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OGH Beschluss vom 14.3.2005, 4 Ob 277/04w — powerfood.at «

1. Bei der Prufung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn vorliegt, ist auRer
der Kennzeichnungskraft des Zeichens des Klagers auch erheblich, welche Arbeitsgebiete fur
die Dbeteiligten Unternehmen typisch sind; Randsortimente, die fur sie weniger
charakteristisch und insbesondere dem Verkehr im Zusammenhang mit den Unternehmen
wenig bekannt sind, spielen eine geringere Rolle.

2. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ahnlichkeit der
Bezeichnungen, ihrer Verkehrsgeltung und dem Grad der Branchenverschiedenheit. Je
ahnlicher die Zeichen (hier: ,,Powerfoods* und ,,powerfood.at*) sind, desto eher ist auch bei
groBerer Branchenverschiedenheit (hier: ,,Dosenabfillwerk fur Energy-Drinks* und

,»Vertrieb von Nahrungserganzungsmitteln) die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Leitsatze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Senatsprasidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr.
Gri als Vorsitzende und die Hofratin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofrate des
Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Gitschthaler als weitere Richter in der
Rechtssache der klagenden Partei Powerfoods ***** Vertriebs GmbH, ***** vertreten durch Dr.
Peter Schmautzer, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei Andreas W***** |nhaber der
Firma B*** N*** 8010 Graz, vertreten durch Dr. Martin Lichtenegger, Rechtsanwalt in Graz,
wegen Unterlassung und Ldschung (Streitwert im Provisorialverfahren 20.000,00 EUR) tber den
auflerordentlichen Revisionsrekurs der Klagerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Graz
vom 10. November 2004, GZ 6 R 214/04v-14, mit dem der Beschluss des Landesgerichts flr
Zivilrechtssachen Graz vom 17. September 2004, GZ 10 Cg 23/04z-10, bestétigt wurde, in
nichtéffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst: Dem auBerordentlichen Revisionsrekurs wird Folge gegeben. Die Beschlisse der
Vorinstanzen werden dahin abgeéndert, dass sie zu lauten haben:

Einstweilige Verfligung

Zur Sicherung des Anspruchs der Klagerin gegen den Beklagten auf Unterbleiben
wettbewerbswidriger Handlungen, worauf die Unterlassungs- und Léschungsklage gerichtet ist,
wird dem Beklagten aufgetragen, es ab sofort und bis zur Rechtskraft des tGber die Unterlassungs-
und Loschungsklage ergehenden Urteils zu unterlassen, den Domainnamen ,,powerfood.at” im
World Wide Web des Internet zu verwenden.

Die Klagerin hat ihre Kosten des Sicherungsverfahrens vorldaufig, der Beklagte seine Kosten des
Sicherungsverfahrens endgultig selbst zu tragen.

Begrindung:

Das Unternehmen der Klagerin, die mit Gesellschaftsvertrag vom 9. Marz 1995 errichtet und am
14. November 1996 in das Firmenbuch eingetragen wurde, beschéftigt sich mit der Entwicklung,
Erzeugung und Abfillung von Energydrinks in Aludosen, die an GroBhandler vertrieben oder direkt
in die Verteilernetze groRer Handelsketten geliefert werden. In letzter Zeit hat die Kléagerin ihr
Betatigungsfeld um die Abflllung von Wellnessgetranken und von Bier fur Fluglinien erweitert;
Kraftnahrungsprodukte oder sonstige Nahrungsergédnzungsmittel erzeugt oder vertreibt sie hingegen
nicht.

