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7. Ubungsklausur im Wettbewerbsrecht — WS 2018/19

Behandelte Gebiete: Unterlassungsanspriche im Markenrecht, Verletzungstatbestan-

de, Erschopfung, Warenverkehrsfreiheit, berechtigter Drittge-
brauch, ungeschriebene Schutzschranken (Markenprasentations-
recht freier Handler), Konkurrenzverhaltnis zwischen Marken- und
Lauterkeitsrecht, Aufklarungspflichten

Losungsvorschlag:

1. Teil: Zulassigkeit von Vertrieb der Fahrzeuge

Hinweis: Nachfolgend wird die Zulassigkeit der Verwendung von J und L gemeinsam un-

tersucht, was zu einer anspruchsvolleren, aber auch kurzeren Prifung fuhrt. Die
optisch langere, zugleich aber auch einfachere Herangehensweise ware eine
getrennte Untersuchung fur J und L, wodurch jeder Prifungspunkt zweimal ge-
pruft werden musste. Die Art der Prifung ist Geschmackssache.

Anspruch auf Unterlassung aus 8 14 Abs. 5 MarkenG

T kdnnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von Fahrzeugen
der Marken J und L aus 8§ 14 Abs. 5 MarkenG haben.

Anspruchsberechtigung

T musste Anspruchsberechtigter sein, was voraussetzt, dass er Inhaber einer Marke
ist, aus der sich ein derartiger Anspruch ergeben kénnte. T ist Hersteller von Fahr-
zeugen der Marken J und L. Als solcher ist er zugleich Inhaber der entsprechenden
Marken. Dies gilt gleichermal3en fur die Wort-, Bild- und Wort-Bild-Marken. T ist da-
her berechtigt, Anspriiche aus den Marken J und L geltend zu machen.

Anspruchsgegner

S musste richtiger Anspruchsgegner sein. Das ist vor allem der eine Markenrechts-
verletzung begehende Tater. Vorliegend mdchte S Fahrzeuge der Marken J und L in
Deutschland verkaufen. Somit ist S als der méglicherweise die Markenrechte von T
Verletzende richtiger Anspruchsgegner.

Markenverletzung, § 14 Abs. 2 MarkenG

Import und Vertrieb durch S mussten eine Markenverletzung nach 8§ 14 Abs. 2 Mar-
kenG darstellen.
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Allgemeine Voraussetzungen

Voraussetzung ist zunéchst, dass die Marken im raumlichen Schutzbereich verwen-
det werden. Schutzbereich ist grundséatzlich das gesamte Bundesgebiet. S plant den
Vertrieb der Fahrzeuge in Deutschland, nachdem er diese zuvor aus der EU reimpor-
tiert. Eine Benutzung im raumlichen Schutzbereich liegt demnach vor.

Weiterhin musste S im geschatftlichen Verkehr handeln. Das geplante Auftreten von
S als Reimport-Handler der Automarken J und L begrindet ein Handeln im geschéft-
lichen Verkehr.

S misste zudem ohne Zustimmung des Markeninhabers handeln, wobei letzterer ei-
ner Nutzung seiner Marken auch konkludent zustimmen kann. Bezuglich der Marke L
fehlt es in jedem Fall an einem Einverstandnis von T. Zur Benutzung der Marke J war
S im Rahmen seiner Zeit als Vertragshandler des T berechtigt, sodass womadglich ei-
ne konkludente Zustimmung zur Weiterbenutzung vorliegen konnte. Allerdings ist
das Recht zur Verwendung einer Vertragshéndlermarke in aller Regel auf den Zeit-
raum der Vertragslaufzeit beschréankt. Ohne zusatzliche Angaben kann daher nicht
davon ausgegangen werden, dass S zur Benutzung der Marke J auch als freier
Handler berechtigt sein soll. Somit fehlt es in beiden Fallen an einer Zustimmung von
T.

Schlie3lich musste eine kennzeichenmallige Verwendung vorliegen. Das bedeutet,
dass die Marken als Kennzeichen, also zur Unterscheidung und Ildentifizierung von
Unternehmensleistungen, verwendet werden mussen. Der Begriff der kennzeichen-
mafigen Benutzung ist weit zu verstehen und umfasst jede Verwendung, die in ir-
gendeiner Weise einen Bezug auch zu den Leistungen des Verletzers herstellt. Da T
die Neuwagen zu Kennzeichnungszwecken mit den Marken J und L versieht und S
diese, bezogen auf die Kennzeichen, unveréndert zu vertreiben beabsichtigt, ist eine
kennzeichenmalige Verwendung anzunehmen.

Verbotstatbestande, 8 14 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG

S miusste einen der Verbotstatbestdnde aus 8§ 14 Abs. 2 MarkenG verwirklichen.
Hierzu gehoren die ldentitat von Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen (Nr. 1),
die Verwechslungsgefahr (Nr.2) und die Rufausnutzung bzw. -beeintrachtigung
(Nr. 3). Hier konnte ein Fall der Zeichen- und Warenidentitat gemaf § 14 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG vorliegen. Wahrend die Zeichenidentitat vollstandige Ubereinstimmung vo-
raussetzt, genugt es, wenn die Waren teilweise identisch sind. Im vorliegenden Fall
mochte S in unveranderter Form die mit den Marken J und L gekennzeichneten
Fahrzeuge des T vertreiben. Folglich besteht eine vollstandige ldentitat von Zeichen
und Waren (letztere sind zumindest teilweise identisch, wenn man auf die geringen
Unterschiede der umgerlsteten Fahrzeuge abstellt). Dadurch ist der Verbotstatbe-
stand des 8§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfullt.

