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URTEIL
~ 120U 110/04 . - Verkiihdet am 08,11.2005
4b°0 180/03 Fischer, Justizangestellte
LG Dusseldorf S als Urkundsbeamter der

Géschéﬁsstel_le

In derh Rechtsstreit

Klagerin und Berufungsklagerin,

gegen

Beklagte und Berufungsbeklagte,



“hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts DUsseidorf nach dem: Sach- und

- Streitstand vom 4. November 2005 durch den Vorsrtzenden Richter am Oberlan- -
desgericht Berneke, den Richter am Oberlandesgericht SchUttpelz und die Richte-
rin am Oberlandesgencht Fuhr '

fur Recht arkannt

Auf die- Berufung der Klagenn wird das am 13.-Mai 2004 vetkandete Urtell
der 4b Zivilkammer des Landgerichts Dilsseldorf unter‘Zuruckwetsung der
weitergehenden Berufung und Abweisung der Klage im-tbrigen abgeén-
dert; |

~ Die Beklagte wird verurteit,

" es bei Meidung eines.vom Gericht fr jeden Fall der Zuwiderhahd!hng"fesfé
zusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft
oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwider-
handlung bis zu 2 Jahren, zu unterlassen,

im geschéﬁhchen Verkehr beim Vertrieb von Brillen, msbesondere Sonnen-

- und Sportbrillen, in der Bundesrepubhk Deutschland das Zeichen ,RODEO
DRIVE" zu benutzen oder benutzen zu lassen, wenn das Zeichen entspre-
cherid dér nachstehenden Darstellungen verwendet wird, namlich auf der
Innenseite des einen von zwei Brillenbligeln
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- bei Benutzung des Zeichens ,Christian Dior* auf der AuRenseite der bet-

den Blgel und auch der Innensefte des anderen Blgels wie des Zeichens

,,CD“ auf dem Steg -

Lnd/oder wie nachfolgend wsedergegeoen Benutzung in Kata{ogen -l
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: der Klagerin unter Vodagé sines einheitiichen, g‘eordneten Verzeichhisses
vollstdndig und wahrhextsgemérs und unter Vorlage von Belegen namlich
Einkaufs- und Verkaufspapieren sowie szenzgebﬁhrenabrechnungen dar-
uber Rechnung zulegen, in welchem Umfang sie seit dem-18. 06.2002 die
zu Zn‘ferl 1. bezelchneten Handlungen begangen hat, und zwar urifer An-
gabe '

&) dérMenge der efhaﬁé_nen oder bestelite:n Erzeugnisse,

' - aufgeschliisselt nach Typenbezeichnungen, sowie der Namen

© und Anschnﬁen der Hersteller, Lieferanten und anderer Vor-
besitzer,

b)  der e:nzeinen Lleferungen aufgeschlﬂsselt nach Typenbe—

| zelchnungen Liefermengen ~zeiten und —preisen, der Li-

- zenzsétze, der erzielten Umsatze sowie der Namén und
Anschriften der gewerblichen Abnehmer und Lizenznehmer,

¢)  dereinzelnen Angebote, aufgeschliisselt nécﬁ Typenbezéich-
‘ nungen, Angebotsmengen, -zeiten und —preisen, sowie der .
Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfan- N
ooger,, -

d)  der betriebenen Werbung, aufgeschiisselt nach Weib'etré—
~ gem, deren Herstellungs- und Verbrertungsauﬂage Verbrez-
tungszeitraum und Verbreitungsgebiet.

~ Eswird festges’cellt dass die Beklagte verpﬂxchtet ist, der Klégenn allen .

- Schaden zu ersetzen, der diesar aus den vorstehend. unter Ziffer . 1. be-
zeichneten seit dem 18.6.2002 begangenen Handiungen entstanden ist und
kQnftig entstehen wird. _



.

‘Die'Kosten des Rechtsstreits haben die Beklagte zu 4/5 und ‘die Kiagerin zu
1/5 zu tragen.

Y
Das Urteil ist vorlaufig volistreckbar.

.Die Be‘klagte kann die Vo}lé’creckung der Klagerin gegen Siéﬁerhéi’tsteistung B
i Ho’ne von 400.000 € abwenden wenn nicht die Klagerm vor der Vollstre~
k ckung Sichettiett in-gleicher Hohe leistet, Die Klagerin kann die Vallstre- -
~ ckung der Beklagten gegen chherhe&tsielstung von 110 % des Jewexls bei-
zutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstre— '
' ckung Sicherheitin gletcher Hohe leistet.

WV,

- Die Revision wird zugelassen.

Critnde’

" Die Klégerm ist lnhabenn einer ausschhefshchsn Lizenz an der am 3 Apnl 1998
'angemeideten und am 25. November 1999 unter der Nummer 790154 emgetrage-
nen Gememschaﬁsmarke ~RODEQ", die unter anderem fiir optlsche Instrumente
geschitzt’ :st Inhaberin der Gemeinschaftsmarke ist die schwexzensche Gesell-.