Es gab zwar Versuche in diese Richtung, etwa zur Herstellung von Wellness-/Vitaminkapseln,
Vertriebsreife wurde jedoch nicht erlangt. Die Klagerin betreibt ein eigenes Abfillwerk mit einer
jahrlichen Kapazitat von 130 Mio Dosen, seit Aufnahme ihrer Tatigkeit im Jahr 1997 hat sie etwa



50 Mio Dosen mit Energydrinks verschiedener Marken in Osterreich, Ungarn, Deutschland und den
USA verkauft. Auf den von ihr erzeugten Getrankedosen ist jeweils der Hinweis ,,manufactured by
Powerfoods GmbH, *****" angebracht. Die Klagerin vertreibt ihre Produkte grundsétzlich nicht an
Endverbraucher, es gibt allerdings Pléne, sie ber das Internet direkt an solche zu verkaufen. Sie
betreibt Werbung flr ihre Produkte unter deren Produktnamen und tritt dabei unter ihrem Namen
etwa auch als Sponsor fiir Freizeitaktivitaten auf. Im Internet betreibt die Klagerin eine Website
unter der Domain ,,www.powerfoods.at", welche seit 2003 registriert ist. Es steht nicht fest, dass
zumindest ein betréchtlicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Schlagwort ,,powerfoods™ nur
dem Unternehmen der Kl&gerin oder deren Produkten zuordnet.

Der Beklagte betreibt als Einzelunternehmer neben einem ,, Ticketverkaufsbiiro” einen Handel mit
Nahrungserganzungsmitteln in  Tabletten- und Pulverform und mit Produkten zur
Gewichtsreduktion. Er vertreibt seine Produkte an Endverbraucher und Uber ein ,,Fitnessshop™
genanntes Verkaufslokal in Graz sowie uber das Internet unter drei verschiedenen Domains. Eine
dieser Domains lautet ,,www.powerfood.at". Sein Produktsortiment umfasst keine Fertiggetranke,
insbesondere verkauft er auch keine Energydrinks oder sonstige Dosengetranke.

Die Klagerin war dem Beklagten im Zeitpunkt der Registrierung der Domain ,,www.powerfood.at*
im Jahr 2002 géanzlich unbekannt. Von ihrer Existenz erfuhr er erst durch das vorliegende
Verfahren. Er hat diese Domain gewahlt, weil er den Begriff ,powerfood*“ fir die von ihm
vertriebenen Produkte fur besonders aussagekréftig erachtete. Er fragte auch bei der
Domainvergabestelle an, ob diese Domain bereits vergeben sei; ebenso erkundigte er sich beim
Patentamt, ob eine Marke ,,powerfood” registriert sei. Erkundigungen dariiber, ob bereits ein
Unternehmen mit dem Namen ,,Powerfood™ existiere, stellte er jedoch nicht an.

Die Klagerin wurde auf den Internetauftritt des Beklagten aufmerksam, als sich im taglichen
Geschaftsverkehr mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern zeigte, dass nicht zur Website der
Klagerin gelangte, wer irrtumlich ,,powerfood.at" statt ,,powerfoods.at" eingab. Ihr Geschaftsfihrer
wurde im Bekanntenkreis auch ausdricklich auf die Website des Beklagten hingewiesen. Kunden
hat die Klagerin dadurch allerdings nicht verloren.

Die Kl&gerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs, dem Beklagten
die Verwendung von ,powerfood.at" als Domainname im World Wide Web des Internet zu
verbieten. Zwischen den Parteien bestehe ein Wettbewerbsverhaltnis. Der Name ,,Powerfoods” sei
als Handelsname bzw Firmenschlagwort gemal § 43 ABGB geschutzt, sodass der Beklagte in das
Namensrecht der Kldgerin eingreife, 8 9 UWG verletze und uberdies sittenwidrig im Sinne des § 1
UWG handle. Die Domain der Klagerin enthalte einen Namen und habe somit Kennzeichnungs-
und Namensfunktion. Der Beklagte beute den guten Ruf der Klé&gerin aus. Er gebrauche diesen
Namen unbefugt und werde zu Unrecht mit dem Unternehmen der Kldgerin in Zusammenhang
gebracht, da der Anschein ideeller oder wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den Parteien
erweckt werde. Fir die Klagerin bestehe die Gefahr des Verlusts von Kunden, wodurch ihre
schutzwirdigen Interessen verletzt wirden. Die Klédgerin habe fir ihren Firmennamen
Verkehrsgeltung erreicht.

