OGH Beschluss vom 19.12.2006, 4 Ob 228/06t — Red Bull/Red Energy **g.mf'

1. Der Image- bzw. Renommeeschutz greift nur, wenn die Benltzung des jlngeren
Zeichens in unlauterer Weise erfolgt und kein rechtfertigender Grund vorhanden ist; es
mussen demnach besondere Umstande fir die Verwerflichkeit der Anlehnung vorliegen.
Als solche besonderen Umstande, die als objektive gesetzliche
Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsteller zu beweisen hat, kommen
Rufausbeutung, Rufbeeintrachtigung und Verwasserung der bekannten Marke in
Betracht

2. Die Anlehnung an eine fremde Leistung und die Ausnutzung eines guten Rufs (hier
einer bekannten Marke) ist nicht stets verwerflich. Es muss zur objektiven
Rufausbeutung etwas AnstoRiges hinzutreten, Anhaltspunkte hieflir bilden etwa die
Verwendung identischer Zeichen, die Behinderung des Markeninhabers in der eigenen
wirtschaftlichen Verwertung der Marke auf dem fraglichen
Waren/Dienstleistungsgebiet und vor allem die — meist naheliegende, wenn nicht

konkret widerlegte — Zielrichtung, am fremden Ruf zu schmarotzen.
Leitsatze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizeprasidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof.
Dr. Gril} als Vorsitzende und durch die Hofratin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie
die Hofrate des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere
Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Red Bull GmbH, *****  vertreten durch
Schonherr Rechtsanwalte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. P***** GmbH,
FRIAKE 2. Pre*<x*x GmbH, 3. Pro***** GmbH, ***** alle vertreten durch Dr. Marcella
Prunbauer und andere Rechtsanwalte in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung,
Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsverdffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren
50.000 EUR), Uber den aulRerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den
Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 28. September 2006, GZ 1 R
40/06v-42, den

Beschluss

gefasst: Der auf3erordentliche Revisionsrekurs wird geméall 88 78, 402 EO iVm 8 526 Abs 2
Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des 8 528 Abs 1 ZPO zurlickgewiesen (8 528a iVm
8 510 Abs 3 ZPO).

Begrindung:

1. Im Kennzeichenstreit stehen einander die Marken RED BULL (als Bezeichnung eines
Energy Drinks) und RED ENERGY (als Bezeichnung fur Lutschbonbons mit Koffein, Taurin
und Guarana-Extrakt) gegeniber.

2. Der Schutz der bekannten Marke setzt neben der Ahnlichkeit der Zeichen voraus, dass die
Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnitzt; es missen demnach besondere
Umsténde vorliegen, aus denen sich die Unlauterkeit ergibt (s 4 Ob 234/01t = ecolex 2002,
267 [G. Schonherr] — BOSS Zigaretten I11; 4 Ob 122/05b = OBI 2006, 180 [Gamerith] — Red
Dragon). Als solche besonderen Umstdnde, die als objektive gesetzliche
Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsteller zu beweisen hat, kommen Rufausbeutung,
Rufbeeintréachtigung und Verwésserung der bekannten Marke in Betracht (4 Ob 122/05b =
OBI 2006, 180 [Gamerith] — Red Dragon). Die Anlehnung an eine fremde Leistung und die



Ausnutzung eines guten Rufs sind fur sich allein nicht stets verwerflich; es muss zur
objektiven Rufausbeutung etwas AnstoRiges hinzutreten. Anhaltspunkte hieflir bilden etwa
die Verwendung identischer Zeichen, die Behinderung des Markeninhabers in der eigenen
wirtschaftlichen Verwertung der Marke auf dem fraglichen Waren/Dienstleistungsgebiet und
vor allem die Zielrichtung, am fremden Ruf zu schmarotzen (4 Ob 36/04d = OBI 2004, 217
[Gamerith] — Firn).

3. Das Rekursgericht hat die Zeichendhnlichkeit der beiden Marken nach ihrem
Gesamteindruck ebenso verneint wie die Gefahr ihrer gedanklichen Verknipfung
miteinander. Es hat in der Verwendung des Slogans ,,stimuliert Hals und Korper* flr das
Lutschbonbon zwar eine Anlehnung an den Slogan ,,belebt Geist und Kérper”, mit dem der
Energy Drink beworben wird, gesehen, dies jedoch noch als lautere Werbung um dieselbe
Zielgruppe beurteilt. Kein Unlauterkeitsmerkmal sei auch durch Verwendung des
Zeichenbestandteils ,,RED*, der Slogans ,,verleiht dir die Energie, die du brauchst* und ,,heb
ab“ in Verbindung mit einem Raketenmotiv oder durch die Verwendung des Inhaltsstoffs
Taurin bzw dessen Kombination mit Koffein verwirklicht.

4. Bescheinigt ist, dass der Konzern der Beklagten schon friiher Bonbon-Verpackungen auf
den Markt gebracht hat, bei denen die Signalfarbe Rot, das Zeichen ,aktiv* und die
Abbildung eines Bonbons im Strahlenkranz in roter Farbe verwendet wurde, und dass der
Konzern auch Energiebonbons mit den Bezeichnungen GREEN ENERGY und BLACK
ENERGY auf den Markt bringen will.