" schaft welche die Marken der als Holdinggesellschaft
- halt. Die Rechtsvorgéngerm der Kiagerin, die -sowie die
Klégenn benutzen das Zeichen ,RODEQ" unter anderem fiir Sportbekle?dung und

| sporﬁ:eklexdungstyplsche Accessoires seit dem Jahr 1978. Seit 1981 werden unter

- demi Zelchen auch Sénnen- und Spartbrillen angeboten Die Klégenn nimmt an

‘dem Zeichen auch eine inlandische Benutzungsmarke in Anspruch.
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Die Beklagte vertreibt unter ihrer Marke ,Christian Dior" unter anderem Sonnen- -
brillen. Die von inr auch in Deutschland -angebotenen Sonnenbrillen sind neben
‘der Marke ,,Christian Dior* mit welteren Bezeichnungen versehen. Bei einem Test-
- kauf am 18.8.2002 wurde in DUsseldorf eine Sonnenbrille der Beklagten erwarben,
die auf der lnnehsei’te des linken Bagels die im Tenor an ers’tér Stelle v)ied'ergege—
- bens Aufscnnﬁ tragt. Damber hinaus weist die Brille die Bezeichnung ., Christian
~Dior* auf der lnnensette des rechten Bﬁgels sowie auf den Aulenseiten beider
. Btgel auf. In von der Beklagten auch in Deutschland herausgegebenen Verkaufs-
katdlogen aus den Jahren 2001 und 20"02 von denen die Beklagte erstinstanziich
eine Sette in Kopie als Anlage. ROP 14b, 15a und 15b vorgelegt hat wird die Be-
ze:chnung RODEO DR!VE“ wie im Tenor an zweiter Stelle ersichtlich verwendet.

"}Die- Ki'é’_ag’eri’h hat hierin eine Verietzu‘ng der Klagemarke ge‘sehen. ’S‘ie hat geltend
v 'ge‘m'a“cht dié Marke ,RODEC" sei eine bekannte Marke im Sinne von Artik'el-g '
. Abs. 1 it ¢ Gemesnschaftsmarkenverordnung (GMV) Die Beklagte Jst dem entge- '

gengetreten indem sie im Wesenlichen das Vorliegen einer \/erwechslungsgefahr
in Abrede gestel!t hat.

© Wegen der weiteten Einzelheiten des erstinstanzlichen Parteivorbringens und der
. dort gesteilten Antrége wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urtells Bezug
; genommen '

| Das Landgericht‘hat die Klage mit der Begriindung abgewiesen, aufgrund der
“korikreten \')’emendung des angegriffenen Kombinationszeichens ,RODEO
V'D'R'NE“ bestehe keine Verwechselungsgefahr, weil das Zeichen riichtiin- Allein-
stellung, sondem stets in Ver-bindﬁng mit der Marke ,,Christan Didf‘{di‘e als
Haup’cmarké anzusehen sei, vevr‘wendetwerde. Deshalb ers-cheihé es ausge-
SCh'léSSe'n," 'd‘as‘s die angesprochenen Verkeh rskreise die allenfalls als Zweitmarke
zZu behan'de}lnd'e Bezeichnung RODEO DRIVE als Hinweis auf die Klagemarke
verstiinden und deshalb einer andéren Herkunft éls der Firma 2y-
* ordneten. Das angegrifiene Kgmbin-étionszeichem diene; wie sich aus den Kata-
logausziigen ergebe, vornéhmlich der Benennung des ankreten.Brillenmddelis.'
Auch eine Verwechselungsgefahr im weiteren Sinne sai nicht gegepen. Da die
arigesprochenen Verkehrskreise die Hauptmarke Christian Dior als'Hérkunﬁshim
weis und das Kombinationszeichen RODEQ DRIVE als konkrete Produktkenn-



'zéic’:hnun'g begfiffen; sei hicht damit Zu rechnen, das‘s das angegriffene Zeichefi |
mit der Klagemarke im kennzeichenrechtlichen Sinne gedanklich in Verbindung
gebréé:ht we‘ride‘ Dies gelte um'so mehr, als die angesprochenén Verkehrskreise
-von einer wirtschaftlichen und organisatorischen Verbindung der Inhaber der Mar-
ken ,Chiistian Dior* und ,RODEQ" nicht ausgingen, weil unter der Marke ,Christi-
~ an Dior* hochpreisige Luxusartikel angeboten wiirden und die Produkte, far Wél'-
*che die Klagemarke benutzt werde, im unteren Preissegnient anzusiedeln sefen.

: -Hierg‘ege‘h wendet sich die Klagerin mit ihrer zul&ssigen, insbesondere fc,érm-- und
fristgerecht eingelégien und begrindeten Berufung, mit der sie ihre ersﬁnstaf)zli- A
chen A‘ntr'ei'ge weiterverfolgt. Sie macht geltend, die Bezeichnung , RODEO'
DRIVE", w1e 51e auf den von der Beklagten vertrisbenen Sonnenbmlen und inden .
- Verkaufskatalogen benutzt werde, entfalte eine elgenstandlge von derm Zelchen
Chnstlan Dior* unabhanglge Kennzeichnungsfunktion. Das Zeichen werde deut-
lich abgesetzt und damit :sohert vpn der Fmenkennze:chnung gebraucht Selbst
wefin d:es niicht der Fall w2re kénne die markenméﬁige Benuizung des angegnf—
fenen 7exchens als Zwe:tkennzexchen nicht unter Verweis auf seme Funk’uon als
.Bestellzeichen® verneint werden, da das angegriffene Zeichen grundsétzizch. zur
" Herkunftskennzeichnung geeignet sei. Die Verwendung mehreref‘M'arken zur
- Kennzeichnﬁng einer Ware oder Dienstleistung stelle eine weit verbreitete Praxis
) dar, die dem Verkehr bekannt sei. Es bestehe auch die Gefahr von Verwechslun-
‘gen mit der Klagemarke. Dieser komme eine starke Kennzeichndngékréft zu, wel-
che durch die intensive, seit mehr als 25 Jahren ununterbrachene Benutzung ganz
erheblich'gés&rki worden sei. Es bestehe eine starke, zur Vemechselungsgefahr
' fuhrende Ahnhchke!t 2wischen der Klagemarke und der angegriffenen Kennzeich-
nung Zur Emnittlung der Verwechselungsgefahr sei die. Klagemarke RODEO“
dem a’ngegnﬁenen Zeichen ,RODEO DRIVE* gegenuberzuste!len Da der Be-
zsxchnung ,RODEO DRIVE® in der konkreten Form der Benutzung eine eigen-
sténdige, unabhangige Kennzeichnungsfunktion zukomme, mGsse bei einer Ge-
genuberstel!ung der verwendeten Zeichen die Kennzeichnung ,, Chnstxan Dior*
‘ ausgeblendet werden. Die Ubereinstimmung der Klagemarke mit dem Oxb Kenn-
zeichnung der Beklagten prigenden Bestandteil ,RODEQ* begrunde eine marken-
rechitlich relevants Ahnlichkelt der jewelligen Zeichen. Entgegen der Auﬁassung

