OGH Beschluss vom 23.3.2010, 17 Ob 18/09k — Gute Laune Tee | *(%@‘
Fundstellen: ecolex 2010/290, 783 (Schumacher) = EvBI 2010/117 = OBI 2010,/44, 234
(Donath) = wbl 2010, 546

1. Die Behauptung, jemand verletze ein Patent, eine Marke oder ein Muster, ist idR eine
Tatsachenbehauptung, deren Unterlassung gemaid 8 7 UWG verlangt werden kann.

2. Die markenmaliige Benutzung eines Zeichens durch den potenziellen Verletzer
schlie3t die Anwendung des Rechtfertigungsgrundes nach § 10 Abs 3 MSchG zu seine
Gunsten nicht aus. Damit sich der potenzielle Markenverletzer auf ein
Freihaltebedirfnis berufen kann, muss sich die von ihm benutzte Angabe iS des § 10
Abs 3 Z 2 und 3 MSchG auf ein Merkmal der von ihm vertriebenen Produkte beziehen.
3. Bei Prifung der Frage, ob der potenzielle Markenverletzer das mit geringer
Unterscheidungskraft versehene Zeichen (hier: ,,Gute Laune®) bloR als
Bestimmungsangabe nach § 10 Abs 3 MSchG verwendet, ist die Kennzeichnungskraft
der Marke zu bertcksichtigen. Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzumfang
eines Zeichens; das gilt auch bei der Beurteilung der Voraussetzungen der
Schutzschranke des 8§ 10 Abs 3 MSchG. Denn je geringer die Kennzeichnungskraft der
verwendeten Marke ist, umso eher werden die angesprochenen Verkehrskreise damit

identische oder verwechselbar ahnliche Zeichen als Bestimmungsangabe auffassen.
Leitsatze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Présidentin Hon.-Prof. Dr.Griss als Vorsitzende und
die Hofréate Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter
in der Rechtssache der klagenden Partei S***** AG, ***** vertreten durch Dr. Harald
Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. W***** D*****x GmpH,
FrEEX 2. Mag., R*¥**** zZx*+x*x* heide vertreten durch Jakobljevich, Grave & Vetter
Rechtsanwélte GmbH in Wien, wegen Feststellung, Unterlassung und Widerruf (Streitwert im
Provisorialverfahren 30.000 EUR), Uber den aullerordentlichen Revisionsrekurs der
klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom
25. Juni 2009, GZ 2 R 75/09b-14, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom
11. Mérz 2009, GZ 41 Cg 91/08b-10, bestatigt wurde, den

Beschluss

gefasst: Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben. Die Entscheidungen der Vorinstanzen
werden aufgehoben und die Rechtssache wird zur neuerlichen Entscheidung nach
Verfahrensergdnzung an das Erstgericht zuriickverwiesen.

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind weitere Verfahrenskosten erster Instanz.

Begrindung:

Die Erstbeklagte ist Inhaberin der ua fir Tee registrierten dsterreichischen Wortmarke GUTE-
LAUNE, Prioritat 27. 9. 1999, sowie der entsprechenden internationalen Marke fur die
Benelux-Staaten, fur Liechtenstein und die Schweiz. Sie verwendet die Wortmarke seit 1998;
seit 2001 produziert und vertreibt sie einen Tee unter der Bezeichnung GUTE-LAUNE. Die
Zweitbeklagte ist Geschéaftsfiihrerin der Erstbeklagten.



Die Klagerin vertreibt unter der ihrem Firmenschlagwort entsprechenden Wortmarke
"Sheepworld” Produkte verschiedenster Art, darunter auch Tees mit der Aufschrift
"Wunderbarer Gute Laune Tee!"

Die Klagerin benutzt folgende Aufmachung:

Die Erstbeklagte sandte der Klagerin am 4. 11. 2008 ein von der Zweitbeklagten
unterzeichnetes Schreiben, das auszugsweise wie folgt lautet:

Die ***** D***** GmbH ist Inhaberin der Osterreichischen Wortmarke Register Nr 187869,
"GUTE-LAUNE", Prioritdt vom 27. September 1999, sowie der entsprechenden
internationalen Marke, Register Nr 736682, Prioritdt vom 20. Juni 2000, fir die Lander
Benelux, Liechtenstein und Schweiz. Diese Marke ist fir die Klassen 29, 30 und 32
registriert.

