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8. Ubungsklausur im Wettbewerbsrecht — WS 2018/19

Behandelte Gebiete: Markenabgrenzungsvereinbarung, Unterlassungsanspriiche
nach Markenrecht, Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts, Ver-
wechslungsgefahr und Rufausbeutung, 8§ 23 Nr. 1 MarkenG

Losungsvorschlag:

A. Anspruch auf Unterlassung aus 8§ 14 Abs. 5 MarkenG

W. J. kdnnte einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Be-
kleidung unter der Marke ,J. J.“ aus 8§ 14 Abs. 5 MarkenG haben.

l. Anspruchsberechtigung

W. J. misste anspruchsberechtigt sein. Dies setzt voraus, dass er Inhaber einer
Marke ist, auf Grundlage derer W. J. die Verwendung der Bezeichnung ,J. J.“ ver-
bieten kdonnte. W. J. ist Inhaber der Marke ,J...!“. Als solcher ist W. J. berechtigt,
Anspriche aus seiner Marke geltend zu machen.

.  Anspruchsgegner

J. J. musste richtiger Anspruchsgegner sein, wozu vor allem der eine Marken-
rechtsverletzung begehende Tater gehoért. J. J. vertreibt in Deutschland Beklei-
dungsartikel unter der Marke ,J. J.“. Als potenzielle Verletzerin der Markenrechte
des W. J. ist J. J. richtiger Anspruchsgegner.

lll.  Entstehung des Schutzes

Der Schutz von Marken entsteht gemaf3 § 4 Nr. 1 MarkenG durch Eintragung ins
Markenregister beim DPMA, gemal 8§ 4 Nr. 2 MarkenG kraft Verkehrsgeltung und
gemald 8 4 Nr. 3 MarkenG mittels Erlangung notorischer Bekanntheit. Sowohl die
Marke ,J...I" als auch ,J. J.“ sind kraft Eintragung gemafR § 4 Nr. 1 MarkenG ge-
schitzt. Aufgrund der Tatbestandswirkung der Entscheidung tber die Eintragungs-
fahigkeit ertbrigt sich bei eingetragenen Marken nach deutschem Markenrecht die
Prufung der Schutzvoraussetzungen gemal den 88 3, 8 MarkenG. Zweifel an der
Eintragungsfahigkeit kbnnen nur einen einem separaten Loschungsprozess gel-
tend gemacht werden.
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Prioritat

Treffen mehrere Rechte im Sinne der 88 4, 5 und 13 MarkenG aufeinander, so ge-
niel3t gemal 8§ 6 MarkenG dasjenige Recht mit dem besseren Zeitrang Vorrang.
Sowohl die Marke ,J...I“ als auch ,J. J.“ sind kraft Eintragung gemal® §4 Nr. 1
MarkenG geschuitzt, womit zundchst einmal zwei kollidierende Rechte bestehen.
Der Zeitrang dieser Rechte bestimmt sich gemaR} § 6 Abs. 2 und 3 MarkenG. Fur
die Bestimmung des Zeitrangs von eingetragenen Marken ist der Anmeldetag
mafgeblich. Im vorliegenden Fall liegt der Anmeldetag von ,J...!" deutlich vor dem
Tag, an dem die Marke ,J. J.”“ eingetragen wurde. W. J. hat mit ,,J...!" somit die pri-
oritatsaltere Marke.

Markenverletzung, 8§ 14 Abs. 2 MarkenG

Der Vertrieb durch J. J. miusste eine Markenverletzung nach 8§ 14 Abs. 2 MarkenG
sein.

Allgemeine Voraussetzungen

Voraussetzung ist zunachst, dass eine Markenverwendung im raumlichen Schutz-
bereich erfolgt. Schutzbereich ist grundsatzlich das gesamte Bundesgebiet. J. J.
verkauft Uber ihre in Deutschland ansassigen Vertriebspartner Bekleidung. Eine
Benutzung im raumlichen Schutzbereich liegt demnach vor.

