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Einleitung

How alike is too alike? Das Nachahmen fremder Leistungen ist nicht per se unlauter. Leistun-
gen werden von verschiedenen Immaterialgliterrechten geschiitzt, indem diese Rechteinha-
bern unter bestimmten Voraussetzungen zeitlich begrenzte AusschlieRlichkeitsrechte ge-
wahren. Ein sachlich und zeitlich unbeschrankter wettbewerbsrechtlicher Nachahmungs-
schutz wiirde diese vom Gesetzgeber bewusst gesetzten Grenzen® unterlaufen.? Der Grund-
satz der Nachahmungsfreiheit lasst sich neben diesem systematischen Argument auch auf
ein wettbewerbspolitisches stiitzen. Innovations- und Imitationswettbewerb spielen in einer
Marktwirtschaft eine bedeutsame Rolle.? Diirfte sich ein Konkurrent nicht an bereits auf dem
Markt Vorhandenem orientieren, wiirde der Innovationswettbewerb erheblich gehemmt.
Genau wie Newton zufolge der Wissenschaftler als Zwerg auf den Schultern von Riesen
steht,® ruht auch jeder Leistungsgestalter auf den Schultern seiner Vorgénger.” Dartber hin-
aus fuhrt Imitationswettbewerb zu einem fiir den Verbraucher wiinschenswerten Preiswett-
bewerb.®

Mit Sorge beobachten Markeninhaber jedoch das verstarkte Auftreten sog. look-alikes auf
dem Markt. Bei als look-alikes bezeichneten Produkten handelt es sich vorwiegend um Er-
zeugnisse des Niedrigpreissegments, deren duBeres Erscheinungsbild durch Merkmale ge-
kennzeichnet ist, die eine Verwechslung mit bekannten Markenprodukten auslésen sollen.
Dabei wird in der Regel beabsichtigt, beim Verbraucher durch die optische Gestaltung der
Verpackung Assoziationen hervorzurufen, die sofort an das bekannte Produkt erinnern. Die
Anlehnung kann etwa durch die farbliche Gestaltung, die Verpackungsform, die Namensge-
bung oder die Form von Logos hergestellt werden. Der Nachahmer hofft, mittels dieses look-
alike-Effekts den Verkauf seiner eigenen Produkte zu fordern. Der zum Original gewahrte
Abstand ist dabei regelmaRig grof¥ genug, um nicht gegen Sonderrechte zu verstofRen. Be-
troffen sind vorrangig solche Falle, in denen der Nachahmer zwar nicht verwechslungsfahige
Kennzeichen verwendet, die Produktaufmachung dem Original jedoch deramf3en angendhert
ist, dass Verwechslungsgefahr bzw. zumindest eine gedankliche Verbindung zum Original
hervorgerufen werden kénnte.

Unter dieser Form der Ausbeutung leiden in erster Linie die Hersteller besonders erfolgrei-
cher Markenprodukte. Gerade in England ist davon insbesondere die Lebensmittel- und Ge-
trankebranche betroffen.” Dariber hinaus sind der Kreativitit jedoch keine Grenzen gesetzt:
Nachgeahmt werden Uhren,® Puppenzubehér,” Handtaschen,™® Mébel'! oder Gitarren.*? Auf

' BT-Drucks. 15/1487, S. 18.

2 Vgl. BGH, GRUR 2005, 349, 352 — Klemmbausteine IlI.

* Ohly, GRUR 2007, 731, 735.

*s. dazu Merton, S. 37 ff., der nachweist, dass der Aphorismus "If | have seen further, it is by standing on the
shoulders of giants." aus einem Brief von Isaac Newton an Robert Hooke (1675/1676) tatsachlich schon sehr
viel dlter ist.

> Ohly, GRUR 2007, 731, 735. Ausfuhrlich zur wettbewerbspolitischen Rechtfertigung Kéhler, in: Kéh-
ler/Bornkamm , § 4 Rn. 9.3.

6 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 14.

7 7.B. United Biscuits v. Asda [1997] RPC 513; United Biscuits v. Burtons Biscuits [1992] FSR 14; Erven Warnink v.
Townend [1980] RPC 31 (HL).

® BGH, GRUR 1985, 876 — Tchibo/Rolex.

° BGH, GRUR 2005, 166 — Puppenausstattungen.

' BGH, GRUR 2007, 795 — Handtaschen.

" BGH, GRUR 1987, 903 — Le Corbusier-Mébel.



diese Weise kann der Hersteller des look—alikes von den Werbeinvestitionen des Original-
produzenten profitieren. Ohne sich um den Aufbau eines eigenen Rufs bemiihen zu mussen,
kann er sich als adaquate, aber wesentlich preiswertere Alternative zur imitierten Marken-
ware prdsentieren. In der Folge droht Verwirrung Uber die Beschaffenheit und die Herkunft
des Produkts. Eine zur Ermittlung der Auswirkungen von Produktnachahmungen auf kleine
und mittlere europdische Unternehmen in Auftrag gegebene Studie hat aufgedeckt, welch
grofle Bedenken gegenlber look-alikes bestehen.’® Die damit verbundenen Gefahren sind
mittlerweile auch vom Européischen Parlament identifiziert worden.'*

Diese Arbeit untersucht nun, welche rechtlichen Moglichkeiten es in England und Deutsch-
land zum Schutz vor sog. look-alikes gibt. Haufig werden die Rechtsordnungen dieser Lander
als die beiden Extreme in der Bandbreite moglicher wettbewerbsrechtlicher'® Systeme dar-
gestellt. Zwar ist der Nachahmungsschutz bereits rechtsvergleichend mit dem englischen
Recht behandelt worden. Jedoch liegen friihere Bearbeitungen wie etwa Nachahmen im
Wettbewerb — Eine rechtsvergleichende Untersuchung zu § 1 UWG von Beater aus dem Jahre
1995 oder Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im englischen und deutschen Recht,
markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Aspekte im Systemvergleich Common Law v.
Gesetzesrecht, eine rechtsvergleichende Betrachtung von Mertens aus dem Jahre 2003 schon
langer zurick. Die Frage stellt sich deshalb neu, weil die Richtlinie 2005/29/EG Uber unlaute-
re Geschiftspraktiken'® (UGP-RL) sowie die Richtlinie 2006/114/EG tber irrefiihrende und
vergleichende Werbung®’ (Werbe-RL)*® und deren Umsetzung in nationales Recht ganz neue
Perspektiven fiir den nationalen Nachahmungsschutz aufzeigen.

Die Produktherstellern in England und Deutschland zum Schutz gegen look-alikes zur Verfi-
gung stehenden Rechtsinstrumente werden in drei Schritten untersucht.

Ausgangspunkt der Uberlegungen bildet eine Erlduterung zum Hintergrund des Auftretens
von Produktnachahmungen in der Realitdt (Teil 1). Daflir wird zunachst die besondere Be-
deutung der Produktmarkierung fir die Hersteller, aber auch fiir die Verbraucher dargestellit.
Im Anschluss werden die besonders unter look-alikes leidenden Branchen aufgezeigt. Um die
befiirchteten Auswirkungen der Imitate auf den Wettbewerb geht es in der Folge. Daraufhin
wird die Einstellung von Verbrauchern Handelsmarken gegeniiber betrachtet. Dies dient

"> BGH, GRUR 1998, 830 — Les-Paul-Gitarren.

B Rodwell/van Eeckhout/Reid/Walendowski, S. 61.

" Schriftliche Erklarung (0067/2008) zur Notwendigkeit der Erstellung einer detaillierten Studie zum Thema
Produktkopien durch die Kommission vom 1. September 2008. Da der Text jedoch nicht die Unterstiitzung der
Mehrheit der Mitglieder des Europdischen Parlaments fand, ist er nie an die Kommission tGbermittelt worden.

© Der Begriff Wettbewerbsrecht umfasst hier ausschliefllich den Bereich des Lauterkeitsrechts. Im Folgenden
werden die Begriffe daher synonym benutzt.

16 Richtlinie 2005/29/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 (iber unlautere Ge-
schiftspraktiken von Unternehmen gegeniiber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Anderung der Richtlinie
84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates
(Richtlinie Gber unlautere Geschaftspraktiken) vom 11. Mai 2005 (ABI. Nr. L 149 S. 22, ber. ABI. 2009 Nr. L 253
S. 18).

7 Richtlinie 2006/114/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber irrefih-
rende und vergleichende Werbung (ABI. Nr. L 376 S. 21).

18 Lediglich aus Griinden der Ubersichtlichkeit und Klarheit ist dabei die RL 84/450/EWG iiber irrefiihrende und
vergleichende Werbung mit Wirkung zum 12. Dezember 2007 dabei durch die Richtlinie 2006/114/EG neu
gefasst worden; ausfihrlich s. S. 145.



auch der Hervorhebung der aus dem ,/look-alike-Phdnomen” erwachsenden wirtschaftlichen
Konsequenzen, die die Brisanz der Thematik akzentuieren.

Sukzessive werden in einem zweiten Schritt die sich fiir ein Vorgehen gegen look-alikes eig-
nenden Rechtsinstrumente in England und Deutschland vorgestellt (Teil 2). Zahlreiche repra-
sentative Beispiele offenbaren dabei die in diesen Rechtsordnungen vorherrschende gene-
relle Einstellung zu Produktnachahmungen. Im Rahmen eines umfassenden Rechtsvergleichs
werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit look-alikes herausgearbeitet,
die deutlich machen, dass sich bei identischem Sachverhalt die Aussichten auf ein gerichtli-
ches Obsiegen unter Zugrundelegung deutschen Rechts als wesentlich Erfolg versprechender
darstellen. Entscheidende Bedeutung wird dabei dem Fehlen einer wettbewerbsrechtlichen
Generalklausel in England beigemessen. Eine intensive Analyse der einschlagigen Rechtspre-
chung und Literaur erlaubt die Schlussfolgerung, dass die Einflihrung eines tort of unfair
competition in naher Zukunft jedoch nicht zu erwarten ist. Eine modifizierte Beurteilung von
look-alikes kdnnte jedoch das Unionsrecht notwendig machen. Sowohl die UGP-RL als auch
die Werbe-RL und deren Umsetzung in nationales Recht zeigen neue Perspektiven fiir den
nationalen Nachahmungsschutz auf. Es wird aufgedeckt, dass diese Richtlinien i.V.m. den
korrespondierenden nationalen Umsetzungsakten grundsatzlich beim rechtlichen Vorgehen
gegen look-alikes fruchtbar eingesetzt werden kénnen. Einen Schwerpunkt bildet in diesem
Zusammenhang die Frage, welche Konsequenzen sich fiir den nationalen Nachahmungs-
schutz ergeben, wenn eine Richtlinie eine Vollharmonisierung anstrebt.

In einem dritten und letzten Schritt wird demonstriert, dass Uber die Wirksamkeit nationaler
Regelungen schlussendlich die Sanktions- und Verfahrensvorschriften entscheiden (Teil 3).
Da weder die UGP-RL noch die Werbe-RL etwas an der Akzeptanz verschiedener nationaler
Verfahrensregime dndern, bleibt es weiterhin Sache des nationalen Gesetzgebers, ob unlau-
teres Wettbewerbsverhalten auf verwaltungsrechtlichem, strafrechtlichem oder zivilrechtli-
chem Wege bekdampft wird. Die zwischen dem deutschen bzw. dem englischen lauterkeits-
rechtlichen Durchsetzungssystem ermittelten Unterschiede lassen vermuten, dass sich die
neuen Schutzinstrumente in England als wesentlich ineffektiver erweisen werden als in
Deutschland. Die Arbeit gelangt zu dem abschlieBenden Ergebnis, dass auch nach Umset-
zung von UGP-RL und Werbe-RL Produkthersteller in England im Gegensatz zu Deutschland
keine entscheidende Verbesserung ihrer Rechtsposition zu erwarten haben.

Teil 1 Praktischer Hintergrund des ,look-alike-Phanomens*
§ 1 Von der Produktmarkierung zum Nachahmen

A. Produktmarkierung

In der Wirtschaftswissenschaft versteht man unter einer Marke (brand) ein durch besondere
Merkmale gepragtes Produkt, die es von anderen, dem gleichen Grundbedarf dienenden
Produkten unterscheidbar machen.™

In hoch entwickelten Wirtschaftssystemen werden Produkte schon seit Jahrhunderten mar-
kiert.”> Wihrend frither in erster Linie Handwerksbetriebe und Manufakturen ihre Ware

 Keller, Strategic brand management, S. 4. Einen Uberblick zu den dariiber hinaus vertretenen Auffassungen
bieten Esch/Wicke/Rempel, in: Esch, S. 9 ff., Meffert/Burmann/Koers, S. 5 ff.
20 Ausfiihrlich Esch/Langerer, in: Esch, S. 575; Murphy, S. 13 ff.



kennzeichneten, ist das Produktmarkieren (branding) heutzutage in nahezu samtlichen
Branchen geldufig. Die besondere Bedeutung des branding als Differenzierungsmittel auf
Markten mit homogenen, also weitgehend austauschbaren Produkten®* verdeutlicht ein-
drucksvoll das ,Cola-Pepsi-Experiment” von Chernatony und McDonald.*> Wihrend bei ei-
nem Blindtest 51% der Befragten angaben, Pepsi zu bevorzugen und sich nur 44% fir Coca-
Cola entschieden, praferierten bei Offenlegung der Marken 65% Coca-Cola. Pepsi favorisier-
ten demgegeniiber nur noch 23%. Das branding bezweckt, einem Produkt ein einzigartiges,
zum Kauf animierendes Image zu verleihen.? Das, Cola-Pepsi-Experiment” belegt, dass der
gute Ruf einer Marke dazu fihren kann, dass unweigerlich auch andere Produktmerkmale
wie etwa der Geschmack eines Getranks positiver bewertet werden.*

Marken stehen fiir eine in den Képfen der Verbraucher verwurzelte Vorstellung von den ent-
sprechend gekennzeichneten Produkten. Allein dieses Bild fiihrt jedoch noch keine Kaufbe-
reitschaft herbei. Erst ein darlber hinausgehender Zusatznutzen (added value) wirkt sich
positiv auf das Einkaufsverhalten aus. Dieser lasst sich dadurch ermitteln, dass das markierte
Produkt einem anderen unmarkierten Produkt, das quasi den Grundnutzen der Ware ver-
korpert, gegenibergestellt wird. Der vom Verbraucher verspirte Zusatznutzen reprasentiert
letztlich den Wert einer Marke (brand equity) aus Sicht der Konsumenten (sog. psychogra-
phischer Markenwert).” Der Markenwert kann jedoch nicht nur aus verhaltenswissenschaft-
licher, sondern auch aus finanzwirtschaftlicher Perspektive (sog. 6konomischer Markenwert)
betrachtet werden. Ausgangspunkt des 6konomischen Markenwertes ist die Markenstérke,
die sich in erster Linie aus einer hohen Markentreue ergibt.”® Ein Verbraucher, der seinen
Bedarf Uber einen langeren Zeitraum hinweg bewusst mit einer bestimmten Marke deckt,
gilt als markentreu.?”’” Entscheidend sind dabei jedoch nicht allein die wiederholten Einkiufe,
sondern die Tatsache, dass er sich trotz Vorhandensein von seinem Grundbedarf ebenfalls
entsprechender Konkurrenzware immer wieder fir die Marke entscheidet. Markentreue
ergibt sich aus einem Zusammenspiel unterschiedlichster rationaler und emotionaler Eindri-
cke, die im Gehirn des Verbrauchers — dhnlich einem ,, Markenspeicherchip” — verankert
sind.”® Diese Loyalitit setzt neben einer gewissen Bekanntheit auch voraus, dass der Ver-
braucher mit dem entsprechend gekennzeichneten Produkt auch zufrieden ist. Ermittelt
wird diese Zufriedenheit, indem die im Vorfeld gehegten Erwartungen mit den anschlieRend
tatsachlich wahrgenommenen Empfindungen verglichen werden.?® Anerkennt der Verbrau-
cher ein Produkt, wird er allmahlich Vertrauen in die Marke aufbauen. Diese positive Haltung
resultiert schlussendlich in Markentreue.

B. Bedeutung der Produktmarkierung

Das Markieren von Produkten erfillt zahlreiche Funktionen. Marken sind nicht nur fur Pro-
dukthersteller, sondern auch fiir die Verbraucher dufRerst wertvoll.

2 Meffert/Burmann/Koers, S. 5.

2 Chernatony/McDonald, S. 14 f.

2 Esch/Langerer, in: Esch, S. 577.

24 Esch/Wicke/Rempel, in: Esch, S. 7.

» Meffert/Burmann/Koers, S. 9. Anders lasst es sich kaum erkldren, dass Verbraucher tagelang vor Geschiften
Schlange stehen, um ein iPhone von Apple zu erwerben oder bei Starbucks mehr als 3 Euro fiir einen Becher
Kaffee bezahlen.

2 Meffert/Burmann/Koers, S. 9.

7 Homburg/Koschate/Becker, in: Esch, S. 1398.

28 Majer, in: Kéhler/Majer/Wiezorek, S. 37 f.

2 Weinberg/Diehl, in: Kohler/Majer/Wiezorek, S. 28.



I. Bedeutung der Produktmarkierung fiir den Produkthersteller

Mit Hilfe von Marken sind Produkthersteller in der Lage, ein unverwechselbares Produk-
timage zu erzeugen, anhand dessen sie sich gleichzeitig von der Konkurrenz abzugrenzen
vermogen.®® Auf diese Weise kann ein Mehrwert gegeniiber anderen, den gleichen Bedarf
befriedigenden Produkten geschaffen werden.

Je starker eine Marke ist, desto hoher ist die ihr entgegengebrachte Markentreue. Verbrau-
cher, die mit den Produkten einer Marke zufrieden sind und entsprechend Vertrauen aufge-
baut haben, werden diese auch weiterhin kaufen.** Markentreue Kiufer machen den Wert-
kern einer Marke aus.*? Die jahrlich von Millward Brown durchgefiihrte BrandZ Top 100-
Studie, wonach sich der Wert der 100 wertvollsten Marken der Welt im Jahre 2010 auf 2.4
Billionen Dollar summierte, verdeutlicht, dass der Markenwert zu den kostbarsten Vermo-
genswerten eines Unternehmens gehdren kann.*® Eine starke Marke steigert demzufolge
den Wert des gesamten Unternehmens.

Des Weiteren erleichtern starke Marken das ErschlieRen neuer Produktmarkte.®* Dies gilt
sowohl im Hinblick auf mit der bislang angebotenen Ware verwandte Leistungen (sog. Mar-
kenausdehnung) als auch hinsichtlich ganzlich neuer Produkte (sog. Markentransfer).?® Der
Werbeaufwand verringert sich, da die Marke selbst schon ein Qualitatssignal aussendet.

SchlieBlich verschaffen Marken Unternehmen auch preispolitischen Spielraum.36 Regelmalig
sind Verbraucher bereit, fir Markenprodukte funktional gleichartigen unmarkierten Produk-
ten gegeniber hohere Preise zu zahlen. Sie erwarten von Fachgeschaften, dass diese zumin-
dest besonders starke Marken in ihrem Sortiment flhren. Je starker also eine Marke ist, des-
to besser ist die Verhandlungsposition des Produktherstellers dem Einzelhandel gegeniber
beim Aushandeln von Lieferkonditionen.?’

Il. Bedeutung der Produktmarkierung fiir die Verbraucher

Marken erleichtern es Verbrauchern, sich auf dem Produktmarkt zu orientieren. Nicht alle
Produkteigenschaften lassen sich vor dem Kauf tatsdchlich tUberprifen. Subjektive Quali-
tatsmerkmale wie etwa der Geschmack eines Schokoladenriegels treten erst beim Verbrauch
der Ware hervor. Folglich sind Verbraucher darauf angewiesen, ihre Kaufentscheidungen auf
der Grundlage von Erwartungen zu treffen. Haben sie bereits friiher gute Erfahrungen mit
einem Markenartikel gemacht, lassen sich die mit dieser Marke verknipften Informationen

%0 gerekoven, S. 133; Meffert/Burmann/Koers, S. 12.

*! Biel, in: Esch 1999, S. 68. Mehr dazu Majer, in: K&hler/Majer/Wiezorek, S. 37 ff.

32 Majer, in: Khler/Majer/Wiezorek, S. 39.

3 Platz 1 belegt danach Google mit 114.3 Milliarden Dollar, gefolgt von IBM (86.4 Milliarden Dollar), Apple
(83.2 Milliarden Dollar), Microsoft (76.34 Milliarden Dollar) und Coca-Cola (68.0 Milliarden Dollar). Unter Zu-
grundelegung einer anderen Berechnungsmethode kam die Beratungsgesellschaft Interbrand zu dem Ergebnis,
Coca-Cola sei mit 70.5 Milliarden Dollar Spitzenreiter, gefolgt von IBM (64.7 Milliarden Dollar), Microsoft (60.9
Milliarden Dollar) und Google (43.6 Milliarden Dollar).

** Biel, in: Esch 1999, S. 68.

» Meffert/Burmann/Koers, S. 15. Zur Produktpalette von Virgin gehoren z.B. neben Schallplatten mittlerweile
u.a. Fluggesellschaften, Fitnessstudio-Ketten, Blicher, Kleidung, Kosmetik, Schmuck, Getréanke oder auch Eisen-
bahmen.

36 Meffert/Burmann/Koers, S. 15.

* Biel, in: Esch 1999, S. 68.



auch auf andere Produkte des Markenherstellers tibertragen.®® Aus ékonomischer Sicht re-
duzieren Marken somit den Such- und Informationsaufwand.*

Besondere Bedeutung kommt dariiber hinaus der Vertrauensfunktion der Marke zu.* Mit
dem Kauf eines Markenprodukts erwirbt der Verbraucher nicht nur einen Gebrauchs- oder
Verbrauchsgegenstand, sondern auch eine Art QuaIitéitsversprechen.41 Positive Erlebnisse
aus der Vergangenheit schaffen Vertrauen. Hat der Konsument schon einmal gute Erfahrun-
gen mit einem Markenprodukt gemacht, lGbertragt er diese auf Artikel, mit denen er bislang
noch nicht vertraut ist. Dadurch werden subjektiv empfundene Unsicherheiten reduziert.*?

SchlieBlich stiften Marken auch einen ideellen Nutzen, indem sie der sozialen Abgrenzung
bzw. der Selbstdarstellung dienen.® In vielen Fillen Ubertragen Verbraucher das Image einer
Marke auf sich und definieren dadurch ihr Selbstverstidndnis.** Auf diese Weise kann die Zu-
gehorigkeit zu einer bestimmten Personengruppe ausgedriickt werden. Im sozialen Umfeld
erfillen Marken haufig auch eine Prestigefunktion.*

C. Vom Nachahmen betroffene Branchen

Produktimitationen sind nicht auf spezielle Branchen beschrankt. Gerade in England ist da-
von seit Jahren jedoch in erster Linie die Lebensmittelbranche betroffen.*® Auch in Deutsch-
land wird dieser Sektor zunehmend von Nachahmungen erfasst. Gerade in diesem Produkt-
segment bedarf es einer Differenzierung zwischen Herstellermarken und Handelsmarken.
Urspriinglich vermutete der Verbraucher hinter einem markierten Produkt einen fiir eine
bestimmte Qualitdt die Verantwortung ibernehmenden Hersteller. Historisch betrachtet
waren Markenartikel also Herstellermarken.*’ Mittlerweile existieren daneben jedoch auch
die grofitenteils von fremden Herstellern bezogenen48 und anschliefend unter eigener
Kennzeichnung weiterverkauften Handelsmarken. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie
nur in eigenen bzw. der eigenen Handelsorganisation angehdrigen Verkaufsstatten abgesetzt
werden (sog. Exklusivitat des Vertriebs).*® Handelsmarken haben in den vergangenen Jahren
stark an Bedeutung gewonnen. Die Private Label Manufacturers Association berichtet in ih-
rem Internationalen Jahrbuch der Handelsmarken 2010, dass deren Marktanteil in GroRbri-
tannien bei 47% und in Deutschland bei 40% Iiegt,50 wobei dieser je nach Produktbereich

% Meffert/Burmann/Koers, S. 10 f.

9 Keller, Strategic brand management, S. 9.

a0 Biel, in: Esch 1999, S. 69 mit dem interessanten Hinweis, dass die erste Reaktion eines Verbrauchers auf das
Versagen einer starken Marke in der Selbstbeschuldigung ,,Was habe ich falsch gemacht?“ besteht.

“ Biel, in: Esch 1999, S. 69; Keller, Strategic brand management, S. 10; Theis, S. 563.

2 Keller, Strategic brand management, S. 10. Zu denken ist etwa an das funktionale Risiko, d.h. das Produkt
funktioniert nicht wie erwartet; das finanzielle Risiko, d.h. das Produkt ist den gezahlten Kaufpreis nicht wert
oder das soziale Risiko, d.h. das Produkt fiihrt zu Beschamung gegeniber anderen.

2 Biel, in: Esch 1999, S. 69. Dies gilt insbesondere fiir auf dem jeweiligen Produkt physisch sichtbare Marken
wie etwa bei Bekleidung, Autos oder Mobilfunkgeraten.

4 Keller, Strategic brand management, S. 10.

4 Meffert/Burmann/Koers, S. 102; Theis, S. 563.

a6 Vgl. etwa United Biscuits v. Asda [1997] RPC 513; United Biscuits v. Burtons Biscuits [1992] FSR 14; Erven
Warnink v. Townend [1980] RPC 31 (HL).

47 Berekoven, S. 133 f.

*® Viele Produkthersteller bezwecken durch die Produktion von Handelsmarken eine effizientere Auslastung
ihrer Produktionskapazitaten, s. Berekoven, S. 136.

** Berekoven, S. 134; Theis, S. 556.

>0 Vgl. Private Label Manufacturers Association (Hrsg.), Wachsender Marktanteil von Einzelhandelsmarken in
ganz Europa — PLMA’s Internationales Jahrbuch der Handelsmarken 2010 berichtet, Pressemitteilung, im Inter-
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Schwankungen unterliegt. Wahrend den Herstellermarken in dem die personliche Ausstat-
tung”! betreffenden Sektor noch sehr groRe Bedeutung zukommt, sind Handelsmarken in
der Lebensmittelbranche von nicht zu unterschatzender Umsatzrelevanz. Handelsmarken
sprechen dabei sowohl Haushalte mit niedrigem Einkommen (Marktanteil von 32%) als auch
solche mit hohem Einkommen (28%) an.>?

Handelsmarken lassen sich in Gattungsmarken, klassische Handelsmarken und Premium-
Handelsmarken untergliedern.53 Gattungsmarken® grenzen sich von markierten Produkten
durch eine eher schlicht gehaltene Verpackungs- bzw. Produktgestaltung und einen sehr viel
niedrigeren Preis ab.>® Hier griindet die Kaufmotivation einzig im geringen Preis. Klassische
Handelsmarkenprodukte zeichnen sich durch einen bei vergleichbarer Verpackungs- und
Produktqualitit deutlich niedrigeren Preis gegeniiber Herstellermarken aus.”® Ganz bewusst
wird erkennbar auf die entsprechende Herstellermarke Bezug genommen.57 Anders als bei
der Gattungsmarke besteht der Kaufanreiz nicht allein im geringen Preis, sondern in einem
Uberzeugenden Preis-Leistungsverhaltnis. Premium-Handelsmarken®® zeichnen sich demge-
genuber durch hohe Qualitat und regelmaRig auch entsprechend hohe Preise aus. Bei diesen
Produkten wird nicht der Preis in den Vordergrund gestellt, sondern vielmehr die Qualitat
und der fir den Verbraucher bestehende Zusatznutzen.> Insgesamt sind sie grundsatzlich
dennoch glinstiger als die Premiummarken der Hersteller.

Urspriinglich nahm der Einzelhandel Handelsmarken als Reaktion auf zunehmenden Wett-
bewerb und im Bestreben nach mehr Unabhéangigkeit gegeniiber den Markenherstellern in
sein Warensortiment auf.?° Mittlerweile dienen sie in erster Linie der Reduzierung des
Preiswettbewerbs. Handelsmarken bieten hier groBere Spielrdume, da weder Preisempfeh-
lungen der Markenhersteller beachtet werden missen, noch — aufgrund der Exklusivitat des
Handelsmarkenvertriebs — fur die Verbraucher Vergleichsmaglichkeiten bestehen.®® Ohne
attraktive Handelsmarken riskieren Einzelhdndler, in den Augen der Verbraucher einzig als
Verkaufsstatte der Markenhersteller wahrgenommen zu werden. Handelsmarken ermogli-
chen die Schaffung eines unverwechselbaren Formats, das sich von dem anderer Geschifte

net erhaltlich unter <http://www.plmainternational.com/pressupdate/pressupdate_new02.asp?language=de>
(Abruf vom 24. Februar 2011).

1 7.B. Kleidung, Schuhe, Uhren, Schmuck.

*2 DIW econ, S. 18.

>3 Theis, S. 557 ff. Alternativ lassen sich Handelsmarken auch einteilen nach der Anzahl (Monomarken fir ein-
zelne Produkte, z.B. Tandil Waschmittel von Aldi; Produktgruppenmarken fiir mehrere artverwandte Waren,
z.B. Bio Wertkost Produkte aus kontrollierter, 6kologischer Landwirtschaft von Edeka bzw. Sortimentsmarken
fur alle Waren einer bestimmten Preisklasse, z.B. TiP von Real) bzw. nach dem Preis (Premiummarken, z.B.
Feine Welt von REWE; B-Marken, z.B. REWE Qualitdtsmarke von REWE sowie Preiseinstiegsmarken, z.B. ja! von
REWE). 4 ,Generationen” von Handelsmarken unterscheidet demgegeniiber die Boston Consulting Group (No
Names; Quasi-Marken; Dachmarken; Gestaltungsmarken).

>* Auch No-names; namenslose Ware; WeiRe Ware oder Generika genannt.

> Berekoven, S. 134; Mills, [1995] EIPR 116, 117; Theis, S. 557.

*® Mills, [1995] EIPR 116, 117; Theis, S. 557.

>’ Das Miisli Gletscherkrone von Aldi orientiert sich beispielsweise sowohl im Namen als auch in der Verpackung
an Schneekoppe.

*8 7.B. St. Michael von Marks & Spencer; Feine Welt von REWE, Edeka Selection von Edeka oder Real Selection
von Real.

*> Mills, [1995] EIPR 116, 117; Theis, S. 557.

8 Ausfiihrlich Berekoven, S. 138 ff.; Batzer/Greipl, in: Dichtl/Eggers, S. 194 ff.

61 Berekoven, S. 139 f.



klar abgrenzt.®? Sie stellen ein wirksames Mittel zur SchlieRung von Sortimentsliicken dar.®®
Auf diese Weise werden fiir die Verbraucher Anreize geschaffen, gerade diese Einkaufsstatte
aufzusuchen. Eine Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass rund 70% der englischen Verbraucher
sog. one-stop-shopper sind, d.h. aus Grinden der Zeitersparnis ihre Einkaufsaktivitaten auf
eine Verkaufsstatte beschranken.®* Handelsmarken heben die generelle Leistungsstarke des
Unternehmens hervor,® was sich positiv auf das 6ffentliche Erscheinungsbild auswirkt. Er-
kennen Markenhersteller, dass es dem Einzelhandel moglich ist, die betreffenden Artikel
selbst herzustellen, wird die Position des Einzelhandels beim Aushandeln der Einkaufskondi-
tionen deutlich begl‘jnstigt.66 Ein GroRteil der Verbraucher tatigt den Einkauf ohne eine be-
stimmte Markenpraferenz; 70% der Kaufentscheidungen werden erst in der Verkaufsstatte
selbst getroffen.®’

Handelsmarken fiihren zu einer Verstarkung des Wettbewerbs um die Nachfrage der Ver-
braucher. In diesem Wettstreit verfiigen Einzelhdandler Markenherstellern gegeniber Uber
betrachtliche Wettbewerbsvorteile. Zunachst einmal obliegt ihnen die Entscheidung dar-
Uber, welche Produkte iberhaupt in das Warensortiment aufgenommen werden. Sie legen
fest, wie viel Regalflache den einzelnen Artikeln zugewiesen wird bzw. inwieweit diese Fla-
che von vorbeieilenden Verbrauchern ohne weiteres wahrgenommen werden kann. Durch
geschickte Produktplatzierung bzw. sonstige Verkaufsforderungsaktionen vermag der Hand-
ler, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Handelsmarken zu lenken. Da er letztlich
auch Gber samtliche Preise entscheidet, kann er die Handelsmarke als preisglinstige Alterna-
tive zur Herstellermarke prasentieren. Auch kann er bewusst Bestandsliicken im Hersteller-
markenangebot herbeifihren.®® Aufgrund der neuerdings bestehenden Tendenz zum one-
stop-shopping erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass ein Verbraucher, der die gesuchte
Herstellermarke nicht vorfindet, zur Handelsmarke greifen wird anstatt eine andere Ver-
kaufsstatte aufzusuchen.

Insgesamt befinden sich Handelsmarken somit im Wettbewerb mit den Herstellermarken in
einer wesentlich glinstigeren Ausgangssituation. Ungeachtet dessen, dass viele Markenher-
steller dies als unfairen Vorsprung erachten, handelt es sich dabei jedoch um eine normale
Erscheinung des Marktwettbewerbs.®® Grundsitzlich ist also kein Grund ersichtlich, den Ver-
trieb von Handelsmarken zu beschranken oder gar zu verbieten. Anders verhilt es sich je-
doch im Hinblick auf eine ganz spezielle Erscheinungsform von Handelsmarken: sog. look-
alikes. In der Regel — aber nicht ausschlielich — handelt es sich dabei um Erzeugnisse des
Niedrigpreissegments, deren duBeres Erscheinungsbild durch Merkmale gekennzeichnet ist,
die eine Verwechslung mit bekannten Herstellermarken bezwecken. Durch die optische Ge-
staltung der Verpackung sollen beim Verbraucher Assoziationen hervorgerufen werden, die
sofort an das bekannte Original erinnern. Die Anlehnung kann etwa durch die farbliche Ge-
staltung, die Verpackungsform, die Namensgebung oder die Form von Logos hergestellt
werden. Nachahmer hoffen, mittels dieses ,look-alike-Effekts” den Verkauf der eigenen Pro-

62 Batzer/Greipl, in: Dichtl/Eggers, S. 198; Murphy, S. 121 1.
® Batzer/Greipl, in: Dichtl/Eggers, S. 196; Murphy, S. 120 f.
o Competition Commission, S. 30.

® Batzer/Greipl, in: Dichtl/Eggers, S. 198.

66 Murphy, S. 7.

*” DIW econ, S. 22.

68 Dobson, S. 6.

69 Wieczorek, S. 8 f.



dukte zu fordern. Der zum Original gewahrte Abstand ist dabei regelmaRig groR genug, um
nicht gegen Sonderschutzrechte zu verstoRen.

Wichtig ist es festzuhalten, dass look-alikes nicht per se mit Handelsmarken gleichzusetzen
sind. Zahlreiche Handelsmarken sind unterscheidbar verpackt, stellen ihre eigenen Vorziige
heraus und beziehen sich nicht unmittelbar auf Herstellermarken. Einer aktuellen Umfrage
zufolge sind jedoch 83% der deutschen Markenhersteller von Imitationen durch den Einzel-
handel betroffen.”

D. Auswirkungen von look-alikes

Die Ahnlichkeit zwischen einem look-alike und einer Herstellermarke kann derart gravierend
sein, dass Verbraucher irrig davon ausgehen, das look-alike sei das Produkt eines Marken-
herstellers.”* Entweder wird filschlicherweise der Eindruck erweckt, es handele sich um ein
und dasselbe Produkt.””> Oder aber der Verbraucher erachtet die Nachahmung aufgrund der
Ubereinstimmenden Merkmale als Abwandlung einer Herstellermarke, weswegen er schluss-
folgert, die Produkte stammten aus demselben Unternehmen.”® SchlieRlich besteht auch die
Gefahr, dass der Verbraucher zwar erkennt, dass es sich um verschiedene Unternehmen
handelt. Irrtimlich leitet er aus den Gemeinsamkeiten jedoch ab, dass zwischen diesen ein
besonderer wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang besteht.”* Solche Ver-
wechslungen kdénnen dazu fiihren, dass Verbraucher vom Erwerb der Herstellermarke Ab-
stand nehmen und stattdessen das look-alike erwerben. Zusatzliche Kaufanreize wie z.B. ein
niedriger Preis erhohen diese Wahrscheinlichkeit nicht nur unwesentlich. Je geringer die
Markentreue eines Verbrauchers ausgepragt ist, desto leichter ist es, diesen mit Hilfe einer
dhnlichen Produktverpackung von der Herstellermarke auf das look-alike umzuleiten.

Das der Herstellermarke ahnliche Erscheinungsbild fihrt zunachst dazu, dass das look-alike
beim Verbraucher die positiven Assoziationen hervorruft, die er dem nachgeahmten Mar-
kenprodukt gegentiber empfindet.” Es besteht jedoch die Gefahr, dass ein von der Qualitit
eines look-alikes enttauschter Verbraucher diese Erfahrung umgekehrt auch auf die Herstel-
lermarke Ubertréif.;t.76 Uberzeugt demgegeniiber die Qualitit des Imitats, droht die besonde-
re der Herstellermarke entgegengebrachte Wertschatzung zu schwinden. Obwohl der Erfolg
des look-alikes durch die Werbeanstrengungen des Originalherstellers Gberhaupt erst er-
moglicht wurde, wird der Verbraucher dazu verleitet zu glauben, Herstellermarken seien
tiberteuert.”’

Kurzfristig vermogen look-alikes durchaus die Produktvielfalt zu erhéhen. Indem sie durch-
schnittlich 20-30% giinstiger sind als entsprechende Herstellermarken,’® bewirken sie auch
eine Intensivierung des Preiswettbewerbs, was wiederum dazu fiihren kann, dass das allge-

° DIW econ, S. 40.

& Verwechslungsgefahr im engeren Sinne.

2 Unmittelbare Verwechslungsgefahr.

7 Mittelbare Verwechslungsgefahr. Auch wenn Handelsmarken in der Praxis hdufig von Markenherstellern
produziert werden, darf dabei nicht unberiicksichtigt bleiben, dass Verbraucher oftmals nicht in Erfahrung
bringen konnen, auf welche Produkte dies zutrifft und auf welche nicht, Mills, [1995] EIPR 116, 121.

“ Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

7 Wieczorek, S. 13.

e Kapferer, Psychology and Marketing [1995] 551, 553.

7 Kapferer, Psychology and Marketing [1995] 551, 553.

78 Schneider, S. 4.



meine Preisniveau einer bestimmten Produktkategorie reduziert wird.” Es gilt jedoch zu
bedenken, dass Unternehmen stets nur dann bereit sein werden zu investieren, wenn die
aus der Investition erwarteten Gewinne die Gesamtkosten am Ende auch Ubersteigen. Diese
Bereitschaft wird nach und nach abnehmen, wenn neue ldeen bereits nach kurzer Zeit nach-
geahmt werden. Hersteller beklagen, dass nach einer fiir eine Produktneuheit erforderlichen
durchschnittlichen Entwicklungsperiode von 16 Monaten nur etwa 11-12 Monate vergehen,
bis erste Nachahmungen auf dem Markt auftauchen.® Bei Verpackungsneuheiten sind es
sogar nur 8-10 Monate. In der Regel sind Markenhersteller gezwungen, ihre Produktneuhei-
ten dem Einzelhandel 4 Monate vor Markteinflihrung zu prasentieren, damit dieser Uber die
Aufnahme in sein Warensortiment entscheiden kann. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist die
Entwicklung eines look-alikes also moglich. 24% der befragten Hersteller haben tatsachlich
berichtet, dass zeitgleich mit der Einfihrung ihrer Innovation bereits ein Imitat auf dem
Markt verfugbar war.®! Erwerben Verbraucher in der irrigen Annahme es handle sich um ein
Original ein look-alike, oder gehen sie falschlicherweise davon aus, eine Nachahmung sei von
einem Markenhersteller produziert worden, sinken die Gewinne der Markenhersteller. Bei-
spielhaft fir entsprechende wirtschaftliche Auswirkungen auf den Originalhersteller ist die
Einfihrung von Sainsbury’s Classic Cola aus dem Jahre 1994. Aufgrund starker Ahnlichkeiten
zum Konkurrenten Coca Cola ist dieses Produkt von Anfang an kontrovers diskutiert wor-
den.®? Kam die urspriingliche Sainsbury‘s-Cola® im Marz 1994 bloR auf einen Marktanteil
von 15%, betrug dieser nach Einflihrung der Classic Cola einen Monat spater bereits 60%. Im
gleichen Zeitraum verringerte sich der Marktanteil von Coca Cola in den Sainsbury’s-
Supermarkten von 60% auf 33%. Die Lebensmittelbranche steckt jahrlich etwa 1.5 Millionen
Euro in die Entwicklung und Werbung neuer Produkte.®* Durch das Imitieren von Hersteller-
marken lassen sich diese hohen Aufwendungen einsparen. Look-alikes verkirzen die in ei-
nem unverfalschten Wettbewerb bestehende Zeitspanne, innerhalb derer die Neuheit und
Einzigartigkeit des Produkts dazu flihrt, dass Markenhersteller ihre in den Aufbau gesteckten
Investitionen amortisieren kdnnen.® Sinken deren Gewinnerwartungen, gehen Investitions-
anreize verloren.®® Langfristig lassen look-alikes somit eine verminderte Produktqualitit
ebenso befiirchten wie eine geringere Produktvielfalt.®” Fraglich ist dariiber hinaus, ob die
Preise auch auf langere Sicht niedrig bleiben. Davon ist umso eher auszugehen, je intensiver
der Wettbewerb im Einzelhandel ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Markenhersteller
ihre aufgrund der Nachahmungen erlittenen Verluste durch schlechte Lieferkonditionen ge-
genuber kleineren Einzelhdndlern auszugleichen versuchen. Kleinere Handler, die dem
Preisdruck der grofRen Einzelhdandler nicht mehr standhalten kénnen, werden so sukzessive
aus dem Markt gedrangt. Im Zuge des damit einhergehenden reduzierten Wettbewerbs dro-
hen die Preise folglich wieder zu steigen.88

7 Dobson, S. 2.

8 piw econ, S. 40 f.

' DIW econ, S. 41.

# Ausfihrlich Mills, [1995] EIPR 116, 120.

 Andere Rezeptur und Aufmachung.

8 Schneider, S. 5.

& Dobson, S. 4; Wieczorek, S. 15.

8 Dobson, S. 7.

& Dobson, S. 4; Wieczorek, S. 15.

88 Dobson, S. 6. 2008 machte der Anteil der finf groRten Einzelhandelsunternehmen am Umsatz im deutschen
Lebensmittelhandel schon beinahe 70% aus, DIW econ, S. 11. In England betrug der Umsatzanteil der vier groR-
sten Einzelhandler im englischen Lebensmittelmarkt Ende 2009 bereits Gber 75%, vgl. Taylor Nelson Sofres
(TNS), Tesco share turnaround (plus an update on grocery price inflation), Pressemitteilung vom 10. November
2009, im Internet erhéltlich unter <http://www.tnsglobal.com/_assets/files/worldpanel_marketshare_oct2009.
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§ 2 Verhaltnis der Verbraucher zu Handelsmarken

Aufgrund deren besonderer Bedeutung fiir das allgemeine Konsumverhalten gilt es abschlie-
Rend die Einstellung von Verbrauchern Markenprodukten gegeniiber genauer zu lberpri-
fen.

A. Qualitidt der Handelsmarke

Laut einer 2009 durchgefiihrten Umfrage greifen Verbraucher wieder vermehrt auf Herstel-
lermarken zurlick. Beinahe 35% der Befragten waren der Ansicht, der Kauf von Markenarti-
keln lohne sich []berwiegend.89 Knapp 44% gaben an, bei bestimmten Produkten auf eine
ganz spezifische Marke festgelegt zu sein.”® Wiahrend 59% erklarten, bei Zufriedenheit mit
einer Marke dieser auch in Zukunft treu zu bleiben, behaupteten nur 28%, haufiger zwischen
verschiedenen Marken zu wechseln.

Eine Anfang Juli 2010 vorgenommen Umfrage ergab jedoch, dass Handelsmarken in be-
stimmten Produktbereichen fir die deutschen Verbraucher eine echte Alternative zu Her-
stellermarken darstellen.” Bei Hygieneartikeln gaben mehr als 77% der Befragten an, gerne
auf Handelsmarken zurlickzugreifen. Beliebt sind sie des Weiteren in den Bereichen Putzmit-
tel (61%), Getranke (58%) und Aufschnitt (39%). 90% wiirden allerdings auf keinen Fall im
Bereich Korperpflegeprodukte, 67% bei Obst und Gemise bzw. 55% bei Backwaren eine
Handelsmarke wahlen. Die Wertschatzung der Handelsmarken beruht in erster Linie auf den
gegenlber Herstellermarken niedrigeren Preisen (72%) bzw. auf einem (iberzeugenden
Preis-/Leistungsverhaltnis (48%).

Beinahe 75% der deutschen Verbraucher meinen mittlerweile, die Qualitat der Handelsmar-
ken habe sich innerhalb der letzten Jahre deutlich verbessert.’? 45% waren gar der Auffas-
sung, zwischen Handelsmarken und Herstellermarken bestiinden gar keine Qualitatsunter-
schiede. Bestatigt wird diese Einschatzung durch zahlreiche Tests der Stiftung Warentest, die
kontinuierlich belegen, dass Handelsmarken gleich gut oder sogar besser sind als deutlich
teurere Handelsmarken.” Ahnlich sind inzwischen sogar 67% der englischen Verbraucher
der Ansicht, Handelsmarken seien Herstellermarken qualitativ gleichwertig.>*

Da viele Verbraucher also kaum noch einen Qualitdatsvorsprung von Herstellermarken ge-
genuber Handelsmarken wahrnehmen, sehen sich die Markenhersteller dazu gezwungen,

pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).

8 Faehling, S. 2.

% Faehling, S. 8.

ot Vgl. PresseAnzeiger.de, Aktuelle acquisa-Umfrage: Handelsmarken kommen beim deutschen Verbraucher gut
an, Pressemeldung vom 11. August 2010, im Internet erhiltlich unter <http://www.presseanzeiger.de/meldung
en/gesellschaft-kultur/375268.php> (Abruf vom 24. Februar 2011). Fur die Umfrage waren Uber 400 Kunden
von Rewe, Real und Edeka in Disseldorf zu ihren Erfahrungen mit Handelsmarken befragt worden.

2 Institut flir Handelsforschung, Handelsmarken — Der Konsument als Jury, Pressemitteilung vom 10. Dezember
2009, im Internet erhaltlich unter <http://www.ifhkoeln.de/handelsmarken_eo_der_konsument_als_jury.php>
(Abruf vom 24. Februar 2011). Ende 2009 waren dabei 203 Passanten in der Kélner Innenstadt zu ihrem Kauf-
verhalten und ihrer Einstellung zu Handelsmarken in diversen Produktkategorien befragt worden.

3 Vgl. z.B. den Test Antifaltencremes fiir die Nacht — Kaum Entfaltung im Schlaf vom Marz 2007, bei dem das
Produkt von Aldi (10 ml fir 0.50 Euro) das Qualitatsurteil ,,gut” (1,8) erhielt, wohingegen das von Vichy (10 ml
flr 5.40 Euro) nur mit ,ausreichend” (3,6) benotet wurde. Der Test ist im Internet erhéltlich unter <http://
www.test.de/themen/gesundheit-kosmetik/test/Antifaltencremes-fuer-die-Nacht-Kaum-Entfaltung-im-Schlaf-
1504642-2504642> (Abruf vom 24. Februar 2011).

* Darauf verweist Thomas.
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den mit ihrer Marke verflochtenen Zusatznutzen deutlich zu akzentuieren. Dies setzt freilich
voraus, dass den Konsumenten eine zweifelsfreie Unterscheidung tiberhaupt moglich ist.

B. Verhaltnis zu look-alikes

Laut einer 2009 von der British Brands Group (BBG) in Auftrag gegebenen Umfrage erachten
65% der englischen Verbraucher dhnliche Produktverpackungen grundsatzlich als verwirrend
bzw. irrefiihrend.”® Beinahe ebenso viele (64%) gaben an, aufgrund bestimmter Ubereinst-
immungen Uber eine Verbindung zu Herstellermarken nachzudenken. 38% sind aufgrund
starker Kongruenzen tatsichlich schon einmal verwirrt oder irregefiihrt worden.’® 33% ha-
ben aus diesem Grund sogar schon versehentlich das falsche Produkt erworben.?” Im Rah-
men dieser Untersuchung sind einige Herstellermarkenprodukte auRerdem einerseits diesen
stark angendherten, andererseits klar unterscheidbaren Artikeln gegeniibergestellt worden.
Unter Zugrundelegung des gleichen Preises gaben die Verbraucher bei 8 von 10 Testproduk-
ten an, sich wahrscheinlich fur den Kauf des look-alikes zu entscheiden.’® Dies belegt den
erheblichen Einfluss der Produktverpackung auf das Einkaufsverhalten.

In GroRbritannien gibt es ungefdahr 24 Millionen Haushalte. Erwirbt nun ein Drittel davon
aufgrund ahnlicher Produktverpackungen ein falsches Produkt, bedeutet dies, dass 8 Millio-
nen Artikel aus Versehen gekauft werden. Da Verbraucher im Jahr durchschnittlich mehr als
50 Lebensmitteleinkdufe tatigen, erscheint diese Ziffer gegeniiber der tatsachlichen Anzahl
von Fehlkaufen noch als grobe Untertreibung.99

Obwohl diese Zahlen selbstverstandlich nicht fiir simtliche Handelsmarken und look-alikes
reprasentativ sind, demonstrieren sie anschaulich, welche wirtschaftlichen Konsequenzen
aufgrund der zwischen look-alikes und Herstellermarken bestehenden Ahnlichkeiten zu be-
furchten sind.

Teil 2 Schutzinstrumente gegen look-alikes

§ 3 Schutzinstrumente gegen look-alikes im englischen Recht'®

Als wichtigste Schutzinstrumente fiir den rechtlichen Umgang mit look-alikes stellt das engli-
sche Recht das Markenrecht (TMA 1994) und den common law-Rechtsbehelf des passing off
zur Verfiigung. Diese werden im Folgenden zunichst im Rahmen eines Uberblicks tiber ande-
re potentielle Schutzmoglichkeiten, insbesondere des Lauterkeitsrechts, eingeordnet.

Zum besseren Verstandnis der anschlieenden ausfiihrlichen rechtlichen Betrachtung sei
vorab jedoch auf einige Charakteristika des englischen Rechts hingewiesen.

* BBG, A study into the impact of similar packaging on consumer behaviour, S. 6.

% In der Alterklasse 16-24 Jahre sind es sogar 48%.

*In der Alterklasse 16-24 Jahre sind es sogar 54%.

% BBG, A study into the impact of similar packaging on consumer behavior, S. 8.

% BBG, A study into the impact of similar packaging on consumer behavior, S. 6.

100 pher Begriff ,,englisches Recht” (und nicht ,britisches Recht”) ist bewusst gewahlt, so dass samtliche Ausfiih-
rungen uneingeschrankt nur fiir England und Wales gelten. Schottisches und nordirisches Recht weisen Beson-
derheiten auf, auf die im Rahmen dieser Abhandlung nicht eingegangen wird. Zu den Unterschieden vgl. Ohly,
Richterrecht, S. 14 ff.
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A. Charakteristika des englischen Rechts

I. Der Begriff des common law

Der Begriff des common law hat drei unterschiedliche Bedeutungen.’®* Common law im en-

geren Sinn ermoglicht eine Abgrenzung des von den koniglichen Gerichten geschaffenen
Strengrechts von der zum Ausgleich von Unbilligkeiten des Strengrechts geschaffenen equi-
ty.)%2 Des Weiteren trennt die Bezeichnung den anglo-amerikanischen Rechtskreis vom kon-
tinentaleuropaischen Recht (civil law). In dieser Arbeit wird der Begriff in einem weiten Sinn
zur Unterscheidung des von der Rechtsprechung entwickelten Fallrechts'® gegentiber dem
Gesetzesrecht (statute law) verwendet.

Il. Common law und statutes

Im Grundsatz ist englisches Zivilrecht von Richtern im Laufe von Jahrhunderten entwickeltes
Fallrecht (common law).*®* Das common law beruht auf einem Prajudiziensystem (precedent
case). Nach der doctrine of stare decisis'® sind Entscheidungen héherrangiger Gerichte bin-
dend.'% Prajudizien des House of Lords binden demzufolge samtliche andere Gerichte.
Nachdem sich das House of Lords zundchst an seine eigenen Vorentscheidungen gebunden
sah, erklarte es im Jahre 1966, kiinftig von seinen Urteilen auch abweichen zu dirfen.’” Nur
selten wird allerdings von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht.'®® Bindungswirkung (bin-
ding authority) entfalten dabei allein die tragenden Entscheidungsgriinde (ratio decidendi),
die von den nicht entscheidungserheblichen obiter dicta abzugrenzen sind. Auch ein obiter
dictum kann jedoch als Vorentscheidung mit Uberzeugungskraft (persuasive authority) zur
Entscheidungsfindung beitragen.'® Dessen Relevanz erhéht sich entsprechend der richterli-
chen Autoritat,*° weshalb die Abgrenzung zwischen ratio decidendi und obiter dictum insbe-
sondere bei House of Lords-Entscheidungen oft nur von geringer Bedeutung ist.** In dem
seltenen Fall vollstéandiger Tatsachenidentitat ist ein Prajudiz ohne weiteres anwendbar. Der
Richter wird dem Pri3judiz aber auch dann folgen (to follow a precedent), wenn die Ahnlich-
keit der Fakten eine unterschiedliche rechtliche Wertung als willkiirlich erscheinen lassen
wiirde.'*? Unterscheiden sich die Sachverhalte, besteht die Moglichkeit, die ratio decidendi
des Prazedenzfalls analog anzuwenden (to apply a precedent). Mittels dieser Technik kénnen

101 Mountstephens, S. 7 f.; Ohly, Richterrecht, S. 7 Fn. 43; Zweigert/Kétz, § 14 111 S. 185.

Bis zur Vereinigung durch die Judicature Acts 1873-1875 existierte eine getrennte Gerichtszustandigkeit fiir
die Rechtsmassen des common law und der equity. Mehr dazu bei von Bernstorff, § 1 S. 8 f.; Blumenwitz, § 4 S.
18 ff.

1% p.h. sowohl die Rechtsmasse des common law als auch die der equity.

Von Bernstorff, § 1. 9.

Vom lateinischen stare decisis et non quieta movere (etwa: Bei einer Entscheidung bleiben und bereits Fest-
gestelltes nicht wieder in Zweifel ziehen.).

1% von Bernstorff, § 1 S. 10 f. Ausfihrlich zur stare decisis-Doktrin Blumenwitz, § 4 S. 38 ff; James, S. 17 ff.

Vgl. Practice Statement (Judicial Precedent) [1966] 1 WLR 1234 (HL) per Lord Gardiner, LC: “Their Lordships
regard the use of precedent as an indispensable foundation upon which to decide what is the law and its appli-
cation to individual cases. It provides at least some degree of certainty upon which individuals can rely in the
conduct of their affairs, as well as a basis for orderly development of legal rules. (...) They propose, therefore,
to modify their present practice and, while treating former decisions of this House as normally binding, to de-
part from a previous decision when it appears right to do so.”

108 Blumenwitz, § 4 S. 43; Ohly, Richterrecht, S. 106.

Ohly, Richterrecht, S. 107.

James, S. 18.

Mountstephens, S. 9; Ohly, Richterrecht, S. 107.

Vgl. James, S. 19.

102

104
105

107

109
110
111
112

13



etablierte Grundsitze des common law erweitert werden.'*> Will ein Richter von einem Pri-

judiz abweichen, kann er dessen Nichtbefolgung zum einen damit begriinden, unterschiedli-
che Tatsachen verlangten eine abweichende Bewertung (distinguishing on the facts), zum
anderen vermag er die Reichweite eines Prdjudizes einzuengen (distinguishing in law), indem
er z.B. eine Ausfihrung als obiter dictum bezeichnet, auch wenn diese in der Vorentschei-
dung als Teil der ratio decidendi angesehen wurde.'** Hoherrangigen Gerichten steht es frei,
die Bindungswirkung anhand eines overruling aufzuheben. Formell sind die Gerichte also
auch an als falsch erachtete Prajudizien gebunden. Tatsachlich stehen jedoch diverse Mittel
zur Verfigung, um unerwinschte Vorentscheidungen nicht anwenden zu miussen. Diese
Grundsatze sind nicht auf das von den Gerichten entwickelte common law beschrankt, son-
dern gelten auch fir Ausfiihrungen in Entscheidungen, die die Anwendung und Auslegung
von Gesetzesbegriffen betreffen.'’?

Dem common law steht das in Gesetzen (statutes) geregelte Recht gegeniber (statutory
law). Es handelt sich dabei weniger um systematische und umfassende Kodifikationen, son-
dern um Spezialgesetze mit eng umgrenztem Regelungsziel. Historisch bedingt stellt somit
das Richterrecht die Regel, das Gesetzesrecht die Ausnahme dar.**®

Ill. Auslegung von statutes

Die Auslegung rein nationaler Gesetze unterscheidet sich von der Interpretation das Unions-
recht umsetzender Bestimmungen.''” Bei der Auslegung von rein nationalen Gesetzen wird
zwar betont, primares Ziel sei die Ermittlung der wahren gesetzgeberischen Intention (legis-
lative intention).118 Da diese jedoch dem Wortlaut einer Vorschrift entnommen wird, steht
konsequenterweise die wortliche Auslegung im Mittelpunkt. Neben der Tatsache, dass Ge-
setze Ausnahmecharakter haben und Ausnahmeregelungen restriktiv ausgelegt werden,'*?
spielen hierfiir auch psychologische und politische Ursachen eine Rolle.”?® Zum einen be-
trachten englische Richter Gesetze als Eindringlinge in das common law."*' Zum anderen
verkdrpert nach liberaler englischer Auffassung rechtsfreier Raum Freiheitsraum, weswegen
jedes Gesetz als Beschrankung dieser Freiheit interpretiert wird.'*?

Als grundlegende Auslegungsregel des englischen Rechts gibt die literal rule eine rigorose
Wortlautbindung vor.*?* Nach der golden rule darf davon allein in Extremfillen abgewichen
werden. Lediglich die mischief rule, der zufolge der Richter das Gesetz so auslegen muss,
dass es seinen wahren Zweck, also die Beseitigung eines vom common law nicht abgedeck-

13 Ohly, Richterrecht, S. 110.

14 James, S. 19; Mountstephens, S. 9; Ohly, Richterrecht, S. 111; Zweigert/Kétz, § 18 11 S. 254,

Mountstephens, S. 9.

Ausflhrlich zur historischen Entwicklung des Verhaltnisses zwischen Gesetzgbung und Rechtsprechung,
Ohly, Richterrecht, S. 161 ff.

Y7 itster v. Forth Dry Dock [1990] AC 546, 559 per Lord Oliver (HL). Dazu auch James, S. 14 f.; Zweigert/Kétz, §
18111'S. 261.

s Duport Steels v. Sirs [1980] WLR 142, 157 f. per Lord Diplock; 164 f., 168 per Lord Edmund-Davies (HL);
Eastman Photographic Materials v. Comptroller General [1898] AC 571, 575 f. per Earl of Halsbury, LC (HL).

9 Zweigert/Kétz, § 18 111 S. 260.

Ohly, Richterrecht, S. 162 f.

James, S. 9; Zweigert/Kétz, § 18 111 S. 260.

Ohly, Richterrecht, S. 162 f.

Ausflhrlich zu den Auslegungsregeln James, S. 10 ff.
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125

ten Missstands,®* zu erfiillen vermag, dhnelt der teleologischen Interpretation.'” In der

Praxis kommt die mischief rule aber nur sehr selten zur Anwendung.*?®

Meint ein Richter aufgrund des Wortlauts, eine Gesetzesllicke gefunden zu haben, ist es ihm
nicht gestattet, diese zu schlieRen.*”’ Er kann lediglich auf die Liicke aufmerksam machen
und abwarten, ob der Gesetzgeber tatig wird. Englische Gerichte fihlen sich nur fir das
common law, nicht aber fiir Gesetze verantwortlich.'?® Gesetzesliicken werden als bedauer-
liches gesetzgeberisches Versaumnis begriffen, das aus Griinden der Rechtssicherheit (need
for legal cert‘ainty)129 und der Gewaltenteilungla'0 nicht durch die Rechtsprechung zu behe-
ben ist. Anders als im common law gilt die Lickenfillung und Rechtsfortbildung im Wege der
Analogie daher als unzuléissig.131 Im Gegensatz dazu orientiert sich die Auslegung von Uni-
onsrecht umsetzenden Vorschriften an den Auslegungsgrundsatzen des EuGH,™? so dass in
diesen Fallen auch die teleologische Auslegung sowie rechtsvergleichende Aspekte Beach-
tung finden. Da hier also keine strenge Wortlautbindung gilt, ist — anders als bei der Anwen-
dung rein nationalen Rechts — eine Liickenfiillung und Rechtsfortbildung mittels Analogie
zuléssig.133

B. Unlauterer Wettbewerb

Ein allgemeines Verbot unlauteren Wettbewerbs kennt das englische Recht nicht.** So ist

bislang weder vom Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, noch von der
Rechtsprechung eine wettbewerbsrechtliche Generalklausel (tort of unfair competition)
entwickelt worden.'®® Nach Art. 10°® PVU sind die Verbandslinder gehalten, den Verbands-
angehodrigen einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern. Obwohl
gerade die Englander auf einen derartigen Schutz dréingten,la'6 ist diese Vorgabe bis heute
nicht in das englische Recht implementiert worden. Internationale Abkommen entfalten
nach englischem Verfassungsrecht jedoch erst nach entsprechender parlamentarischer Um-

124 James, S. 12 unter Verweis auf den Heydon’s Case aus dem Jahre 1584.

125 Ohly, Richterrecht, S. 168, 170.

126 Ohly, Richterrecht, S. 170.

27 vigl. Regina v. WIMBLEDON JUSTICES. Ex parte DERWENT [1953] QB 380, 384 per Lord Goddard, CJ.

Lord Devlin, (1976) 39 MLR 1, 13.

Fothergill v. Monarch Airlines [1981] AC 251, 279 f. per Lord Diplock (HL).

Magor and St. Mellons v. Newport Corporation [1952] AC 189, 191 per Lord Simonds (HL): “It appears to me
to be a naked usurpation of the legislative function under the thin disguise of interpretation (...).”; Lord Devlin,
(1976) 39 MLR 1, 16.

B0 auch Mountstephens, S. 10; Ohly, Richterrecht, S. 172.

Vgl. Sec. 3 (1) European Communities Act 1972; Bulmer v. Bollinger (No. 2) [1974] Ch 401, 420 per Lord Den-
ning, MR (CA).

33 vigl. Litster v. Forth Dry Dock [1990] AC 546, 559 per Lord Oliver (HL); Pickstone v. Freemans [1989] AC 66,
112 per Lord Keith of Kinkel (HL).

3% Begter, S. 189; von Bernstorff, § 17 S. 243 f.; Boyle, WRP 1990, 159, 159 f.; Bodewig, in: Harte-
Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 257; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Einf. B Rn. 40. Dazu auch Cor-
nish/Llewelyn, Rn. 1-13 ff.

13> Vgl. nur die AuRerung von Justice Harman in Swedac v. Magnet & Southerns [1989] FSR 243, 249: “(...) this
alleged tort really amounts to saying that there has been competition, and adding the old nursery cry 'lt's un-
fair!' To that | would only cite my nanny's great nursery proposition: 'The world is a very unfair place and the
sooner you get to know it the better'.”

¢ Ausfiihrlich zu Art. 10”° PV0 Wadlow, Rn. 2-32 ff.
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setzung innerstaatliche Geltung.’®’ Die Regulierung des Wettbewerbsverhaltens ergibt sich

aus einer Mischung von Fallrecht, Gesetzesrecht und freiwilliger Selbstkontrolle, wobei das
common law die wichtigste Grundlage des staatlichen Rechts des unlauteren Wettbewerbs
darstellt.**

Der methodologischen Unterscheidung zwischen common law und statutory law entspricht
im Wettbewerbsrecht die Unterscheidung zwischen Konkurrenten- und Verbraucher-
schutz.’® Kontrahenten- und Verbraucherschutz sind strikt voneinander getrennt.140 Wah-
rend der Konkurrentenschutz auf der Ebene des common law angesiedelt ist, kimmert sich
der Gesetzgeber um die Interessen der Verbraucher in erster Linie durch den Erlass straf-
und verwaltungsrechtlicher Vorschriften. Seit Beginn der 1960er Jahre ermittelte er hier ein
verstarktes Schutzbediirfnis, das eine Korrektur des liberalen Wettbewerbsverstandnisses
der Rechtsprechung erforderlich machte.’*! Einen 3hnlichen Handlungsbedarf zum Schutz
der Gewerbetreibenden scheint er bis heute dagegen noch nicht ausgemacht zu haben.

I. Common law

Die Klagearten des common law dienen in erster Linie dem Schutz der Gewerbetreiben-
den.’ Da es keinen allgemeinen tort of unfair competition gibt, miissen Sachverhalte stets
unter eine von der Rechtsprechung entwickelte Fallgruppe subsumiert werden. Diese sind
jedoch nicht speziell auf wettbewerbsrechtliche Konflikte zugeschnitten, sondern fir allge-
meine zivilrechtliche Problemstellungen geschaffen worden. Da sich die englische Recht-
sprechung auBerdem in der Regel sehr zuriickhaltend verhalt, wenn es darum geht, traditio-
nelle Fallgruppen auf neue Konstellationen auszuweiten, wird unlauterer Wettbewerb vom
Fallrecht nur lickenhaft erfasst.'*

1. Passing off

Als Urform des englischen Kennzeichenschutzes gilt das passing off.*** "To pass something
off as something" bedeutet grundsatzlich ,etwas als etwas ausgeben”. So begeht nach der
klassischen Formulierung derjenige passing off, der seine Waren als die eines anderen anbie-
tet.’* Dieser Schutz wird damit gerechtfertigt, dass derjenige, der seine Ware als die eines
anderen ausgibt, gegen elementare Prinzipien wirtschaftlicher Moral verstoRt.**® Wettbe-
werber sollen nicht durch irrefiihrende Angaben um die Friichte ihrer Arbeit gebracht wer-
den.'” Ungeachtet dessen, dass dieser Rechtsbehelf indirekt auch dem Verbraucherschutz
dient, wird er als reiner Konkurrentenschutz erachtet.*® Da es in England bislang noch kei-
nen tort of unfair competition gibt, kommt dieser flexiblen Klageart grof3e Bedeutung bei der

137 Wadlow, Rn. 2-10. Da das alleinige Recht zum Abschluss volkerrechtlicher Vertrage bei der Exekutive liegt,

gewahrleistet die Umsetzung in nationales Recht eine nachhaltige Kontrolle der vollziehenden Gewalt durch
das Parlament.

138 Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544; Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 258.

Ohly, Richterrecht, S. 102.

Ohly, Richterrecht, S. 19, 46 f.

Ohly, Richterrecht, S. 102. Dazu auch Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544.

Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 548; Boyle, WRP 1990, 159, 161; Ohly, Richterrecht, S. 19.

Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544.

Ausflhrlich zum passing off Teil 2 § 3 C. Il

Reddaway v. Banham [1896] AC 199, 204 per Lord Halsbury (HL): “(...) nobody has any right to represent his
goods as the goods of somebody else.”; vgl. bereits Perry v. Truefitt [1842] 49 ER 749, 752.

16 Reddaway v. Banham [1896] AC 199, 209 per Lord Herschell (HL).

Beater, S. 251.

Beater, S. 251.

139
140
141
142
143
144
145

147
148

16



Verhinderung von Kennzeichenmissbrauch zu. Neben eingetragenen Marken kénnen so auch
Unternehmensbezeichnungen,™*® Produktaufmachungen (get-up),>® Werbung,*** geographi-
sche Herkunftsangaben152 sowie Produktzusammensetzungen153 geschitzt werden. Eine
wichtige Rolle spielt das passing off dartiber hinaus im Bereich des Imagemarketing (charac-
ter merchandising)™* sowie beim Schutz von Internet-Domain-Namen.'*® Die Vielfalt dieser
Fallgruppen entspricht den zahlreichen Méglichkeiten unlauteren Wettbewerbs in Form von
Irreflihrung. Aufgrund seiner weiten Tatbestandsvoraussetzungen kommt das passing off am
ehesten als Generalklausel gegen unlauteren Wettbewerb in Betracht.™®

2. Injurious falsehood

Die injurious falsehood-Klage™’ erfasst falsche, den Kliger schidigende Angaben.® Die un-

wahre Behauptung muss sich dabei auf Umstdnde aus dem Bereich des Klagers beziehen,
weswegen falsche AuRerungen des Beklagten {iber seine eigenen Produkte nicht von diesem
Klagegrund erfasst sind.™® Erforderlich ist Verschulden, zumindest in Form grober Fahrlas-
sigkeit.’®® Die Unrichtigkeit muss der Kliger beweisen. Aufgrund dieser einschrinkenden
tatbestandlichen und beweisrechtlichen Voraussetzungen ist die injurious falsehood-Klage in
der Praxis nur von untergeordneter Bedeutung.161

3. Defamation

Die defamation-Klage gewihrt Schutz gegen AuRerungen, die die persdnliche Ehre beein-
trachtigen und zur Herabsetzung in der Offentlichkeit geeignet sind.*®* Zu unterscheiden sind
Verleumdungen in schriftlicher (libel) und mindlicher (slander) Form, wobei nur slander den
Nachweis eines Schadens verlangt.’®® Auf ein Verschulden kommt es nicht an.®* Eine wichti-
ge Rolle spielt diese Klageart bei kritischen AuBerungen {iber Produkte oder Dienstleistun-
gen'165

4. Sonstiges

Im Zusammenhang mit unlauterem Wettbewerbsverhalten ist schlieBlich noch an die Klage-
griinde inducement to breach of contract, intimidation bzw. unlawful threat, conspiracy,
breach of statutory duty oder breach of confidence zu denken.*®®

Y Harrods v. Harrodian School [1996] RPC 697 (CA); Brestian v. Try [1958] RPC 161 (CA).

Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341 (HL).

Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429 (PC).

12 Taittinger v. Allbev [1993] FSR 641 (CA); Vine Products v. Mackenzie [1969] RPC 1; Bollinger v. Costa Brava
[1961] 1 WLR 277.

>3 Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31 (HL).

Mirage Studios v. Counter-Feat Clothing [1991] FSR 145.

British Telecommunications v. One in a Million [1999] FSR 1 (CA).

Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 258.

Teilweise wird diese Klage auch als malicious falsehood oder trade libel bezeichnet, Ohly, Richterrecht, S. 30
Fn. 81.

38 Mehr dazu bei Cornish/Llewelyn, Rn. 17-48 ff.; James, S. 410 ff.

Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 259; ders., GRUR Int. 2004, 543, 545.
Cornish/Llewelyn, Rn. 17-50; James, S. 411.

Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 259; ders., GRUR Int. 2004, 543, 545.

Mehr dazu bei James, S. 395 ff.

James, S. 396.

James, S. 396 f.

Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 260; ders., GRUR Int. 2004, 543, 545.

Vgl. Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 545; Ohly, Richterrecht, S. 33 ff.
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Il. Statutes

Regelmalig dienen demgegeniiber straf- oder verwaltungsrechtliche Normen dem Schutz
der Verbraucher.’®” Der Sache nach handelt es sich bei den strafrechtlichen Verboten be-
stimmter Geschéftspraktiken eher um mit strafrechtlichen Sanktionen bewehrte Verwal-
tungsgesetze.168 Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die zum 26. Mai
2008 in Kraft getretenen Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008. Zwin-
gend ist der Gedanke des Verbraucherschutzes dabei freilich nicht.*®

Ill. Freiwillige Selbstkontrolle

Eine malRgebliche Rolle spielt im englischen Wettbewerbsrecht die sowohl dem Konkurren-
ten- als auch dem Verbraucherschutz dienende freiwillige Selbstkontrolle der Wirtschaft.!”
Diese Selbstkontrolle basiert auf zahlreichen Kodizes, die grundsatzlich von Ausschiissen
spezifischer Wirtschaftsbranchen erarbeitet und auch durchgesetzt werden. Kodizes wie
etwa der UK Code of Non-broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing
(CAP-Code)'"! ersetzen dabei zwar keine gesetzlichen Normen, sie erginzen jedoch das hiu-
fig fragmentarische Recht in vielen wesentlichen Punkten.'’? Sie bezwecken primér, in einer
bestimmten Branche als zuldssig erachtetes Wettbewerbsverhalten transparent zu machen
und zu verhindern, dass Konflikte vor Gericht ausgetragen werden miissen.’”® Die Kodizes
kénnen auch offiziell vom Office of Fair Trading (OFT) anerkannt werden.'’* Dabei besteht
zwar keinerlei Anerkennungspflicht. Generell wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die
Anerkennung durch das OFT positiv auf die Glaubwiirdigkeit von Unternehmen auswirkt.!””
Die Wirksamkeit der Selbstkontrolle variiert je nach Branche. Bei Nichtbefolgung eines Kodi-
zes steht es Verbanden frei, Mitglieder aus dieser Vereinigung auszuschlieflen. Dies hindert
den Betreffenden freilich nicht daran, mit seinem unlauteren Wettbewerbsverhalten fortzu-
fahren. Schlechte Presse kann sich in diesem Zusammenhang jedoch als ein besonders wirk-
sames Sanktionsinstrument erweisen.'’® Es erscheint namlich zumindest zweifelhaft, ob
Verbraucher gewillt sind, mit Handlern zu kontraktieren, die die Regeln der Selbstkontrolle
nicht befolgen.

C. Rechtsschutz gegen look-alikes

Sondergesetzlichen Schutz zum Vorgehen gegen look-alikes vermittelt in erster Linie das
Markenrecht (trademark law)."”” Jenseits der entsprechenden Spezialgesetze existiert kein

17 Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 548; Boyle, WRP 1990, 159, 161; Ohly, Richterrecht, S. 47.

S. im Hinblick auf den TDA Wings v. Ellis [1985] AC 272, 293 per Lord Scarman (HL): “But it is not a truly crim-
inal statute. Its purpose is not the enforcement of the criminal law but the maintenance of trading standards.
Trading standards, not criminal behaviour, are its concern.” Die Einordnung unter das Strafrecht basiert wohl
auf der dem englischen Recht unbekannten Unterscheidung zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit, so
Ohly, Richterrecht, S. 48.

19 vgl. etwa den TMA 1994

Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544; Ohly, Richterrecht, S. 54.

Aktuelle Textfassung ist im Internet erhéltlich unter <http://www.cap.org.uk/The-Codes/CAP-Code/CAP-Cod
e-pdf-versions.aspx> (Abruf vom 24. Februar 2011).

172 Ohly, Richterrecht, S. 54.

173 Boyle, WRP 1990, 159, 160; Weatherill, S. 2.

Part 1 Sec. 8 Enterprise Act 2002.

Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 547.

Boyle, WRP 1990, 159, 160; Weatherill, S. 3.

Dariiber hinaus ist an das copyright law und das design right law zu denken.
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wettbewerbsrechtliches Nachahmungsverbot. Soweit die Imitation Verwechslungsgefahr
hervorruft, kann gegen sie nach den allgemeinen Regeln vorgegangen werden.'’®

. Markenrecht

Die Grundlage des Markenrechts bilden sowohl nationale als auch europaische Rechtsvor-
schriften.!”

1. Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tUber
die Marken

Im Zentrum der europdischen Harmonisierung des Markenrechts steht die Richtlinie zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten lber die Marken (MRRL).*° Diese ver-
folgt jedoch nur eine Teilharmonisierung.181 Erfasst sind allein eingetragene Marken, so dass
der Schutz nicht eingetragener Marken und sonstiger Kennzeichenrechte nach wie vor zu
den nicht harmonisierten Gebieten des europdischen Markenrechts z5hIt."® Es bleibt den
Mitgliedstaaten gestattet, durch Benutzung erworbene Marken auch weiterhin zu schiit-
zen.™®® AuBerdem steht es ihnen frei, bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu
gewihren.'®

Bei der Anwendung innerstaatlichen Rechts missen nationale Gerichte ihre Auslegung so-
weit wie moglich am Wortlaut und am Zweck einer Richtlinie ausrichten, damit das mit der
Richtlinie verfolgte Ziel erreicht werden kann.'®> Demgegeniiber priift der EUGH die Interpre-
tation unionsrechtlicher Begriffe durch die nationalen Gerichte auf ihre Vereinbarkeit mit
dem europiischen Recht bzw. entwickelt entsprechende Beurteilungskriterien.®® Die Ausle-
gung des EuGH bindet samtliche mit dem Ausgangsverfahren befassten Gerichte.'® Dabei ist
der Urteilstenor im Lichte der Entscheidungsgriinde zu verstehen.'® Urteile Giber die Ausle-
gung des Unionsrechts besitzen flir andere Gerichte und Behorden dagegen nur beschrankte

78 Insbesondere mittels der passing off-Klage.

Dazu kommen multinationale Regelungen wie etwa das TRIPS-Abkommen vom 15. April 1994 oder die PVU
vom 20. Marz 1883.

180 Zunichst Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Gber die Marken (ABI. EG 1989 Nr. L 40/1, ber. ABI. EG Nr. L 60/35); 2008 inhalts-
gleich abgeldst durch Art. 17 AndRL 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 (ABI. EG Nr. L 299/25). Dariiber hinaus
wurde 1996 mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung — zunéchst Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11/1), 2009 inhaltsgleich durch Art. 166 And-
VO (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 (ABI. EG Nr. L 78/1) abgel6st — das System der Gemeinschafts-
marke geschaffen.

181 Lange, § 2 Rn. 155.

Kur, GRUR 1997, 241, 253.

Erwagungsgrund Nr. 4 MRRL.

Erwadgungsgrund Nr. 9 S. 2 MRRL.

EuGH, Rs. C-408/01, Slg. 2003, 1-12537, GRUR Int. 2004, 121, 122 f. Rn. 21 — Adidas/Fitnessworld; Rs. C-
63/97, Slg. 1999, 1-00905, GRUR Int. 1999, 438, 440 Rn. 22 — BMW/Deenik; Rs. C-355/96, Slg. 1998, 1-4799,
GRUR 1998, 919, 921 Rn. 36 — Silhouette; Rs. C-352/95, Slg. 1997, 1-1729, GRUR Int. 1997, 627, 628 Rn. 18 —
Phytheron/Bourdon; Rs. C-71/94, C-72/94 und C-73/94, Slg. 1996, 1-3603, WRP 1996, 867 Rn. 26 — Eurim Pharm;
Rs. C-91/92, Slg. 1994, 1-3325, GRUR Int. 1994, 954, 956 Rn. 26 — Dori/Recreb; Rs. C-106/89, Slg. 1990, 1-4135
Rn. 8 — Marleasing; Rs. C-14/83, Slg. 1984, 1-1891 Rn. 26 — Colson und Kamann.

' Heil/Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1995, 227, 227 f.

EuGH, Rs. C-446/98, Slg. 2000, 1-11435 Rn. 49 — Fazenda Publica; Rs. C-52/76, Slg. 1977, 1-163 Rn. 26 f. —
Benedetti/Munari; Rs. C-29/68, Slg. 1969, |1-165 Rn. 3 — Milch-, Fett- und Eierkontor.

188 EUGH, Rs. C-135/77, Slg. 1978, 1-855 Rn. 4 — Bosch/Hauptzollamt Hildesheim.
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erga-omnes-Wirkung.'® Sie prazisieren jedoch, in welchem Sinn und mit welcher Tragweite
eine unionsrechtliche Bestimmung zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wire. '
Daher missen nationale Gerichte die Vorschriften in dieser Auslegung auch auf andere
Rechtsverhaltnisse und Rechtsstreitigkeiten anwenden.

2. Trade Marks Act 1994

Das Markenrecht wird in England durch den am 31. Oktober 1994 in Kraft getretenen Trade
Marks Act 1994 (TMA 1994) geregelt, durch welchen der Gberwiegend aus dem Richterrecht
entwickelte Trade Marks Act 1938 (TMA 1938) ersetzt und die MRRL nahezu woértlich umge-
setzt wurde. Sofern Vorschriften des TMA 1994 in ihrem Wortlaut doch von den Vorgaben
der MRRL abweichen, greift die Rechtsprechung zur Auslegung der nationalen Bestimmun-
gen hiufig dennoch unmittelbar auf den Wortlaut der Richtlinie zuriick.*** Mit Stellungnah-
men des EuGH zur Auslegung entscheidungserheblicher Vorschriften der MRRL setzen sich
die Gerichte ausfihrlich auseinander und greifen bei Auslegungszweifeln auch auf die
Schlussantrige des Generalanwalts zuriick.'®? RegelmiRig erfolgen Vorabentscheidungsersu-
chen nach Art. 267 AEUV (friher Art. 234 EGV).

a) Marken

In Ubereinstimmung mit der MRRL schiitzt der TMA 1994 nach Sec. 2 (2) TMA 1994 allein
eingetragene Marken.'® Sec. 1 (1) TMA 1994 beschreibt die Marke als ein sich grafisch dar-
stellen lassendes Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unterneh-
mens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.'® Hierzu gehoren insbeson-
dere Worter (einschliefllich Personennamen), Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Wa-
ren- bzw. Verpackungsform.

Das Recht an einer Marke entsteht mit ihrer Eintragung in das Markenregister.*> Eine den
Anforderungen von Sec. 32 TMA 1994 entsprechende Anmeldung ist beim Intellectual Pro-
perty Office einzureichen. Der Registrar priift nach Sec. 37 TMA 1994 nicht nur das Vorliegen
absoluter, sondern auch relativer Eintragungshindernisse von Amts wegen. Seit dem 1. Ok-
tober 2007 wird die Eintragung einer Marke wegen Vorliegens relativer Eintragungshinder-
nisse allerdings nur noch zuriickgewiesen, wenn der Inhaber einer prioritatsalteren Marke
dies im Widerspruchsverfahren geltend macht.*®

189 Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band Ill, Art. 234 Rn. 96.

%0 EUGH, Rs. C-292/04, Slg. 2007, 1-1835 Rn. 34 — Meilicke/Finanzamt Bonn; Rs. C-10/97-C-22/97, Slg. 1998, I-
6307, NJW 1999, 200, 202 Rn. 23 — Ministero delle Finanze/IN.CO.GE.; Rs. C-61/79, Slg. 1980, 1-1205 Rn. 16 —
Denkavit Italiana; Rs. C-188/95, Slg. 1997, 1-6783 Rn. 36 — Fantask A/S u.a./Industriministeriet.

191 7 B. British Sugar v. James Robertson [1996] RPC 281, 291 per Justice Jacob: “The infringement provisions
are supposed to be implementing Article 5. For reasons which baffle me our Parliamentary draftsman did not
simply copy this. He set about re-writing it.”; von diesem bestatigt in Philips v. Remington [1998] RPC 283, 290
f.

192 Mountstephens, S. 12 unter Verweis darauf, dass Entscheidungen des HABM sowie von Gerichten anderer
Mitgliedstaaten zwar keine binding authority, wohl aber eine persuasive authority beigemessen wird.

'3 Nicht eingetragene Zeichen werden in Sec. 5 (4) (a) TMA 1994 insoweit erwihnt, dass diese ein relatives
Eintragungshindernis begriinden kdnnen, sofern deren Benutzung im geschéaftlichen Verkehr von Rechts we-
gen, insbesondere aufgrund einer passing off-Klage untersagt werden kdnnte.

%4 vgl. Art. 2 MRRL.

Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5213.

196 Anderung des TMA 1994 durch die Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007, S.I. 2007 No. 1976.
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Ist der Gegenstand der Anmeldung nicht markenfahig i.S. von Sec. 3 (1) (a), 1 (1) TMA
19947 ist eine Eintragung ausgeschlossen. Gleiches gilt nach Sec. 3 (2) TMA 1994, sofern
das Zeichen durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Sec. 3 (2) (a) TMA 1994), zur Errei-
chung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Sec. 3 (2) (b) TMA 1994) oder der Ware
ihren wesentlichen Wert verleiht (Sec. 3 (2) (c) TMA 1994).*° Weitere Eintragungshindernis-
se enthilt Sec. 3 (1) (b)—(d) TMA 1994,%® wonach Zeichen, die nicht unterscheidungskraf-
tig,201 freihaltebedturftig202 oder zur Ublichen Bezeichnungm geworden sind, nicht eingetra-
gen werden kdnnen. Diese kdnnen nach Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994%% jedoch durch
den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge von Zeichenbenutzung Giberwunden werden.

aa) Sec. 3 (1) (b)—(d) TMA 1994

Die englische Rechtsprechung geht davon aus, dass es sich bei den Eintragungshindernissen
nach Sec. 3 (1) (c) und (d) TMA 1994 um eine nicht abschlieBende Konkretisierung der Anga-
ben handelt, denen nach Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt.’® Da die Eintragungshindernisse nach Sec. 3 (1) (b)-(d) TMA 1994 gemiR Sec. 3 (1), 5.
Unterabs. TMA 1994 durch den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge von Zeichenbenut-
zung Gberwunden werden kdnnen, muss es auch den in Sec. 3 (1) (c) und (d) TMA 1994 auf-
gefiihrten Zeichen an originirer Unterscheidungskraft fehlen.?%® Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 er-
fasst all diejenigen Angaben, die nicht Gegenstand von Sec. 3 (1) (c) und (d) TMA 1994
sind.’”’” Dieses Verstiandnis erklirt, weswegen die englischen Gerichte kaum zwischen den
einzelnen in Sec. 3 (1) (b)—(d) TMA 1994 aufgelisteten Eintragungshindernissen unterschei-
den.”®

Unterscheidungskraft i.S. von Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 ist die einem Zeichen innewohnende
Eignung, ohne weiteres als Herkunftshinweis der betreffenden Waren oder Dienstleistungen
aus einem bestimmten Unternehmen verstanden zu werden.?”® Diese wird einem Zeichen
zugesprochen, wenn andere es redlicherweise nicht auf ihrer Ware anbringen dirfen.?*° Die
Ermittlung der Unterscheidungskraft nach Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 erfolgt also unter Beriick-
sichtigung von firr die Annahme eines Freihaltebedirfnisses sprechender Aspekte.?*

%7 Setzen die in Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. a MRRL aufgefiihrten Anforderungen an die Markenfahigkeit um.

Setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL wortlich um.

Das Eintragungshindernis nach Sec. 3 (2) TMA 1994 kann auch nicht durch den Erwerb von Unterschei-
dungskraft durch Benutzung nach Sec. 3 (1) 5. Unterabs. TMA 1994 Giberwunden werden, vgl. Philips v. Reming-
ton [1998] RPC 283, 304 per Justice Jacob.

2% setzen wértlich Art. 3 Abs. 1 lit. b—d MRRL um.

Sec. 3 (1) (b) TMA 1994.

Sec. 3 (1) (c) TMA 1994.

Sec. 3 (1) (d) TMA 1994.

Setzt Art. 3 Abs. 3 S. 1 MRRL um.

Procter & Gamble’s Trade Mark Applications [1999] RPC 673, 678 f. per Lord Justice Walker (CA).

Procter & Gamble’s Trade Mark Applications [1999] RPC 673, 679 per Lord Justice Walker (CA).

Procter & Gamble’s Trade Mark Applications [1999] RPC 673, 679 per Lord Justice Walker (CA).
Mountstephens, S. 159.

Procter & Gamble’s Trade Mark Applications [1999] RPC 673, 677 per Lord Justice Walker (CA); AD2000
Trade Mark (1997) RPC 168, 174 per Hobbs, QC; British Sugar v. James Robertson (1996) RPC 281, 306 per Jus-
tice Jacob.

1% pyalit’s Trade Mark Application [1999] RPC 890, 897 per Justice Lloyd; British Sugar v. James Robertson
[1996] RPC 281, 302 per Justice Jacob.

211 Mountstephens, S. 161.
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bb) Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994

Ob ein Zeichen die in Sec. 3 (1) (b)—(d) TMA 1994 aufgefiihrten Eintragungshindernisse nach
Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994 durch den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge von
Benutzung Uberwunden hat, beurteilt die Rechtsprechung danach, ob ein durchschnittlich
informierter, aufmerksamer und verstandiger Durchschnittsverbraucher®'? das Zeichen als
Mittel zur Identifizierung der Herkunft der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleis-
tungen aus dem Unternehmen des Markenanmelders erachtet.””® Jedenfalls bei hochgradig
beschreibenden Zeichen werden besonders strenge Anforderungen an den durch Benutzung
erworbenen Bedeutungsgehalt gestellt. Der beschreibende Bedeutungsgehalt muss durch
einen herkunftsidentifizierenden ersetzt worden sein.’** Das Zeichen muss eine Zweitbedeu-
tung erlangt haben. Eine intensive und langjahrige Benutzung allein genlgt dafir nicht.?*®
Indem das AusmaR, in dem das Zeichen von einem Eintragungshindernis betroffen ist, in die
Beurteilung einflieBt, wird indirekt das Bestehen eines Freihaltebedirfnisses berlicksich-
tigt.216 Besteht die Moglichkeit, dass der Durchschnittsverbraucher annehmen kénnte, das
Zeichen werde auch beschreibend oder als Gattungsbezeichnung verwendet, wird der Er-
werb von Unterscheidungskraft abgelehnt.217

In der Entscheidung Chiemsee urteilte der EuGH, der dem Eintrag einer geographischen Be-
zeichnung entgegenstehende Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MRRL**® kénne dadurch Gberwunden wer-
den, dass die Angabe infolge ihrer Benutzung die Eignung erlangt, die von der Anmeldung
erfassten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, so
dass diese von denjenigen anderer Unternehmen unterschieden werden kénnen.”* Bei der
Beurteilung der Unterscheidungskraft sind neben quantitativen auch qualitative Aspekte wie
der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die geographische Verbreitung und
die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens fiir die Mar-
ke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem
bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erkldrungen von Industrie- und Han-
delskammern oder von anderen Berufsverbinden zu beriicksichtigen.??° Ein (jedenfalls abs-
traktes) Freihaltebediirfnis ist bei der Beurteilung des Erwerbs von Unterscheidungskraft
nicht zu beriicksichtigen.??! Einzubeziehen ist in erster Linie der spezifische Charakter des
betreffenden Zeichens. Eine sehr bekannte geographische Bezeichnung kann namlich nur
durch eine lange und intensive Benutzung Unterscheidungskraft erlangen. Ist diese bereits
als geographische Herkunftsangabe fir eine bestimmte Warengruppe bekannt, bedarf es
sogar einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung.222

212 |n diesem Sinne EuGH, Rs. C-210/96, Slg. 1998, 1-4657, GRUR Int. 1998, 795, 797 Rn. 31 - Gut Springenheide.
> BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks [2000] RPC 513, 529 per Lord Justice Morritt (CA).
Bently/Sherman, S. 841; Mountstephens, S. 179.

BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks [2000] RPC 513, 530 per Lord Justice Morritt (CA); British
Sugar v. James Robertson [1996] RPC 281, 286, 302 per Justice Jacob.

216 Mountstephens, S. 186.

BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks [2000] RPC 513, 529 per Lord Justice Morritt; per Lord
Justice Chadwick 513, 535 (CA); British Sugar v. James Robertson [1996] RPC 281, 302 per Justice Jacob.

*'® Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschlieRlich aus Zeichen oder Angaben be-
stehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wer-
tes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleis-
tung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kénnen.

Y EUGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 47 — Chiemsee.

EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 51 — Chiemsee.

EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 48 — Chiemsee.

EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 50 — Chiemsee.
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Durch diese Entscheidung sah sich die englische Rechtsprechung nicht zu einer Korrektur
ihrer zur Beurteilung des Erwerbs von Unterscheidungskraft entwickelten Grundséatze veran-
lasst.”® Dabei scheint die bereits erlduterte mittelbare Berucksichtigung eines Freihaltebe-
dirfnisses der Chiemsee-Entscheidung auf den ersten Blick zu widersprechen. Der EuGH hat
jedoch darauf verwiesen, dass in jedem Fall der spezifische Charakter des betreffenden Zei-
chens und insbesondere sein Bekanntheitsgrad als beschreibende Angabe zu prifen sind.
Wadhrend somit zwar die Beriicksichtigung eines abstrakten FreihaltebedUrfnisses ausge-
schlossen ist, ist ein konkretes Freihaltebediirfnis aufgrund der augenblicklichen Benutzung
des Zeichens durch verschiedene Unternehmer durchaus zu wiirdigen.’** Da die Vorausset-
zungen des Art. 3 Abs. 3 S. 1 MRRL jedoch erfiillt sind, sobald zumindest ein erheblicher Teil
der beteiligten Verkehrskreise die Ware auf Grund des Zeichens als von einem bestimmten
Unternehmen stammend erkennt,?*® erscheint die Forderung, wonach es nicht ausreicht,
dass der Verkehr das Zeichen dem Anmelder zuordnet, sondern dartiber hinaus der be-
schreibende Bedeutungsgehalt vollstandig durch einen herkunftsidentifizierenden ersetzt
worden sein muss, zu streng.??®

cc) Farben

Effektiven Schutz gegen look-alikes konnte die Registrierung einer Farbmarke verheil3en.
Auch abstrakte Farben sind grundsatzlich markenfahig. In der Entscheidung Libertel bemerk-
te der EuGH, obwohl sich Farben ihrer Natur nach kaum dazu eigneten, eindeutige Informa-
tionen zu Ubermitteln, sei es nicht auszuschlielen, dass es Situationen gebe, in denen eine
Farbe als solche auf die Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen eines Unternehmens
hinweisen kdnne.??’” In Heidelberger Bauchemie anerkannte er dartiber hinaus die grundsétz-
liche Markenfihigkeit von Farbzusammenstellungen.??® Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3
Abs. 1 lit. b MRRL kénne einer Farbe zukommen, sofern die Marke in der Wahrnehmung des
malgeblichen Publikums geeignet sei, die Ware oder Dienstleistung, fiir die die Eintragung
beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und
diese Ware oder diese Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu unterschei-
den.””® Dass einer Farbe als solcher — unabhingig von ihrer Benutzung -
Unterscheidungskraft zukomme, sei allerdings nur unter auflergewohnlichen Umstanden
vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marke ange-
meldet wird, sehr beschrankt und der maligebliche Markt sehr spezifisch seien.”*® Der Ein-
trag einer Farbmarke erfordert duflerst stichhaltige Belege im Hinblick auf die erworbene
Unterscheidungskraft.231 Bei der Prifung der Eintragungsfahigkeit ist ferner das Allgemeinin-
teresse daran, dass die Verfligbarkeit der Farben fiir andere Wirtschaftsteilnehmer nicht
ungerechtfertigt beschrankt wird, zu ber[]cksichtigen.232 Dieses Allgemeininteresse erklart

%2 vgl. etwa BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks [2000] RPC 513, 522 f. per Lord Justice Morritt

(CA); Dualit’s Trade Mark Application [1999] RPC 890, 894 f. per Justice Lloyd.

224 Mountstephens, S. 185. In diese Richtung auch Ingerl/, GRUR Int. 2001, 581, 584.

EuGH, Rs. C-299/99, Slg. 2002, 1-5475, GRUR 2002, 804, 808 Rn. 61 — Philips/Remington; Rs. C-108/97, Slg.
1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 f. Rn. 52 — Chiemsee.

226 Mountstephens, S. 187 f.

EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, GRUR 2003, 604, 606 f. Rn. 40 ff. — Libertel.

EuGH, Rs. C-49/02, Slg. 2004, 1-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 40 — Heidelberger Bauchemie.

EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, GRUR 2003, 604, 608 Rn. 69 — Libertel.

EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, GRUR 2003, 604, 608 Rn. 66 — Libertel.

Vgl. etwa Duckham & Co’s Trade Mark Application [2004] RPC 28 oder Colgate-Palmolive’s Trade Mark Ap-
plication [2002] RPC 26.

22 EUGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, GRUR 2003, 604, 607 Rn. 56 — Libertel; bestatigt in Rs. C-49/02, Slg.
2004, 1-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 41 — Heidelberger Bauchemie.
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wohl die Zurilickhaltung englischer Gerichte im Hinblick auf die Anerkennung von Farben als
Herkunftshinweis.?*?

dd) Formen

Als wirksames Hilfsmittel gegen Nachahmungen kommen des Weiteren Formmarken in Be-
tracht. Sofern eine Formmarke als unterscheidungskraftig erachtet wird, muss das Vorliegen
absoluter Eintragungshindernisse iberprift werden.

(1) Absolute Eintragungshindernisse

Auch die Form einer Ware oder deren Verpackung sind nach Sec. 1 (1) TMA 1994 grundsatz-
lich markenfahig. Ein Eintrag in das Markenregister ist gemaR Sec. 3 (2) TMA 1994%* aller-
dings ausgeschlossen, sofern das Zeichen durch die Art der Ware selbst bedingt ist, zur Errei-
chung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware ihren wesentlichen Wert
verleiht. Dieses Eintragungshindernis kann auch nicht durch den Erwerb von Verkehrsgel-
tungi.S. von Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994 iberwunden werden.?*

Zeichen, die ausschlieflich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst be-
dingt ist, sind nach Sec. 3 (2) (a) TMA 1994 dem Markenschutz nicht zugdnglich. Durch die
Art der Ware selbst bedingt ist eine Form jedoch nur dann, wenn es sich um eine fiir die
Konkurrenz freizuhaltende Grundform einer Ware handelt.*® Die Bestimmung greift folglich
nur in Ausnahmefallen, wenn fir die Aufmachung eines Produkts nur eine ganz bestimmte
Gestaltungsart in Betracht kommt.?3’

Zeichen, die ausschlielRlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich sind, sind nach Sec. 3 (2) (b) TMA 1994 vom Markenschutz ausge-
schlossen. In Philips v. Remington stritten die Parteien darliber, ob eine fiir Philips eingetra-
gene, die obere Fliche eines Rasierapparats zeigende®*® Marke giiltig war und insoweit Re-
mington daran hinderte, einen Rasierapparat mit ahnlicher Formgebung in GroRbritannien
auf den Markt zu bringen. Nachdem Philips dagegen Klage wegen Verletzung ihres Marken-
rechts erhoben hatte, beantragte Remington im Wege der Widerklage die Ungiltigerklarung
der fir Philips eingetragenen Marke. Justice Jacob wies die Klage ab und gab der Widerklage
auf Loschung der kldagerischen Marke u.a. mit der Begriindung statt, dass das Zeichen vom
Ausschlussgrund nach Sec. 3 (2) (b) TMA 1994 erfasst sei.”*® Philips legte gegen diese Ent-
scheidung Berufung beim Court of Appeal ein. Die Entscheidung des High Courts bestatigend
erklarte Lord Justice Aldous, die Vorschrift sei immer dann anwendbar, wenn die wesentli-
chen Merkmale dieser Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben seien.?*® Alleine
durch den Nachweis, dass es andere Formen gebe, mit denen sich die gleiche technische

233 Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5224.

Setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL wértlich um.

Philips v. Remington [1998] RPC 283, 304 per Justice Jacob; Philips v. Remington [2005] FSR 17, 387 per Jus-
tice Rimer.

236 Bently/Sherman, S. 809 f.

Vgl. Philips v. Remington [1999] RPC 809, 820 (CA) per Lord Justice Aldous, der davon ausgeht, dass darunter
wohl nur von der Natur vorgegebene Gestaltungen wie etwa die Form einer Banane fallen oder Nestlé v. Unile-
ver [2003] RPC 35, 658 per Justice Jacob, dem zufolge Sec. 3 (2) (a) TMA 1994 wohl nur naturgegebene Gestal-
tungen erfasst, nicht aber kiinstlich erschaffene wie z.B. die Form des Viennetta-Eiscremes.

238 Bestehend aus drei Rasierkopfen, die ein gleichseitiges Dreieck bilden.

Philips v. Remington [1998] RPC 283, 309 per Justice Jacob.