Wie unter anderem bei einem Shopbesuch bei "T*****" in Salzburg (O) gesehen, wird die
Wortmarke "Gute Laune" fur einen von Ihnen vertriebenen Tee verwendet, wodurch in Bezug
auf den osterreichischen Markt eine Markenrechtsverletzung gegeben ist.

Mit diesem Schreiben méchten wir Sie hoflich auffordern, die Marke "Gute Laune™ kiinftig
nicht mehr als Bezeichnung Ihrer Produkte zu verwenden bzw mit dieser Marke versehene
Produkte in Osterreich nicht zu vertreiben. Als Ubergangsfrist merken wir den Termin 31. 12.
2008 vor.

Zum Zeichen Ilhres Einverstdndnisses bitten wir Sie, die beiliegende Erklarung zu
unterfertigen und bis spatestens 25. 11. 2008 zu retournieren. Allenfalls mussten wir
rechtliche Schritte einleiten. Eine Kopie dieses Schreibens ergeht an die T***** GmbH.

Die Kl&gerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens, den
Beklagten mit einstweiliger Verfligung die Verbreitung der Behauptung einer
Markenrechtsverletzung der Kl&gerin durch die Aufmachung ihres Produkts zu verbieten. Die



beanstandete Behauptung sei unwahr. Die Marke der Erstbeklagten sei ausschliellich
beschreibend (8 4 Abs 1 Z 4 MSchG) und hétte daher nicht registriert werden durfen. Die
Blofstellung der Kl&gerin als (angebliche) Verletzerin eines (in Wahrheit: nichtigen) Rechts
sei geeignet, deren Ansehen gegenuber der Kundin herabzusetzen und damit den Betrieb ihres
Unternehmens zu schédigen.

Die Beklagten beantragen, den Sicherungsantrag abzuweisen. Die im Abmahnschreiben
aufgestellten Behauptungen seien wahr. Die Marke sei unterscheidungskraftig und
keineswegs beschreibend. Im Ubrigen habe die Erstbeklagte tiberragende Verkehrsgeltung fiir
die Marke erreicht.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Die Bezeichnung eines Tees mit "Gute Laune™
sei fantasievoll; diese Worter des allgemeinen Sprachgebrauchs stiinden in keinem
Zusammenhang mit Tee. Die Bezeichnung einer Ware mit "Gute Laune" lasse nicht
unmittelbar auf die Bestimmung der Ware schlieRen; es werde vielmehr ein positives Image
verliechen. Damit sei das von der Rechtsprechung geforderte Minimum an
Unterscheidungskraft erreicht und die Marke "GUTE-LAUNE" sei zu Recht fir die
Erstbeklagte registriert worden. Der Inhalt des Abmahnungsschreibens habe daher den
Tatsachen entsprochen.

Das Rekursgericht bestétigte die Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des
Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR (bersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht
zuléssig sei. Voraussetzung fur einen Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG im
Zusammenhang mit der Schutzrechtsverwarnung gegentber der Klagerin wére ein
sittenwidriges Handeln, etwa eine Behauptung wider besseres Wissen oder bdsglaubiger
Schutzrechtserwerb. Hiefur bestehe kein Anhaltspunkt. Behaupte der Warnende, ein anderes
Unternehmen als der Erklarungsempfénger greife in ein Schutzrecht ein, liege darin eine
Tatsachenbehauptung iSd § 7 UWG. Dem entspreche die Ubermittlung des Schreibens vom 4.
11. 2008 an die Abnehmerin der Kl&gerin. Soweit die Behauptung eines
Markenrechtseingriffs der Klagerin auf objektiv nachprifbaren Tatsachen beruhe (die
Erstbeklagte verfiige seit langem Uber die aufrecht eingetragene Marke GUTE-LAUNE,
nunmehr vertreibe auch die Kléagerin ein einschldgiges Produkt mit der Bezeichnung "Gute
Laune™), seien diese auch wahr. Soweit die Beklagten auf Basis dieser wahren Tatsachen den
Schluss auf eine Verletzung der Marke zdgen, sei die Richtigkeit dieses Schlusses einem
Beweis auf Tatsachenebene aber gar nicht zugénglich; dies sei vielmehr rechtliche
Beurteilung, sohin ein von § 7 UWG nicht umfasstes Werturteil. Ob eine
Markenrechtsverletzung durch die Kl&gerin aus den von dieser behaupteten Grinden zu
verneinen sei, kdnne somit dahingestellt bleiben.