Der Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen. Die Klagerin habe fur ,,Powerfood"
keine Verkehrsgeltung erreicht. Die beiden Domainnamen seien nicht verwechselbar &hnlich. Seine
Domain sei vor der Domain der Kl&gerin registriert worden. Zwischen den Parteien bestehe kein
Wettbewerbsverhaltnis. Er trachte auch nicht danach, ,,die Klagerin auszubeuten™; der Vorwurf der
Sittenwidrigkeit sei somit nicht berechtigt.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Die Wortverbindung ,,powerfoods™ sei nicht
geeignet, auf das Unternehmen der KIdgerin hinzuweisen und besitze daher keine
Kennzeichenkraft. Das der englischen Sprache enthommene, leicht abgewandelte Wort sei die
allgemein gebrduchliche Gattungsbezeichnung fur Sportnahrung, sodass an dem Begriff ein
allgemeines Freihaltebedirfnis bestehe. Die deutsche Bedeutung ,,Kraftnahrung"” sei weiten Teilen
der Bevolkerung bekannt. Mit seiner Aufnahme als Bestandteil der Firma der Kl&gerin sei nur die
Art der vom Unternehmen erzeugten und/oder vertriebenen Produkte beschrieben. Bezeichnungen



des allgemeinen Sprachgebrauchs und/oder allgemein gebrdauchliche Ausdriicke flr eine bestimmte
Warengattung dirften nicht monopolisiert werden. Damit fehle dem Firmenbestandteil der Klagerin
die fur einen Namens- oder Kennzeichenschutz nach 8 9 Abs 1 UWG erforderliche
Unterscheidungskraft. Verkehrsgeltung liege nicht vor, sodass auch ein Versto3 gegen 8 9 Abs 3
UWG ausscheide. Aber auch ein Verstoll gegen § 1 UWG liege nicht vor, weil dem Beklagten
keine verwerflichen Absichten vorgeworfen werden koénnten. Zu § 43 ABGB verwies das
Erstgericht darauf, dass die Klagerin die fur eine einstweilige Verfiigung erforderliche
Gefahrenbescheinigung nicht erbracht habe.

Das Rekursgericht bestétigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des
Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR (bersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht
zuléssig sei. Der Sinngehalt der beiden Zeichen ,,powerfoods™ und ,,powerfood" sei gleich, wirden
sie doch - wenn ihnen ein Sinn entnommen werde - als allgemein gebréuchliche
Gattungsbezeichnung  fir  Sportnahrung verwendet. Damit bestehe ein allgemeines
Freihaltebediirfnis, da die deutsche Bedeutung (Kraftnahrung) weiten Teilen der Bevdlkerung
bekannt sei. Es fehlten somit Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung. Dariiber hinaus komme es
bei der Verwechslungsgefahr durch den Gebrauch einer Domain auch auf den Inhalt der Website
an. Der Website der Kléagerin sei zu entnehmen, dass es sich bei ihr um ein , modernes
Dosenfullwerk™ handle. Auf der Website des Beklagten sei hingegen die Rede von ,,Ihr Shop fir
Diat-Fitness-Sport". Die Klégerin trete unter der Bezeichnung Powerfoods ***** GmbH auf, der
Beklagte hingegen unter Powerfood.at Andreas W*****_Ein ergénzender wettbewerbsrechtlicher
Schutz nach § 1 UWG komme nur in Betracht, wenn im Einzelfall zusatzliche Umstande
hinzutreten, die den Gebrauch/die Annaherung an eine fremde Kennzeichnung als eine unlautere
WettbewerbsmalRnahme erscheinen lieRen. Solche Umstéande seien hier nicht gegeben.

Der auBerordentliche Revisionsrekurs der Klagerin ist zuléssig und berechtigt.

Die Klagerin strebt in diesem Verfahren Schutz fiir ihren Firmenbestandteil ,,powerfoods” an. Sie
stutzt ihr Begehren unter anderem auf § 9 UWG.