Weiterhin musste J. J. im geschaftlichen Verkehr handeln. Dies ist der Fall, wenn
ein eigener oder fremder Geschaftszweck gefordert wird, ohne dass es auf Entgelt-
lichkeit oder Gewinnerzielungsabsicht ankdme. Die Benutzung von ,J. J.“ im Rah-
men des Warenvertriebs stellt ein Handeln im geschéftlichen Verkehr dar.

J. J. miusste zudem ohne Zustimmung von W. J. handeln, wobei letzterer einer
Nutzung seiner Marken oder einer verwechslungsfahigen Marke auch konkludent
zustimmen kann. Eine Vereinbarung zwischen W. J. und J. J. besteht nur Uber die
Abgrenzung ihrer Marken. W. J. hat J. J. lediglich das Recht eingeraumt, ihre Mar-
ke fur (Mode-) Schmuck zu benutzen, nicht aber eine dartuber hinausgehende Zu-
stimmung zur Benutzung seiner oder einer verwechslungsfahigen Marke gegeben.

Schlief3lich musste eine kennzeichenmafiige Verwendung vorliegen, was der Fall
ist, wenn eine Bezeichnung als Kennzeichen, also zur Unterscheidung und Identifi-
zierung von Unternehmensleistungen, benutzt wird. Der Begriff der kennzeichen-
mafigen Benutzung ist weit zu verstehen und umfasst jede Verwendung, die einen
Bezug zu den Leistungen des Verletzers hat. Da J. J. fur den Vertrieb bestimmte
Ware markenmal3ig ausweist, liegt eine kennzeichenmaliige Benutzung vor.

Verbotstatbestande, 8§ 14 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG
J. J. misste einen der Verbotstatbestadnde aus 8 14 Abs. 2 MarkenG verwirklichen.
Hierzu gehdren die Identitdt von Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen

(Nr. 1), die Verwechslungsgefahr (Nr.2) und die Rufausnutzung bzw. -
beeintrachtigung (Nr. 3).
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b)

Identitat, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

8 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt eine vollstdndige Zeichenidentitat und eine zu-
mindest teilweise Ubereinstimmung von Waren bzw. Dienstleistungen voraus. Da
sich die Bezeichnungen ,J. J.“ und ,J...I" unterscheiden, demzufolge also nicht
identisch sind, liegt kein Fall von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor.

Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Es konnte aber Verwechslungsgefahr einschliel3lich der Gefahr der gedanklichen
Assoziation von Marken gemal 8 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehen. Der Tatbe-
stand der Verwechslungsgefahr erfordert eine Gesamtbetrachtung der Wechselbe-
ziehung zwischen den Faktoren der Zeichenidentitat oder -&hnlichkeit, der Waren-
/Dienstleistungsidentitat oder -ahnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Mar-
ke des Anspruchsinhabers, wobei jeweils die Verkehrsauffassung der maf3gebli-
chen Verkehrskreise zugrunde zu legen ist. Dabei genlgt eine objektive Verwechs-
lungsgefahr, sodass tatsachliche Verwechslungen nicht erforderlich sind.

Es wird unterschieden zwischen unmittelbarer Verwechslungsgefahr im engeren
Sinne, bei der das eine Zeichen irrttimlich fur das andere Zeichen gehalten wird,
unmittelbarer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der Zeichen aufgrund
ihrer Ahnlichkeit demselben Unternehmen zugeordnet werden, und Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne, bei der angesichts teilweiser Zeichenibereinstim-
mung bestehende Verbindungen zwischen den Unternehmen angenommen wer-
den.

Wie bereits oben festgestellt, handelt es sich um nicht (vollstandig) identische Zei-
chen. Allerdings stimmen die Bezeichnungen klanglich zumindest teilweise Uber-
ein, und zwar hinsichtlich des identischen Nachnamens von W. J. und J. J. Fir ei-
ne Verwechslungsgefahr bedarf es daher weiterer (erhdhter) Anforderungen an
Warenidentitat bzw. -ahnlichkeit sowie an die Kennzeichnungskraft der prioritatsal-
teren Marke ,J...!“. Letztere beschreibt die Eignung eines Zeichens, sich aufgrund
Eigenart und durch Benutzung erlangter Bekanntheit dem Verkehr einzupragen,
um in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden. Indizien hierfur sind eine
hohe ursprungliche Unterscheidungskraft, intensive Benutzung und hohe Werbe-
aufwendungen.