Der von der Klagerin erhobene auRerordentliche Revisionsrekurs ist zuldssig und im Sinne
des Aufhebungsbegehrens auch berechtigt.

Die KIl&gerin macht geltend, dass die angefochtene Entscheidung der stéandigen
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs widerspreche. Der Vorwurf eines Markeneingriffs
gegenuiber einem Dritten sei kein Werturteil, sondern eine Tatsachenbehauptung. Die
Behauptung einer Markenrechtsverletzung durch die Klagerin sei unwahr, weil "Gute Laune™
fur Tee nicht unterscheidungskréaftig und die Marke daher nichtig sei. Hinzu komme, dass die
Klagerin mit der Verwendung von "Gute Laune" lediglich auf die Bestimmung ihres Tees
hingewiesen habe. Die Verwendung als Bestimmungsangabe habe offensichtlich auch den
"anstandigen Gepflogenheiten im Handel™ entsprochen. Bei einer - wie hier - glatt



beschreibenden Angabe sei 8 10 Abs 3 Z 2 MSchG nicht eng, sondern "neutral” auszulegen.
Auch aus diesem Grund sei eine Markenverletzung ausgeschlossen.

Dazu ist auszufihren:

1. Der Begriff der Tatsachenbehauptung ist nach Lehre und standiger Rechtsprechung weit
auszulegen (RIS-Justiz RS0079443); selbst Urteile, die nur auf entsprechende Tatsachen
schlieRen lassen, gelten als Tatsachenmitteilungen ("konkludente Tatsachenbehauptung™ RIS-
Justiz  RS0031810). Entscheidend fiir die Qualifikation einer AuRerung als
Tatsachenbehauptung ist, ob sich ihr Bedeutungsinhalt auf einen Tatsachenkern zurtickfiihren
lasst, der einem Beweis zuganglich ist (4 Ob 236/07w mwN). Schutzrechtsverwarnungen sind
idR Tatsachenbehauptungen und keine Werturteile (17 Ob 23/09w mwN). Die Behauptung,
jemand verletze ein Patent, ist in der Regel eine Tatsachenbehauptung, deren Unterlassung
gemélR § 7 UWG verlangt werden kann (vgl RIS-Justiz RS0079194). Dasselbe gilt fiir den
Vorwurf der Markenrechtsverletzung.

2. Die gegenstandliche Schutzrechtsverwarnung gegentber der Abnehmerin der Kldgerin ist
somit als Tatsachenbehauptung zu qualifizieren. Entgegen der Ansicht des Rekursgerichts ist
es daher von entscheidender Bedeutung, ob die Kl&gerin mit der Aufmachung ihres Tees die
Marke der Erstbeklagten verletzt. Es ist daher zu prifen, ob "Gute Laune™ fir Tee
unterscheidungskraftig und die Marke damit schutzféhig ist und, wenn dies bejaht wird, ob
die Klagerin das Zeichen als Bestimmungsangabe iSd § 10 Abs 3 Z 2 MSchG verwendet.

3. Angaben sind nur dann beschreibend, wenn der in dem Wort enthaltene Hinweis auf die
Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten
Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann. Ldsst sich
dagegen die Beziehung zwischen Ware und Zeichen nur im Wege besonderer
Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen, dann ist die Registrierung des
Zeichens ebenso erlaubt, wie wenn es sich um eine blofRe Andeutung irgendwelcher
Eigenschaften der Ware, der Art ihrer Herstellung oder ihrer Zweckbestimmung handelt (RIS-
Justiz RS0066456).

4. Es bedarf keiner Begriindung, dass der Sinngehalt von "Gute Laune" allgemein bekannt ist.
Daraus folgt aber noch nicht, dass daraus auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die
Bestimmung der damit bezeichneten Ware geschlossen wurde. Wird ein Tee mit "Gute
Laune" bezeichnet, dann wird damit weder die Beschaffenheit noch die Bestimmung des Tees
in einer Weise beschrieben, die unmittelbar auf einen bestimmten Inhalt oder eine bestimmte
Wirkung des Tees schlieRen lieRe. Der Tee wird vielmehr blof3 mit einem wiinschenswerten
Gemiitszustand in Verbindung gebracht und damit eine einen solchen Zustand fordernde
Wirkung angedeutet. Noch weniger kann davon die Rede sein, dass das genannte Zeichen zur
Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein
gebréuchlich sei.