der Beklagten kdnhe nicht davon ausgegangen werden, dass einem erheblichen
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Teil der angesprochenen Verbraucher eine Einkaufsstrale namens ,RCDEO
DRIVE* in Los Angeles békannt sei. Selbst wenn dies der Fall wére; &ndere dies
nichts an der Verwechselungsgefahr. Der Bestandtell ,DRIVE® sel als blasser,
farbloser Zusatz anzusehen, der keine bestimmten Vorstellungen bei den ange-
sbr_ocheneh Verbrauchern hervorzurufen vermége. |

Die ,Klégeﬁn.beant’ragt, |

wie erkannt — allerdings nur ais Teil einer ,insbesonders*-Verurteilung bei in
erster Linie erstrebter Untersagung der Benutzung des Zeichens ,RODEO
DRIVE® fur Brillen schlechthin und Verfolgung der Auskunfts-, ‘Rechnungs~

“legungs- und SohadensersatzfestelIungsanspruche ohne zexﬂtche Exn-
: schrankung

'Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klagerin zuriickzuweisen.

- Sie vertaidigt das angefochtene Urteil unter Vertiefung ihres erstinsta'nziichén Vor-
brmgens Sze rnacht ge'tend es fehle bereits an einer markenméﬁlgen Benutzung
des angegriffenen Zeichens RODEQ DRIVE", da das Zexchen iedigltch als Mo-
: de!lbezeschnung diene. Herkunfishinweisende Funktion habe allein die Marke
.Christian Dior*. Das Zeichen werde auch nicht als Zweitmarke verwendet. Es be-
finde sich lediglich ,versteckt au_f der Innenseite des linken Brillenbiigels. Bei der
{iblichen Présgniaﬁon von __Sonnen'b'riﬂen.im Handel werde die Aufmerksamkeit
dés" Kaufinteressenten nicht unmittelbar auf ,,ROD‘EODRNE“ gélenkt. in dem
Verkaufsprospekt finde sich das Zeichen lediglich im Index und im Zusammen-
~hang mit der Darstellung des Brillenmodells.-Auch hier eﬁolgte allein die Benut-

zung des Zeichens ,Christian Dior* markenmalig. Jedenfalls fehle es aber an der
Verwechselungsgefahr. |

In der Berufungsinstanz hat die B_eklagte als Anlage MBRMG 32 ein Urtell des
Tribunal de Grande Instance de 'F’aris vorgelegt, das in éinem in Frankreich ge-
fihrien Rechtssireit zwischen der Inhaberin der Kiagemarke, der und
der Bekl‘egfen ergangen ist. hat in diesem Vérféhren unter ande-

rem Unterlassungsanspriiche betreffend die Benutzung des Zeichens ,ROBED



DRIVE® gé'!tend_ gemacht, die auch auf die Kiagemarke gestQtzt v:var_en.; Der Tribu-
nal de Grahde' instance de Paris hat die Unterlassungskiage mé‘ngeis Verwech-

; s:lungsgefchr zwaschen der Klagemarke ,RODEO" und dem in dem franzbsxschen
Verfahren' angegriffenen Zeichen ,RODEO DRIVE" abgewiesen. Wegen des wei-
teren Inhalts dieses Urteils wird auf die Anlage MBRMG 32 sowxe die Anlage L 12
(deutsche Ubersetzung des Urteils) Bezug genommen. ‘

S

' Die zulsssige Berufung der Klagerin hat hinsichtlich des ,Insbesondere*Teils des
"B‘eg‘ehrens auch in der Sache Erfolg. Die Klagerin hat einen Aﬁs'pruoh:-ai,xf Unzer-
lassung der Verwendung des angegriffenen Zeichens ,RODEO DRIVE" fur Sen-
nenbriller geman den kohkreteh Verletzungsformen in Deutschland Vav,]s Art. 9
Ab‘S. 1.Satz 2 b GMV. Da die Parteieh gerade dariiber streiteng, ‘ob'die jkon»krefen
Verletzurigsformen eine markenmaBige Benutzung der Klagemarken bedeuten'
und welche Bedeutung die Vér\}\?ehdungder weiteren Zeichen;,.Chﬁstilan Dior* oder
LCD" fur die Verwechslungsgefanr haben, kommt eine Verallgemeinetung tber die
konkreten Benutzungsformen hinaus nicht in Betracht. Eine mitergeﬁénde Be-
‘rihmung gibt es nicht. - | |

1L
2) 4 o |
Der Senat st gemaR Art. 94 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 83 Abs. §, Art. 2 GMV.
- fur Ent_sch'éidung (ber die auf in Deutschland begangene und’ dvrbhénde Verlet-
zurigshandlungen gestitzte Unterlassungsklage zustandig. o
b). - _ o
Dér Senat ist nicht gema® Art. 80 Abs. 1 GMV in Verbindung mit Art. 27 oder Art,
33 Abs. 1 EuGVVO an einer eigenen Sachentscheidung. im Hinblick'dérauf gé~
hindert, dass die Markeninhaberin und Lszenzgeberm der Kiagerin,
gegen die Beklagte erstinstanzlich vor dem Tribunal de Grande lnstance de

