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Il. Markenrecht C

bedarf es erheblicher visueller Unterschiede in der Gestaltung der beiden Zeichen.?”* Eine
solche Abweichung hat das EuG in seiner Entscheidung zum ,,Diesel D nicht angenom-
men:

(Links: , Diesel D", rechts: streitgegenstdndliches Buchstabenzeichen)

Diese Rechtsprechung erscheint — zumindest flir den deutschen Sprachraum, in dem 229
diese Bezeichnungsform wohl nicht tiblich ist — nicht nur befremdlich, sie birgt auch die
Gefahr, dem Inhaber einer grafisch gestalteten Buchstabenmarke quasi ein Monopol an
diesem Buchstaben einzuriumen.?”> Angesichts dieser Rechtsprechung des EuG sollte bei
der Anmeldung und der Nutzung von Buchstabenkennzeichen eine besondere Vorsicht
an den Tag gelegt werden.

Namensmarken spiclen in der Modebranche eine grole Rolle. Insbesondere die Na- 230
men der Hersteller und Designer werden immer hiufiger als Marke selbst genutzt. Gerade
die Kombination von Vor- und Familiennamen ist derzeit hiufig anzutreffen (bspw. Tom
Ford, Manolo Blahnik, Christian Louboutin, Marc Jacobs). Dementsprechend hiufig
kommt es vor, dass sich Namensmarken tiberschneiden. Sind die in den Marken verwen-
deten Familiennamen identisch, hat dies aber noch nicht zwangsliufig die Zeichenihn-
lichkeit der beiden Marken zur Folge — so zum Beispiel in dem Fall FABIANI-SashaFabi-
ani, den das BPatG zu entscheiden hatte.?’® Eine Zeichenahnlichkeit lehnte das Gericht in
klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ab. Aufgrund der Gewohnung des
Verkehrs an vollstindige Designernamen trage der Vorname ebenso wie der Familienname
zum kennzeichnenden Charakter der Marke bei.?”” Einen Erfahrungssatz, wonach sich der
Verkehr bei solchen Marken nur am Nachnamen orientiere, besteht auch nach Ansicht
des BGH nicht.?”8

bb) (Schrift-)bildliche Zeichendhnlichkeit

Gerade der schriftbildlichen Zeichenihnlichkeit kommt angesichts der in diesen Fillen in 231
der Regel bereits vorliegenden klanglichen Ahnlichkeit keine besonders groBe selbstindi-
ge Bedeutung zu.?”” Praktisch wichtiger ist dieses Kriterium bei der Beurteilung von rei-
nen Bildmarken, die sich vornehmlich an die visuelle Wahrnehmung richten.?

Eine, wenn auch geringe, bildliche Ahnlichkeit hat das EuG bei den folgenden Zei- 232
chen angenommen:?%!

2 EuG, BeckRS 2017, 121403.

275 Pauli, GRUR-Prax 2017, 489 (489).

276 BPatG, BeckRS 2014, 01357 — SashaFabiani.

277 BPatG, BeckRS 2014, 01357 — SashaFabiani.

28 BGH, GRUR 2000, 233 (234) — RAUSCH/ELFI RAUCH.
279 Hacker, Markenrecht, Rn. 479.

280 Hacker, Markenrecht, Rn. 479.

21 EuG, BeckRS 2015, 81688.
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233 Beide Darstellungen zeigen ein auf dem Bauch liegendes Krokodil. Dass das Zeichen
der Marke ,,KAJMAN in hellblau und somit farblich gestaltet sei, stehe der Zeichenihn-
lichkeit nicht entgegen. Denn der durchschnittliche Verbraucher, der ein unvollstindiges
Bild der Zeichen in Erinnerung habe, kénnte das Bildzeichen durchaus fiir eine Farbvari-
ante des ilteren Zeichens halten. Auch dass das Zeichen das Wort Kajman beinhalte, stehe
einer bildlichen Ahnlichkeit nicht entgegen, da dies den bildlichen Charakter des Kroko-
dils nicht hinreichend beeinflusse.

