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1. Teil
Einleitung

1. Abschnitt: Problemeinfiihrung

Das formelle Firmenrecht istim HGB in den §§ 17 ff. geregelt und bestimmt, unter welchen
Voraussetzungen eine Firma eingetragen werden kann und welchen Abstand eine neu
einzutragende Firma von einer bereits vorhandenen Firma zu wahren hat. Das materielle
Unternehmenskennzeichenrecht ist im MarkenG in den §§ 5, 15 geregelt und bestimmt,
welche Kennzeichen unter welchen Voraussetzungen einen materiellen Schutz erhalten

und wie weit dieser reicht.

Beide Rechtsmaterien stehen auf den ersten Blick weitgehend unverbunden nebeneinan-
der. § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG ist nur zu entnehmen, dass die Firma als Unterneh-
menskennzeichen und damit als geschaftliche Bezeichnung gemal §§ 5 Abs. 1, 15 Abs. 1
MarkenG geschutzt ist, und zwar gemal § 15 Abs. 2 MarkenG gegen Verwechslungsge-
fahr und, wenn die Firma bekannt ist, auch nach MalRgabe des erweiterten Schutzes ge-
maf § 15 Abs. 3 MarkenG.

Die Handelsrechtsreform von 1998 hatte zum Ziel, die Anforderungen an die Eintragbarkeit
von Firmen den Voraussetzungen des materiellen Kennzeichenschutzes in gewisser
Weise anzugleichen. Seither schreibt § 18 Abs. 1 HGB vor, dass eine Firma ,zur Kenn-
zeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen“ muss. Sonst
tragt das Registergericht die Firma nicht ein. Von der herrschenden Meinung wird diese
Tatbestandsvoraussetzung im Ergebnis als ,namensméllige Unterscheidungskraft® ver-
standen. Denn die Kennzeichnungseignung zielt in erster Linie darauf, dass die Firma als
Name geeignet sein und wie ein Name wirken muss." Die Unterscheidungskraft ist gesetz-
liches Tatbestandsmerkmal und erfordert, dass die Firma geeignet ist, bei Lesern und Ho-
rern die Assoziation mit einem ganz bestimmten Kaufmann und seinem Unternehmen zu

wecken und ihn von anderen zu unterscheiden.?

Der Begriff der ,namensméf3igen Unterscheidungskraft* wird zwar als feststehender Be-
griff in der handelsrechtlichen Literatur kaum verwendet. Der Sache nach lassen sich die
Anforderungen aber durchaus in dieser Formel zusammenfassen. Mit den Erfordernissen

der Unterscheidungskraft und der namensmalfligen Wirkung stellt das HGB auf Kriterien

L Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 8; MiiKo-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 9; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18,
Rn. 3.

2 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 5; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth § 18 HGB, Rn. 4.



ab, die im Markenrecht zentrale Bedeutung haben, namlich fur den Schutz des Unterneh-
menskennzeichens mit Namensfunktion gemal § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.® Es war eines
der Ziele der Handelsrechtsreform von 1998, das als insbesondere im europaischen Ver-
gleich verknochert und ruckstandig empfundene formelle Firmenrecht, das im Kern noch
auf das ADHGB von 1861 zurtckging, zu modernisieren und neuen, in anderen Landern
Europas langst auch im Firmenrecht akzeptierten Kennzeichnungsgewohnheiten anzu-
passen.* Der Zwang zur Bildung einer Personenfirma fur Einzelkaufleute und Personen-
handelsgesellschaften wurde aufgehoben und der Weg frei gemacht fur die Bildung von
Fantasiefirmen.5 Es war die Absicht des Gesetzgebers, allen Kaufleuten Moglichkeiten zur
Firmenwahl zu geben, wie sie seit jeher fur die Bildung von Marken und anderen Unter-
nehmenskennzeichen zur Verfugung standen. Insbesondere sollten Kaufleute in die Lage
versetzt werden, werbewirksame Fantasiezeichen zu bilden.® Die Voraussetzungen der
formellen Eintragung einer Firma sollte nach dem Willen des Gesetzgebers den Voraus-
setzungen fur den materiellen Schutz von Unternehmenskennzeichen gemal § 5 Abs. 2
S. 1 MarkenG) angeglichen werden.” Damit stand dem Gesetzgeber ein Gleichlauf des
Begriffs der Unterscheidungskraft in § 18 Abs. 1 HGB mit dem Schutz der Unternehmens-

kennzeichen vor Augen.?

Dennoch werden heute auffallig viele Firmen, vor allem Sachfirmen, eingetragen, deren
.,nhamensméalige Unterscheidungskraft’ zweifelhaft ist. Ob diese Zweifel berechtigt sind,
hangt von dem Mal3stab ab, an dem diese Firmen zu messen sind. Betrachtet man die
Eintragungspraxis der Registergerichte einerseits und die Entscheidungspraxis der Verlet-
zungsgerichte andererseits und nimmt man zusatzlich noch die Eintragungspraxis von
DPMA und BPatG in den Blick, fallt auf, dass Firmen den Weg ins Handelsregister finden,
denen eine Eintragung als Marke oder ein materieller Schutz als Unternehmenskennzei-

chen versagt wird.

So ist etwa die Firma ,Naturstrom Aktiengesellschaft’ eingetragen beim AG Dusseldorf
(HRB Nr. 36544), die Wortmarkenanmeldung ,naturstrom“ Nr. DE39905764 wurde aber

Umfassend Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5.

Roth, S. 31 ff.

Schmidt, NJW 1998, 2161 (2167).

Amtliche Begrindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35).
Amtliche Begrindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35).

o N o o » W

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 69.



als nicht unterscheidungskraftig zurickgewiesen® und auch der Firmenbestandteil ,Natur-

strom” geniel3t wohl keinen materiellen Schutz.°

Die Diskrepanz in der Rechtspraxis wirft die Frage auf, ob die Registergerichte zu gro3zu-
gig oder die Verletzungsgerichte zu streng sind oder ob von Gesetzes wegen in beiden

Feldern eben doch kein einheitlicher Mal3stab gilt.

Uberhaupt macht sich in der Beratungspraxis eine gewisse Unsicherheit bemerkbar, wenn
es darum geht, die Grenzen und Moglichkeiten des materiellen Unternehmenskennzei-
chenrechts einerseits und des formellen Firmenrechts andererseits auszuloten. Experten
fur Handels- und Gesellschaftsrecht haben haufig geringe Erfahrung im MarkenG. Und
auch versierte Markenrechtler tun sich schwer mit der sproden Materie des formellen Fir-

menrechts.

In der Kommentarliteratur und der Rechtsprechung zum HGB gewinnen Konzepte und
Vorstellungen aus dem materiellen Kennzeichenrecht immer mehr Bedeutung. Dabei
herrscht die Vorstellung vor, dass man sowohl bei der Betrachtung der Eintragungsfahig-
keit als auch bei der Bemessung des Abstands, der gemall § 30 Abs. 1 HGB von einer
jungeren Firma am selben Ort einzuhalten ist, im materiellen Kennzeichenrecht verankerte
Rechtsfiguren tbernehmen kann. Dies gilt auch fur die Verwechslungsgefahr, deren Beur-
teilung und Reichweite von der ganz uberwiegenden Auffassung in den § 30 Abs. 1 HGB

Ubertragen wird."

Dabei wird kaum je gefragt, ob ein solches Vorgehen praktikabel, sinnvoll, legitim und ge-
boten ist. Und vergleicht man die Rechtspraxis in beiden Bereichen, fallen deutliche Un-

terschiede ins Auge, deren Sinnhaftigkeit und Legitimitat wiederum fraglich sind.

2. Abschnitt: Zielsetzung

Diese Untersuchung hat sich zum Ziel gesetzt, im Lichte der historischen Entwicklung, der
Zwecksetzung und der Grundgedanken der jeweiligen Rechtsinstitute Unterschiede und
Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und auf ihre Stimmigkeit zu Gberprifen. Dabei wurde
besonderer Wert auf die Praxis gelegt. Deshalb enthalt diese Arbeit eine Untersuchung
uber die Eintragungsfahigkeit von Firmen und ihre Schutzfahigkeit als Unternehmenskenn-
zeichen, die alle greifbaren veroffentlichten Falle abdeckt, in denen eine nach neuem
Recht eingetragene Firma auf den Prifstand der Verletzungsgerichte gestellt wurde. Diese

® Vgl. BPatG, Beschl. v. 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 52/14 — Naturstrom.
0 vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 69.
" Nachweise in Fn. 1587.



Untersuchung ist aufgrund des begrenzten Fallmaterials nicht besonders umfangreich, er-
laubt aber dennoch Ruickschlusse auf eine unterschiedliche Handhabung. Diese mag auf
den ersten Blick zwar nur Details betreffen, zeigt aber doch grundlegende Wertungsunter-
schiede auf, die in der unterschiedlichen Zielrichtung beider Rechtsmaterien bedingt sind.

Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine Gegenuberstellung des formellen Firmenrechts
des HGB und des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts des MarkenG in ihren
Grundzigen, wobei beide Materien als zwei parallele und grundsatzlich unabhangig von-
einander bestehende Systeme dargestellt werden. Sodann wird in einer Uberblicksartigen
geschichtlichen Darstellung geschildert, wie es zur Entwicklung dieser beiden parallelen
Systeme gekommen ist und welche Tendenzen der Konvergenz die Handelsrechtsreform
von 1998 mit sich gebracht hat. Kern der Untersuchung sind die beiden Teile ,Schutzent-
stehung” und ,Schutzumfang®. Sie sind wiederum jeweils zweigeteilt und versuchen, in
einer synoptisch ausgerichteten Darstellung beide Rechtsinstitute so darzustellen, dass
ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennbar werden. Den Abschluss bildet eine

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse.

Als Weg hin zu einer Losung werden die Funktionen des formellen Firmenrechts — Identi-
fikation und Unterscheidung von Kaufleuten im offentlichen Interesse, wenn auch unter
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Belange des Kaufmanns — und die Funktionen des
materiellen Unternehmenskennzeichenschutzes — Identifikation und Unterscheidung so-
wie Schutz des Goodwills in erster Linie im Interesse des Unternehmers — herausgearbei-
tet und einander gegenubergestellt. In die Betrachtung einbezogen werden auch zwin-
gende Allgemeininteressen, die der Eintragung der Firma bzw. der materiellen Schutzge-

wahrung als Unternehmenskennzeichen entgegenstehen konnen.

3. Abschnitt: Forschungsstand

Es lasst sich nicht sagen, dass die Thematik im Schrifttum Uberhaupt nicht behandelt
wurde. Aus den gangigen Kommentierungen zu §§ 17 ff. HGB ist etwa die Kommentierung
von Burgard in der 5. Auflage des Gro3kommentars Staub aus dem Jahr 2009 zu nennen.
Sie Ubertragt die Begrifflichkeiten des Marken- und Kennzeichenrechts in die Normanwen-
dung des § 18 Abs. 1 HGB hinein und zitiert unterschiedslos Rechtsprechung zum mate-
riellen Unternehmenskennzeichenschutz nach § 16 Abs. 1 UWG von 1909 und



§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG nebeneinander.? Der Ansatz ist von einem Bestreben nach Ein-
heitlichkeit in der formellen wie materiellen Beurteilung gepragt, setzt sich aber mit der
tatsachlichen Handhabung in der Praxis und den auftretenden Unterschieden nicht ausei-
nander. Bei der Frage, ob zwischen dem Begriff der Verwechslungsgefahr in § 15 Abs. 2
MarkenG einerseits und der deutlichen Unterscheidbarkeit gemaf § 30 Abs. 1 HGB eben-
falls ein Gleichlauf besteht, nimmt die Kommentierung eine differenzierende Haltung ein.
Sie erkennt innerhalb des § 30 Abs. 1 HGB die Rechtsfigur einer Verwechslungsgefahr im
weiteren Sinne nicht an.’* Damit hebt sie sich von der heute herrschenden Ansicht in der
Literatur ab, die einen kompletten Gleichlauf fordert (eingehend dazu S. 251 f.). Eine aus-
fuhrliche dogmatische Begriindung hierfur wird jedoch in der Kommentierung von Burgard
nicht gegeben.

Die Arbeit von Lamsa, Die Firma der Auslandsgesellschaft (2011), setzt sich insbesondere
unter dem Aspekt fremdsprachlicher und fremdartiger Firmenbildung mit dem Begriff der
namensmaligen Unterscheidungskraft auseinander und lasst hierzu auch materielle Kri-
terien des Markenrechts und des Unionsmarkenrechts (absolute Eintragungshindernisse)
einflieRen. Lamsa schlagt vor, die namensmalige Unterscheidungskraft i.S.d. § 18
Abs. 1 HGB (Eignung zur Kennzeichnung einerseits und Unterscheidungskraft anderer-
seits) mit der von Art. 7 Absatz 1 lit. b) UMV geforderten Unterscheidungskraft von Marken
als ,ein fiir alle Kennzeichen verallgemeinerungsféhiges Prinzip“ gleichzusetzen.'* Der
Schwerpunkt der Arbeit von Lamsa liegt aber auf anderen Gebieten und insbesondere
nicht auf einem Vergleich von materiellem Unternehmenskennzeichenschutz und formel-
lem Firmenrecht. Zudem nimmt der Ansatz von Lamsa keine Rucksicht auf die unter-

schiedlichen Funktionen von Marken und Firmen.

Das soeben in neuer, 4. Auflage erschienene Handbuch von Goldmann, Unternehmens-
kennzeichen (2018), spricht die Problematik zwar klar an und kritisiert die ,zu grof3ziigige*
Praxis der Registergerichte im Vergleich zu den Verletzungsgerichten, liefert aber dartber
hinaus keinen Beitrag zur Vertiefung.'® Goldmann arbeitet auch nicht klar heraus, ob trotz
des Bemuhens um Einheit doch im Ergebnis zwei unterschiedliche Mal3stabe gelten, oder
ob ein einheitlicher Mal3stab nur unterschiedlich gehandhabt wird.

2 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 26 f.

3 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 25.

4 Lamsa, S. 302f.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 68.



Das Themenfeld ist einerseits eingegrenzt und — etwa durch die genannten Veroffentli-
chungen — in gewisser Weise abgesteckt, aber noch nicht ausfuhrlich und vor allem nicht
mit Blick auf die Praxis der Register- und Verletzungsgerichte untersucht worden. Dies ist

Gegenstand dieser Arbeit.



2. Teil
HGB-Firmenrecht und materielles Kennzeichenrecht des
MarkenG als zwei parallele und grundsatzlich unabhangig
voneinander bestehende Systeme

1. Abschnitt: Vielfalt von Normen und Regelungsgegenstanden

Die Rechtsordnung regelt das Recht der Firma und das Recht der Unternehmenskennzei-
chen nicht einheitlich in einem einzigen Gesetz. Stattdessen besteht auch nach der Mar-
kenrechtsreform von 1995 eine ahnliche Vielfalt von Normen und Regelungsgegenstan-
den, wie sie vor der Reform bestanden hatte und heftig kritisiert worden war.'® Zwar ist der
materielle Schutz der gewerblichen Kennzeichen heute nicht mehr in zwei Gesetzen, also
WZG und UWG geregelt, sondern in einem einzigen Gesetz, namlich dem MarkenG. Dies
stellt aber keine inhaltliche Vereinheitlichung, sondern nur eine duf3ere Zusammenfassung
dar (dazu S. 26 und S. 64)." AulRerdem tritt — jedenfalls subsidiar — daneben noch immer

der burgerlich-rechtliche Namensschutz (naher dazu S. 10 f.).

Das formelle Firmenrecht (verstanden als die registerrechtlichen Reglungen des formellen
Firmenrechts zur Firmenbildung, -anderung, -eintragung und Firmenflhrung)'® ist nach wie
vor im HGB geregelt. Zwar hat das formelle Firmenrecht eine gewisse Angleichung an das
materielle Firmenrecht (verstanden als die namens- und kennzeichenrechtlichen Regelun-
gen des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts zum Schutz der Firma)'® erfahren.
In der praktischen Handhabung zeigen sich aber — wie diese Arbeit darlegen wird — be-
achtliche Differenzen.?

6 Baumbach, § 16 UWG, Anm. 1 B: ,... Flickarbeit der Gesetzgebung ... Nie hat der Gesetzgeber es fiir nétig
befunden, sich den inneren Zusammenhang der Vorschriften des Namens-, Firmen-, Zeichen-, Ausstattungs- und
allgemeinen Wettbewerbsrechts klarzumachen®*; ganz ahnlich noch Baumbach/Hefermehl, § 16 UWG, Rn. 4;
Rosenthal, § 16 UWG, Vorwort zur 6. Auflage; Gloy/Schultz-Siichting, § 55, Rn. 1: ,Die gesetzliche Regelung des
Kennzeichenrechts leidet darunter, dal3 die einzelnen Kennzeichnungsmittel in verschiedenen Gesetzen geregelt
und die gesetzlichen Regelungen nicht immer klar aufeinander abgestimmt sind".

7 Amtliche Begriindung zum Markenrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 12/6581, S. 55, 67).

8 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1008); ders.,
Wettbewerbsrecht, Kapitel 55, Rn. 7 ff.; Ingerl/Rohnke, Nach §15 MarkenG, Rn. 251; Pdpel, S. 16; Steinbeck, in:
FS Horn, S. 589 (592).

9 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1008); ders.,
Wettbewerbsrecht, Kapitel 55, Rn. 7 ff.; Ingerl/Rohnke, Nach §15 MarkenG, Rn. 251; Pdpel, S. 18; Steinbeck, in:
FS Horn, S. 589 (592).

Vgl. zur Unterscheidung von formellem Firmenrecht und materiellem Kennzeichenrecht an der Firma auch
Ingerl/Rohnke, Nach § 15 MarkenG, Rn. 251.
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A. Uberblick iiber die gesetzliche Regelung

Das HGB enthalt in §§ 17 ff. HGB formelle Vorschriften zur Bedeutung, Bildung, Eintra-
gung, Fiihrung, Aufrechterhaltung und Ubertragung der Firma eines Kaufmanns. Die ge-
setzlichen Grundanforderungen an die Firma enthalt § 18 HGB. Eine Firma muss zum
einen sowohl zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein, als auch Unterschei-
dungskraft besitzen (§ 18 Abs. 1 HGB). Sie darf zum anderen nicht zur IrrefUhrung geeig-
net sein (§ 18 Abs. 2 HGB). Diese grundlegende Vorschrift Gber die Bildung der Firma wird
durch den in § 30 HGB geregelten Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit bzw. Firmen-
ausschlieBlichkeit erganzt. Beide Vorschriften zusammen machen in der Systematik des
Firmenbildungsrechts deren ,allgemeinen Teil* aus.?'

Das MarkenG regeltin § 5 Abs. 1 und 2 S. 1 Fall 2 und § 15 Abs. 1 — 3 deren materiellen
Schutz als Immaterialguterrecht, namlich als Unternehmenskennzeichen, also als eine ge-
schaftliche Bezeichnung. Das MarkenG bleibt dabei aber nicht stehen. Es billigt den
Schutz als Unternehmenskennzeichen auch noch weiteren Zeichenarten zu, auf die das
HGB nicht eingeht. Dies sind der Name des Nichtkaufmanns (§ 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 Mar-
kenG), die besondere Geschéaftsbezeichnung (§ 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG), das Ge-
schaftsabzeichen (§ 5 Abs. 2 S. 2 Fall 1 MarkenG) und alle weiteren betrieblichen Unter-
scheidungszeichen (§ 5 Abs. 2 S. 2 Fall 2 MarkenG). In §§ 5 Abs. 3, 15 Abs. 1 — 3 MarkenG
ist als weitere Form der geschaftlichen Bezeichnung der Schutz des Werktitels geregelt.

Auf ihn wird im Rahmen dieser Untersuchung nicht eingegangen.?

Erganzt wird das Recht der Firma durch den burgerlich-rechtlichen Namenschutz gemaf
§ 12 BGB.

Selbstandig neben die HGB-Normen und §§ 5 und 15 MarkenG treten die Vorschriften
uber eingetragene Marken und Benutzungsmarken der §§ 4, 8, 14 MarkenG.

Hinzu kommt die Regelung des § 5 Abs. 2 UWG, die Verbraucher vor Irrefuhrung durch

Kennzeichen schitzen soll.

2! Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 1.
22 Hierzu ausfihrlich Baronikians, Der Schutz des Werktitels, 2. Aufl. 2015.



B. Das formelle Firmenrecht und der materielle Unternehmenskennzeichen-
schutz

. Die formelle Regelung des Rechts der Firmen im HGB

§ 17 HGB definiert die Firma als den Namen des Kaufmanns, unter dem er seine Ge-
schafte betreibt und die Unterschrift abgibt (§ 17 Abs. 1 HGB) sowie klagt und verklagt
werden kann (§ 17 Abs. 2 HGB).

Nach § 30 Abs. 1 HGB muss sich jede neue Firma von allen anderen am selben Ort oder
in derselben Gemeinde bestehenden und in das Handelsregister eingetragenen Firmen
deutlich unterscheiden. Der Firmenunterscheidbarkeit bzw. Firmenausschlie3lichkeit die-
nen auch § 30 Abs. 2 und 3 HGB. § 30 Abs. 2 HGB bestimmt, dass bei Kaufleuten mit dem
gleichen Vornamen und dem gleichen Familiennamen, die beide ihren burgerlichen Na-
men auch als Firma nutzen, ein unterscheidungskraftiger Zusatz in die neue Firma aufge-
nommen werden muss. Gemal § 30 Abs. 3 HGB muss sich die Firma einer Zweignieder-
lassung eines an einem anderen Ort niedergelassenen Kaufmanns von einer an dem Ort
oder der Gemeinde der Zweigniederlassung bereits eingetragenen Firma deutlich unter-
scheiden. Das Bestehen einer Firma schliel3t die Eintragung einer gleichlautenden junge-

ren Firma aus (,Firmenausschliel3lichkeit").

Die Einhaltung der Regelungen Uber die Firmierung in den §§ 17 ff. HGB wird durch § 37
HGB sichergestellt. Das Firmenmissbrauchsverfahren nach § 37 Abs. 1 HGB ermdglicht
im offentlichen Interesse ein Einschreiten des Registergerichts von Amts wegen gegen
unzulassigen Firmengebrauch. § 37 Abs. 2 HGB eroffnet betroffenen Dritten ein Klage-

recht zur Beseitigung einer rechtswidrigen Firmierung.z

Il. Der materielle Unternehmenskennzeichenschutz des MarkenG in §§ 5, 15

Der materielle Schutz der Firma und der anderen Unternehmenskennzeichen als Immate-
rialgUterrecht wird in §§ 5, 15 MarkenG geregelt. Hier ist der Schutz der geschaftlichen
Bezeichnungen verankert. Als geschaftliche Bezeichnungen geschutzt sind gemaf
§ 5 Abs. 1 MarkenG die Unternehmenskennzeichen und der Werktitel. Eine nahere Rege-
lung der Unternehmenskennzeichen findet sich in § 5 Abs. 2 MarkenG. Hier werden die
Kennzeichen mit Namensfunktion in S. 1 (Name, Firma, besondere Geschaftsbezeich-
nung) unterschieden von den Geschaftsabzeichen und sonstigen Kennzeichen, die gemaf
S. 2 nur aufgrund von Verkehrsgeltung Schutz geniel3en. Der Umfang des Schutzes der

22 BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma.



Unternehmenskennzeichen ist nicht in § 5 MarkenG, sondern in § 15 MarkenG geregelt.
Diese zentrale Norm des Rechts der geschaftlichen Bezeichnung? stellt zunachst klar,
dass das Recht an einer geschaftlichen Bezeichnung ein Ausschliel3lichkeitsrecht und da-
mit ein subjektives absolutes Recht gewahrt (Abs. 1).2> Dem Inhaber einer jeden geschaft-
lichen Bezeichnung billigt sie einen Schutz gegen Verwechslungsgefahr (Abs. 2) und dem
Inhaber einer bekannten geschaftlichen Bezeichnung den erweiterten Schutz gegen un-
lautere Ausbeutung und Beeintrachtigung ihrer Wertschatzung oder Unterscheidungskraft
zu (Abs. 3). Als Rechtsfolge normiert § 15 Abs. 4 MarkenG einen verschuldensunabhan-
gigen Unterlassungsanspruch und § 15 Abs. 5 MarkenG einen verschuldensabhangigen

Schadensersatzanspruch.

Gerade im Vergleich zur Regelung des Schutzes eingetragener Marken (naher dazu
S. 11 ff.) fallt auf, dass Schutzvoraussetzungen und Schutzhindernisse der Unterneh-
menskennzeichen nicht gesetzlich geregelt sind. Sie ergeben sich aber aus Sinn und

Zweck des Rechtsinstituts (dazu unten S. 83).

C. Weitere kennzeichenbezogene Regelungen auBerhalb des Untersuchungsge-
genstandes

. Namensschutz des § 12 BGB

Neben den sich mit der Firma nach §§ 17 ff. HGB und den sich mit den Unternehmens-
kennzeichen nach § 5 MarkenG befassenden Vorschriften steht § 12 BGB. Fur nicht im
geschaftlichen Verkehr benutzte Firmen vermittelt § 12 BGB ohne Weiteres einen Na-
mensschutz, da der burgerlich-rechtliche Namensschutz unabhangig von der Benutzung
im geschaftlichen Verkehr ist und jeder Firma zugute kommt.? Nach der Rechtsprechung
steht der burgerlich-rechtliche Namensschutz aber auch solchen Firmen zur Verfugung,
die im geschaftlichen Verkehr benutzt werden und die deshalb gemall § 5 Abs. 2 S. 1 Fall
2 MarkenG einen Schutz als Unternehmenskennzeichen genie3en. § 12 BGB bleibt fur
solche Firmen in gewissem, wenn auch im Einzelnen strittigen,?” Umfang weiterhin neben
§§ 5 und 15 MarkenG anwendbar.?®

2 Fezer, § 15 MarkenG, Rn. 1.
25 BGH, GRUR 1995, 825 (828) — Torres; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 5.

26 Vgl. zum Namensschutz als eine Art Generalklausel des Kennzeichenrechts die Ausfilhrungen und Nachweise auf
S. 47f.

Krit. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 16, Rn. 11 ff.

28 BGH, GRUR 2002, 622 (623) — shell.de; BGH, GRUR 2005, 430 (431) — mho.de; BGH, GRUR 2012, 304 (305 f.),
Tz. 32 — Basler Haar-Kosmetik.

27

10



Als Rechtsfolge sieht § 12 S. 1 BGB einen Beseitigungsanspruch vor, der gemall § 12 S. 2
BGB fur den Fall der Wiederholungsgefahr von einem Unterlassungsanspruch erganzt
wird. Ein Schadensersatzanspruch ergibt sich bei schuldhafter Verletzung aus § 823
Abs. 1 Fall 6 BGB (sonstiges Recht).?®

Il. Schutz der Marke nach §§ 4, 8, 14 MarkenG

Neben den materiellen Schutz des Unternehmenskennzeichens nach §§ 5, 15 MarkenG
tritt der Markenschutz. Nach § 4 MarkenG entsteht Markenschutz durch Eintragung
(Abs. 1), Verkehrsgeltung (Abs. 2) oder notorische Bekanntheit (Abs. 3). Gemal § 3 Abs. 1
MarkenG konnen alle Zeichen, insbesondere Worter, einschliel3lich Personennamen ge-
schutzt werden. Hiermit steht auch der Firma als Personenname des Kaufmanns ein Mar-
kenschutz grundsatzlich offen. Weitere Zeichenformen sind Abbildungen, Buchstaben,
Zahlen, Horzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschlie3lich der Form einer Ware
oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschlieRlich Farben und Farbzu-
sammenstellungen. Bestimmte Zeichen sind gemal § 3 Abs. 2 MarkenG im offentlichen
Interesse vom Schutz als Marke ausgeschlossen. Dies sind Zeichen, die ausschliel3lich
aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Nr. 1), die zur
Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2) oder die der Ware einen we-
sentlichen Wert verleiht (Nr. 3). Die Vorschrift soll im Sinne eines absoluten Schutzhinder-
nisses die dauerhafte Monopolisierung von Formgebungen verhindern, die einem zeitlich
begrenzten Schutz durch technische Schutzrechte® oder das Design- oder Urheberrecht®

zuganglich sind.®? Fur den Schutz der Firma als Marke hat sie keine Relevanz.

Die Voraussetzungen fur die Eintragung einer Marke, der kein absolutes Schutzhindernis
entgegensteht, sind detailliert in § 8 MarkenG geregelt. Man spricht auch von absoluten
Eintragungshindernissen.® Soweit ein Zeichen nicht grafisch darstellbar ist, kann es nach
§ 8 Abs. 1 MarkenG nicht eingetragen werden. Als zentrale Vorschrift der materiellen
Schutzfahigkeitsprifung schrankt damit § 8 MarkenG den zunachst sehr weiten Bereich

der schutzfahigen Zeichen wieder ein.3

29 OLG Miinchen, GRUR 2002, 453 — Gesetzessammlung; OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208 (210) — Stadtwerke
Uetersen.de; RGRK/Kriiger-Nieland, § 12 BGB, Rn. 104; MUiKo-BGB/Sé&cker, § 12 BGB, Rn. 166; RGRK/Steffen,
§ 823 BGB, Rn. 34; MiiKo-BGB/Wagner, § 823 BGB, Rn. 367.

30 EFuGH, GRUR 2002, 804 (809), Tz. 78 — Philips/Remington.

3" EuGH, GRUR 2014, 1097 (1098), Tz. 19 — Hauck/Stokke.

32 Ingerl/Rohnke, § 3 MarkenG, Rn. 40; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Kur, § 3 MarkenG, Rn. 48 f.
33 Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 1; Strobele, GRUR 2001, 658 ff.

34 Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 1.
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Die absoluten Eintragungshindernisse knupfen zum Teil an der Eignung als unterschei-
dender betrieblicher Herkunftshinweis an (fehlende Unterscheidungskraft gemaf Nr. 1,
Eignung zur Beschreibung gemal Nr. 2 und Sprachublichkeit gemaf Nr. 3). Diese Eintra-
gungshindernisse konnen durch den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung tuberwunden wer-
den und die Marke dennoch eingetragen werden (Abs. 3). Zum Teil beziehen sich die ab-
soluten Eintragungshindernisse aber auch auf offentliche Interessen (z. B. Verbot der Ein-
tragung tauschender Zeichen gemal} Nr. 4 oder sittenwidriger Zeichen gemaf} Nr. 5). Die
im offentlichen Interesse liegenden absoluten Eintragungshindernisse kdnnen nicht durch
Verkehrsdurchsetzung tberwunden werden. Dies gilt auch fur das lauterkeitsrechtlich mo-

tivierte absolute Eintragungshinderniss der bosglaubigen Markenanmeldung (Nr. 10).

Mit Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG wird dem Inhaber der Marke ein sub-
jektiv ausschlieRliches Recht gewahrt, § 14 Abs.1 MarkenG. Der Inhalt und die sachliche
Reichweite des Ausschliel3lichkeitsrechts wird Uber § 14 Abs. 2 MarkenG mit drei Verlet-
zungstatbestanden festgelegt. Dritten ist es gemal} § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG untersagt,
identische Zeichen fur identische Waren oder Dienstleistungen zu benutzen. GemalR § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, eine Verwechslungsgefahr dadurch hervor-
zurufen, dass identische oder ahnliche Zeichen fur identische oder ahnliche Waren oder
Dienstleistungen benutzt werden. Weiter ist es Dritten gemal § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
untersagt, durch die Benutzung eines identischen oder ahnlichen Zeichens die Unterschei-
dungskraft oder Wertschatzung einer bekannten Marke auszunutzen oder zu beeintrach-
tigen. Als zentrale Norm zur Regelung von Markenkonflikten stimmt § 14 MarkenG mit
§ 15 MarkenG Uberein, der die Anspruche bei Verletzung der geschaftlichen Bezeichnun-

gen regelt.®

Als Rechtsfolge einer Verletzungshandlung kann der Markeninhaber von dem Verletzer
Unterlassung und bei vorsatzlichem oder fahrlassigem Handeln Schadensersatz nach § 14
Abs. 5, 6 MarkenG verlangen. Die Loschung einer Firma aus dem Handelsregister kann

als Rechtsfolge einer Markenverletzung nicht verlangt werden.3¢

35 Fezer, § 14 MarkenG, Rn. 1.
36 Biischer, in: FS Fezer, S. 701 (702); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 12, Rn. 40.
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lll. Lauterkeitsrechtlicher Schutz vor Irrefliihrung durch Kennzeichen gemaR
§ 5 Abs. 2 UWG

Gemal § 5 Abs. 2 UWG ist eine geschaftliche Handlung irrefGhrend, wenn sie im Zusam-
menhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschlieRlich verglei-
chender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung
oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Diese
Vorschrift geht auf Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL zurtck. Sie normiert keinen eigenstandigen
lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz und dient insbesondere nicht dem Individual-
schutz des Zeicheninhabers, sondern soll Verbraucher davor schitzen, durch Kennzei-
chen irregefuhrt zu werden. Das Verhaltnis des lauterkeitsrechtlichen Irrefihrungsverbots
zum Markenrecht war vor Umsetzung von Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL von dem Verstandnis
gepragt, wonach das Markenrecht in seinem Anwendungsbereich dem Lauterkeitsrecht
vorgeht.®” An einem so weitgehend uneingeschrankten Vorrang wird heute nicht mehr fest-
gehalten. Stattdessen ist der Vorrang in einem modifizierten® bzw. materiellen® Sinne zu
verstehen, dass eine Beschrankung des Lauterkeitsrechts dann erfolgen soll, wenn die
Anwendung des UWG im Widerspruch zu markenrechtlichen Wertungen stehen wurde
oder sich beide Regelungen im Kern auf den gleichen Sachverhalt beziehen.*® Dahinter
steht die Erwagung, dass das UWG dem Zeicheninhaber keinen Schutz einrdumen darf,
der ihm nach Kennzeichenrecht nicht zukommt.*' Die markenrechtlichen Wertungen
— etwa das Recht der Gleichnamigen, die Lizenzerteilung oder Abgrenzungsvereinbarun-
gen — mussen daher auch im Bereich des § 5 Abs. 2 UWG berucksichtigt werden.*? Es ist
daher im Ergebnis tendenziell zweitrangig,** ob man von keinem Vorrang des Marken-
rechts gegenuber dem verbraucherschitzenden Lauterkeitsrecht* oder von einem (modi-

fizierten bzw. materiellen) Vorrang des Markenrechts ausgeht.*

37 Hefermehl/Kohler/Bornkamm/Kéhler, § 4 UWG, Rn. 7.9.

38 Bornkamm, GRUR 2011, 1 (7).

3 Sosnitza, ZGE 2013, 176 (185).

40 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 708 m.w.N.; Sosnitza, ZGE 2013, 176 (185).
“1 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 708, 713; Sosnitza, ZGE 2013, 176 (185).

42 BGH, GRUR 2013, 397 (400), Tz. 44 — Peek & Cloppenburg lll; ebenso Bornkamm, in: FS Loschelder, S. 31 (37);
ders. GRUR 2011, 1 (4); Sosnitza, ZGE 2013, 176 (190 ff.); Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 708; a.A. und fiir eine
einzelfallbezogene Auflosung von Wertungswiderspriichen auch mit der Maoglichkeit eines Vorrangs
lauterkeitsrechtlicher Wertungen Schladt, S. 229 ff.

43 Sosnitza, ZGE 2013, 176 (185).

44 BGH, GRUR 2013, 1161 (1165, 1167), Tz. 60, 84 — Hard Rock Cafe; Alexander in: FS Kohler, S. 21 (26 f.);
Bornkamm, in: FS Loschelder, S. 31 (33f.); Blischer, GRUR 2009, 230 (236); Hafenmayer, S. 93 f.; Schladt, S. 228.

4 Sosnitza, ZGE 2013, 176 (190).
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2. Abschnitt: Gegenstand, Rechtsnatur und Funktion der Rechtsinstitute

A. HGB-Firmenrecht

l. Die Firma als Rechtsinstitut

1. Die Legaldefinition des § 17 Abs. 1 HGB

Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschafte betreibt und die
Unterschrift abgibt. Diese Legaldefinition des § 17 Abs. 1 HGB hat einen dreifachen Aus-
sagegehalt. Erstens ist die Firma ein Name, den zweitens nur Kaufleute haben kdnnen
und unter dem drittens der Kaufmann Geschafte abschlie3t und zeichnet. Gegenstand des
HGB-Firmenrechts ist nur die Firma als Name des Kaufmanns im Handelsverkehr. Die
Firma ist ein Name, wenn und soweit sie die beiden Wesensmerkmale eines Namens er-
fallt.