Umfasste Verbotshandlungen, 8§ 14 Abs. 3, 4 MarkenG

Als Verbotshandlung wird jegliche Benutzung im geschéftlichen Verkehr erfasst, wo-
bei die in 8 14 Abs. 3 MarkenG genannten Handlungen beispielhaft sind. Hierzu zah-
len das Anbringen der Marken auf den Waren, auf Aufmachungen oder Verpackun-
gen (Nr. 1), das Anbieten von Waren unter den Marken, das diesbezigliche Inver-
kehrbringen oder Besitzen von solchen Waren (Nr. 2), das Anbieten oder Erbringen
von Dienstleistungen (Nr. 3), die Ein- oder Ausfuhr von Waren (Nr. 4) sowie das
Verwenden von Marken in den Geschaftspapieren oder in der Werbung (Nr. 5). Die
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vorgesehenen Handlungen des S wirden nach § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG dem Ver-
bot der Einfuhr und gemanR 8§ 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dem Verbot des Vertriebs un-
terfallen.

Einwendungen

Dem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch von T kénnten jedoch Einwendun-
gen seitens S entgegenstehen.

Erschopfung, 8§ 24 MarkenG

So konnten die Markenrechte von T erschopft sein. Gemald § 24 MarkenG hat der
Markeninhaber nicht das Recht, Dritten den Markengebrauch fir Waren zu verbieten,
die unter diesen Marken von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im Inland, in der
EU oder im EWR in den Verkehr gebracht wurden. Das Inverkehrbringen beinhaltet
die Aufgabe der rechtlichen Verfiigungsgewalt tUber die betreffenden Waren. Aus
dem Sachverhalt geht hervor, dass die Fahrzeuge im EU-Ausland (von wo S die Wa-
ren nach Deutschland reimportieren mochte) in den Verkehr gebracht werden. Dabei
ist unerheblich, ob T die Fahrzeuge in den Verkehr bringt oder dies von Dritten mit
seinem Einverstandnis durchgefiihrt wird. Eine Aufgabe der rechtlichen Verfigungs-
gewalt Uber die Erzeugnisse ist in jedem Fall festzustellen. Da die Waren in der EU
in den Verkehr gebracht werden, wére eine Erschopfung gemall § 24 Abs. 1 Mar-
kenG grundsatzlich eingetreten.

Gemal § 24 Abs. 2 MarkenG findet jedoch keine Erschopfung statt, wenn der Mar-
keninhaber der Benutzung seiner Marken aus berechtigten Grinden widerspricht,
insbesondere wenn der Zustand der Waren nach dem Inverkehrbringen veréandert
oder verschlechtert wird. Im vorliegenden Fall méchte S die reimportierten Fahrzeuge
mittels Ausstattungsanderung aufwerten, worin gerade keine Verschlechterung,
vielmehr eine Verbesserung liegt. Veranderungen jenseits einer Verschlechterung
kénnen aber auch einen berechtigten Grund darstellen, wenn dadurch in die Produk-
tidentitat eingegriffen und die Funktion der Marke als Garant fur den Originalzustand
beeintrachtigt wird.

Mit der Markenkennzeichnung geht die (implizite) Erklarung einher, dass die Ware
als vom Markeninhaber legitimiert vertrieben werden kann. Veranderungen an der
Ausstattung der Neufahrzeuge wirden sowohl den Funktionsumfang als auch die
Gebrauchstauglichkeit der Ware betreffen und damit in die Produktidentitat eingrei-
fen. S konnte zwar einwenden, dass die Veranderungen lediglich den tblichen Pro-
duktstandard auf dem Vertriebsmarkt herstellen (siehe die weitgehend identische
Ausstattung der Vertragshandler). Letztlich wéare es aber auch in diesen Fallen T als
Markeninhaber vorbehalten, Uber derartige Veranderungen zu entscheiden. Die Aus-
stattungsadnderung wuirde also dazu fuhren, dass keine Erschdpfungswirkung eintritt.

Warenverkehrsfreiheit, Art. 34 AEUV

Weiterhin ist jedoch zu beachten, dass ein Verstol3 gegen die Warenverkehrsfreiheit
gemal Art. 34 AEUV vorliegen kdnnte. Demnach ist jede MalRnahme, die den zwi-
schenstaatlichen Handel tatsé&chlich oder potentiell, mittelbar oder unmittelbar behin-
dert, als Malinahme gleicher Wirkung wie eine mengenmaéafige Einfuhrbeschrankung
mit dem gemeinsamen Markt grundsatzlich unvereinbar (EuGH Slg. 1974, 837 —
Dassonville). Dies gilt auch, wenn die Regelungen fir inlandische und auslandische
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Unternehmen gleichermal3en gelten, soweit es sich nicht um blof3 inlandische Ver-
kaufsmodalitdten handelt (EuGH Slg. 1993, 1-6097 — Keck und Mithouard).

Ein markenrechtliches Verbot des Reimports und Verkaufs der Fahrzeuge kdnnte
gegen Art. 34 AEUV dadurch verstolR3en, dass in die EU eingefiihrte Waren nicht
nach Deutschland importiert werden konnen. Zwar enthalt das nationale Markenrecht
kein isoliertes Verbot der Einfuhr und des inlandischen Vertriebs, sondern gilt nur in
Zusammenhang mit Veranderungen der Ware. Wenn die Verdnderungen im Export-
land legaler Weise vorgenommen werden und keine Anzeichen fir eine missbrauch-
liche Marktabschottung vorliegen, wird der zwischenstaatliche Handel aber zumin-
dest potentiell eingeschrankt.

Gemald Art. 36 AEUV sind Einschrankungen gleichwohl zuldssig, wenn diese ge-
rechtfertigt sind und weder eine willkirliche Diskriminierung noch eine verschleierte
Handelsbeschrankung vorliegen. Ein mdglicher Rechtfertigungsgrund aus dem Kata-
log von Art. 36 AEUV ist der Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigen-
tums. Da hierunter auch das Markenrecht fallt, wére ein Eingriff grundsatzlich ge-
rechtfertigt. Eine Diskriminierung oder verschleierte Beschrankung ist nicht ersicht-
lich, weil die markenrechtlichen Vorschriften mitsamt Erschopfung auf europarechtli-
chen Vorgaben (Markenrichtlinie) beruhen. Dass T seine Fahrzeuge fur das EU-
Ausland zielgerichtet mit einer abweichenden Ausstattung versieht, um den Reimport
zu verhindern, ist ebenfalls nicht anzunehmen. Art. 34 AEUV lasst einen Anspruch
von T somit unberihrt.