Paris eine Unterlassungsklage erhobén hat, welche die Markeninhaberin u.a. auf
die Kl'a'gém’arke des hiesigen Verfahrens gestitzt hat. Denn derin Frankreich

geltend gemachte und nach der erstinstanziichen Klageabweisung dort inzwischen
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-in der Berufungsinstanz anhangige Unt’érlassungsans;:ruch zielte-auf ein Verbot
der angegrmenen Bezsichnung , RODEO DRIVE* fur Sennenbrillen ausschlieRlich
in Frankretch ab, dementsprechend hat der Tribunal de Grande Instance de Paris
atch nur Uber Benutzungshandlungen in Frankreich entschieden und die Ver- |

' Wel:hselun’gsgéfahr zwischen den sich geger}_pbersteﬁ‘eﬁden Zeichen ,RODEO".
und ,RODEOQ DRIVE" territorial begrenzt fur Frankreich beurteilt: Zwar war der
Tribunal de Grande Instance de Paris gemag Art, 82, 93 Abs. 1 GMV als Gericht

“des Mitgliedstaates, in dem die Be"klégte inren Sitz hat, gemaR Art, .94 Abs. 1 GMV
fDr die in Jedem Mltghedsstaat begangenen oder drohenden Varietzungshandlun—
gen zustandig. GemaR dieser Vorschrift hatte der Tnbunal de Grands Instance de

“Paris daher ware die Ver]etzungsklage der Markenmhabenn mch’c auf. Frankretch
beschrémkt gewesen, die Verwendung des angegnrfenen Zelchens in allen EU

'.Mttghedsstaaten verbieten kénnen. Aus der von der K!égerm vorgelegten K!age-

- schrift sowie der: Berufungsbegrundung in dem franzdsischen Verfahren ergxbt

*sich. aber dass die Markeninhaberin den auf die Klagemarke gest\.‘s‘tzten Unterlas- -
"sungsanspmch hicht einheitlich fur das gesamte Gebiet der Gememschaft geltend
‘gémacht hat, sondern auf Benutzungshandlungen in Frankreich beschrankt hat.
Dies ist zwar in den erstinstanzlich gesteliten Antragen nicht exp!iz_it'zum‘)\usdruck
gekommen. Aus-der Klagebegrindung ergibt sich aber, dass ein auf Frankreich
beschrank‘les Verbot erstrebt wurde, wie dies die Klagerin: far das vorfiegende,

Verfahren in 1hrem Schriftsatz vorn 18.3. 2005 umfangreich ausgefﬁhrt hat lnsbe~

* sondere- hatte die Markeninhaberin den Unterlassungsanspruch in der Klagebe-
'grundung auf franzdsisches Recht (Art. L 713-2 und 713-3 Code de Ia Propriété

‘Intellectuelle) gestiitzt. , die dem franzdsischen Verfahren
beigetreten ist, hat in ihrem Beitgitischriftsatz ausschlieBlich auf Frankreich bezo-

gene Ausftxhrungenizur dortigenBenuizUng und Bekanntheit der Klagemarke ge-
macht und im Rahmen des Vortrags zur Verietzungsgefah‘r‘a!lei‘n auf die Verhéﬁ-_

nisse'in Frankreich abgestellt. Sowoh! fur die Bekanntheit der Klage‘mérk.e
- .RODEO" als auch fiir das Ver'stand.n‘is des Begriffs ,RODEQ DRIVE“ ist das Ver-
 standnis der franzdsischien Verbraucher Zugrundegelegt wordern; die infdas Ver-
 fahren eingéfuhrten Verkehrsbefragungen sind in Frankreich durchgsflihrt worden.

Auch'die vorgetragenen Benufzungshzandiungen fanden in Frankreich statl. Dass

auch der Tribunal de Grande Instance de Paris das Begéh‘ren der Markeninhabe-

rin und Klagerin des franzésischen Verfahrens dahin verstanden hat, dass sich der
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Unterlassungsantrag allein auf das franzésische Staatsgebaet bezog, ergubt sich
bereits daraus, dass in der Urtf—*-ilsbegmndung Art. 8 GMV zwar zitiert wird, im

- Rahmien der naheren Ausfihrungen zur — nach Ans:cht des franzdsischen Ge-
richts fehle'nden - Verwechseslungsgefahr jedoch Iediglich Vorschriften des franz6-
sischen Rechts (Art. L 713 CPI (Code de la Propriété intellectue!le) genannt wer-
den. erraus ergibt sich, dass sowoht die Parteien des franzdsischen Verletzungs-
'verfahrens als auch das zusténdige Gericht erster Instanz davon ausgmgen dass
Streztgegenstand diéses Veifahrens allein auf Frankreich beschrankte Unterlas-
sungsansomche waren.

Eme derartige: -Beschrankung eirer Unterlassungsklage wegen Verletzung emer

Geftteinschaftsmarke auf das Territorium eines Mltgnedsstaates steht Art. 98 Abs.
1 GMV nicht entgegen. Aus dieser Vorschrift ergibt sich zwar nicht ausdruckllch

- dass dann, wenn ein Gemeinschaﬁsmarkengerlcht die Ver!etzung einer Gemem-

‘ schaftsmarke feststellt, gegebenenfans auch nur die drohende, das als Sanktion

_vorgesehene Verbot der Fortseizung der Verletzungshandlungen tem’tona! be-
schrénkt werden kann. Dies folgt aber bereits aus der Maglichkeit, raumlich be-- |
sthrankter Lizenzvergaben hinsichtlich Gememschaﬁsmarken Die Re;chwe:te der
Rechtshéng:akelt einer vor eanem Gememschaﬁsmarkengencht erhobenen Verlet-
zungsklage und der Umfang der Rechtskraft eines entsprechenden Urteils hé&ngen