2. Der Name als Kennzeichen zur Identifizierung und Unterscheidung einer
Person

Namen sind nur Bezeichnungen, die Personen identifizieren.*¢ Das kann eine naturliche
Person, eine juristische Person oder eine Personengesellschaft sein. Fehlt dieser Perso-
nenbezug und wird stattdessen eine Sache oder Sachgesamtheit gekennzeichnet, wie z.
B. das Unternehmen, das der Kaufmann betreibt oder das Gebaude, das ihm gehort oder
in dem er sein Geschaft betreibt, liegt richtigerweise kein Name vor.#” § 17 Abs. 1 HGB
stellt insoweit unmissverstandlich klar, dass Gegenstand des handelsrechtlichen Firmen-
rechts nur der Name des Kaufmanns im Handelsverkehr ist. Als Name des Kaufmanns
identifiziert die Firma den Unternehmenstrager und nicht das Unternehmen oder den Be-
trieb selbst. Die Bezeichnung des Unternehmens ist kein Name und keine Firma i.S.d.
§ 17 Abs. 1 HGB, sondern eine  besondere  Geschaftsbezeichnung i.S.d.
§ 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG.“® Dem Kaufmann als dem Unternehmenstrager werden
die unter der Firma abgeschlossenen Geschafte typischerweise zugewiesen, er wird be-
rechtigt und verpflichtet. Der Kaufmann ist als Unternehmenstrager der Inhaber der im
Unternehmen begrundeten Rechte und Verbindlichkeiten, nicht das Unternehmen, das
selbst nicht rechtsfahig ist.*

46 Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (520).

47 Fezer, GRUR 1976, 312 (313); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 5; RGRK/Kriiger-Nieland, § 12
BGB, Rn. 61.

48 BGH, NJW 1957, 179 — Backerei S.; BGH, GRUR 1960, 490 (492) — Vogeler; Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 5, 6;
Canaris, §10, Rn.1; Heymann/Emmerich, §17 HGB, Rn. 3, 7; v. Gierke, in: Handworterbuch der
Rechtswissenschaft, Zweiter Band, S. 439 (440); MiKo-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 5; Baumbach/Hopt/Hopt,
§ 17 HGB, Rn. 4, 11; Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 1 f.

49 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 6; Schmidt, Handelsrecht, § 3, Rn. 39 1.
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1. Die Struktur der Firma
Die Firma ist eine Einheit, die aus dem Firmenkern und einem Firmenzusatz oder auch

mehreren Firmenzusatzen besteht (z. B. ,Zalando SE*; ,Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH
& Co. KG*, ,Tropag Oscar H. Ritter Nachf. GmbH").*°* Firmenzusatze sind etwa der Rechts-
formzusatz (z. B. ,SE", ,GmbH") oder der Nachfolgevermerk gemaf § 22 Abs. 1 HGB (z.
B. ,Nachf.”). Der Firmenkern ist das Element, das gemal § 18 Abs. 1 HGB zur eigentlichen
namensmalfigen Kennzeichnung dient und unterscheidungskraftig ist.>" Der Rechtsform-
zusatz gibt als Firmenzusatz Auskunft Uber die Haftungsverhaltnisse.5

Ill. Arten der Firma

1. Firmenwabhlfreiheit

Viele der in der Vergangenheit geltenden Anforderungen an die Bildung des Firmenkerns
wurden seit der Reform des HGB 1998 modifiziert oder aufgegeben (ndher dazu unten
S. 51 ff.). Soweit die Firma zur Kennzeichnung geeignet ist und Unterscheidungskraft be-
sitzt, besteht Firmenwabhlfreiheit (vgl. unten S. 52).5 Kaufleute kdbnnen Personen-, Sach-

und Fantasiefirmen, einschliel3lich ihrer Mischformen bilden.5

2. Personenfirma

Wird der Firmenkern unter Verwendung des Familiennamens des Einzelkaufmanns bzw.
zumindest eines personlich haftenden Gesellschafters gebildet, spricht man von einer Per-
sonenfirma.®® Prominente Beispiele sind die , Sixt SE* gebildet aus dem Familiennamen
des friheren Unternehmensgrunders Martin Sixt oder die ,Wilhelm Werhahn KG* des sei-
nerzeitigen Grunders Wilhelm Werhahn.%

3. Sachfirma
Bei der Sachfirma nimmt die Firma auf den Gegenstand der unternehmerischen Tatigkeit
Bezug.%®

50  RGZ 96, 195 (196 f.) — Kalkwerk Josef Gang, Weizen; Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 22; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 51; MUKo-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 16 f.; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB,
Rn. 3.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 53.
52 Kessen, S. 56 1.

53 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35, 37, 52); MiiKo-HGB/Heidinger,
§ 17 HGB, Rn. 1; Kessen, S. 56 f.; Schmidt, NJW 1998, 2161 (2167); Schiinemann, S. 8.

54 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 52, 54).
55 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 16.

56 Eingetragen beim AG Miinchen unter HR B 206738.

57 Eingetragen beim AG Neuss unter HR A 4096.

58 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 18.
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In § 20 HGB von 1897 bzw. § 4 AktG a.F., die fur Aktiengesellschaften einen Zwang zur
FUhrung einer Sachfirma vorsahen, war als Legaldefinition der Sachfirma davon die Rede,
dass die Firma ,in der Regel von dem Gegenstand des Unternehmens zu entlehnen® sein
musste. Die Firma der GmbH konnte gemalR § 4 Abs. 1 S. 1 GmbHG entweder als Perso-
nenfirma oder als Sachfirma gebildet werden, wobei die Sachfirma ,von dem Gegenstande
des Unternehmens entlehnt sein“ musste. Dieses Entlehnungsgebot bedeutete, dass die
Firma den Schwerpunkt der Unternehmenstatigkeit fur die beteiligten Wirtschaftskreise er-

kennbar machen musste (dazu S. 49).

Das Entlehnungsgebot wurde vom Reformgesetzgeber bewusst abgeschafft.>® Nach der
Liberalisierung des Firmenrechts muss der Begriff ,Sachfirma” weiter gefasst werden als
fruher. Hierunter fallt heute eine Firma, die von ihrem auf3eren Erscheinungsbild auf (ir-
gend) einen Unternehmensgegenstand oder Tatigkeitsbereich Bezug nimmt.5® Nachdem
eine Firma nicht nur als Sach- oder Personenfirma gebildet werden kann, sondern auch
als Fantasiefirma sowie als Kombination aus diesen Moglichkeiten, sind die Grenzen zur
Fantasiefirma flieRend.®" So kann vom Ausgangspunkt her auch eine Sachfirma gewahlt
werden, die nicht den Gegenstand des Unternehmens oder den Schwerpunkt der Unter-
nehmenstatigkeit offenbart.?? Inwieweit das Irrefuhrungsverbot gemal® § 18 Abs. 2 HGB
einer Sachfirma doch gewisse Informationen Uber die Unternehmenstatigkeit abverlangt,
wird im Zusammenhang mit der Irrefuhrungseignung erortert (nédher dazu S. 182 ff.).

Diese Moglichkeit der Bildung einer Sachfirma steht heute nicht (mehr) nur den Kapitalge-
sellschaften offen. Anders als friher darf auch jeder Einzelkaufmann und jede Personen-
handelsgesellschaft eine Sachfirma bilden.®® Bei ,Deutsche Bahn AG* und ,Deutsche Bank
AG" wird ebenso auf den Unternehmensgegenstand Bezug genommen wie in der Firma
»Naturstrom Aktiengesellschaft‘. Auch Sachfirmen missen heute, um neu eingetragen zu
werden, die von § 18 Abs. 1 HGB geforderte Unterscheidungskraft aufweisen. Aber auch
nach altem Recht waren ganz allgemeine, jeglicher Individualisierung entbehrende Sach-
firmen wie z. B. lediglich ,Bank AG* oder ,Fabrik AG* nicht eintragungsfahig.®

59 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 37, 73f.); OLG Frankfurt, NJW-
RR 2001, 172 — ProArchitektur; Baumbach/Hueck/Fastrich, 21. Aufl., § 4 GmbHG Rn. 5; MiKo-AktG/Heider,
§ 4 AktG, Rn. 29; MUKo-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 29; Lutter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1081).

80 OLG Stuttgart, FGPrax 2012, 177 — Solar.

61 OLG Stuttgart, FGPrax 2012, 177 — Solar; Staub/Burgard, § 18, Rn. 60; Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 29.
62 OLG Stuttgart, FGPrax 2012, 177 — Solar; Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 27 ff.

63 Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 27; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 15.

64 Staub/Bondi, 14. Aufl., § 20 HGB, Anm. 1 m.w.N.
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4. Fantasiefirma

Der deutlichste Ausdruck moglichst weitgehender Liberalisierung des Firmenrechts ist die
Moglichkeit der Bildung von Fantasiefirmen.® Darunter fallen alle Firmen, die nicht Perso-
nen- und nicht Sachfirma sind.®® Hierzu gehoren neben Firmen mit einem frei erfundenen
Firmenkern, wie z. B. ,Zalando SE* (Versandhandel) auch Firmen mit einem Firmenkern
wie ,Der Eisvogel e.K.” (Hotelbetrieb), bei denen ein Begriff mit einem feststehenden Be-
deutungsgehalt, der nichts mit dem Geschaftsgegenstand des Kaufmanns zu tun hat, ver-

wendet wird.

5. Mischfirma

Auch Mischfirmen sind moglich. Denn zulassig ist auch die Moglichkeit jeder Kombination
von Elementen einer Personen-, Sach-, und Fantasiefirma.®” Eine aus Fantasieelementen
und Sachfirma gemischte Firma liegt vor, wenn der Firmenkern aus einem Fantasiezei-
chen und einer dem Geschaftsgegenstand entlehnten Bezeichnung gebildet wird (z. B.
,Pelikan Vertriebsgesellschaft®®). Der Firmenkern einer Mischfirma kann auch aus einem
Fantasiezeichen und einem Namen bestehen (z. B. ,Tropag Oscar H. Ritter ).

Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Firmenarten hat heute keine rechtliche
Bedeutung mehr, sondern dient nur noch der terminologischen Unterscheidung zwischen

den unterschiedlichen Moglichkeiten, einen Firmenkern zu bilden.”

IV. Die Abgrenzung der Firma von anderen Bezeichnungen

1. Die besondere Geschaftsbezeichnung gem. § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG

Von der Firma gemal § 17 Abs. 1 HGB streng zu unterscheiden und nicht im HGB, son-
dern in § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG geregelt ist die besondere Bezeichnung eines
Geschaftsbetriebes oder eines Unternehmens.”” Ebenso wie die Firma hat auch die be-
sondere Geschaftsbezeichnung Namensfunktion.”

Ihre Bezugsobjekte sind jedoch grundverschieden.” Wahrend die Firma den Unterneh-

menstrager kennzeichnet, kennzeichnen die besonderen Geschaftsbezeichnungen das

65 Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 32; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 27.
66 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 19. Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 32.

67 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 20; Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 33.

68  Ppelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, eingetragen beim AG Hannover unter HR A 24756.

89 Tropag Oscar H. Ritter Nachf. GmbH, eingetragen beim AG Hamburg unter HR B 7971.

70 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 15; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 2.

™ BGH, NJW 1957, 179 — Béckerei S.

2 BGH, GRUR 2005, 419 (422) — Raucherkate.

3 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 191.

17



von ihm betriebene Unternehmen bzw. einen Unternehmensteil.”* Gekennzeichnet wird
also die organisatorisch-wirtschaftliche Einheit als solche, also ein Rechtsobjekt, nicht da-
gegen dessen Inhaber als Rechtssubjekt.”® Auf die naheren Ausfuhrungen zum materiellen

Unternehmenskennzeichenschutz (S. 34 ff.) wird verwiesen.

2. Geschaftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschaftsbetriebs
von anderen Geschaftsbetrieben bestimmte Zeichen gem. § 5 Abs. 2 S. 2
MarkenG

Ebenfalls nicht Gegenstand des HGB-Firmenrechts sind Zeichen, die nicht wie Namen
wirken, z. B. Bildzeichen oder Farben und Farbkombinationen. Fur diese Unternehmens-
kennzeichen ohne Namensfunktion schafft § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG einen Schutz, der
dem Schutz der besonderen Geschaftsbezeichnung gleichsteht. Gewahrt wird er solchen
Geschaftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung bestimmten Zeichen, die innerhalb
der beteiligten Verkehrskreise zwar als identifizierendes und unterscheidendes Kennzei-
chen eines bestimmten Unternehmens gelten, die der Verkehr aber gleichwohl nicht fur

dessen namensmafige Bezeichnung halt.”s

Auch diese Unternehmenskennzeichen weisen wie die besondere Geschaftsbezeichnung

nicht auf den Unternehmenstrager, sondern auf das Unternehmen hin.

Auf die Geschéaftsabzeichen wird im Rahmen des materiellen Kennzeichenschutzes
(S. 35 ff.) naher eingegangen.

3. Firmenbestandteile
Unter ,Firma“i.S.d. § 17 Abs. 1 HGB ist nur die ganze Firma, bestehend aus Firmenkern
und Firmenzusatzen, aber nicht deren einzelne Teile zu verstehen.”” Gegenstand des for-

mellen Firmenrechts ist ausschlie3lich die Firma in ihrer Gesamtgestalt.

Unterscheidungskraftige Firmenbestandteile sind aber einem besonderen materiellen
Kennzeichenschutz im Rahmen der §§ 5, 15 MarkenG zuganglich.”® Auf die naheren Aus-

fuhrungen im materiellen Unternehmenskennzeichenschutz (S. 31 ff.) wird verwiesen.

74 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 15; Teichmann, Rn. 408.

> BGH, GRUR 1970, 479 (480)— Treppchen; BGH, GRUR 2008, 1108 (1111), Tz. 44 — Haus & Grund lII;
OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 223 (224) — WM 2006; Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (524); Ingerl/Rohnke, § 5
MarkenG, Rn. 27; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 35; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 52.

6 BGH, GRUR 1958, 290 (291) — Fernsprechnummer; Baumbach/Hefermehl, UNG (17. Aufl. 1993), § 16, Rn. 140;
GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 73; Biuscher/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 5 MarkenG, Rn. 33.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 49 m.w.N.

8 BGH, GRUR 2013, 68 (70), Tz. 28 — Castell/VIN CASTEL; BGH, GRUR 2013, 638 (641), Tz. 24 — Volkl; BGH,
GRUR 2016, 705 (706), Rn. 19 — ConText; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 33 ff.; Biischer, in:
FS Bornkamm, S. 543 (545 ff.); Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 30.

77
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V. Grundsatze des Firmenrechts
Um im offentlichen Interesse ein Mindestmald an Praktikabilitat, Transparenz und Ver-
kehrsschutz zu erreichen, wird das formelle Firmenrecht des HGB von einigen Regeln ge-

pragt, die zum Grundbestand des Firmenrechts zahlen.™

Als Name muss die Firma zur Kennzeichnung geeignet sein und Unterscheidungskraft be-
sitzen (Grundsatz der Firmenklarheit). Dem Interesse des Wirtschaftsverkehrs, vor Verwir-
rungen und Verwechslungen geschutzt zu werden, entspricht es, nicht iber den Firmenin-
haber und die Art der Unternehmung getauscht zu werden (Grundsatz der Firmenwahr-
heit), uber die Rechtsform informiert zu werden (Zwang zum Firmenzusatz) und zudem
Klarheit Uber die an einem Ort oder in einer Gemeinde verwendete Firma und damit letzt-
lich die Person des Kaufmanns zu haben (Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit oder
Firmenausschliel3lichkeit ). Daneben unterliegt die Firma den Grundsatzen der Firmenbe-

standigkeit, Firmeneinheit und Firmenodffentlichkeit.

Vom Regelungscharakter her kann nach Canaris zwischen dem Firmennamensrecht® und
dem Firmenordnungsrecht?®' differenziert werden.®? Das Firmennamensrecht hat die mit
dem Namenscharakter der Firma verbundenen Regelungen zum Gegenstand.® Das Fir-
menordnungsrecht verfolgt demgegenuber rechtspolizeiliche Zwecke, dient der Verkehrs-
sicherheit und formuliert entsprechende Regelungen.? Diese begrifflich scharfe Trennung
|&sst sich aber inhaltlich nur schwer begrinden, weil beide Ansatze auch in ein- und dem-
selben Rechtsinstitut vereint sein und ineinander Ubergehen konnen. Letztlich tragt das
gesamte formelle Firmenrecht ungeachtet der begrifflichen Einordnung als ,Firmenna-
mensrecht “ oder ,Firmenordnungsrecht® in allen Regelungen den Charakter als im offent-

lichen Interesse bestehendes Ordnungsrecht.

Zum Firmennamensrecht wird uberwiegend die Rechtsnatur der Firma als Name des Kauf-
manns gemall § 17 HGB ebenso gezahlt wie die Firmenbildungsregel des
§ 18 Abs. 1 HGB, wonach die Firma zur Kennzeichnung geeignet sein und Unterschei-
dungskraft haben muss.® Dies ist insoweit sachgerecht, als die Firma als Name des Kauf-

manns alle Funktionen eines namensmaliigen Kennzeichens aufweist und sich nur eine

7 Henssler/Strohn/Wamser, § 18 HGB, Rn. 1.
80 Canaris, § 10.
81 Canaris, § 11.

82 Canaris, § 11, Rn. 1; im Anschluss hieran Lamsa, S. 18; Miko-HGB/Heidinger, Vor § 17 HGB, Rn. 8; Schiinemann,
S. 9; Steinbeck, Handelsrecht, § 11 Rn. 1.

Canaris, § 11, Rn. 1; Lamsa, S. 18; Schiinemann, S. 9.
84 Canaris, § 11, Rn. 1.
85  Jamsa, S. 18.
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unterscheidungskraftige Firma hierzu und zum Aufbau eines Gooduwills eignet. Aber auch
eine Zuordnung der §§ 17, 18 Abs. 1 HGB zum Firmenordnungsrecht ist ohne Weiteres
maoglich und liegt sogar naher. Denn die Mdglichkeit zur Identifikation des Kaufmanns dient
eben nicht seinem Interesse an einer optimalen Platzierung am Markt und dem Sammein
von Goodwill, wenn der Gesetzgeber diese Aspekte auch bei der Neugestaltung des
§ 18 Abs. 1 HGB berucksichtigt hat (dazu unten S. 52), sondern gerade der Verkehrssi-
cherheit (siehe oben S. 21).%6

Zum Firmenordnungsrecht zahlen unstreitig das dem Grundsatz der Firmenwahrheit zu-
zurechnende IrrefUhrungsverbot des § 18 Abs. 2 HGB,* die Pflicht zur Ausweisung der
Rechtsform und der Haftungsbeschrankung gemaf § 19 HGB,% das Gebot der Firmenun-
terscheidbarkeit bzw. Firmenausschlie3lichkeit nach § 30 Abs. 1 HGB?® und die Maoglich-
keit, gemaR § 37 HGB eine unzulassig gebildete Firma zu untersagen.®® Zum Firmenord-
nungsrecht gehort auch die Pflicht zur Anmeldung der Firma zum Handelsregister gemaf
§§ 29, 31 HGB, also die Firmenoffentlichkeit.®* Dasselbe gilt fur den nicht positiv normier-
ten, von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz der Firmeneinheit (siehe unten
S. 188).

Die Firmenbestandigkeit, also die gemal §§ 22, 23 HGB gegebene Madglichkeit, dass der
Erwerber einer Firma bei gleichzeitigem Erwerb des Unternehmens die urspringliche
Firma fortfUhren kann, wird teilweise dem Firmennamensrecht zugeordnet. Dies gilt jeden-
falls far das hier verankerte Zustimmungserfordernis.®? Teilweise werden die
§§ 22, 23 HGB ausschlieBlich dem Firmenordnungsrecht zugeschlagen.® Richtigerweise
vereint die Firmenbestandigkeit Elemente des Firmennamen- und des Firmenordnungs-
rechts. Dem Namens- und Zeichencharakter entspricht die Ubertragbarkeit des unter der
Firma angesammelten Goodwills (siehe unten S. 37 ff.). Dem ordnungsrechtlichen Cha-
rakter entspricht die Bindung der Firma an den Geschaftsbetrieb, der darauf abzielt, Irre-
flihrungen zu vermeiden und deshalb die Ubertragbarkeit von Firmen im 6ffentlichen Inte-
resse einschrankt (siehe unten S. 194 f.).

86 Schiinemann, S. 37.

Lamsa, S. 18; Schiinemann, S. 37.

88 |amsa, S. 18.

89 Jamsa, S. 19.

%0 Jamsa, S. 19.

91 Kessen, S. 40.

92 Vgl. Lamsa, S. 18.

98 Kessen, S. 44; Schiinemann, S. 37; Teichmann, Rn. 416.

87

20



Auf die Firmengrundsatze in ihrer Funktion als Eintragungsvoraussetzungen bzw. Eintra-

gungshindernisse wird im 3. Teil (S. 134 ff.) im Detail eingegangen.

VI. Die Funktion der Firma im Regelungssystem des HGB
1. Funktionen der Firma im offentlichen Interesse

a) Der rechtspolizeiliche Gesichtspunkt der sicheren und transparenten Identifi-
kation und Unterscheidung

Bei der Regelung des Firmenrechts ist die Erwagung vorherrschend, dass im Interesse
der offentlichen Ordnung alle Kaufleute stets deutlich und unterscheidbar gekennzeichnet
sind und jederzeit sicher identifiziert werden kdnnen.* Deshalb besteht fur Kaufleute die

Pflicht, eine Firma anzunehmen und zu fuhren (sog. ,Annahmepflicht*®).

AulBerdem sollen IrrefUhrungen unterbleiben, § 18 Abs. 2 HGB. Aber auch bereits die
durch § 18 Abs. 1 HGB gewahrleistete Moglichkeit der sicheren Identifikation soll eine Ir-
refuhrung des Publikums vermeiden, dient der Sicherheit und dem Schutz des Rechtsver-
kehrs und liegt im Allgemeininteresse.* Die Firma ist das einzige Unternehmenskennzei-
chen, dessen Gebrauch obligatorisch ist, wahrend die anderen Unternehmenskennzei-
chen, den burgerlichen Namen des Nichtkaufmanns einmal ausgenommen, als fakultati-

ves Angebot zur Verfugung stehen.*”

Die Pflicht eines jeden Kaufmanns zur Eintragung seiner Firma im Handelsregister
(§ 29 HGB) sichert den gesetzgeberischen Willen zu Transparenz und Klarheit dadurch
ab, dass aus einem offentlich einsehbaren Register stets klar erkennbar ist, welche Unter-
nehmenstrager welche Firmen im Geschaftsverkehr verwenden und wie die Haftungsver-

haltnisse beschaffen sind.®

b) Irrefliihrungsschutz
Diese Unterscheidung und Identifikation des einzelnen Kaufmanns hat so zu erfolgen,
dass es nicht zu Tauschungen des Verkehrs kommt.®® Das Identifikationsgebot wird mit

einem lrrefUhrungsschutz flankiert.

94 Ehrenberg/Pisko, S. 274; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 17 HGB, Rn. 4.

9% v, Gierke, in: Handworterbuch der Rechtswissenschaft, Zweiter Band, S. 439 (440).
%  Staub/Burgard, §18 HGB, Rn. 4; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 2.

o7 Ehrenberg/Pisko, S. 274; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 30.

9% Heymann/Emmerich, § 29 HGB, Rn. 2.

99 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 9; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 1, 35; Miiko-
HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 39; Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 16.
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c) Offenlegung der Haftungsverhaltnisse

Die Firma dient aber nicht nur dazu, Klarheit Gber die Person des Unternehmenstragers
und damit Uber das Rechtssubjekt zu verschaffen. Von ebenso groRer Bedeutung fur den
Rechtsverkehr ist die nahere Qualifikation des Unternehmenstragers als Haftungssubjekt.
Die Verpflichtung des Kaufmanns in § 19 HGB, einen Zusatz hinzuzufligen, der die Haf-
tungsverhaltnisse erkennbar macht, unterstreicht die ordnungsrechtliche Funktion der
Firma. Dritte sollen nicht nur daruber informiert werden, wer ihr Vertragspartner wird, son-
dern auch, wie die Haftungsverhaltnisse des Unternehmenstragers sind.'® Dieses Infor-
mationsbedurfnis wird flankiert durch die gesetzliche Pflicht zur Angabe von Firma, Rechts-
formbezeichnung, Ort der Handelsniederlassung bzw. des Sitzes, des Registergerichts
und der Nummer des Handelsregistereintrags auf Geschéaftsbriefen, die ein Kaufmann
bzw. eine OHG oder KG an einen bestimmten Empfanger richtet (§§ 33 Abs. 4, 37a, 125a,
177a HGB).""

2. Schutz der Individualinteressen des Kaufmanns?

Die Regelung des Rechts der Firmen in §§ 17 ff. HGB dient wie gesehen offentlichen In-
teressen und steht nicht zur Disposition des einzelnen Kaufmanns. Sie bieten als solche
gerade keine Grundlage fur einen Schutz des Kaufmanns als Firmeninhaber. Die Interes-
sen des Kaufmanns als Firmeninhaber sind nicht Gegenstand des formellen Firmenrechts.
Damit ist der Firmeninhaber aber nicht schutzlos gestellt. Seine wirtschaftlichen Interessen
werden durch den materiellen Unternehmenskennzeichenschutz gemal} §§ 5, 15 MarkenG
und in gewissem Umfang durch den burgerlich-rechtlichen Namensschutz gemald § 12
BGB geschutzt (siehe oben S. 10 ff.).

Auch wenn die formellen Regelungen des Firmenrechts nicht in erster Linie dazu dienen,
die Belange des Kaufmanns zu schutzen, tragen sie ihnen dennoch Rechnung. Das for-
melle Firmenrecht beinhaltet zwei gewichtige Zugestandnisse an diese durch den materi-
ellen Unternehmenskennzeichenschutz bzw. den burgerlich-rechtlichen Namensschutz

geschutzten Interessen.

So gesteht § 18 Abs. 1 HGB dem Kaufmann zu, seine Firma so zu bilden, wie er es im
Interesse eines optimalen Marktauftritts fur richtig halt. Er kann seine Firma so wahlen,

dass er einen optimalen materiellen Schutz als Unternehmenskennzeichen gemaf

100 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36); Baumbach/Hopt/Hopt, § 17
HGB, Rn. 3; Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 14.

101 Schmidt, Handelsrecht, § 11, Rn. 8.
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§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG erhalt und seine Kunden unter Marketinggesichtspunkten best-
moglich ansprechen kann (siehe unten S. 52 f.).

Die Firmenbestandigkeit wiederum gewahrleistet den Erhalt und die wirtschaftliche Ver-
wertbarkeit des Goodwills, der unter dem materiellen Schutz der Firma als Unternehmens-
kennzeichen gemall § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG erworben wurde (vgl. dazu unten
S. 192 ff.).12

VII. Die Rechtsnatur der Firma

Die Beurteilung der Rechtsnatur der Firma ist nicht ohne Weiteres eindeutig moglich. Der
gesetzliche Rahmen enthalt Anhaltspunkte sowohl fur eine personlichkeitsrechtliche, aber
ebenso auch fur eine immaterialguterrechtliche Dimension der Firma. Dabei ist zu beach-
ten, dass sich aus den Regelungen des § 17 Abs. 1 HGB unmittelbar nicht einmal ergibt,
dass die Firma Uberhaupt ein subjektives Recht ihres Inhabers ist. Eine eingehende Aus-
einandersetzung mit der Frage, ob die handelsrechtliche Firma dem Kaufmann ein subjek-
tives Recht gewahrt, erfolgt im 3. Teil (S. 122 ff.). Auf die dortigen Ausfuhrungen wird ver-

wiesen.

§ 17 Abs. 1 HGB ist aber offen, mit den Inhalten anderer Normen aufgeladen zu werden.
Aus seinem Wortlaut ergibt sich, dass die Firma ein Name ist. Als besonderer Name des
Kaufmanns muss sie als Name gemal § 12 BGB einen rechtlichen Schutz genief3en, und
zwar unabhangig davon, ob sie im geschaftlichen Verkehr benutzt wird oder nicht.' Zu-
dem ist die im geschaftlichen Verkehr benutzte Firma i.S.d. § 17 Abs. 1 HGB gemal} § 5
Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG als Unternehmenskennzeichen und damit als geschaftliche
Bezeichnung gemal § 5 Abs. 1 MarkenG geschutzt. Damit kommt der im geschaftlichen
Verkehr benutzten Firma gemall § 15 Abs. 1 MarkenG unzweifelhaft ein Charakter als
subjektives Recht zu, dessen materieller Schutz wiederum durch § 15 Abs. 2 und 3 Mar-

kenG konturiert wird.

Die Firma ist also durch den burgerlich-rechtlichen Namensschutz und den Schutz als Un-
ternehmenskennzeichen als ein gegenuber jedermann wirkendes absolutes Recht ge-
schutzt,* obgleich dieser Schutz sich nicht unmittelbar aus § 17 Abs. 1 HGB ergibt.

02 Schiinemann, S. 12; Canaris, § 11, Rn. 17.
03 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 16, Rn. 33.
194 S0 auch v. Gierke/Sandrock, § 17 1 4 (S. 235).
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Dies vorangeschickt, lasst sich folgendes sagen. Als ,Name® des Kaufmanns hat die Firma
einen personalen Bezug und ermoglicht ihre Bewertung ausschlieldlich als Personlichkeits-
recht. Diese Auffassung stammt aus der Zeit vor der Handelsrechtsreform, als bei der
Neubildung von Firmen von Einzelkaufleuten und Personenhandelsgesellschaften der bur-
gerliche Name des Kaufmanns bzw. eines personlich haftenden Gesellschafters verwen-
det werden musste und findet sich in der alteren Rechtsprechung' und in Teilen der alte-

ren Literatur.'0¢

Die Firma ist aber auch der Name des Kaufmanns, ,unter dem er seine Geschéfte betreibt",
der also gerade nicht der personlichen, sondern der kommerziellen Sphare und Interaktion
zugeordnet ist und der in einer engen, ja gemal §§ 22, 23 HGB untrennbaren Beziehung
zum kaufmannischen Unternehmen als Wirtschaftseinheit und dem mit der Firma verbun-
denen wertvollen Goodwill steht, was fur eine Einordnung als Vermogensrecht spricht.'”
Dass die Firma zusammen mit dem Handelsgeschaft nach §§ 22, 23 HGB ubertragen wer-
den kann, steht dies einer Bewertung der Firma als Personlichkeitsrecht entgegen, dessen
Natur eine Ubertragbarkeit gerade verbieten miisste."® Deshalb wird die Firma zum Teil
als reines Immaterialguterrecht eingeordnet.’® Diese Auffassung hat seit der Handels-
rechtsreform von 1998 an Plausibilitat gewonnen, denn durch die Wabhlfreiheit bei der Bil-
dung des Firmenkerns besteht bei den Firmen von Einzelkaufleuten und Personenhan-
delsgesellschaften kein Zwang mehr zur Nutzung des eigenen burgerlichen Namens, dem
man noch am ehesten einen rein personlichkeitsrechtlichen Gehalt zusprechen konnte.
Diese ,Entpersonalisierung” der Firma spricht gegen eine Einordnung als Personlichkeits-
recht."

Andererseits kommt aber auch juristischen Personen des Privatrechts und Personenge-
sellschaften, die als Kaufleute oder sonst unternehmerisch tatig sind, ein sog. ,Unterneh-
menspersoénlichkeitsrecht’ zu.""" Dieses hat seinen Ursprung zwar nicht wie das allge-

meine Personlichkeitsrecht in der personalen Wurde des Menschen, schutzt aber ebenso

105 RGZ 9, 104 (106) - G. & U.; RGZ 58, 166 (169) — C. W. Ms Verlagsbuchhandlung; BGH, GRUR 1960, 490 (493) —
Vogeler.

106 Bergstein, S. 18 f.; Droscha, S. 106; Kohler, Wettbewerb, S. 23; ders., Warenzeichenrecht, S. 122;
Lehmann/Hoeniger, S. 116, 129.

97 Adler, ZHR 85 (1921), 93 (97); BuBBmann, S. 266; Peifer, S. 172.

108 Gétting, S. 122; Peifer, S. 172; MiiKo-BGB/Sécker, § 12 BGB, Rn. 76; Schapira, S. 142; Sosnitza, JZ 2004, 992
(994 1.).

109 Adler, ZHR 85 (1921), 93 (97); Callmann, S. 34; Fezer, ZHR 161 (1997), 52 (55); Gétting, S. 122; Kessen, S. 71 ff.,
79 f.; Schapira, S. 143.

M0 Kessen, S. 75 f.; Sosnitza, JZ 2004, 992 (996).

"1 BGH, GRUR 1986, 759 (761) — BMW; BGH, GRUR 2017, 918 (921), Tz. 36 — Wettbewerbsbezug; MiiKo-
BGB/Rixecker, § 12 BGB Anh., Rn. 30.
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den sozialen Geltungsanspruch'2 und bietet Handhabe gegen Verfalschungen ihrer Iden-
titat.'"® Dies spricht gegen die vollstandige Ausblendung aller personlichkeitsrechtlichen
Aspekte. Nach der zutreffenden und herrschenden Auffassung vereinigt das Firmenrecht
immaterialguterrechtliche und personlichkeitsrechtliche Elemente, so dass man genauso
gut von einem Immaterialguterrecht mit personlichkeitsrechtlichem Einschlag,'* wie von
einem Personlichkeitsrecht mit immaterialguterrechtlichem bzw. vermogensrechtlichem

Einschlag sprechen kann (sog. ,Mischrecht®)."'

VIIl. Die Legitimation des HGB-Firmenrechts

Das System der handelsrechtlichen Regelungen der Firma als ein formelles Firmenrecht
ist mit dem materiellen Schutz der Unternehmenskennzeichen, der ein begrenztes Mono-
polrecht einraumt (naher hierzu unten S. 41 f.), nicht vergleichbar. Denn die handelsrecht-
lichen Regelungen selbst gewahren dem firmenfuhrenden Kaufmann kein Ausschlie3lich-
keitsrecht, das der gesonderten Legitimation bedurfte. Das AusschlieRlichkeitsrecht ergibt
sich nicht aus den §§ 17 ff. HGB, sondern aus der Eigenschaft als Name bzw. als Unter-
nehmenskennzeichen und geschaftliche Bezeichnung gemal
§§ 5 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 Fall 2, 15 Abs. 1 MarkenG. Als Rechtsinstitut schopft die Firma
des Kaufmanns ausreichende Legitimation aus den offentlichen Interessen, zu deren
Schutz der Kaufmann die Firma ordnungsgemal} bilden und fuhren muss (siehe oben
S. 21 ff.). Das formelle Firmenrecht tragt als Ordnungsrecht seine Legitimation im Ord-
nungszweck. Der materiell-rechtliche Schutz der Firma wird durch ihre Funktion als Unter-
nehmenskennzeichen legitimiert (siehe unten S. 41 ff.).

2 BGH, GRUR 2017, 918 (921), Tz. 36 — Wettbewerbsbezug; MiKo-BGB/Rixecker, § 12 BGB Anh., Rn. 30.
"3 MiiKo-BGB/Rixecker, § 12 BGB Anh., Rn. 30.
"4 BGHZ 17, 209 (214).

"5 Bartels, AcP 209 (2009), 309 (323 f.); Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 50; Canaris, § 10, Rn. 7; Diesener, S. 36 f.;
v. Gierke, in: Handworterbuch der Rechtswissenschaft, Zweiter Band, S. 439 (439); v. Gierke/Sandrock, § 17 | 4
(S. 236); Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 42; Maier, S. 2 f.; Lamsa, S. 14; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn.
4; Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 34 f.; Schiinemann, S. 7 f.; Steinbeck, Handelsrecht, § 10, Rn. 14.
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B. Materielles Unternehmenskennzeichenrecht

.  Vorstellung des Rechtsgebiets

1. Die gesetzliche Regelung zum Schutz der Unternehmenskennzeichen als
geschaftliche Bezeichnung

Nach dem Willen des Gesetzgebers ist das MarkenG der zentrale Ort fur den Schutz der
geschaftlichen Kennzeichen."® Gemal § 1 MarkenG gehoren hierzu Marken, geschaftli-
che Bezeichnungen und geografische Herkunftsangaben.

Zu den geschaftlichen Bezeichnungen gehoren neben den in § 5 Abs. 3 MarkenG geson-
dert geregelten Werktiteln nach § 5 Abs. 1 MarkenG die Unternehmenskennzeichen. Nach
der Legaldefinition des § 5 Abs. 2 MarkenG sind dies zunachst Zeichen, die im geschaftli-
chen Verkehr als Name, Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschaftsbetriebes
oder eines Unternehmens benutzt werden. Den besonderen Geschaftsbezeichnungen als
Unternehmenskennzeichen stehen nach § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG Geschéaftsabzeichen
und sonstige zur Unterscheidung des Geschéaftsbetriebes von anderen Geschaftsbetrie-
ben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Kennzei-
chen des Geschaftsbetriebes gelten.

2. Die Unterscheidung zwischen Unternehmenskennzeichen mit und ohne
Namensfunktion

Die Rechtsprechung differenziert seit jeher zwischen Unternehmenskennzeichen mit Na-
mensfunktion und Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion."” Diese Unterschei-
dung ergibt sich nicht aus dem Gesetzeswortlaut, sondern ist Teil der Gberkommenen,
durch die Rechtsprechung zu § 16 UWG von 1909 herausgebildeten Systematik, die der
Reformgesetzgeber nicht andern wollte.'® Sie kommt in der Gesetzessystematik durch die
Aufgliederung des § 5 Abs. 2 MarkenG in zwei Satzen zum Ausdruck: § 5 Abs. 2 S. 1
MarkenG regelt die Schutzfahigkeit der Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion
und nennt als solche Name, Firma und besondere Geschaftsbezeichnung. § 5 Abs. 2 S. 2
MarkenG regelt die Schutzfahigkeit der Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion
und nennt als solche das Geschaftsabzeichen und die sonstigen betrieblichen Unterschei-

dungszeichen.