234 Gerade bei kombinierten Zeichen wie dem vorigen geht die deutsche Rechtsprechung
demgegeniiber davon aus, dass der Verkehr sich eher an dem Wortbestandteil orientiere,
da dieser die einfachste und kiirzeste Bezeichnungsform aufweise.282 Eine bildliche Ahn-
lichkeit wurde im folgenden Fall des BPatG daher verneint:?%

1154 916*

Tiger carbon

235  Auch der BGH verneinte aufgrund des den Gesamteindruck prigenden Wortbestand-
teils eine bildliche Zeichenihnlichkeit in folgendem Fall:>%4

occodrillo) &

236  Aufgrund des Wortbestandteils komme dem Bildbestandteil nur eine untergeordnete
Bedeutung zu, sodass die Gefahr einer Verwechslung vorliegend nicht bestehe.

237 Eine bildliche Ahnlichkeit nahm das EuG hingegen in folgendem Fall an und wider-
sprach insoweit der Ansicht des EUIPO:2%

}-&

1154 916*

22 BGH, GRUR 1996, 198 (200) — Springende Raubkatze; BPatG, BeckRS 2016, 15126.
283 BPatG, BeckRS 2016, 15126 — Springende Raubkatze.

24 BGH, GRUR 2006, 60 (62) — coccodrillo.

2% EuG, BeckRS 2016, 80565.
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Trotz der einzelnen Unterschiede, unter anderem bei den Beinen, dem Schwanz und 238
dem Kopf des Tieres sei aufgrund der dhnlichen Haltung, der Wolbung von Riicken und
Bauch und des Winkels des Tieres zum Boden von Zeichenihnlichkeit auszugehen.

Zwar keine bildliche Ahnlichkeit des Bildzeichens, dafiir aber eine hinreichende 239
schriftbildliche Ahnlichkeit — zumindest fiir den etwas weniger strengen MaBstab des § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG — hat der BGH im folgenden Fall erkannt:?%

PUMA PUDLCL

Beide Zeichen wiesen dhnliche Schrifttypen und ein Zhnliches Druckbild auf. Gerade 240

der Wortanfang beider Zeichen und die Komposition des Gesamterscheinungsbildes seien
identisch.

Keine Bildihnlichkeit liege bei den folgenden Bildzeichen vor:?7 241

.
*, G
D 8
R

Die Bildzeichen hitten zwar die Darstellung von Amphibien in DraufSicht gemein, die 242
Darstellungen wichen jedoch stark voneinander ab. Insbesondere sei die Farbgebung
(schwarzer bzw. weiller Hintergrund), die Zahl der Amphibien, die Gestaltung des Krei-
ses und der Tiere eine andere. Fiir den aufmerksamen Verbraucher sei es daher ohne Wei-
teres moglich, die Zeichen auseinanderzuhalten.

Fiir die Bejahung der Zeichenihnlichkeit bei Positionsmarken ist es ausreichend, 243
wenn sich die jeweiligen Positionen der beiden Vergleichszeichen zumindest teilweise
tiberschneiden.?® So entschied auch der EuGH und stellte bei den vorliegenden Marken

Zeichenihnlichkeit fest:28?

et 1T

Die Unterschiede in der Positionierung, der Neigung und der Anzahl der Streifen sei- 244

en nicht ausreichend, um die bestehende Ahnlichkeit in der Form und Positionierung
aufzuheben.

2% BGH, GRUR 2015, 1114 (1116) — Springender Pudel.
287 BPatG, BeckRS 2016, 14486 — Sanamander/Salamander.
28 OLG Miinchen, GRUR-RR 2016, 336 (340) — BioWeb.
29 EuGH, GRUR Int. 2016, 569 (573).
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cc) Begriffliche Ahnlichkeit

Begriffliche Ahnlichkeit, auch Ubereinstimmung im Sinngehalt genannt, liegt vor, wenn
der Begriffsinhalt der Vergleichszeichen vollstindig oder zumindest im Wesentlichen tiber-
einstimmt.?”” Der Hauptanwendungsfall liegt im Bereich der Wortmarken. Begriffliche
Ahnlichkeit kann aber zwischen verschiedenen Markenformen bestehen, wobei dies oft-
mals nur unter strengen Voraussetzungen und somit in Einzelfillen der Fall sein diirfte.