Philips v. Remington [1999] RPC 809, 821 f. per Lord Justice Aldous (CA).
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Wirkung erzielen lasse, sei dieses Eintragungshindernis nicht auszuraumen.?*! Da Fragen zur

der Auslegung der MRRL betroffen waren, beschloss der Court of Appeal, das Verfahren aus-
zusetzen und dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen. Dieser bestdtigte das Verstand-
nis der englischen Gerichte insoweit, dass er klarstellte, der Ausschlussgrund greife in den
Fallen, in denen die wesentlichen funktionellen Merkmale einer Form nur der technischen
Wirkung zuzuschreiben seien. 242 Die Vorschrift verhindere, dass Markeninhaber technische
Losungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware fiir sich monopolisierten und Dritte
dann daran hindern kénnten, ihre Ware mit diesen technischen Lésungen oder Eigenschaf-
ten zu versehen. Im Anschluss an diese Entscheidung wurde die Marke schlieBlich geldscht.
Wenige Jahre spater kam es zwischen Philips und Remington erneut zu einem Streit tUber ein
Zeichen, welches sich von der urspriinglichen Streitmarke dadurch unterschied, dass die Um-
randung diesmal nicht nur aus einem Dreieck bestand, sondern an ein dreiblattriges Klee-
blatt erinnerte.?*® Erneut wurde Sec. 3 (2) (b) TMA 1994 als einschlagig erachtet.”** In erster
Instanz bemerkte Justice Rimer, es sei falsch vom EuGH gewesen, wiederholt zu formulieren,
der Ausschlussgrund greife in den Fallen, in denen die wesentlichen funktionellen Merkmale
der Form technischen Uberlegungen zuzurechnen seien.”” Entscheidend komme es namlich
darauf an, ob es sich um wesentliche Merkmale im Allgemeinen handele.?*® Das Kleeblatt
erachte er nicht als ein wesentliches Merkmal der Form.**” Als Bestandteil der dreieckigen
Oberfliche miisse es jedoch mit dieser als Einheit betrachtet werden.?*® Diese sei wiederum
einzig zur Erreichung einer technischen Wirkung notwendig.?*® Philips anschlieRende Beru-
fung blieb ohne Erfolg.”*°

Vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen sind nach Sec. 3 (2) (c) TMA 1994 schlieRlich
auch Zeichen, die ausschlieRRlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen
Wert verleiht. AulRer Betracht bleibt dabei der Wert, der der Produktform aufgrund ihrer
Funktion als Marke zukommt.>* Der Kuhlergrill des Rolls Royce vermittelt dem Fahrzeug
beispielsweise deshalb wesentlichen Wert, weil er fiir die Marke Rolls Royce steht, nicht aber
aufgrund seiner individuellen Formgestaltung. Das Eintragungshindernis bezweckt, solche
Formen auszuschlieRen, deren Wert allein ihrer Asthetik zuzuschreiben ist.2>% Als Designklas-
siker geltende Formen verleihen einem Produkt nahezu zwangsliufig wesentlichen Wert.*>?
Nur in den Fallen, in denen die Form einem Produkt einen Mehrwert gegentiber gleichartiger
Ware verleiht, ist diese nicht schutzfahig nach Sec. 3 (2) (c) TMA 1994.%*

1 philips v. Remington [1999] RPC 809, 821 per Lord Justice Aldous (CA).

EuGH, Rs. C-299/99, Slg. 2002, 1-5475, GRUR 2002, 804, 809 Rn. 79 — Philips/Remington.

Vgl. Philips v. Remington [2006] FSR 30, 537, 538 (CA).

Philips v. Remington [2005] FSR 17, 387 per Justice Rimer.

Philips v. Remington [2005] FSR 17, 345 per Justice Rimer.

Philips v. Remington [2005] FSR 17, 346 per Justice Rimer.

Philips v. Remington [2005] FSR 17, 383 per Justice Rimer.

Philips v. Remington [2005] FSR 17, 385 per Justice Rimer.

Philips v. Remington [2005] FSR 17, 387 per Justice Rimer.

Philips v. Remington [2006] FSR 30, 537 ff. (CA).

Philips v. Remington [1998] RPC 283, 309 per Justice Jacob; bestatigt in Philips v. Remington [1999] RPC 809,
822 per Lord Justice Aldous (CA).

»2 Philips Electronics v. Remington [1999] RPC 809, 822 per Lord Justice Aldous (CA); Nestlé v. Unilever [2003]
RPC 35, 656 per Justice Jacob.

3 Dualit’s Trade Mark Application [1999] RPC 304, 321. Zu denken waére z.B. an den Juicy Salif von Philippe
Starck.

% philips v. Remington [1999] RPC 809, 822 per Lord Justice Aldous (CA).
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(2) Durch den Erwerb von Unterscheidungskraft liberwindbare Eintragungshindernisse

Die Kriterien fiir die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken wei-
chen nicht von denjenigen Faktoren ab, die bei den Ubrigen Kategorien von Marken heran-
gezogen werden.? Etwas anderes ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 lit. b
MRRL noch aus dem Sinn und Zweck der Richtlinie.?® Unterscheidungskraft setzt im Hinblick
auf alle Marken die Eignung voraus, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden.”’ In der Praxis mag es freilich schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer aus
der Form eines Produkts bestehenden Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bild-
marke.?® Unterscheidungskraftig sind Marken, die von der Norm oder der Brancheniblich-
keit erheblich abweichen, da diese ihre Herkunftsfunktion erfillen. **° Die Unterscheidungs-
kraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
angemeldet worden ist, zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Ver-
kehrskreise zu beurteilen, die sich aus den Verbrauchern dieser Waren oder den Empfangern
dieser Dienstleistungen zusammensetzen.”®® Dabei handelt es sich um die mutmaRliche
Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen.?®* Eine aus der Verpa-
ckung einer Ware bestehende Marke wird vom Durchschnittsverbraucher jedoch nicht not-
wendig in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem
Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren un-
abhingig ist.2°” Der Durchschnittsverbraucher ist ndmlich nicht daran gewéhnt, aus der Form
der Produktverpackung ohne weiteres auf die Herkunft dieses Produkts zu schliel3en.

Englische Gerichte lehnen die Eintragung selbst ungewohnlicher Formmarken regelmalig
unter Verweis darauf ab, Verbraucher wiirden Produkt- oder Verpackungsformen nicht als
Herkunftshinweis begreifen.?®® An dieser Beurteilung dndert sich auch nichts, wenn die Form
sehr ausgefallen ist.?®* So lehnte etwa der Court of Appeal die Registrierung einer Bliiten-
form fiir einen Kase ab, da der Durchschnittsverbraucher grundsatzlich nicht damit rechne,
eine Marke oder einen ihrer Bestandteile aufzuessen.?®> Auch Produktverpackungen werden
regelmaRig als nicht unterscheidungskriftig angesehen.?®® Anders verhilt es sich nur dann,
wenn eine Verpackungsform eine hinreichende Originalitdt und Eigenart aufweist, die den
angesprochenen Verkehrskreisen sofort auffillt.?’

% EuGH, Rs. C-299/99, Slg. 2002, |-5475, GRUR 2002, 804, 807 Rn. 48 — Philips/Remington.

EuGH, verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg. 2003, 1-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 46 — Linde, Winward & Rado.
EuGH, verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg. 2003, 1-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 47 — Linde, Winward & Rado.
EuGH, verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg. 2003, 1-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 48 — Linde, Winward & Rado.
EuGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, 1-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 49 — Henkel.

EuGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, 1-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 50 — Henkel.

EuGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, 1-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 50— Henkel; verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg.
2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 41 — Linde, Winward & Rado; Rs. C-299/99, Slg. 2002, I1-5475, GRUR
2002, 804, 808 Rn. 63 — Philips/Remington.

262 EUGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, I-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 52 — Henkel.

2.B. Bongrain’s Trade Mark Application [2005] RPC 14, 316 per Lord Justice Jacob (CA); Néstle v. Unilever
[2003] RPC 35, 663 per Justice Jacob.

264 Bongrain’s Trade Mark Application [2005] RPC 14, 315 per Lord Justice Jacob (CA).

Bongrain’s Trade Mark Application [2005] RPC 14, 316 per Lord Justice Jacob (CA).

Bently/Sherman, S. 827.

Abgelehnt in: Procter & Gamble’s Trade Mark Applications [1999] RPC 673, 681 per Lord Justice Walker (CA)
sowie SM Jaleel’s Trade Mark Application [2000] RPC 471, 475 f. per Hobbs, QC.
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b) Verletzungstatbestande

Der Inhaber einer Marke kann gegen Dritte, die seine Marke im geschaftlichen Verkehr be-
nutzen, Verletzungsklage erheben. Voraussetzung dafiir ist, dass es eine Verletzungshand-
lung gibt und dass die Benutzung des Zeichens im Rahmen dieser Handlung eine rechtsver-
letzende Benutzung darstellt. Den drei in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL aufgefihrten Verlet-
zungstatbestinden entspricht Sec. 10 (1)-(3) TMA 1994.%®

aa) Im geschaftlichen Verkehr

Eine rechtsverletzende Benutzung setzt zundchst voraus, dass die Benutzung im geschaftli-
chen Verkehr (in the course of trade) stattgefunden hat. Nach Sec. 103 (1) TMA 1994 umfasst
der Begriff trade jede geschaftliche oder berufliche Tatigkeit. Betroffen ist folglich jede Be-
nutzung, die im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten
kommerziellen Tatigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.?*®

bb) MarkenmaRige Benutzung

(1) Sec. 10 (1) und (2) TMA 1994
Uneinigkeit besteht dartiber, ob eine Markenrechtsverletzung i.S. von Sec. 10 (1) und (2)
TMA 1994 verlangt, dass das mit der eingetragenen Marke identische oder ahnliche Zeichen
auch markenmaRig benutzt wird.?”® Dem Wortlaut der Bestimmung ist eine solche Be-
schrankung nicht zu entnehmen.

Nach der Rechtsprechung zum TMA 1938 setzte eine Markenverletzung tatbestandlich eine
markenmaRige Benutzung voraus (use of a mark as a trademark oder trade mark use).*’*
MarkenmaRig wird ein Zeichen benutzt, wenn die Marke in ihrer Funktion als Herkunftshin-
weis verwendet wird.?’? Davon abzugrenzen ist der rein beschreibende Gebrauch eines Zei-
chens. Die Verwendung von Mother Care/Other Care als Titel eines Buches lber berufstatige
Mitter wurde etwa als rein beschreibende Benutzung der fir Blcher eingetragenen Marke
Mothercare erachtet.?”? Ebenso wenig verletzte die Benutzung des Begriffs Treat Size auf der
Verpackung von Cadbury’s Miniaturschokoladenriegeln die fiir SiRwaren eingetragene Mar-
ke TREETS, da Treat Size von den Verkehrskreisen lediglich als eine Art Mengenangabe ver-
standen werde.?”* Auch der Aufdruck Coast to Coast als Slogan auf einem T-Shirt wurde nicht
als markenmaRige Benutzung der fir Kleidung eingetragenen Marke Coast to Coast angese-
hen.?””

%%% Diese entsprechen den relativen Eintragungshindernissen von Sec. 5 (1)-(3) TMA 1994. Die englischen Ge-

richte legen die Verletzungstatbestande von Sec. 10 (1)—(3) TMA 1994 in einer den relativen Schutzhindernis-
sen von Sec. 5 (1)—(3) TMA 1994 entsprechenden Weise aus (Mountstephens, S. 269), weswegen im Folgenden
auch zu Sec. 5 (1)—(3) TMA 1994 ergangene Entscheidungen herangezogen werden.

2% EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 60 — 02 und 02 (UK)/H3G; Rs. C-17/06, Slg.
2007, 1-70041, GRUR 2007, 971, 972 Rn. 17 — Céline; Rs. C-48/05, Slg. 2007, 1-1017, GRUR Int. 2007, 404, 406,
Rn. 18 — Opel/Autec; Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR Int. 2003, 229, 232 Rn. 39 f. — Arsenal/Reed.

270 Bently/Sherman, S. 923 ff.; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5336; Mountstephens, S. 272 ff.

Mothercare v. Penguin Books [1988] RPC 113, 118 f. per Lord Justice Dillon (CA); Unidoor v. Marks and Spen-
cer [1988] RPC 275, 280 per Justice Whitford; Mars v. Cadbury [1987] RPC 387, 394 per Justice Whitford.

%72 Bismag v. Amblins [1940] Ch 667, 674 ff. per Sir Wilfrid Green, MR (CA).

Mothercare v. Penguin Books [1988] RPC 113, 119 per Lord Justice Dillon (CA).

Mars v. Cadbury [1987] RPC 387, 402 per Justice Whitford.

Unidoor v. Marks and Spencer [1988] RPC 275, 280 per Justice Whitford.
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Unter Geltung des TMA 1994 bezweifelte Justice Jacob das Erfordernis der markenmaRigen
Benutzung, da die Beschrankung des Markenschutzes auf den Schutz der Herkunftsgarantie
bereits durch Sec. 11 (2) TMA 19947 gewihrleistet sei.””” Letztlich kam es auf diese Frage in
dem betreffenden Fall, in dem der Inhaber der fir Dessertsaucen und Sirup eingetragenen
Marke TREAT gegen den Verkauf eines siiRen Brotaufstrichs unter dem Namen Robertson’s
Coffee Treat vorgegangen war, aber auch nicht an, da sich der Beklagte erfolgreich auf das
Vorliegen einer bloR beschreibenden Benutzung i.S. von Sec. 11 (2) TMA 1994 berufen konn-
te. Im Ubrigen wurde die Marke TREAT ohnehin fiir ungiiltig erklart.”’® An dieser Auffassung
hielt Justice Jacob in Philips v. Remington fest?’”® und wurde in der Berufungsinstanz insoweit
auch von Lord Justice Aldous bestéitigt.280 Justice Laddie teilte dieses Verstdandnis demge-
genuber nicht. In Arsenal v. Reed ging es um eine Auseinandersetzung zwischen dem FuR-
ballverein Arsenal, der auch unter dem Namen The Gunners auftritt und einem Fanartikel-
verkdufer. Im Jahre 1989 waren filir Arsenal u.a. die Worter Arsenal und Arsenal Gunners
sowie das Kanonen- und das Wappenemblem fiir eine Gruppe von Waren — darunter Klei-
dung, Sportbekleidung und Schuhe — als Marken eingetragen worden. Seitdem entwirft und
vertreibt der Verein eigene Fanprodukte oder lasst sie Gber ein Netz von Vertragshandlern
herstellen und ausliefern. Da das Fanartikelgeschaft dem Verein zunehmend bedeutende
Einklnfte verschaffte, ging er dazu Uber, zivil- und strafrechtlich gegen Handler vorzugehen,
die inoffizielle Produkte verkauften. Der Beklagte vertrieb seit mehr als dreilkig Jahren in au-
Rerhalb des Arsenal-Stadions angesiedelten Verkaufsstanden Souvenirs und sonstige Pro-
dukte, auf denen fast durchgehend auf den FuBballclub verweisende Zeichen abgebildet
waren. Von der mit dem Verkauf der Arsenal-Souvenirs an Handler auRBerhalb des Stadions
beauftragten Gesellschaft hatte er nur sehr geringe Mengen offizieller Produkte erwerben
konnen und verkaufte daher u.a. inoffizielle Schals, auf denen in groBen Buchstaben auf Ar-
senal verwiesen wurde. Allerdings hatte er an seinen Stidnden stets grofRe Plakate ange-
bracht, die darauf hinwiesen, dass Aufschrift und Logos der angebotenen Waren ausschliel3-
lich der Dekoration dienten und keine geschaftliche Beziehung zu den Herstellern oder Ver-
triebshandlern anderer Waren bestehe. Auch hatte der Handler an den wenigen offiziell von
Arsenal bezogenen Waren ein mit ,,Originalware” bedrucktes Etikett befestigt. Diese wurden
im Ubrigen auch zu hdheren Preisen verkauft. Im Verkauf dieser Schals sah der Verein neben
dem passing off-Tatbestand eine Markenrechtsverletzung begriindet. In Anbetracht der ge-
schilderten Verkaufsumstdande erachtete Justice Laddie die Benutzung der Zeichen nicht als
Angabe (iber die Herkunft der Ware. Die angesprochenen Kreise wiirden die auf den Waren
angebrachten Zeichen eher als Ausdruck der Unterstiitzung, Treue oder Zugehdorigkeit zu
dem FuRballverein verstehen.”®! Es lage somit keine markenmaRige Benutzung vor. Ein Ver-
zicht auf eine markenmaRige Benutzung wiirde Markeninhabern jedoch unangemessen wei-
te Monopolrechte einraumen.”? AuBerdem verhindere ja auch nur eine markenmaRige Be-
nutzung den Verfall nach Sec. 46 (1) (a) TMA 1994.%%2 Da er sich jedoch an die Ausfihrungen
des Court of Appeal aus Philips v. Remington gebunden sah, legte er dem EuGH zur Vor-
abentscheidung die Frage vor, ob eine Markenverletzung zu verneinen sei, wenn sich der

%’ Danach wird eine Marke nicht verletzt, wenn deren Benutzung durch Dritte als Hinweis auf die Bestimmung

einer Ware, insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil oder die Bestimmung einer Dienstleistung notwendig ist.
"7 British Sugar v. James Robertson [1996] RPC 281, 290 ff. per Justice Jacob.

British Sugar v. James Robertson [1996] RPC 281, 306 per Justice Jacob.

Philips v. Remington [1998] RPC 283, 311 f. per Justice Jacob.

Philips v. Remington [1999] RPC 809, 823 per Lord Justice Aldous (CA).

Arsenal v. Reed [2001] RPC 46, 939 f. per Justice Laddie.

Arsenal v. Reed [2001] RPC 46, 940 per Justice Laddie.

Arsenal v. Reed [2001] RPC 46, 940 per Justice Laddie.
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Beklagte darauf beruft, er benutze die kldagerische Marke nicht zur Kennzeichnung der be-
trieblichen Herkunft der damit versehenen Ware.?®* Der EuGH stellte heraus, die Hauptfunk-
tion der Marke bestehe darin, dem Verbraucher die Ursprungsidentitat der durch die Marke
gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermdgliche, diese
Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen an-
derer Herkunft zu unterscheiden.?® Die Ausibung des Markenrechts misse daher auf Falle
beschrankt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen
der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion beeintrachtige oder beeintrachtigen kénn-
te.?®® Daher kénne eine Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken nicht untersagt wer-
den.”®” Davon sei im Ausgangsverfahren jedoch nicht auszugehen.288 Die Benutzung des Zei-
chens lasse vielmehr den Eindruck aufkommen, dass eine Verbindung im geschaftlichen Ver-
kehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber bestehe.?® Es sei nicht aus-
zuschlieRen, dass einige Verbraucher, insbesondere dann, wenn ihnen die Waren vorgelegt
werden, nachdem sie verkauft worden sind und den Verkaufsstand verlassen haben, das
Zeichen als Angabe des FuBballclubs als Herkunftsunternehmen der Waren auffassen kdnn-
ten.?®® Daher sei die Benutzung des Zeichens geeignet, die Herkunftsgarantie, also die
Hauptfunktion der Marke zu gefihrden.”®* Ungeachtet dieser Vorgaben wies Justice Laddie
dennoch im Anschluss die Klage des FuRballvereins ab.?®? Er war der Auffassung, der EuGH
habe durch eine unzulissige Uberpriifung der tatsichlichen Feststellungen seine Kompeten-
zen Uberschritten. In erster Instanz sei ermittelt worden, die angesprochenen Verkehrskreise
fassten die Benutzung des Zeichens nicht als Herkunftshinweis, sondern als Ausdruck der
Unterstitzung, Treue oder Zugehorigkeit zu dem FuRballclub auf. Gerade deswegen kdnne
im Hinblick auf die vom EuGH betonte Herkunftsfunktion der Marke nicht von einem Rechts-
verstoR ausgegangen werden. Zu dem gegenteiligen Ergebnis sei das Gericht nur aufgrund
einer eigenen, von der Beurteilung der Ausgangsinstanz abweichenden Bewertung der Ver-
kehrsauffassung gekommen. Tatsachliche Feststellungen diirfe jedoch allein der Court of
Appeal Uberpriifen. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung des Vereins war er-
folgreich. Der Court of Appeal meinte, der EuGH habe konstatiert, fir die Ermittlung einer
Markenverletzung sei nicht maligeblich, ob das Zeichen markenmaRig verwendet worden
sei, sondern ob die Herkunftsfunktion der Marke beeintrichtigt werde.’®® Diese Beeintrich-
tigung habe der High Court jedoch gar nicht untersucht, sondern sich allein auf die Frage
einer markenmaRigen Benutzung beschrankt.?®* Anders als Justice Laddie habe der EuGH als
relevante Verkehrskreise nicht nur die unmittelbare Kundschaft in Betracht gezogen, son-
dern auch solche, denen die genauen Verkaufsumstdnde nicht bekannt sind.?® Insofern
kénne nicht von einer dem Ausgangsurteil widersprechenden Tatsachenfeststellung ausge-
gangen werden. Auch der Gebrauch von Zeichen, die nicht als Herkunftshinweis benutzt

%% Arsenal v. Reed [2001] RPC 46, 942 f. per Justice Laddie.

EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 57 Rn. 48 — Arsenal/Reed.
EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 — Arsenal/Reed.
EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 54 — Arsenal/Reed.
EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 55 — Arsenal/Reed.
EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 56 — Arsenal/Reed.
EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 57 — Arsenal/Reed.
EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 60 — Arsenal/Reed.
Arsenal v. Reed (No. 2) [2002] EWHC 2695 (Ch). Zusammenfassung dieser Entscheidung in der Berufungs-
instanz, s. [2003] ETMR 73, 898 ff. (CA).

% Arsenal v. Reed (No. 2) [2003] ETMR 73, 906 f. per Lord Justice Aldous (CA).

Arsenal v. Reed (No. 2) [2003] ETMR 73, 909 per Lord Justice Aldous (CA).

Arsenal v. Reed (No. 2) [2003] ETMR 73, 908 per Lord Justice Aldous (CA).

285
286
287
288
289
290
291
292

294
295

29



werden, konne die Herkunftsfunktion einer Marke gefdhrden. Durch ungehinderten, nicht
nur rein beschreibenden Gebrauch werde die Fahigkeit des Zeichens, diese Funktion wahr-
zunehmen, beeintréichtigt.296

Jingst legte der Court of Appeal in L'Oréal v. Bellure dem EuGH zur Vorabentscheidung die
Frage vor, ob die Benutzung eines Zeichens auch dann untersagt werden kdnne, wenn diese
Verwendung die Hauptfunktion der Marke als Herkunftshinweis nicht beeintrachtigen kon-
ne, aber trotzdem eine bedeutende Rolle bei der Vermarktung des Produkts oder der Dienst-
leistungen des Dritten spiele.297 Der EuGH wiederholte dazu, die Ausiibung des in Art. 5 Abs.
1 lit. a MRRL niedergelegten Rechts misse auf Falle beschrankt bleiben, in denen die Benut-
zung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre
Hauptfunktion beeintrachtigt oder beeintrachtigen konnte.?®® Zu diesen Funktionen gehore
allerdings nicht nur die Hauptfunktion der Marke, also die Garantie der Waren- oder Dienst-
leistungsherkunft, sondern auch ihre anderen Funktionen wie u.a. die Gewahrleistung der
Qualitat dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Wer-
befunktionen.”® Der durch Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL gewadhrte Schutz sei somit weiter als
nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
und demnach die Moglichkeit der Beeintrachtigung einer Hauptfunktion der Marke voraus-
setze.’® Bei Identitat zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder
Dienstleistungen sei namlich der durch die eingetragene Marke gewédhrte Schutz absolut,
wihrend im Fall der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den
Waren oder Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung fir
den Schutz darstelle.*®* Der Inhaber einer eingetragenen Marke kénne somit also die Benut-
zung eines mit seiner Marke identischen Zeichens fiir Waren oder Dienstleistungen, die mit
denjenigen identisch sind, fir die die Marke eingetragen wurde, durch einen Dritten unter-
sagen, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke nicht beeintrdchtigen kann,
vorausgesetzt, sie beeintrachtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder kénnte sie
beeintrichtigen.’® Im Ergebnis geht der EuGH folglich von einem unterschiedlichen Benut-
zungsbegriff innerhalb des Art. 5 Abs. 1 MRRL aus. Wahrend im Anwendungsbereich des
Identitatsschutzes alle Markenfunktionen geschiitzt sind, gilt dies fir den Verwechslungs-
schutz nur im Hinblick auf die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke.®®

(2) Sec. 10 (3) TMA 1994

Offen bleibt auch nach der L'Oréal-Entscheidung insbesondere die Frage, ob der Verlet-
zungstatbestand nach Sec. 10 (3) TMA 1994 ebenfalls eine markenméaRige Benutzung erfor-
dert. Zwar ist eine solche Notwendigkeit von Lord Justice Aldous in British Telecommunica-

% Arsenal v. Reed (No. 2) [2003] ETMR 73, 909 per Lord Justice Aldous (CA).

L'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1 (CA).

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 — L'Oréal/Bellure unter Verweis auf Rs.
C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 — Arsenal/Reed; Rs. C-245/02, Slg. 2004, 1-10989,
GRUR 2005, 153, 155 Rn. 59 — Anheuser-Busch/Budvar; Rs. C-48/05, Slg. 2007, 1-1017, GRUR 2007, 318, 319 Rn.
21— Adam Opel/Autec.

% EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 59 — L'Oréal/Bellure.

Vgl. Erwagungsgrund Nr. 10 MRRL.

EuGH, Rs. C-487/0, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 65 — L'Oréal/Bellure; z.B. die Kommunikati-
ons-, Investitions- oder Werbefunktion der Marke.

3% S0 auch Kreft, EuZW 2009, 580, 582.
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tions v. One in a Million ernsthaft angezweifelt worden.*® Da die Marken jedoch ohnehin als

Herkunftshinweis verwendet worden waren, konnte die Frage im konkreten Fall dahinge-
stellt bleiben.

Die AuRerung des EuGH in BMW/Deenik, wonach die Anwendung von Art. 5 Abs. 1 und 2 der
MRRL davon abhangig sei, ob das Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleis-
tungen als solchen eines bestimmten Unternehmens oder zu anderen Zwecken benutzt wer-
de,*® deutete zunichst auf ein fiir alle Verletzungstatbestiande entsprechend geltendes Er-
fordernis hin. In Adidas/Fitnessworld prazisierte er, eine von den beteiligten Verkehrskreisen
als bloRe Verzierung aufgefasste Nutzung des Zeichens begriinde nicht den Verletzungstat-
bestand des Art. 5 Abs. 2 MRRL.>% Spater hiell es in Adam Opel/Autec, dass im Fall einer
Marke, die sowohl fiir Kraftfahrzeuge, fur die sie bekannt ist, als auch fiir Spielzeug eingetra-
gen ist, das Anbringen eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Fahr-
zeugmodellen der genannten Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Markenin-
habers, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, und die Vermarktung der genann-
ten Modelle, eine Benutzung i.S. des Art. 5 Abs. 2 MRRL darstellt, die der Markeninhaber
verbieten darf, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der
Marke als fur Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise ausnutzt oder beeintréchtigt.>”” Demnach scheint also jede Benutzung, durch die
die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung des bekannten Zeichens ohne rechtferti-
genden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeintrachtigt wird, den Verletzungstat-
bestand zu erfillen. Es scheint folglich keiner markenmaRigen Benutzung zu bedirfen.3%®
Bestatigt wird dieser Befund durch L'Oréal/Bellure, wonach das Vorliegen einer unlauteren
Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Marke nicht die Gefahr
einer Beeintrachtigung dieser Unterscheidungskraft oder Wertschatzung oder allgemein des
Inhabers der Marke voraussetzt.>® Die Verwendung einer Wertschitzung genieRenden Mar-
ke kann nach Art. 5 Abs. 2 MRRL verboten sein, sofern die Marke durch die Benutzung in
unlauterer Weise ausgenutzt wird.>'° Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines
einer bekannten Marke dhnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu
begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und
ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafiir eigene Anstrengungen machen zu mis-
sen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechter-
haltung des Images dieser Marke auszunutzen, ist der sich aus dieser Verwendung ergeben-
de Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der
Marke anzusehen.®™

cc) Identitdtsschutz

Nach Sec. 10 (1) TMA 1994 begeht derjenige, der im geschaftlichen Verkehr ein Zeichen be-
nutzt, das mit einer eingetragenen Marke identisch ist und dieses dann fir Waren oder
Dienstleistungen verwendet, die mit denjenigen identisch sind, fiir die die Marke eingetra-
gen wurde, eine Markenverletzung.

3% British Telecommunications v. One in a Million [1999] FSR 1, 25 (CA).

EuGH, Rs. C-63/97, Slg. 1999, 1-00905, GRUR Int. 1999, 438, 441 Rn. 38 — BMW/Deenik.
EuGH, Rs. C-408/01, Slg. 2003, 1-12537, GRUR 2004, 58, 60 Rn. 41 — Adidas/Fitnessworld.
EuGH, Rs. C-48/05, Slg. 2007, 1-1017, GRUR 2007, 318, 320 Rn. 37 — Adam Opel/Autec.
Bently/Sherman, S. 929.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 50 — L'Oréal/Bellure.
EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 64 — L'Oréal/Bellure.
EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 49 — L'Oréal/Bellure.
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In Fallen der Identitdt sowohl des Zeichens und der Marke als auch der Waren oder Dienst-
leistungen, muss eine Verwechslungsgefahr nicht nachgewiesen werden.?'? Das Kriterium
der ldentitdt zwischen dem Zeichen und der Marke ist daher restriktiv auszulegen.313 Ein
Zeichen ist mit einer Marke identisch, wenn es ohne Anderung oder Hinzufiigung alle Ele-
mente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede
gegenlber der Marke aufweist, die so geringfligig sind, dass sie einem Durchschnittsver-
braucher entgehen kénnen.?*

Grundsatzlich spielt Sec. 10 (1) TMA 1994 im Zusammenhang mit look-alikes keine herausra-
gende Rolle, da eingetragene Marken in der Regel nicht derart exakt nachgeahmt werden.
Die Bestimmung erfasst in erster Linie Falle klassischer Markenpiraterie, in denen nicht nur
die Marke, sondern regelmafRig auch das Produkt selbst moglichst detailgenau imitiert wird.

dd) Verwechslungsschutz

Wer im geschaftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, das mit einer eingetragenen Marke
identisch ist und dieses dann fiir Waren oder Dienstleistungen verwendet, die denjenigen
dhnlich sind, fir die die Marke eingetragen wurde (a) bzw. das einer eingetragenen Marke
dhnlich ist und dieses dann fir Waren oder Dienstleistungen verwendet, die die mit denjeni-
gen identisch oder dhnlich sind, fur die die Marke eingetragen wurde (b), begeht eine Mar-
kenverletzung nach Sec. 10 (2) TMA 1994, sofern filir das Publikum die Gefahr von Ver-
wechslungen besteht. Dies schliel3t die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedank-
lich in Verbindung gebracht wird.

Da diese Norm Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL umsetzt, ist der Begriff der Verwechslungsgefahr
unionsrechtlich determiniert. Es gilt fur ihn als wichtigstem Begriff des harmonisierten Mar-
kenrechts das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung in besonderem MaRe.>"> Erwi-
gungsgrund Nr. 11 der Richtlinie vermittelt einen Eindruck von der Vielschichtigkeit dieses
Begriffs, indem das Vorliegen der Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl nicht abschlieRend
aufgezahlter Umstande abhangig gemacht wird. Die Entwicklung einheitlicher Beurteilungs-
malstdbe bzw. die Bestimmung der bericksichtigungsfdhigen Einzelfaktoren und deren Ver-
haltnis zueinander stellen eine der bedeutsamsten Aufgaben des EuGH im Rahmen der Har-
monisierung des Markenrechts dar.3®

(1) Interpretation der Verwechslungsgefahr durch den EuGH
Von Verwechslungsgefahr geht der EuGH aus, wenn die Offentlichkeit glauben kénnte, dass
die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebe-

*2 EuGH, Rs. C-245/02, Slg. 2004, 1-10989, GRUR 2005, 153, 155 Rn. 63 — Anheuser-Busch/Budvar; Rs. C-291/00,

Slg. 2003, 1-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 48 f. — Arthur/Arthur et Félice; Rs. C-292/00, Slg. 2003, 1-389, GRUR
2003, 240, 242 Rn. 28 — Davidoff/Gofkid.

B EuGH, Rs. C-291/00, Slg. 2003, 1-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 50 — Arthur/Arthur et Félice.

EuGH, Rs. C-291/00, Slg. 2003, 1-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 54 — Arthur/Arthur et Félice. Wahrend Jus-
tice Lewison davon ausging, dass der Computersoftware erwerbende Verbraucher keinen Unterschied zwi-
schen WEBSPHERE und Web-Sphere bemerken werde (IBM v. Web-Sphere [2004] FSR 39, 815), verneinte Jus-
tice Hart Zeichenidentitat zwischen KCS Herr-Voss und Herr-Voss (Blue IP v. KCS Herr Voss [2004] EWHC 97
(Ch)).

315 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 365.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 366.
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nenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.®?’ Stets be-

darf es einer umfassenden Beurteilung aller Umstinde des Einzelfalls.>'® Diese impliziert eine
Wechselbeziehung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahn-
lichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistun-
gen.g19 So kann ein geringer Grad der Ahnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen
durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.
Die Beurteilung orientiert sich am Verstandnis des durchschnittlich informierten, aufmerk-

samen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart.??

Bei der Beurteilung der Zeichendhnlichkeit entscheidet der beim Durchschnittsverbraucher
durch die Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck.*?! Dabei gilt es zu beachten, dass sich
diesem nur selten die Moglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu
vergleichen, so dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im
Gedichtnis behalten hat.>*? AuRerdem kann seine Aufmerksamkeit je nach Art der betref-
fenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein. Bei der Beurteilung der Ahn-
lichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen, das Verhaltnis
zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnenden Faktoren, insbesondere deren
Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander erginzende Waren oder Dienstleistungen zu beriicksichtigen.??* Als unge-
schriebener Faktor spielt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch die Kennzeich-
nungskraft der dlteren Marke eine Rolle.*** Kennzeichnungskraft beschreibt die Eignung ei-
nes Zeichens, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst zu
werden.*® Je héher die Kennzeichnungskraft der dlteren Marke ist, desto gréRer ist die Ver-
wechslungsgefahr.??® Daher genieRen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekannt-
heit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz
als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.>*’ Trotz eines eher geringen Ahnlich-
keitsgrades zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann daher

317 EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 — Lloyd unter Verweis auf EuGH, Rs.

C-39/97, Slg. 1998, 1-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 29 — CANNON/Canon; Rs. C-251/95, Slg. 1997, 1-6191,
GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 16 ff. — Sabél/Puma.

> EUGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 18 — Lloyd; Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-
5507, GRUR Int. 1998, 875, 876 Rn. 16 — CANNON/Canon; Rs. C-251/95, Slg. 1997, 1-6191, GRUR Int. 1998, 56,
57 Rn. 22 — Sabél/Puma.

319 EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 19 — Lloyd unter Verweis auf den Erwa-
gungsgrund Nr. 1 der MRRL, wonach es unbedingt erforderlich ist, den Begriff der Ahnlichkeit im Hinblick auf
die Verwechslungsgefahr auszulegen, deren Vorliegen wiederum insbesondere vom Bekanntheitsgrad der
Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen
kann, sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen abhangt.

0 EUGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 26 — Lloyd unter Berufung auf EuGH, Rs.
C-210/96, Slg. 1998, 1-4657, GRUR Int. 1998, 795, 797 Rn. 31 — Gut Springenheide.

2! EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 25 — Lloyd; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-
6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 23 — Sabél/Puma.

%22 EUGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 26 — Lloyd.

EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 23 — CANNON/Canon.

Vgl. EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 20 — Lloyd; Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-
5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 24 — CANNON/Canon.

325 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 497.

EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 20 — Lloyd; Rs. C-251/95, Slg. 1997, |-
6191, GRUR Int. 1998, 56, 58 Rn. 24 — Sabél/Puma.

7 EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 18 — CANNON,/Canon.
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eine Verwechslungsgefahr gegeben sein, wenn die Ahnlichkeit zwischen den Marken grof3
und die Kennzeichnungskraft der dlteren Marke hoch ist.>?® Die Beurteilung der Kennzeich-
nungskraft einer Marke orientiert sich daran, ob sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleis-
tungen, fir die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.®”® Dabei sind in erster Linie die Eigenschaften zu berlick-
sichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschlieflich des Umstands, ob sie beschrei-
bende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen wor-
den ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensitat, der geographi-
schen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Un-
ternehmens fiir die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder
Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend
erkennt, sowie der Erklarungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Be-
rufsverbanden.®*® Es kann nicht allgemein z.B. durch Rickgriff auf bestimmte Prozentsatze in
Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen bestimmt
werden, wann eine Marke eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt. 33!

(2) Interpretation der Verwechslungsgefahr durch die englischen Gerichte

Die englischen Gerichte gingen schon unter Geltung des TMA 1938 davon aus, dass Ver-
wechslungsgefahr vorliegen kénnte, wenn der Verkehr aufgrund der Ahnlichkeit der Zeichen
die betreffenden Waren oder Dienstleistungen derselben Herkunftsstétte zuordnet.**? Diese
Gefahr kann ferner bestehen, wenn das Publikum annehmen kénnte, die hinter den Zeichen
stehenden Unternehmen waéren auf irgendeine Weise wirtschaftlich miteinander verbun-
den.**? Dabei reicht es aus, wenn ein wesentlicher Teil der verhaltnismaRig aufmerksamen
Offentlichkeit verwirrt ist.>**

Bei der Beurteilung der Zeichendhnlichkeit stellen die Gerichte auf bildliche, klangliche sowie
begriffliche Ahnlichkeiten ab.**® In die Bewertung flieRen dabei die Art der betreffenden Wa-
re oder Dienstleistung sowie die Bedingungen ihres Vertriebs oder ihrer Erbringung ein.>*®
Bei der Feststellung der Waren- bzw. Dienstleistungsadhnlichkeit wurden urspriinglich die Art
der bestimmungsgemadflen Benutzung der Waren oder Dienstleistungen, ihre Abnehmer,
ihre physikalische Beschaffenheit, ihr Vertriebsweg, bei Waren in Selbstbedienungsgeschaf-
ten auch wie nah die Produkte in den Regalen beieinander standen, sowie der Grad, in dem
die Waren oder Dienstleistungen miteinander im Wettbewerb standen, ber[]cksichtigt.a'a'7

*?® EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 19 — CANNON/Canon.

EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 22 — Lloyd.

EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 23 — Lloyd.

EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 24 — Lloyd.

Wagamama v. City Center [1995] FSR 713, 720 f. per Justice Laddie.

RALEIGH INTERNATIONAL Trade Mark [2001] RPC 11, 210 per Hobbs, QC unter Verweis auf EuGH, Rs. C-
39/97, Slg. 1998, 1-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 30 — CANNON/Canon.

3% Nestlé v. Unilever [2003] RPC 35, 662 per Justice Jacob.

Bently/Sherman, S. 863.

2.B. European v. Economist Newspaper [1998] FSR 283, 288 f. per Lord Justice Millett (CA); Premier Brands v.
Typhoon [2000] FSR 767, 782 ff. per Justice Neuberger; Wagamama v. City Center [1995] FSR 713, 732 per
Justice Laddie.

37 British Sugar v. James Robertson [1996] RPC 281, 296 f. per Justice Jacob. In diesem Fall hatte sich der Inha-
ber der fur Dessertsaucen und Sirup eingetragenen Marke TREAT gegen den Verkauf eines Brotaufstrichs mit
Karamelgeschmack unter dem Namen Robertson's Coffee Treat gewandt. Auf dem Etikett des Brotaufstrichs
befand sich der Hinweis, es handele sich um einen unwiderstehlich kostlichen Karamel-Brotaufstrich. Justice
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Dabei ist die Warendhnlichkeit stets vor der Verwechslungsgefahr geprift worden, um Mar-
ken mit hoher Kennzeichnungskraft nicht Schutz fiir ein breiteres Warensortiment zu gewah-
ren als kennzeichnungsschwachen Marken.**® Aus diesem Grund wurde der Begriff der Wa-
ren- und Dienstleistungsahnlichkeit zunachst verhaltnismalig eng interpretiert.a'a'9 Unter Be-
ricksichtigung der Sabél/Puma- bzw. der CANNON/Canon-Entscheidungen des EuGH geht
die Rechtsprechung mittlerweile jedoch davon aus, dass allein aufgrund eines bestimmten
Grades an Unahnlichkeit eine Waren- oder Dienstleistungsdhnlichkeit und somit ein Verstol3
gegen Sec. 10 (2) TMA 1994 nicht automatisch ohne Berlicksichtigung weiterer Faktoren
ausgeschlossen werden kann.>*° Die bislang herangezogenen Kriterien werden als nicht um-
fassend genug erachtet, flieRen aber dennoch teilweise weiterhin in die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr hinein.>** lhre urspriinglich eine Wechselwirkung zwischen Waren-
und Dienstleistungsleistungsahnlichkeit, Zeichenahnlichkeit und Kennzeichnungskraft ableh-
nende Haltung®* hat die englische Rechtsprechung vor dem Hintergrund der Sabél/Puma-,
CANNON/Canon- bzw. Lloyd-Entscheidungen des EuGH mittlerweile korrigiert. Bei der Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr werden nunmehr im Rahmen einer einheitlichen Priifung
samtliche relevanten Umstdande des Einzelfalls berticksichtigt. Je kennzeichnungskraftiger
eine Marke ist, desto eher kann auf Verwechslungsgefahr geschlossen werden und umge-
kehrt.>*

(3) Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit look-alikes

Haufig wird der mit einem look-alike konfrontierte Durchschnittsverbraucher jedoch nicht
davon ausgehen, dass das Imitat aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen stammt wie das Originalprodukt. Nach Sec. 10 (2) TMA 1994 umfasst Ver-
wechslungsgefahr aber auch die Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Ver-
bindung gebracht wird. Es stellt sich dabei die Frage, ob es sich bei diesem Zusatz um eine
bloRe Klarstellung in dem Sinne handelt, dass ein gedankliches Verbinden der Vergleichs-
marken stets notwendige Voraussetzung fiir eine Verwechslungsgefahr ist, oder aber eine
echte Erweiterung meint in dem Sinne, dass bereits die blofRe gedankliche Verbindung hin-
reichende Voraussetzung fir eine Markenverletzung ist. Der Wortlaut ldsst jedenfalls beide
Interpretationen zu.

Im Fall Wagamama v. City Centre Restaurants®* betrieb der Klager in London seit 1992 ein
erfolgreiches japanisches Restaurant unter dem als Marke eingetragenen Namen

Jacob verneinte eine Ahnlichkeit des Brotaufstrichs mit der fiir die Marke der Kligerin eingetragenen Ware
»,Dessertsaucen und Sirup“. Die Produkte stiinden nicht miteinander im Wettbewerb und Verbraucher wiirden
sie im Supermarkt an unterschiedlicher Stelle vorfinden. lhre physikalische Beschaffenheit unterscheide sich
insoweit, dass das Robertson-Produkt sehr zahfliissig sei und nur mit Besteck aus seinem Glasbehiltnis entfernt
werden kdnne, wohingegen das wesentlich fllssigere British Sugar-Produkt bestimmungsgemal aus einer klei-
nen Offnung der Plastikflasche gedriickt werde.

338 British Sugar v. James Robertson [1996] RPC 281, 294 per Justice Jacob.

Mountstephens, S. 228; Pfeiffer, WRP 2001, 1152, 1154.

Pfizer v. Eurofood [2001] FSR 3, 28 per Thorley, QC; dhnlich schon Gromax Plasticulture v. Don & Low
Nonwovens [1999] RPC 367, 385 per Justice Lindsay.

*' Decon Laboratories v. Fred Baker Scientific [2001] RPC 17, 301 f. per Justice Pumfrey; NATURELLE Trade
Mark (1999) RPC 326, 331 per Hobbs, QC; BALMORAL Trade Mark (1999) RPC 297, 301 per Hobbs, QC.

2 Baywatch Production v. Home Video Channel [1997] FSR 22, 28 f. per Crystal, QC, der die grolle Bekanntheit
der Serie Baywatch sogar als Argument gegen Verwechslungsgefahr anfihrte; British Sugar v. James Robertson
[1996] RPC 281, 294 per Justice Jacob.

33 European v. Economist Newspaper [1998] FSR 283, 290 per Lord Justice Millett (CA).

Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713.
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WAGAMAMA. Das Wort ist japanisch, hat jedoch fir die meisten Engldander keine Bedeu-
tung. Der Beklagte eréffnete im April 1995 in London ein indisches Restaurant unter dem
Namen RAJAMAMA. Zwar spielt dieses Wort in einigen indischen Dialekten eine Rolle, fir
die meisten Englander ist es jedoch ebenfalls nichtssagend. Als Reaktion auf einen Antrag
der Klagerin auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung, der zurlickgezogen wurde, um eine
schnelle Entscheidung in der Hauptsache anzustreben, anderte die Beklagte den Restaurant-
namen um in RAJA MAMA'S. Die Klagerin war der Auffassung, Sec. 10 (2) TMA 1994 erfasse
nicht nur die ,klassische Verwechslungsgefahr” in Bezug auf die Waren- bzw. Dienstleis-
tungsherkunft, sondern sei so auszulegen, dass ein Markeninhaber bereits gegen eine bloRRe
gedankliche Verbindung der Zeichen vorgehen kénne, auch wenn die Verbraucher nicht tGber
die Herkunft der Waren im Unklaren blieben. Diese weite Interpretation ergebe sich einer-
seits aus der Anwendung englischer Auslegungsgrundséatze, andererseits sei die Sec. 10 (2)
TMA 1994 entsprechende Richtlinienformulierung aus dem Benelux-Markenrecht Uber-
nommen worden, wo die gedankliche Verbindung ohne Herkunftstauschung bereits seit ei-
nigen Jahren anerkannt sei. Zweck der Richtlinie sei es gewesen, eine neue Ara eines einheit-
lichen Markenrechts einzulduten, so dass englische Gerichte aus Grinden einer europai-
schen Harmonisierung auf die von den Benelux-Gerichten entwickelte Auslegung zuriickgrei-
fen sollten. Der englische Auslegungsgrundsatz, wonach der Gesetzgeber keine Tautologien
beabsichtigt,>* l4sst die Schlussfolgerung zu, dass es sich beim zweiten Halbsatz von Sec. 10
(2) TMA 1994 nicht blofs um eine Wiederholung handelt. Dazu bemerkte Justice Laddie, bei
der Auslegung des TMA 1994 dirfe nicht unbericksichtigt bleiben, dass der Erlass dieses
Gesetzes auch der Umsetzung der MRRL diene.**® Es sei die Aufgabe des Gerichts, die wahre
Absicht des Gesetzgebers im Hinblick auf die im Gesetz verwendeten Begriffe herauszufin-
den. Es wiére falsch, Auslegungsregeln, die zu einer Zeit entwickelt wurden, als eine be-
stimmte Gesetzgebungsphilosophie vorherrschend war, auf Gesetze anzuwenden, die erlas-
sen wurden, als eine ganzlich andere Philosophie galt. Besonders gekiinstelt erscheine es
anzunehmen, dass jedes Wort eines modernen Gesetzes, das eine européische Richtlinie
mehr oder weniger wortlich ibernommen habe, mit derselben Besonnenheit gewahlt wur-
de, die beim Entwurf eines rein nationalen Gesetzes zu erwarten wire.>*’ Es existierten kei-
nerlei Anhaltspunkte dafir, dass die Richtlinie mit der Absicht formuliert worden sei, Tauto-
logien zu vermeiden. Daher kénne nicht davon ausgegangen werden, die letzten zehn Wér-
ter von Sec. 10 (2) TMA 1994 seien eingefligt worden, um den Bereich von Verletzungen
auszudehnen. Ziel der Richtlinie war die Herstellung eines gewissen Mal3es an Einheitlichkeit
zwischen den Markenrechtsgesetzen der Mitgliedstaaten. Daher sei es richtig, dass englische
Gerichte Entscheidungen von Gerichten anderer Mitgliedstaaten, die zu deren entsprechen-
den Vorschriften ergangen sind, berL‘ucksichtigten.348 Die Benelux-Gerichte seien davon aus-
gegangen, die MRRL erfordere keine Anderung ihres nationalen Rechts. Diese Auffassung
konnte jedoch unzutreffend sein. Jedenfalls sei es Aufgabe des englischen Gerichts zu ent-
scheiden, welche Auslegung richtig sei. Sofern sich die englische Interpretation von derjeni-

% Hill v. William Hill [1949] AC 530, 546 f. per Viscount Simon (HL): “(...) it is to be observed that though a Par-

liamentary enactment (like parliamentary eloquence) is capable of saying the same thing twice over without
adding anything to what has already been said once, this repetition in the case of an Act of Parliament is not to
be assumed. When the legislature enacts a particular phrase in a statute the presumption is that it is saying
something which has not been said immediately before. The rule that a meaning should, if possible, be given to
every word in the statute implies that, unless there is good reason to the contrary, the words add something
which would not be there if the words were left out.”

346 Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 722 f.

Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 723.

Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 728.
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gen der Benelux-Gerichte unterscheide, sei eine zumindest falsch. Es sei nicht richtig, wenn
ein englisches Gericht trotz fester gegenteiliger Uberzeugung dem unterschiedlichen Ansatz
des Gerichts eines anderen Mitgliedstaates einfach folgte, blof} weil das andere Gericht sei-
ne Ansicht zuerst ausgedrickt habe.?* Da ihn die Argumente der Klagerin nicht Gberzeugt
hatten, entschied Justice Laddie, sich auf Grundprinzipien zu konzentrieren. Er verwies da-
rauf, dass Monopole das Gegenstlick zu freiem Wettbewerb darstellten. Rechte des geisti-
gen Eigentums wie Patente, Marken und Urheberrechte kdnnten sowohl inner- als auch zwi-
schenstaatliche Handelshemmnisse schaffen. Unterschiede in den Rechtsordnungen der
Mitgliedstaaten kénnten den zwischenstaatlichen Handel beschranken, denn was im einen
Land erlaubt sei, konne nach dem Recht seines Nachbarn verboten sein. Nichtsdestotrotz
konnten Monopole toleriert oder sogar gefordert werden, wenn sie der wirtschaftlichen
Entwicklung in anderer Weise dienen.**® Es miisse stets bedacht werden, dass das, was das
Monopol rechtfertigt, nicht das Monopol an sich sei, sondern das AusmaR, in dem es die
Wirtschaft vorantreibe, oder dies zumindest erhofft werde, wodurch die zeitweilige Behin-
derung der Wirtschaft aufgewogen werde. Das Monopol sei eine Beigabe des Handelsver-
kehrs, geschaffen, um diesen zu fordern. Dies sei ein Prinzip des westlichen Wirtschaftssys-
tems.>* Monopole seien die Ausnahme, nicht die Regel und missten stets gerechtfertigt
werden. Marken seien urspriinglich benutzt worden, um das Unternehmen, mit dem sie in
Verbindung gebracht werden, zu schitzen. Maligeblich sei nach wie vor die Herkunftsfunkti-
on.>*? Justice Laddie gelangte daher zu dem Ergebnis, dass eine Auslegung von Sec. 10 (2)
TMA 1994, wonach die Rechte des Markeninhabers auf die klassische Verletzung begrenzt
bleiben, die eine Assoziation Uber die gleiche Herkunft einschlieBt, vorzugswiirdig erscheint
gegenlber derjenigen, wonach eine bloRe gedankliche Verbindung ohne jeden Irrtum Gber
die Herkunft ausreicht.>*® Eine erweiterte Auslegung wiirde ein neues Monopol schaffen, das
nicht mehr mit dem Unternehmen des Markeninhabers verbunden sei, sondern allein auf
der Marke selbst beruhe. Ein solches Monopol liefe auf ein Quasi-Urheberrecht an der Mar-
ke hinaus, welches im Gegensatz zum Urheberrecht nicht zeitlich beschrankt ware. Weder
aus dem Wortlaut der MRRL bzw. des TMA 1994 noch aus den Gesetzesmaterialien ergaben
sich Anhaltspunkte fur die Annahme, dass dies beabsichtigt gewesen sei. Die Praambel der
Richtlinie deute vielmehr in die andere Richtung, da danach der Zweck des durch die einge-
tragene Marke gewdhrten Schutzes darin bestehe, insbesondere die Herkunftsfunktion der
Marke zu gewéihrleisten.3'54 Uberdies gibe es auch keinen sinnvollen wirtschaftlichen Grund
flr eine derartige Ausdehnung von Markenrechten. Ware es beabsichtigt gewesen, die
Richtlinie entsprechend dem Benelux-Recht zu gestalten, hatte das auch so formuliert wer-
den miussen. Angesichts der Tatsache, dass dies eine wesentliche Erweiterung des Marken-
schutzes bedeutet hatte, welche die Freiheiten der Wettbewerber erheblich beschnitten
hatte, sei die Verwendung klarer und unmissverstandlicher Begriffe zu erwarten gewesen,
damit Gewerbetreibende in ganz Europa hatten erkennen kdnnen, dass ihre Gesetzgeber ein
neues, weitgehendes Monopolrecht geschaffen haben. Solche Formulierungen seien aber
nicht verwendet worden. Daher kdnne der Auslegung der Benelux-Gerichte nicht gefolgt
werden, was bedauerlich sei, da eines der Hauptziele der Richtlinie darin bestand, ein unter-
schiedliches Mal} an Schutz in den einzelnen Mitgliedstaaten zu vermeiden. Justice Laddie

349 Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 728.

Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 729.
Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 729.
Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 730.
Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 730 f.
Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 731.
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erklarte, die natlrliche Neigung zu einem Ergebnis zu kommen, das die Harmonisierung in
dieser Frage fordere, sei nicht stark genug, dass er bereit ware, der Ansicht zuzustimmen,
den Gewerbetreibenden sei ein neuer Muhlstein um den Hals gelegt worden, obwohl er an-
derer Meinung sei.> Eine erfolgreiche Klage kdnne somit auch weiterhin nur auf das Vorlie-
gen ,klassischer Verwechslungsgefahr” gestiitzt werden.**®

Auch der EuGH hat klargestellt, dass der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung
keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr darstellt, sondern dessen Umfang
genauer bestimmen soll.**” Die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr
iber die Ubereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen kénn-
te, begriindet fiir sich genommen keine ,Gefahr von Verwechslungen ..., die die Gefahr ein-
schlieBt, dass die Marke mit der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“. 38
Aus verschiedenen Berichten Uber die Entstehungsgeschichte ergibt sich, dass die Richtlini-
enformulierung eine Kompromisslosung darstellt, die einerseits die Forderung, entspre-
chend dem Vorbild des Benelux-Warenzeichenrechts auf die Gefahr einer gedanklichen Ver-
bindung unabhangig von einer Verwechslungsgefahr und damit auf eine reine Assoziations-
gefahr abzustellen, andererseits das Verlangen, am Begriff der Verwechslungsgefahr i.S. ei-
nes Schutzes vor einer Irrefiihrung Giber die betriebliche Herkunft festzuhalten, in Einklang zu
bringen versuchte.®*® Zweck des durch die eingetragene Marke gewihrten Schutzes ist es,
insbesondere die Herkunftsfunktion zu gewahrleisten, dessen spezifische Voraussetzung die
Verwechslungsgefahr darstellt.?*® In Ansehung der unermesslichen Assoziationsfihigkeit des
Menschen erscheint es zweifelhaft, ob eine ,gedankliche Verbindung” Gberhaupt als Ab-
grenzungskriterium bei der Prifung einer Markenverletzung taugen kann.**! Der fakultative
Art. 5 Abs. 2 MRRL stellt es den Mitgliedstaaten frei, bekannte Marken auch unabhangig vom
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vor Ausnutzung oder Beeintrdchtigung ihrer Unter-
scheidungskraft oder Wertschatzung zu schiitzen. Eine zu weite Interpretation des Art. 5
Abs. 1 MRRL droht die Differenzierung zwischen gewohnlicher und bekannter Marke zu un-
terlaufen, mit der Folge, dass aus einer freiwilligen Regelung eine obligatorische werden
wiirde.** In diesem Fall wiirde es dariiber hinaus sogar an einer dem Abs. 2 entsprechenden
Beschrankung (,,ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise”) mangeln. Insgesamt ist
eine weite Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL ohnehin ausgeschlossen.363 Der Begriff der
»gedanklichen Verbindung” sollte demzufolge auch kiinftig so interpretiert werden, dass nur
Falle erfasst werden, in denen der Verkehr (ber die Herkunft der Waren getauscht wird.
Demzufolge ist davon auszugehen, dass sich die Bestimmung fiir das Vorgehen gegen look-
alikes oftmals nicht als hilfreich erweisen wird.

3 Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 731.

Justice Laddie bejahte im Folgenden das Vorliegen , klassischer Verwechslungsgefahr” und somit auch einer
Markenverletzung ([1995] FSR 713, 733). Ferner anerkannte er einen passing off-Anspruch ([1995] FSR 713,
737).

*7 EuGH, Rs. C-425/98, Slg. 2000, 1-4861, GRUR Int. 2000, 899, 901 Rn. 34 — Marca/Adidas; Rs. C-342/97, Slg.
1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 — Lloyd; Rs. C-251/95, Slg. 1997, 1-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57
Rn. 18 f. — Sabél/Puma.

*% EUGH, Rs. C-251/95, Slg. 1997, 1-6191, GRUR Int. 1998, 56, 58 Rn. 26 — Sabél/Puma.

Albert, GRUR Int. 1996, 738, 738; so auch Verkade, GRUR Int. 1992, 92, 96.

Erwagungsgrund Nr. 11 MRRL.

Albert, GRUR Int. 1996, 738, 738.

Albert, GRUR Int. 1996, 738, 738.

EuGH, Rs. C-292/00, Slg. 2003, 1-389, GRUR 2003, 240, 242 Rn. 28 — Davidoff/Gofkid unter Verweis auf EuGH,
Rs. C-251/95, Slg. 1997, 1-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 20 f. — Sabél/Puma .
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ee) Bekanntheitsschutz

Wer im geschéftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, das mit einer eingetragenen Marke
identisch oder dhnlich ist und dieses dann fiir Waren oder Dienstleistungen verwendet, die
denjenigen, fiir die die Marke eingetragen wurde, nicht dhnlich sind, begeht eine Marken-
verletzung nach Sec. 10 (3) TMA 1994,%*** sofern die Marke im Vereinigten Konigreich be-
kannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung
der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

(1) Uberblick

Der besondere Schutz bekannter Marken ist unionsrechtlich nicht verbindlich vorgegeben.
Art. 5 Abs. 2 MRRL stellt es den Mitgliedstaaten frei, es Markeninhabern zu gestatten, Drit-
ten zu verbieten, ohne ihre Zustimmung im geschaftlichen Verkehr ein mit ihrer Marke iden-
tisches oder ihr dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht
denen dhnlich sind, fir die ihre Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mit-
gliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung ihrer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeintrachtigt. Von dieser Option hat der englische Gesetzgeber Gebrauch gemacht. Aus-
dricklich hat der EuGH konstatiert, dass der bekannten Marken nach Art. 5 Abs. 2 MRRL
vermittelte Schutz nicht das Bestehen von Verwechslungsgefahr voraussetzt.*®® Nachdem
die englische Rechtsprechung zunéchst ein solches Erfordernis in Sec. 10 (3) TMA 1994 hin-
eingelesen hatte,*®® folgt sie mittlerweile den Ausfiihrungen des EuGH.>®’

(2) Bekanntheit

Da der Begriff der Bekanntheit unionsrechtlich vorgegeben ist, bedarf es einer richtlinien-
konformen Auslegung. Explizit hat der EuGH festgestellt, der fiir das Eingreifen dieses be-
sonderen Schutzes erforderliche Bekanntheitsgrad sei als erreicht anzusehen, wenn die alte-
re Marke einem bedeutenden Teil des von den durch diese Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen betroffen Publikums bekannt sei.®®® Je nach Art der vermarkteten Waren
oder Dienstleistungen kénne dabei die breite Offentlichkeit oder ein spezielleres Publikum
wie etwa ein bestimmtes berufliches Milieu betroffen sein.>*® Ein bestimmter Prozentsatz
kénne vorab nicht festgelegt werden.*° Als Beurteilungskriterien kdmen insbesondere der
Marktanteil der Marke, die Intensitat, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer
Benutzung sowie der Umfang der vom Unternehmen zu ihrer Férderung getatigten Investiti-
onen in Betracht.>”*

Bei der Ermittlung der Bekanntheit stellt die englische Rechtsprechung regelmaRig auf die
Dauer der Benutzung der Marke, den mit ihr erzielten Umsatz sowie die fiir sie vorgenom-

3%% Geandert durch die Trade Marks Regulations 2004, S.1. 2004 No. 946.

EuGH, Rs. C-425/98, Slg. 2000, 1-4861, GRUR Int. 2000, 899, 901 Rn. 36 — Marca/Adidas.

Baywatch Production v. Home Video Channel (1997) FSR 22, 30 per Crystal, QC.

Daimler Crysler v. Alavi (2001) RPC 42, 841 per Justice Pumfrey; Pfizer v. Eurofood (2001) FSR 3, 30 per Thor-
ley, QC; Premier Brands v. Typhoon (2000) FSR 767, 788 per Justice Neuberger; CA Sheimer (M) Sdn Bhd’s Trade
Mark Application (2000) RPC 484, 504 per Hobbs, QC.

**® EUGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421, GRUR Int. 2000, 73, 75 Rn. 26 — Chevy.

EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, 1-5421, GRUR Int. 2000, 73, 74 Rn. 24 — Chevy.

EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, 1-5421, GRUR Int. 2000, 73, 74 Rn. 25 — Chevy.

EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, 1-5421, GRUR Int. 2000, 73, 75 Rn. 27 — Chevy.

365
366
367

369
370
371

39



menen Werbeaufwendungen ab.*’?> Den Nachweis einer besonderen Wertschitzung der
Marke bedarf es nicht.>”

(3) Produktahnlichkeit

Nach dem Wortlaut greift die Bestimmung nur bei nicht dhnlichen Waren oder Dienstleis-
tungen. Ausdricklich hat der EuGH mittlerweile jedoch festgestellt, dass die Bestimmung bei
ahnlichen und nicht ahnlichen Waren gleichermalRen anzuwenden ist.>’* Ein von der Option
des Art. 5 Abs. 2 MRRL Gebrauch machender Mitgliedstaat misse bei dessen Umsetzung fir
identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen einen mindestens genauso umfas-
senden Schutz wie fiir nicht dhnliche Waren oder Dienstleistungen vorsehen.>” Die Wahl-
moglichkeit erstrecke sich allein darauf, ob bekannte Marken tberhaupt starker geschitzt
werden sollen, nicht aber darauf, welche Sachverhalte von diesem Schutz erfasst werden
sollen, wenn er gewahrt wird.

(4) Ohne rechtfertigenden Grund

Ein rechtfertigender Grund liegt vor, wenn der Zeichenbenutzer derart auf die Benutzung
gerade dieses Zeichens angewiesen ist, dass von ihm — ungeachtet des dem Markeninhaber
durch den Gebrauch zugefiigten Schadens — redlicherweise nicht verlangt werden kann, dass
er von der Benutzung absieht, oder er sich auf ein Recht zum Gebrauch dieses Zeichens zu
berufen vermag.’’® Dabei muss sich der rechtfertigende Grund nicht nur auf die Benutzung
der Marke, sondern auch auf deren unlautere Ausnutzung bzw. Beeintrachtigung erstre-
cken?”’

(5) Unlauteres Ausnutzen bzw. Beeintrachtigung

Die in Art. 5 Abs. 2 MRRL genannten Beeintrachtigungen resultieren aus einem bestimmten
Ahnlichkeitsgrad zwischen der Marke und dem Zeichen, auf Grund dessen die beteiligten
Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden herstellen.>’® Dabei genigt es,
wenn das Publikum das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknipft, einer
Verwechslungsgefahr bedarf es nicht. Diese Verknipfung stellt zwar eine notwendige Vo-
raussetzung dar, reicht aber alleine nicht fiir die Annahme einer Beeintrachtigung i.S. des
Art. 5 Abs. 2 MRRL aus.’”® Diese Beeintrachtigung ist ndmlich erstens die Beeintrachtigung
der Unterscheidungskraft der Marke, zweitens die Beeintrachtigung ihrer Wertschatzung
und drittens das unlautere Ausnutzen ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschéitzung.a'80
Das Vorliegen einer dieser drei Beeintrachtigungsarten gen[]gt.a'81

72 vgl. 2.B. Pfizer v. Eurofood [2001] FSR 3; Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767; CA Sheimer (M) Sdn

Bhd’s Trade Mark Application [2000] RPC 484; CORGI Trade Mark [1999] RPC 549.

373 Mountstephens, S. 242 unter Verweis darauf, dass der Begriff reputation in Sec. 5 (3) TMA 1994 nicht so
wertneutral ist wie der in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verwendete Begriff Bekanntheit.

" EuGH, Rs. C-292/00, Slg. 2003, 1-389, GRUR 2003, 240, 242 Rn. 30 — Davidoff/Gofkid.

EuGH, Rs. C-408/01, Slg. 2003, 1-12537, GRUR Int. 2004, 121, 122 Rn. 20 — Adidas/Fitnessworld.

Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767, 791 per Justice Neuberger; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn.
5352.

7 premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767, 790 per Justice Neuberger.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 36 — L'Oréal/Bellure.

% EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 37 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-252/07, Slg.
2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 31 f. — Intel Corporation/CPM United Kingdom.

%% EUGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 38 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-252/07, Slg.
2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 27 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.

381 EuGH, Rs. C-252/07, Slg. 2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 28 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.
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(a) Unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder Wertschdtzung

In Premier Brands v. Typhoon belieR es Justice Neuberger bei der Bemerkung, die Ausfiih-
rungen des BGH in der DIMPLE-Entscheidung, wonach derjenige, der die Qualitat seiner Wa-
ren oder Leistungen mit denen geschatzter Konkurrenzerzeugnisse in Beziehung setzt, um
den guten Ruf der Waren oder Leistungen eines Mitbewerbers als Vorspann fiir die eigene
Werbung auszunutzen, wettbewerbswidrig handelt,*®? stellten eine taugliche Definition des
unlauteren Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung bekannter Marken
dar.*® Queen’s Counsel Thorley urteilte in Inlima SL’s Application for a Three Dimensional
Trade Mark, der Anmeldung einer Getrankeflasche als dreidimensionale Marke in Form ei-
nes auf jeder Seite mit sechs Streifen versehenen FuRballschuhs stehe entgegen, dass sie die
Unterscheidungskraft und Wertschatzung der aus einem mit drei Streifen gestalteten FuR-
ballschuh bestehenden Bildmarke der Widerspruchsfiihrerin Adidas unlauter ausnutze, da
Adidas typischerweise gerade FuRballschuhe vertreibe.*** In CA Sheimer (M) Sdn Bhd’s Trade
Mark Application erachtete Queen’s Counsel Hobbs demgegeniiber die Benutzung der Mar-
ke VISA fur Kondome und Empfangnisverhitungsmittel nicht als unlauteres Ausnutzen der
fir Finanzdienstleistungen eingetragenen Widerspruchsmarke, da ein unlauteres Ausnutzen
wesentlich mehr als das Erregen von Aufmerksamkeit voraussetze.*®> Da Lord Justice Jacob
bezweifelte, ob die reine Vorteilsverschaffung genilige, legte der Court of Appeal in
L'Oréal/Bellure dem EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vor, ob Art. 5 Abs. 2 MRRL dahin
auszulegen sei, dass ein Dritter, der ein Zeichen benutzt, das einer bekannten Marke dhnelt,
diese Marke in unlauterer Weise ausnutzt, wenn ihm diese Benutzung einen Vorteil beim
Vertrieb seiner Waren bringt, ohne aber die Marke oder den Inhaber der Marke zu schadi-
gen oder die Gefahr einer solchen Schadigung zu schaffen.®®*® Der EuGH bemerkte, der Be-
griff des unlauteren Ausnutzens, der auch als , parasitares Verhalten” und , Trittbrettfahren”
bezeichnet werde, sei nicht nur mit der Beeintrachtigung der Marke verbunden, sondern
auch mit dem Vorteil, den der Dritte aus der Zeichenbenutzung ziehe.®®’ Demzufolge kénne
sich der Vorteil, den ein Dritter aus der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der
Marke zieht, auch dann als unlauter erweisen, wenn die Benutzung des Zeichens weder die
Unterscheidungskraft noch die Wertschatzung der Marke oder allgemeiner den Inhaber der
Marke beeintréichtigt.a'88 Die Beurteilung des unlauteren Ausnutzens erfordere eine umfas-
sende Beurteilung aller relevanten Umstiande des Einzelfalls, insbesondere des AusmaRes
der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ahn-
lichkeit der einander gegenliberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren
und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nihe.** Je unmittelbarer und stirker die Marke
von dem Zeichen in Erinnerung gerufen werde, desto groRer sei die Gefahr, dass die gegen-
wartige oder kiinftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschat-
zung der ilteren Marke in unlauterer Weise ausnutze oder beeintrichtige.>*® Gegebenenfalls
konne dabei auch beriicksichtigt werden, ob Verwéasserungs- oder Verunglimpfungsgefahr

%82 BGH, GRUR 1985, 550, 553 — DIMPLE.

Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767, 786 per Justice Neuberger.

Inlima SL’s Application for a Three Dimensional Trade Mark [2000] RPC 661, 666 per Thorley, QC.

CA Sheimer (M) Sdn Bhd’s Trade Mark Application [2000] RPC 484, 505 per Hobbs, QC.

L'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 44 f. per Lord Justice Jacob (CA).

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 41 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 43 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 44 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-252/07, Slg.
2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 59 Rn. 68 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.

3% EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 44 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-252/07, Slg.
2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 59 Rn. 67 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.
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fur die Marke bestehe.?*! Versuche ein Dritter, sich durch die Verwendung eines einer be-

kannten Marke dhnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben,
um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede
finanzielle Gegenleistung und ohne dafiir eigene Anstrengungen machen zu missen, die
wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung
des Images dieser Marke auszunutzen, sei der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil
als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Marke an-
zusehen .2 Demzufolge setze das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterschei-
dungskraft oder der Wertschatzung der Marke nicht die Gefahr einer Beeintrachtigung die-
ser Unterscheidungskraft oder Wertschatzung oder allgemein des Inhabers der Marke vo-

raus.393

(b) Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft

Eine Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft liegt nach der Rechtsprechung des EuGH
vor, wenn die Eignung der Marke, die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen
ist, zu identifizieren, geschwacht wird, weil die Benutzung des identischen oder dhnlichen
Zeichens durch Dritte zur Auflosung der Identitdt der Marke und ihrer Bekanntheit beim
Publikum fiihrt.3** Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Marke, die eine unmittelbare ge-
dankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies
nicht mehr zu bewirken vermag.395

Auch hinsichtlich der Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft bekannter Marken zog Jus-
tice Neuberger in Premier Brands v. Typhoon eine BGH-Entscheidung (Quick) heran.**® Dieser
hatte geurteilt, der Inhaber eines solchen Kennzeichens habe ein berechtigtes Interesse da-
ran, dass ihm seine unter groBem Aufwand von Zeit und Geld erworbene Alleinstellung er-
halten bleibe und dass alles zu vermeiden sei, was die Eigenart und den kennzeichnenden
Charakter seiner Kennzeichnung verwassern und damit die auf deren Einmaligkeit beruhen-
de starke Werbewirkung beeintrachtigen konnte.>*” Dem Kennzeichen wird Schutz gegen
Verwasserung (dilution) gewéihrt.a'98 Erscheinungsformen der dilution sind gewoéhnlich das
Aushohlen der Kennzeichnungskraft (blurring)a'99 bzw. das Beflecken (tarnishing) der Marke.
In Intel Corporation v. CPM United Kingdom beantragte Intel, die Ungultigerklarung der fir
Marketingdienstleistungen eingetragenen Marke INTELMARK, da deren Benutzung die Un-
terscheidungskraft ihrer fir Computer und computerbezogene Waren und Dienstleistungen
eingetragenen Marke INTEL beeintrachtige. Lord Justice Jacob legte dem EuGH dazu zur Vor-
abentscheidung die Frage vor, ob eine Beeintrdachtigung der Unterscheidungskraft die Ein-

' EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 45 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 49 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 50 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 39 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-252/07, Slg.
2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 29 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.

*% EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 759 f. Rn. 39 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-252/07, Slg.
2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 29 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.

3% premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767, 786 per Justice Neuberger.

BGH, GRUR 1959, 182, 186 — Quick.

Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767, 786 per Justice Neuberger.

Als Beispiel flir blurring verwies Justice Neuberger auf die Entscheidung Taittinger v. Allbev, wo der Court of
Appeal geurteilt hatte, dass der Verkauf eines alkoholfreien Fruchtgetranks unter der Bezeichnung Elderflower
Champagne den passing off-Tatbestand erfillte ([1993] FSR 641). Der Schaden bestand in diesem Fall in der
Aushohlung der mit dem Begriff ,Champagner” verbundenen Einmaligkeit und Exklusivitat.
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maligkeit der &lteren Marke voraussetze. *°° AuRerdem erbat er Klirung dariiber, ob bereits

eine kollidierende Benutzung ausreichend sei bzw. ob das wirtschaftliche Verhalten der Ver-
braucher beeinflusst werden misse. Der EuGH antwortete darauf, die Benutzung der jlinge-
ren Marke kénne die Unterscheidungskraft der bekannten adlteren Marke selbst dann beein-
trachtigen, wenn die dltere Marke nicht einmalig sei. 91 Schon die erste Benutzung der jun-
geren Marke kdnne zur Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der dlteren gendgen. In
jedem Fall bedirfe es jedoch des Nachweises, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des
Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die adltere Marke einge-
tragen ist, in Folge der Benutzung der jlingeren Marke gedndert habe oder dass die ernsthaf-
te Gefahr einer kiinftigen Anderung dieses Verhaltens bestehe.

(c) Beeintrachtigung der Wertschatzung

Als wohlbekanntes Beispiel fiir eine Beeintrachtigung der Wertschatzung einer Marke hatte
Justice Neuberger in Premier Brands v. Typhoon auf ein Urteil des Benelux-Gerichtshofs ver-
wiesen.*®? Dort hatte sich die Inhaberin der fiir Genever eingetragenen Marke CLAERYN ge-
gen die Benutzung der Marke KLAREIN fiir Allesreiniger gewendet.’”® Der Benelux-
Gerichtshof hatte darin geurteilt, das Einheitliche Benelux-Warenzeichengesetz erfasse auch
einen Schaden, der ausschliefSlich darin besteht, dass durch den Gebrauch der Marke fir
eine bestimmte andere Art von Waren als diejenigen, fur welche die Marke eingetragen ist,
die Anziehungskraft der Marke fur die letztgenannte Art von Waren dadurch vermindert
wird, dass die andere Art von Waren, auch wenn diese fir sich genommen die Empfindun-
gen des Publikums nicht in negativer Weise anspricht, die Empfindungen derart anspricht,
dass die Marke fur die Art von Waren, flr welche sie eingetragen ist, in ihrer Fahigkeit zum
Kauf anzureizen, beeintrachtigt wird.*®* Niemand wolle an Reinigungsmittel denken, wah-
rend er an seinem Lieblingslikdr nippe. Justice Neuberger ging allerdings nicht davon aus,
dass die Wertschatzung der fir herausragenden Tee bekannten Marke TY.PHOO durch die
Benutzung des Zeichens TYPHOON auf Kiichen- und Haushaltsgeraten aufgrund einer hypo-
thetischen Assoziation mit einem zerstorerischen, tropischen Wirbelsturm beeintrachtigt
werde.*® Es obliegt dem Inhaber der bekannten Marke nachzuweisen, dass negative Assozi-
ationen realistischerweise zu erwarten sind.**® Die Benutzung der jiingeren Marke in einem
mit dem allgemeinen Image der bekannten Marke nicht im Einklang stehenden Umfeld
reicht fir sich daher nicht aus, solange nicht nachgewiesen wird, dass sich dies in irgendeiner
Weise auf die dltere Marke auswirken wird.*”’ Allein die abstrakte Gefahr einer Schwichung
der dlteren Marke genligt nicht. Stets bedarf es einer umfassenden Priifung aller Umstdnde
des Einzelfalls. Schaden kann der Ruf der Marke etwa dadurch nehmen, dass das Zeichen im
Zusammenhang mit einfachen, technisch anspruchslosen Produkten verwendet wird. So
beantragte Intel in Intel Corporation v. Sihra etwa, die Eintragung der fir Puzzlespiele in Ta-
schenformat eingetragenen Marke INTEL-PLAY fiir ungiiltig zu erklaren, da deren Benutzung

0 ntel Corporation v. CPM United Kingdom [2007] RPC 35, 854 per Lord Justice Jacob (CA).

EuGH, Rs. C-252/07, Slg. 2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 60 Rn. 81 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.
Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767, 788 per Justice Neuberger.

Benelux-Gerichtshof, GRUR Int. 1975, 399 — Claeryn/Klarein.

Benelux-Gerichtshof, GRUR Int. 1975, 399, 401 — Claeryn/Klarein.

Premier Brands v. Typhoon [2000] FSR 767, 800 per Justice Neuberger.

Bently/Sherman, S. 887.

Daimler Crysler v. Alavi [2001] RPC 42, 844 per Justice Pumfrey, dem zufolge die Benutzung des Zeichens
MERC auf der Homepage des Beklagten trotz Verlinkungen zu rechtsradikalen Internetseiten die Wertschat-
zung des Klagers fiir hochwertige Motortechnik nicht beeintrachtigte, weil ein Abfarben auf die Marken MERC
oder MERCEDES oder Daimler Crysler selbst nicht zu beflirchten sei.
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die Wertschatzung ihrer fir Computer und computerbezogene Waren und Dienstleistungen
eingetragenen Marke INTEL beeintrachtige. Justice Patten war der Auffassung, der Gebrauch
der Marke INTEL-PLAY auf einfachen Puzzlespielen drohe in relevanter Weise die fiir tech-
nisch fortschrittliche, qualitativ hochwertige Produkte stehende Marke INTEL zu schwa-
chen.*% Haufig wird eine Rufschadigung anerkannt, wenn das Zeichen im Zusammenhang
mit ,,antagonistischer” Ware benutzt wird.*® Inhaber bekannter Marken wollen regelmaRig
nicht mit Produkten und Dienstleistungen aus dem sexuellen Bereich bzw. mit Alkohol oder
Zigaretten in Verbindung gebracht werden. In CA Sheimer (M) Sdn Bhd’s Trade Mark Applica-
tion wurde die Benutzung der Marke VISA fiir Kondome und Empfangnisverhitungsmittel als
Beeintrachtigung der Wertschatzung dieser fur Finanzdienstleistungen eingetragenen Wi-
derspruchsmarke angesehen, da es dem Markeninhaber (berlassen bleiben misse, mit wel-
chen Produkten er in Verbindung gebracht werde.*° Der Anmeldung einer Getrankeflasche
als dreidimensionale Marke in Form eines auf jeder Seite mit sechs Streifen versehenen Ful3-
ballschuhs stand in Inlima SL’s Application for a Three Dimensional Trade Mark das relative
Eintragungshindernis gemaR Sec. 5 (3) TMA 1994 entgegen, da diese jedenfalls bei Benut-
zung im Zusammenhang mit alkoholhaltigen Getranke die aus einem mit drei Streifen gestal-
teten Fulballschuh bestehende Bildmarke der Widerspruchsfiihrerin Adidas beeintrachti-
ge.411

In L’Oréal/Bellure bemerkte der EuGH, eine Beeintrachtigung der Wertschatzung, die auch
als ,Verunglimpfung” oder ,Herabsetzung” bezeichnet werde, liege vor, wenn die Waren
oder Dienstleistungen, fur die das identische oder dhnliche Zeichen von Dritten benutzt wird,
auf die Offentlichkeit in einer solchen Weise wirken kénnen, dass die Anziehungskraft der
Marke geschmilert werde.*? Diese Gefahr kénne sich insbesondere daraus ergeben, dass
die von Dritten angebotenen Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften
aufweisen, die sich negativ auf das Bild der bekannten alteren Marke auswirken kénnten.

(6) Bekanntheitsschutz im Zusammenhang mit look-alikes

Gerade vor dem Hintergrund, dass es im Zusammenhang mit look-alikes haufig an der von
Sec. 10 (2) TMA 1994 vorausgesetzten Verwechslungsgefahr mangeln wird, stellt Sec. 10 (3)
TMA 1994 ein besonders wertvolles Schutzinstrument dar. Diesen Schutz genieRen aller-
dings nur Marken, die die von den englischen Gerichten verhdltnismaRig hoch angesetzte
Bekanntheitsschwelle tGberschreiten. Unabdingbar ist des Weiteren die Eintragung des Zei-
chens in das Markenregister.

c) Anspriiche bei Markenverletzung

Im Falle einer Markenverletzung kdnnen Markeninhaber nach Sec. 14 (2) TMA 1994 densel-
ben Rechtsschutz beanspruchen, der ihnen bei Verletzung eines anderen Eigentumsrechts
(property right) zustehen wiirden.** Damit wird auf die sich aus dem common law ergeben-
den Rechtsfolgen verwiesen.***

% Intel Corporation v. Sihra [2003] RPC 44, 801 f. per Justice Patten.

S. dazu Bently/Sherman, S. 887 f.

CA Sheimer (M) Sdn Bhd’s Trade Mark Application [2000] RPC 484, 505 per Hobbs, QC.

Inlima SL’s Application for a Three Dimensional Trade Mark [2000] RPC 661, 666 per Thorley, QC.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 40 — L'Oréal/Bellure.

Klagen wegen Markenverletzung sind beim High Court oder bei einem zusténdigen county court zu erheben,
s. Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5422.

414 Mountstephens, S. 284 f. Fn. 631.
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aa) Unterlassungsverfiigung (injunction)

Von besonderer Bedeutung ist in der markenrechtlichen Praxis die Unterlassungsverfiigung
(injunction),415 mittels derer nicht nur weitere Rechtsbeeintrachtigungen verhindert, son-
dern auch erstmals drohende Verletzungen (quia timet injunction) abgewehrt werden kon-
nen.”*® Die Unterlassungsverfiigung kann sowohl endgultige (final injunction) als auch vor-
laufige (interim injunction) Wirkung entfalten. Die interim injunction soll sicherstellen, dass
die Beeintrachtigung nicht dazu fiihrt, dass den Interessen des Klagers*!” hinterher durch
Schadensersatz (damages) nicht mehr hinreichend Rechnung getragen werden kann.**® Eine
entsprechende Anordnung setzt voraus, dass das klagerische Begehren Aussicht auf Erfolg
hat, spater zugesprochener Schadensersatz keine adaquate Entschadigung darstellt und eine
umfassende Interessenabwagung fiir den Erlass spricht.419 Im Rahmen dieser Abwagung
pruft das Gericht, welcher Partei durch Erlass oder Nichterlass der interim injunction ein gro-
Rerer Schaden entstehen wiirde.*?° Fihrt dies zu keinem eindeutigen Ergebnis, tendieren die
Gerichte dazu, den Ist-Zustand zu wahren.**

bb) Schadensersatz (damages)

Dem Markeninhaber, der einen Schaden nachzuweisen vermag, steht darliber hinaus ein
Anspruch auf Schadensersatz (damages) zu.*** Dieser Nachweis erfordert keine arithmeti-
sche Prazision.*”® Fehlendes Verschulden befreit den Schidiger nicht von seiner Ersatz-
pflicht.** Allgemeingiltige Grundsitze fiir die Berechnung des Schadensersatzes haben die
Gerichte bislang nicht entwickelt, stets bedarf es einer umfassenden Abwagung aller Um-
stinde des Einzelfalls.*?> Sofern der Schidiger schuldhaft gehandelt hat, ist der Geschadigte
nach Reg. 3 Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006 in die Situation zu
versetzen, in der er sich ohne die rechtswidrige Handlung befande. Es besteht dabei die
Maéglichkeit, den Schadensersatz nach der entgangenen Lizenzgebiihr zu bemessen.*?® Er-
satzfihig sind auch durch klarstellende Werbung entstandene Kosten.*?’

cc) Herausgabe des Gewinns (account of profits)

Anstelle von Schadensersatz kann der Klager Herausgabe des vom Beklagten erzielten Ge-
winns (account of profits) verlangen. Die beiden Anspriiche kdnnen nur alternativ, nicht aber
kumulativ geltend gemacht werden.*”® Anders als beim Schadensersatz steht die Bewilligung

*> Die Befugnis des High Courts zum Erlass von Unterlassungsverfiigungen ist Sec. 37 Supreme Court Act 1981

zu entnehmen und gilt nach Sec. 38 County Courts Act 1984 auch fir die county courts.

416 Bunge, S. 119; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5423.

Das englische Recht verwendet auch im einstweiligen Rechtsschutz die Begriffe Klager (plaintiff) und Beklag-
ter (defendant).

418 Bunge, S. 119; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5424. Ausfihrlich dazu Bently/Sherman, S. 1100 ff.

Die allgemeinen Voraussetzungen fiir den Erlass einer vorlaufigen Unterlassungsverfligung sind in American
Cyanamid v. Ethicon [1975] AC 396 (HL) von Lord Diplock formuliert worden.

420 Bently/Sherman, S. 1107; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5425.

American Cyanamid v. Ethicon [1975] AC 396, 408 per Lord Diplock (HL).

Bently/Sherman, S. 1117.

Watson Laidlaw v. Pott Cassels & Williamson [1914] SC 18, 21 per Earl of Halsbury (HL).

Gillette v. Edenwest [1994] RPC 279, 291 per Justice Blackburne; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5401;
kritisch Bently/Sherman, S. 1117.

42 Bently/Sherman, S. 1117 f.

Reg. 3 (2) (b) Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006.

Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5401.

Bently/Sherman, S. 1122; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5402.
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der Gewinnherausgabe im Ermessen des Gerichts.*”® Hat der Beklagte schuldlos gehandelt,

beschrankt das Gericht den Anspruch grundsatzlich auf den Zeitpunkt ab Kenntnis von der
Rechtsverletzung.“’0

dd) Richtigstellung (corrective statement)

Sofern sich der Klager dazu entschliel8t, eine Richtigstellung (corrective statement) zu verof-
fentlichen, kann er die ihm dadurch entstandenen Kosten als Schadensersatz ersetzt verlan-
gen. Ob aber auch der Beklagte selbst zu einer solchen Mitteilung gezwungen werden kann,
erscheint dagegen zweifelhaft.**!

ee) Sonstige Anspriiche

Im Hinblick auf sog. verletzende Waren, verletzende Materialen sowie verletzende Artikel**?
sehen Sec. 15, 16, und 19 TMA 1994 spezielle Rechtsbehelfe vor. Das Gericht kann die Ent-
fernung433 des Zeichens von den verletzenden Waren, Materialien und Artikeln oder deren
Herausgabe“’4 anordnen.*®> Dariiber hinaus kommt ein Antrag auf Vernichtung oder Verfall
in Betracht.**® Einen eigenen Anspruch auf Auskunftserteilung enthalt der TMA 1994 zwar
nicht.**” Die im englischen Zivilprozess zur Vorbereitung der miindlichen Verhandlung beste-
henden Auskunftspflichten sehen jedoch vor, dass die Parteien einander in der Regel samtli-
che relevanten Unterlagen vorlegen missen (disclosure).**®

Il. Passing off

Die sich aus dem Betrugstatbestand herausentwickelte passing off-Klage setzt einen ge-
schaftlichen Ruf (goodwill) des Klagers, eine irrefiihrende Angabe des Beklagten (misre-
presentation) und einen Schaden (damage) oder zumindest eine Schadenswahrscheinlichkeit
auf Seiten des Klagers voraus. Diese Tatbestandsvoraussetzungen stehen zueinander in einer
Wechselbeziehung, weswegen etwa eine veranderte Beurteilung der misrepresentation auch
Auswirkungen auf die Einschatzung des damage haben kann.**° Schutzsubjekt des passing
off-Schutzes ist der Gewerbetreibende (trader).**® Das mittlerweile aufgegebene Erfordernis
eines gemeinsamen Tétigkeitsbereichs (common field of activity),**" ist fir die Beurteilung
der Irrefiihrungsgefahr auch weiterhin von Belang.**?

429 Bently/Sherman, S. 1122; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5403.

Bently/Sherman, S. 1122 f. Mehr zu den Schwierigkeiten bei der Gewinnberechnung, dies., S. 1123.

Wadlow, Rn. 10-39. In diese Richtung wohl auch Spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 288 f. per Lord Sumner
(HL).

32 | egaldefinitionen in Sec. 17 (2), (4) und (5) TMA 1994.

Sec. 15 TMA 1994.

Sec. 16 TMA 1994.

Neben diesen gesetzlichen Anspriichen kann das Gericht die Entfernung und die Herausgabe auch aufgrund
seiner eigenen Rechtsprechungsgewalt anordnen, s. Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5407.

#® Sec. 19 TMA 1994.

Die MRRL enthélt insoweit auch keine Vorgaben.

Mountstephens, S. 285.

Bently/Sherman, S. 728 unter Verweis auf Harrods v. Harrodian School [1996] RPC 697 (CA), wo aufgrund
der Anerkennung von dilution als Schadensposten daran gezweifelt wurde, ob die misrepresentation Verwechs-
lungsgefahr hervorrufen muss.

440 Bently/Sherman, S. 734 ff.; Ohly, Richterrecht, S. 26.

Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155, 186; Wadlow, Rn. 4-29.

Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155, 186 f.

430
431

433
434
435

437
438
439

441
442

46



1. Verhaltnis zum Sonderrecht

a) Ausgangspunkt

Das Fundament des gesetzlichen Kennzeichenschutzes bildete zunachst der aus dem Fall-
recht entwickelte und diesem daher auch in weiten Bereichen inhaltlich entsprechende TMA
1938.* Dementsprechend konnte das Fallrecht ohne weiteres zur Auslegung des Gesetzes
herangezogen werden. Der den TMA 1938 ablésende TMA 1994 dient dagegen im Wesentli-
chen der Umsetzung der MRRL. Dem Anwendungsbereich der Richtlinie entsprechend be-
schrankt sich sein Schutz jedoch auf eingetragene Marken. Nicht eingetragene Marken sind
somit Uiberhaupt nicht spezialgesetzlich geschiitzt. Hier kommt von vornherein nur ein Riick-
griff auf das Fallrecht in Betracht. Wertungen der MRRL drohen in diesem Bereich also nicht
unterlaufen zu werden.

b) Markenrecht

Nach Sec. 2 (2) TMA 1994 lasst der TMA 1994 das zum passing off entwickelte Recht unbe-
rahrt. Eine derartige Konkurrenznorm befreit den Rechtsanwender jedoch nicht davon, im
Einzelfall genau zu priifen, an welcher Stelle das Spezialgesetz bewusst Freirdume schafft,
die auch bei Anwendung anderer Rechtsbehelfe zu respektieren sind. Die Norm schlief3t nur
eine absolute Sperrwirkung aus, gestattet es jedoch, die Wertungen des Markenrechts bei
der Ausgestaltung des passing off-Schutzes zu bericksichtigen. An einer eindeutigen Ab-
grenzung zu markenrechtlichen Anspriichen fehlt es bislang jedenfalls.*** Obwohl| zwischen
einer misrepresentation**® und einer likelihood of confusion**® durchaus Parallelen bestehen,
greift die Rechtsprechung nur selten ausdriicklich auf Grundsatze zurlick, die sich in einer zur
anderen Rechtsmaterie ergangenen Entscheidungen befinden.*”” In der Praxis werden Kla-
gen hiufig gleichzeitig auf eine Markenrechtsverletzung und auf passing off gestiitzt.**® Bei
der Beurteilung des passing off ist darauf zu achten, dass kein Widerspruch zu den Wertun-
gen des Sonderrechts entsteht. Hat dieses einen Schutz abschlieRend verweigert, darf das
Ergebnis nicht Gber das Fallrecht konterkariert werden.

2. Prajudizien

Wesentliche Grundsatzfragen des passing off sind von den englischen Gerichten bereits En-
de des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts geklart worden.** Ein paar Grundsatzentscheidun-
gen des House of Lords sollen erste dogmatische Aufklarung Gber das passing off vermitteln.

Auch die Verwendung einer an sich der Wahrheit entsprechenden Bezeichnung vermag den
Tatbestand des passing off zu begrinden. In Reddaway v. Banham®® war der Klager durch
den Verkauf von Giirtelstoffen unter dem Namen camel-hair belting bekannt geworden.
Auch der Beklagte vertrieb aus echtem Kamelhaar gefertigte Glirtelstoffe unter dieser Be-
zeichnung. Der Court of Appeal war der Auffassung, niemand kénne im Geschéaftsleben da-

3 Beater, S. 193.

Henning-Bodewig, GRUR Int. 2010, 273, 280.

Tatbestandsvoraussetzung des passing off.

Tatbestandsvoraussetzung von Sec. 10 (2) (a) TMA 1994.

Mountstephens, S. 41 mit Verweis auf Beaumatic v. Mitchell [2000] FSR 267, 280, wo Justice Neuberger aber
zugleich betonte, bei der Auslegung des Markenrechts diirfe nur mit groRer Zuriickhaltung auf die Grundsatze
des passing off zurlickgegriffen werden.

*® Mountstephens, S. 41; 2.B. L’Oreal v. Bellure [2008] ETMR 1 (CA); United Biscuits v. Asda [1997] RPC 513.
Ausflhrlich Beater, S. 204 ff.; Wadlow, Rn. 1-24 ff.

Reddaway v. Banham [1895] 1 QB 286 (CA); [1896] AC 199 (HL).
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ran gehindert werden, die Wahrheit zu sagen.** Dem hielt das House of Lords entgegen, der

Begriff camel-hair belting sei nach dem Wortsinn zwar bloR3 eine Beschaffenheitsangabe, er
habe im Laufe der Zeit jedoch eine Zweitbedeutung erhalten. *>* Der Kaufer eines als camel-
hair belting ausgewiesenen Produkts wolle die Produkte des Kldagers erwerben. Diese zweite
Bedeutung dirfe nicht unberiicksichtigt bleiben. Allgemeingebrauchliche Begriffe dirften
zwar auch weiterhin frei verwendet werden, solange damit keine Tauschung verbunden
sei.”? Begreife der Verkehr eine Beschaffenheitsangabe als reinen Herstellerhinweis, diirften
Konkurrenten unter dem Deckmantel der reinen Produktbeschreibung diesen Begriff jedoch

nicht ohne weiteres verwenden.**

In Birmingham Vinegar v. Powell"® hatte sich eine Fantasiebezeichnung zu einem Her-
kunftshinweis entwickelt. Nachdem der Klager tGber 30 Jahre unter der Bezeichnung Yorkshi-
re Relish eine nach Geheimrezept hergestellte Sauce verkauft hatte, brachte der Beklagte
unter demselben Namen ein dhnliches Produkt auf den Markt. Gegen den Vorwurf des pas-
sing off verteidigte er sich mit dem Argument, der Verkehr ordne den Begriff Yorkshire Relish
zwar einem bestimmten Produkt, nicht aber einem konkreten Hersteller zu. Das House of
Lords erachtete es demgegeniiber als unerheblich, ob sich der Verbraucher liberhaupt Ge-
danken iiber den Hersteller mache.*® Entscheidend sei allein, dass er ein ihm bereits be-
kanntes Produkt erwerben wolle. Da die Sauce des Klagers jedoch auf einer geheimen Re-
zeptur basiere, handele es sich um unterschiedliche Produkte. Die Sauce des Beklagten sei
aufgrund von divergierender chemischer Zusammensetzung, Geschmack und Geruch kein
Yorkshire Relish.

Auch wenn passing off tberhaupt nicht Gegenstand der Auseinandersetzung IRC v. Muller*’
gewesen ist,*® ergriff Lord Macnaghten die Gelegenheit, umfassend zum Begriff goodwill
Stellung zu nehmen. **° Er erkannte, dass es leichter ist, goodwill zu beschreiben als exakt zu
definieren. Letztlich geht es um die Vorteile und Chancen eines guten Namens, guter Repu-
tation und von Geschaftsverbindungen — um all das, was Kundschaft anlockt. Es handelt sich
um den Faktor, der ein alteingesessenes Unternehmen von anderen unterscheidbar macht.

Seit Spalding v. Gamage460 ist goodwill, nachdem seine Rechtsnatur lange Zeit streitig gewe-
sen ist, endglltig als vermogenswertes Recht anerkannt.*** Des Weiteren ist die misre-
presentation nicht mehr auf falsche Herkunftsangaben beschrankt. Die Klagerin hatte unter
der Bezeichnung Orb geklebte FuBballe vertrieben. Aufgrund von Qualitatsmangeln sah sie
sich bald dazu veranlasst, diese vom Markt zu nehmen. Spater brachte sie gendhte FuBballe

! Reddaway v. Banham [1895] 1 QB 286, 290 ff. per Lord Esher (CA).

*2 peddaway v. Banham [1896] AC 199, 212 f. per Lord Herschell (HL).

*3 Reddaway v. Banham [1896] AC 199, 215 per Lord Herschell (HL).

** Reddaway v. Banham [1896] AC 199, 218 f. per Lord Macnaghten (HL).

3 Birmingham Vinegar v. Powell [1897] AC 710 (HL).

Birmingham Vinegar v. Powell [1897] AC 710, 713 f. per Lord Halsbury (HL).

IRCv. Muller [1901] AC 217 (HL).

Fraglich war, ob der Verkauf eines in Deutschland ansdssigen Unternehmens (einschlieRlich des goodwill) an
ein englisches Unternehmen in den Anwendungsbereich des englischen Steuerrechts fallt.

% IRC v. Muller [1901] AC 217, 223 f. (HL): “What is goodwill? It is a thing very easy to describe, very difficult to
define. It is the benefit and the advantage of the good name, reputation, and connection of a business. It is the
attractive force which brings in custom. It is the one thing which distinguishes an old established business at its
first start.”

*0 spalding v. Gamage [1915] RPC 273 (HL).

Spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL); Wadlow, Rn. 3-10.
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unter dem Namen Improved Sewn Orb heraus. Die Altbestdande wurden als Gummiabfélle an
die Beklagte verkauft, die sie daraufhin aber erneut als Orb-FulRballe in den Handel brachte.
Die Beklagte gab also nicht ihre Produkte als die der Klagerin aus, sondern verkaufte bloR
deren Ware. Dennoch gab das House of Lords der Klage statt, da niemand, der iber die Wa-
re eines bestimmten Herstellers verfiige, die eine bestimmte Qualitdt aufweisen oder einer
bestimmten Kategorie zuzuordnen sind, diese Ware als einer anderen Qualitat oder Katego-
rie zugehorig anbieten durfe.*** Den Kern des passing off macht also die misrepresentation
aus, die nicht auf falsche Herkunftsangaben beschrankt ist.

3. Weitere Entwicklungen

Die nachste grundlegende Verdanderung ereignete sich in den 1960er Jahren. In den von
Wadlow als Drinks Cases®®® bezeichneten Fillen wurde der passing off-Tatbestand auf den
Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen und Produktzusammensetzungen ausge-
dehnt. Augenscheinlich ging es dabei weniger um den Schutz des Wettbewerbers vor un-
rechtmaligem Konkurrentenverhalten als vielmehr um den Schutz des Verbrauchers vor
falschen Informationen.*®*

In Bollinger v. Costa Brava Wine*® wandte sich eine Vielzahl von Champagnerproduzenten
dagegen, dass in Spanien hergestellter bzw. aus spanischen Trauben gekelterter Wein als
Champagne bzw. Spanish Champagne ausgezeichnet wurde. Da nicht lber die betriebliche
Herkunft des Getranks getdauscht wurde, lag kein klassischer Fall des passing off vor. Justice
Danckwerts konstatierte jedoch, auch geographische Herkunftsbezeichnung seien dem
goodwill zuzurechnen und es sei nicht von Belang, dass dieser einer ganzen Personengruppe
und nicht nur einem Einzelnen gebiihre.*®® Ausdricklich bezeichnete er das beanstandete
Verhalten als unlauter und erklarte, dass dagegen rechtlicher Schutz gewahrt werden soll-
te.*®” Entscheidend sei, dass es sich bei den betreffenden Produkten eben nicht um Cham-
pagner handele, so dass es unaufrichtig sei, diese so zu bezeichnen.*®® Es sei zu befiirchten,
dass zahlreiche Verbraucher, die zwar keine Weinexperten sind, die aber von Zeit zu Zeit
einen Champagner, also den Wein mit dem herausragenden Ruf, zu kaufen beabsichtigen,
durch die Bezeichnung irregefiihrt werden.*®?

In Vine Products v. Mackenzie*”® begehrten die ihren Wein unter der Bezeichnung British
Sherry vertreibenden Klager die Feststellung, ihre Produkte auch kiinftig so benennen, ver-
treiben und bewerben zu dirfen. Dieser Forderung war ein Schriftwechsel vorangegangen,
dem zufolge die Beklagten — Spediteure von spanischem Sherry — verlangten, der Begriff
Sherry dirfe nur im Zusammenhang mit in Jerez gekelterten Trauben verwendet werden. Fiir
den Fall, dass die Kldger diesen Terminus auch weiterhin gebrauchten, wurden rechtliche
Schritte angedroht. Nachdem Justice Cross ausdricklich die Spanish Champagne-

162 Spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL): “(...) no one, who has in his hands the goods

of another of a particular class or quality, has a right to represent these goods to be the goods of that other of
a different quality or belonging to a different class.”

**3 Wadlow, Rn. 1-46.

Beater, S. 211.

Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262.

Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262, 284.

Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262, 284.

Bollinger v. Costa Brava Wine (No. 4) [1961] 1 WLR 277, 286.

Bollinger v. Costa Brava Wine (No. 4) [1961] 1 WLR 277, 291.