16 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 67).

7 BGHZ GRUR 1953, 290 (291) — Fernsprechnummer; BGH, GRUR 1954, 195 (197) — KfA; Baumbach/Hefermehl,
UWG (17. Aufl. 1993), § 16, Rn. 140; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 30; GK/Teplitzky, § 16 UWG,
Rn. 73.

"8 BGH, GRUR 2005, 419 (422) — Raucherkate; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 30.
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3. Anknupfung an § 16 UWG von 1909

Terminologie und Systematik des § 5 Abs. 2 MarkenG knupfen damit nahezu unverandert
an § 16 Abs. 1 und 3 UWG von 1909 an, die ebenfalls eine systematische Trennung von
Unternehmenskennzeichen mit und ohne Namensfunktion vorsahen.® Mit der Reform des
MarkenG wurde der Regelungsgehalt dieser Vorgangernorm in das MarkenG integriert
und hat seinen Standort in §§ 5, 15 MarkenG. Das Anliegen des Gesetzgebers war es, alle
Kennzeichenrechte systematisch und zentral im neuen MarkenG zusammenzufassen.
Eine inhaltliche Anderung des zu § 16 UWG von 1909 erreichten Rechtszustandes sollte
damit nicht verbunden sein.'? Die zu § 16 UWG von 1909 und teilweise noch zu dessen
Vorgangernorm, § 8 UWG von 1896, entwickelte, nahezu 100 Jahre umspannende
Rechtspraxis kann daher fur die Auslegung der §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 1 und 2 MarkenG

herangezogen werden.'?!

1. Die Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion

1. Der Name gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 MarkenG

§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG erwahnt als den ersten Fall eines Unternehmenskennzeichens
den Namen. Nameni.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 MarkenG sind nur Personennamen, welche
die Person des Unternehmensinhabers identifizieren, individualisieren und von anderen
unterscheiden und abgrenzen.'?? Der Begriff des Namens stimmt mit dem gleichen Begriff
in§8S.1AIt. 1 UWG von 1896 und in § 16 Abs. 1 Abs. 1 Alt. 1 UWG von 1909 Uberein
(siehe unten S. 30 f.). Dort wurde dieses Begriffsverstandnis zugrunde gelegt.'?® Der his-
torische Gesetzgeber von 1896 hatte als Schutzobjekt in erster Linie die Namen von Nicht-
kaufleuten im Auge, denn der Name des Kaufmanns ist als Firma i.S.d. § 17 HGB gemaf

§ 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG gesondert als Unternehmenskennzeichen geschutzt.'

"9 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 76).
120 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 55, 59).

21 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 67, 76); BGH, GRUR 1995, 507 (508) — City-Hotel;
BGH, GRUR 1995, 754 (756) — Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, GRUR 1995, 825 (827) — Torres; BGH, GRUR
2000, 605 (606) — comtes/ComTel; BGH, GRUR 2008, 1104 (1107), Tz. 32 — Haus & Grund Il; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 41 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 2.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 3 m.w.N.; Koppensteiner, § 29, Rn. 18 zu § 9 6UWG.

23 RGUWI, 109 (110) — Victoria; Allfeld, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 182; Engel, § 16 UWG, Anm. 3; GK/Teplitzky,
§ 16 UWG, Rn. 28.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 4 m.w.N. aus den Gesetzesmaterialien zu § 8 UNG von 1896.

122

124
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Ein Name ist ein Unterscheidungsmittel fur das Ohr, ein Kennwort, das als Wort gespro-
chen, gehort und geschrieben werden kann.'?® Der Name i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 Mar-

kenG ist deshalb stets ein reines Wortzeichen.'%

a) Namen natirlicher Personen
(aa) Der burgerliche Name

Name i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 MarkenG ist zunachst der burgerliche Name einer na-
turlichen Person, die ihn zu ihrer Identifizierung und Unterscheidung im geschaftlichen Ver-
kehr benutzt.'?” So benutzt, werden der Vor- und Familienname insgesamt als burgerlicher
Name einer natlrlichen Person geschutzt.'? Auch der in Alleinstellung im geschéaftlichen
Verkehr benutzte Familienname geniel3t Schutz.'?® Wird allerdings nur der Vorname in Al-
leinstellung genutzt, gilt das nur, wenn damit der Verkehr eine Vorstellung an eine ganz

bestimmte Person verbindet.3

(bb) Der Kuinstlername und das Pseudonym

Kinstlernamen und Pseudonyme stehen den burgerlichen Namen nahe und sind bei Be-
nutzung im geschaftlichen Verkehr ebenso wie diese nach § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 MarkenG
geschutzt.®® Im Schrifttum wird allerdings teilweise erst das Erreichen von Verkehrsgeltung
gefordert und somit ein Schutz bereits mit Benutzungsaufnahme abgelehnt.’®> Auch der
BGH vertritt — fur den Schutz als Name i.S.d. § 12 BGB - diese Auffassung; nur so konne
verhindert werden, dass sich der Verwender des Wahlnamens auf ein Recht als Gleichna-
miger berufen kann.'*®* Demgegenuber hat Goldmann Uberzeugend nachgewiesen, dass
fur den Schutz eines Kunstlernamens oder Pseudonyms als Unternehmenskennzeichen
keine Verkehrsgeltung erforderlich sein kann. Werden namlich Wahinamen im geschaftli-
chen Verkehr und damit als Unternehmenskennzeichen verwendet, gilt ohnehin der Prio-
ritatsgrundsatz des Kennzeichenrechts, und der Namenstrager kann sich im Ergebnis nicht
auf Rechte aus einem gleichen Namen berufen.3* Auch die historische Betrachtung stutzt

125 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 39; Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (520).
126 OLG KéIn, NZGW 2011, 155 — PARDUR; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 4.
127 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 32.

128 Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 18, 21.

129 OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2013, 384 (385 f.) — Der Wendler; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG,
Rn. 21.

130 BGH, GRUR 2008, 1124 (1125), Tz. 12 — Zerknitterte Zigarettenschachtel.

181 LG Miinchen I, ZUM 2009, 168 (170) — Bully; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 16 m.w.N.
132 So Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 18; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 13.

133 BGH, GRUR 2003, 897 (898) — maxem.de; a.A. LG Miinchen I, GRUR-RR 2007, 214 (215) — Schweini.

134 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 18.
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dieses Verstandnis, denn es entsprach schon dem Willen des Gesetzgebers des § 8 UNG
von 1896, im geschaftlichen Verkehr benutzte Kinstlernamen und Pseudonyme dem bur-
gerlichen Namen gleichzustellen.'

b) Namen juristischer Personen, Gesellschaften, Vereine, Stiftungen

Werden die Namen juristischer Personen und sonstigen Personenmehrheiten im geschaft-
lichen Verkehr verwendet, sind sie auch als Unternehmenskennzeichen gemaf
§ 5 Abs. 2 S 1 Fall 1 MarkenG geschutzt. Das gilt fur die juristische Person des privaten?®
wie die des offentlichen Rechts'’, ebenso wie fur den rechtsfahigen'*® und nicht-rechtsfa-
higen'® Verein. Auch die Namen von Gebietskorperschaften'® und sonstigen Korperschaf-
ten des oOffentlichen Rechts, wie z. B. der katholischen Kirche', sind bei Benutzung im
geschaftlichen Verkehr geschutzt. Schutz als Unternehmenskennzeichen genielden

ebenso die Namen von Personengesellschaften.2

2. Kein Gleichlauf mit dem Namensbegriff des § 12 BGB

Bei der Anwendung des Schutzes des Namens als Unternehmenskennzeichen gemaf
§ 5 Abs. 2 S. 2 Fall 1 MarkenG stellt sich die Frage, in welchem Verhaltnis der Begriff des
Namens in dieser Norm zum auf3erlich gleichen Begriff in § 12 BGB steht. Nach Wortlaut,
Systematik und gesetzgeberischer Zielsetzung sollte § 12 BGB den burgerlichen Namen
naturlicher Personen schutzen und fur den Schutz von Vereinsnamen offen sein, nicht aber
geschaftlichen Kennzeichen einen zusatzlichen Schutz bieten.? Die Rechtsprechung hat
den burgerlich-rechtlichen Namensschutz aber im Laufe der Zeit auf andere Namenstrager
als naturliche Personen oder Vereine erstreckt, so etwa auf Firmen von Kapitalgesellschaf-
ten*, Firmen von Personengesellschaftens, Firmenbestandteilen'*® und spater dann

auch auf besondere Geschaftsbezeichnungen.™” Damit entwickelte sich § 12 BGB nach

135 vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 20 m.w.N.

136 BGH, GRUR 1954, 195 — KfA.
137 Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 19.

138 BGH, GRUR 2008, 1102 (1103), Tz. 12 — Haus & Grund I; BGH, GRUR 2008, 1104 (1105), Tz. 14 — Haus &
Grund II; BGH, GRUR 2008, 1108 (1110), Tz. 29 — Haus & Grund IlI.

139 BGH, GRUR 1988, 560 (561) — Christophorus-Stiftung.

140 BGH, GRUR 2002, 917 (918 f.) — Diisseldorfer Stadtwappen.

41 Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 19.

142 vgl. zur GbR BGH, GRUR 2002, 706 (707) — vossius.de; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 27.
43 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 16, Rn. 2 m.w.N.

44 RGZ 117, 215 (218) — Eskimo Pie.

145 RGZ 114, 90, 93 f. — Haus Neuerburg.

146 RGZ 109, 213 (214 f.) - Kwatta; BGH, GRUR 1954, 195 (196) — KfA; BGH, GRUR 1952, 418 (419) — GUZ-DUZ.

47 RGZ 171, 30 (32f.)— Am Rauchfang; BGH, GRUR 1957, 550 (551) — Tabu ll; BGH, GRUR 1970, 479 (480) —
Treppchen; ausfiihrlich Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 16, Rn. 3.
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und nach zu einer ,Art Generalklausel des Kennzeichenrechts®."*® Nach dem gegenwarti-
gen Stand der Rechtsprechung kommt allen Unternehmenskennzeichen mit Namensfunk-
tion grundsatzlich auch ein Schutz als Namensrecht nach § 12 BGB zu.'® Daruber hinaus
sollen sogar die Bezeichnungen von Liegenschaften™ und Gebauden'' einem Schutz als
Name i.S.d. § 12 BGB zuganglich sein.

Teilweise wird angenommen, der weite burgerlich-rechtliche Namensbegriff in seiner ex-
tensiven Auslegung und der kennzeichenrechtliche Namensbegriff seien identisch.’? Da-
gegen spricht aber die Systematik des § 5 MarkenG. Sollte der Gesetzgeber tatsachlich
von einem so weiten Verstandnis des kennzeichenrechtlichen Namensbegriffs ausgegan-
gen sein, hatte es nicht der besonderen Erwahnung der Firma und der besonderen Ge-
schaftsbezeichnung neben dem Namen als Schutzobjekt des § 5 Abs. 2 MarkenG be-
durft.’®® Denn diese Zeichen sind in § 5 Abs. 2 S. 2 Fall 2 und 3 MarkenG als vom Namen
zu unterscheidende Kennzeichnungsmittel erwahnt und konnen deshalb unter systemati-
schen Gesichtspunkten nicht unter den Begriff des Namens fallen.’> Hinzu kommt, dass
die Systematik des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG genau derjenigen Systematik entspricht, die
bereits § 8 UWG von 1896 zugrunde lag. Diese Vorschrift wiederum ist alter als § 12 BGB
und wurde insoweit unverandert durch § 16 Abs. 1 UWG von 1909 und § 5 Abs. 2 S. 1
MarkenG fortgeschrieben. Dabei ist der Begriff des Namens als Name des Unternehmen-
sinhabers immer gleich geblieben und wurde nicht durch die extensive Auslegung der his-
torisch spateren Norm des § 12 BGB durch zusatzliche Inhalte erweitert. Man kann also
sagen: In § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 MarkenG wurde der ursprungliche, auf § 8 UWG von 1896
zuruckgehende Namensbegriff unbeeinflusst von der Rechtsentwicklung zu § 12 BGB kon-

serviert.1s®

Vom kennzeichenrechtlichen Schutz als Name gemall § 5 Abs. 2 S. 2 Fall 1 MarkenG
ausgenommen sind selbstverstandlich auch Gebaudebezeichnungen, weil § 5 Abs. 2 S. 1

MarkenG nur die Namen von Unternehmenstragern in ihrer Eigenschaft als Rechtsperson

48 Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (523).

149 BGH, GRUR 2005, 430 f. — mho.de; BGH, GRUR 2008, 1099 (1100), Tz. 10 — afilias.de; BGH, GRUR 2012, 304
(306), Tz. 34 — Basler Haar-Kosmetik; BGH, GRUR 2014 (506), Tz. 10 — sr.de.

150 BGH, GRUR 2012, 543 (536), Tz. 23 ff. — Landgut Borsig.

151 BGH, GRUR 1976, 311 (312) — Sternhaus.

152 Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 17.

153 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 7; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 10.

154 Staub/Burgard, § 37 Anh Il HGB, Rn. 5; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 7;
Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 10; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 18.

155 So Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 7 f.
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schutzt, aber nicht die Bezeichnungen von Sachen, denen jedes personale Element ab-
geht."s

3. Die Firma gemaB § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG

a) Ubereinstimmung mit dem Firmenbegriff des § 17 HGB

Die soeben fur das Verhaltnis zu § 12 BGB erorterte Begriffsproblematik stellt sich fur die
Firma nicht. Der Begriff der Firma als Schutzobjekt des § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG ist
nach einhelliger Auffassung identisch mit dem handelsrechtlichen Firmenbegriff des § 17
HGB."” Die Firma ist der Name des Kaufmanns, unter dem er seine Geschafte betreibt
und die Unterschrift abgibt, § 17 Abs. 1 HGB. Der Begriff der Firma i.S.v. § 5 Abs. 2 S. 1
Fall 2 MarkenG ist ebenso wie friher in § 16 Abs. 1 UWG von 1909 im Einklang mit § 17
HGB als ,vollstandige Firma“ zu verstehen, also einschlielich aller darin enthaltenen Zu-

satze, und nicht mit Bezug auf nur einzelne Teile der Firma.%

b) Firmenbestandteile

Der Schutz von Bestandteilen der Firma ist nicht ausdrucklich gesetzlich geregelt. Fur ei-
nen solchen Schutz besteht aber ein praktisches Bedurfnis. Denn in ihrer eingetragenen
Gestalt wird eine Firma aulRerhalb des Handelsregisters und offizieller Korrespondenz (z.
B. Vertragsschluss, Pflichtangaben, Geschaftsbericht) im Geschaftsleben praktisch kaum
verwendet.’® Im Geschaftsverkehr ist es Ublich, sich zur griffigen Kurzbezeichnung nicht
der oftmals ,sperrigen“ und aus mehreren Elementen bestehenden eingetragenen Firma
zu bedienen, sondern nur eines einpragsamen Bestandteils, auf den die Firma unter Fort-
lassung von rein beschreibenden Elementen und Rechtsformzusatzen und unter Ausson-
derung anderer, nicht zur schlagwortartigen Bezeichnung geeigneter Elemente reduziert
wird."s® So sagt man statt ,Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH" einfach ,Pfleger”.'®'

156 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 47; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 20; a.A.
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 16.

57 Fezer, ZHR 161 (1997), 52 (55 f.); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 49; Ingerl/Rohnke, § 5
MarkenG, Rn. 21; Lange, Rn.43; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 29;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 24.

158 Staub/Burgard, § 37 HGB Anh I, Rn. 6; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 49; Lange, Rn. 43;
Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 24; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 31.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 80.

160 RGZ 114, 90 (95) — Haus Neuerburg; BGH, GRUR 1991, 475 (477) — Caren Pfleger; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 80; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 47; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5
MarkenG, Rn. 31.

81 BGH, GRUR 1991, 475 (476) — Caren Pfleger; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 81.
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Die Rechtsprechung hat schon unter Geltung von § 8 UWG von 1896 einen Schutz schlag-
wortartiger Firmenbestandteile anerkannt.'®? Diese Rechtsprechung wurde unter Geltung
des § 16 Abs. 1 UWG von 1909 fortgefuhrt.'s®* Traditionell wurde der Schutz des schlag-
wortartigen Firmenbestandteils als Ausweitung der Verwechslungsgefahr unter Konzent-
ration des Zeichenvergleichs auf den schlagwortartigen Firmenbestandteil anstelle der
Firma in ihrer eingetragenen Gesamtgestalt konstruiert.’s* Seit 1995 sieht der BGH, ohne
dass ein direkter Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des MarkenG im selben Jahr her-
gestellt werden konnte, den Schutz des schlagwortartigen Firmenbestandteils als einen
gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutzi.S.v. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG.'®® Der schlag-
wortartige Firmenbestandteil ist damit weiteres, von der Firma zwar abhangiges und ihr
gegenuber akzessorisches, aber gesondert geschutztes Unternehmenskennzeichen, das
den kaufmannischen Unternehmenstrager als Person bezeichnet.'® In der Praxis ist der
Schutz des schlagwortartigen Firmenbestandteils von uberragender Bedeutung und weit
wichtiger als der Schutz der Firma selbst.'®” Ein entsprechender Schutz besteht fur schlag-

wortartige Namensbestandteile.®®

Darin mag man eine Nahe zu dem fur die Marke grundsatzlich abzulehnenden'®® Elemen-
tenschutz erkennen. Allerdings weist Goldmann zutreffend nach, dass Zweck des Schut-
zes der Unternehmenskennzeichen von Beginn an gerade dieser Elementenschutz war.'”
Ein Vergleich des Unternehmenskennzeichens mit der Marke widerspricht dieser Erkennt-
nis nicht. Das Unternehmenskennzeichen ist kein Registerrecht, sondern entsteht durch
die Benutzung im Geschaftsverkehr (siehe unten S. 66 ff.). Es unterliegt daher auch einer

62 RG, MuW VIII, 105 (106) — Marie Mumm; RG, MuW VIII, 295 (297) — Mercier.

163 7. B. RGZ 109, 213 (214 f.) — Kwatta; RGZ 114, 90 (95) — Haus Neuerburg; RGZ 117, 215 (219) — Eskimo Pie;
BGH, GRUR 1960, 296 (297) — Reiherstieg; BGH, GRUR 1985, 461 (462) — Gefa/Gewa; BGH, GRUR 1993, 913
(914) - KOWOG.

164 RGZ 114, 90 (95) — Haus Neuerburg; RGZ 117, 215 (219) — Eskimo Pie; BGH, GRUR 1960, 296 (297) —
Reiherstieg; BGH, GRUR 1985, 461 (462) — Gefa/Gewa; BGH, GRUR 1988, 635 (636) — Grundcommerz;
Rosenthal/Leffmann, § 16 UWG, Rn. 14.

85 BGH, GRUR 1995, 505 (506 f.) — APISERUM; BGH, GRUR 2002, 626 (628) — IMS; BGH, GRUR 2002, 898 —
defacto; BGH, GRUR 2004, 514 (515) — Telekom; BGH, GRUR 2008, 803 (804), Tz. 19 — HEITEC; BGH, GRUR
2008, 1102 (1103), Tz. 12 — Haus & Grund |; BGH, GRUR 2008, 1108 (1110 f.) Tz. 29, 42— Haus & Grund lll; BGH,
GRUR 2013, 638 (641), Tz. 24 — Volkl; zum Ganzen Biischer, in: FS Bornkamm, S. 543 (545 ff.); Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 94.

66 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 94; Knaak, in: FS GRUR, S. 971 (994 ff.), Rn. 44 ff.
67 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 97.

88 BGH, GRUR 2008, 1102 (1103), Tz. 12 — Haus & Grund I; BGH, GRUR 2010, 1020 (1021), Tz. 13 —
Verbraucherzentrale.

69 BGH, GRUR 2008, 903 (905), Tz. 34 — SIERRA ANTIGUO; BGH, GRUR 2009, 1055 (1057), Tz. 31 — airdsl;
Biischer, in: FS Bornkamm, S. 543; Fezer, § 14 MarkenG, Rn. 555; Ullmann, GRUR 1993, 334 (336 f.).

70 Goldmann, Unternehmenskennzeichens, § 3, Rn. 98.
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starkeren Beeinflussung durch die Verkehrsauffassung, als dies bei einem durch Regis-
tereintrag definierten Recht der Fall sein konnte.'"

Der von der Firma abgeleitete Schutz setzt voraus, dass der Firmenbestandteil seiner Art
nach im Vergleich zu den ubrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr
als schlagwortartiger Hinweis auf den Inhaber des Unternehmens durchzusetzen.'”? Mal}-
geblich dafur ist die Verkehrsauffassung. Sie orientiert sich in erster Linie am Grad der
Kennzeichnungskraft des Bestandteils und an seinem Charakter als Personenname, als
Sachangabe usw., sowie daran, ob sich Ublicherweise Unternehmensinhaber selbst nach
den Kennzeichnungsgewohnheiten im Handelsverkehr und in der jeweiligen Branche in
derartiger Weise namensmalfig zu bezeichnen pflegen.’” Die Eignung als schlagwortarti-
ger Hinweis setzt zunachst voraus, dass dem Firmenbestandteil von Haus aus namens-
mafdige Unterscheidungskraft zukommt."* Fehlt es an der namensmalligen Unterschei-
dungskraft von Haus aus, muss Verkehrsgeltung bestehen.'”® Enthalt eine Firma nicht nur
einen, sondern mehrere unterscheidungskraftige Bestandteile, kommt es auf die Um-
stande des Einzelfalles an.'” Kriterien sind die Kennzeichnungskraft des Bestandteils im
Vergleich zu den Ubrigen, die Position des Elements innerhalb der Gesamtbezeichnung
und ein ganzer Katalog weiterer Faktoren.'”” Zu diesen Faktoren gehort insbesondere, mit
welcher Kurzbezeichnung der Firmeninhaber in der Werbung auftritt und so dem Verkehr
eine entsprechende Verklrzung nahelegt'”® und auf welche Kurzbezeichnung der Verkehr
eine langere Firma tatsachlich reduziert.'”® Diese beiden Umstande lassen sich nicht allein
aus der Firma ersehen, sondern hangen von gesondert zu treffenden Tatsachenfeststel-

lungen ab.

Eine Reihe von mdglichen Firmenbestandteilen eignet sich nicht als schlagwortartige Be-
standteile. Sie werden gedanklich vom kennzeichnungskraftigen Bestandteil abgespalten

7 Goldmann, Unternehmenskennzeichens, § 3, Rn. 99; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 43 f.

72 BGH, GRUR 1985, 461 (462) — Gefa/Gewa; BGH, GRUR 1991, 556 (557) — Leasing Partner; BGH, GRUR 2013,
68 (70), Tz. 28 — Castell/VIN Castel.

173 BGH, GRUR 1985, 461 (462) — Gefa/Gewa; BGH, GRUR 1991, 475 (476) — Caren Pfleger; BGH, GRUR 1995, 505
(506) — APISERUM; BGH, GRUR 1996, 68 (69) — COTTON LINE.

74 BGH, GRUR 1985, 461 (463) — Gefa/Gewa; BGH, GRUR 1999, 492 (493) — Altberliner; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 105; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 48.

75 BGH, GRUR 1991, 556 (557) — Leasing Partner; BGH, GRUR 2004, 514 (515) — Telekom.
76 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 105.

Ausfuhrlich Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 107 ff.

78 BGH, GRUR 1995, 505 (507) — APISERUM; BGH, GRUR 2008, 1102 (1103), Tz. 12 — Haus & Grund II; OLG
Braunschweig, Urt. v. 13.4.2000, Az. 2 U 156/99 — Antenne Bremen.

7RG, GRUR 1936, 659 (660) — Iduna; OLG Braunschweig, Urt. v. 13.4.2000, Az. 2 U 156/99 — Antenne Bremen; LG
Minchen |, Urt. v. 25.7.2017, Az. 33 O 11594/16 — X-Trade Brokers.
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und bleiben aulRer Betracht.’® Hierzu gehoren Angaben, die die Unternehmenstatigkeit
beschreiben,! Ortsangaben und Angaben Uber den raumlichen Tatigkeitsbereich,'? aka-
demische Titel,'®® Rechtsformzusatze'® und Vornamen in einem aus Vor- und Familiena-
men gebildeten blrgerlichen Namen,'® wenn es sich bei dem Familiennamen nicht um

einen Allerweltsnamen handelt.s¢

4. Die besondere Geschaftsbezeichnung gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG
Neben dem Namen und der Firma erwahnt § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG den Schutz der
besonderen Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs oder eines Unternehmens als Unter-
nehmenskennzeichen. Die besondere Geschaftsbezeichnung hat Namensfunktion und
muss deshalb ebenso wie der Name und die Firma grundsatzlich ein Wortzeichen sein.®
Ebenso wie der Name und die Firma erlangt die besondere Geschaftsbezeichnung bei
namensmalliger Unterscheidungskraft Schutz mit Benutzungsaufnahme.’® Sie unter-
scheidet sich von Namen und Firma durch ihr Bezugsobjekt. Denn sie weist nicht auf den
Unternehmenstrager hin, sondern auf das Unternehmen selbst oder einzelne selbstandig
bezeichnungsfahige Unternehmensteile.'®

Die besondere Geschaftsbezeichnung ist damit eine Objektbezeichnung. Sie kann zusatz-
lich zur Firma und unabhangig von ihr in Benutzung genommen werden.'® Anders als die
Firma ist ihre Benutzung nicht obligatorisch, sondern freiwillig; auch darin unterscheidet
sich die besondere Geschaftsbezeichnung von der Firma.!’

In ihrer haufigsten Erscheinung als Etablissementbezeichnung bezeichnet die besondere

Geschaftsbezeichnung etwa Hotels (,Hotel zur Post*), Apotheken (,Sonnenapotheke®),

80 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 114 ff.

181 RG, GRUR 1930, 193 (195) — Fabisch; BGH, GRUR 2006, 159 (160), Tz. 11 — hufeland.de; BGH, GRUR 2013, 68
(70) Tz. 28 — Castell/VIN CASTELL.

182 | G Kéln, Urt. v. 05.11.2015, Az. 31 O 103/15; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 116.
183 BGH, GRUR 1991, 475 (476) — Caren Pfleger; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 125.
84 BGH, GRUR 2009, 484 (488), Tz. 51 — Metrobus.

185 RG, MuW XXVIIXXVII, 183 — Ern; BGH, GRUR 1991, 575 (477) — Caren Pfleger; OLG Hamburg, GRUR-RR 2004,
78 — holzmann-bauberatung.de; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 134.

86 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 139.

87 BGH, GRUR 2005, 419 (422) — Raucherkate; BGH, GRUR 2008, 1108 (1111), Tz. 44 — Haus & Grund IIl;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 188; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 35, 38.

88 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 5; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 104.

89 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 150; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 35;
Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 27; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 45.

190 Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 35; Knaak, Firma und Firmenschutz, S. 111; Teichmann,
Rn. 410.

91" Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 27; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 152.
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Kaufhauser (,Kaufhaus des Westens"), Restaurants (,Balthasar*) oder Cafés (,Eiscafé Ve-
nezia“, etc. Etablissementbezeichnungen markieren in besonderer Weise auch das Ge-
schaftslokal als den Ort der Geschaftsausubung.'®? Besondere Geschaftsbezeichnungen
kommen aber auch in anderer Auspragung vor, so etwa als Ensemblebezeichnungen von
Kanstlergruppen, als Bezeichnungen von Werken, Fabriken, Bergwerken und landwirt-
schaftlichen Gutern oder als Bezeichnung fur Praxen von Freiberuflern.”®® Die Anwen-
dungsmaglichkeiten sind unbegrenzt. Eine besondere Geschaftsbezeichnung kann fur

jede Art von Unternehmen geschutzt werden.**

Fur verschiedene Unternehmen eines Inhabers bzw. verschiedene organisatorisch ab-
grenzbare und deshalb selbstandig bezeichnungsfahige Teile und Betriebsstatten eines
Unternehmens konnen jeweils eigenstandige, besondere Geschaftsbezeichnungen ge-
fuhrt und als Unternehmenskennzeichen gemal § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG geschutzt

werden.%

Fir ein jedes Unternehmen und einen jeden selbstandig bezeichnungsfahigen Teil davon
kann der Inhaber aber auch mehrere besondere Bezeichnungen nutzen. Es gibt namlich
keinen der Firmeneinheit (siehe unten S. 188 ff.) vergleichbaren Grundsatz, demzufolge
fur ein Unternehmen oder einen selbstandig bezeichnungsfahigen Unternehmensteil nur
jeweils eine besondere Bezeichnung gefuhrt werden durfte.'*® Da der Verkehr aber in aller
Regel nur mit einer einzigen besonderen Geschéaftsbezeichnung rechnet und nicht mit zwei
oder mehr, ist fur den Schutz ebenso wie bei den Geschaftsabzeichen i.S.d.
§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG grundsatzlich Verkehrsgeltung erforderlich.'®’

lll. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion

Zu den nach § 5 Abs. 2 MarkenG geschutzten Unternehmenskennzeichen gehoren geman
§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG auch diejenigen Zeichen, die man als Unternehmenskennzeichen
ohne Namensfunktion bezeichnet. Dies sind die Geschaftsabzeichen gemal
§ 5 Abs. 2 S. 2 Fall 1 MarkenG und die sonstigen betrieblichen Unterscheidungszeichen
gemall § 5 Abs. 2 S. 2 Fall 2 MarkenG. Eine trennscharfe Abgrenzung zwischen diesen

192 BGH, GRUR 2017, 914 (917), Tz. 48 — Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2016, 448
(449), Tz. 17 — Apfelweinlokal; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 177.

193 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 180 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 8.
194 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 187.

195 Ausfihrlich Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 125 ff; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5
MarkenG, Rn. 35; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 27; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 44.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 169.
197 OLG Hamm MuW XXXIX, 148 (149) — Zur Devesburg; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 170.
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beiden Formen der Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion ist weder maoglich
noch notwendig.'®® Fir ihren Schutz ist stets Verkehrsgeltung erforderlich. Fur den Verkehr
gelten diese Zeichen dann zwar als identifizierende und unterscheidende Kennzeichen,
dennoch haben sie trotz Verkehrsgeltung nicht die Wirkung eines Namens.'® Die Unter-
scheidungs- und ldentifikationswirkung des Zeichens entsteht allein dadurch, dass es vom
Verkehr als Hinweis auf das Unternehmen verstanden wird, wenn auch nicht als ein na-

mensmafiger.

Beispiele fur Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion sind Bildzeichen?®, Far-
ben und Farbkombinationen®', die Gestaltung von Gebaudefassaden,?? Geschaftsrau-
men,2 Geschaftsfahrzeugen?* und die besonders gestaltete Arbeitskleidung der Mitarbei-

ter.20°

IV. Die rechtlich geschitzten Funktionen der Unternehmenskennzeichen

1. ldentifikations- und Unterscheidungsfunktion
Unternehmenskennzeichen haben eine rechtlich geschutzte Identifikationsfunktion.?’¢ Sie
besteht darin, die ldentifizierung und Individualisierung des Unternehmens oder des Un-

ternehmenstragers zu ermaoglichen.2”

Daruber hinaus haben Unternehmenskennzeichen eine rechtlich geschutzte Unterschei-
dungsfunktion. Sie besteht darin, dass Unternehmenskennzeichen dem Unternehmens-
trager ermoglichen, sich und sein Unternehmen von denen anderer Unternehmer zu un-
terscheiden und klar abzugrenzen. Von der Unterscheidungsfunktion geschutzt wird auch

das Individuierungsintersse des Kennzeicheninhabers.?® Hierunter versteht man das Inte-

198 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 4, Rn. 32.

199 BGH, GRUR 1953, 290 (291) — Fernsprechnummer; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 4, Rn. 2f;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 61; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 73.

200 BGH, GRUR 1962, 647 (650) — Strumpf-Zentrale; BGH, GRUR 1964, 71 (73) — Personifizierte Kaffeekanne.

201 BGH, GRUR 1997, 754 (755) — grau/magenta; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2015, 18 (20), Tz. 24 — Sprithender
Waschbar.

202 vgl. BGH, GRUR 1977, 614 (615) — Geb&udefassade (hier Schutz mangels Verkehrsgeltung verneint).

203 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 4, Rn. 33 m.w.N.; ders., MarkenR 2015, 8 ff.; Sosnitza, MarkenR 2015,
1, 3.

204 Finger, § 16 UWG, Rn. 62b; Gast, S. 67; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 4, Rn. 33 m.w.N.,
205 Baumbach/Hefermehl, UWG (17. Aufl. 1993), § 16, Rn. 137.
206 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 2.

207 Vgl. Baumbach/Hefermehl, UNG (17. Aufl. 1993), Vor § 16, Rn. 1; Blischer, in: FS Ullmann, S. 129 (135); Cosack,
S. 167; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 2; Klippel, GRUR 1986, 697 (708); GK/Teplitzky, Vor § 16
UWG, Rn. 3.

208 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2 Rn. 50.

36



resse, nicht mit anderen Unternehmern, Unternehmen oder deren Erzeugnissen in Verbin-
dung gebracht zu werden, zu denen in Wahrheit keine Beziehungen bestehen und auf die

er keinen Einfluss hat.2®

Durch die Identifikation und Unterscheidung wirken die Unternehmenskennzeichen am
Aufbau einer ,ldentitét?"® bzw. ,Individualitt?"" des Unternehmens oder des Unterneh-
menstragers mit, die ohne sie nicht herzustellen ware. Die Moglichkeit, sich durch Kenn-
zeichen von anderen zu unterscheiden, sich gleichsam eine eigene Identitat zu geben,
fuhrt erst dazu, dass sich das Unternehmen oder sein Inhaber eine Wahrnehmung am
Markt verschafft, aus der Anonymitat der Masse hervortritt und von moglichen Geschafts-
partnern erkannt oder wiedererkannt wird. Der rechtliche Schutz dieser Kennzeichen ge-
hort zu den unentbehrlichen Existenzbedingungen eines jeden Unternehmens.2'2 Er dient
damit der Verwirklichung des Grundrechts eines jeden Unternehmers auf Berufsfreiheit
und der damit zusammenhangenden freien Ausubung seiner wirtschaftlichen Tatigkeit.?'
Die ldentifikationsfunktion und die Unterscheidungsfunktion sind nach herrschender Auf-

fassung allein im Interesse des Zeicheninhabers geschutzt.?'

Daneben erfullen Unternehmenskennzeichen aber auch Funktionen, deren rechtlicher
Schutz im Interesse des Wettbewerbs, der Verbraucher und der Allgemeinheit liegt. Diese
Interessen werden aber unmittelbar und in erster Linie durch § 5 Abs. 2 MarkenG ge-
schutzt.2®* §§ 5, 15 MarkenG schuitzen diese Interessen nicht unmittelbar, sondern nur re-

flexartig (dazu naher unten 3.).

2. Goodwill-Funktion

Die Identifikations- und Unterscheidungsfunktion der Unternehmenskennzeichen ist auch
Grundlage einer weiteren rechtlich geschutzten Funktion, nadmlich der Goodwill-Funktion.
Diese wird z.T. auch als ,Geltungsfunktion“ bezeichnet?>'¢ und besteht in der Bundelung

und Speicherung des Goodwills.?'” Der historische Gesetzgeber des § 8 UWG von 1896

209 Gétting, S. 86; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2 Rn. 50; Klippel, S. 358, 416.
210 Schmidt, Handelsrecht, § 6 IV, Rn. 38.
211 Schéffle, S. 279 spricht von der ndustriellen Individualitdt und sieht darin bereits 1867 eine der

Legitimationsgrundlagen eines materiellen Kennzeichenschutzes.

212 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 53 m.w.N.

213 RGZ 75, 370 (373) — Stiller; RGZ 101, 226 (230) — Uessems Artistenkinder; RGZ 108, 272 (273) — Merx; BGH,
GRUR 1962, 419 ( 420) — Leona; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 7; Rosenthal, § 16 UWG, Note
12 b.

214 RGZ 75, 370, 373 — Stiller; RGZ 103, 388 (392 f.) — Commerz- und Privatbank; v. Gierke/Sandrock, § 17 11 4 b
(S. 246); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 7.

215 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 89.

216 pawlowski, Rn. 264.

217 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 13f., 17.
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bezeichnete den Goodwill als ,gewisses Ansehen im Publikum® und erklarte seinen Schutz
zum zentralen Anliegen des Schutzes der Unternehmenskennzeichen.?'® Der Schutz des
Unternehmenskennzeichens vor Missbrauchen dient dem Schutz des darin verkdrperten
Goodwills. Der rechtliche Schutz des Goodwills ist Grundvoraussetzung fur jede auf Kon-
tinuitat angelegte unternehmerische Leistung in der Marktwirtschaft.2’®* Der Goodwill wird
auch als ,Ruf?®, ,Ruf und Vertrauen*?*', ,Ruf und Kredit??, ,Geschéftsrenommee und
Chance“?®, ,Kundschaft®*, ,Anziehungskraft®, ,glinstige Erwartungen“ des Publikums?
oder ,Werbekraft des Unternehmens®? umschrieben. Ungeeignet ist der Begriff ,Ver-
kehrsgeltung“?®, da er im Kennzeichenrecht anders belegt ist. Treffend ist die Definition
des Goodwills von Callmann als ,,Geneigtheit von Menschen, zu einem Unternehmen und
seinen Produkten in Beziehung zu treten.“??® Der Goodwill macht den Werbewert des Un-

ternehmenskennzeichens als immaterielles Wirtschaftsgut aus.