- —neben der Reichweite der internationalen Zusténd;gkest - von den Antragen der

| Parteien ab. Wird wie im Streitfall die Veriet_ungskiage vor dem Gericht des Mit-
ghedsstaats erhoben, in dem der Beklagte seinen Sitz hat, kann dieses Gericht
zwar ein gemeinschaftsweites Urniterlassungsgebot eriassen Sind dle Antrage
entsprechend emgeschrénkt was sich auch aus der Klagebegrundung ergeber: ‘
kann, ist auch ein auf das Territorium eines Mntghedsstaates beschrénktes Unter-

: lassungsgebot zulassig (vgl Knaak, GRUR 2001, 21, 27).

c)

‘Auch Art.1 05 GMV steht einer Entschesdung des Senats in der Sache nicht ent-
gegen. Dlese Vorschrn‘t regelt das Verfahren bej Klagen ,zwischen denselben
Parteien wegen derselben Handlungen“ bei Gerichten verschiedener Mitglieds-
sfaateh~ vor denen da‘s'eine wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke und
das andere Gericht wegen Verletzung einer nationalen Mame angerufen wird.

Klagen wegen rechtsverletzender Benutzung in vcrschledencn Mntghcdsstaaten
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die — jewells auf das Territorium eines Mitgliedsstaats beschrénkt - wegen Verlet-
zung einer Gemeinschaftsmarke erhoben werden, sind von dieser Vorscnrn't je-
doch nicht erfasst '

' Der Senat verkennt nicht, dass die Gememschaftsmarkenverordnung von dem
Pnnzxp der Einheitlichkeit der Gememscha@smarke gepragt lst Nach Art. 1 Abs. 2
GMV hat dig Gememschaﬁsmarke einheitliche erkung far dle gesamte Geme1n~ |
schaft; Entscheidungen Qber die Gul’ugkeit und die Verletzung der Gemein-
‘ "schaftsmarke sind gemaR Art. 43, 66, 98 GMV auf das gesamte Gebiet der Ge-
meinschaft erstreckt Aus diesen Vorschnﬁen wie auch aus Art. 105 GMV, der
das Verhéltms von verschiedenen Klagen gestitzt auf rdent:sche Gememschaﬁs—
'marken und nationale Marken regelt, geht herver, dass nach der Gememschafts
markenverordnung wxderspruchllche Entscheidungen der na’clonalen Gerichte
vermxeden werden sollen, um eine Beemtrachhgung des einheitlichen Charakters
der. Gememschaﬁsmarke 2u vermeiden. Dies &ndert aber nichts daran, dass-aus
den vorstehend dargeleg‘ten Grlinden ein Unteriassungsgebot nur. beschrénkt auf
'emen Mrtgiledsstaat ausgesprochen werden kann, Die Unzulassigkeit eines sol-
', chen éingeschrankten Benutzungsverbots und der entsprechend territorial be--
'schrénkten Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs ist in.der Gemem-
: ‘schaﬁsmarkenverordnung nicht vorgesehen und kann deri vorstehend genannten
. Vorschnﬁen nicht entiommen werden,

o
Die Klagerin ist als. Lizenznehmerin auf Grund der Zustrmmung der Markemnhabe-

rin berech’ugt Klage wegen einer Verletzung der Gememschaﬁsmarke zu erhe-
ben, Aft. 22 Abs 3 GMV.

~ Dass die 'der Klégeﬁn erteilte Lizenz nicht eingetragen ist (vgl. Anlage ROP ‘1‘) |
steht dieser Befugnis nicht entgegen (offen. gelassen von Senat, OLGR 2004
_ 456)

Zwar spriéht’ art. 23 -Abs. 1 S.'1 GMV allgemein davon, dass eine Liz‘enzertei!mg
sgegeniber Dritten ... erst Wirkung® nach Eintragung hat. Ein rein wortliches Ver-
standnis kénnte darunter auch die Erhebung von Verietzungsklagen durch die Li-
zenznehmer fassen. So dur'*e inger! (in: Die Cememschaﬁsmarke S 112) zu ver-



" stehen sein, wenn dlese Vorschrft dahmgehend beschreibt, dass ,,dte Emtragung
... als Voraussetzung fur die Geltendmachung gegenuber Dritten.... von gréBter
Bedeutung fur den Lkzeﬂznehmer“ sel.

Eine systematlsche Auslegung des Art. 23 Abs.18.1 GMV ergxbt jedoch dass -
diese Varschrift nur die Méglichkeit eines gutgléubigen Erwerbs regelt (vgl. Ekey/
leppel ‘Markenrecht, Art. 23 GMV Rdnm. 1 ff.; Art. 22 GMV Rdnr. 32). Zwar re-

" geln die Absatze 3 und 4 dieser Vorschrift die Wirkungen von Zwancsvol!stre-

‘ ckung's.handlpingen (Art. 20 GMV) und Insolvenzen auch gegentjber-uritten. Die
 vorhergefieriden Absatze 2 und 1S, 2 GMV betreffen jedoch eindeutig nur den
Fa‘!ijgu’;gléubigén Erwerbs; dies muss auch fir-Abs. 1 8. 1 gelteh; Andemfalls ‘wé-:‘
re die Vorschrift des Art. 17 Abs. 6 GMV tberfliissig.

A Jnsofem muss die Tatsache, dass nach der - nicht bmdenden (vgi ‘EuGH, GRUR

. 2005 163 - Anheuser-Busch Inc. /. Budgjovicky Budvar, Tz. 78/79) - gemeinsa-

| ‘men Erk}émng von Rat und Kommission zur GMV (abgedrisckt bei Ekey!thpel
a, a.0. Anhang 10) wonach Art. 23 Abs. 1 GMV der Zurechnung des Verha!tens

des mcht eingetragenen Lizenznehmers nach Art 15 Abs. 3 GMV nicht entgegen

| stehe als bloRe Klarsteliung des Art. 23 Abs. 1 8. 1 GMV und Auﬁﬂhrung eines

' Beispielsfalles angesehen werden, nicht aber nach dem Grundsatz ,exclusio unius
mc!usxo alterius* von einer weiten Auslegung des Art. 23 Abs. 1 8. 1 GMV ausge-

: gangen werden, von dem - moghchemfelse (vgl. EuGH) - allein Art: 15 Abs. 3
GMV ausgeschlossen sai.