Bestandteile einer Firma sind als Firmenschlagwort auf Grund ihrer Namensfunktion nach § 9 Abs
1 UWG geschitzt, wenn sie Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft) besitzen. Sie missen
etwas Besonderes, Individuelles an sich haben, das sich schon ihrer Art nach dazu eignet, ihren
Trager von anderen Personen oder Unternehmen zu unterscheiden (4 Ob 73/01s = OBI 2001, 263 -
PRO-SOLUTION.AT mwN; 4 Ob 226/01s = OBI 2002/12 - ONLAW). Sowohl fiir die besondere
Bezeichnung eines Unternehmens (8 9 Abs 1 UWG) als auch fur Bestandteile einer Firma als
Firmenschlagwort gelten dabei die gleichen Grundsatze wie im Markenrecht (4 Ob 226/01s -
ONLAW).

Der Oberste Gerichtshof hat bereits mehrfach ausgesprochen, dass Markenschutz fir ohne
Verkehrsgeltungsnachweis registrierte Wortmarken nur in Anspruch genommen werden kann, wenn
es sich dabei um frei erfundene, keiner Sprache angehdrige Fantasieworter oder um ein Wort
handelt, das zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehért, mit der Ware oder Dienstleistung, fur
die es bestimmt ist, aber in keinem Zusammenhang steht (4 Ob 36/98t = OBI 1998, 241 - JUSLINE
mwN; 4 Ob 226/01s - ONLAW). Als rein beschreibend gelten hingegen Zeichen, deren
Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte
Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der
Tatigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden (4 Ob 36/98t - JUSLINE mwN; 4 Ob
226/01s - ONLAW). Ob einer Fremdsprache entnommene Begriffe Kennzeichnungskraft besitzen,
héngt dabei davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritatszeitpunkt so weit verbreitet war, dass
der inlandische Verkehr einen die Identifizierungsfunktion (= Kennzeichnungsfunktion)
ausschlieRenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 325/99v = OBI 2000, 175 - MANPOWER
mwN).

Nach der Rechtsprechung des EuGH (C-265/00 [Campina Melkunie BV/Benelux-Merkenbureau] -



BIOMILD) hat eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschopfung mit mehreren
Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Bestandteil Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, fir die die Marke eingetragen ist, selbst einen die Merkmale dieser
Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter. Dies gilt aber dann nicht, wenn ein
merklicher Unterschied zwischen der Neuschopfung und der bloBen Summe ihrer Bestandteile
besteht. VVoraussetzung dabei ist, dass die Neuschopfung auf Grund der Ungewdhnlichkeit der
Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der
hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloBer Zusammenfiigung der ihren Bestandteilen zu
entnehmenden Angaben entsteht, und somit tiber die Summe dieser Bestandteile hinausgeht.

Die englische Sprache kennt weder das Mehrzahlwort ,,foods", noch den Begriff ,,powerfood"” oder
»power food". ,,Powerfood"” ist auch kein im deutschen Sprachraum gebrauchliches Fremdwort (s
Duden, Das grofRe Fremdwdrterbuch?, 1073). Es handelt sich daher um eine sprachliche
Neuschopfung, die sich aus den Wortern ,,power™ und ,,food" zusammensetzt. Angesichts der
verbreiteten Kenntnis der englischen Sprache ist davon auszugehen, dass die Bedeutung dieser
beiden Worter (,,Kraft", ,,Macht" bzw ,,Nahrung", ,,Essen") den beteiligten VVerkehrskreisen bekannt
ist. Dass dem Wort ,,foods" — grammatikalisch unrichtig — ein ,,s" angefugt ist, vermag daran nichts
zu andern, weil diese Abweichung — soweit sie Uberhaupt auffallt — den Sinngehalt nicht &ndert.