Die von der Klé&gerin behaupteten Eintragungshindernisse gemélR § 4 Abs 1 Z 4 und Z 5
MSchG liegen daher nicht vor; die Marke ist vielmehr schutzfahig.

5. Die Kl&gerin macht geltend, mit "Gute Laune" lediglich auf die Bestimmung des Tees
hinzuweisen; diese Verwendung entspreche den anstandigen Gepflogenheiten im Handel. Der
Hinweis, dass ein Tee dazu bestimmt sei, gute Laune zu bringen, kénne gar nicht mit anderen
Worten zum Ausdruck gebracht werden.



6. Die Klagerin beruft sich damit auf 8 10 Abs 3 MSchG. Nach dieser Bestimmung gewéhrt
die eingetragene Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ua
Angaben Uber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die
geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder die Erbringung der
Dienstleistung oder ber andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung (8 10 Abs 3 Z 2
MSchG), oder die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer
Ware, inshesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung (8 10 Abs 3 Z 3
MSchG) im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anstdndigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

7. 8 10 Abs 3 MSchG setzt Art 6 MarkenRL um. Art 6 MarkenRL beschrankt die Wirkungen
des dem Markeninhaber zustehenden ausschlieBlichen Rechts. Die Bestimmung zielt darauf
ab, die grundsatzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien
Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt andererseits in der
Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines
Systems unverféalschten Wettbewerbs spielen kann, das der Vertrag errichten und aufrecht
erhalten will. Damit ein Dritter die in Art 6 MarkenRL enthaltenen Beschrankungen der
Wirkungen der Marke geltend machen und sich in diesem Zusammenhang auf das dieser
Vorschrift zugrundeliegende Freihaltebedirfnis berufen kann, muss sich die von ihm benutzte
Angabe, wie es diese Vorschrift der Richtlinie verlangt, auf ein Merkmal der von ihm
vertriebenen Ware oder erbrachten Dienstleistung beziehen (EuGH C-102/07 - adidas/Marca
Mode CV ua). Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, dass der Dritte zur
Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen oder seines Unternehmens nicht
zwingend auf den der fraglichen Marke entnommenen Begriff angewiesen ist, sondern auch
andere Bezeichnungen wahlen koénnte (BGH | ZR 78/06, GRUR 2009, 672; zur
rechtsvergleichenden Betrachtung im Zuge der richtlinienkonformen Auslegung von Art 6
MarkenRL vgl Rallmann, Der Schutz des Freihaltebedlrfnisses im Rahmen von 8§ 23
MarkenG, GRUR 1999, 384, 387).

8. Das Erfordernis einer Ubereinstimmung mit den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe
oder Handel soll dem Ausschluss von im Einzelfall missbréauchlichen Erscheinungsformen
des Gebrauchs der grundsétzlich frei benutzbaren Angaben dienen (Ingerl-Rohnke,
Markengesetz2 8 23 Rz 11). Die Benutzung der Marke entspricht insbesondere dann nicht den
anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, wenn

- sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen
dem Dritten und dem Markeninhaber besteht;

- sie den Wert der Marke dadurch beeintrachtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder
deren Wertschétzung in unlauterer Weise ausnutzt;

- durch sie diese Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird

- oder der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke darstellt,
deren Inhaber er nicht ist (EuGH C-228/03 - Gillette Company/ LA-Laboratories).

9. In der Entscheidung C-100/02 - Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co/Putsch GmbH hat sich
der EUGH mit der Frage befasst, ob die markenméRige Benutzung des Zeichens die
Anwendung des Art 6 Abs 1 lit b MarkenRL ausschlief3t. Der EUGH verneint dies; die Art der
Benutzung des Zeichens ist einer der Umstande, die bei der globalen Beurteilung aller
relevanten Umsténde zu beriicksichtigen sind.



10. Die Kl&gerin verwendet "Gute Laune™ als Teil ihrer Produktaufmachung; sie Gberschreibt
die offenbar eine Gruppe frohlicher Schafe (?) darstellende Zeichnung mit "Wunderbarer
Guter Laune Tee!”, wobei "Gute Laune Tee" besonders hervorgehoben ist. Dartiber befindet
sich die mit der Firmenbezeichnung der Kl&gerin tibereinstimmende Marke "Sheepworld".