Samtliche Investitionen des Kaufmanns in die Werbung, sein Bemuhen um die Steigerung
der Qualitat seiner Waren und Dienstleistungen, sein serioses Geschaftsgebaren, seine
Zahlungsbereitschaft und die hierauf erfolgende Resonanz und das Wohlwollen des Pub-
likums, seiner Lieferanten und Kreditgeber etc. sind Ausdruck der Anstrengungen seiner
Geschaftstatigkeit, die in das ,wirtschaftliche Ansehen“ des Unternehmens einflieRen und
durch seine Kennzeichen wiedergespiegelt werden. Das Unternehmenskennzeichen wird
dadurch zu einem wichtigen Instrument des Marketings.?® Hierher gehoren diejenigen

Funktionen, die in der neueren Funktionenlehre des EuGH als zusatzliche, zur zentralen

218 Begriindung zum dritten Entwurf eines Gesetzes zur Bekampfung des unlauteren Wettbewerbes zu § 8 {iber den

Schutz der besonderen Geschaftsbezeichnung: ,Es ist aber als ein Versto8 gegen die geschéftliche Ehrlichkeit
anzusehen, wenn ein solcher Name, nachdem er sich ein gewisses Ansehen im Publikum erworben hat, von
anderen Gewerbetreibenden zum Zwecke verwertet wird, um Verwechslungen hervorzurufen* (abgedruckt bei:
Bachem/Roeren, S. 20 (37), Lobe, S. 46 (67).

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 13 unter Bezugnahme auf Rogers, S. 19 f., 228 ff. und
insbesondere S. 33: “Without good will all business which is not monopolistic would be temporary — depending as
it would have to on casual patronage only. The element of good will — the desire on the part of customers to keep
up more or less continuous trade relations and the reasonable expectation of such continuance on the part of the
trader, is what gives permanency and stability to business”.

220 Engel, § 16 UWG, Anm. 1.

221 Muiller, Einl. zu § 8 UWG Anm. IV.

222 pisko, S. 65.

223 Lehmann/Hoeniger, S. 115.

224 RGZ 68, 49 (52) — Siiddeutsche Bauhiitte.
225 vgl. Miiller-Erzbach, S. 87.

226 Koppensteiner, § 29, Rn. 2.

Ulmer, Warenzeichen, S. 4.

228 30 aber Pawlowski, Rn. 264.

229 Callmann, S. 36; ebenso Elsaesser, S. 113; Finger, § 16 UWG, Rn. 1.
230 | amsa, S. 13.

219

227

38



Herkunftsfunktion®' der Marke hinzutretenden Funktionen besonders betont werden.??
Dies sind die Garantiefunktion bzw. Qualitétsfunktion®®, die darin besteht, dem Verbrau-
cher die qualitative Bestandigkeit (oder Homogenitat) der mit der Marke gekennzeichneten
Produkte anzuzeigen,?* die Werbefunktion®, die darin besteht, eine Marke fur Zwecke der
Werbung zu verwenden, um den Verbraucher zu informieren oder zu uberzeugen und sie
als Element der Verkaufsforderung oder als Instrument der Handelsstrategie einzuset-
zen, ¢ die Kommunikationsfunktion®’, also ihre Fahigkeit, Informationen zu vermitteln, z.
B. Botschaften Uber immaterielle Eigenschaften, die das Image des Produkts oder des
Unternehmens formen,?? und die /Investitionsfunktion®°, also die Fahigkeit der Marke, sie
zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufes einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher
anzuziehen oder zu binden.?* Diese Funktionen kommen auch dem Unternehmenskenn-
zeichen zu. Sie sind unselbstandige Ausschnitte einer umfassend verstandenen Goodwill-
Funktion.?*' Die Goodwill-Funktion ist allein im Interesse des Kennzeicheninhabers ge-

schutzt.2#2

281 FuGH, GRUR 2003, 55 (58), Tz. 53 f. — Arsenal; EuGH, GRUR 2005, 153 (155), Tz. 59 — Anheuser-Busch; EuGH,
GRUR 2007, 318 (319), Tz. 21 — Opel/Autec; EuGH, GRUR 2007, 971 (972), Tz. 21 — Céline.

282 FuGH, GRUR 2009, 756 (761), Tz. 58, 63 — L‘Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 (448), Tz. 77 — Google und
Google France; EuGH, GRUR 2011, 1124 (1127), Tz. 38 — Interflora; EuGH, GRUR 2014, 280 (281), Tz. 30 — Red
Bull; EuGH, Urt. v. 25.7.2018, Az. C-129/17, Tz. 34 — Mitsubishi/Duma.

233 EuGH, GRUR 2009, 756 (761), Tz. 58, 63 — L‘Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 (448), Tz. 77 — Google und
Google France; EuGH, GRUR 2011, 1124 (1127), Tz. 38 — Interflora; EuGH, GRUR 2014, 281 (281), Tz. 30 -Red
Bull.

Generalanwalt Mengozzi, Schlussantrage zu C-487/07 Tz. 53 — L‘Oréal/Bellure.

235 vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 (761), Tz. 58, 63 — L‘Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 (448), Tz. 77 — Google
und Google France; EuGH, GRUR 2014, 280 (281), Tz. 30 — Red Bull; Kessen, S. 60 f; Weber, S. 2.

236 FuGH, GRUR 2010, 445 (449), Tz. 92 — Google und Google France; EuGH, Urt. v. 25.7.2018, Az.C-129/17, Tz. 37
— Mitsubishi/Duma.

237 EuGH, GRUR 2009, 756 (761), Tz. 58, 63 — L‘Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 (448), Tz. 77 — Google und

Google France; EuGH, GRUR 2011, 1124 (1127), Tz. 38 — Interflora; EuGH, GRUR 2014, 280 (281), Tz. 30 — Red
Bull; Pépel, S. 12.

Generalanwalt Mengozzi, Schlussantrage zu C-487/07 Tz. 54 — L‘Oréal/Bellure.

2% EFuGH, GRUR 2009, 756 (761), Tz. 58, 63 — L‘Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 (448), Tz. 77 — Google und
Google France; EuGH, GRUR 2011, 1124 (1128), Tz. 60 ff. — Interflora; EuGH, GRUR 2014, 280 (281), Tz. 30 —
Red Bull.

240 FyGH, GRUR 2011, 1124 (1128), Tz. 62 — Interflora; EuGH, Urt. v. 25.7.2018, Az.C-129/17, Tz. 36 —
Mitsubishi/Duma.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 19 ff.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 13 unter Bezugnahme auf RGZ 75, 370 (373) — Stiller; Callmann,
§ 16 UWG, Rn. 3; Finger, § 16 UWG, Rn. 1; Uimer, Warenzeichen, S. 3 ff.
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3. Weitere Funktionen im Interesse der Wettbewerber, Verbraucher und
Allgemeinheit

Wenn die §§ 5, 15 MarkenG vorrangig den Schutz des Kennzeicheninhabers bezwecken,
ist damit nicht zugleich ausgeschlossen, dass daneben auch die Interessen der Wettbe-
werber, Verbraucher und der Allgemeinheit durch die Regelungen zum Unternehmens-
kennzeichen geschutzt werden. Der Wortlaut des MarkenG ist fur ein solches Schutz-
zweckverstandnis offen. Anders als z. B. in § 1 UWG fehlt zwar eine ausdruckliche Schutz-
zweckregelung, nach der die Interessen der Mitbewerber, der Verbraucher und der Allge-
meinheit an einem unverfalschten Wettbewerb geschutzt werden. Gleichwohl werden mit-
telbar auch deren Belange reflexartig geschutzt, wenn Zeichen, die nicht unterscheidungs-
kraftig sind oder an denen ein Freihaltebedurfnis besteht, keinen materiellen Schutz als
Unternehmenskennzeichen erhalten (naher zur namensmafigen Unterscheidungskraft als
Schutzvoraussetzung und zum Freihaltebedurfnis unten S. 84 ff.).2*3 Es entspricht dem
Interesse der Mitbewerber und des Verkehrs, die Verwendung von beschreibenden Anga-
ben nicht zugunsten einzelner zu schitzen und zu monopolisieren. Auch der Aspekt des
Schutzes der Allgemeinheit und der Verbraucher vor IrrefUhrung hat im Recht des Unter-
nehmenskennzeichens seinen Niederschlag gefunden, weil irrefuhrende Unternehmens-
kennzeichen keinen Schutz geniel3en (naher dazu unten S. 76 ff.). Die Schutzunfahigkeit
verringert den Anreiz, irrefUhrende Unternehmenskennzeichen zu wahlen, was wiederum
reflexhaft dem Schutz der Verbraucher vor IrrefUhrung dient.?*4 Auch tber den Tatbestand
der Verwechslungsgefahr werden mittelbar die Belange der Wettbewerber und Verbrau-
cher geschutzt. Deren Interesse entspricht es namlich, ein Zeichen einem bestimmten Un-
ternehmen zuordnen zu kdnnen und nicht der Fehlvorstellung zu unterliegen, das Zeichen
wurde durch dasselbe Unternehmen, durch denselben Unternehmensinhaber oder ein mit
diesem verbundenen Unternehmen verwendet, wenn dies tatsachlich gar nicht der Fall ist
(n@her zu Verwechslungsgefahr unten S. 197 ff., insb. zu den verschiedenen Arten der
Verwechslungsgefahr S. 203 ff.).

Als im weiten Sinne Reflex, der vorrangig im Interesse des individuellen Kennzeichenin-
habers geschutzten ldentifikations-, Unterscheidungs- und Goodwill-Funktion ergeben
sich weitere Funktionen des Unternehmenskennzeichens, die der Allgemeinheit zugute
kommen, die aber durch §§ 5, 15 MarkenG nicht geschutzt werden. Durch die Identifikati-

243 vgl. mit &hnlichen Erwagungen zum Verbraucherschutz im Markenrecht Sosnitza, ZGE 2013, 176 (177 f.).

244 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 89.
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ons- und Unterscheidungsfunktion wird Markttransparenz erzeugt (marktordnende Funk-
tion).?* Unternehmenskennzeichen dienen damit dem Funktionieren einer auf Wettbewerb
basierenden Wirtschaft. Sie stellen — ebenso wie Marken — einen wesentlichen Bestandteil
des Systems eines unverfalschten Wettbewerbs dar, das das System der europaischen
Vertrage schaffen und erhalten will.2*6 Durch die rechtlich geschutzte Goodwill-Funktion
wird mittelbar das Marktverhalten der Unternehmer gesteuert (Auslesefunktion). Der
Wunsch, Kundenbeziehungen zu erhalten und den Wert des eingefuhrten Kennzeichens
gegenuber Wettbewerbern zu behaupten, bildet einen Anreiz, die Qualitat der Leistung
nicht absinken zu lassen, um nicht im Ausleseprozess des Wettbewerbs aus dem Markt
auszuscheiden und fuhrt gesamtwirtschaftlich betrachtet zu einer Steigerung des allgemei-

nen Leistungsniveaus.?’

V. Legitimation und erster Blick auf die hierauf zuriickzufuhrenden Schutzvo-
raussetzungen

Aus den rechtlich geschutzten Funktionen der Unternehmenskennzeichen und ihrer es-
sentiellen Bedeutung ergibt sich gleichzeitig auch die Legitimation des materiellen Kenn-
zeichenschutzes. Die unternehmerische Leistung muss sich im Wettbewerb mit anderen
Unternehmern standig messen lassen und von deren Leistungsangeboten abgrenzen. Nur
so ist es maglich, trotz der Vielzahl der Waren- oder Dienstleistungsangebote diejenige
Verankerung im Bewusstsein der Marktgegenseite zu erhalten, die den potentiellen Kun-
den zu einem wirklichen Kunden und den zufriedenen Kunden zu einem Stammkunden
macht. Die Entscheidung fur oder gegen das Angebot eines Unternehmens kann aber nur
dann getroffen werden, wenn die im Wettbewerb um die Absatzmoglichkeit stehenden Un-
ternehmen voneinander unterschieden werden kdnnen. Ohne Kennzeichen liel3en sich
Unternehmen nicht voneinander unterscheiden und jede unternehmerische Tatigkeit, die
sich nicht unterscheiden kann, wird unmoglich.?#® Ein effektiver Kennzeichenschutz steht
damit auch unter dem grundrechtlichen Schutz des Art. 12 GG.?*® Denn die wirtschaftliche
Betatigung dient auch der Verwirklichung des Grundrechts des Unternehmers auf freie

Ausubung seines Berufs.?%°

245 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 26 ff.

246 vgl. EuGH, GRUR Int. 1990, 960 (961), Tz. 13 — HAG II; EuGH, GRUR Int. 1994, 614 (617), Tz. 45 f. — Ideal
Standard Il; EuGH, GRUR 2003, 604 (607), Tz. 48 — Libertel; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 72.

247 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 31; Miiller-Erzbach, S. 87.

248 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 5.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 38.

250 RGZ 101, 226 (230) — Uessems Artistenkinder; RGZ 103, 388 (392 f.) — Commerz- und Privatbank; RGZ 108, 272
(273) — Merx; BGH, GRUR 1962, 419 (420) — Leona; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 7.
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Unternehmenskennzeichen und ihr materieller Schutz sind deshalb essentiell fur das
Funktionieren einer auf Unternehmertum ausgerichteten Marktwirtschaft.?>' Nur, wenn ver-
hindert wird, dass Dritte sich durch unbefugte Verwendung der Firma ihre ,werterhaltende
Wirkung“ aneignen, besteht die Bereitschaft zur wirtschaftlichen Betatigung.?? Und nur,
wenn der Inhaber des Unternehmenskennzeichens sich effektiv gegen die Verwendung
eines gleichen oder ahnlichen Zeichens und damit gegen eine Verwechslung, verteidigen
kann, kann das Unternehmenskennzeichen auch seine Aufgabe der Identifikation und Un-
terscheidung dauerhaft erfillen und dem Unternehmer das notwendige Vertrauen geben,
dass sich seine unternehmerische Leistung auch lohnt. Der gerechten Entlohnung der un-
ternehmerischen Leistung dient deshalb das Unternehmenskennzeichen. Schéffle hat
1867 in einem Beitrag zur rechtspolitischen Diskussion uber die Einfuhrung eines materi-
ellen Schutzes von Marke und Unternehmenskennzeichen diese Zusammenhange wie

folgt beschrieben:

,90 wenig der Firmen-, Marken- und Titelschuz ein Monopol oder ausschliessendes Ab-
satzrecht begriindet, ebenso sehr dient er dazu, thatsdchlich vortheilhafte Kundschaften,
welche ohne Ausschluss der freien Concurrenz bestehen, zu schiizen. Der Firmen-, Mar-
ken- und Titelschuz ist hierdurch ein nichtsingulédres Rechtsinstitut, welches die im freien
von der Concurrenz bewegten Verkehr wirkende normale Rentenfunktion unterstiizt. Wer
sich durch seine ins Geschéft und in die Produkte gelegte, im Geschéfte das persdnliche
Leben sogar lberdauernde, daher dem Vermbégenswerth nach vererbbare und (bertrag-
bare, individuelle Tiichtigkeit verdient gemacht hat, ist nach unserer Theorie von der Rente
berechtigt, die Frucht hiervon zu ernten. Jeder Andere soll in der Lage bleiben, durch glei-
che oder bessere Leistung gleiches oder hbheres Einkommen beziehen zu kbnnen. Aber
Niemand hat das Recht, dadurch, dass er sich mit fremden Federn schmdickt, das Renten-
einkommen Anderer zu beziehen oder dasselbe durch Erheuchelung guten Scheines fiir

schlechtes eigenes Fabrikat zu gefdhrden.“?%

Gerechtfertigt ist der Schutz aber nur, wenn das Unternehmenskennzeichen seine recht-
lich geschutzten Funktionen auch effektiv erfullen kann. Kennzeichen, die nicht kontinuier-
lich im geschaftlichen Verkehr benutzt werden, fehlt diese Legitimation. Das gleiche gilt fur
Zeichen, die nicht geeignet sind, auf den Verwender oder sein Unternehmen hinzuweisen

und ihn deutlich von anderen zu unterscheiden. Hat ein Zeichen aber die Fahigkeit zur

251 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 26.

252 Ehrenberg/Pisko, S. 275.
253 Schiffle, S. 279 1.
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|dentifizierung und Unterscheidung, ist sein Schutz legitim, und zwar ohne Rucksicht da-
rauf, ob diese Fahigkeit dem Zeichen von Haus aus gegeben ist oder es sich bei den an-
gesprochenen Verkehrskreisen als Kennzeichen fur ein bestimmtes Unternehmen etabliert
hat.?4 Die durch Verkehrsgeltung erworbene Unterscheidungskraft erfullt die gleiche Funk-

tion wie die originare Unterscheidungskraft und verdient deshalb den gleichen Schutz.

2% Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 119.
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3. Teil
Historische Entwicklung

1. Abschnitt: HGB-Firmenrecht
A. Partikularrecht vor dem ADHGB

Das Rechtsinstitut der Firma hat seinen Ursprung im ltalien des spaten Mittelalters und
leitet sich aus dem ital. ,firmare® ab, d. h. die Bekraftigung, Bestatigung und Beglaubigung
einer Urkunde durch Unterzeichnung bzw. Auflegen der Hand.? Indem die Urkunde mit
der Firma seiner Handelsgesellschaft unterzeichnet wurde, war deutlich gemacht, dass
der Unterfertiger nicht im eigenen Namen, sondern im Namen aller Sozien handelte.?¢ Die
Firma war ursprunglich nur die Firma der Handelsgesellschaften.?” Gebrauchlich gewor-
den ist die Firma ausgehend davon nicht nur als Zeichen der Bekraftigung, sondern auch
als die Art, wie sich die Gesellschaft im Geschaftsverkehr zu bezeichnen pflegt.?® Der an-
genommene Name der Gesellschaft erlangte in der Geschaftswelt in der Regel einen Be-
kanntheitsgrad, der die Gesellschafter regelmaldig veranlasste, nach dem Ausscheiden
des den Hauptnamen tragenden Gesellschafters den ursprunglichen Namen beizubehal-
ten.?® Damit erhalt die Firma die Bedeutung als Name, unter dem die Gesellschaft als
Kaufmann im Handel ihre Geschafte betreibt und die Unterschrift abgibt.?® Daneben trat
seit dem 18. Jahrhundert auch eine Begriffsvorstellung, derzufolge unter einer Firma die
Bezeichnung des Handelsgeschafts, also des kaufmannischen Unternehmens selbst ver-
standen wurde.?®' Bei Einzelkaufleuten ist der Gebrauch einer besonderen, vom burgerli-
chen Namen des Kaufmanns rechtlich zu unterscheidenden Firma erst spater aufgekom-
men und gesetzlich in Art. 15 f. ADHGB anerkannt worden.?2 Wegen der Nahe der Firma
zum burgerlichen Namen war es fur die Rechtswissenschaft folgerichtig, die Firma als eine

besondere Art des Namens aufzufassen.2?

255 Behrend, § 40 (S. 250); Staub/Bondi, 14. Aufl., § 17 HGB, Anm. 1; v. Gierke, in: Handwérterbuch der
Rechtswissenschaft, Zweiter Band, S. 439 (440); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 50; Krause,
S. 22; Ehrenberg/Pisko, S. 277.

256 Ehrenberg/Pisko, S. 277.

257 Bartels, AcP 209 (2009), 309 (315); Behrend, § 40 (S. 252); Staub/Bondi, 14. Aufl., § 17 HGB, Anm. 1; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 50; Lehmann/Hoeniger, S. 114; Krause, S. 22; Ehrenberg/Pisko, S. 277.

258 Behrend, § 40 (S. 250).
259 Krause, S. 22.

260 Behrend, § 40 (S. 250).
261 Schirmer, S. 63.

262 Bartels, AcP 209 (2009), 309 (315); Behrend, § 40 (S. 252 f.); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 54;
Lehmann/Hoeniger, S. 114; Ehrenberg/Pisko, S. 277.

263 vgl. die Nachweise bei Klippel, Schutz des Namens, S. 76 f.
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Ein Zwang zur Annahme einer Firma bestand nicht. So war es ,,dem Belieben des Ge-
schéftsinhabers anheimgegeben, ob er lberhaupt eine Firma annehmen sowie welche
Gestalt er derselben geben wollte.?** Denn basierend auf den Lehren des klassischen
romischen Rechts waren die Wahl und die Anderung des Namens allgemein frei.?5 Damit
wurde zugleich der Grundsatz der freien Firmenwahl begrindet.?®® Dieser Grundsatz be-
herrschte das Firmenrecht bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.?” Der Kaufmann konnte
seine Firma grundsatzlich frei bilden. Er war nicht auf bestimmte Typen (z. B. Personen-
oder Sachfirma) festgelegt und konnte etwa auch Fantasiefirmen oder Pseudonyme bil-
den. Von dem gemeinrechtlichen Grundsatz der freien Firmenwahl existierten partikular-
rechtliche Ausnahmen, allerdings nur sehr begrenzt. So gab es in ALR Il 8 §§ 621 f. eine
in etwa den heutigen §§ 30, 37 Abs. 1 HGB entsprechende Regelung.?® Vereinzelt wurde
auch ein Straftatbestand der Usurpation fremder Firmen als Variante des Betrugs einge-

fuhrt.26°

Man ging bis Mitte des 19. Jahrhunderts davon aus, dass die Firma zunachst einmal eine
Kennzeichnungs- und Abkurzungsfunktion hat. Durch die freie Wahl einer pragnanten und
einfachen Firma war es moglich, anstelle der Namen aller Gesellschafter eine abgekurzte
Bezeichnung zu verwenden.?”? Die Verwendung einer Firma ermoglichte dartber hinaus
eine Abgrenzung der Privatgeschafte des Kaufmanns von den Geschaften der Gesell-
schaft (Trennungsfunktion).?”* Zugleich ermdglichte die Firma selbstverstandlich auch die
Unterscheidung zweier Kaufleute (Unterscheidungsfunktion).?2 Schon fruh wurde in die-

264 Behrend, § 40 (S. 252).

265 C. 9,25,1 (Diocl./Maxim. a. 293) lautet: Sicut initio nominis cognominis praenominis recognoscendi singulos
imposito privatim libera est, ita horum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen sive
praenomen sine aliqua fraude licito iure, si liber es, secundum ea quae saepe statuta sunt minime prohiberis, nulli
ex hoc praeiudicio futuro. (,So wie urspriinglich jeder Privatperson, zur Erkennung des Einzelnen, die Benennung
mit Zunamen und Vornamen frei steht, ist auch deren Anderung bei solchen, die keine bése Absicht dabei hegen,
ungeféhrlich. Es steht dir daher, wenn du ein Freier bist, den dariiber erlassenen Verordnungen geméaR, nichts im
Weg, ohne betriigerische Absicht deinen Namen und Vornamen zu &ndern, wenn damit fiir die Zukunft keine
Vorentscheidung gefallt wird.”).

266 Behrend, § 40 (S. 252); Krug, S. 11; vgl. Klippel, Schutz des Namens, S. 78 f. m.w.N.; ders. Bedeutung des
Rheinischen Rechts, 123 (131).

267 Bartels, AcP 209 (2009), 309 (314); Behrend, § 40 (S. 252); Klippel, Schutz des Namens, S. 76 ff.

268 ALR Il 8 § 621: “ Bey Bestimmung der Firma ist darauf zu sehen, dal3 sich dieselbe von allen bereits 6ffentlich
bekannt gemachten hinlédnglich unterscheide; § 622: ,Ergiebt sich in der Folge, dal3 eine andere bereits errichtete
Handlung dergleichen Firma fiihre: so ist die spéter geschlossene Societét verbunden, ihre Firma zu &ndern.”

Vgl. Klippel, Bedeutung des Rheinischen Rechts, S. 123 (133) mit Hinweis auf die Anmerkungen zu Art. 256 des
bayerischen Strafgesetzbuchs von 1813: als Betrliger wurde bestraft, wer ,die Firma eines anderen Kaufmanns
oder Fabrikanten sich widerrechtlich zu eignet".

270 Behrend, § 40 (S. 252); Ehrenberg/Pisko, S. 277; Gans, S. 39.
21 Ehrenberg/Pisko, S. 277; Gans, S. 39.
272 Gans, S. 40; Klippel, Schutz des Namens, S. 79 m.w.N.
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sem Zusammenhang auch die Bedeutung der Firma fur den ,Vortheil des Creditverstér-
kens*?® gesehen. Denn das Vertrauen und die Achtung des Kaufmanns, die er sich im
Geschaftsleben erworben hatte, konzentrierten sich in der Firma.?* Das entspricht der
heute allgemein anerkannten Goodwill-Funktion der Firma (siehe oben, S. 37 ff.). Dieser
mit der Firma verbundene Kredit des Kaufmanns sollte auch fur den Fall eines Gesell-
schafterwechsels erhalten bleiben.?”®

Dagegen war die Firmenwahrheit keine Funktion, die man von der Firma erwartete.?®

Allerdings erkannte man auch die Gefahren einer freien Firmenwahl fur den Kredit des
Kaufmanns, wenn der Verkehr durch einen damit verbundenen Irrtum Uber die Identitat
des Firmeninhabers zu Schaden kommt.?’” Die zum Schutz vor einem Firmenmil3brauch
vorhandenen registerrechtlichen und strafrechtlichen Vorschriften, z. B. ALR || 8 § 621 und
§ 622, sah man aber als ausreichend an.?”® Damit korrespondiert die Diskussion Uber einen
Firmenschutz und die Anerkennung eines absolut subjektiven Rechts an der Firma. Wegen
der sachlichen Nahe zum materiellen Firmenschutz wird darauf naher im Zusammenhang
mit der historischen Entwicklung des materiellen Kennzeichenschutzes eingegangen (vgl.
S. 57 ff.).

B. Das ADHGB und HGB 1897

Das ADHGB vom 31. Mai 1861 war von einschneidender Bedeutung fur die Entwicklung
des Firmenrechts. Der Gesetzgeber traf mit der Regelung des Art. 15 ADHGB die klare
und bis heute richtungsweisende Entscheidung, dass die Firma der Handelsname des
Kaufmanns ist und gerade nicht die Bezeichnung des Unternehmens. Dem gegenteiligen
Verstandnis war damit der Boden entzogen. Fortan galt auch eine Pflicht des Kaufmanns
zur Firmenfuhrung im Sinne einer Annahmepflicht (dazu oben, S. 21).

Von dem gemeinrechtlichen Grundsatz der Firmenwahlfreiheit wandte sich das ADHGB
mit Art. 16 und 17 ADHGB ausdrucklich ab und entschied sich stattdessen fur den diamet-
ral gegenlaufigen Grundsatz der Firmenwahrheit. In der bis dahin geltenden willkirlichen
Firmenwahl wurde das Risiko einer leichten Tauschung des Publikums gesehen, das aus

213 Morstadt, S. 65.

274 Gans, S. 39; Klippel, Schutz des Namens, S. 79 m.w.N.

215 Gans, S. 39 f. spricht von einem (iber lange Jahre erworbenen Zutrauen des Kaufmanns.
Klippel, Schutz des Namens, S. 79 f.

27 Klippel, Schutz des Namens, S. 80 m.w.N.; ders. S. 123 (132).

278 Klippel, Bedeutung des Rheinischen Rechts, S. 123 (133) m.w.N; vgl. den Uberblick der Gesetze zum Schutz der
Fabrik- und Waarenzeichen bei Krug, S. 50 ff.
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der Firma auf den Kredit (dazu oben, S. 46 f.) des Geschafts schlielien konne.?”® Daher
musse dem Publikum ,die Méglichkeit gegeben werden, bei einer jeden Firma zu erfahren,
wer durch sie reprdsentirt und verpflichtet wird.“®° Die Folge dieses so verstandenen
Grundsatzes der Firmenwahrheit waren stark formalisierte Regeln zur Bildung von Firmen.
Nach Art. 16 Abs. 1 ADHGB durfte der Einzelkaufmann ,nur seinen Familiennamen (bdir-
gerlichen Namen) mit oder ohne Vornamen als Firma fiihren®, mit der Moglichkeit von Zu-
satzen ,zu ndheren Bezeichnung der Person oder des Geschéfts“ (Art. 16 Abs. 2 S. 2
ADHGB). Zusatze, die ein Gesellschaftsverhaltnis andeuteten, waren dem Einzelkauf-
mann ausdrucklich nicht gestattet (Art. 16 Abs. 2 S. 1 ADHGB). Die Firma der KG musste
nach Art. 17 ADHGB den Namen des personlich haftenden Gesellschafters und bei der
OHG den Namen mindestens eines personlich haftenden Gesellschafters, jeweils mit ei-
nem das Vorhandensein einer Gesellschaft andeutenden Zusatzes enthalten. Da ,durch
Sachfirmen das Publikum (ber den Umfang und den Kredit eines Geschéfts getduscht
werden kann“, waren Sachfirmen fur Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften
ebenso unzulassig wie Fantasiefirmen.?' Dagegen stand der AG die Moglichkeit einer Per-
sonenfirma nicht offen. Sie musste ihre Firma dem Gegenstand ihrer Unternehmung ent-

lehnen (Art. 18 ADHGB). Damit bestand fur sie ein Zwang zur Sachfirma.

Damit war das von 1861 bis 1865 in fast allen Landern des Deutschen Bundes eingefuhrte
ADHGB ein Paradigmenwechsel fur die bis dahin vom gemeinen Recht gepragten Firmen-
rechtsgrundsatze. Fortan galt fur Einzelkaufleute und Personengesellschaften das Prinzip,

,dass die Firma ihren Trager so genau als méglich bezeichnen miisse.

Der Grundsatz der Firmenwahrheit hatte in dieser Auspragung die Funktion einer gesetz-
lichen Informationspflicht Uber die hinter der Firma stehenden natirlichen Personen erhal-
ten. Das HGB von 1897 Ubernahm die Firmenbildungsvorschriften des ADHGB nahezu
unverandert. Bei der Neubildung der Firma eines Einzelkaufmanns oder einer Personen-
handelsgesellschaft musste zur Firmenbildung der Name des Einzelkaufmanns (§ 18 Abs.
1 HGB a.F.) oder eines personlich haftenden Gesellschafters (§ 19 Abs. 1 HGB a.F.) ver-

279 vgl. die Motive zum Entwurf eines Handelsgesetzbuchs fiir die Preussischen Staaten nebst Motiven, Zweiter Theil:

Motive, S. 15 (Der Entwurf war zugleich Grundlage der Beratungen zur Ausarbeitung eines Entwurfs eines
allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches, vgl. Lutz, Protokolle, S. 1V, 6); Klippel, Schutz des Namens, S. 102.

Vgl. die Motive zum Entwurf eines Handelsgesetzbuchs fiir die Preussischen Staaten nebst Motiven, Zweiter Theil:
Motive, S. 15; Klippel, Schutz des Namens, S. 102.

Klippel, Schutz des Namens, S. 102 m.w.N.

Vgl. die Motive zum Entwurf eines Handelsgesetzbuchs fiir die Preussischen Staaten nebst Motiven, Zweiter Theil:
Motive, S. 1517.
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wendet werden, so dass im Interesse der Klarheit des Haftungssubjekts stets der mit sei-
nem Privatvermogen haftende Kaufmann oder Gesellschafter identifiziert werden konnte
und die Haftungsverhaltnisse gleich aus dem Firmenkern ersichtlich waren.?® Die Pflicht
der Kapitalgesellschaften zur Bildung einer Sachfirma gemaf §§ 4 Abs. 1 GmbHG, 4 Abs.
1 AktG, die vom Gegenstand des Unternehmens ,entlehnt* sein musste, trug ebenfalls
dem Grundsatz der Firmenwahrheit Rechnung und verlieh der Firma der Kapitalgesell-
schaft insoweit eine Informationsfunktion Uber deren Geschaftstatigkeit,®* die man eben-
falls als an den Firmenkern anknupfende Informationspflicht begreifen konnte. Erganzt
wurden diese Informationspflichten durch ein an das heutige Irrefuhrungsverbot des § 18
Abs. 2 HGB erinnerndes Tauschungsverbot. Es war in § 18 Abs. 2 HGB a.F. normiert und
galt trotz seiner systematischen Zuordnung zur Firmenbildung des Einzelkaufmanns fur
alle Firmen, also auch fur die Firmen von Personenhandels- und Kapitalgesellschafen.2%
Gemal} § 18 Abs. 2 HGB a.F. durfte der Firma kein Zusatz mit der Eignung zur Herbeifuh-
rung einer Tauschung uber die Art oder den Umfang des Geschaftes oder die Verhaltnisse
des Geschaftsinhaber hinzugefugt werden. Bei Sachfirmen wurde insofern kein Unter-
schied zwischen Firmenkern und Firmenzusatz gemacht, sondern die ganze Firma in ih-
rem Gesamteindruck auf eine Tauschungseignung Uberpruft.?¢¢ Vor der Handelsrechtsre-
form wurde dieses Tauschungsverbot inhaltlich ebenfalls allgemein dem Grundsatz der
Firmenwahrheit zugeordnet.?®” Der Grundsatz der Firmenwahrheit hatte damit eine dop-
pelte Stoldrichtung als Informationspflicht (§ 18 Abs. 1 HGB a.F.) und als Tauschungsver-
bot (§ 18 Abs. 2 HGB a.F.).

Mit dem Grundsatz der Firmenwahrheit in seiner Auspragung als Informationspflicht war
es nicht vereinbar, dass Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften Fantasiefir-
men wahlen. Fur Aktiengesellschaften blieb es gemal § 20 HGB von 1897 in seiner ur-
sprunglichen Fassung (bzw. spater §§ 4, 279 AktG) bei dem Zwang eine Sachfirma zu

bilden, die dem Geschaftsgegenstand entlehnt war. Auch die GmbH kannte gemaR § 4

283 Denkschrift, S. 191; RGZ 156, 16 (21) — Hamburger Kaffeelager; Heymann/Emmerich, § 18 HGB, Rn. 1;
Ehrenberg/Pisko, S. 295.

284 vgl. OLG Neustadt, NJW 1963, 2208 (2209) — Bauhelf.

285 RGZ 127, 77 (80) — Vereinigte Weingutsbesitzer Wein- und Sektkellereien GmbH; OLG Hamm, OLGZ 1982, 303 —
Hanseat; BayObLG NJW-RR 1989, 867 — Treuhand GmbH; Staub/Bondi, 14. Aufl., § 18 HGB, Einleitung, Anm. 7;
Brodmann, § 4 GmbHG, Rn. 2; Heymann/Emmerich, § 18 HGB, Rn. 14; Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 63;
Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 7; Duringer/Hachenburg/V. Hoeniger, § 18 HGB, Anm. 6;
GK/HGB/Wiirdinger, § 18 HGB, Anm. 12.

286 RGZ 127, 77 (81) — Vereinigte Weingutsbesitzer Wein- und Sektkellereien GmbH; GK/HGB/Wiirdinger, § 18 HGB,
Anm. 16; Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 8.

287 BGH, GRUR 1970, 320 (321) — Doktor-Firma; Bokelmann, Rn. 93; v. Gierke/Sandrock, § 17 11 1 (S. 238), 11 2 b
(S. 242); Haberkorn, S. 9 f.; Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 1; Lehmann/Hoeniger, S. 116; Jordan,
S. 74; Weber, S. 88 f.
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GmbHG von 1892 die Sachfirma. Sie musste zwingend Sachangaben Uber den im Gesell-
schaftsvertrag festgelegten und in das Handelsregister eingetragenen Gegenstand des
Unternehmens enthalten.?® Diese Angaben mussten selbstverstandlich den Geschaftsge-
genstand nicht erschopfend wiedergeben, aber doch den Schwerpunkt der Unterneh-
menstatigkeit fur die beteiligten Wirtschaftskreise erkennbar machen und wahr sein.?° Um-
stritten war, ob eine Sachfirma eine gewisse individualisierende Kennzeichnungskraft ha-
ben musse und reine Gattungs- und Branchenbezeichnungen, wie z. B. , Transportbeton
GmbH", wegen einer fehlenden Fahigkeit zur Individualisierung ohne die Hinzufugung wei-
terer individualisierender Zusatze nicht als Firma eintragbar seien?® oder ob sich fur derart
gebildete Firmen aus Eigenart und gesetzlicher Anordnung der Sachfirma eine ausrei-
chende Namensqualitat ergab und deshalb auch Gattungs- und Branchenbezeichnungen

ohne Weiteres als Firmenkern moglich sein sollten.?’

Als Firma einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung musste gemal3 § 4 GmbHG a.F.
entweder ebenfalls eine Sachfirma gewahlt werden, oder die Firma musste den Namen
mindestens eines Gesellschafters enthalten, wobei es nicht zulassig war, den Namen ei-
nes nicht an der Gesellschaft beteiligten Dritten in die Firma einzubeziehen. Ob auch eine
aus Sach- und Personenfirma gemischte Firma zulassig war, war friher umstritten®*? und
wurde zuletzt allgemein bejaht.?*® Dieser Zwang zur Sachfirma bzw. Personenfirma machte
auch Kapitalgesellschaften die Wahl einer Fantasiefirma grundsatzlich unmoglich.?4 Eine
enge Ausnahme galt fur die Wahl eines bereits seit langerem am Markt eingefuhrten und
einigermallen bekannten Warenzeichens, dessen sich die Kapitalgesellschaft beim Ver-
trieb ihrer Waren bedienten, als Firmenkern, wenn der Geschaftsgegenstand gerade die
Herstellung und der Vertrieb der so bezeichneten Waren war und der Verkehr aufgrund
der Bekanntheit des Warenzeichens diesen Geschaftsgegenstand auch ohne Weiteres

288 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 28.