Der Sinngehalt der Wortverbindung ,,powerfoods™ kann mit ,,Nahrung, die Kraft verleiht" oder
»Kraftnahrung" umschrieben werden. Die Vorinstanzen haben ihre Auffassung, es handle sich dabei
um die allgemein gebréuchliche Gattungsbezeichnung fir ,,Sportnahrung”, nicht begriindet. Selbst
wenn aber ihre Ausfiihrungen dahin zu verstehen sein sollten, dass die beteiligten Verkehrskreise
die Bezeichnung in diesem Sinn verstehen, folgt daraus nicht, dass die Bezeichnung in Bezug auf
den Unternehmensgegenstand der Klagerin als beschreibend zu werten wére.

Die Klagerin betreibt ein Dosenflllwerk; sie entwickelt, erzeugt und fullt ,,energydrinks™ ab; in
letzter Zeit hat sie begonnen, auch Wellnessgetranke und fir Fluglinien Bier abzufullen.
Kraftnahrungsprodukte oder sonstige Nahrungsergédnzungsmittel vertreibt die Klagerin nicht. Auf
ihrer Website prasentiert sie sich als ,,modernes Dosenfillwerk". Fir ein Unternehmen mit diesem
Unternehmensgegenstand  ist ,,powerfoods™ nicht beschreibend, sondern auch dann
unterscheidungskraftig, wenn es als ,,Kraftnahrung" oder als Hinweis auf Nahrung verstanden wird,
die ,,Kraft verleiht",

Die Klagerin verwendet ,,powerfoods™ als Firmenschlagwort, das sie, erganzt um ,,manufactured
by", den Rechtsformzusatz ,GmbH" und die Ortsangabe auf den von ihr vertriebenen
Getréankedosen anbringt. Ein — unterscheidungskraftiges - Firmenschlagwort ist als besondere
Bezeichnung eines Unternehmens geschitzt; wer ein damit verwechselbar dhnliches Zeichen
verwendet, kann geméal? 8§ 9 Abs 1 UWG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (4 Ob
160/04p = wbl 2005, 95 — AKV mwN).

Der Oberste Gerichtshof hat bereits mehrfach ausgesprochen, dass die im allgemeinen
Kennzeichenrecht zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsétze auch in
Kollisionsfallen unter Beteiligung eines Domainnamens oder zwischen mehreren Domainnamen
heranzuziehen sind (4 Ob 73/01s — PRO-SOLUTION.AT; 4 Ob 226/01s — ONLAW; 4 Ob 39/02t).
Der aus einem geschutzten Kennzeichen Berechtigte kann daher — bei Vorliegen der sonstigen
Schutzvoraussetzungen — gegen den Inhaber eines Domainnamens nicht nur bei vollstandiger
Zeichenidentitat, sondern immer schon dann vorgehen, wenn der Domainname vom Kennzeichen
einen so geringfligigen Abstand hélt, dass — angesichts der Warenidentitat oder Warenahnlichkeit -
Verwechslungsgefahr besteht. Dabei ist zu berilcksichtigen, dass zwischen den in Betracht
kommenden Faktoren eine gewisse Wechselbeziehung besteht. Je ahnlicher die Zeichen sind, desto
eher ist auch bei groRerer Branchenverschiedenheit die Verwechslungsgefahr zu bejahen (4 Ob
65/98g = OBI 1998, 244 — SHARK mwN; 4 Ob 305/98a = OBI 1999, 191 - RED PUMA).

Im vorliegenden Fall steht dem Firmenschlagwort der Klagerin ,,powerfoods" der vom Beklagten
verwendete Domainname ,,powerfood.at” gegenuber; der Beklagte verwendet den Domainnamen
fir eine Website, Uber die er Nahrungsergdnzungsmittel in Tabletten- und Pulverform sowie
Produkte zur Gewichtsreduktion vertreibt. ,,Powerfoods™ und ,,powerfood” unterscheiden sich nur



das am Ende des Firmenschlagworts der Klé&gerin stehende ,,s". Dieser Unterschied fallt nur bei
besonderer Aufmerksamkeit auf, so dass die beiden Bezeichnungen nahezu identisch sind.