Vine Products v. Mackenzie [1967] FSR 402.
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Entscheidung als Weiterentwicklung des klassischen passing off-Tatbestands bestatigt hat-
te,*’? stellte er fest, grundsatzlich diirfe mit dem Begriff Sherry nur wahrhaftig aus Jerez
stammender Wein betitelt werden.*’? Da die Bezeichnung British Sherry jedoch jahrelang
unbeanstandet benutzt worden war, durften die Klager ihre Produkte auch weiterhin so

nennen.*”? Als Sherry durften diese Weine allerdings nicht ausgegeben werden.*”*

In John Walker v. Henry Ost*’® klagten Produzenten des aus schottischen Destillaten herge-
stellten, unter der Bezeichnung Scotch Whiskey auch nach Ecuador exportierten Blended
Whisky gegen den dortigen Vertrieb einer Malt-Whiskey-Zuckerrohrschnaps-Mischung unter
der Bezeichnung Scottish Archer. Justice Foster stellte fest, der Begriff Scotch Whiskey sei
den Einheimischen wohlbekannt und stehe fiir eine Mischung (blend) schottischer Whiskey-
destillate.*’® Die Etikettierung der Beklagten sei daher geeignet, insbesondere vom der engli-
schen Sprache nicht machtigen Teil der Bevolkerung verwechselt zu werden.*”” Ausdriicklich
bestdtigte er in diesem Zusammenhang die Spanish Champagne- sowie die Sherry-
Entscheidung.478

In Bulmer v. Bollinger*”® ging es den Klagern darum, ihren Apfelwein auch kiinftig als Cham-
pagne Cider bzw. Champagne Perry auszeichnen zu dirfen. Die beklagten Champagnerpro-
duzenten erhoben dagegen nicht nur Widerklage, sondern ersuchten dariiber hinaus eine
einstweilige Verfligung, die es den Kldgern untersagte, weiterhin das ,,Champagner Image”
(z.B. Verwendung der Begriffe cuve close oder French, Angebot von gratis Champagnergla-
sern, Gebrauch einer bestimmten Flaschenform) zu verwerten. Auch wenn Justice Whitford
hierzu aus Mangel an Beweisen nicht bereit war, bemerkte er, dass er ein anderes Ergebnis
im Hauptsacheverfahren nicht als aussichtslos erachte.**

In Erven Warnink v. Townend*®* (sog. Advocaat-Fall) wandte sich der hollindische Hersteller
eines unter der Bezeichnung Advocaat vertriebenen Eierlikérs gegen den Verkauf eines in
England als Egg Flip bekannten Getradnks, das im Gegensatz zu Eierlikdr nicht aus Eiern, Zu-
cker und Weinbrand, sondern aus getrockneten Eiern und zyprischem Siidwein gefertigt
wurde unter der Aufschrift Keeling’s Old English Advocaat. Die Spanish Champagne-
Entscheidung bestéitigend482 hielt es das House of Lords tbereinstimmend fiir unbeachtlich,
dass der Begriff Advocaat nicht fiir eine geographische Herkunftsangabe, sondern eine Pro-
duktzusammensetzung stehe.” Entscheidend sei allein, dass das Produkt unter dieser Be-
zeichnung eine bestimmte Wertschatzung erworben habe. Das Gericht bekraftigte ferner,

** \line Products v. Mackenzie [1967] FSR 402, 427: “If | may say so without impertinence | agree entirely with

the decision in the Spanish Champagne case — but as | see it it uncovered a piece of common law or equity
which had till then escaped notice (...) In truth the decision went beyond the well trodden paths of passing off
into the unmapped area of 'unfair trading' or 'unlawful competition'.”

*2 \line Products v. Mackenzie [1967] FSR 402, 427 f.

Vine Products v. Mackenzie [1967] FSR 402, 430.

Vine Products v. Mackenzie [1967] FSR 402, 431.

John Walker v. Henry Ost [1970] 1 WLR 917.

John Walker v. Henry Ost [1970] 1 WLR 917, 925.

John Walker v. Henry Ost [1970] 1 WLR 917, 927.

John Walker v. Henry Ost [1970] 1 WLR 917, 930.

Bulmer v. Bollinger [1972] FSR 119.

Bulmer v. Bollinger [1972] FSR 119, 120.

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31 (HL).

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 95 per Lord Diplock (HL).

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 96 per Lord Diplock; 104 per Lord Fraser (HL).
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goodwill kénne auch einer ganzen Personengruppe zustehen.*** Lord Diplock bemerkte, pas-
sing off sei zu Zeiten entwickelt worden, in denen es fir Leisetreterei keinen Platz gegeben
habe. Werbung sei keine eidesstattliche Versicherung, weswegen sie nur geringen rechtli-
chen Restriktionen unterliege.485 Im Interesse der Verbraucher habe der Gesetzgeber nun
aber damit begonnen, strengere MaRstdbe an die kaufmannische Ehrlichkeit zu stellen.*®
Diese Entwicklung dirfe bei der Frage, ob das Fallrecht ausgedehnt oder weiterhin zurick-
haltend angewendet werden sollte, nicht unberiicksichtigt bleiben.

In Taittinger v. Allbev*® erachtete der Court of Appeal den Verkauf eines alkoholfreien
Fruchtgetranks unter der Bezeichnung Elderflower Champagne als passing off. Der einfache,
weltfremde, an die ndchste Familienfeier denkende Mann, der wisse, dass Champagner zu
solchen Anldssen kredenzt werde, konnte beim Anblick einer als Elderflower Champagne
ausgezeichneten Flasche davon ausgehen, es handele sich um echten Champagner. **® Dieser
einfache Mann, dem die Champagner Preise nicht geldufig sind, werde davon ausgehen, er
habe einen Champagner fiir 2.45 Pfund Sterling gefunden. Der Schaden bestehe in der Ver-
wischung und Aushdhlung der gegenwartig mit dem Begriff Champagner verbundenen Ein-
zigartigkeit.*®® Dadurch drohe der exklusive Ruf der Champagnermanufakturen entwertet zu
werden.

4. Tatbestandsvoraussetzungen

Ob passing off vorliegt, wird haufig anhand der von Lord Diplock490 und Lord Fraser™®* in Ad-
vocaat aufgestellten Definitionen Gberpriift.**? Sind deren Bedingungen erfiillt, bedeutet das
jedoch nicht automatisch, dass dem Klager tatsachlich Schutz zugesprochen wird, sie haben
lediglich Indizwirkung.493 Wahrend Lord Diplock eine eher allgemein gehaltene Beschreibung
lieferte, konkretisierte Lord Fraser demgegeniber den betreffenden Streitfall.*** Insgesamt

*® Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 95 per Lord Diplock (HL).

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 93 f. per Lord Diplock (HL).

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 94 per Lord Diplock (HL).

Taittinger v. Allbev [1993] FSR 641 (CA).

8 Taittinger v. Allbev [1993] FSR 641, 654 (CA).

489 Taittinger v. Allbev [1993] FSR 641, 669 per Lord Justice Peter Gibson, 674 per Lord Justice Mann, 678 per Sir
Thomas Bingham, MR (CA). Zu beachten ist dabei, dass der Verlust der Einzigartigkeit einzig bei der Priifung des
Schadens von Belang ist. Eine eigenstandige Klage kann hierauf nicht gestiitzt werden. Darauf verweisen auch
Horton/Robertson, [1995] EIPR 568, 570.

*° Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 93 (HL): “(1) a misrepresentation, (2) made by a trader in the
course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him,
(4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably
foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom
the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so.”

1 Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 105 f. (HL): “(1) that his business consists of, or includes, selling in
England a class of goods to which the particular trade name applies; (2) that the class of goods is clearly de-
fined, and that in the minds of the public, or a section of the public, in England, the trade name distinguishes
that class from other similar goods; (3) that because of the reputation of the goods, there is goodwill attached
to the name; (4) that he, the plaintiff, as a member of the class of those who sell the goods, is the owner of
goodwill in England which is of substantial value; (5) that he has suffered, or is really likely to suffer, substantial
damage to his property in the goodwill by reason of the defendants selling goods which are falsely described by
the trade name to which the goodwill is attached.”

927 B. L'Oréal v. Bellure (2008) ETMR 1, 41 per Lord Justice Jacob (CA); Harrods v. Harrodian School [1996] RPC
697, 710 per Lord Justice Millett (CA); Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155, 184.

3 Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 93 per Lord Diplock (HL).

Wadlow, Rn. 1-13.
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sind die unterschiedlich weit gefassten Formulierungen kumulativ zu verstehen.**> Da die
Gerichte in der Folge jedoch die Uberlegenheit einfacherer, ilterer Definitionen ganz offen
eingeraumt haben,*® wird auch hier im Weiteren der klassische Dreiklang aus goodwill, mis-
representation und damage zugrunde gelegt.

a) Goodwill
Flir einen passing off-Anspruch bedarf es zunachst eines goodwill.

aa) Schutzobjekt

Der in einer Marke, einer Unternehmensbezeichnung, einer Produktaufmachung oder einer
Werbung verkdrperte goodwill ist das Schutzobjekt des passing off. *°’ Es geht dabei um die
Vorteile und Chancen eines guten Namens, guter Reputation und von Geschéftsverbindun-
gen — um all das, was Kundschaft anlockt.*® In seiner urspriinglichen Form schitzt passing
off neben der einem Zeichen von einem maRgeblichen Teil der angesprochenen Verkehrs-
kreise zugesprochenen herkunftsidentifizierenden Bedeutung®® auch mit diesem verknupfte
Gute- und Qualitatsvorstellungen.”® Dariiber hinaus ist es Wettbewerbern untersagt, geo-
graphische Herkunftsangaben oder Produktbezeichnungen, mit denen der Verkehr bestimm-
te Vorstellungen verbindet, fir Produkte zu verwenden, die diesen nicht entsprechen.501
Schutzobijekt ist stets der Bedeutungsgehalt des betreffenden Zeichens.”®

bb) Entstehung

Grundvoraussetzung fur das Entstehen von goodwill ist Unterscheidungskraft (distinctiven-
ess), die sich in der Verkehrsauffassung zu einem guten Ruf (reputation), der durch inlandi-
sche Geschaftstatigkeit erworben wird,”® verfestigt haben muss.>® Das Zeichen muss also
eine Verkehrsgeltung erlangen.505 Der zum Aufbau von goodwill notwendige Zeitraum ist
stets eine Frage des konkreten Einzelfalls. Auch vor der tatsachlichen Markteinfihrung eines
Produkts mittels Werbung geschaffener goodwill ist schutzw[]rdig.506 Auch im Hinblick auf
den erforderlichen Grad an Verkehrsgeltung bestehen keine allgemeingdltigen MaRstabe.>"’
Hier kommt es weniger auf anhand von Gutachten und Befragungen ermittelte Prozentzah-
len, als vielmehr die Uberzeugung des jeweiligen Gerichts an.>® Je groRer jedenfalls die
Gruppe der Anspruchsteller ist, desto hohere Anforderungen werden an die Verkehrsgeltung

% cornish/Llewelyn, Rn. 17-06 Fn. 17 m.w.Nachw.

Vgl. etwa Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer [1991] RPC 351, 368 per Lord Justice Nourse
(CA): “Although those speeches are of the highest authority, it has been my experience, and it is now my re-
spectful opinion, that they do not give the same degree of assistance in analysis and decision as the classical
trinity of (1) a reputation (or goodwill) acquired by the plaintiff in his goods, name, mark, etc., (2) a misrepre-
sentation by the defendant leading to confusion (or deception), causing (3) damage to the plaintiff.”

*7 Spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL).

IRCv. Muller [1901] AC 217, 223 f. per Lord Macnaghten (HL).

Vgl. Birmingham Vinegar v. Powell [1897] AC 710 oder Reddaway v. Banham [1896] AC 199 (HL).

Spalding v. Gamage [1915] RPC 273 (HL).

S. dazu die Drinks-Cases.

Mountstephens, S. 48.

Anheuser-Busch v. Budejovicky Budvar [1984] FSR 413, 468 per Lord Justice Oliver (CA); Alain Bernadin v.
Pavilion Properties [1967] FSR 341, 350.

% HEC Bank v. Midland Bank [2000] FSR 176, 183. Wahrend goodwill das vermogenswerte Recht des Unter-
nehmers beschreibt, ist unter reputation die tatsachliche Bekanntheit zu verstehen, Wadlow, Rn. 3-6.

205 Beater, S. 243; Mertens, S. 44; Mountstephens, S. 49.

BBCv. Talbot Motor [1981] FSR 228; Kroher, GRUR Int. 1982, 92, 99 f.

Beater, S. 243; Mertens, S. 44; Mountstephens, S. 51.

Beater, S. 245; Mountstephens, S. 51.
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gestellt.”® Des Weiteren scheint es eine Wechselwirkung zwischen dem fiir den goodwill-

Erwerb notwendigen Bekanntheitsgrad und der origindren Unterscheidungskraft des betref-
fenden Zeichens zu geben, wonach dieser mit Abnahme der originaren Unterscheidungskraft
steigt und umgekehrt.510 Als originar unterscheidungskraftig gelten Zeichen, deren Verwen-
dung zufallig erscheint, weil sie in keinerlei Beziehung zu der mit ihnen gekennzeichneten
Ware oder Dienstleistung stehen (fancy names).”** Davon abzugrenzen sind beschreibende
Angaben, Gattungsbezeichnungen sowie als freihaltebediirftig erachtete Zeichen.”*? Aller-
dings vermag sich auch ein beschreibender Name zu einem speziellen Herkunftshinweis zu
entwickeln, wahrend aus einer Fantasiebezeichnung eine Gattungsbezeichnung werden
kann.”*® Es genligt bereits eine ortlich beschrankte Verkehrsgeltung.>* Unter besonderen
Umstdnden ist der Inhaber des goodwill auch in einem solchen Fall berechtigt, die Benut-
zung seines Zeichens Uber diese Grenze hinaus zu verbieten.®

Insgesamt ist zu beobachten, dass sich der Aufbau des fiir einen Schutz gegen passing off
erforderlichen goodwill regelmaRig als duBerst zeit- und kostenintensiv erweist.>'® Zwar
wurde es in BBC v. Talbot Motor’" als ausreichend erachtet, dass die Bezeichnung CARFAX
etwa drei Jahre lang (intensiv) fir ein Verkehrsinformationssystem vermarktet worden war.
Auch der Name Dawnay Day war in Dawnay Day v. Cantor Fitzgerald International weniger
als funf Jahre verwendet worden.’*® Diese vermeintlich kurzen Perioden relativieren sich
jedoch angesichts der geringen Nutzungsdauer von Verpackungen sog. Fast Moving Consu-
mer Goods (FMCG).>*® Gewdhnlichen FMCG ohne langjahrige Traditionsgeschichte wird
demzufolge wohl nur selten der fiir einen passing off-Anspruch erforderliche goodwill zuge-
sprochen werden.>?°

> Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 95 (HL) per Lord Diplock.

Beater, Nachahmen im Wettbewerb, S. 245; Mountstephens, S. 52 unter Verweis auf Reddaway v. Banham
[1896] AC 199, 210 per Lord Hershell (HL).

> Anschaulich McCain International v. Country Fair Foods (1981) RPC 69 (CA).

Mountstephens, S. 53.

Vgl. Linoleum Manufacturing v. Nairn [1877-88] LR 7 ChD 834, 836. Nachdem das Patent fiir den Bodenbelag
namens linoleum abgelaufen war, begannen andere Unternehmer Bodenbeldge unter dieser Bezeichnung zu
vertreiben. Justice Fry wies die Klage zurlick unter Verweis darauf, der Verkehr fasse den Begriff linoleum mitt-
lerweile als Gattungsbezeichnung auf.

>14 Mertens, S. 46; Mountstephens, S. 54; Wadlow, Rn. 3-84.

Menswear v. Chelsea Girl (No. 1) [1987] RPC 189, 202 per Lord Justice Slade (CA).

So war etwa im JIF-Fall (Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 347 (HL)) die zitronenformige Produkt-
verpackung schon mehr als 30 Jahre, die Verpackung des Penguin-Kekses aus Penguin v. Puffin (United Biscuits
v. Asda [1997] RPC 513, 518 f.) etwa 20 Jahre auf dem Markt gewesen. In Reddaway v. Banham ([1896] AC 199,
200 (HL)) war das nachgeahmte Produkt mehr als 10 Jahre unter der Bezeichnung Camel Hair Belting vertrie-
ben worden. Der Begriff Halifax war in Provident Financial v. Halifax Building Society ([1994] FSR 81, 95) 25
Jahre lang unter hohem Kostenaufwand vermarktet worden.

> BBC v. Talbot Motor [1981] FSR 228, 233 f.

Dawnay Day v. Cantor Fitzgerald International [2000] RPC 669, 693 (CA).

Darunter versteht man von den Verbrauchern besonders haufig gekaufte Produkte. Dazu zdhlen in erster
Linie Konsumgtter des taglichen Bedarfs, wie Nahrungsmittel, Kérperpflegeprodukte oder Reinigungsmittel.

>0 Wieczorek, S. 37. Der Zeitraum von drei Wochen, der in Stannard v. Reay ([1967] RPC 140) fur den Aufbau
von goodwill in den Namen MR. CHIPPY fir einen auf der Isle of Man agierenden mobilen Fish & Chips-Imbiss
als ausreichend erachtet wurde, erscheint auergewdhnlich kurz und ist daher als Ausnahmefall zu erachten.
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b) Misrepresentation (Irrefiihrungsgefahr)

Nachste Voraussetzung eines passing off-Anspruchs ist eine misrepresentation. Da der Tat-
bestand keine tatsachliche Irrefliihrung verlangt, bezeichnet misrepresentation eine Irrefiih-
rungsgefahr.”?!

aa) Grundsatz

Eine misrepresentation setzt ein Verhalten voraus, das geeignet ist, die Offentlichkeit auf
relevante Weise in die Irre zu fihren.?? Sofern nicht die Gefahr besteht, dass die angespro-
chenen Verkehrskreise getdauscht werden kdnnten, liegt keine misrepresentation vor. Daher
lehnte der Court of Appeal in Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer passing
off ab im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs Genuine Parma Ham fir einen Schinken,
der alle Anforderungen des italienischen Rechts erfiillte, ausgenommen der Tatsache, dass
dieses den Verkauf von in Scheiben geschnittener Ware nur gestattete, sofern das Schneiden
vor den Augen des Kiufers erfolgte.”®® Insgesamt lassen sich alle denkbaren Tduschungs-
moglichkeiten weder abschlieRend noch abstrakt bestimmen.”** Letztendlich kommt es da-
rauf an, ob Fehlvorstellungen (iber die betriebliche Herkunft, die Qualitdt, den geographi-
schen Ursprung oder die Zusammensetzung eines Produkts hervorgerufen werden.

bb) Beurteilung der misrepresentation

Ob eine misrepresentation vorliegt, beurteilt sich anhand aller Umstande des konkreten Ein-
zelfalls, wobei der origindren Unterscheidungskraft und der Ahnlichkeit der einander gegen-
iiberstehenden Zeichen besondere Bedeutung beigemessen wird.”* Je groRer die originare
Unterscheidungskraft des Zeichens ist, desto eher werden die Gerichte den Gebrauch des
Zeichens auch auBerhalb des Warenshnlichkeitsbereichs als irrefiihrend erachten.” Bei der
Beurteilung der Zeichendhnlichkeit kommt es nicht maligeblich auf deren unmittelbare Ge-
genuberstellung an. Entscheidend ist vielmehr, ob bei getrennter Betrachtung die Gefahr
einer Irrefiihrung besteht.?’ Stets werden die Zeichen dabei als Ganzes betrachtet.>*® Ist ein
Zeichen glatt beschreibend, geniigen bereits kleine Abweichungen zur Aufhebung der misre-
presentation.>*

(1) Produktverpackungen

Bei der Ermittlung eines an einer Produktverpackung bestehenden goodwill stellt die engli-
sche Rechtsprechung auf den Gesamteindruck ab, wobei handelsiibliche und sonstige nicht
unterscheidungskriftige Gestaltungsmerkmale unbeachtet bleiben.”* Es gilt dabei ein ver-
haltnismaRig strenger MaRstab. Erforderlich ist neben einem hohen Bekanntheitsgrad in-

>t Mountstephens, S. 59.

Bently/Sherman, S. 746.

Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer [1991] RPC 351, 370 f. per Lord Justice Nourse (CA).
Spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL): “It would, however, be impossible to enu-
merate or classify all the possible ways in which a man may make the false representation relied upon.”

3% Ausfiihrlich Bently/Sherman, S. 760 ff.

Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155, 187 f. per Justice Falconer. Hier hatte sich der Kinder-
spielzeughersteller Lego erfolgreich gegen ein Bewasserungsgerate unter der Marke LEGO produzierendes
Unternehmen gewandt.

>?7 Bently/Sherman, S. 761.

Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 423 per Lord Jauncey (HL). Aufgrund der lbereinstimmenden
Produktform ging das Gericht trotz unterschiedlicher Etikettierung von passing off aus, da die Etiketten nur
einen kleinen Teil der Produktaufmachung ausmachten, den die Verbraucher nur wenig beachten wiirden.

329 Mountstephens, S. 64.

Wadlow, Rn. 8-123 f.
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nerhalb der angesprochenen Verkehrskreise auch eine vergleichsweise lange exklusive Be-
nutzung des Zeichens durch den Kliger.”3!

Schwierigkeiten bereitet oftmals auBerdem der Nachweis der misrepresentation, da die Ge-
richte grundsatzlich davon ausgehen, dass der Verkehr starker auf die Etikettierung als auf
die Produktverpackung achtet.”®? Etwas anderes gilt dann, wenn sich dieser nachweislich
nicht an derartigen Schildern orientiert.”* Insgesamt wird Produktverpackungen nur unter
strengen Voraussetzungen ein passing off-Schutz gewéihrt.Sa'4

In Imperial Group v. Philip Morris (sog. JPS-Fall)®* hatte der Kldager viele Jahre lang duBerst
erfolgreich John Player Special (JPS)-Zigaretten in einer schwarzen Schachtel mit goldenem
JPS-Monogramm vertrieben. Gleichzeitig existierten auf dem Zigarettenmarkt auch andere
in schwarzer Farbe gehaltene Verpackungen mit goldenem Schriftzug, deren Absatzzahlen
im Vergleich zu den JPS-Zigaretten jedoch unerheblich waren. Im Januar 1984 brachte die
Beklagte eine neue Zigarettenmarke namens Raffles auf den Markt, die ebenfalls in einer
schwarzen Packung mit goldener Schrift verkauft wurde. Die auf passing off gestiitzte Klage
wurde damit begriindet, die dhnliche Produktverpackung verleite den Verbraucher dazu zu
glauben, es handele sich bei den Raffles-Zigaretten um JPS-Zigaretten. Die Klagerin berief
sich auf Umfragen, wonach eine starke gedankliche Verkniipfung zwischen der Farbkombina-
tion schwarz/gold sowie den JPS-Zigaretten bestehe. Aufgrund der Farbgebung gehe ein be-
achtlicher Teil des Verkehrs davon aus, Raffles-Zigaretten stammten aus derselben Produkti-
onsstatte wie JPS-Zigaretten. Das die Art und Weise der Umfragedurchfiihrung kritisierende
Gericht>® war demgegeniiber der Auffassung, niemand, der Raffles-Zigaretten sehe oder
kaufe, halte diese fiir JPS-Zigaretten.”®’ Auf dem Zigarettenmarkt gebe es zahlreiche Marken
mit schwarz/goldener Verpackung und der Klagerin sei es nicht gelungen nachzuweisen, dass
gerade diese Art der Verpackungsgestaltung ihre Ware von anderen unterscheidbar ma-
che.®® Der Nachweis hoher Absatzzahlen reiche allein nicht aus.

In Reckitt & Colman v. Borden (sog. Jif-Fall)>*° prozessierten die Hersteller von Zitronensaft-
konzentraten. Seit 1956 hatte die Kldgerin ihr Produkt in gelben, groRenmaRig der echten
Frucht entsprechenden Plastikzitronen unter der Bezeichnung JIF verkauft. Die Einzigartig-
keit ihrer Produktverpackung hatte sie sich dadurch bewahrt, dass Konkurrenten, die ahnli-
che Gestaltungen verwendeten, entweder aufgekauft oder rechtlich am weiteren Gebrauch
gehindert worden waren. Unter der Marke Realemon vertrieb die Beklagte gleichfalls kon-
servierten Zitronensaft. Gegen das Vorhaben der Beklagten ihre Ware kiinftig auch in zitro-
nenférmigen Behaltnissen, die sich von denen der Klagerin freilich nicht nur in Gr6Re und
Form unterschieden, sondern auch mit einem auf die Produktherkunft hinweisenden Etikett
versehen waren, zu vertreiben, stiitzte sich die Klagerin erfolgreich auf passing off. Ganz
klassisch definierte Lord Oliver passing off dabei als das Verbot, die eigene Ware als die ei-

>3 Mountstephens, S. 94.

Wadlow, Rn. 8-124 unter Verweis auf Schweppes v. Gibbens [1905] RPC 601 (HL).
Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 423 f. per Lord Jauncey (HL).
Wadlow, Rn. 8-122; Mountstephens, S. 93 f.

Imperial Group v. Philip Morris [1984] RPC 293.

Imperial Group v. Philip Morris [1984] RPC 293, 302 per Justice Whitford.
Imperial Group v. Philip Morris [1984] RPC 293, 296 per Justice Whitford.
Imperial Group v. Philip Morris [1984] RPC 293, 298 per Justice Whitford.

Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341 (HL).
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nes anderen auszugeben.>*® Die Form der JIF-Zitrone habe im Laufe von mehr als dreiRig

Jahren beachtlichen goodwill erworben. Die Produkte der Beklagte seien von der klageri-
schen Ware trotz Beifligung eines ReaLemon-Etiketts nicht hinreichend unterscheidbar ge-
macht worden. Realemon werde von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als Markenna-
me, sondern vielmehr beschreibend (,,echte Zitrone”) aufgefasst. Der JIF-Zitronenkaufer ori-
entiere sich nachweislich nicht an der Etikettierung, sondern einzig an der Produktform.”**
Die Verpackungsform habe eine Zweitbedeutung (secondary meaning) dergestalt erlangt,
dass zitronenférmige Plastikbehdlter nicht allgemein mit Zitronensaftkonzentrat, sondern
allein mit JIF-Zitronensaftkonzentrat in Verbindung gebracht werden. >*?

In Beecham Group v. Sainsbury (sog. Marmite-Fall)>*® hatte die Klagerin tGber viele Jahre hin-
weg Marmite-Hefeextrakt sowie Bovril-Rindfleischextrakt in zwiebelartigen Behaltnissen
vertrieben, die umfassend beworben worden waren. Nachdem die Beklagte ihr eigenes He-
fe- und Rindfleischextrakt lange Zeit in zylinderformigen GefdaRen verkauft hatte, plante sie,
diese gegen eine der klagerischen stark dhnelnde zwiebelférmige Verpackung auszuwech-
seln. Die Klagerin befiirchtete eine sukzessive Aushohlung ihres goodwill sowie einen
Schneeballeffekt, sollten Konkurrenten dazu tibergehen, zwiebelformige Behaltnisse fur ahn-
liche Produkte zu verwenden. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung wurde
jedoch mit der Begriindung abgelehnt, es sei nicht zu beflirchten, dass der Klagerin durch ein
Abwarten des Hauptsacheverfahrens ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstehen
konnte.

United Biscuits v. Burtons Biscuits (sog. Jaffa Cakes-Fall)>** betraf einander dhnelnde Keks-
verpackungen. Der Klager hatte fiir seine Produktverpackung ein dunkles Blau ausgewahlt.
Der in Kursivschrift gedruckte Begriff Jaffa Cakes nahm etwa zwei Drittel der Verpackung ein.
Auf der rechten Seite befand sich ein durchschnittener Jaffa Cake,”® dartber war eine Oran-
ge platziert. Links neben der Orange — oberhalb der Buchstaben es aus Cakes — war eine auf
den ersten Blick einem offiziellen Stempel dhnelnde Plakette mit dem Aufdruck Made with
real orange juice zu sehen. Auf der linken Seite — oberhalb von Jaffa — prangte das McVities-
Logo. Unterhalb von Jaffa Cakes waren in kleiner orangener Schrift die Worte 12 light spon-
ge cakes, with plain chocolate and a smashing orangey bit gedruckt. Fir die Begriffe Jaffa
Cakes und McVities waren weilse Buchstaben verwendet worden, wobei Jaffa Cakes durch
die Verwendung von Schattierungen (innen dunkelblau, auRen dunkelorange oder rot) be-
sonders hervorstach. Die Verpackung des Beklagten war dagegen orange. In einer der klage-
rischen sehr dhnlichen Kursivschrift waren die Worte Jaffa Cakes Uber die gesamte Verpa-
ckungsflache gedruckt, besonders hervorgehoben durch eine griine Schattierung. Fiir das
Burton-Logo waren griine Buchstaben auf weiRem Hintergrund gewahlt worden. In kleiner
gelber Schrift befand sich oberhalb von Jaffa Cakes der Hinweis Made with real orange juice.
Das es von Jaffa Cakes leicht Uberschneidend war auf der rechten Seite ein durchschnittener
Keks abgebildet. Im unteren Drittel der Verpackung waren sechs Orangen bzw. Orangen-
scheiben abgebildet. Entlang der Unterseite prangten die Worte 12 cakes - delicious -

> Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 406 (HL): “The law of passing off can be summarised in one

short general proposition — no man may pass off his goods as those of another.”

> Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 423 f. per Lord Jauncey (HL).

Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 414 per Lord Oliver (HL).

Beecham Group v. Sainsbury — unveroffentlicht, aber zusammengefasst in: Case Comment, [1987] EIPR D-
234.

*** United Biscuits v. Burtons Biscuits [1992] FSR 14.

Weicher, auf einer Seite mit Zartbitterkuvertire Giberzogener und Orangengelee gefillter Keks.
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chocolate - tangy orange - soft sponge. Zunachst arbeitete der Richter die zwischen den Ver-
packungen bestehenden Gemeinsamkeiten heraus: Name, VerpackungsgroRe und —form,
die Abbildung des durchschnittenen Jaffa Cakes und der Orange sowie die Verwendung wei-
RBer Buchstaben fiir Jaffa Cakes. Unterschiede machte er dagegen im Hinblick auf Farbgestal-
tung, Herstellerlogo bzw. —name und die McVities-Made from real orange juice-Plakette aus.
Bezeichnenderweise waren es gerade diese drei Merkmale, die der Klager in seiner Werbung
besonders herausstellt hatte. Da sich McVities jahrelang darum bemiiht hatte, seine Jaffa
Cakes anhand der blauen Farbe identifizierbar zu machen, waren die farblichen Unterschie-
de ganz besonders bedeutsam. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse statuierte der Richter, es
bestehe kein merkliches Risiko dahingehend, der durchschnittliche, umsichtige Verbraucher
werde aufgrund der Verpackung des Beklagten auf ein Produkt des Klagers schlieRen.>*®

In Scott v. Nice-Pak (sog. Babywipes-Fall)®*’ hatte der Klager damit begonnen, Babyreini-
gungsticher in rechteckigen blauen Behaltnissen, die auf Vorder- und Oberseite mit einer
Mutter/Kind-Abbildung sowie dem in GroRbuchstaben geschriebenen Namen BABY FRESH
bedruckt waren, zu vertreiben. Ublich waren auf dem Markt bis dahin zylinderférmige Ge-
hduse gewesen. Kurz darauf begann auch der Beklagte damit, seine Produkte in rechteckigen
blauen Verpackungen, auf denen sich neben einer Mutter/Kind-Abbildung der Begriff Baby
Wipes sowie diverse Markennamen befanden, zu verkaufen. Obwohl das Gericht Ahnlichkei-
ten zwischen den Verpackungen anerkannte, wurde der Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfliigung abgelehnt, da zum einen weder Verpackungsfarbe noch —form als einzigartig er-
achtete wurden,”*® und zum anderen aufgrund der deutlich andersartigen Etikettierung auch
keine misrepresentation vorlag.>*®

In United Biscuits v. Asda (auch bekannt als Penguin v. Puffin)>>° berief sich der Hersteller der
schokoladenumzogenen Penguin-Doppelkekse neben einer Markenrechtsverletzung auf pas-
sing off. Diese Kekse waren seit 1976 in roten Verpackungen, auf denen auf einem horizontal
verlaufenden gelben Streifen neben dem in schwarzen oder dunkelblauen GroRRbuchstaben
gedruckten Wort PENGUIN auch immer wenigstens ein Pinguin abgebildet war, vertrieben
worden. Umfassend war das Produkt mit dem Slogan P...P...P...Pick up a new more chocola-
tey McVitie’s Penguin beworben worden. Mitte der 90er Jahre beschloss die beklagte Su-
permarktkette ASDA, ihren eigenen schokoladenumzogenen Doppelkeks namens Take a
Break vom Markt zu nehmen. An dessen Stelle sollte eine neue Handelsmarke unter dem
Namen Puffin in direkte Konkurrenz zum Penguin-Keks treten. Auf deren roter Verpackung
waren in schwarzen GroRbuchstaben das Wort PUFFIN und ein cartoonartiges Abbild eines
Papageientauchers gedruckt. Ab September 1996 wurden die Puffin-Kekse in den Super-
marktregalen direkt neben die Penguin-Kekse platziert, wobei ausdriicklich auf deren niedri-
geren Preis hingewiesen wurde. Aus den von ASDA offen gelegten Dokumenten ergab sich,
dass die Ahnlichkeiten zwischen den Keksverpackungen beabsichtigt waren. Ein Unterneh-
mensvertreter von ASDA rechtfertigte dies damit, dass es der Konkurrenz erlaubt sein mis-
se, eine Anspielung auf das Produkt des Marktfiihrers zu machen. Im Fall des Penguin-Kekses

>* United Biscuits v. Burtons Biscuits [1992] FSR 14, 26 f. per Justice Vinelott.

Scott v. Nice-Pak [1989] 1 FSR 100 (CA).

Scott v. Nice-Pak [1989] 1 FSR 100, 106 per Lord Justice Fox (CA).

Scott v. Nice-Pak [1989] 1 FSR 100, 109 per Lord Justice Fox; 110 ff. per Sir Frederick Lawton (CA).
United Biscuits v. Asda [1997] RPC 513.
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sei daher in erster Linie an die Verwendung eines Meeresvogels gedacht worden.”! Bestarkt

durch zahlreiche Zeugenaussagen konstatierte der Richter, aufgrund der zwischen den Pro-
duktverpackungen bestehenden Ahnlichkeiten wiirde ein beachtlicher Teil der Verbraucher
davon ausgehen, Puffin- und Penguin-Kekse stammten von demselben Hersteller.>®? Eine
misrepresentation lag mithin vor und die passing off-Klage hatte Erfolg.553

(2) Produktform

Da die Gerichte bei der Beurteilung von Behaltnissen regelmallig hervorheben, nicht iber
einen passing off-Schutz fiir die Ware selbst zu entscheiden, besteht wenig Klarheit dartber,
ob die Produktform selbst schutzfahig ist.>>* Im Jif-Fall bezweifelte Lord Oliver dies zwar, lieR
die Frage mangels Entscheidungserheblichkeit letztlich jedoch offen.>>> Demgegentiiber be-
merkte Lord Jauncey, der Form einer Ware kénne nicht per se jeglicher Schutz versagt wer-
den.”®® Diese AuRerung begriiRte Justice Jacob zwar in Hodginson & Corby v. Wards Mobility
Service,’ wies dabei jedoch darauf hin, der Nachweis der passing off-
Tatbestandsvoraussetzungen gestalte sich bei Warenformen als besonders schwierig.558 Er-
forderlich sei der Nachweis, dass die Verbraucher das Produkt auch wegen der mit der Pro-
duktform verbundenen Herkunftsvorstellung kaufen.® Ein Schutz der Warenform scheint
danach nahezu ausgeschlossen zu sein, da es fraglich scheint, ob Gberhaupt nachgewiesen
werden kann, dass der Verkehr das Produkt gerade aufgrund der mit der Produktform ver-
bundenen Herkunftsvorstellung erwirbt.”®

(3) Farben

Ist die Verwendung einer Farbe auf einem bestimmten Warengebiet lblich, kommt sie von
vornherein nicht als Herkunftshinweis in Betracht.”’®* So bemerkte Justice Walton in Scott v.
Nice-Pak etwa, die Farbe Blau stehe fiir Frische und Sauberkeit, weswegen sie generell gerne
fur Babypflegeprodukte verwendet werde.”® Nichtsdestotrotz sind auch Farben und Farb-
kombinationen grundsatzlich dem passing off-Schutz zuganglich.”®® Dabei werden Farbkom-

> AuRerdem war der Puffin-Keks in Asda’s What’s New-Broschiire sowie im Internet mit dem Slogan

pagne jedoch umgehend gestoppt.

>>2 United Biscuits v. Asda [1997] RPC 513, 538 per Justice Walker.

Im Hinblick auf die Markenrechtsverletzung sei darauf verwiesen, dass die Klagerin Uber zahlreiche re-
gistrierte Marken verfligte, darunter die Wortmarken PENGUIN sowie P...P...P...Pick up a Penguin sowie Bild-
marken mit verschiedenen Pinguin-Abbildungen, die auf Verpackungen verwendet worden waren. Diese Abbil-
dungen differierten jedoch von den im Zeitpunkt der Auseinandersetzung auf den Schokoladenkeksen abge-
druckten Pinguinen (Mittlerweile ist eine entsprechende Bildmarke eingetragen worden.). Da die Bildmarken
schon Uber fiinf Jahre nicht benutzt worden waren, sind sie nach Sec. 46 (1) TMA 1994 wegen Verfalls gel6scht
worden. Die Benutzung des P...P...P...Pick up a Puffin-Slogans in der Werbebroschiire verletzte zwar die Wort-
marke P...P...P...Pick up a Penguin, mangels Wiederholungsgefahr folgte daraus jedoch keine Unterlassungsver-
fligung. Die Benutzung der Kennzeichnung PUFFIN verletzte die Wortmarke PENGUIN dagegen nicht.

>34 Mountstephens, S. 94.

Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 411 (HL).

Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 426 (HL).

Hodginson & Corby v. Wards Mobility Service [1994] 1 WLR 1564, 1572.

Hodginson & Corby v. Wards Mobility Service [1994] 1 WLR 1564, 1573 f.

Hodginson & Corby v. Wards Mobility Service [1994] 1 WLR 1564, 1574.

So auch Mountstephens, S. 95.

Wadlow, Rn. 8-156.

Scott v. Nice-Pak [1988] FSR 125, 128.

Vgl. Sodastream v. Thorn Cascade [1982] RPC 459 (CA) oder Hoffmann-la Roche v. D.D.S.A. [1969] FSR 410
(CA).
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binationen eher als unterscheidungskriftig erachtet als einzelne Farben.”® Verwendet ein

Hersteller verschiedene Farben fiir verschiedene Produkte derselben Warengattung, so ist
anzunehmen, dass der Verkehr anhand der Farbe eher auf Produkteigenschaften als auf die
Produktherkunft schlieRt.>®®

(4) Werbung

Auch fir eine WerbemalBnahme kommt passing-off-Schutz in Betracht, sofern sich die Ver-
kehrsvorstellung dergestalt entwickelt hat, dass ein Nachahmen dieser Werbung zu einer
Tauschung tber Qualitdt oder Herkunft des dahinter stehenden Produkts fiihren wiirde.”® In
Cadbury-Schweppes v. Pub Squash567 hatte der Getrankehersteller Cadbury-Schweppes ein
neuartiges Erfrischungsgetrank (lemon squash) unter der Bezeichnung Solo erfolgreich auf
den australischen Markt gebracht, fiir das er sehr kostenintensiv und aufwendig geworben
hatte. Sowohl die Produktaufmachung (australischen Biersorten dhnelndes Dosenetikett) als
auch die Werbethemen (einsamer, verwegener Sportler sowie Hinweis darauf, dass in den
Pubs friiher ein dhnliches Getrank ausgeschenkt worden war) zielten darauf ab, das Produkt
als besonders mannlich herauszustellen bzw. nostalgische Erinnerungen hervorzurufen. Die
Beklagte begann spater damit, ein geschmacksgleiches Getrank namens Pub Squash zu ver-
kaufen, wobei Produktverpackung und Werbung der Solo-Limonade stark angendhert waren.
Die in der Folgezeit starke UmsatzeinbuRen erleidende Kldgerin reichte vor dem Supreme
Court of New South Wales Klage wegen passing off und unfair trading ein. Ausdricklich stell-
te der Privy Council zwar klar, der passing off-Tatbestand sei nicht auf den Namensmiss-
brauch beschrankt, sondern auf samtliche beschreibende Merkmale wie Slogans, Radio-,
Fernseh- und Zeitungsreklame anwendbar, sofern diese Bestandteil des goodwill geworden
seien. Wohl um einer uneingeschrankten Anwendung der passing off-Klage auf nachahmen-
de Werbung vorzubeugen, schob Lord Scarman hinterher, Wettbewerb misse frei bleiben,
was dadurch sichergestellt werde, dass der Klager nachweisen miisse, ein immaterielles Ei-
gentumsrecht an der in der Werbung verwendeten Produktbeschreibung erworben zu ha-
ben; es ihm also gelungen sei, seinem Produkt einen vom Verkehr anerkannten, unterschei-
dungskraftigen Charakter zu geben.”®® Da die Produktverpackung von der Beklagten jedoch
hinreichend unterscheidbar gemacht worden war, war passing off mangels Verwechslungs-
gefahr abgelehnt worden.”® Die hinsichtlich der Werbekampagne beanstandeten Ahnlich-
keiten seien bei der Bewerbung eines Dosengetrdanks praktisch nicht vermeidbar. Ein Kon-
kurrent darf demzufolge also eine erfolgreiche, das andere Produkt kennzeichnende Wer-
bung tGbernehmen, sofern er Vorkehrungen trifft, die es ermdglichen, sein Produkt ausrei-
chend vom Original zu unterscheiden.?”° Solange er seine Produkte nicht als die des Konkur-

> Wadlow, Rn. 8-158.

John Wyeth & Brother v. M&A Pharmachem [1988] FSR 26, 31; Rizla v. Bryant & May [1986] RPC 389, 391;
Wadlow, Rn. 8-158.

*% Beater, S. 244.

Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429 (PC).

Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429, 490 f. (PC): “But competition must remain free; and
competition is safeguarded by the necessity for the plaintiff to prove that he has built up an 'intangible proper-
ty right' in the advertised descriptions of his product, or, in other words, that he has succeeded by such meth-
ods in giving his product a distinctive character accepted by the market. A defendant, however, does no wrong
by entering a market created by another and there competing with its creator. The line may be difficult to
draw; but, unless it is drawn, competition will be stifled.”

269 Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429, 491 per Lord Scarman (PC).

Beater, S. 219.
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renten ausgibt, ist es ihm gestattet, Vorteile aus den Werbeanstrengungen des anderen zu
ziehen.

c) Damage (Schaden oder Schadenswahrscheinlichkeit)

SchliefRlich setzt der passing off-Tatbestand einen Schaden bzw. bei Beantragung einer
einstweiligen Verfligung eine hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit voraus. Dessen
Nachweis bereitet in der Praxis nur selten Schwierigkeiten.”’* Hier hat die Rechtsprechung
verschiedenste Schadensposten anerkannt.>”?

aa) UmsatzeinbuBen (loss of sales)

Verwechseln die Verbraucher die Produkte des Beklagten mit denen des Klagers, kbnnen
diesem UmsatzeinbuRen entstehen.>’® RegelmiRig stehen die Parteien in solchen Fillen in
einem Wettbewerbsverhiltnis.”’* Die Gerichte gehen dann grundsatzlich schon bei Nachweis
von goodwill und einer misrepresentation vom Vorliegen eines Schadens oder einer Scha-
denswahrscheinlichkeit aus.>”

bb) Aligemeine Rufschadigung (damage to reputation)

Gerade in Situationen, in denen es an einem Wettbewerbsverhiltnis zwischen den Parteien
fehlt, kann ein Schaden darin bestehen, dass die misrepresentation negativen Einfluss auf
den guten Ruf des Klagers hat.>’® Zu denken ist dabei an Situationen, in denen der Beklagte
entweder selbst einen schlechten Ruf genieRt®’’ oder die Branche, in der er tatig ist, als an-
richig erachtet wird,”’® was dann der Verkehr mit dem Kldger in Verbindung bringt.

cc) Verwadsserung (dilution)

SchlieBlich ist auch die Verwasserung (dilution) einer Marke’’” oder einer geographischen
Herkunftsangabe580 als Schadensposten anerkannt worden. Dilution kommt in Fallen in Be-
tracht, in denen die Offentlichkeit entweder nicht der Gefahr einer Herkunftsverwechslung
ausgesetzt ist oder aber es unwahrscheinlich erscheint, dass der gute Ruf des Klagers ge-
schadigt werden kénnte.”® In Taittinger v. Allbev urteilte der Court of Appeal, ein Schaden
bestehe in der Verwischung oder Aushdhlung der gegenwartig mit dem Begriff Champagner
verbundenen Einmaligkeit und Exklusivitat.”®? Dadurch drohe der einzigartige Ruf der Cham-
pagnermanufakturen entwertet zu werden. Die Anerkennung dieses Schadenspostens ist in
der Literatur stark kritisiert worden, da der passing off-Anspruch auf diese Weise zu einem

579

371 Ohly, Richterrecht, S. 28.

Ausfuhrlich dazu Bently/Sherman, S. 768 ff.; Wadlow, Rn. 4-25 ff;

Z.B. Birmingham Vinegar v. Powell [1897] AC 710 (HL); Reddaway v. Banham [1896] AC 199 (HL).
Bently/Sherman, S. 768; Wadlow, Rn. 4-25.

Mertens, S. 181; Mountstephens, S. 65.

Ewin v. Buttercup-Margarine [1917] 2 Ch 1, 13 f. (CA) per Lord Justice Warrington; Bently/Sherman, S. 770;
Wadlow, Rn. 4-29.

>77 Sony v. Saray Electronics [1983] FSR 302 (CA); Law Society of England and Wales v. Society of Lawyers [1996]
FSR 739; Nationwide Building Society v. Nationwide Estate Agents [1987] FSR 579.

>’ Annabel’s v. G Schock [1972] RPC 838 (CA). Hier wandte sich der Inhaber des in London wohlbekannten
Clubs Annabel’s gegen die Benutzung des Namens Annabel’s Escort Agency.

>79 Parfums Givenchy v. Designer Alternatives [1994] RPC 243, 249 per Lord Justice Nourse (CA).

Taittinger v. Allbev [1993] FSR 641, 674 per Lord Justice Mann (CA).

Bently/Sherman, S. 771.

Taittinger v. Allbev [1993] FSR 641, 670 f. per Lord Justice Peter Gibson, 674 per Lord Justice Mann, 678 per
Sir Thomas Bingham, MR (CA).
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tort of misappropriation ausgeweitet zu werden drohe.”® Selbst bei Billigung dieser Scha-

densposition ist der Nachweis einer misrepresentation weiterhin jedoch unabdingbare Vo-
raussetzung fiir einen passing off—Anspruch.584

dd) Weitere Schadensposten

Auch moglicherweise entgangene Lizenzgebihren (licensing opportunity),585 der Verlust der
Moglichkeit das Geschaftsfeld zu erweitern (loss of potential profit or trade),”® die Minder-
wertigkeit der Waren oder Dienstleistungen des Beklagten (inferiority of goods or services)>®
oder ein mogliches Prozessrisiko (risk of Iitigation)588 sind als Schadensposten anerkannt
worden.

5. Passing off im Zusammenhang mit look-alikes

Bei der Ermittlung eines an einer Produktverpackung bestehenden goodwill legen die engli-
schen Gerichte einen verhaltnismaRig strengen MaRBstab an. Neben einem hohen Bekannt-
heitsgrad innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise bedarf es auch einer vergleichswei-
se langen exklusiven Benutzung des Zeichens durch den Klager. Schwierigkeiten bereitet
oftmals auBerdem der Nachweis der misrepresentation. Entsprechendes gilt im Hinblick auf
Produktformen, Farben oder WerbemaRnahmen. Nur unten strengen Voraussetzungen wird
ihnen ein passing off-Schutz gewahrt.

6. Anspriiche bei Vorliegen von passing off

Sind die Tatbestandsmerkmale der passing off-Klage erfiillt, stellt das common law eine Viel-
zahl von Rechtsbehelfen zur Verfiigung.”® In der Praxis am bedeutsamsten ist dabei die
(einstweilige) Unterlassungsverfugung ((interim) injunction).>®® Daneben spielen die Scha-
densersatzklage (damages) sowie — alternativ — die Klage auf Herausgabe des vom Beklagten
erzielten Gewinns (account of profits) eine groRe Rolle. Spricht das Gericht eine Unterlas-
sungsverfligung aus, so werden haufig — Sec. 15, 16, und 19 TMA 1994 entsprechend — auch
die Einziehung (delivery up) oder die Zerstorung (destruction) der mit dem verletzenden Zei-
chen versehenen Waren angeordnet.”® Unter Zugrundelegung des VerhaltnismaRigkeits-
grundsatzes sind diese Rechtsbehelfe allerdings nur insoweit anzuwenden, wie dies zur
Durchsetzung der Rechte des Kligers unbedingt notwendig ist.>*

I1l. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Schutz zum Vorgehen gegen look-alikes gewahrt das englische Recht zum einen Uber das
Markenrecht, zum anderen mittels der passing off-Klage.

>% carty, [1996] EIPR 629 ff.; dies. [1996] EIPR 487 ff.; dies. [1996] LQR 632 ff.

Wadlow, Rn. 4-46.

Vgl. Stringfellow v. McCain Foods [1984] RPC 501 (CA); Alfred Dunhill v. Sunoptic [1979] FSR 337 (CA); Mirage
Studios v. Counter-Feat Clothing [1991] FSR 145.

>% Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155; LRC v. Lilla Edets [1972] FSR 479.

Spalding v. Gamage [1915] 32 RPC 273 (HL).

Walter v. Ashton [1902] 2 Ch 282.

Insoweit sei auf die Ausflihrungen zu den Rechtsfolgen einer Markenrechtsverletzung verwiesen, Teil 2 § 3
C.l.2.c).

390 Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 299.

Wadlow, Rn. 10-37.

Mertens, S. 193.
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1. Gemeinsamkeiten

Ubereinstimmungen zwischen diesen Rechtsbehelfen bestehen insoweit, dass sowohl das
Markenrecht als auch das passing off vor Herkunftstauschungen schiitzen. Wie Sec. 10 (2)
TMA 1994 auch schitzt das passing off nicht nur davor, dass durch die Benutzung des betref-
fenden Zeichens falschlicherweise der Eindruck erweckt wird, es handele sich um ein und
dasselbe Produkt®® oder die Produkte stammten zumindest aus demselben Unterneh-
men.>®* Erfasst sind auch Situationen, in denen der Verbraucher zwar erkennt, dass es sich
um verschiedene Unternehmen handelt, er irrtiimlich jedoch schlussfolgert, zwischen diesen
bestehe ein besonderer wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang.”® Ein blo-
Res gedankliches Inverbindungbringen ohne jeglichen Herkunftsirrtum reicht dagegen nicht.
Die Bemerkung von Justice Laddie in Wagamama v. City Centre Restaurants, es drohe ande-
renfalls eine nicht gerechtfertigte Ausdehnung von Monopolrechten,>*® muss erst recht fur
nicht in das Markenregister eingetragene Zeichen gelten, die im englischen Recht per defini-
tionem nicht als Monopolrechte ausgestaltet sind.”®’

Bei der Ermittlung eines an einer Farbe oder einer Produktform bzw. -verpackung bestehen-
den goodwill legt die englische Rechtsprechung einen verhaltnismaRig strengen Mal3stab an,
der neben einem hohen Bekanntheitsgrad auch eine vergleichsweise lange exklusive Benut-
zung des Zeichens durch den Klager voraussetzt. Mit der Zunahme eines Freihaltebedurfnis-
ses verscharfen sich die Anforderungen nochmals. Ahnlich zuriickhaltend reagieren die Ge-
richte in markenrechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf die Anerkennung von Farben als
Herkunftshinweis. Auch Produktverpackungen und Warenformen werden regelmalig als
nicht unterscheidungskraftig angesehen.

Indem Sec. 14 (2) TMA 1994 ausdriicklich auf die sich aus dem common law ergebenden
Rechtsfolgen verweist, bestehen auch in dieser Hinsicht keine wesentlichen Unterschiede.
Dabei spielt die Unterlassungsverfiigung (injunction), die in der Praxis Uberwiegend als
einstweilige Verfligung (interim injunction) geltend gemacht wird, eine herausragende Rolle.
Sec. 15, 16, und 19 TMA 1994 entsprechend kann das Gericht auch im Rahmen einer erfolg-
reichen passing off-Klage die Einziehung (delivery up) oder die Zerstorung (destruction) der
mit dem verletzenden Zeichen versehenen Waren anordnen.

>% Unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Mittelbare Verwechslungsgefahr. Auch wenn Handelsmarken tatsdchlich haufig von Markenherstellern
produziert werden, darf dabei nicht unberiicksichtigt bleiben, dass Verbraucher haufig nicht in Erfahrung brin-
gen konnen, auf welche Produkte dies zutrifft und auf welche nicht, s. Mills, [1995] EIPR 116, 121.

>% Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, vgl. dazu etwa Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155.
Der Kinderspielzeughersteller Lego hatte gegen ein seit 1927 Bewdsserungsgerate unter der Marke LEGO pro-
duzierendes auslandisches Unternehmen geklagt. Die Geradte wurden bereits in 40 Landern vertrieben und
sollten demnachst in GroRbritannien eingefiihrt werden. Da die Klager Spielzeug und die Beklagten Bewasse-
rungsgeradte herstellten, bestand insbesondere dariiber Uneinigkeit, ob eine misrepresentation vorlag. Ent-
scheidend kam es dem Gericht jedoch darauf an, dass eine erhebliche Personenzahl innerhalb der angespro-
chenen Verkehrskreise davon ausgehen kénnte, zwischen Klager und Beklagten bestehe eine geschaftliche
Verbindung (187 f.). Der Verkehr kdnnte annehmen, Lego habe seine Angebotspalette ausgeweitet bzw. seine
Marke zur Nutzung fiir andere Produkte lizenziert.

>% Wagamama v. City Centre Restaurants [1995] FSR 713, 731.

Mertens, S. 139.
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SchlieRlich schiitzen beide Rechtsbereiche geistiges Eigentum. So bezeichnet Sec. 2 (1) TMA
1994 die Registermarke ausdriicklich als Eigentumsrecht (property right) und auch der vom
passing off geschiitzte goodwill ist ausdriicklich als Immaterialgliterrecht anerkannt.>®®

2. Unterschiede

Auf den TMA 1994 koénnen sich allein Registermarken berufen (Sec. 2 (1) TMA 1994). Ein
Markenrecht an einer Benutzungsmarke kennt das englische Recht demgegeniiber nicht.
Schutzobjekt des passing off ist im Gegensatz zum Markenrecht auch nicht das Zeichen
selbst, sondern der unternehmerische goodwill. Der Anwendungsbereich des passing off
erweist sich damit als weiter, da goodwill nicht nur in einer Marke, sondern auch in einer
Unternehmensbezeichnung, einer Produktaufmachung oder einer Werbung verkorpert sein
kann. Der goodwill kann sich nicht nur aus der Eignung der Produktgestaltung zum Her-
kunftshinweis, sondern auch aus den Besonderheiten des jeweiligen Produkts ergeben.

Markenrechtlicher Schutz setzt voraus, dass die Zeichenbenutzung die Funktionen der Marke
beeintrachtigt oder beeintrachtigen kdonnte, insbesondere ihre Hauptfunktion, also die Ge-
wahrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegeniber den Verbrau-
chern.>®® Wihrend beim Identititsschutz (Sec. 10 (1) TMA 1994) auch die Moglichkeit der
Beeintrachtigung der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion ausreicht, ist eine
Schadigung der Herkunftsfunktion fiir den hinsichtlich look-alikes wesentlich bedeutsameren
Schutz vor Verwechslungsgefahr (Sec. 10 (2) TMA 1994) zwingend erforderlich.®® Haufig
erachten Verbraucher Farben und Formen jedoch nur als asthetische Gestaltungsmittel. Das
passing off schiitzt neben der einem Zeichen zugesprochenen herkunftsidentifizierenden
Bedeutung auch mit diesem verknilpfte Glte- und Qualitatsvorstellungen.

Ein Eintrag in das Markenregister setzt grundsatzlich keine Bekanntheit oder Verkehrsgel-
tung des angemeldeten Zeichens voraus. Ausreichend, aber auch notwendig ist eine Anmel-
dung beim Intellectual Property Office, welches diese nach Prifung von Eintragungshinder-
nissen bekannt macht. Passing off kennt demgegeniiber keinen formlichen Registrierungs-
prozess, verlangt jedoch goodwill, der sich erst aus der Verkehrsgeltung des geschiitzten
Zeichens ableitet. Dabei bestehen weder hinsichtlich des zum Aufbau von goodwill notwen-
digen Zeitraums noch in Bezug auf den erforderlichen Grad an Verkehrsgeltung allgemein-
glltige Malistdbe. Es entscheiden stets die konkreten Umstédnde des Einzelfalls.

Im Anwendungsbereich des Markenrechts werden allein die jeweils kollidierenden Zeichen
miteinander verglichen. Die Prifung der misrepresentation orientiert sich zwar stark an der
origindren Unterscheidungskraft der Klagemarke und der Ahnlichkeit der einander gegen-
Uberstehenden Zeichen, letztlich entscheiden jedoch die Umstidnde des konkreten Falls.
Haufig kann eine misrepresentation daher schon durch entsprechend aufklarende Hinweise
ausgeraumt werden. Gerade im Zusammenhang mit Farben oder Formen scheitern passing
off-Klagen oft am Vorliegen einer solchen Klarstellung.

Bekannte Marken schiitzt Sec. 10 (3) TMA 1994 auch ohne das Bestehen von Verwechs-
lungsgefahr gegen die Beeintrachtigung oder Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft bzw.
Wertschatzung. Seit Taittinger v. Allbev ist als flir den passing off-Anspruch notwendiger

>% Bulmer v. Bollinger [1978] RPC 79, 93 per Lord Justice Buckley (CA): “incorporeal piece of property”.

EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 — Arsenal/Reed.
EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 59 — L'Oréal/Bellure.
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Schaden auch die Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft (dilution) anerkannt. Unbe-
dingt zu beachten ist dabei jedoch, dass der Verlust der Einzigartigkeit allein bei der Priifung
des damage von Belang ist. Eine eigenstandige Klage kann hierauf nicht gestitzt werden,®®*
es bedarf in jedem Fall auch des Nachweises einer misrepresentation.

IV. Ergebnis

Ein dem markenrechtlichen Schutz generell zugangliches Zeichen ist regelmaRBig auch vom
Anwendungsbereich des passing off-Tatbestands erfasst. Fiir den Rechtsschutz eines lber
goodwill verfigenden Zeichens bedarf es somit nicht unbedingt eines Eintrags in das Mar-
kenregister. Die Eintragung der Marke ist aber insofern sinnvoll, als dann das Bestehen von
goodwill nicht mehr nachgewiesen werden muss.?®? Hinzu kommt, dass mangels allgemein-
glltiger MaRstabe nicht zuverlassig vorhergesagt werden kann, ob die Gerichte im konkre-
ten Fall von einer misrepresentation ausgehen werden oder nicht. Haufig erweist sich diese
Tatbestandsvoraussetzung als eine Art Zwangsjacke beim Vorgehen gegen look-alikes.®®
Verbraucher kdnnen inzwischen durchaus zwischen Handelsmarken und Herstellermarken
unterscheiden, so dass die Gefahr einer Irrefiihrung haufig durch das Anbringen einer unter-
schiedlichen Herstellerangabe ausgeraumt werden kann.

§ 4 Schutzinstrumente gegen look-alikes im deutschen Recht

Rechtliche Méglichkeiten zum Schutz vor look-alikes vermitteln in Deutschland in erster Linie
das Markenrecht und das Lauterkeitsrecht.®®*

A. Markengesetz

In Umsetzung der MRRL wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Reform des Markenrechts
(Markenrechtsreformgesetz) vom 25. Oktober 1994 das Gesetz liber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) erlassen.®® Das das Warenzeichengesetz (WZG) ablo-
sende MarkenG trat am 1. Januar 1995 in Kraft und ist als fundamentale Neugestaltung des
deutschen Markenrechts zu erachten, das dadurch an die internationale Kennzeichenrechts-
entwicklung angepasst wurde.®®®

. Marke

1. Markenfahigkeit

Nach § 1 MarkenG schiitzt das Markengesetz Marken, geschéftliche Bezeichnungen sowie
geographische Herkunftsangaben. Als Marke konnen nach § 3 Abs. 1 MarkenG alle Zeichen,
insbesondere Worter einschlieRlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hor-
zeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschlielich der Form einer Ware oder ihrer Ver-
packung sowie sonstige Aufmachungen einschlie8lich Farben und Farbzusammenstellungen
geschitzt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

%1 Darauf verweisen auch Horton/Robertson, [1995] EIPR 568, 570.

Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5451.

Mills, [1995] EIPR 116, 124.

Daneben ist an den Geschmacksmuster- sowie den Urheberrechtsschutz zu denken.

BGBI. 1S. 3082, ber. 1995 | S. 156.

Fezer, Markenrecht, Einl. Rn. 32. Ausfiihrlich zur Gesetzesgeschichte des Markenrechts, ders., Markenrecht,
Einl. Rn. 21 ff.
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Grundlegend fiir die Markenfahigkeit ist somit, dass das Zeichen geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander zu unterscheiden. § 3 Abs. 1
MarkenG betrifft die Frage der abstrakten Unterscheidungskraft eines Zeichens.®”” Abstrakte
Unterscheidungskraft ist nur zu verneinen, wenn unter allen denkbaren Umstdanden ausge-
schlossen werden kann, dass das betreffende Zeichen imstande ist, als Hinweis auf die be-
triebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu dienen.®® zur Uberwindung dieses
Schutzhindernisses genligt jede noch so geringe Unterscheidungskraft. Die nicht abschlie-
Rende Aufzahlung des § 3 Abs. 1 MarkenG umfasst die in der Praxis wichtigsten Markenfor-
men. Zu denken ist dartber hinaus aber auch an ganz neue Formen oder Kombinationen.®®
Der Begriff des Zeichens wird in dieser Norm jedoch nicht definiert, sondern nur anhand von
Beispielen dargestellt. Begrifflich unterscheidet sich das mit den Sinnen wahrnehmbare Zei-
chen von den Waren oder Dienstleistungen, die es repréisentiert.610 Diese begriffliche Unter-
scheidbarkeit korrespondiert mit dem bereits unter Geltung des WZG benutzten Begriff der
»Selbststandigkeit” des Zeichens gegeniiber der Ware oder Dienstleistung. Auch unter Gel-
tung des MarkenG formuliert der BGH, das Zeichen miisse nicht physisch, aber doch gedank-
lich von der Ware abstrahierbar sein, um die Identifizierungsfunktion der Marke erfillen zu
kénnen.®™ Dies setzt freilich nicht voraus, dass das Zeichen nicht auch Bestandteil der Ware
sein darf. Entscheidend ist nicht die korperliche Selbstdandigkeit des Zeichens von der Ware,
sondern vielmehr eine aus der Identifizierungsfunktion der Marke resultierende funktionale
Verschiedenheit des Zeichens von der Ware.®*?

Uneinigkeit besteht darliber, ob auch die graphische Darstellbarkeit eines Zeichens eine Vo-
raussetzung der allgemeinen Markenfahigkeit ist. Nach § 8 Abs. 1 MarkenG sind nach § 3
MarkenG schutzfahige Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie sich nicht gra-
phisch darstellen lassen. Der Gesetzgeber ging davon aus, dieses auf Art. 2 MRRL zurlickge-
hende Erfordernis passe nicht auf alle unter den umfassenden Markenbegriff des § 3 Mar-
kenG fallende Zeichenformen und solle daher nur innerhalb des allein fiir Registermarken
geltenden § 8 MarkenG erwihnt werden.®™® Somit ergibt sich aus dessen systematischer
Stellung, dass die graphische Darstellbarkeit eines Zeichens allein im Zusammenhang mit
Registermarken zu diskutieren ist.* Die graphische Darstellung erlaubt der Priifstelle im
Eintragungsverfahren eine Beurteilung des Zeichens und ermdglicht so tGberhaupt erst den
Eintrag in das Markenregister, dessen Verdéffentlichung erforderlich ist, um die Allgemeinheit

87 BT-Drucks. 12/6581, S. 65. Diese abstrakte, d.h. nicht waren- oder dienstleistungsbezogene Unterschei-

dungseignung ist von dem absoluten Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemafll § 8 Abs. 2 Nr.
1 MarkenG zu unterscheiden, die in Bezug auf die konkret betroffenen Waren oder Dienstleistungen zu beur-
teilen ist. Letztere kann auch dann fehlen, wenn das Zeichen allgemein unterscheidungskraftig ware.

%% 1ngerl/Rohnke, § 3 Rn. 10; Strébele, GRUR 1999, 1041, 1041.

Von besonderer Bedeutung sind dabei Kombinationen aus Wortern und Abbildungen, sog. Wortbildmarken,
Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 24.

610 Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 6. Eine Flaschenform kann z.B. nicht nur ausdricken, dass es sich um eine Flasche
handelt, sondern auch als Herkunftshinweis verstanden werden, BGH, GRUR 2001, 56, 57 — Likérflasche. Da die
naturgetreue Abbildung einer Marke als Aufkleber und als Schliisselanhdanger eine im Verkehr tbliche und wirt-
schaftlich sinnvolle Verwendung der Marke darstellt, kann darin ein Hinweis auf die Herkunft derartiger Waren
aus einem bestimmten Unternehmen erblickt werden, BGH, GRUR 2002, 1072, 1073 — SYLT-Kuh.

®' BGH, GRUR 2007, 148, 150 Rn. 12 — Tastmarke; GRUR 2004, 502, 503 — Gabelstapler II.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 337.

BT-Drucks. 12/6581, S. 65.

Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 7.
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tiber die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu unterrichten.®™ Dieser an
den Registereintrag anknipfende Zweck scheidet bei Marken kraft Verkehrsgeltung von
vornherein aus. °'® Daher sollte die graphische Darstellbarkeit entsprechend ihrer Systematik
im MarkenG nicht als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in § 3 Abs. 1 MarkenG hineinge-
lesen werden.®"’

Zusatzliche Schranken der Markenfahigkeit enthalt der die Schutzhindernisse des Art. 3 Abs.
1 lit. e MRRL tGbernehmende & 3 Abs. 2 MarkenG fir dreidimensionale Marken. Nach § 3
Abs. 2 MarkenG ist ein Zeichen nicht markenfdahig, wenn es ausschlief§lich aus einer Form
besteht, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Nr. 1), die zur Erreichung einer techni-
schen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2) oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht
(Nr. 3). Ist einer der Ausschlussgriinde gegeben, ist eine Eintragung in das Markenregister
ausgeschlossen.618 Die Vorschrift gilt fiir alle Markenarten des § 4 MarkengG, d.h. das Schutz-
hindernis kann insbesondere auch aufgrund von Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) nicht
tiberwunden werden.®* Von der Systematik der MRRL abweichend hat der deutsche Ge-
setzgeber diese Eintragungshindernisse nicht im Zusammenhang mit den absoluten Schutz-
hindernissen (§ 8 MarkenG), sondern in § 3 Abs. 2 MarkenG als Tatbestiande fehlender Mar-
kenfahigkeit geregelt. Dadurch gelten die Ausschlussgriinde fiir Register- und Benutzungs-
marken gleichermalien.

2. Registermarke

Nach &4 Nr.1 MarkenG entsteht Markenschutz durch die Eintragung eines Zeichens als
Marke in das Markenregister. Die Anmeldung zur Eintragung ist nach § 32 Abs. 1 MarkenG
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einzureichen. Der Eintrag setzt nach § 41
S. 1 MarkenG voraus, dass die Anmeldung den Anmeldungserfordernissen nach § 36 Mar-
kenG entspricht. Des Weiteren diirfen nach § 37 MarkenG die §§ 3, 8 und 10 MarkenG ei-
nem Eintrag nicht entgegenstehen.

§ 8 Abs. 2 MarkenG enthalt absolute Schutzhindernisse. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG
kann ein Zeichen dann nicht als Marke in das Markenregister eingetragen werden, wenn es
zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Unterscheidungskraft aufweist (Nr. 1), ein Freihaltebe-
dirfnis besteht (Nr. 2) oder es sich um eine Gattungsbezeichnung (Nr. 3) handelt. Durch den
Nachweis von Verkehrsdurchsetzung konnen diese drei Eintragungshindernisse nach § 8 Abs.
3 MarkenG jedoch Giberwunden werden.

a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen fir die angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende
(konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in
Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen

®°> EuGH, Rs. C-273/00, Slg. 2002, 1-11737, GRUR 2003, 145, 147 f. Rn. 45 ff. — Sieckmann; BGH, GRUR 2007,

148, 150 Rn. 13 — Tastmarke; GRUR 2004, 858, 859 Rn. 26 ff. — Heidelberger Bauchemie.

*1® BGH, GRUR 2009, 783, 785 f. Rn. 30 — Uhu.

A.A. Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 12; Mertens, S. 204.

Insbesondere kommt eine Heilung im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht in
Betracht.

619 Fezer, MarkenR, § 3 Rn. 645; Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 41.
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stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen an-
derer Unternehmen unterscheidet. ®*° Die Formulierung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG macht
deutlich, dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu
iberwinden.®®! Es bedarf daher auch keiner besonderen Originalitat des Zeichens.®*? Der
wesentliche Unterschied zur von § 3 Abs. 1 MarkenG vorausgesetzten abstrakten Unter-
scheidungseignung besteht im direkten Produktbezug. Einem abstrakt unterscheidungskraf-
tigen Zeichen kann im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen die Unterschei-
dungskraft fehlen, wahrend es fiir andere Produkte konkret unterscheidungskraftig sein
kann.®? Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG ist klar vom Schutzhindernis des Freihaltebedirfnisses an beschreibenden Angaben
nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu unterscheiden.®®* Wihrend ein nicht unterscheidungskraf-
tiges Zeichen die Identifizierungsfunktion der Marke nicht zu erfiillen vermag, besteht das
Freihaltebedirfnis an beschreibenden Zeichen, um die Benutzung dieser Zeichen allen
Marktbeteiligten offen zu halten.®> An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf daher
nicht wegen eines moglichen Freihaltungsinteresses ein strengerer Prifungsmalistab ange-
legt werden.®?® Schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG lasst es nicht zu,
im Einzelfall erhdhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen.®?’

Die Feststellung der konkreten Unterscheidungskraft bemisst sich nach der Anschauung der
maRgeblichen Verkehrskreise.®”® Wihrend bei Produkten des téglichen Bedarfs dazu die Ge-
samtheit der Verbraucher heranzuziehen ist, kommt es bei Spezialprodukten auf die Auffas-
sung von Fachleuten an. Abzustellen ist auf die mutmaRliche Wahrnehmung eines normal
informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen.®?

b) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die
ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft,
der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Der Katalog
der freihaltebedirftigen Angaben in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dabei nur beispielhaft und
nicht als abschlieBend zu erachten.®®* Unter das Eintragungsverbot fallen auch andere Anga-
ben, die fiir den Warenverkehr wichtige und fiir die umworbenen Abnehmerkreise irgend-

®2% BGH, GRUR 2009, 952, 953 Rn. 9 — DeutschlandCard; GRUR 2009, 949, 949 Rn. 10 — My World; GRUR 2009,

411, 411 Rn. 8 — STREETBALL; GRUR 2008, 1093, 1094 Rn. 13 — Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, 854
Rn. 18 — FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 — BerlinCard; GRUR 2005, 257, 257 — Biirogebdude; GRUR
2005, 158, 159 — Stabtaschenlampe , MAGLITE”; GRUR 2004, 683, 684 — Farbige Arzeimittelkapsel.

®2! BT-Drucks. 12/6581, S. 70.

BGH, GRUR 2001, 56, 58 — Likérflasche.

S. z.B. BGH, GRUR 2001, 1043, 1045 — Gute Zeiten-Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 1042, 1043 — REICH UND
SCHOEN.

624 Vgl. dazu die kaum zwischen den Eintragungshindernissen von Sec. 3 (1) (b)—(d) TMA 1994 differenzierende
englische Rechtsprechung, Teil 2 § 3 C. 1. 2. a) aa).

623 Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 48.

BGH, GRUR 2001, 735, 736 — Test it; GRUR 2001, 161, 161 — Buchstabe ,K“; GRUR 2000, 722, 723 — LOGO.
BGH, GRUR 2001, 161, 161 — Buchstabe ,,K“; GRUR 2000, 722, 723 — LOGO; GRUR 2000, 231, 232 — FUNFER.
BGH, GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 — FUSSBALL WM 2006.

BGH, GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 — FUSSBALL WM 2006.

Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 328.
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wie bedeutsame Umstinde mit Bezug auf die Ware beschreiben.®®' Dabei ist die Eintragung

auch dann zu versagen, wenn die fragliche Benutzung als beschreibende Angabe noch nicht
zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann.®*% An die
damit verbundene Prognoseentscheidung zur Feststellung eines Freihaltebediirfnisses auf
Grund einer zukiinftigen Verwendung dirfen bei geographischen Herkunftsangaben keine
hoheren Anforderungen als bei den lbrigen Sachangaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ge-
stellt werden.®*

Das Freihaltebediirfnis an der beschreibenden Angabe muss gerade fiir die Waren oder
Dienstleistungen bestehen, die von der einzutragenden Marke erfasst sein sollen.®® Der Ge-
fahr einer Aushohlung der freizuhaltenden Angabe durch eine fir dhnliche Waren eingetra-
gene Marke ist nicht im Eintragungs- oder Loschungsverfahren, sondern im Verletzungsver-
fahren zu begegnen.sa'5 Der Schutz aus einer solchen Marke ist also ebenso zu begrenzen wie
der Schutzbereich einer Marke, die sich an eine freizuhaltende Angabe anlehnt.®*® Zu denken
ist dabei in erster Linie an § 23 Nr. 2 MarkenG, der es dem Markeninhaber verwehrt, mit
Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten.®®” § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG schlieft nur unmittelbar beschreibende Angaben von der Eintragung aus. Die
Norm erstreckt sich nicht auf Angaben, die nicht die Ware selbst, sondern nur mittelbar mit
ihr in Beziehung stehende Angaben (iber Vertriebsmodalitdten oder sonstige die Ware nicht
unmittelbar beschreibende Umstinde betreffen.®*® Es bedarf eines engen Zusammenhangs
zwischen dem betreffenden Begriff und den Merkmalen der Ware.®*

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass eine Bezeichnung bereits feste begriffliche
Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat, so
dass eine beschreibende Sachangabe auch dann vorliegen kann, wenn das entsprechende
Wort verschiedene Bedeutungen hat.®*® Gleiches gilt in dem Fall, dass der Inhalt des Wortes
vage ist.54

c) § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Von der Eintragung in das Markenregister sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG solche Zeichen
ausgeschlossen, die ausschliefllich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen

%31 BGH, GRUR 1999, 1093, 1094 — FOR YOU; GRUR 1998, 813, 814 — CHANGE; GRUR 1998, 465, 467 — BONUS.

BGH, GRUR 2003, 882, 883 — Lichtenstein, GRUR 1999, 1093, 1094 — FOR YOU; GRUR 1998, 813, 814 —
CHANGE; GRUR 1995, 408, 409 — PROTECH.

®33 BGH, GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein.

BGH, GRUR 1999, 988, 989 — HOUSE OF BLUES; GRUR 1997, 634, 635 — Turbo Il; GRUR 1990, 517, 517 —
SMARTWARE; GRUR 1977, 717, 718 — Cokies.

®3> BGH, GRUR 1997, 634, 636 — Turbo II; GRUR 1977, 717, 718 — Cokies.

BGH, GRUR 1997, 634, 636 — Turbo II.

BGH, GRUR 1999, 988, 990 — HOUSE OF BLUES; GRUR 1999, 238, 240 — Tour de culture; GRUR 1998, 813, 814
— CHANGE; GRUR 1997, 634, 636 — Turbo Il.

638 Vgl. BGH, GRUR 1998, 465, 467 — BONUS, wonach es sich bei der fiir die Waren ,,chemische Erzeugnisse,
Desinfektionsmittel, Diingemittel u.a.” zur Eintragung angemeldeten Wortmarke BONUS um eine die Ver-
triebsmodalitdten betreffende Angabe, also eine von der Ware selbst verschiedene Zusatzleistung handelte.

639 Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 322.

BGH, GRUR 2008, 900, 901 Rn. 15 — SPA II, wonach das Wort SPA fir Parflimerien, Mittel zur Kérper- und
Schonheitspflege, sowie fiir den Betrieb von Badern als eine beschreibende Sachangabe und deshalb freihalte-
bedrftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beurteilt wurde; vgl. insofern auch BGH, GRUR 2006, 760, 762 Rn.
14 - LOTTO.

1 BGH, GRUR 2000, 882, 883 — Biicher fiir eine bessere Welt.
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Sprachgebrauch oder in den redlichen und stdndigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeich-
nung der Waren oder Dienstleistungen tblich geworden sind. Betroffen sind davon neben
Gattungsbezeichnungen solche Begriffe, die zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleis-
tungen der angemeldeten Art im Verkehr Gblich geworden sind.®** Abweichend von Art. 3
Abs. 1 lit. d MRRL wird in § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG klarstellend auf die angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen Bezug genommen, da Bezeichnungen, die flir bestimmte Waren oder
Dienstleistungen Gattungsbezeichnungen oder sonst Ublich geworden sind, fiir andere Wa-
ren oder Dienstleistungen durchaus als Marke geeignet sein konnen.®** Obwohl also etwa
die Bezeichnung ,Panzer” fiir die mit diesem Begriff gattungsmaRig gekennzeichneten Ket-
tenfahrzeuge nicht eintragungsfahig ist, ware ein Eintrag beispielsweise fiir Fahrrader ohne
weiteres denkbar.®** Von der Eintragung ausgeschlossen sind bloR solche allgemein sprach-
gebrduchlichen oder verkehrsiiblichen Bezeichnungen, deren beschreibender Inhalt sich auf
die im jeweiligen Eintragungsantrag bezeichneten Waren oder Dienstleistungen bezieht.**

d) § 8 Abs. 3 MarkenG

Nach § 8 Abs. 3 MarkenG findet § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG keine Anwendung, wenn
sich die Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung liber die Eintragung infolge ihrer Benut-
zung fur die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie angemeldet worden ist, in den beteilig-
ten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Die Norm dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 3
MRRL. Voraussetzung fiir den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung ist die Markenfahigkeit des
Zeichens i.S. des § 3 Abs. 1 MarkenG.5*® Wihrend nach Art. 3 Abs. 3 MRRL bestimmte Eintra-
gungshindernisse durch den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge der Benutzung der
Marke lGberwunden werden kénnen, hat sich der deutsche Gesetzgeber gegen den in der
Richtlinie enthaltenen Begriff der durch Benutzung erworbenen ,Unterscheidungskraft” ent-
schieden und anstatt dessen auf den zum Warenzeichenrecht entwickelten Begriff der ,Ver-
kehrsdurchsetzung” nach § 4 Abs. 3 WZG zurt’jckgegriffen.647 Inhaltliche Unterschiede erge-
ben sich aus der unterschiedlichen Wortwahl jedoch nicht. Als Marke hat sich ein grundsatz-
lich markenfahiges Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen dann durchgesetzt, wenn es
von diesen als herkunftskennzeichnendes und produktidentifizierendes Unterscheidungszei-
chen fur die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens wahrgenom-
men wird.%*® Beteiligte Verkehrskreise sind dabei die Kreise, in denen das Zeichen Verwen-
dung finden soll oder Auswirkungen zeitigen wird.**® Bei Gegenstinden des taglichen Be-
darfs zihlen dazu in erster Linie deren Abnehmer,®° und zwar sowohl die tatsichlichen als
auch die potenziellen.®®* RegelmiRig ist hierbei auf die Gesamtbevélkerung abzustellen.®>

®2 BT Drucks. 12/6581, S. 70.

BT-Drucks. 12/6581, S. 70.

BPatG, GRUR 1995, 737, 738 — BONUS.

BGH, GRUR 1998, 465, 468 — BONUS.

Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 317.

Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 682.

Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 687.

BGH, GRUR 1990, 360, 361 — Apropos Film II; GRUR 1986, 894, 895 — OCM.

BGH, GRUR 1971, 305, 307 — Konservenzeichen Il; GRUR 1960, 83, 87 — Ndhrbier.
BGH, GRUR 1971, 305, 307 — Konservenzeichen Il.

BGH, GRUR 2010, 138, 142 Rn. 46 — ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 954, 956 Rn. 26 — Kinder Ill; GRUR 2008,
710, 712 Rn. 31 — VISAGE; GRUR 2006, 760, 762 Rn. 22 — LOTTO.
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Zwar geht der BGH davon aus, dass flir die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen
Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsitzen ausgegangen werden kann.®>® Grund-
satzlich wird jedoch die untere Grenze fiir die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht
unterhalb von 50% angesetzt.654 Besteht an dem fraglichen Merkmal ein Freihaltebeddrfnis,
verlangt die Rechtsprechung sogar eine weitere Steigerung des Durchsetzungsgrads.®> De-
ren Ausmal richtet sich nach dem Grad des Freihaltebedirfnisses, also insbesondere da-
nach, welche zumutbaren Moglichkeiten fiir die Mitbewerber bestehen, ihrerseits auf die
betreffende Bezeichnung zu verzichten und auf ein anderes Zeichen auszuweichen.®*® Hohe-
re Durchsetzungsgrade werden insbesondere bei glatt beschreibenden Angaben gefor-
dert.®’ Vor dem Hintergrund der Chiemsee—Entscheidung,658 in welcher der EuGH klarstellte,
fur die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung komme es allein darauf an, ob das Zeichen
infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe,®* weswegen eine Differenzie-
rung der Unterscheidungskraft nach dem Grad des Freihaltebedirfnisses unzuldssig seij,*®
scheint diese Rechtsprechung zumindest kritikw[]rdig.661 Auch der EuGH wies jedoch darauf
hin, es musse der spezifische Charakter des betreffenden Zeichens bericksichtigen werden,
so dass bei sehr bekannten geographischen Bezeichnungen auch durchaus hohere Anforde-
rungen an den Nachweis der Unterscheidungskraft gestellt werden kénnten.®®? Allerdings sei
die Unterscheidungskraft nicht nur anhand genereller und abstrakter Angaben wie bestimm-
ter Prozentsitze zu ermitteln.®®® Als maRgeblich erweisen sich stets die Umstinde des Einzel-
falls. Dementsprechend sind beispielsweise bei Formmarken, die von der Grundform einer
Warengattung abweichende Merkmale aufweisen, grundsatzlich keine besonders hohen
Anforderungen an den Durchsetzungsgrad zu stellen.®®

e) § 10 MarkenG

Nach § 10 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit
einer im Inland i.S. von Art. 6°° PVU notorisch bekannten Marke mit dlterem Zeitrang iden-
tisch oder dieser dhnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3
MarkenG gegeben sind.®%°

®3 BGH, GRUR 1990, 360, 361 — Apropos Film II; GRUR 1970, 77, 78 — Ovalumrandung.

BGH, GRUR 2010, 138, 142 Rn. 41 — ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 954, 956 Rn. 24 — Kinder Ill; GRUR 2008,
710, 712 Rn. 26 — VISAGE; GRUR 2008, 510, 512 Rn. 23 — Milchschnitte; GRUR 2006, 760, 762 Rn. 20 — LOTTO;
GRUR 2001, 1042, 1043 — REICH UND SCHOEN; GRUR 1991, 609, 610 — SL; GRUR 1990, 360, 361 — Apropos Film

1.
655

654

Vgl. etwa BGH, GRUR 1970, 77, 78 — Ovalumrandung.

BGH, GRUR 1990, 360, 361 — Apropos Film II.

BGH, GRUR 2007, 1071, 1072 f. Rn. 28 — Kinder II; GRUR 2006, 760, 762 Rn. 21 — LOTTO; GRUR 2003, 1040,
1044 — Kinder (,,nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit”).

%% ausfiihrlich s. Teil 2§ 3 C. I. 2. a) bb).

EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 47 — Chiemsee.

EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 48 — Chiemsee.

Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 710; Strébele, GRUR 2008, 569; a.A. Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 342.

EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 50 — Chiemsee.

EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, 1-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 52 — Chiemsee.

BGH, GRUR 2010, 138, 142 Rn. 43 — ROCHER-Kugel. Fur die ROCHER-Kugel geniigte dabei ein Durchset-
zungsgrad von 62% (Rn. 45); im Fall der Milchschnitte-Form reichten bereits 52% aus, BGH, GRUR 2008, 510,
512 Rn. 24 — Milchschnitte.

%> Die Norm dient der Umsetzung des Art. 4 Abs. 2 lit. d MRRL.
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3. Benutzungsmarke

Ohne Eintragung eines Zeichens in das Markenregister entsteht nach § 4 Nr.2 MarkenG
Markenschutz auch durch die Benutzung eines Zeichens im geschéftlichen Verkehr, soweit
das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.®®
Die Benutzungsmarke ist eine eigenstiandige Markenart, die gleichberechtigt neben dem
Schutz der Registermarke (§ 4 Nr. 1 MarkenG) steht.®®’

a) Uberblick

Auch fur Markenschutz aufgrund von Verkehrsgeltung gelten die allgemeinen Kriterien der
Markenfahigkeit nach § 3 MarkenG,*® wobei insbesondere auf die gedankliche Unter-
scheidbarkeit zwischen dem Zeichen und der entsprechend gekennzeichneten Ware oder
Dienstleistung zu achten ist.®* Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs.
1 MarkenG ist nicht entsprechend anzuwenden.®’® Bei dreidimensionalen Marken finden des
Weiteren die besonderen Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 MarkenG Anwendung.

§ 8 MarkenG ist unmittelbar nur auf durch Registereintrag entstehende Marken anwendbar.
Im Gegensatz zu den absoluten Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG kénnen
die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 4-10 MarkenG nicht durch den Erwerb
von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Uberwunden werden. Grundsatzlich
konnte demnach jedoch auch an Zeichen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 4-10 MarkenG Markenschutz
durch Benutzung entstehen. Die vom Gesetzgeber bezweckte Gleichberechtigung der ver-
schiedenen Markenarten verlangt daher, neben § 8 Abs. 3 MarkenG auch § 8 Abs. 2 Nr. 4-10
MarkenG analog auf die Benutzungsmarke anzuwenden.®”*

b) Verkehrsgeltung

Das MarkenG definiert den Begriff der Verkehrsgeltung672 nicht. Er basiert jedoch auf § 25
WZG, der den Schutz einer Ausstattung daran knlipfte, dass diese innerhalb der beteiligten
Verkehrskreise als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden wurde.®’”® Da die MRRL
keinerlei Vorgaben hinsichtlich des Schutzes nicht eingetragener Marken beinhaltet, kann fir
die Ermittlung der Verkehrsgeltung grundsatzlich auch die Rechtsprechung zu § 25 WZG her-

®% |nhaltlich entspricht die Benutzungsmarke der Ausstattung nach § 25 WZG, der den Begriff der Ausstattung

nicht definierte, der jedoch dahin ausgelegt wurde, die Ausstattung miisse etwas vom Wesen der Ware zwar
nicht korperlich, aber doch begrifflich Verschiedenes sein (BGH, GRUR 1959, 289, 291 — Rosenthal-Vase; GRUR
1954, 121, 121 — Zdhlkassetten; GRUR 1952, 516, 518 — Hummel-Figuren). Der Ausstattungsbegriff umfasste
nicht nur die konkrete Waren- oder Verpackungsaufmachung, sondern jede dufRere Form, in der ein Unter-
nehmen seine Waren oder Dienstleistungen vertrieb, um sie von gleichen oder gleichartigen Waren oder
Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheidbar zu machen. Anders als der Schutz des eingetragenen Wa-
renzeichens war der Ausstattungsschutz nicht auf bestimmte Formen begrenzt (BGH, GRUR 1964, 454, 455 —
Palmolive). Ausstattungsfahig waren daher auch dreidimensionale Formen und Farben bzw. Farbkombinatio-
nen. Ausfiihrlich zur Aussattung nach § 25 WZG Fezer, Markenrecht § 4 Rn. 21 ff.

%7 vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 65.

BGH, GRUR 2004, 151, 152 — Farbmarkenverletzung I; OLG K6ln, GRUR-RR 2008, 193, 195 — Drei-Scherkopf-
Rasierer; GRUR-RR 2007, 100, 101 — Sekundenkleber.

669 Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 7.

Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 8; a.A. Fezer, Markenrecht § 4 Rn. 57.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 100 f.; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 9.

Vom Begriff der Verkehrsgeltung ist der Begriff der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) zu unter-
scheiden. Wahrend im Rahmen des § 8 Abs. 3 MarkenG verhaltnismaRig strenge Anforderungen an den Durch-
setzungsgrad gestellt werden, kommt Markenschutz durch Benutzung bei unterscheidungskraftigen Zeichen
schon bei einer relativ niedrigen Verkehrsgeltung in Betracht, Fezer, MarkenR, § 4 Rn. 104 bzw. § 8 Rn. 683.

673 Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 105.
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%74 Sowohl ihre Entstehung als auch ihre Beendigung sind rein tatsichli-

675

angezogen werden.
che Vorgange, also vom Willen des Markeninhabers unabhéangig.

Verkehrsgeltung erwirbt ein markenfahiges Zeichen, wenn es im Verkehr derart bekannt
geworden ist, dass es allein und unmittelbar die Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar macht.®’® Dabei setzt der
Erwerb von Verkehrsgeltung keine besondere Eigenart des Zeichens voraus.®”’ Es geht
schlieBlich nicht um den Schutz origineller kiinstlerischer oder technischer Schopfungen,
sondern um den Schutz der Kennzeichnungskraft, die eine Form oder eine Aufmachung als
Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten erlangt hat.®”® Er-
worben werden muss die Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise.®’”® Ein jeden-
falls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise muss das Zeichen als Hin-
weis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem
bestimmten Unternehmen sehen.®®° Allgemeinglltige Mindestprozentsatze fir die Bejahung
von Verkehrsgeltung bestehen nicht.®®! zu bericksichtigen sind vielmehr die genauen Um-
stande des Einzelfalls wie etwa Umsatzzahlen oder die Dauer der Zeichenbenutzung.682
Grundsatzlich erfordert der Erwerb von Verkehrsgeltung eine langere Benutzung des Zei-
chens im geschéftlichen Verkehr. Dabei erweist sich die konkrete Dauer als umso kiirzer, je
unterscheidungskraftiger und einprigsamer das Zeichen ist.®®® Im Einzelfall kann Verkehrs-
geltung auch schon nach kurzer Zeit erworben werden.®®* Eine intensive Werbekampagne
kann dazu fuhren, dass ein Produkt sogar schon bei der Markteinfiihrung den erforderlichen
Verkehrsgeltungsgrad erreicht hat.°®> Zu den im Einzelfall zu bericksichtigenden Faktoren
zihlen des Weiteren ein eventuell bestehendes Freihaltebediirfnis,®®® von der Benutzungs-
marke gehaltene Marktanteile oder Werbeaufwendungen.®®” Zu den beteiligten Verkehrs-
kreisen gehoren all diejenigen, fiir deren Produktentscheidung die Identifizierungsfunktion
des benutzten Zeichens von Bedeutung ist.?®® Bei Produkten des tiglichen Bedarfs zdhlen
dazu grundsatzlich alle Verbraucher,?®® und zwar nicht nur die tatsichlichen, sondern auch
die potenziellen Abnehmer.®®® Bei wertvollen Produkten wie etwa Schmuck oder Uhren um-
fassen die beteiligten Verkehrskreise moglicherweise nur einen kleinen Personenkreis.®

674 Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 106.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 110; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 26.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 111.

BGH, GRUR 1957, 369, 371 — Rosa-Weif3-Packung.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 36.

Vgl. dazu die Formulierung ,,innerhalb der beteiligten Verkehrskreise” nach § 8 Abs. 3 MarkenG.

BGH, GRUR 2008, 917, 920 Rn. 38 — EROS.

BGH, GRUR 2004, 151, 153 — Farbmarkenverletzung I.

BGH, GRUR 2008, 917, 921 Rn. 43 — EROS. Eine langjahrige Benutzung alleine reicht jedoch nicht, OLG Koln,
GRUR-RR 2003, 187, 188 — Weinbrandpraline.

683 Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 127.

OLG Hamburg, GRUR 1950, 87, 89.

Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 25.

BGH, GRUR 2004, 151, 153 — Farbmarkenverletzung I.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 123; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 19.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 124.

BGH, GRUR 1971, 305, 307 — Konservenzeichen Il; GRUR 1960, 130, 132 — Sunpear! Il; OLG Hamburg, GRUR-
RR 2002, 356, 356 — Marzipanherzen.

%% BGH, GRUR 1974, 220, 222 — Club-Pilsener; GRUR 1971, 305, 307 — Konservenzeichen II; GRUR 1963, 622,
623 — Sunkist.

691 Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 125.
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Der Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG ist beschrankt auf das Territorium, in dem die
Verkehrsgeltung erworben wird. Bei regionaler oder lokaler Verkehrsgeltung ist er demge-
malR auf dieses konkrete Teilgebiet begrenzt.692

4. Notorisch bekannte Marke

Nach § 4 Nr. 3 MarkenG kann Markenschutz schlieflich auch durch notorische Bekanntheit
einer Marke i.S. von Art. 6™ PVU entstehen.®® Der Begriff der notorischen Bekanntheit ist
weder in der PVU noch im MarkenG genau definiert. Voraussetzung ist die Allbekanntheit
der Marke im inlandischen Verkehr, nicht aber auch deren Benutzung.®®* Uneinigkeit besteht
dariiber, wie hoch der erforderliche Grad der Bekanntheit anzusetzen ist.>*> Wihrend Welt-
marken wie etwa Marlboro, Coca-Cola, Microsoft, IBM, Ford, Disney oder McDonald's diese
Anforderungen regelmaBig erfillen werden, wird in anderen Fallen ein solcher Bekannt-
heitsgrad ohne gleichzeitige Benutzung der Marke im Inland grundsatzlich nicht anzuneh-
men sein.

5. Farben

Auch die deutsche Rechtsprechung anerkennt die Markenfahigkeit (§ 3 Abs. 1 MarkenG)
abstrakter Farben und Farbkombinationen, sofern sie die allgemeinen Voraussetzungen, wie
insbesondere den Grundsatz der Selbstindigkeit der Marke von dem Produkt erfillen.®®®
Generell gilt fir die Bestimmung der Markenfahigkeit von Farbzeichen derselbe MaRstab wie
fur alle anderen Markenformen.®®’

Eintragungsfahig ist eine grundsatzlich markenfahige Farbe, wenn sie hinsichtlich der Waren
oder Dienstleistungen, fur die der Eintrag beantragt wird, konkret unterscheidungskraftig (§
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ist, fur sie kein Freihaltebediirfnis i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
besteht und sie fur die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auch keine allgemein
sprachgebrauchliche oder verkehrsibliche Bezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) darstellt.
Diese absoluten Schutzhindernisse konnen freilich durch den Erwerb von Verkehrsdurchset-
zung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Uberwunden werden. Dabei geht die deutsche Rechtspre-
chung davon aus, konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) dirfe konturlo-
sen Farben oder Farbzusammenstellungen ohne tatsachliche Feststellungen zur Verkehrs-
Ubung und zum Verkehrsverstandnis des mit den jeweiligen Waren angesprochenen Publi-
kums nicht von vornherein aberkannt werden.®*® Auch bei Farbmarken geniige jede noch so
geringe Unterscheidungskraft, um das Eintragungshindernis zu iiberwinden.®® Strengere
Anforderungen lieBen sich auch nicht unter Verweis auf Anhaltspunkte hinsichtlich eines
Verkehrsinteresses an der Freihaltung der angemeldeten Farbe rechtfertigen.700 Das mogli-
che Interesse an einer generellen Freihaltung von Farben kdnne demgemal im Rahmen der
Prifung der konkreten Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keine Rolle

692BGH, GRUR 1957, 88, 93 — |hr Funkberater; s. auch OLG Dresden, GRUR-RR 2002, 257, 259 — Halberstddter

Wiirstchen.

% Die Norm dient der Umsetzung des Art. 4 Abs. 2 lit. d MRRL.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 227; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 29.

Ingerl/Rohnke pladieren etwa fiir einen Bekanntheitsgrad von 60-70%, § 4 Rn. 31.

BGH, GRUR 2001, 1154, 1154 — Farbmarke violettfarben; GRUR 1999, 730, 730 — Farbmarke magenta/grau;
GRUR 1999, 491, 492 — Farbmarke gelb/schwarz.

7 BGH, GRUR 1999, 491, 492 — Farbmarke gelb/schwarz.

BGH, GRUR 1999, 730, 731 — Farbmarke magenta/grau.

BGH, GRUR 2002, 427, 429 — Farbmarke gelb/griin; BGH, GRUR 2001, 1154, 1155 — Farbmarke violettfarben.
BGH, GRUR 2002, 427, 429 — Farbmarke gelb/griin; BGH, GRUR 2001, 1154, 1155 — Farbmarke violettfarben.
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spielen.””* Benutzten andere Unternehmen andere Farben als Herkunftshinweis, so kénne
dies daflir sprechen, dass der Verkehr an eine herkunftshinweisende Funktion von Farben in
diesem Bereich gewdhnt sei.”” Vor dem Hintergrund der Libertel-Entscheidung des EuGH,
wonach es nur unter aulRergewdhnlichen Umstanden vorstellbar ist, dass einer Farbe als
solcher unabhangig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukommt’® und auRerdem
auch das Allgemeininteresse daran, dass die Verfligbarkeit der Farben fiir andere Wirt-
schaftsteilnehmer nicht ungerechtfertigt beschrankt wird, zu beriicksichtigen ist,”** scheint
die Eintragung abstrakter Farbmarken inzwischen wohl nur noch auf Grund von Verkehrs-
durchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG mt')glich.705

Hinsichtlich des Erwerbs des fir den Farbmarkenschutz als Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 Mar-
kenG) erforderlichen Grads an Verkehrsgeltung geht die Rechtsprechung davon aus, gerade
bei Farbkombinationen, denen von Haus aus keine betriebliche Herkunftshinweisfunktion
zukomme und die eine solche nur durch Verkehrsdurchsetzung gewinnen kdnnten, seien an
den hierfur erforderlichen Bekanntheitsgrad mit Riicksicht auf das Freihaltebediirfnis des
Verkehrs strenge Mal3stabe anzulegen.706 Bei aus Farben ohne rdaumliche Begrenzung beste-
henden Zeichen wird daher also grundsatzlich ein hoherer Grad an Verkehrsgeltung gefor-
dert, als bei normal kennzeichnungskraftigen Zeichen, an denen kein besonderes Freihaltein-
teresse besteht.””’

6. Dreidimensionale Gestaltungen

a) Markenfahigkeit

Unter Geltung des WZG konnten Warenzeichen nur flachenhafte Gebilde, nicht aber plasti-
sche Gestaltungen sein.”® Schutz konnten dreidimensionale Formen allein durch eine Ein-
tragung als Bildzeichen erreichen, welches dann auch durch die kdrperliche Wiedergabe des
Zeichens verletzt werden konnte.”” Nach § 3 Abs. 1 MarkenG sind nunmehr auch dreidi-
mensionale Gestaltungen, einschlieRlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie
sonstige Aufmachungen schutzfahig. Grundvoraussetzung dafiir ist selbstverstandlich die
allgemeine Markenfahigkeit des Zeichens wie etwa dessen Selbstandigkeit von der Ware.”*°

7ot BGH, WRP 2002, 452, 453 — griin eingefdrbte Prozessorengehduse.

BGH, WRP 2002, 452, 454 — griin eingefdrbte Prozessorengehduse.

EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, GRUR 2003, 604, 608 Rn. 66 — Libertel.

EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, GRUR 2003, 604, 607 Rn. 56 — Libertel; bestatigt in Rs. C-49/02, Slg.
2004, 1-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 41 — Heidelberger Bauchemie.

7% ingerl/Rohke, § 8 Rn. 180.

BGH, GRUR 1997, 754, 755 — grau/magenta; GRUR 1992, 48, 50 — frei 6/; GRUR 1969, 345, 347 — red white;
GRUR 1968, 371, 375 — Maggi; GRUR 1962, 299, 302 — form-strip.

707 Fezer, MarkenR, § 4 Rn. 123. Im Fall der Farbkombination grau/magenta, der von Haus aus keine betriebli-
che Herkunftshinweisfunktion zukam, siedelte der BGH den Bekanntheitsgrad jenseits der 50%-Grenze an
(BGH, GRUR 1997, 754, 755 — grau/magenta); dem OLG Hamburg gentligte es nicht, dass 47% der derzeitigen
oder potentiellen Mietwagenbenutzer die Farbkombination orange/schwarz einer Autovermietung zuordneten
(OLG Hamburg, WRP 2001, 720, 721).

7% BGH, GRUR 1976, 355, 355 — P-tronics; GRUR 1975, 550, 550 — Drahtbewehrter Gummischlauch; GRUR 1964,
454, 455 — Palmolive. Demgegeniiber war der Ausstattungsschutz nach § 25 Abs. 1 WZG an dreidimensionalen
Zeichen anerkannt.

709 Verletzung der Bildmarke einer etikettierten Flasche durch eine Flaschenaufmachung BGH, GRUR 1982, 111,
112 - Original-Maraschino; Verletzung der Bildmarke einer Ettaler Kloster-Likérflasche durch eine ahnliche
Flasche BGH, GRUR 1956, 179, 180 — Ettaler-Klosterliqueur.

719 vg|. dazu etwa BGH, GRUR 2001, 56, 57 — Likérflasche.
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Nicht schutzfdhig sind jedoch von den Ausschlussgriinden des § 3 Abs. 2 MarkenG erfasste
Gestaltungen, die auch nicht durch den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3
MarkenG lGiberwunden werden kdnnen. Diese sind nicht nur bei Warenformen, sondern auch
bei Verpackungsformen zu ber'ucksichtigen.711 § 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e
MRRL nahezu wortliche um. Zwar gelten die Ausschlussgriinde des Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL
nur flr eingetragene Marken. Da das MarkenG jedoch von einem einheitlichen Markenbe-
griff ausgeht, ist § 3 Abs. 2 MarkenG auf alle Markenformen i.S. des § 4 MarkenG anzuwen-
den.”*?