Berechtigter Drittgebrauch, § 23 MarkenG

Eine weitere Einschrankung kann gemalR 8 23 Nr. 2 MarkenG daraus resultieren,
dass der Markeninhaber Dritten nicht untersagen darf, im geschaftlichen Verkehr mit
der Marke identische Zeichen als Angabe tUber Merkmale oder Eigenschaften von
Waren, inshesondere Uber ihre Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geographi-
sche Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung zu verwenden. Die Regelung berechtigt
aber nur zur beschreibenden Verwendung, jedenfalls nicht zur ausschliel3lichen Ver-
wendung als Marke. Dies wird auch daran deutlich, dass die betriebliche (anders als
die geographische) Herkunft nicht in der exemplarischen Aufzahlung des § 23 Nr. 2
MarkenG genannt wird. Hier geht es dagegen gerade um die kennzeichenméalRige
Verwendung der Marken J und L ohne jeglichen beschreibenden Charakter (vgl.
BGH GRUR 2008, 798, 799 Rn. 17 — POST). Beschreibende Angaben sind deshalb
nicht anzunehmen. Die Anwendung von 8 23 Nr. 2 MarkenG scheidet daher aus.

Nach § 23 Nr. 3 MarkenG waére eine Benutzung der Marken zudem zulassig, wenn
deren Verwendung dem notwendigen Hinweis auf die Bestimmung von Waren, ins-
besondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder die Bestimmung einer Dienstleistung
dient. Wie schon der gesetzliche Beispieltatbestand erkennen lasst, geht es um die
Nennung einer fremden Marke, soweit dies zur Aufklarung des Verkehrs vor allem im
Reparatur-, Zubehor- und Ersatzteilgeschaft erforderlich ist. Dabei verfolgt die Kennt-
lichmachung der fremden Marke den Zweck, auf eigene Leistungen hinzuweisen, die
hiermit in Zusammenhang stehen. An einer solchen eigenen Leistung (Ware oder
Dienstleistung) fehlt es aber vorliegend. S méchte Fahrzeuge des T und somit frem-
de Waren anbieten. Da sich der Vertrieb als einzig eigenstandige Leistung des S
nicht zunachst einmal logisch von der Ware selbst trennen lasst, liegt auch keine (er-
ganzende) Dienstleistung vor. Erfasst werden nur warenbezogene Dienstleistungen
wie Verarbeitung, Bearbeitung, Beférderung und Aufbewahrung von Waren. Einwen-
dungen gemaf § 23 Nr. 3 MarkenG kommen folglich nicht in Betracht.
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V1.

Schutzrechtsspezifische Schranke

Fraglich ist, ob eine Markenbenutzung im Rahmen einer sogenannten schutzrechts-
spezifischen Schrankenbestimmung mdglich ist. Hierunter versteht man dem Schutz-
recht immanente Einschrankungen, gemal denen die markenrechtliche Ausschluss-
wirkung nicht eingreift. Ein Ausschluss kann z.B. von vornherein nicht erfolgen, wenn
sich die MaRnahmen des Verwenders im Rahmen erteilter Nutzungsrechte vollzie-
hen (siehe § 30 MarkenG). Eine solche Lizenzerteilung im Verhaltnis zwischen T und
S bestand aber nur fur die Marke J und auch nur wahrend der Zeit von S als Ver-
tragshandler des T. Insofern gelten die vorangegangenen Ausfihrungen (s.0.) ent-
sprechend. Auch auf vertraglicher Basis kdnnte S also keine Einwendungen hervor-
bringen, welche ihn zur markenmafigen Benutzung von J und L berechtigen wirden.

Begehungsgefahr

Der Unterlassungsanspruch setzt gemaf § 14 Abs. 5 MarkenG Begehungsgefahr vo-
raus. Nach 814 Abs.5 S.1 MarkenG besteht Wiederholungsgefahr, wenn eine
Kennzeichenverletzung begangen wird, welche die Besorgnis kinftiger gleichartiger
Kennzeichenverletzungen begrindet. Hierflr besteht eine Vermutung, die grundséatz-
lich nur durch Abgabe einer strafbewehrten, unbedingten Unterlassungserklarung
ausgeraumt werden kann. Da es sich bei den Uberlegungen des S nur um zukiinftige
Plane handelt, liegt keine Wiederholungsgefahr vor. GemalR § 14 Abs. 5 S. 2 Mar-
kenG besteht der Anspruch auf Unterlassung allerdings auch bei erstmaligen Kenn-
zeichenverletzungen, die ernstlich und unmittelbar zu beflrchten sind (Erstbege-
hungsgefahr). Somit ist § 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG einschlagig.

Ergebnis

T hatte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus der EU
reimportierten Fahrzeugen der Marken J und L gemal § 14 Abs. 5 MarkenG.

Anspruch auf Unterlassung aus 8 15 Abs. 4 MarkenG

T konnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus der EU
reimportierten Fahrzeugen der Marken J und L aus 8 15 Abs. 4 MarkenG haben.

Anspruchsberechtigung

T musste Anspruchsberechtigter sein, was voraussetzt, dass er Inhaber einer ge-
schaftlichen Bezeichnung ist, welche vorliegend betroffen sein kénnte. Zu T gehoren
die beiden mit den jeweiligen Marken J und L gleichnamigen Unternehmen. Diese
mussten geschitzte geschéftliche Bezeichnungen darstellen. Gemall 8 5 Abs. 1
MarkenG werden als geschaftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und
Werktitel geschitzt. Unternehmenskennzeichen umfassen nach 8 5 Abs. 2 MarkenG
neben besonderen Geschéftsbezeichnungen und Geschéftsabzeichen Firmen und
Namen (mitsamt Namensbestandteilen), die Unternehmen oder Geschéaftsbetriebe
bezeichnen.