11. Bei Prufung der Frage, ob die KIl&gerin das Zeichen "Gute Laune" blof3 als
Bestimmungsangabe iSv 8 10 Abs 3 MSchG verwendet, ist die Kennzeichnungskraft der
Marke der Erstbeklagten zu berticksichtigen. Die Kennzeichnungskraft bestimmt den
Schutzumfang eines Zeichens (4 Ob 25/05p mwN); das gilt auch bei der Beurteilung der
Voraussetzungen der Schutzschranke des 8 10 Abs 3 MSchG. Denn je geringer die
Kennzeichnungskraft der verwendeten Marke ist, umso eher werden die angesprochenen
Verkehrskreise ~ damit  identische oder verwechselbar &dhnliche  Zeichen als
Bestimmungsangabe auffassen.

12. Wird ein Tee mit GUTE-LAUNE bezeichnet, so wird damit zwar - wie oben dargelegt -
nicht unmittelbar die Beschaffenheit oder Bestimmung des Tees beschrieben, der Tee wird
aber mit einem winschenswerten Gemutszustand in Verbindung gebracht und damit eine
einen solchen Zustand fordernde Wirkung angedeutet. Die Marke ist daher zwar
unterscheidungskraftig; ihr kommt jedoch nur geringe Kennzeichnungskraft zu.

13. Die Produktaufmachung der Klagerin unterstreicht den Sinngehalt des Zeichens, indem
die Bezeichnung als "Wunderbarer Gute Laune Tee" mit einer Darstellung offenbar
gutgelaunter Schafe (?) illustriert wird. Verstarkt wird der Eindruck einer blof3en
Bestimmungsangabe noch dadurch, dass auch die Marke der Klagerin ("Sheepworld") Teil
der Produktaufmachung ist.

14. Die Beklagten haben in erster Instanz vorgebracht, die Erstbeklagte habe Uberragende
Verkehrsgeltung fir die Marke erreicht. Sie haben dazu Bescheinigungsmittel vorgelegt. Das
Erstgericht hat sich nicht damit befasst, weil es der Auffassung war, das "von der stdndigen
Rechtsprechung geforderte Minimum an Unterscheidungskraft” sei erfiillt. Es hat dabei auRer
Acht gelassen, dass die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke deren Schutzbereich
bestimmt und damit bei der Anwendung der Schrankenbestimmung des 8 10 Abs 3 MSchG in
die globale Beurteilung aller relevanten Umstande des Einzelfalls einzubeziehen ist.

15. Im fortgesetzten Verfahren wird festzustellen sein, ob die Marke der Erstbeklagten, wie
von den Beklagten behauptet, im Kollisionszeitpunkt Gberragende Verkehrsgeltung besessen
hat. Trifft dies zu, dann widerspricht die Benutzung der Marke als Teil der Aufmachung des
Tees der Klagerin den anstdndigen Gepflogenheiten im Handel. Denn dann kann der Eindruck
entstehen, zwischen dem Unternehmen der Kldgerin und dem der Erstbeklagten bestiinden in
Wabhrheit nicht bestehende Beziehungen, es kann aber auch die Wertschatzung des Tees der
Erstbeklagten auf das Produkt der Kl&gerin Gbertragen werden.

Der Kostenvorbehalt beruht auf § 402 Abs 4, 8 78 EO iVm § 52 Abs 1 ZPO.



Anmerkung*

|. Das Problem

Die spatere Kldgerin vertrieb unter der ihrem Firmenschlagwort entsprechenden Wortmarke
»~Sheepworld“ Produkte verschiedenster Art, darunter auch Tees mit der Aufschrift
»~Wunderbarer Gute Laune Tee!* und folgender Aufmachung:

Die spater erstbeklagte Willi Dungl Marketing GmbH und ihr Geschaftsfihrer, der
Zweitbeklagte, mahnten die Kl&gerin im Spétherbst 2008 gestltzt auf die zugunsten der
Erstbeklagten (sowie der Teekanne GmbH) registrierte nationale und internationale
Wortmarke ,,GUTE-LAUNE" fir Klassen 29 (Marmeladen ), 30 (Heil3getranke) und 32
(Biere) ab: ,,Mit diesem Schreiben mochten wir Sie hoflich auffordern, die Marke 'Gute
Laune' kunftig nicht mehr als Bezeichnung Ihrer Produkte zu verwenden bzw. mit dieser
Marke versehene Produkte in Osterreich nicht zu vertreiben. Als Ubergangsfrist merken wir
den Termin 31. 12. 2008 vor.