2. A ,
Das Landgericht hat die Abweisung der erstinstanzlich geliehd'gérhachten tind in
der Berufungsinstanz weiter verfolgten Anspriiche auf Unterlassung, Auskunft und
Feststellung der Schadensersatz;:ﬂ:cht im wesentlichen darauf gesthtzt dass dxe,
angegriffene Verwendung des Zeichens ,RODEQ DRIVE® nicht herkunﬁshlnwen-
send wirke, weil sie durch die Bezeichnung ,Christian Dior* bberlagert werde, die
als alleiniger Herkunfishinweis verstanden werde. Das Zeichén. ,:,»RODEO' DRIVE”
sei lediglich eine Produktbezeichnung und besitze keine eigensténdige Kenn-
zeichnungsfunktion.



'Dem vermayg dér. Senat nicht zu folgen.

a) .

Das ‘angégriﬁene Zeichen wird von der Beklagten sowohl bei dem Gebrauch auf

dem gekennzeichneten Produkt selbst als auch in dem Verkaufskatalog marken-

mi—i&g benutzt: Dass das Zeichen .Christian, Dior* als Herstellermarke und Unter— -

' nehmenskennzeichen der Beklagten auf den Sonnenbrillen und in dem Katalog |

eberifalls in herkunftshinweisender Funktion verwandt wird, steht der markenmé-

' Rigen Benutzung des angegriffénen Zeichens nicht enggegen. Die Verwendung

von zwei (oder mehr) Marken fiir ein-.und dasselbe Produkt ist in vielen Branchen
ublich. Die Verwendung eines Zeichens-als eine dem Verkehr erkennbare Zweit-

oder Mehrfachkennzachnung wird ohne weiteres als kennzeschenméﬁxg angese-

| hen (vgl. Inger/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14, Rdn. 140). Dass die Beklagte
das angegnﬁ‘ene Zeichen zur Kennzeichnung eines bes’ummten Brillenmodells
,benutzt schiieRt die herkunf‘cshmwelsende Funktion nicht aus. Wie’ die Kidgerin
'zutreﬁend ausfuhrt ist der Verkehr daran gewohnt dass Produkt- oder Modellbe-

: zeichnunigen rieben der Herste"ennarke zur Kennzeichnung eines bast!mmten
Produkts verwandt werden und diese Produktbeze:chnung bei der Identifi z:erung
im Verkehr auch als Herkunﬁshmwels im Vergle:ch zu der daneben benutzten
Herstellermiarke eine gtelchrangige oder sogar Uberlegene Unterscheldungskraﬁ

"edangt Die Klagerin hat zutreﬁend Typenbezeichriungen von. Kraﬁfahrzeugen :
‘oder Produktbezexchnungen von Parfums als Beispiele angefihrt. Auch wenn wie

- hier ein bestimmtes Sonnenbnl%enmode!} mit'einer originellen und damit ongmar
unterscheldungskréﬁlgen Bezsichhung versehen wird, ist dnese geeiagnet, eine..

: herkunftshmwelsende Funktion zu erfullen. Hierfor spricht auch die konkrete Ver-

wendung des Zeichens. Diesés ist auf dem Produkt selbst réiumlsch in Alleinstel-

" lung -auf der Innenseite des lirken Blgels — aufgebracht, wahrend die Herstel-

lermarke hiervan abgegrenzt auf der AuBenseite der Bugel erscheint. Auch in den

'1 Kollektionslisten wird die Produktbezexchnung n Alleznstellunc vérwandt. Die Ver-
wendung in Verbindung mit den Abbl]dungen des Brillenmodells im Katalog erfelgt
ebenfalls gegenlber der Herstellermarke raumlich deutlich abgesetzt und zwar

unterhalb der Abbildung, wahrend die Herstellermarke allein als Uberschnrt ober-
halb der Abbildung abgedruckt ist -, und durch Schriftbild und Anordnung in her-
ausge:*al[ter Weise. Auch die Kennzeichnungsgewohnheiten in-dem hier in Frage
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- stehenden Predukibereich — Modeaccessaires — sprechen fiir eine kennzeichen-
mafige Verweridung des angegriffenen Zeichens. Der Verkehr ist Adgr'.a.n gewéhnt, ,
dass Herstellér insbesondere vor Luxusmade und Modeaccessoirés auch Pro-
dukie im modenahen Bereich, zurh Beispiel Parfums, scnstige Kosnﬂet'ikproduk"ce,

- Brillen, Schmuck-und &hnliches anbleten HlEfbel ist die Ubung weit verbreitet,
neben der Herstellermarke eine. Zwextmarke zur ldentifizierung einer bes’nmmten
Produkserie zu verwenden, die im Verkehr als eigensténdig herkunfishinweisend
und nicht gegentiber der Herstellermarke zuriickiretend verétahden wird. In dieser
Weise hat die Beklagte die angegriffene Bezeichnung ,RODEQ DRIVE“ zur Be-
Zelchnung eines bestimmten, in verschiedenen Variationen erhélthchen Bnllenmo-
dells verwandt. Anders als etwa eirie bloRe Bestellnummer ist.die angegnﬁene |
~ Bezeichnung, die in beiden Bestandteilen - ohne jeglichen beschrelbenden An-