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Schutzfdhigkeit solcher Zeichen entgegen, die ausschliel3-
lich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Durch die Art der
Ware selbst bedingt ist eine Form, wenn sie ausschlieRlich aus Merkmalen besteht, die fir
diese Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfullen.”*® Betroffen sind die
Grundform der Warengattung ausmachende Merkmale,”** die anhand eines objektiven
MaRstabs zu ermitteln sind.”*?

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen nicht als Marke schutzfdhig, das ausschlieBlich
aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Der
BGH interpretiert diese Bestimmung im Hinblick auf das Allgemeininteresse daran, Formen
frei verwenden zu konnen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion ent-
sprechen und gewihlt wurden, um diese zu erfiillen.”* Es soll verhindert werden, dass Mar-
keninhaber technische Losungen oder Eigenschaften einer Ware fiir sich monopolisieren und
dadurch Mitbewerber daran hindern konnen, bei der Gestaltung ihrer Produkte eine be-
kannte technische Losung einzusetzen oder ihren Produkten bestimmte vorteilhafte Eigen-
schaften zu verleihen.”"” MaRgeblich ist daher, ob die betreffende Form allein der techni-
schen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob das Zeichen dariber hinausgehende nicht techni-
sche Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist.”*® Die we-
sentlichen funktionellen Merkmale der Warenform miissen dabei eine technische und nicht
etwa eine isthetische oder eine haptische Wirkung erzeugen. ’*° Ob die gleiche technische
Wirkung mit unterschiedlichen Gestaltungsmoglichkeiten zu erreichen ist, spielt dabei keine
Rolle, da auch in diesem Fall eine im Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopo-
lisiert wird, wodurch andere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Waren-
form, die allein der Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen werden.”%

"' BGH, GRUR 2001, 56, 57 — Likérflasche; Fezer, MarkenR, § 3 Rn. 646 f.; Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 43.

Fezer, MarkenR, § 3 Rn. 645; Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 41.

BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 14 — ROCHER-Kugel; GRUR 2008, 510, 511 Rn. 13 — Milchschnitte; In-
gerl/Rohke, § 3 Rn. 47.

* BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 14 — ROCHER-Kugel; GRUR 2008, 510, 511 Rn. 16 — Milchschnitte; GRUR
2004, 506, 507 — Stabtaschenlampen |I.

s Ingerl/Rohke, § 3 Rn. 48.

BGH, GRUR 2010, 231, 234 Rn. 30 — Legostein; GRUR 2006, 679, 681 Rn. 13 — Porsche Boxter.

BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 13 — Fronthaube.

BGH, GRUR 2010, 231, 234 Rn. 30 — Legostein; BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 16 — Fronthaube.

BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 16 — ROCHER-Kugel; kritisch Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 52.

BGH, GRUR 2010, 231, 234 Rn. 34 — Legostein. Demgegeniiber erachtete der BGH in der Entscheidung Por-
sche Boxster § 3 Abs. 2 MarkenG noch als nicht einschlagig, da bei der Gestaltung der dulReren Form eines
Sportwagens trotz strenger technischer Vorgaben vielfaltige Gestaltungsmaglichkeiten bestiinden, die es je-
dem Hersteller erlaubten, trotz eines ahnlichen oder identischen Anforderungsprofils Automobile zu entwi-
ckeln, die sich jeweils durch eine eigenstdndige individualisierende Formgebung auszeichneten, GRUR 2006,
679, 681 Rn. 14 — Porsche Boxster.
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SchliefRlich sind nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG solche Zeichen nicht markenféhig, die aus-
schlieRlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Dieser
Ausschlussgrund steht dem Markenschutz einer dsthetisch wertvollen Formgebung aller-
dings nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem asthetischen Gehalt der Form den
wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen ange-
sehen werden kann, dass der Form neben ihrer dsthetischen Wirkung zumindest auch die
Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann.”*! Grundsitzlich kann davon jedoch nur
ausgegangen werden, wenn der Verkehr in der asthetischen Formgebung selbst die eigent-
lich handelbare Ware sieht.”*? Dies kommt z.B. bei Kunstwerken in Betracht, nicht aber bei
Waren, die auch noch einen anderen Nutz- oder Verwendungszweck haben.”?

b) Eintragungsfahigkeit

Bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens (§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG) ist grundsatzlich von einem groRziigigen Malstab auszugehen, so dass jede auch
noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu Gberwinden.”**
Auch bei dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarken sind keine strenge-
ren Anforderungen als bei herkémmlichen Markenformen zu stellen.””> Vor dem Hinter-
grund der vom EuGH in der Entscheidung Linde, Winward und Rado geduBerten Beden-
ken,’ geht jedoch auch die deutsche Rechtsprechung davon aus, Verbraucher wiirden aus
der Form der Waren oder ihrer Verpackung haufig nicht auf die betriebliche Herkunft schlie-
Ren.”?” Auch bei Anlegung des gebotenen groRziigigen Prifungsmalistabs ist anzunehmen,
dass solchen Marken die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft im Allgemeinen
fehlt.”?® Bei dreidimensionalen Marken muss zunéchst ermittelt werden, ob die Form ledig-
lich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verk('jrpert.729 Geht sie
darliber hinaus, zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Gestaltungsmerkmale aus,
ist zu prifen, ob der Verkehr in ihnen nur blof3e Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Her-
kunftshinweis versteht.”*® Einen Herkunftshinweis wird der Verkehr in der Gestaltung aber
nur dann erblicken, wenn sie erheblich von den Ublichen Formgestaltungen auf diesem Ge-
biet abweicht.”** AuBerdem muss bei der Feststellung der Unterscheidungseignung auch auf
die besonderen Verhaltnisse auf dem malgeblichen Warengebiet abgestellt werden.”*? Bei
vielen Waren wie etwa Bekleidungsstiicken besteht fiir den Verkehr haufig keine Veranlas-
sung, in einer bestimmten Formgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder dsthe-
tisch bedingte Gestaltung zu sehen.”*® Demgegeniiber hilt er die Form bei technischen Gera-

72! BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 19 — ROCHER-Kugel; GRUR 2008, 71, 72 Rn. 18 — Fronthaube; Fezer, Mar-

kenG, § 3 Rn. 692.

722 BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 18 — Fronthaube.

BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 18 — Fronthaube (im konkreten Fall fiir die Gestaltung einer Fronthaube ver-
neint).

724 BT-Drucks. 12/6581, S. 70.

BGH, GRUR 2001, 334, 335 — Gabelstapler I; GRUR 2001, 56, 57 — Likérflasche.

EuGH, verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg. 2003, 1-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 48 — Linde, Winward & Rado.
BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 23 — Fronthaube; GRUR 2006, 679, 681 Rn. 16 — Porsche Boxter.

BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 24 — Fronthaube.

BGH, GRUR 2005, 158, 159 — MAGLITE; GRUR 2004, 502, 504 — Gabelstapler Il; GRUR 2004, 329, 330 — Kdse
in Bliitenform.

7 BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 24 — Fronthaube; GRUR 2006, 679, 681 Rn. 17 — Porsche Boxter.

BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 26 — Fronthaube.

BGH, GRUR 2004, 502, 504 — Gabelstapler II; GRUR 2003, 332, 334 — Abschlussstiick; GRUR 2001, 418, 419 —
Montre.

33 BGH, GRUR 2004, 329, 330 — Kdse in Bliitenform; so wohl auch Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 190.
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ten eher fir funktionsbedingt, weil er erwartet, dass sich bei solchen Gerdten die dufRere
Gestaltung in erster Linie an der Funktion orientiert.”>* Bei Lebensmitteln ist demgegenuber
eher von einem Herkunftshinweis auszugehen.735 Auch fir Verpackungsformen gilt, dass der
Verkehr darin grundsatzlich nicht primar einen Herkunftshinweis fiir die in ihr enthaltenen
Waren sehen wird. "® Sie stellt sich ihm vielmehr regelmalig als blofRes Behaltnis dar. Jegli-
che Unterscheidungskraft kann einem solchen Zeichen nur dann abgesprochen werden,
wenn die Form lediglich einen Hinweis auf den Inhalt gibt, durch ganz einfache geometrische
Formen oder sonst bloR schmiickende Elemente bestimmt ist. >’

Die Frage, ob das Freihaltebedirfnis an dreidimensionalen Produktformen in Art. 3 Abs. 1 lit.
e MRRL (§ 3 Abs. 2 MarkenG) abschlieRend geregelt ist oder daneben noch Raum fir eine
Anwendung des Art. 3 Abs. 1 lit. c MRRL (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) besteht, war Gegenstand
dreier Vorabentscheidungsersuchen des BGH an den EuGH.”® Weiterhin begehrte er Ant-
wort darauf, ob bei der Priifung des Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MRRL das Interesse des Verkehrs an
der Freihaltung der Produktform dergestalt zu bericksichtigen ist, dass eine Eintragung je-
denfalls grundsatzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Marken in Betracht
kommt, die die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3 S. 1 MRRL (§ 8 Abs. 3 MarkenG) erfiil-
len.”*® Nach Auffassung des EuGH ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Art. 3 Abs. 1
MRRL noch aus dem Sinn und Zweck der Richtlinie, dass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MRRL nicht auch
auf dreidimensionale Formmarken anwendbar ist.”*® Aus Art. 3 Abs. 1 MRRL geht vielmehr
eindeutig hervor, dass die dort genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhangig
sind und getrennt gepriift werden mussen.”*! Ferner ist bei der Prifung des Art. 3 Abs. 1 lit. ¢
MRRL stets das dieser Bestimmung zu Grunde liegende Allgemeininteresse an der Freihal-
tung der Formenvielfalt zu beachten.”*? Unter Beriicksichtigung dieser Entscheidung geht
der BGH davon aus, dass in dem Fall, dass die als Marke beanspruchte Warenform innerhalb
einer auf dem Warengebiet Ublichen Formenvielfalt liegt und die Mdglichkeiten, die Pro-
duktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschrankt sind, dies dafir
sprechen kann, dass diese Form im Interesse der Allgemeinheit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG freizuhalten ist.”** Anders verhilt es sich, wenn auf dem in Rede stehenden Warenge-
biet eine nahezu uniibersehbar grolRe Zahl von Gestaltungsmoglichkeiten besteht und sich
die beanspruchte Form nicht innerhalb der auf dem Warengebiet Uiblichen Formgestaltun-
gen halt.”** Diese Ausfiihrungen lassen darauf schlieBen, dass dreidimensionalen Gestaltun-
gen regelmaRig § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, sofern sich die betreffende Form
innerhalb der auf dem Warengebiet tblichen Formgestaltungen halt.”*

** BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 25 f. — Fronthaube; GRUR 2004, 507, 509 — Transformatorengehduse.

BGH, GRUR 2008, 1000, 1000 — Kdse in Bliitenform II; GRUR 2004, 329, 330 — Kdise in Bliitenform.

BGH, GRUR 2001, 56, 57 — Likérflasche.

BGH, GRUR 2001, 56, 57 — Likérflasche.

Vgl. BGH, GRUR Int. 2001, 462, 464 f. — Stabtaschenlampen sowie BGH, GRUR 2001, 334, 337 — Gabelstapler;
WRP 2001, 269, 273 — Rado-Uhr.

739 BGH, GRUR Int. 2001, 462, 465 — Stabtaschenlampen sowie BGH, GRUR 2001, 334, 337 — Gabelstapler; WRP
2001, 269, 273 — Rado-Uhr.

79 EuGH, verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 518 Rn. 66 — Linde, Winward & Rado.
EuGH, verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg. 2003, 1-3161, GRUR 2003, 514, 518 Rn. 67 — Linde, Winward & Rado.
EuGH, verb. Rs. C-53/01-C-55/01, Slg. 2003, 1-3161, GRUR 2003, 514, 519 Rn. 77 — Linde, Winward & Rado.
BGH, GRUR 2008, 1000, 1001 Rn. 16 — Kdse in Bliitenform Il; GRUR 2008, 71, 74 Rn. 28 — Fronthaube; GRUR
2006, 679, 682 Rn. 21 — Porsche Boxster; GRUR 2004, 506, 507- Stabtaschenlampen II; GRUR 2004, 502, 505 —
Gabelstapler II; GRUR 2004, 329, 331 — Kdse in Bliitenform.

7% BGH, GRUR 2007, 973, 974 Rn. 15 — Rado-Uhr .

Berlit, S. 85 Rn. 67e.
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c) Zwischenergebnis

Insgesamt fiihren die SchutzausschlieBungsgriinde nach § 3 Abs. 2 MarkenG sowie das Frei-
haltebediirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dazu, dass die deutsche Rechtsprechung ver-
gleichsweise selten Formmarken anerkennt.’*

Il. Verletzungstatbestinde

Dritten ist es nach § 14 Abs. 2 MarkenG untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers
im geschaftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen fiir Waren oder Dienstleis-
tungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fur die sie Schutz genieBt (Nr. 1), ein
Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitit oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke
und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren
oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschlieR-
lich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Nr.
2), oder ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen fiir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen dhnlich sind, fir die die Marke Schutz geniel3t,
wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung
des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der bekannten Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt (Nr. 3).

1. Im geschéftlichen Verkehr

Zwar ist der Begriff des geschaftlichen Verkehrs lediglich im Hinblick auf eingetragene Mar-
ken unionsrechtlich vorgegeben. Dennoch ist er fiir alle Marken einheitlich richtlinienkon-
form auszulegen.747 Das weite Verstindnis des EuGH’*® stimmt dabei mit dem der deutschen
Rechtsprechung liberein, wonach ein Zeichen im geschaftlichen Verkehr benutzt wird, wenn
die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten
gewerblichen Tatigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.749

2. Benutzung als Marke

Unter Geltung des WZG war nur der dem Wesen des Warenzeichens als Herkunftsbezeich-
nung entnommene warenzeichenmalige Gebrauch eines fremden Warenzeichens unter-
sagt.750 Von einem warenzeichenmaBigen Gebrauch wurde ausgegangen, wenn eine Be-
zeichnung so gebraucht wurde, dass der unbefangene Durchschnittsbetrachter annahm oder
annehmen konnte, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer
Herkunft.”*

7% S0 auch Kéhler, GRUR 2009, 445, 445; vgl. Nachweise bei Grabrucker/Fink, GRUR 2005, 289, 290 ff.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 70.

Vgl. dazu EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 60 — 02 und 02 (UK)/H3G; Rs. C-
17/06, Slg. 2007, 1-70041, GRUR 2007, 971, 972 Rn. 17 — Céline; Rs. C-48/05, Slg. 2007, 1-1017, GRUR Int. 2007
404, 406, Rn. 18 — Opel/Autec; Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR Int. 2003, 229, 232 Rn. 40 — Arse-
nal/Reed.

7% BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 23 — Ohrclips; GRUR 2008, 703, 705 Rn. 43 — Internet-Versteigerung Ill; GRUR
2007, 780, 782 Rn. 20 — Pralinenform; GRUR 2007, 708, 710 Rn. 23 — Internet-Versteigerung Il.

70 BGH, GRUR 1977, 789, 790 — Tina-Spezialversand; GRUR 1975, 257, 257 — Buddelei; GRUR 1957, 433, 434 —
Hubertus.

w1 BGH, GRUR 1982, 229, 230 — Klix/Klick; GRUR 1981, 362, 364 — Aus der Kurfiirst-Quelle; GRUR 1974, 84, 86 —
Trumpf; GRUR 1955, 484, 485 — Luxor/Luxus.
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Seit Inkrafttreten des MarkenG besteht Uneinigkeit dariiber, ob eine Markenverletzung nach
§ 14 Abs. 2 MarkenG nur dann anzunehmen ist, wenn die beanstandete Handlung auch das
ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmaRigen Benutzung erfillt. Im Schrifttum
wird die Auffassung vertreten, entsprechend der friiheren Rechtslage sei eine markenmaRi-
ge Benutzung erforderlich. Der Umkehrschluss aus Art. 5 Abs. 5 MRRL, der die nationalen
Rechtsvorschriften zum Schutz der Marke gegeniiber der Verwendung eines Zeichens ,zu
anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen” unberiihrt lasst,
ergebe, dass der markenrechtliche Schutz des Art. 5 Abs. 1-4 MRRL allein die Benutzung der
Marke zum Zwecke der Unterscheidung erfasse.””? Andere lehnen das Erfordernis einer mar-
kenmaRigen Benutzung unter Verweis auf den Wortlaut des § 14 MarkenG und die amtliche
Begriindung, in der es ausdricklich heiRt, dass nach § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG jede Benut-
zung eines kollidierenden Zeichens im geschaftlichen Verkehr untersagt sei,””* ab.”* Wih-
rend die Instanzgerichte mehrheitlich eine markenmaRige Benutzung als notwendig erachte-
ten,””® hatte der BGH die Frage zunichst ausdriicklich offen gelassen.756 Seit der EuGH-
Entscheidung BMW/Deenik, wonach die Anwendbarkeit von Art. 5 Abs. 1 und 2 oder Art. 5
Abs. 5 MRRL davon abhdngt, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleis-
tungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke benutzt werde, oder ob
die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt,””’ geht der BGH jedoch vom ungeschriebenen
Tatbestandsmerkmal der markenméRigen Verwendung aus.”*® Unter Beriicksichtigung der
Unterscheidungsfunktion der Marke setze eine Markenverletzungshandlung voraus, dass das
Zeichen jedenfalls im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung
der Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer diene.””® Die Be-
urteilung orientiere sich dabei an der Auffassung eines durchschnittlich informierten, ver-
stindigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers.”®® Mittlerweile geht der BGH in
standiger Rechtsprechung davon aus, dass alle drei Verletzungstatbestédnde des § 14 Abs. 2
Nr. 1-3 MarkenG eine markenméRige Benutzung des Kollisionszeichens erfordern.”®*

2 Keller, GRUR 1996, 607, 609; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747, 757; Piper, GRUR 1996, 429, 434; Sack,
GRUR 1995, 81, 94.

753 BT-Drucks. 12/6581, S. 75.

7>* Berlit, GRUR 1998, 423, 426; Fezer, GRUR 1996, 566, 568 ff.; Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1252; Starck,
GRUR 1996, 688, 691.

3 0OLG Dresden, NJW 2001, 615, 616 — Johann Sebastian Bach; KG, GRUR 1997, 295, 296 — Alles wird teurer;
OLG Hamburg, WRP 1997, 106, 108 — Gucci; WRP 1996, 572, 576 — Les Paul Gitarren, GRUR 1996, 982, 983 —
Fiir Kinder.

> BGH, GRUR 1998, 830, 835 — Les-Paul-Gitarren; GRUR 1998, 697, 699 — VENUS MULTI.

7 EuGH, Rs. C-63/97, Slg. 1999, 1-00905, GRUR Int. 1999, 438, 441 Rn. 38 — BMW/Deenik.

78 BGH, GRUR 2003, 963, 964 — AntiVir/AntiVirus; GRUR 2002, 812, 813 — FRUHSTUCKS-DRINK II; GRUR 2001,
158, 160 — Drei-Streifen-Kennzeichnung.

79 Abgelehnt in: BGH, GRUR 2002, 814, 815 — Festspielhaus, da die Angaben Festspielhaus D-Strafie 33 oder
Schwabinger Festspielhaus angesichts des begrifflichen Inhalts der Bezeichnung Festspielhaus nur als Angabe
iber eine Ortlichkeit, in der Festspiele oder jedenfalls festliche Veranstaltungen abgehalten werden, zu verste-
hen seien sowie in BGH, GRUR 2002, 812, 813 — FRUHSTUCKS-DRINK I, da es sich bei der Bezeichnung Friih-
stiicks-Trank nur um eine beschreibende Angabe handele, die vom Verkehr als ein Getrank, das zum Friihstlick
getrunken werde, und nicht als Herkunftshinweis verstanden werde. Bejaht in: BGH, GRUR 2002, 809, 811 —
FRUSTUCKS-DRINK I, da eine konkrete Etikettierung mit dem Begriff Friihstiicks-Trunk dem Verkehr als Her-
kunftshinweis und Identifizierungsmittel fir das in Frage stehende Getrdank entgegen trete.

7% BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 26 — Pralinenform; GRUR 2003, 963, 964 - AntiVir/AntiVirus; GRUR 2003, 332,
334 — Abschlussstiick; GRUR 2002, 812, 813 — FRUHSTUCKS-DRINK II; GRUR 2002, 814, 815 — Festspielhaus.

7®1 Generell zu § 14 Abs. 2 MarkenG: BGH, GRUR 2009, 766, 770 Rn. 45 — Stofffdhnchen; GRUR 2009, 502, 504
Rn. 22 — pcb; GRUR 2008, 793, 794 Rn. 15 — Rillenkoffer; zu § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: BGH, GRUR 2009, 871,
872 Rn. 20 — Ohrclips; GRUR 2009, 498, 499 Rn. 11 — Bananabay; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: BGH, GRUR
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Besondere Schwierigkeiten bereitet die Feststellung der markenmaRigen Benutzung im Zu-
sammenhang mit dreidimensionalen Gestaltungen. Dabei ist die deutsche Rechtsprechung
der Auffassung, dass der Verkehr die Form einer Ware regelmaRig nicht in gleicher Weise
wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es dabei zundachst um eine
funktionelle und asthetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Daher werde auch eine
besondere Gestaltung der Ware selbst eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der
Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen.”® Etwas anderes kénne dann gelten, wenn
der Verkehr auf Grund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschldagigen Warenge-
biet geneigt sei, auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigen-
standige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.”®® In der Abbildung einer Ware auf der
Verpackung erkenne der Verkehr regelmalig jedoch nur eine bildliche Beschreibung des in
der Verpackung befindlichen Produkts und sehe darin keinen Hinweis auf die Herkunft der
abgebildeten Ware.”®* Abbildungen, die sich in der Darstellung der typischen Merkmale der
Ware erschopften, fasse der Verkehr nicht als Herkunftshinweis auf. Bei der Beurteilung der
markenmafRigen Benutzung seien zudem die Umstande, unter denen die Verbraucher die
Produktform wahrnehmen, zu beriicksichtigen.”® Nicht unberiicksichtigt bleiben diirfe auch
die dem Erwerb nachfolgende Verwendung des Produkts.”®® SchlieRlich sei noch die Kenn-
zeichnungskraft der Klagemarke in Erwagung zu ziehen, da der Kennzeichnungsgrad einer
dreidimensionalen Marke Auswirkungen darauf habe, ob der Verkehr dieser Form einen
Herkunftshinweis entnehme, wenn er ihr als Form einer Ware begegne.”®’

Als ahnlich schwierig erweist sich die Feststellung der markenmaRigen Benutzung im Zu-
sammenhang mit abstrakten Farbmarken. Der BGH geht davon aus, dass der Verbraucher in
einer Farbe nicht in erster Linie einen Herkunftshinweis erblickt.”®® Der Verkehr sei es nicht
gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung ohne Hinzutreten von grafischen
Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, da eine Farbe als
solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unterneh-
men verwendet werde. Etwas anderes konne nur in Ausnahmefallen angenommen werden,
wenn etwa die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervor-
trete, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden werde.”®

3. Identitdtsschutz

Dritten ist es nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG’’® untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers
der Marke im geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen fiir Waren oder

2009, 1055, 1058 Rn. 49 — airdsl; GRUR 2009, 1162, 1166 Rn. 55 — DAX; GRUR 2009, 484, 489 Rn. 60 — Metro-
bus; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH, GRUR 2005, 583, 583 — Lila-Postkarte.

762 BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 26 — Pralinenform; GRUR 2004, 329, 330 — Kdse in Bliitenform; GRUR 2003,
332, 334 — Abschlussstiick.

’®3 BGH, GRUR 2003, 332, 334 — Abschlussstiick.

BGH, GRUR 2005, 414, 416 — Russisches Schaumgebdick.

BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 29 — Pralinenform. Da der Verbraucher bei einer verpackt angebotenen Prali-
nenform in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit hat, die
Pralinenform als solche wahrzunehmen, ist nicht davon auszugehen, dass er allein der Erscheinungsform der
Ware einen Herkunftshinweis entnimmt.

7%% BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 20 — Rillenkoffer.

BGH, GRUR 2008, 793, 794 f. — Rillenkoffer; GRUR 2007, 780, 783 Rn. 30 — Pralinenform.

BGH, GRUR 2004, 151, 154 — Farbmarkenverletzung I.

Bejaht in: OLG Bremen, WRP 2002, 460, 463 — lila Verpackung.

Die Norm dient der Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Schutzes im
Zusammenhang mit look-alikes gelten die Ausfiihrungen in Teil 2 § 3 C. I. 2. b) cc) entsprechend.
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Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fir die die Marke Schutz
genieRt. Ein Zeichen ist mit einer Marke identisch, wenn es ohne Anderung oder Hinzufi-
gung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet
Unterschiede gegeniiber der Marke aufweist, die so geringfligig sind, dass sie einem Durch-
schnittsverbraucher entgehen kénnen.””! Bei einer Farbmarke kann Markenidentitit nur bei
volliger Farbidentitdat angenommen werden.””?

4. Verwechslungsschutz

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG’”? ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers
der Marke im geschaftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitat
oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch
die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Ge-
fahr von Verwechslungen besteht, einschlielRlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird. Fiir den der MRRL entnommenen Begriff der Ver-
wechslungsgefahr gilt das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung in besonderem Ma-
Re.””* Vor dem Hintergrund der vom Gesetzgeber bezweckten Gleichberechtigung der ver-
schiedenen Markenarten ist von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr aus-
zugehen, so dass die an sich nur fir die Registermarke geltenden unionsrechtlichen Vorga-
ben auch im Zusammenhang mit den anderen beiden Markenkategorien zu beachten
sind.””> In standiger Rechtsprechung wendet der BGH die vom EuGH zur Feststellung der
Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsétze’’® an, wonach die Verwechslungsgefahr un-
ter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist, wobei von ei-
ner Wechselwirkung zwischen der Identitit oder Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der priorititsilte-
ren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren
oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der dlteren Marke ausgeglichen werden kann und um-
gekehrt.””” Daher ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch nicht
von einem fllichtigen, sondern von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart auszugehen.778 Ebenfalls
in Ubereinstimmung mit dem EuGH betont die deutsche Rechtsprechung, das Tatbestandse-
lement der Gefahr einer gedanklichen Verbindung begriinde keinen eigenen, tber die Ver-
wechslungsgefahr hinausreichenden Markenverletzungstatbestand.””® Die Méglichkeit, dass
eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt werden kann, begriindet also

"' EuGH, Rs. C-291/00, Slg. 2003, 1-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 54 — Arthur/Arthur et Félice.

BGH, GRUR 2004, 151, 153 — Farbmarkenverletzung I; Sack, WRP 2001, 1022, 1025.

Die Norm dient der Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Schutzes im
Zusammenhang mit look-alikes gelten die Ausfihrungen in Teil 2 § 3 C. I. 2. b) dd) entsprechend.

"% Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 365.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 363.

S.Teil2§3C. 1. 2. b)dd) (1).

BGH, GRUR 2008, 1002, 1004 Rn. 23 — Schuhpark; GRUR 2008, 258, 260 Rn. 20 — INTERCONNECT/T-
InterConnect; GRUR 2006, 859, 860 Rn. 16 — Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 61 Rn. 12 — coccodrillo;, GRUR
2005, 513, 514 — MEY/Ella May; GRUR 2005, 427, 429 — Lila-Schokolade; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang;
GRUR 2004, 594, 596 — Ferrari-Pferd; GRUR 2003, 332, 334 — Abschlussstiick; GRUR 2001, 158, 159 f. — Drei-
Streifen-Kennzeichnung.

7% BGH, GRUR 2001, 158, 160 — Drei-Streifen-Kennzeichnung; GRUR 2000, 506, 508 — ATTACHE/TISSERAND;
GRUR 1998, 942, 943 — ALKA-SELTZER.

% BGH, GRUR 1999, 735, 736 — MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1999, 240, 241 — STEPHANSKRONE [; GRUR
1999, 52, 54 — EKKO BLEIFREI; GRUR 1998, 1014, 1015 — ECCO II.
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noch keine Verwechslungsgefahr. "®° Die menschliche Fahigkeit, gedankliche Assoziationen
herzustellen, ist so unbegrenzt und unerschopflich, dass anderenfalls ein sachlich nicht ge-
rechtfertigter Schutz aus dem Markenrecht gewahrt wiirde.”®® Es muss sich dem Verkehr
daher geradezu aufdrangen, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbil-
dung aufeinander bezogen sind.”®

a) Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen

Der Begriff der Waren- und Dienstleistungsihnlichkeit ist anhand objektiver’®® ,verwechs-
lungsrelevanter Ahnlichkeitskriterien” zu ermitteln.”®* Zu beriicksichtigen sind dabei simtli-
che relevanten Gesichtspunkte wie etwa die Starke oder Schwéache der Marken, die Herstel-
lungsstitte und die Vertriebswege,’® die stoffliche Beschaffenheit einer Ware, deren
Zweckbestimmung oder Verwendungsweise.’®® Entscheidend fiir die Ahnlichkeit von Waren
ist jedoch nicht die Feststellung einer gleichen Herkunftsstatte, sondern die Erwartung des
Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens fir die Qualitat der Wa-
ren.’”®” GroRe Bedeutung wird dem Verwendungszweck der betroffenen Produkte beigemes-
sen. In Canon Il gelangte der BGH zu dem Ergebnis, zwischen bespielten Videobdndern und
diesen entsprechenden Aufnahme- und Wiedergabegeraten kdnne aufgrund der engen Ver-
bindung zwischen den betreffenden Waren, insbesondere ihrer Bezogenheit aufeinander
eine geringe Warenadhnlichkeit nicht verneint werden.’® Wegen ihres ergdanzenden Verwen-
dungszwecks wurde auch in der Entscheidung TIFFANY eine Warendhnlichkeit zwischen Fil-
terzigaretten und Raucherartikeln®® bejaht, da letztere als Zubehor von Tabakwaren ihren
Zweck nur in Verbindung mit diesen Produkten erfillen konnten.”®® Obwohl Wein und Mine-
ralwasser im Allgemeinen von verschiedenen Herstellern stammen, entschied sich der BGH
in EVIAN/REVIAN gegen eine besondere Warenferne zwischen diesen Produkten, da sie nicht
nur ihrer Funktion (Lebensmittel, Getrdanke) nach nahe beieinander liegen, sondern auch im
Handel nebeneinander prasentiert werden und vom Verbrauch haufig als Alternative oder
erganzend angeboten und konsumiert werden.”® Von einer Unéhnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen kann insgesamt nur ausgegangen werden, wenn trotz unterstellter Identi-
tat der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren
und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist, wobei es eine absolute Waren- und

% BGH, WRP 2002, 537, 540 — Bank 24; GRUR 2000, 875, 877 — Davidoff; GRUR 1999, 735, 736 — MO-
NOFLAM/POLYFLAM.

71 BGH, GRUR 1999, 240, 241 — Stephanskrone | und II.

BGH, GRUR 2006, 60, 63 Rn. 28 — coccodrillo; GRUR 2004, 779, 782 — Zwilling/Zweibriider.

BGH, GRUR 1999, 496, 497 — TIFFANY.

BGH, GRUR 1999, 245, 247 — LIBERO; GRUR 1999, 164, 166 —JOHN LOBB; GRUR 1999, 158, 159 — GARIBALDI.
BT-Drucks. 12/6581, S. 72.

BGH, GRUR 1999, 158, 159 — GARIBALDI. In dieser Entscheidung kam der BGH zu dem Ergebnis, zwischen
den Waren ,Weine, Schaumweine, Spirituosen und Likére, saimtliche Waren italienischer Herkunft” und ,Teig-
waren sowie dazugehorende Sol3en, insbesondere italienischer Herkunft” bestehe keine Warenahnlichkeit, da
diese Produkte aus unterschiedlichen Betrieben mit vollig verschiedenen Produktionsweisen stammten und aus
verschiedenen Stoffen bestiinden. Abgelehnt hat der BGH auRerdem eine Ahnlichkeit zwischen den Waren
»Zigarren” und ,Biere, Fruchtgetranke und —séafte”, weil sie aus verschiedenen Stoffen bestehen, vollig ver-
schieden hergestellt werden und aus unterschiedlichen Betrieben stammen, BGH, GRUR 2007, 321, 322 Rn. 21
— COHIBA.

’®” BGH, GRUR 1999, 496, 498 — TIFFANY.

BGH, GRUR 1999, 731, 732 f. — Canon II.

Zigarren- und Zigarettenhalter, Zigarrenabschneider, Feuerzeuge, Zigarren- und Zigarettenkasten, Aschen-
becher.

"% BGH, GRUR 1999, 496, 498 — TIFFANY.

BGH, GRUR 2001, 507, 508 — EVIAN/REVIAN.
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Dienstleistungsunahnlichkeit gibt, die auch bei Identitat der Zeichen nicht durch eine erhoh-
te Kennzeichnungskraft der priorititsilteren Marke ausgeglichen werden kann.”?

b) Ahnlichkeit der Zeichen

Um den Grad der Zeichenahnlichkeit bestimmen zu kdnnen, bedarf es zunachst einer Ermitt-
lung der fiir den Zeichenvergleich maRgeblichen Zeichen.”*® Sofern es sich bei der Klagemar-
ke um eine Registermarke handelt, kommt es allein auf deren in das Markenregister einge-
tragene Form an.”®* Bei nicht eingetragenen Marken ist die Form, in der das Zeichen Ver-
kehrsgeltung bzw. Notorietit erworben hat, zugrunde zu legen.”®> Demgegeniber gibt im
Hinblick auf das angegriffene Zeichen dessen konkrete Verwendung den Ausschlag.”® Irrele-
vant sind auBerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstdnde wie etwa Hinweise, Auf-
drucke oder sonstige Verpackungsbesonderheiten.”®’ Bei der Priifung der Zeichenihnlichkeit
kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegeniberstehenden Zeichen
an.”?® Die Beurteilung orientiert sich an deren Ahnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in
der Bedeutung, wobei regelmiRig bereits die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hin-
sicht ausreicht.””® Ausschlaggebend ist dabei, wie das Zeichen auf den durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerk-
samkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein
kann, wirkt.®® Dieser hat allerdings nur selten die Mdglichkeit, verschiedene Marken unmit-
telbar zu vergleichen, so dass er sich ansonsten auf das unvollkommene Bild verlassen muss,
das er von ihnen im Geddchtnis behalten hat, weswegen die lGbereinstimmenden Merkmale
starker ins Gewicht fallen als die Unterschiede. ®°*

79 BGH, GRUR 2007, 321, 322 Rn. 20 — COHIBA. Warenahnlichkeit bejaht hat die Rechtsprechung zwischen

Schokoladenwaren und Geback mit Schokoliberzug, OLG Bremen, WRP 2002, 460, 463 — lila Verpackung;
Schokolade und Zuckerwaren, Back- und Konditoreiwaren sowie Kaugummi, OLG K&ln, WRP 2001, 57, 60 —
Kinder Kram; Milcherzeugnissen und Erfrischungsgetranken aus Molke, OLG Hamburg 2000, 802, 803 — ACTI-
MEL/ACTIMUN; Wein bzw. Schaumwein und Magenbitter, BGH, GRUR 1999, 245, 247 — LIBERO; Wein und
Weinbrand, BGH, GRUR 1998, 332, 334 — MEISTERBRAND; Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten und Fertigfabrika-
ten, BGH, GRUR 2000, 886, 887 -— Bayer/BeiChem; Branchenfernsprechblichern und Internet-
Branchenverzeichnissen, OLG Frankfurt/Main, WRP 1996, 1045, 1046 — Die Blauen Seiten oder auch Fertigh&u-
sern aus Holz und Baumaterialien (nicht aus Metall), BGH GRUR 1999, 995, 997 — HONKA. Warenahnlichkeit
wurde demgegeniiber verneint zwischen Cerealien und salzigen Snacks, OLG Hamburg, WRP 1998, 326, 327 —
KELLOGG'S/KELLY; Parfum und Lederwaren, BGH, GRUR 2006, 941, 942 Rn. 14 — TOSCA BLU; alkoholischen
Getrdanken und Seifen, Parfimerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren, BGH, GRUR 2002, 340, 340 —
Fabergé; Schuhen und Bekleidungsstiicken, BGH, GRUR 1999, 164, 166 — JOHN LOBB; OLG Miinchen, GRUR-RR
2002, 9, 11 — BIG BERTHA sowie Wirkwaren aus Kaschmir und Golftaschen und Golfschlagern, OLG Miinchen,
GRUR-RR 2002, 9, 10 — BIG BERTHA.

3 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 815.

7% BGH, GRUR 2009, 766, 769 f. Rn. 36 — Stofffidhnchen; GRUR 2008, 505, 507 Rn. 19 — TUC-Salzcracker; GRUR
2007, 780, 783 Rn. 34 — Pralinenform; GRUR 2003, 332, 334 — Abschlussstiick.

795 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 825.

7% BGH, GRUR 2002, 171, 174 — Marlboro-Dach; GRUR 1998, 942, 942 — ALKA-SELTZER.

7 BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 38 — Pralinenform; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 837.

7%% BGH, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 18 — SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803, 805 Rn. 23 — HEITEC; GRUR 2006,
859, 860 Rn. 12 — Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 62 Rn. 17 — cocodrillo; GRUR 2004, 235, 237 — Davidoff II;
GRUR 2000, 506, 508 —ATTACHE/TISSERAND.

7 BGH, GRUR 2009, 1055, 1056 Rn. 26 — airdsl; GRUR 2008, 903, 904 Rn. 17 — SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008,
803, 804 Rn. 21 — HEITEC; GRUR 2006, 859, 860 Rn. 17 — Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 62 Rn. 17 — cocodrillo.
%% BGH, GRUR 2000, 506, 508 — ATTACHE/TISSERAND.

81 BGH, GRUR 2004, 235, 237 — Davidoff Il; GRUR 2003, 1047, 1049 — Kellogg's/Kelly's; GRUR 2003, 1044, 1046
— Kelly; GRUR 1998, 830, 834 f. — Les-Paul-Gitarren.
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Im Zusammenhang mit Farbmarken ist nicht nur an eine Ahnlichkeit mit anderen Farbzei-
chen, sondern insbesondere auch mit farblich ausgestalteten Bildzeichen bzw. dreidimensi-
onalen Gestaltungen zu denken.®’? Da das Erinnerungsvermdégen der angesprochenen Ver-
braucher nur verhaltnismalig wenige Farben und Farbtone umfasst, werden geringe Unter-
schiede nicht wahrgenommen.8°3 Dadurch wird die Verwechslungsgefahr erhoht.®* Gerade
bei dreidimensionalen Gestaltungen gilt es im Zusammenhang mit der Ermittlung der Zei-
chendhnlichkeit zu beachten, dass nur Ubereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maRk-
geblich sind, die herkunftshinweisende Bedeutung haben.®% Dabei diirfen nicht einzelne
Merkmale zu einem Gestaltungsprinzip verallgemeinert werden, da sonst der markenrecht-
lich relevante Ahnlichkeitsbereich verlassen und der Markenschutz auf allgemeine dstheti-
sche Grundformen erstreckt werden wiirde, die nicht schutzfahig sind.%®

c) Kennzeichnungskraft

Unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH beriicksichtigt der BGH bei der Ermittlung
der Kennzeichnungskraft eines Zeichens alle relevanten Umstédnde, zu denen insbesondere
die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Markt-
anteil, die Intensitdt, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Mar-
ke, der Werbeaufwand des Unternehmens fiir eine Marke und der Teil der beteiligten Ver-
kehrskreise gehoren, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von ei-
nem bestimmten Unternehmen stammend erkennen.®”’ Grundsitzlich orientiert sich die
Beurteilung der Kennzeichnungskraft fir alle drei Markenarten des § 4 MarkenG nach den
gleichen MaRstaben.®%® Bei der von der Rechtsprechung vorgenommenen Differenzierung
zwischen Marken mit schwacher, normaler (durchschnittlicher) und starker Kennzeich-
nungskraft handelt es sich nicht um statisch feststehende GrofSen, vielmehr kann beispiels-
weise durch intensive WerbemalRnahmen ein origindr kennzeichnungsschwaches Zeichen
normale Kennzeichnungskraft erlangen.809 Erhohte Kennzeichnungskraft kommt in Betracht,
wenn ein Zeichen im Verkehr durch umfangreiche Benutzung als Marke, also als Mittel die
betroffene Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, an Bekanntheit
gewonnen hat.®!% Sofern keine konkreten Anhaltspunkte fiir eine Schwachung oder Starkung
vorliegen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.811 Normale Unterscheidungs-
kraft kann einer Marke nur abgesprochen werden, wenn sie infolge Anlehnung oder sonsti-
ger Nahe an ein fiir die betreffenden Waren beschreibendes Wort vom Verkehr nicht vor-
rangig als Warenkennzeichen verstanden wird oder wenn der Verkehr in ihr aus sonstigen
Grinden, etwa weil es sich um ein abgegriffenes Wort der Alltags- oder der Werbesprache
handelt, eher die Bedeutung dieses Wortes als einen Herkunftshinweis sieht oder weil fir

82 ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 982.

BGH, GRUR 2005, 427, 429 — Lila Schokolade.

BGH, GRUR 2005, 427, 429 — Lila Schokolade, wo trotz Farbtonabweichung Zeichenahnlichkeit zwischen
einer lila Hintergrundfarbe auf einer Schokoladengebackverpackung und der Farbmarke lila fiir Schokoladen-
waren bejaht wurde; GRUR 2004, 154, 156 — Farbmarkenverletzung Il; GRUR 2004, 151, 154 — Farbmarkenver-
letzung I.

805 BGH, GRUR 2007, 780, 784 Rn. 40 — Pralinenform; GRUR 2003, 332, 335 — Abschlussstiick.

BGH, GRUR 2003, 332, 335 — Abschlussstiick im Hinblick auf eine tbereinstimmende sdulenférmige Grund-
form; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 990.

87 BGH, GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 — Stofffdhnchen; GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 — Kinder II; GRUR 2002,
1067, 1069 — DKV/OKV.

808 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 513.

Berlit, S. 128 Rn. 143.

BGH, GRUR 2003, 332, 334 f. — Abschlussstiick.

BGH, GRUR 2000, 1031, 1032 — Carl Link.
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die betreffenden Waren andere im Ahnlichkeitsbereich liegende Marken verwendet werden
und der Verkehr deshalb auch auf geringere Unterschiede achtet.®’? Bei Marken, die auf
Grund von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen sind, wird regelma-
Rig von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen.813 Wahrend
die Verwechslungsgefahr bei schwachen Marken schon bei geringeren Abweichungen abzu-
lehnen ist, genielen starke Marken einen erheblich erweiterten Schutzumfang, weswegen
Verwechslungsgefahr nur bei deutlichen Unterschieden verneint werden kann.®'* Die Kenn-
zeichnungskraft einer Marke ist stets bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen
festzustellen, die in ihrem Warenverzeichnis aufgefiihrt sind B

Auch bei dreidimensionalen Zeichen richtet sich die Bestimmung der Kennzeichnungskraft
nach ihrem Gesamteindruck.®*® Es kommt darauf an, welche Merkmale nach der Auffassung
des angesprochenen Verkehrs an der herkunftskennzeichnenden Wirkung der Marke teilha-
ben und welche Merkmale fir die Bestimmung der Schutzwirkung unbeachtet bleiben mus-
sen, weil sie nach § 3 Abs. 2 MarkenG dem Schutz als Marke nicht zuganglich sind.®Y Fir die
Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Warenformmarke genigt nicht al-
lein die Bestimmung eines prozentualen Bekanntheitsgrads der Gestaltung, denn es miissen
auch in diesem Fall alle relevanten Umstande des Einzelfalls wie etwa der Marktanteil der
mit der Marke versehenen Ware oder der Werbeaufwand beriicksichtigt werden.®® Auch
ohne Erwerb von Verkehrsgeltung ist bei dreidimensionalen Gestaltungen nicht pauschal
von geringster Kennzeichnungskraft auszugehen.®*?

Da Farben jedenfalls in bestimmten Féillen deutlich schneller wahrgenommen werden als
Text und Bild, sich dabei auch nicht als minder einprdgsam erweisen als letztere und vor al-
lem in besonderer Weise geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen,®?°
sind Farbmarken auch ohne Verkehrsdurchsetzung nicht grundsatzlich als kennzeichnungs-
schwach zu erachten.?”! Die Ermittlung ihrer Kennzeichnungskraft orientiert sich allein an
der jeweiligen Farbgestaltung.®?* Dabei sind auch die auf dem jeweiligen Warengebiet bli-
cherweise verwendeten Farben zu beriicksichtigen.®??

5. Bekanntheitsschutz

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG®** untersagt es Dritten, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke
im geschaftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein dhnliches Zeichen

812 BGH, GRUR 2000, 1028, 1029 — Ballermann.

BGH, GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 28 — Kinder Il; GRUR 2007, 780, 784 Rn. 35 — Pralinenform; GRUR 2002,
171, 173 f. — Marlboro-Dach; GRUR 1991, 609, 610 — SL.

814 Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 373, 379; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 515.

BGH, GRUR 2009, 484, 491 Rn. 83 — Metrobus; GRUR 2004, 235, 237 — Davidoff Il; GRUR 2004, 779, 781 —
Zwilling/Zweibriider; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 521.

#1° BGH, GRUR 2000, 888, 889 — MAG-LITE.

BGH, GRUR 2000, 888, 889 — MAG-LITE.

BGH, GRUR 2007, 780, 784 Rn. 36 — Pralinenform.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 600.

BGH, GRUR 2002, 171, 175 — Marlboro-Dach.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 599. In diese Richtung aber wohl Sack, WRP 2001, 1022, 1029; von Schultz, GRUR
1997, 714, 719.

822 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 599.

Vgl. OLG Hamburg, WRP 2008, 638, 642 — NIVEA-Blau.

Die Norm dient der Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. ¢ MRRL. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Schutzes im
Zusammenhang mit look-alikes gelten die Ausfiihrungen in Teil 2 § 3 C. I. 2. b) ee) entsprechend.
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flir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ahnlich sind, fir die die Mar-
ke Schutz genielt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt
und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der be-
kannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrach-
tigt 5

Uneinigkeit besteht dartber, ob entsprechend der zum WZG ergangenen Rechtsprechung826
auch nach der Rechtslage des MarkenG die markenmaRige Benutzung ein ungeschriebenes
Tatbestandsmerkmal flir den besonderen Schutz bekannter Marken darstellt. Zwar konsta-
tierte der EUGH in Adam Opel/Autec, der Vertrieb eines mit einer bekannten Marke identi-
schen Zeichens auf verkleinerten Fahrzeugmodellen der genannten Marke durch einen Drit-
ten ohne die Erlaubnis des Inhabers der Marke, stelle eine Benutzung i.S. des Art. 5 Abs. 2
MRRL dar, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der
Marke als fur Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise ausnutzt oder beeintréichtigt827 und bestimmte in L'Oréal/Bellure, die Verwendung
einer Wertschatzung genieRenden Marke kdnne nach Art. 5 Abs. 2 MRRL verboten sein,
wenn die Marke durch die Benutzung in unlauterer Weise ausgenutzt wird.®?® Auf Grund
eines identischen Benutzungsbegriffs geht die deutsche Rechtsprechung dennoch davon aus,
beim Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gelte insoweit nichts anderes als
bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.?*

a) Bekanntheit

Genau wie die MRRL enthalt auch das MarkenG keine Definition des Bekanntheitsbegriffs.
Der deutsche Gesetzgeber ging davon aus, die Bekanntheit einer Marke sei sowohl nach
quantitative Kriterien, fir die es entscheidend auf den vor allem durch Verkehrsbefragungen
nachweisbaren Grad der Verkehrsbekanntheit ankomme, als auch nach qualitativen, insbe-
sondere vom ,guten Ruf der Marke abhdngigen Faktoren zu ermitteln.®*° Diesen unions-
rechtlich determinierten Begriff hat der EUGH inzwischen dahin ausgestaltet, dass der fir
das Eingreifen dieses besonderen Schutzes erforderliche Bekanntheitsgrad als erreicht anzu-
sehen ist, wenn die adltere Marke einem bedeutenden Teil des von den durch diese Marke
erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffenen Publikums bekannt ist.®! Unter Zugrun-
delegung der Rechtsprechung des EuGH®*? geht auch der BGH davon aus, dass nicht von ei-
nem vorab festgelegten Prozentsatz auszugehen ist, sondern Kriterien wie etwa der Markt-
anteil der Marke, die Intensitat, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benut-
zung sowie der Umfang der vom Unternehmen zu ihrer Férderung getétigten Investitionen

825 Genau wie der englische Gesetzgeber hat auch der deutsche von der Option des Art. 5 Abs. 2 MRRL zum

besonderen Schutz bekannter Marken Gebrauch gemacht.

826 7.B. BGH, GRUR 1983, 247, 248 — Rolls-Royce.

EuGH, Rs. C-48/05, Slg. 2007, 1-1017, GRUR 2007, 318, 320 Rn. 37 — Adam Opel/Autec.

8% EUGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 64 — L'Oréal/Bellure.

5% BGH, GRUR 2008, 912, 915 Rn. 33 — Metrosex; GRUR 2005, 583, 583 f. — Lila Postkarte. Ablehnend Hilde-
brandt, § 13 Rn. 5.

80 BT Drucks. 12/6581, S. 72. Gegen die Beriicksichtigung eines ,,guten Rufs” Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1338.
EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, 1-5421, GRUR Int. 2000, 73, 75 Rn. 26 — Chevy.

EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, 1-5421, GRUR Int. 2000, 73, 74 f. Rn. 25, 27 — Chevy.
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zu bericksichtigen sind.®®* Deren konkrete Gewichtung untereinander Uberlisst der EuGH
den nationalen Gerichten ebenso wie die Auswahl weiterer Kriterien.®*

b) Produktdhnlichkeit

Nach dem Wortlaut greift die Bestimmung nur bei nicht dhnlichen Waren oder Dienstleis-
tungen. Nachdem der EuGH mittlerweile jedoch festgestellt hat, dass die Bestimmung bei
dhnlichen und nicht dhnlichen Waren gleichermaBen anzuwenden ist,®*> geht auch die deut-
sche Rechtsprechung von einer entsprechenden Anwendung innerhalb des Produktdhnlich-
keitsbereichs aus.®*®

c) Zeichendhnlichkeit

Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine an-
deren MaRstabe anzuwenden als bei der Prifung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen
des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.**’

d) Kollisionstatbestinde

Wiéhrend die deutsche Rechtspraxis innerhalb des Bekanntheitsschutzes vier Eingriffstatbe-
stinde unterscheidet,®*® geht der EuGH von drei Kollisionstatbestinden aus.®* In der Praxis
wirkt sich diese terminologische Unterscheidung jedoch nicht aus.®*°

aa) Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
Ob eine bekannte Marke in unlauterer Weise benutzt wird, ist anhand einer umfassenden
Interessenabwadgung zu ermitteln.®* Regelmalig besteht fir eine unlautere Markenausnut-

833 BGH, GRUR 2003, 428, 432 — BIG BERTHA; GRUR 2002, 340, 341 — Fabergé; OLG KéIn, GRUR-RR, 2005, 339,

340 — Kleiner Feigling Il.

834 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1310. Von der deutschen Rechtsprechung als bekannte Marke anerkannt: McDonal-
d's (OLG Miinchen, GRUR 1996, 63 — McDonald's ); Zwilling (OLG Karlsruhe, WRP 1998, 900 — zwilling.de ); Yves
Roche (OLG Hamburg, GRUR 1999, 339 — Yves Roche); FISHERMAN'S FRIEND (LG Frankfurt/Main, NJWE-WettbR
2000, 294 — FISHERMAN'S FRIEND); Deutsche Post (LG Hamburg, GRUR 2000, 514 — Deutsche Post); die beglei-
tende Bildmarke des Schwdbisch-Hall-Fuchses (OLG Frankfurt/Main GRUR 2000, 1063 — Spee-Fuchs); Mon
Chérie (OLG KdIn, GRUR 2001, 424 — Mon Chérie/MA CHERIE); Tagesschau und Tagesthemen (BGH, GRUR 2001,
1050 — Tagesschau); Derrick (OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 100 — derrick.de); Shell (BGH, GRUR 2002, 622 —
shell.de); duplo (OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367 — duplo ); merci (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 15 — merci);
Schufa (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 — Schufafreie Kredite); die Wortmarke Zwilling und die Bildmarke
des Zwillingzeichens (BGH, GRUR 2004, 779 — Zwilling/Zweibriider); Porsche (BGH, GRUR 2005, 163 — Alumini-
umrdder); Ahoj-Brause (OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 258 — Ahoj-Brause); die Wortmarke Milka und die kon-
turlose Farbmarke lila (BGH, GRUR 2005, 583 — Lila-Postkarte); die Buchstabenmarke T (LG Hamburg, MMR
2005, 783 — Telekom) sowie BOSS (BGH, GRUR 2006, 56 — BOSS-Club).

8 EuGH, Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389, GRUR 2003, 240, 242 Rn. 30 — Davidoff/Gofkid.

BGH, GRUR 2004, 779, 783 — Zwilling/Zweibriider; GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 235,
238 — Davidoff Il.

837 BGH, GRUR 2009, 672, 677 Rn. 49 — OSTSEE-POST; GRUR 2007, 1066, 1070 Rn. 50 — Kinderzeit; GRUR 2007,
1071, 1074 Rn. 45 — Kinder II; GRUR 2004, 594, 596 — Ferrari-Pferd ; GRUR 2000, 875, 878 — Davidoff.

838 Ausnutzung der Wertschatzung (Rufausbeutung); Beeintrachtigung der Wertschatzung (Rufgefdahrdung);
Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung) sowie Beeintrachtigung der Unterschei-
dungskraft (Verwéasserung).

8% EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 38 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-252/07, Slg.
2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 27 — Intel Corporation/CPM United Kingdom (Beeintrachtigung der Unter-
scheidungskraft; Beeintrachtigung der Wertschatzung sowie unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft
oder der Wertschatzung).

89 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1355.
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zung oder —beeintrichtigung kein rechtfertigender Grund.®** Als Rechtfertigungsgriinde
kommen insbesondere die Kunstfreiheit®*® (Art. 5 Abs. 3 GG) sowie die Meinungs- bzw. Pres-
sefreiheit® (Art. 5 Abs. 1 GG) in Betracht.

bb) Schutz der Wertschatzung

Zur Wertschatzung einer Marke gehdren samtliche positiven Assoziationen, die der Verkehr
mit ihr verbindet.®* Sie kann aus konkreten Gutevorstellungen zur Produktqualitéit,846 aus
dem einschneidenden Erfolg eines Produkts®*’ oder aus allgemeinen Vorstellungen beziiglich
Rang und Alter, technischer Leistungsfahigkeit und GréRe eines Unternehmens bestehen.®®
Sie umfasst ferner die Vorstellung von etwas Besonderem, von Luxus und Vornehmheit®*
oder Prestige.850 Diese besondere Gitevorstellung erlaubt die wirtschaftliche Verwertung
der Marke z.B. mittels Lizenzvergabe.851 Die Wertschatzung kann in der gesamten Bevdlke-

rung oder nur innerhalb eines bestimmten Personenkreises vorhanden sein.®>?

(1) Ausnutzung der Wertschitzung (Rufausbeutung)

Die Wertschatzung der bekannten Marke wird ausgenutzt, wenn ein Wettbewerber sich mit
der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenahert hat, um Giitevorstellungen, die der
Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, fiir sich zu verwer-
ten.® Typischerweise kommt es zu einer Ubertragung der positiven Assoziationen auf die
unter dem dhnlichen Zeichen angebotenen Produkte.®®* Da eine Rufausbeutung voraussetzt,
dass sich der gute Ruf auch libertragen lasst, muss der Verkehr Anhaltspunkte dafiir haben,
dass die Produkte der Parteien mit gleichem MaRe gemessen werden kdnnen und deshalb
das, was fir das eine gilt, ohne weiteres auch fir das andere angenommen werden darf.®>®
Zu bericksichtigen sind dabei etwa die Branchenndhe der Produkte bzw. Dienstleistun-
gen,®® die Zielgruppe®’ oder die Art des Rufinhalts.®*® Ein Qualititsgefille ist nicht notwen-

#1 BGH, GRUR 2002, 622, 625 — shell.de; GRUR 2001, 1054, 1057 — Tagesreport; GRUR 2001, 1050, 1053 f. —

Tagesschau.

842 Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 814.

BGH, GRUR 2005, 583, 584 — Lila Postkarte. In diesem Fall entschied der BGH, der Vertrieb einer violetten
Postkarte mit dem Aufdruck Uber allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blékt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka
begriinde auf Grund einer Abwagung mit dem durch Art. 5 Abs. 3 GG geschiitzten Recht auf Kunstfreiheit, in
deren Schutzbereich auch die vorliegende Postkarte, in der die Eindriicke des Kiinstlers von den Marken der
Klagerin und deren Werbung mit der Herausstellung der Abbildung von Kithen humorvoll-satirisch aufgegriffen
werden, falle, keine Markenverletzung im Hinblick auf die bekannte Farbmarke lila.

84 Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 814; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1361.

Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 800; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1366.

BGH, GRUR 1985, 550, 552 — DIMPLE (Whisky, der aufgrund seiner langen Lagerzeit eine herausgehobene
Qualitat aufweist); OLG Kéln, WRP 1998, 1104, 1107 — BOSS! (hochwertige Herrenbekleidung von guter Quali-
tat); OLG Hamburg, WRP 1986, 221, 228 — quattro (Kraftfahrzeug von hoher technischer Qualitat).

#7KG, GRUR 2000, 906, 907 — Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.

BGH, GRUR 1966, 623, 624 — Kupferberg.

BGH, GRUR 1983, 247, 248 — Rolls Royce.

BGH, GRUR 1985, 550, 552 — DIMPLE.

Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 800.

Vgl. etwa BGH, GRUR 1994, 732, 734 — McLaren; GRUR 1991, 609, 612 — SL (besondere Wertschatzung bei
Rennsportinteressenten bzw. bei Kaufern von Luxusautos).

#3 BGH, GRUR 2005, 583, 584 — Lila Postkarte.

Berlit, S. 164 Rn. 190; Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 801 spricht insoweit von einem Imagetransfer.

OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 190, 191 — HDI; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1385.

Bejaht hinsichtlich Tanzlokal und Bekleidung (BGH, GRUR 2006, 56, 60 Rn. 52 — BOSS-Club); hinsichtlich
Sportwagen und Fahrradern (OLG Stuttgart, GRUR 2007, 313, 315 — CARRERA); hinsichtlich billigem Alkohol und
Parfim bzw. Kosmetika (OLG Hamburg, GRUR 1999, 339, 342 — Yves Roche); hinsichtlich Herrenbekleidung und
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dig, denn auch ein qualitativ gutes Produkt kann Bekanntheit und wettbewerbliche Bedeu-
tung durch die Verbindung mit einem herausragenden Produkt eines anderen Herstellers
gewinnen.859 Kénnen Fachkreise die fehlende Verbindung zwischen den Produkten ohne
weiteres erkennen, ist ein Imagetransfer eher fernliegend.860

(2) Beeintrachtigung der Wertschatzung (Rufgefiahrdung)

Die Wertschatzung einer bekannten Marke wird beeintrachtigt, wenn negative Assoziatio-
nen auf sie Gbertragen werden.®®! Dies kann durch die Verwendung des Zeichens auf qualita-
tiv geringwertiger Ware,®? auf Produkten, die ihrem Renommee nach nicht zu den unter der
bekannten Marke vertriebenen Produkten passen863 oder durch die Verwendung in abfalli-
ger Form®®* oder im Zusammenhang mit anstofligen Werbespr[]chen865 erfolgen.

cc) Schutz der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke entspricht ihrer Kennzeichnungskraft, also
ihrer Eignung, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst zu
werden .5

(1) Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung)

Die Unterscheidungskraft einer bekannten Marken kann dadurch ausgenutzt werden, dass
die Assoziation des Kennzeichens mit der bekannten Marke ein besonderes MaR an Auf-
merksamkeit weckt, das einem anderen (neuen) Zeichen nicht zuteilwiirde.®®” Diese Assozia-
tionen missen nicht zwangsweise positiver Natur sein.®®®

Energiedrinks (OLG K&ln, WRP 1998, 1104, 1107 — BOSS). Verneint hinsichtlich Nougatwaffeln und Rasierklin-
gen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367, 468 f. — duplo); hinsichtlich Versicherungen und Kfz-Motoren (OLG
Hamburg, GRUR-RR 2002, 190, 191 — HDI); hinsichtlich Nachrichtenmagazin und medizinischer Fachzeitschrift
(OLG Koéln, GRUR-RR 2002, 130, 133 — Focus); hinsichtlich Bausparkasse und Waschmittel (OLG Frankfurt/Main,
GRUR 2000, 1063, 1065 — Spee-Fuchs).

87 Uberschneidungen bejaht zwischen den Abnehmern von Whisky bzw. Herrenkosmetik (BGH, GRUR 1985,
550, 552 — DIMPLE), aber verneint zwischen Rauchern und Skisportlern (BGH, GRUR 1991, 465, 466 f. — Salo-
mon).

%% Das durch Preisglinstigkeit, schnellen Service, Einheitlichkeit der Produkte und ein (iberzeugendes Preis-
Leistungsverhiltnis gekennzeichnete Image von McDonald's erwies sich als zu allgemein fiir eine Ubertragung
auf preiswerte Bekleidung (OLG Miinchen, GRUR 1996, 63, 65 — McDonald's), wohingegen das sportliche Image
des QUATTRO auch auf Skier zutraf (OLG Hamburg WRP 1986, 221, 226 — quattro).

8% OLG Hamburg, WRP 1986, 221, 228 — quattro.

KG, GRUR 2000, 902, 905 — LH; OLG Frankfurt/Main, GRUR 1995, 154, 155 f. — Bérsen-Order-Service-System:;
Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1386.

! Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1380.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1380.

Lebensmittel/Hunde- und Katzenfutter (BGH, GRUR 1999, 161, 164 — MAC Dog); StiBwaren/Kondome (BGH,
GRUR 1994, 808, 811 — Markenverunglimpfung); Kosmetika/Kondome (BGH, GRUR 1995, 57, 59 — Markenver-
unglimpfung I1); Luxuswagen/Kleinwagen (BGH, GRUR 1991, 609, 612 — SL).

84 aufschrift Deutsche Pest auf postgelbem Lkw (LG Hamburg, GRUR 2000, 514 — Deutsche Pest).

Es tut NIVEA als das erste mal (BGH, GRUR 1995, 57 — Markenverunglimpfung I); Mars macht mobil bei Sex-
Sport und Spiel (BGH, GRUR 1994, 808 — Markenverunglimpfung).

866 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1367; Schweyer, in: von Schultz, § 14 Rn. 181.

BGH, GRUR 2000, 875, 877 — Davidoff; GRUR 1981, 144, 145 — Kréutermeister. Bejaht fiir den Vertrieb einer
violetten Postkarte mit dem Aufdruck Uber allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blékt eine Kuh. Muh! Rainer Maria
Milka (BGH, GRUR 2005, 583, 584 — Lila-Postkarte, im konkreten Fall jedoch aufgrund der Kunstfreiheit (Art. 5
Abs. 3 GG) gerechtfertigt); fiir den Vertrieb von Abi T-Shirts mit dem Aufdruck Trabi 03 (OLG Hamburg, GRUR-
RR 2006, 224, 225 — Trabi 03); fiir den Gebrauch der Rubrikenlberschrift die tagesschau in einer Tageszeitung
(OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 389, 392 — die tagesschau). Verneint fir die Verwendung eines gezeichneten
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(2) Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft (Verwasserung)

Die Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft fiihrt zu einer Minderung der Kennzeich-
nungskraft der bekannten Marke.®®® Wihrend der EuGH eine Beeintrachtigung nur annimmt,
wenn die ernsthafte Gefahr einer kiinftigen Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens des
Durchschnittsverbrauchers besteht, #’° lisst die deutsche Rechtsprechung bereits eine greif-
bare Beeintrachtigung gen'ugen.871 Die Unterscheidungskraft ist immer dann beeintrachtigt,
wenn der Werbewert der bekannten Marke beeintrachtigt wird.®? Davon ist umso eher aus-
zugehen, je geringer der Abstand zwischen den betreffenden Waren- bzw. Dienstleistungs-
branchen ist.®”® Trotz groflem Branchenabstand ist eine Beeintrachtigung jedoch denkbar,
wenn die hervorragende Alleinstellung der bekannten Marke auf die andere Branche aus-
strahlt.8”* SchlieRlich gibt es auch Marken wie etwa Coca-Cola, adidas oder LEGO, deren
Verwendung in ausnahmslos jeder denkbaren Branche Schutz gegen Verwdsserung begriin-
det.?”® SchlieRlich kann die Existenz einer groReren Anzahl von die Unterscheidungskraft der
bekannten Marke beeintrachtigenden Zeichen im Einzelfall dazu fiihren, dass das Hinzutre-
ten eines weiteren Zeichens keine relevante Beeintrachtigung mehr darstellt.?”®

lll. Anspriiche bei Markenverletzung

Die im Falle einer Markenverletzung einschlagigen Anspruchsgrundlagen sind insbesondere
den §§ 14 — 19d MarkenG zu entnehmen.

1. Unterlassungsanspruch

Von praktisch tiberragender Bedeutung ist der verschuldensunabhingige®’’ Unterlassungs-

anspruch, der nach § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG die Gefahr voraussetzt, dass eine bereits be-
gangene Verletzungshandlung zukiinftig wiederholt wird. Dieser Anspruch besteht nach § 14
Abs. 5 S. 2 MarkenG auch dann, wenn ein Rechtsverstof} erstmalig droht (vorbeugender Un-
terlassungsanspruch). Erforderlich ist die ernsthafte und greifbare Moglichkeit einer zukinf-
tigen Rechtsverletzung in gleicher oder im Kern gleicher Form.®”® Ein bereits stattgefundener

Fuchses in einer Waschmittelwerbung (OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 1063, 1065 — Spee-Fuchs); fur die
Verwendung der Marke Frechling fur einen Apfel-Krauter-Likor (OLG Koln, GRUR-RR 2005, 339, 341 — Kleiner
Feigling Il); fiir den Vetrieb einer mit einer Tafel Schokolade gefillten und mit den Worten schén, dass es dich
gibt beschrifteten GruRkarte (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 15, 16 — merci).

88 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1391.

Berlit, S. 163 Rn. 189; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1370.

EuGH, Rs. C-252/07, Slg. 2008, 1-8823, GRUR 2009, 56, 60 Rn. 81 — Intel Corporation/CPM United Kingdom.
OLG Koln, GRUR-RR 2005, 339, 341 — Kleiner Feigling Il OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367, 369 — duplo;
OLG Kéln, GRUR-RR 2002, 130, 134 — Focus; OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 1063, 1065 — Spee-Fuchs;
Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1370.

¥2 BGH, GRUR 2002, 622, 625 — shell.de; Berlit, S. 163 Rn. 189.

BGH, GRUR 2001, 507, 509 — EVIAN/REVIAN; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1371.

Verneint im Hinblick auf Versicherungsleistungen und Kraftfahrzeuge mit Dieselmotor (OLG Hamburg,
GRUR-RR 2002, 190, 192 — HDI); Nachrichtenmagazin und PC-SAT-Karte (OLG Minchen, GRUR-RR 2001, 305,
306 — Focus); Bausparen und Waschmittel (OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 1063, 1065 — Spee-Fuchs); Beklei-
dung und Systeme zur elektronischen Ubermittlung von Bérseninformationen (GRUR 1995, 154, 156 — Bérsen-
Order-Service-System).

¥ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1371.

OLG Minchen, GRUR 1996, 63, 65 — McDonald's.

Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 989; Ingerl/Rohnke, Vorb. zu §§ 14-19d, Rn. 77.

BGH, GRUR 2008, 702, 706 Rn. 55 — Internet-Versteigerung Ill; GRUR 2006, 421, 423 Rn. 39 — Markenpar-
fiimverkdufe; GRUR 2005, 443, 446 — Ansprechen in der Offentlichkeit II.
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VerstoR begriindet eine widerlegbare Vermutung fiir die Wiederholungsgefahr.®” Erstbege-
hungsgefahr setzt voraus, dass eine Markenrechtsverletzung ernstlich und unmittelbar zu
besorgen ist.®°

Zur Sicherung des Unterlassungsanspruchs kommt vorlaufiger Rechtsschutz durch Erlass ei-
ner einstweiligen Verfligung nach §§ 935, 940 ZPO in Betracht.®®! Dies setzt sowohl einen
Verfligungsanspruch als auch einen Verfigungsgrund voraus. Der Verfligungsgrund ist dabei
die Dringlichkeit der Angelegenheit flr den Antragsteller.882 Uneinigkeit besteht daruber, ob
die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG auf markenrechtliche Unterlassungsan-
spriiche entsprechend anwendbar ist.%®

2. Schadensersatzanspruch

Wird die Markenrechtsverletzung vorsatzlich oder fahrldssig begangen, ist an einen Scha-
densersatzanspruch zu denken (§ 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG). Unter Fahrldssigkeit ist nach §
276 Abs. 2 BGB das AuBerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zu verstehen. An
die Sorgfaltspflicht werden auRerordentlich strenge Anforderungen gestellt.®* Ein Rechtsirr-
tum ist nur dann entschuldigt, wenn der Irrende bei Anwendung der im Verkehr erforderli-
chen Sorgfalt mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen brauchte.®®

Zunachst kann der Geschadigte Ersatz des ihm tatsachlich entstandenen Vermdégensnach-
teils, einschliefllich des entgangenen Gewinns (§§ 249, 252 BGB) verlangen. Bei der Bemes-
sung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung
des Rechts erzielt hat, bericksichtigt werden (§ 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG). Da es bei der Her-
ausgabe des Verletzergewinns nicht um Ersatz eines konkret entstandenen Schadens, son-
dern um einen billigen Ausgleich des vom Verletzten erlittenen Vermoégensnachteils geht,
besteht der Anspruch unabhdngig davon, ob der Verletzte diesen Gewinn lUberhaupt hatte
erzielen kénnen.®® SchlieRlich kann der Schadensersatzanspruch auch auf Grundlage des
Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergltung hatte entrichten
missen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hatte (§ 14 Abs. 6 S. 3 Mar-
kenG). Ob im Streitfall eine Lizenzierung tatsachlich in Betracht gekommen ware, ist dabei

89 BGH, GRUR 2009, 1162, 1166 Rn. 64 — DAX; GRUR 2008, 1108, 1110 Rn. 23 — Haus & Grund Ill; GRUR 2002,

717, 719 — Vertretung der Anwalts-GmbH; GRUR 2001, 453, 455 — TCM-Zentrum; GRUR 1997, 379, 379 — Weg-
fall der Wiederholungsgefahr Il; GRUR 1996, 290, 291 — Wegfall der Wiederholungsgefahr.

889 BGH, GRUR 2008, 1002, 1003 Rn. 19 — Schuhpark; GRUR 2007, 875, 876 Rn. 14 — Durchfuhr von Originalwa-
re; GRUR 1994, 530, 532 — Beta.

81 Fezer, § 14 Rn. 1078; Ingerl/Rohnke, Vorb. zu §§ 14-19d, Rn. 189.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 12 Rn. 3.12.

Dafiir: OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 309, 310 — agenda; OLG Nirnberg, GRUR-RR 2009, 98, 99 — NIKE-
Sportschuhe; OLG Zweibriicken, GRUR 2008, 346, 346 — namensgleiche Neugriindung; OLG Hamburg, GRUR-RR
2007, 73, 74 — Parfiimtester Il; OLG Stuttgart, GRUR-RR 2005, 307, 308 — e-motion/iMOTION. Dagegen: OLG
Miinchen, GRUR 2007, 174, 174 — Wettenvermittlung; OLG Frankfurt/Main, GRUR 2002, 1096, 1096 — Dring-
lichkeit im Markenrechtsstreit; OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2002, 212, 212 — TopTicket.

84 Hildebrandt, § 27 Rn. 42; Ingerl/Rohnke, Vorb. zu §§ 14-19d, Rn. 219.

BGH, GRUR 1996, 271, 275 — Gefdrbte Jeans.

BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 — Steckverbindergehduse.
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h.2 Die drei Arten der Schadensberechnung kénnen vom Geschidigten allerdings

888

unerheblic
nur alternativ, nicht aber kumulativ geltend gemacht werden.

3. Sonstige Anspriiche

Hervorzuheben sind dariiber hinaus der Vernichtungs- bzw. Riickrufanspruch nach § 18 Mar-
kenG. Der Vernichtung unterliegen nach§ 18 Abs. 1 S. 1 MarkenG im Besitz oder Eigentum
des Verletzers befindliche widerrechtlich gekennzeichnete Waren sowie im Eigentum des
Verletzers stehende Materialien und Gerédte, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kenn-
zeichnung der Waren gedient haben (§ 18 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Wahrend der Riickrufan-
spruch nach § 18 Abs. 2 Alt. 1 MarkenG den Rickruf widerrechtlich gekennzeichneter Waren
betrifft, ist deren endgiiltige Entfernung aus den Vertriebswegen Gegenstand des Entfer-
nungsanspruchs nach § 18 Abs. 2 Alt. 2 MarkenG. Diese Anspriiche stehen freilich unter dem
Vorbehalt der VerhaltnismaBigkeit (§ 18 Abs. 3 MarkenG). § 19 MarkenG enthélt einen ver-
schuldensunabhingigen®® Auskunftsanspruch Gber die Herkunft und den Vertriebsweg der
widerrechtlich gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. AuBerdem kann der obsie-
genden Partei nach § 19c MarkenG im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil
auf Kosten der unterliegenden Partei o6ffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtig-
tes Interesse darlegt. Schlief3lich kann eine Markenverletzung auch einen verschuldensunab-
hangigen Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB (Eingriffskondiktion) be-
grinden, dessen Hohe sich am Wert des durch den Gebrauch der Marke Erlangten orien-
tiert, der sich anhand einer angemessenen und liblichen Lizenzgeblihr bemessen |3sst.8%°

B. Lauterkeitsrecht

Sofern kein Sonderrechtsschutz besteht, kann der Vertrieb von look-alikes gleichwohl als
unlauterer Wettbewerb i.S. des UWG unzuldssig sein. Die Neufassung des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG) von 2004 hat zwar die gesetzlichen Grundlagen, nicht
aber den Inhalt des erginzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes gedndert,®*
den die Rechtsprechung nach Inkrafttreten der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel § 1
UWG a.F. im Jahre 1909 anhand des MaRstabs der ,guten Sitten” entwickelt hat.®? Nun-
mehr normiert § 4 Nr. 9 UWG drei zum § 1 UWG a.F. herausgebildete Fallgruppen als gesetz-
liche Regelbeispiele. Der Schutz gegen Nachahmungen im Rahmen des Wettbewerbsrechts
wird allgemein als ,erginzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz“®® bezeichnet.®**
»Erganzend” bezieht sich dabei auf den spezialgesetzlich gewdhrten Schutz.®® Der ergan-
zende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz schafft keine Immaterialgliterrechte, sondern

87 BGH, GRUR 2010, 239, 242 Rn. 36 — BTK; GRUR 2009, 515, 517 Rn. 29 — Motorradreiniger; GRUR 2006, 421,

424 Rn. 45 — Markenparfiimverkdufe.

8% BGH, GRUR 2010, 239, 243 Rn. 50 — BTK; GRUR 2010, 237, 238 Rn. 12 — Zoladex; Ingerl/Rohnke, Vorb. zu §§
14-19d, Rn. 230.

889 Fezer, MarkenR, § 19 Rn. 2.

BGH, GRUR 2009, 515, 519 Rn. 41 — Motorradreiniger; GRUR 2001, 1156, 1158 — Der griine Punkt; GRUR
1987, 520, 523 — Chanel No. 5 (I).

81 BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 25 — Rillenkoffer; GRUR 2007, 795, 797 Rn. 19 — Handtaschen.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 1; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/1.

Der friiher im Zusammenhang mit dem erganzenden Leistungsschutz verwendete Begriff der ,sklavischen
Nachahmung” erfasst nur einen denkbaren Unlauterkeitsaspekt, genauer gesagt eine ganz besonders enge
Anlehnung an das Original, s. Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 4.

894 Vgl. BGH, GRUR 2007, 795 — Handtaschen; GRUR 2007, 339 — Stufenleitern. Diesen Begriff kritisiert Kéhler,
GRUR 2007, 548, 549.

895 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 4.
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8% Er schiitzt den Mitbewerber vor der

897

richtet sich gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten.
unlauteren Ausbeutung eines von ihm geschaffenen Leistungsergebnisses.

I. Verhédltnis zum Sonderrecht

Bei der erganzenden Anwendung des Wettbewerbsrechts ist der ,Grundsatz der Nachah-
mungsfreiheit“®® zu beriicksichtigen, wonach das Nachahmen nicht sondergesetzlich ge-
schiitzter Produkte erlaubt ist, sofern nicht zusatzliche unlauterkeitsbegriindende Umstande
vorliegen.?® Diese Umstinde missen auBerhalb des Sonderrechtsschutztatbestands lie-
gen.’® AuRerdem dirfen die speziellen sachlichen, formalen und zeitlichen Grenzen der

Sondergesetze nicht untergraben werden.’®

1. Urheberrecht

Das Urheberrecht schitzt Werke der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst (§ 1 UrhG).
Soweit das Urheberrecht Schutz gewahrt, bleibt flir erganzende wettbewerbsrechtliche An-
spriche kein Raum.’® Sofern ein Verhalten keine fremden Urheberrechte verletzt,’® gilt
zunachst der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Ein VerstoR gegen das Wettbewerbsrecht
kommt jedoch in Betracht, wenn das urheberrechtlich nicht geschiitzte Werk wettbewerbli-
che Eigenart besitzt und das Hinzutreten besonderer Umstinde die Ubernahme der fremden
Leistung als wettbewerbswidrig erscheinen lisst.”®* Mangelte es an einer persénlichen geis-
tigen Schopfung i.S. des § 2 Abs. 2 UrhG, hat die Rechtsprechung zuweilen auf das UWG zu-
rickgegriffen, bevor der Gesetzgeber mit speziellen Rechten folgte.’® Da das UrhG auch
Werke von nur geringer Schopfungshéhe sowie verwandte Schutzrechte bereits umfanglich
schiitzt, ist ergdnzender wettbewerbsrechtlicher Schutz auf Ausnahmefalle zu beschranken,
wenn z.B. der Gesetzgeber noch nicht auf die Einfihrung einer neuen Technologie reagieren
konnte.”®® Insgesamt scheint die Rechtsprechung beim Nachahmen nicht technischer, dsthe-
tischer Formschopfungen eher bereit, einen Wettbewerbsverstol anzunehmen als beim
Nachbau rein technischer Arbeiten.’®’

8% g5hler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.4; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/3.

%7 BT-Drucks. 16/10145, S. 17; BGH, GRUR 1994, 630, 634 — Cartier-Armreif; GRUR 1991, 223, 225 — Finnischer
Schmuck; GRUR 1988, 620, 621 — Vespa-Roller; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/4. Fir eine Erstreckung des
Schutzes auf die Verbraucher und die Allgemeinheit bei § 4 Nr. 9 lit. a UWG dagegen Kéhler, GRUR 2007, 548,
552.

898 BGH, GRUR 1992, 382, 383 — Leitsdtze. Diesen Grundsatz kritisiert K6hler, GRUR 2007, 548, 549.

% BGH, GRUR 2007, 795, 797 Rn. 22 — Handtaschen; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 19 — Jeans; GRUR 2000, 521, 523 —
Modulgeriist; GRUR 1952, 516, 519 f. — Hummel-Figuren.

% BGH, GRUR 2008, 790, 792 Rn. 35 — Baugruppe; GRUR 2005, 600, 602 — Handtuchklemmen; GRUR 2003,
359, 360 — Pflegebett; GRUR 2002, 629, 631 — Blendsegel.

901 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 5; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/13.

BGH, GRUR 1999, 325, 326 — Elektronische Pressearchive.

Weil beispielsweise die Schopfungshdhe nach § 2 Abs. 2 UrhG nicht erreicht wird; die Schutzfrist nach
§§ 64 ff. UrhG abgelaufen ist oder eine Schrankenbestimmungen nach §§ 44a ff. UrhG greift.

*** BGH, GRUR 2006, 493, 495 Rn. 28 — Michel-Nummern; GRUR 1986, 895, 896 — Notenstichbilder.

%> Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/17. So kam etwa BGH, GRUR 1962, 470 — AK/ dem Schutz des Sendeunter-
nehmens (§ 87 UrhG); BGH, GRUR 1960, 614 — Figaros Hochzeit dem Schutz der austibenden Kiinstler (§§ 73 ff.
UrhG) oder BGH, GRUR 1999, 923 — Tele-Info-CD dem Schutz des Datenbankherstellers (§ 87a ff. UrhG) zuvor.
%% sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 12 spricht in diesem Zusammenhang von der
»Schrittmacherfunktion” des erganzenden Leistungsschutzes; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/17.

907 Dreier, in: Dreier/Schulze, Einl. Rn. 37.
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2. Geschmacksmusterrecht

Zu einem grolRen Teil befasste sich der auf die frilhere wettbewerbsrechtliche Generalklausel
gestutzte Nachahmungsschutz mit dsthetischen Produktgestaltungen.’®® Besonders niedrige
Anforderungen galten dabei fiir den kurzfristigen Schutz modischer Bekleidungsstiicke (sog.
Saisonschutz).’® Letztlich wurde auf diese Weise eine durch das Fehlen eines formlosen ge-
schmacksmusterrechtlichen Schutzes entstandene Liicke geschlossen.”® Mittlerweile bietet
Art. 11 Abs. 1 GGVO fir einen Zeitraum von drei Jahren insoweit adaquaten Schutz. Liegen
dessen Voraussetzungen vor, ist wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz zwar nicht
véllig ausgeschlossen,’! insgesamt jedoch weniger relevant.”’? Bei der Entscheidung sind
stets auch die sondergesetzlich vorgesehenen Schutzfristen mit zu beriicksichtigen.” Liegen
allerdings die in § 4 Nr. 9 UWG genannten besonderen Umstéande vor, ist auch nach Ablauf
der dreijahrigen Schutzfrist nicht eingetragener Geschmacksmuster wettbewerbsrechtlicher
Schutz nicht génzlich ausgeschlossen.”**

3. Markenrecht

Unter Geltung des WZG wurde ein GroRteil des heute dem Kennzeichenschutz zugeordne-
ten Bereichs mittels des Lauterkeitsrechts geregelt.915 Nach & 2 MarkenG schlief§t der Schutz
von Marken nach dem MarkenG die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser
Kennzeichen nicht aus. Ungeachtet dessen bereitet das Verhaltnis des Markenrechts zum
wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz groBe Schwierigkeiten. Nach der von der Recht-
sprechung entwickelten ,Vorrangthese” verdriangt das Markengesetz in seinem Anwen-
dungsbereich den lauterkeitsrechtlichen Schutz.’*® Der BGH geht davon aus, dass nur ein
Verstandnis, wonach der eine umfassende Spezialregelung bildende markengesetzliche
Schutz in seinem Anwendungsbereich fiir eine gleichzeitige Anwendung der lauterkeitsrecht-
lichen Generalklausel oder des § 823 BGB grundsatzlich keinen Raum lasse, der Begrenzungs-
funktion der spezialgesetzlichen Regelung gerecht werde.”"” Allerdings verdringe das Mar-
kengesetz die auRermarkenrechtlichen Generalklauseln nur im Allgemeinen,’® das UWG
kénne herangezogen werden, wenn der Schutz nach dem Markengesetz versage.”® Wett-
bewerbsrechtliche Anspriiche kdnnten neben markenrechtlichen geltend gemacht werden,
wenn das betreffende Verhalten nach anderen Gesichtspunkten als bei der markenrechtli-

%% 7 B. BGH, GRUR 1994, 630 — Cartier-Armreif; GRUR 1991, 223 — Finnischer Schmuck; GRUR 1973, 478 — Mo-

deneuheit.

909 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 37 ff.

Ohly, in Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/18.

Vgl. Art. 96 Abs. 1 GGVO; BGH, GRUR 2009, 79, 82 Rn. 26 — Gebdickpresse; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 18 — Jeans.
Sambuc, in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 50; Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.8.
BGH, GRUR 2005, 349, 352 — Klemmbausteine ll, wonach ein Modulsystem nach Ablauf der 25jahrigen
Schutzdauer fir eingetragene Geschmacksmuster nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des ,Einschiebens in
eine fremde Serie” auf Grundlage des § 1 UWG a.F. geschiitzt werden kann.

° BGH, GRUR 2008, 790, 792 Rn. 35 — Baugruppe; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 18 — Jeans; GRUR 2005, 600, 602 —
Handtuchklemmen.

1> 5o war der Schutz bekannter Marken gegen Rufausbeutung bereits in der Entscheidung DIMPLE (BGH, GRUR
1985, 550) auf § 1 UWG a.F. gestitzt worden (heute: § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

%1® BGH, GRUR 2006, 329, 332 Rn. 36 — Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; GRUR 2003, 973, 974 — Tupperwa-
reparty; GRUR 2002, 622, 623 — shell.de; GRUR 2002, 340, 342 — Fabergé; GRUR 2002, 167, 171 — Bit/Bud,
GRUR 2000, 70, 73 — SZENE; GRUR 1999, 992, 995 — BIG PACK; GRUR 1999, 161, 162 — MAC Dog.

°7 BGH, GRUR 1999, 161, 162 — MAC Dog.

BGH, GRUR 2002, 622, 623 — shell.de.

BGH, GRUR 1999, 161, 162 — MAC Dog.
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chen Beurteilung gewiirdigt werde.”® Neben Anspriichen aus Markenrecht kimen Anspri-

che aus dem UWG in Betracht, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten rich-
teten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung sei.®** Zur Benut-
zung des fremden Kennzeichens muss also ein von der markenrechtlichen Regelung nicht
erfasstes Unlauterkeitskriterium hinzutreten.’? Anspriche aus erganzendem wettbewerbs-
rechtlichem Leistungsschutz sind nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausge-
schlossen, wenn das klagerische Begehren nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, son-
dern den eines konkreten Leistungsergebnisses gerichtet ist.??

Gerade im Hinblick auf look-alikes gilt es zu bedenken, dass in der Regel nur solche Produkt-
gestaltungen nachgeahmt werden, die grundsatzlich auch als Formmarke in das Markenre-
gister eingetragen werden kénnten. Die konsequente Anwendung der ,Vorrangthese” hatte
zur Folge, dass demjenigen, der eine Markenanmeldung unterlassen hat, wettbewerbsrecht-
licher Schutz stets versagt werden misste. Die als Innovationsschutz gedachte Ausdehnung
des Markenschutzes auf dreidimensionale Gestaltungen wiirde sich im Ergebnis als nachtei-
lig erweisen, wenn Rechtsschutz nur noch durch eine Markenanmeldung beansprucht wer-
den kénnte.”®* Der Grundsatz vom Vorrang des Markenrechts sollte daher nur in den Fllen
angewandt werden, in denen markenrechtlicher Schutz ausgeschlossen ist.?*

1. §4 Nr. 9 UWG

Nach § 4 Nr. 9 UWG handelt unlauter, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine
Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er a) eine
vermeidbare Tauschung der Abnehmer Uber die betriebliche Herkunft herbeifiihrt, b) die
Wertschdatzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder
beeintrachtigt oder c) die fur die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen
unredlich erlangt hat.

1. Generalklausel

Seit ihrer Einfiihrung im Jahre 1909 ist die wettbewerbsrechtliche Generalklausel auch auf
Nachahmungsfille angewendet worden.’*® Angesichts der Vielfalt unlauteren Wettbewerbs
hat der Gesetzgeber bis heute am Konzept der Generalklausel festgehalten. Obwohl Gber die
Jahre hinweg detaillierte Fallgruppen entwickelt worden sind, ermdglicht sie ein flexibles
Reagieren auf neue Sachverhalte.’”” Nach standiger Rechtsprechung des BGH kann der Ver-
trieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von
wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstdande hinzutreten, die die Nachahmung
unlauter erscheinen lassen.”®® Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Ei-

2 BGH, GRUR 2005, 163, 165 — Aluminiumrdder.

21 BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 — Rillenkoffer; GRUR 2003, 332, 335 f. — Abschlussstiick; GRUR 2002, 167,
171 - Bit/Bud.

*22 Bornkamm, GRUR 2005, 97, 98.

BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 — Rillenkoffer; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 23 — Stufenleitern.

Bornkamm, GRUR 2005, 97, 102.

Bornkamm, GRUR 2005, 97, 102; zustimmend Fiebig, WRP 2007, 1316, 1321. Zum Einfluss der UGP-RL auf
die ,Vorrangthese” s. Teil 2 § 6 C. IIl. 2. a) bb) (1) bzw. (3).

2% vgl. 2.B. RG, GRUR 1927, 132, 134 — Puppenjunge; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/5.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 30.

BGH, GRUR 2009, 79, 81 Rn. 27 — Gebdckpresse; GRUR 2008, 1115, 1117 Rn. 18 — ICON; GRUR 2008, 793,
795 Rn. 27 — Rillenkoffer; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 24 — Stufenleitern; GRUR 2004, 941, 943 — Metallbett; GRUR
2003, 356, 357 — Prézisionsmessgerdte; GRUR 2001, 251, 253 — Messerkennzeichnung; GRUR 1999, 1106, 1108
— Rollstuhlnachbau.
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genart, der Art und Weise und der Intensitit der Ubernahme sowie den besonderen wett-
bewerblichen Umstanden eine Wechselwirkung. Je groRRer die wettbewerbliche Eigenart und
je héher der Grad der Ubernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonde-
ren Umstande zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begriinden. Drei
Fallgruppen, namentlich die vermeidbare Herkunftstauschung, die Rufausbeutung und -
beeintrachtigung und das Erschleichen sind nunmehr in §4 Nr.9 UWG als Regelbeispiele
unlauteren Wettbewerbs kodifiziert worden, wobei diese Fallgruppen nicht abschlieBend
sind.’® Dariiber hinaus besteht nach wie vor die Moglichkeit auf die Generalklausel zuriick-
zugreifen.930

2. Wettbewerbliche Eigenart

Wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz genieRen nur wettbewerblich eigenartige
Leistungsergebnisse.”! Zwar ergibt sich diese von der Rechtsprechung zu § 1 UWG a.F. ent-
wickelte Voraussetzung nicht aus dem Wortlaut des § 4 Nr. 9 UWG. Die Gesetzesbegriindung
deutet allerdings darauf hin, dass die wettbewerbliche Eigenart auch weithin eine Rolle spie-
len soll.”*? Wettbewerbliche Eigenart setzt voraus, dass die konkrete Ausgestaltung oder
bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise
auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen. 33 per
Verkehr muss auf Grund der Ausgestaltung oder der Merkmale des Erzeugnisses die Vorstel-
lung haben, das Produkt kdnne wohl nur von einem bestimmten Anbieter oder einem mit
diesem verbundenen Unternehmen stammen.’®** Die wettbewerbliche Eigenart muss sich
gerade aus den Gibernommenen Gestaltungsmitteln ergeben.’®® Zwar ist die Bekanntheit des
betreffenden Erzeugnisses nicht notwendig, sie kann jedoch den Grad der wettbewerblichen
Eigenart verstirken.”*® Auch eine als neu empfundene Kombination bekannter Gestaltungs-
elemente vermag eine wettbewerbliche Eigenart zu begr[]nden.937 Werbeslogans missen
einen eigenartigen und selbststandigen Gedanken enthalten.’®® Bei der Beurteilung der
wettbewerblichen Eigenart ist auf das Verstandnis des durchschnittlich informierten, ver-
standigen und aufmerksamen Verbrauchers abzustellen, dessen Aufmerksamkeitsgrad
abhédngig ist von der Art des jeweiligen Produkts.’*® zu bericksichtigen sind dabei auch

%2 BT-Drucks. 15/1487, S. 18; BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 50 — Handtaschen; GRUR 2004, 941, 943 — Metall-
bett.

930 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 34.

%1 Diesen Begriff kritisiert Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/33 m.w.Nachw.

%2 BT-Drucks. 15/1487, S. 18.

%33 BGH, GRUR 2008, 1115, 1117 Rn. 20 — /CON; GRUR 2007, 984, 985, Rn. 16 — Gartenliege; GRUR 2007, 795,
797 Rn. 25 — Handtaschen; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 26 — Stufenleitern; GRUR 2006, 79, 81 Rn. 21 — Jeans; WRP
1976, 370, 372 — Ovalpuderdose.

»* BGH, GRUR 2007, 984, 986 Rn. 23 — Gartenliege.

%> BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 32 — Handtaschen; GRUR 1999, 923, 926 — Tele-Info-CD.

%3® BGH, GRUR 2007, 984, 986 Rn. 28 — Gartenliege; GRUR 2005, 600, 602 — Handtuchklemmen.

37 BGH, GRUR 2008, 1115, 1117 Rn. 22 — ICON; GRUR 2006, 79, 81 Rn. 26 — Jeans; GRUR 1998, 477, 479 —
Trachtenjanker.

28 oLG Frankfurt/Main, GRUR 1987, 44, 45 — WM-Slogan, im konkreten Fall verneint fir den Werbespruch
...flir das aufregendste Ereignis des Jahres. Ebenfalls abgesprochen wurde die wettbewerbliche Eigenart den
Werbespriichen natiirlich in Revue (BGH, GRUR 1961, 244, 245 f. — natiirlich in Revue) sowie Kaffee, den man
am Duft erkennt (OLG Hamburg, GRUR 1990, 625 — Kaffee, den man am Duft erkennt). Zugesprochen wurde sie
dagegen dem banalen, fiir Erdgas verwendeten Werbeslogan Wdrme fiirs Leben (BGH, GRUR 1997, 308, 310 —
Wérme fiirs Leben).

%9 BGH, GRUR 2005, 349, 352 — Klemmbausteine III.

940 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 60.
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Kenntnisse beziiglich eines selektiven Vertriebssystems des Originalherstellers.”** Wahrend
originellen, auf den ersten Blick einpragsamen Gestaltungen bereits von Hause aus wettbe-
werbliche Eigenart zukommt, kénnen gewdhnliche Merkmale dann Herkunftsvorstellungen
auslosen, wenn sie aufgrund umfangreicher WerbemalRnahmen entsprechend bekannt ge-
worden sind.*** Aus Originalitat und Bekanntheitsgrad ergibt sich der fiir den Schutzumfang
letztlich maRgebliche Gesamtgrad wettbewerblicher Eigenart.943 Je groBer die wettbewerbli-
che Eigenart ist, umso geringer sind die Anforderungen an die besonderen Umstdnde, die die
Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begr(]nden.944 Das Vorhandensein zahlreicher Ko-
pien auf dem Markt fihrt nur dann zu einem Verlust der wettbewerblichen Eigenart, wenn
der Verkehr nicht mehr zwischen dem Original und den Nachahmungen unterscheidet.’”

Um dem Wesen der look-alikes hinreichend Rechnung zu tragen, sollte das Tatbestands-
merkmal der wettbewerbsrechtlichen Eigenart insgesamt eher weit ausgelegt werden.**
Schliefilich ergibt sich erst aus der Kombination von Farben, Formen und sonstigen Gestal-
tungsmitteln, die jeweils fiir sich genommen nicht unbedingt wettbewerblich eigenartig sind,
um was fiir ein Imitat es sich eigentlich handelt.

3. Waren oder Dienstleistungen

Dem Wortlaut des § 4 Nr. 9 UWG zufolge bezieht sich der lauterkeitsrechtliche Nachah-
mungsschutz nur auf Waren und Dienstleistungen. Beide Begriffe sind jedoch weit zu fas-
sen,® so dass Leistungsergebnisse jeglicher Art, also auch Abbildungen,®*® Werbeslogans,**
Farben®™® oder auch Produktverpackungen951 von der Norm erfasst sind. Ein Leistungsergeb-
nis kann dabei auch in der Kennzeichnung eines Produkts Iiegen.952 Zu berucksichtigen ist
allerdings, dass nur konkrete Gestaltungen schutzfdhig sind, nicht aber abstrakte Ideen®
oder Stile.”®* Im Interesse der Wettbewerbsfreiheit missen diese allen Mitbewerbern zu-

ganglich bleiben.’>

1 BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 38 — Handtaschen.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 61 f.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 63.

BGH, GRUR 1999, 751, 752 — Giillepumpen; GRUR 1996, 210, 211 — Vakuumpumpen.

BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 28 — Handtaschen; GRUR 1998, 830, 832 f. — Les-Paul-Gitarren.

So auch Fiebig, WRP 2007, 1316, 1320.

Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.21.

OLG Dresden, WRP 1998, 415, 417 — Metall-Férdergurte.

BGH, GRUR 1997, 308, 309 — Wdrme fiirs Leben.

BGH, GRUR 1997, 754, 755 — grau/magenta.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 24.

BGH, GRUR 2003, 973, 974 — Tupperwareparty. Kennzeichen werden zwar grundsétzlich Gber das MarkenG
geschiitzt. Besteht allerdings Unklarheit dariiber, ob ein Zeichen (iber Verkehrsgeltung i.S. von § 4 Nr. 2 Mar-
kenG verfligt, hat der BGH den Instanzgerichten teilweise aufgetragen, mit der lauterkeitsrechtlichen Priifung
zu beginnen, da die zur Feststellung der Verkehrsgeltung notwendige Prifung zeit- und kostenintensiv ist, z.B.
BGH, GRUR 1966, 30, 32 — Konservenzeichen; GRUR 1965, 601, 605 — roter Punkt; GRUR 1963, 423, 428 — coffe-
infrei.

93 BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 21 — Knoblauchwiirste; GRUR 2005, 166, 168 — Puppenausstattungen;
GRUR 2003, 359, 361 — Pflegebett; GRUR 1979, 705, 706 — Notizkl6tze; GRUR 1979, 119, 120 — Modeschmuck;
GRUR 1977, 547, 551 — Kettenkerzen; GRUR 1955, 598, 60 — Werbeidee.

*** BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 21 — Knoblauchwiirste; GRUR 1979, 119, 120 — Modeschmuck.

BGH, GRUR 2005, 166, 168 — Puppenausstattungen. Das Aufgreifen einer blofRen Idee — wie etwa flr typi-
sche Spielsituationen Puppen mit entsprechendem Zubehor zu vertreiben — ist auch dann zuldssig, wenn die
entsprechenden Ausstattungen auf dem Markt bekannt sind und es schon deshalb nahe liegt, dass der Verkehr
entsprechende Erzeugnisse dem Hersteller des Originals zuordnet (168). Unerheblich ist es, ob der Originalher-
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4. Herkunftstauschung (§ 4 Nr. 9 lit. a UWG)

Nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG ist das Anbieten nachgeahmter Produkte unlauter, wenn dadurch
eine vermeidbare Tauschung der Abnehmer (iber die betriebliche Herkunft herbeiflihrt wird.

a) Begriff der Herkunftstauschung

Eine Herkunftstauschung liegt vor, wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Ein-
druck erweckt wird, die Nachahmung stamme vom Originalhersteller oder einem mit ihm
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.®*® Dabei kénnen die im Markenrecht entwickel-
ten Grundsatze zur Verwechslungsgefahr entsprechend herangezogen werden.”®” Ahnlich-
keiten, die allein oder zusammen mit anderen allenfalls Erinnerungen oder Assoziationen an
das Original herbeifihren, genligen also nicht.®® Nicht erforderlich ist die namentliche
Kenntnis des hinter dem nachgeahmten Produkt stehenden Unternehmens.”®® Es genugt
vielmehr die Kenntnis, das fragliche Produkt stamme von irgendeinem bestimmten Herstel-
ler.”® Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit kommt es maRgeblich auf die Gesamtwirkung der
sich gegenliberstehenden Produkte an, wobei genau gepriift werden muss, ob gerade die
Ubernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Eigenart des
Originals ausmachen.” Eine erst nach der Kaufentscheidung, etwa beim Auspacken des
Produkts auftretende Herkunftstiuschung ist irrelevant.’®® Sofern Original und Nachahmung
vom Verkehr nicht unmittelbar miteinander verglichen werden kdénnen, setzt die Gefahr ei-
ner Herkunftstduschung voraus, dass das nachgeahmte Erzeugnis eine gewisse Bekanntheit
bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise erlangt hat.”®® Eine Ver-
kehrsgeltung des nachgeahmten Erzeugnisses i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG ist daflir nicht er-
forderlich.’®* Es genuigt, dass das wettbewerblich eigenartige Erzeugnis bei nicht unerhebli-
chen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise eine solche Bekanntheit erreicht hat, dass
sich in relevantem Umfang die Gefahr der Herkunftstduschung ergeben kann, wenn Nach-
ahmungen vertrieben werden.”®® Da ein unmittelbarer Vergleich zwischen Original und
Nachahmung regelmaRig nicht moglich ist, ist bei der Beurteilung der Herkunftstduschung zu
bedenken, dass der Verkehr seine Auffassung gewohnlich aufgrund eines Erinnerungsein-
drucks gewinnt, in dem die Gbereinstimmenden Merkmale mehr hervortreten als die Unter-
schiede, so dass es maRgeblich auf die Ubereinstimmung der Zeichen ankommt.*®® Abzustel-
len ist auf die Verkehrskreise, die das betreffende Produkt typischerweise nachfragen.’®’
Eine Herkunftstauschung ist nicht schon dann ausgeschlossen, wenn es sich um ein kostenin-
tensives Produkt handelt, das der Verbraucher erst nach bewusster und genauer Betrach-

steller durch besondere Werbeanstrengungen den Boden fiir eine leichtere Vermarktung ahnlicher Produkte
bereitet hat (170); ahnlich BGH, GRUR 2003, 359, 361 — Pflegebett.

%8 k5hler, in: Kdhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.42.

BGH, GRUR 2001, 251, 253 — Messerkennzeichnung; OLG Koln, WRP 2007, 683, 685 — Ohne Dich ist alles
doof.