Zum Zeichen lhres Einverstandnisses bitten wir Sie, die beiliegende Erklarung zu
unterfertigen und bis spatestens 25. 11. 2008 zu retournieren. Allenfalls missten wir
rechtliche Schritte einleiten. Eine Kopie dieses Schreibens ergeht an die Teekanne GmbH.*
Die Beklagten vertrieben ihr Produkt u.a. in folgender Aufmachung:

Gute Laune

Erfrischende Krauterteemischung

4 € g
Die Klé&gerin verweigerte das abgeforderte Verhalten nicht nur, sondern ging in die
Gegenoffensive Uber. Sie begehrte gestiitzt auf 8 7 UWG eine einstweilige Verfligung des
Inhalts, den Beklagten die Verbreitung der Behauptung einer Markenrechtsverletzung der
Kl&agerin durch die Aufmachung ihres Produkts zu verbieten. Die beanstandete Behauptung

* RADr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt. Thiele@eurolawyer.at, gerichtlich beeideter
Sachverstandiger fur Urheberfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Néheres unter
http://www.eurolawyer.at.




waére unwahr. Die Marke der Erstbeklagten ware ausschlieBlich beschreibend iS des § 4 Abs 1
Z 4 MSchG und hétte daher nicht registriert werden dirfen. Die BloRstellung der Klagerin als
(angebliche) Verletzerin eines (in Wahrheit: nichtigen) Rechts wére geeignet, deren Ansehen
gegenliber der Kundin herabzusetzen und damit den Betrieb ihres Unternehmens zu
schadigen.

Die Beklagten wendeten die Unterscheidungskraft ihrer seit 1998 registrierten Marke ebenso
ein wie deren uberragende Verkehrsgeltung auf dem 6sterreichischen Markt.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab; das Rekursgericht bestatigte mit der
Begriindung, das Abmahnschreiben stellte ein von § 7 UWG nicht umfasstes Werturteil dar.
Ob eine Markenrechtsverletzung durch die Klagerin aus den behaupteten Griinden zu
verneinen ware, konnte dahingestellt bleiben.

Das Hochstgericht hatte sich mit der Frage, ob der Vorwurf eines Markeneingriffs gegentiber
einem Dritten Werturteil oder eine Tatsachenbehauptung waére, insbesondere ob ,,Gute Laune*
fir Teeprodukte unterscheidungskréftig oder eine blof3 beschreibende Angabe iS des 8 10 Abs
3 Z 2 MSchG wére?

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH verwies die Rechtssache zur neuerlichen Behandlung und Verfahrensergdnzung an
die erste Instanz zurtck.

Der 17. Senat betonte zundchst, dass der Begriff der Tatsachenbehauptung weit auszulegen
waére, sodass auch Schutzrechtsverwarnungen idR darunter fielen. Demnach war von
entscheidender Bedeutung, ob die Klagerin mit der Aufmachung ihres Tees die Marke der
Erstbeklagten verletzt hatte. Es war daher in einem ersten Schritt zu prifen, ob ,,GUTE
LAUNE" fur Tee unterscheidungskraftig und die Marke damit schutztauglich ware und, wenn
dies bejaht wirde, ob in einem zweiten Schritt die KIl&gerin das Zeichen als
Bestimmungsangabe iSd § 10 Abs 3 Z 2 MSchG verwendet hatte.

,»,Gute Laune* hatte zwar einen allgemein bekannten Sinngehalt, ware aber iZm einem Tee als
zumindest schwach kennzeichnungskréftigt zu beurteilen. Die von der Kl&gerin behaupteten
Eintragungshindernisse gemal § 4 Abs 1 Z 4 und Z 5 MSchG lagen daher nicht vor; die
Marke war vielmehr schutztauglich. Bei Prifung der Frage, ob die Klé&gerin das Zeichen
,»Gute Laune* blof? als Bestimmungsangabe iSv § 10 Abs 3 MSchG verwendet hatte, wére die
Kennzeichnungskraft der Marke der Erstbeklagten zu berlcksichtigen. Die
Kennzeichnungskraft bestimmte den Schutzumfang eines Zeichens; das galt auch bei der
Beurteilung der Voraussetzungen der Schutzschranke des § 10 Abs 3 MSchG. Denn je
geringer die Kennzeichnungskraft der verwendeten Marke ist, umso eher wirden die
angesprochenen Verkehrskreise damit identische oder verwechselbar ahnliche Zeichen als
Bestimmungsangabe auffassen.