J. J. und W. J. verwenden ihre jeweiligen Marken beide fir Bekleidung, sodass
Warenidentitat besteht, was eine Verwechslungsgefahr fordert. Ein weiteres Argu-
ment flr eine Verwechslungsgefahr ist die vergleichsweise hohe Kennzeichnungs-
kraft der Bezeichnung ,J...!%, welche anhand der Uber Jahrzehnte aufgebauten Be-
kanntheit von ,J...!" deutlich wird. Gegen eine Verwechslungsgefahr kénnte der
Umstand sprechen, dass die Bezeichnung ,J. J.“ ganz wesentlich durch den un-
gewobhnlichen Vornamen der Markeninhaberin gepragt wird, also ihrerseits tber
eine hohe Kennzeichnungskraft verfiigt. Es liegt nahe, zumindest eine mittelbare
Verwechslungsgefahr zu bejahen und zwar weil hier eine (familiare) Zweitmarke
naheliegt. Dies gilt selbst dann, wenn dem Verkehr die Personenverschiedenheit
bekannt ist. Dagegen konnte allerdings sprechen, dass bei Gleichnamigen zum
Schutze des Personlichkeitsrechts und der Berufsfreiheit die Verwechslungsgefahr
restriktiv zu bewerten sein kbnnte. Ob Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, kann
letztlich aber dann dahinstehen, wenn ein anderer Verbotstatbestand aus 8§ 14
Abs. 2 MarkenG einschlagig ist.
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Rufausnutzung bzw. -beeintrachtigung, 8§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

In Betracht kommt ferner die Ausnutzung der Wertschatzung einer bekannten Mar-
ke gemall 8 14 Abs. 2 Nr.3 MarkenG. Voraussetzung fir die Anwendung der
Norm ist zunachst das Vorliegen von Zeichenidentitat oder -&hnlichkeit. Letzteres
konnte schon zuvor festgestellt werden. GemalR ihrem Wortlaut setzt § 14 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG zwar gerade keine Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit, die
Norm wird allerdings im Wege der Analogie auch auf &hnliche Wa-
ren/Dienstleistungen erweitert (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 - David-
off/Gofkid). Die Regelung gilt daher auch fir den vorliegenden Fall der Wareniden-
titat. Ein fester Prozentsatz des Bekanntheitsgrades besteht nicht. Die Bekanntheit
ist anhand aller relevanten Umstande des Einzelfalls zu ermitteln, insbesondere
Marktanteil der Marke, Intensitat, Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie In-
vestitionsumfang. Bekanntheit muss im Inland oder einem wesentlichen Teil inner-
halb der aktuellen oder potentiellen Abnehmerkreise vorliegen. Der Grad der Be-
kanntheit betragt hier 82 % in Deutschland. Zudem sind die Waren des Unterneh-
mens von W. J. international verbreitet. Daher reprasentiert ,J...!" eine bekannte
Marke.

Der im vorliegenden Fall in Frage kommende Eingriffstatbestand der Rufausnut-
zung bzw. -beeintréachtigung gemal § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass
die einer Marke entgegen gebrachte Wertschatzung ohne rechtfertigenden Grund
in unlauterer Weise ausgenutzt bzw. beeintrachtigt wird. Unter Wertschatzung ver-
steht man hierbei jede durch eigene geschéftliche Aktivitaten geschaffene positive
Assoziation, die mit der Marke verbunden ist, worunter ein guter Ruf, Luxus- und
Prestigevorstellungen, Tradition und sonstige positive Markenimages fallen. Eine
Ausnutzung ist anzunehmen, wenn die Wertschatzung auf die eigene Marke Uber-
tragen wird (Rufausbeutung). Die Beeintrachtigung der Wertschatzung im Sinne
einer Rufschadigung ist gegeben, wenn das fremde Zeichen negative Vorstellun-
gen auf das betroffene Zeichen Ubertragt.