So hat der BGH in dem bereits erwihnten Fall ,,coccodrillo“®! festgestellt, dass flir die
begriffliche Ahnlichkeit einer Wort-/Bildmarke, bei der der Wortbestandteil im Vorder-
grund steht, dieses Wort aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers die naheliegende, unge-
zwungene und erschopfende Bezeichnung des Bildes der reinen Bildmarke darstellen
muss.?”? Dies verneinte der BGH vorliegend bereits mit Blick auf die verwendete Fremd-
sprache. Dass ,,coccodrillo® das italienische Wort fiir Krokodil sei, erschlieBe sich dem
durchschnittlichen Verbraucher nicht.

Ein Wortbestandteil kann aber auch die umgekehrte Wirkung entfalten. Im Fall ,,SAN-
AMANDA® (s.0.) bejahte das BPatG das Vorliegen begriftflicher Ahnlichkeit.2?3 Aufgrund
des mit dem Wort ,,Salamander” klanglich fast identischen Wortbestandteils ,,SAN-
AMANDA® erfasse der Verkehr das Zeichen auch in diesem Sinne und benenne es
entsprechend, sodass von begrifflicher Ahnlichkeit auszugehen sei.

Ebenso entschied das EuG im eingangs genannten Fall ,, KAJMAN®. Durch die Hinzu-
ziehung des Tiernamens werde die begriffliche Ahnlichkeit des Zeichens zu dem Kroko-
dil von ,,Lacoste* noch verstirkt.2%*

dd) Sonderfall: Ahnlichkeit bei kombinierten Zeichen

Die Beurteilung allein nach dem Gesamteindruck flihrt jedoch nicht stets zu angemesse-
nen Ergebnissen. Insbesondere bei kombinierten Zeichen wiirde die strikte Anwen-
dung dieses allgemeinen Grundsatzes dazu fihren, dass eine mehrteilige Marke, die nur in
Teilen mit einer priorititsalteren Marke tibereinstimmt, als unidhnlich angesechen werden
miisste.

Um auch diesen Fillen gerecht zu werden, hat der BGH die sogenannte Prigetheorie
entwickelt. Danach- besteht Zeichenihnlichkeit bereits dann, wenn zwischen zwei pri-
genden Bestandteilen Ahnlichkeit gegeben ist.2%> Prigenden Charakter hat ein Zeichenbe-
standteil dann, wenn die weiteren Bestandteile des Zeichens in den Hintergrund treten
und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen.?*° Insoweit ist zu beachten, dass bei einer
Marke, die Hersteller- und Produktzeichen kombiniert, grundsitzlich dem Produktkenn-
zeichen prigender Charakter zukommt.?”” Dies wird allerdings in solchen Branchen nicht
angenommen, in denen der Herstellerbezeichnung eine besondere Bedeutung zukommt.
Hierzu gehort auch die Modebranche. Der BGH hat mehrfach entschieden, dass der Ver-
kehr aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten in der Modebranche der Herstellerbe-
zeichnung besondere Aufmerksamkeit schenkt.?®® Zwischen den Zeichen ,MUSTANG*"
und ,MUSTANG INTER S.L.“ hat der BGH daher Zeichenihnlichkeit angenom-
men.??” Aufgrund des Gewichts, das Verbraucher der Herstellerkennzeichnung im Mode-
bereich beimessen und ihrer oftmals prominenten Darstellung in der Kennzeichnung,

290 Hacker, Markenrecht, Rn. 482.

21 — Rn. 235.

22 BGH, GRUR 2006, 60 (63) — coccodrillo.

293 BPatG, BeckRS 2016, 14486 — Sanamander/Salamander.

2% EuG, BeckRS 2015, 81688.

2% BGH, GRUR 2016, 283 (285) — BSA/DSA.