%% BGH, GRUR 2005, 166, 170 — Puppenausstattungen; GRUR 2002, 809, 812 — FRUHSTUCKS-DRINK I.

BGH, GRUR 2006, 79, 82 Rn. 36 —Jeans.

BGH, GRUR 2009, 79, 82 Rn. 31 — Gebdckpresse; GRUR 2007, 984, 987 Rn. 32 — Gartenliege; GRUR 2007, 339,
343 Rn. 40 — Stufenleitern.

**! BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 32 — Handtaschen.

BGH, GRUR 2007, 339, 434 Rn. 39 — Stufenleitern; GRUR 2005, 349, 352 — Klemmbausteine Il|.

BGH, GRUR 2007, 339, 343 Rn. 39 — Stufenleitern; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 19 —Jeans; GRUR 2005, 600, 602 —
Handtuchklemmen.

%% BGH, GRUR 2007, 339, 343 Rn. 39 — Stufenleitern; GRUR 2002, 275, 277 — Noppenbahnen.

BGH, GRUR 2005, 166, 167 — Puppenausstattungen; GRUR 2002, 275, 277 — Noppenbahnen.

BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 34 — Handtaschen; GRUR 1998, 830, 834 f. — Les-Paul-Gitarren.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 90.
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tung auszuwihlen und unter Hinzuziehung von Herstellerkatalogen zu bestellen pflegt.”®®

Erfolgt der Vertrieb ausschlieBlich durch Fachleute an Fachleute, ist davon auszugehen, dass
sich diese — anders als das breite Publikum bei Alltagsgeschaften — die betreffenden Produk-
te aufmerksamer und mit mehr Sachverstand anschauen und sich Giberdies im Blick auf den
zu gewahrenden Service und Reparaturdienst auch gerade fiir das hinter dem Produkt ste-
hende Unternehmen interessieren.’®® Eine Tauschung uber die betriebliche Herkunft nur
gegenlber Dritten wird nicht von § 4 Nr. 9 lit. a UWG, sondern allenfalls von § 4 Nr. 9 lit. b
UWG erfasst.””® Wenn den angesprochenen Verkehrskreisen das Vorhandensein von Original
und Nachahmungen bekannt ist, werden sie dem Angebot mit einem entsprechend hohen
Aufmerksamkeitsgrad begegnen und weder im Zeitpunkt der Werbung noch beim Kauf einer
Herkunftstauschung unterliegen.971 Bei Modeerzeugnissen kommt eine Herkunftstauschung
nur bei besonders originellen Gestaltungen in Betracht.®’? SchlieRlich kann ein unterschiedli-
cher Vertriebsweg von Original und Imitat einer Herkunftstauschung entgegenstehen.973

Ahnlich wie im Markenrecht kann auch im Rahmen des § 4 Nr. 9 lit. a UWG zwischen der
unmittelbaren, der mittelbaren und der Herkunftstauschung im weiteren Sinne differenziert
werden.””* Von einer Herkunftstduschung im weiteren Sinne, also der irrigen Annahme einer
geschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen dem Originalhersteller und
dem Nachahmer ist in der Regel nicht auszugehen, wenn die unterschiedliche Herstelleran-
gabe auf den Erzeugnissen deutlich erkennbar ist.’’> Denn gerade bei Produkten des tigli-
chen Bedarfs, die sich in der duBeren Erscheinungsform und insbesondere in der Verpa-
ckungsgestaltung von dhnlichen Produkten wenig unterscheiden, orientiert sich der Verkehr
in erster Linie an der Produktbezeichnung und der Herstellerangabe.’’® Nicht immer erweist
sich jedoch der Riickschluss von einer unterschiedlichen Kennzeichnung auf eine abwei-
chende Produktherkunft auch als zutreffend. So verwenden zahlreiche Produkthersteller fiir
gleiche Produkte unterschiedliche Marken, sog. Zweitmarken.?”” Auch der BGH geht davon
aus, dass eine vermeidbare Herkunftstduschung dann in Betracht kommt, wenn der Verkehr
annimmt, es handele sich bei den nachgeahmten Produkten um eine Zweitmarke des Origi-
nalherstellers.”’® Folglich geniigt nicht jede Kennzeichnung, um eine Herkunftstduschung
auszuschlieBen. Verbraucher wissen mittlerweile nicht nur, dass Markenhersteller Zweit-
marken vertreiben, sondern oftmals auch Handelsmarken produzieren.979 Es erscheint somit

%8 OLG K&ln, GRUR-RR 2008, 166, 169 — Bigfoot.

BGH, GRUR 1996, 210, 212 — Vakuumpumpen.

BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 41 — Handtaschen.

BGH, GRUR 2007, 795, 798 f. Rn. 39 — Handtaschen.

BGH, GRUR 1998, 477, 478 — Trachtenjanker.

BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 40 — Handtaschen; GRUR 2003, 973, 975 — Tupperwareparty.

% Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/53.

°”> BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 16 — Knoblauchwiirste; GRUR 2001, 443, 445 f. — Viennetta; GRUR 2001,
251, 254 — Messerkennzeichnung.

*’® BGH, GRUR 2001, 443, 446 — Viennetta.

Lubberger, MarkenR 2009, 18, 23. Dadurch sollen entweder zusatzliche Kauferschichten angesprochen oder
aber neue Marktsegmente besetzt werden, fir die aus unternehmenstaktischen Griinden die Erstmarke nicht
benutzt werden soll, z.B.: Spee (Zweitmarke) und Persil von Henkel (Waschmittel); Sanella (Zweitmarke) und
Rama von Unilever (Margarine); Sylvania (Zweitmarke) und Osram von Osram (Leuchtmittel); Krusenhof
(zweitmarke) und Meica von Meica (Wurst); Dacia (Zweitmarke) und Renault von Renault (Automobile) oder
Sarotti (Zweitmarke) und Alpia von Stollwerck (Schokolade).

978 BGH, GRUR 2009, 1073, 1074 Rn. 15 — Ausbeinmesser; GRUR 2009, 1069, 1070 f. Rn. 15 — Knoblauchwlirste;
GRUR 2001, 443, 445 — Viennetta; GRUR 2001, 251, 254 — Messerkennzeichnung; GRUR 1998, 477, 480 — Trach-
tenjanker.

%79 7um Verhiltnis der Verbraucher zu Handelsmarken, s. Teil 1 § 2.
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nicht vollkommen fernliegend, dass ein Verbraucher, der im Supermarkt eine Verpackung
erblickt, die der eines Markenprodukts dhnelt, trotz deutlich angebrachter Handelsmarke
davon ausgeht, es handele sich in Wahrheit um ein Produkt des Markenherstellers.”®° Eine
auf dem nachgeahmten Produkt angebrachte Handelsmarke rdaumt daher die Gefahr einer
Herkunftstauschung nicht zwangsweise aus. In einem Leitsatz, der in den Entscheidungs-
grinden freilich nicht aufgegriffen wird,”®! hat der BGH jedoch einschrankend festgestellt,
dass die Handelsmarke vom Verkehr auch als solche erkannt werden miisse.”®> Davon sei in
der Regel nur auszugehen, wenn die Handelsmarke einen Hinweis auf das fragliche Einzel-
handelsunternehmen enthalte.”®® Viele Handelsmarken greifen das Unternehmenskennzei-
chen jedoch nicht unmittelbar auf. Da dem Verkehr mittlerweile aber bekannt ist, dass be-
stimmte Handelsmarken nur von einem einzigen Handler vertrieben werden, sollte das Wis-
sen ausreichen, dass z.B. das Waschmittel Tandil nur bei ALDI, die Teesorte Lord Nelson nur
bei Lidl, TiP-Produkte nur bei Real oder Erzeugnisse von ja! allein bei REWE erhaltlich sind.%®*
Sofern der Verkehr das angebrachte Kennzeichen jedoch nicht als Handelsmarke versteht,
gilt es zu beachten, dass sich dieser bei alltaglichen Produkten in erster Linie an der Produkt-
bezeichnung und der Herstellerangabe orientiert. Daher kann die Herkunftstauschung in der
Regel durch eine deutlich erkennbare Herstellerangabe entfallen. Hierbei gilt es daran zu
denken, dass Verbraucher bei Produktverpackungen nicht daran gewohnt sind, allein aus der
Verpackungsform auf die Produktherkunft zu schlieBen.’®® Sofern dann also eine unter-
schiedliche Herstellerangabe angebracht wird, werden sonstige, einander dhnelnde Verpa-
ckungskomponenten nur selten eine Herkunftstduschung begriinden kénnen.®®

b) Vermeidbarkeit der Herkunftstauschung

Da sich im Grunde genommen jede Herkunftstdauschung durch eine entsprechende Abande-
rung vermeiden lasst, kommt es letztlich darauf an, welche Abweichungen vom Originalpro-
dukt dem Nachahmer zumutbar sind.?®” Vermeidbar ist eine Herkunftstauschung, wenn sie
durch geeignete und zumutbare MaBBnahmen verhindert werden kann.”®® Sind technische
Merkmale betroffen, gilt es zu beachten, dass ein Nachahmungsverbot unter Umstanden
einer generellen Untersagung von Wettbewerb gleichkéime.989 Zwar konnen auch technisch
bedingte Gestaltungselemente wettbewerbliche Eigenart aufweisen, wenn sie willkirlich
wihlbar und austauschbar sind.*® Ungeachtet dessen muss lauterkeitsrechtlicher Nachah-
mungsschutz dennoch versagt werden, wenn in diesen Merkmalen — mit Blick auf das Frei-
haltebediirfnis der Mitbewerber am Stand der Technik und unter Bericksichtigung des Ge-
brauchszwecks und der Verkauflichkeit der Ware sowie der Verbrauchererwartung — die

%0 | ubberger, MarkenR 2009, 18, 24; Rohnke, GRUR 2009, 1072, 1072; a.A. OLG Hamburg, NJOZ 2005, 3313,

3317 — Rooibos Caramell.

%1 Darauf weisen auch Rohnke, GRUR 2009, 1072, 1072 und Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2009 Anm. 4 B. hin.
BGH, GRUR 2009, 1069 — Knoblauchwiirste.

BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 18 — Knoblauchwiirste, im konkreten Fall verneint fiir die Bezeichnung
NAMLI.

%% Rohnke, GRUR 2009, 1072, 1072.

Vgl. insofern zum Markenrecht Teil 2 § 4 A. I. 6. b).

So auch Rohnke, GRUR 2009, 1072, 1072.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 95.

BGH, GRUR 2007, 339, 344 Rn. 43 — Stufenleitern; GRUR 2004, 941, 943 — Metallbett; GRUR 2002, 820, 823 —
Bremszangen; GRUR 2001, 443, 445 — Viennetta; GRUR 2000, 521, 525 — Modulgeriist.

989 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 96.

BGH, GRUR 2002, 275, 276 — Noppenbahnen; GRUR 2000, 521, 523 — Modulgeriist.
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angemessene Verwirklichung einer technischen Aufgabe liegt.*®* Aufgrund zahlreicher zur

Verfiigung stehender Gestaltungsalternativen ist das Nachahmen &asthetischer Gestaltungen
demgegeniber grundsatzlich vermeidbar.®® Erst Recht gilt dies in Bezug auf Kennzeichen.*
Je grolRer letztlich die Tauschungsgefahr ist, desto hdher sind auch die Anforderungen an die
Malnahmen zur Vermeidung der Herkunftsté’;iuschung.994

c) Herkunftstauschung im Zusammenhang mit look-alikes

Da die Verbraucher mittlerweile imstande sind, Handelsmarken von Herstellermarken zu
unterscheiden, ist zu erwarten, dass die Gefahr einer Herkunftstduschung in vielen Fallen
nicht mehr allein durch das Anbringen der Handelsmarke ausgeraumt werden kann. Demzu-
folge kommen im Zusammenhang mit look-alikes Anspriiche aus § 4 Nr. 9 lit. a UWG durch-
aus in Betracht.

5. Unangemessene Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wertschitzung des nachgeahm-
ten Produkts (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG)

Unlauter ist eine Nachahmung nach § 4 Nr. 9 lit. b UWG auch dann, wenn der Nachahmer
die Wertschatzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt
oder beeintrachtigt.

a) Begriff der Wertschitzung

Unter Wertschatzung ist — wie in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG — der gute Ruf zu verstehen.”®
Die Wertschatzung setzt daher eine gewisse Bekanntheit des Originals voraus.’® Der bloRe
Umstand, dass das Produkt Gberhaupt nachgeahmt wird, reicht als Begriindung nicht aus.”’

b) Unangemessene Ausnutzung der Wertschatzung (Rufausbeutung)

aa) Ausnutzung

Die Wertschatzung eines Produkts wird ausgenutzt, wenn die angesprochenen Verkehrskrei-
se Glte- oder Wertvorstellungen hinsichtlich des Originals auf die Nachahmung tbertragen
(Imagetransfer).”®® Hiufig fallt eine Rufausbeutung mit einer Herkunftstiuschung zusam-
men. Sofern die Herkunftstduschung vermeidbar ist, kann die Imitation schon nach § 4 Nr. 9
lit. a UWG untersagt werden. Bei der isolierten Rufausbeutung nach § 4 Nr. 9 lit. b UWG sind
sich die Abnehmer demgegeniiber durchaus dariiber im Klaren, dass es sich nicht um das
Original handelt, sei es, weil das Produkt mit dem Kennzeichen des Nachahmers versehen
ist, sei es, weil ein Prestigeartikel zu einem verddchtig niedrigen Preis angeboten wird.”*®
Obwohl sich der durchschnittlich unterrichtete und aufmerksame Verbraucher das Original

%1 BGH, GRUR 2002, 275, 276 — Noppenbahnen; GRUR 2000, 521, 523 — Modulgeriist; GRUR 1996, 210, 213 —

Vakuumpumpen; GRUR 1981, 517, 519 — Rollhocker; GRUR 1968, 591, 593 — Pulverbehdilter.

992 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 103; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/60.
Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 110.

Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/60.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 120; Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn.
9.52.

%% KGhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.52; Rohnke, GRUR 1991, 284, 287; Sambuc, GRUR 1996, 675, 677,
der als Untergrenze einen Bekanntheitsgrad von 20-25% fordert.

" BGH, GRUR 1995, 697, 700 — FUNNY PAPER.

BGH, GRUR 2009, 500, 502 Rn. 22 — Beta Layout; KGhler, in: Kéhler/Bornkamm, Rn. 9.53.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 136.
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nicht leisten kann bzw. méchte, begehrt er etwas, was von anderen dafiir gehalten wird.*°%
Die Gefahr einer Herkunftstduschung besteht somit nicht bei den Abnehmern des nachge-
ahmten Produkts, sondern bei dem Publikum, das bei den Kaufern die Nachahmungen sieht
und zu irrigen Vorstellungen Uber die Echtheit verleitet wird.'®? Nicht ausreichend ist inso-
weit allerdings, dass durch die Herbeiflihrung von bloBen Assoziationen an ein fremdes Pro-
dukt Aufmerksamkeit geweckt wird. %%

bb) Unangemessenheit

Die Frage, ob die Rufausbeutung auch unangemessen ist, ist im Wege einer Gesamtbetrach-
tung zu beantworten, bei der alle Umstande des Einzelfalls, insbesondere der Grad der An-
lehnung sowie die Starke des Rufs zu berlcksichtigen sind, der von dem Produkt ausgeht.1°°3
Je hoher der Grad an Wertschatzung, je vermeidbarer die Annaherung und je grofRer die Dis-
krepanz zwischen Entwicklungskosten des Originals und Kosten der Nachahmung, desto eher
ist von Unangemessenheit auszugehen.1004 Das ist insbesondere dann der Fall, wenn fir die
Nachahmung kein anderer Grund ersichtlich ist als das Bestreben, sich an den guten Ruf des
Originals anzuhdngen, da der Originalhersteller in einem solchen Fall in seinen Bemihungen,
den guten Ruf seiner Ware aufrechtzuerhalten, erheblich behindert wird.'®® Anders verhilt
es sich jedoch, wenn bereits zahlreiche Imitate auf dem Markt vorhanden sind, so dass der
Nachahmer davon ausgehen konnte, der Originalhersteller nehme auch seine Nachahmung
hin. Unangemessenheit liegt gleichfalls fern, wenn die Anlehnung die einzige Moglichkeit
darstellt, um in einen vom Originalhersteller neu erschlossenen Markt einzudringen'®® oder
die Nachbildung aufgrund der Natur des jeweils angebotenen Produkts notwendig ist.'*®’

c) Beeintrachtigung der Wertschatzung (Rufgefahrdung)

Die Wertschatzung des Originalprodukts wird beeintrachtigt, wenn sein guter Ruf durch den
Vertrieb der Nachahmung geschadigt wird.'® Beruht der gute Ruf auf besonderen Quali-
tatsvorstellungen, leidet er insbesondere durch den Vertrieb minderwertiger Kopien.1009
Durch den massenhaften Vertrieb billiger Nachahmungen kann die Exklusivitat und damit
der Prestigewert des Originals zerstort werden.'* Davon ist jedoch nicht auszugehen, wenn
weder bei den Kaufern der Nachahmung noch bei Dritten, die die Imitate bei den Kaufern

1000 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 139.

BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 44 — Handtaschen; GRUR 1985, 876, 878 — Tchibo/Rolex.

BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 44 — Handtaschen; GRUR 2005, 349, 353 — Klemmbausteine Ill; GRUR 2003,
973, 975 — Tupperwareparty.

19 BGH, GRUR 2005, 349, 353 — Klemmbausteine Il

Kéhler, in: Kbhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.52; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/68. In Tchibo/Rolex etwa be-
griindete der BGH die Unangemessenheit der Rufausbeutung damit, die mit der billigen Nachahmung erreichte
Wirkung einer ganz bestimmten Luxusuhr appelliere an das Prestigedenken der Kaufer und locke mit dem von
der Klagerin fir diese Gestaltungsform geschaffenen Image zum Kauf an (BGH, GRUR 1985, 876, 878).

19 BGH, GRUR 1998, 830, 833 — Les-Paul-Gitarren.

BGH, GRUR 2005, 349, 353 — Klemmbausteine lll.

%7 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/68. Vgl. z.B. BGH, GRUR 1994, 732, 735 — McLaren: Solange sich jeglicher
Zusammenhang zwischen Nachahmung und Original allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des
Originals gleichermaBen zwangslaufig wie beildaufig ergebe, konne die Nachbildung eines Objekts der Erwach-
senenwelt als Spielzeugmodell keine unangemesse Rufausnutzung darstellen.

1008 Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/70.

BGH, GRUR 2000, 521, 526 f. — Modulgeriist; GRUR 1987, 903, 905 — Le Corbusier-Mébel.

BGH, GRUR 1985, 876, 878 — Tchibo/Rolex.
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1011 ber bloRe Verkauf der Nachahmung

1012

sehen, die Gefahr einer Herkunftstauschung besteht.
zu einem besonders niedrigen Preis begriindet noch keine Rufgefahrdung.

d) Rufausbeutung bzw. —gefahrdung im Zusammenhang mit look-alikes

Da look-alikes haufig nicht bei den Abnehmern, sondern bei Dritten, die die Nachahmungen
bei den Kaufern erblicken, die Gefahr einer Herkunftstduschung hervorrufen, gewahrt § 4
Nr. 9 lit. b UWG einen besonders wertvollen Schutz. In der Regel gibt es fiir den Vertrieb ei-
nes look-alikes namlich keinen anderen Grund als das Bestreben, sich an den guten Ruf des
Originals anzuhdngen. Erforderlich ist freilich eine gewisse Bekanntheit des Originals.

6. Unredliche Erlangung von Kenntnissen oder Unterlagen (§ 4 Nr. 9 lit. c UWG)

Zu den besonderen Umstdnden, die das Anbieten von Nachahmungen unlauter machen,
gehort nach § 4 Nr. 9 lit. c UWG die unredliche Erlangung der fiir die Nachahmung erforderli-
chen Kenntnisse oder Unterlagen. Erfasst sind samtliche fiir die Nachahmung notwendigen
Informationen wie etwa Konstruktionspldne, Skizzen oder sonstige Entwiirfe.'®*® Unredlich-
keit setzt voraus, dass die Umstande dem Nachahmer nicht ohne weiteres zuganglich
sind.*®* Ein ordnungsgemald erworbenes Konkurrenzprodukt darf daher zergliedert und
ausgemessen werden.'® Unter § 4 Nr. 9 lit. ¢ UWG fallt auch der Bruch eines Vertrauens-
verhaltnisses, was voraussetzt, dass die Kenntnis im Rahmen eines Vertrauensverhaltnisses
zunachst redlich erlangt, dann aber durch die Leistungsiibernahme missbrduchlich ausge-
nutzt wird.'%*

7. Sonstige die Unlauterkeit der Nachahmung begriindende Umstande

Da die Liste der Unlauterkeitsmerkmale nach § 4 Nr. 9 UWG nicht abschlieBend ist, 1017 kann
sich auch die Behinderung von Mitbewerbern im Einzelfall als unlauterkeitsbegriindend er-
weisen.’”® zu bedenken gilt es dabei jedoch, dass sich ein Unternehmer, dessen Produkte
nachgeahmt werden, stets vom Nachahmer ,behindert” fihlen wird.’®* Vor dem Hinter-
grund der grundsatzlich bestehenden Nachahmungsfreiheit darf die Produktnachahmung
daher nur in Ausnahmefillen als wettbewerbswidrig angesehen werden.*®?® Das bloBe Aus-
nutzen von Kosten, Zeit und Arbeit des Originalherstellers stellt noch keine Behinderung
dar,’®* da technische und gestalterische Neuheiten nur unter speziellen Voraussetzungen
und innerhalb bestimmter Grenzen sonderrechtlich geschitzt sind.’®® Trotz der Gefahr dem
Originalhersteller somit Entwicklungsanreize zu nehmen, ist es daher auch nicht ohne weite-
res wettbewerbswidrig, bereits nach kurzer Zeit eine Nachahmung eines mit hohen Entwick-

1011 BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 48 — Handtaschen; GRUR 1998, 830, 833 — Les-Paul-Gitarren.

Kéhler, in: K6hler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59.

%3 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/72.

1014 BGH, GRUR 1992, 523, 524 — Betonsteinelemente.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 164.

BGH, GRUR 2003, 356, 357 — Prézisionsmessgerdte. Stellt aber z.B. ein Unternehmer einem Kunden bei
einer Angebotsprisentation Unterlagen zur Verfligung, ist dieser ohne entsprechende Ubereinkunft nicht per
se zur Vertraulichkeit gezwungen, BGH, GRUR 2009, 416, 417 Rn. 19 — Kiichentiefstpreis-Garantie.

1%V BT-Drucks. 15/1487, S. 18; BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 50 — Handtaschen; GRUR 2004, 941, 943 — Me-
tallbett.

1018 BGH, GRUR 2997, 795, 799 Rn. 50 f. — Handtaschen; Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.63; Ohly, in:
Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/74.

1019 harauf weist auch Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 168 hin.

BGH, GRUR 2008, 115, 118 Rn. 32 — ICON; GRUR 2007, 795, 799 Rn. 51 — Handtaschen.

So aber BGH, GRUR 1973, 478, 480 — Modeneuheit.

Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/74.
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lungskosten verbundenen Originals zu einem niedrigeren Preis auf den Markt zu bringen.**?®

Eine unlautere Behinderung kommt in Betracht, wenn eine Vielzahl wettbewerblich eigenar-
tiger Erzeugnisse systematisch nachgebaut wird.'®** Erforderlich ist dabei eine umfassende
Gesamtwiurdigung aller Umstdnde des Einzelfalls, wobei insbesondere die Anzahl der nach-
geahmten Produkte,'® die freie Wahlbarkeit der Gestaltungselemente sowie die durch das
Einsparen von Entwicklungskosten ermdoglichte Preisunterbietung zu bericksichtigen
sind.’®® Auch das Einschieben gleichartiger, beliebig austauschbarer fremder Erganzungs-
produkte in ein von Anfang an auf die Deckung eines Ergdanzungsbedarfs ausgerichteten Ver-
kaufssystems des Erstherstellers trotz vorhandener Ausweichmaéglichkeiten bei der Produkt-
gestaltung ist als unlauter erachtet worden.’®’ Diese Rechtsprechung hat der BGH inzwi-
schen dahingehend eingeschrankt, dass es im Interesse der Wettbewerbsfreiheit notwendig
ist, in den Fallen, in denen es um den Schutz einer Leistung als solche geht, den wettbe-
werbsrechtlichen Nachahmungsschutz an den sondergesetzlichen Schutzfristen auszurich-
ten.lOZS

8. Anspriiche bei VerstoR gegen § 4 Nr. 9 UWG

Bei einem Verstols gegen § 4 Nr. 9 UWG ist in erster Linie an aus §§ 8, 9 UWG resultierende
Anspriche zu denken.

a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, § 8 UNG

Bei § 8 Abs. 1 UWG, der sowohl einen Beseitigungs- als auch einen Unterlassungsanspruch
enthalt,’*®° handelt es sich um den in der Praxis wichtigsten Anspruch zum Vorgehen gegen
WettbewerbsverstéRe. Verschulden ist dabei keine Tatbestandsvoraussetzung. %

aa) Unterlassungsanspruch

Der Unterlassungsanspruch setzt die drohende Gefahr einer Beeintrachtigung voraus. Davon
ist auszugehen, wenn entweder die Gefahr eines erstmaligen WettbewerbsverstoRRes dro-
hend bevorsteht (§ 8 Abs. 1 S. 2 UWG, Erstbegehungsgefahr) oder aber ein Wettbewerbs-
verstoR bereits stattgefunden hat (§ 8 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 UWG, Wiederholungsgefahr).'%*! Ent-
scheidend kommt es auf die ernsthafte und greifbare Besorgnis einer kiinftigen Rechtsver-
letzung an.’®*? Wihrend der Nachweis einer ernstlich drohenden, unmittelbar bevorstehen-

1923 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/74; a.A. BGH, GRUR 1966, 617, 620 — Saxophon; GRUR 1996, 210, 213 —
Vakuumpumpen; Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.65.

1924 BGH, GRUR 2002, 820, 823 — Bremszangen; GRUR 1999, 751, 753 — Giillepumpen; GRUR 1996, 210, 212 —
Vakuumpumpen; GRUR 1960, 244, 246 — Simili-Schmuck; GRUR 1959, 240, 243 — Nelkenstecklinge.

1925 Tejlweise wurden 19 (BGH, GRUR 1996, 210, 212 f. — Vakuumpumpen), 9 (BGH, GRUR 1969, 618, 620 —
Kunststoffzéhne) oder 5 (BGH, GRUR 1959, 240, 243 — Nelkenstecklinge) Nachahmungen als ausreichend erach-
tet; in anderen Fallen genligten 8 (BGH, GRUR 1970, 244, 247 — Spritzgussengel) bzw. 4 (BGH, GRUR 1966, 503,
507 — Apfel-Madonna) Imitate nicht.

1926 BGH, GRUR 2002, 820, 823 — Bremszangen; GRUR 1996, 210, 212 — Vakuumpumpen.

BGH, GRUR 2005, 521, 525 — Modulgeriist; GRUR 1992, 619, 620 — Klemmbausteine Il GRUR 1964, 621, 624
— Klemmbausteine I.

1028 BGH, GRUR 2005, 349, 352 — Klemmbausteine IlI: 45 Jahre nach der Markteinfiihrung des Systems lehnte
der BGH einen Schutz der Leistung als solcher ab. Dem , Einschieben in eine fremde Serie” stehen Kéhler, in:
Kéhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.58 und Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/75 grundsatzlich ablehnend gegenuber.
1029 Oberbegriff fiir diese Anspriiche: Abwehranspriiche.

Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 1.69.

Bergmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn. 1; Bornkamm, in: K6hler/Bornkamm, § 8 Rn.
1.10.

1932 BGH, GRUR 1992, 318, 319 — Jubildumsverkauf.
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den Gefahr dem Kliger haufig Schwierigkeiten bereitet,'®** begriindet ein bereits stattge-
fundener VerstoR eine widerlegbare Vermutung fiir die Wiederholungsgefahr.'®*

bb) Beseitigungsanspruch

Der Beseitigungsanspruch (§ 8 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 UWG) dient demgegeniiber der Abwehr ei-
ner bereits eingetretenen, aber fortwirkenden Beeintréichtigung.1035 Die Storung muss objek-
tiv rechtswidrig sein, was dann nicht der Fall ist, wenn eine besondere Duldungspflicht be-
steht.’®® Aus dem Beseitigungsanspruch kann sich auch ein Anspruch auf Widerruf erge-
ben.'®® Inhaltlich wird er durch den Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit begrenzt.m8 Ge-
schuldet sind allein solche MalRnahmen, die geeignet und erforderlich sind, die noch vor-
handene Storung zu beseitigen und die dem Schuldner zumutbar sind.’%°

b) Schadensersatzanspruch, § 9 UWG

Hat der Wettbewerbsversto} zu einem Schaden gefiihrt, kommt auBerdem ein Schadenser-
satzanspruch nach § 9 UWG in Betracht.

aa) Tatbestandsvoraussetzungen

Neben einem fir den Schaden ursachlichen Rechtsverstol} setzt dieser Anspruch auch ein
Verschulden in Form von Vorsatz oder Fahrlassigkeit voraus. Unter Fahrldssigkeit ist nach §
276 Abs. 2 BGB das Aullerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zu verstehen. An
die objektiv zu beurteilende Sorgfaltspﬂicht1040 werden strenge Anforderungen gestellt.1041
Besonders strenge Mal3stdbe gelten fiir WerbemaBnahmen,**? weil dem Unternehmer hier
zahlreiche Ausweichmaoglichkeiten zur Verfligung stehen. Fahrldssig handelt daher, wer sich
erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulassigen bewegt, in dem er eine von der
eigenen Einschdatzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zuldssigkeit des fraglichen
Verhaltens in Betracht ziehen muss. ** Als fahrlassig erachtet wurde beispielsweise die
Verwendung einer an die seit vielen Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt vertriebe-
ne Bunte Smarties-Rolle erinnernde Produktverpackung eines Schokolinsenherstellers.'%**

1033 Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 8 Rn. 1.17.

BGH, GRUR 2002, 717, 719 — Vertretung der Anwalts-GmbH; GRUR 2001, 453, 455 — TCM-Zentrum; GRUR
1997, 379, 380 — Wegfall der Wiederholungsgefahr Il; GRUR 1996, 290, 291 — Wegfall der Wiederholungsge-
fahr; GRUR 1979, 553, 554 — Luxus-Ferienhduser.

1935 ygl. BGH, GRUR 1998, 415, 416 f. — Wirtschaftsregister; GRUR 1995, 424, 426 — Abnehmerverwarnung.
Bergmann, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 8 Rn. 120; Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 8 Rn.
1.78; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 76.

1037 Bergmann, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 8 Rn. 202, 205; Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, §
8 Rn. 1.95.

1938 BT-Drucks. 15/1487, S. 22.

BGH, GRUR 1998, 415, 417 — Wirtschaftsregister; GRUR 1995, 424, 426 — Abnehmerverwarnung; GRUR
1994, 630, 633 — Cartier-Armreif.

1040 Goldmann, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 9 Rn. 39; K6hler, in: Kohler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.17;
Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 7.

141 BGH, GRUR 2002, 706, 708 — vossius.de; GRUR 2002, 622, 626 — shell.de; GRUR 2002, 248, 252 — Spiegel-
CD-ROM; GRUR 1999, 923, 928 — Tele-Info-CD.

1042 vgl. BGH, GRUR 1981, 286, 288 — Goldene Karte |.

BGH, GRUR 2002, 248, 252 — Spiegel-CD-ROM; GRUR 1999, 923, 928 — Tele-Info-CD; GRUR 1999, 49, 51 —
Bruce Springsteen and his Band; GRUR 1998, 568, 569 — Beatles-Doppel-CD; GRUR 1996, 271, 275 — Gefdrbte
Jeans; GRUR 1990, 1035, 1038 — Urselters Il.

1% OLG KéIn, GRUR 1994, 737, 740 — Schokolinsen.

1034
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bb) Inhalt und Umfang des Schadensersatzanspruchs

Inhalt und Umfang der Schadensersatzpflicht richten sich nach §§ 249 ff. BGB. Grundsatz-
lich kann der Verletzte nach § 249 Abs. 1 BGB die Wiederherstellung des Zustands verlangen,
der ohne das schadigende Ereignis bestanden hatte (sog. Naturalrestitution). § 252 BGB
stellt klar, dass sich die Ersatzpflicht auch auf den entgangenen Gewinn erstreckt. Ermittelt
wird der Schaden nach der Differenzhypothese, d.h. die durch das schadigende Ereignis ent-
standene Vermogenslage wird derjenigen gegenlibergestellt, die ohne das schadigende Er-
eignis bestanden hatte. Auch der Widerruf einer rufschadigenden Tatsachenbehauptung
kann nicht nur nach § 8 Abs. 1 UWG, sondern auch als Schadensersatz nach § 9 UWG i.V.m. §
249 Abs. 1 BGB verlangt werden. % Wettbewerbswidriges Verhalten kann dazu fiihren, dass
geschaftliche Entscheidungen der Verbraucher zu Gunsten des Verletzers und zu Ungunsten
seiner Mitbewerber beeinflusst werden, sog. Marktverwirrung.1047 Zu denken ist dabei z.B.
an den Fall, dass auf diese Weise Fehlvorstellungen Uber einen Konkurrenten oder seine
Produkte hervorgerufen werden.'%* Marktverwirrung ist zundchst nur ein Stérungszustand,
dem mit dem Abwehranspruch begegnet werden kann.®* Daraus kann sich jedoch ein
Schaden entwickeln, wenn etwa das Ansehen des Geschadigten derart beeintrachtigt wird,
dass dieser VermdgenseinbuRen erleidet.’®° Ersatzfihig sind beispielsweise die Kosten fir
eine berichtigende Werbekampagne, sofern diese zur Sanierung des guten Rufs erforderlich
war.'®! zwar kann die Berichtigung auch in eine Werbeanzeige integriert werden.*®? Vo-
raussetzung ist dafiir jedoch ein Bezug zu den vorangegangenen falschen Tatsachenbehaup-
tungen. An die Erforderlichkeit der Anzeige werden strenge Malstdbe angelegt, um zu ver-
hindern, dass der Geschadigte in die Versuchung gerat, auf diese Weise seine Werbekosten
auf den Schidiger umzuwilzen.'*?

1045

cc) Dreifache Schadensberechnung

(1) Hintergrund

Da die konkrete Schadensberechnung im Immaterialgiterrecht hdufig Schwierigkeiten berei-
tet, hat die deutsche Rechtsprechung die Grundséatze zur dreifachen Schadensberechnung
entwickelt.!®* Der Geschidigte hat danach die Wahl zwischen der konkreten Berechnung
des Schadens inklusive des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB), der Herausgabe des Verlet-
zergewinns oder einer hypothetischen angemessenen Lizenzgeb[]hr.1055 Was das Recht des
geistigen Eigentums anbelangt, sind diese Grundsatze durch das Gesetz zur Verbesserung
der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in Umsetzung der Durchsetzungs-
richtlinie 2004/48/EG'**° nunmehr einheitlich geregelt.'*’

10%5 BT_Drucks. 15/1487, S. 23.

1%% Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 10.

1087 k5hler, in: K&hler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.30.

Vgl. etwa BGH, WRP 2000, 101, 102 f. — Planungsmappe.

BGH, GRUR 2001, 841, 845 — Entfernung der Herstellernummer II; GRUR 1991, 921, 923 — Sahnesiphon.
BGH, GRUR 1991, 921, 923 — Sahnesiphon.

BGH, GRUR 1978, 187, 188 — Alkoholtest.

BGH, GRUR 1979, 804, 806 — Falschmeldung.

BGH, GRUR 1986, 330, 332 — Warentest lll; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 12; ders., GRUR 2007, 926, 931.
1%% Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 14.

1955 BGH, GRUR 2006, 419, 420 Rn. 14 — Noblesse; GRUR 2000, 226, 227 — Planungsmappe; Uberblick bei Heer-
mann, GRUR 1999, 625, 626 ff.

1056 Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums, ABI. EG Nr. L 157/45, gesamte Vorschrift ber. ABI. EG Nr. L 195/16.

1048
1049
1050
1051
1052
1053

106



(2) Anwendungsbereich

Bei Ubertragung dieser Grundsitze auf den lauterkeitsrechtlichen Schadensersatzanspruch
gilt es zu berlicksichtigen, dass sich die Grundsadtze der dreifachen Schadensberechnung an
dem vermogensrechtlichen Zuweisungsgehalt der Rechte des geistigen Eigentums orientie-
ren.’%® So ist eine Lizenzvergabe etwa nur demjenigen moglich, dem auch ein absolutes
Recht zugewiesen ist. Da das Lauterkeitsrecht aber keine absoluten Rechte einrdumt, scheint
eine Anwendung dieser Grundsatze nur denkbar in Situationen, in denen immaterialgiter-
rechtsdhnliche Rechtspositionen geschitzt werden.'®® Zu denken ist dabei freilich gerade an
den ergdanzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 UWG).1060 In allen Gbri-
gen Fallen bleibt es bei der konkreten Schadensberechnung.1061

(3) Lizenzanalogie

Ausgangspunkt der Schadensersatzberechnung kann der Betrag sein, den der Geschadigte
bei gedachtem Abschluss eines Lizenzvertrags verniinftigerweise vom Schadiger als Lizenz-
gebihr hatte verlangen kénnen.'®? Dahinter steht die Uberlegung, dass der Schadiger
grundsatzlich nicht anders stehen soll als ein vertraglicher Lizenznehmer, der eine Lizenzge-
bihr hitte entrichten missen.’?®® Dabei spielt es keine Rolle, ob es im konkreten Fall tat-
sichlich zu einer entsprechenden Lizenzerteilung gekommen wire'®®* oder ob der Schadiger
iberhaupt dazu bereit gewesen wire, eine Vergitung in dieser Hohe zu zahlen.'*®

(4) Herausgabe des Verletzergewinns

Der Schadensersatzanspruch kann schliefRlich auch auf Grundlage des Gewinns, den der
Schéadiger durch die Rechtsverletzung erzielt hat, berechnet werden. Unerheblich ist es da-
bei, ob der Geschidigte den Gewinn selbst hitte erzielen kénnen.'®® Um dem Ausgleichsge-
danken Rechnung zu tragen, wird jedoch fingiert, dass er ohne die Rechtsverletzung in glei-
cher Weise Gewinn erzielt hitte wie der Schadiger.'®’ Daher ist ein Riickgriff auf diese Be-
rechnungsmethode ausgeschlossen, wenn der Gewinn des Geschadigten sogar groRRer ge-

%7 Mehr dazu Dérre/Maafien, GRUR-RR 2008, 217; von Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460. Vgl. §§ 14 Abs. 6

S.2und 3, 15 Abs. 5S. 2, 125b Nr. 2 MarkenG; 42 Abs. 2 S. 2 und 3 GeschmMG; 97 Abs. 2 S. 2 und 3 UrhG; 139
Abs. 2 S. 2 und 3 PatG; 24 Abs. 2 S. 2 und 3 GebrMG; 37 Abs. 2 S. 2 und 3 SortSchG sowie § 9 Abs. 1 S. 3 Halb-
ISchG.

1058 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 15 unter Verweis auf BGH, GRUR 2001, 329, 331 — Gemeinkostenanteil.

1059 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 15. Ebenfalls kritisch hinsichtlich einer uneingeschriankten Ubertragung
Kéhler, in: Kdhler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.36b; ders., GRUR 2007, 548, 554.

1% BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 — Steckverbindergehduse; GRUR 1993, 757, 759 — Kollektion Holiday;
GRUR 1993, 55, 57 — Tchibo/Rolex II; GRUR 1981, 517, 520 — Rollhocker; GRUR 1972, 189, 190 f. — Wandsteck-
dose Il; OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 136, 136 f. — Gipiirespitze II; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 15; kritisch
Kéhler, GRUR 2007, 548, 554.

1061 Goldmann, in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 9 Rn. 117; Kéhler, in: Kéher/Bornkamm, § 9 Rn.
1.36b ; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 15.

1952 BGH, GRUR 2009, 660, 660 f. Rn. 13 — Resellervertrag; GRUR 2009, 407, 409 Rn. 22 — Whistling for a train;
GRUR 2006, 136, 137 Rn. 23 — Pressefotos. Im Fall des § 4 Nr. 9 UWG geht es um den Betrag, den der Schadiger
als angemessene Verglitung hatte entrichten missen, wenn er vom Geschadigten die Erlaubnis zum Anbieten
der nachgeahmten Produkte eingeholt hatte.

1083 BGH, GRUR 2006, 143, 145 — Catwalk; GRUR 2000, 685, 688 — Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1993,
55, 58 — Tchibo/Rolex II. Auf die Kritik daran, dass der Verletzte nicht schlechter, aber auch nicht besser daste-
hen soll als ein Lizenzgeber macht Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 17 aufmerksam.

1% BGH, GRUR 2006, 143, 145 — Catwalk; GRUR 1993, 55, 58 — Tchibo/Rolex .

BGH, GRUR 2006, 136, 137 Rn. 23 — Pressefotos.

BGH, GRUR 1973, 478, 480 — Modeneubheit.

BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 — Steckverbindergehduse.
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worden ist.'°®® Bei VerstoR gegen § 4 Nr. 9 UWG ist jedenfalls der Verletzergewinn nur inso-

weit herauszugeben, als er auf der konkreten Verletzungshandlung beruht.**®® Der Kaufent-
schluss fir eine Produktnachahmung kann schlieBlich auch auf den niedrigen Kaufpreis1070
oder das Design des Plagiats zuriickzufiihren sein.*’*

c) Anspruchsberechtigung

aa) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG)

Die Anspruchsberechtigung fiir den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1
UWG) ist in § 8 Abs. 3 UWG abschlieRend geregelt.'®’? Anspruchsberechtigt sind danach
Mitbewerber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG), rechtsféhige Verbande zur Forderung gewerblicher
oder selbststandiger beruflicher Interessen (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG), qualifizierte Einrichtun-
gen i.S. von § 4 UKIaG (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG) sowie die Industrie-, Handels- und Handwerks-
kammern (§ 8 Abs. 3 Nr. 4 UWG). Nach dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 UWG besteht die Be-
fugnis der Mitbewerber, Verbdnde und Kammern unbeschrankt. Betrifft der Wettbewerbs-
verstoR jedoch ausschliefllich Interessen eines bestimmten Mitbewerbers, sollte jedoch al-
lein dieser uber die Verfolgung der Rechtsverletzung entscheiden kénnen.’*”® Dies gilt insbe-
sondere fiir den erganzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz i.S. des & 4 Nr. 9
UWG.1074

bb) Schadensersatzanspruch (§ 9 UWG)
Im Gegensatz zum Abwehranspruch kann der Schadensersatzanspruch nur vom verletzten
Mitbewerber geltend gemacht werden (§ 9 S. 1 UWG). Dabei ist die Anspruchsberechtigung
anhand des Schutzzwecks der jeweils verletzten Norm zu ermitteln.’®”> Bezieht sich dieser
allein auf einen ganz bestimmten Mitbewerber, wie beispielsweise im Fall des § 4 Nr. 9 UWG
ist allein dieser anspruchsberechtigt.1076

C. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Schutz zum Vorgehen gegen look-alikes stellt das deutsche Recht zum einen lGber das Mar-
kenrecht, zum anderen Uber das Lauterkeitsrecht zur Verfigung. Wahrend das Sonderrecht
die , Leistung als solche” schitzt, richtet sich der ergdnzende wettbewerbsrechtliche Leis-
tungsschutz grundsitzlich gegen unlautere Nachahmungshandlungen.’®”’ Dabei begriindet
das MarkenG dingliche, von jedermann zu beachtende Rechte; das UWG stellt schuldrechtli-
che, nur gegeniiber individuellen Wettbewerbern geltende Rechtsbehelfe zur Verf[]gung.1078

1068 BGH, GRUR 1995, 349, 352 — Objektive Schadensberechnung.

BGH, GRUR 2007, 431, 434 Rn. 37 — Steckverbindergehduse; GRUR 1993, 55, 59 — Tchibo/Rolex II.

Vgl. BGH, GRUR 1993, 55, 59 — Tchibo/Rolex II.

OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 136, 139 — Giplirespitze Il.

Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.4; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 87. Vgl. auch BT-Drucks. 15/1487,
S. 22.

1073 Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.5; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 88.

BGH, GRUR 2009, 416, 418 Rn. 23 — Kiichentiefstpreis-Garantie; GRUR 1994, 630, 634 — Cartier-Armreif;
GRUR 1988, 620, 621 — Vespa-Roller; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 4.84; a.A. Mees, WRP 1999, 62, 66.

197> kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 23.

BGH, GRUR 1994, 630, 634 — Cartier-Armreif, GRUR 1991, 223, 224 — Finnischer Schmuck.

BGH, GRUR 1999, 751, 754 — Giillepumpen; GRUR 1996, 210, 212 — Vakuumpumpen. Kritisch hinsichtlich
dieser traditionellen Abgrenzung Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 11 ff.

1078 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 17.
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. Gemeinsamkeiten

Uberlagerungen zwischen diesen Rechtsgebieten bestehen allerdings insoweit, dass sowohl
das Markenrecht als auch das Lauterkeitsrecht vor Herkunftstauschungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG/§ 4 Nr. 9 lit. a UWG) und Rufausbeutung bzw. -gefdhrdung (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG/§ 4 Nr. 9 lit. b UWG) schitzen.

Aus der Verletzung einer Marke resultierende Anspriche kénnen grundséatzlich nur vom
Markeninhaber geltend gemacht werden.'®” In Abweichung von § 8 Abs. 3 UWG ist bei Ver-
letzung des § 4 Nr. 9 UWG gleichfalls allein der durch die betreffende Verhaltensweise be-
eintrachtigte Mitbewerber aktivlegitimiert, da es diesem Uberlassen bleiben muss, ob er das
Verhalten hinnimmt oder nicht.’?®® Sonstige Mitbewerber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG) und Ver-
bande (§ 8 Abs. 3 Nr. 2—4 UWG) sind nicht anspruchsberechtigt.

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Rechtsprechung die dreifache Scha-
densberechnung ebenfalls in Fillen unlauteren Nachahmens anerkennt.'! Der Geschidigte
hat also in beiden Fallen die Wahl zwischen der konkreten Schadensberechnung, der Her-
ausgabe des Verletzergewinns oder der Zahlung einer angemessenen Lizenzgebihr.

Nicht nur eine Markenverletzung vermag einen verschuldensunabhdngigen Bereicherungs-
anspruch nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB (Eingriffskondiktion) zu begriinden, sondern auch
ein Versto gegen § 4 Nr. 9 UWG. 2 Hier wird die Nihe des wettbewerbsrechtlichen Nach-
ahmungsschutzes zum Kennzeichenrecht besonders augenscheinlich, da die Eingriffskondik-
tion einen vermaogensrechtlichen Zuweisungsgehalt verlangt.1083

Il. Unterschiede

Zwar betont die Rechtsprechung, bei der Prifung der konkreten Unterscheidungskraft (§ 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sowie des Freihaltebedlrfnisses fiir beschreibende Angaben (§ 8 Abs.
2 Nr. 2 MarkenG) sei bei Farb- und Formmarken kein strengerer MaRstab als bei anderen
Markenformen anzulegen. Da der BGH jedoch davon ausgeht, dass der Verkehr Farben oder
Formen regelmaRig nicht als Herkunftshinweis versteht bzw. stets das Allgemeininteresse an
der Freiheit der Farben und Produktformen herausgestellt wird, bestehen insgesamt ver-
haltnismaRig hohe Hirden fiir die Anerkennung einer Farb- oder Formmarke. Die fiir den
lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz notwendige wettbewerbliche Eigenart des Pro-
dukts kann sich demgegeniber nicht nur aus der Eignung der Produktgestaltung als Her-
kunftshinweis, sondern auch aus den Besonderheiten des Produkts ergeben. %%

Markenrechtlicher Schutz setzt voraus, dass die Zeichenbenutzung die Funktionen der Marke
beeintrachtigt oder beeintrachtigen kénnte, insbesondere ihre Hauptfunktion, also die Ge-
wahrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegeniiber den Verbrau-
chern.!®® Wihrend beim Identititsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auch die Mdglichkeit

1079 Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 985.

BGH, GRUR 2009, 416, 418 Rn. 23 — Klichentiefstpreis-Garantie; Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-
Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 18; K6hler, in: Kbhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.86; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/84.

1981 BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 — Steckverbindergehéuse; GRUR 1993, 757, 759 — Kollektion Holiday;
Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 220; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/88.

1982 Gtfen gelassen in BGH, GRUR 1991, 914, 916 f. — Kastanienmuster und GRUR 1960, 554, 557 — Handstrick-
verfahren; Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.84.

1083 Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 229; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/89.
Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 — Arsenal/Reed.
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der Beeintrachtigung der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion ausreicht, ist
eine Schadigung der Herkunftsfunktion fiir den hinsichtlich look-alikes wesentlich bedeut-
sameren Schutz vor Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zwingend erforder-
lich.*%%® Haufig erachten Verbraucher Farben und Formen jedoch nur als dsthetische Gestal-
tungsmittel. Demgegeniber kommt lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz bereits in
Betracht, wenn das nachgeahmte Produkt der Offentlichkeit angeboten wird. Zwar muss
dieses Angebot auch geeignet sein, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder
sonstigen Marktteilnehmern spirbar zu beeintrachtigen (§ 3 Abs. 1 UWG). Davon ist bei
Verwirklichung der Tathandlungen des § 4 Nr. 9 UWG grundsatzlich jedoch auszugehen.'%’

Ist ein unmittelbarer Vergleich zwischen Original und Nachahmung nicht méglich, setzt die
Gefahr einer Herkunftstauschung i.S. des § 4 Nr. 9 lit. a UWG zwar eine gewisse Bekanntheit
des nachgeahmten Produkts voraus, nicht aber eine Verkehrsgeltung i.S. des § 4 Nr. 2 Mar-
kenG. Bei der Beurteilung der Herkunftstauschung kénnen die im Markenrecht entwickelten
Grundsatze zur Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entsprechend angewendet
werden. Wahrend jedoch im Anwendungsbereich des MarkenG nur die jeweiligen Kollisions-
zeichen miteinander verglichen werden, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Priifung auch
alle sonstigen Umstande des Einzelfalls bericksichtigt. Daher kann der Nachahmer durch
eine entsprechende Klarstellung die Gefahr einer Herkunftstduschung ausrdumen, was ge-
genliber markenrechtlichen Anspriichen nicht moglich ist, da der Markenschutz ausgehohlt
zu werden droht, wenn Dritte die Marke schon bei Kombination mit einer unterscheidungs-
kraftigen Bezeichnung benutzen dirften.%®

Da sich der ergdnzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz nur gegen den Vertrieb von
Nachahmungen, nicht aber gegen deren Herstellung richtet,'®° kennt das UWG keinen dem
§ 18 MarkenG vergleichbaren Vernichtungsanspruch.’®® Dass das Markenrecht generell
Uber ein strengeres Sanktionensystem als das Lauterkeitsrecht verfligt, zeigt sich aullerdem
am Fehlen eines den §§ 146 ff. MarkenG entsprechenden Grenzbeschlagnahmeverfah-

rens.'%!

Wahrend fir die Anspriche des Markeninhabers aus § 14 MarkenG die regelmaRige Verjah-
rungsfrist von drei Jahren gilt (§ 20 MarkenG i.V.m. § 195 BGB), verjahren Anspriiche aus § 4
Nr. 9 UWG bereits nach sechs Monaten (§ 11 Abs. 1 UWG).**?

Eine dem § 19 MarkenG entsprechende Regelung, wonach der Markeninhaber den Verletzer
auf unverzigliche Auskunft Gber die Herkunft und den Vertriebsweg der Verletzungsgegen-
stande in Anspruch nehmen kann, enthalt das UWG nicht. Unter Berucksichtigung der jewei-

198 EUGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 59 — L'Oréal/Bellure.

Kéhler, GRUR 2005, 1, 7.

OLG Frankfurt/Main, NJWE-WettbR 2000, 41, 41 f. — Standbeutel; Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 4 Rn.
9.10.

1989 BGH, GRUR 1999, 751, 754 — Giillepumpen; GRUR 1996, 210, 212 — Vakuumpumpen; GRUR 1988, 690, 693 —
Kristallfiguren.

10% BGH, GRUR 1999, 923, 928 — Tele-Info-CD; GRUR 1988, 690, 693 — Kristallfiguren; Sambuc, in: Harte-
Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 19; Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

1091 Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 19; Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 4 Rn.
9.10.
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ligen Umstande des Einzelfalls und unter Wahrung des Grundsatzes der VerhaltnismaRigkeit
gewihrt der BGH Anspriiche auf Drittauskunft jedoch aus § 242 BGB.***?

lll. Ergebnis

Die vorangegangenen Erwagungen haben verdeutlicht, dass das MarkenG nicht nur Regis-
termarken (§ 4 Nr. 1 MarkenG) einen effektiven Schutz gegen Produktnachahmungen ver-
mittelt. Sofern ein Zeichen Uber die fir das Entstehen einer Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2
MarkenG) ausreichende Verkehrsgeltung verfiigt, ist ein Registereintrag nicht zwingend
notwendig. Da allerdings der Kostenaufwand von Verkehrsbefragungen fiir den Nachweis
einer Benutzungsmarke nicht unerheblich ist,'*** erscheint ein solcher dennoch ratsam. Auch
gilt es zu bedenken, dass der Markeninhaber keinen Einfluss darauf hat, ob eine einmal er-
worbene Verkehrsgeltung erhalten bleibt oder wieder erlischt. Schlieflich bleibt es unge-
wiss, wie das Gericht den konkreten Inhalt und damit den Schutzumfang der Benutzungs-
marke letztlich bestimmt.**®

Aufgrund der vom BGH vertretenen ,Vorrangthese” ist zwar im Anwendungsbereich der
Bestimmungen des MarkenG fiir einen lauterkeitsrechtlichen Schutz grundsatzlich kein
Raum. Anspriiche aus erganzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind durch die
Vorschriften des Markenrechts jedoch dann nicht ausgeschlossen, wenn der Klager sein Be-
gehren nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, sondern den eines konkreten Leistungser-
gebnisses stutzt.’®® Die in der Praxis zu beobachtende Tendenz zur parallelen Anwendung
von Markenrecht und Lauterkeitsrecht erweckt ohnehin den Anschein, als diene der wett-
bewerbsrechtliche Nachahmungsschutz Klagern, die mit dem eigentlich einschlagigen Son-

derrecht ,Schifforuch” erlitten haben, als ,,Rettungsboot”.1097

§ 5 Rechtsvergleichende Betrachtung

Sowohl das englische als auch das deutsche Recht bieten Mdglichkeiten, um sich erfolgreich
gegen look-alikes zu wehren. Innerhalb dieser Rechtsordnungen sind durchaus Parallelen
ersichtlich, es existieren jedoch auch zahlreiche Unterschiede.

A. Eingetragene Marken

Eingetragene Marken sind sondergesetzlich tiber den englischen TMA 1994 sowie (iber das
deutsche MarkenG geschitzt. Dabei hat die MRRL zu einer erheblichen Anndherung einge-
tragener Kennzeichen gefiihrt. So haben beispielsweise beide Rechtsordnungen von der be-
kannten Marken einen besonderen Schutz bietenden Option des Art. 5 Abs. 2 MRRL Ge-
brauch gemacht. Vorangetrieben wird diese Entwicklung in erster Linie durch zu unklaren
Richtlinienbestimmungen ergangene Urteile des EuGH. So ist in beiden Landern etwa nun-
mehr klar, dass abstrakte Farben und Farbkombinationen dem Markenrechtsschutz grund-
satzlich zugénglich sind. Im Einklang mit der Libertel-Entscheidung werden jedoch hohe An-
forderungen an die fir einen Eintrag notwendige Unterscheidungskraft gestellt. Gleiches gilt
fir dreidimensionale, aus der Form der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehende Mar-
ken, die nach MaRgabe des Henkel-Urteils nur dann unterscheidungskraftig sind, wenn sie

1093 BGH, GRUR 2001, 841, 843 — Entfernung der Herstellungsnummer Il; GRUR 1994, 630, 632 — Cartier-Armreif;

Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 235.

1994 | ubberger, MarkenR 2009, 18, 19.

Lubberger, MarkenR 2009, 18, 19.

Vgl. BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 — Rillenkoffer; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 23 — Stufenleitern.
So Ohly, GRUR 2007, 731, 735.
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erheblich von der Norm oder der Brancheniiblichkeit abweichen. Korrespondierend mit den
Sabél/Puma-, CANNON/Canon- und Lloyd-Entscheidungen wird die Verwechslungsgefahr i.S.
von Sec. 10 (2) TMA 1994 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anhand der Wechselbeziehung
zwischen Zeichendhnlichkeit, Waren- und Dienstleistungsdhnlichkeit sowie der Kennzeich-
nungskraft der dlteren Marke ermittelt; bei der Beurteilung der Zeichendhnlichkeit wird auf
bildliche, klangliche sowie begriffliche Ahnlichkeiten abgestellt. BloRe gedankliche Assoziati-
onen, wie sie haufig durch look-alikes hervorgerufen werden, reichen nicht aus. Nach wie
vor besteht jedoch Klarungsbedarf. So herrscht insbesondere auch weiterhin Diskurs dar-
Uber, ob eine Markenverletzung nur dann anzunehmen ist, wenn die beanstandete Hand-
lung auch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmaRigen Benutzung erfullt.

B. Nichteingetragene Marken

I. Rechtsgrundlagen

In Ubereinstimmung mit der MRRL beschrinkt sich der TMA 1994 auf den Schutz eingetra-
gener Marken. Nicht eingetragene Marken geniefRen folglich keinen positivrechtlichen
Schutz. Unternehmen steht jedoch der common law-Rechtsbehelf des passing off zur Verfi-
gung. Somit verlangt das Verstandnis des Schutzes nicht eingetragener Kennzeichen eine
Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Richterrecht.

In Deutschland ist der Schutz nicht eingetragener Marken dagegen in das MarkenG inte-
griert. Dabei unterscheidet sich die Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) zwar im Hinblick
auf das Entstehen bzw. das Erléschen des Schutzes von der Registermarke (§ 4 Nr. 1 Mar-
kenG). Keine Diskrepanz besteht dagegen in Bezug auf die einem Markeninhaber im Falle
einer Markenverletzung zustehenden Anspriiche. Der Schutz nicht eingetragener Marken
erschlief3t sich in Deutschland also zundchst anhand der einschlagigen Bestimmungen des
MarkenG.

Il. Schutzobjekt

Schutzobjekt der passing off-Klage ist nicht das Kennzeichen als solches, sondern der durch
das Zeichen erworbene goodwill. ***® Grundvoraussetzung fiir das Entstehen von goodwill ist
Unterscheidungskraft, die sich in der Verkehrsauffassung zu einem guten Ruf verfestigt ha-
ben muss.’® Das Zeichen muss eine Verkehrsgeltung erlangen.’*® Der zum Aufbau von
goodwill notwendige Zeitraum ist stets eine Frage des konkreten Einzelfalls. Auch vor der
tatsachlichen Markteinfliihrung eines Produkts mittels Werbung geschaffener goodwill ist
schutzwi,'urdig.1101 Auch im Hinblick auf den erforderlichen Grad an Verkehrsgeltung gibt es
keine allgemeinglltigen MaRBstibe.''? Es besteht jedoch eine Wechselwirkung zwischen
dem fir den goodwill-Erwerb notwendigen Bekanntheitsgrad und der origindren Unter-
scheidungskraft des betreffenden Zeichens, wonach dieser mit der Abnahme der origindren
Unterscheidungskraft steigt und umgekehrt.11°3 Insgesamt ist zu beobachten, dass sich der
Aufbau von goodwill regelmaRig als duBerst zeit- und kostenintensiv erweist.

1998 spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL).

HFC Bank v. Midland Bank [2000] FSR 176, 183.

Beater, S. 243; Mertens, S. 44; Mountstephens, S. 49.

BBCv. Talbot Motor [1981] FSR 228; Kroher, GRUR Int. 1982, 92, 99 f.

Beater, S. 243; Mertens, S. 44; Mountstephens, S. 51.

Beater, S. 245; Mountstephens, S. 52 unter Verweis auf Reddaway v. Banham [1896] AC 199, 210 per Lord
Hershell (HL).
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Das MarkenG schiitzt demgegeniber das Kennzeichen als solches. Verkehrsgeltung erwirbt
ein markenfahiges Zeichen, wenn es im Verkehr derart bekannt geworden ist, dass es allein
und unmittelbar die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen an-
derer Unternehmen unterscheidbar macht.*%* Allgemeinglltige Mindestprozentsatze fur die
Bejahung von Verkehrsgeltung bestehen nicht.'% zu berucksichtigen sind vielmehr die ge-
nauen Umstinde des Einzelfalls.***® Grundsitzlich erfordert ihr Erwerb eine langere Benut-
zung des Zeichens im geschaftlichen Verkehr. Dabei erweist sich die konkrete Dauer als um-
so kirzer, je unterscheidungskraftiger und einpragsamer das Zeichen ist."®” Im Einzelfall
kann Verkehrsgeltung aber auch schon nach kurzer Zeit erworben werden.!*%®

Englische Gerichte beurteilen folglich das Vorliegen von goodwill nach dhnlichen Kriterien,
wie sie die deutsche Rechtsprechung fir die Feststellung der Verkehrsgeltung heranzieht. In
beiden Rechtsordnungen knlpft der Schutz nicht eingetragener Zeichen an die Vorstellung
eines nicht unerheblichen Teils der angesprochenen Verkehrskreise bezlglich dieses Zei-
chens an. Es bestehen deutliche Parallelen hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen der
origindren Unterscheidungskraft eines Zeichens und dem Grad der erforderlichen Bekannt-
heit.

Ill. Sachlicher Schutzumfang

Passing off richtet sich gegen die tdauschende Benutzung fremder Kennzeichen. Der Tatbe-
stand verlangt eine misrepresentation, also ein Verhalten, das geeignet ist, die Offentlichkeit
auf relevante Weise in die Irre zu fuhren.'*® Dabei lassen sich alle denkbaren Tauschungs-
moglichkeiten weder abschliefend noch abstrakt bestimmen.'*® Letztendlich kommt es
darauf an, ob Fehlvorstellungen Uber die betriebliche Herkunft, die Qualitat, den geographi-
schen Ursprung oder die Zusammensetzung eines Produkts hervorgerufen werden. Passing
off ist auch in Situationen denkbar, in denen der Verbraucher zwar erkennt, dass es sich um
verschiedene Unternehmen handelt, er irrtimlich jedoch schlussfolgert, zwischen diesen
bestehe ein besonderer wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang."**! Ein blo-
Res gedankliches Inverbindungbringen ohne jeglichen Herkunftsirrtum reicht dagegen nicht.
Ob eine misrepresentation vorliegt, beurteilt sich anhand aller Umstande des konkreten Ein-
zelfalls, wobei der origindren Unterscheidungskraft und der Ahnlichkeit der einander gegen-
iberstehenden Zeichen besondere Bedeutung beigemessen wird.''*? Je gréRer die originére
Unterscheidungskraft des Zeichens ist, desto eher werden die Gerichte den Gebrauch des
Zeichens auch auRerhalb des Warenahnlichkeitsbereichs als irrefiihrend erachten.*** Bei der
Beurteilung der Zeichendhnlichkeit kommt es nicht maBgeblich auf deren unmittelbare Ge-
geniiberstellung an. Entscheidend ist vielmehr, ob bei getrennter Betrachtung die Gefahr
einer Irrefiihrung besteht.****

1104 Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 111.

BGH, GRUR 2004, 151, 153 — Farbmarkenverletzung |.

BGH, GRUR 2008, 917, 919 Rn. 23 — EROS.

Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 127.

OLG Hamburg, GRUR 1950, 87, 89.

Bently/Sherman, S. 746.

Spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL)

Zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne s. Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155.
Ausfuhrlich Bently/Sherman, S. 760 ff.

Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] FSR 155, 187 f. per Justice Falconer.

Bently/Sherman, S. 761.
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Das MarkenG bietet dem Markeninhaber Identitats- (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), Verwechs-
lungs- (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Der
Identitatsschutz greift, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen fir identische Waren
oder Dienstleistungen benutzt wird.

Demgegeniiber kommt Verwechslungsschutz in Betracht, wenn wegen der Identitdt oder
Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die
Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, einschlieBlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke ge-
danklich in Verbindung gebracht wird. In Ubereinstimmung mit dem EuGH betont die deut-
sche Rechtsprechung, das Tatbestandsmerkmal der Gefahr einer gedanklichen Verbindung
begriinde keinen eigenen, liber die Verwechslungsgefahr hinausreichenden Markenverlet-
zungstatbestand.''"* Die Méglichkeit, dass eine gedankliche Verbindung zwischen den Mar-
ken hergestellt werden kann, begriindet also noch keine Verwechslungsgefahr. **** Es muss
sich dem Verkehr geradezu aufdrangen, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer
Zeichenbildung aufeinander bezogen sind.'*"’ In standiger Rechtsprechung wendet der BGH
aulRerdem die vom EuGH zur Feststellung der Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsatze
an, wonach die Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller Umstande des Einzelfalls um-
fassend zu beurteilen ist, wobei von einer Wechselwirkung zwischen der Identitit oder Ahn-
lichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritatsidlteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein ge-
ringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad
der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alteren
Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.!**® Je héher die Kennzeichnungskraft der
ilteren Marke ist, desto groRer ist die Verwechslungsgefahr.'''® Die Beurteilung der Zei-
chenghnlichkeit orientiert sich an der unvollkommenen Erinnerung'*?® des durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und verstdandigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden
Warenart.'*?!

An den Bekanntheitsschutz ist schlieflich zu denken, wenn ein mit der Marke identisches
oder dhnliches Zeichen fiir nicht dhnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und es
sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt, deren Unterscheidungskraft
oder Wertschatzung aufgrund der Benutzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausgenutzt oder beeintrachtigt wird. Korrespondierend mit dem EuGH wendet die
deutsche Rechtsprechung § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch im Produktdhnlichkeitsbereich

1115 BGH, GRUR 1999, 735, 736 — MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1999, 240, 241 — STEPHANSKRONE I; GRUR

1999, 52, 54 — EKKO BLEIFREI; GRUR 1998, 1014, 1015 — ECCO II.
118 BGH, WRP 2002, 537, 540 — Bank 24; GRUR 2000, 875, 877 — Davidoff; GRUR 1999, 735, 736 — MON-
OFLAM/POLYFLAM.

" BGH, GRUR 2006, 60, 63 Rn. 28 — coccodrillo; GRUR 2004, 779, 782 — Zwilling/Zweibriider.

BGH, GRUR 2008, 1002, 1004 Rn. 23 — Schuhpark; GRUR 2008, 258, 260 — INTERCONNECT/T-InterConnect;
GRUR 2006, 859, 860 Rn. 16 — Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 61 Rn. 12 — coccodrillo; GRUR 2005, 513, 514 —
MEY/Ella May; GRUR 2005, 427, 429 — Lila-Schokolade; GRUR 2004, 865, 866 — Mustang; GRUR 2004, 594, 596
— Ferrari-Pferd; GRUR 2003, 332, 334 — Abschlussstiick; GRUR 2001, 158, 159 f. — Drei-Streifen-Kennzeichnung.
119 EUGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 20 — Lloyd; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-
6191, GRUR Int. 1998, 56, 58 Rn. 24 — Sabél/Puma.

120 EUGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, 1-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 26 — Lloyd.

EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 25 — Lloyd; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-
6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 23 — Sabél/Puma.
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entsprechend an.'?? Zur Wertschitzung einer Marke gehéren siamtliche positiven Assoziati-

onen, die der Verkehr mit ihr verbindet.**?* Diese wird ausgenutzt, wenn ein Wettbewerber
sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angendhert hat, um Gitevorstellungen,
die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, fir sich zu
verwerten.'** Eine Beeintrachtigung liegt demgegeniiber vor, wenn negative Assoziationen
auf die bekannte Marke tbertragen werden.'* Die Unterscheidungskraft einer bekannten
Marke deckt sich mit ihrer Kennzeichnungskraft.'**® Sie kann dadurch ausgenutzt werden,
dass die Assoziation des Kennzeichens mit der bekannten Marke ein besonderes Mal an
Aufmerksamkeit weckt, das einem anderen (neuen) Zeichen nicht zuteilwiirde.**’ Die Beein-
trachtigung der Unterscheidungskraft mindert die Kennzeichnungskraft der bekannten Mar-
ke.'*® Die Unterscheidungskraft ist immer dann beeintrachtigt, wenn der Werbewert der
bekannten Marke beeintrachtigt wird.*?° Davon ist umso eher auszugehen, je geringer der
Abstand zwischen den betreffenden Waren- bzw. Dienstleistungsbranchen ist.}130

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfillt, wird in der Re-
gel auch eine misrepresentation vorliegen. Auch die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erinnert im Ansatz an die Prifung der misrepresentation. So
ist in beiden Situationen das bloRe gedankliche Inverbindungbringen nicht ausreichend.
Ebenso wird bei der Priifung der Zeichenadhnlichkeit auf einen unvollkommenen Erinne-
rungseindruck abgestellt. Im Anwendungsbereich des Markenrechts werden jedoch allein
die jeweils kollidierenden Zeichen miteinander verglichen. Die Prifung der misrepresentati-
on orientiert sich zwar stark an der origindren Unterscheidungskraft der Klagemarke und der
Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen, letztlich entscheiden jedoch die
konkreten Umstdnde des Einzelfalls. Haufig kann eine misrepresentation daher schon durch
einen aufklarenden Hinweis ausgeraumt werden. Bekannte Marken werden nach § 14 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG auch ohne Vorliegen von Verwechslungsgefahr gegen die Beeintrachtigung
oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft bzw. Wertschatzung geschiitzt. Der fir einen
passing off-Anspruch notwendige Schaden kann zwar auch in der Beeintrachtigung der Un-
terscheidungskraft (dilution) bestehen.***! Der Verlust der Einzigartigkeit ist jedoch lediglich
bei der Prifung des damage von Belang. Eine eigenstdndige Klage kann hierauf nicht ge-
stitzt werden,m2 es bedarf in jedem Fall auch des Nachweises einer misrepresentation.

IV. Rdumlicher Schutzumfang

Fur einen passing off-Schutz geniigt bereits eine 6rtlich beschrinkte Verkehrsgeltung.!**®

Unter besonderen Umstanden ist der Inhaber des goodwill in einem solchen Fall sogar be-
rechtigt, die Benutzung seines Zeichens tiber diese Grenzen hinaus zu verbieten.'***

1122 BGH, GRUR 2004, 779, 783 — Zwilling/Zweibriider; GRUR 2004, 598, 599 — Kleiner Feigling; GRUR 2004, 235,

238 — Davidoff Il.

1123 Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 800; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1366.

BGH, GRUR 2005, 583, 584 — Lila Postkarte.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1380.

Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1367; Schweyer, in: von Schultz, § 14 Rn. 181.

BGH, GRUR 2000, 875, 877 — Davidoff; GRUR 1981, 144, 145 — Kréutermeister.
Berlit, S. 163 Rn. 189; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1370.

BGH, GRUR 2002, 622, 625 — shell.de; Berlit, S. 163 Rn. 189.

BGH, GRUR 2001, 507, 509 — EVIAN/REVIAN; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1371.

S. Teil 2§ 3 C. Il. 4. c) cc).

Darauf verweisen auch Horton/Robertson, [1995] EIPR 568, 570.

Mertens, S. 46; Mountstephens, S. 54; Wadlow, Rn. 3-84.

Menswear v. Chelsea Girl (No. 1) [1987] RPC 189, 202 per Lord Justice Slade (CA).
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Da es sich bei dem nach § 4 Nr. 2 MarkenG entstehenden Markenschutz um einen auf das
Territorium der erworbenen Verkehrsgeltung begrenzten Schutz handelt, bestehen bei nur
regionaler Verkehrsgeltung Rechte aus der Marke auch nur in dem territorial begrenzten
Geltungsbereich.1135

V. Anspriiche

Sind die Tatbestandsmerkmale der passing off-Klage erfiillt, stellt das common law eine Viel-
zahl von Rechtsbehelfen zur Verfiigung.'**® In der Praxis am bedeutsamsten ist dabei die
(einstweilige) Unterlassungsverfligung ((interim) injunction). Daneben spielen die Schadens-
ersatzklage (damages) sowie alternativ die Klage auf Herausgabe des vom Beklagten erziel-
ten Gewinns (account of profits) eine groRe Rolle. Auch kann das Gericht die Einziehung (de-
livery up) oder die Zerstorung (destruction) der mit dem verletzenden Zeichen versehenen
Waren anordnen.

Wer ein Zeichen entgegen § 14 Abs. 2—4 MarkenG benutzt, kann vom Inhaber der Marke bei
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§ 14 Abs. 5 S. 1
MarkenG).**” Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig
droht (§ 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG). Wer die Verletzungshandlung vorsatzlich oder fahrlassig
begeht, ist dem Markeninhaber auflerdem zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung
entstandenen Schadens verpflichtet (§ 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG). Zu denken ist des Weiteren
an den Vernichtungs- und Rickrufanspruch (§ 18 MarkenG), den Auskunftsanspruch (§ 19
MarkenG) oder die Moglichkeit zur Urteilsverdffentlichung auf Kosten des Verletzers (§ 19c
MarkenG).

VI. Erganzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz

Zum Vorgehen gegen look-alikes stellt die deutsche Rechtsordnung neben markenrechtli-
chen auch wettbewerbsrechtliche Anspriiche zur Verfligung, sofern der Kldger sein Begehren
nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, sondern den eines konkreten Leistungsergebnis-
ses stutzt.!’*® Der erginzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 UWG)
schafft keine Immaterialgiterrechte, sondern richtet sich gegen unlauteres Wettbewerbs-
verhalten.'™ Es schiitzt den Mitbewerber vor der unlauteren Ausbeutung eines von ihm
geschaffenen Leistungsergebnisses.***

Der ergdnzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 UWG tragt insgesamt
also dazu bei, dass sich Unternehmer effektiver vor look-alikes schiitzen kdnnen.

C. Konsequenzen?

Beim Blick in deutsche Supermarktregale fallt auf, dass dort zwar — genau wie in England
auch — zahlreiche Produktverpackungen Assoziationen an bekannte Markenprodukte hervor-

35 BGH, GRUR 1957, 88, 93 — Ihr Funkberater; s. auch OLG Dresden, GRUR-RR 2002, 257, 259 — Halberstddter
Wiirstchen.

1365 Teil2§3C. 1. 6.

37 ausfiihrlich dazu Teil 2 § 4 A. 111

138 \v/gl. BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 — Rillenkoffer; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 23 — Stufenleitern.

1139 kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.4; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/3.

10 BT_Drucks. 16/10145, S. 17; BGH, GRUR 1994, 630, 634 — Cartier-Armreif; GRUR 1991, 223, 225 — Finnischer
Schmuck; GRUR 1988, 620, 621 — Vespa-Roller; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/4. Fir eine Erstreckung des
Schutzes auf die Verbraucher und die Allgemeinheit bei § 4 Nr. 9 lit. a UWG dagegen Kéhler, GRUR 2007, 548,
552.
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rufen. Insgesamt ist der Ahnlichkeitsgrad jedoch wesentlich niedriger. Dies ldsst vermuten,
dass das deutsche Recht Produkthersteller effektiver vor look-alikes zu schiitzen vermag.

Die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Erfolgschancen einer passing off-Klage resultie-
ren auch daraus, dass den richterrechtlich entwickelten Definitionen zu goodwill, misre-
presentation und damage keine derart allgemeingiiltige Bedeutung wie gesetzlichen Defini-
tionen zugeschrieben werden kann.'**' Entscheidend sind stets die Umstinde des Einzel-
falls."*** Ihr Bestehen indiziert zwar ein unlauteres Wettbewerbsverhalten. In einem Wirt-
schaftssystem, das darauf vertraut, dass Wettbewerb zu niedrigen Preisen und verbesserten
Produkten fihrt, kann es jedoch durchaus zweckmafige Griinde fiir ein Rechtsschutzversa-
gen geben.’™ Insbesondere Grenzfille lassen sich daher nur schwer voraussagen.’*** Letzt-
endlich basiert das passing off auf dem Konzept der Irreflihrung (misrepresentation). Das
bloBe Ausnutzen eines fremden Rufs (misappropriation) reicht fiir eine erfolgreiche Klage
nicht aus. Fraglich ist, ob und inwieweit in England auf diesen Befund schon reagiert worden
ist bzw. reagiert werden sollte.

I. Tatsdchlicher Anderungsbedarf im englischen Recht

Bevor es darum geht zu ermitteln, inwieweit es neuer Gesetze bedarf, ist zunachst zu prifen,
ob nicht das schon bestehende Regelwerk effektiver gegen look-alikes eingesetzt werden
konnte. Moglicherweise vermittelt bereits der TMA 1994 hinreichenden Schutz. Auf der
Grundlage eines Registers bietet dieses Gesetz eingetragenen Marken ein umfassendes
Schutzsystem. Um maoglichst ausgiebig gegen Nachahmer geschiitzt zu sein, erscheint es zu-
mindest erwdgenswert, prophylaktisch gleich reihenweise Marken registrieren zu lassen.

1. Eintrag einer Farbmarke

In vielen Fallen haben die Gerichte bestimmte Farben oder Farbkombinationen als wichtigs-
tes Produktmerkmal ausgemacht.'** Die Registrierung von Farbmarken kénnte sich somit
als erfolgversprechendes Mittel gegen look-alikes erweisen.

Der Eintrag einer Farbmarke erfordert dufRerst stichhaltige Belege im Hinblick auf die erwor-
bene Unterscheidungskraft.!'*® Bei der Prifung der Eintragungsfihigkeit ist ferner das All-
gemeininteresse daran, dass die Verfiigbarkeit der Farben fiir andere Wirtschaftsteilnehmer
nicht ungerechtfertigt beschrankt wird, zu beriicksichtigen.'**’ Dieses Allgemeininteresse
erklart wohl die Zuriickhaltung englischer Gerichte im Hinblick auf die Anerkennung von Far-
ben als Herkunftshinweis.***®

Y petall und Rohstoff v. Donaldson Lufkin & Jenrette [1990] 1 QB 391, 459 per Lord Justice Slade (CA): “Even

a speech of Lord Diplock ist not to be construed like a statute.”

1142 Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 412 per Lord Oliver (HL): “Every case depends upon its own
peculiar facts.”

"3 Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 93 per Lord Diplock (HL).

Ebenso Mountstephens, S. 43.

Z.B. Imperial Group v. Philip Morris [1984] RPC 293 (JPS-Fall) oder United Biscuits v. Burtons Biscuits [1992]
FSR 14 (Jaffa Cakes-Fall).

1146 Vgl. Colgate-Palmolive’s Trade Mark Application [2002] RPC 26; Duckham & Co’s Trade Mark Application
[2004] RPC 28.

"7 EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 607 Rn. 56 — Libertel; besttigt in Rs. C-49/02, Slg.
2004, 1-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 41 — Heidelberger Bauchemie.

1148 Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5224.
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2. Eintrag einer Formmarke

Als Instrument zum rechtlichen Vorgehen gegen die Nachahmung von Produktverpackungen
kommt auBerdem die Eintragung einer Formmarke in Betracht.

Englische Gerichte lehnen die Eintragung selbst ungewohnlicher Formmarken jedoch regel-
maRig unter Verweis darauf ab, Verbraucher wirden Produkt- oder Verpackungsformen
nicht als Herkunftshinweis begreifen.’**® An dieser Beurteilung dndert sich auch nichts, wenn
die Form sehr ausgefallen ist."**° Produktverpackungen werden regelmiRig als nicht unter-
scheidungskriftig angesehen.’™! Anders verhilt es sich nur dann, wenn eine Verpackungs-
form eine hinreichende Originalitdt und Eigenart aufweist, die den angesprochenen Ver-
kehrskreisen sofort auffillt.**>? Insgesamt scheint also auch das Beantragen von Formmar-
ken nur von begrenztem Wert zu sein. Eine echte Schutzerweiterung besteht wohl nur bei
ganz besonders originellen Produktverpackungen wie etwa der JIF-Zitrone oder der Coca-
Cola-Flasche, nicht aber bei Verpackungen mit gewohnlicher Form, die ihre Einzigartigkeit
erst tiber das Design der Aufdrucke erwerben.*>®

3. Zwischenergebnis

Alles in allem besteht Anlass zu der Annahme, dass die an die Eintragung einer abstrakten
Farbe oder Farbzusammenstellung bzw. einer Produkt- oder Verpackungsform gestellten
Anforderungen dhnlich hoch sind wie diejenigen, die an den fiir eine erfolgreiche passing
off-Klage notwendigen goodwill gestellt werden. Die Strategie, eine Vielzahl von Farb- und
Formmarken zum Eintrag in das Markenregister anzumelden, vermag den Schutz von Mar-
keninhabern gegen look-alikes daher regelmiRig nicht zu verbessern.**>*

Der Penguin v. Puffin-Fall**>> zeigt, dass das Markenrecht ohnehin nicht immer hinreichen-
den Schutz vor look-alikes zu gewahren vermag. Nach den negativen Erfahrungen mit der
Nachahmung ihrer Keksverpackung durch ASDA sah sich United Biscuits dazu veranlasst, ein
ganzes Blindel von Zeichen anzumelden. Mit Hilfe des TMA 1994 kann die Benutzung von
mit der eingetragenen Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichen untersagt werden. Es
ist dem Markeninhaber jedoch nahezu unmaoglich, gegen jede nur irgendwie denkbare Form
der Nachahmung Vorsorge zu treffen. RegelmaRig wird es sich als problematisch erweisen,
bereits im Vorfeld abzuschatzen, ob ein Produkt Gberhaupt nachgeahmt werden wird. Hatte
United Biscuits etwa entsprechendes geahnt, hatten sie die entsprechenden Marken mit
Sicherheit friiher eintragen lassen. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass die Merk-
male, um deren Schutz es geht, auch tatsachlich der eingetragenen Marke entsprechen oder
ihr zumindest sehr dhnlich sind. Es ist jedoch nicht einfach, vorab vorherzusagen, welches
Merkmal letztlich imitiert werden wird. Folglich besteht Unsicherheit dariiber, was genau
Gegenstand der Registrierung sein soll. Diese Aspekte scheinen auch in Penguin v. Puffin
Schwierigkeiten bereitet zu haben. Mit verhaltnismaRig simplen Mitteln gelang es ASDA
unter Umgehung des Markenrechtsschutzes eine faktische Ahnlichkeit zur Marke beizube-

11497 B. Bongrain’s Trade Mark Application [2005] RPC 14, 316 per Lord Justice Jacob (CA); Néstle v. Unilever

[2003] RPC 35, 663 per Justice Jacob.

1150 Bongrain’s Trade Mark Application [2005] RPC 14, 315 per Lord Justice Jacob (CA).

Bently/Sherman, S. 827.

Abgelehnt in: Procter & Gamble’s Trade Mark Applications [1999] RPC 673, 681 per Lord Justice Walker (CA)
sowie SM Jaleel’s Trade Mark Application [2000] RPC 471, 475 f. per Hobbs, QC.

1153 Wieczorek, S. 66.

Wieczorek, S. 65.

United Biscuits v. Asda [1997] RPC 513.

1151
1152

1154
1155

118



halten. Obwohl sich der Begriff PUFFIN bildlich, klanglich und auch begrifflich vom Terminus
PENGUIN unterscheidet, handelt es sich um die Bezeichnung einer Pinguinen im Hinblick auf
das schwarz-weiRe Federkleid sowie den aufrechten Gang dhnelnden Vogelart.'**® Vor allem
Kinder — die wesentlichen Konsumenten dieses Schokoladenkekses — sind unter Umstanden
nicht imstande, einen Papageientaucher von einem Pinguin zu unterscheiden. Das Ziel, Kon-
sumenten von Penguin-Keksen in Richtung Puffin-Produkte umzulenken, kann somit auch
ohne Verletzung der PENGUIN-Wortmarke gelingen. United Biscuits verflgte tGber zahlreiche
Pinguine abbildende Bildmarken. Keine schiitzte jedoch das Design des tatsachlich auf den
Penguin-Kekspackungen verwendeten Vogels.

Die Registrierung eines ganzen Zeichenblindels vermag die Anreize zur Herstellung von look-
alikes mit Sicherheit zu verringern. Dennoch sieht sich ein Markeninhaber, der eine solche
Strategie verfolgt, neben den bereits aufgefiihrten Schwierigkeiten auch zahlreichen weite-
ren Hlrden ausgesetzt. Verletzungsanspriiche kénnen dann nicht mehr geltend gemacht
werden, wenn die Marke innerhalb der letzten funf Jahre nicht ernsthaft benutzt worden
ist.""” Funf Jahre nach ihrer Registrierung haben Marken, die nur zu dem Zwecke eingetra-
gen worden sind, um Nachahmungen zu erschweren, und anderweitig nicht benutzt worden
sind, also faktisch keinen Wert mehr.***® SchlieRlich sind auch die mit der Registrierung eines
ganzen Zeichenbiindels verbundenen Kosten nicht auBer Acht zu lassen.

Il. Ansdtze zum Umgang mit look-alikes

Diese Schwachen des englischen Rechts sind in der Vergangenheit nicht unbemerkt geblie-
ben. Die Einfiihrung neuer Gesetze ist wiederholt angeregt worden.

1. Erlass des TMA 1994

Eine erste Gelegenheit zur Anregung neuer gesetzlicher Bestimmungen bot sich bei Erlass
des TMA 1994.'**° Der Vorschlag der British Producers and Brand Owners Group (BPBOG),***°
wonach Supermaérkten das Nachahmen von Produktverpackungen untersagt werden sollte,
scheiterte jedoch. Die Regierung war der Auffassung, es handele sich der Sache nach eher
um eine lauterkeitsrechtliche als eine markenrechtliche Problematik. Markeninhaber seien
im Ubrigen nach Erlass des TMA 1994 ohnehin besser geschiitzt. Regierungsinsider gestehen
jedoch, dass die BPBOG wahrscheinlich wesentlich erfolgreicher gewesen ware, wenn sie
sich friher formiert hatte, so dass mehr Zeit fur die Planung der Kampagne zur Verfliigung
gestanden hatte. Diese war viel zu aggressiv und heftig gefiihrt worden. Der Marke wurde
eine apokalyptische Zukunft prophezeit. Ohne ein look-alikes verhinderndes Gesetz sei kein
Hersteller mehr bereit, in England Investitionen zu tatigen. Derartige Bemerkungen erleich-
terten es den Gesetzesgegnern — an voran dem British Retail Consortium sowie der Consu-
mer Association — die BPBOG als eine Ansammlung von Despoten darzustellen, die zur Recht-
fertigung Giberhohter Preise wettbewerbswidrige Vorteile erstrebte. In dieser Lage war der
Regierung eine Kompromisslosung nicht mehr moglich, ohne sich dem Vorwurf ausgesetzt zu
sehen, die Interessen und Bedirfnisse der Verbraucher machtigen Lobbyisten geopfert zu

58 United Biscuits v. Asda [1997] RPC 513, 526 per Justice Walker: “The word PUFFIN is not very different from

PENGUIN.“

7 sec. 46 (1) (a) TMA 1994.

Wieczorek, S. 64.

Wieczorek, S. 60.

Im Februar 1994 vereinigten sich fihrende Markeninhaber zur BPBOG mit dem Ziel, dass in den TMA 1994
Bestimmungen zur Bekdmpfung von look-alikes aufgenommen werden.
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haben. Nachdem es politisch riskant geworden war, sich auf die Seite der Markeninhaber zu
stellen, verwarf der damalige Wirtschaftsminister die Angelegenheit. Diesem ersten Ansatz
zur Einfihrung entsprechender Gesetze scheinen folglich politische Motive zum Verhangnis
geworden zu sein.'*®!

2. Erlass des Competition Bill 1998

Die nachste Gelegenheit bot sich bei Erlass des Competition Bill 1998. Die einige Jahre
zuvor gescheiterte BPBOG war mittlerweile in British Brands Group (BBG) umbenannt wor-
den.'® Diese merkte an, dass ihre Mitglieder sehr viel stirker unter look-alikes litten als
Markenhersteller in anderen Mitgliedstaaten, in denen es entsprechende Lauterkeitsgesetze
gibe. Look-alikes schadigten im Ubrigen auch nicht bloR die Originalhersteller, sondern auch
die Verbraucher, die in die Irre gefiihrt werden wiirden. Die BBG wies darauf hin, dass die
grofRen Supermarktketten mehr als 78% des englischen Lebensmittelmarktes beherrschten.
Die Tatsache, dass diese darliber entscheiden konnten, wo welche Produkte im Supermarkt-
regal platziert, wie sie beworben bzw. zu welchem Preis sie verduRRert werden, versetze sie
Markenherstellern gegeniiber von vornherein in eine glinstigere Ausgangsposition. Diese
Position werde durch die Einflihrung von look-alike-Produkten missbraucht. SchlieRRlich er-
weise sich die Einfiihrung von look-alikes verhindernden Regelungen als gute Gelegenheit,
endlich die sich aus Art. 10°* PVU sowie Art. 2 TRIPS ergebenden Verpflichten zu erfillen.
Diese Argumentation beeindruckte allerdings weder das Parlament noch die Regierung, so
dass auch keine der geforderten Bestimmungen erlassen wurde.

1162

3. Copyright and Trademarks Bill 2000

Im Januar 2000 wurde dem House of Lords ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der zahlreiche
Anderungen des Urheber- und Markenrechts betraf.'*®* Dieser Gesetzesentwurf enthielt
eine Bestimmung, wonach das Nachahmen von Produktmerkmalen zu unterlassen sei. Damit
sollten Markeninhaber besser gegen look-alikes geschiitzt werden. Erneut wurde auf die
Schutzliicke verwiesen, die daraus resultiere, dass nur in seltenen Fallen tatsidchlich gegen
Urheber- oder Markenrecht verstoBen werde und passing off-Klagen nicht nur mit hohen
Kosten, sondern auch ungewissem Ausgang verbunden seien. Die Regierung erachtete zu-
satzliche Regelungen fiir den Umgang mit look-alikes jedoch als unnotig. Am 17. Marz 2000
wurde der Gesetzesentwurf zuriickgezogen.'*®

I1l. Wettbewerbsrechtliche Generalklausel

Die aufgezeigten Unzuldnglichkeiten des englischen Rechts geben dazu Anlass, Gber die Ein-
fihrung einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel zu diskutieren. Das gréRte Potential
fur eine solche Entwicklung des common law bietet das passing off.*'*® Die englische Recht-
sprechung und Literatur haben sich wiederholt mit der Frage auseinandergesetzt, ob es der
Schaffung eines tort of unfair competition wirklich bedarf.

181 Wieczorek, S. 60 Fn. 225.

Wieczorek, S. 60 f.

Diese gemeinnitzige Organisation unterstiitzt Markenhersteller beim Vorgehen gegen Marken abtragliche
Entwicklungen in GroBbritannien und ist integraler Bestandteil eines weltweiten Netzwerks dhnlicher Organisa-
tionen. Es handelt sich um die einzige Organisation in GroRbritannien, die ihren Fokus auf die Markenhersteller
richtet. Weitere Informationen zur BBG sind im Internet erhéltlich unter <http://www.britishbrandsgroup.org.u
k/the-group> (Abruf vom 24. Februar 2011).

% Mehr dazu Everitt/Binns, [2000] EIPR N86 ff.

Hansard (HL) vom 17. Marz 2000, Rn. 1885 ff.

So auch Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 258.
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1. Unfair competition in der Rechtsprechung

a) Unfair competition Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert

Den Ausgangspunkt fiir die Abgrenzung von erlaubtem und unerlaubtem Wettbewerbsver-
halten bilden die Entscheidungen Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co., Allen v. Flood
und Quinn v. Leathem.

In Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. hatte eine Vereinigung von mehreren mit Tee
handelnden Schiffseignern vereinbart, Frachtauftrdage systematisch untereinander aufzutei-
len, sowie Spediteuren Anreize zur ausschlieBlichen Verwendung ihrer Schiffe zu bieten.
Nachdem die Mogul Steamship Company erfolglos versucht hatte, diesem Zusammenschluss
beizutreten, klagte sie wegen conspiracy und restraint of trade. Die dieses Begehren zurlick-
weisende erstinstanzliche Entscheidung'*®’ bestitigte der Court of Appeal mit einer Mehr-
heit von zwei zu eins Richterstimmen.'*®® Lord Justice Bowen bemerkte, die Entscheidung,
ob eine Wettbewerbshandlung unfair ist oder nicht, setze voraus, dass es eine natlrliche
Grenze von Fairness oder Angemessenheit gebe, die nicht Uberschritten werden dirfe. **%°
Das Bestehen einer solchen Grenze lehne er jedoch ab, da sie dem Wettbewerb eine Fessel
anlegen wirde. Lord Justice Fry stellt klar, entscheidend sei die UnrechtmaRBigkeit des von
den Beklagten verfolgten Zwecks bzw. der dabei von ihnen eingesetzten Mittel.**”° Mittels
harten Wettbewerbs zielten die Beklagten darauf ab, Gewinn zu erzielen. Ohne das Hinzu-
treten weiterer rechtswidriger Handlungen sei Wettbewerb jedoch nicht rechtswidrig. Letzt-
endlich Ubersteige das Ziehen einer Grenze zwischen erlaubtem und unerlaubtem Wettbe-
werb die Befugnisse des Richters.''’* Einstimmig ist diese Entscheidung im Anschluss vom
House of Lords bestatigt worden.'*’? Lord Watson bemerkte dazu, es obliege nicht den Ge-
richten, detaillierte Leitlinien fiir das Verhalten im Wettbewerb festzulegen.1173

In Allen v. Flood""’* wandten sich zwei nicht gewerkschaftlich organisierte Schiffszimmerleu-
te gegen einen Gewerkschaftsvertreter, der deren Arbeitgeber nahe gelegt hatte, die beiden
zu entlassen. Der Beklagte war kurz zuvor von den Mitgliedern seines Verbandes dariber
informiert worden, dass diese streiken wiirden, sollte keine entsprechende Kiindigung aus-
gesprochen werden. Das House of Lords statuierte, eine an sich rechtmaRige Handlung —

17 Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. [1888] LR 21 QBD 544.

Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. [1889] LR 23 QBD 598 (CA).

Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. [1889] LR 23 QBD 598, 615 per Justice Bowen (CA): “This seems
to assume that, apart from fraud, intimidation, molestation, or obstruction, of some other personal right in rem
or in personam, there is some natural standard of 'fairness' or 'reasonableness' (to be determined by the inter-
nal consciousness of judges and juries) beyond which competition ought not in law to go. There seems to be no
authority, and | think, with submission, that there is no sufficient reason for such a proposition. It would im-
pose a novel fetter upon trade.”

1o Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. [1889] LR 23 QBD 598, 624 f. per Lord Justice Fry (CA).

Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. [1889] LR 23 QBD 598, 625 f. per Lord Justice Fry (CA): “Now, |
know no limits to the right of competition in the defendants — | mean, no limits in law. | am not speaking of
morals or good manners. To draw a line between fair and unfair competition, between what is reasonable and
unreasonable, passes the power of the Courts.”

Y72 Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. [1892] AC 25 (HL).

Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. [1892] AC 25, 43 per Lord Watson (HL): “I cannot for a moment
suppose that it is the proper function of English Courts of Law to fix the lowest prices at which traders can sell
or hire, for the purpose of protecting or extending their business, without committing a legal wrong which will
subject them in damages.”

Y% Allen v. Flood [1898] AC 1 (HL).
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bloRe Weiterleitung von Informationen — werde auch dadurch nicht rechtswidrig, dass der
Betreffende niedertrachtige Absichten verfolge.

In Quinn v. Leathem™*’” hatte eine Gewerkschaft versucht, einen Fleischproduzenten dazu zu
veranlassen, nur gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer zu beschaftigen (closed shop
policy). Gleichzeitig verlangten sie von einem seiner langjahrigen Kunden, diesem solange
kein Fleisch mehr abzunehmen, bis er die gewerkschaftliche Forderung erfiillt habe. Diesmal
sah das Gericht den Tatbestand einer conspiracy als erfillt an.'’® Grundsitzlich durfe jeder
alles tun, solange es nicht rechtlich verboten sei.'’’” Indem die Beklagte mit Schadigungsab-
sicht versucht habe, anderen ein bestimmtes Verhalten aufzudrdangen, habe sie die Hand-
lungsfreiheit des Klagers verletzt.!*’® per se rechtmaRiges Verhalten, das ohne Vorliegen ei-
ner conspiracy wohl wesentlich ungefdahrlich ware, sei mit Schrotkérnern vergleichbar, die
fir sich genommen harmlos sind, wohingegen ein Pfund bereits sehr viel Zerstérung anzu-
richten vermag.''’® Daraus diirfe jedoch nicht der Trugschluss gezogen werden, dass dieser
Sachverhalt zwangslaufig anders beurteilt worden ware, hatte eine Einzelperson gehandelt.
Es sei blol} unwahrscheinlich, dass ein Einzelner tiber die entsprechenden Durchsetzungsmit-
tel verfiige; sofern dies jedoch der Fall sei, sei keine unterschiedlich Behandlung zu erwarten

gewesen.mo

Die Abneigung englischer Gerichte gegeniiber Wettbewerbsregulierung offenbart sich wei-
terhin im Zusammenhang mit der Beurteilung irrefihrender und vergleichender Werbung
unter den Tatbestand der injurious falsehood.**®* In White v. Mellin**®* hatte der Beklagte
Babynahrung des Klagers verkauft, die er zuvor mit der Behauptung etikettiert hatte, die
vom ihm selbst hergestellte Ware sei wesentlich nahrhafter. Der Klager berief sich auf injuri-
ous falsehood, da dieser falsche Hinweis seine Produkte degradiere. Lord Herschell erachtete
dies jedoch als blofRe Anpreisung, die schon deshalb keine Anspriiche begriinden kdnne, weil
die Gerichte anderenfalls permanent Qualititskontrollen durchfiihren miissten.™*® Auch in
Hubbuck & Sons v. Wilkinson, Heywood & Clark*®* wurde die im Rahmen eines Vergleichs-
tests aufgestellte Behauptung, die Farbe des Beklagten sei der des Klagers Uberlegen, als

Y7 Quinn v. Leathem [1901] AC 495 (HL).

Y78 Quinn v. Leathem [1901] AC 495, 507 per Lord Halsbury, LC; 515 per Lord Shand; 525 per Lord Brampton
Quinn v. Leathem [1901] AC 495, 534 per Lord Lindley (HL): “He was at liberty to earn his own living in his
own way, provided he did not violate some special law prohibiting him from so doing, and provided he did not
infringe the rights of other people.”

78 Quinn v. Leathem [1901] AC 495, 536 f. per Lord Lindley (HL).

Quinn v. Leathem [1901] AC 495, 530 per Lord Brampton (HL): “(...) that a number of actions and things not
in themselves actionable or unlawful if done separately without conspiracy may, with conspiracy, become dan-
gerous and alarming, just as a grain of gunpowder is harmless but a pound may be highly destructive, or the
administration of one grain of a particular drug may be most beneficial as a medicine but administered fre-
quently and in larger quantities with a view to harm may be fatal as a poison.”

80 Quinn v. Leathem [1901] AC 495, 537 per Lord Lindley (HL): “My Lords, one man without others behind him
who would obey his orders could not have done what these defendants did. One man exercising the same
control over others as these defendants had could have acted as they did, and, if he had done so, | conceive
that he would have committed a wrong towards the plaintiff for which the plaintiff could have maintained an
action.”

1181 Ohly, Richterrecht, S. 80.

182 \White v. Mellin [1895] AC 154 (HL).

White v. Mellin [1895] AC 154, 165 (HL): “Indeed, the Courts of law would be turned into a machinery for
advertising rival productions by obtaining a judicial determination which of the two was the better.”

8% Hubbuck & Sons v. Wilkinson, Heywood & Clark [1899] 1 QB 86 (CA).
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reine Anpreisung bezeichnet. Der bloRe Hinweis auf die Uberlegenheit der eigenen Produkte
gegeniber der Konkurrenz sei nicht rechtswidrig.**> Gepragt von dem um die Jahrhundert-
wende in England dominierenden liberalen Wirtschaftsverstandnis ging die Rechtsprechung
davon aus, freiem Wettbewerb sei am besten gedient, wenn er sich selbst (iberlassen blei-
be.1186

b) Unfair competition in den USA

Urteile oberster Gerichte aus anderen common law-Rechtsordnungen entfalten fiir das eng-
lische Recht zwar keinerlei Bindungswirkung (binding authority).**®’ Sofern sie jedoch von
bekannten Richterpersonlichkeiten stammen oder auf dem englischen Recht dhnelnden Pra-
zedenzfillen beruhen, kommt gewissenhaft begriindeten Entscheidungen zumindest Uber-
zeugungskraft (persuasive authority) zu. Diesen Anforderungen wird die Entscheidung Inter-
national News Service v. Associated Press'*®® des US Su preme Court gerecht.1189

aa) International News Service v. Associated Press

Die Nachrichtenagentur International News Service (INS) hatte im Gegensatz zur konkurrie-
renden Associated Press (AP) von den zustdndigen franzosischen Behorden weder eine Ge-
nehmigung zur Kriegsberichterstattung noch zur Nutzung franzdsischer Telegrafenlinien er-
halten. INS ibermittelte daraufhin die Meldungen aus den an der Ostkiste erscheinenden
Tageszeitungen an die Westkiste, die dort aufgrund der Zeitverschiebung noch rechtzeitig in
der Friihausgabe untergebracht werden konnten. Die Mehrheit des Supreme Courts sah die
von AP auf Urheberrechtsverletzung sowie unlauteren Wettbewerbsverhalten gestitzte Kla-
ge als begriindet an. Justice Pitney stellte fest, dass Nachrichten zwar nicht urheberrechtlich
geschitzt seien, das Verhalten der Beklagten jedoch als unterlauterer Wettbewerb zu unter-
sagen sei. In diesem Zusammenhang verwendete er die spater haufig zitierte Metapher des
reaping without sowing.1190 Anders als beim palming ofj 191 gebe die Beklagte nicht ihre ei-
genen Produkte als die der Klagerin aus.'*? Die Gefahr einer Irrefihrung (misrepresentation)
werde durch eine Ausbeutung (misappropriation) ausgetauscht, wenn sie deren Produkte als
eigene verkaufe. Justice Holmes gelangte zwar zu dem gleichen Ergebnis, er begriindete es
jedoch mit opposite palming off.1193 Konsequenterweise wurde AP letztlich auch nur zuge-
standen, als Quelle genannt zu werden.’™® Zur Existenz eines allgemeinen tort of unfair
competition nahm er zwar nicht ausdrticklich Stellung. Er verwies jedoch darauf, dass viele
Werte entschadigungslos zerstort werden dirften, und dass der Begriff unfair competition

85 Hubbuck & Sons v. Wilkinson, Heywood & Clark [1899] 1 QB 86, 92 f. per Lindley, MR (CA).

Ohly, Richterrecht, S. 80 f.