Vorliegend hat sich W. J. mit seinem Unternehmen durch jahrzehntelange Téatigkeit
einen hervorragenden Ruf seiner Marke ,J...!" erarbeitet. Die Berichterstattung in
Zusammenhang mit der Unternehmensgriindung von J. J. ist dabei im Wesentli-
chen der Bekanntheit ihres Vaters W. J. geschuldet, was ein weiteres Indiz fir eine
besondere Wertschatzung far ,J...!" ist. Dass J. J. den besonderen Ruf von W. J.
bzw. seiner Marke ,J...!“ fur ihr eigenes noch unbekanntes Unternehmen zunutze
macht und positive Assoziationen auf das eigene Unternehmen bzw. die eigenen
Waren Ubertragt, kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden. Eine Rufschadi-
gung ist dagegen (vorerst) nicht zu erkennen, da es keine Hinweise fur negative
Assoziationen mit ,J. J.“ gibt. Zumindest der Tatbestand der Rufausbeutung ge-
maf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist aber erfullt.

Umfasste Verbotshandlungen, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG

Als Verbotshandlung wird jegliche Benutzung im geschaftlichen Verkehr erfasst,
wobei die in 8 14 Abs. 3 MarkenG genannten Handlungen beispielhaft sind. Hierzu
zahlen das Anbringen der Marken auf den Waren, auf Aufmachungen oder Verpa-
ckungen (Nr. 1), das Anbieten von Waren unter den Marken, das diesbezigliche
Inverkehrbringen oder Besitzen von solchen Waren (Nr. 2), das Anbieten oder Er-
bringen von Dienstleistungen (Nr. 3), die Ein- oder Ausfuhr von Waren (Nr. 4) so-
wie das Verwenden von Marken in den Geschaftspapieren oder in der Werbung
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VI.

(Nr. 5). Der Warenvertrieb unter der Marke ,J. J.“ unterfallt nach 8 14 Abs. 3 Nr. 2
MarkenG dem Verbot des Anbietens von Waren unter der Marke. Stellt man darauf
ab, dass J. J. die Bekleidungsartikel Uber Vertriebspartner und somit Dritte verkau-
fen lasst, so ware die vorherige Inverkehrbringung der Waren seitens J. J. vom
Verbotstatbestand des 8 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ebenfalls erfasst.

8 14 Abs. 4 MarkenG erweitert den Anspruch um Vorbereitungshandlungen, wenn
zwar mangels Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen noch keine Mar-
kenverletzung vorliegt, jedoch die Gefahr besteht, dass die Zeichen zu Zwecken
verwendet werden, die eine Markenverletzung darstellen. Angesichts einschlagiger
Verbotshandlungen gemald § 14 Abs. 3 MarkenG erlbrigt sich eine Prifung von
§ 14 Abs. 4 MarkenG.

Einwendungen

Als mogliche Einwendung seitens J. J. kommt der berechtigte Drittgebrauch ge-
maf § 23 Nr. 1 MarkenG in Betracht. Anwendbar ist die Vorschrift allerdings prin-
zipiell nur in Fallen bestehender ldentitdt oder Verwechslungsgefahr, nicht im
Rahmen des Bekanntheitsschutzes gemal § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die nach-
folgende Prifung gilt daher nur dann, wenn zuvor auch das Vorliegen von Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Marken ,J...!" und ,J. J.“ nach 8 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG bejaht wurde.

Als eine erlaubte Benutzungsform des berechtigten Drittgebrauchs regelt § 23
Nr. 1 MarkenG das Recht zur Fihrung des eigenen Namens. Hierunter fallen so-
wohl Vor- und Nachnamen nattrlicher Personen als auch daraus gebildete Firmen.
Gemald dieser Bestimmung kann der prioritatsaltere Markeninhaber Dritten nicht
verbieten, im geschéftlichen Verkehr dessen Namen zu benutzen. Grundsatzlich
ware J. J. die Verwendung des Nachnamens von W. J. als Bestandteil ihrer Marke
.J. J.“ erlaubt.