20 BGH, GRUR 2016, 283 (285) — BSA/DSA.

27 St. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2004, 865 (866) — Mustang.

2% BGH, GRUR 2004, 865 (866) — Mustang; BGH, GRUR 1996, 406 (407).
2% BGH, GRUR 2004, 865 (866) — Mustang.
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diirfte im Regelfall bei der Herstellerkennzeichnung von einem prigenden Bestandteil der
Marke auszugehen sein.

Der EuGH hat in seiner ,,Thomson Life“~Entscheidung dariiber hinaus die Rechtsfigur
der ,,selbstindig kennzeichnenden Stellung® entwickelt, auf die inzwischen auch der
BGH mehrfach zuriickgegriffen hat.’” Danach kann ein Zeichenbestandteil in der Kenn-
zeichnung eine sogenannte selbstindig kennzeichnende Stellung einnehmen, ohne dass es
das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke prigt.’*! Dieses selbstindig kenn-
zeichnende Merkmal kann bei Ahnlichkeit oder Identitit mit einer ilteren Marke die
Verwechslungsgefahr begriinden. Diese Rechtsprechung war ein Reflex auf die Kritik an
der Prigetheorie, die es Kombinationsmarken mit einem prigenden Teil, vorliegend
,, Thomson®, ermoglicht hitte, andere eingliedrige Marken, hier ,,LIFE“, zu usurpieren,
das heilit ohne Markenrechtsverletzung fiir sich zu beanspruchen.

d) Kennzeichnungskraft

Neben der Waren- und Zeichenihnlichkeit stellt die Kennzeichnungskraft das dritte Kri-
terium zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr dar. Die Kennzeichnungskraft bestimmt
den Schutzumfang einer Marke.’? Je stirker die Kennzeichnungskraft einer Marke ist,
desto groBer ist auch ihr Schutzumfang.’® Aufgrund der Wechselwirkung der verschiede-
nen Kriterien ist eine hohe Kennzeichnungskraft daher stets geeignet, eine nur geringe
Waren- oder Zeichenihnlichkeit zu kompensieren. So entschied auch das OLG Miinchen
im Fall ,,BioWeb*: hier nahm Adidas den Marktkonkurrenten Puma auf Unterlassung,
Auskunft und Schadensersatz in Anspruch. Puma bewarb in seinem Online-Shop folgen-
den Laufschuh des Typs ,,BioWeb™:

(links: Laufschuh des Typs , BioWeb", rechts: Unions-Bildmarke Nr. 3517646 von Adidas)

Das Gericht erkannte, dass zwar Warenidentitit zu den Produkten von Adidas gegeben
sel, aber nur eine geringe Zeichenihnlichkeit zu den von Adidas verwendeten drei Strei-
fen vorliege. Diese werde jedoch ausgeglichen durch die weit tiberdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft der ,,Drei Streifen®.3%

Die Rechtsprechung differenziert insoweit auch hier zwischen fiinf Graden der Kenn-
zeichnungskraft. Den Regelfall stellt die durchschnittliche Kennzeichnungskraft dar,
die dann vorliegt, wenn Marken originir, das heil3t unabhingig von jeder Benutzung am
Markt, normal unterscheidungskriftig und uneingeschrinkt geeignet sind, die betreffenden
Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu individualisieren.’*> So sind etwa aus Einzel-

300 EuGH, GRUR 2005, 1042 (1044) — THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2010, 729 (731) — MIXI.
301 BGH, GRUR 2010, 729 (731) — MIXI.

302 BGH, GRUR 2006, 60 (61) — coccodrillo; BeckOK MarkenR / Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 264.
303 OLG Miinchen, GRUR-RR 2016, 336 (338) — BioWeb.