289 OLG Neustadt, NJW 1962, 2208 (2209) — Bauhelf; OLG Frankfurt, OLGZ 1979, 392 (393) — Food- und Nonfood;
BayObLG, BayObLGZ 1988, 194 (197) — GKF Gesellschaft fiir Kultur-Fernsehen mbH; BayObLG, NJW-RR 1989,
867 — Treuhand-GmbH (jeweils zur Sachfirma der GmbH); Ammon, DStR 1994, 325 (326); Brodmann, § 4 GmbHG,
Anm. 3; Scholz/Emmerich, 8. Aufl. 1993, § 4 GmbHG, Rn. 12; Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 14 ff.;
Rohwedder/Rittner, § 4 GmbHG, Rn. 5 m.w.N.; v. Gierke/Sandrock, § 17 1l 2 a) y (S. 241) (jeweils zur Sachfirma
der GmbH); dies., § 17 11 2 a) & (S. 242).

20 30 etwa OLG Hamm, NJW 1961, 2018 f. — Transportbeton; Scholz/Emmerich, 8. Aufl. 1993, § 4 GmbHG, Rn. 19;
Lutter/Hommelhoff, 13. Aufl. 1991, § 4 GmbHG, Rn. 6.

291 80 Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 26 m.w.N. aus Rspr. u. Lit.
292 Dagegen frither Brodmann, § 4 GmbHG, Anm. 3.

293 Dafir OLG Stuttgart, OLGZ 1971, 230 — PASCHE; Scholz/Emmerich, 8. Aufl. 1993, § 4 GmbHG, Rn. 38;
Hachenburg/Heinrich, §4 GmbHG, Rn. 60; Baumbach/Hueck/G. Hueck, 15. Aufl., § 4 GmbHG, Rn. 33;
Krieger/Lenz, § 4 GmbHG, Rn. 4; Rohwedder/Rittner, § 4 GmbHG, Rn. 17; Roth, § 4 GmbHG, Anm. 4.3; v.
Gierke/Sandrock, § 17 11 2 a) y (S. 240).

2% Brodmann, § 4 GmbHG, Anm. 3; Diiringer/Hachenburg/V. Hoeniger, § 20 HGB, Anm. 2.
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erkennen konnte.?®® Systematisch blieb aber auch eine unter Verwendung eines Waren-
zeichens als Fantasiezeichen gebildete Firma stets eine dem Unternehmensgegenstand
entlehnte Sachfirma.?*® Das Erfordernis einer langeren Markteinfuhrung und gewissen Be-
kanntheit des Warenzeichens schloss dabei die Wahl eines Fantasiezeichens als Firmen-
kern in all denjenigen Fallen aus, in denen das Warenzeichen erstmals neu in Gebrauch
genommen wurde und deshalb unbekannt war.?*” Weitergehende Vorschlage, Fantasie-
worte generell als wesentliche Bestandteile einer Firma zuzulassen,?*® konnten sich nicht

durchsetzen und mussten der spateren Reform des Firmenrechts Uberlassen werden.

Buchstabenkombinationen aus Konsonanten, die nicht durch Vokale verbunden und daher
fur sich genommen nicht als Wort aussprechbar sind, wurde die Eignung als Firmenkern
grundsatzlich abgesprochen.?®® Sie passten auch nicht in das vorgegebene System. Als
Personenfirma schieden sie von vornherein aus, weil burgerliche Namen nicht ausschliel3-
lich aus Konsonanten bestehen. Als Sachfirma waren sie ungeeignet, weil sie keinen hin-

reichend sicheren Aufschluss auf den Unternehmensgegenstand geben konnten.3®

Fur den Kaufmann bedeutete die Abschaffung der Firmenwahlfreiheit eine erhebliche Be-
schrankung der Moglichkeit, seiner Firma eine starkere Werbewirkung und Suggestivkraft
zu verschaffen, als sie sein burgerlicher Name oder eine Sachfirma erzeugen kann. Die
Praxis reagierte darauf mit einer ,Flucht in Firmenschlagworte®, indem sie Fantasiebe-
zeichnungen, die ein Unternehmen seinen nach den fruher gultigen registerrechtlichen
Vorschriften vorgeschriebenen Firmenbestandteilen als weitere, kennzeichnungskraftige
Bestandteile der Firma voran- oder nachstellte.®! Solche Zusatze wurden als registerrecht-

lich zul3ssig betrachtet, durften aber nicht allein den Firmenkern ausmachen.* Uber diese

2% RG, MuW XXXIV, 239 (242) — Egona; OLG Stuttgart, OLGZ 1971, 230 — PASCHE; OLG Frankfurt, OLGZ 1982,
144 (145) — Darius; Scholz’Emmerich, 8. Aufl. 1993, § 4 GmbHG, Rn. 16; Goldschmit, § 20 HGB, Rn. 44;
Hachenburg/Heinrich, §4 GmbHG, Rn. 20f; Schlegelberger/Hildebrandt, §20 HGB, Rn. 3;
Baumbach/Hueck/G. Hueck, 15. Auf., § 4 GmbHG, Rn. 15; Jordan, S.63; Krieger/Lenz, §4 AktG, Rn. 3;
Lutter/Hommelhoff, 13. Aufl. 1991, § 4 GmbHG, Rn. 4; Nietzold, GRUR 1927, 1 (11); Rohwedder/Rittner, § 4
GmbHG, Rn. 5.

2% Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 20; Lutter/Hommelhoff, 13. Aufl. 1991, § 4 GmbHG, Rn. 6; Jordan, S. 63.

27 OLG Frankfurt, OLGZ 1982, 144 (145) — Darius; Scholz/Emmerich, 8.Aufl. 1993, §4 GmbHG, Rn. 16;
Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 21; Lutter/Hommelhoff, 13. Aufl. 1991, § 4 GmbHG, Rn. 6; Jordan, S. 64.

298 Nietzold, GRUR 1927, 1 (12).

29 ygl. BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 6 — HM&A; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 13; Scholz/Emmerich, 8. Aufl.
1993, § 4 GmbHG, Rn. 3; Goldschmit, § 20 HGB, Rn. 44; Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 19.

Vgl. (sogar zu aussprechbaren Abkiirzungen) Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 18.

Vgl. zum vom friiheren Zwang zur Sachfirmenbildung ausgel6sten Bedurfnis nach Hinzufligung eines Schlagworts
RG, MuW XXXII, 459 (460) — Nordsee; Rosenthal/Leffmann, § 16 UWG, Rn. 143.

302 Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 59; Lutter/Hommelhoff, 13. Aufl. 1991, § 4 GmbHG, Rn. 6; Nietzold, GRUR
1927, 1 (12).
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kennzeichnungskraftigen Kurzbezeichnungen konnte der Unternehmer eine Individualisie-
rung im Geschaftsverkehr erreichen, die durch den eigenen Namen bzw. die auf die Un-
ternehmenstatigkeit hinweisende Sachbezeichnung nicht hinreichend moglich war.3%
Diese Firmenschlagworte waren meist sogenannte Initialkurzworter. Sie kamen bereits
Ende des 19. Jahrhunderts auf*** und wurden entweder aus den Anfangsbuchstaben der
Gesellschafternamen gebildet (z. B. ,Lego” als aus den Anfangssilben der Gesellschafter
.Lewinski‘ und ,Goldstein” in der Firma ,Lego-Kleidung, J. Goldstein & L. Lewinski
OHG")*** oder aus dem Unternehmensgegenstand (z. B. ,CHEMPHAR" innerhalb der
Firma , ,CHEMPHAR' Chemisch-pharmazeutische Handelsgesellschaft mbH*;** ,Tropag®
innerhalb der Firma ,, Tropag Oscar H. Ritter Nachf. GmbH" als aus den Anfangsbuchsta-
ben der den Unternehmensgegenstand beschreibenden Worte , Tropischen und lbersee-
ischen Rohprodukten Aktiengesellschaft"). Auch nicht weiter bekannte Warenzeichen3"’
und Fantasiebegriffe kamen als Firmenschlagworte vor (z. B. ,Condux” innerhalb der Firma
.,condux-Werke Herbert A. Merges KG Wolfgang bei Hanau").3%®

Daruber hinaus kam es in breitem Umfang dazu, dass Kaufleute zum Zwecke eines bes-
seren Marketings griffige Kennzeichen auf3erhalb des Registers bildeten und entweder als
besondere Geschaftsbezeichnung oder zusatzliches, neben ihrer Firma auf sie hindeuten-
des namensmafiges Zeichen benutzten. Nach einer 1986 veroffentlichten, auf empiri-
schen Untersuchungen basierenden Studie benutzten 48,3% aller Kaufleute derartige
Kennzeichen. 3 Bei 78,1 % hiervon wurde ein Firmenschlagwort als zusatzlicher Firmen-

bestandteil genutzt. Hiervon waren wiederum 53,5 % Fantasiezusatze.3'°

C. Die Handelsrechtsreform von 1998

Diese als ,Notlésung“ erkannte Umgehung der Firmenbildungsvorschriften sollte durch
eine umfassende Neuregelung des Firmenrechts von 1998 Uberflussig gemacht werden.
Es war erklartes Ziel der Reform, das im Vergleich zum europaischen Ausland als zu starr

303 Gloy/Schultz-Siichting, § 56, Rn. 14.

304 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 67; Schirmer, S. XLIV.
305 BGH, GRUR 1958, 302 (303) — Lego.

306 RGZ 171, 321 (324) - CHEMPHAR.

307 Baumbach/Hueck/G. Hueck, 15. Aufl., § 4 GmbHG, Rn. 15.

308 BGH, GRUR 1959, 484 — Condux.

309 Knaak, Firma und Firmenschutz, S. 112.

310 Knaak, Firma und Firmenschutz, S. 114 f., 248 mit Tabelle 31.
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empfundene Firmenrecht und die damit verbundenen Wettbewerbsnachteile abzu-
bauen.®'" Dieses Ziel wurde mit drei Reformschwerpunkten umgesetzt*'2: Liberalisierung
bei der Firmenbildung (nachfolgend I.), Offenlegung der Gesellschaftsverhaltnisse und der
Haftungsverhaltnisse (nachfolgend Il.) und Entscharfung des firmenrechtlichen Irrefuh-
rungsverbotes (nachfolgend lIl.).

. Die Liberalisierung der Firmenbildung

Die vollstandige Neuformulierung von § 18 Abs. 1 HGB ist der deutlichste Ausdruck einer
moglichst weitgehenden Liberalisierung des Firmenrechts. Jeder Kaufmann kann unge-
achtet seiner Rechtsform jede Art von Firma bilden, sofern sie nur zur Kennzeichnung

geeignet ist und Unterscheidungskraft besitzt. Auch Fantasiefirmen sind zulassig.3®

Ziel und Ergebnis der Reform war es, alle Zeichen, die als besondere Geschaftsbezeich-
nung oder als Wortmarke geschutzt werden kdnnen, auch als Firma eintragungsfahig zu
machen. Unternehmer haben seitdem die Moglichkeit, den Firmenkern auch allein aus ei-
ner Wortmarke bilden zu konnen 3" Die Firma kann jetzt ebenso wie die Marke mit Blick
auf ihre Werbewirksamkeit konzipiert und als kreativ geschaffenes Marketinginstrument
eingesetzt werden und so einen optimalen Beitrag zum Aufbau eines Gooduwills leisten.3®
Diese Maoglichkeit der Firmenbildung ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor fur die am Markt
werbend auftretenden Unternehmen.?® Eine Flucht in Firmenschlagworte erubrigt sich.
Zeichen, wie sie fruher als Firmenschlagworte gewahlt wurden, konnen heute den alleini-
gen Firmenkern bilden. Dies bedeutete einen radikalen Bruch mit den bisherigen Anforde-

rungen an die Bildung der Firma.?"”

Durch die Freigabe von Sach- und Fantasiefirmen auch fur Einzelkaufleute und Personen-
handelsgesellschaften hat gleichzeitig der Grundsatz der Firmenwahrheit eine grundle-
gende Inhaltsanderung erfahren. Er ist nur in abgeschwachter Form beibehalten worden.3'

Mit der Zulassung von Sach- und Fantasiefirmen, deren Firmenkern den dahinterstehen-

31 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36); Roth, S. 31 (33);
Schiinemann, S. 8.
Amtliche Begrindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36).

313 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 52, 54); Staub/Burgard, Vor § 17
HGB, Rn. 14; Miko-HGB/Heidinger, Vorb. zu § 17 HGB, Rn. 5; Roth, S. 31 (33).

314 Méller, S. 11 f.; Roth, S. 31 (34).
315 Kessen, S. 61; Roth, S. 31 (34, 53), vgl. auch Lamsa, S. 13; Teichmann, Rn. 402.

316 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35); Roth, S. 31 (34); Schmidt,
NJW 1998, 2161 (2167).

317 Roth, S. 31 (32).
318 OLG Stuttgart, Beschl. v. 31.05.1999, Az. 8 W 136/97 — Dachtechnik; Méller, S. 13; dies. DNotZ, 2000, 830.
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den Kaufmann oder personlich haftenden Gesellschafter nicht mehr ohne Weiteres erken-
nen lassen, hat die Firma nicht mehr die Aufgabe, Informationstrager uber den Inhaber?°,
die Rechtsform oder den Gegenstand des Unternehmens zu sein.32° Damit hat auch der
Grundsatz der Firmenwahrheit seine Funktion als Informationspflicht weitgehend einge-
bafdt und ist auf das IrrefUhrungsverbot des § 18 Abs. 2 HGB reduziert worden, der das
frihere Tauschungsverbot des § 18 Abs. 2 HGB a.F. abgeldst hat. Auch das Irreflhrungs-
verbot gebietet es deshalb nicht, dass die Person des Inhabers aus der Firma ersichtlich
ist, so dass ein Einzelkaufmann etwa einen fiktiven burgerlichen Namen zum Kern seiner
Firma machen kann.®?' Der Standort der Firmenwahrheit als Informationspflicht hat sich
damit vollstandig vom Firmenkern auf den Rechtsformzusatz verlagert, der zwar nicht tber
die Identitat des Kaufmanns oder der Gesellschafter Aufschluss gibt, aber immerhin Gber
die Haftungsverhaltnisse informiert. Um das mit der Firmenwabhlfreiheit verbundene Infor-
mationsdefizit zu kompensieren, hat der Gesetzgeber eine umfassende Rechtsformpubli-

zitat geschaffen.’2

ll. Die Offenlegung der Gesellschaftsverhaltnisse und der Haftungsverhaltnisse

Die Pflicht, der Firma einen Rechtsformzusatz hinzuzufugen, erfullt das Informationsbe-
durfnis des Verkehrs, Auskunft Uber die Gesellschafts- und Haftungsverhaltnisse des Un-
ternehmensinhabers zu erhalten.®® Die Firma wird Uber den Rechtsformzusatz zum ver-
lasslichen Informationstrager Uber die Rechts- bzw. Gesellschaftsform des Unternehmens-

tragers.®

Fur den Einzelkaufmann wurde die Pflicht zur Fihrung eines Rechtsformzusatzes neu ge-
schaffen. Einzelkaufleute, die bei einer Firmenneubildung vor 1998 ohne Weiteres ihren
bargerlichen Namen auch ohne jeden Zusatz verwenden konnten, mussen seit der Han-
delsrechtsreform ihrer frei gewahlten Firma den Zusatz ,eingetragener Kaufmann“ oder
.eingetragene Kauffrau“ bzw. eine allgemein verstandliche Abkurzung hinzfigen (§ 19
Abs. 1 Nr. 1 HGB). Bei Personenhandelsgesellschaften bestand vor der Handelsrechtsre-

form zwar ein Zwang, einen das Vorhandensein einer Gesellschaft andeutenden Zusatz in

319 OLG Miinchen, NZG 2013, 108 —E D e.K.
320 OLG Stuttgart, Beschl. v. 31.05.1999, Az. 8 W 136/97 — Dachtechnik; Kégel, BB 1998, 1645.
321 OLG Miinchen, NZG 2013, 108 —E D e.K.

322 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 2); Kessen, S. 56 f.; Méller, S. 26;
Priester, DNotZ 1998, 691 (699); Schaefer, Handelsrechtsreformgesetz, Erlauterungen zu § 18 HGB (S. 178);
Steinbeck, Handelsrecht, § 10, Rn. 10.

323 Amtliche Begriindung zum  Handelsrechtsreformgesetz  (BT-Drucks.  13/8444, S. 37 f);
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 19 HGB, Rn. 2; Fezer, ZHR 161 (1997), 52 (60 f.); Miko-
HGB/Heidinger, § 19 HGB, Rn. 2; Roth, S. 31 (39).

324 Kessen, S. 57.
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die Firma aufzunehmen (z. B. ,& Co.“). Aus diesem Zusatz musste aber nicht hervorgehen,
ob es sich bei der Gesellschaft um eine OHG oder eine KG handelte.3?* Hier hat die Reform
einen Zwang zur Offenlegung der Gesellschaftsform gebracht. Die Offene Handelsgesell-
schaft und die Kommanditgesellschaft muss gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2, 3 HGB die Bezeich-
nung , Offene Handelsgesellschaft® oder ,Kommanditgesellschaft‘ bzw. eine allgemein ver-
standliche Abkurzung fuhren (z. B. ,OHG" oder ,KG"). Fur die Kapitalgesellschaften be-
durfte es keiner grundlegenden Neuregelung. Die Haftungsverhaltnisse waren namlich
schon vor der Reform ersichtlich, weil die Firma der Gesellschaft jeweils den Zusatz ,Akti-
engesellschaft’ oder ,mit beschrénkter Haftung“ enthalten musste. Abkurzungen wie ,AG*
oder ,GmbH" waren zwar im Geschaftsverkehr gebrauchlich und wurden als erlaubte Form
der friheren Benutzung toleriert, sie durften allerdings im Gesellschaftsvertrag, im Antrag
auf Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister, in der Eintragung und Bekanntma-
chung nicht verwendet werden, weil die Verwendung der ausgeschriebenen Bezeichnung
vorgeschrieben war.?? Fur diese Gesellschaften brachte die Handelsrechtsreform die Er-
leichterung, auch allgemein gebrauchliche Abklrzungen des Rechtsformzusatzes wie
LAG" oder ,GmbH" zu verwenden (vgl. § 4 AktG, § 279 Abs. 1 AktG, § 4 GmbHG).

lll. Die Entscharfung des firmenrechtlichen Irrefiihrungsverbotes
Das strenge Tauschungsverbot des § 18 Abs. 2 HGB a.F. bedeutete eine erhebliche Ein-
schrankung der Kaufleute bei der Firmenbildung (naher dazu oben, S. 46 ff.).

Die Schwierigkeiten der Praxis zum Zeitpunkt der Gesetzesnovellierung waren dabei nach
Ansicht des Gesetzgebers durch eine zum Teil unubersichtliche Kasuistik der Rechtspre-
chung der Obergerichte entstanden, von der die Vorschrift des § 18 Abs. 2 HGB a.F. zum
Nachteil fur die betroffenen Verkehrskreise ,,unversténdlich eng ausgelegt‘ worden sei. Die
von den Gerichten durchgefuhrte vorbeugende Kontrolle habe mitunter unbericksichtigt

gelassen, dass ,eine abstrakt vielleicht tduschungsgeeignete Firma im Geschéftsverkehr

325 Staub/Bondi, 14. Aufl., §19 HGB, Anm.1f; Heymann/Emmerich, §19 HGB, Rn. 4, 9, 11;
Schlegelberger/Hildebrandt, § 19 HGB, Rn. 5; Diringer/Hachenburg/V. Hoeniger, § 19 HGB, Anm. 3; Krieger/Lenz,
§ 19 HGB, Rn. 2, 3; GK/HGB/Wiirdinger, § 19 HGB, Anm. 2, 6.

326 Staub/Bondi, 14. Aufl., § 20 HGB, Anm. 2; Brodmann, § 4 GmbHG, Rn. 7; Scholz/Emmerich, 8. Aufl. 1993, § 4
GmbHG, Rn. 51; Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 55; Schlegelberger/Hildebrandt, § 20 HGB, Rn. 2, 6;
Diringer/Hachenburg/V. Hoeniger, § 30 HGB, Anm. 3; Krieger/Lenz, § 4 AktG, Rn. 5; Lutter/Hommelhoff, 13. Aufl.
1991, § 4 GmbHG, Rn. 6; Rohwedder/Rittner, § 4 GmbHG, Rn. 25.
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tatsédchlich nicht missverstanden® werde.*?” Die Reform sollte einer Versteinerung der Irre-
fuhrungsmalstéabe angesichts sich wandelnder Verbrauchererwartungen entgegenwir-

ken.328

Die so einhellig als unangemessen streng verstandene Firmenwahrheit in ihrer Auspra-
gung als Tauschungsverbot wurde als IrrefUhrungsverbot in § 18 Abs. 2 HGB neu formu-
liert und durch die Einfuhrung des neuen Kriteriums der Wesentlichkeit auf materiell-recht-
licher Ebene (§ 18 Abs. 2 S. 1 HGB) und eines Ersichtlichkeits-Kriteriums auf verfahrens-
rechtlicher Ebene (§ 18 Abs. 2 S. 2 HGB) eingeschrankt und entscharft.’» In materiell-
rechtlicher Hinsicht sollte sichergestellt werden, dass nicht auch solche Angaben als irre-
fuhrend qualifiziert wurden, die nur von geringer wettbewerblicher Relevanz oder fiur die
wirtschaftlichen Entscheidungen der angesprochenen Verkehrskreise nur von nebensach-
licher Bedeutung seien®° und in verfahrensrechtlicher Hinsicht solle mit dem Erfordernis
der ersichtlichen Irreflhrungseignung im Registerverfahren — verstanden als Offensicht-
lichkeit**' — nunmehr lediglich noch ein gewisses Grobraster an die Prifung der Irrefuh-
rungseignung angelegt werden.®? Es war erklartes Ziel der Reform, den Registerrichter

von umfangreichen Beweisaufnahmen zu entbinden.’*

Dem Reformgesetzgeber schwebte damit eine zweigeteilte Rollenverteilung bei der Irre-
fuhrungsprufung vor. Die Prifung der Firma auf Tauschungseignung im Handelsregis-
tereintragungsverfahren sollte im Interesse eines vorbeugenden Verkehrsschutzes zwar
beibehalten werden, weil die nachtragliche Kontrolle mit Mitteln des Wettbewerbsrechts
alleine unzureichend sei; eine Firma sollte aber kunftig nur dann von der Eintragung in das
Handelsregister ausgeschlossen sein, wenn sie Angaben enthalte, die ersichtlich geeignet
seien, Uber geschaftliche Verhaltnisse, die fur die angesprochenen Verkehrskreise we-

sentlich seien, irrezufuhren.®4 Erweitert wurde das IrrefUhrungsverbot insoweit, als es sich

327 OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.05.2011, Az. 20 W 525/10 — ,Verband der ...“; OLG Frankfurt NJW-RR 2015, 727
(728), Tz. 30 — Sehzentrum; Amtliche Begrindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36).

328 OLG Stuttgart, Beschl. v. 31.05.1999, Az.8 W 136/97 — Dachtechnik; OLG Frankfurt, NJW-RR 2015, 727 (728), Tz.
30 — Sehzentrum; Amtliche Begrindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53); HK/Ru#,
§ 17 HGB, Rn. 11.

Schiinemann, S. 11.

330 OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.05.2011, Az. 20 W 525/10 — ,Verband der ...*; OLG Frankfurt, NJW-RR 2015, 727
(728), Tz. 30 — Sehzentrum; Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53);
Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 53.

331 Roth, S. 31 (43).

382 OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.05.2011, Az. 20 W 525/10 — ,Verband der ...*; OLG Frankfurt, NJW-RR 2015, 727
(728), Tz. 30 — Sehzentrum; Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53 f.);
Roth, S. 31 (44).

333 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 58; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 69.

334 OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.05.2011, Az. 20 W 525/10 — ,Verband der ...*; OLG Frankfurt, NJW-RR 2015, 727
(728), Tz. 30 — Sehzentrum; Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35).

329
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nicht wie § 18 Abs. 2 HGB a.F. dem Wortlaut nach nur auf Firmenzusatze bezieht,** son-
dern alle Angaben in der Firma erfasst und damit auch den Firmenkern betrifft.33 Naher
wird auf § 18 Abs. 2 HGB, das Wesentlichkeitskriterium und insbesondere die notwendige
Abgrenzung des firmenrechtlichen Irrefuhrungsverbots zum allgemeinen IrrefUhrungsver-
bot des § 5 UWG im 3. Teil (S. 173 ff.) eingegangen.

IV. Ergebnis

Zeichnet man die historische Entwicklung der gesetzlichen Anforderung an die Bildung der
Firma nach, zeigt sich, dass nach einer Epoche deutlicher Beschrankungen auch der in
der Firma enthaltene Goodwill zum anerkannten Wettbewerbsfaktor wurde. Das zu rigide
Firmenbildungsrecht wurde liberalisiert und erlaubt seither die Bildung von Fantasiefirmen
fur alle Unternehmen und damit die Moglichkeit, aussagekraftige und werbewirksame Fir-

men auch ohne ein Firmenschlagwort zu bilden.3"

Mit der Freigabe aller Firmenarten fur alle Kaufleute, ungeachtet inrer Rechtsform, bedeu-
tete die Reform des Handelsrechts eine gré3tmégliche Freiheit**® fur die Firmenbildung
und damit eine zusatzliche Aufwertung der vermogensrechtlichen Interessen der Firmen-
inhaber.®* Diese Freiheit und Flexibilitat ist um den Preis erkauft, dass z. B. bei einem
Einzelkaufmann, der eine Sach- oder Fantasiefirma fuhrt, nicht mehr erkennbar ist, welche
naturliche Person hinter der Firma steht und fur die Verbindlichkeiten des Unternehmens
letztendlich personlich haftet.** Der Grundsatz der Firmenwahrheit ist gesetzlich nicht
mehr als Informationspflicht, sondern nur noch als IrrefUhrungsverbot geregelt und wurde

damit jedenfalls teilweise aufgegeben.3*

Im Ergebnis ist man im formellen Firmenrecht des HGB wieder dort angelangt, wo man zu

Beginn des 19. Jahrhunderts stand: bei der Freiheit der Firmenwahl.

335 Zur liber den Gesetzeswortlaut hinausgehenden Anwendung des § 18 Abs. 2 HGB a.F. auch auf den Firmenkern

der Sachfirmen von Kapitalgesellschaften RGZ 127, 77 (81) — Vereinigte Weingutsbesitzer Wein- und
Sektkellereien GmbH; Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 8 und oben B, S. 58 f.; GK/HGB/Wiirdinger,
§ 18 HGB, Anm. 16; vgl. zum erweiterten Verstandnis des Tauschungsverbots auch Amtliche Begriindung zum
Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36); Schiinemann, S. 10 f.

3%  QOLG Stuttgart, Beschl. v. 31.05.1999, Az. 8 W 136/97 — Dachtechnik; Amtliche Begriindung zum
Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35.).

Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35.); kritisch zur Zulassung von
Fantasiefirmen Kégel, BB 1997, 793 (796).

338 Schmidt, NJW 1998, 2161 (2167).
339 Kessen, S. 61.

340 OLG Stuttgart, Beschl. v. 31.05.1999, Az. 8 W 136/97 — Dachtechnik; Amtliche Begriindung zum
Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 52); Kessen, S. 61.

341 Roth, S. 31 (34, 51).

337
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2. Abschnitt: Der materielle Schutz der Unternehmenskennzeichen

A. Partikularrecht vor dem UWG 1896

Das Partikularrecht sah einen Schutz der Firma nur nach offentlich-rechtlichen Vorschriften
vor. Die Firma wurde nur polizei- und strafrechtlich geschutzt (dazu bereits oben, S. 45).342

Historisch galt der gemeinrechtliche Grundsatz der Firmenwahlfreiheit (hierzu S. 45 f.)
nicht nur im formellen Firmenrecht, sondern wurde auch angewandt, wenn es um das Ver-
haltnis zu alteren Firmen ging. ,Auch durch das Vorhandensein gleich oder &hnlich lauten-
der Firmen wurde die Freiheit der Wahl nicht beeintrdchtigt, es gab kein Exklusivrecht be-
stehender Firmen.“** Nach heutigem Verstandnis ist der materielle Schutz der Firma vom
formellen Firmenrecht, bei dem es allein um die Frage geht, welche formellen Vorschriften

fur die Bildung und den Fortbestand einer Firma bestehen, zu trennen.

Das offentlich-rechtliche Firmenwesen zu Beginn des 19. Jahrhunderts war allein Aus-
druck eines merkantilistischen Verstandnisses von Staat und Wirtschaft. Zu den Aufgaben
und Befugnissen des Staates gehorte auch die Handels- und Gewerbepolizei. Im Interesse
des Staates an einer ,guten Policey” diente die Firma allein der Identifikation der naturli-
chen Personen sowie der hoheitlichen Kontrolle der Herkunft und Qualitat der Waren.3*
Eine Notwendigkeit fur einen subjektiven Namensschutz wurde nicht gesehen.?*® Der
Name konne ,lberhaupt nicht die mindeste rechtliche Wirkung® hervorbringen.34

Selbstverstandlich war auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Sache klar, dass der
Goodwill eines Kaufmanns mit seiner Firma verbunden ist und dass die Wahl der gleichen
oder einer ahnlichen Firma durch einen Dritten diesem die Gelegenheit bietet, diesen
Goodwill auf sich umzuleiten.?*” Dennoch wurde keine Veranlassung gesehen, die Freiheit

der Firmenwahl zugunsten eines materiellen Firmenschutzes einzuschranken.’*® Die

342 Klippel, Schutz des Namens, S. 66 f.; vgl. Art. 256 des Strafgesetzbuches fiir das Kénigreich Bayern vom 15. Mai

1831: ,Wer die Firma eine andern Kaufmanns oder Fabrikanten sich widerrechtlich zueignet, wer seine Waaren
und Fabrikate mit den Zeichen eines andern Fabrikanten versieht, der gibt falsche Thatsachen zu seinem Vortheile
oder zum Schaden der Andern fiir wahr an: er ist also nach dem Artikel 256 ein Betriiger, denn er betriigt den
Kéufer, welcher im Vertrauen auf diese Zeichen Sachen kauft, welche er nicht kaufen wollte: er betriigt bei
Gegenstédnden des éffentlichen Handels das Publikum und beschéadigt den Fabrikanten, dessen Absaz er durch
falsche nachgemachte Zeichen vermindert. Auf den inneren Gehalt der unter falschem Namen, Zeichen oder Firma
in Umlauf gebrachten Waaren kommt es also ebensowenig als auf den innern Gehalt der undchten Miinze (Art.
341) an, wo das Hauptmoment des Betrugs nicht eben in der Materie, sondern in der Form liegt.”.

343 Behrend, § 40 (S. 252).

344 Klippel, Bedeutung des Rheinischen Rechts, S. 123 (134); ders., Schutz des Namens, S. 66 f.
345 Gans, S.62f.

346 Wiarda, S. 185.

347 vgl. Klippel, Schutz des Namens, S. 80 m.w.N.

348 Kilippel, Schutz des Namens, S. 76 f., 80 f.
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Goodwill-Funktion der Firma wurde nicht als mit Mitteln des Privatrechts rechtlich schut-
zenswert erkannt. Der Firma wurde zwar eine rechtlich geschutzte Unterscheidungsfunk-
tion zugebilligt.3* Diese Funktion wurde aber nur im offentlichen Interesse und im Sinne
einer ,guten Policey” anerkannt, und nicht im Interesse des Firmeninhabers. Diese im 6f-
fentlichen Interesse liegende Unterscheidungsfunktion konnte auch eine frei gewanhlte
Firma erfullen. Entsprechend beschrankte sich die Diskussion auf die Errichtung 6ffentli-
cher Firmenregister und der Veroffentlichung der Identitat der hinter der Firma stehenden

Person.35°

Von einem materiell-rechtlichen Schutz der Firma nach heutigem Verstandnis war man zu

Beginn des 19. Jahrhunderts noch weit entfernt.

Die Auffassung von der Existenz eines subjektiven Firmenrechts entwickelte sich erst re-
lativ spat. Anerkannt wurde das subjektive Firmenrecht erst um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts.®' Bis dahin hatte die Pandektistik aufkommende Tendenzen eines zivilrechtlichen
Schutzes der Firma abgelehnt.?s? Erst die vor allem in Preul3en sowohl in den Gebieten
des ALR als auch des rheinischen Rechts stark vom franzosischen Recht beeinflusste
Rechtsprechung 6ffnete seit dem Urteil des Rheinischen Appellationsgerichtshofes in Koln
vom 5. Juli 1832%3 die Tur zur Anerkennung von Name und Firma als absolute Privat-
rechte. Gestutzt auf Art. 1382 Code Civil gewahrte das Gericht dem Inhaber der berGhmten
und vielfach nachgeahmten** Firma Johann Maria Farina, gegeniiber dem Jiilichs-Platz
Schadensersatz mit der Begrundung, ,dal3 der Familienname Farina nicht allein einen Be-
standtheil des Personenstandes [...], sondern auch [...] einen Bestandtheil des Vermé-
gens [...] darstellt, da gerade an jenen Namen das den Fabrikanten derselben geschenkte
Zutrauen zum Theil geknlipft ist,[...].“**® Noch aber war die Rechtsprechung zurtckhaltend
und diese Entwicklung eines absoluten Rechts an der Firma zum Teil sogar gegenlaufig.3
Erst im Urteil vom 28. September 1858 erfolgte dann letztlich deutlich und ausdrucklich

eine Anerkennung der Firma als ein ,wohlerworbenes und ausschlie8liches Recht*.>"

349 Kilippel, Schutz des Namens, S. 77, 79.

3% Kiippel, Schutz des Namens, S. 80 f. m.w.N.

3% Brinckmann, § 21, Fn. 8 (S. 55 f.); Klippel, Schutz des Namens, S. 81 f. m.w.N.
352 Eingehend Klippel, Schutz des Namens, S. 77 und insb. 84 ff.

353 RheinArch 16 (1832), Erste Abtheilung, S. 251 ff.

3% Hierzu ausfiihrlich Gosta’/Mufioz Arantes, Farina Eau de Cologne — 220 Jahre Kampf gegen Nachahmer, S. 41 ff ;
vgl. auch Klippel, Schutz des Namens, S. 85; Klippel, Bedeutung des Rheinischen Rechts, S. 123 (148 f.).

355 RheinArch 16 (1832), Erste Abtheilung, S. 251 (255); Klippel, Schutz des Namens, S. 86.
3% vgl. die Nachweise bei Klippel, Schutz des Namens, S. 86 f.
357 StriethArch 37 (1861), S. 13 ff. (22).
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Wohl unter dem Eindruck dieser Rechtsprechung®® wurde mit Art. 27 Abs. 1 ADHGB, der
Vorlauferbestimmung des heutigen § 37 HGB, ein privatrechtlicher Unterlassungs- und
Schadensersatzanspruch bei unbefugter Firmenfuhrung im ADHGB kodifiziert.

Das ADHGB konnte die Erwartungen hinsichtlich eines umfassenden Schutzes der Firma
im Geschaftsverkehr nicht erfullen. Bemangelt wurde der ortlich beschrankte Ansatz. Ge-
maf Art. 20 Abs. 1 ADHGB konnte die Nutzung einer gleichlautenden Firma an einem
anderen Ort nicht verhindert werden.?*® AuRerdem bestand keine Mdoglichkeit gegen die
Beteiligung von Strohleuten mit gleichlautenden, berthmten und werbewirksamen Namen,
der dem schlagwortartigen Bestandteil einer bekannten Firma entsprach (z. B. ,Farina®),
vorzugehen. Denn gemaly Art. 17 ADHGB musste und durfte die Firma einer Personen-
handelsgesellschaft den Namen mindestens eines personlich haftenden Gesellschafters
enthalten. Wenn hierfur von den Mehrheitsgesellschaftern ein — in aller Regel am Geschaft
nicht interessierten und weder mit dem notigen Kapital noch mit den notwendigen Kennt-
nissen ausgestatteter und meist rasch nach der Grundung wieder ausscheidender — Min-
derheitsgesellschafter mit einem klangvollen Familiennamen als Strohmann bei der Grun-
dung einbezogen wurde, war die Firma rechtmalig, weil im Einklang mit dem formellen

Firmenrecht gebildet, so dass hiergegen grundsatzlich keine Handhabe gegeben war.*®

Zudem wurde gerade der wichtige Fall des unbefugten markenmafigen Gebrauchs einer
Firma auf Waren und Etiketten nicht von Art. 27 ADHGB erfasst.*'

Das vom franzdsischen Vorbild beeinflusste Reichsgesetz uber Markenschutz von 30. No-
vember 1874 (MSchG)*2 sollte diese Schutzllicken schlieRen, konnte aber die darin ge-
setzten Erwartungen nur unvollstandig erfullen.* Der gewahrte Schutzumfang ging uber
einen Schutz vor identischen Zeichen nur wenig hinaus. Nach § 18 MSchG waren Waren-
zeichen, Name und Firma auch gegen Wiedergabe mit Abanderungen geschutzt, ,welche
nur durch Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden kénnen."¢

Dieser Mal3stab blieb hinter dem, was wir heute als Verwechslungsgefahr kennen, weit

358 Kiippel, Bedeutung des Rheinischen Rechts, S. 123 (144 ff.).
39 Makower, Art. 20 ADHGB, Anm. 13.

360 Kohler, Markenschutz, S. 131 ff.; vgl. nochmals die Darstellung zur Bildung der Firma ,Farina“ fir Kolnisch-Wasser
durch Strohleute bei Klippel, Bedeutung des Rheinischen Rechts, S. 123 (148 ff.).