Nach dem Recht der Gleichnamigen besteht jedoch die Pflicht durch zusatzliche
unterscheidungskraftige Ergénzungen eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.
Mit der Verwendung ihres ungewdhnlichen Vornamens konnte J. J. eine derartige
unterscheidungskraftige Erganzung vorgenommen haben. Hierauf deutet auch der
Umstand hin, dass der Vorname von J. J. pragender Bestandteil der Marke ,J. J.*
ist. Folgt man der Argumentation, spricht dies allerdings dafur, eine Verwechs-
lungsgefahr bereits im Rahmen des Verbotstatbestands und nicht erst als Einwen-
dung zu bericksichtigen.

Eine Einschrankung von 8 23 MarkenG gilt allerdings insoweit, dass im Drittge-
brauch kein Sittenverstol3 liegen darf. Dies dient dem Ausschluss von im Einzelfall
missbrauchlichem Gebrauch der ansonsten frei nutzbaren Angaben. Missbrauch-
lich ist ein Verhalten in diesem Zusammenhang dann, wenn die anstandigen Ge-
pflogenheiten in Gewerbe und Handel missachtet werden (siehe Art. 6 MRRL). Die
Anlehnung an eine bekannte Marke, um von deren Wertschatzung zu profitieren,
ist als Fallgruppe eines solchen SittenverstoRes anerkannt (EuGH GRUR 2005,
153 — Anheuser-Busch; EuGH GRUR 2007, 971 — Céline). Dies korrespondiert
auch mit dem Ergebnis, dass ein berechtigter Drittgebrauch gemal § 23 MarkenG
im Anwendungsbereich des Bekanntheitsschutzes (von vornherein) ausscheidet. J.
J. hat also nicht das Recht zur Namensnutzung gemal3 8§ 23 Nr. 1 MarkenG.

Seite 5von 9



VII.

VIII.

Begehungsgefahr

Der Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG setzt Begehungsgefahr vo-
raus. Wiederholungsgefahr gemaf nach § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG besteht, wenn
eine Kennzeichenverletzung begangen wird, welche die Besorgnis kunftiger
gleichartiger Kennzeichenverletzungen begrindet. Hierflr besteht eine Vermutung,
die grundsatzlich nur durch Abgabe einer strafbewehrten, unbedingten Unterlas-
sungserklarung ausgeraumt werden kann. J. J. hatte zwar eine solche Erklarung
abgegeben, sodass die Wiederholungsgefahr entfallen war. Der Verstol3 gegen die
Unterlassungsverpflichtung zog anschlieend die Zahlung einer Vertragsstrafe
I. H. v. 5.000 € nach sich, deren Vereinbarung Ausdruck des ernsthaften Willens
des Unterzeichnenden zur Unterlassung sein soll. Nachdem J. J. wiederholt zuwi-
derhandelte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Willen nach wie
vor gegeben ist. Dementsprechend lebt die Wiederholungsgefahr durch den erneu-
ten Verstol3 auf bzw. wird ein neuer Unterlassungsanspruch begrindet.

Ergebnis

W. J. hat einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Waren
unter der Marke ,J. J.“ bzw. deren Inverkehrbringung gemaf § 14 Abs. 5 MarkenG.

Anspruch auf Unterlassung aus 8 15 Abs. 4 MarkenG

W. J. kdnnte einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Be-
kleidung unter der Firma ,J. J. GmbH" aus § 15 Abs. 4 MarkenG haben.