Im vorliegenden Fall kdnnte es sich bei J und L um Firmen handeln. Verneint man
dies mangels Rechtsformangabe, so sind J und L zumindest Namen der beiden Un-
ternehmen. Der Schutz von geschéftlichen Bezeichnungen entsteht mit deren Benut-
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zung. Da T die Namen J und L fur seine Autounternehmen benutzt, liegen geschitz-
te geschaftliche Bezeichnungen gemald 8 5 Abs. 1 MarkenG vor. Als Inhaber ist T
nach § 15 Abs. 4 MarkenG anspruchsberechtigt.

Anspruchsgegner

S misste richtiger Anspruchsgegner sein. Das ist vor allem der die geschéaftlichen
Bezeichnungen verletzende Tater. Bei Verwirklichung seiner Plane wirde S die
gleichnamig (mit Marken) gekennzeichneten Fahrzeuge von T verkaufen. Hierin
konnte auch eine Kollision mit den Rechten des T beztglich seiner geschéftlichen
Bezeichnungen liegen. Somit ist S als der méglicherweise diese Rechte verletzende
Handelnder richtiger Anspruchsgegner.

Verletzung von geschaftlichen Bezeichnungen, 8 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Die Handlungen des S (Import und Vertrieb) missten eine Verletzung geschaftlicher
Bezeichnungen nach 8§ 15 Abs. 2, 3 MarkenG beinhalten.

Allgemeine Voraussetzungen

Hinsichtlich der allgemeinen Voraussetzungen des raumlichen Schutzbereichs, des
Handelns im geschaftlichen Verkehr, der fehlenden Zustimmung des Inhabers sowie
der kennzeichenmafiigen Verwendung kann auf die vorangegangenen Ausfuhrungen
verwiesen werden, welche deren Vorliegen feststellen (s.0.).

Verbotstatbestande, § 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Zu den Verletzungstatbestédnden von § 15 MarkenG zéhlen die Verwechslungsgefahr
(Abs. 2) sowie die Rufausnutzung oder -beeintrachtigung (Abs. 3). Hier kdnnte ein
Fall der Verwechslungsgefahr gemaf § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegen. Dabei wird un-
terschieden zwischen unmittelbarer Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, bei der
das eine Zeichen irrtimlich fur das andere Zeichen gehalten wird, unmittelbarer Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne, im Rahmen derer Zeichen aufgrund ihrer Ahn-
lichkeit demselben Unternehmen zugeordnet werden und schlieBlich Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne, bei welcher angesichts teilweiser Zeicheniberein-
stimmung bestehende Verbindungen zwischen den Unternehmen angenommen
werden.

Wie bereits oben festgestellt, handelt es sich um vollstandig identische Zeichen, wo-
bei in diesem Kontext die geschaftlichen Bezeichnungen des T betroffen sind. Fir
die Verwechslungsgefahr sprechen weiterhin dieselbe Branche bzw. die Produkti-
dentitat (jedenfalls weitgehend, s.0.). Im Ubrigen ist von einer normalen Kennzeich-
nungskraft auszugehen, welche keine erh6hten Anforderungen an die Verwechs-
lungsgefahr stellt. Damit ware der Verbotstatbestand aus 8 15 Abs. 2 MarkenG er-
fullt.

Umfasste Verbotshandlungen, 8§ 14 Abs. 3, 4 MarkenG (analog)

Bezuglich der erfassten Verbotshandlungen ist § 14 Abs. 3, 4 MarkenG analog an-
zuwenden. Dementsprechend ist auch hier der Import gemaf 8 14 Abs. 3 Nr. 4 Mar-
kenG und der Verkauf der Fahrzeuge gemaf? § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG verboten
(s.0.).
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VI.

Einwendungen

Der Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der geschaftlichen Bezeichnungen J
und L unterliegt denselben Einwendungen wie zuvor der markenrechtliche Unterlas-
sungsanspruch, sodass die Ergebnisse identisch sind (s.0.). Demnach sind die
Rechte von T an den geschaftlichen Bezeichnungen nicht gemafl § 24 MarkenG er-
schopft. Der Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit ist angesichts des Charakters auch
dieser Rechte als gewerbliches und kommerzielles Eigentum gerechtfertigt, sodass
kein Verstol3 gegen Art. 34 AEUV besteht. Ferner kann kein berechtigter Drittge-
brauch, und zwar weder aus 8§ 23 Nr. 2 MarkenG noch § 23 Nr. 3 MarkenG, abgelei-
tet werden. AulRerdem gibt es keine Moglichkeit fur ein Benutzungsrecht Gber eine
schutzrechtsspezifische Schranke.

Begehungsgefahr

Gemal 8§ 15 Abs. 4 S. 2 MarkenG besteht Erstbegehungsgefahr dahingehend, dass
eine Kennzeichenverletzung durch S unmittelbar und ernstlich droht (s.0.).

Ergebnis

T kdnnte zusatzlich einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus
der EU reimportierten Fahrzeugen aus 8 15 Abs. 4 MarkenG geltend machen.

Anspruch auf Unterlassung aus 8 8 Abs. 1i.V.m. 88§ 3, 5 UWG

T kdnnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung des Vertriebs von aus der EU
reimportierten Fahrzeugen der Marken J und L aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. 88 3,5
UWG haben.

Anwendbarkeit

Der Anspruch kénnte dann bestehen, wenn S gemafld 85 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 1 Mar-
kenG dahingehend verstof3t, dass eine Irrefihrung tber die wesentlichen Merkmale
der Ware im Hinblick auf die betriebliche Herkunft der mit J und L gekennzeichneten
Fahrzeuge droht. Dies setzt allerdings voraus, dass das UWG vorliegend tberhaupt
anwendbar ist. Das Markenrecht ist in seinem Anwendungsbereich grundsatzlich vor-
rangig gegenuber dem Lauterkeitsrecht und schliel3t damit die Anwendung des UWG
aus. Nur dann, wenn es um Handlungen geht, die Uber eine blof3e Kennzeichenver-
letzung hinausreichen und einen davon unabhangigen Unwertgehalt haben, bleibt
das UWG anwendbar (siehe auch 8 2 MarkenG). Die markenmaldig unveranderte
Benutzung von J und L beim Vertrieb reimportierter Fahrzeuge stellt eine reine
Kennzeichenverletzung dar und wirde deshalb nicht dem Lauterkeitsrecht unterfal-
len. Das UWG ist daher durch das Markenrecht gesperrt.