381 ROHGE 4, 253 (257 f.) — Laferme; RGZ 3, 164 (165) — Einzige Fabrik nikotinfreier Tabake; Behrend, § 40 (S. 263
f.); Gareis/Fuchsberger, Art. 27 ADHGB, Anm. 164, MSchG, Anm. 3; Makower, Art. 27 ADHGB, Anm. 32; krit. dazu
Krug, S. 32f.

362 vgl. die Darstellung bei Krug, S. 41 ff.
363 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 3 m.w.N.
364 vy, Stechow, S. 46.
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zuruck.*® Wie untauglich das Merkmal der besonderen Aufmerksamkeit fur das Schutzbe-
durfnis der Zeicheninhaber war, zeigte sich in der Apollinarisbrunnen |lI-Entscheidung des
RG von 1880. Nach dem anwendbaren gesetzlichen Mal3stab war die altere Firma ,,Apolli-
narisbrunnen, vormals Georg Kreuzberg® ohne ,besondere Aufmerksamkeit‘ von der jun-
geren Wort/Bild-Marke ,Apollinisbrunnen” zu unterscheiden.?®® Zwar ware fur den Inhaber
der alteren Firma auf der Grundlage von Art. 1382 Code Civil ein erganzender wettbe-
werbsrechtlicher Schutz nach franzésischem Recht moglich gewesen, weil franzdsisches
Recht in Rheinhessen galt, wo der Verletzer seinen Sitz hatte.*” Dort kannte man bereits
einen Schutz von Unternehmenskennzeichen vor Verwechslung durch ,,concurrence délo-
yale“.% Das zitierte Urteil des Rheinischen Appellationsgerichtshofes im Farina-Fall war
hier gewissermal3en der ,leading case“. Das MSchG wurde vom RG aber als erschépfende
und reichseinheitliche Regelung des Kennzeichenschutzes interpretiert, das einen solchen
Ruckgriff auf Art. 1382 Code Civil als Landesrecht ausschliel3e.36°

Ein Schutz von geschaftlichen Zeichen gegen eine echte Verwechslungsgefahr wurde erst
mit dem Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 (WBezG) ein-
gefuhrt.®° Zudem erhielt der Firmeninhaber einen zivilrechtlichen Schutz gegen den Miss-
brauch seiner Firma gerade zur Warenkennzeichnung (§§ 14, 20 WBezG).*"" Letztlich blie-
ben auch die mit dem WBezG umgesetzten Reformen hinter den Erwartungen und Bedurf-
nissen der Wirtschaft zurtick.3? Nach wie vor aber gab es keinen Schutz gegen die Bildung
von Firmen unter Strohmannbeteiligung.®”® Und auch andere geschaftliche Unterschei-

dungsmittel wie Etablissementbezeichnungen waren nicht geschutzt.’*

365 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 4.

366 RGZ 3, 67 (68 f.) — Apollinarisbrunnen IL.

367 vgl. Klippel, Schutz des Namens, S. 268; ders. Bedeutung des Rheinischen Rechts, S. 123 (148 ff.).
368 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 5 m.w.N.

369 RGZ 3, 67 (69) — Apollinarisbrunnen 1.

370 v, Stechow, S. 113 f.; Wadle, S. 265.

371 Heilfron, S. 148.

372 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 7 m.w.N.

373 Bachem, S. 12 ff.

374 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 7.
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B. Das UWG vom 27. Mai 1896 und das UWG vom 7. Juli 1909

Diese beiden Schutzdefizite wurden mit § 8 des Gesetzes zur Bekampfung des unlauteren
Wettbewerbs vom 27. Mai 1896 beseitigt.®”> Geschutzt wurden fortan Name, Firma und
besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschafts vor der Gefahr einer Verwechslung.®’®
Damit war es jetzt auch moglich, Strohmanngrindungen zu untersagen, die zwar register-
rechtlich zulassig waren, aber bewusst auf eine Verwechslung mit gleichlautenden Kon-
kurrenten abzielten.®”” Allerdings wurde Schutz auch nur unter der subjektiven Vorausset-
zung gewahrt, dass die Verwechslung absichtlich herbeigefuhrt worden sein muss.?® Ein

in der Praxis nur schwer zu fuhrender Beweis.3"®

Erst mit § 16 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 7. Juli
1909 war eine objektive Verwechslungsgefahr ausreichend.®*®® Auf die Absicht, eine Ver-
wechslung hervorzurufen, kam es nicht mehr an. Zudem erweiterte § 16 Abs. 3 UWG von
1909 den Schutzbereich der Unternehmenskennzeichen auch auf Geschéaftsabzeichen
und als Kennzeichen geltende Einrichtungen eines Erwerbsgeschafts. Diese waren von
§ 8 UWG 1896 nicht geschutzt worden. Damit richtete sich der Schutz ganz nach den prak-

tischen Bedurfnissen der Gewerbetreibenden .38

Die Struktur des § 16 Abs. 1 UWG von 1909 knupfte nahtlos an § 8 UWG von 1896 an.
Zuerst wurde die Verletzungshandlung (Schutzumfang) und dann das geschutzte Recht
(Schutzfahigkeit) geregelt. Moglicherweise ist es auf diese heute unubliche Regelungs-
technik zurickzufuhren, dass die Schutzvoraussetzungen der Unternehmenskennzeichen

im Gesetzestext nur ganz rudimentar Erwahnung fanden und etwa die zentrale Schutzvo-

375 § 8 UWG von 1896 lautete: ,Wer im geschéftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere

Bezeichnung eines Erwerbsgeschéfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise
benutzt, welche darauf berechnet und geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der
besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer in befugter Weise bedient, ist diesem zum Ersatze
des Schadens verpflichtet. Auch kann der Anspruch auf Unterlassung der mi3brduchlichen Art der Benutzung
geltend gemacht werden".

376 vgl. zum Schutz von Etablissementbezeichnungen Finger, UNG 1896, § 8 UWG, Anm. 6 (S. 198 ff.).

377 Begriindung zum dritten Entwurf eines Gesetzes zur Bekampfung des unlauteren Wettbewerbes zu § 8 {iber den
Schutz der besonderen Geschéaftsbezeichnung: (abgedruckt bei: Bachem/Roeren, S. 20 (36); Lobe, S. 46 (66 f.).

378 Finger, § 8 UWG 1896, Anm. 7 (S. 223).
379 vgl. zur Kritik Fuld, § 16 UWG, Anm. | (S. 364 f.); v. Stechow, S. 358 f. m.w.N.

380§ 16 UWG von 1909 lautete: (Abs. 1) ,Wer im geschéftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere
Bezeichnung eines Erwerbsgeschéfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise
benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung
hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in
Anspruch genommen werden. (Abs. 2) Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens verpfilichtet,
wenn er wullte oder wissen mullte, dal3 die miBbréduchliche Art der Benutzung geeignet war, Verwechslungen
hervorzurufen. (Abs. 3) Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschéftes stehen solche Geschéftsabzeichen
und sonstigen zur Unterscheidung des Geschéfts von anderen Geschéften bestimmten Einrichtungen gleich,
welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschéfts gelten [...]".

381 Fuld, § 16 UWG, Anm. | (S. 362 ff.); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 14.
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raussetzung, die namensmalige Unterscheidungskraft, im Gesetzeswortlaut nicht auf-
tauchte. Der allzu knappe Gesetzestext konnte von der Rechtsprechung aber ohne Wei-
teres gut gehandhabt werden. Mit Blick auf Sinn und Zweck des materiellen Kennzeichen-
schutzes und den moglichen Schutzumfang, entwickelte die Rechtsprechung die mal3geb-
lichen Kriterien fur den Schutz, seinen Beginn und sein Ende in ihrer Entscheidungspra-

Xis.%82

Zentraler Begriff fur den Schutzumfang war die Verwechslungsgefahr. Die Gefahr einer
Verwechslung war zunachst dann gegeben, wenn ein Geschaftsbetrieb wegen des be-
nutzten Zeichens fur einen anderen Geschaftsbetrieb gehalten und mit diesem verwech-
selt wurde.®* Schon bald entwickelte sich ein weites Verstandnis vom Begriff der Ver-
wechslungsgefahr. Eine Verwechslungsgefahr wurde auch dann angenommen, wenn zwei
Unternehmer oder Unternehmen zwar als voneinander verschieden erkannt wurden, aber
.Beziehungen“ zwischen ihnen vermutet wurden, die in Wirklichkeit nicht bestanden.®
Auch diese sogenannte Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne war vom Schutzumfang
des § 16 UWG von 1909 erfasst und war um so weiter, je kennzeichnungskraftiger das
altere Kennzeichen war. Sie ging so weit, dass eine Verwechslungsgefahr bei der Benut-
zung des stark kennzeichnungskraftigen Kennzeichens eines Margarineherstellers fur
Schokolade®® oder eines stark kennzeichnungskraftigen Kennzeichens eines Parfumher-
stellers durch einen Buromaschinen- und Schreibwarenhandler bejaht wurde.** Fir die
naheren Ausfuhrungen zur Verwechslungsgefahr wird auf die Darstellung im Rahmen des
materiell-rechtlichen Schutzumfangs im 4. Teil (S. 197 ff.) verwiesen, da hier nur die his-

torische Entwicklung skizziert werden soll.

Aufgrund dieses extensiven Verstandnisses der Verwechslungsgefahr und der Branchen-
nahe gerade bei stark kennzeichnungskraftigen Zeichen bestand kaum ein Bedurfnis fur
einen erganzenden Schutz des beruhmten Zeichens vor Verwasserung oder des bekann-

ten Zeichens vor Rufausbeutung.?®

Dennoch hatte die Rechtsprechung vereinzelt iber Fallkonstellationen zu entscheiden, bei

denen trotz der Bekanntheit des alteren Unternehmenskennzeichens unter keinen Um-

382 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 7.

383 vgl. z. B. Kahn/WeiR, § 16 UWG, Anm. VIII 3; Rosenthal/Wehner, § 16 UWG, Note 27 f.
384 RG, GRUR 1912, 238 (239) — Seide nach Voemel.

385 RGZ 111, 192 (199) — Goldina.

386 RG, MuW XXXII, 239 (240) — gegeniiber.

387 Callmann, § 16 UWG, Rn. 121b; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 2.
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standen eine Unternehmensverbindung vermutet werden konnte. Man war sich aber weit-
gehend einig, dass es sittenwidrig sei, den guten Ruf des berihmten Kennzeichens fur
sich auszunutzen oder dessen Werbewert zu verwassern. Realisiert wurde der Schutz be-
ruhmter Kennzeichen gegen Verwasserung zunachst uber § 1 UWG von 1909%8 und spa-
ter dann uber § 12 BGB.3®

C. Die Markenrechtsreform von 1995

Die europaische Harmonisierung des Markenschutzes durch die Erste Richtlinie
89/194/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten uber die Marken (,Markenrechtsrichtlinie® — MarkenRL)*** gab dem deutschen
Gesetzgeber Anlass, auch fur den Schutz der Unternehmenskennzeichen einen nachsten
Schritt in der Kodifikationshistorie zu tun. Obwohl der Schutz der Unternehmenskennzei-
chen nicht zum Harmonisierungsprogramm der Richtlinie gehorte und rein nationales
Recht darstellte,*' wollte der Gesetzgeber die Umsetzung der MarkenRL zur Schaffung
eines umfassenden und zentralen Systems der geschaftlichen Kennzeichenrechte nutzen
und die bisherige Rechtszersplitterung zugunsten einer ,Vereinheitlichung® beseitigen.>*
Mit Inkrafttreten des Gesetzes Uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnun-
gen (MarkenG) vom 25. Oktober 1994 am 1. Januar 1995 wurde deshalb § 16 UWG von
1909 abgeschafft und der Schutz der Unternehmenskennzeichen in §§ 5, 15 MarkenG ge-
regelt.

Damit erfolgte zugleich auch eine systematische Annaherung des Schutzes der Unterneh-
menskennzeichen an das Recht der eingetragenen Marken. Anders als unter der Geltung
von § 16 UWG von 1909 wird in § 5 Abs. 2 MarkenG zuerst das geschutzte Recht und
dann die Schutzvoraussetzungen (Schutzfahigkeit) geregelt. Davon getrennt wird in § 15
MarkenG der Schutzumfang und der Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch bei
Rechtsverletzung geregelt. Diese Gesetzestechnik orientiert sich an der Systematik der
Regelung der eingetragenen Marken, wo zuerst die Eintragungsvoraussetzungen geregelt
sind (§ 8 MarkenG) und dann der Schutzumfang und die Ansprtche bei Markenverletzung
(§ 14 MarkenG).

38 BGH, GRUR 1955, 299 (302) — Koma.
389 BGHZ 28, 320 (326 ff.) — Quick. BGH, GRUR 1966, 623 (624) — Kupferberg; BGH, GRUR 1991, 863 (867) — Avon.

30 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten tGber Marken, ABI. 1989; Nr. L 40/1.

391 BGH, GRUR 2011, 623 (628), Tz. 58 — Peek & Cloppenburg II; BGH, GRUR 2013, 1150 (1153), Tz. 41 — Baumann
I; BGH, GRUR 2016, 965 (968), Tz. 37 — Baumann II.

392 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 55, 67).
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Ungeachtet dieser Unterschiede in der Regelungstechnik bleibt es dabei, dass — anders
als im Recht der eingetragenen Marken — die Schutzvoraussetzungen im Gesetzestext nur
ganz rudimentar einen gewissen Niederschlag finden. Da der Gesetzgeber mit dem Mar-
kenG nur eine Zusammenfassung und Kodifizierung des bisherigen geltenden Rechts ver-
wirklichen wollte,*3 ist mit der Einfuhrung der §§ 5 und 15 MarkenG gegenuber § 16 UWG
von 1909 keine sachliche Anderung fiir den Schutz der Unternehmenskennzeichen ver-
bunden.®** Fur die Schutzfahigkeit, den Schutzbeginn, dass Schutzende und den Schutz
gegen Verwechslungsgefahr gemall § 15 Abs. 2 MarkenG kann an der Praxis zu § 16
UWG von 1909 festgehalten werden.3%

Erstmals mit der Reform des MarkenG wurde der erweiterte Schutz bekannter Unterneh-
menskennzeichen in § 15 Abs. 3 MarkenG geregelt.

393 BGH, GRUR 1995, 825 (828) — Torres.

394 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 55, 67); BGH, GRUR 1995, 825 (826) — Torres; BGH,
GRUR 1995, 754 (756) — Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, GRUR 1997, 468 (469) — NetCom |; BGH, GRUR
1997, 749 (751) — L‘'Orange; BGH, GRUR 1998, 391 (392) — Dr. St. ... Nachf.; BGH, GRUR 2002, 972 (975) —
FROMMIA.

3% BGH, GRUR 1995, 507 (508) — City-Hotel; BGH, GRUR 1995, 754 (756) — Altenburger Spielkartenfabrik; BGH,
GRUR 1995, 825 (826) — Torres; BGH, GRUR 1997, 468 (469) — NetCom |; BGH, GRUR 1997, 749 (751) —
L'Orange; BGH, GRUR 2008, 1104 (1107), Tz. 32 — Haus & Grund Il; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2,
Rn. 6 ff.
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4. Teil
Die Schutzentstehung im Firmenrecht und
im Unternehmenskennzeichenrecht

1. Abschnitt: Materieller Unternehmenskennzeichenschutz

A. Schutzgewahrung durch Benutzung

Gemal} § 15 Abs. 1 MarkenG erhalt der Inhaber mit dem Erwerb des Schutzes einer ge-
schaftlichen Bezeichnung ein ausschliel3liches Recht.**® Die Regelung stellt klar, dass es
sich bei allen Unternehmenskennzeichen, die gemal § 5 Abs. 1 MarkenG geschaftliche
Bezeichnungen sind, um echte Immaterialguterrechte handelt. Damit ist zugleich deutlich
gemacht, dass das Unternehmenskennzeichen als geschaftliche Bezeichnung gemal
§ 5 Abs. 2 MarkenG seinem Inhaber ein subjektives Recht zuordnet.**” Es unterliegt aber
keinem Zweifel, dass Uber die gesetzliche Klarstellung hinaus auch die materiellen Anfor-
derungen erfullt sind, die an ein subjektives Recht gestellt werden (hierzu naher S. 122 ff.).
Beides gilt selbstverstandlich auch fur die Firma in ihrer Eigenschaft als Unternehmens-
kennzeichen gemal § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG.

Dieses subjektive Recht ist allein im Interesse seines Inhabers geschuitzt (ndher zum sub-
jektiven Recht S. 120 ff.). Eine Diskussion uber Natur und Charakter der Firma in ihrer
Eigenschaft als Unternehmenskennzeichen gemal § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG erubrigt
sich aufgrund der gesetzlichen Klarstellung in § 15 Abs. 1 MarkenG. Hier genugt die Fest-
stellung, dass die Firma als Unternehmenskennzeichen samtliche Voraussetzungen er-
fullt, die an ein subjektives Recht gestellt werden. Fir die Firma als Regelungsgegenstand
der Bestimmungen der §§ 17 ff. HGB muss dies gesondert untersucht werden (dazu naher
unten S. 122 ff.).

Der Schutz wird nicht aufgrund einer Registereintragung gewahrt, sondern geht aus der
tatsachlichen Benutzung im geschaftlichen Verkehr hervor.®*® Diese Schutzvoraussetzung
ist auch als einzige im Gesetzestext niedergelegt. Nachfolgend werden diese und die wei-

teren Schutzvoraussetzungen dargestellt.

3% BGH, GRUR 2016, 201 (206), Tz. 65 — Ecosoil.

397 BGH, GRUR 1995, 825 (828) — Torres; Fezer, ZHR 161 (1997), 52 (65); Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 11, Rn. 1; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 5; M. Lehmann, in: FS Beier, S. 279 (285); Sosnitza, Markenrecht,
§ 18, Rn. 1; Starck, in: FS DPA — 100 Jahre Marken®-Amt, S. 291 (299).

398 Callmann, § 16 UWG, Rn. 25.
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B. Schutzvoraussetzungen

.  Allgemeine Schutzvoraussetzungen

Nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG (,.... die im geschéftlichen Verkehr als ...
Firma ... benutzt werden ... ) ist fur den Schutz der Unternehmenskennzeichen allein die
Benutzung im geschaftlichen Verkehr malfigeblich.**® Auf eine Eintragung im Handelsre-
gister oder eine sonstige Registrierung kommt es nicht an. Damit ist zugleich ein Hinweis
auf den Zeitpunkt der Schutzentstehung gegeben — allerdings ein unpraziser und zudem
unzureichender Hinweis. Denn das Gesetz macht weder nahere Angaben, welche Anfor-
derungen an die tatsachliche Handlung der Benutzung im geschéftlichen Verkehr zu stel-
len sind, noch enthalt der Wortlaut des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG einen Hinweis darauf,
dass zentrale Schutzvoraussetzung der Unternehmenskennzeichen zudem das Vorhan-

densein eines lebenden Unternehmens ist. Das bedarf der ndheren Untersuchung.

1. Benutzung im geschaftlichen Verkehr im Zusammenhang mit einem lebenden
Unternehmen

Fur den Schutz des Unternehmenskennzeichens als geschaftliches Kennzeichenrecht ist
eine Benutzung im geschaftlichen Verkehr erforderlich.*®® Nur eine nach aul3en gerichtete
geschaftliche Tatigkeit, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betatigung
schlielen lasst, lasst zugleich den Schutz als Unternehmenskennzeichen nach
§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG entstehen.*" Welche Anforderungen an die schutzbegrindenden
Kriterien der Benutzung (nachfolgend a)) und des geschaftlichen Verkehrs (nachfolgend

b)) zu stellen sind, wird im Folgenden uberblicksartig dargestellt.

a) Die schutzbegriindende Benutzung
Generell werden Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG nur geschutzt,

wenn sie ihrer Namensfunktion gerecht werden und wie Namen wirken (vgl. bereits oben

S. 27, sowie eingehend unten S. 90 ff.). Daraus folgt, dass auch der Benutzungsbegriff im

39 Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 57.

400 RGZ 101, 226 (230) — Uessems Atrtistenkinder; RG, MuW XXVII/XXVIII, 21 (22) — Kruschen-Salz; BGH, GRUR
1993, 404 (405) — Columbus; BGH, GRUR 1997, 749 (751) — L'Orange; BGH, GRUR 1997, 903 (905) - GARONOR,;
BGH, GRUR 2009, 685 (686), Tz. 17 — ahd.de; BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 1, 5; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 52 ff;
Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 57 ff.; M. Lehmann, in: FS Beier, S. 279 (283); Rosenthal/Leffmann, § 16 UWG,
Rn. 61; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 83.

401 BGH, GRUR 1997, 903 (905) — GARONOR; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (240).
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Hinblick auf diesen spezifischen Funktionszusammenhang zu bestimmen ist und eine na-
mensmalflige Benutzung des Kennzeichens erfordert.*®? Wird das Kennzeichen als Her-
kunftshinweise fur die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens benutzt, ist das
nur eine markenmallige, nicht aber auch namensmafige Ingebrauchnahme des Zeichens.
Nur, wenn zumindest auch das Unternehmen oder sein Inhaber gekennzeichnet werden,

handelt es sich um eine namensmalige und damit schutzbegrindende Benutzung.*®

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion gemaf § 5 Abs. 2 S. 1
MarkenG, die von Haus aus namensmafige Unterscheidungskraft haben, beginnt also mit
ihrer namensmafigen Ingebrauchnahme im geschaftlichen Verkehr im Inland, ohne dass
es einer Verkehrsgeltung bedarf.**4 Es ist auch nicht erforderlich, dass das Zeichen schon
ein bestimmtes Mal} an Anerkennung im Verkehr gefunden hat.*®® Man spricht hier von
einer Schutzentstehung durch ,schlichten Gebrauch®.* Die Anforderungen an Art und Um-
fang der Benutzung sind im Ubrigen sehr gering.*” Es geniigt jede nach auRen in Erschei-
nung tretende Benutzungsform, die auf eine dauernde wirtschaftliche Betatigung schliel3en

|asst.408

Fur Kennzeichen mit Namensfunktion gemal® § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG, aber ohne na-
mensmalflige Unterscheidungskraft und fur Kennzeichen ohne Namensfunktion gemaf
§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG genugt die Benutzung im Sinne eines schlichten Gebrauchs al-
lein nicht. Ihr Schutz entsteht erst, wenn der — in diesem Zusammenhang Ublicherweise
langer anhaltende*® — Gebrauch dieser Zeichen zu einer Verkehrsgeltung fuhrt.4"® Wegen
dieses Zusammenhangs zwischen Benutzung und Verkehrsgeltung wird Ublicherweise

von einem ,qualifizierten Gebrauch® gesprochen.*'"

492 Giinther, WRP 2005, 975 (976); weitergehend: Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 60.

43 BGH, GRUR 1973, 661 (662) — Metrix,; BGH, GRUR 1995, 825 (826) — Torres; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 15 ff.; Giinther, WRP 2005, 975 (976); Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5
MarkenG, Rn. 52;

404 gt Rspr. vgl. nur BGH, GRUR 1997, 749 (751) — L'Orange; BGH, GRUR 1997, 903 (905) — GARONOR; BGH,
GRUR 2002, 972 (973) - FROMMIA; BGH, GRUR 2005, 871 (873) — Seicom; BGH, GRUR 2008, 1099 (1100), Tz.
16 — afilias.de; BGH, GRUR 2009, 685 (686), Tz. 17 — ahd.de; BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect;
Kochendérfer, WRP 2009, 239 (240).

405 BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (240).
4% Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 5.
407 GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 91.

408 BGH, GRUR 1969, 357 (359) — Sihl; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 53; Ingerl/Rohnke, § 5
MarkenG, Rn. 58.

499 callmann, § 16 UWG, Rn. 29b; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 100.
410 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 2 f., § 8, Rn. 23, 28.
411 vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 25, 28 m.w.N.
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(aa) Vorbereitungshandlungen

Eine im Sinne des ,schlichten Gebrauchs® rechtsbegrindende Benutzungshandlung kann
auch in einem geschaftlichen Vorbereitungsstadium stattfinden.4'2 Damit sind schon nach
aulen dringende Vorbereitungshandlungen wie die Durchfihrung von Informationsveran-
staltungen Uber die kinftige Geschaftstatigkeit ausreichend.*'®* Rein interne Vorbereitungs-
handlungen wie etwa eine interne Korrespondenz unter Gesellschaftern oder Vereinsmit-

gliedern genugen dagegen nicht.#

(bb) Eintragung im Handelsregister als schutzbegriindende Benutzung

(1) Grundsatz: Schutzbeginn durch Benutzung im geschaftlichen Verkehr auch
ohne Eintragung im Handelsregister

Die Eintragung der Firma im Handelsregister ist keine Voraussetzung fur den Beginn ihres
Schutzes als Unternehmenskennzeichen gemal § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG. Schutz
entsteht fUr eine von Haus aus namensmalfig unterscheidungskraftige Firma als Unter-
nehmenskennzeichen auch ohne ihre Eintragung im Handelsregister, wenn sie im ge-

schéaftlichen Verkehr benutzt wird.*1s

Bei juristischen Personen des Handelsrechts, die erst mit ihrer Eintragung Rechtsfahigkeit
erlangen, ist zu differenzieren. Juristische Personen des Handelsrechts (GmbH, AG, SE)
werden erst mit der Eintragung in das Handelsregister zum Formkaufmann und damit
rechtsfahig. Au3erdem sind eben nur Kaufleute nach § 17 HGB firmenfahig.*'¢ Die Eintra-
gung in das Handelsregister ist deshalb gleichzeitig Voraussetzung fur den Erwerb der
Firma durch die juristische Person.*'” Die mit der spateren Kapitalgesellschaft identischen
Vorgesellschaften sind im Zeitraum nach dem Abschluss des Gesellschaftsvertrags und
vor der Eintragung in das Handelsregister aber jedenfalls noch keine Formkaufleute.*'® Sie
sind jedoch gemal § 1 HGB Kaufleute, wenn sie bereits ein Handelsgewerbe betreiben.

Dann sind sie als Kaufleute firmenfahig und konnen eine Firma in Benutzung nehmen und

412 BGH, GRUR 1995, 903 (905) - GARONOR; BGH, GRUR 2008, 1099 (1102), Tz. 36 — afilias.de; BGH, GRUR 2016,
1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 53.

413 BGH, GRUR 1997, 903 (905) — GARONOR.
414 BGH, GRUR 2008, 1099 (1102), Tz. 37 — afilias.de.
415 OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 381 (382) — abebooks; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 33.

418 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 19; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 8;
Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 17 HGB, Rn. 2; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 13.

417 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 62; MiiKo-HGB/Schmidt, § 6 HGB, Rn. 10.

418 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 19; Baumbach/Hopt/Hopt, § 6 HGB, Rn. 6; Oetker/Schlingloff, § 6 HGB,
Rn. 10; MiiKo-HGB/Schmidt, § 6 HGB, Rn. 12.
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als Kaufmann fuhren. Entsteht die juristische Person spater mit ihrer Eintragung im Han-
delsregister als Formkaufmann, geht der durch Aufnahme der Benutzung begrundete ur-
sprungliche Zeitrang der Firma der Vorgesellschaft auf die juristische Person uber.4'°

(2) Kein Schutzbeginn durch schlichte Handelsregistereintragung

Ob andererseits allein die Anmeldung der Firma im Handelsregister eine Benutzungsauf-
nahme im Sinne des § 5 Abs. 2 S.1 MarkenG ist, wird nicht einheitlich beantwortet. Nach-
dem die uberwiegende Auffassung in Rechtsprechung*? und Literatur*®' bislang davon
ausging, dass die Eintragung allein nicht fur eine Schutzbegriindung genugt, ist seit der
Haus & Grund ll-Entscheidung des BGH von 2008 wieder Bewegung in die Diskussion
gekommen. Ohne nahere Begrundung lasst der BGH in dieser Entscheidung die Eintra-
gung der Firma als schutzbegrindende Benutzungsaufnahme gentgen.*? Teile der Recht-
sprechung und Literatur folgen inzwischen dieser Auffassung. 42

Richtigerweise wird man in der Anmeldung oder Eintragung der Firma im Handelsregister
noch nicht den Beginn eines Kennzeichenschutzes sehen kdnnen. Lasst man die Eintra-
gung als ausreichende Benutzungsaufnahme genltgen, musste auch der Firma der Vor-
ratsgesellschaft Schutz schon allein mit ihrer Eintragung gewahrt werden, obwohl sie doch
auf den Moment ihrer aktiven Benutzung im Geschaftsverkehr noch wartet und eben daher
nur ,auf Vorrat* gegrandet und eingetragen wurde.*?* Auch umgekehrt musste einer Firma,
die im Handelsregister zwar noch eingetragen ist, deren Geschaftsbetrieb aber endgultig
eingestellt ist, weiterhin Schutz gewahrt werden, obwohl sie im Geschaftsverkehr nicht
mehr tatig ist. Ein solcher Firmenmantel, der nicht mehr im Zusammenhang mit einem
nach aufden tatigen kaufmannischen Unternehmen benutzt wird, geniel3t aber nach ein-
helliger Auffassung gerade keinen Schutz nach § 5 Abs. 2 1 Fall 2 MarkenG.#?* Deshalb

419 BGH, GRUR 1993, 404 (405) — Columbus; BGH, GRUR 1997, 749 (751) — L‘Orange; LG Berlin, NJW-RR 1987,
874 — amadeus; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 38 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5
MarkenG, Rn. 25; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 22; Bischer/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 5 MarkenG, Rn. 8.

420 RG, MuwW XXVII/XXVIII, 21 (22) — Kruschen-Salz; BGH, GRUR 1957, 547 (550) — Tabu |; BGH, GRUR 1983, 182
(183) — Concordia-Uhren.

421 Callmann, § 16 UWG, Rn. 25, 96; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 55, Rn. 8; ders., § 16 UWG, Rn. 15; v.
Gierke/Sandrock, § 17 Il 4 (S. 247); Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 54; Ingerl/Rohnke, § 5
MarkenG, Rn. 33, 58; Ehrenberg/Pisko, S. 288; Rosenthal/Leffmann, § 16 UWG, Rn. 8, 137;
Buscher/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 5 MarkenG, Rn. 11.

422 BGH, GRUR 1966, 38 (41) — Centra; BGH, GRUR 2008, 1104 (1107), Tz. 31 — Haus & Grund Il; OLG Hamm,
BeckRS 2013, 16874; LG Diisseldorf, BeckRS 2015, 12250 - PRO VITA;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 14.

428 BGH, GRUR 1966, 38 (41) — Centra; BGH, GRUR 2008, 1104 (1107), Tz. 31 — Haus & Grund Il; OLG Hamm,
BeckRS 2013, 16874; LG Diisseldorf, BeckRS 2015, 12250 — PRO VITA; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (240);
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 14.

424 Gloy/Schultz-Stichting, § 56, Rn. 9; Simon, in: FS vom Stein, S. 120 (124).

425 BGH, GRUR 1961, 420 (422) — Cuypers; BGH, GRUR 1962, 419 (422) — Leona; BGH, GRUR 1997, 749 (752 f.) —
L'Orange; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 78.
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kann auch die bloRe Neueintragung im Handelsregister nicht als schutzbegrindende Be-
nutzungsaufnahme gelten. Denn die Anforderungen an die schutzbegrindende Benut-
zungsaufnahme entsprechen denen, die an eine rechtserhaltende Benutzung gestellt wer-
den (eingehend hierzu S. 107 ff.).42

In diesem Zusammenhang verdient eine Entscheidung des EUIPO aus dem Jahr 2013
besondere Aufmerksamkeit, die der Eintragung der Firma im Handelsregister eine konsti-
tutive Bedeutung fur den Beginn ihres Schutzes als Unternehmenskennzeichen beizumes-
sen scheint. Das Amt hatte aus der Pflicht des Kaufmanns, seine Firma, den Ort und die
inlandische Geschaftsanschrift seiner Handelsniederlassung in das Handelsregister anzu-
melden (§ 29 HGB), gefolgert, dass eine Verletzung dieser Anmeldepflicht dazu fuhrt, dass
der nicht im Handelsregister eingetragenen Firma der materielle Schutz versagt bleibt.*?
Dem ist nicht zu folgen. Das EUIPO verkennt, dass § 29 HGB eine blof3e Ordnungsvor-
schrift ist und lediglich die Offenlegung der wesentlichen Merkmale des kaufmannischen
Unternehmens im Interesse der Allgemeinheit an Rechtsklarheit und Transparenz be-
zweckt.*? Wer seiner Pflicht zur Anmeldung nicht nachkommt, dem droht als einzige Sank-
tion gemal § 14 HGB ein vom Registergericht zu verhangendes Zwangsgeld.*?® Der ma-
terielle Schutz der Firma als Unternehmenskennzeichen wird durch einen Verstol3 gegen
§ 29 HGB nicht beruhrt.*° In neueren Entscheidungen verlangt das EUIPO fir den Schutz
der Firma eine Eintragung in das Handelsregister richtigerweise nicht mehr.#*

(cc) Befugte Benutzung im geschaftlichen Verkehr

Nicht jede Benutzung der Firma im geschaftlichen Verkehr ist geeignet, den Schutz als
Unternehmenskennzeichen zu begrinden. Den materiellen Schutz als Unternehmens-
kennzeichen kann nur eine Firma beanspruchen, die in Ubereinstimmung mit den

§§ 17 ff. HGB gefuhrt wird. Eine entgegen diesen Vorschriften geflihrte Firma wird nicht

426 vgl. BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 22 — mt-perfect.
427 HABM, Entsch. v. 15. Oktober 2013, Az. B 1 932 543 — Braun Schlockermann und Partner Planer.

428 MiUKo-HGB/Krafka, §29 HGB, Rn.3; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, §29 HGB, Rn.f1;
Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 29 HGB, Rn. 1.

42 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 28; MiiKo-HGB/Kratka, § 29 HGB, Rn. 1;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 29 HGB, Rn. 11.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 57, § 7, Rn. 28.
431 vgl. HABM, Entsch. v. 10. September 2015, Az. B 1 069 535 — Peek & Cloppenburg/Cloppenburg.

430
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befugt gefuhrt. Dies entsprach schon dem Wortlaut des § 16 UWG von 1909 und bean-
sprucht im Rahmen des § 5 Abs. 2 MarkenG weiterhin Geltung.“*? Darauf wird naher auf

S. 75 ff. unten einzugehen sein.

(dd) Benutzung des Kennzeichens durch Dritte

Die gesetzliche Regelung des § 5 Abs. 2 MarkenG gibt keinen Hinweis, ob auch eine Be-
nutzung des Kennzeichens durch Dritte den Kennzeichenschutz begrindet. Der Wortlaut
spricht nur davon, dass das Zeichen ,benutzt werden“ muss. Einen Anhaltspunkt fur diese
Frage gibt der Wortlaut der Vorgangernorm zu § 5 Abs. 2 MarkenG, auf dessen Auslegung
zuruckgegriffen werden kann.*** Wenn § 16 UWG von 1909 Zeichen schutzte, ,deren sich
ein anderer befugterweise bedient, dann zeigt dies, dass der Zeichenschutz nur demjeni-
gen gewahrt wird, der das Zeichen selbst benutzt und zudem Inhaber des Zeichens ist.**
Die Benutzung des Zeichens nur durch Dritte, die nicht auch Zeicheninhaber sind, ist un-

zureichend.*3

Von einer unzureichenden Benutzung durch Dritte ist der Fall zu unterscheiden, dass ein
Reprasentant oder Angestellter des Rechtsinhabers das Kennzeichen erkennbar fur die-
sen, und damit als Hinweis auf dessen Unternehmen, nutzt. Vom Verkehr wird der na-

mensmalfige Gebrauch dann dem Rechtsinhaber zugerechnet.*%

b) Benutzung ,,im geschaftlichen Verkehr*

Die Benutzung des Kennzeichens muss ,im geschéftlichen Verkehr erfolgen. Der Begriff
des geschaftlichen Verkehrs ist als zentraler Begriff des Kennzeichenrechts europarechts-
konform im Einklang mit Art. 10 Abs. 2 MarkenRL auszulegen.*®” Er umfasst nach der
Rechtsprechung des EuGH jede auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete kommerzielle
Tatigkeit, die nicht im privaten Bereich erfolgt.** Dieses Verstandnis entspricht dem weiten
Verstandnis des Begriffs des geschaftlichen Verkehrs in der bisherigen Rechtsprechung
des BGH zum Marken- und Wettbewerbsrecht.** Allerdings mussen uber die vom EuGH

432 BGH, GRUR 2010, 156 (157), Tz. 23 — EIFEL-ZEITUNG,; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 24,
58.

433 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 76.).
434 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 65.
435 Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 52.