304 OLG Miinchen, GRUR-RR 2016, 336 (340) — BioWeb.

305 BGH, GRUR 2012, 930 (932) — Bogner B/Barbie B; Hacker, Markenrecht, Rn. 461.
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buchstaben bestehende Marken in der Modebranche grundsitzlich originir unterschei-
dungskriftig, wenn keine Anhaltspunkte fiir eine abweichende Beurteilung vorliegen.>"
Dabei spricht die weit verbreitete Praxis in der Mode, Einzelbuchstaben als Kennzeichen
zu verwenden, gerade nicht gegen, sondern fiir eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft.307

Die Kennzeichnungskraft wird nicht als fixe, stets gleiche Grofle behandelt. Vielmehr
kann sie durch verschiedene Faktoren, insbesondere ihre Benutzung am Markt, mit der
Zeit Verinderungen erfahren. So erlangt eine Marke eine iiberdurchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft, wenn sie infolge ihrer Benutzung eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit
erlangt.’*® Die Verkehrsbekanntheit wird durch Heranziehung aller relevanten Umstinde
des Einzelfalls ermittelt, insbesondere durch den von ihr gehaltenen Marktanteil, die In-
tensitit, geografische Verbreitung und Dauer ihrer Benutzung, den Werbeaufwand und
den Anteil der beteiligten Verkehrskreise, die die Marke einem bestimmten Unternehmen
zuordnen kénnen.3"

Ebenso kann eine Marke mit der Zeit an Kennzeichnungskraft verlieren oder von der
Anmeldung an nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisen.
Eine Schwichung der Kennzeichnungskraft kann in etwa durch Drittzeichen entstehen,
wenn diese in gleichen oder eng benachbarten Branchen in einem Umfang genutzt wer-
den, der geeignet ist, den Verkehr an die Existenz weiterer dhnlicher Kennzeichen zu
gewohnen.’!” Eine Marke kann aber auch von Haus aus tiber eine nur unterdurchschnitt-
liche Kennzeichnungskraft verfligen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Marke
einen fiir den Verkehr erkennbar waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Begrift ver-
wendet (so zum Beispiel ,,Schuhpark® fiir ein Schuhgeschift).3!!

e) Arten der Verwechslungsgefahr

Der BGH unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten der Verwechslungsgefahr.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass die
Zeichen miteinander verwechselt werden und dass ein Zeichen filschlicherweise fiir das
andere Zeichen gehalten wird.?'? Insoweit-ist zu betonen, dass blof die Gefahr einer Ver-
wechslung bestehen muss — ob eine solche auch tatsichlich eingetreten ist, ist irrelevant.
Umgekehrt begriinden tatsichliche Verwechslungen nicht per se das Bestehen von Ver-
wechslungsgefahr. Sie stellen jedoch ein Indiz fur das Vorliegen einer Verwechslungsge-
fahr im Rechtssinne dar.’3

Die Verwechslungsgefahr schlieft auch die Gefahr ein, dass die sich gegentiberstehen-
den Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Voraussetzung ist
insoweit jedoch, dass sich dem Verkehr aufdringt, dass die Zeichen wegen ihres Sinnge-
halts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind.3'* Die bloBe nicht herkunfts-
weisende, rein assoziative gedankliche Verbindung ist insoweit nicht ausreichend.?'>

Im Rahmen des gedanklichen Inverbindungbringens differenziert der BGH zwischen
der mittelbaren Verwechslungsgefahr und der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.
Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr verwechselt der Verkehr die Zeichen zwar
nicht direkt, ordnet sie aber dennoch demselben Inhaber zu. Hierbei handelt es sich um
einen Ausnahmetatbestand, der nur in seltenen Fillen einschligig ist. In aller Regel wird

300 BGH, GRUR 2012, 930 (932) — Bogner B/Barbie B.
37 BGH, GRUR 2012, 930 (933) — Bogner B/Barbie B.
308 BeckOK MarkenR / Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 287.
309 BeckOK MarkenR / Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 268.
310 BGH, GRUR 2012, 930 (933) — Bogner B/Barbie B.
311 BGH, GRUR 2008, 1002 (1004) — Schuhpark.

312 BeckOK MarkenR / Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 257.
313 BeckOK MarkenR / Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 253.
314 BGH, GRUR 2006, 60 (63) — coccodrillo.