Die groBe Ahnlichkeit der Zeichen wiegt den groReren Abstand auf, der zwischen dem
Unternehmensgegenstand der Streitteile besteht. Ihre Tatigkeitsgebiete sind einander insoweit
ahnlich, als beide Parteien Nahrungsmittel im weiteren Sinn vertreiben. Das begriindet angesichts
der Fast-ldentitat der Zeichen die Gefahr, dass in Wahrheit nicht bestehende Beziehungen zwischen
den beiden Unternehmen angenommen werden.

Nach dem festgestellten Sachverhalt sind die Rechte der Klagerin am Zeichen ,,powerfoods"
pioritatsalter als die Rechte des Beklagten am Zeichen ,,powerfood”. Da auch bei einer Kollision
zwischen der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens und einem Domainnamen der
Grundsatz des Zeitvorrangs gilt (4 Ob 73/01s — PRO-SOLUTION.AT; 4 Ob 226/01s — ONLAW),
ist der Unterlassungsanspruch der Klagerin berechtigt.

Die Entscheidung Uber die Kosten der Klagerin beruht auf 8 393 Abs 1 EO; jene Uber die Kosten
des Beklagten auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm 8§ 40, 50 ZPO.

Anmerkung”

I. Das Problem

Die klagende Powerfoods H. Petutschnig VertriebsgmbH wurde 1995/96 gegriindet und betrieb ein
Dosenabftllwerk. Sie entwickelte, erzeugte und fullte Energy-Drinks ab; in letzter Zeit begann sie,
auch Wellnessgetranke und fir Fluglinien Bier abzufiillen. Kraftnahrungsprodukte oder sonstige
Nahrungserganzungsmittel vertrieb sie nicht. Auf ihrer Website unter der seit 2003 registrierten
eigenen Domain ,,powerfoods.at” présentierte sie sich als ,,modernes Dosenfiillwerk®.

Der beklagte Einzelunternehmer handelte u.a. mit Nahrungsergdnzungsmitteln in Tabletten- und
Pulverform, die er u.a. Uber seine unter der Domain ,,powerfood.at* seit 2002 eingerichteten
Internetprésenz bewarb.

Gestiitzt auf ihren Handelsnamen bzw. ihr Firmenschlagwort ,,POWERFOODS* begehrte die
Klégerin nach 8 43 ABGB, 88 1, 9 UWG im Sicherungsverfahren vom Beklagten es ,,zu
unterlassen, den Domainnamen ,powerfood.at” im World Wide Web des Internet zu verwenden®.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Die ersten beiden Instanzen wiesen das Sicherungsbegehren mangels Unterscheidungskraft des
klagerischen Zeichens ,powerfoods* ab und verneinten im Ubrigen das behauptete Domain-
Grabbing wegen ,,fehlender verwerflicher Absichten* des Beklagten.

Der OGH gab dem Sicherungsantrag statt und wertete die Bezeichnung ,,Powerfoods” fur den
Unternehmensgegenstand der Klagerin nicht als beschreibend, sondern als unterscheidungskréftiges
Firmenschlagwort, fur das Schutz nach § 9 Abs 1 UWG bestiinde. Nach Auffassung der
Hochstrichter kannte die englische Sprache weder das Mehrzahlwort ,,foods”, noch den Begriff
»powerfood" oder ,,power food". Der Begriff war auch nicht im Duden-Fremdw®érterbuch als ein im
deutschen Sprachraum gebrauchliches Fremdwort zu finden. Es handelte sich daher um eine
sprachliche Neuschopfung, die sich aus den Woértern ,,power* und ,food“ zusammensetzte.
Angesichts der verbreiteten Kenntnis der englischen Sprache wére allerdings davon auszugehen,
dass die Bedeutung dieser beiden Worter (,,Kraft*, ,,Macht“ bzw. ,,Nahrung®, ,,Essen“) den
beteiligten Verkehrskreisen bekannt war. Der Sinngehalt der Wortverbindung ,,powerfoods* kénnte
daher mit ,Nahrung, die Kraft verleint“ oder ,,Kraftnahrung“ umschrieben werden. In dieser
Bedeutung handelte es sich vor dem Hintergrund des klégerischen Dosenfullwerks um ein relatives
Fantasiewort.