Ergebnis

Mangels Anwendbarkeit des UWG bestiinde kein Anspruch von T gegen S auf Un-
terlassung aus 8 8 Abs. 1i.V.m. 88 3, 5 UWG.
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2. Teil: Zulassigkeit der Werbung

A.

Anspruch auf Unterlassung aus § 14 Abs. 5 MarkenG

T konnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung der Werbung mit J und L aus
§ 14 Abs. 5 MarkenG haben.

Anspruchsberechtigung

T ist als Markeninhaber anspruchsberechtigt (s.o.).

Anspruchsgegner

S ist als in Betracht kommender Verletzer der Markenrechte des T vorliegend An-
spruchsgegner (s.0.), wobei es hier um deren Einsatz im Rahmen der Werbung geht.

Markenverletzung, § 14 Abs. 2 MarkenG

Die geplanten WerbemalRnahmen des S mussten eine Markenverletzung nach § 14
Abs. 2 MarkenG darstellen.

Allgemeine Voraussetzungen

Betreffend die allgemeinen Voraussetzungen kann im Wesentlichen an die vorheri-
gen Ausfuhrungen verwiesen werden (s.0.). Im Hinblick auf das Erfordernis der
kennzeichenmaldigen Benutzung ist festzustellen, dass S im Falle der Umsetzung
seines Vorhabens J und L auf Werbeschildern als Wort-, Bild- sowie Wort-Bild-
Marken benutzen wirde, sodass eine kennzeichenmallige Verwendung gegeben
ware.

Verbotstatbesténde, § 14 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG

S musste einen der Verbotstatbesténde aus 8§ 14 Abs. 2 MarkenG verwirklichen. Es
kénnte ein Fall der Zeichen- und Warenidentitat gemafd § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
vorliegen. Im vorliegenden Fall méchte S in unveréanderter Form Wort-, Bild- sowie
Wort-Bild-Marken von J und L nutzen. In beiden Féllen wirden sich die Werbeschil-
der auf die Fahrzeuge des T beziehen, womit sowohl eine Identitat von Zeichen als
auch Waren bestiinde. Dies ware ein Verstol3 gegen § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Umfasste Verbotshandlungen, 8§ 14 Abs. 3, 4 MarkenG

Vorliegend ist die Verwendung der Marken J und L zu Werbezwecken geplant, womit

ein Fall des 8§ 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG vorliegen wirde. Das Vorhaben ware dann
von den Verbotshandlungen erfasst.

Einwendungen

Fraglich ist, ob S einem Anspruch des T Einwendungen entgegenhalten kénnte.
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Erschopfung, 8§ 24 MarkenG

So konnten die Markenrechte von T gemal3 § 24 MarkenG erschopft sein. Zu be-
riicksichtigen ist im vorliegenden Kontext, dass A nicht gegen den Vertrieb seiner mit
den Marken J und L gekennzeichneten Fahrzeuge (s.0.), sondern gegen die Wer-
bung mit den entsprechenden Kennzeichnungen vorgeht. Die Erschopfung misste
also im Hinblick auf die werblichen Aktivitaten des S eingetreten sein. Die Vorschrift
des § 24 MarkenG spricht lediglich davon, dass nicht untersagt werden kann, eine
Marke fir Waren zu benutzen, die unter der jeweiligen Marke in den Verkehr ge-
bracht wurden. Unmittelbar lasst sich daher keine Erschopfung der Markenrechte
von T hinsichtlich der Werbekennzeichnungen des S herleiten.

Es kann allenfalls geprift werden, inwieweit der Verkauf der Werbeschilder fir die
Marke J eine Erschopfung auslosen kann. Parallel zur allgemeinen Voraussetzung
der Zustimmungspflicht fur die Markenverwendung (s.0.) erlischt das Benutzungs-
recht allerdings regelmaflig mit dem Ende der Vertragsbeziehung zwischen Handler
und Hersteller. Dass S die Werbeschilder von T erworben hatte, hat nur fur die Ver-
tragshandlerschaft Bedeutung. Als freier Handler kann sich S dementsprechend nicht
auf Erschopfung des Markenrechts fir die Kennzeichnung J stitzen. Hinsichtlich der
Verwendung der eigenmachtig erstellten Werbeschilder fur die Marke L gilt dies oh-
nehin.

Berechtigter Drittgebrauch, § 23 MarkenG

Was den Einwand des berechtigten Drittgebrauchs gemaf § 23 MarkenG betrifft, er-
geben sich zur Prifung im Rahmen der Zuléassigkeit des Vertriebs der reimportierten
Fahrzeuge keine Abweichungen. Es kommt somit weder eine zuldssige Benutzung
nach § 23 Nr. 2 MarkenG noch gemaf3 § 23 Nr. 3 MarkenG in Betracht.

Schutzrechtsspezifische (ungeschriebene) Schranke

Fraglich ist, ob eine Markenbenutzung im Rahmen einer sogenannten schutzrechts-
spezifischen Schrankenbestimmung moglich ist. Uber die bestehenden gesetzlichen
und vertraglichen Schutzschranken (s.0.) hinaus sind neue Schranken nicht grund-
satzlich ausgeschlossen (zum nicht abschlieBenden Regelungskatalog der 8§ 20 ff.
MarkenG siehe Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, Vorbemerkung zu den 88 20 bis
26 Rn. 3; Kur, GRUR Int. 2008, 1 ff.), wurden vielmehr in der Vergangenheit auch
schon von der Rechtsprechung anerkannt (vgl. nur zur (ungeschriebenen) Schutz-
schranke der vergleichenden Werbung EuGH GRUR 2008, 698 — O2 Holdings und
02 (UK)).