4%  BGH, GRUR 1973, 661 (662) — Metrix; BGH, GRUR 1994, 652 (654) — Virion; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 68 ff.

437 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 36.

438 FuGH, GRUR 2010, 445 (447), Tz. 50 — Google und Google France; BGH, GRUR 2007, 708 (710), Tz. 23 —
Internet-Versteigerung Il.

4% Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 37.
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gegebene Definition hinaus auch rein hoheitliche Handlungen vom Begriff des geschaftli-
chen Verkehrs ausgenommen werden.*° Zum geschaftlichen Verkehr gehort jede erlaubte
wirtschaftliche, d. h. nicht hoheitliche oder rein private Betatigung, durch die in Wahrneh-
mung oder Forderung eigener oder fremder Geschaftsinteressen am Erwerbsleben teilge-
nommen wird. “' Auf eine Gewinnerzielungsabsicht*? oder die Entgeltlichkeit des Han-

delns**? kommt es nicht an.

c¢) Benutzung im Zusammenhang mit einem lebenden Unternehmen
(aa) Herleitung des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals

Die unternehmerische Betatigung des Zeicheninhabers ist Legitimation des materiellen
Schutzes seiner Unternehmenskennzeichen.*4 Sie ist aber nicht nur Legitimation, sondern
zugleich auch ihre Voraussetzung. Denn die Existenz des Unternehmenskennzeichens
hangt stets auch von der tatsachlich und kontinuierlich ausgeubten geschaftlichen Tatig-
keit ab. Nur die auf Dauer angelegte und verstetigte wirtschaftliche Teilnahme des Kenn-
zeicheninhabers am Markt rechtfertigt den Schutz seiner Unternehmenskennzeichen*#
und die damit zugleich verbundene Einschrankung anderer Marktbeteiligter an der Ver-
wendung eines verwechslungsfahigen Unternehmenskennzeichens. Das unterscheidet
das Unternehmenskennzeichen von der eingetragenen Marke, die ein Monopolrecht ge-
gen Zahlung einer geringen Eintragungsgebuhr gewahrt, ohne dass ein Unternehmen vor-
handen sein muss.*¢ Auf eine tatsachliche Benutzung kommt es erst nach Ablauf der funf-
jahrigen Benutzungsschonfrist an (§ 25 MarkenG). Auch nach diesem Zeitpunkt muss der
Markeninhaber weder ein Unternehmen haben, noch die Marke in seinem eigenen Unter-
nehmen benutzen; eine Benutzung durch Dritte mit Zustimmung des Markeninhabers
reicht aus (§ 26 Abs. 2 MarkenG).

Der Wortlaut des § 5 Abs. 2 MarkenG macht allerdings nur unzureichend deutlich, dass
nur dem tatsachlich bestehenden Unternehmen Schutz seiner Kennzeichen gewahrt wird.
Lediglich fur die besonderen Geschaftsbezeichnungen in § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG

440 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 45 m.w.N.

441 BGH, GRUR 2002, 622 (624) — shell.de; BGH, GRUR 2004, 241 (242) — GeDIOS; BGH, GRUR 2007, 708 (710),
Tz. 23 - Internet-Versteigerung Il; BGH, GRUR 2007, 780 (782), Tz. 20 — Pralinenform; BGH, GRUR 2008, 1099
(1100), Tz. 12 — afilias.de; BGH, GRUR 2009, 871 (872), Tz. 23 — Ohrclips; Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 2, Rn. 72.

442 Kochendérfer, WRP 2009, 239 (240).

443 BGH, GRUR 1987, 438 (440) — Handtuchspender.

444 RG, GRUR 1943, 349 (350) — Wien-Berlin; Ulmer/Reimer, Rn. 240.
445 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 93.

446 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 12.
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ist der Unternehmensbezug gesetzlich geregelt. Nach Systematik, Telos und Entstehungs-
geschichte steht aber aul3er Frage, dass auch fur die anderen Unternehmenskennzeichen
ein Unternehmen vorhanden sein muss, um Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG zu erlan-
gen.*” Fur den Namen im Sinne des § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 MarkenG folgt dies aus einer
historisch-systematischen Unterscheidung zum burgerlichen Namen im Sinne des
§ 12 BGB. Verstanden wurde der Name in § 8 S. 1 Alt. 1 UWG von 1896 und in § 16 Abs.
1 Abs. 1 Alt. 1 UWG von 1909 als wortliche Bezeichnung, welche die Person des Unter-
nehmenstragers gerade in seiner Eigenschaft als Inhaber des Unternehmens identifiziert,
individualisiert und von anderen Unternehmenstragern unterscheidet und abgrenzt (siehe
oben S. 27). Im Unterschied dazu schutzt § 12 BGB den burgerlichen Namen in jeder
Lebenslage und unabhangig vom Betrieb eines Unternehmens.

Dass auch die Firma im Sinne des § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG ein Unternehmen vo-
raussetzt, ergibt sich mittelbar aus §§ 22, 23 HGB. Die Verauf3erung des Unternehmens
wird davon abhangig gemacht, dass die Firma mit dem Handelsgeschaft verbunden bleibt.
Das ermoglicht den Erhalt des in der Firma gespeicherten Goodwills, der mit dem Unter-

nehmen verbunden ist und zugleich dessen Existenz voraussetzt.*®

Und letztlich zeigt das Tatbestandsmerkmal des ,,Geschéftsbetriebs”, dass auch fur die
Geschaftsabzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 S. 2 Fall 1 MarkenG und die sonstigen zur
Unterscheidung des Geschaftsbetriebs von anderen Geschaftsbetrieben bestimmten Zei-
chen gemall § 5 Abs. 2 S. 2 Fall 2 MarkenG ein Unternehmen vorhanden sein muss. Der
Begriff des ,Geschéftsbetriebs” hat neben dem Begriff des ,,Unternehmens® keine eigen-
standige oder einschrankende Bedeutung. Beide Begriffe sind im Kern gleichbedeutend
und sollen nur verdeutlichen, dass auch fur die Zeichen einzelner Teile eines Unterneh-

mens, die eine separate Betriebsstatte bilden, ein Schutz gewahrt wird.*°

(bb) Auslegung des Begriffs des Unternehmens i.S.d. § 5 MarkenG

Zum Verstandnis des Begriffs des Unternehmens kann nicht auf eine allgemeingultige De-
finition zurdckgriffen werden, weil es im Wirtschaftsrecht keine solche allgemeingultige De-
finition gibt.**® Aus Sinn und Zweck und den geschutzten Funktionen des Unternehmens-

447 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 103 ff.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 105 m.w.N.
449 Finger, § 16 UWG, Rn. 50; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 107 m.w.N.; Ehrenberg/Pisko, S. 334.
450 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 111.

448
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kennzeichens heraus muss ein passender Unternehmensbegriff entwickelt werden. Hier-
bei sind eine tatigkeitsbezogene und eine organisatorische Komponente zu berucksichti-

gen .451

Die tatigkeitsbezogene Komponente verlangt eine auf Dauer angelegte Tatigkeit im Wirt-
schaftsleben, die sich durch den Austausch von Leistung und Gegenleistung im freien
Wettbewerb mit anderen Unternehmen bezieht.*? Das dem Schutz als Unternehmens-
kennzeichen eingeraumte AusschlieRlichkeitsrecht mit einer geschutzten Goodwill-Funk-
tion lasst sich namlich nur dann legitimieren, wenn die Tatigkeit kontinuierlich am Markt
stattfindet.*>* Die organisatorische Komponente ergibt sich aus der Kontinuitat der ge-
schaftlichen Betatigung. Denn diese bringt die Notwendigkeit mit sich, eine mehr oder we-
niger komplexe betriebliche Organisation zu schaffen. Ein Unternehmen ist deshalb eine
aus personlichen und in der Regel sachlichen Mitteln bestehende Organisationsform von
Rechtsgltern und Rechtsbeziehungen zur selbstandigen Teilnahme am Wirtschaftsver-
kehr, unabhangig von Gewinnerzielungsabsicht, materieller und sachlicher Ausstattung,
Rechtsform oder Aufgabenstellung.*** Diese Begriffsbestimmung stimmt im Wesentlichen
mit der allgemeinen Definition des Unternehmens bzw. Handelsgeschafts Uberein, die zu
§§ 22, 23 HGB entwickelt wurde. Wegen der parallelen Zielsetzung des Aufbaus und Er-
halts eines Goodwills passt sie auch fur den materiellen Unternehmenskennzeichen-
schutz.*® Hierbei ist jedoch zu bertcksichtigen, dass der Unternehmensbegriff nicht zwin-
gend auch das Vorhandensein sachlicher Betriebsmittel voraussetzt. Die Organisation ei-
nes Unternehmens kann sich auch auf eine einzelne Person beschranken, die sich selb-
standig wirtschaftlich betatigt und dabei weniger Sachguter nutzt als ihre Kenntnisse, Fa-
higkeiten und Beziehungen, wie etwa ein Kunstler oder ein selbstandig tatiger Freiberuf-

ler.456

2. Die ungeschriebene Schutzvoraussetzung der befugten Benutzung

In § 16 Abs. 1 UWG von 1909 war ausdrucklich geregelt, dass eine geschaftliche Bezeich-
nung nur geschutzt wird, wenn sich der Inhaber dieses Zeichens auch ,befugterweise be-
dient*.*” Obwohl es das ausdruckliche Anliegen des Gesetzgebers bei der Integrierung

451 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 111.

452 strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 7 m.w.N.

4% BGH, GRUR 1969, 357 (359) — Sihl.

454 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 116.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 116.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 8, Rn. 115, 118.

457 vgl. dazu Callmann, § 16 UWG, Rn. 26; Finger, § 16 UWG, Rn. 80.

455
456
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des Schutzes der geschaftlichen Bezeichnungen in das MarkenG war, hinsichtlich der
Schutzvoraussetzungen keine materielle Rechtsanderung vorzunehmen,*® sieht der Ge-
setzeswortlaut des § 5 Abs. 2 MarkenG das Tatbestandsmerkmal des befugten Gebrauchs
nicht vor. Nach einhelliger Auffassung ergibt sich aber aus dieser Auslassung keine Recht-
sanderung. Die befugte Benutzung ist deshalb heute ungeschriebene Tatbestandsvoraus-
setzung des materiellen Kennzeichenschutzes nach den §§ 5, 15 MarkenG.**® Es ware
auch mit der Einheit der Rechtsordnung nicht zu vereinbaren, einem Zeichen ein Mono-
polrecht zu gewahren, dessen Benutzung nicht im Einklang mit der Rechtsordnung steht.4°
Eine befugte Benutzung liegt dann nicht vor, wenn durch sie gegen gesetzliche Regelun-

gen verstof3en wird. Die wichtigsten Regelungen sollen hier vorgestellt werden.

a) Einzelne Regelungskomplexe der befugten Benutzung
(aa) VerstoB gegen Regelungen des formellen Firmenrechts

Zu den Regelungen, deren Einhaltung Voraussetzung des materiellen Kennzeichenschut-
zes sind, gehoren zuvorderst die Vorschriften des formellen Firmenrechts.*' Nur eine im
Einklang mit den §§ 17 ff. HGB und den anerkannten Firmenrechtsgrundsatzen gebildete
und gefuhrte Firma wird befugt benutzt.*2

Ein formell unzulassiger Firmengebrauch ist unbefugt und steht dem materiellen Schutz
der Firma als Kennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG entgegen.“® Das kann
der Fall sein, wenn die Firma von einem nicht zur Firmenflhrung berechtigten Trager, bei-
spielsweise einem Nichtkaufmann, gefuhrt wird** oder — anfanglich oder nachtraglich —
gegen die Firmenbildungsregeln der §§ 18 ff. HGB verstol3en wurde. Eine Firma, die ge-
eignet ist, Uber geschaftliche Verhaltnisse irrezufihren (§ 18 Abs. 2 HGB), wird daher nicht
befugt gefuhrt.45

Der in § 30 Abs. 1 HGB normierte Grundsatz der Firmenausschlie3lichkeit besagt, dass

sich alle Firmen an demselben Ort deutlich voneinander unterscheiden muissen. Eine neue

4% Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 67).

49 BGH, GRUR2002,706 (707)- vossius.de; BGH, GRUR 2010, 156 (157), Tz.23 - EIFEL-ZEITUNG;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 58.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 4.

461 RG, MuW 1V, 48 — Valvoline Oil Company; Baumbach/Hefermehl, § 16 UWG (16. Aufl.), Rn. 64; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 25; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 34; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker,
§ 5 MarkenG, Rn. 58; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 24.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 25.

v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 2.

464 v, Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 2; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 244.

465 BGH, GRUR 1954, 271 (273) — DUN-Europa; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 25.

460
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Firma, die diese Voraussetzung nicht erfullt, wird unbefugt gefuhrt und erhalt auch als Un-

ternehmenskennzeichen keinen Schutz.

Welche Anforderungen das HGB-Firmenrecht an die formell korrekte Firma stellt, wird um-
fassend im 3. Teil (S. 132 ff.) untersucht; zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf
die dortigen Ausfuhrungen verwiesen. Zu den Anforderungen, die an die registerrechtliche
Unterscheidbarkeit von Firmen gemal’ § 30 Abs. 1 HGB gestellt werden, wird auf die Aus-
fuhrungen auf S. 187 ff. verwiesen.

(bb) Unbefugte Benutzung durch VerstoB gegen das Irrefihrungsverbot des
§ 5 UWG

Zu den Anforderungen, die an eine befugte Benutzung gestellt werden, gehort auch, dass
ein Unternehmenskennzeichen nicht Uber geschaftliche Verhaltnisse irrefUhren darf.*s¢ Die
Grenzen dieses in § 5 Abs. 1 UWG enthaltenen allgemeinen Irrefuhrungsverbotes gelten
damit auch fur die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens.*” Nur, wenn die kon-
krete Benutzung sich innerhalb dieser wettbewerbsrechtlich zulassigen Grenzen bewegt,
ist die Benutzung befugt und dem Unternehmenskennzeichen wird der verdiente Schutz

gewabhrt.

Das formelle Firmenrecht bestimmt in § 18 Abs. 2 HGB ebenfalls, dass eine Firma nicht
uber geschaftliche Verhaltnisse irrefuhren darf. § 5 UWG und § 18 Abs. 2 HGB sind damit
Ausdruck des Wahrheitsgrundsatzes.*® Nahere Ausfiuhrungen zum Verhaltnis des firmen-
rechtlichen und des lauterkeitsrechtlichen Irrefuhrungsverbots erfolgen im Zusammenhang
mit der Vorstellung des Grundsatzes der Firmenwahrheit im 3. Teil (S. 185 ff.). Hier soll
nur der allgemeine, wettbewerbsrechtliche Irrefuhrungstatbestand des § 5 UWG als Krite-

rium des materiellen Kennzeichenschutzes dargestellt werden.

(1) Irrefiihrende geschaftliche Handlung (§ 5 Abs. 1 UWG)

Man versteht § 5 Abs. 1 UWG dahingehend, dass die Vorschrift in Form einer General-
klausel*® jede geschaftliche Handlung verbietet, die unwahre Angaben oder sonstige zur
Tauschung geeignete Angaben enthalt.4”° Auch die Verwendung eines irrefUhrenden Un-
ternehmenskennzeichens kann eine gemall § 5 Abs. 1 S. Nr. 3 UWG bzw. Art. 6 Abs. 1 li

466 BGH, GRUR 1954, 271 (273) — DUN-Europa; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 5; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 98; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 241.

467 Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 58; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 34.

468 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 9.

469 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 9.

470 BGH, GRUR 2013, 1254 (1255), Tz. 15 — Matratzen Factory Outlet; Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 105.
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f. UGP-Richtlinie irrefuhrende Geschaftspraxis sein.*”* Der Gebrauch einer geschaftlichen
Bezeichnung kann danach irrefuhrend sein, wenn ein Bestandteil der Firmierung geeignet
ist, beim Verkehr unzutreffende Vorstellungen uber Eigenschaften des Unternehmens her-
vorzurufen.2 MalRgeblich kommt es dabei auf den Aussagegehalt des Kennzeichens an,
wie er vom Verkehr aufgefasst wird.#”® Ausreichend ist, dass die Aussage von einem Teil
der angesprochenen Verkehrskreise als irrefuhrend verstanden wird. Dass ein Uberwie-

gender Teil oder die Gesamtheit irregeflhrt werden, ist nicht erforderlich.4™

IrrefGhrend benutzt wird ein Kennzeichen daher nicht nur dann, wenn uber die Rechts-
form,*s Gro3e*® oder das Leistungsangebot*” getduscht wird. Generell mussen alle An-
gaben gemal der Aufzahlung in § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1-7 UWG wahrheitsgemal} sein.
§ 5 UWG gewahrt damit Schutz vor Irrefuhrungen schlechthin.*”® Es genugt grundsatzlich

jede Art von Irrefuhrung uber geschaftliche Verhaltnisse.*®

Eine IrrefUhrung Uber die Rechtsform nahm der BGH fur den Firmenkern ,INDROHAG*
einer GmbH an. Die dort enthaltenen Buchstaben ,AG" seien ein zur Tauschung geeigne-
ter Hinweis auf die Rechtsform einer Aktiengesellschaft.4

Annlich verhalt es sich mit Bezeichnungen, die den Eindruck eines 6ffentlich-rechtlichen
Charakters des Unternehmens vermitteln, der tatsachlich nicht besteht. Die Bezeichnun-
gen eines Unternehmens als ,Bundesdruckerei“,*®' ,Bundeszentrale flir Félschungsbe-
kdmpfung*®? oder ,Staatsballett®®* wurde von der Rechtsprechung als irrefihrend beur-
teilt, weil sich die Unternehmen weder mehrheitlich in der Hand des Bundes befanden,
noch eine offentlich-rechtliche Befugnis besalien oder eine sonstige institutionelle Bezie-

hung zu einer offentlich-rechtlichen Korperschaft bestand.

47" BGH, GRUR 2012, 1273, Tz. 15 f. — Stadtwerke Wolfsburg; Schiinemann, S. 25 ff., 27.

472 BGH, GRUR 2012, 1273, Tz. 15 — Stadtwerke Wolfsburg.

473 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 112; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 102.

474 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 147.

475 BGHZ 22, 88 — INDROHAG.

478 RG, GRUR 1940, 572 (373) — Fabrik: Irrefiihrung {iber die BetriebsgréRe durch die Verwendung ,Fabrik.

477 BGH, GRUR 1979, 716 (718) — Kontinent M&bel: Irrefiihrung (iber das Leistungsangebot, wenn Mébel nur aus
einem europaischen Land angeboten werden.

478 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 228.

479 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 99.

480 BGHZ 22, 88 — INDROHAG; kritisch Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 108.
481 BGH, GRUR 2007, 1079 (1081) — Bundesdruckerei.

482 BGH, GRUR 1980, 749 (796 f.) — Bundeszentrale fiir Filschungsbekampfung.

48 BGH, GRUR-RR 2014, 115 (116) — Bolschoi Staatsballett.
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Enthalt eine Unternehmensbezeichnung einen Doktortitel, wird dem Verkehr besonderes
Vertrauen in die Fahigkeiten, Zuverlassigkeit und den guten Ruf des Tragers entgegenge-
bracht. Diese Erwartungen werden nicht erfullt und der Verkehr irregefuhrt, wenn den Or-
ganen oder den mafgeblichen Gesellschaftern dieser akademische Titel fehlt.+

(2) Irrefiihrung durch Hervorrufen einer Verwechslungsgefahr (§ 5 Abs. 2 UWG)

i.  Grundsatzliches

Einer IrrefGhrung Uber geschaftliche Verhaltnisse steht es gleich, wenn im Zusammenhang
mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschlie3lich vergleichender Wer-
bung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der
Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorgerufen wird
(§ 5 Abs. 2 UWG). Damit konkretisiert § 5 Abs. 2 UWG die Irrefuhrung Uber die betriebliche
Herkunft durch die Verwechslung von Kennzeichen und kann deshalb als besondere Aus-
pragung der lrrefuhrung uber die betriebliche Herkunft nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG

verstanden werden .8

ii. Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG wird grundséatzlich in Ubereinstimmung
mit dem markenrechtlichen Begriff der Verwechslungsgefahr verstanden, so dass auch
eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, so eine Irrefuhrung Uber Unternehmenszu-
sammenhange, eine rechtlich relevante Fehlvorstellung sein kann.*¢ Allerdings geht so-
wohl der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wie auch der des § 15 Abs. 2 MarkenG
nach ganz h.M. von einer abstrakten Verwechslungsgefahr aus, die au3erhalb des jlinge-
ren Kennzeichens liegende Umstande — etwa tatsachliche Irrefihrungen und Verwechs-
lungen ausschlieRende Hinweise oder Zusatze wie z. B. ,Replica“ — bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr unbertcksichtigt l1asst.*¢” Das ist bei der Verwechslungsgefahr
in § 5 Abs. 2 UWG anders. Sie darf nicht nur abstrakt, sondern muss konkret sein.*® Die
Gefahr einer Verwechslung ist daher stets dann anzunehmen, wenn die konkrete Gefahr

48 BGH, GRUR 1992, 121 (121 f.) — Dr. Stein...GmbH.
485 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 707.

48  Biischer, GRUR 2009, 230 (236); Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 718; differenzierend Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 163 ff.

487 BGH, GRUR 2009, 766 (770), Tz. 36 — Stofffahnchen (zur Marke); BGH, GRUR-RR 2010, 205 (207), Tz. 37 —
Haus & Grund IV (zum Unternehmenskennzeichen); Bornkamm/Kochendérfer, in: FS 50 Jahre
Bundespatentgericht, S. 533 (534 f.); Goldmann, GRUR 2012, 857 (861 f.); Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 837;
Lange, Rn. 3039; a.A. zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; Sack, GRUR 2013, 4 ff.; in diese Richtung auch Ohly/Sosnitza,
§ 5 UWG, Rn. 718.

488 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 18 (20), Tz. 28 und LS 2 — notebooksbilliger.de; Bornkamm/Kochendérfer, in: FS
50 Jahre Bundespatentgericht, S. 533 (541 f.); Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 718; Sack, WRP 2013, 8 (12).
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besteht, dass durch die Benutzung des Unternehmenskennzeichens Unternehmen mitei-
nander verwechselt oder betriebliche, organisatorische oder sonstige Verbindungen zwi-
schen den Unternehmen angenommen werden.*° Damit ist der Verwechslungsbereich en-
ger als im MarkenG. Denn die geforderte konkrete Gefahr von Verwechslungen bzw. eine
IrrefUhrung Uber Unternehmenszusammenhange besteht nicht, wenn Verwechslungen
durch aufklarende Hinweise oder durch die Gesamtumstande ausgeschlossen werden

kdnnen .40

iii. Wettbewerbliche Relevanz

Eine geschaftliche Angabe ist nicht allein schon deshalb unlauter, wenn sie in irgendeiner
Weise irrefUhrend ist. Eine Irrefuhrung Uber geschaftliche Verhaltnisse nach § 5 Abs. 1 und
Abs. 2 UWG muss zudem eine wettbewerbliche Relevanz haben.*' Die geschaftliche
Handlung muss auch geeignet sein, die geschaftliche Entscheidung zu beeinflussen.*%
Ohne eine fur die wirtschaftliche Entschliel3ung erhebliche Irrefihrung ist die Tauschungs-
handlung irrelevant.*®* Wann das der Fall ist, hangt von den Umstanden des Einzelfalls
und hier insbesondere vom Adressatenkreis ab, an den sich die geschaftliche Handlung
richtet. Mal3geblich ist die Verkehrsauffassung.*** Dabei ist nicht entscheidend, ob die un-
richtige Angabe die wirtschaftliche EntschlieRung des Kaufers tatsachlich beeinflusst, weil
es insoweit allein auf die Eignung zur Beeinflussung des Kaufentschlusses ankommt. Des-
halb reicht es aus, wenn der Kunde durch die unrichtige Angabe angelockt wird, sich mit
einem Angebot naher zu befassen, das er sonst moglicherweise unbeachtet gelassen

hatte .

Allerdings sind an die Qualitat der Fehlvorstellung keine besonderen Anforderungen zu
stellen. Eine IrrefUhrung ist deshalb wettbewerbsrechtlich relevant, wenn die Fehlvorstel-
lung des angesprochenen Verkehrs fur den Kaufentschluss irgendwie — im Sinne einer

allgemeinen Wertschatzung — von Bedeutung ist.*%

489 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 164 f.

4% vgl. BGH, GRUR 2013, 1161 (1165 f.), Tz. 62 — Hard Rock Cafe (zu § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG); Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 176 m.w.N.

41 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 103.

492 FuGH, GRUR 2014, 196 (198), Tz. 34— Trento Sviluppo/AGCM; BGH, GRUR 2009, 888 (889), Tz. 18 — Thermoroll.

493 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 209 ff. m.w.N.

4% Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 214.

4% Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 212.

4% BGH, GRUR 2016, 406 (408), Tz. 22 — Piadina-Riickruf; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 106.
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Bezeichnet etwa ein Kosmetik- und Wellnessinstitut eine luxurids ausgestattete Hochhau-
setage als ,Villa“, mag das zwar unzutreffend sein. Das LG Munchen sieht darin aber kei-
nen Umstand, der fur die Entscheidung, gerade dieses Wellnessinstitut aufzusuchen, maf3-
geblich ist.*7

Die Wertungen, die hinter dem Kriterium der wettbewerblichen Relevanz stehen, sind dem
formellen Firmenrecht ebenfalls bekannt. Seit der Handelsrechtsreform sind Bezeichnun-
gen in Firmen nur noch dann unzulassig, wenn sie geeignet sind, Uber geschaftliche Ver-
haltnisse, ,die fir die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind“, irrezufuhren
(§ 18 Abs. 2 S. 2 HGB). Uber den Begriff der Wesentlichkeit sollen die Kriterien und Wer-
tungsmalistabe der wettbewerblichen Relevanz auch zum Mal3stab des Firmenordnungs-
rechts werden.*® Darauf wird naher im 3. Teil (S. 174 ff.) eingegangen.

(cc) Unbefugte Benutzung in Orientierung an § 8 Abs. 2 Nr. 5 — 13 MarkenG

(1) Allgemeines

Das MarkenG benennt in § 8 Abs. 2 Nr. 5 — 13 MarkenG Hindernisse, die im 6ffentlichen
Interesse bestimmte Zeichen von der Eintragung als Marke ausschlieRen.*® Die dort
geregelten  absoluten  Schutzhindernisse sind Teil des Konzepts eines
Kennzeichenschutzes im Einklang mit der Gesamtrechtsordnung, die auch fir das Recht
der geschaftlichen Bezeichnungen Geltung hat und an der sich auch diese Kennzeichen
messen lassen mussen.’® Hoheitszeichen mussen vor Missbrauch geschutzt werden.
Rechts-, ordnungs- oder sittenwidrigen Kennzeichen darf nicht auch noch mit einer
Eintragungsurkunde staatlich Brief und Siegel und mit der Registrierung der Anschein
einer staatlichen Approbation verliehen werden. Der Wortlaut des § 8 MarkenG, der
zunachst nur fur die eingetragene Marke gilt, steht einer (doppelt) analogen Anwendung
auch auf die geschaftlichen Bezeichnungen nicht entgegen. Zum einen wird § 8 MarkenG
analog auf die Benutzungsmarke gemafl} § 4 Nr. 2 MarkenG angewendet. Zum anderen
gibt es keinen Grund, die Benutzungsmarke im Hinblick auf die Wertungen des § 8 Abs. 2
Nr. 5 — 13 MarkenG anders zu bewerten als die eingetragene Marke.**' Eine Wertung, die

mit Blick auf die Einheit der Rechtsordnung fur die geschaftlichen Bezeichnungen

497 LG Miinchen |, Urt. v. 29.4.2014, Az. 33 O 7468/13 — Villa Westfalia.
4% Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444 S. 53); vgl. auch Roth, S. 31 (44).
499 Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 1.

500 Buscher/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 32; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 3;
Lange, § 3, Rn. 1611.

501 BGH, GRUR 2013, 729, 730 Tz. 10 ff. - READY TO FUCK; Ingerl/Rohnke, § 4 MarkenG, Rn. 9.
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zutreffend ist.>2 Auf § 8 Abs. 2 Nr. 5 — 13 MarkenG kann daher zur Konkretisierung des
Begriffs der unbefugten Benutzung zurtckgegriffen werden.5® Die einzelnen Fallgruppen

werden im Folgenden dargestellt.

(2) § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG: VerstoB gegen die 6ffentliche Ordnung und die
guten Sitten

Ein Kennzeichen verstoflit gegen die 6ffentliche Ordnung und wird unbefugt benutzt, wenn
es gegen die wesentlichen und grundlegenden Prinzipien und Normen des deutschen
Rechts verstof3t.>* Gegen die freiheitliche Verfassungsordnung verstof3t daher ein Kenn-
zeichen, das die Buchstabenfolge einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation
(z. B.in ,NSDAF") verwendet.>%

Gegen die guten Sitten verstofdt ein Kennzeichen, das geeignet ist, das Empfinden der
angesprochenen Verkehrskreise erheblich zu verletzen, indem es etwa in sittlicher, politi-
scher oder religidser Hinsicht anstoRig oder herabwirdigend wirkt oder eine grobe Ge-
schmacksverletzung darstellt.5>* MalRgeblich ist die Sicht eines durchschnittlichen Angeho-
rigen der beteiligten Verkehrskreise.®” Auf dessen normal tolerante und durchschnittlich
sensible Sichtweise ist abzustellen.5®® Einerseits ist eine deutliche Liberalisierung in der
Anschauung des Verkehrs Uber Sitte und Moral erkennbar, der Rechnung getragen wer-
den muss.5® Andererseits ist gerade in Fallen geschlechtsspezifischer Diskriminierung e-
her eine gegenlaufige Sensibilisierung und abnehmende Toleranz erkennbar.5"°

Die Rechtsprechung ist stark ausdifferenziert und divergiert auch bei ein und demselben
Begriffsfeld stark. So hat der BGH die Eintragung einer Wort-/Bildmarke ,Ready to Fuck®
wegen VerstolRes gegen die guten Sitten abgelehnt.’"" Andererseits wurde das Wort fi-
cken“ nicht vom BPatG als Verstol3 gegen die guten Sitten bewertet.>'? Das EuG wiederum

hielt den Filmtitel ,Fack Ju Géthe” wegen der Anspielung auf den Ausdruck ,fuck you* fur

502 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 4.

503 vgl. LG Hamburg, GRUR-RS 2015, 19278, Tz. 22 — poppen.de; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7,
Rn. 187; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 58; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 34.

504 Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 274; Strébele/Hacker/Thiering/Strébele, § 8 MarkenG, Rn. 828.
505 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 189 mit Hinweis auf BGH, NJW 1983, 2268 (zu § 86a StGB).

506 vgl. BGH, GRUR 2013, 729, Tz. 9 — READY TO FUCK; LG Hamburg, GRUR-RS 2015, 19278, Tz. 22 — poppen.de;
Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 277 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Strébele, § 8 MarkenG, Rn. 771 ff.

507 BGH, GRUR 2013, 729, Tz. 9 — READY TO FUCK; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 191.
508 BGH, GRUR 2013, 729, Tz. 9 — READY TO FUCK.

509 BGH, GRUR 2013, 729, Tz. 9 — READY TO FUCK.

510 Kriiger, in: FS Bornkamm, S. 599 (603 f.).

51 BGH, GRUR 2013, 729, Tz. 9 — READY TO FUCK.

512 BPatG, Beschl. v. 28.9.2011, Az. 26 W (pat) 44/10 — FICKEN LIQUORS.
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sittenwidrig, weil er vulgar genug sei um bei den malfigeblichen Verkehrskreisen Anstol3
zu erregen.5® Das LG Hamburg meinte, dass der Begriff ,Poppen” nicht anstoRig ist.>"*

(3) § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG: staatliche Hoheitszeichen

Kennzeichen, die staatliche Hoheitszeichen enthalten, verstollen gegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG und werden unbefugt benutzt. Zu solchen Zeichen, die der Dar-
stellung der Souveranitat eines Staates dienen und derer sich der Staat zur Ausubung
seiner Hoheitsgewalt bedient,®” zahlt der Bundesadler,>'* aber auch Wappen, Orden und
gesetzliche Zahlungsmittel.5®

(4) § 8 Abs. 2 Nr. 7, 8 MarkenG: amtliche Priuf- und Gewahrzeichen, Kennzeichen
zwischenstaatlicher Organisationen

Amtliche Pruf- oder Gewahrzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG) mussen vor einer Mono-
polisierung geschutzt werden;5'” ihre Benutzung als geschaftliches Kennzeichen muss da-
her verhindert werden. Das gilt auch fur Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen inter-
nationaler zwischenstaatlicher Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG), um — auch im
Fall ihrer Nachahmung®'® — beim Publikum den Eindruck einer Verbindung mit der zwi-

schenstaatlichen Organisation zu verhindern.>®

(5) § 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG: Verbot im offentlichen Interesse

Eine Vielzahl von Vorschriften auRerhalb des Markengesetzes verbietet im 6ffentlichen
Interesse die Benutzung bestimmter Zeichen wegen ihres Inhalts. Solche Zeichen sind
gemal § 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen.5? Des-
halb scheiterte die Eintragung des Wortes ,REEFER" als umgangssprachliche Bezeich-
nung fur eine Marihuana-Zigarette wegen hierin liegenden VerstoRes gegen das Verbot
der Werbung fur Betaubungsmittel gemaf §§ 14 Abs. 5, 29 Abs. 1 Nr. 8 BtMG.52" Auch der
Schutz als Unternehmenskennzeichen ware deshalb ausgeschlossen.5?

513 EuG, GRUR-RR 2018, 146 (147), Tz. 17 f. — Fack Ju Géthe.
514 | G Hamburg, GRUR-RS 2015, 19278, Tz. 22 — poppen.de.
515 OLG Miinchen, GRUR 2015, 590 (595), Tz. 62.

516 vgl. Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 283.

517 Kur/v. Bomhard/Albrecht/Albrecht, § 8 MarkenG, Rn. 695.
518 N&her dazu Fezer, § 8 MarkenG, Rn. 632 f.

519 Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 291.

520 BPatG, Beschl. v. 30.04.1997, Az. 26 W (pat) 138/96 — REEFER; Fezer, § 8 MarkenG, Rn. 641; Ingerl/Rohnke, § 8
MarkenG, Rn. 293.

521 BPatG, Beschl. v. 30.04.1997, Az. 26 W (pat) 138/96 — REEFER.
522 Vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 208.
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b) Bodsglaubige Benutzungsaufnahme
Ein in Tauschungsabsicht benutztes Kennzeichen wird bosglaubig und damit unbefugt be-
nutzt; es kann keinen Schutz beanspruchen.’? Ein Fall der bosglaubigen Benutzung eines

Unternehmenskennzeichens ist auch die Stronmanngriandung.®

Der weitere Gehalt des Begriffs der Bosglaubigkeit kann nicht in Ruckgriff auf die Regelung
in § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erfolgen, weil diese Vorschrift die Bosglaubigkeit der Anmel-
dung regelt und nicht die Bosglaubigkeit einer Benutzungsaufnahme. Die bosglaubige An-
meldung erfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Fallgruppen.’? Die Beurteilung muss in
jedem Einzelfall unter Abwagung aller Umstande erfolgen.5? Eine Bosglaubigkeit der An-
meldung ergibt sich dabei typischerweise daraus, dass keine eigene Benutzungsabsicht,
sondern nur eine Sperrabsicht oder Ausbeutungsabsicht besteht.5?” Die hier maflgeblichen
Umstande lassen sich nicht ohne Weiteres auf die tatsachliche Aufnahme der Benutzung
als Unternehmenskennzeichen ubertragen. Denn die Benutzung stellt ja gerade die Rea-

lisierung eines vorhandenen eigenen Benutzungswillens dar.

Il. Besondere Schutzvoraussetzungen fur Unternehmenskennzeichen mit Na-
mensfunktion: NamensmaRige Unterscheidungskraft

1.  Ungeschriebene Schutzvoraussetzung

Fur den Rechtsanwender stellt sich die Schwierigkeit, dass § 5 Abs. 2 MarkenG die Vo-
raussetzungen, die an die Schutzfahigkeit von Unternehmenskennzeichen zu stellen sind,
nicht vollstandig definiert. Dem Wortlaut Iasst sich lediglich entnehmen, dass die Benut-
zungsaufnahme fur den Schutzbeginn mafRgeblich ist. Rechtsprechung und Wissenschaft
sind sich aber einig, dass sich aus der Eigenart und der Funktion der Unternehmenskenn-
zeichen ableiten |asst, dass zentrale materielle Schutzvoraussetzung der Unternehmens-
kennzeichen mit Namensfunktion ihre namensméBige Unterscheidungskraft ist.5¢ Dieser
komplexe Rechtsbegriff?® kann nicht durch eine direkte und unkritische Ubernahme der

markenrechtlichen Regelungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 — 3 MarkenG naher definiert werden.

523 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 209 m.w.N.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 210.

525 Kur/v. Bomhard/Albrecht/Albrecht, § 8 MarkenG, Rn. 778 ff.; eingehend Ingeri/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 302 ff.
526 Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 302.

527 vgl. Strobele/Hacker/Thiering/ Thiering, § 21 MarkenG, Rn. 29.