Anspruchsberechtigung

W. J. musste aktivlegitimiert sein, was der Fall ist, wenn er Inhaber einer geschéft-
lichen Bezeichnung ist, welche vorliegend betroffen sein kénnte. Gemal} 8 5 Abs. 1
MarkenG werden als geschaftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen
und Werktitel geschitzt. Unternehmenskennzeichen umfassen nach 85 Abs. 2
MarkenG neben besonderen Geschéaftsbezeichnungen und Geschaftsabzeichen
Firmen und Namen (mitsamt Namensbestandteilen), die Unternehmen oder Ge-
schaftsbetriebe bezeichnen. W. J. ist Inhaber der Firma ,J...! GmbH“ und daher
nach § 15 Abs. 4 MarkenG anspruchsberechtigt.

Anspruchsgegner

J. J. musste richtiger Anspruchsgegner sein. Das ist vor allem der die geschétftli-
chen Bezeichnungen verletzende Tater. J. J. verwendet die Angabe ,J. J. GmbH®,
welche mit der Firma von W. J. kollidieren kénnte. Somit ist J. J. als die moglicher-
weise dieses Recht verletzende Handelnde richtiger Anspruchsgegner.

Entstehung des Schutzes

Geschatftliche Bezeichnungen erlangen Schutz durch tatsachliche Handlungen mit
Ingebrauchnahme im geschéftlichen Verkehr. Im vorliegenden Fall werden die bei-
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den Firmen ,J...! GmbH" und ,J. J. GmbH" als Angaben auf Etiketten von Waren
benutzt. Folglich ist der Schutz dieser geschéftlichen Bezeichnungen entstanden.

Prioritat

Parallel zum Markenrecht ,J...!“ genieft auch die Firma ,J...! GmbH“ von W. J.
Prioritat geman § 6 MarkenG gegenuber der Firma von J. J.

Verletzung von geschéftlichen Bezeichnungen, 8§ 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Das Verhalten von J. J. musste eine Verletzung geschaftlicher Bezeichnungen
nach 8 15 Abs. 2, 3 MarkenG darstellen.

Allgemeine Voraussetzungen

Die allgemeinen Voraussetzungen einer Verletzung geschaftlicher Bezeichnungen
(raumlicher Schutzbereich, Handeln im geschaftlichen Verkehr, fehlende Zustim-
mung des Inhabers) sind mit den entsprechenden Ausfiihrungen zur Markenverlet-
zung identisch. Ob die Angabe ,J. J. GmbH® der Kennzeichnung von Waren (Mar-
ke) oder des Unternehmens (Firma) dient, kann hier dahinstehen, da eine kennzei-
chenmallige Verwendung in jedem Fall gegeben ist.

Verbotstatbestdnde, 8 15 Abs. 2, 3 MarkenG

Zu den Verletzungstatbestanden von 8 15 MarkenG zéhlen die Verwechslungsge-
fahr (Abs. 2) sowie die Rufausnutzung oder -beeintrachtigung (Abs. 3).

Gemal § 15 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, die geschéftliche Bezeich-
nung oder ein ahnliches Zeichen im geschéftlichen Verkehr unbefugt in einer Wei-
se zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschitzten Bezeich-
nung hervorzurufen. Wie schon im Falle der beiden Marken von J. J. und W. J. be-
steht auch hinsichtlich der Firmen ,J. J. GmbH* und ,J...! GmbH* teilweise Uber-
einstimmung. Fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr sprechen zwar diesel-
be Branche bzw. die Produktidentitat (Bekleidung). Die vergleichsweise hohe
Kennzeichnungskraft der ,J. J. GmbH®“ durch die Aufnahme des unterscheidungs-
kraftigen Vornamens von J. J. ist jedoch geeignet, Irreflihrungen zwischen den
beiden Firmen zu vermeiden. Die besseren Grinde sprechen wohl dafur, § 15
Abs. 2 MarkenG zu verneinen.