Weitere Einschréankungen des Markenrechts konnen jedoch allenfalls in engen Gren-
zen vorgenommen werden. Nach allgemeinen Grundsatzen sind Schrankenbestim-
mungen nur zuldssig, wenn diese dem spezifischen Gegenstand des Markenrechts
nicht widersprechen, der nach der Rechtsprechung des EuGH darin liegt, den Inha-
ber vor Konkurrenten zu schitzen, die die Stellung und den Ruf der Marke zu miss-
brauchen suchen (so EuGH NJW 1991, 626, 627 Rn. 12 ff. — HAG GF). Ebenso
missen die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt und Beeintréchti-
gungen des Werts der Marke (unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder
Wertschatzung) vermieden werden (EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 52 —
BMW).
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VI.

Als eine (noch) ungeschriebene, vorliegend in Betracht kommende schutzrechtsspe-
zifische Schranke wird ein mit dem Werberecht zusammenhangendes vertriebsbezo-
genes Prasentationsrecht des Handlers diskutiert (Kur, GRUR Int. 1999, 24 ff.; Fezer,
Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 23 Rn. 106). Ob es sich hierbei um einen anzuerken-
nenden Sonderfall handelt, kann jedenfalls dann dahinstehen, wenn eine Schranke
mangels Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen ausscheidet.

Wirde man ein Markenbenutzungsrecht des Handlers zu Vertriebszwecken bejahen,
So ist zu erwarten, dass jedenfalls eine unentgeltliche Benutzung die normale Ver-
wertung und hiermit verbunden die legitimen Interessen des Markeninhabers beein-
trachtigen wirde (Kur, GRUR Int. 1999, 24, 29). Hierdurch wirde der Anreiz zur Ver-
tragshandlerschaft verringert und eine Einnahmequelle von Markeninhabern zumin-
dest eingeschrankt werden.

Dies korrespondiert mit der europaischen Rechtsprechung, gemaf der nicht der Ein-
druck erweckt werden darf, dass eine Handelsbeziehung zwischen Verwender und
Markeninhaber besteht, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkaufers dem
Vertriebsnetz des Markeninhabers angehért oder eine Sonderbeziehung zwischen
den beiden Unternehmen besteht (EUGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 64 — BMW;
Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 23 Rn. 106). Hier ist eine Aufklarung durch S je-
denfalls insoweit gegeben, als er ausdricklich auf seine Eigenschaft als freier Hand-
ler hinweist.

Das Bediirfnis von Wiederverkaufern, auf ihre Eigenschaft als fachmannischer oder
spezialisierter Handler hinzuweisen ist dabei durchaus anzuerkennen und wére ohne
Benutzung der entsprechenden Marken praktisch kaum mdglich. Eine solche infor-
mative Benutzung sichert letztlich das Wiederverkaufsrecht (EuUGH GRUR Int. 1999,
438, 442 Rn. 54 — BMW). Es gibt jedoch keinen ersichtlichen Grund, dieses Recht
seinerseits schrankenlos einzuraumen. Vertretbar erscheint die Anerkennung einer
Schutzschranke in Form eines vertriebsbezogenen Markenprasentationsrechts, al-
lerdings gegen Entgelt. Im Ergebnis hatte man eine ausgleichspflichtige Schranken-
bestimmung.

Hinweis: Ausfuhrungen zur (ungeschriebenen) Schutzrechtsschranke wurden zu-
mindest nicht in dem vorliegenden Umfang und in dieser Tiefe erwartet
bzw. werden als besonderer Bonus bewertet.

Begehungsgefahr

Gemall 8 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG besteht Erstbegehungsgefahr dahingehend, dass

eine Kennzeichenverletzung durch S unmittelbar und ernstlich droht (s.0.).

Ergebnis

Die Werbung des S wirde Markenrechte des T verletzen, wenn hierfur kein Entgelt

entrichtet wird. Als Markeninhaber konnte T einen Unterlassungsanspruch aus § 14
Abs. 5 MarkenG geltend machen.
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Anspruch auf Unterlassung aus 8 15 Abs. 4 MarkenG

T konnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung der Werbung mit J und L aus
§ 15 Abs. 4 MarkenG haben.

Anspruchsberechtigung

Als Inhaber der geschéftlichen Bezeichnungen J und L ist T aktivlegitimiert (s.0.).

Anspruchsgegner

S ist als in Betracht kommender Verletzer der Rechte des T an den geschéftlichen
Bezeichnungen Anspruchsgegner (s.0.). Die in Frage kommende Verletzung kénnte
vorliegend in deren werblicher Verwendung liegen.

Markenverletzung, 8 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Den Werbepraktiken des S musste eine Verletzung der geschaftlichen Bezeichnun-
gen nach 8 15 Abs. 2, 3 MarkenG zugrunde liegen.

Allgemeine Voraussetzungen

Die Prufung der allgemeinen Voraussetzungen (raumlicher Schutzbereich, Handeln
im geschaftlichen Verkehr, keine Zustimmung des Inhabers der geschaftlichen Be-
zeichnungen) entspricht den vorangegangenen Ausfihrungen an entsprechender
Stelle (s.0.). Einziger Unterschied ist, dass die kennzeichenmaRige Verwendung vor-
liegend darin besteht, dass es S nicht um die Kennzeichnung der Fahrzeuge, son-
dern den Hinweis hierauf im Rahmen seiner Werbung geht.

Verbotstatbestande, 8 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Auch hier kdnnte ein Fall der Verwechslungsgefahr gemaf § 15 Abs. 2 MarkenG ge-
geben sein. Entsprechend zu den friiheren Ausfilhrungen ist eine Ubereinstimmung
zwischen den geschaftlichen Bezeichnungen bei T und S festzustellen. Abweichend
von oben sollen diese im vorliegenden Fall Gegenstand der Werbeausstattung
(Wort-, Bild- sowie Wort-Bild-Bezeichnungen) sein. Da diese Angaben sowohl fur J
als auch L auf die so gekennzeichneten Fahrzeuge des T abstellen, sind auch die
Waren identisch. Es besteht daher die Gefahr einer Verwechslung nach § 15 Abs. 2
MarkenG.