1187 Ohly, Richterrecht, S. 81.

188 1nternational News Service v. Associated Press, 248 US 215 (1918) (USSC).

Victoria Park Racing v. Taylor (1937) 58 CLR 479, 509 per Justice Dixon (HCA).

International News Service v. Associated Press, 248 US 215, 239 f. (1918) (USSC): “(...) endeavoring to reap
where it has not sown, (...). The transaction speaks for itself and a court of equity ought not to hesitate long in
characterizing it as unfair competition in business.”

911 m amerikanischen Recht wird anstelle des Begriffs passing off auch der des palming off verwendet.
International News Service v. Associated Press, 248 US 215, 242 (1918) (USSC): “(...) instead of selling its
own goods as those of complainant, it substitutes misappropriation in the place of misrepresentation, and sells
complainant's goods as its own.”

193 International News Service v. Associated Press, 248 US 215, 247 (1918) (USSC): “The ordinary case, | say, is
palming off the defendant's product as the plaintiff's but the same evil may follow from the opposite falsehood
— from saying whether in words or by implication that the plaintiff's product is the defendant's, and that, it
seems to me, is what has happened here.”

9% International News Service v. Associated Press, 248 US 215, 248 (1918) (USSC).
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mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden sei.’**® In einem Sondervotum kritisierte demge-

genliber Justice Brandeis, mangels entsprechender Anspruchsgrundlage kénne rechtlich
nicht gegen als unlauterer Wettbewerb bezeichnetes Verhalten vorgegangen werden.'**® Die
Schaffung neuen Rechts sei nicht Aufgabe der Gerichte, sondern des Gesetzgebers.'*’

bb) Reaktionen im anglo-australischen Recht

Der Fall Victoria Park Racing v. Taylor1198 erscheint besonders interessant vor dem Hinter-
grund, dass sich das betreffende australische Recht im Jahre 1937 kaum vom englischen un-
terschied, so dass eine entsprechende Entscheidung auch in England durchaus hatte ergehen
kénnen.'' Die Klagerin veranstaltete Pferderennen auf einer Rennbahn, die vom Nachbar-
grundstiick des Beklagten aus beobachtet werden konnten, nachdem dieser ein ungefahr
finf Meter hohes Gerust errichtet hatte. Ohne Genehmigung der Klagerin gestattete er es
einem Radiosender, von dort oben live liber die Rennen zu berichten. Da daraufhin die Be-
suchszahlen zurlickgingen, gingen der Klagerin Einnahmen verloren. Mit einer Mehrheit von
drei zu zwei Richterstimmen wurde die Klage vom High Court of Australia abgewiesen. Der
sich auf das Sondervotum von Justice Brandeis in International News Service v. Associated
Press beziehende Justice Dixon bemerkte, die Rechtsordnung schiitze Vermoégenswerte nicht
deswegen, weil ihr Erwerb mit Investitionen verbunden gewesen sei, sondern weil sie einer
als schutzwiirdig anerkannten Kategorie angehorten. ™%

Sofern International News Service v. Associated Press in nachfolgenden Urteilen Gberhaupt
angesprochen wurde, hat das Sondervotum von Justice Brandeis regelmallig Zustimmung
erfahren. In Moorgate Tobacco v. Philip Morris™** kritisiert Justice Deane die unprézise Defi-
nition der Tatbestandsvoraussetzungen eines tort of unfair competition.**** In Cadbury-
Schweppes v. Pub Squash™® setzte sich der Privy Council**®* zwar nicht ndher mit der Exis-
tenz eines tort of unfair competition auseinander. Lord Scarman wies jedoch darauf hin, dass
die Entscheidung sowohl in den USA als auch in Australien Kritik erfahren habe.*?%

1% International News Service v. Associated Press, 248 US 215, 246 (1918) (USSC).

International News Service v. Associated Press, 248 US 215, 259 f. (1918) (USSC).

International News Service v. Associated Press, 248 US 215, 267 (1918) (USSC): “Courts are ill-equipped to
make the investigations which should precede a determination of the limitations which should be set upon any
property right in news or of the circumstances under which news gathered by a private agency should be
deemed affected with a public interest. Courts would be powerless to prescribe the detailed regulations essen-
tial to full enjoyment of the rights conferred or to introduce the machinery required for enforcement of such
regulations. Considerations such as these should lead us to decline to establish a new rule of law in the effort
to redress a newly disclosed wrong, although the propriety of some remedy appears to be clear.”

%8 victoria Park Racing v. Taylor (1937) 58 CLR 479 (HCA).

1199 Ohly, Richterrecht, S. 82.

1200 victoria Park Racing v. Taylor (1937) 58 CLR 479, 509 per Justice Dixon (HCA): “(...) it is not because the
individual has by his efforts put himself in a position to obtain value for what he can give that his right to give it
becomes protected by law and so assumes the exclusiveness of property, but because the intangible or incor-
poreal right he claims falls within a recognized category to which legal or equitable protection attaches.”

2% Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414 (HCA).

Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 441 f. per Justice Deane (HCA): “(...) one searches in
vain in the majority judgement for any identification of the ingredients of that general wrong.”

1293 cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429 (PC).

Die Richter des House of Lords besetzen auch das Judicial Committee of the Privy Council, das letztinstanz-
lich fir Rechtsmittel aus bestimmten Commonwealth Mitgliedslandern zustandig ist, Bunge, S. 33; mehr dazu
bei James, S. 43 f. In Australien bestand diese Appellationsmdoglichkeit bis zum Jahre 1986, Ohly, Richterrecht,
S. 63.

2% cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429, 491 (PC).
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c) Unfair competition Mitte des 20. Jahrhunderts

aa) Drinks Cases

Eine weitere Gelegenheit zur Entwicklung einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel bo-
ten die Drinks Cases, in denen der passing off-Tatbestand auf den Schutz geographischer
Herkunftsbezeichnungen sowie Beschaffenheitsangaben ausgedehnt worden war.*2%

In Bollinger v. Costa Brava Wine**® lag mangels Tduschung tber die betriebliche Herkunft
des Weins kein klassischer Fall des passing off vor. Justice Danckwerts konstatierte dennoch,
auch geographische Herkunftsbezeichnungen seien dem goodwill zuzurechnen und es sei
nicht von Belang, dass dieser einer ganzen Personengruppe und nicht nur einem Einzelnen
gebihre.'?®® Ausdriicklich bezeichnete er das beanstandete Verhalten als unlauteres Verhal-
ten, gegen das rechtlicher Schutz gewihrt werden sollte.**® In Vine Products v. Macken-
zie"™'° urteilte Justice Cross, nachdem er ausdriicklich die Spanish Champagne-Entscheidung
als Weiterentwicklung des klassischen passing off-Tatbestands bestatigt hatte,**'! dass mit
dem Begriff Sherry nur wahrhaftig aus Jerez stammender Wein betitelt werden dirfe.'**? In
John Walker v. Henry Ost™"3 stellte Justice Foster fest, die Etikettierung der Beklagten sei
geeignet, insbesondere vom der englischen Sprache nicht machtigen Teil der Bevodlkerung
verwechselt zu werden.?** Ausdriicklich bestatigte er in diesem Zusammenhang die Spanish
Champagne- sowie die Sherry—Entscheidung.1215 Im Spanish Champagne bestéitigenden1216
Advocaat-Fall®'” duBerte Lord Fraser zwar, Spanish Champagne, von dem sich der vorlie-
gende Fall nicht substanziell unterscheide, sei Uber die vorangegangenen passing off-
Entscheidungen hinausgegangen, stellte aber wenig spater klar, es sei nach herkdmmlichen
passing off-Grundsatzen geurteilt worden.*”® Er bezeichnete fairen Wettbewerb als legiti-
mes Mittel zur Zerstorung von goodwill, der im vorliegenden Fall jedoch aus moralischen
Grinden schutzwiirdig sei.t?? Insgesamt sei ein als passing off bekanntes Delikt begangen
worden.’® In den Ausfiihrungen Lord Diplocks sind dagegen Anhaltspunkte erkennbar, wo-
nach er die passing off-Klage als einen Anwendungsfall eines allgemeinen Verbots unlaute-

1206 Ohly, Richterrecht, S. 86 ff.

Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262.

Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262, 284.

Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262, 284.

Vine Products v. Mackenzie [1967] FSR 402.

Vine Products v. Mackenzie [1967] FSR 402, 427: “If | may say so without impertinence | agree entirely with
the decision in the Spanish Champagne case — but as | see it it uncovered a piece of common law or equity
which had till then escaped notice (...). In truth the decision went beyond the well trodden paths of passing off
into the unmapped area of 'unfair trading' or 'unlawful competition'.”

212 vine Products v. Mackenzie [1967] FSR 402, 427, 428.

John Walker v. Henry Ost [1970] 1 WLR 917.

John Walker v. Henry Ost [1970] 1 WLR 917, 927.

John Walker v. Henry Ost [1970] 1 WLR 917, 930.

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 95 per Lord Diplock (HL).

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31 (HL).

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 105 (HL): “(...) I think that the case went rather further than the
previous decisions in the passing-off cases. (...) the decision is in my opinion soundly based on the principle
underlying the earlier passing-off actions, which | take to be that the plaintiff is entitled to protect his right of
property in the goodwill attached to a name which is distinctive of a product or class of products sold by him in
the course of business.”

21 Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 106 (HL).

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 106 (HL): “(...) in my opinion the tort is the same in kind as that
which has hitherto been known as passing off.”
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ren Wettbewerbs erachtet.’**! Die Beklagten hitten sich unfair, um nicht zu sagen unan-

stindig verhalten.'®?? Unter Verweis auf diverse Grundsatzentscheidungen zeigte er auf,
inwieweit sich das passing off im Laufe der Zeit bereits entwickelt habe. Im Interesse der
Verbraucher habe der Gesetzgeber nun aber damit begonnen, strengere Malistdbe an die
kaufmannische Ehrlichkeit zu stellen.’*?* Diese Entwicklung durfe bei der Frage, ob das Fall-
recht ausgedehnt oder weiterhin zurlickhaltend angewendet werden sollte, nicht unbertick-
sichtigt bleiben.

bb) Reaktionen auf Advocaat

Gerade die von Lord Diplock in Advocaat gedulBerten allgemeinen rechtspolitischen Aussa-
gen hatten die Tir zur Entwicklung einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel weit aufge-
stoRen.’* Nur kurze Zeit spater ist diese in Cadbury-Schweppes v. Pub Squash1225 vom Privy
Council jedoch wieder zugeschlagen worden.'?*® Dieser war der Auffassung, die Kligerin
stlitze ihr Begehren nur noch auf Verwechslungsgefahr, weswegen auf die unfair trading-
Klage nicht mehr eingegangen werden miusse.””?’ Nur beildufig wurde auf International
News Service v. Associated Press unter Verweis auf die in den USA und Australien an dieser
Entscheidung geduRerte Kritik aufmerksam gemacht. **?® Ob allerdings die Klagerin die unfair
traiding-Klage tatsachlich fallengelassen hat, scheint fragwiirdig. Nachdem Justice Powell in
erster Instanz statuiert hatte, eine Irrefiihrung sei nicht nachgewiesen worden, mutete diese
namlich wesentlich erfolgversprechender an.'**® Dies nihrt den Verdacht, der Privy Council
habe eine entsprechende Auseinandersetzung gescheut.’?*® Zusammen mit den zu Interna-
tional News Service v. Associated Press geduBerten Bemerkungen ist dies wohl als Indiz fir
die Ablehnung eines allgemeinen tort of unfair competition zu deuten.*?**

Noch deutlicher wurde Justice Deane in der australischen Entscheidung Moorgate Tobacco
v. Philip Morris.***? Entsprechend einer zwischen Loew’s — dem Rechtsvorginger von Moor-
gate — und Philip Morris bestehenden Lizenzvereinbarung war Philip Morris berechtigt, auf
dem australischen Markt die Marke KENT fiir Zigaretten zu benutzen. Nachdem lange dar-
Uber diskutiert worden war, diese Lizenz auf die neue Marke KENT GOLDEN LIGHTS auszu-
dehnen, scheiterten die Verhandlungen endgiiltig, als Loew’s an Moorgate verkauft wurde.
Kurz zuvor hatte Philip Morris die Marke GOLDEN LIGHTS registrieren lassen und damit be-
gonnen, Marlboro Golden Lights zu verkaufen. Seine gegen diese Registrierung gerichtete
Klage stiitzte Moorgate vor dem Supreme Court of New South Wales auch auf unlauteren

1221 Ohly, Richterrecht, S. 88.

Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 91 (HL): “(...) seem to me to disclose a case of unfair, not to say
dishonest, trading of a kind for which a rational system of law ought to provide a remedy to other traders
whose business or goodwill is injured by it. Unfair trading as a wrong actionable at the suit of other traders who
thereby suffer loss of business or goodwill may take a variety of forms (...) most protean is that which is gener-
ally and nowadays, perhaps misleadingly described as 'passing off'. The forms that unfair trading takes will alter
with the ways in which trade is carried on and business reputation and goodwill acquired.”

22 Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 104 (HL).

Ohly, Richterrecht, S. 89.

Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429 (PC).

Dworkin, (1981) 44 MLR 545, 567.

Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429, 491 (PC).

Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429, 491 (PC).

Dworkin, (1981) 44 MLR 564, 567.

Ohly, Richterrecht, S. 89.

Ohly, Richterrecht, S. 90; Terry, (1988) 51 MLR 296, 306.

Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414 (HCA).
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Wettbewerb. Der das klageabweisende Urteil einstimmig bestatigende High Court of Austra-
lia bestritt dabei ausdriicklich die Existenz eines unfair competition-Tatbestands.****> Nach
einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Mehrheitsvotum in International News Service
v. Associated Press interpretierte Justice Dean nachfolgende US-Entscheidungen eher als
Ablehnung eines generellen tort of unfair competition.1234 In Advocaat sei nach herkdmmli-
chen passing off-Grundsatzen entschieden worden*?*> und auch der High Court of Australia
habe sich in Victoria Park Racing v. Taylor dem Sondervotum von Justice Brandeis in Interna-
tional News Service v. Associated Press angeschlossen.1236 Die Weiterentwicklung der pas-
sing off-Klage belege, dass traditionelle Klageformen durchaus gewandelten Verhaltnissen
angepasst werden konnten.’®” Die richterliche Ablehnung eines unfair competition-
Tatbestands sei nicht anders zu deuten, als dass ein solcher Tatbestand aufSerhalb der Gren-
zen herkdmmlicher Klagearten Iiege.m8 Diese Grenzen setze das Parlament fest, weswegen
sie nicht von der Rechtsprechung verwischt werden dirften.'?*®

Auch in anderen nachfolgenden Entscheidungen wurde von dem in Advocaat angedeuteten
Potential zur Ausweitung der passing off-Klage hin zu einem allgemeinen tort of unfair com-
petition kein Gebrauch gemacht.’**® Im Jif-Fall fihrte Lord Jauncey die von Lord Diplock in
Advocaat aufgestellten flinf passing off-Tatbestandsvoraussetzungen nur im Rahmen allge-
meiner Ausfiihrungen an.’**! Bei der Beurteilung des konkreten Falls formulierte er den pas-
sing off-Grundsatz dann allerdings in der traditionellen Weise.'*** Entsprechendes gilt fir
Lord Oliver.**** Die Bemerkung, wonach passing off einen Unterfall unlauteren Wettbewerbs

1233 Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 440 per Justice Deane (HCA): “(...) 'unfair competi-

tion' does not, in itself, provide a sufficient basis for relief under the law of this country.”

1234 Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 442 per Justice Deane (HCA): “Subsequent decisions
of United States courts have tended to isolate rather than develop the doctrine of a general action for unfair
competition enunciated in the International News Service Case.”

235 Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 443 f. per Justice Deane (HCA).

Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 444 per Justice Deane (HCA).

Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 445 per Justice Deane (HCA).

Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 445 per Justice Deane (HCA): “The rejection of a
general action for 'unfair competition' involves no more than a recognition of the fact that the existence of
such an action is inconsistent with the established limits of the traditional and statutory causes of action which
are available to a trader in respect of damage caused or threatened by a competitor.”

1239 Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 445 f. per Justice Deane (HCA): “Those limits, which
define the boundary between the area of legal or equitable restraint and protection and the area of untram-
melled competition, increasingly reflect what the responsible Parliament or Parliaments have determined to be
the appropriate balance between competing claims and policies. Neither legal principle nor social utility re-
quires or warrants the obliteration of that boundary by the importation of a cause of action whose main char-
acteristic is the scope it allows, under high-sounding generalizations, for judicial indulgence of idiosyncratic
notions of what is fair in the market place.”

1240 Ohly, Richterrecht, S. 91.

1241 Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 417 (HL).

Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 418 (HL): “In a case such as the present where what is in issue
is whether the goods of A are likely to be passed off as those of B, a plaintiff, to succeed, must establish (1) that
his goods have acquired a particular reputation among the public, (2) that persons wishing to buy his goods are
likely to be misled into buying the goods of the defendant and (3) that he is likely to suffer damage thereby.”
123 Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 406 (HL): “The law of passing off can be summarised in one
short general proposition — no man may pass off his goods as those of another. More specifically, it may be
expressed in terms of the elements which the plaintiff in such an action has to prove in order to succeed. These
are three in number. First, he must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which
he supplies in the mind of the purchasing public (...). Secondly, he must demonstrate a misrepresentation by
the defendant (...). Thirdly, he must demonstrate that he suffers or, (...) that he is likely to suffer, damage (...).”

127

1236
1237
1238

1242



darstelle, lieBen beide unkommentiert. Noch deutlicher wurde Lord Justice Nourse in
Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer, der den traditionellen Dreiklang fir
zweckdienlicher als die in Advocaat aufgestellten passing off-Tatbestandsvoraussetzungen
erachtete’®** und die Riickkehr des House of Lords zur klassischen Formulierung im Jif-Fall
begrifite. In Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services verwies Justice Jacob aus-
driicklich darauf, dass das englische Recht keinen tort of copying oder tort of competition
kenne.*?*® Zwar habe sich der Anwendungsbereich der passing off-Klage im Laufe der Zeit
ausgedehnt, es sei dabei jedoch niemals auch nur ansatzweise eine Tendenz zur Erfassung
Uber den Irrefiihrungsbereich hinausgehender Falle erkennbar geworden.1247 Da dies bloR zu
einer Erdrosselung des Wettbewerbs flihre, lehne er eine solche Erweiterung ohnehin ab.
Nachdem der Court of Appeal in Taittinger v. Allbev die Verwasserung (dilution) als Scha-
densposten anerkannt hatte,®*® wurde bereits gemutmallt, die Rechtsprechung habe das
bislang unerforschte Terrain des unlauteren Wettbewerbs betreten.’** Drei Jahre spater
wurde im Court of Appeal in Harrods v. Harrodian Schools jedoch Unbehagen gegeniber der
Anerkennung eines derartigen Schadenspostens geé’:iuf.%ert.lz‘c’0

1245

d) Unfair competition im 21. Jahrhundert

Arsenal v. Reed"*" hitte dagegen erneut einen Schritt in Richtung eines umfassenden tort of
unfair competition bedeuten kdnnen. Obwohl Justice Laddie passing off in erster Instanz
abgelehnt hatte’®? und sich die Berufung gar nicht gegen diese Entscheidung richtete, sah
sich Lord Justice Aldous im Court of Appeal zu der Bemerkung veranlasst, die traditionell
passing off genannte Klage sei treffender als unlauterer Wettbewerb zu bezeichnen.'? Klas-
sische Erscheinungsformen — wie sie etwa Reddaway v. Banham™** zugrunde lagen — kdénn-
ten den Anwendungsbereich dieser Klageform nicht mehr endgiiltig festlegen. Dabei zitierte
er Justice Cross in Vine Products v. Mackenzie,**>® demzufolge der Fall Bollinger v. Costa

124 Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencers [1991] RPC 351, 368 (CA): “Although those speeches

are of the highest authority, it has been my experience, and it is now my respectful opinion, that they do not
give the same degree of assistance in analysis and decision as the classical trinity of (1) a reputation (or good-
will) acquired by the plaintiff in his goods, name, mark, etc., (2) a misrepresentation by the defendant leading
to confusion (or deception), causing (3) damage to the plaintiff.”

12% Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencers [1991] RPC 351, 369 (CA): “These observations signal
a welcome return to the classical approach to the elements of a passing off action.”

2% Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services [1994] 1 WLR 1564, 1569 f.

Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services [1994] 1 WLR 1564, 1570: “Never has the tort shown even a
slight tendency to stray beyond cases of deception. Were it to do so it would enter the field of honest competi-
tion, declared unlawful for some reason other than deceptiveness. Why there should be any such reason |
cannot imagine. It would serve only to stifle competition.”

1248 Taittinger v. Allbev [1993] FSR 641, 670 f. per Lord Justice Peter Gibson, 674 per Lord Justice Mann, 678 per
Sir Thomas Bingham, MR (CA).

% pavis, 5. 193.

Harrods v. Harrodian Schools [1996] RPC 697, 716 per Lord Justice Millett (CA): “I have an intellectual diffi-
culty in accepting the concept that the law insists upon the presence of both confusion and damage and yet
recognises as sufficient a head of damage which does not depend on confusion.”

251 Arsenal v. Reed (No. 2) [2003] ETMR 73 (CA).

Arsenal v. Reed [2001] RPC 46, 937.

Arsenal v. Reed (No. 2) [2003] ETMR 73, 914 (CA): “I realise that there was no appeal on the conclusion
reached by the judge on the cause of action traditionally called passing off, perhaps best referred to as unfair
competition.”

12 peddaway v. Banham [1895] 1 QB 286 (CA); [1896] AC 199 (HL).

Vine Products v. Mackenzie [1967] FSR 402, 427.
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Brava Wine'**® den altbekannten Pfad des passing off verlassen habe hinein in das unbe-
kannte Gebiet des unfair trading oder unlawful competition.

Sofern Arsenal v. Reed Erwartungen hervorgerufen hatte, es stehe die Anerkennung eines
umfassenden tort of unfair competition bevor, sind diese spatestens in L'Oréal v. Bellure'®*’
wieder zunichte gemacht worden. Dieser Fall betraf den Vertrieb billiger Parfiimimitate, sog.
smell-alikes. Zwar waren die Difte selbst nicht als Marke eingetragen.1258 L'Oréal war jedoch
Inhaberin zahlreicher flir Parfims und andere Duftstoffe eingetragener Wortmarken sowie
als Flakons und Parfiimschachteln ausgestalteter Wortbildmarken. Die Beklagte vertrieb
preisglinstige Parfiims, die die L'Oréal-Difte kopierten in Flakons und Verpackungen, die
ebenfalls eine gewisse Ahnlichkeit mit den Originalen aufwiesen. Einzelhdndlern wurden des
Weiteren Vergleichslisten Gbermittelt, die die smell-alikes konkret den Luxusprodukten zu-
ordneten. Darin sah L'Oréal eine Verletzung ihrer Markenrechte. Gleichzeitig berief sich das
Unternehmen auf passing off. Auch der Duft eines Parfiims sei Bestandteil des unternehme-
rischen goodwill. Keineswegs behauptete L'Oréal, der Duft der smell-alikes begriinde eine
misrepresentation. In Anbetracht der Entwicklung, die die passing off-Klage erfahren habe,
sei dies aber auch gar nicht notwendig. In seiner neuen ausgedehnten Form geniige der
Nachweis unlauteren Wettbewerbsverhaltens. In jedem Fall fihrten jedoch die dhnlichen
Produktnamen und -verpackungen Irrefihrungsgefahr herbei. Wahrend die auf eine Verlet-
zung von Markenrechten gestitzte Klage Gberwiegend Erfolg hatte, wurde das Vorliegen von
passing off verneint. Nachdem Justice Lewison es abgelehnt hatte, den Geruch eines Par-
fiims als bloRer Produkteigenschaft dem goodwill zuzdhlen, konzentrierte er sich hinsichtlich
des passing off-Vorwurfs auf die Produktnamen und -verpackungen.’*® Die Behauptung,
Lord Justice Aldous habe in Arsenal v. Reed das Erfordernis einer misrepresentation bzw.
deception fur entbehrlich gehalten anzweifelnd**®® bemerkte er, es habe sich dabei ohnehin
nur um eine beildufige, nicht entscheidungserhebliche Bemerkung gehandelt.***! Ferner sei
der Court of Appeal auch gar nicht imstande, Ansichten des House of Lords zu korrigieren. Er
jedenfalls erachte eine misrepresentation bzw. deception auch weiterhin als unentbehrliche
Tatbestandsvoraussetzung fir eine erfolgreiche passing off-Klage.*?®* Daher sehe er sich
auch nicht dazu veranlasst, sich von Urteilen aus anderen Mitgliedstaaten leiten zu lassen,
deren Rechtsordnungen ein allgemeineres Konzept unlauteren Wettbewerbs zugrunde lie-
ge.1263

Die Vorahnung, es sei wenig wahrscheinlich, dass Lord Justice Jacob seine zwdlf Jahre zuvor
in Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services?** gedulRerte Einstellung gegenuber ei-
nem allgemeinen tort of unfair competition geandert habe wiirde,**® erwies sich in der Be-

1256 Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262.

L'Oréal v. Bellure [2007] RPC 14; [2008] ETMR 1 (CA).

Zwar sind auch Geruchsmarken grundséatzlich markenfahig. Bislang sind Registereintrage jedoch am Erfor-
dernis der grafischen Darstellbarkeit gescheitert; vgl. z.B. John Lewis of Hungerford’s Trade Mark Application
[2001] RPC 28.

2 'Oréal v. Bellure [2007] RPC 14, 373.

L'Oréal v. Bellure [2007] RPC 14, 373 f.

L'Oréal v. Bellure [2007] RPC 14, 373.

L'Oréal v. Bellure [2007] RPC 14, 374.

Zu denken ware dabei etwa an die vergleichbare Klage in Frankreich, wo der franzdsische Cour d’Appel der
auf unlauteren Wettbewerb gestitzten Klage stattgab, L’Oréal v. Bellure [2006] ECDR 16.

2% Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services [1994] 1 WLR 1564, 1569 f.

Meale/Shillito, [2007] JIPLP 12, 14. In diese Richtung auch Harrold, [2006] EIPR 304, 308.
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rufungsinstanz als zutreffend. Auch hier wurde passing off mangels misrepresentation bzw.
deception abgelehnt.***® Anhand von Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services zeigte
Lord Justice Jacob die von einem umfassenden Verbot unlauteren Wettbewerbs vermeintlich
ausgehenden Gefahren auf.’®’ Dort hatte sich die Klagerin mangels einschlagigen Sonder-
schutzrechts auf Unfairness berufen. Da keine misrepresentation nachgewiesen worden war,
habe er die Klage abgewiesen. Die Entscheidung liefere den Beleg dafilir, wie wettbewerbs-
feindlich ein allgemeiner tort of unfair competition sein konne. Was der eine fir fair halte,
erachte der nachste schon wieder als unfair. Da sich die Interessen von Unternehmern, Kon-
kurrenten und Verbrauchern oftmals als gegenlaufig erwiesen, sei es bei Verzicht auf das
Erfordernis einer Tauschung sehr schwierig festzulegen, was fair ist und was nicht. Ausdrick-
lich betonte er die Wichtigkeit des freien Wettbewerbs fiir das Wirtschaftswachstum.?%®
Darliber, ob in ihn eingegriffen werde, entscheide der Gesetzgeber. Es sei nicht Aufgabe der
Gerichte, neue Kategorien geistigen Eigentums zu schaffen. Sollten sie dies dennoch tun,
wirden sie sich auf ganzlich unbekanntes Terrain begeben. Daher lehne er es ab, einen tort
of unfair competition zu schaffen, selbst wenn er dazu berechtigt ware, wovon er jedoch
ohnehin nicht ausgehe.1269 Mit der Bemerkung Lord Diplocks in Advocaat, wonach parlamen-
tarische Tendenzen bei der Weiterentwicklung des common law nicht von den Gerichten
iibergangen werden sollten,™?’° setzte er sich nicht niher auseinander und verwies schlicht
darauf, dass aus ihr allein nicht geschlussfolgert werden kdonne, passing off erfordere keine
misrepresentation.**”* Im letzten vom House of Lords zum passing off entschiedenen Fall
habe Lord Oliver ausdriicklich betont, der Klager miisse unbedingt eine misrepresentation
durch den Beklagten nachweisen.'?’? Zum obiter dictum von Lord Justice Aldous in Arsenal v.
Reed adullerte er sich ahnlich kritisch wie Justice Lewison in der Vorinstanz. Er halte dessen
Bemerkungen fiur unklar; sollte jener aber tatsidchlich die Anerkennung eines allgemeinen
tort of unfair competition propagiert haben wollen, so miisse er bei allem Respekt anmer-
ken, dies sei nicht Aufgabe der Gerichte, schon gar nicht auf Ebene des Court of Appeal.*?”®
Im Ubrigen lehne er misappropriation genauso ab wie ihm ein Stiick Apfelkuchen gut schme-

1268 | '0réal v. Bellure [2008] ETMR 1, 38 (CA).

L'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 39 (CA): “(...) shows just how anticompetitive a law of unfair competition
would or might be. What one man calls 'unfair’, another calls 'fair'. The market involves the interests of traders,
their competitors and consumers. They all have different perspectives (...) | think there are real difficulties in
formulating a clear and rational line between that which is fair and that which is not, once one goes outside the
requirement of no deception.”

1268 | 'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 39 (CA): “Moreover, the basic economic rule is that competition is not
only lawful but a mainspring of the economy. The legislator has recognised that there should be exceptions. It
has laid down the rules for these: the laws of patents, trade marks, copyrights and designs have all been fash-
ioned for the purpose. Each of them have rules for their existence and (save for trade marks) set time periods
for existence. Each has their own justification. It is not for the judges to step in and legislate into existence new
categories of intellectual property rights. And if they were to do so they would be entering wholly uncertain
territory.”

12%9 1 'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 39 (CA).

Vgl. Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 94 per Lord Diplock (HL).

L'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 41 (CA).

Vgl. Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 406 (HL).

L'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 43 (CA): “l am far from clear what Aldous LJ was contemplating. He does
not say expressly that he had in mind the abandonment of the requirement of a misrepresentation (...) If Ald-
ous LJ was indeed contemplating a general 'unfair competition' tort at common law, | have, with respect, to say
that | do not think it open to the courts to legislate in this way. And most certainly not at this level.”
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1270
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cke.'*’* Der Ruckgriff auf diesen Begriff bei der Bestimmung der Grenzen des passing off-

Tatbestands sei allerdings bloR verwirrend. Wettbewerbsbedingungen hatten sich durchaus
gewandelt, er erkenne jedoch keine Veranderung, die einen generellen tort of unfair compe-
tition erforderlich mache. Sollten sich die Gerichte oder das Parlament zur Einfliihrung eines
solchen entscheiden, wire dessen Anwendungsbereich véllig unklar.*?”

e) Zwischenergebnis

Die Entwicklung eines allgemeinen tort of unfair competition durch die englische Rechtspre-
chung ist auch zukiinftig nicht zu erwarten. Licken im Wettbewerbsrecht werden in der Re-
gel durch die Ausweitung anerkannter Klageformen mittels Analogieschluss geschlossen.*?”®
Dabei muss die jeweilige Klageform jedoch zumindest in ihren Grundziigen erkennbar blei-
ben, weswegen ihre pragenden Tatbestandsmerkmale nicht einfach ausradiert werden dr-
fen.*?”” Da die misrepresentation als Kern des passing off erachtet wird, hindert diese Art der
Lickenfillung die Bereitschaft englischer Gerichte, einen allgemeinen tort of unfair competi-
tion zu entwickeln.*?’® Grundsitzlich lehnt es die Rechtsprechung ab, in vom Gesetzgeber
nicht regulierten Bereichen rechtsetzend titig zu werden.*?”® Traditionell vertritt sie die An-
sicht, dem Wettbewerb sei am besten gedient, wenn er sich selbst Uberlassen bleibe.?*
Hinter dieser Zuriickhaltung scheint auch die Furcht vor einer Gewahrung von Monopolrech-
ten durch die Hintertiir zu stecken.'®! Bewegt sich ein Sachverhalt nicht zumindest am
Randbereich einer anerkannten Klageart, gewdhrt die Rechtsprechung daher grundsatzlich
keinen Schutz.'*®? Der englische Richter erachtet es nicht als seine Aufgabe, die Grenze zwi-
schen zuldssigem und unzuldssigem Wettbewerbsverhalten zu ziehen.'?®® Insgesamt ist da-
von auszugehen, dass der Anwendungsbereich des passing off den Gerichten auch in Zukunft
strenge Grenzen im Hinblick auf die Entwicklung eines tort of unfair competition setzen
wird.'%

Y274 | 'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 43 (CA): “We are all against misappropriation, just as we are all in favour

of mother and apple pie. To use the word in the context of a debate about the limits of the tort of passing off
and its interface with legitimate trade is at best muddling and at worst tendentious.”

27 [ 'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 43 (CA): “If the courts (or indeed Parliament) were to create such a tort it
would be of wholly uncertain scope — one would truly have let the genie out of the bottle.”

1276 Ohly, Richterrecht, S. 146 unter Verweis auf die Ausdehnung der passing off-Klage auf geographische Her-
kunftsangaben und Beschaffenheitsangaben.

1277 Ohly, Richterrecht, S. 148.

% Davis, S. 194.

Vgl. L'Oréal v. Bellure [2008] ETMR 1, 39 per Lord Justice Jacob (CA); Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility
Services [1994] 1 WLR 1564, 1570 per Justice Jacob; Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984] 156 CLR 414, 445
f. per Justice Deane (HCA).

1280 Horton/Robertson, [1995] EIPR 568, 569.

Vgl. Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services [1994] 1 WLR 1564, 1568 per Justice Jacob: “(...) the
common law (...) leans against monopolies.”; Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429, 496 per Lord
Scarman (PC): “It is only if a plaintiff can establish that a defendant has invaded his 'intangible property right' in
his product by misappropriating descriptions which have become recognised by the market as distinctive of the
product that the law will permit competition to be restricted. Any other approach would encourage monopo-

Iy.”
1282

1279

1281

Cadbury-Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429, 490 f. per Lord Scarman (PC): “But competition must
remain free; and competition is safeguarded by the necessity for the plaintiff to prove that he has built up an
intangible property right in the advertised descriptions of his product, or, in other words, that he has succeed-
ed by such methods in giving his product a distinctive character accepted by the market. A defendant, howev-
er, does no wrong by entering a market created by another and there competing with its creator.”

% pavis, S. 195.

1284 Davis, S. 198. In diese Richtung auch Bently/Sherman, S. 780; Harrold, [2006] EIPR 304, 308.
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2. Unfair competition in der englischen Literatur

a) Ablehnung eines unfair competition-Tatbestands

Bedenken gegeniber dem Begriff des unfair competition resultieren vorrangig aus der
Mehrdeutigkeit dieses Terminus.'?® Das Fehlen einer scharfen, prignanten Definition sei
mit groRer Rechtsunsicherheit verbunden.*?®® Damit nicht derjenige im Prozess obsiege, der
am Uberzeugendsten schwafelt, bediirfe es klar umrissener, leicht anzuwendender Regelun-
gen.’?®’ Die gesetzlichen Grenzen dienten als Schleusentore, deren Offnung eine regelrechte
Klagewelle erwarten lasse.?®

AuBerdem wird darauf verwiesen, dass das Aufstellen detaillierter Wettbewerbsregeln allein
Aufgabe des Gesetzgebers sei, der die betroffenen Interessen besser gegeneinander abzu-
wigen vermag.?® Ein tort of unfair competition verleihe dem Richter im Widerspruch dazu
geradezu legislative Macht.’?*® Das auf sorgfiltiger Interessenabwagung basierende Sonder-
rechtssystem dirfe nicht durch eine grenzenlose Ausdehnung des common law-Schutzes
untergraben werden.'**!

Weiterhin wird vorgebracht, das adversarial procedure (Verhandlungsgrundsatz) erfordere
klar definierte Tatbestinde.'?*? Das bereits im 17. Jahrhundert entwickelte adversary system
verpflichtet die Parteien, Rechtsprobleme selbst darzulegen sowie Parteien und Zeugen zu
vernehmen.?%3 Aufgabe des Richters ist es allein, den adversarial clash (verbaler Schlagab-
tausch) wie ein Schiedsrichter zu beobachten und zu kontrollieren. Diese Rolle kénne er aber
nur dann zufriedenstellend ausiiben, wenn er auf eindeutige Bestimmungen zuriickgreifen
konne.'®” Da die Parteien verpflichtet sind, samtliche Beweismittel selbststandig vorzubrin-
gen und sie die Moglichkeit haben, eine Durchsuchungsanordnung nach Sec. 7 Civil Proce-
dure Act 1997** zu erwirken, eroffneten unscharf formulierte Tatbestdnde Missbrauchs-
moglichkeiten.

Andere verweisen darauf, dass es beim passing off nicht ausschlieBlich darum gehe, unter-
nehmerischen goodwill zu schiitzen, sondern auch um die Bewahrung des 6ffentlichen Inte-

1285 74 den unterschiedlichen Interpretationen vgl. Justice Deane in Moorgate Tobacco v. Philip Morris [1984]

156 CLR 414, 439 f. per Justice Deane (HCA): “The phrase 'unfair competition' has been used in judgments and
learned writings in at least three distinct ways, namely, (i) as a synonym of the doctrine of passing off; (ii) as a
generic name to cover the range of legal and equitable causes of action available to protect a trader against the
unlawful trading activities of a competitor; and (iii) to describe what is claimed to be a new and general cause
of action which protects a trader against damage caused either by 'unfair competition' generally or, more par-
ticularly, by the 'misappropriation' of knowledge or information in which he has a 'quasi-proprietary' right.”

1288 carty, [2007] 1PQ 237, 239.

Cornish, (1985-86) 10 Adelaide Law Review 32, 35.

Cornish, (1985-86) 10 Adelaide Law Review 32, 34.

Carty, [2007] IPQ 237, 266; Spence, [1996] LQR 472, 498.

Edgeworth, (1985) 10 Adelaide Law Review 254, 259.

Carty, [2007] IPQ 237, 265.

Adams, [1992] EIPR 259, 260 f.

Von Bernstorff, § 11S. 174.

Adams, [1992] EIPR 259, 261.

Friiher sog. Anton Piller Order — benannt nach Anton Piller v. Manufacturing Processes [1976] Ch 55 (CA).
Sie ermoglicht dem Klager das Betreten von Raumlichkeiten, um Beweisstiicke zu sichern, die andernfalls ver-
nichtet oder verborgen werden kénnten. Da sie ohne vorherige Benachrichtigung des Beklagten erlassen wird,
ist ihr Erlass an strenge Voraussetzungen gebunden, Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5426.
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resses an rationalen Verbraucherentscheidungen.'?*® Die Beriicksichtigung dieses Interesses

stelle das Erfordernis der misrepresentation sicher. Nachahmungen bescherten als das ,Le-

benselixier” des Wettbewerbs Verbrauchern mehr Auswahl und regelmalig gilinstigere Prei-
1297
se.

b) Befiirwortung eines unfair competition-Tatbestands

Die nur fragmentarische Regulierung von Wettbewerbsverhalten ohne (ibergreifendes Kon-
zept wird jedoch durchaus auch kritisch betrachtet.**®® Empfohlen worden ist daher die Ein-
fuhrung einer Sec. 52 (1) des australischen Trade Practices Act 1974**° vergleichbaren Kla-
gemoglichkeit gegen irrefihrendes Wettbewerbsverhalten.*®

Uberwiegend wird anstelle eines umfassenden tort of unfair competition die Beschrankung
auf den reaping without sowing-Bereich vorgeschlagen,* wobei insbesondere dessen Fle-
xibilitat hervorgehoben wird.**? Ein Unternehmer, der Zeit, Geschick und Miihe in die Schaf-
fung immaterieller Werte investiert habe, miisse davor geschiitzt werden, dass ein anderer
daraus Wettbewerbsvorteile ziehe.'** Es miisse sichergestellt sein, dass Unternehmen Er-
folg durch eigene Anstrengungen und nicht auf Kosten der Konkurrenz erstrebten.”*®* Durch
einen solchen Investitionsschutz wiirden Anreize zur Tatigung weiterer Investitionen ge-
setzt.”**® Eine umfassende Abwagung aller Umstdnde des Einzelfalls verhindere dabei ein
Ausufern dieses Schutzes.’*% Sich dieser Notwendigkeit mit dem Argument zu verschliel3en,
der Richter sei dann gezwungen, eine Grenze zwischen fairem und unfairem Wettbewerb zu
ziehen, Uberzeuge nicht.®®” Als Reaktion auf unlauteres Wettbewerbsverhalten hatten die
Gerichte schlieBlich auch ohne legislative Unterstiitzung den breach of confidence-
Tatbestand entwickelt.*® Es bediirfe hierzu jedoch mutiger Personlichkeiten (bold spirits),
die sich nicht dngstlich hinter dem Gesetzgeber versteckten.’* Selbst wenn dieser besser
imstande sei, das Wettbewerbsrecht zu regulieren, bedeute das nicht automatisch, dass eine
Klage mangels anerkannter Anspruchsgrundlage abgewiesen werden musse.**

1296 Carty, [2007] IPQ 237, 263 unter Verweis auf Lord Diplock in Advocaat, der eine Ausdehnung des passing

off-Tatbestands erwagt, sofern dies das 6ffentliche Interesse verlangt (Erven Warnink v. Townend [1980] RPC
31, 94 (HL)).

1297 carty, [2007] 1PQ 237, 264.

Vgl. Booy, [1991] EIPR 439, 440: “The approach to the method of regulating commercial behaviour in the
United Kingdom appears to be on a 'piecemeal’ basis in lacking an overall design.”

2% gec. 52 (1) Trade Practices Act 1974: “A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that
is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive.”

3% ooy, [1991] EIPR 439, 440 f.

Burns, [1981] EIPR 311, 312; Horton/Robertson, [1995] EIPR 568, 581 f.; Ricketson, [1984] UNSWLU 1, 30;
Terry, (1988) 51 MLR 296,302.

% Burns, [1981] EIPR 311, 313.

Ricketson, [1984] UNSWLU 1, 30 f.

Ricketson, [1984] UNSWU 1, 3.

Burns, [1981] EIPR 311, 312.

Burns, [1981] EIPR 311, 312; Terry, (1988) 51 MLR 296, 308.

Terry, (1988) 51 MLR 296, 315.

Terry, (1988) 51 MLR 296, 316.

Lord Denning, S. 268: “I hope that the judges of the future will do as the judges used to do in times past:
they should develop the law according to the needs of the times. They should be among the bold spirits. They
should not be timorous souls feebly saying: 'It is for Parliament, not for us'.”
1% Terry, (1988) 51 MLR 296, 316.
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c) Zwischenergebnis

Augenscheinlich herrscht innerhalb des englischen Schrifttums Uneinigkeit darlber, welche
Verhaltensweisen von einem tort of unfair competition liberhaupt erfasst sein sollten. Au-
Rerdem setzen sich nur wenige Autoren ausfiihrlich mit den Funktionen einer wettbewerbs-
rechtlichen Generalklausel auseinander. Begriilit werden jedenfalls die mit einer General-
klausel verbundenen Vorteile wie etwa Flexibilitdt oder Sachgerechtigkeit bei der Interes-
senabwéigung.l‘q’11 Die gegen einen tort of unfair competition vorgetragenen Argumente er-
innern haufig an diejenigen der Rechtsprechung.

4. Ergebnis

Fraglich ist es ohnehin, inwieweit das englische Schrifttum Einfluss auf die Rechtsprechung
auszuiliben vermag. Im Gegensatz zum eher akademisch-theoretisch gepragten kontinental-
europadischen Recht ist das englische Recht forensisch-empirischer Natur.”? Die verhiltnis-
maRig spate Einflihrung einer geregelten universitaren Juristenausbildung fiihrte zu einer
kontinentalen Rechtssystemen gegeniiber vergleichsweise groflen Abhdngigkeit des engli-
schen Schrifttums von der Rechtsprechung.1313 Wahrend hochstrichterliche Urteile oftmals
umfassende Ausfiihrungen tber die Rechtsentwicklung enthalten, beschrankt sich die Litera-
tur haufig darauf, diese Entscheidungen nachzuerzédhlen. Wissenschaftlichen Abhandlungen
wird nur geringe Bedeutung beigemessen,“’14 weswegen sie in Urteilsbegriindungen auch
nur sparlich berticksichtigt werden.™*® Auch kiinftig ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Gerichte bei ihren Entscheidungen mafigeblich an den die Einfliihrung eines tort of unfair
competition beflirwortenden Stimmen aus dem Schrifttum orientieren werden.

Mit der Bemerkung Lord Diplocks in Advocaat, wonach parlamentarische Tendenzen bei der
Weiterentwicklung des common law nicht von den Gerichten (ibergangen werden soll-
ten,’3'® setzte sich Lord Justice Jacob in L’Oréal v. Bellure nicht niher auseinander, wenn-
gleich eine Entwicklung des common law parallel zu Sec. 10 (3) TMA 1994, wonach bekannte
Marken gegen das Ausnutzen bzw. das Beeintrachtigen ihrer Unterscheidungskraft bzw. ih-
rer Wertschatzung geschiitzt werden, nahe gelegen hatte. Obwohl der Schutz bekannter
Marken von der MRRL nicht verbindlich vorgegeben war,*'” hat sich der englische Gesetz-
geber fir den Schutz des in der bekannten Marke verkorperten goodwill entschieden, ohne
dass es auf eine Verwechslungsgefahr ankommt. Der Anmerkung von Lord Justice Aldous in
Arsenal v. Reed, wonach die passing off-Klage treffender als unlauterer Wettbewerb zu be-
zeichnen sei,1318 erteilte Lord Justice Jacob, der die misrepresentation als unverzichtbares
Element des passing off-Tatbestands erachtet,” eine deutliche Absage. Letztlich wird es
wohl eines bold spirit bedirfen, der mutig genug ist, den Weg in das unbekannte Gebiet des

B 55 auch Ohly, Richterrecht, S. 98.

Zweigert/Kotz, § 18 1S. 252.

Ohly, Richterrecht, S. 74.

Vgl. etwa Ostime v. Duple Motor Bodies [1961] 1 WLR 510, 526 per Lord Justice Harman (CA): “(...) broad
academic arguments are quite unsuited to the process of the English law.”

1 gegter, S. 195; von Bernstorff, § 1 S. 17.

Vgl. Erven Warnink v. Townend [1980] RPC 31, 94 per Lord Diplock (HL).

Art. 4 Abs. 4 lit. a MRRL.

Arsenal v. Reed (No. 2) [2003] ETMR 73, 914 (CA): “I realise that there was no appeal on the conclusion
reached by the judge on the cause of action traditionally called passing off, perhaps best referred to as unfair
competition.”

B vgl. Reckitt & Colman v. Borden [1990] RPC 341, 406 (HL).

1312
1313
1314

1316
1317
1318
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unfair competition zu beschreiten. Derzeit ist eine solche Personlichkeit jedoch weder am
Court of Appeal noch im House of Lords erkennbar.**

Markeninhaber missen sich gegenwartig damit zufrieden geben, dass die am Erfordernis der
misrepresentation festhaltende Rechtsprechung teilweise verhaltnismafRig geringe Anforde-
rungen an deren Nachweis stellt.*?* Zuweilen scheinen auf passing off gestitzte Klagen er-
folgreich zu sein, wenn das Gericht mit dem Verhalten des Nachahmers nicht einverstanden
ist."*?2 So ist es nur schwer zu glauben, dass die Verbraucher in Taittinger v. Allbev tatsach-
lich den Fruchtsaft aufgrund der Bezeichnung Elderflower Champagne fiir echten Champag-
ner gehalten hatten.®”® Ist der Nachweis einer misrepresentation erst einmal gelungen, be-
reitet es regelmalig keine Probleme, einen Schaden in Form von dilution zu belegen.la'24 Eine
echte Veranderung scheint momentan nur unter der Voraussetzung eines harmonisierten
europdischen Lauterkeitsrechts denkbar.®*

§ 6 Neue Perspektiven

Von Anfang an war der europdische Integrationsprozess auf die Beseitigung zwischen den
Mitgliedstaaten bestehender wirtschaftlicher und handelspolitischer Hindernisse gerichtet.
Den formellen Abschluss dieses Prozesses bildete das in der Einheitlichen Europdischen Akte
(EEA) von 1987 enthaltene Ziel der Verwirklichung eines Binnenmarktes zum 31. Dezember
1992. Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr
von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewahrleistet ist (Art. 14 Abs. 2 AEUV
(friher Art. 14 Abs. 2 EGV)). Die Schaffung des Binnenmarktes stellt jedoch einen fortlaufen-
den Prozess dar, der sich flexibel wandelnden Verhdltnissen anpassen kdnnen muss. Eine
unterschiedliche rechtliche Handhabung der look-alike-Problematik innerhalb der Union
konterkariert dieses Ziel. Obwohl sich die Europdische Kommission schon zu Beginn der
1960er Jahre um eine Harmonisierung des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb bemiht
hat,*% ist die Produktnachahmung auBerhalb des Bereichs der Immaterialgliterrechte noch
nicht umfassend unionsrechtlich geregelt.la'27 Vielmehr ist von einer Verlagerung der Har-
monisierungsbemuihungen in das Immaterialglterrecht die Rede. 3%

A. Primares Unionsrecht

Die Praambel des Vertrags liber die Arbeitsweise der Europadischen Union enthalt zwar das
Ziel, einen redlichen Wettbewerb zu gewahrleisten. Anders als das Kartellrecht (Art. 101 ff.
AEUV; friher Art. 81 ff. EGV) ist das Recht des unlauteren Wettbewerbs dariiber hinaus je-
doch nicht Gegenstand des primdren Unionsrechts. Solange daher keine Harmonisierung
durch sekundares Unionsrecht stattgefunden hat, bleibt das Recht des unlauteren Wettbe-
werbs Sache der Mitgliedstaaten.1329 Dabei kontrolliert der EuGH jedoch im Einzelfall die
Vereinbarkeit nationalen Rechts mit der Warenverkehrs- bzw. der Dienstleistungsfreiheit
(Art. 34 ff. AEUV (fraher Art. 28 ff. EGV) bzw. Art. 56 ff. AEUV (friher Art. 49 ff. EGV)). Im Fall

1320 ord Justice Aldous hat sich 2003 von seinem Richteramt zuriickgezogen.

Carty, [2007] IPQ 237, 251.

Carty, [2007] IPQ 237, 252.

Spence, [1996] LQR 472, 474 m.w.Nachw.

Carty, [2007] IPQ 237, 252.

In dieser Richtung auch Harrold, [2006] EIPR 304, 308.

Mehr dazu bei Gléckner, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 7 f.
Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/7.

Gléckner, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 6.
Schricker/Henning-Bodewig, WRP 2001, 1367, 1369.
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einer Herkunftstauschung hielt er ein die Warenverkehrsfreiheit verletzendes Nachah-
mungsverbot zur Gewihrleistung der Lauterkeit des Handelsverkehrs fiir gerechtfertigt.**°
Angesichts der bereits weit vorangeschrittenen Harmonisierung des Immaterialglterrechts
ist im Hinblick auf diesen Rechtfertigungsgrund jedoch darauf zu achten, dass vor Erteilung
von nationalem Nachahmungsschutz die Wertungen des unionsrechtlichen Sonderrechts-
schutzes bedacht werden.!

B. Sekundares Unionsrecht

I. Regelung durch Verordnung

Die Regelung eines Rechtsgebiets durch eine Verordnung fiihrt nach Art. 288 Abs. 2 AEUV
(friher Art. 249 Abs. 2 EGV) dazu, dass die entsprechenden Bestimmungen unmittelbar und
inhaltsgleich in allen Mitgliedstaaten gelten. Im Bereich des Lauterkeitsrechts findet diese
Regelungstechnik jedoch kaum Verwendung.'**

Il. Regelung durch Richtlinie

Eine Richtlinie richtet sich nach Art. 288 Abs. 3 AEUV (friher Art. 249 Abs. 3 EGV) an die Mit-
gliedstaaten und ist fur jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu
erreichenden Ziels verbindlich. Sie Uberldsst jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl
der Form und der Mittel. Traditionell erfolgt die Angleichung des Wettbewerbsrechts in den
Mitgliedstaaten durch Richtlinien, wobei je nach dem Grad der erzielten Einigung eine Voll-
oder Teilharmonisierung beabsichtigt sein kann.***

Ill. Herkunftslandprinzip

Grenzliberschreitendes Handeln kann auch durch die Einflihrung des Herkunftslandprinzips
erleichtert werden. Danach darf die Zuldssigkeit einer geschaftlichen Handlung nicht stren-
ger beurteilt werden als nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem der Handelnde seinen
Sitz hat.!®* Rechtspolitisch ist es umstritten,1335 da u.a. beflirchtet wird, dass die hohen
Schutzstandards einiger Mitgliedstaaten dadurch untergraben werden, dass Wettbewerber
in Mitgliedstaaten mit niedrigerem Schutzniveau fliichten (race to the bottom).”**® Es gilt
jedenfalls zu beachten, dass das Herkunftslandprinzip kein allgemeiner unionsrechtlicher
Grundsatz ist, sondern nur zur Anwendung gelangt, wenn es durch eine unionsrechtliche
Norm angeordnet wird.**’

C. Im Hinblick auf look-alikes besonders bedeutsames Unionsrecht

Zwar ist die Produktnachahmung bislang noch nicht ausdriicklich Gegenstand der europai-
schen Gesetzgebung gewesen, es existieren jedoch bereits jetzt Richtlinien, deren Bestim-
mungen durchaus Auswirkungen auf den rechtlichen Umgang mit /look-alikes haben.

330 EUGH, Rs. 6/81, Slg. 1982, I-707, GRUR Int. 1982, 339, 341 Rn. 7 ff. — Multi Cable Transit.

Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/8.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.37.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.39.

Kéhler, in: K8hler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.40.

Kéhler, in: K6hler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.40 m.w.Nachw.

133% Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Einf. C Rn. 68.

1337 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Einf. C Rn. 66. Art. 4 der UGP-RL verbietet es den Mitgliedstaaten, den freien Wa-
ren- und Dienstleistungsverkehr beschrankende Regelungen zu erlassen, die mit dem durch die Richtlinie ange-
glichenen Bereich zusammenhédngen. Bislang herrscht jedoch wenig Klarheit Gber die Auslegung dieser Be-
stimmung, mehr dazu bei Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Einf. C Rn. 74.

1331
1332
1333
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I. Richtlinie 2005/29/EG uber unlautere Geschiftspraktiken

1. Uberblick

Zweck der Richtlinie 2005/29/EG Uber unlautere Geschaftspraktiken (UGP-RL) ist es, durch
die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber unlaute-
re Geschaftspraktiken, die die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher beeintrachtigen,
zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts und zum Erreichen eines hohen
Verbraucherschutzniveaus beizutragen (Art. 1). Flir den Geschaftsverkehr zwischen Unter-
nehmen und Verbrauchern (B2C) strebt die Richtlinie eine Vollharmonisierung dieser Rege-
lungen an.*3®

2. Anwendungsbereich

a) Personlicher Anwendungsbereich

Der personliche Anwendungsbereich der Richtlinie ist auf den B2C-Geschaftsverkehr be-
schrankt (Art. 3 Abs. 1). Die wirtschaftlichen Interessen rechtmaRig handelnder Mitbewerber
werden demgegeniiber lediglich mittelbar geschitzt. 1**°

b) Sachlicher Anwendungsbereich

Der sachliche Anwendungsbereich umfasst Geschaftspraktiken, worunter nach Art. 2 lit. d
jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklarung, kommerzielle Mitteilung ein-
schlieBlich Werbung und Marketing eines Gewerbetreibenden zu verstehen ist, die unmit-
telbar mit der Absatzforderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an Verbrau-
cher zusammenhangt. Erfasst sind Geschaftspraktiken vor, wahrend und nach Abschluss ei-
nes auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschafts (Art. 3 Abs. 1).

3. Aufbau der Richtlinie

Die Richtlinie ist gepragt von einem dreistufigen System von Lauterkeitsgeboten. Die ers-
te Stufe bildet dabei eine Generalklausel in Art. 5 Abs. 1, die bestimmt, dass unlautere Ge-
schaftspraktiken verboten sind. Konkretisiert wird dieses Verbot von Art. 5 Abs. 2 und 3. Art.
5 Abs. 4 enthélt einen Verweis auf die in den Art. 6-9 konkreter dargestellte zweite Stufe.
Die beiden am haufigsten anzutreffenden unlauteren Geschaftspraktiken — irrefiihrende und
aggressive Methoden — sind dort detailliert dargestellt. Diese werden wiederum konkreti-
siert durch eine Liste in Anh. | der Richtlinie, die eine Reihe von Geschaftspraktiken benennt,
die unter allen Umstanden als unlauter gelten (sog. black list). Diese Liste, auf die Art. 5 Abs.
5 verweist, bildet schlieBlich die dritte Stufe des Systems. Zum Verhaltnis dieser drei Stufen
untereinander erklart die Richtlinie, dass die Regeln Uber irrefiihrende und aggressive Ge-
schaftspraktiken das generelle Verbot unlauterer Geschaftspraktiken konkretisieren.”*** Der
Generalklausel soll somit also blof3 eine Auffangfunktion zukommen.”**? Dies bedeutet je-
doch nicht zwangsweise, dass sie nur in Extrem- bzw. Evidenzfdllen unlauteren Wettbe-

1340

% EUGH, Rs. C-261/07 und C-299/07, Slg. 2009, 1-02949, GRUR Int. 2009, 852, 857 Rn. 52 — VTB-VAB/Total

Belgium; Gléckner/Henning-Bodewig, WRP 2005, 1311, 1315; Henning-Bodewig, GRUR Int. 2005, 629, 630;
Kéhler, GRUR 2005, 793, 800; zweifelnd Sosnitza, WRP 2006, 1 ff.

1339 Vgl. Erwagungsgriinde Nr. 6 S. 1 und Nr. 8 S. 2 UGP-RL.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 22.

Erwagungsgrund Nr. 13 S. 4 UGP-RL.

In der Begriindung der Kommission zum Richtlinienentwurf ist von einem ,,Sicherheitsnetz” die Rede, KOM
(2003) 356 endg., S. 16 Rn. 58.

1340
1341
1342
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werbshandelns anwendbar ist.”*** Zwar diirfen die Wertungen der Art. 6-9 nicht durch einen

Ruckgriff auf die Generalklausel unterlaufen werden.*** Eine Beschrinkung auf Extrem-
bzw. Evidenzfille lieBe jedoch unberiicksichtigt, dass die Generalklausel sicherstellen soll,
dass sich die Richtlinie flexibel an wechselnde Technologien und Marktentwicklungen anpas-
sen kann und daher insoweit gerade nicht durch die Spezialtatbestande eingeschrankt
wird.*** Anders verhilt es sich demgegeniber beziglich der in Anh. | aufgelisteten Per-se-
Verbote. Diese sollen dazu beitragen, mehr Rechtssicherheit zu schaffen.”*® Durften die
Mitgliedstaaten unter Rickgriff auf die Generalklausel weitere Per-se-Verbote bestimmen,
drohte dieser Zweck vereitelt zu werden.**’

a) Generalklausel

Art. 5 Abs. 1 verbietet unlautere Geschaftspraktiken. Nach Art. 5 Abs. 2 ist eine Geschafts-
praxis unlauter, wenn sie den Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht'>*® widerspricht
und geeignet ist, im konkreten Fall das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrau-
chers wesentlich zu beeinflussen. Abzustellen ist dabei auf den angemessen gut unterrichte-
ten und angemessen aufmerksamen und kritischen Durchschnittsverbraucher.™**°

b) Irrefiihrende und aggressive Geschéaftspraktiken

Ergdnzt wird die Generalklausel durch die Art. 6-9, die ausfiihrliche Regeln fiir irrefiihrende
und aggressive Geschaftspraktiken enthalten. Diese Fallgruppen decken die Gberwiegende
Mehrheit der in der Praxis relevanten Fallgestaltungen ab.**°

aa) Irrefiihrende Geschiaftspraktiken
Irrefiihrende Geschéftspraktiken sind unterteilt in irrefiihrenden Handlungen (Art. 6) und
irrefiihrende Unterlassungen (Art. 7).

Nach Art. 6 Abs. 1 ist eine Geschaftspraktik irrefiihrend, wenn sie entweder falsche Angaben
enthalt oder geeignet ist, den Durchschnittsverbraucher zu tduschen und ihn dadurch zu
einer geschaftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er ansonsten nicht getroffen hatte.
Art. 6 Abs. 1 lit. a—g enthilt eine abschlieBende®™* Auflistung denkbarer Bezugspunkte der
Tauschung. Verboten ist auBerdem jegliche Art der Produktvermarktung, durch die eine
Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt begriindet wird (6 Abs. 2 lit. a) sowie die
Nichteinhaltung von Verhaltenskodizes (6 Abs. 2 lit. b).

Als irrefiihrend gilt eine Geschaftspraxis nach Art. 7 Abs. 1, wenn sie wesentliche Informatio-
nen vorenthalt, die der Verbraucher bendétigt, um eine informierte Entscheidung zu treffen,
und er dadurch zu einer geschaftlichen Entscheidung veranlasst wird, die er sonst nicht ge-
troffen hatte. Art. 7 Abs. 2 benennt zusatzliche als irreflihrende Unterlassung geltende Ver-
haltensweisen. Bei der Entscheidung dariber, ob Informationen vorenthalten wurden, sind

3% 56 aber Schiinemann, WRP 2004, 925, 928.

Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 3 Rn. 7.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 23 unter Verweis auf KOM (2003) 356 endg., S. 14 Rn. 50 und S.
16 Rn. 58.

1346 Vgl. Erwagungsgrund Nr. 17 S. 1 UGP-RL.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 23.

Legaldefiniert in Art. 2 lit. h UGP-RL.

Erwagungsgrund Nr. 18 UGP-RL.

Vgl. KOM (2003) 356 endg., S. 14 Rn. 52.

Steinbeck, WRP 2006, 632, 634.

1344
1345
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die sich aus dem jeweiligen Kommunikationsmedium ergebenden Beschrankungen zu be-
riicksichtigen (Art. 7 Abs. 3). Art. 7 Abs. 4 enthalt einen Katalog von Informationen, die im
Falle der Aufforderung zum Kauf als wesentlich gelten und dem Verbraucher daher nicht
vorenthalten werden diirfen. Entsprechendes gilt nach Art. 7 Abs. 5 fir die in anderen Richt-
linien geforderten Informationen.

bb) Aggressive Geschaftspraktiken

Nach Art. 8 gilt eine Geschaftspraxis als aggressiv, wenn sie die Entscheidungs- oder Verhal-
tensfreiheit des Durchschnittsverbrauchers durch Beldstigung, Notigung, einschlieflich der
Anwendung koérperlicher Gewalt, oder durch unzuldssige Beeinflussung beeintrachtigt und
dieser daher eine geschaftliche Entscheidung trifft, die er andernfalls nicht getroffen hatte.
Art. 9 gibt Kriterien vor, auf die bei der Feststellung einer Beldstigung, Notigung oder unzu-
lassigen Beeinflussung abzustellen ist.

cc) Per-se-Verbote

Anh. | der UGP-RL, auf den Art. 5 Abs. 5 verweist, enthalt eine Liste von 31 Geschaftsprakti-
ken, die unter allen Umstanden als unlauter anzusehen sind. Nur in absoluten Ausnahmefal-
len kann das unionsrechtliche VerhaltnismaRigkeitsprinzip eine andere Beurteilung notwen-
dig machen.'**?

4. Umsetzung in nationales Recht

a) Deutschland

aa) Uberblick

In Deutschland erfolgte die Umsetzung der UGP-RL durch das Erste Gesetz zur Anderung des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, das am 30. Dezember 2008 in Kraft getreten
ist.’®>* Im Gegensatz zu der auf den Verbraucherschutz beschrankten Richtlinie hat es der
deutsche Gesetzgeber beim ,integrierten Ansatz” des UWG belassen, wonach Verbraucher-
schutz und Mitbewerberschutz in einem einheitlichen Gesetz geregelt sind.”*>* Zwar fihrte
die UWG-Novelle von 2008 nicht zu einer Veranderung des den ergdanzenden wettbewerbs-
rechtlichen Leistungsschutz betreffenden § 4 Nr. 9 UWG. Ungeachtet dessen sind mit der Nr.
13 des Anh. zu § 3 Abs. 3 UWG sowie § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG den Nachahmungs-
schutz betreffende Regelungen neu in das UWG eingefihrt worden.

bb) § 3 Abs. 3i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG

(1) Ubersicht

Verbrauchern gegentiber stets unzuldssig ist nach § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG Wer-
bung fiir eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewer-
bers dhnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, Gber die betriebliche Herkunft der be-
worbenen Ware oder Dienstleistung zu tauschen. Inhaltlich entspricht die Bestimmung Nr.

1352 Vgl. insoweit Erwagungsgrund Nr. 18.

BGBI. | Nr. 64 S. 2949.
Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 43 unter Verweis auf BT-Drucks. 16/10145, S. 11.
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13 des Anh. | der UGP-RL."*® Sowe:it einzelne Formulierungen im Anh. von der Richtlinie ab-
weichen, beruht dies einerseits auf der Notwendigkeit, die Regelungen mit den Definitionen
des § 2 UWG bzw. mit der Rechtsterminologie des Lauterkeitsrechts allgemein in Einklang zu
bringen, andererseits auf sprachlichen Mangeln der deutschen Richtlinienfassung.la'56 Erfallt
eine geschaftliche Handlung einen der im Anh. zu § 3 Abs. 3 UWG genannten Tatbestande,
so ist sie stets unzuldssig. Nur in absoluten Ausnahmefallen kann das VerhaltnismaRigkeits-
prinzip eine andere Beurteilung notwendig machen.'**’ Unmittelbar schiitzt § 3 Abs. 3 i.V.m.
Nr. 13 Anh. UWG den Verbraucher vor Irrefiihrung, mittelbar kommt die Norm jedoch auch
dem Originalhersteller zugute, dessen Verkaufszahlen sinken kdnnten und dessen Image
Schaden nehmen kénnte.**®

(2) Tatbestand

Anders als Nr. 13 Anh. | UGP-RL bezieht sich Nr. 13 Anh. UWG nicht auf die Waren oder
Dienstleistungen eines Herstellers, sondern auf die eines Mitbewerbers. Kritikwirdig er-
scheint dies deswegen, da die Richtlinie an dieser Stelle — auch in anderen Sprachfassungen
—im Gegensatz zu Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL ausdrticklich auf den ,Hersteller” und nicht auf
den ,Mitbewerber” abstellt.*>® Im Wege der richtlinienkonformen Auslegung muss die
Werbung daher ein dem Produkt eines anderen Herstellers, der nicht zwangsweise auch
Mitbewerber sein muss, dhnliches Produkt zum Gegensatz haben.*®

Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass der EuGH den Begriff der Produktdhnlichkeit in
Einklang mit den entsprechenden markenrechtlichen Bestimmungen auslegen wird. ¢
MalRgeblich waren demnach alle erheblichen, das Verhaltnis zwischen den Waren oder
Dienstleistungen kennzeichnenden Faktoren, insbesondere deren Art, Verwendungszweck
und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergianzende
Waren oder Dienstleistungen.’*®” Da es nicht allein darauf ankommt, ob die Produkte aus
Sicht der Verbraucher substituierbar sind, sind auch als solche erkennbare Billigimitate von
Luxusprodukten erfasst.'**

Werbung ist i.S. der Legaldefinition des Art. 2 lit. a der Werbe-RL zu verstehen.*®*  Wer-
bung” ist danach jede AuBerung bei der Ausiibung eines Handels, Gewerbes, Handwerks
oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen, einschliellich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen zu férdern. Die
bloRe Herstellung eines look-alikes ist folglich keine ,Werbung®.

3% Laut Nr. 13 Anh. | UGP-RL gilt Werbung fiir ein Produkt, das einem Produkt eines bestimmten Herstellers

ahnlich ist, in einer Weise, die den Verbraucher absichtlich dazu verleitet, zu glauben, das Produkt sei von je-
nem Hersteller hergestellt worden, obwohl dies nicht der Fall ist, unter allen Umstanden als unlauter.

1338 BT_Drucks. 16/10145, S. 30; K6hler, in: Kéhler/Bornkamm, § 3 Rn. 24.

BT-Drucks. 16/10145, S. 30.

Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 3; Kéhler, in: Koh-
ler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.1.

1359 Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 8.

Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 8; Kéhler, in: Koh-
ler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.2; Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 33.

B KGhler, GRUR 2009, 445, 448.

EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 23 — CANNON/Canon.

Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 12; Kéhler, in: Koh-
ler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.3.

1364 Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 6; Kéhler, in: Koh-
ler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.4.
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SchliefRlich muss die Werbung in der Absicht erfolgen, den Verbraucher liber die betriebliche
Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu tauschen. Ausreichend ist dabei, dem
Verbraucher vorzutduschen, das Produkt sei von einem mit dem Originalhersteller wirt-
schaftlich verbundenen Unternehmen hergestellt worden.”®> Absichtlich handelt der Wer-
bende, wenn er weil3, dass es sich um ein dhnliches Produkt handelt und er den Verbraucher
willentlich Gber die Produktherkunft tdauschen will. Bedingt vorsatzliches Handeln genligt,
nicht aber Fahrlassigkeit oder die bloRe Tauglichkeit zur Irreﬁjhrung.la'66

cc) §5Abs. 1S.2 Nr. 1 UWG

Nach § 5 Abs. 1S. 2 Nr. 1 UWG ist eine geschaftliche Handlung irrefiihrend, wenn sie unwah-
re oder sonstige zur Tauschung geeignete Angaben Uber die betriebliche Herkunft eines Pro-
dukts enthadlt. Die Norm dient der Umsetzung des Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL, so dass sich im
Wege der richtlinienkonformen Auslegung ergibt, dass mit der ,betrieblichen” die ,,kommer-
zielle” Herkunft des Produkts gemeint ist."**” Darunter versteht man jede Information, die
aus Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Verbrauchers
als Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstitte aufgefasst wird.”*®® Vergleichbar ist diese
Tatbestandsvoraussetzung mit der Verkehrsgeltung i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG."**® Daher
sind etwa bei Farbkombinationen, denen von Hause aus keine betriebliche Herkunftshin-
weisfunktion zukommt und die eine solche nur durch Verkehrsdurchsetzung gewinnen kon-
nen, an den hierfir erforderlichen Bekanntheitsgrad mit Riicksicht auf das Freihaltebedtirfnis
des Verkehrs strenge MaRstibe anzulegen.”°

dd) § 5 Abs. 2 UWG

Irrefliihrend ist eine geschéftliche Handlung nach § 5 Abs. 2 UWG auch dann, wenn sie im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschlieBlich ver-
gleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleis-
tung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft.
Im Zusammenhang mit der Vermarktung eines Produkts steht jede dem Warenabsatz die-
nende Handlung™’* wie etwa eine Produktbeschreibung oder -gestaltung.*’? Bislang hat
sich der EuGH noch nicht zur Verwechslungsgefahr i.S. des in § 5 Abs. 2 UWG umgesetzten
Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL gedullert. Unter Geltung des Art. 3a Abs. 1 lit. d Richtlinie
97/55/EG™"® hat er diesen Begriff wie im Markenrecht ausgelegt.1374 Eine entsprechende
Interpretation des Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL erscheint daher nicht unwahrscheinlich, so dass
von Verwechslungsgefahr auszugehen ist, wenn das Publikum glauben kénnte, dass die in
Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebe-
nenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.*”> Im Gegensatz zum

1365 Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 13; Kéhler, in: Koh-

ler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.6.

1366 Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.7. Fiir eine weitrdumigere Interpretation Fezer,
GRUR 2009, 451, 458.

1367 Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Rn. 220.

Bornkamm, in: Kohler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.217; Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 412.

Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.217.

BGH, GRUR 1997, 754, 755 — grau/magenta; GRUR 1992, 48, 50 — frei 6/; GRUR 1969, 345, 347 — red white;
GRUR 1968, 371, 375 — Maggi; GRUR 1962, 299, 302 — form-strip.

Y71 Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 704.

Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 5 Abs. 2 Rn. 19.

Entspricht Art. 4 lit. h Werbe-RL.

EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 49 — 02 und 02 (UK)/H3G.

Vgl. EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 59 — 02 und 02 (UK)/H3G.
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Markenrecht™®’® kann eine grundsitzlich bestehende Verwechslungsgefahr durch entspre-
chende Aufklirung beseitigt werden.®’” Der Hersteller einer Nachahmung kann eine Ver-
wechslungsgefahr also dadurch ausraumen, dass er sein Kennzeichen deutlich sichtbar auf
der Ware anbringt. Da dem Verkehr bekannt ist, dass Markenprodukte haufig nachgeahmt
werden, sind bei klar erkennbaren Marken Fehlvorstellungen Uber die betriebliche Herkunft
nahezu ausgeschlossen.”*’®

b) England

aa) Uberblick

Die Umsetzung der UGP-RL erfolgte mittels der zum 26. Mai 2008 in Kraft getretenen Con-
sumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (CPRs).*”° Der Richtlinie entspre-
chend sind die CPRs auf den Verbraucherschutz beschrankt. Erfasst sind allerdings nicht nur
sich unmittelbar im B2C-Bereich ereignende Geschaftspraktiken, sondern auch solche, die
sich zwischen Unternehmern (B2B) abspielen, sofern dabei die Mdoglichkeit besteht, dass
Verbraucherentscheidungen beeinflusst werden kénnen.*®® Verkauft etwa ein GroRhandler
Getranke an einen Supermarkt, so muss die Flaschenetikettierung im Einklang mit den CPRs
stehen, da dieses Geschaft im Zusammenhang mit der Absatzférderung und dem Verkauf
der Getranke an Verbraucher steht. Vom Anwendungsbereich der CPRs sind sogar Verkaufe
von Verbrauchern an Gewerbetreibende erfasst. So begriindet etwa die wahrheitswidrige
Behauptung eines Gewerbetreibenden, der von einem Verbraucher eine Rolex erwerben
mochte, es handele sich bei dem Stiick um eine Falschung eine irrefihrende Handlung i.S.
der CPRs.**® Nicht erfasst sind einzig solche Geschafte, die sich nicht dazu eignen, Verbrau-
cherentscheidungen zu beeinflussen. Im Zusammenhang mit dem Erlass der CPRs sind zahl-
reiche bereits bestehende Verbraucherschutzvorschriften ganz oder teilweise*®? aufgeho-
ben worden.***® Die CPRs gehen freilich tGber eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der
bestehenden Gesetze hinaus. Das neue Regelwerk verbietet nach Reg. 3 (1) CPRs umfassend
unlautere Geschaftspraktiken. Diese weite Formulierung ermdglicht es, schnell auf neue Si-
tuationen und Geschaftspraktiken reagieren zu kénnen und fihrt letztlich zu einer Auswei-
tung des Verbraucherschutzes.®* Insgesamt Gbernehmen die CPRs den Richtlinientext wei-
testgehend wortlich."®

bb) Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs

Nach Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs ist eine Werbung fir ein dem Produkt***® ei-
nes bestimmten Herstellers dhnelndes Produkt stets unlauter, wenn dies in der Absicht ge-
schieht, Verbraucher der Wahrheit zuwider glauben zu lassen, das Produkt stamme auch von

1376 BGH, GRUR 2004, 860, 863 — Internet-Versteigerung.

Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.238.

Scherer, WRP 2009, 1446, 1454.

S.l1. 2008 No. 1277.

OFT/BERR, S. 14 Rn. 4.3.

Mehr Beispiele s. OFT/BERR, S. 15.

Z.B. der Grol3teil des TDA; Part Ill des Consumer Protection Act 1987.
Vollstandiger Uberblick s. Sched. 4 CPRs.

Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 34. In diese Richtung schon Weatherill, S. 19.
Howells, JBL [2009] 183, 188.

Als product gelten nach Reg. 2 (1) CPRs Waren oder Dienstleistungen, einschlieBlich Grundstiicke, Rechte
und Verpflichtungen.
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diesem Hersteller.”*®’ Erfiillt eine Geschaftspraktik diesen Tatbestand, so ist sie ohne Riick-

sicht auf ihren tatsachlichen Einfluss auf die Verbraucher untersagt.'®

cc) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), (5) (p) CPRs

Nach Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) CPRs ist eine geschaftliche Handlung irrefihrend und damit
verboten nach Reg. 3 (1), (2), (4) (a) CPRs, sofern sie falsche und damit unwahre Informatio-
nen Uber die kommerzielle Herkunft eines Produkts enthdlt oder sie den Durchschnittsver-
braucher aufgrund der Gesamtprasentation in dieser Hinsicht tauscht oder zu tauschen ge-
eignet ist, selbst wenn die Information der Wahrheit entspricht, und der Durchschnittsver-
braucher deswegen eine geschaftliche Handlung vornimmt oder vornehmen kénnte, die er
sonst nicht getatigt hatte.*®

dd) Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs

Nach Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs ist eine Produktvermarktung (einschlieflich vergleichender
Werbung) irrefiihrend, sofern sie Verwirrung im Hinblick auf Produkte, Marken oder sonstige
Unterscheidungszeichen eines Wettbewerbers hervorruft, und der Durchschnittsverbrau-
cher deswegen eine geschaftliche Handlung vornimmt oder vornehmen konnte, die er sonst
nicht getatigt hatte.’*%°

Il. Richtlinie 2006/114/EG liber irrefiihrende und vergleichende Werbung

1. Uberblick

Die Richtlinie 2006/114/EG Uber irrefihrende und vergleichende Werbung (Werbe-RL)
schiitzt Gewerbetreibende vor irrefiihrender Werbung und deren unlauteren Auswirkungen
(Art. 1). Gleichzeitig legt sie die Bedingungen fir zuldssige vergleichende Werbung fest. Aus
Griinden der Ubersichtlichkeit und Klarheit kodifiziert sie die zuvor mehrfach gednderte
Richtlinie 84/450/EWG Uber irrefihrende und vergleichende Werbung.la'91 Die RL
84/450/EWG war auf eine Mindestharmonisierung des Schutzes gegen irrefihrende Wer-
bung beschrankt.’**? Reformiert wurde sie 1997 durch die Richtlinie 97/55/EG tiber verglei-
chende Werbung.1393 Dabei sind die Zuldssigkeitsvoraussetzungen der vergleichenden Wer-
bung im Wege der Vollharmonisierung geregelt worden.®* Im Hinblick auf irrefiihrende
Werbung beschrankt sich die Richtlinie dagegen auf eine I\/Iindestharmonisierung.la'95 Folg-
lich sind die Mitgliedstaaten nicht gehindert, Bestimmungen aufrechtzuerhalten oder zu er-
lassen, die bei irrefihrender Werbung einen weiterreichenderen Schutz der Gewerbetrei-
benden und Mitbewerber vorsehen (Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 1).

1387 Setzt Nr. 13 Anh. | UGP-RL um.

OFT/BERR, S. 21 Rn. 6.1.

Dient der Umsetzung des Art. 6 Abs.1 lit. b UGP-RL.

Dient der Umsetzung des Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL.

Vgl. Erwagungsgrund Nr. 1 S. 2 Werbe-RL.

Micklitz, in: MiKo-UWG, Band 1, Teil lll F Rn. 5.

Richtlinie 97/55/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Anderung der
Richtlinie 84/450/EWG (ber irreflihrende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung, ABI. EG
1997 Nr. L 290/18.

3% EUGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, 1-3095, GRUR 2003, 533, 536 Rn. 44 — Pippig Augenoptik/Hartlauer.

Vgl. Erwagungsgrund Nr. 7 Werbe-RL.
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2. Anwendungsbereich

a) Personlicher Anwendungsbereich

Bei der Bestimmung des personlichen Anwendungsbereichs muss zwischen irrefihrender
und vergleichender Werbung differenziert werden. Durch Art. 14 UGP-RL ist der Schutz-
zweck der RL 84/450/EWG fiir den Bereich der irrefihrenden Werbung auf den Schutz der
Gewerbetreibenden reduziert worden. Soweit die Richtlinie also auf den Schutz vor irrefiih-
render Werbung gerichtet ist, beschrankt sie sich auf den B2B-Geschaftsverkehr. Eine an
Verbraucher gerichtete irrefiilhrende Werbung fillt unter die UGP-RL."**® Von den Regelun-
gen Uber die vergleichende Werbung sind das B2B- und das B2C-Verhaltnis dagegen gleich-
ermaRen betroffen.**’

b) Sachlicher Anwendungsbereich

Malgeblich fiir die Bestimmung des sachlichen Anwendungsbereichs der Richtlinie ist der
Begriff der ,,Werbung”. Dazu zihlt jede AuRerung bei der Ausiibung eines Handels, Gewer-
bes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung
von Dienstleistungen, einschliefSlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen zu
fordern (Art. 2 lit. a). Der Begriff ,vergleichende Werbung” ist weit auszulegen, um alle Arten
der vergleichenden Werbung abzudecken.”**® Dabei ist es ohne Belang, in welcher Form die
betreffende AuRerung erfolgt.**°

3. Aufbau der Richtlinie

Die Richtlinie benennt zum einen objektive Mindestkriterien fiir die Beurteilung der Frage,
ob eine Werbung irrefihrend ist (Art. 3). Zum anderen legt sie fest, unter welchen Bedin-
gungen ein Werbevergleich zulassig ist (Art. 4). Art. 4 erklart vergleichende Werbung, was
den Vergleich anbelangt, flir zuldssig, sofern die in den Buchstaben a—h genannten Bedin-
gungen erflllt sind. Mit der Richtlinie ist eine abschlieBende Harmonisierung der Bedingun-
gen vorgenommen worden, unter denen vergleichende Werbung in den Mitgliedstaaten
zuldssig ist.**%° Nur unter den dort genannten Voraussetzungen darf ein Mitgliedstaat eine
vergleichende Werbung untersagen, so dass weitergehende Verbote ausgeschlossen
sind. ™! Unzuldssig ist jedoch auch eine liberalere Beurteilung von Werbevergleichen.1402
Vergleichende Werbung, die den Anforderungen des Art. 4 nicht entspricht, muss demzufol-
ge von den Mitgliedstaaten verboten werden.

3% Micklitz, in: MiiKo-UWG, Band 1, Teil Il F Rn. 105; Steinbeck, WRP 2006, 632, 633.

Micklitz, in: MiKo-UWG, Band 1, Teil lll F Rn. 18.

Vgl. Erwagungsgrund Nr. 8 Werbe-RL; EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 42 —
02 und 02 (UK)/H3G; Rs. C-318/05, Slg. 2007, 1-3115, GRUR 2007, 511, 513 Rn. 16, 21 — De Landtsheer/CIVC;
Rs. C-44/01, Slg. 2003, 1-3095, GRUR 2003, 533, 535 Rn. 35 — Pippig Augenoptik/Hartlauer; Rs. C-112/99, Slg.
2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 30 f. — Toshiba/Katun.

% EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 31 — Toshiba/Katun.

EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, 1-3095, GRUR 2003, 533, 536 Rn. 44 — Pippig Augenoptik/Hartlauer.

Vgl. Erwdgungsgrund Nr. 11 sowie Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.

Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 8; Plaf3, NJW 2000, 3161, 3163; Scherer, WRP 2001, 89, 90.

Kritisch Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 14 ff.
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4. Umsetzung in nationales Recht

a) Deutschland

aa) Uberblick

Auf eine Umsetzung der RL 84/450/EWG hatte der deutsche Gesetzgeber noch verzichtet, da
das UWG bereits einen Uber den von der Richtlinie geforderten hinausgehenden Irrefiih-
rungsschutz gewihrleistete.**** Die Richtlinie 97/55/EG wurde dagegen durch das Gesetz zur
vergleichenden Werbung und zur Anderung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften vom 1.
September 2000 umgesetzt.*® Die durch Art. 14 UGP-RL erfolgten Anderungen wurden mit
dem Ersten Gesetz zur Anderung des UWG (UWG-Novelle 2008) in das deutsche Recht iiber-

nommen.**% Keinen Umsetzungsbedarf I6ste dagegen die RL 2006/114/EG aus.**"’

bb) Vergleichende Werbung
Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewer-
ber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar
macht (§ 6 Abs. 1 UWG). %

(1) Werbung

,Werbung” definiert Art. 2 lit. a Werbe-RL als jede AuRerung bei der Ausiibung eines Han-
dels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die
Erbringung von Dienstleistungen, einschlielllich unbeweglicher Sachen, Rechte und Ver-
pflichtungen, zu fordern. Im Wege der richtlinienkonformen Auslegung ist diese Definition
auch auf § 6 UWG anzuwenden.*® Der Begriff der Werbung ist in einem weiten Sinn zu ver-
stehen, wobei es unerheblich ist, ob sich die AuBerung an Endverbraucher oder Unterneh-
men richtet."*’° Da Art. 2 lit. a Werbe-RL nicht verlangt, dass die Werbung zum Produkt und
seiner Aufmachung hinzutritt,"*** fallen auch Produktbezeichnungen und Marken unter den
Begriff der Werbung.1412

(2) Mitbewerber

Die Werbung muss sich auf einen Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Produkte
beziehen. Nach § 2 Nr. 3 UWG ist Mitbewerber jeder Unternehmer, der mit einem oder
mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in
einem konkreten Wettbewerbsverhaltnis steht. In einem konkreten Wettbewerbsverhaltnis
stehen Unternehmer zueinander, wenn sie denselben Kundenkreis ansprechen, mit der Fol-
ge, dass das konkret beanstandete Wettbewerbsverhalten den anderen im Absatz behindern

1404 Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 56.

BGBI. | S. 1374. Nicht umgesetzt wurde jedoch Art. 3 Abs. 1 lit. f RL 97/55/EG (sog. ,,Champagner-Klausel”),
mehr dazu s. Teil 2 § 6 C. Il. 4. a) cc) (2) (h).

1406 Vgl. Kéhler, in: Kbhler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.64.

Kéhler, in: K6hler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.44 f.

Entspricht weitgehend der Legaldefinition des Art. 2 lit. c Werbe-RL.

Vgl. BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 18 — Imitationswerbung.

BGH, GRUR 2008, 443, 444 Rn. 15 — Saugeinlagen; GRUR 2004, 607, 611 — Genealogie der Diifte.

A.A. OLG KoIn, MarkenR 2006, 33, 35 — Duftvergleich mit Markenparfum.

BGH, GRUR 2008, 726, 727 Rn. 15 — Duftvergleich mit Markenparfiim; GRUR 2008, 628, 630 Rn. 18 — Imita-
tionswerbung.
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oder stéren kann.**'* Da der Mitbewerberbegriff des § 6 UWG jedoch richtlinienkonform
auszulegen ist, kann nicht unbedacht auf § 2 Nr. 3 UWG abgestellt werden. Es ist vielmehr
ein europaischer Mitbewerberbegriff heranzuziehen.'*** Als Mitbewerber bezeichnet der
EuGH Unternehmen, deren angebotene Ware in gewissem Grad substituierbar ist.*** Ent-
scheidend kommt es beim europaischen Mitbewerberbegriff also auf den Verwendungs-
zweck der abzusetzenden Waren bzw. Dienstleistungen aus Sicht der Abnehmer an. Dieser
marktbezogene Mitbewerberbegriff unterscheidet sich von § 2 Nr. 3 UWG, wo ein delikts-
rechtlich gepragter Mitbewerberbegriff gilt, der aus der Wechselbeziehung zwischen den aus
einem bestimmten Verhalten resultierenden Vor- und Nachteilen der um denselben Kun-
denkreis konkurrierenden Unternehmer abgeleitet wird. 1

(3) Erkennbarmachen

Vergleichende Werbung setzt weiterhin voraus, dass die Werbung den Mitbewerber oder
die von ihm angebotenen Erzeugnisse oder Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar er-
kennbar macht. Abzugrenzen ist die identifizierende*"’ vergleichende Werbung von abs-
trakt gehaltenen Vergleichen.1418 Unmittelbar erkennbar sind ein Mitbewerber oder seine
Produkte, wenn sie namentlich genannt,**'® gegenstindlich abgebildet'**° oder sonst zwei-
felsfrei identifizierbar sind.***! Es geniigt jedoch bereits, wenn der Mitbewerber oder seine
Produkte mittelbar erkennbar gemacht sind. Der normal informierte und angemessen auf-
merksame und verstindige Durchschnittsverbraucher muss unter Berlcksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls den Mitbewerber oder dessen Produkte konkret als diejenigen er-
kennen kdnnen, auf die die Werbeaussage konkret Bezug nimmt.**?? Die Angabe bestimmter
Produkteigenschaften kann dabei schon genitigen.***® Es reicht aus, wenn die angesproche-
nen Verkehrskreise anhand der verwendeten Produktbezeichnung in der Lage sind, einen
Bezug zum Original herzustellen, indem sie die Bezeichnungen gleichsam als ,,Ubersetzungs-
code” oder als , Eselsbriicke” benutzen.**** Eine fernliegende, ,nur um zehn Ecken gedachte”
Bezugnahme genigt allerdings nicht.**?®> Andernfalls droht eine uferlose Ausdehnung des
Begriffs des Werbevergleichs, mit der Folge, dass der Werbung Fesseln angelegt wiirden, die

“3 BGH, GRUR 2007, 978, 979 Rn. 16 — Rechtsberatung durch Haftpflichtversicherer; GRUR 2004, 877, 878 —

Werbeblocker; GRUR 2002, 902, 903 — Vanity-Nummer; GRUR 2001, 260, 260 — Vielfachabmahner; GRUR 2001,
258, 258 — Immobilienpreisangaben; GRUR 2000, 907, 909 — Filialleiterfehler; GRUR 1999, 69, 70 — Preisver-
gleichsliste Il.

114 Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 163; Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 43;
Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 26.

" EUGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, 1-3115, GRUR 2007, 511, 513 Rn. 28, 32 ff. sowie 514 Rn. 47 — De Landlts-
heer/CIVC.

1% Mehr dazu — auch zu den daraus resultierenden Unterschieden — Dreyer, GRUR 2008, 123, 130.

Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 55.

18 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 31.

1419 BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 31 — Ohrclips (a la cartier, passen wunderbar zu Cartier Schmuck und fiir alle
die Cartier Schmuck mdégen).

420 OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 621, 622 — Magentafarbener Pfeil.

Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 6 Rn. 83 unter Verweis auf EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR
2002, 354, 355 f. Rn. 38 — Toshiba/Katun, wo die Produkte des Originalherstellers durch die Angabe von dessen
Artikelnummern eindeutig identifizierbar waren.

%22 EUGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, 1-3115, GRUR 2007, 511, 513 Rn. 23 f. — De Landtsheer/CIVC.

BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 20 — Imitationswerbung; GRUR 2002, 633, 635 — Hormonersatztherapie;
GRUR 1998, 824, 828 — Testpreis-Angebot.

1424 BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 21 — Imitationswerbung.

BGH, GRUR 2008, 628, 632 Rn. 29 — Imitationswerbung; GRUR 2002, 982, 983 — DIE ,,STEINZEIT” IST VOR-
BEI!; GRUR 1999, 1100, 1101 — Generika-Werbung.
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weder mit dem Sinn der Werbung noch mit der Zielsetzung der Werbe-RL vereinbar wa-
ren.*?® Es reicht nicht, wenn die angesprochenen Verkehrskreise allein auf Grund auRerhalb
der Werbung liegender Umstande eine Verbindung zwischen dem beworbenen Produkt und
denjenigen von Mitbewerbern herstellen.'*”’ Die Bezugnahme muss sich gerade aus einer in
der betreffenden Werbung enthaltenen AuRerung ergeben.1428 Wahrend nicht davon ausge-
gangen werden kann, dass Endverbraucher die Parfiimbezeichnungen Icy Cold bzw. Sunset
Boulevard als ,,Ubersetzungscode” fiir Cool Water von Davidoff bzw. Sun von Jil Sander be-
greifen, kommt die Kenntnis eines entsprechenden ,, Code” bei Grol3- und Zwischenhandlern
durchaus in Betracht.*** Im Ergebnis bestimmt sich das Vorliegen einer vergleichenden
Werbung also nach dem Hintergrundwissen der angesprochenen Verkehrskreise.***

Unklar ist bislang, ob das blofle Angebot einer Produktnachahmung als vergleichende Wer-
bung anzusehen ist. Prinzipiell kann ja z.B. das Angebot einer nachgeahmten Luxusuhr bei
den angesprochenen Verkehrskreisen durchaus Erinnerungen an das Original hervorrufen
und dieses somit ,,erkennbar” i.S. von Art. 2 lit. c Werbe-RL bzw. § 6 Abs. 1 UWG machen. Es
wird jedoch beflrchtet, dass bei einer derart extensiven Auslegung zahlreiche wettbewerbs-
rechtlich grundsatzlich zuldssige Nachahmungen am Verbotskatalog des § 6 Abs. 2 UWG zu
scheitern drohten, ohne dass ein solches Verbot nach dem Sinn und Zweck der Werbe-RL
beabsichtigt wire.**** Daher solle das Tatbestandsmerkmal nur unter der Voraussetzung
bejaht werden, dass entweder das Original explizit in der Werbung erwihnt wird***? oder
zumindest irgendwie auf die Originalbezeichnung Bezug genommen wird, beispielsweise
durch die Verwendung von Produktnamen, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als
,Ubersetzungscode” oder ,Eselsbriicke” begriffen werden.***? Die deutsche Rechtsprechung
beriicksichtigt bei der Beurteilung der Erkennbarkeit jedenfalls nur solche AuRerungen, die
in der betreffenden Werbemafinahme selbst enthalten sind, nicht aber weitere Gedanken-
verbindungen, die die angesprochenen Verkehrskreise allein auf Grund auRerhalb der ange-
griffenen Werbung liegender Umstinde herstellen.’*** Letztlich obliegt die Kldrung der Fra-
ge, ob schon das bloRe Angebot einer Nachahmung als vergleichende Werbung anzusehen
ist, dem EuGH.'**

(4) Vergleichende Werbung ohne Vergleich

Nach dem Wortlaut des Art. 2 lit. c Werbe-RL umsetzenden § 6 Abs. 1 UWG ist ,vergleichen-
de Werbung” jede Werbung, die einen Mitbewerber oder seine Produkte erkennbar macht.
Ein echter Vergleich — also eine Gegenlberstellung von Waren, Dienstleistungen oder sons-

1426 BGH, GRUR 1999, 1100, 1101 — Generika-Werbung.

BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 20 — Imitationswerbung.

Vgl. etwa BGH, GRUR 1999, 501, 502 — Vergleichen Sie (Benennung der Initialen eines Konkurrenten); GRUR
1997, 304, 305 — Energiekosten-Preisvergleich Il; GRUR 1996, 502, 506 — Energiekosten-Preisvergleich (beson-
dere ortliche Verhialtnisse); GRUR 1987, 49, 50 — Cola-Test (Uberragende Marktstellung des Mitbewerbers);
GRUR 1952, 582, 584 — Sprechstunden (zeitlich enger Zusammenhang zwischen den Werbemalnahmen); OLG
Frankfurt/Main, GRUR 1968, 320, 320 — Grofeinkauf (zeitlich enger Zusammenhang zu einem bestimmten
Ereignis).

1429 BGH, GRUR 2008, 628, 631 f. Rn. 28 — Imitationswerbung.

439 k6hler, GRUR 2008, 632, 633.

31 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 33c. In diese Richtung auch Kéhler, GRUR 2008, 632, 633.

1432 Vgl. BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 31 — Ohrclips (a la cartier, passen wunderbar zu Cartier Schmuck bzw.
fiir alle die Cartier Schmuck mdgen).

1433 BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 21 — Imitationswerbung.

BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 20 — Imitationswerbung.

So auch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 33c.
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tigen Umstanden — scheint nicht notwendig zu sein. Ein solches Verstandnis hatte zur Folge,
dass auch die ,vergleichende Werbung ohne Vergleich” wie etwa die bloBe Kritik an einem
Mitbewerber, der blofRe Abdruck eines Konkurrenzprodukts in einem Werbeprospekt oder
die Werbung fiir Ersatzteile und Zubehor als Werbevergleich zu erachten wire.'®® Der die
Zul3dssigkeit der vergleichenden Werbung regelnde Art. 4 Werbe-RL erwdhnt den Vergleich
dagegen ausdricklich (, Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulas-
sig, (..).1%7 Demzufolge scheint ein Vergleich zwar nicht Voraussetzung fiir eine verglei-
chende Werbung, wohl aber Bedingung fiir deren Zuldssigkeit zu sein. Der tiberwiegende Teil
des Schrifttums geht davon aus, dass es vergleichende Werbung ohne Vergleich nicht geben
kann.***® In der Rechtsprechung ist eine eindeutige Richtschnur derzeit nicht erkennbar.

(a) Rechtsprechung des EuGH

Den AnstoR zu der Auseinandersetzung in Toshiba/Katun™**° gab ein Katalog von Katun tiber

von ihr vertriebene Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien fir Kopiergerate. Zu diesen Ko-
piergeraten zdhlten auch solche von Toshiba. Der Katalog enthielt in Spalten untergliederte
Listen. In der ersten Spalte ,0EM***° Art.-Nr“ befand sich die Bestellnummer fiir das jeweili-
ge Toshiba-Produkt, in der zweiten die Bestellnummer von Katun. Die dritte Spalte enthielt
eine Produktbeschreibung und in der vierten waren die Gerdte aufgezahlt, fir welche die
Zubehorteile vorgesehen waren. Toshiba wandte sich dagegen, dass ihre Artikelnummern
neben den Katun-Artikelnummern angegeben wurden.'**! Zunichst bemerkte der EuGH
dazu, fir vergleichende Werbung sei es nach der Legaldefinition der Richtlinie ohne Belang,
ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Erzeugnissen und Dienstleis-
tungen und denjenigen des Mitbewerbers vorIiege.1442 Aus der Gegenuberstellung von Art. 2
Nr. 2a RL 84/450/EWG** und dem die Zulassigkeitskriterien enthaltenden Art. 3a RL
84/450/EWG'*** ergebe sich jedoch bei wortlicher Auslegung, dass jede Angabe in einer Au-
RBerung, die einerseits die ldentifizierung eines Mitbewerbers oder der Erzeugnisse oder
Dienstleistungen, die er anbietet, ermdgliche, andererseits aber keinen Vergleich i.S. des Art.
3a RL 84/450/EWG enthalte, unzuldssig sei.’** zu bedenken sei jedoch, dass Art. 6 Abs. 1 lit.
¢ MRRL die Benutzung der Marke eines anderen erlaube, wenn sie erforderlich sei, um den
Verkehr Uber die Natur der Erzeugnisse oder den Zweck der angebotenen Dienstleistungen
zu informieren.**® Eine wértliche Auslegung der Richtlinie 84/450/EWG bedeute also einen
Widerspruch zur MRRL, was abzulehnen sei.’*’ AnschlieRend verwies er darauf, die an die
vergleichende Werbung gestellten Anforderungen missten in dem fir sie glinstigsten Sinn

1436 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 34.

Vgl. insoweit auch Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL, wonach Unterabs. 1 nicht fiir vergleichende Wer-
bung, soweit es sich um den Vergleich handelt, gilt.

3% Dilly/Ulmar, WRP 2005, 467, 473; Nordmann, GRUR Int. 2002, 297, 298; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 36;
Sack, WRP 2008, 170, 173 ff.; ders., in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 98 ff. unter ausdricklicher
Aufgabe seiner friiheren Praferenz fir eine wortlautgetreue Auslegung; a.A. FafSbender, EuZW 2005, 42, 44;
Menke, in: MiKo-UWG, Band 2, § 6 Rn. 99.

“¥ EUGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354 — Toshiba/Katun.

Abkiirzung flr Original Equipment Manufacturer.

Vgl. BGH, GRUR 1996, 781 — Verbrauchsmaterialien.

EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 31 — Toshiba/Katun.

Entspricht Art. 2 lit. ¢ Werbe-RL.

Entspricht Art. 4 Werbe-RL.

EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 33 — Toshiba/Katun.

EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 34 — Toshiba/Katun.

EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 35 — Toshiba/Katun.
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ausgelegt werden.**® Er meinte, die Angabe der Artikelnummern des Geriteherstellers stel-

le die Behauptung einer Gleichwertigkeit hinsichtlich der technischen Eigenschaften der bei-
den Erzeugnisse, also einen Vergleich wesentlicher, relevanter, nachprifbarer und typischer
Eigenschaften der Erzeugnisse i.S. des Art. 3a Abs. 1 lit. ¢ RL 84/450/EWG™*° dar.’**° Somit
ging er also vom Vorliegen einer den Zuldssigkeitsvoraussetzungen des Art. 3a Abs. 1 lit. c RL
84/450/EWG entsprechenden Werbung mit Vergleich aus. Da sich seine Behauptung, eine
wortliche Auslegung der Richtlinie sei wegen Widerspruchs zur MRRL abzulehnen, nicht nur
auf die Zulassigkeitsbedingungen in Art. 3a Abs. 1 RL 84/450/EWG, sondern auch auf den
Begriff der vergleichenden Werbung in Art. 2 Nr. 2a RL 84/450/EWG bezog, hat der EuGH in
dieser Entscheidung die Frage, ob vergleichende Werbung einen Vergleich erfordert, also
nicht abschlieRend beantwortet, sondern offen gelassen.'*! Da er vom Vorliegen einer die
Zulassigkeitsbedingungen des Art. 3a Abs. 1 der RL 84/450/EWG erfillenden vergleichenden
Werbung ausging, sind die Ausflihrungen des EuGH zum Begriff der vergleichenden Werbung
sowie dem Widerspruch zur MRRL als obiter dicta zu verstehen, die den Hinweis enthalten,
dass eine wortlautgeméaRe Auslegung der Richtlinie zukiinftig abzulehnen sei.***?

In Pippig Augenoptik/Hartlauer bemerkte der EuGH, jede vergleichende Werbung bezwecke,
die Vorteile der vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen gegeniber
denjenigen eines Mitbewerbers herauszustellen.** Um dies zu erreichen, misse die Aussa-
ge notgedrungen die Unterschiede zwischen den verglichenen Waren oder Dienstleistungen
hervorheben, indem sie ihre Haupteigenschaften beschreibe. Dabei ergabe sich der Ver-
gleich zwangslaufig aus dieser Beschreibung. Zwar betrafen diese Ausfiihrungen die Ausle-
gung von Art. 7 Abs. 2 RL 84/450/EWG, ** gleichwohl stellte der EUGH eine Verbindung zu
Art. 2 Nr. 2a RL 84/450/EWG her.**> Dies deutet darauf hin, dass der EuGH fiir vergleichen-
de Werbung einen Vergleich als notwendig erachtet hat.***®

In Gillette Company/LA-Laboratories™®’ wandte sich Gillette gegen eine mit ihren Marken
Gillette und Sensor bedruckte Rasierklingenverpackung. Obwohl hier ein Mitbewerber un-
zweifelhaft erkennbar gemacht worden war, beurteilte der EuGH die Zul3dssigkeit dieser
WerbemaBnahme ausschlieRlich anhand von Art. 6 Abs. 1 lit. ¢ MRRL.***® Da er sich zur Wer-
be-RL bzw. ihrem Verhaltnis zur MRRL nicht duBerte, liegt die Vermutung nahe, dass der
EuGH das bloRe Erkennbarmachen eines Mitbewerbers ohne Vergleich nicht als verglei-
chende Werbung i.S. der Werbe-RL erachtet.***

448 EUGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 37 — Toshiba/Katun.

Entspricht Art. 4 lit. c Werbe-RL.

EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 f. Rn. 38 ff. — Toshiba/Katun.

Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 81; Ohly, GRUR 2007, 3, 5; a.A. Dilly/UImar, WRP
2005, 467, 469; FafSbender, EuZW 2005, 42, 42 f.

1452 Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 81.

EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, 1-3095, GRUR 2003, 533, 535 Rn. 37 — Pippig Augenoptik/Hartlauer.

Entspricht Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.

EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, 1-3095, GRUR 2003, 533, 535 Rn. 34 — Pippig Augenoptik/Hartlauer.

Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 83; Ohly, GRUR 2007, 3, 5; a.A. K6hler, GRUR 2005,
273, 274 1.

7 EuGH, Rs. C-228/03, Slg. 2005, 1-2337, GRUR 2005, 509 — Gillette Company/LA-Laboratories.

Danach gewahrt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke, falls dies
notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder
einer Dienstleistung im geschaftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anstandigen Gepflogen-
heiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

1459 Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 84.
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Insgesamt lasst die Rechtsprechung des EuGH den Schluss zu, dass vergleichende Werbung
i.S. der Werbe-RL einen Vergleich erfordert.*®°

(b) Rechtsprechung des BGH

Die Rechtsprechung des BGH lasst keine eindeutige Haltung erkennen. In den Entscheidun-
gen ,SO00O0 ... BILLIG I“? 1461 yom 21.Juni 2001 und Die ,Steinzeit” ist vorbei**®? vom
25. April 2002 lehnte der BGH vergleichende Werbung noch mangels Vorliegens einer Ge-
genliberstellung ab. In der Entscheidung Genealogie der Diifte vom 5. Februar 2004 erklarte
er demgegenuber, fiir den Begriff der vergleichenden Werbung sei es ohne Belang, ob ein
Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Waren und Dienstleistungen und
denen des Mitbewerbers vorliege.**®® Wenig spiter duRerte er dann aber in der Aluminium-
réder-Entscheidung vom 15. Juli 2004, in der bloRen Bezugnahme auf die Waren eines Mit-
bewerbers liege keine vergleichende Werbung, auch wenn sie mit dem Ziel einer Anlehnung
an den guten Ruf erfolge, weil keine Kaufalternativen gegeniibergestellt werden wiirden.**®*
Zu einem neuerlichen Meinungsumschwung kam es nur wenige Monate spater in der Ent-
scheidung Bestellnummerniibernahme vom 2. Dezember 2004. Der BGH bemerkte, verglei-
chende Werbung liege immer dann vor, wenn eine AuBerung auf einen Mitbewerber oder
die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen Bezug nehme.*® Dabei sei es ohne
Belang, ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleis-
tungen und denen des Mitbewerbers vorliege. Aufgrund der mehrfach gewandelten Ansicht
des BGH ist eine eindeutige Tendenz zur Interpretation des Begriffs der vergleichenden
Werbung i.S. des § 6 Abs. 1 UWG derzeit nicht erkennbar.**®®

(c) Stellungnahme

Da § 6 UWG die Werbe-RL umsetzt, ist diese Bestimmung richtlinienkonform auszulegen. Bei
der Auslegung der Richtlinie ist wiederum das Gebot der grundrechtskonformen Auslegung
zu beachten.'®’ Dabei sind jedoch nicht die deutschen, sondern vielmehr die europaischen
Grundrechte heranzuziehen.’*®® Regeln zur vergleichenden Werbung sind gesetzliche Ein-
schrankungen der Werbung. Nach Art. 11 Abs. 1 S. 1 EU-Grundrechts-Charta hat jede Person
das Recht auf freie MeinungsaufRerung. Die EU-Grundrechts-Charta ist nach dem Inkrafttre-
ten des Vertrags von Lissabon fir die Union rechtsverbindlich (Art. 6 Abs. 1 EUV).®° Auch
kommerzielle MeinungsaulRerungen und reine Wirtschaftswerbung sind Meinungen, sofern
sie einen wertenden, meinungsbildenden Inhalt haben.**”° Entsprechend subsumiert der
EGMR Werbung unter Art. 10 Abs. 1 S. 1 EMRK, der Art. 11 Abs. 1 S. 1 EU-Grundrechts-

1460 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 35; ders., GRUR 2007, 3, 5 f.; Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig,
§ 6 Rn. 86; ders., WRP 2008, 170, 172; a.A. K6hler, GRUR 2005, 273, 274 f; unschliissig Dilly/Ulmar, WRP 2005,
467, 469.

¢ BGH, GRUR 2002, 75, 76 — ,,SO000 ... BILLIG!“?.

BGH, GRUR 2002, 982, 983 — DIE ,STEINZEIT” IST VORBEI!.

BGH, GRUR 2004, 607, 611 — Genealogie der Diifte unter Verweis auf EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945,
GRUR 2002, 354, 355 Rn. 31 — Toshiba/Katun.

'4%* BGH, GRUR 2005, 163, 165 — Aluminiumrdder.

BGH, GRUR 2005, 348, 348 — Bestellnummerniibernahme.

So auch Kéhler, GRUR 2005, 273, 275.

Mayer, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band I, Art. 19 Rn. 62.

Kéhler, GRUR 2005, 273, 276.

Schorkopf, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band I, Art. 6 Rn. 20. Ausfiihrlich zu den EU-Grundrechten nach
Lissabon, Pache/Résch, EWS 2009, 393 ff.

1470 Vgl. BVerfG, NJW 2001, 3403 — Therapeutische Aquivalenz; NJW 2001, 591 — Benetton-Schockwerbung.
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Charta entspricht.**’* GemaR Art. 52 Abs. 3 S. 1 EU-Grundrechts-Charta gilt in dem Fall, dass
die Charta Rechte enthalt, die den durch die EMRK garantierten Rechten entsprechen, dass
diese die gleiche Bedeutung und Tragweite haben, wie sie ihnen in der EMRK verliehen wer-
den. Bei der Auslegung der EMRK ist wiederum die Rechtsprechung des EGMR zu beachten.
In einem so schwierigen und in standiger Entwicklung befindlichen Gebiet wie dem unlaute-
ren Wettbewerb billigt dieser den Vertragsstaaten bei der Beschrankung von Werbung einen
bestimmten Beurteilungsspielraum zu.**"? Er beschrankt seine Prifung daher auf die Frage,
ob sich die MaBnahme im Grundsatz und nach Maligabe der VerhaltnismaRigkeit rechtferti-
gen lasst. Das Verbot einer Werbung, die keinen Vergleich, sondern nur die allgemeine Mit-
teilung einer Kaufalternative enthalt, ist jedoch weder zum Schutz der Interessen der Mit-
bewerber noch zum Schutz der Interessen der Verbraucher an objektiver Information ge-
rechtfertigt und beschrankt die MeinungsdauBerungsfreiheit eines Unternehmens auf unver-
haltnismaRige Weise.™”* Im Ergebnis setzt vergleichende Werbung i.S. des § 6 Abs. 1 UWG
als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal also einen Vergleich voraus. Da die an verglei-
chende Werbung gestellten Anforderungen in dem fiir sie glinstigsten Sinn ausgelegt werden
missen,™*”* sind keine hohen Anspriiche an den Vergleich zu stellen. Erforderlich ist aber
wenigstens eine Erkldrung zum Verhiéltnis zwischen dem Werbenden oder seinem Angebot
einerseits, und dem Mitbewerber oder seinem Angebot andererseits.'*”> Die Zulissigkeit
einer Werbung, die keinen Vergleich beinhaltet, ist nicht am Malstab des § 6 UWG, sondern
anhand der sonstigen Vorschriften des UWG zu beurteilen.

Im Hinblick auf look-alikes erweist sich das Vergleichserfordernis jedoch als wenig problema-
tisch. Produktnachahmungen vermitteln die Botschaft, dem Original entsprechend zu funkti-
onieren, schmecken, riechen, etc. Das Angebot eines look-alikes enthilt also eine Gegen-
tberstellung von Kaufalternativen und damit einen Vergleich.**’®

cc) Unzuldssigkeit der vergleichenden Werbung (§ 6 Abs. 2 UWG)

AbschlieBend gibt Art. 4 Werbe-RL vor, unter welchen Voraussetzungen eine vergleichende
Werbung, was den Vergleich anbelangt, zuldssig ist. Wahrend der Grofteil dieser Zuldssig-
keitskriterien in § 6 Abs. 2 UWG umgesetzt worden ist, unterfallt die irrefiihrende verglei-
chende Werbung (Art. 4 lit. a Werbe-RL) dem allgemeinen Irrefiihrungsverbot des § 5 Abs. 3
Var. 1 UWG."7 Auf eine Umsetzung des Art. 4 lit. e Werbe-RL hat der deutsche Gesetzgeber
verzichtet.

(1) Unzuldssigkeit weitergehender Verbote

Entsprechend der Systematik des UWG formuliert § 6 Abs. 2 UWG keine Zuldssigkeitstatbe-
stande, sondern Verbotstatbestinde.'*’® Erfillt eine vergleichende Werbung alle in Art. 4
Werbe-RL genannten Bedingungen, darf sie nicht verboten werden.*”® Nur unter den in Art.

YL EGMR, NJW 2003, 497 — Stambuk/Deutschland; NJW 1995, 857 — Jacubowski/Deutschland; GRUR Int. 1985,

468 — Tierdrztlicher Nachtdienst Il; GRUR Int. 1984, 631 — Tierdrztlicher Nachtdienst; Calliess, in: Callies/Ruffert,
Art. 11 Rn. 6.

"2 EGMR, NJW 2003, 497 — Stambuk/Deutschland; NJW 1995, 857, 858 Rn. 26 — Jacubowski/Deutschland.
Kéhler, GRUR 2005, 273, 279.

Vgl. EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 37 — Toshiba/Katun.

Kéhler, GRUR 2005, 273, 280.

So auch Lubberger, MarkenR 2009, 18, 21; a.A.: Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 33c.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 166; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 39.

BT-Drucks. 14/2959, S. 11

Eck/lkas, WRP 1999, 251, 255 f.; Henning-Bodewig, GRUR Int. 1999, 385, 386; Menke, WRP 1998, 811, 817;
Sack, WRP 2001, 327, 328.
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4 lit. a—h Werbe-RL aufgefiihrten Voraussetzungen darf eine vergleichende Werbung unter-
sagt werden. Demgegeniber legt § 6 Abs. 2 UWG bloB fest, wann vergleichende Werbung
unlauter ist. Aus dem Wortlaut ergibt sich dabei jedoch nicht, ob eine diese Verbote beach-
tende Werbung immer zuldssig ist, oder ob weitere Formen vergleichender Werbung tber
die Generalklausel fiir unzuldssig erklart werden konnen. Weitergehende Verbote waren mit
der Werbe-RL, die vom Grundsatz der Zuldssigkeit vergleichender Werbung ausgeht und
Ausnahmen davon nur unter den in Art. 4 Werbe-RL genannten Voraussetzungen erlaubt,
jedoch unvereinbar.’**® Uber die Anforderungen der Werbe-RL hinausgehende Verbote
stinden in klarem Widerspruch zu dem der Richtlinie zugrundeliegenden Grundsatz der Zu-
lassigkeit vergleichender Werbung. In richtlinienkonformer Auslegung darf vergleichende
Werbung daher nur nach den Kriterien des § 6 Abs. 2 UWG bzw. § 5 Abs. 3 Var. 1 UWG beur-
teilt werden.*®

(2) Tatbestand

(a) Irrefiihrungsverbot (§ 5 Abs. 3 Var. 1 UWG)

Wer eine irrefiihrende geschaftliche Handlung vornimmt, handelt nach § 5 Abs. 1 S. 1 UWG
unlauter. Irrefiihrend ist eine geschaftliche Handlung, wenn sie zur Tauschung geeignete
Angaben enthalt (§ 5 Abs. 1 S. 2 UWG). Dazu zdhlen nach § 5 Abs. 3 Var. 1 UWG auch Anga-
ben im Rahmen vergleichender Werbung. § 5 Abs. 3 Var. 1 UWG stellt also klar, dass das
Irrefihrungsverbot auch fiir Angaben im Rahmen vergleichender Werbung gilt. Umgesetzt
wird dadurch Art. 4 lit. a Werbe-RL, der sowohl auf die Irrefiihrungsverbote der Werbe-RL als
auch diejenigen der UGP-RL verweist. Anders als im Unionsrecht ist die irrefiihrende verglei-
chende Werbung im deutschen Recht nicht bei den Bestimmungen zur vergleichenden Wer-
bung (§ 6 UWG) geregelt, sondern vom Irrefiihrungsverbot des § 5 UWNG umfasst.**#

(b) Gleicher Bedarf oder Zweckbestimmung (Nr. 1)

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 UWG, der auf Art. 4 lit. b der Werbe-RL basiert, muss sich der Vergleich
auf Waren oder Dienstleistungen fiir den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung
beziehen. Ausreichend ist es nach der Rechtsprechung des EuGH, wenn die verglichenen
Waren oder Dienstleistungen fiir die Verbraucher einen hinreichenden Grad an Austausch-
barkeit aufweisen.***? Die Produkte missen funktionsidentisch sein und aus Sicht der ange-
sprochenen Verbraucher als Substitutionsprodukte in Betracht kommen.**®* Funktionsiden-
tisch sind etwa Modeschmuck und Echtschmuck derselben Preisklasse,1485 Hersteller- und
Handelsmarkenprodukte aus dem Drogeriebereich1486 oder Misli- und Schokoladenriegel, da
beide als stiRe Zwischenmahlzeit oder ,,Snack” in Betracht kommen und wegen ihrer handli-
chen Grol3e leicht mitgenommen werden kénnen.**®’ Es spielt dabei keine Rolle, ob die ver-
glichenen Waren derselben Produktgattung angehdren oder ob sie Uber dieselben Ver-
triebswege angeboten werden. %

1480 54¢ck, WRP 2001, 327, 329.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 19; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 11; Sack, WRP 2001, 327, 329.
Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 141; Bornkamm, in: K6hler/Bornkamm, § 5 Rn. 2.62.

EuGH, Rs. C-356/04, Slg. 2006, 1-8501, GRUR 2007, 69, 72 Rn. 26 — LIDL Belgium/Colruyt.

BGH, GRUR 1999, 501, 502 — Vergleichen Sie; Menke, WRP 1998, 811, 822. In diese Richtung auch Plass-
mann, GRUR 1996, 377, 379.

"% LG Bochum, WRP 2000, 230, 231 — Die Zeit des Modeschmucks ist vorbeil.

OLG Stuttgart, NJWE-WettbR 1999, 98, 99.

OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 251, 252 — Miisliriegel.

Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 120.
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Prinzipiell ist die Bezugnahme auf Waren oder Dienstleistungen fiir den gleichen Bedarf oder
dieselbe Zweckbestimmung geradezu charakteristisch fiir ein look-alike. Es stellt sich jedoch
die Frage, ob schon eine teilweise Funktionsidentitat genligt, wie sie insbesondere zwischen
Luxusartikeln und Billigprodukten besteht."*®® Wihrend etwa im Fall einer nachgeahmten
Rolex der gemeinsame Grundnutzen in der Angabe der Uhrzeit besteht, tritt beim Original
als Zweitnutzen ein Gefiihl von Luxus hinzu.***° Somit bezieht sich der Vergleich hinsichtlich
des Grundnutzens zwar auf Waren des gleichen Bedarfs oder derselben Zweckbestimmung,
nicht aber im Hinblick auf den Zweitnutzen. Da solche Vergleiche fir die Verbraucher aber
dulerst interessant sind, sollte es genligen, wenn zwischen den Produkten nur ein (iberein-
stimmender Grundnutzen besteht.**** Ein gleicher Bedarf ist auch bei unterschiedlichen
Hauptfunktionen nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt etwaige Nebenfunktionen stehen im
Mittelpunkt des Vergleichs.'**?

(c) Objektivitat des Eigenschaftsvergleichs (Nr. 2)

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG, der auf Art. 4 lit. c Werbe-RL zuriickgeht, ist vergleichende Wer-
bung unlauter, wenn der Vergleich nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, rele-
vante, nachprifbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienst-
leistungen bezogen ist. Wahrend die Werbe-RL den Preis eines Produkts zu dessen Eigen-
schaften zéhlt,1493 differenziert § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG, da der Preis nach deutschem Zivil-
rechtsverstandnis nicht zu den Eigenschaften einer Sache z3h!t.**** Fir den weit zu verste-
henden Eigenschaftsbegriff kommt es entscheidend darauf an, ob der angesprochene Ver-
kehr aus der Angabe eine nitzliche Information fiir seine Kaufentscheidung erhalten
kann.'® Ein derart weit gefasster Eigenschaftsbegriff erstreckt sich auch auf die subjektive
Wertschatzung durch den Verbraucher einbeziehende Merkmale.**® Auch die Beschreibung
eines sinnlichen Eindrucks kommt als Eigenschaft in Betracht.™’

Die den Begriff der vergleichbaren Eigenschaften naher definierenden Adjektive missen ku-
mulativ erfillt sein.’**® Bei der Beurteilung von Wesentlichkeit, Relevanz, Nachprifbarkeit
und Typizitat kommt es entscheidend auf die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise
an,**® da ein Handler andere Informationen fiir seine Produktauswahl bendétigt als ein Ver-
braucher.”® Die Begriffe ,wesentlich” und ,relevant” decken sich weitgehend.1501 Wesent-
lich und relevant ist eine beworbene Eigenschaft, die den Kaufentschluss eines Durch-

14897 B. zwischen einem nachgeahmten Parfim und Chanel No. 5 oder einer Billiguhr und einer Rolex.

Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 121.

Menke, WRP 1998, 811, 822; Sack in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 121; ders., WRP 2001,
327, 341; Scherer, WRP 2001, 89, 91; differenzierend zwischen Preis- und Qualitatsvergleich, Eck/lkas, WRP
1999, 251, 262.

1492 Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 122; ders., WRP 2001, 327, 341 unter Verweis auf
den Geschenkzweck in BGH, GRUR 1972, 553 — Statt Blumen ONKO-Kaffee.

1493 ,»(...) Eigenschaften (...), zu denen auch der Preis gehéren kann.”

BT-Drucks. 14/2959, S. 11.

BGH, GRUR 2004, 607, 611 — Genealogie der Diifte; OLG Miinchen, GRUR-RR 2003, 373 — Branchentelefon-
buch.

1% g5hler, in: Kéhler/Bornkamm, § 6 Rn. 108; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 48; a.A. OLG Miinchen, WRP
1999, 692, 694 — Satte Mehrheit.

1497 Bejaht fiir die Duftnote von Parfiim BGH, GRUR 2004, 607, 611 f. — Genealogie der Diifte.

EuGH, Rs. C-356/04, Slg. 2006, 1-8501, GRUR 2007, 69, 73 Rn. 44 — LIDL Belgium/Colruyt.

Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 53.

Vgl. BGH, GRUR 2004, 607, 612 — Genealogie der Diifte.

BT-Drucks. 14/2959, S. 11.
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schnittsverbrauchers zu beeinflussen vermag.>® Durch das Kriterium der Nachpriifbarkeit

soll die Uberpriifbarkeit des Werbevergleichs auf seine sachliche Berechtigung ermoglicht
werden.”® Tatsachenbehauptungen werden dadurch von Werturteilen abgegrenzt. 1504
Nicht nachprifbar sind dem Beweis nicht zugangliche Eigenschaften.1505 Allerdings kdnnen
auch Werturteile einen nachweisbaren Tatsachenkern aufweisen.>% Entsprechendes gilt fur
die Beschreibung von Diften.™®® Der Werbende muss zwar in der Lage sein, die Richtigkeit
der AuRerung kurzfristig nachweisen zu kénnen, sie muss jedoch nicht sofort von jedem Ad-
ressaten personlich Gberprifbar sein.’”% Es genugt, wenn der Werbende den Adressaten die
Informationen bereitstellt, die es ermdglichen, die Richtigkeit der betreffenden Eigenschaft
selbst nachzuprifen oder nachprifen zu lassen.”® In technisch komplizierten Angelegenhei-
ten gibt sich der BGH mit der Nachprifbarkeit durch einen Sachverstandigen zufrieden.>*
Typisch ist eine Eigenschaft, wenn sie die Eigenart der verglichenen Produkte aus der Sicht
der angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den Bedarf oder die Zweckbestimmung
pragt und damit reprasentativ oder aussagekraftig fiir deren Wert als Ganzes ist. >

Im Zusammenhang mit look-alikes gilt es daran zu denken, dass der EuGH die Voraussetzun-
gen des Art. 4 lit. c Werbe-RL schon dann als erfiillt erachtet, wenn die Gleichwertigkeit der
Produkte behauptet wird."**? Das Angebot eines look-alikes kénnte als eine — jedenfalls auf
den Grundnutzen des Produkts bezogene — konkludente Gleichwertigkeitsbehauptung inter-
pretiert werden.™*? Schwierigkeiten sind allerdings mit der Unbestimmtheit des Gleichwer-
tigkeitsbegriffs verbunden.™** Angesichts des zwischen Originalprodukten und Nachahmun-
gen regelmalig bestehenden Preisgefilles ist jedoch in jedem Fall an einen Preisvergleich zu
denken. ™

(d) Herbeifiihrung von Verwechslungsgefahr (Nr. 3)

Ein Werbevergleich ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG, der Art. 4 lit. h Werbe-RL umsetzt, unlau-
ter, wenn er zur Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbe-
werber oder zwischen deren Produkten oder Kennzeichen fiihrt. Dabei ist der Begriff des
»,Kennzeichens” an § 1 MarkenG angelehnt, er umfasst also Marken (§ 4 MarkenG), geschaft-
liche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG) und geographische Herkunftsangaben (§ 126 Mar-
kenG).">'® Demgegeniiber verwendet die Richtlinie die Begriffe ,Warenzeichen, Warenna-
men und sonstigen Kennzeichen”. Es handelt sich dabei nach Ansicht des EuGH um Zeichen,

1502 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 54

BGH, GRUR 2007, 605, 607 Rn. 31 — Umsatzzuwachs; GRUR 2005, 172, 174 — Stresstest.
BGH, GRUR 1999, 69, 71 — Preisvergleichsliste II; Eck/lkas, WRP 1999, 251, 266; Menke, WRP 1998, 811,

1503
1504

824.

%5 Fek/Ikas, WRP 1999, 251, 266; Menke, WRP 1998, 811, 824.

BGH, GRUR 2005, 172, 174 — Stresstest; GRUR 1999, 69, 71 — Preisvergleichsliste Il.

BGH, GRUR 2004, 607, 612 — Genealogie der Diifte.

EuGH, Rs. C-356/04, Slg. 2006, -8501, GRUR 2007, 69, 74 Rn. 70 — LIDL Belgium/Colruyt; BGH, GRUR 1999,
69, 71 — Preisvergleichsliste Il.

5% EuGH, GRUR 2007, 69, 75 Rn. 74 — LIDL Belgium/Colruyt; BGH, GRUR 2007, 605, 607 Rn. 31 — Umsatzzu-
wachs.

519 BGH, GRUR 2005, 172, 175 — Stresstest.

BGH, GRUR 2005, 172, 175 — Stresstest; GRUR 2004, 607, 612 — Genealogie der Diifte.

EuGH, Rs. C-59/05, Slg. 2006, 1-2147, GRUR 2006, 345, 346 Rn. 17 — Siemens/VIPA.

Scherer, WRP 2009, 1446, 1451; dies., WRP 2001, 89, 97.

Kéhler, GRUR 2008, 632, 633.

Scherer, WRP 2009, 1446, 1451.

BT-Drucks. 14/2959, S. 11.
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die vom Verkehr als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifiziert wer-
den.® Sofern ein solches Zeichen nicht den Anforderungen fir markenrechtlichen Schutz
genligt, ist § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG richtlinienkonform auszulegen und kann lber § 1 MarkenG
hinausgehen.1518 Nachdem Art. 3a lit. d RL 84/450/EWG noch verlangt hatte, dass der Ver-
gleich tatsachlich zu einer Verwechslung fihrte, ist die Bestimmung durch Art. 14 Nr. 3 UGP-
RL dahingehend erweitert worden, dass nunmehr bereits die Verwechslungsgefahr (Art. 4 lit.
h Werbe-RL) gen'ugt.1519 Der deutsche Gesetzgeber hat diese Anderung im Zuge der UWG-
Novelle 2008 umgesetzt.1520 Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum glauben
konnte, dass die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unter-
nehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.?!

Im Hinblick auf look-alikes gilt zwar, dass grundsatzlich wohl weder der Kaufer einer preis-
gunstigen Uhr in einer Tchibo-Filiale davon ausgehen wird, dort eine echte Rolex zu erwer-
ben,1522 noch der Erwerber einer Billighandtasche annehmen wird, diese stamme aus dem
Hause Hermés.>® Bei Produkten des taglichen Bedarfs besteht demgegeniber eine erhdhte
Verwechslungsgefahr, da diese Produkte in den Supermarktregalen grundsatzlich in unmit-
telbarer Ndhe voneinander platziert werden. Durch eine entsprechende Klarstellung vermag
der Nachahmer jedoch eine solche Verwechslungsgefahr auszuraumen.

(e) Rufausnutzung und Rufbeeintrachtigung (Nr. 4)

(aa) Ruf

In Umsetzung von Art. 4 lit. d, f Werbe-RL bestimmt § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG, dass vergleichen-
de Werbung unlauter ist, wenn sie den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kenn-
zeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt. Wahrend die Richtlinie auf den
Ruf einer ,Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungskennzeichen” ab-
stellt, beschrankt sich § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG in Anlehnung an § 1 MarkenG auf den Begriff des
Kennzeichens. Genau wie bei § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist der richtlinienkonform auszulegende
Terminus daher unter Umstanden weiter zu fassen als der entsprechende markenrechtliche
Begriff.">** Im Zuge der UWG-Novelle 2008 ist die noch aus dem MarkenG iibernommene
Bezeichnung ,Wertschatzung” in § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG durch den Begriff ,Ruf” ersetzt wor-
den.”™® Nach der Gesetzesbegriindung soll dies verdeutlichen, dass § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG
einer an der Werbe-RL orientierten unionsrechtlichen Begriffsbildung unterliegt, die nicht
zwangsweise mit der markenrechtlichen Terminologie kongruent ist, die sich ihrerseits an
der MRRL orientiert.”>*® Im Gegensatz zur ,Wertschatzung” erfordert der ,,Ruf” keine Gite-
vorstellung, sondern kann sich auch aus der Bekanntheit einer Marke ergeben.’*’ Abwei-
chend von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist die Bekanntheit des Zeichens aber keine notwendi-

B EUGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 356 Rn. 49 — Toshiba/Katun.

Sack, WRP 2004, 1405, 1415 £.; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 58.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 170.

BT-Drucks. 16/10145, S. 28.

EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 59 — 02 und 02 (UK)/H3G.
Vgl. BGH, GRUR 1985, 876, 878 — Tchibo/Rolex.

Aigner/Miiller-Broich, WRP 2008, 438, 441.

Sack, WRP 2004, 1405, 1416; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 61.

BT-Drucks. 16/10145, S. 28.

BT-Drucks. 16/10145, S. 28.

Sack, WRP 2004, 1405, 1417.
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ge Voraussetzung fiir den Schutz nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG."?® Insgesamt umfasst der gute
Ruf jede positive Assoziation, die der Verkehr mit dem Kennzeichen verbindet.">%

(bb) Rufausnutzung

Der Ruf eines Zeichens wird ausgenutzt, wenn dessen Verwendung bei den angesprochenen
Verkehrskreisen eine Assoziation zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber in der
Weise hervorruft, dass diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse des Mitbewerbers auf die Er-
zeugnisse des Werbenden ubertragen.’*° Bei der Priifung, ob es zu einem solchen Image-
transfer gekommen ist, sind samtliche Umstdnde des Einzelfalls zu bericksichtigen, insbe-
sondere wie die Werbung insgesamt prasentiert wird und an welche Verkehrskreise sie sich
richtet.”**! Es missen hinsichtlich der Herkunft des Produkts oder hinsichtlich einer Verbin-
dung zwischen den Parteien falsche Eindriicke entstehen kénnen.>* Nachdem der EuGH in
L'Oréal/Bellure klargestellt hat, dass der von der Werbe-RL verwendete Begriff des unlaute-
ren Ausnutzens einheitlich zu Art. 5 Abs. 2 MRRL auszulegen ist,1>3® steht fest, dass eine As-
soziation zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber nicht das Bestehen von Ver-
wechslungsgefahr voraussetzt.*>**

(cc) Unlauterkeit der Rufausnutzung

Die blofRe Rufausnutzung begriindet noch nicht den Vorwurf der Unlauterkeit. Zu beriicksich-
tigen sind vielmehr alle Umstdande des konkreten Einzelfalls, insbesondere das Ausmal’ der
Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ahnlichkeit der
einander gegeniiberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleis-
tungen und der Grad ihrer N3he.'>® Dabei kann auch die Gefahr einer Verwisserung oder
Verunglimpfung der Marke beriicksichtigt werden.™*® Je stirker das Produkt des Mitbewer-
bers als ,,Zugpferd” flir den Vertrieb der eigenen Ware eingesetzt wird, desto eher ist von
der Unlauterkeit der Rufausnutzung auszugehen.’’ Unlauter handelt, wer versucht, sich in
den Bereich der Sogwirkung des fremden Zeichens zu begeben, um von seiner Anziehungs-
kraft, seinem Ruf und seinem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung
die wirtschaftlichen Anstrengungen des Kennzeicheninhabers zur Schaffung und Aufrechter-
haltung des Images dieses Zeichens auszunutzen.'>*® Stets bedarf es also einer umfassenden
Interessenabwdagung zwischen den Interessen des Werbenden, des Mitbewerbers und der
Verbraucher unter Beriicksichtigung der in der Bereitstellung von Verbraucherinformationen
bestehenden Funktion der vergleichenden Werbung und des VerhaltnismaRigkeitsgrundsat-
zes.>*® Unlauter ist die Rufausnutzung, wenn die Verwendung des fremden Kennzeichens

1528 sack, WRP 2001, 327, 345; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 61.

1523 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 61.

1539 EUGH, Rs. C-59/05, Slg. 2006, 1-2147, GRUR 2006, 345, 346 Rn. 18 — Siemens/VIPA; Rs. C-112/99, Slg. 2001,
I-7945, GRUR 2002, 354, 357 Rn. 57 — Toshiba/Katun; BGH, GRUR 2005, 348, 349 — Bestellnummerniibernahme.
31 EUGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, 1-7945, GRUR 2002, 354, 357 Rn. 58, 60 — Toshiba/Katun; BGH, GRUR 2004,
607, 611 — Genealogie der Diifte.

532 EUGH, Rs. C-59/05, Slg. 2006, 1-2147, GRUR 2006, 345, 346 Rn. 20 — Siemens/VIPA; Rs. C-112/99, Slg. 2001,
I-7945, GRUR 2002, 354, 357 Rn. 59 — Toshiba/Katun.

>3 EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 77 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 50, 77 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 44, 77 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 45, 77 — L'Oréal/Bellure.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 156.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 50, 77 — L'Oréal/Bellure.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 157.
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ausschlieBlich einen Imagetransfer bezweckt, ohne dass zugleich einem Informationsbediirf-
nis des Verkehrs Rechnung getragen wird.***°

(dd) Unlauterkeit der Rufbeeintrachtigung

In richtlinienkonformer Auslegung des § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG ist unter einer Rufbeeintrachti-
gung die Herabsetzung oder Verunglimpfung eines Kennzeichens zu verstehen (vgl. Art. 4 lit.
f Werbe-RL).">*! Die bloRe Bezugnahme auf das Kennzeichen eines anderen stellt noch keine
unlautere Rufbeeintrachtigung dar, da dies auf ein vollstdndiges Verbot vergleichender Wer-
bung hinausliefe.’>*? Eine unlautere Beeintrichtigung liegt nur vor, wenn der Vergleich den
Ruf des Kennzeichens starker beeintrachtigt als es zur Durchfiihrung des Vergleichs erforder-
lich wire.™* Sie ist im Wege einer umfassenden Interessenabwigung festzustellen.™**

(ee) Rufausnutzung und Rufbeeintrdchtigung im Zusammenhang mit look-alikes

Da das unlautere Ausnutzen des Rufs des vom Mitbewerber verwendeten Unterscheidungs-
zeichens nicht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt,’>* kann die Unzulis-
sigkeit einer Werbung nach Art. 4 lit. f Werbe-RL nicht dadurch verhindert werden, dass der
Hersteller der Produktnachahmung seine Marke deutlich sichtbar auf dem Imitat an-
bringt.1546 Allerdings begriindet der Vergleich eines namenlosen Produkts mit einem Mar-
kenartikel nicht ohne weiteres eine unlautere Rufausnutzung.’* SchlieRlich bezweckt der
Vergleich ja gerade, den Gegensatz zwischen diesen Produkten zu offenbaren.’*® Mitbe-
werber sind gezwungen, eine mit dem Vergleich notwendigerweise verbundene Rufbeein-
trachtigung, an die etwa beim Vergleich eines look-alikes mit Markenware zu denken ist, zu
erdulden.’*

(f) Herabsetzung und Verunglimpfung (Nr. 5)

Nach & 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG ist eine vergleichende Werbung unlauter, wenn der Vergleich die
Waren, Dienstleistungen, Tatigkeiten oder persénlichen und geschaftlichen Verhaltnisse ei-
nes Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft. Weitgehend stimmt der Wortlaut der Norm
mit demjenigen des Art. 4 lit. d Werbe-RL Uberein, wobei die von der Richtlinienbestimmung
gleichfalls erwdahnte Herabsetzung von Kennzeichen im deutschen Recht in § 6 Abs. 2 Nr. 4
UWG geregelt ist.1>0 Herabsetzung meint die Verringerung der Wertschatzung innerhalb der
angesprochenen Verkehrskreise.’>! Der Verunglimpfung — als gesteigerter Form der Herab-
setzung1552 — kommt daneben keine selbststandige Bedeutung zu.> Bej scherzhaften An-

1349 5LG K&In, GRUR-RR 2008, 315, 316 — Produktalternative.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 174; Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn.
182; Kéhler, in: Kbhler/Bornkamm, § 6 Rn. 163.

1542 BT-Drucks. 14/2959, S. 12; Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 6 Rn. 163; vgl. auch BGH, GRUR 2003, 444, 445 —
Ersetzt.

>3 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 64.

1544 Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 184.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 50, 77 — L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR
2005, 348, 349 — Bestellnummerniibernahme; Kéhler, WRP 2008, 414, 420.

5% 50 aber Scherer, WRP 2009, 1441, 1452 .

Vgl. BGH, GRUR 2004, 607, 611 — Genealogie der Diifte.

Kéhler, in: K8hler/Bornkamm, § 6 Rn. 161.

Kéhler, in: K8hler/Bornkamm, § 6 Rn. 163.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 175; Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 6 Rn. 165; Ohly, in:
Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 65.

1551 Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 166; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 66.

Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 186.
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spielungen auf Mitbewerber ist vorab zu prifen, ob die Werbeadressaten der Werbemal3-
nahme (berhaupt eine ernsthafte Sachaussage entnehmen, oder ob die Aussage lediglich als
Aufhanger gewertet wird, der dazu dient, Aufmerksamkeit zu wecken.*>**

(g) Darstellung einer Ware als Imitation oder Nachahmung (Nr. 6)

GemaR § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG, der auf Art. 4 lit. g Werbe-RL basiert, ist eine vergleichende
Werbung unlauter, wenn der Vergleich eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder
Nachahmung einer unter einem geschitzten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienst-
leistung darstellt.”>> Nicht untersagt ist es dabei, das eigene Produkt als einem Markenpro-
dukt gleichwertig darzustellen.”® Anderenfalls wire anlehnende vergleichende Werbung —
soweit sie Markenprodukte betrifft — nahezu vollstindig verboten.>®’ Fir eine wirksame
vergleichende Werbung kann es jedoch geradezu unerlasslich sein, Waren oder Dienstleis-
tungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehorende
Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird.»>*® Untersagt ist es daher
bloR, das eigene Produkt offen als Imitation oder Nachahmung zu bezeichnen.™*® Dies setzt
zwar keine ausdrickliche Bezeichnung als ,,Imitation” oder ,Nachahmung” voraus. Mit einer
Deutlichkeit, die (iber eine bloRe Gleichwertigkeitsbehauptung hinausgeht, muss aus der
Werbung selbst jedoch hervorgehen, dass das Produkt des Werbenden gerade als eine Imi-
tation oder Nachahmung des Produkts eines Mitbewerbers beworben wird.”®®® Nicht ausrei-
chend ist es, wenn die angesprochenen Verkehrskreise nur aufgrund eines auRerhalb der
Werbung erworbenen Hintergrundwissens imstande sind, die Nachahmungen mit Hilfe der
fir sie verwendeten Bezeichnungen den Originalen zuzuordnen.*® Entscheidend kommt es
darauf an, ob den Imitaten Merkmale anhaften, denen der Verkehr den Hinweis entnimmt,
dass es sich um die Imitation oder Nachahmung eines bestimmten Produkts handelt. 1562 Ein
solcher Hinweis kann sich etwa aus der Produktbezeichnung oder -verpackung ergeben. Vo-
raussetzung ist dafir, dass das Original so bekannt und der Anndherungsgrad so groR ist,
dass der Verkehr zwischen Nachahmung und Original auch tatsachlich eine gedankliche Ver-
bindung herzustellen vermag.1563 Zwischen diesen Gesichtspunkten besteht insoweit eine
Wechselbeziehung, als die Anndaherung desto unauffalliger erfolgen kann, je bekannter das
Original ist.

Jlingst hat der EuGH in L’Oréal/Bellure klargestellt, dass Art. 4 lit. g Werbe-RL nicht nur fur

gefilschte Produkte, sondern fir simtliche Imitationen und Nachahmungen®>®— und damit

auch fir look-alikes — gilt. Er prazisierte, dass nicht nur solche Werbebotschaften, die den

1553 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 66.

BGH, GRUR 2002, 982, 984 — DIE ,,STEINZEIT” IST VORBEI!; OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 251, 252 — Miisli-
riegel.

5% Diese auch Parfiimklausel genannte Bestimmung ist auf Drangen Frankreichs eingefligt worden, um Par-
fiumhersteller gegen Duftvergleichslisten zu schiitzen, OLG Frankfurt/Main, GRUR-RR 2004, 359, 361 — Marken-
parfiim; Tilmann, GRUR 1997, 790, 795.

15% BT-Drucks. 14/2959, S. 12.

BT-Drucks. 14/2959, S. 12; BGH, GRUR 2008, 728, 730 Rn. 23 — Imitationswerbung.

Vgl. Erwagungsgrund Nr. 14 Werbe-RL.

BT-Drucks. 14/2959, S. 12; BGH, GRUR 2008, 728, 730 Rn. 23 — Imitationswerbung; OLG Frankfurt/Main,
GRUR-RR 2004, 359, 361 — Markenparfiim.

1589 BGH, GRUR 2008, 628, 631 Rn. 26 — Imitationswerbung.

BGH, GRUR 2008, 628, 631 Rn. 31— Imitationswerbung.

OLG Frankfurt/Main, WRP 2007, 1372, 1374 — Imitation des Markenparfums.

OLG Frankfurt/Main, WRP 2007, 1372, 1375 — Imitation des Markenparfums.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 73 — L'Oréal/Bellure.
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Gedanken an eine Imitation oder Nachahmung ausdriicklich wecken, verboten sind, sondern
auch solche, die in Anbetracht ihrer Gesamtdarstellung und des wirtschaftlichen Kontextes
im jeweiligen Fall geeignet sind, den betreffenden Verkehrskreisen diesen Gedanken implizit
zu vermitteln.’>® Unerheblich ist es dabei, ob die Werbebotschaft die Aussage enthilt, dass
es sich um eine umfassende Imitation oder Nachahmung handelt oder nur wesentliche Pro-
duktmerkmale imitiert oder nachgeahmt werden.*®® Damit wird der Anwendungsbereich
des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG sehr weit ausdehnt.®’ Eine solch weite Auslegung kénnte zu einer
erheblichen Verscharfung der Kontrolle des Vertriebs von look-alikes flihren, da diese gerade
darauf angelegt sind, den Gedanken an eine Nachahmung konkludent zu vermitteln.>%®

Ill

(h) Nichtumsetzung der ,,Champagner-Klause

Nach Art. 4 lit. e Werbe-RL muss sich die Werbung bei Waren mit Ursprungsbezeichnung in
jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung beziehen.*® Diese sog. ,Champagner-
Klausel“*>° ist bislang nicht in das deutsche Recht umgesetzt worden.”’* Der deutsche Ge-
setzgeber war der Auffassung, die Regelung gehe nicht tiber den bereits unmittelbar gelten-
den Art. 13 VO 2081/92/EWG™’? zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel hinaus.”>’®> Da zum einen aber der
sachliche Anwendungsbereich der VO 2081/92/EWG™" enger ist als der des Art. 4 lit. e
Werbe-RL,°”> und zum anderen Art. 4 lit. e Werbe-RL im Gegensatz zu Art. 13 VO
2081/92/EWG nicht auf den Schutz eingetragener Ursprungsbezeichnungen beschrankt
ist,">’® ist von einem Umsetzungsdefizit auszugehen, das im Wege einer richtlinienkonfor-
men Auslegung des § 6 Abs. 2 Nr. 1 UWG zu korrigieren ist.”>”” Dabei gilt es zu beriicksichti-
gen, dass nach standiger Rechtsprechung des EuGH die an die vergleichende Werbung ge-
stellten Anforderungen so glinstig wie moglich fir diese Werbung auszulegen sind,”’® wes-
wegen nicht jeder Vergleich, der sich fiir Waren ohne Ursprungsbezeichnung auf Waren mit
Ursprungsbezeichnung bezieht, unzuldssig ist.>” Eine ausgedehnte Auslegung des Art. 4 lit.
e Werbe-RL drohte sonst auRerdem Art. 4 lit. f Werbe-RL, der allein das unlautere Ausnutzen
einer Ursprungsbezeichnung untersagt, zu untergraben.1580

5% EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 75 — L'Oréal/Bellure.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 76 — L'Oréal/Bellure.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 189; kritisch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 70.

So auch Kéhler, GRUR 2008, 632, 632.

Vgl. Legaldefinition des Begriffs ,,Ursprungsbezeichung” in Art. 2 Abs. 1 lit. a VO 510/2006/EG.

Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 225; Ké6hler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 5; Ohly,
in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 45.

571 Kritisch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 45. Mehr dazu Sack, WRP 2001, 327, 347 f.

VO 2081/92/EWG vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnun-
gen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABI. EG Nr. L 208/1).

157 BR-Drucks. 128/00, S. 11.

Begrenzt auf bestimmte Agrarerzeugnisse und Lebensmittel; vgl. auch Art. 1 Abs. 1 der VO 510/2006/EG,
die die VO 2081/92/EWG zum 31. Méarz 2006 abgelost hat.

57 Erfasst alle Arten von Waren oder Dienstleistungen.

Sack, WRP 2001, 327, 347.

Bei Waren mit Ursprungsbezeichnung kommt es danach nicht auf die Substituierbarkeit, sondern auf die
Identitdt der verglichenen Bezeichnungen an, Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 45; so wohl auch Busch, in: Ge-
bauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 179; a.A. Plaf3, NJW 2000, 316, 3269, die ein Handeln des Gesetzgebers fir not-
wendig erachtet.

'*”® EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, 1-3115, GRUR 2007, 511, 513, 515 Rn. 35, 63 m.w.Nachw. — De Landt-
sheer/CIVC.

" EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, 1-3115, GRUR 2007, 511, 515 Rn. 72 — De Landtsheer/CIVC.

EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, 1-3115, GRUR 2007, 511, 515 Rn. 64 ff. — De Landtsheer/CIVC.
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b) England

aa) Uberblick

(1) Common law

Zwar gibt es in England keine allgemeine zivilrechtliche Bestimmung zur Kontrolle irrefiih-
render bzw. vergleichender Werbung. Méglich ist jedoch eine Uberpriifung anhand der all-
gemeinen Tatbestdande des common law. Im Hinblick auf irrefihrende Werbung ist dabei in
erster Linie an das passing off zu denken. °®" In Betracht kommen durchaus aber auch auf
injurious falsehood bzw. defamation gestitzte Klagen. Die beiden letztgenannten Tatbestan-
de sind auRerdem am ehesten in Bezug auf vergleichende Werbung relevant.'*®

(2) Statutes

Irrefiihrende und vergleichende Werbung wurde bis zur Umsetzung der UGP-RL Uberwie-
gend auf Grundlage der Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 (CMARs)
kontrolliert, mittels derer die RL 84/450/EWG umgesetzt worden war.® Am 26. Mai 2008
traten neben den die UGP-RL umsetzenden CPRs auch die Business Protection from Mislea-
ding Marketing Regulations 2008 (BPRs) in Umsetzung der RL 2006/114/EG in Kraft. Diese
ersetzen die den B2B-Bereich betreffenden Vorschriften der CMARs. Soweit die BPRs Schutz
vor irreflihrender Werbung bieten, sind sie auf den B2B-Bereich beschrankt. Fiir die Beurtei-
lung der Zulassigkeit von vergleichender Werbung gelten sie dagegen fiir den B2B- und B2C-
Geschaftsverkehr gleichermaRen.

(3) Freiwillige Selbstkontrolle

Es ist davon auszugehen, dass der freiwilligen Selbstkontrolle in England auch weiterhin eine
groRBe Bedeutung zukommen wird. Jedes Jahr gehen bei der Advertising Standards Authority
(ASA) zahlreiche Beschwerden wegen VerstoRBen gegen den CAP-Code ein.”*®* Entwickelt
wird dieser wichtigste Kodex der Selbstkontrolle vom Committee of Advertising Practice
(CAP),1585 dessen Mitglieder allesamt der Werbebranche entstammen.™® Der CAP-Code
verlangt, dass Werbung rechtlich zuldssig, anstandig, ehrlich und wahrheitsgemafl ist.18’
Solange eine WerbemaRnahme nicht irrefiihrend ist, sind eindeutig erkennbare Ubertrei-
bungen zulissig.”>® Verbraucher diirfen nicht Gber die Produktherkunft getiuscht wer-
den.® AuRerdem darf die Werbung nicht die Produkte oder Kennzeichen eines anderen in

1581 Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 271.

Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 274.

Aufgehoben mit dem Inkrafttreten der CPRs, s. Sched. 2 Part 2 No. 81 CPRs.

2009 gingen bei der ASA (iber 9.000 Beschwerden wegen VerstoRen gegen den CAP-Code ein, s. ASA/CAP,
S.12. In dem Jahr erreichten den Deutschen Werberat demgegentiber lediglich 395 Beanstandungen, vgl.
Statista, Bilanz der Beschwerden (iber Werbekampagnen beim Deutschen Werberat im Jahr 2008 und 2009, im
Internet erhaltlich unter <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168620/umfrage/beschwerden-ueber-
werbekampagnen-beim-werberat/> (Abruf vom 24. Februar 2011).

1585 Bently/Sherman, S. 939; Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 273.

Die Liste der CAP-Mitglieder ist im Internet erhiltlich unter <http://bcap.org.uk/Resource-Centre/FAQs.asp
x#Wh0%20sits%200n%20CAP%20and%20BCAP> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¥ Rule 1.1.: “Marketing communications should be legal, decent, honest and truthful.”

Rule 3.2.: “Obvious exaggerations ('puffery') and claims that the average consumer who sees the marketing
communication is unlikely to take literally are allowed provided they do not materially mislead.”

559 Rule 3.41: “Marketing communications must not mislead the consumer about who manufactures the prod-

”
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Verruf bringen oder verunglimpfen®® oder den guten Ruf eines fremden Kennzeichens un-

lauter ausnutzen.® SchlieRlich darf ein Produkt nicht als Imitation oder Nachahmung eines
Markenprodukts herausgestellt werden.'>%?

Durchgesetzt wird der CAP-Code von der ASA."% Stellt die ASA einen VerstoR gegen den
CAP-Code fest, kann sie den Werbenden entweder informell dazu auffordern, die Werbe-
maRnahme abzuindern bzw. einzustellen oder ein formelles Verfahren einleiten.”>®* Von
den beteiligten Medienunternehmen kann verlangt werden, die beanstandete WerbemaR-
nahme nicht zu veréffentlichen.**® Wachentlich werden auRerdem die Entscheidungen des
ASA Council unter ausdriicklicher Nennung der Beteiligten im Internet veréffentlicht.”®
Zwar kann der Betroffene gegen Entscheidungen der ASA grundsatzlich im Verfahren des
judicial review gerichtlich vorgehen.1597 Dabei werden allerdings einzig Verfahrensfehler
Uberprift, nicht aber, ob der CAP-Code inhaltlich richtig angewendet worden ist.">?® Rechtli-
che Sanktionsmoglichkeiten hat die ASA nicht. In Betracht kommt hierbei allenfalls eine
Meldung an das OFT — vorausgesetzt, es handelt sich um eine gegen die CPRs oder BPRs ver-
stoBende Werbung.

bb) Vergleichende Werbung

Vergleichende Werbung ist nach Reg. 2 (1) BPRs jede Werbung, die unmittelbar oder mittel-
bar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbe-
werber angeboten werden, erkennbar macht.”*®® Diese Begriffsbestimmung entspricht der
Legaldefinition des Art. 2 lit. c Werbe-RL.

(1) Werbung

Art. 2 lit. a Werbe-RL entsprechend ist Werbung in Reg. 2 (1) BPRs definiert als jede AuRe-
rung bei der Ausiibung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem
Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschlieBlich unbe-

5% Rpule 3.42: “Marketing communications must not discredit or denigrate another product, marketer, trade

mark, trade name or other distinguishing mark.”

B9 Rule 3.43: “Marketing communications must not take unfair advantage of the reputation of a competitor’s
trade mark, trade name or other distinguishing mark or of the designation of origin of a competing product.”
92 Rule 3.44: “Marketing communications must not present a product as an imitation or replica of a product
with a protected trade mark or trade name.”

% Die ASA ist eine private Selbstregulierungsorganisation der Werbeindustrie. Weitere Informationen zu die-
ser Vereinigung sind im Internet erhiltlich unter <http://www.asa.org.uk/About-ASA/Who-we-are.aspx> (Abruf
vom 24. Februar 2011).

% Mehr zum Beschwerdeprifungsverfahren bei der ASA ist im Internet abrufbar unter <http://www.asa.org.u
k/Complaints/Complaints-Procedure/Complaints-and-investigations-process.aspx> (Abruf vom 24. Februar
2011).

1595 Ohly, Richterrecht, S. 58; ders., in: Ohly/Sosnitza, Einf. B Rn. 40.

Im Internet abrufbar unter <http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications.aspx> (Abruf vom 24. Febru-
ar 2011).

97 Beim judicial review kdnnen 6ffentlich-rechtlich gefarbte Sachverhalte eingeschrankt gerichtlich iberprift
werden. Ausfuhrlich dazu James, S. 145 ff.

1598 Vgl. Treasury Solicitors, S. 9 Rn. 2.5.

1599 "Comparative advertising" means advertising which in any way, either explicitly or by implication, identifies
a competitor or a product offered by a competitor.
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weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zu férdern.**®

verstehen, so dass auch Produktgestaltungen erfasst sind.**"*

Der Begriff ist umfassend zu

(2) Zulassigkeit vergleichender Werbung
Nach Reg. 4 BPRs, der inhaltlich mit Art. 4 Werbe-RL korrespondiert, ist vergleichende Wer-
bung, was den Vergleich anbelangt, nur zuldssig, wenn sie:

(a) nicht irrefiihrend i.S. von Reg. 3 BPRs ist; 1602

(b) nicht irrefihrend i.S. von Reg. 5 bzw. Reg. 6 CPRs ist;
(c) Produkte fiur den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung vergleicht;

(d) objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachpriifbare und typische Eigen-
schaften dieser Produkte, zu denen auch der Preis gehdren kann, vergleicht;

(e) nicht zu Verwechslungen bei den Gewerbetreibenden, (i) zwischen dem Werbenden und
einem Mitbewerber oder (ii) zwischen den Marken, Geschéaftsbezeichnungen, sonstigen Un-
terscheidungszeichen oder Produkten des Werbenden und denen eines Mitbewerbers flihrt;

(f) nicht die Marken, die Geschaftsbezeichnungen, andere Unterscheidungszeichen, Produk-
te, Tatigkeiten oder die Verhaltnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;

(g) sich bei Produkten mit Ursprungsbezeichnung in jedem Fall auf Produkte mit der gleichen
Bezeichnung bezieht;

(h) nicht den Ruf einer Marke, einer Geschaftsbezeichnung oder anderer Unterscheidungs-
zeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen in
unlauterer Weise ausnutzt;

(i) nicht Produkte als Imitation oder Nachahmung eines Produkts mit geschitzter Marke o-
der geschiitzter Geschaftsbezeichnung darstellt.

1600 "Advertising" means any form of representation which is made in connection with a trade, business, craft
or profession in order to promote the supply or transfer of a product (...).

1601 OFT, Business to business promotions and comparative advertisements, S. 4.

Reg. 3 (1) BPRs verbietet irreflihrende Werbung gegeniiber Gewerbetreibenden. Irrefihrend ist Werbung,
die in irgendeiner Weise, einschlieflich ihrer Aufmachung, die Gewerbetreibenden, an die sie sich richtet oder
die von ihr erreicht werden, tduscht oder zu tduschen geeignet ist und die infolge der ihr innewohnenden Tau-
schung ihr wirtschaftliches Verhalten beeinflussen kann oder aus diesen Griinden einen Mitbewerber schadigt
oder zu schadigen geeignet ist (Reg. 3 (2) BPRs). Inhaltlich entspricht diese Bestimmung Art. 2 lit. b Werbe-RL.
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irrefiihrend ist, sind nach Reg. 3 (3) (a), 4 (k) BPRs alle ihre
Bestandteile zu bericksichtigen, einschliefRlich in ihr enthaltene Angaben lber die kommerzielle Herkunft eines
Produkts. (Als product i.S. der BPRs gelten nach Reg. 2 (1) BPRs Waren oder Dienstleistungen, einschlieflich
Grundstiicke, Rechte und Verpflichtungen).
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Ill. Konsequenzen der Vollharmonisierung

1. Uberblick

Die UGP-RL ist auf eine Vollharmonisierung gerichtet.’®®® Wihrend sich die Werbe-RL im
Bereich der irrefihrenden Werbung auf eine Mindestharmonisierung beschrankt, bewirkt sie
im Bereich der vergleichenden Werbung eine Vollharmonisierung.**® Da im Anwendungsbe-
reich eines vollharmonisierten Rechtsgebiets weder die Zuldssigkeit noch die Unzuldssigkeit
entgegen diesen Bestimmungen durch andere Regelungen herbeigefiihrt werden darf, ist
den Mitgliedstaaten die Anwendung strengerer nationaler Vorschriften verwehrt. Im Gegen-
satz dazu verpflichtet Mindestharmonisierung die Mitgliedstaaten allein zur Einhaltung von
Mindeststandards, hindert sie aber nicht daran, an einem hoheren Schutzniveau festzuhal-
ten. Der Begriff der Vollharmonisierung ist jedoch insofern unprazise, als auch bei vollstandig
harmonisierenden Richtlinien stets nationale Gestaltungsrdume bestehen bleiben.'*® Gren-
zen der Vollharmonisierung ergeben sich in erster Linie aus der Beschrdankung auf einen be-
stimmten sachlichen und persénlichen Anwendungsbereich.*®%

Im Hinblick auf look-alikes stellt sich nun die Frage, ob in dem Fall, dass das Anbieten einer
Produktnachahmung, das nach Regelungen, in deren Bereich Vollharmonisierung besteht,
zuldssig ware, unter Rickgriff auf eine rein nationale Regelung dennoch verboten werden
kénnte. Ausgangspunkt dieser Uberlegungen sollte sein, dass die Anwendung nationalen
Rechts nicht dazu fiihren darf, dass ein vom persénlichen Anwendungsbereich einer Voll-
harmonisierung anstrebenden Richtlinie erfasster Personenkreis nach nationalem Recht
starker geschiitzt wird, als dies von der Richtlinie bezweckt ist. Anderenfalls drohte das Ziel
einer vollstandigen Rechtsangleichung untergraben zu werden.'®” Unerheblich ist es dem-
gegenlber, wenn der nationale Schutz schwacher ist als der vom Unionsrecht verlangte, da
dieser hiervon nicht eingeschrankt wird.

2. Deutschland

Wahrend die §§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 bzw. 6 UWG sowohl Verbraucher als auch Mitbe-
werber schitzen, dient § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 des Anh. UWG ausschlief3lich dem Schutz der
Verbraucher. Der nicht auf Unionsvorgaben zuriickgehende § 4 Nr. 9 UWG bezweckt in ers-
ter Linie den Schutz der Individualinteressen des durch die Nachahmung Verletzten.***® Da
anders als bei § 4 Nr. 9 lit. b und ¢ UWG sowie den Ubrigen, nicht kodifizierten Fallgruppen
des Nachahmungsschutzes bei § 4 Nr. 9 lit. a UWG aber auch Verbraucherinteressen berihrt
werden, wird gefordert, diesen Schutz auch auf Verbraucherinteressen und Interessen der
Allgemeinheit zu erstrecken.'®®

1993 EUGH, Rs. C-261/07 und C-299/07, Slg. 2009, 1-02949, GRUR Int. 2009, 852, 857 Rn. 52 — VTB-VAB/Total

Belgium; Gléckner/Henning-Bodewig, WRP 2005, 1311, 1315; Henning-Bodewig, GRUR Int. 2005, 629, 630;
Kéhler, GRUR 2005, 793, 800; zweifelnd Sosnitza, WRP 2006, 1 ff.

1604 vgl. Erwigungsgrund Nr. 11 Werbe-RL; EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, 1-3095, GRUR 2003, 533, 536 Rn. 43 f.
— Pippig Augenoptik/Hartlauer.

"% Dazu naher Gsell/Schellhase, JZ 2009, 20, 21 f.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 14. Dabei werden auch innerhalb des Anwendungsbereichs
einer Richtlinie regelmaRig nicht sdmtliche rechtlichen Gesichtspunkte geregelt, vgl. Gsell/Schellhase, JZ 2009,
20, 23.

197 kéhler, GRUR 2009, 445, 450.

BGH, GRUR 1994, 630, 634 — Cartier-Armreif; GRUR 1991, 223, 225 — Finnischer Schmuck; GRUR 1988, 620,
621 — Vespa-Roller.

1609 Kéhler, GRUR 2007, 548, 552. Gegen eine solche Schutzerstreckung Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/4.
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Insgesamt existieren somit verschiedene Normen zur Regelung desselben Sachverhalts. Es
gilt daher zu prifen, ob deren Anwenbarkeit und Rechtsfolgen miteinander vereinbar oder
unvereinbar sind. Moglicherweise besteht ein Vorrangverhdltnis, das zur Unanwendbarkeit
einer Bestimmung fihrt.

Zum Konkurrenzverhaltnis zwischen unionsrechtlichem und nationalem Lauterkeitsrecht
bemerkte der Gesetzgeber zu § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG, aufgrund der Tatsache, dass die
UGP-RL nur die Irrefliihrung von Verbrauchern, nicht aber Aspekte des Leistungsschutzes
betreffe, liege § 4 Nr. 9 UWG auRerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie.'®™ In der
Gesetzesbegriindung findet sich aber auch die Anmerkung, Fragen des Anwendungsbereichs
des § 5 Abs. 2 UWG und seines Verhaltnisses zu § 4 Nr. 9 UWG und § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
UWG blieben der Klirung durch die Rechtsprechung vorbehalten.'®** Momentan ist daher
wohl von einer ungeklarten Rechtslage auszugehen.'®*?

a) Irrefiihrung — Konkurrenzen

aa) § 3 Abs. 3i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG und § 4 Nr. 9 UWG

Zwar hat der BGH in einer jingeren Entscheidung bemerkt, mangels Geltung der Regelung
zur Zeit der Begehung des beanstandeten Verhaltens kdnne es offenbleiben, ob § 3 Abs. 3
i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG die Auslegung des § 4 Nr. 9 UWG beeinflusst.*®** Da diese Norm je-
doch einzig auf die Umsetzung der UGP-RL zurlickgeht, dient sie auch allein dem Schutz der
Verbraucher. AbschlieRend ist sie nur im Hinblick auf den von ihr geregelten Bereich.

Da der von § 4 Nr. 9 UWG gewadhrte Unternehmerschutz nicht vom persdnlichen Anwen-
dungsbereich des § 3 Abs. 3i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG erfasst ist, wirkt sich die Vollharmonisie-
rung hier nicht aus.'®™* Ohnehin ist ein Fall, in dem eine geschaftliche Handlung nicht gegen
§ 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG, dafiir aber gegen § 4 Nr. 9 UWG verstoRt nicht vorstell-
bar. Die Unzuldssigkeit kann daher gleichzeitig auf beide Regelungen gestiitzt werden. Eine
geschaftliche Handlung kann insgesamt nach § 4 Nr. 9 UWG verboten werden, auch wenn
die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG nicht erfillt sind.***

bb) § 5 Abs. 1S.2 Nr. 1, Abs. 2 UWG und § 4 Nr. 9 UWG

Auf unionsrechtlicher Ebene existieren mit Art. 6 UGP-RL sowie Art. 2 lit. b, 3 Werbe-RL zwei
sich sowohl im Hinblick auf den personlichen als auch den sachlichen Anwendungsbereich
unterscheidende Regelungen zum Schutz vor Irreflihrung. Diese Aufspaltung hat der deut-
sche Gesetzgeber nicht ibernommen, sondern — dem von ihm praferierten ,integrierten
Ansatz” entsprechend — in § 5 UWG an einem einheitlichen, fiir den B2B- und den B2C-
Geschiftsverkehr gleichermaRen geltenden Irrefiihrungsverbot festgehalten.’®'® Es bedarf
daher einer zwischen B2B- und B2C-Fallen unterscheidenden richtlinienkonformen Ausle-

1610 BT Drucks. 16/10145, S. 17.

BT-Drucks. 16/10145, S. 24.

Kéhler, GRUR 2009, 445, 450.

BGH, GRUR 2009, 1069, 1070 Rn. 11 — Knoblauchwiirste.

Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2009 Anm. 4 D.

So auch Scherer, WRP 2009, 1446, 1449.

Vgl. BT-Drucks. 16/10145 S. 11 unter Verweis darauf, dass das Verhalten von Unternehmern am Markt im
Prinzip unteilbar ist, da durch unlauteres Verhalten Verbraucher und Mitbewerber im Regelfall gleichermalien
geschadigt werden.

1611
1612
1613
1614
1615
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gung des § 5 UWG.®"" Wihrend bei irrefihrenden geschiftlichen Handlungen gegeniiber
Verbrauchern Art. 6 Abs. 1 UGP-RL mafgeblich ist, sind in B2B-Fallen Art. 2 lit. b, 3 Werbe-RL
zu bertcksichtigen. Soweit § 5 UWG Uber die Vorgaben der Werbe-RL hinausgeht, liegt im
B2B-Bereich eine nach Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 1 Werbe-RL zuldssige tUiberschielfende Umset-
zung vor. In diesen Fallen ist auch im B2B-Geschaftsverkehr eine ,,quasi-richtlinienkonforme”
Auslegung im Lichte der UGP-RL vorzunehmen.'®*® Dabei darf jedoch nicht unberticksichtigt
bleiben, dass in dieser Konstellation keine Vollharmonisierung besteht. Mit anderen Worten:
§ 5 UWG ist im B2B-Geschaftsverkehr beziglich irrefihrender Werbung, die nicht verglei-
chend ist, nicht abschliefend. Strengere nationale Beurteilungen sind demzufolge zuldssig.
Wird also durch das Anbieten einer Nachahmung entweder eine zur Tauschung geeignete
oder unwahre Angabe Uber die betriebliche Herkunft i.S. von § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG ge-
macht oder im Zusammenhang mit der Vermarktung einer Produktnachahmung eine Ver-
wechslungsgefahr hinsichtlich des Originals i.S. von § 5 Abs. 2 UWG hervorgerufen, enthalt §
5 UWG nur im B2C-Geschaftsverkehr eine abschlieRende Regelung. Entgegen § 5 UWG kann
sich in einem solchen Fall die Unzuldssigkeit nicht aus § 4 Nr. 9 UWG ergeben.

(1) § 5Abs. 1S. 2 Nr. 1 UWG und § 5 Abs. 2 UWG

Klarungsbediirftig ist auch das Konkurrenzverhaltnis von § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG und § 5
Abs. 2 UWG. § 5 Abs. 2 UWG ist kein eigenstandiger Irrefiihrungstatbestand, sondern stellt
einen besonderen Fall der Irrefiihrung tGber die betriebliche Herkunft dar.***® Obwohl diese
Form der Irrefiihrung auch frither schon vom allgemeinen Irrefihrungsverbot erfasst war,
musste sie regelmiRig hinter der ,Vorrangthese“'®?® zuriicktreten. Die Formulierung als
vermeintlich eigenstandiger Tatbestand verdeutlicht nunmehr, dass der Schutz der Verbrau-
cher nicht gegeniiber dem kennzeichenrechtlichen Individualschutz zuriickstehen soll.***! Da
sich § 5 Abs. 1S. 2 Nr. 1 UWG und § 5 Abs. 2 UWG sowohl in ihrem Anwendungsbereich als
auch ihrem Schutzzweck tGberschneiden, sollten diese Bestimmungen grundsatzlich neben-
einander anwendbar sein.*®?? Eine Kldrung des Konkurrenzverhiltnisses von Art. 6 Abs. 2 lit.
a UGP-RL und Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL auf Unionsebene durch den EuGH steht noch aus.

(2) § 5 Abs. 2 UWG und § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG

Offen ist weiterhin das Verhaltnis von § 5 Abs. 2 UWG und § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG. § 5 Abs. 2
UWG, der Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL umsetzt, bezieht ausdriicklich auch den Fall der verglei-
chenden Werbung ein. Wahrend Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL auf den B2C-Geschaftsverkehr
beschrankt ist, gilt § 5 Abs. 2 UWG — jedenfalls dem Wortlaut nach — auch fiir den B2B-
Bereich. § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG dient der Umsetzung des Art. 4 lit. h Werbe-RL. Auf Unions-
ebene wird das zwischen Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL und Art. 4 lit. h Werbe-RL bestehende
Konkurrenzproblem durch den unterschiedlichen persénlichen Anwendungsbereich der bei-
den Vorschriften gelost. Wahrend Art. 4 lit. h Werbe-RL voraussetzt, dass die Verwechs-
lungsgefahr bei einem Gewerbetreibenden begriindet wird, muss dies nach Art. 6 Abs. 2 lit. a
UGP-RL bei einem Verbraucher der Fall sein. Da beide Richtlinienregelungen eine Vollhar-
monisierung anstreben, ist im Wege der richtlinienkonformen Auslegung der Anwendungs-

1617 Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 126.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 130.

Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.215; Kéhler, GRUR 2009, 445, 448; Scherer, WRP 2009, 1446,
1453.

1620 Mehr zur Vorrangthese s. Teil 2 § 4 B. I. 3.

Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.215.

Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 139; K6hler, GRUR 2009, 445, 448; ders., WRP 2009, 109, 115.
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bereich des § 5 Abs. 2 UWG auf den B2C-Geschaftsverkehr zu beschrinken, der des § 6 Abs.
2 Nr. 3 UWG auf den Bereich B2B.**%

(3) § 5Abs. 1S.2Nr. 1, Abs. 2 UWG und MarkenG

(a) Lehre von den ,,qualifizierten” betrieblichen Herkunftsangaben

Fraglich ist schliefRlich auch, in welcher Beziehung § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG zu den
Regelungen des MarkenG steht. Angaben liber die betriebliche Herkunft sind Kennzeichnun-
gen, die der Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst. An ihnen kon-
nen ausschlieliche Rechte entstehen. Mit Ricksicht auf die ,Vorrangthese” ging die Lehre
von den ,,qualifizierten” betrieblichen Herkunftsangaben daher davon aus, dass ein uneinge-
schrankter lauterkeitsrechtlicher Schutz gegen betriebliche Herkunftstauschungen nicht mit
dem in besonderer Weise ausgestalteten Individualschutz zu vereinbaren ist. Lauterkeits-
rechtlicher Schutz wurde daher nur gewéahrt, wenn die tduschende Angabe auch ein Allge-
meininteresse verletzte, was voraussetzte, dass der Verkehr mit der fraglichen Angabe eine
bestimmte Gutevorstellung (,qualifizierte” betriebliche Herkunftsangabe) verband und in
dieser Erwartung getiuscht wurde.®** Ob der Verkehr eine betriebliche Herkunftsangabe
mit einer besonderen Gutevorstellung in Verbindung brachte, bestimmte sich nach der Be-
kanntheit und dem Ruf der Herkunftsangabe bzw. danach, ob sie dem Verkehr als ein
Merkmal besonderer Gite und Vertrauenswirdigkeit erschien.’®® Da der lauterkeitsrechtli-
che Schutz vor einer irrefihrenden Verwendung betrieblicher Herkunftsangaben einen tber
den individualrechtlichen Kennzeichenschutz hinausgehenden Schutz begriindete, wurde er
nur bewilligt, wenn die Angabe selbst auch kennzeichenrechtlich geschitzt war. 6%

(b) Schrifttum

Schon vor Umsetzung der UGP-RL ist die Lehre von den ,qualifizierten” betrieblichen Her-
kunftsangaben innerhalb des Schrifttums kritisiert worden.'®?” Da sich der Unionsgesetzge-
ber fir ein Nebeneinander von individualrechtlichem Kennzeichenschutz auf der einen und
lauterkeitsrechtlichem Schutz auf der anderen Seite entschieden hat,*®*® wird vertreten, die
,Vorrangthese” lasse sich nicht mehr uneingeschrinkt aufrechterhalten.'®* Auch gelte es zu
beachten, dass der Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL umsetzende § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG richtli-
nienkonform auszulegen sei. Dass die UGP-RL eine derartige Einschrankung nicht vorsehe,
unterstreiche, dass am Erfordernis einer ,qualifizierten Herkunftstauschung nicht mehr
vorbehaltslos festgehalten werden kénne.'**°

Die Gegenansicht verweist auf Art. 3 Abs. 4 UGP-RL, wonach in dem Fall, dass Bestimmungen
der UGP-RL mit anderen auf Unionsrecht basierenden Vorschriften, die besondere Aspekte
unlauterer Geschaftspraktiken regeln, kollidieren, Letztere vorgehen und fiir diese besonde-
ren Aspekte malgebend sind. Da die Verwechslungstatbestande der MRRL und der GMVO
besondere Tatbestdnde unlauterer Geschaftspraktiken darstellten, trete die UGP-RL insoweit

1623 kéhler, WRP 2009, 109, 115; ders., GRUR 2009, 445, 448 f.

Vgl. BGH, GRUR 2002, 703, 705 — VOSSIUS & PARTNER; GRUR 1990, 68, 69 — VOGUE-Ski; GRUR 1966, 267,
270 — White Horse.

1% BGH, GRUR 1966, 267, 270 — White Horse.

Vgl. BGH, GRUR 1997, 754, 755 — grau/magenta; Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 414.

Z.B. Kur, GRUR 1989, 240, 242 f.; Steinbeck, WRP 2006, 632, 638.

Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.212.

Henning-Bodewig, GRUR Int. 2007, 986, 988; Kéhler, GRUR 2007, 548, 551; Lett/, GRUR-RR 2009, 41, 43.
Kéhler, GRUR 2009, 445, 448; Sosnitza, WRP 2008, 1014, 1030.
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zuriick.®®' Auch die Vertreter der ,Vorrangthese” gehen jedoch davon aus, dass wettbe-

werbsrechtliche Anspriiche neben markenrechtlichen geltend gemacht werden kénnen,
wenn das betreffende Verhalten nach anderen Gesichtspunkten als bei der markenrechtli-
chen Beurteilung gewiirdigt wird.'*** Neben Ansprichen aus dem Markenrecht kamen An-
spriche aus dem UWG in Betracht, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten
richteten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung sei.’® zur Be-
nutzung des fremden Kennzeichens muss also ein von der markenrechtlichen Regelung nicht
erfasstes Unlauterkeitskriterium hinzutreten.'®** Dabei kénnte die von Art. 6 Abs. 2 UGP-RL
bzw. §§ 5 Abs. 2, 3 Abs. 2 S. 2 UWG vorausgesetzte Eignung einer geschaftlichen Handlung,
den Durchschnittsverbraucher zu einer geschaftlichen Entscheidung zu veranlassen, ein sol-
ches zusitzliches Unlauterkeitselement begriinden.'®** Denn weder Art. 5 Abs. 1 MRRL noch
§ 14 Abs. 2 MarkenG setzen voraus, dass sich die Benutzung des Kennzeichens dazu eignet,
die angesprochenen Verkehrskreise zu einem Kauf zu veranlassen.*®®

(c) Stellungnahme

Der Gesetzgeber verweist insoweit allein darauf, dass die UGP-RL keinen Vorrang zugunsten
des Markenrechts vorsehe. ***” Es bleibe jedoch der Rechtsprechung uberlassen, das Ver-
héaltnis zwischen kennzeichenrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen Anspriichen im Lichte
der Neufassung des Gesetzes weiter zu konkretisieren. Angesichts der Tatsache, dass sich
der Unionsgesetzgeber fiir ein Nebeneinander von individualrechtlichem Kennzeichenschutz
und lauterkeitsrechtlichem Schutz entschieden hat, ist ein Festhalten am Vorrang des Mar-
kenrechts im Anwendungsbereich der UGP-RL abzulehnen. Somit besteht zwischen Kennzei-
chenrecht und § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG wohl Anspruchskonkurrenz. Ein Beharren
auf ,qualifizierte” betriebliche Herkunftsangaben vermag dabei nicht zu liberzeugen, da die-
se Einschrankung ein Zugestdndnis an die ,Vorrangthese” bildete. Daher ist jede tduschende
betriebliche Herkunftsangabe als ausreichend zu erachten. Zu berlicksichtigen ist jedoch,
dass diese Schlussfolgerung auf den B2C-Geschaftsverkehr zu beschranken ist. Folglich er-
scheint es nicht ausgeschlossen, im B2B-Geschaftsverkehr am prinzipiellen Vorrang des Mar-
kenrechts festzuhalten.'®*®

b) Vergleichende Werbung — Konkurrenzen

aa) § 6 UWG und § 4 Nr. 9 UWG
Sofern sich das Angebot einer Produktnachahmung als vergleichende Werbung i.S. des § 6
Abs. 1 UWG erweist, stellt § 6 Abs. 2 UWG gegeniiber § 4 Nr. 9 UWG eine abschliefende

1e3t Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 700 unter Verweis auf Erwadgungsgrund Nr. 9 S. 2, wonach die unions-

rechtlichen und nationalen Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums durch die Richtlinie nicht berthrt
werden.

1932 BGH, GRUR 2005, 163, 165 — Aluminiumrdder.

BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 — Rillenkoffer; GRUR 2003, 332, 335 f. — Abschlussstiick; GRUR 2002, 167,
171 - Bit/Bud.

193* Bornkamm, GRUR 2005, 97, 98.

Bischer, GRUR 2009, 230, 236; a.A.: Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 701.

Vgl. aber Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 701, der davon ausgeht, dass diese Eignung dem Begriff der
Verwechslungsgefahr immanent ist.

197 BT-Drucks. 16/10145, S. 17.

So auch Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 702.
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Regelung dar.’®* § 4 Nr. 9 UWG vermag dann nicht die Unzulissigkeit eines den Anforde-

rungen des § 6 Abs. 2 UWG entsprechenden Werbevergleichs zu begriinden.

bb) Vergleichende Werbung und MarkenG

Flr eine wirksame vergleichende Werbung kann es unerldsslich sein, Waren oder Dienstleis-
tungen eines Mitbewerbers durch Bezugnahme auf eines seiner Kennzeichen erkennbar zu
machen.'®* Die Benutzung eines fremden Kennzeichens begriindet daher keine Markenver-
letzung, wenn der Werbevergleich den Zulassigkeitskriterien des Art. 4 Werbe-RL genugt.***!
Markeninhaber kdnnen also die Benutzung ihres Zeichens in einer nicht gegen §§ 5 Abs. 2,
Abs. 3, 6 Abs. 2 UWG verstoRBenden vergleichenden Werbung nicht untersagen. Von einem
grundsatzlichen Vorrang des Markenrechts gegenliber dem Recht der vergleichenden Wer-
bung kann somit nicht ausgegangen werden. %

Ebenso wenig nimmt allerdings das Recht der vergleichenden Werbung eine generelle Vor-
rangstellung vor dem Markenrecht ein.’®® Schon die Verwendung eines Zeichens zur Unter-

scheidung von Waren oder Dienstleistungen begriindet eine markenrechtlich relevante Zei-
1644

chenbenutzung. Darunter fallt auch die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewer-
bers identischen oder ihm 3hnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung.'®** Unter
bestimmten Voraussetzungen kann sich ein Markeninhaber hiergegen wehren.'**® Ein

grundsatzlicher Vorrang der Regelungen Uber die vergleichende Werbung wiirde den
Rechtsschutz des Markeninhabers ohne sachlichen Grund beschrianken.'®*’ Die Ausiibung
des durch Art. 5 Abs. 1 MRRL gewédhrten Rechts ist dabei jedoch auf solche Falle beschrankt,
in denen die Benutzung die Funktionen der Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion, also
die Gewahrleistung der Herkunft der Ware gegeniiber den Verbrauchern, beeintrachtigt o-
der beeintrichtigen kénnte.'®*® Ohne Zweifel ist daher von einer Markenverletzung nach §
14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen, wenn der Werbevergleich Verwechslungsgefahr her-
vorruft.®** Schutzwiirdig ist neben der Herkunftsfunktion einer Marke aber auch ihre Kom-
munikations-, Investitions- und Werbefunktion.*®>® Markeninhabern ist es daher gestattet,
die Benutzung eines mit ihrer Marke identischen Zeichens fiir Waren oder Dienstleistungen,
die mit denjenigen identisch sind, fiir die die Marke eingetragen wurde, in einem die Anfor-
derungen des Art. 4 Werbe-RL nicht erfiillenden Werbevergleich nach Art. 5 Abs. 1 lit. a

1639 Boesche, Rn. 193; Emmerich, S. 94 Rn. 23; Menke, in: MiKo-UWG, Band 2, § 6 Rn. 23; Scherer, WRP 2009,

1446, 1449; fur eine parallele Anwendung Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 6 Rn. 31; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6
Rn. 18a; Fiebig, WRP 2007, 1316, 1318; vgl. auch BGH, GRUR 2010, 343, 346 Rn. 42 — Oracle.

1640 Vgl. Erwdgungsgrund Nr. 14 Werbe-RL.

! Erwagungsgrund Nr. 15 Werbe-RL; EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 45 — 02
und 02 (UK)/H3G.

1642 BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 30 — Ohrclips; GRUR 2008, 628, 630 Rn. 15 — Imitationswerbung.

Vgl. EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 37 — 02 und 02 (UK)/H3G; a.A. Sack,
GRUR 2008, 201, 205.

'%** EUGH, Rs. C-17/06, Slg. 2007, I-70041, GRUR 2007, 971, 972 Rn. 20 — Céline.

EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 36 — 02 und 02 (UK)/H3G.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 65 — L'Oréal/Bellure; Rs. C-533/06, Slg.
2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 37 — 02 und 02 (UK)/H3G.

1647 Menke, in: MiKo-UWG, Band 2, § 6 Rn. 30; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 19; in diese Richtung auch Blan-
kenburg, WRP 2008, 1294, 1296; a.A. Sack, GRUR 2008, 201, 205.

1%%% EUGH, Rs. C-48/05, Slg. 2007, I-1017, GRUR 2007, 318, 319 Rn. 21 — Adam Opel/Autec; Rs. C-245/02, Slg.
2004, 1-10989, GRUR 2005, 153, 155 Rn. 59 — Anheuser-Busch/Budvar; Rs. C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, GRUR
2003, 55, 57 f. Rn. 51 — Arsenal/Reed.

1649 Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 36; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 19.

EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 — L'Oréal/Bellure.
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MRRL zu untersagen, sofern dies eine dieser Funktionen beeintrachtigt oder beeintrachtigen
kénnte.'®>! Die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zeichens in einer vergleichen-
den Werbung fiir ein identisches Produkt kann bei einem Versto gegen § 6 Abs. 2 UWG also
auch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verletzen, wenn die Herkunfts-, Kommunikations-, Investiti-
ons- oder Werbefunktion der Marke beeintrachtigt wird.'®>> Der besondere Schutz bekann-
ter Marken (Art. 5 Abs. 2 MRRL) setzt demgegeniiber keine Funktionsbeeintrachtigung vo-
raus. Es geniigt, dass der Grad der Ahnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zei-
chen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich mit-
einander verkn[]pfen.1653 Regelmalig fuhrt vergleichende Werbung solche Assoziationen
herbei.'®* Daher kann die Benutzung einer bekannten Marke in einer nach § 6 UWG unzu-
lassigen vergleichenden Werbung eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
begrinden.®>

c) Ergebnis

Sofern das Anbieten einer Produktnachahmung eine Irrefiihrung i.S. des § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1,
Abs. 2 UWG gegeniiber Verbrauchern begriindet, ist im B2C-Geschaftsverkehr ein Riickgriff
auf § 4 Nr. 9 UWG ausgeschlossen. Dessen Anwendung ist (iberdies abzulehnen, wenn sich
das Anbieten als eine vergleichende Werbung i.S. des § 6 Abs. 1 UWG darstellt. Ist jedoch die
Unlauterkeit nach § 5 UWG oder § 6 UWG bereits festgestellt worden, kann § 4 Nr. 9 UWG
zusatzlich unlauterkeitsbegriindend wirken. Ein solches Vorgehen eréffnet die Mdoglichkeit
der dreifachen Schadensberechnung, die bei einem Verstol gegen die §§ 5 und 6 UWG nicht
besteht.*>®

3. England

Waéhrend Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1; 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) sowie 5 (1), (3) (a) CPRs
allein dem Verbraucherschutz dienen und Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs auf den Schutz
der Gewerbetreibenden beschrankt ist, sind vom personlichen Anwendungsbereich von Reg.
4 BPRs beide Personengruppen gleichermallen erfasst. Schutzsubjekt des passing off-
Schutzes sind allein Gewerbetreibende.

a) Irrefiihrung — Konkurrenzen

aa) Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs und passing off

Da der von Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs vermittelte Schutz allein den Verbrau-
chern dient, der vom passing off gewéahrte dagegen Gewerbetreibende betrifft, kommt es im
Hinblick auf den persénlichen Anwendungsbereich nicht zu Uberschneidungen. Somit wirkt
sich die Vollharmonisierung an dieser Stelle nicht aus. Ohnehin ist ein Fall, in dem eine ge-
schéaftliche Handlung nicht gegen Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs verstofit, dafir
aber den passing off-Tatbestand erfillt, nicht vorstellbar. Die Unzuldssigkeit kann daher pa-
rallel auf Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs und passing off gestiitzt werden.Eine ge-
schéaftliche Handlung kann insgesamt nach den Grundsatzen des passing off untersagt wer-

1851 EUGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, 1-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 65 — L'Oréal/Bellure.

1952 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 19.

193 EUGH, Rs. C-102/07,Slg. 2008, 1-2439, GRUR 2008, 503, 505 Rn. 41 — adidas/Marca Mode; Rs. C-408/01, Slg.
2003, 1-12537, GRUR Int. 2004, 121, 123 Rn. 29, 31 — Adidas/Fitnessworld.

1654 Ohly, GRUR 2008, 701, 702.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 37; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 19; ders., GRUR 2008, 701, 702;
a.A. Sack, GRUR 2008, 201, 205.

1656 Scherer, WRP 2009, 1446, 1454.
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den, selbst wenn die Tatbestandsvoraussetzungen von Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1
CPRs nicht erfillt sind.

bb) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und passing off

Wie auf Unionsebene auch existieren im englischen Recht mit Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p)
bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs einerseits sowie Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs andererseits
zwei sich sowohl im Hinblick auf den persdnlichen als auch hinsichtlich des sachlichen An-
wendungsbereichs unterscheidende Regelungen zum Schutz vor Irrefiihrung tGber die kom-
merzielle Herkunft eines Produkts. Wahrend bei irrefiihrenden geschaftlichen Handlungen
gegeniber Verbrauchern Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs maRgeblich
sind, ist bei irreflhrender Werbung gegenliber Gewerbetreibenden Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4)
(k) BPRs zu beriicksichtigen. Neben den Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a)
CPRs kann somit auf das passing off zuriickgegriffen werden.

(1) Reg. 5 (1), (2), () (b), 5 (p) CPRs und Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs

Entsprechend den zum deutschen Recht vorgetragenen Uberlegungen ist davon auszugehen,
dass es sich bei Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs nicht um einen eigenstandigen Irrefihrungstatbe-
stand, sondern um einen besonderen Fall der Irrefiihrung Uber die betriebliche Herkunft
handelt.'**” Solange der EuGH nicht das Konkurrenzverhiltnis von Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL
und Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL geklart hat, ist angesichts des sich iberschneidenden Anwen-
dungsbereichs bzw. Schutzzwecks anzunehmen, dass Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) CPRs

und Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs nebeneinander anwendbar sind.

(2) Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und Reg. 4 (e) BPRs

Wie auf Unionsebene auch wird das zwischen Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und Reg. 4 (e) BPRs be-
stehende Konkurrenzproblem durch den unterschiedlichen persénlichen Anwendungsbe-
reich gelost. Wahrend Reg. 4 (e) BPRs voraussetzt, dass Verwechslungsgefahr bei einem Ge-
werbetreibenden begriindet wird, muss diese bei Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs beim Verbraucher
hervorgerufen werden.

(3) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und TMA 1994

Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), 3 (a) CPRs verfolgen ausschlieRlich den Schutz der
Verbraucher. Der TMA 1994 dient demgegeniiber allein dem Schutz des Markeninhabers. Da
die geschitzten Personenkreise nicht deckungsgleich sind, kann eine nicht gegen Reg. 5 (1),
(2), (4) (b), 5 (p); 3 (a) CPRs verstoRende Zeichenbenutzung markenrechtlich untersagt wer-
den.

cc) Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs und passing off

Bei irrefihrender Werbung gegenliber Gewerbetreibenden ist Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k)
BPRs zu beriicksichtigen. Es gilt dabei jedoch zu beachten, dass das Unionsrecht hier nicht
abschlielend Uber die Zulassigkeit einer WerbemaRnahme entscheidet. Demzufolge ist ein
strengerer nationaler Schutz nicht unionsrechtswidrig, solange die irrefliihrende WerbemalR-
nahme nicht den Tatbestand einer vergleichenden Werbung erfillt. Neben Reg. 3 (1), (2), (3)
(a), (4) (k) BPRs kann somit auf das passing off zurtickgegriffen werden.

%575 Teil 2§ 6 C. 11I. 2. a) bb) (1).
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b) Vergleichende Werbung — Konkurrenzen

aa) Vergleichende Werbung und TMA 1994

Anzumerken sei an dieser Stelle, dass Konkurrenzfragen im englischen Wettbewerbsrecht
kaum diskutiert werden. Allein die Beziehung zwischen dem Markenrecht und irrefiihrender
Werbung wird gelegentlich in der englischen Literatur erértert.'®®

(1) Englische Rechtsprechung vor Erlass und Umsetzung der Werbe-RL

Unter Geltung des TMA 1938 war die Verwendung in das Markenregister eingetragener
Marken im Rahmen vergleichender Werbung grundsitzlich verboten.'®*® Da dieses generelle
Verbot als korrekturbediirftig erachtet wurde, fiihrte der Gesetzgeber im Rahmen der Um-
setzung der MRRL Sec. 10 (6) TMA 1994 ein.**® Zwar handelt es sich bei der Benutzung einer
Marke in einem Werbevergleich um eine relevante Markenbenutzung i.S. von Sec. 10 (1)
TMA 1994.%%! Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 gestattet jedoch die Benutzung einer fremden Mar-
ke zur Identifizierung von Waren oder Dienstleistungen, solange dies mit den redlichen Ge-
pflogenheiten in Handel und Gewerbe in Einklang steht. Da der Zweck der vergleichenden
Werbung gerade darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen des Werbenden erkennbar
denjenigen eines Konkurrenten gegeniberzustellen, ist die Norm als eine speziell auf die
vergleichende Werbung zugeschnittene Ausnahmevorschrift zu erachten.'®® Die Grenze der
Zul3ssigkeit ist allerdings erreicht, wenn die Benutzung die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeintrachtigt (Sec. 10 (6) S. 2 TMA 1994). Die Rechtsprechung verhielt sich bei der Anwen-
dung von Sec. 10 (6) TMA 1994 eher zuriickhaltend.

In Barclays v. RBS hatte die Kreditkartenemittentin RBS im Zusammenhang mit der Marktein-
fihrung der RBS Advanta VISA Card Werbematerial verteilt, das stichwortartig herausstellte,
die RBS Advanta VISA Card sei konkurrierenden Kreditkarten tberlegen. In einer Vergleich-
stabelle wurde u.a. ausdriicklich auf die Barclaycard Bezug genommen. Darin sah Barclays
ihre Wortmarke BARCLAYCARD nach Sec. 10 (1) TMA 1994 verletzt. Eine derartige Marken-
benutzung sei nicht von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 erfasst. Es sei irrefihrend und damit un-
redlich, dass die Beklagte weder darauf hinwies, dass ungefahr die Halfte der aufgelisteten
Vorteile auch auf die Barclaycard zutrafen, noch erwdhne, dass diese auch viele weitere Vor-
teile gegeniber der RBS Advanta VISA Card aufweise. Dies sei ein unfairer Vorteil auf Kosten
von Barclays. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung hatte jedoch keinen Erfolg.
Justice Laddie meinte, kein verniinftiger Werbeadressat gehe davon aus, dass Unternehmen
in ihrer Werbung samtliche Vorziige der Konkurrenten prasentierten. Sofern dies unterblei-
be, konne also nicht per se von einer unredlichen Markenbenutzung ausgegangen wer-

1658 Vgl. Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling, Rn. 14-098 ff.

Sec. 4 (1) (b) TMA 1938. Mehr zu dieser Bestimmung Ohly, GRUR Int. 1993, 730 ff.
Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling, Rn. 14-099. Sec. 10 (6) TMA 1994 basiert nicht
vollstandig auf der MRRL. Wahrend die Formulierung "without due cause takes unfair advantage of, or is det-
rimental to, the distinctive character or repute of the trade mark" auf Art. 4 Abs. 3 und 4 sowie Art. 5 Abs. 2 und
5 MRRL zuriickgeht, ist der Text "honest practices in industrial or commercial matters" Art. 10°* PVU entnom-
men, Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling, Rn. 14-100. Justice Laddie bezeichnete die Norm
in Barclays v. RBS [1997] ETMR 199, 205 als "home-grown".

181 Mountstephens, S. 306; Ohly/Spence, GRUR Int. 1999, 681, 683 und 687.

Ohly/Spence, GRUR Int. 1999, 681, 683.
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den.™®® Auch Ubertreibungen seien, sofern die Aufschneiderei fir das Publikum erkennbar

sei, von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 erfasst.**®** Davon sei in der Regel auszugehen.

In Vodafone v. Orange ging es um eine Werbekampagne, in der das Telekommunikationsun-
ternehmen Orange behauptete, seine Tarife seien im Durchschnitt monatlich 20 Pfund Ster-
ling glinstiger als entsprechende Vodafone-Tarife. Vodafone berief sich neben malicious fal-
sehood auf Verletzung ihrer fir Telekommunikationsdienstleistungen eingetragenen Marke
Vodafone. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Unter Riickgriff auf den in Barclays v. RBS
von Justice Laddie aufgestellten Grundsatz, wonach es entscheidend darauf ankomme, ob
der Vergleich aus Sicht eines bedeutenden Teils verniinftiger Werbeadressaten unredlich
ist,*®®> kam Justice Jacob zu dem Ergebnis, diese wiirden nicht davon ausgehen, dass gerade
sie durch einen Anbieterwechsel auf alle Falle 20 Pfund Sterling sparen kénnten.'*®

Auch in BT v. AT & T gab ein Telefontarifvergleich den Anstol} flir die gerichtliche Auseinan-
dersetzung.1667 BT monierte dabei besonders die von der Beklagten in einer Werbebroschiire
unter Bezugnahme auf die fiir Telekommunikationsdienstleistungen eingetragene Marke BT
getdtigte Aussage, Ferngesprache, insbesondere internationale Anrufe seien bei Verwen-
dung des AT & T Calling Service grundsétzlich preiswerter. Queen’s Counsel Crystal bemerkte
dazu, er gehe nicht davon aus, dass ein verniinftiger Werbeadressat darin eine Aussage in
die Richtung sehe, mindestens 95% der mit dem AT & T Calling Service getatigten Telefonate
seien glinstiger als bei BT. Der Gesamteindruck der Broschiire vermittele eher den Eindruck,
dass insgesamt vielversprechende Einsparungen moglich seien. Dies sei nicht unredlich,
weswegen er dem Antrag auf einstweilige Verfligung nicht stattgebe.

In Cable & Wireless v. BT hatte BT Werbebroschiiren verteilt, in denen ihre Telefontarife de-
nen von Cable & Wireless gegeniiber gestellt worden waren. Darin wurde behauptet, der
GroRteil aller das best price package von Cable & Wireless benutzenden Kunden werde fi-
nanziell von einem Wechsel zum best price package von BT profitieren. Cable & Wireless sah
darin ihre Cable & Wireless-Marke verletzt. Obwohl BT die verwendeten Vergleichsdaten von
einer renommierten Wirtschaftsprifungsgesellschaft hatte ermitteln und lGberprifen lassen,
hatten sich diese spater als falsch herausgestellt. Aufgrund dieser Vorprifung ging Justice
Jacob nicht davon aus, dass sich BT unredlich i.S. von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 verhalten
habe. Ergebe sich die Unrichtigkeit einer Werbebotschaft erst im Nachhinein, so sei es flr
die objektiv zu ermittelnde Frage der Unredlichkeit zwar irrelevant, ob der Werbende selbst
von der Richtigkeit seiner Aussage Uberzeugt gewesen ist. Entscheidend komme es darauf
an, ob ein verniinftiger Gewerbetreibender diese AuBerung unter Zugrundelegung der ihm
zur Verfligung stehenden Informationen getatigt hatte.'*®® Auf diese Weise erweiterte Jus-
tice Jacob die Grenzen der Zuldssigkeit von vergleichender Werbung.1669

1983 Barclays v. RBS [1997] ETMR 199, 207.

Barclays v. RBS [1997] ETMR 199, 208.

Vodafone v. Orange [1997] FSR 34, 39.

Vodafone v. Orange [1997] FSR 34, 41.

Urteil vom 18. Dezember 1996 — unverdffentlicht, aber besprochen von Mills, [1997] EIPR D134 ff.

Cable & Wireless v. BT [1998] FSR 383, 391.

In Reed Executive v. Reed Business Information [2004] RPC 40, 801 (CA) bemerkte er einige Jahre spater
jedoch, dass er, ungeachtet seiner in Cable & Wireless v. BT getatigten Aussagen, bei der Priifung von Marken-
verletzungen nunmehr geneigt sei, unrichtige Werbeaussagen auch bei unbewusster Unrichtigkeit nicht als von
Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 gedeckt zu begreifen. Damit starkte er die Position der Markeninhaber.
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In British Airways v. Ryanair hatte Ryanair zwei Werbekampagnen betrieben, in denen das
Unternehmen seine Flugpreise denen von British Airways gegeniber gestellt hatte. Wahrend
die erste mit EXPENSIVE BA ... DS! betitelt war,'®’° lautete die Uberschrift der zweiten Expen-
sive BA. British Airways sah in der Benutzung ihrer Marke BA malicious falsehood und eine
Markenverletzung (Sec. 10 (1) TMA 1994) begriindet. Neben den anstdRigen Uberschriften
wandte sie sich dagegen, dass ihre Sondertarife im Rahmen des Preisvergleichs nicht berick-
sichtigt worden waren bzw. der Hinweis darauf fehlte, dass Ryanair nicht den Flughafen
Frankfurt am Main anfliege, sondern den weit aullerhalb der Stadt liegenden Flughafen
Frankfurt-Hahn. Dies stehe nicht in Einklang mit den redlichen Gepflogenheiten in Handel
und Gewerbe i.S. von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994. Die malicious falsehood Klage lehnte Justice
Jacob ab, da es sich bei der EXPENSIVE BA ... DS!-Uberschrift bloR um eine ordindre Schma-
hung handele.’®”* Zum geriigten VerstoR gegen Sec. 10 (1) TMA 1994 bemerkte er, auch be-
leidigende Werbebotschaften kénnten nicht ohne weiteres als unredlich bezeichnet wer-
de.'®”? Unredlich i.S. von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 sei Werbung erst dann, wenn sie ernst-
haft irrefiihrend sei.’®”® Zumindest im einstweiligen Rechtsschutz sollten Werbetexte jedoch
keiner mikroskopisch genauen Priifung unterzogen werden.*®’* Abzustellen sei auf den Ein-
druck des verniinftigen Durchschnittsverbrauchers, der sich mittlerweile an Ubertreibungen
in der Werbung gewdhnt habe.'®’® Inhaltlich sei der Preisvergleich hinreichend wahr.'®’® Der
fehlende Hinweis darauf, dass sich der Flughafen Frankfurt-Hahn weiter vom Stadtzentrum
entfernt befindet als der Flughafen Frankfurt am Main sei hier nicht relevant.*®’’ Ryanair
konnte sich demzufolge erfolgreich auf Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 berufen.

Die zuriickhaltende Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994 belegt exemplarisch die grolRe Be-
deutung, die die Rechtsprechung dem freien Wettbewerb beimisst. Die Entscheidungen ver-
deutlichen die traditionelle Abneigung englischer Gerichte, in Auseinandersetzungen zwi-
schen Mitbewerbern um die Zulissigkeit von Werbevergleichen involviert zu werden.*®’®
Hinweise auf das in der Zuldssigkeit vergleichender Werbung liegende gesetzgeberische Ziel
der Bestimmung,'®”® oder Aussagen, wonach etwa das Markenrecht nicht dazu zwinge,
durch die Hintertir eine sittenstrengere Beurteilung der Werbung einzufiihren, als es die an
Ubertreibungen gewdhnte Offentlichkeit erwarte,'®® signalisierten eine eher groRziigige
Beurteilung der Zuldssigkeitspriifung von Werbevergleichen.1681 Untersagt wurde eine ver-
gleichende Werbung erst dann, wenn die Zeichenbenutzung den anstandigen Gepflogenhei-
ten in Handel und Gewerbe widersprach. Davon war jedoch erst auszugehen, wenn der ver-
nlnftige Durchschnittsverbraucher, der mittlerweile mit Gberschwanglicher Werbung ver-
traut sein sollte und schon damit rechnete, dass Unternehmen in ihrer Werbung nicht samt-
liche Vorziige der Konkurrenz aufzeigten, ,ernsthaft irregefiihrt” wurde. Fiir Konformitat mit

1°7% piese wurde bereits nach kurzer Zeit aufgrund einer bei der ASA eingegangenen Beschwerde zuriickgezo-

gen.
171 British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 554.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 549.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 552.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 552.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 552.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 555.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 556.