Das vom Erstgericht angenommene ,,Minimum an Unterscheidungskraft“ reichte dafur
allerdings nicht aus. Die Beklagten hatten in erster Instanz vorgebracht, die Erstbeklagte hatte
uberragende Verkehrsgeltung fur die Marke erreicht. Sie legten dazu Bescheinigungsmittel
vor, mit denen sich das Erstgericht allerdings nicht befasst hatte. Im fortgesetzten Verfahren
hatte das Erstgericht festzustellen, ob die Marke der Erstbeklagten im Kollisionszeitpunkt
Uberragende Verkehrsgeltung besaRe. Trafe dies zu, dann widersprach die Benutzung der
Marke als Teil der Aufmachung des Tees der Kldgerin den anstdndigen Gepflogenheiten im
Handel. Denn dann konnte der Eindruck entstehen, zwischen dem Unternehmen der Klagerin
und dem der Erstbeklagten bestiinden in Wahrheit nicht bestehende Beziehungen, es kénnte
aber auch die Wertschatzung des Tees der Erstbeklagten auf das Produkt der Klagerin
Ubertragen werden.



I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung trifft eine Reihe von bedeutsamen Klarstellungen iZm
Schutzrechtsverwarnungen und der rechtfertigenden Benutzung fremder Marken bzw. diesen
verwechselbar ahnlicher Zeichen.
Die Ausfiihrungen des Hochstgerichts zur Schutzrechtsverwarnung sind mE nicht auf Marken
beschrénkt, sondern umfassen neben Patent- auch Musterrechte sowie (sinngeméR) die
Urheber- und Leistungsschutzrechte. Der Begriff der ,,Schutzrechtsverwarnung® umfasst nach
hM* auRergerichtliche — der Verletzung gewerblicher Schutzrechte entgegenwirkende —
Malinahmen des Schutzrechtsinhabers gegen (vermeintliche) Verletzer oder deren Abnehmer.
Schutzrechtsverwarnungen enthalten im Allgemeinen die Behauptung, Inhaber eines
bestimmten Schutzrechts zu sein, verbunden mit der Aufforderung, ein bestimmtes, dieses
Schutzrecht  angeblich  beeintrachtigendes  Verhalten zu  unterlassen.  Soweit
Schutzrechtsverwarnungen sachlich begriindet sind, werden sie nach hM? als in
Wahrnehmung berechtigter Interessen des Schutzrechtsinhabers zuléssig beurteilt. Sie werden
hingegen dann als unberechtigt angesehen, wenn
das behauptete Schutzrecht (materiell) gar nicht besteht,
(mangels Eintragung) noch nicht besteht,
(rickwirkend infolge Vernichtung) nicht mehr besteht,

e ein weiterer als der tatsachlich bestehende Schutzumfang behauptet wird

e oder wenn die beanstandete Handlung nicht begangen wurde®
Der vermeintliche Verletzer, d.h. der zu Unrecht Abgemahnte, kann sich wie im vorliegenden
Fall gegen eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung mit einer Unterlassungsklage nach
8 7 UWG wehren. Da ,,Angriff die beste Verteidigung ist“, muss er lediglich das Behaupten
(Verbreiten) der schédigenden Tatsachen, der Abmahnende hingegen die Wahrheit seiner
Behauptungen beweisen. Dazu reicht es zwar aus, dass der Beweis im Wesentlichen erbracht
wird, jedoch zeigt der konkret entschiedene Fall, dass haufig rechtliche Beurteilungen den
Ausschlag geben. Aufgrund der zahlreichen moglichen Einwénde, lediglich z.B. in das
Markenrecht eingegriffen, es jedoch nicht verletzt zu haben, misste der Schutzrechtsinhaber
seiner Sache schon relativ sicher sein, um erfolgreich zu bleiben. So reicht nach Ansicht des
OGH im gegenstandlichen Fall eine bloR geringe Kennzeichnungskraft der Marke nicht aus,
den Einwand der beschréankten Markenwirkung nach 8 10 Abs 3 MSchG zu entkraften. Es
bedarf dazu vielmehr einer gesteigerten Durchsetzungskraft iS der von den Beklagten in erster
Instanz behaupteten ,,iberragenden Verkehrsgeltung®.
Bemerkenswert sind schlielich auch die Ausfihrungen des HOochstgerichts zu den
Voraussetzungen flr eine zulassige Benutzung fremder Marken als Bestimmungsangabe
iS des 8 10 Abs 3 MSchG. Zuné&chst schlielt eine markenmélige Benutzung eines Zeichens
durch den potenziellen Verletzer die Anwendung des Rechtfertigungsgrundes nach § 10 Abs
3 MSchG zu seine Gunsten nicht aus.” Die Art der Benutzung des Zeichens bildet bloR einen
der Umstdnde, die bei der globalen Beurteilung aller relevanten Umstdnde iS eines
beweglichen Systems zu berticksichtigen sind. Die ,.freie Benutzung* einer Marke nach 8§ 10
Abs 3 MSchG steht allerdings unter dem Vorbehalt einer Ubereinstimmung mit ,,den
anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“. Diese Schranken-Schranke dient