Umfasste Verbotshandlungen, 8§ 14 Abs. 3, 4 MarkenG (analog)

Der werbemalfige Einsatz von J und L stellt (in analoger Anwendung) einen Fall des
8 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG dar, gegen den aus den Rechten an den entsprechenden
geschaftlichen Bezeichnungen vorgegangen werden kann (s.o.).

Einwendungen

Mdogliche Einwendungen des S gegen den Unterlassungsanspruch von T stimmen
mit den vorangegangenen Erlauterungen an entsprechender Stelle tiberein (s.0.).
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VI.

Erschopfung, § 24 MarkenG

Eine Erschopfung der Rechte von T an seinen geschéftlichen Bezeichnungen J und
L gemal § 24 Abs. 1 MarkenG kommt weder unmittelbar (Erschopfung durch Inver-
kehrbringen hiermit gekennzeichneter Waren) noch mittelbar (Erschépfung durch In-
verkehrbringen der Werbeschilder, hier fir J) in Betracht (s.o0.).

Berechtigter Drittgebrauch, 8 23 MarkenG

Ebenso scheidet ein berechtigter Drittgebrauch gemaR § 23 MarkenG aus. Ange-
sichts der kennzeichenmafiigen Verwendung von J und L fehlt es an einer blof3 be-
schreibenden Angabe, was § 23 Nr. 2 MarkenG ausschlief3t. Fir 8 23 Nr. 3 MarkenG
fehlt es dagegen an einer eigenen Leistung von S, auf welche in Zusammenhang mit
dem Warenangebot des T hingewiesen werden kénnte (s.0.).

Schutzrechtsspezifische (ungeschriebene) Schranke

Eine immanente Schranke kommt zwar prinzipiell zugunsten eines Werberechts des
Handlers in Frage, misste aber im Falle der Anerkennung derart ausgestaltet sein,
dass hierfur ein Entgelt zu entrichten ware. Ein kostenloses Nutzungsrecht ist dem-
nach in jedem Fall ausgeschlossen (s.0.).

Begehungsgefahr

Aufgrund der zu befirchtenden Kennzeichnungsverletzung besteht eine Erstbege-
hungsgefahr gemaf 8§ 15 Abs. 4 S. 2 MarkenG (s.0.).

Ergebnis
Im Falle unentgeltlicher Werbung kdnnte T aus seinen Rechten an den geschétftli-
chen Bezeichnungen J und L Unterlassung gemanR § 15 Abs. 4 MarkenG verlangen.

Lauterkeitsrechtlicher Anspruch auf Unterlassung aus 8 8 Abs. 1i.V.m. 88 3,5
UWG

T kdnnte einen Anspruch gegen S auf Unterlassung der Werbung mit J und L aus 8§ 8
Abs. 1 UWG i.V.m. 88 3, 5 UWG haben.

Anwendbarkeit

Der Anspruch konnte sich darauf stiitzen, dass S mit den Werbeschildern fir J und L
gemalR 85 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 1 MarkenG hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der
hiermit gekennzeichneten Fahrzeuge als wesentliches Merkmal der Ware irrefiihren
konnte. Daruber hinaus konnte gemafld 8 5 Abs. 1 S. 1, 2 Nr. 3 MarkenG eine Irrefuh-
rungsgefahr bezuglich der Person des Unternehmers (Inhaberschaft von T an den
geschaftlichen Bezeichnungen J und L) sowie hinsichtlich der Rechte des Unterneh-
mers, insbesondere des geistigen Eigentums (keine Lizenzinhaberschaft von S) be-
stehen. Der Anwendbarkeit des UWG steht jedoch entgegen, dass die Werbung
nicht Uber eine bloRe Kennzeichenverletzung hinausgeht. Diesbeziiglich entfaltet das
Markenrecht eine Sperrwirkung (s.0.).
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Hinweis: Verneint man die Sperrwirkung des Markenrechts, so scheitert der lauter-
keitsrechtliche Unterlassungsanspruch an dem (aufklarenden) Hinweis
des S hinsichtlich seiner Eigenschaft als freier Handler auf dem zusatzli-
chen Schild unter den Werbeschildern.

Ergebnis

Mangels Anwendbarkeit des UWG kdnnte T von S nicht die Unterlassung der beab-
sichtigten Werbung gemaR § 8 Abs. 1i.V.m. 88 3, 5 UWG fordern.

3. Teil: Aufklarung Uber Reimportstatus, Ausstattung und Nachristung durch S

A.

Lauterkeitsrecht (UWG)

S mausste auf den Reimportstatus der Fahrzeuge bzw. auf die Ausstattungsunter-
schiede sowie die von ihm durchgefuhrte Nachristung hinweisen, wenn das Ver-
schweigen dieser Informationen einen Verstol3 gegen gesetzliche Bestimmungen
bedeuten wirde. So sind gemaR § 3 UWG unlautere geschaftliche Handlungen un-
zulassig. Die Unlauterkeit kann dabei jeweils das Ergebnis einer Irrefihrung durch
Unterlassen gemal § 5a UWG sein.