So Mills fiir den Fall BT v. AT & T'in [1997] EIPR D134, D136.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 551; Cable & Wireless v. BT [1998] FSR 383, 389; Barclays v. RBS
[1997] ETMR 199, 204 f.; Vodafone v. Orange [1997] FSR 34, 39.

1980 Barclays v. RBS [1997] ETMR 199, 208.

Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling, Rn. 14-114.
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den redlichen Handelsgepflogenheiten genligte es bereits, dass sich die Werbeaussage als
yhinreichend wahr” erwies. Die Moglichkeiten des Markeninhabers sich gegen die Benut-
zung seiner Marke in einer vergleichenden Werbung zu wehren, waren demzufolge be-
schrankt. Der Erwdahnung des Schutzes von Unterscheidungskraft und Wertschatzung der
Marke wurde neben dem Redlichkeitserfordernis des Sec. 10 (6) S. 2 TMA 1994 in der Mehr-
zahl aller Falle keine zusatzliche praktische Bedeutung beigemessen.1682 Vor Ablauf der Um-
setzungsfrist der Werbe-RL lehnte die englische Rechtsprechung deren Berlcksichtigung bei
der Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994 ab %%

(2) Gewandelte Auffassung vor dem Hintergrund der Werbe-RL

Auch nach Umsetzung der Werbe-RL wies die englische Rechtsprechung einen Einfluss der
Werbe-RL auf die Interpretation von Sec. 10 (6) TMA 1994 zunéachst zuriick.*®* In British
Airways v. Ryanair lehnte Justice Jacob eine Auslegung von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994, wo-
nach die Regelung nur dann greife, wenn die Zuldssigkeitsvoraussetzungen der Werbe-RL
erflllt sind, noch ausdriicklich ab. Da die Werbe-RL nicht bezwecke, die MRRL zu dndern,
habe diese keinen Einfluss auf die Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994, der ja nicht einmal
unmittelbar auf Unionsrecht basiere.'®®

Eine Auslegung, nach der ein der Wahrheit entsprechender Werbevergleich grundsatzlich
zulassig ist, konnte vor dem Hintergrund der eine Vollharmonisierung bezweckenden Werbe-
RL jedoch keinen Bestand haben. Art. 4 Werbe-RL legt die Anforderungen fiir die Zuldssigkeit
vergleichender Werbung kumulativ und abschlieBend fest. Den Mitgliedstaaten ist es daher
nicht gestattet, Werbevergleiche in weiter reichenderem Umfang zuzulassen. Dadurch sind
die Anforderungen an die Zulassigkeit vergleichender Werbung in England erheblich ver-
scharft worden.'®®® Es ist davon auszugehen, dass ein die Anforderungen des Art. 4 Werbe-
RL erflllender Werbevergleich auch den anstdandigen Handelsgepflogenheiten i.S. von Sec.
10 (6) TMA 1994 entsprechen wird. Die groRziigige Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994 er-
laubte die Annahme, auch ein die Anforderungen der Werbe-RL nicht erfillender Werbever-
gleich begriinde aufgrund von Sec. 10 (6) TMA 1994 keine Markenverletzung.*®®’

Mittlerweile hat Lord Justice Jacob seine Ansicht zum Einfluss der Werbe-RL auf Sec. 10 (6)
TMA 1994 jedoch modifiziert und bezeichnet Sec. 10 (6) TMA 1994 als unniitze Regelung in
einem ohnehin schon komplizierten Rechtsgebiet, die aufgehoben werden sollte.*®®® Jeden-
falls schien die englische Rechtsprechung dann bis zur Entscheidung 02 v. Hutchison 3G
davon auszugehen, Werbevergleiche seien einzig anhand der von der Werbe-RL vorgegebe-
nen Kriterien zu beurteilen.’® In diesem Fall ging es um eine Klage des Mobilfunkanbieters
02, fir den einige aus statischen Blasen bestehende Bildmarken in das Markenregister ein-
getragen waren, die auch in der Werbung eingesetzt wurden. Im Marz 2004 startete dessen
Konkurrent H3G, der seine Mobilfunkdienste unter der Bezeichnung 3 vermarktete, eine

1982 Barclays v. RBS [1997] ETMR 199, 209.

Mountstephens, S. 313.

Vgl. Justice Jacob in British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 549.

British Airways v. Ryanair [2000] FSR 32, 550.

Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling, Rn. 14-119.

Ohly/Spence, GRUR Int. 1999, 681, 687.

02 v. Hutchison 3G [2007] ETMR 19, 281 (CA).

02 v. Hutchison 3G [2006] RPC 29.

Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 36 unter Verweis auf Lord Justice Jacob in O2 v. Hutchison 3G [2007]
ETMR 19, 275 (CA).
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Werbekampagne fiir seine Threepay genannten Prepaidkarten. So startete beispielsweise
ein Fernsehwerbespot mit der Einblendung des Namens 02 sowie Bildern von Blasen, auf die
die Zeichen Threepay und 3 sowie eine Werbebotschaft folgten, der zufolge die Dienste von
H3G preiswerter als die von 02 seien. 02 erhob Klage wegen Verletzung ihrer Bildmarken,
wobei das Unternehmen freilich eingestand, dass der in der Werbung angestellte Preisver-
gleich zutreffend und die Werbung nicht irrefihrend war. Aus diesem Grund wies Justice
Lewison die Klage ab. Gegen diese Entscheidung legte O2 Berufung beim Court of Appeal
ein, der daraufhin dem EuGH die Frage vorlegte, ob die Benutzung einer fremden Marke in
einer vergleichenden Werbung unter Art. 5 Abs. 1 lit. a oder lit. b MRRL fallen kann, ohne
dass die Herkunftsfunktion der Marke beeintrachtigt wird.'®%*

(3) EuGH Entscheidung O2 und 02 (UK)/H3G

Der EuGH erlduterte zundchst, die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers iden-
tischen oder ihm dhnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Wer-
bung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizie-
ren, kénne grundsatzlich gemaR den Bestimmungen der MRRL untersagt werden.'® Es sei
jedoch zu beriicksichtigen, dass der Unionsgesetzgeber mit dem Erlass der Werbe-RL eine
Forderung der vergleichenden Werbung bezweckt habe, so dass das Recht aus der Marke in
einem gewissen MaR zu beschrinken sei.*>* Um den Schutz eingetragener Marken und die
Verwendung vergleichender Werbung in Einklang zu bringen, sei der Inhaber einer eingetra-
genen Marke daher nicht dazu berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen
oder ihr dhnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbie-
ten, die siamtliche Zulissigkeitsbedingungen fir vergleichende Werbung erfillt.**** Sofern
eine Werbung jedoch Verwechslungsgefahr zwischen dem Werbenden und einem Mitbe-
werber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und de-
nen eines Mitbewerbers hervorrufe, erfiille diese nicht alle von der Werbe-RL aufgezahlten
Zulassigkeitsbedingungen, so dass sich der Markeninhaber gegen die Markenbenutzung
wehren kénne.™®® Verwechslungsgefahr sei die spezifische Schutzvoraussetzung des Art. 5
Abs. 1 lit. b MRRL.®® Ein Verbot der Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr
dhnlichen Zeichens setze voraus, dass die Benutzung im geschaftlichen Verkehr stattfindet,
sie ohne Zustimmung des Markeninhabers fir Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die mit
denjenigen identisch sind, fur die die Marke eingetragen wurde, und sie die Hauptfunktion
der Marke, d.h. die Gewahrleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegen-
Uber den Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrachtigen konnte.’®” Im Ausgangsverfah-
ren habe jedoch die Benutzung der den streitigen Marken dhnlichen Bilder von Blasen durch
H3G keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen.1698 Die streitige Werbung sei in ihrer Ge-
samtheit nicht irrefihrend gewesen und habe insbesondere nicht suggeriert, dass zwischen
02 und H3G irgendeine Geschaftsverbindung bestehe. Der Markeninhaber kénne die Benut-
zung seiner Marke daher nicht verbieten lassen.*®%

191 02 v. Hutchison 3G [2007] ETMR 19, 275 per Lord Justice Jacob (CA).

EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 36 f. — 02 und 02 (UK)/H3G.
EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 38 f. — 02 und 02 (UK)/H3G.
EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 f. Rn. 45, 51 — 02 und 02 (UK)/H3G.
EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 50 f. — 02 und 02 (UK)/H3G.
EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, |-4254, GRUR 2008, 698, 699 f. Rn. 47 — 02 und 02 (UK)/H3G.
EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, |-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 57 — 02 und 02 (UK)/H3G.
EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, |-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 63 — 02 und 02 (UK)/H3G.
EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, |-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 68 — 02 und 02 (UK)/H3G.
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(4) Ergebnis

Der EuGH folgt damit nicht der Auffassung der englischen Rechtsprechung, wonach Werbe-
vergleiche einzig anhand der von der Werbe-RL vorgegebenen Kriterien zu beurteilen
sind.”® Ein grundsatzlicher Vorrang der Regelungen Uber die vergleichende Werbung wiirde
den Rechtsschutz des Markeninhabers ohne sachlichen Grund beschrianken.!’®® Gerade in
England ist diese Interpretation von grofler Bedeutung, da Markeninhabern keine zivilrecht-
lichen Anspriiche gegen unlautere Werbevergleiche zustehen.*®? zur Durchsetzung der BPRs
sind allein das OFT, die kommunalen Aufsichtsbehérden (Trading Standards Services (TSS))
und das Department of Enterprise Trade and Investment in Northern Ireland berufen.'’%
Mitbewerbern bleibt allein die Moglichkeit, die Durchsetzungsbehérden auf den Rechtsver-
stolR aufmerksam zu machen. 02 und 02 (UK)/H3G konnte insgesamt also eine Art Schlupf-
loch fir das Markenrecht bei der Bekampfung unzuldssiger Werbevergleiche offengelassen
haben.*’®

bb) Reg. 4 BPRs und passing off

Eine den Anforderungen von Reg. 4 BPRs entsprechende vergleichende Werbung kann nicht
Uber das passing off untersagt werden. Das Unionsrecht entscheidet an dieser Stelle ab-
schliefend Uber die Zulassigkeit des Werbevergleichs. Nichts anderes gilt jedoch fiir den Fall,
dass die MalRnahme den Anforderungen der BPRs nicht gerecht wird. Zwar ist unternehmeri-
scher goodwill als vermdgenswertes Recht anerkannt.’® Anders als das aus einer eingetra-
genen Marke resultierende Ausschliellichkeitsrecht wurzelt dieses jedoch nicht im Unions-
recht, weswegen der Schutz des goodwill und die Verwendung vergleichender Werbung
auch nicht aufeinander abgestimmt werden miissen.’’®® Auch in dem Fall, dass ein Werbe-
vergleich den Anforderungen der BPRs nicht entspricht, kénnen sich betroffene Unterneh-
mer folglich nicht auf das passing off berufen. Da diese keine Mdglichkeit haben, die BPRs
selbst durchzusetzen, sind Gewerbetreibende also darauf angewiesen, die staatlichen
Durchsetzungsbehorden davon zu (iberzeugen, rechtliche Schritte einzuleiten.

c) Ergebnis

Erweist sich also das Angebot einer Produktnachahmung als vergleichende Werbung, ist des-
sen Zulassigkeit ausschlieBlich anhand von Reg. 4 BPRs zu beurteilen. Entspricht der Werbe-
vergleich dessen Anforderungen, sind Anspriiche aus passing off ausgeschlossen.’’®” Wird er
diesen nicht gerecht, konnen sich betroffene Unternehmer zwar nicht auf passing off beru-
fen. Moglicherweise liegt darin jedoch gleichzeitig eine Markenrechtsverletzung begriindet.

7% 7ustimmend Ohly, GRUR 2008, 701, 701.

Menke, in: MiiKo-UWG, Band 2, § 6 Rn. 30; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 19; in diese Richtung auch Blan-
kenburg, WRP 2008, 1294, 1296; a.A. Sack, GRUR 2008, 201, 205.

792 Mehr dazu's. Teil 3§ 8 C. I1. 2. ¢).

Vgl. Reg. 13 BPRs.

Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 36.

Spalding v. Gamage [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL); Wadlow, Rn. 3-10.

Vgl. zur MRRL EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698, 699 f. Rn. 45, 51 — 02 und 02
(UK)/H3G.

%7 1 der Praxis sind damit jedoch keinerlei Einschrankungen verbunden. Es gilt zu berlicksichtigen, dass der
passing off-Tatbestand neben klagerischem goodwill und einem Schaden (damage) auch eine irrefiihrende
Angabe des Beklagten (misrepresentation) voraussetzt, vgl. etwa jingst Lord Justice Jacob in L'Oréal v. Bellure
[2008] ETMR 1, 43 (CA). Eine misrepresentation erfordert ein Verhalten, das sich dazu eignet, Fehlvorstellungen
liber den Hersteller oder sein Produkt hervorzurufen. Liegt jedoch eine misrepresentation vor, wird dieser
Werbevergleich nicht den Vorgaben von Reg. 4 BPRs entsprechen. Zu denken ist dabei insbesondere an Ver-
stoRe gegen Reg. 4 (a), (b) bzw. (e) BPRs.
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Teil 3 Spiirbare Veranderungen durch die neuen Schutzinstrumente?

Der vorangegangene Abschnitt verdeutlicht, dass sowohl die UGP-RL als auch die Werbe-RL
Instrumente zur Verfligung stellen, die sich beim Vorgehen gegen look-alikes als hilfreich
erweisen konnen. Aufgrund der Vollharmonisierung ist theoretisch innerhalb der Union ein
dhnliches Schutzniveau gegen Produktnachahmungen entstanden. Gerade in England fihrte
die Umsetzung der Werbe-RL in der Folge auch zu einer sehr viel strengeren Beurteilung von
Werbevergleichen. Entscheidend kommt es letztlich jedoch auf die tatsachliche Durchset-
zung dieser richtlinienumsetzenden Bestimmungen an. Schlussendlich sind es schliellich die
Sanktions- und Verfahrensvorschriften, die tiber die Durchsetzungskraft nationaler Sekun-
dirrecht umsetzender Regelungen entscheiden.'’®

§ 7 Unionsrechtliche Vorgaben

A. Uberblick

Der unionsrechtliche VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz sieht vor, dass die MaBnahmen der
Union nicht Uber das fir die Erreichung der Ziele der Vertrage erforderliche Mal$ hinausge-
hen.'’® Aus diesem Grund sind bei der Durchsetzung von Rechtsverletzungen die Besonder-
heiten der nationalen Rechtsordnungen weitest moglich zu bericksichtigen, weswegen den
Mitgliedstaaten die Moglichkeit eingerdumt wird, zwischen verschiedenen Optionen gleicher
Wirkung zu wihlen.”* Nach wie vor besteht daher innerhalb der Europdischen Union ein
buntes Nebeneinander unterschiedlicher lauterkeitsrechtlicher Sanktionssysteme. Wahrend
in Deutschland die Rechtsdurchsetzung durch Mitbewerber und klageberechtigte Verbande
im Mittelpunkt steht, ist in England die freiwillige Selbstkontrolle von besonderem Gewicht.
Auch bei der Wahl der Sanktionen sind Unterschiede zu beobachten. So sind in Deutschland
zivilrechtliche Sanktionen von besonderer Bedeutung. In England spielen — bislang zumindest
noch — straf- und verwaltungsrechtliche Sanktionen eine wichtige Rolle. Im Vergleich zum
materiellen Lauterkeitsrecht ist die Harmonisierung der Durchsetzung wenig vorangeschrit-
ten.!’*! Insgesamt scheint der Unionsgesetzgeber dabei tendenziell die staatliche Rechts-
durchsetzung zu bevorzugen (Behérdenmodell).!’*

B. UGP-RL

I. Sanktionensystem

Die UGP-RL verlangt von den Mitgliedstaaten, geeignete und wirksame Mittel zur Bekamp-
fung unlauterer Geschéftspraktiken zur Verfliigung zu stellen. Dabei steht es ihnen jedoch
frei, ob dies mit zivilrechtlichen, verwaltungsrechtlichen oder strafrechtlichen Mitteln si-
chergestellt wird.'”*? Zulissig ist auch eine Mischung unterschiedlicher Sanktionensysteme.
Demzufolge steht die UGP-RL unterschiedlichen nationalen Durchsetzungssystemen nicht

1708 Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 810; Gléckner, in: Harte-Bavendamm/Henning Bodewig, Einl. B Rn. 94. In

diese Richtung auch Howells, JBL [2009] 183, 194 und Micklitz, MiiKo-UWG, Band 1, Teil lll L Rn. 3.
799 Art. 5 Abs. 4 EUV (friiher Art. 5 Abs. 3 EGV).

Erwagungsgrund Nr. 9 S. 2 RL 2009/22/EG.

Ausfuhrlich dazu Méllers/Heinemann.

In diese Richtung wohl auch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Einf. C Rn. 42.

Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL.
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1714 7u erkennen ist jedenfalls eine gewisse Priferenz der Richtlinie in Richtung

1715

entgegen.
einer Starkung der wettbewerbsrechtlichen Selbstkontrolle.

Il. Sanktionsmittel

1. Allgemeine Zielvorgaben

Nach Art. 13 S. 1 UGP-RL legen die Mitgliedstaaten Sanktionen fest, die bei Verstoll gegen
das die Richtlinie umsetzende nationale Recht anzuwenden sind und stellen deren Durchset-
zung sicher. Enthalt eine Richtlinie keine besonderen Sanktionen fir VerstoRe gegen ihre
Bestimmungen, verlangt der EuGH von den Mitgliedstaaten, alle geeigneten MaRnahmen zu
treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewahrleisten. VerstoRRe
mussen nach Regeln geahndet werden, die denjenigen entsprechen, die fiir nach Art und
Schwere gleichartige VerstolRe gegen nationales Recht gelten, wobei die Sanktion jedenfalls
wirksam, verhaltnismaRig und abschreckend sein muss.'’'® Diese Vorgabe muss erst recht
flir eine Richtlinie gelten, die Sanktions- und Verfahrensvorschriften ausdriicklich fest-
schreibt.'’*” In Verbindung mit dem Grundsatz des effet utile erlaubt diese Rechtsprechung
die Schlussfolgerung, dass die Mitgliedstaaten zwar grundsatzlich die Sanktionen anwenden,
die bei vergleichbaren VerstofRen gegen nationales Recht zum Einsatz kommen, es im Einzel-
fall jedoch erforderlich sein kann, den nationalen Standard zu tbertreffen.’’*® Wiahrend das
Wirksamkeitspostulat Sanktionsinstrumente verlangt, die so gestaltet sind, dass sie ein Vor-
gehen gegen unlautere Handlungen nicht praktisch unmoglich machen, indem etwa eine
Rechtsfolge an ein nicht nachweisbares Tatbestandsmerkmal geknipft wird, setzt Verhalt-
nismaBigkeit voraus, dass die Mallnahmen der Art und Schwere der jeweiligen Rechtsverlet-
zung angemessen sind.**® Die geforderte Abschreckungswirkung stellt einen spezifischen
Sanktionszweck dar, der zu anderen Zwecken hinzutreten kann.

2. Konkrete Rechtsfolgen

Im Hinblick auf die Rechtsfolgen verlangt die Richtlinie von den Mitgliedstaaten, Gerichten
oder Verwaltungsbehdrden Befugnisse zu libertragen, die es ihnen ermaoglichen, die Einstel-
lung der unlauteren Geschéaftspraktik zu verlangen oder ein geeignetes gerichtliches Verfah-
ren zur Anordnung der Einstellung einzuleiten.!’?° Steht die erstmalige Anwendung der Ge-
schaftspraxis bevor, muss es auRerdem maoglich sein, diese Praxis zu verbieten oder ein ge-
eignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung des Verbots einzuleiten.’’?* Dieses darf je-
doch nicht vom Nachweis eines tatsdchlichen Verlusts oder Schadens bzw. Vorsatz oder
Fahrlassigkeit seitens des Gewerbetreibenden abhangig gemacht werden.!’#

171% Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 810.

Vgl. Erwdgungsgrund Nr. 20, Art. 10 und insbesondere Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 3 UGP-RL; Alexander, GRUR
Int. 2005, 809, 810.

718 EuGH, Rs. C-383/92, Slg. 1994, 1-2479 Rn. 40 — Kommission/Vereinigtes Kénigreich GroRbritannien und
Nordirland; Rs. C-382/92, Slg. 1994, 1-2435 Rn. 55 — Kommission/Vereinigtes Kénigreich Grofsbritannien und
Nordirland.

17 vgl. Art. 13 S. 2 UGP-RL.

Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 811.

Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 811.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a UGP-RL.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. b UGP-RL.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 UGP-RL.
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AuBerdem konnen die Mitgliedstaaten Regelungen schaffen, wonach die Veréffentlichung
einer rechtskraftigen Entscheidung sowie die Abgabe einer berichtigenden Erklarung ver-
langt werden kénnen.’?

Die von den Mitgliedstaaten nach Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 1 UGP-RL zur Verfligung zu stel-
lenden Mittel umfassen Regelungen, die es Personen oder Organisationen, die nach dem
nationalen Recht ein berechtigtes Interesse an der Bekampfung unlauterer Geschaftsprakti-
ken haben, gestatten, gerichtlich gegen solche Geschéftspraktiken vorzugehen und/oder
dagegen ein Verfahren bei einer Verwaltungsbehoérde einzuleiten, die fiir die Entscheidung
Uber Beschwerden oder fir die Einleitung eines geeigneten gerichtlichen Verfahrens zustan-
dig ist.17%4 Berechtigt ist dabei jedes Interesse, das sich mit den Schutzzwecken der Richtlinie
und des nationalen Lauterkeitsrechts deckt.'’* Die Interessen der Mitbewerber sind dabei
ausdrticklich hervorgehoben (Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL).

Ill. Verfahrensregelungen

Die Richtlinie fordert, dass die von Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 UGP-RL verlangten MaRnah-
men auch im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens getroffen werden kénnen.'’? Dabei
steht es den Mitgliedstaaten frei, ob das beschleunigte Verfahren vorlaufige oder endgiiltige
Wirkung haben soll.

Die mit der Uberpriifung der Einhaltung des die Richtlinie umsetzenden nationalen Rechts
befassten Verwaltungsbehdrden miissen so zusammengesetzt sein, dass ihre Unparteilich-
keit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Auerdem miissen sie Uber ausreichende Befug-
nisse verfigen, um die Einhaltung ihrer Entscheidungen lber Beschwerden wirksam Uber-
wachen und durchsetzen zu kénnen und ihre Entscheidungen in der Regel begriinden (Art.
11 Abs. 3 UGP-RL). Sofern die in Art. 11 Abs. 2 UGP-RL genannten Befugnisse ausschlieBlich
von einer Verwaltungsbehorde ausgelibt werden, bedarf es eines Verfahrens, in dem eine
fehlerhafte oder unsachgemaRe Ausiibung bzw. Nichtausiibung dieser Befugnisse gerichtlich
Uberprift werden kann.*’?’

C. Werbe-RL

I. Sanktionensystem

Die Werbe-RL verlangt von den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass geeignete und wirksa-
me Mittel zur Bekampfung irrefihrender Werbung vorhanden sind, und die Einhaltung der
Bestimmungen (ber vergleichende Werbung zu gewéhrleisten.’?® Diesen bleibt es jedoch
Uberlassen, ob die Bekampfung unlauterer Werbung auf verwaltungsrechtlichem, strafrecht-
lichem oder zivilrechtlichem Wege erfolgt.1729 Selbst Kombinationen verschiedener Sanktio-
nensysteme sind denkbar. Auch die Werbe-RL toleriert demzufolge unterschiedliche natio-
nale Durchsetzungssysteme. Wie auch die UGP-RL hebt die Werbe-RL MalBnahmen der frei-
willigen Kontrolle (Selbstkontrolle) hervor.*”*°

1723 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 3 UGP-RL.

Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL.

Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 813.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 2 UGP-RL.

Art. 11 Abs. 3 Unterabs. 2 S. 2 UGP-RL.

Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 1 Werbe-RL.

Art. 5 Abs. 2 Werbe-RL.

Vgl. Erwadgungsgrund Nr. 18, Art. 6 und insbesondere Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 Werbe-RL.

1724
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I1l. Sanktionsmittel

1. Vorgaben fiir die Umsetzung von Richtlinien

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass der EuGH in dem Fall, dass eine Richtlinie
keine besonderen Sanktionen fiir VerstofRe gegen ihre Bestimmungen enthilt, von den Mit-
gliedstaaten verlangt, alle geeigneten MalRinahmen zu treffen, um die Geltung und die Wirk-
samkeit des Unionsrechts zu gewahrleisten. Verst6Re missen nach Regeln geahndet wer-
den, die denjenigen entsprechen, die fiir nach Art und Schwere gleichartige VerstoRe gegen
nationales Recht gelten, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, verhaltnismaRig und ab-
schreckend sein muss.'”*! Die zur UGP-RL getroffenen Feststellungen gelten insoweit ent-
sprechend.

2. Konkrete Rechtsfolgen

Vorgaben hinsichtlich der Rechtsfolgen macht die Richtlinie den Mitgliedstaaten insoweit,
dass diese Gerichte oder Verwaltungsbehérden dazu befahigen missen, die Einstellung einer
irreflihrenden oder unzuldssigen vergleichenden Werbung zu verlangen oder ein geeignetes
gerichtliches Verfahren zur Anordnung deren Einstellung einzuleiten.!’? Steht die erstmalige
Veroffentlichung einer irrefihrenden oder unzuldssigen vergleichenden Werbung bevor,
muss es ferner moglich sein, diese zu verbieten oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren
zur Anordnung des Verbots einzuleiten.'”** Dies darf nicht vom Nachweis eines tatsichlichen
Verlusts oder Schadens bzw. Vorsatz oder Fahrlassigkeit seitens des Werbenden abhéangig
gemacht werden.!”**

AuBerdem konnen die Mitgliedstaaten Regelungen schaffen, wonach die Veréffentlichung
einer rechtskraftigen Entscheidung sowie die Abgabe einer berichtigenden Erklarung ver-
langt werden kénnen.'’*®

Die von den Mitgliedstaaten nach Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 1 Werbe-RL zur Verfligung zu stel-
lenden Mittel umfassen Regelungen, die es Personen oder Organisationen, die nach dem
nationalen Recht ein berechtigtes Interesse am Verbot irrefiihrender Werbung oder an der
Regelung vergleichender Werbung haben, gestatten, gerichtlich gegen eine solche Werbung
vorzugehen oder eine solche Werbung vor eine Verwaltungsbehoérde zu bringen, die zustan-
dig ist, Uber Beschwerden zu entscheiden oder geeignete gerichtliche Schritte einzulei-
ten.'’* Berechtigt in diesem Sinne ist jedes Interesse, das sich mit den Schutzzwecken der
Richtlinie sowie des nationalen Lauterkeitsrechts deckt. Zwar sind die Interessen der Mitbe-
werber — anders als bei der UGP-RL — nicht ausdricklich hervorgehoben. Da die Werbe-RL
aber gerade den Schutz der Gewerbetreibenden vor irrefiihrender Werbung und deren un-

31 EuGH, Rs. C-383/92, Slg. 1994, 1-2479 Rn. 40 — Kommission/Vereinigtes Kénigreich GroRbritannien und

Nordirland; Rs. C-382/92, Slg. 1994, 1-2435 Rn. 55 — Kommission/Vereinigtes Kénigreich Grofsbritannien und
Nordirland.

732 Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. a Werbe-RL.

Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. b Werbe-RL.

Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 2 Werbe-RL.

Art. 5 Abs. 4 Werbe-RL.

Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.
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1737 sind die Aktivlegitimation bzw. die Beschwerdeberech-

1738

lauteren Auswirkungen bezweckt,
tigung der betroffenen Mitbewerber in samtlichen Mitgliedstaaten unbestritten.

Ill. Verfahrensregelungen

Die Mitgliedstaaten missen dafiir sorgen, dass die von Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 Werbe-RL
verlangten MalBnahmen auch im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens getroffen werden
konnen, wobei ihnen die Wahl bleibt, ob dem beschleunigten Verfahren vorldufige oder
endgiltige Wirkung zukommen soll.*”*

Die mit der Uberpriifung der Einhaltung des die Richtlinie umsetzenden nationalen Rechts
befassten Verwaltungsbehorden missen so zusammengesetzt sein, dass ihre Unparteilich-
keit nicht in Zweifel gezogen werden kann. AuBerdem miissen sie ausreichende Befugnisse
haben, die Einhaltung ihrer Entscheidungen wirksam zu (iberwachen und durchzusetzen,
sofern sie (ber Beschwerden entscheiden. SchlieBlich missen sie ihre Entscheidungen in der
Regel begriinden (Art. 5 Abs. 5 Werbe-RL). Sofern die in Art. 5 Abs. 3 und 4 Werbe-RL ge-
nannten Befugnisse ausschliefllich von einer Verwaltungsbehérde ausgelibt werden, bedarf
es eines Verfahrens, in dem eine fehlerhafte oder unsachgeméaRe Ausiibung bzw. Nichtaus-
tibung dieser Befugnisse gerichtlich iberpriift werden kann.’*

D. Ergebnis

Insgesamt tragen also weder die UGP-RL noch die Werbe-RL nennenswert dazu bei, das im
Zusammenhang mit der Rechtsdurchsetzung bestehende Regulierungsdefizit zu beseitigen.
Solange sichergestellt ist, dass ,,geeignete und wirksame Mittel” zur Bekampfung unlauterer
Geschaftspraktiken bzw. irreflihrender Werbung vorhanden sind, und die Einhaltung der
Bestimmungen Uber vergleichende Werbung gewahrleistet ist, miissen die unterschiedlichen
nationalen Umsetzungsmethoden hingenommen werden.’*!

§ 8 Nationale Systeme
A. England

I. CPRs/BPRs

Die Durchsetzung der CPRs bzw. der BPRs obliegt dem OFT, den kommunalen Aufsichtsbe-
horden (TSS) sowie dem Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ire-
land.*”** Dafur stehen ihnen diverse Moglichkeiten zur Verfliigung, die entsprechend ihrer
jeweiligen Durchsetzungspolitik, Prioritatensetzung sowie den vorhandenen Ressourcen aus-
zuwihlen sind.** Verpflichtet sind sie dabei den Grundsitzen der VerhiltnismaRigkeit, der
Verantwortlichkeit, der Konsequenz, der Transparenz sowie der Zielgerichtetheit.!’** Grund-
satzlich ist das OFT darum bemiiht, eine einvernehmliche Losung mit dem Werbenden her-

37 Art. 1 Werbe-RL.

Gléckner, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 97; vgl. auch Micklitz, in: MiKo-UWG, Band
1, Teil lll L Rn. 6.

739 Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 3 Werbe-RL.

Art. 5 Abs. 6 Werbe-RL.

So auch Gléckner, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 100.

Reg. 13 i.V.m. Reg. 2 (1) BPRs; Reg. 19i.V.m. Reg. 2 (1) CPRs.

OFT/BERR,S.51 Rn. 11.1.

OFT/BERR,S.51 Rn. 11.3.
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beizufihren.*”* So versucht es, das Einhalten der Regulations in der Regel zunichst durch

Beratung und Aufklarung zu erreichen, sofern es keine Anhaltspunkte dafiir gibt, dass for-
melle Durchsetzungsmalnahmen, die auch strafrechtlicher Natur sein kénnen, einen ange-
messenen ersten Schritt darstellen.’*® Die Durchsetzungsbehorden (enforcement authori-
ties) sollen zundchst erwagen, ob die Bekdmpfung der Rechtsverletzung auch von einem
bewdhrten Regulierungssystem (established means) zufriedenstellend vollzogen werden
kann.'*” Dabei ist die ASA als established means in diesem Sinne anzusehen.’’*® Dass die
staatlichen Durchsetzungsbehdrden nur subsidiar tatig werden, verdeutlicht die besondere
Bedeutung der freiwilligen Selbstkontrolle in England.1749 Ferner besteht die Moglichkeit,
dass die Durchsetzungsbehorde eine Verpflichtungserklarung des Rechtsverletzers, die Regu-
lations kiinftig einzuhalten, akzeptiert.1750 Sofern eine aullergerichtliche Lésung nicht mog-
lich ist, kommen zivil- oder strafrechtliche Schritte in Betracht.

Zwar sind die Durchsetzungsbehérden dazu verpflichtet, die Regulations durchzusetzen.'”>*
Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie dazu gezwungen sind, jeden einzelnen Verstol} zivil-
oder strafrechtlich zu verfolgen. Insoweit steht ihnen ein weiter Ermessensspielraum zu.'’>?

1. Strafrechtlich

Obwohl das Selbstkontrollsystem in England auf dem Gebiet der Werbekontrolle schon im-
mer eine dominante Rolle gespielt hat, waren daneben stets auch strafrechtliche Vorschrif-
ten, insbesondere im Zusammenhang mit irrefihrenden Geschaftspraktiken von Rele-
vanz.'”®® Tatsachlich waren z.B. der Trade Descriptions Act 1968 (TDA) und der Consumer
Protection Act Uberwiegend strafrechtlich sanktioniert."”* Auch die CPRs'’>® enthalten
Strafvorschriften. Die BPRs sanktionieren irrefiihrende Werbung im B2B-Bereich mit Mitteln
des Strafrechts.’’® Der Sache nach handelt es sich bei solchen als strafrechtlich bezeichne-
ten Vorschriften eher um mit strafrechtlichen Sanktionen bewehrte Verwaltungsgesetze.'”®’
Die Einordnung unter das Strafrecht ist wohl auf die dem englischen Recht nicht bekannte

Unterscheidung zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit zuriickzufithren.*’®

Die Moglichkeit, ein Strafverfahren vor den magistrates’ courts einzuleiten, steht im engli-
schen Recht grundsatzlich jedermann — also auch Konkurrenten — zur Verf[]gung.1759 Unge-

1745 Exemplarisch Director General of Fair Trading v. Tobyward [1989] 1 WLR 517.

OFT, Statement of consumer protection enforcement principles, S. 11 f. Rn. 2.14.

OFT/BERR, S. 52 Rn. 11.6; vgl. Reg. 19 (4) CPRs bzw. Reg. 13 (4) BPRs.

OFT/BERR, S. 52 Rn. 11.9.

Henning-Bodewig, GRUR Int. 2010, 273, 280; vgl. Justice Hoffmann in Director General of Fair Trading v.
Tobyward [1989] 1 WLR 517, 522: “It is in my judgment desirable and in accordance with the public interest to
which | must have regard that the courts should support the principle of self-regulation.”

%% OFT/BERR, S. 53 Rn. 11.18; vgl. Reg. 16, 19 BPRs.

Reg. 19 CPRs bzw. Reg. 13 BPRs.

Howells, JBL [2009] 183, 193; Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 37.

Howells, JBL [2009] 183, 183.

Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E. Rn. 300; Howells, JBL [2009] 183, 191.

S. insbesondere Reg. 9 und 12 CPRs.

Reg. 6 BPRs. Anders verhalt es sich demgegentiiber im Hinblick auf nicht den Zuldssigkeitskriterien von Reg.
4 BPRs entsprechende Werbevergleiche.

177 Vgl. dazu im Hinblick auf den TDA Wings v. Ellis [1985] AC 272, 293 per Lord Scarman (HL): “But it is not a
truly criminal statute. Its purpose is not the enforcement of the criminal law but the maintenance of trading
standards. Trading standards, not criminal behaviour, are its concern.”

1758 Ohly, Richterrecht, S. 48.

Sec. 6 Prosecution of Offences Act 1985.
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achtet dessen, dass die Gerichte in einfach gelagerten Fallen eine Entschadigung anordnen
konnen,*’®® kann der Kliger auf diese Weise jedoch grundsitzlich weder Unterlassungs-
noch Schadensersatzanspriiche durchsetzen.'’®! Die Regulations sehen bei Verurteilung im
Eilverfahren die gesetzlich vorgeschriebene Hc'jchstgrenze1762 nicht Uberschreitende Geld-
strafen vor;1763 bei Verurteilung im Hauptsacheverfahren drohen eine Geld- und/oder eine
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.'”®

2. Zivilrechtlich

VerstolRe gegen die CPRs kdnnen von den anerkannten Durchsetzungsbehorden als Commu-
nity infringement nach Sec. 212 Part 8 Enterprise Act 2002 auch zivilrechtlich geahndet wer-
den.'’® Da diese Regelung zusitzlich verlangt, dass durch die Rechtsverletzung das Kollektiv-
interesse der Verbraucher beeintrachtigt worden ist, kann jedenfalls im reinen B2B-Bereich
nicht auf Part 8 Enterprise Act 2002 zuriickgegriffen werden.’®® Reg. 15 BPRs sieht jedoch
die Moglichkeit vor, bei VerstoRen gegen die BPRs eine Unterlassungsverfligung zu erwirken.

Il. Breach of statutory duty

Gibt ein Gesetz ausdriicklich vor, wie seine Bestimmungen durchzusetzen sind, kann deren
Einhaltung grundsatzlich nicht auf andere Weise durchgesetzt werden.'”®’” Aus diesem Grund
zahlt die Klage wegen GesetzesverstoRes (breach of statutory duty) zu den weniger bedeut-
samen Delikten des common law.*’®® Sofern ein Gesetz nur Vorgaben beziiglich einer straf-
rechtlichen Durchsetzung macht, ist von diesem Grundsatz jedoch eine Ausnahme zu ma-
chen, wenn das Gesetz dem Schutz einer bestimmten Personengruppe dient.}’®® Mit diesem
Sonderfall geht die Rechtsprechung jedoch derart unterschiedlich um, dass sich Lord Den-
ning zu der sarkastischen Bemerkung veranlasst sah, es kdnne genauso gut eine Miinze ge-
worfen werden.?”’® Kritisiert wird, dass der Gesetzgeber den Gesetzeszweck hiufig nicht
ausdriicklich benennt, sondern dessen Entschlisselung vielmehr der richterlichen Analyse
berldsst.'’’* Im Hinblick auf den TDA wurde ein speziell auf Mitbewerber zugeschnittener
Schutzzweck wiederholt abgelehnt.’”’? Es sei bereits diskussionswiirdig, ob das Gesetz tiber-
haupt zum Schutz einer bestimmten Personengruppe erlassen worden sei.’’”® Bezweckt sei

1789 sac. 130 (1) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Unter Geltung des TDA wurde diese aber in

der Regel nur irregefiihrten Verbrauchern, nicht aber geschadigten Mitbewerbern zugesprochen, Cor-
nish/Llewlyn, Rn. 2-19 Fn. 76.

176t Cornish/Llewlyn, Rn. 2-19; Ohly, Richterrecht, S. 48.

2 Gegenwartig 5.000 Pfund Sterling, s. OFT/BERR, S. 57 Fn. 43.

1783 Reg. 13 (a) CPRs bzw. Reg. 7 (a) BPRs.

Reg. 13 (b) CPRs bzw. Reg. 7 (b) BPRs.

Howells, JBL [2009] 183, 192. Die UGP-RL ist nunmehr in Sched. 13 Part 1 No. 9C Enterprise Act 2002 aufge-
listet, vgl. Reg. 26 CPRs.

1766 OFT, Enforcement of consumer protection legislation, S. 9 Rn. 3.13.

Doe d. Murray v. Bridges [183] 109 ER 1001, 1007.

Mehr zu diesem Delikt findet sich bei Stanton.

Lonrho v. Shell [1982] AC 173, 185 per Lord Diplock (HL); Cutler v. Wandsworth Stadium [1949] AC 398, 407
f. per Lord Simonds (HL).

Y70 Island Records v. Corkindale [1978] Ch 122, 123 f. (CA).

Cutler v. Wandsworth Stadium [1949] AC 398, 410 per Lord du Parcq (HL).

Hinsichtlich des Merchandise Marks Act 1887 s. Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262, 287; bezliglich
des TDA bestatigt in Bulmer v. Bollinger [1978] RPC 79, 109 f. per Lord Justice Buckley, 137 f. per Lord Justice
Goff (CA). Sec. 1 (1) TDA untersagte es, Waren mit falschen Angaben, zu denen nach Sec. 2 (h) TDA auch die
Herkunftsstatte zahlte, zu versehen und anzubieten. Im Rahmen der Einfiihrung der CPRs ist Sec. 1 (1) TDA
aufgehoben worden, s. Sched. 4 Part 1 CPRs.

Y73 Bulmer v. Bollinger [1978] RPC 79, 110 per Lord Justice Buckley (CA).
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ohnehin aber allenfalls ein Schutz der Verbraucher, nicht aber der Konkurrenten.'’’* Die
BPRs werden allerdings nicht nur strafrechtlich, sondern auch mit Mitteln des Zivilrechts
durchgesetzt. Bei der Umsetzung der den BPRs zugrunde liegenden Werbe-RL hat sich der
Gesetzgeber trotz starker Lobbybemuihungen bewusst gegen ein individuelles Klagerecht der
Wettbewerber entschieden und die Durchsetzung dem OFT, den TSS und dem Department
of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland (berlassen. Diese Entscheidung darf
nicht mit Mitteln des common law konterkariert werden.

B. Deutschland

Die Durchsetzung lauterkeitsrechtlicher Anspriiche erfolgt in Deutschland in erster Linie zivil-
rechtlich auf Grundlage der §§ 8—10 UWG. Dariiber hinaus sind fiir bestimmte Sachverhalte
strafrechtliche Sanktionen sowie Moglichkeiten zur Durchsetzung auf verwaltungsrechtli-
chem Wege vorgesehen.

I. Zivilrechtlich

1. Abwehr- und Schadensersatzanspruch (§§ 8, 9 UWG)

Der in der Praxis wichtigste Anspruch zum Vorgehen gegen Wettbewerbsverstofie ist § 8
Abs. 1 UWG, der sowohl einen Beseitigungs- als auch einen Unterlassungsanspruch ent-
halt.'””> Hat der WettbewerbsverstoR zu einem Schaden gefihrt, kommt auRerdem ein
Schadensersatzanspruch nach § 9 UWG in Betracht.'’’®

2. Gewinnabschopfungsanspruch (§ 10 UWG)

§ 10 UWG dient der Beseitigung von Durchsetzungsdefiziten bei sog. Streuschaden.'””” Da-

runter versteht man die Fallkonstellation, in der durch wettbewerbswidriges Verhalten eine
Vielzahl von Abnehmern geschadigt wird, die Schadenshdéhe im Einzelnen jedoch gering
ist.}7® Erfahrungsgemald bergen Bagatellschdaden die Gefahr, dass von den Betroffenen keine
rechtlichen Schritte eingeleitet werden, weil sie die Benachteiligung entweder gar nicht be-
merken oder aber die Rechtsdurchsetzung fiir sie mit unverhaltnismaRigem Aufwand und
Kosten verbunden wire.'””® Die Moglichkeit solche Gewinne nicht herausgeben zu missen,
eroffnet nicht unwesentliche Anreize zur Begehung von WettbewerbsverstoRen.!”®® § 10
UWG ermoglicht es, unrechtmalig erzielten Gewinn abzuscht')pfen.1781 Die Tatsache, dass
dieses Geld nicht an den Geschadigten flieRt, verdeutlicht, dass der Gewinnabschdépfungsan-
spruch — anders als der Schadensersatzanspruch — nicht dem Interessenausgleich sondern
der wirksamen Abschreckung dient.!’®

Y74 Bollinger v. Costa Brava Wine [1960] Ch 262, 287.

Mehr dazu s. Teil 2 § 4 B. II. 8. a).

Mehr dazu s. Teil 2 § 4 B. II. 8. b).

BT-Drucks. 15/1487, S. 23.

Streuschaden entstehen z.B. bei Vertragsabschliissen durch irrefihrende Werbung oder den Vertrieb ge-
falschter Produkte.

1779 Goldmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn. 7; K6hler, in: Kéhler/Bornkamm, § 10 Rn. 3.
Goldmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn. 6; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 1.

Kritisch hinsichtlich der praktischen Bedeutung der Norm Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 3.

Vgl. BT-Drucks. 15/1487, S. 24.
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Der Gewinnabschépfungsanspruch setzt eine vorsatzlich begangene unzuldssige geschaftli-
che Handlung voraus. Dabei ist bedingter Vorsatz ausreichend.!’®* Des Weiteren muss
dadurch zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern Gewinn erzielt worden sein. Der Anspruch
umfasst nur den Gewinnanteil, der gerade auf der Verletzungshandlung basiert.'’®*

Herauszugeben ist der durch die unlautere Wettbewerbshandlung erzielte Gewinn, auf den
allerdings die Leistungen angerechnet werden, die der Schuldner auf Grund der Zuwider-
handlung an Dritte oder an den Staat erbracht hat (§ 10 Abs. 2 UWG). Die Norm bezweckt
lediglich, dass dem unlauter Handelnden keine rechtswidrig erzielten Gewinne verbleiben.
Sofern diese Gewinne aber durch Leistungen an Dritte oder an den Staat bereits ausgegli-
chen sind, kann auch nichts mehr abgeschopft werden.”® Hinter derartigen Verpflichtungen
tritt der Gewinnabschépfungsanspruch daher subsidiar zuriick.'®® § 8 Abs. 4 UWG ist ent-
sprechend auf § 10 UWG anwendbar.!’®’

3. Anspruchsberechtigung

a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG)

Die Anspruchsberechtigung fiir den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1
UWG) ist in § 8 Abs. 3 UWG abschlieRend geregelt.1788 Betrifft der WettbewerbsverstoR je-
doch ausschlieRlich Interessen eines bestimmten Mitbewerbers, sollte allein dieser lber die
Verfolgung des RechtsverstoRes entscheiden konnen.’® Da es bei gegen § 6 Abs. 2 Nr. 4-6
UWG verstoBenden Werbevergleichen in erster Linie um die Individualinteressen der be-
troffenen Mitbewerber geht, bedarf der Kreis der Anspruchsberechtigten in diesem Fall ei-
ner Einschréinkung.1790

b) Schadensersatzanspruch (§ 9 UWG)

Im Gegensatz zum Abwehranspruch kann der Schadensersatzanspruch nur vom verletzten
Mitbewerber geltend gemacht werden (§ 9 S. 1 UWG). Dabei ist die Anspruchsberechtigung
anhand des Schutzzwecks der jeweils verletzten Norm zu ermitteln.’’** Bezieht sich dieser —
wie beispielsweise bei einem unlauteren Werbevergleich — bloB auf einen ganz bestimmten
Mitbewerber, so ist auch allein dieser anspruchsberechtigt. Sind demgegeniiber samtliche
Mitbewerber — wie etwa bei einer irrefihrenden Werbung — erfasst, ist jeder durch den
RechtsverstoR in seinen Wettbewerbschancen Betroffene anspruchsberechtigt.’#

783 OLG Frankfurt/Main, GRUR-RR 2009, 265, 268 — Abo-Fallen; Kéhler, in: Khler/Bornkamm, § 10 Rn. 6; Ohly,

in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 5.

1784 Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 10 Rn. 9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 7; a.A. Goldmann, in: Harte-
Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn. 89.

1785 Goldmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn.122.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 10 Rn. 13; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 12.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 10 Rn. 19; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 19.

Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.4; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 87; vgl. auch BT-Drucks. 15/1487,
S. 22.

1789 kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.5; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 88.

1790 Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 73; a.A. Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig § 6 Rn. 224; Kéhler,
in: Kohler/Bornkamm, § 6 Rn. 194; offengelassen in BGH, GRUR 2008, 628, 629 Rn. 12 — Imitationswerbung.
1791 Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 23.

Bornkamm, GRUR 1996, 527, 529; Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn.
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c) Gewinnabschopfungsanspruch (§ 10 UWG)

Lediglich die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2-4 UWG klagebefugten Verbande und Kammern sind zur
Geltendmachung des Gewinnabschopfungsanspruchs befugt, nicht aber die vom Wettbe-
werbsverstoR betroffenen Mitbewerber.!’®® Diese kénnen Herausgabe jedoch nicht an sich,
sondern nur an den Bundeshaushalt verlangen.’**

Il. AuBergerichtliche Moglichkeiten

Lauterkeitsrechtliche Anspriiche missen nicht zwangsweise gerichtlich durchgesetzt wer-
den. Auch ohne die Inanspruchnahme der Gerichte lassen sich Streitigkeiten einvernehmlich
beilegen.

1. Abmahnung und Unterwerfung

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem richterrechtlich entwickelten,
nunmehr in § 12 Abs. 1 UWG'"®® geregelten Rechtsinstitut der Abomahnung und Unterwer-
fung zu.*”*® Unter einer Abmahnung versteht man eine an den Schuldner adressierte Auffor-
derung des Glaubigers, ein genau bezeichnetes wettbewerbswidriges Verhalten zukiinftig zu
unterlassen und innerhalb einer bestimmten Frist eine strafbewehrte Unterlassungserkla-
rung abzugeben.”®” Wihrend der Glaubiger auf diese Weise ohne Rechtsprozess einen einer
gerichtlichen Entscheidung beinahe gleichwertigen Schutz erhalt, wird der Schuldner ge-
warnt und erhalt die Chance, eine gerichtliche Auseinandersetzung zu umgehen.1798 Die Ab-
mahnung muss das beanstandete Verhalten so genau bezeichnen, dass der Schuldner er-
kennen kann, was ihm der Glaubiger vorwirft und was dieser von ihm zur Vermeidung eines
Rechtsstreits verlangt.1799 Unmissverstandlich muss sie den Schuldner zur Unterlassung des
beanstandeten Verhaltens und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklarung
binnen einer bestimmten Frist auffordern, wenn und soweit dies zur Ausraumung der Bege-
hungsgefahr erforderlich ist.”®% Grundstzlich muss der Glaubiger dem Schuldner androhen,
dass er in dem Fall, dass dieser die Abmahnung ablehnt und nicht innerhalb der Frist eine
strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklarung abgibt, gerichtliche Schritte einleiten
wird.’®** Gibt der Schuldner die strafbewehrte Unterlassungserklarung ab und nimmt der
Abmahner diese an, ist die Streitigkeit auBergerichtlich beigelegt. Durch die Abgabe einer
mit einer angemessenen Vertragsstrafe gesicherten Unterwerfungserklarung gilt die Vermu-

1793 & 10 Abs. 1 UWG.

Es stehen ihnen allerdings Erstattungsanspriiche nach MaRgabe von § 10 Abs. 4 S. 2 und 3 UWG zu.

§ 12 Abs. 1 UWG begriindet keine Abmahnungspflicht, sondern enthalt eine Obliegenheit, Briining, in: Har-
te-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 2; Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 12 Rn. 1.7. Sieht namlich der
Glaubiger von einer ihm moglichen und auch zumutbaren Abmahnung vor Klageerhebung ab, riskiert er, die
Kosten des Verfahrens tragen zu missen, wenn der Schuldner den Anspruch sofort anerkennt, BT-Drucks.
15/1487, S. 25; vgl. auch § 93 ZPO.

7% Auf diese Weise wird heutzutage die Mehrzahl aller wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten erledigt, vgl. BT-
Drucks. 15/1487, S. 25; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 2 m.w.Nachw.

Y77 BT-Drucks. 15/1487, S. 25.

Briining, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 3; Bornkamm, in: Kéhler/Bornkamm, § 12 Rn.
1.5; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 2.

7 016 Stuttgart, WRP 1996, 1229, 1230 — Inhalt der Abmahnung; Briining, in: Harte-Bavendamm/Henning-
Bodewig, § 12 Rn. 39; Bornkamm, in: K6hler/Bornkamm, § 12 Rn. 1.15; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 15.

1800 Briining, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 43; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 16.

BGH, GRUR 2007, 164, 165 Rn. 12 — Telefax-Werbung Il; OLG Hamburg, WRP 1986, 292 — Erfordernis einer
ordnungsgemdfSen Abmahnung.
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1802 per gesetzliche Unterlassungsanspruch wird

1803

tung der Wiederholungsgefahr als widerlegt.
durch einen vertraglichen, vertragsstrafebewehrten Unterlassungsanspruch ersetzt.
Durch die Annahme der Unterwerfungserkldarung wird ein Unterwerfungsvertrag begriin-
det.1804

2. Einigungsstellen

§ 15 UWG sieht die Moglichkeit vor, wettbewerbliche Streitigkeiten vor sog. Einigungsstellen
aulergerichtlich unter Beteiligung unabhangiger, sachkundiger Dritter durch Abschluss eines
Vergleichs beizulegen.®®” Kommt es zu einer Einigung erhilt der Gliubiger tGber dieses
schnelle und kostengiinstige Verfahren einen vollwertigen Vollstreckungstitel.**® Obwohl in
mehr als 50% der Fille eine Einigung erzielt werden konnte,"®® ist die Zahl der zwischen
1996 und 2004 eingeleiteten Verfahren kontinuierlich zuriickgegangen.'%®

3. Werbeselbstkontrolle

In Deutschland spielt die beim Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ange-
siedelte Werbeselbstkontrolle nur eine untergeordnete Rolle."® Uber Beschwerden hin-
sichtlich einzelner WerbemafBnahmen entscheidet dabei der Deutsche Werberat, dessen
Mitglieder alle unmittelbar der Werbebranche entstammen.™'° Anders als bei einem gesetz-
lichen Regulierungssystem findet im Fall der Selbstregulierung sowohl das Einhalten ihrer
Standards als auch das Befolgen von Entscheidungen der Kontrollorgane auf freiwilliger Basis
statt.’®!! Neben Einstellungsempfehlungen kann der Werberat unter Umstinden auch eine
Offentliche Ruge erteilen.’®!? Auf diese Weise wird die Offentlichkeit dariiber informiert,
dass sich ein Unternehmen nicht an eine Entscheidung des Werberats gehalten hat. Dadurch
kann das Image eines Unternehmens nachhaltig geschidigt werden.'®*3

1892 BGH, GRUR 1993, 677, 679 — Bedingte Unterwerfung; GRUR 1992, 318, 319 — Jubildumsverkauf: GRUR

1990, 367, 369 — alpi/Alba Moda; GRUR 1988, 699, 700 — gm-Preisangaben II; GRUR 1983, 127, 128 — Vertrags-
strafeversprechen.

1893 BGH, GRUR 2001, 85, 86 — Altunterwerfung IV.

Briining, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 117; Bornkamm, in: Kohler/Bornkamm, § 12 Rn.
1.115.

1805 Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 15 Rn. 1. Ausfihrlich zum Einigungsstellenverfahren Ottofiilling, WRP 2006,
410 ff.

1898 \/g]. § 15 Abs. 7 S. 2 UWG.

Ottofiilling, WRP 2006, 410, 427.

Fiir konkrete Zahlen s. Ottofiilling, WRP 2006, 410, 426 f.

So hatte der Deutsche Werberat 2009 blofR Gber 395 Beanstandungen zu entscheiden, vgl. Statista, Bilanz
der Beschwerden lGber Werbekampagnen beim Deutschen Werberat im Jahr 2008 und 2009, im Internet er-
haltlich unter <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168620/umfrage/beschwerden-ueber-werbekamp
agnen-beim-werberat/> (Abruf vom 24. Februar 2011). Demgegeniiber gingen bei der ASA in demselben Jahr
beinahe 29.000 Beschwerden ein; s. ASA/CAP, S. 12.

1819 Mehr zur Konstruktion des Deutschen Werberats ist im Internet erhiltlich unter <http://www.werberat.de/
content/Konstruktion.php> (Abruf vom 24. Februar 2011).

'8 [ ehmann, GRUR Int. 2006, 123, 125.

Art. 12 Abs. 2 Verfahrensordnung des Deutschen Werberats. Dieses Regelwerk ist im Internet abrufbar
unter <http://www.werberat.de/content/Verfahrensordnung.php> (Abruf vom 24. Februar 2011).

'8 [ ehmann, GRUR Int. 2006, 123, 126.
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I1l. Strafrechtlich

Strafrechtliche Sanktionen sieht das UWG nur ausnahmsweise vor.
rigkeitentatbestand enthalt § 20 UWG.

1814 Einen Ordnungswid-

C. Vereinbarkeit mit unionsrechtlichen Vorgaben

I. Sanktionensystem

Sowohl die UGP-RL als auch die Werbe-RL raumen den Mitgliedstaaten fiir die Ausgestaltung
des Sanktionensystems einen weiten Gestaltungsspielraum ein. Es muss lediglich sicherge-
stellt werden, dass geeignete und wirksame Mittel zur Bekdampfung unlauterer Ge-
schaftspraktiken bzw. irrefiihrender Werbung vorhanden sind. AuBerdem muss die Einhal-
tung der Bestimmungen uber vergleichende Werbung gewadhrleistet sein. Den Mitgliedstaa-
ten steht es dabei jedoch frei, ob dies auf zivilrechtlichem, verwaltungsrechtlichem oder
strafrechtlichem Wege erfolgt. Zulassig ist auch eine Mischung unterschiedlicher Sanktio-
nensysteme. Diesen Vorgaben werden sowohl das deutsche'® als auch das englische
Durchsetzungssytem gerecht, da beide eine rechtliche Bekampfung i.S. der Richtlinien vor-
sehen. Dass die englischen Durchsetzungsbehdrden vorab erwagen sollen, ob der Rechtsver-
stoR auch von einer Selbstkontrolleinrichtung erfolgreich geahndet werden kann, steht
ebenfalls in Einklang mit dem Unionsrecht.*®

1. Sanktionsmittel

1. Vorgaben fiir die Umsetzung von Richtlinien

Die Mitgliedstaaten muissen Sanktionen beschliel3en, die bei Verstol? gegen das die Richtli-
nien umsetzende nationale Recht anzuwenden sind, und auRerdem deren Durchsetzung
sicherstellen. Dabei miissen sie alle geeigneten MaBRnahmen treffen, um die Geltung und die
Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewahrleisten. VerstoBe missen nach Regeln geahndet
werden, die denjenigen entsprechen, die fiir nach Art und Schwere gleichartige VerstéRe
gegen nationales Recht gelten, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, verhaltnismaRig und
abschreckend sein muss. Grundsatzlich wenden die Mitgliedstaaten dabei die Sanktionen an,
die bei vergleichbaren VerstdRen gegen nationales Recht zum Einsatz kommen. Im Einzelfall
kann es jedoch erforderlich sein, den nationalen Standard zu tbertreffen.

Bei der Verfolgung von Wettbewerbsrechtsverstofien macht das deutsche Recht keinen Un-
terschied zwischen unionsrechtlich vorgegebenen und sonstigen VerstdRBen, so dass diese
Zielvorgabe keinen Umsetzungsbedarf hervorruft.’®'” Im englischen Recht kénnen demge-
genliber VerstoRe gegen die CPRs als Community infringement i.S. von Sec. 212 Part 8 Enter-
prise Act 2002 zivilrechtlich geahndet werden, sofern das Kollektivinteresse der Verbraucher
beeintrichtigt ist.*®'® Sofern eine Community infringement vorliegt, kann das Gericht Unter-

181% Strafbare Werbung, § 16 UWG; Verrat von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen, § 17 UWG; Verwertung

von Vorlagen, § 18 UWG sowie Verleiten und Erbieten zum Verrat, § 19 UWG.

813 Ehenso in Bezug auf die von der UGP-RL aufgestellten Vorgaben Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 810;
Goldmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 9 Rn. 1.

1816 Vgl. Erwagungsgrund Nr. 20, Art. 10, Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 3 UGP-RL bzw. Erwagungsgrund Nr. 18, Art. 6,
Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 Werbe-RL.

1817 vigl. zur UGP-RL Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 811.

Da die UGP-RL einer derartigen Einschrankung entbehrt, erscheint es zweifelhaft, ob die Richtlinie an dieser
Stelle ordnungsgemal umgesetzt worden ist, vgl. Howells, JBL [2009] 183, 192. Im Wege der richtlinienkonfor-
men Auslegung muss es den Durchsetzungsbehérden daher moglich sein, auch im Falle vereinzelter VerstoRe
zivilrechtliche Schritte einzuleiten.
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lassungsanordnungen — anders als bei domestic infringements auch bei Erstbegehungsgefahr
— verfugen.'®"® Die BPRs rdumen den Durchsetzungsbehdrden ausdriicklich die Befugnis ein,
RechtsverstolRe zivilrechtlich zu verfolgen (Reg. 15 BPRs).

a) Wirksamkeit

Da die Sanktionsinstrumente weder in Deutschland noch in England derart ausgestaltet sind,
dass sie eine Bekampfung unlauterer Geschéftspraktiken oder irreflihrender Werbung prak-
tisch unmoglich machen, ist dem Wirksamkeitspostulat Geniige getan.

b) VerhidltnismaRigkeit

Vor unbilliger Harte durch Missbrauch bei der Geltendmachung von Unterlassungsanspri-
chen schitzt im deutschen Recht § 8 Abs. 4 UWG, wonach die Geltendmachung von Ab-
wehranspriichen unzuldssig ist, wenn sie unter Berilicksichtigung der Gesamtumstande miss-
brauchlich ist.*®2° Davon ist insbesondere auszugehen, wenn sie vorwiegend dazu dient, ge-
gen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der
Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. Die weit gefasste Anspruchsberechtigung nach § 8
Abs. 3 UWG birgt die Gefahr, dass ein einziger Wettbewerbsverstol} zu einer Vielzahl von
Abmahnungen und Klagen fuhrt.**** Die gerichtliche Verfolgung eines Wettbewerbsversto-
Res durch einen Anspruchsberechtigten schliel3t es grundsatzlich nicht aus, dass auch andere
Glaubiger versuchen, ihre Anspriiche vor Gericht durchzusetzen.'®* Damit kommt § 8 Abs. 4
UWG auch die Funktion eines Korrektivs gegeniiber § 8 Abs. 3 UWG zu.'®® Auch die deut-
sche Rechtsprechung tragt dazu bei, dass bei der Anspruchsdurchsetzung der Verhéltnisma-
Rigkeitsgrundsatz beachtet wird.'®?* Das sofortige Befolgen einer Unterlassungsanordnung
kann fir einen Schuldner schwerwiegende Nachteile zur Folge haben, weswegen ihm eine
gewisse Zeitspanne zum Reagieren eingerdumt werden kann, sog. Aufbrauchfrist."** In Be-
tracht kommt eine Aufbrauchfrist dann, wenn eine Interessenabwagung ergibt, dass die dem
Schuldner durch die sofortige, uneingeschriankte Durchsetzung des Verbots entstehenden
Nachteile auBer Verhéltnis stehen zu den Interessen des Glaubigers und der Allgemeinheit
an einem sofortigen Unterlassen.'®%

Der Guidance on the UK Regulations implementing the Unfair Commercial Practices Directive
weist demgegeniiber ausdriicklich darauf hin, dass die Durchsetzungsbehérden dem Ver-
haltnismaRigkeitsgrundsatz verpflichtet sind.’® Sofern mehrere kommunale Aufsichtsbe-
horden erwagen, gerichtliche Schritte gegen eine unlautere Wettbewerbshandlung einzulei-

1819 vgl. Sec. 215 (1), 217 (2) Part 8 Enterprise Act 2002.

S. BT-Drucks. 10/5771, S. 22.

Kéhler, in: Kéhler/Bornkamm, § 8 Rn. 4.2 unter Verweis darauf, dass der Schuldner bei gleichzeitiger Mehr-
fachabmahnung jedem Abmahner die erforderlichen Aufwendungen ersetzen muss (vgl. § 12 Abs. 1 S. 2 UWG).
Ein dhnliches Risiko besteht in England nicht, da das englische Recht Mitbewerbern kein eigenes Klagerecht
zugesteht.

'822 BGH, GRUR 1994, 307, 308 — Mozzarella |.

BGH, GRUR 2001, 260, 261 — Vielfachabmahner; GRUR 2000, 1089, 1090 — Mifbréuchliche Mehrfachverfol-
gung.

1824 Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 812.

Mehr dazu Bergmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn. 45 ff.; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8
Rn. 38 ff.

1826 BGH, GRUR 2007, 1079, 1082 f. Rn. 40 — Bundesdruckerei; GRUR 1990, 522, 528 — HBV-Familien- und Woh-
nungsrechtsschutz.

%" OFT/BERR, S. 51 Rn. 11.3.

1820
1821

1823

1825
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ten, entscheidet das OFT, welche Behorde konkret (gegebenenfalls auch das OFT selbst) in
diesem Fall zustindig sein soll.***

c) Abschreckung

Zur wirksamen Abschreckung hat der deutsche Gesetzgeber den Gewinnabschopfungsan-
spruch (§ 10 UWG) normiert.'8?

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass englische Durchsetzungsbehorden vorab er-
wagen sollen, ob der RechtsverstoR auch von einer Selbstkontrolleinrichtung erfolgreich ge-
ahndet werden kann.'®*® Zwar stehen der ASA keine rechtlichen Sanktionsméglichkeiten zur
Verfiigung. Wochentlich werden jedoch die Entscheidungen des ASA Council unter ausdriick-
licher Nennung der Beteiligten im Internet veroffentlicht.’®** Da eine derart negative Be-
richterstattung signifikanten Einfluss auf das Image des Werbenden auszuiiben vermag, ent-
falten auch die englischen Sanktionen eine hinreichend abschreckende Wirkung.

2. Konkrete Rechtsfolgen

a) Einstellung der unlauteren Geschéaftspraktik bzw. der irrefiihrenden oder unzuldssigen
vergleichenden Werbung

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Gerichten oder Verwaltungsbehorden Befugnisse zu
Ubertragen, die es ihnen ermoglichen, die Einstellung unlauterer Geschaftspraktiken bzw.
irrefiihrender oder unzulassiger vergleichender Werbung zu verlangen oder ein geeignetes
gerichtliches Verfahren zur Anordnung der Einstellung einzuleiten.'®3? Steht die erstmalige
Anwendung der Geschaftspraxis bzw. die erstmalige Veroffentlichung der irrefihrenden o-
der unzulassigen vergleichenden Werbung bevor, muss es auflerdem maoglich sein, dies zu
verbieten oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung des Verbots einzulei-
ten.'®® Dieses darf nicht vom Nachweis eines tatsichlichen Verlusts oder Schadens bzw.
Vorsatz oder Fahrlissigkeit seitens des Rechtsverletzers abhingig gemacht werden.*®**
Diesen Vorgaben wird der Abwehranspruch nach § 8 Abs. 1 UWG gerecht.*®*® Dieser An-
spruch besteht sowohl bei Wiederholungs- als auch bei Erstbegehungsgefahr unabhéangig
davon, ob ein Schaden bzw. ein Verschulden auf Seiten des Verletzers vorliegt. Entsprechend
sind englische Gerichte bei Wiederholungsgefahr — ebenso wie auch bei Erstbegehungsge-
fahr'®3— befugt, Unterlassungsanordnungen auszusprechen.lga'7 Reg. 18 (7) BPRs stellt dabei
ausdricklich klar, dass die Rechtsschutzgewahrung nicht vom Nachweis eines Verlusts oder
Schadens oder Verschuldens auf Seiten des Werbenden abhangig ist.

1828 Reg. 17 (1) BPRs; eine vergleichbare Regelung enthilt Sec. 216 (2) Part 8 Enterprise Act 2002.

BT-Drucks. 15/1487, S. 24.

Vgl. Reg. 19 (4) CPRs bzw. Reg. 13 (4) BPRs.

Im Internet abrufbar unter <http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications.aspx> (Abruf vom 24. Febru-
ar 2011).

1832 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. a Werbe-RL.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. b UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. b Werbe-RL.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 2 Werbe-RL.

So auch Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 812; Bergmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn.

1829
1830
1831

1833
1834
1835
1.

1836 y/g|. Sec. 217 (2) Part 8 Enterprise Act 2002; Reg. 15 (1) BPRs.

1837 sec. 217 (3) Part 8 Enterprise Act 2002; Reg. 18 (1) BPRs.
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b) Entscheidungsveroffentlichung und berichtigende Erkldarung

Aullerdem kdnnen die Mitgliedstaaten Regelungen schaffen, wonach die Veroéffentlichung
einer rechtskraftigen Entscheidung sowie die Abgabe einer berichtigenden Erklarung ver-
langt werden kdnnen. %8

Nach deutschem Recht kann ein Gericht im Falle einer Unterlassungsklage der obsiegenden
Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei 6ffentlich
bekannt zu machen, sofern diese ein berechtigtes Interesse darlegt (§ 12 Abs. 3 UWG). Zwar
bezieht sich die Norm ihrem Wortlaut nach nur auf den Unterlassungsanspruch, analog ist
sie jedoch auch auf Beseitigungs- und Schadensersatzanspriiche anzuwenden.*®* Im Rah-
men einer umfassenden Interessenabwéagung stellt das Gericht die durch die Veroéffentli-
chung bzw. Nichtveroffentlichung des Urteils entstehenden Vorteile und Nachteile einander
gegeniiber,® wobei die Verdffentlichungsbefugnis versagt wird, wenn die dem Verletzer
durch die Veroffentlichung erwachsenden Nachteile unverhaltnismaRig groBer waren als die
von ihr fir den Verletzten erwarteten Vorteile.”®** Ein Anspruch auf Abgabe einer berichti-
genden Erklarung besteht in Form des Widerrufsanspruchs als besonderer Auspragung des
Beseitigungsanspruchs (§ 8 Abs. 1 UWG). 84

Um die fortdauernde Wirkung eines unlauteren Wettbewerbsverhaltens, dessen Einstellung
durch rechtskraftige Entscheidung angeordnet worden ist, zu beseitigen, kénnen auch engli-
sche Gerichte den Rechtsverletzer dazu verpflichten, diese Entscheidung zu veréffentlichen
bzw. eine berichtigende Erklarung in angemessener Form abzugeben.1843

c) Anspruchsberechtigung

Die Richtlinien verlangen von den Mitgliedstaaten den Erlass von Rechtsvorschriften, die es
Personen oder Organisationen, die nach nationalem Recht ein berechtigtes Interesse an der
Bekampfung unlauterer Geschaftspraktiken bzw. am Verbot irrefilhrender Werbung oder an
der Regelung vergleichender Werbung haben, gestatten, gerichtlich gegen solches Verhalten
vorzugehen und/oder dagegen ein Verfahren bei einer Verwaltungsbehérde einzuleiten, die
fir die Entscheidung Uber Beschwerden oder fiir die Einleitung eines geeigneten gerichtli-
chen Verfahrens zustindig ist.!®* Berechtigt ist dabei jedes Interesse, das sich mit den
Schutzzwecken der Richtlinie und des nationalen Lauterkeitsrechts deckt. Dazu zdhlen auch
die Interessen der Mitbewerber.'®*

§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG regelt die Anspruchsberechtigung des Mitbewerbers. Mitbewerber ist
nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG jeder Unternehmer, der mit einem oder
mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in
einem konkreten Wettbewerbsverhaltnis steht. Ein konkretes Wettbewerbsverhaltnis liegt
vor, wenn zwei Parteien gleichartige Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben End-
verbraucherkreises abzusetzen versuchen, mit der Folge, dass das konkret beanstandete

1838 Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 3 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 4 Werbe-RL.

Kéhler, in: Kbhler/Bornkamm, § 12 Rn. 4.3.

BT-Drucks. 15/1487, S. 25; vgl. auch BGH, GRUR 1972, 550, 551 f. — Spezialsalz Il.

BGH, GRUR 1961, 189, 192 — Rippenstreckmetall.

Seitz, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 8 Rn. 202, 205 ff.; Bornkamm, in: K6hler/Bornkamm, § 8
Rn. 1.95.

18%3 sec. 217 (8) Part 8 Enterprise Act 2002 bzw. Reg. 18 (4) BPRs.

Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.

Vgl. Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Schutzzweck der Werbe-RL.

1839
1840
1841
1842

1844
1845
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Wettbewerbsverhalten den anderen beeintrachtigen, d.h. im Absatz behindern oder stéren
kann.'®*® Auch zwischen Unternehmern verschiedener Wirtschaftsstufen kann ein konkretes
Wettbewerbsverhiltnis bestehen.’®’ Ein mittelbares Wettbewerbsverhéltnis gen'ugt.1848
Daher kénnen auch Unternehmer verschiedener Branchen durch eine bestimmte Wettbe-
werbshandlung in eine wettbewerbliche Beziehung zueinander treten. In einem solchen Fall
wird das Wettbewerbsverhaltnis durch den konkreten Rechtsverstol begr[]ndet.1849 Folglich
ermoglicht es das deutsche Recht Mitbewerbern, gerichtlich gegen unlautere Geschaftsprak-
tiken bzw. unzuldssige Werbemalnahmen vorzugehen. Es steht damit in Einklang mit dem
Unionsrecht.'®*°

Zwar obliegt die Durchsetzung der Regulations in England dem OFT, den TSS sowie dem De-
partment of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland.*®' Mitbewerber haben
jedoch die Moglichkeit, ein Verfahren bei einer Durchsetzungsbehorde einzuleiten, welche
zustandig ist, gegebenenfalls gerichtliche Schritte gegen eine unlautere Geschaftspraktik
bzw. eine unzuldssige WerbemaRBnahme einzuleiten. Obwohl Mitbewerber also auch nach
der Reform von 2008 keine Moglichkeit haben, selbst gerichtlich gegen unlautere Ge-
schiftspraktiken bzw. unzulissige WerbemaRnahmen vorzugehen,'®? wird das englische
Verfahren unionsrechtlichen Vorgaben gerecht.

Ill. Verfahrensregelungen

1. Beschleunigtes Verfahren

Die Richtlinien sehen vor, dass die Einstellung des unlauteren Verhaltens auch im Rahmen
eines beschleunigten Verfahrens durchgesetzt werden kann.’®>® Dabei bleibt es den Mit-
gliedstaaten Uberlassen, ob dem beschleunigten Verfahren vorlaufige oder endglltige Wir-
kung zukommen soll. 18>

Anspriche aus § 8 Abs. 1 UWG koénnen grundsatzlich auch mittels eines Antrags auf Erlass
einer einstweiligen Verfiigung durchgesetzt werden. Der Erlass einer einstweiligen Verfu-
gung setzt neben einem Verfligungsanspruch auch einen Verfligungsgrund voraus.®> Ein
Verfligungsgrund besteht, wenn zu besorgen ist, dass ohne sofortige Befriedigung der An-
spruch vereitelt oder wesentlich erschwert werden kénnte.'®*° Es handelt sich also um die
Dringlichkeit der Angelegenheit fiir den Antragsteller.1857 Diese darzulegen und glaubhaft zu
machen, obliegt grundséatzlich dem Antragsteller. § 12 Abs. 2 UWG begriindet jedoch eine

1846 BGH, GRUR 2007, 978, 979 Rn. 16 — Rechtsberatung durch Haftpflichtversicherer; GRUR 2004, 877, 878 —

Werbeblocker; GRUR 2002, 902, 903 — Vanity-Nummer; GRUR 2001, 260, 260 — Vielfachabmahner; GRUR 2001,
258, 258 — Immobilienpreisangaben; GRUR 1999, 69, 70 — Preisvergleichsliste Il.

187 BGH, GRUR 1999, 69, 70 — Preisvergleichsliste Il; WRP 1999, 1151, 1152 — EG-Neuwagen I; GRUR 1993, 563,
564 — Neu nach Umbau; GRUR 1989, 673, 673 — Zahnpasta.

1848 BGH, GRUR 1999, 69, 70 — Preisvergleichsliste Il; GRUR 1983, 582, 583 — Tonbandgeriit.

BT-Drucks. 15/1487, S. 16 unter Verweis auf GRUR 1972, 553 — Statt Blumen ONKO-Kaffee.

So auch Bergmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn. 258.

Reg. 19i.V m. Reg. 2 (1) CPRs bzw. Reg. 13 i.V.m. Reg. 2 (1) BPRs.

So auch Henning-Bodewig, GRUR Int. 2010, 273, 280.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 3 Werbe-RL.

Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 3 Werbe-RL.

Huber, in: Musielak, § 935 Rn. 4.

Vgl. §§ 936, 917 ZPO.

Kéhler, in: Kohler/Bornkamm, § 12 Rn. 3.12.

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
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widerlegliche Vermutung der Dringlichkeit."®® Beim Verfugungsanspruch handelt es sich

demgegeniber um den materiellen Anspruch, auf den sich der Antragsteller im konkreten
Fall stiitzt.***° Sofern keine endgultigen, nicht wiedergutzumachenden Verhaltnisse geschaf-
fen werden, kommen neben Unterlassungsanspriichen auch Beseitigungs- und Widerrufsan-
spriche in Betracht.'®*® Da die Beseitigung der Beeintrachtigung nicht zu einer Vorwegnah-
me der Hauptsache fihren darf, ist davon aber nur in Ausnahmefallen auszugehen.1861 Die
einstweilige Verfligung hat vorlaufige Wirkung i.S. der Richtlinien.'®® Um sie ebenso effektiv
und dauerhaft werden zu lassen wie einen in einem Hauptsacheverfahren erwirkten Titel, 8%
kann der Schuldner allerdings eine sog. Abschlusserklarung abgeben, die eine endglltige

Beendigung des Rechtsstreits ermt')glicht.1864

Auch englische Durchsetzungsbehdrden kdnnen die Einstellung unlauterer Verhaltensweisen
im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens mit vorlaufiger Wirkung durchsetzen."®® Eine
entsprechende Anordnung setzt voraus, dass das klagerische Begehren Aussicht auf Erfolg
hat, spater zugesprochener Schadensersatz keine adaquate Entschadigung darstellt und eine
umfassende Interessenabwagung fir den Erlass spricht.1866 Im Rahmen dieser Abwagung
prift das Gericht, welcher Partei durch Erlass oder Nichterlass der interim injunction ein gro-
Rerer Schaden entstehen wiirde.®®” Endgiiltige Wirkung entfalten demgegeniiber die tber
das Hauptsacheverfahren zu erreichenden final injunctions.

2. Behordliches Durchsetzungsverfahren

Die mit der Uberpriifung der Einhaltung des die Richtlinien umsetzenden nationalen Rechts
befassten Verwaltungsbehdrden miissen so zusammengesetzt sein, dass ihre Unparteilich-
keit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Auerdem miissen sie Uber ausreichende Befug-
nisse verfigen, um die Einhaltung ihrer Entscheidungen lber Beschwerden wirksam Uber-
wachen und durchsetzen zu kénnen und ihre Entscheidungen in der Regel begr[]nden.1868
Sofern die in Art. 11 Abs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 und 4 Werbe-RL genannten Befugnisse
ausschlieBlich von einer Verwaltungsbehorde ausgelibt werden, bedarf es eines Verfahrens,
in dem eine fehlerhafte oder unsachgemaBe Auslibung bzw. Nichtausiibung dieser Befug-
nisse gerichtlich Gberprift werden kann. 5%

Anders als in England existiert ein solches behoérdliches Durchsetzungsverfahren in Deutsch-
land nicht. Das fir die Durchsetzung der Regulations zustindige OFT ist eine unabhangige
Regierungsbehorde, die sich im Interesse der Verbraucher darum bemiht, dass durch die

1858 BGH, GRUR 2000, 151, 152 — Spdte Urteilsbegriindung. Ausfihrlich zur Widerlegung der Dringlichkeit Ret-

zer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 304 ff.

189 5osnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 108.

Vgl. OLG Koblenz, GRUR 1987, 730, 731 — GS-Zeichen, wonach die Beseitigung irrefiihrender Angaben auf
einem Produkt im Wege der einstweiligen Verfligung verlangt werden kann; Kéhler,

in: Kohler/Bornkamm, § 12 Rn. 3.9.

1861 Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 109.

Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 814; Retzer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 260a.

Vgl. BGH, GRUR 1991, 76, 77 — Abschluferkldrung.

Retzer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 634; Kéhler, in: K6hler/Bornkamm, § 12 Rn. 3.69.
Vgl. Reg. 15 (2) i.V.m. Reg. 18 BPRs bzw. Sec. 218 Part 8 Enterprise Act 2002.

Die allgemeinen Voraussetzungen fiir den Erlass einer vorlaufigen Unterlassungsverfiigung sind in American
Cyanamid v. Ethicon von Lord Diplock formuliert worden ( [1975] AC 396 (HL)).

1867 Bently/Sherman, S. 1107; Johnson, in: Lange, Erster Teil Rn. 5425.

Art. 11 Abs. 3 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 5 Werbe-RL.

Art. 11 Abs. 3 Unterabs. 2 S. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 6 Werbe-RL.

1860

1862
1863
1864
1865
1866

1868
1869
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Gewadhrleistung von starkem Wettbewerb und das Untersagen unlauteren Wettbewerbsver-
haltens die Mérkte gut funktionieren.'®”° Sofern eine einvernehmliche Lésung nicht méglich
ist, steht es der Behorde frei, gerichtliche Schritte gegen den Rechtsverletzer einzuleiten.'®’!
Betroffene haben die Moglichkeit, Entscheidungen des OFT im Verfahren des judicial review
von einem Gericht tiberpriifen zu lassen.’®’? Dies dient im Wesentlichen jedoch nur der
Uberpriifung von Verfahrensfehlern.’®”® Dennoch steht das behérdliche Durchsetzungsver-
fahren in England insgesamt in Einklang mit dem Unionsrecht.

§ 9 Fazit

Waéhrend sich Mitbewerber in Deutschland zur Geltendmachung eines VerstolRes gegen eine
Unionsrecht umsetzende Vorschrift also verhaltnismaRig einfach und kostenglinstig an die
Zivilgerichte wenden kdnnen, besteht in England nur die Moglichkeit einer Beschwerde bei
den staatlichen Durchsetzungsbehérden.'®” Eine zivilrechtliche Klageméglichkeit steht ihnen
nicht zur Verfligung.

A. Mogliche Ursachen

Auswirkungen auf die Regelung der Rechtsverfolgung kann die Definition des Schutzzwecks
eines Gesetzes haben.'®” Die deutsche Rechtsprechung ging schon friih davon aus, dass das
Lauterkeitsrecht nicht nur dem Mitbewerberschutz dient, sondern auch die Interessen der
Verbraucher und der Allgemeinheit an einem lauteren und gesunden Wettbewerb
schiitzt.’®’® Die sog. Schutzzwecktrias, wonach Mitbewerbern, Verbrauchern sowie der All-
gemeinheit ein gleichberechtigter Schutz vor unlauteren Geschaftspraktiken gewahrt wird,
ist mittlerweile sogar ausdriicklich im UWG festgeschrieben (§ 1 UWG). Dieser umfassende
Schutzzweck ermoglichte Unternehmern ein gerichtliches Vorgehen auch gegen solche
Wettbewerbshandlungen, die sich — wie etwa eine irrefihrende Werbung — nicht unmittel-
bar gegen sie richteten, sondern in erster Linie die Interessen getduschter Verbraucher be-
eintrachtigten.’®”’ Die dogmatische Rechtfertigung fir dieses individuelle Klagerecht wurzelt
dabei im sog. Vorsprungsgedanken. Danach beeintrachtigt derjenige, der irrefiihrende Her-
kunftsangaben nutzt oder anderweitig tduscht, nicht nur die Interessen des Originalherstel-
lers, sondern verschafft sich auch einen unrechten Vorsprung gegeniiber allen Wettbewer-
bern, die ihre Produkte zutreffend kennzeichnen und auf Tduschungen verzichten.'®’® Diese
Uberlegung stellt die Verbindung zwischen Verbraucher- und Wettbewerberinteressen
her.1879

1870 Mehr Informationen zu den Aufgaben des OFT sind im Internet erhaltlich unter <http://www.oft.gov.uk/ab

out-the-oft/what/;jsessionid=E03177FA8BE66070DE842785E69C5501> (Abruf vom 24. Februar 2011).

871 Nsheres zu den Durchsetzungsmethoden des OFT ist im Internet abrufbar unter <http://www.oft.gov.uk/ab
out-the-oft/legal-powers/enforcement_regulation/enforcement/> (Abruf vom 24. Februar 2011).

1872 Vgl. OFT, Statement of consumer protection enforcement principles, S. 17 Rn. 2.28.

1873 "Legality; procedural fairness; reasonableness or rationality; compatibility with the Convention rights and
EC law", vgl. Treasury Solicitors, S. 9 Rn. 2.5. Grundsatzlich entscheidet das Gericht dabei nicht unter Feststel-
lung der tatsdchlichen Verhaltnisse, sondern nur unter rechtlichen Gesichtspunkten, Treasury Solicitors, S. 30
Rn. 3.12.

187% 50 auch Gléckner, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 96.

Schricker/Henning-Bodewig, WRP 2001, 1367, 1368.

Ausfihrlich zur historischen Entwicklung des deutschen Lauterkeitsrechts, Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Einf. A
Rn. 24 ff.

877 Beier, GRUR Int. 1984, 61, 63.

Erstmals aufgebracht von Ulmer, S. 22 f.

Beier, GRUR Int. 1984, 61, 63.

1875
1876

1878
1879
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Im englischen Recht sind entsprechende Gedanken, mit denen sich VerstofRe gegen straf-
oder verwaltungsrechtliche Wettbewerbsbestimmungen als Konkurrentenbeeintrachtigung
erfassen lassen kénnten, nie ernsthaft diskutiert worden.*** Dementsprechend sind Konkur-
rentenschutz und Verbraucherschutz auch strikt voneinander getrennt.1881 Begriindet wird
diese Trennung mit der Unvereinbarkeit von Unternehmer- und Verbraucherinteressen.'®?
Dem an den Interessen der Verbraucher ausgerichteten Schutzzweck der UGP-RL entspre-
chend,1883 stellen die CPRs Mitbewerbern konsequenterweise also keine individuellen zivil-
rechtlichen Klagemdglichkeiten zur Verfligung.

Demgegeniiber schiitzt die Werbe-RL aber gerade die Gewerbetreibenden vor irrefiihrender
Werbung und deren unlauteren Auswirkungen.1884 Dennoch beinhalten auch die BPRs keine
individuellen zivilrechtlichen Klagemoglichkeiten fir Mitbewerber. Es sei an dieser Stelle
noch einmal daran erinnert, dass im englischen Zivilrecht das common law den Regelfall und
das statute law die Ausnahme darstellt. Die Grundatze des englischen Wettbewerbsrechts
sind im Laufe von Jahrhunderten sukzessive von den Gerichten entwickelt worden. Der Ge-
setzgeber nahm stets erst dann Einfluss auf die Fortentwicklung des Rechts, wenn er Ande-
rungsbedarf im common law wahrnahm.*®® Die BPRs sind jedoch nicht eingefiihrt worden,
weil das Parlament eine Korrektur oder Erganzung des Fallrechts als notwendig erachtete,
sondern aufgrund der unionsrechtlichen Pflicht zur Umsetzung der Werbe-RL.*¥¢ Insoweit
ist der Gesetzgeber aber nur an die Vorgaben der Richtlinie gebunden. Diese verlangt aber
gerade nicht, dass Mitbewerbern eigene zivilrechtliche Klagemoglichkeiten zum Vorgehen
gegen unlautere WerbemaBnahmen eingerdumt werden missen. Gegenwartig scheint das
Parlament keinen Handlungsbedarf zum Ausbau des Mitbewerberschutzes zu sehen. Hier
bleibt es abzuwarten, ob der Gesetzgeber diese Haltung in den nachsten Jahren korrigieren
wird bzw. korrigieren muss.

B. Befiirchtungen

Bislang sind in England lauterkeitsrechtsrelevante Bestimmungen Uberwiegend auf straf-
rechtlichem Wege durchgesetzt worden. Auch unter Geltung der neuen Regulations ist da-
von auszugehen, dass strafrechtliche Sanktionen zumindest in besonders schwerwiegenden
Fallen auch weiterhin eine Rolle spielen werden.'®®’ Schon lange wird allerdings darlber
diskutiert, ob die in der Regel sehr spezifisch ausgestalteten strafrechtlichen Sanktionen tat-
sichlich ein effektives Mittel zur Bekampfung unlauteren Wettbewerbs darstellen.'®®® Be-
reits 1998 hatte die Regierung zusammen mit Unternehmern und Aufsichtsbehorden zur
Forderung einer effektiven Gesetzesdurchsetzung (good enforcement) das Enforcement
Concordat erarbeitet.'®® Dartber hinaus ist im April 2008 der vom Department for Business

1880 Ohly, Richterrecht, S. 46.

1881 Ohly, Richterrecht, S. 19, 46 f.

1882 Cornish, (1985-86) 10 Adelaide Law Review 32, 35.

Vgl. Art. 1 UGP-RL.

Art. 1 Werbe-RL.

Ohly, Richterrecht, S. 102.

Art. 288 Abs. 3 AEUV (friher Art. 249 Abs. 3 EGV).

Howells, JBL [2009] 183, 191. In diese Richtung wohl auch Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 37.

Howells, JBL [2009] 183, 184 f. m.w.Nachw.

Mehr Informationen zum Enforcement Concordat sind im Internet erhaltlich unter <http://webarchive.nati

onalarchives.gov.uk/+/http://www.berr.gov.uk/bre/inspection-enforcement/implementing-principles/regulato
ry-compliance-code/enforcement/page46822.html> (Abruf vom 24. Februar 2011). Die dabei aufgestellten
Grundsatze (Principles of Good Enforcement), die die Beratung und Unterstiitzung von Unternehmen durch die

195

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889



Enterprise and Regulatory Reform (BERR) herausgegebene Regulators’ Compliance Code
wirksam geworden.®® Deren Ausgestaltung deutet darauf hin, dass Unterlassungsverpflich-
tungserklarungen und Unterlassungsverfliigungen im englischen Lauterkeitsrecht kiinftig eine
verstarkte Bedeutung zukommen wird.*®*¥* Anders als vor den magistrates’ courts, der Ein-
gangsinstanz in Strafprozessen, sind die Mitarbeiter der staatlichen Durchsetzungsbehérden
vor den county courts nicht postulationsfahig (right of audience). Wegen der mit der Beauf-
tragung von Anwalten verbundenen Kosten sind Bedenken dahin geduBert worden, dass
eine angespannte Haushaltslage kommunale Aufsichtsbehdrden davon abhalten kénnte, den
Zivilrechtsweg zu beschreiten.'®** Der vom BERR gedullerte Vorschlag, es den Mitarbeitern
der Durchsetzungsbehdrden nach entsprechender Schulung zu ermdéglichen, selbst vor dem
Zivilgericht aufzutreten, wurde verworfen. Soll Unterlassungsverfliigungen zukiinftig jedoch
auch tatsachlich eine bestimmende Rolle zukommen, muss entweder entsprechend qualifi-
zierten Angestellten die Postulationsfahigkeit vor den Zivilgerichten zugesprochen werden,
oder aber es missen den Behdrden Geldmittel zur Verfligung gestellt werden, um professio-
nellen Rechtsbeistand auch finanzieren zu kénnen.**? Gegenwartig ist es noch nicht abseh-
bar, welchen Weg die Durchsetzungsbehdrden in Nachahmungsfallen einschlagen werden.

C. Ausblick

Trotz lautstarker Proteste, wonach es skrupellosen Wettbewerbern immer noch zu leicht
gemacht werde, in Trittbrettfahrer-Manier vom guten Ruf der Markenprodukte zu profitie-
ren,® entschied sich die Regierung dagegen, geschadigten Konkurrenten individuelle zivil-
rechtliche Klagerechte einzurdaumen. Unternehmen bleibt gegenwartig folglich nichts ande-
res Ubrig, als die enforcement authorities davon zu Uberzeugen, gegen von ihnen wahrge-
nommene Rechtsverletzungen vorzugehen. Noch einmal sei an dieser Stelle jedoch darauf
hingewiesen, dass die Durchsetzungsbehdrden zwar dazu verpflichtet sind, die Regulations
durchzusetzen.'®*® Dies jedoch nicht bedeutet, dass sie jeden einzelnen VerstoR zivil- oder
strafrechtlich verfolgen missen. Insoweit steht ihnen ein weiter Ermessensspielraum zu.18%
Naturgemal verfliigen diese Einrichtungen nur iber begrenzte personelle und finanzielle
Ressourcen.”’ Ihre Schwerpunktsetzung orientiert sich in erster Linie daran, inwieweit
Wettbewerbsverhalten Auswirkungen auf die Interessen der Verbraucher (consumer wel-
fare) hat.**® Unter Berucksichtigung der Auswirkungen der Nachahmungsproblematik auf
das Wohlergehen der Verbraucher ist zu befiirchten, dass die Durchsetzungsbehérden dieser
regelmaRig nicht gerade oberste Prioritit einrdumen werden. Im Ubrigen treffen den Wett-
bewerber zwar keinerlei Kosten, wenn sich die Behorde dazu entschlielt, entsprechende
MalRnahmen einzuleiten. Auf die weitere Entwicklung des Geschehens vermag er ab diesem
Zeitpunkt jedoch keinerlei Einfluss mehr zu nehmen.'®° Aus diesem Grund sollten sich Un-

Behorden hervorheben, zielen darauf ab, dass Gesetze mehrheitlich freiwillig eingehalten werden. Das En-
forcement Concordat wird bereits von tGiber 96% aller Durchsetzungsbehérden angewendet.

18%0 7war sollte dieser nicht das Enforcement Concordat ersetzen. Dennoch hilt es die Regierung fir notwendig,
dieses zu Uberpriifen und auf den Compliance Code abzustimmen.

915 auch Howells, JBL [2009] 183, 191.

Howells, JBL [2009] 183, 191.

Howells, JBL [2009] 183, 194.

Allen voran die BBG.

Reg. 19 CPRs bzw. Reg. 13 BPRs.

Howells, JBL [2009] 183, 193; Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 37.

Dies kritiert auch die BBG, Will new legislation stop copycat packaging?, S. 2.

Vgl. OFT, OFT Prioritisation Principles, S. 8.
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ternehmen in jedem Fall um gute Beziehungen zu den enforcement authorities bemiihen.
Sofern ein Werbevergleich nicht den Zuldssigkeitskriterien von Reg. 4 BPRs entspricht, haben
Markeninhaber alternativ die Moéglichkeit, auf Markenrechtsverletzung zu klagen.1900

Eine im Dezember 2005 von der Regierung in Auftrag gegebene Studie zur Bewertung der
Rahmenbedingungen des Rechts des geistigen Eigentums, der Gowers Review of Intellectual
Property von 2006, enthielt die Empfehlung, der Erfolg der gegenwartig zur Bekampfung
unlauteren Wettbewerbs zur Verfligung stehenden rechtlichen MaBRnahmen solle genau
beobachtet werden.'®® Sollten sich diese als ineffektiv erweisen, sollten rechtliche Ande-
rungen erwogen werden.'®® Die fiir 2011 vorgesehene Uberpriifung dieses Berichts sollten
Kennzeicheninhaber zum Anlass nehmen, um sich erneut fir die Einrdumung individueller
zivilrechtlicher Klagemoglichkeiten stark zu machen.!*®

§ 10 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

1. Schutz zum Vorgehen gegen look-alikes gewahrt das englische Recht in das Markenregis-
ter eingetragenen Marken insbesondere lber das Markenrecht. Hinsichtlich des Verwechs-
lungsschutzes nach Sec. 10 (2) TMA 1994 gilt es jedoch zu berlicksichtigen, dass der mit ei-
nem look-alike konfrontierte Durchschnittsverbraucher haufig nicht davon ausgehen wird,
dass das Imitat aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen
stammt wie das Originalprodukt. Bei dem Zusatz, wonach Verwechslungsgefahr auch die
Gefahr umfasst, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird,
handelt es sich nur um eine Klarstellung in dem Sinne, dass ein gedankliches Verbinden der
Vergleichsmarken stets notwendige Voraussetzung fir eine Verwechslungsgefahr ist, nicht
aber um eine Erweiterung in dem Sinne, dass bereits die blofRe gedankliche Verbindung hin-
reichende Voraussetzung fir eine Markenverletzung ist.

Sec. 10 (2) TMA 1994 erfasst folglich nur diejenigen Falle, in denen der Verkehr (iber die
Herkunft der Waren getduscht wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass es im Zusammen-
hang mit look-alikes folglich haufig an der Verwechslungsgefahr mangeln wird, stellt Sec. 10
(3) TMA 1994 ein besonders wertvolles Schutzinstrument dar. Diesen Schutz genielRen aller-
dings nur Marken, die die von den englischen Gerichten verhdltnismaRig hoch angesetzte
Bekanntheitsschwelle liberschreiten.

2. Neben dem Markenrecht ist im Zusammenhang mit look-alikes in erster Linie an den
common law-Rechtsbehelf des passing off zu denken. Bei der Ermittlung eines an einer Far-
be, einer Werbemalnahme, einer Produktform oder Produktverpackung bestehenden
goodwill legen die englischen Gerichte einen verhéltnismaRig strengen MaRstab an. Neben
einem hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise bedarf es
auch einer vergleichsweise langen exklusiven Benutzung des Zeichens durch den Klager.
Schwierigkeiten bereitet oftmals auBerdem der Nachweis der misrepresentation. Haufig
kann die Irrefihrungsgefahr schon durch aufklarende Hinweise ausgerdaumt werden. Gerade

1999 \/61 EUGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, 1-4254, GRUR 2008, 698 — 02 und 02 (UK)/H3G.

Gowers, S. 100 Rn. 5.88.

Der Bericht anerkannte im Ubrigen auch die Tatsache, dass das passing off oftmals nicht weit genug reicht,
um Marken und sonstige Kennzeichen vor misappropriation zu schiitzen, S. 100 Rn. 5.84. Er offenbarte auRer-
dem eine von der BBG vorgelegte Einschatzung, wonach die Verkaufszahlen der Originalprodukte nach Einfiih-
rung von look-alikes um bis zu 20% zuriickgehen kénnen, S. 99 Rn. 5.82.

9% 50 auch Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 34.
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im Zusammenhang mit Farben oder Formen scheitern passing off-Klagen oft am Vorliegen
einer solchen Klarstellung.

3. Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG) bietet das
deutsche MarkenG nicht nur Registermarken (§ 4 Nr. 1 MarkenG) sondern auch Uber Ver-
kehrsgeltung verfiigenden Zeichen (Benutzungsmarke, § 4 Nr. 2 MarkenG).

4. Zum Vorgehen gegen look-alikes stellt die deutsche Rechtsordnung neben markenrechtli-
chen auch wettbewerbsrechtliche Anspriiche zur Verfligung, sofern der Klager sein Begehren
nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, sondern den eines konkreten Leistungsergebnis-
ses stutzt. Obwohl eine unterschiedliche Herstellerangabe in der Regel gegen eine Her-
kunftstdauschung im weiteren Sinne spricht (§ 4 Nr. 9 lit. a UWG), rdumt eine auf dem nach-
geahmten Produkt angebrachte Handelsmarke diese Gefahr nicht zwangsweise aus. Dies
setzt allerdings voraus, dass der Verkehr die Handelsmarke auch als solche erkennt. Da
Nachahmungen haufig jedoch nicht bei den Abnehmern, sondern bei Dritten, die die Nach-
ahmungen bei den Kaufern erblicken, die Gefahr einer Herkunftstauschung hervorrufen,
gewadhrt auch § 4 Nr. 9 lit. b UWG einen wertvollen Schutz. In der Regel gibt es fiir den Ver-
trieb eines look-alikes keinen anderen Grund als das Bestreben, sich an den guten Ruf des
Originals anzuhangen.

5. Bei identischem Sachverhalt sind die Aussichten auf ein gerichtliches Obsiegen unter Zu-
grundelegung deutschen Rechts als wesentlich Erfolg versprechender einzuschatzen, was
insbesondere auf das Fehlen einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel in England zu-
rickzufiihren ist. Auch zukiinftig ist die Entwicklung eines allgemeinen tort of unfair competi-
tion durch die englische Rechtsprechung jedoch nicht zu erwarten.

6. Sowohl die UGP-RL (Art. 6 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 lit. a und Nr. 13 des Anh. |) als auch die Wer-
be-RL (Art. 4 lit. a, f, g und h) enthalten Tatbestdnde, die jedenfalls auch den Vertrieb von
look-alikes erfassen. Da deren Umsetzungen in nationales Recht Vollharmonisierungen dar-
stellen, sind diese Bestimmungen fir den von ihnen geregelten Bereich abschlieBend, so
dass weder die Zuldssigkeit noch die Unzulassigkeit entgegen dieser Regelung auf andere
Weise herbeigefiihrt werden darf.

7. Weder die UGP-RL noch die Werbe-RL tragen nennenswert dazu bei, das im Zusammen-
hang mit der Rechtsdurchsetzung bestehende unionsrechtliche Regulierungsdefizit zu besei-
tigen. Wahrend Mitbewerbern in Deutschland zur Geltendmachung eines VerstoRes gegen
eine Unionsrecht umsetzende Vorschrift also eine eigene zivilrechtliche Klagemdoglichkeit zu
Verfligung steht, besteht in England nur die Moglichkeit einer Beschwerde bei den staatli-
chen Durchsetzungsbehdrden.

8. Da sich die Schwerpunktsetzung der Durchsetzungsbehorden in erster Linie daran orien-
tiert, inwieweit Wettbewerbsverhalten Auswirkungen auf die Interessen der Verbraucher
hat, ist davon auszugehen, dass die Durchsetzungsbehdérden der look-alike-Problematik
nicht gerade oberste Prioritat einrdumen werden. Produkthersteller haben in England an-
ders als in Deutschland auch nach Umsetzung von UGP-RL und Werbe-RL keine entscheiden-
de Verbesserung ihrer Rechtsposition zu erwarten.
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