315 BGH, GRUR 2006, 60 (63) — coccodrillo.
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der Verkehr sich nimlich keine analysierenden Gedanken tiber die betriebliche Herkunft
der Produkte machen, wenn keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt.’'® Dies
kann aber insbesondere in den Fillen der sogenannten ,,Serienzeichen® gegeben sein, in
denen ein Bestandteil des Kennzeichens auf den Stamm einer ganzen Reihe von Produk-
ten hinweist, der durch einen zweiten Zeichenteil erginzt wird, sodass beim Verkehr der
Eindruck einer Produktreihe geweckt wird.?!” Eine solche mittelbare Verwechslungsgefahr
hat der BGH in dem bereits erwihnten Fall , MUSTANG" angenommen.*'® Die Marke
LSIXTY SEVEN by Mustang®. Aufgrund des Zusatzes ,by“ erkenne der Verkehr die
Marke ohne Weiteres als Herstellerangabe.?!”

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt dann vor, wenn die Vergleichsmarken
als unterschiedlich erkannt werden und auch verschiedenen Unternehmen zugerechnet
werden, der Verkehr aber dennoch davon ausgeht, dass zwischen den Unternehmen eine
Beziehung geschiftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art vorliegt. Hierbei
handelt es sich um einen absoluten Ausnahmefall. Durch die Rechtsfigur der selbstindig
kennzeichnenden Stellung hat er zwar eine Erweiterung des Anwendungsbereich erfah-
ren, auch diese dirfte jedoch auf Einzelfille beschrinkt sein.®°

10. Markenrechtliche Probleme des Modehandels

a) Der Erschopfungsgrundsatz

Warenstrome im Modehandel laufen global. Ware, die in Osteuropa oder Asien herge-
stellt wird, kommt in Europa auf den Markt. Die Uberschussproduktionen und Restpos-
ten werden von Postenhindlern aufgekauft und weltweit verauBert. Jedem Reisenden ist
zudem klar, dass es grofle Preisunterschiede im Einzelhandel zwischen den einzelnen
Staaten bei Textilprodukten gibt. So ist Bekleidung in den USA regelmillig preiswerter
als in Europa. Findige Hindler konnten sich diese Preisunterschiede zu Nutze machen
und im grofen Stil Markenmode nach Europa importieren. Es stellt sich daher die Frage,
in welchem Umfang das Markenrecht regulativ eingreifen soll. Diese Frage beantwortet
der Erschopfungsgrundsatz.

aa) Rechtsnatur und Normzweck

Das Markenrecht gewihrt dem Inhaber der Marke ein Rechtsmonopol. Er soll grundsitz-
lich bestimmen, wann und wie die mit der Marke gekennzeichneten Produkte in den
Verkehr gebracht werden. Daneben besteht aber die im Vertrag iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union (AEUV) geregelte Warenverkehrsfreiheit als Grundfreiheit der EU.
Zweck der Erschopfung (§ 24 MarkenG, Art. 15 UMV) ist es, das markenrechtliche
Rechtsmonopol zu begrenzen und das Spannungsverhiltnis zwischen Markenrecht und
Warenverkehrsfreiheit aufzulosen. Es ist mit der Warenverkehrsfreiheit unvereinbar, wenn
dem Markeninhaber im Wege der Vertriebskontrolle weitere Rechte aus seinen Marken
zustehen, wenn die Ware mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist.*?! Ein
markenrechtliches Vertriebskontrollrecht soll vermieden werden.’” Ohne ein solches
Korrektiv wire jeder Weitervertrieb von Waren tatbestandlich eine Markenverletzung, da
die Marke fuir identische Produkte genutzt wird. Dem Inhaber stehen die Rechte aus § 14
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV zu. Der Markeninhaber konnte al-

316 Hacker, Markenrecht, Rn. 525.

317 BeckOK MarkenR / Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 492.

318 BGH, GRUR 2004, 865 (867) — Mustang.

319 BGH, GRUR 2004, 865 (867) — Mustang.

320 Hacker, Markenrecht, Rn. 529.

21 EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 (1147) — Bristol-Myers Squibb.
322 BeckOK MarkenR /Steudtner, § 24 MarkenG Rn. 6.
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lein mit seinem Markenrecht innerhalb von Europa ganz unterschiedliche und von der
Kaufkraft unabhingige Preise fiir seine Waren verlangen. Die markenrechtliche Erschop-
fung verhindert dies.’?® Sie besagt, dass der Inhaber der Marke nicht die Benutzung fiir
Waren verbieten kann, die er oder mit seiner Zustimmung ein anderer unter dieser Mar-
ke im Europiischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebracht hat. Von dem Erschop-
fungsgrundsatz bestehen Ausnahmen, insbesondere bei Verinderung der Ware (§ 24
Abs. 2 MarkenG, Art. 15 Abs. 2 UMV).