Es konnte jedoch ein Fall der Rufausbeutung gemafR 8 15 Abs. 3 MarkenG gege-
ben sein. Handelt es sich bei der geschéftlichen Bezeichnung um eine im Inland
bekannte geschaftliche Bezeichnung, so ist es Dritten untersagt, die geschaftliche
Bezeichnung oder ein &hnliches Zeichen im geschéftlichen Verkehr zu benutzen,
wenn keine Gefahr von Verwechslungen gemafR 8 15 Abs. 2 MarkenG besteht,
soweit die Verwendung der Bezeichnung die Wertschatzung der geschéftlichen
Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder be-
eintrachtigt. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den geschéftlichen Bezeichnun-
gen von J. J. und W. J. liegt aufgrund der vorangegangenen Feststellungen nicht
vor. Parallel zur markenrechtlichen Betrachtung kann auch bei der Benutzung der
Firma ,J. J. GmbH* nicht ausgeschlossen werden, dass J. J. die positive Assoziati-
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VI.

VII.

VIII.

on mit der Firma ,J...! GmbH" auf das eigene Unternehmen zu Ubertragen sucht.
Die Gefahr der Rufausnutzung gemaf 8 15 Abs. 3 MarkenG ist demnach vorhan-
den.

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 Vertrieb bzw. die Inverkehrbringung
entsprechend gekennzeichneter Waren gemal 8§ 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG unzu-
lassig.

Einwendungen

Gegenuber der markenrechtlichen Prifung des Einwands eines berechtigten Dritt-
gebrauchs gemaf § 23 Nr. 1 MarkenG ergeben sich vorliegend keine Abweichun-
gen. Entweder ist § 23 MarkenG von vornherein nicht anwendbar, da keine Ver-
wechslungsgefahr besteht, vielmehr Schutz gegen Rufausnutzung gewéhrt wird.
Zum selben Ergebnis gelangt man tUber den Weg des Sittenwidrigkeitsvorbehalts
aus 8§ 23 MarkenG. In jedem Fall gibt es keine Einwendungen, welche J. J. zur
Verwendung der Bezeichnung ,J. J. GmbH® berechtigen wirden.

Begehungsgefahr

Gemal § 15 Abs. 4 S. 1 MarkenG besteht Wiederholungsgefahr. Der Fortfall nach
Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklarung gilt nur, solange eine ernsthaf-
te Absicht besteht, sich an die Unterlassungsverpflichtung zu halten. Ein solcher
Wille kann bei wiederholtem Verstof3 nicht angenommen werden, womit Bege-
hungsgefahr vorliegt.

Ergebnis

W. J. hat einen Anspruch gegen J. J. auf Benutzung der Firma ,J. J. GmbH" ge-
maf § 15 Abs. 4 MarkenG.

Anspruch auf Unterlassung aus 8 8 Abs. 1i.V. m. 88 3,4 Nr. 3 b), 8 5 UWG

W. J. kbnnte einen Anspruch gegen J. J. auf Unterlassung des Vertriebs von Wa-
ren unter der Marke ,J. J.“ bzw. der Firma ,J. J. GmbH" aus § 8 Abs. 1 UWG
i.V.m. 88 3,4 Nr. 9 b), 85 UWG haben.

Anwendbarkeit

Ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch setzt voraus, dass das UWG vorliegend uber-
haupt anwendbar ist. Das Markenrecht ist in seinem Anwendungsbereich grund-
satzlich vorrangig gegenuber dem Lauterkeitsrecht und schlief3t damit die Anwen-
dung des UWG aus. Nur dann, wenn es um Handlungen geht, die Uber eine blo3e
Kennzeichenverletzung hinausreichen und einen davon unabhangigen Unwert-
gehalt haben, bleibt das UWG anwendbar (siehe auch § 2 MarkenG). Die marken-
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bzw. firmenmafige Benutzung von ,J. J.” bzw. ,J. J. GmbH" beim Vertrieb von Be-
kleidungswaren stellt eine reine Kennzeichenverletzung dar und unterféllt nicht
dem Lauterkeitsrecht. Das UWG ist durch das Markenrecht gesperrt.

Ergebnis

Mangels Anwendbarkeit des UWG besteht kein Anspruch von W. J. gegen J. J. auf
Unterlassung aus 8§ 8 Abs. 1i. V. m. 88 3, 4 Nr. 3 b), 5 UWG.
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