*

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



Aufgrund der nahezu gegebenen Zeichenidentitat zwischen ,,POWERFOODS* und ,,powerfood*
wirde der an sich beachtliche Branchenabstand zwischen den Streitteilen tberbriickt, zumal ihre
Tatigkeitsbereiche einander zumindest insoweit ahnlich wéren, als beide Parteien Nahrungsmittel
im weiteren Sinn vertrieben. Das begriindet angesichts der Fast-ldentitat der Zeichen die Gefahr,
dass in Wahrheit nicht bestehende Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen angenommen
wirden. Die prioritatsélteren Firmenrechte der Klagerin gaben schlieflich den Ausschlag zu ihren
Gunsten.

1. Kritik und Ausblick

Das Hochstgericht hat dem von den Unterinstanzen als blof3 beschreibend abgetanen klagerischen
Unternehmenskennzeichen vollig zutreffend Unterscheidungskraft beigemessen. Die Kardinalfrage
jedes Kennzeichenstreits ist zundchst, ob Uberhaupt ein schutzwirdiges Kennzeichen vorliegt? Dass
~,POWERFOODS" fiir die klagerischen Aktivitaten im Abfillen von Energy-Drinks nicht
beschreibend (“generisch”), sondern unterscheidungskréftig (genug) ist, verwundert angesichts der
Europaischen Markenrechtsprechung® wohl kaum noch. Der Unterlassungsanspruch ist demnach
unter diesem Aspekt zutreffend begriindet. Dies gilt auch deshalb, da sowohl fir die besondere
Bezeichnung eines Unternehmens nach 8 9 Abs 1 UWG als auch fur Bestandteile einer Firma als
Firmenschlagwort nach nunmehr wohl gefestigter Rsp? die gleichen Grundsitze wie im
Markenrecht zu gelten haben.

Unter Rickgriff auf die Europdische Rsp® argumentiert der 4. Senat folgerichtig, dass ein
Unternehmenskennzeichen, das sich aus einer sprachlichen Neuschépfung mit mehreren
Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Bestandteil Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, fur die das Kennzeichen verwendet wird, selbst einen die Merkmale
dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat.* Dies gilt aber — im
Umkehrschluss — dann nicht, wenn ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschdpfung (hier:
»powerfoods*) und der bloBen Summe ihrer Bestandteile (,,power + foods*) besteht. VVoraussetzung
dabei ist, dass die Neuschopfung auf Grund der Ungewdhnlichkeit der Kombination in Bezug auf
die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem
abweicht, der bei bloRer Zusammenfiigung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben
entsteht, und somit Uber die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Demzufolge ware die
Bezeichnung ,,powerdrinks* fir den Geschaftskreis der Klagerin, ndmlich Energy-Drinks in Dosen
abzufillen bloR beschreibend gewesen, ,,powerfoods* hingegen nicht.

Die hochstrichterliche Beurteilung der Verwandtschaft bzw. Ahnlichkeit der von den Streitteilen
hergestellten Waren bzw. angebotenen Dienstleistungen halt ebenfalls einer Nachpriifung stand. Sie
ist zunédchst schon deshalb vertretbar, da eine durchgreifende Branchen- oder Warenverschiedenheit
nicht feststellbar ist. Nahrungsergdnzungsmittel mit Energy-Drinks ,,hinunter zu spilen* bzw. sie zu
substituieren ist gleichwohl tblich, insbesondere in Fitnessstudios. Da liegt die Annahme durchaus
nahe, dass das vorberechtigte Unternehmen der Klagerin mit dem nachberechtigten des Beklagten
oder zu den von diesem vertriebenen Waren in Beziehung steht.” Demgegeniiber wurde eine

1 EuGH 28.4.2004, C-3/03P — Matratzen, ecolex 2005/104, 223 (Schumacher): Das Wort "Matratzen" ist aus Sicht
der angesprochenen (spanischsprachigen) Verkehrskreise nicht beschreibend fiir die mit der angemeldeten Marke
"Matratzen Markt Concord" gekennzeichneten Matratzen und Bettzeug.