" klang i im Hinblick auf das bezetchnete Produkt - auf einen bestxmmten Bedeu-

-'_ 4tungsgeha[t verweist, besonders emprégsam und daher geeignet, vom Verkehr als

eigenstandig herkunftshinweisend und nicht gegeniiber der’ Herstailermarke Zu-
rﬂcktretend verstanden zu werden.

by -

' Fur die Prufung def Vemechsiungsgefahr im Sinne des Art. 9 Abs. 1 b GMVist
der Kiagemarke RODEO* das Zeichén ,RODEC DRIVE® gegenﬂbemustellen
Denn’ der Verkehr nimmt entgegen der Ansicht der Beklagten die Bezelchnung
»RODEO DRIVE* nicht als unselbstindigen Bestandteil eines Gesamtzeichens

~Christian 'Diér‘Roded Drive* wahr, sondern als eln se!bSténdiQ venivehdetes'
Zweltkennzelchen Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweltkennzez-
chen gewdhnt (BGH NJW-RR 1993, 1452 - Sana/Schosana; GRUR 2005 515
516 — Ferrosﬂ) Wie bereits vorstehend unter a) ausgeflhrt, besteht gine solche

, Verkehrsubung gerade auch bei der Bezeichnung von modenahen Produkten die

von eirnem namhaﬁen Modehersteller angebo‘cen werden. In den konkreten von

- der Klagerin aufgezeigten Verwendungsfonnen auf emem !nnenbi)gel der Son-

nenbrille sowie in dem Verkaufskatalog der Beklagten erschemen ;he Hersteller-

m’ark_e und die Produktbezeichnung ,RODEO DRIVE" auch.réurhlich ‘klarabge-
grenzt voneinander. Auch insoweit kann auf die vorstehenden Ausfuhrungen unter

a) Bezug genommen werden. Die Originalitat und Einpragsamkeit der Bezeich-

nung ,RODEQ DRIVE® fur Sonnenbritlen, die keinen beschfeibende_n Anklang
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aufweist und in kﬂsnem inhaltlichen Bezug zur Herstellermarke Chnstian Dior
steht fohren ebenfalls dazu, dass der Verkehr in dem Zeichen , RODEO DRIVE®
&in neben der Herstellermarke selbsténdig verwendetes Zweitkennzexchen sieht,

ey S
Zwischen der Klagemarke ,RODEQ“und dem angegrifienen Zeichen ,RODEO

. DRIVE* besteht Verwechselungsgefahr im Sinne des Art. 8 Abs. 1 b) GMV. Die
“unter anderem fur Waren dér Klasse 9 gemaR der Nizzaer Kiassifikation und damit
- for optlsche Instrumente, unter welche auch Sonnenbrifien fallen geschiitzte Kla-
gemarke weist fur diese Warengruppe eine jedenfalls durchschmtmche Kenn-
zelchnungskraﬁ auf. Der Begriffsinhalt von ,RODEO" der auf aus dem Berufsal!tag .
. .”von Cowboys abgeleitete Reiterwettkémpfe in den USA verweist, ist in Bezug.auf
die geschitzten Waren unspezifisch und hat lediglich assoziatwe Anklange an den
(abenteuer-) sporﬂzchen Charakter der unter dem Zeichen angebotenen Waren, ist
jedoch keiheswegs beschrelbend Andererseits ist der Begriff wegen des mit-ihm

\ verbundenen Begnffsxnhalts fur den Verkehr gut einpragsam.

Unter Zugrundelegung einer Jedem‘ails durchschnittlichen Kennzelchnungskraﬁ
der Gemeinschaftsmarke lst von einer erheblichen Zeichenéhnhchkelt ZWISChen
dem Zgichen. RODEO“ und der Bezeichnung ,RODEO DRIVE* auszugehen Bei
der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht. beherr-
schenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamtemdruck der
emander gegentberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH GRUR 2004, 865,
866 - Mustang-m. w. N.) Das schiiet es aber nicht aus, dass einem einzelnen:

Zenchenbesmndtezi unter Umsténden eine besondere, das gesamte Zeichen pra- -

génde Kennzelchnungskraﬁ beizumessen ist und deshalb bei Uberemshmmung
von Ze:chen in dem jewells pragenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung
der beiden Gesamtbezetchnungen zu bejahen ist. Dies setzt grundsatzlich voraus,
dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in
den Hintergrund tréten (BGH, 4.6.0.), |

'Ausgehend von diesen Grundsétzen ist der Bestandteil ~QODEO" in der angegrif-
fenen Bezeichaung als préagend anzusehen. Dies beruht zum einen auf der réum-
lichen Voranstellung, malgeblich aber darauf, dass der Verkehr mit dem Begriff
,RODEOQ* einen bestimmten Bedeutungsgehalt verbindet, wihrend ,DRIVE" als
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amerikanische Bezeichnung fur eine StraRe im deutschen Sprachraum welit_au_s
weniger bekannt ist. ,DRIVE® wird im déutschen Sprachraum von d‘e_z'n Tellen des
Verkehrs, die engfische bzw. amerikanische Sprachkenntnisse besitzen, in aller
Regel mit dem Verb to drive* = fahren* In Verbindung gebracht, wéhrend die Be-
zeichnung ,DRIVE® als ,Strale” wesentlich unbekannter ist. Daheﬁét das auch im
4 Deuiéchen-mit einem bestimmten Begrifinhalt verbundene Wbrfc ,,RODEO“, ein-
pragsamer als der zweite Bestandteil des angegriffenen Zeichens ,DRIVE®, Dass
einem malgeblichen Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, die sich auch in
c'iem*Produktbereich relativ hochwertiger Sonnenbrillen nicht éussch!ie&lich aus
Kaufern von sLuxusartikeln® der Modebranche zusammensetzen, RODEO
DRIVE* als eine Luxusemkaufss’cra&e in Los Angeles bekannt ist und deshalb dee
Aangegnffene Bezeichnung als emhextlicher ‘Begriff wahrgenommien wird, kann auf- -
grund des Vortrags der Bek!agten nicht festgestellt werden Em Ten der angespro-
chenen Vérbraucher mag der Bezexchnung durch die Nennung in amenkamschen
Filmen oder Fernsehserien einmal begegnet sein. Dass sich hieraus ein so festes
Ennnerungsbild konstituiert hat, dass der Verkehr bEI der Wahmehmung des Beg-
rifis ,RODEQ DRIVE" auf Brillen.chne weiteres dle Eirrkaufsstra&e in Los Angeles
assoziiert und die Bezeichnung deshalb einheitlich als Begriff mit bestlmmten. In-
hait wahrnimmt, ergibt sich aus dem Vortrag der Beklagten jedoch nicht. |