Die Regelungen im MarkenG und der UMV sind weitgehend inhaltlich deckungs-
gleich. Das MarkenG erfasst in § 24 MarkenG neben der eingetragenen Marke auch die
Benutzungsmarke und die geschiftliche Bezeichnung. Die UMV erfasst nur die Unions-
marke.

bb) Anwendungsbereich

§ 24 MarkenG erfasst als Erschopfungsgebiet das Inland, die EU (einschlieflich der fran-
z6sischen Uberseedepartments®*) und die weiteren Vertragsstaaten des EWR (neben der
EU also auch Norwegen, Island, Lichtenstein). Art. 15 Abs. 1 UMV stellt nur auf den
EWR ab. Soweit der Markeninhaber auB3erhalb des EWR Waren in den Verkehr bringt,
fithrt dies nicht zur Erschopfung seiner Markenrechte. Soweit beispielsweise Kleidungs-
stiicke vom Markeninhaber in den USA in den Verkehr gebracht werden und ein Dritter
diese nach Deutschland reimportiert, tritt keine Erschépfung ein.??

cc) Voraussetzungen

Erschopfung tritt ein, wenn die Ware vom' Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung
(zB von einem Lizenznehmer) in der EU oder im EWR in Verkehr gebracht worden ist.
Es kommt dabei nicht auf den Herstellungsort der Ware an. Das Recht, iiber die mit der
Marke verbundenen Waren zu verfligen, muss auf Dritte Gbertragen werden.?*° Dabei ist
zu beachten, dass von einem Inverkehrbringen nur dann ausgegangen werden kann,
wenn der Markeninhaber eine Handlung vorgenommen hat, mit der er den wirtschaftli-
chen Wert der Marke realisiert hat. Dies ist bei, allen willentlichen Verfigungen tiber die
konkrete Ware der Fall, insbesondere beim Verkauf.**” Soweit die Ware nur angeboten
wird, tritt noch keine Erschopfung ein, da tiber die Ware noch nicht willentlich verftigt
worden ist und sich der wirtschaftliche Wert noch nicht realisiert hat.3?8

Daneben ist fraglich, ob neben willentlichen Verfligungen auch ein Eigentumsiibergang
erforderlich ist. Der EuGH spricht von einem Wechsel der rechtlichen Verfligungsgewalt,
was dahingehend ausgelegt werden kann, dass seitens des Hindlers zumindest ein An-
spruch gegen den Markeninhaber auf Eigentumsverschaffung bestehen muss.* So ist in
Folge dieser Rechtsprechung Erschépfung auch nicht angenommen worden, wenn es um
Parflimtester mit Aufschrift ,,Demonstration” und ,,Unverkiuflich® geht.3*° In diesen Fil-
len fehlt es an der Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen, da die Par-
flimtester nach dem Willen des Markeninhabers nur zu Testzwecken eingesetzt und gera-
de nicht durch den Hindler weiterveraulert werden sollen.

323 Vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes galt ein internationaler Erschopfungsgrundsatz, vgl. BGH,
GRUR 1996, 271 (271) — Gefirbte Jeans.

324 OLG Hamburg, GRUR 1999, 739 (740) — Eastpak-Rucksicke.

325 Vel. LG Diisseldorf, BeckRS 2012, 22341.

326 EnGH, GRUR 2005, 507 (509) — Peak Holding.

327 Strobele/Hacker/ Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 17.

328 EnGH, GRUR, 2005, 507 (509) — Peak Holding AB/Axolin Elinor AB.

32 EnGH, GRUR 2005, 507 (509) — Peak Holding.

30 EuGH, GRUR 2010, 723 (725) — Coty Prestige/Simex Trading.

146 Hoppmann