! OGH 1.6.1999, 4 Ob 72/99p - Spritzgusswerkzeuge, ZfRV 1999/75 = OBI 2000, 35; John, Die unberechtigte
Schutzrechtsverwarnung im deutschen und 6sterreichischen Recht, GRURInt 1979, 236 mwN.

2 OGH 1.6.1999, 4 Ob 72/99p — Spritzgusswerkzeuge, ZfRV 1999/75 = OBI 2000, 35; statt vieler Gamerith,
Wettbewerbsrecht |7 (2011), 49.

® OGH 1.6.1999, 4 Ob 72/99p — Spritzgusswerkzeuge, ZfRV 1999/75 = OBI 2000, 35; statt vieler Gamerith,
Wettbewerbsrecht |7 (2011), 49.

* EuGH 7.1.2004, C-100/02 — Gerolsteiner Brunnen, whl 2004/51, 129 = ZER 2004/7, 140.



dem Ausschluss von im Einzelfall missbrauchlichen Erscheinungsformen des Gebrauchs der
grundsatzlich frei benutzbaren Angaben.® Die Benutzung der Marke entspricht nach Ansicht
des OGH insbesondere dann nicht den anstdndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel,
wenn
e sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung
zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht;
e sie den Wert der Marke dadurch beeintrachtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft
oder deren Wertschatzung in unlauterer Weise ausnutzt;
e durch sie diese Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird, oder
e der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke
darstellt, deren Inhaber er nicht ist.®
Selbst die mit der Verwendung einer bekannten Marke objektiv verbundene Rufausnutzung
kann im Einzelfall durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sein, die Bestimmung der eigenen
Waren oder Dienstleistungen anzugeben.’
Ausblick: Abschlieend verdienen die Ausfiihrungen des Hochstgerichts durchaus —
augenzwinkernde — Beachtung, worin die Verwunderung darlber ausgedrickt wird, dass die
Produktaufmachung der Kldgerin den Sinngehalt des Zeichens ,,GUTE LAUNE"
unterstreicht, ,,indem die Bezeichnung als 'Wunderbarer Gute Laune Tee' mit einer
Darstellung offenbar gutgelaunter Schafe (?) illustriert wird.” Verstarkt wird der Eindruck
einer blofRen Bestimmungsangabe noch dadurch, dass auch die Marke der KIlagerin
(,,Sheepworld®) Teil der Produktaufmachung ist, sodass fur den Fall, dass der Beklagten ein
Verkehrsgeltungsnachweis im Hauptverfahren nicht gelingt, mit einer Klagsabweisung zu
rechnen sein durfte. Die weitere Rechtsentwicklung bleibt mit Spannung abzuwarten!

IV. Zusammenfassung

Gegen ungerechtfertigte Abmahnungen wegen behaupteter Markenrechtsverletzungen kann
sich der Betroffene nach 8 7 UWG zur Wehr setzen. Er ist immer dann erfolgreich, wenn er
die Marke in rechtfertigender Weise nach 8 10 Abs 3 MSchG benutzt hat. In einem solchen
Fall kann ndmlich der Markeninhaber die Markenverwendung nicht untersagen.

> Vgl. Mayer in Kuckso (Hg), marken.schutz (2006), 311 mwN.
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Koppensteiner, Markenverletzung und Merkmalsangabe? ecolex 2007, 873.

" OGH 16.12.2008, 17 Ob 28/08d — Mazda-Logo, EvBI 2009/88 = RdW 2009/444, 471 = ecolex 2009/237,
607 (Schumacher) = OBI-LS 2009/189/190/191/192/193 = OBI 2009/34, 186 (Gamerith).