2 OGH 28.9.2004, 4 Ob 169/04p — AKV/akvermittlung.at, wbl 2005/43 (Thiele) = OBI 2005/95 (Gamerith) = ZIK
2005/70, 74; 16.10.2001, 4 Ob 226/01s — onlaw.co.at, wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = ecolex 2002/83,
192 (Schanda) = OBI 2002/12, 91 = OBI-LS 2002/51, 65 = OBI-LS 2002/52, 65 = MR 2002, 51 (Hebenstreit).

3 EuGH 12.2.2004, C-265/00 — Campina Melkunie BV./.Benelux-Merkenbureau — BIOMILD, wbl 2004/81, 183 =
ZER 2004/36, 173 = OBI-LS 2004/128, 158.

4 Demzufolge ist ein Eintragung des Wortes "biomild" als Marke fir Joghurt mangels Unterscheidungskraft
unméglich; zum gemeinschaftweiten MaBstab s Wiltschek, UWG’ (2003) E 1664 ff zu § 9 UWG.

5 Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen der Herstellung und dem Vertrieb von Tabasco-
GewiirzsoBe und dem Betrieb mehrerer Restaurants bereits OGH 29.4.1980, 4 Ob 317/80 - Tabasco I, OBI 1981, 24
= SZ 53/69; dhnlich weit Wiltschek, UWG’ (2003) E 2095 zu § 9 UWG: bespielte Tontrager zu Musikdarbietungen.



Branchenéhnlichkeit zwischen alkoholfreien Getranken, insbesondere Energy-Drinks und der
Verabreichung von Speiseeis zu Recht verneint, wenngleich diese Produkte vielfach in denselben
Geschéften gefiihrt werden.®

Im Recht der Unternehmenskennzeichen (8 9 UWG) ist seit jeher anerkannt, dass im Rahmen der
Verwechslungsgefahr die Ahnlichkeit der Kennzeichnungen, die Branchenndhe und die
Kennzeichnungskraft des alteren Kennzeichens zu prifen sind, wobei hierbei eine Wechselwirkung
derart besteht, dass z.B. bei Branchenidentitat eine geringer Ahnlichkeit geniigen kann, andererseits
aber ein erheblicher Branchenabstand durch eine hohe Kennzeichnungskraft und/oder eine hohe
Zeichenéhnlichkeit oder Identitdt Uberwunden werden kann, d.h. die Verwechslungsgefahr zu
bejahen ist.” Dabei gilt der Grundsatz: Je naher die Waren/Dienstleistungen einander stehen, desto
weiter muss der Kennzeichenabstand sein und umgekehrt. Es kommt eben auf eine
Gesamtbeurteilung an, die — als Rechtsfrage — reversibel bleiben muss.

IVV. Zusammenfassung

Das klagerische Firmenschlagwort ,,POWERFOODS* hat sich im vorliegenden Fall erst in dritter
Instanz &duBerst ,kraftvoll“ gegen die nahezu zeichenidente jlngere Domain ,powerfood.at”
durchgesetzt und den durchaus beachtlichen Branchenunterschied zwischen einem Dosenabfiller
fur Energy-Drinks und dem Handler von Nahrungsergdnzungsmitteln in Tablettenform ,,sportlich®
uberwunden.

6 OGH 17.3.1998, 4 Ob 65/98g — Energy Drink White Shark/Red Shark, OBI 1998, 244.
7 Vgl. auch OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s — pro-solution.at, whl 2001/266 = ecolex 2001/281, 757 (Schanda) = EvBI
2001/176 = RdW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = OBI 2001, 263 = JUS Z/3331 zur ,,Fast-Idenitat der Zeichen*.