Reimport

Nach § 5a Abs. 1 UWG sind bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsa-
che irrefiihrend ist, insbesondere deren Bedeutung fur die geschaftliche Entschei-
dung nach der Verkehrsauffassung sowie die Eignung des Verschweigens zur Beein-
flussung der Entscheidung zu berlcksichtigen. Eine Aufklarungspflicht Gber den Re-
importstatus konnte also daraus resultieren, dass die Information tGber diese Eigen-
schaft fur den Rechtsverkehr bedeutend ist und Auswirkungen auf die Kaufentschei-
dung haben kann. Reimportierte Fahrzeuge werden zumeist von spezialisierten
Handlern angeboten, bei denen der Reimportstatus dementsprechend ersichtlich ist.
Grundsatzlich weisen derartige Fahrzeuge auch einen geringeren Kaufpreis auf. Bei-
de Umstande kénnten daflr sprechen, tber den Reimport aufklaren zu missen.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine Aufklarungspflicht gegen die Warenver-
kehrsfreiheit gemafl Art. 34 AEUV verstol3en konnte. Demnach ist jede Maflinahme,
die den zwischenstaatlichen Handel tatsachlich oder potentiell, mittelbar oder unmit-
telbar behindert, als Malinahme gleicher Wirkung wie eine mengenmalige Einfuhr-
beschrankung mit dem gemeinsamen Markt grundsatzlich unvereinbar (EuGH
Slg. 1974, 837 — Dassonville). Dies gilt auch, wenn die Regelungen fur inlandische
und auslandische Unternehmen gleichermal3en gelten, soweit es sich nicht um blof3e
inlandische Verkaufsmodalitdten handelt (EuGH Slg. 1993, 1-6097 — Keck und Mit-
houard). Bereits dem Hinweis auf den Reimport als solchem haftet indirekt ein Makel
an, sodass zumindest die Eignung zur potentiellen Behinderung des zwischenstaatli-
chen Handels gegeben ist. Als produktbezogene Regelung und nicht bloRe Ver-
kaufsmodalitdt kann die Aufklarungspflicht auch nicht vom Verbotstatbestand ausge-
nommen werden.

Es bedarf daher eines Rechtfertigungsgrundes fir den Eingriff. Aus dem Katalog von
Art. 36 AEUV kommt kein solcher Grund in Betracht (im Gegensatz zum Schutz des
gewerblichen und kommerziellen Eigentums beim Markenrecht, s.0.). Ein Rechtferti-
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gungsgrund kann sich jedoch auf Grundlage der ,Cassis de Dijon“-Rechtsprechung
ergeben (EuGH Slg. 1979, 649 — Rewe-Zentral). Danach sind Beeintrachtigungen
des zwischenstaatlichen Handels auch dann hinzunehmen, wenn diese zwingenden
Erfordernissen des Gemeinschaftsrechts, darunter der Lauterkeit des Handelsver-
kehrs und dem Verbraucherschutz, dienen. Beiden Aspekten wird im Falle einer In-
formationspflicht gemafl § 5a UWG zum Ausschluss von Irrefuhrungen Rechnung
getragen. Eine Aufklarungspflicht kdnnte dartber hinaus geboten sein, wenn der Re-
importstatus die (wesentlichen) Eigenschaften der Fahrzeuge in relevanter Weise
beeinflusst (8 5a Abs. 2, 3 Nr. 1 UWG; s.0.). Dies konnte etwa dann der Fall sein,
wenn die im EU-Ausland vertriebenen und nach Deutschland reimportierten Fahr-
zeuge nicht im selben Umfang mit Herstellergarantien (gegen Durchrostung 0.4.)
ausgestattet sind. Die Pflicht zur Aufklarung nach nationalem Recht ist also aus eu-
roparechtlicher Sicht nicht zu beanstanden (a.A. vertretbar).

Ausstattungsunterschiede

Auf Ausstattungsunterschiede muisste S entsprechend hinweisen, wenn er andern-
falls eine Irrefihrung gemafl § 5a UWG begehen wirde. GemaR § 5a Abs. 2 UWG
handelt unlauter, wer die Entscheidungsfahigkeit von Verbrauchern dadurch beein-
flusst, dass er eine Information vorenthéalt, die im konkreten Fall unter Berucksichti-
gung aller Umstéande einschlief3lich der Beschrankungen des Kommunikationsmittels
wesentlich ist. Als wesentlich gelten nach § 5a Abs. 3 Nr. 1 UWG Informationen Uber
wesentliche Merkmale der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Vorliegend wir-
de die Ausstattung der Fahrzeuge zwar im Wesentlichen der von Vertragshandlern
angebotenen Ausstattung entsprechen, geringe Unterschiede wirden aber auch
nach der Ausstattungsanderung noch bestehen. Gerade im Neuwagensegment stellt
die gednderte Ausstattung ein wesentliches Merkmal von Fahrzeugen dar. Diesbe-
zuglich besteht eine Aufklarungspflicht von S. Eine TUV-Bescheinigung konnte auf-
grund ihres Charakters als sicherheitstechnische Uberpriifung nicht die Priifung der
wettbewerbsrechtlichen Zulassigkeit ersetzen.

Nachristung

Vergleichbar der Ausstattungsanderung konnte die Nachristung durch S ein wesent-
licher Umstand sein, Uber den dieser aufklaren musste (8 5a Abs. 2, 3 Nr. 1 UWG).
Die Wesentlichkeit der Nachristung kann dadurch begriindet sein, dass die nachge-
rusteten Fahrzeuge von den Originalfahrzeugen abweichen und ein Kaufer ohne ge-
genteiligen Hinweis prinzipiell erwartet, ein Originalfahrzeug des Herstellers zu er-
werben. Bei fehlender Aufklarung wiirde diese Erwartung enttauscht werden. Sollten
die Nachristungen sich beziglich der Herstellergarantien negativ auswirken (Ein-
schréankung bzw. Erléschen bestehender Garantien oder grundsétzliches Ausnehmen
von der Herstellergarantie), so ist auch dies als wesentlich im Sinne von § 5a Abs. 2
UWG anzusehen. S muss also auch uber die Tatsache der Nachriistung informieren.
Da es sich hierbei um wettbewerbsrechtliche Anforderungen handelt, entbindet die
sicherheitstechnische TUV-Bescheinigung nicht von einer solchen Aufklarung (s.o.).

Ergebnis

Eine Aufklarung des S Uber Reimport, Ausstattung und Nachristung der Fahrzeuge
ist erforderlich, um einen Verstol3 gemal 8 3 Abs. 1i.V.m. § 5a UWG zu vermeiden.
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