5. Ob nach dem Gesamtbild besondere Umstande vorliegen, durch die die Benltzung eines
Zeichens zur Rufausbeutung, Rufbeeintrachtigung oder Verwésserung einer bekannten Marke
fiihrt, kann regelmaRig nur an Hand des jeweiligen Einzelfalls beurteilt werden und ist - vom
hier nicht gegebenen Fall einer korrekturbedirftigen Fehlbeurteilung abgesehen — keine
erhebliche Rechtsfrage.

6. Das Sicherungsbegehren wurde als unbegriindet erachtet. Damit ist die in der
Zulassungsbeschwerde aufgeworfene Frage nach Auslegung der Zustandigkeitsnorm des Art
99 Abs 2 GMV (betreffend die Erlassung gemeinschaftsweiter SicherungsmaRnahmen)
unerheblich.

Anmerkung’

I. Das Problem

Der kl&gerische Markeninhaber verfligt Gber zahlreiche Gemeinschaftsmarken, wie z.B.

_—

“RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt. Thiele@eurolawyer.at, Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




Der beklagte Markeninhaber verfugte tber die Wort-Bildmarke RED ENERGY, die er als
Bezeichnung flr Lutschbonbons mit Koffein, Taurin und Guarana-Extrakt nutzte:

, T ]

Dartiber hinaus bewarb der Beklagte sein Produkte mit den Slogans ,,stimuliert Hals und
Kdrper* fir das Lutschbonbon und den abgesetzten Zeichenbestandteil ,,RED®, mit dem
Slogan ,,verleiht dir die Energie, die du brauchst” und ,,heb ab“ in Verbindung mit einem
Raketenmotiv.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Das Hochstgericht wies den aulRerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei zuriick
und hatte neuerlich Uber die einzelnen Tatbestandsmerkmale fir den Schutz bekannter
Marken zu befinden. Dere OGH hielt fest, dass dass der Konzern des Beklagten schon friiher
Bonbon-Verpackungen auf den Markt gebracht hatte, bei denen die Signalfarbe Rot, das
Zeichen ,,aktiv** und die Abbildung eines Bonbons im Strahlenkranz in roter Farbe verwendet
wurden, und dass der Konzern auch Energiebonbons mit den Bezeichnungen GREEN
ENERGY und BLACK ENERGY auf den Markt bringen wollte. Ein unlauteres oder gar
schmarotzerisches Verhalten ware darin nicht zu erblicken.

AbschlieRend betonte der OGH, dass es beim Schutz bekannter Marken (auch) nach Art 9
Abs 1 lit c GMV nicht auf die Verwechslungsgefahr, sondern nur auf die Ahnlichkeit ankame.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Besonders hervorzuheben sind die Ausfihrungen des OGH zum Schutz der bekannten Marke
vor Ausbeutung. Es missen demnach besondere Umstéande vorliegen, aus denen sich die
Unlauterkeit iS des § 1 UWG bzw. § 10 Abs 3 MSchG ergibt.*

Als solche besonderen Umstande, die als objektive gesetzliche Tatbestandsvoraussetzungen
der Anspruchsteller zu beweisen hat, kommen Rufausbeutung, Rufbeeintrachtigung und
Verwasserung der bekannten Marke in Betracht.? Die Anlehnung an eine fremde Leistung und
die Ausnutzung eines guten Rufs sind fur sich allein nicht stets verwerflich; es muss zur
objektiven Rufausbeutung etwas Anstoliges hinzutreten.

Anhaltspunkte hierfir bilden etwa die Verwendung identischer Zeichen, die Behinderung des
Markeninhabers in der eigenen wirtschaftlichen Verwertung der Marke auf dem fraglichen
Waren-/Dienstleistungsgebiet und vor allem die Zielrichtung, am fremden Ruf zu
schmarotzen.

Keines dieser zusatzlichen Elemente konnte im vorliegenden Fall als bescheinigt
angenommen werden. Die doch nicht unbeachtliche Branchenferne — gleichwohl bei der
bekannten Marke zu vernachlassigen — hat wohl ein Ubriges bewirkt.

! Eingehend Mayer in Kucsko (Hg), marken.schutz, 314 f.
2Vgl. dazu bereits Thiele, Entscheidungsanmerkung, K&R 2002, 52, 53 f.



IV. Zusammenfassung

Die Anlehnung an eine fremde Leistung und die Ausnutzung eines guten Rufs ist nicht stets
verwerflich. Es muss zur objektiven Rufausbeutung etwas Anstdfliges hinzutreten. Nach
Auffassung des OGH darf daher die Marke ,,Red Energy* fur Lutschbonbons mit belebender
Wirkung durchaus neben der bekannte Marke eines Energy Drink Herstellers aus Fuschl bei

Salzburg bestehen.