Unter BerUcksnchaagung des Umstandes, dass unter dem angegrrﬁenen Zeqc:hen
Waren angeboten werden, die mit denjenigen uden‘usch sind, fur welche die Kla-
gemarke Schutz gemeEt ist angesichts der teilweisen Uberemsﬂmmung der Zei-

chen, und zwar in dem prégenden Bestandteu die Gefahr von Verwechselungen
Zu bejahen ‘

'Die 'Verwechslungsgefahr wird hier auch nicht dadurch ausgeschiqssen,'dass die
Beklagte neben der angegrifienen Produktbezeichnung in deh angégriffen‘en:
Verwendungsformen auch ihre Herstellermarke benutzt. Zwar ist der Beklagten
darin zuzustimmen, dass der Verkehr bei Modeartikeln, zu denen auch Sonnen-
brillen als sogenannte Accessoires zu zahlen sind, der Herstellermarke besondere
Bedeutung beimisst. Dies fiihrt aber nicht dazu, dass der Herstellermarke eine
pnorrtétséltere Marke als Teil eines zusammengesetzten Zeichens. oder -:Wle im
Streitfall — als selbsténdiges Zweitkennzeichen beigeflgt werden darf. Wie der
Europdische Gerichtshof (2, Kammer) in seinem Urteil vom 6.. Oktober 2005
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(G 120/04 - “Th homson, verdfentiicht tnter hiftp:Weuria.ew.int).entschieden kat, kann
selbst beleinem zusammengessizian Zsich en, in dem ein Teil des Zé%cheﬁs ven.
einer-alteren Marke geb ddet wird, die Faststellung de; Vemcu ’Sc ngsgefahr
nicht von der Voraussetzung abhéngig gemacht werden, dass der von ders zi-
sammencxecaiz*ml Zeichen hervargerufene Gesamielndruck von dem Teil des.
Zeichens, dass die lisre Marke bildet, daminiert wird. Mit ein_et: salchen Voraus- E
setzung wiirde derin‘ha‘be? der diteren Marke des durch Ai’t.z'S‘Abs,ﬁ GMV verfie-
henén a‘uss'chllé&liohe‘n Rechts beraubt, sbwaohl diese Marke in dem zusamimen-
gese‘vten Zei chen gine zZwar mcht dominierende, aber selbsténdig kéﬂl’]Zc{Chﬂzsﬂ-
de Stellung | behzv te. Dies gilt erst recht in elnem Fall wie dem yoﬂregendﬂn in
dem 'e‘m'e alters Marke zur Bildung elner selbstandig | Kkennzs ;chnenden P;odu%dte—
ze*c‘muna als Zwettmarke benuiz: und die Herstel iernarke lediglic h vunéizl ch
verwendet wzrd

3.

- GemaR A 88 Abs. 2 GMY In Verbindung mit § 14 Abs, § MarkeriG ist der An-
spruch auf Feststellung der Schadensersatzpfiicht begriindet, Die Bekiagte hat die
Markenrechte der Klagerin schiuldhaft verletzt. Dér Schadéensersatzanspruch ist
}edocn ‘ebenso wie der aus § 19 MarkenG, § 242 BGB fo%genae Aus}mnf‘san—
soracn zeitlich erst seft der ersten schiussig dargelegten \ierietunashendiungbe-
griindet {(BGH GRUR 1988 307, 308 — Gaby). Dies ist im Strﬂst’a il der Zextpunkt

" des Testkaufs der Sonnenbrille dar Beklagten.

4.

Oe Kesiznenischeidung beruht aui § 82 Ans, 1 ZPQ. Es ist-det Einschrankung der

[ S P AN JUGL RN P S PR PPN i~ o P P VL
erstredten Verurtellung suf die konxreten Verietzungshandiungen und der zsitii-
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Di¢ Revision wird zugelassen, da die Fragen inwieweit die Vors‘c'hriﬁg'n der Ge-
meinsohaft‘smarkenverordnu‘ng und der EUGWO eine emeute Sabhentschéidung'
eines Gemeinschaﬁsmarkengenchts ausschlielen, nachdem em Verfahren

: betreﬁend dteselbe Gemeinschaftsmarke bereits vor dem Gememschaﬁsmarken-

gericht. eines anderen Mrtghedsstaates anhangig gemacht worden ist,. und der
Nehrer einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke auch ohne éine Etntragung
-der Lizenz im Reglster des HABM Verietzungskiagen erheben kann soweit er- .
snchthch hochstnch?erhch noch nicht abschlieBend entschieden worden sind.
Zudem soll der Weg zum Revisionsgericht dann auch wegen dér Fortgeltung der
sog Gaby—Rechtspreohung und der Relevanz der konkreten Verietzungsform er-

o 6ffnet werden.

Streiti&ert flr das Berufungsverfahren: 500.000 Eura

Bemeke Schiitpelz - Fuhr.