528 BGH, GRUR 1957, 561 (562) — REI-Chemie; BGH, GRUR 1985, 461 (462) — Gefa/Gewa; BGH, GRUR 1991, 472
(473) — Germania; BGH, GRUR 1997, 468 (469) — NetCom; BGH, GRUR 1998, 165 (166) — RBB; BGH, GRUR
1999, 492 (494) — Altberliner; BGH, GRUR 2005, 419 (422) — Raucherkate; BGH, GRUR 2005, 517 (518) —
Literaturhaus; OLG Jena, GRUR-RR 2009, 104 (105) — Prolac; OLG Dresden, MMR 2015, 193 (194) - fluege.de;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 1; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 38;
Bischer/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 5 MarkenG, Rn. 12; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 64.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 5.
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Bereits zur Vorgangernorm des § 16 Abs. 1 UWG von 1909 hat sich der Gesetzgeber
bewusst gegen eine nahere gesetzliche Regelung der Schutzfahigkeit von Unternehmens-
kennzeichen entschieden.’® Mit der Ubernahme des Regelungsgehalts von § 16 Abs. 1
UWG von 1909 in die Vorschrift des § 5 Abs. 2 MarkenG sollte sich daran nichts andern.%"
Freilich verbietet sich damit nicht, die hinter den markenrechtlichen Ausschlusstatbestan-
den des § 8 Abs. 2 Nr. 1 — 3 MarkenG stehenden Wertungen auch bei der Ermittlung der
Unterscheidungskraft zu berucksichtigten.5®? Fur eine direkte Anwendung fehlt es aller-

dings an einer planwidrigen Regelungslicke.5*

2. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft

Diese auf der Einheit des Kennzeichenrechts beruhenden Erwagungen des BGH haben
Einfluss auf das heutige Verstandnis der Unterscheidungskraft genommen.%4 Folgende
Aspekte, die nachfolgend naher betrachtet werden sollen, spielen bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft eine Rolle:%* Unterscheidungseignung®*® (nachfolgend a), das Frei-
haltebedurfnis®” (nachfolgend b), der allgemeine Sprachgebrauch®® (nachfolgend c) und
die namensmalige Wirkung (nachfolgend 3.) als originare Voraussetzung der Unterneh-

menskennzeichen mit Namensfunktion.

a) Unterscheidungseignung

Die Unterscheidungseignung bildet das Kernelement der jeweils eigenstandig voneinander
zu prufenden und beurteilenden Aspekte der Unterscheidungskraft. Eine Bezeichnung ist
dann zur Unterscheidung geeignet, wenn sie geeignet ist, eindeutig auf ihren Verwender
oder sein Unternehmen hinzuweisen und wirksam von anderen mit dem gleichen Ge-
schaftsgegenstand zu unterscheiden.’®® Nicht erforderlich ist, dass das Publikum mit der
Bezeichnung die Vorstellung von einem ganz konkreten Unternehmen verbindet. Mehr als

530 Begriindung zum dritten Entwurf eines Gesetzes zur Bekampfung des unlauteren Wettbewerbes zu § 8 {iber den

Schutz der besonderen Geschaftsbezeichnung: (abgedruckt bei Bachem/Roeren, S. 20 (37); Lobe, S. 46 (66 f.);
hierzu mit Wortlautzitat Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 248 f.

531 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 67, 76); Sosnitza, Markenrecht, § 15, Rn. 2.
532 BGH, GRUR 2001, 344 (345) — DB Immobilienfonds.

533 | G Hamburg, GRUR-RS 2015, 19278, Tz. 19 — poppen.de; a.A. Lange, § 3, Rn. 1422.

534 Vgl. dazu Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 11; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (240).

535 GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 198.

5% BGH, GRUR 1976, 254 (255) — Management-Seminare; BGH, GRUR 2005, 517 (518) — Literaturhaus.

537 BGH, GRUR 1999, 492 (494) — Altberliner; BGH, GRUR 2001, 344 (345) — DB-Immobilienfonds; BGH, GRUR 2001,
1050 (1051) — Tagesschau; v. Gamm, UWG, § 16 UWG, Rn. 38.

538 RG, Muw XXXIII, 79 — Jungborn; OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2001, 307 — Motorradland.

589 BGH, GRUR 1977, 165 (166) — Parkhotel; BGH, GRUR 1988, 560 (561) — Christophorus-Stiftung;
Bischer/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 5 MarkenG, Rn. 13; Knaak, in: FS GRUR, S. 971 (989), Rn. 36; Gloy/Schultz-
Siichting, § 57, Rn. 1; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 201.
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die Eignung des Unternehmenszeichens beim Leser oder Horer die Assoziation mit einem

ganz bestimmten Unternehmen zu wecken, ist nicht erforderlich.5#

So verstanden, ermoglicht die Unterscheidungseignung dem Verkehr die Identifikation und
Unterscheidung von Unternehmen bzw. deren Inhabern. Fur die Frage der Verwechs-
lungsgefahr kommt der Unterscheidungseignung damit eine wichtige Funktion zu. Denn,
nur was unterschieden werden kann, kann auch verwechselt werden.>' Ebenso wie die
Gefahr der Verwechslung zweier Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise
zu beurteilen ist,**?> muss auch die Unterscheidungskraft aus Sicht der angesprochenen
Verkehrskreise erfolgen.>® Beide Begriffe sind auf der Verkehrsauffassung aufgebaut, der
im Kennzeichenrechtim Allgemeinen und bei der Beurteilung der Unterscheidungseignung
und Verwechslungsgefahr im Speziellen eine besondere Bedeutung zukommt.5 Ob ei-
nem Unternehmenskennzeichen eine Unterscheidungseignung zukommt, bemisst sich
nach der Verkehrsauffassung.®* Es kommt in Anlehnung an das Europaische Verbrau-
cherleitbild auf die Auffassung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsadressaten des Unternehmenskennzeichens an.%¢ Hier ist eine
einheitliche Betrachtung am Platz, die die Berucksichtigung einer ,gespaltenen Verkehrs-
auffassung” ausschlief3t, auf deren Grundlage ein Teil der Adressaten ein Unternehmens-
kennzeichen als kennzeichnend und ein anderer Teil als rein beschreibend verstehen

konnte.**” Allerdings ist ein Freihaltebedurfnis zu beachten (naher dazu unten S. 86 ff.).

Fantasiezeichen, die entweder keine Bedeutung haben oder deren Bedeutung ersichtlich
nichts mit dem Geschaftsgegenstand des Unternehmens oder seiner Tatigkeit zu tun ha-

ben, sind ohne Weiteres zur Unterscheidung geeignet.**

Die Unterscheidungseignung fehlt Zeichen, die sich ausschlieRlich darin erschopfen, An-
gaben uber den Unternehmensgegenstand, seine Leistungen oder Uber die geografische
Lage oder das Tatigkeitsgebiet zu machen.>® Sie sind nicht geeignet, das Unternehmen

540 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 5; Schiinemann, S. 10.
54 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 15; W. Kéhler, GRUR 1950, 117 (122).
542 BGH, GRUR 1995, 825 (827) — Torres; nédher zur Beurteilung der Verwechselungsgefahr (S. 161 ff.).

543 BGH, GRUR 2008, 1108 (1110), Tz. 33 — Haus & Grund IIl; W. Kéhler, GRUR 1950, 117 (125); Ingerl/Rohnke, § 5
MarkenG, Rn. 36; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 63; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5
MarkenG, Rn. 41.

Umfangreich zur Bedeutung der Verkehrsauffassung fir die Unterscheidungskraft W. Kéhler, GRUR 1950, 117
(insb. 128 ff.).

545 BGH, GRUR 1999, 507 (508) — City-Hotel; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (241).

546 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 74.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 75.

548 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 131 ff.; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (242).
549 Kochendérfer, WRP 2009, 239 (241).

544

547
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von anderen zu unterscheiden.’® |hnen fehlt die namensmafige Unterscheidungskraft,
weil es dem Verkehr anhand rein beschreibender Angaben nicht moglich ist, ein Unterneh-
men zu identifizieren und es von anderen abzugrenzen. Soweit ein bestimmter beschrei-
bender Inhalt andererseits nicht feststellbar ist, genlgt dies fur die Annahme von Unter-
scheidungskraft von Haus aus.%" Allerdings sind die Anforderungen, die an die Unterschei-
dungseignung eines Kennzeichens gestellt werden, nicht allzu hoch.**2 Nur dann, wenn
der Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehlt, ist das Zeichen nicht schutzfahig.5s
Fir die Schutzfahigkeit kommt es also nicht darauf an, dass ein gradueller, nach objektiven
Kriterien wohl auch kaum zu bestimmender Grenzwert an Unterscheidungskraft erreicht

wird.%

Ob ein Unternehmenskennzeichen beschreibenden Charakter hat, muss stets unter Be-
rucksichtigung der Branche beurteilt werden, die das Zeichen beschreibt.®® Fur die eine
Branche kann das Kennzeichen beschreibend sein, wahrend das gleiche Zeichen in einer
anderen Branche hinreichend unterscheidet.®® So ist die Bezeichnung ,Wé&scherei* fur ein
Mobelhaus ohne Weiteres zur Identifizierung und Unterscheidung geeignet, fur eine Wa-
scherei allerdings nicht.5%

b) Freihaltebediirfnis

In aller Regel besteht an Bezeichnungen, die der Verkehr ohne Weiteres als beschreibend
versteht, auch ein Freihaltebedurfnis.*® Die fehlende Unterscheidungseignung und das
Freihaltebedurfnis sind in diesen Fallen, bildlich gesprochen, ,zwei Seiten einer Me-
daille“.5*® Im Interesse der Mitbewerber soll eine Monopolisierung von beschreibenden
Kennzeichen verhindert werden, die fur jeden Mitbewerber unverzichtbar sind und deren
Nutzung maoglich bleiben muss. Eine gesetzliche Definition des Freihaltebedurfnisses fehlt.
Fur Marken enthalt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine Zusammenstellung von beschreibenden

550 strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 42; Ingeri/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 45.

%51 BGH, GRUR 1999, 492 (493) — Altberliner; BGH, GRUR 2008, 1104 (1105), Tz. 17 — Haus & Grund Il; BGH, GRUR
2008, 1108 (1110), Tz. 32 — Haus & Grund Ill; BGH, GRUR-RR 2010, 205 (206), Tz. 22 — Haus & Grund IV.

552 OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2018, 345 (348), Tz. 35. — HomeCompany.

583 BGH, GRUR 2008, 1108 (1110), Tz. 32 — Haus & Grund lll; BGH, GRUR-RR 2010, 205 (206), Tz. 22 — Haus &
Grund |V; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 42.

554 Kochendérfer, WRP 2009, 239 (241).

555 Kochendérfer, WRP 2009, 239 (244).

556 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 80; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 43.
557 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 81; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (244).

558  BGH, GRUR 1994, 905 (906) — Schwarzwald-Sprudel; BGH, Urt. v. 26.10.2000, Az. | ZR 117/98 — Windsurfing
Chiemsee; Teplitzky, in: FS v. Gamm, S. 303 (313).

5% Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 31.
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Angaben, die allgemein als freihaltebedurftig bezeichnet werden.5® Genannt werden Zei-
chen oder Angaben, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung
des Wertes, der geografischen Herkunft, Zeit der Herstellung von Waren oder der Erbrin-

gung von Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen kdnnen .

FUr diese jedenfalls potentiell beschreibenden Zeichen besteht im Markenrecht ein Allge-
meininteresse an der Freihaltung, das in der auch unter dem harmonisierten Markenrecht
weitergefuhrten traditionellen deutschen Terminologie als Freihaltebedlrfnis bezeichnet
wird.%? Dahinter steht der Gedanke, im Interesse der Mitbewerber die Verwendung von

beschreibenden Angaben nicht zugunsten einzelner Konkurrenten zu monopolisieren.

Diese normative Erwagung wird auch im Recht der Unternehmenskennzeichen bertck-
sichtigt und verhindert bei bestehendem Freihaltebedurfnis an einem Wortzeichen fur die-
ses einen Schutz als Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion durch blof3e Benut-
zungsaufnahme. Denn bei bestehendem Freihaltebedurfnis ist die namensmalige Unter-
scheidungskraft von Haus aus zu verneinen, so dass der Schutz von der Erringung der
Verkehrsgeltung abhangt. Auch Unternehmenskennzeichen, die beschreibend sind oder
mit grolRer Wahrscheinlichkeit zur Beschreibung dienen konnen,%? sind unter Berucksich-
tigung des Freiheitsbedurfnisses nach Uberwiegender Auffassung nicht schutzfahig.®*
Nach anderer Auffassung soll die Bejahung eines Freihaltebedurfnisses nicht zur Schutz-
versagung, sondern nur zu einer Verringerung des Schutzumfangs fuhren.55 Das Uber-
zeugt nicht. Wo ein ernsthaftes Freihaltebedurfnis besteht, ist bereits der materielle Schutz
als Unternehmenskennzeichen selbst zu versagen. Dies hat der BGH etwa friher fur jene,
nicht als Wort aussprechbare Buchstabenkombinationen anerkannt,’¢ denen er heute na-
mensmafige Unterscheidungskraft zubilligt (dazu S. 96) und fur die er ein Freihaltebedurf-
nis nicht mehr annimmt oder anspricht. Auch dort, wo der BGH Kombinationen von fur sich

560 Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 197.

561 Vgl. BGH, GRUR 1996, 68 (70) — COTTON LINE; BGH, GRUR 1999, 492 (494) — Altberliner; BGH, GRUR 2001,
344 (345) — DB-Immobilienfonds; BGH, GRUR 2001, 1050 (1051) — Tagesschau; BGH, GRUR 2005, 873 (874) —
Star Entertainment.

562 Vgl. zum Begriff des Freihaltebediirfnisses in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: Frisch, S. 18 ff., 24 ff.; Kur/v.
Bomhard/Albrecht/Eichelberger, § 8 MarkenG, Rn. 136 f.; Ingerl/Rohnke, § 8 MarkenG, Rn. 197;
Strébele/Hacker/Thiering/ Strébele, § 8 MarkenG, Rn. 363.

563 vgl. zur Marke EuGH, GRUR Int. 2004, 500 (504), Tz. 54 — Postkantoor.

564 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment; OLG Hamburg, WRP 1972, 41 (44) — Churrasco; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 26.

565 Staub/Burgard, § 37 HGB Anh II, Rn. 15; Teplitzky, in: FS v. Gamm, S. 303 (313).
566 vgl. BGHZ 74, 1 (4 f.)— RBB/RBT; BGH, GRUR 1998, 165 (167) — RBB; OLG KéIn, MMR 2000, 161 (162) — IPFNet.
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genommen rein beschreibenden Angaben den Schutz als Unternehmenskennzeichen ab-
spricht (dazu S. 95), tut er dies unter Hinweis auf das Freihaltebedurfnis.>7

Letztlich ist die Streitfrage in der Praxis unerheblich. Denn anders als bei Marken, wo das
Verletzungsgericht an die patentamtliche Eintragungsentscheidung gebunden ist,*® pruft
das Verletzungsgericht bei Unternehmenskennzeichen nicht nur die Starke der Kennzeich-
nungskraft und damit die Weite des Schutzumfangs (néher zur Frage der Bindung an
Amts- oder Registerentscheidungen im Rahmen der Verwechslungsgefahr auf S. 94), son-
dern beurteilt auch die Schutzfahigkeit, also die namensmafige Unterscheidungskraft, in
eigener Zustandigkeit (naher zur Bindung des Verletzungsgericht im Rahmen der Schutz-
fahigkeit auf S. 93 ff.). Fur den Beklagten, der vom Klager aus einem freihaltebedurftigen
Unternehmenskennzeichen in Anspruch genommen wird, ist es deshalb im Ergebnis
gleichgultig, ob der Anspruch schon deshalb zurtickgewiesen wird, weil das freihaltebe-
durftige Unternehmenskennzeichen Uberhaupt nicht schutzfahig ist oder ob Schutz be-
steht, der Schutzumfang aber derart eng zu bemessen ist, dass das Zeichen des Beklag-
ten aulerhalb des Schutzumfangs liegt. Ob das Freihaltebedurfnis auf der Seite der
Schutzfahigkeit oder auf der Seite des Schutzumfangs berucksichtigt wird, ist in der Praxis
des Unternehmenskennzeichens also gleichgultig. Es ist deshalb auch unschadlich, dass

eine ausdruckliche Regelung wie in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehlt.

Das Freihaltebedurfnis hat gegenuber der fehlenden Unterscheidungseignung wegen des
beschreibenden Charakters einer Bezeichnung als ,zweite” Seite der Medaille ohnehin nur
selten eine selbstandige und tragende Rolle bei der Verneinung der namensmalfligen Un-
terscheidungskraft. Dennoch sind beide Aspekte nicht deckungsgleich. Sie Uberschneiden
sich zwar, sind jedoch aufgrund ihrer unterschiedlichen Schutzzwecke gesondert und un-
abhangig voneinander zu prifen.’®® Unterscheidungskraft und Freihaltebedurfnis kdnnen
also zunachst einmal — trotz gewisser Uberschneidungen — begrifflich und konzeptuell von-
einander abgegrenzt werden.5° Bei der Unterscheidungskraft geht es um die Eigenschaft
als hinreichend identifizierendes und unterscheidendes Zeichen aus der Sicht der maf3-
geblichen Verkehrskreise. Dagegen dient das Freihaltebedurfnis der Verhinderung einer

567 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment.

568 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 57); BGH, GRUR 2003, 1040 (1042) — Kinder; BGH,
GRUR 2005, 1044 (1045) — Dentale Abformmasse; BGH, GRUR 2014, 1101 (1102), Tz. 18, 20 — Gelbe
Worterblcher; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/Hoppe, § 22 MarkenG, Rn. 20; Kiontke, S. 48 ff.; Vohwinkel,
Rn. 195 ff.; zum WZG: RG, GRUR 1943, 211 (212) — Con; BGH, GRUR 1965, 376 (377) — Berliner lllustrierte;
v. Gamm, WZG, Einl. 110 f.; krit. Sosnitza, in: FS 50 Jahre Bundespatentgericht, S. 765 (770 ff.).

569 Staub/Burgard, § 37 HGB Anh Il, Rn. 15.
570 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 29.
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Monopolisierung von Zeichen und Angaben, die von den angesprochenen Verkehrskrei-
sen durchaus als unterscheidend wahrgenommen werden konnen, deren freie Verwen-
dung auch Mitbewerbern und anderen Marktteilnehmern moglich sein muss, die damit ih-
ren Geschaftsgegenstand bzw. ihre Waren und Dienstleistungen beschreiben konnen

mussen.’"!

In der Praxis kann das Freihaltebedurfnis als selbstandiger Schutzversagungsgrund dann
von Bedeutung sein, wenn die angesprochenen Verkehrskreise ein Zeichen als Fantasie-
zeichen begreifen, es aber durchaus zur Beschreibung des Unternehmensgegenstands
oder wesentlicher Aspekte der Geschaftstatigkeit dienen kann. Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn eine fremdsprachige Bezeichnung benutzt wird, die in der fremden Sprache
beschreibend ist, die aber dem inlandischen Publikum in ihrer beschreibenden Bedeutung
noch nicht bekannt ist. Auch wenn das inlandische Publikum das Zeichen als Fantasiezei-
chen begreift, mdgen doch aktuelle oder kunftige Wettbewerber darauf angewiesen sein,
den fremdsprachigen Begriff in seiner beschreibenden Bedeutung zu verwenden. Das gilt
selbstverstandlich umso eher, je weniger eine griffige deutsche Ubersetzung zur Verfu-
gung steht. In solchen Fallen kann trotz einer aus Sicht des Publikums bestehenden Un-
terscheidungseignung die namensmafige Unterscheidungskraft aus normativen Grinden
mit Rucksicht auf ein bestehendes Freiheitsbedurfnis zu verneinen sein.>2 Solche Falle
sind allerdings nicht zahlreich. Das OLG Hamburg hat im Fall ,Churrasco” angenommen,
dass diese Bezeichnung, die im Portugiesischen fur ein am Spiel3 gebratenes Stick
Fleisch steht, dem inlandischen Verkehr zwar nicht in dieser Bedeutung gelaufig ist, aber
fur Wettbewerber zur Beschreibung dienen kann und dafur freizuhalten ist.>® Als jedenfalls
tragender Gesichtspunkt wird das Freihaltebedurfnis fur die Versagung der namensmafi-
gen Unterscheidungskraft auch dort herangezogen, wo nur eine von mehreren maoglichen
Bedeutungen eines Zeichens beschreibend ist (vgl. dazu die Ausfuhrungen zur ,Star En-
tertainment‘-Entscheidung des BGH auf S. 165 f.).5#

c) Allgemeiner Sprachgebrauch
Die einstmals vorhandene, namensmafige Unterscheidungskraft einer Bezeichnung kann
durch deren intensive Benutzung durch viele Unternehmer der gleichen Branche verloren-

gehen, womit die einstmals namensmalig unterscheidungskraftige Bezeichnung zu einer

571 vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500 (504), Tz. 55 — Postkantoor.

572 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 32, 224.

573 OLG Hamburg, WRP 1972, 41 (44) — Churrasco.

574 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 142.
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in der entsprechenden Branche allgemein Ublichen Bezeichnung wird. Dem Recht der ein-
getragenen Marken sind diese Wertungen als Eintragungshindernisse in § 8 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG gelaufig. Hiernach sind von der Eintragung ausgeschlossen Marken, die aus-
schliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder
in den redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen ublich geworden sind.

Bei Unternehmenskennzeichen fehlt wiederum eine entsprechende gesetzliche Regelung.
Die Rechtsprechung hat aber bereits lange vor Inkrafttreten des MarkenG den Grundsatz
aufgestellt, dass auch bezogen auf den Geschaftsgegenstand eines Unternehmens solche
allgemein ublichen Bezeichnungen keinen Schutz (mehr) als Unternehmenskennzeichen
geniel3en. Der Leitfall ist die Jungborn-Entscheidung des RG aus dem Jahr 1932. Hier war
es so, dass seit Jahrzehnten eine Naturheilanstalt unter der Bezeichnung ,Jungborn® be-
trieben wurde, die ursprunglich von Haus aus namensmafige Unterscheidungskraft hatte.
Im Laufe der Zeit hatte sich die Bezeichnung ,Jungborn® zum allgemein Ublichen Sammel-
begriff fur eine Naturheilbewegung entwickelt. Die einstmals vorhandene namensmallige
Unterscheidungskraft ging verloren und die Bezeichnung ,Jungborn® konnte keinen Schutz
als besondere Geschaftsbezeichnung mehr erhalten.5”® Der Sprachgebrauch, die Bedeu-
tung von Begriffen und das, was die Mitglieder der Sprachgemeinschaft mit Ihnen verbin-
den, stehen nicht ein fur alle Mal fest, sondern sind dem Wandel unterworfen.5’

Durch den allgemeinen Sprachgebrauch kann damit die ursprungliche Unterscheidungs-
kraft eines Kennzeichens zurickgehen oder sogar ganz verloren gehen. Eine vergleich-
bare Entwicklung gab es in den 1980er Jahren fur den Begriff ,Wellness®, der in Deutsch-
land ursprunglich als Fantasiezeichen verstanden und sogar als Warenzeichen eingetra-
gen wurde, der sich aber bald als allgemein Ublicher Sammelbegriff fur eine bestimmte
Einstellung zu Gesundheit und korperlichem Wohlbefinden etabliert hatte.>””

3. Die namensmaBige Wirkung
Die Fahigkeit zu unterscheiden, ist fur die Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion
(Name, Firma, Namens- und Firmenbestandteil, besondere Geschaftsbezeichnung), eine

notwendige, aber keine hinreichende Schutzvoraussetzung. Zur Unterscheidungskraft des

55 RG, MuW XXXIlI, 79 — Jungborn.
576 RGZ 156, 16 (20) — Hamburger Kaffeelager.
ST LG Miinchen I, GRUR 1991, 931 (933) — Wellness (zum Titelschutz).
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Kennzeichens muss hinzutreten, dass es eine namensmalflige Wirkung hat.’”® Dies ent-
spricht der traditionellen Praxis zu § 16 Abs. 1 UWG von 1909.5° Es genugt also nicht,
dass die Bezeichnung auf ihren Verwender oder sein Unternehmen hinweist und es von
anderen unterscheidet. Sie muss auch wie ein Name wirken.%° Der Name ist eine Bezeich-
nung, die gesprochen und gehdrt werden kann und die der Identifikation einer Person
durch Sprache dient (vgl. oben, S. 27 f.).%%' Dies gilt ohne Weiteres fur Wortzeichen.%2 Nicht
aber fur Bildzeichen;%® ihnen fehlt die HOorbarkeit, denn sie sind eben gerade keine artiku-

lierbaren Worte, sondern wirken visuell.58

Gleiches gilt fur Farben, dreidimensionale Gestaltungen®® und fur Wort-/Bildzeichen.5®
Das aus Wort- und Bildbestandteilen bestehende Firmenlogo hat keine namensmalige
Wirkung, denn es ist in seiner Gesamtheit nicht aussprechbar.5®” Allerdings kann dem
Wortbestandteil eines Wort-/Bildzeichens eine solche namensmafige Wirkung zukom-

men.588

Vor Inkrafttreten des MarkenG 1995 wurde das fur Buchstaben und Buchstabenkombina-
tionen geltende Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG vom BGH als ,wettbewerbli-
cher Grundgedanke® interpretiert, der fur nicht als Wort aussprechbare Buchstabenkombi-
nationen ohne verbindende Vokale, wie z. B. ,RBB* grundsatzlich auch einen Schutz als
Unternehmenskennzeichen gemal} § 16 Abs. 1 UWG von 1909 ausschloss.%° Seit der DB-
Immobilienfonds-Entscheidung des BGH ist anerkannt, dass auch Buchstabenkombinati-

onen grundsatzlich namensmalfiige Wirkung zukommt und zwar ungeachtet, ob sie ohne

578  BGH, GRUR 2005, 419 (422) — Raucherkate; BGH, GRUR 2005, 517 (518) — Literaturhaus; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 36 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 38, 51.

579 vgl. BGH, GRUR 1991, 155 (156) — Rialto; BGH, GRUR 1991, 472 (473) — Germania; BGH, GRUR 1998, 165
(166) — RBB.

580 BGH, GRUR 2005, 419 (422) — Raucherkate.

581 | G Miinchen I, ZUM 2001, 725 (726) — Anton aus Tirol; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 39;
Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (520).

582 BGH, GRUR 1985, 461 (462) — Gefa/Gewa; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 40;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 51.

583 BGH, GRUR 1956, 172 (175) — Magirus; BGH, GRUR 1964, 71 (73) — Personifizierte Kaffeekanne.
584 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 41.
585 BGH, GRUR 2005, 419 (422) — Raucherkate; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 46.

586  BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 10 — HM&A; OLG Hamm, NJW-RR 1993, 940 f. — Verwendung eines
Firmenlogos; OLG Stuttgart, NJWE-WettbR 2000, 165 — Kanzleilogo; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5,
Rn. 47.

587 BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 10 — HM&A; OLG Hamm, NJW-RR 1993, 940 f. — Verwendung eines
Firmenlogos; OLG Stuttgart, NJWE-WettbR 2000, 165; OLG Kéin, NZG 2011, 155 — PARDUR; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 75.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 75.
589 BGH, GRUR 1979, 470 (471) — RBB/RBT.
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Weiteres als Worte aussprechbar sind oder nicht.5®® Derartige Zeichen, die bereits vor In-
krafttreten des MarkenG als Unternehmenskennzeichen in Benutzung genommen wurden,
geniel3en ab dem 1. Januar 1995 unabhangig von einer Verkehrsgeltung uneingeschrankt
Schutz als Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion gemall § 5 Abs. 2 S. 1 Mar-
kenG.%"

Mit den gleichen Erwagungen wird teilweise auch Buchstaben-Zahlen-Kombinationen na-
mensmalflige Wirkung zugesprochen.*2 Der Verkehr sei mittlerweile daran gewohnt, dass
solche Kombinationen als identifizierender Hinweis wie ein Name verwendet werden und
verstehe diese Kennzeichen auch als Name.*® Dagegen ist eine solche allgemeine Ver-

kehrsgewohnung bei Einzelbuchstaben und Zahlen noch nicht erkennbar.*

lll. Die namensmafige Unterscheidungskraft in der Praxis

Die Rechtsprechungspraxis zur namensmafigen Unterscheidungskraft nach § 5 MarkenG
ist umfangreich und wenig Ubersichtlich. Schultz-Siichting hat schon vor tUber 30 Jahren
darauf hingewiesen, dass bei der Abgrenzung von fehlender und vorhandener namens-
maldiger Unterscheidungskraft ,eine sehr groBe Divergenz innerhalb der Rechtsprechung
zu beobachten® ist>** und man ,,in vielen Féllen auch umgekehrt hétte entscheiden [...] kbn-
nen“.%% Diese Bewertung ist auch heute nicht falsch. Goldmann schlagt daher eine Fall-
gruppenbildung vor, von der er allerdings selbst zugibt, dass sich seine Fallgruppen viel-
fach Uberschneiden und nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen.>®” Diese Fall-
gruppenbildung schafft deshalb zwar nur eine Scheinsicherheit, sie legt aber immerhin die
in der Rechtsprechung gangigen Bewertungskriterien offen. Mit Blick auf die weiteren Un-
tersuchungen, ob der gesetzliche Mal3stab von den Registergerichten dem Willen des Ge-
setzgebers entsprechend angewandt wird (naher dazu S. 159 ff.), orientiert sich die nach-
folgende Darstellung an diesen Fallgruppen. Hinter den Fallgruppen steht der allgemeine

50 BGH, GRUR 2001, 344 (345) - DB-lmmobilienfonds; BGH, GRUR 2005, 430 - mho.de;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 21 und 51; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 40.

591 OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2001, 106 (108) — GVP; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 40.

592 BGH, GRUR 2004, 790 (792) — Gegenabmahnung; OLG Kéin, GRUR-RR 2002, 293 (294) — t3; Biischer, in: FS
Bornkamm, S. 543 (547); Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 21; a.A. Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 56.

Biischer, in: FS Bornkamm, S.543 (547); a.A. und nach Branchen differenzierend Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 56 ff.

594 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 56 f.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 23; a.A.
LG Frankfurt a.M., NJOZ 2006, 3215 (3216 f.) — Buchstabe Q.

595 Gloy/Schultz-Siichting, § 57, Rn. 13.
5% Gloy/Schultz-Siichting, § 57, Rn. 15.
597 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 87.
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Grundgedanke, dass Fantasiewortzeichen in aller Regel namensmallige Unterschei-
dungskraft haben (dazu S. 95) und dass die namensmafige Unterscheidungskraft solchen
Bezeichnungen fehlt, die fir den Geschaftsgegenstand rein beschreibend sind (dazu S.
95).

1. Keine Bindungswirkung der Verletzungsgerichte

a) Keine Bindung des Verletzungsgerichts an amtliche Eintragungsentscheidun-
gen

Ob einem Unternehmenskennzeichen von Haus aus Unterscheidungskraft zukommt, be-
urteilt allein das Verletzungsgericht.>*® Weder ist das Gericht bei seiner Entscheidung an
die Entscheidung des Registergerichts, noch an die eines Markenamts gebunden:

b) Keine Bindung an die Entscheidung des Handelsregisters

Das Verletzungsgericht ist bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit eines Kennzeichens als
Unternehmenskennzeichen nicht an die Eintragung der Firma im Handelsregister gebun-
den. Dies folgt fur die Firma als Unternehmenskennzeichen schon daraus, dass ihr Schutz
unabhangig von der Eintragung im Handelsregister ist (ndher dazu oben, S. 68 f.). Als
Unternehmenskennzeichen ist die Firma nur bei originarer oder durch Verkehrsgeltung
erlangter namensmaliger Unterscheidungskraft geschutzt, die vom Verletzungsgericht
ohne Rucksicht auf § 18 Abs. 1 HGB und allein nach den zu § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG
entwickelten Grundsatzen gepruft wird. Die Eintragung der Firma im Handelsregister hat
weder prajudizielle, noch indizielle Bedeutung fur die Entscheidung des Verletzungsrich-

ters.5°

c) Keine Bindung an die Entscheidung des Markenregisters

FUr das Recht der eingetragenen Marke gilt der Grundsatz, dass die ordentlichen Gerichte
an die Eintragungsentscheidung des DPMA und EUIPO gebunden sind.5 Fir die Beurtei-
lung der Schutzfahigkeit und des Schutzumfangs eines Unternehmenskennzeichens gilt
dieser Grundsatz nicht. Das Verletzungsgericht beurteilt die originare oder durch Verkehrs-
geltung entstandene namensmafiige Unterscheidungskraft eines Unternehmenskennzei-
chens auch unabhangig von der Eintragungsentscheidung des nationalen oder europai-

schen Markenamts.®' Selbst wenn ein zugleich als Unternehmenskennzeichen benutztes

5% OLG Jena, GRUR-RR 2009, 104 — Prolac; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 65.
59 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 66.

Vgl. zur Rechtfertigung und Reichweite dieses Grundsatzes Kiontke, S. 64 ff.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 70.
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Zeichen als von Haus aus unterscheidungskraftige Marke eingetragen ist, bindet dies das
Verletzungsgericht nicht in seiner Entscheidung.s®? Auch ein mit der Tatigkeit des Unter-
nehmens identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bedeutet keine Bindung des
Gerichts an die Markeneintragung.®® Trotz einer Eintragung als Marke kann dem gleich-
lautenden Unternehmenskennzeichen daher ein Schutz nach §§ 5, 15 MarkenG versagt
werden. Naturlich kann die Schutzfahigkeit umgekehrt auch bejaht werden, obwohl die
Eintragungsfahigkeit vom Markenamt abgelehnt wurde.5%

d) Keine Bindung des Verletzungsgerichts bei der Beurteilung einer Verwechs-
lungsgefahr

So, wie das Verletzungsgericht also in der Beurteilung der Schutzfahigkeit des Zeichens
ungebunden ist, kann es ebenso den Schutzumfang eines Unternehmenskennzeichens
unabhangig von einer Eintragungsentscheidung des Register- und Markenamts beurtei-
len.® Auf diese namentlich fur die Verwechslungsgefahr zweier Kennzeichen relevante
Frage, wird im Rahmen des Schutzumfangs eingegangen. Systematisch richtig erfolgen
Ausfuhrungen daher auf S. 197 ff.

2. Die Handhabung der Unterscheidungskraft in der Praxis

a) Biurgerliche Namen

Aus dem burgerlichen Namen einer Person gebildete geschaftliche Bezeichnungen sind
stets unterscheidungskraftig.6® Unabhangig von seiner Haufigkeit ist jeder Familienname
dazu geeignet und bestimmt, seinen Namenstrager individuell zu bezeichnen und damit
von anderen Personen zu unterscheiden. Insofern stellt jeder Name ein klassisches Kenn-
zeichnungsmittel dar. Der Verkehr ist daran gewohnt, dass Personen durch ihren Nachna-
men bezeichnet werden und sich selbst mit diesem bezeichnen.®” Dies gilt auch fur Aller-

weltsnamen, also uberaus haufig vorkommenden Familiennamen wie Meier, Muller oder

802 OLG Koin, GRUR-RR 2005, 16 (18) — Kreuzfahrten.

603 vgl. OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 149 (155) — TNT Post Deutschland.

604 vgl. BGH, GRUR 2012, 276 (277), Tz. 14 ff. — Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.
805 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 91 ff.

606 BGH, GRUR 2008, 801, Tz. 13 — Hansen-Bau; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (242).

807 BGH, GRUR 2008, 801, Tz. 13 — Hansen-Bau.
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Schmidt.®® Familiennamen, die aus einer Berufsbezeichnung entstanden und fur den be-
troffenen Geschaftsgegenstand beschreibend sind, fehlt allerdings die Unterscheidungs-

kraft (z. B. ,Zimmermann" fur die Berufsausubung eines Zimmermanns).%®

b) Fantasiezeichen

Fantasiezeichen sind nach der Verkehrsauffassung neu und originell und deshalb ohne
Weiteres unterscheidungskraftig.®’® Man kann zwischen absoluten und relativen Fantasie-
zeichen unterscheiden. Absolute Fantasiezeichen sind frei erfundene Zeichen ohne jeden
erkennbaren Sinngehalt (z. B. ,Zalando®).6"" Relative Fantasiezeichen sind Worter, die
zwar einen fest umrissenen und ohne Weiteres erkennbaren Sinngehalt haben, die aber
fur den Geschaftsgegenstand des Unternehmens keine Beschreibung liefern (z. B. ,Mus-
tang“ als Kennzeichen eines Bekleidungsherstellers).6'

c) Beschreibende Angaben

Angaben, die ausschlie3lich eine Beschreibung des Geschaftsgegenstands, der Tatigkeit,
einzelner Geschaftsvorfalle oder des geografischen Standorts oder Tatigkeitsgebiet des
Unternehmens liefern, fehlt die Unterscheidungskraft.s'® Nicht unterscheidungskraftig sind
deshalb z. B. ,Post” fur ein Unternehmen, das eine Post betreibtt'4, ,Klingelténe“ fur ein
Unternehmen, das Handy-Klingeltone anbieteté'® oder ,Zwiebelmuster” fur einen Porzel-
lanhersteller.'® Voraussetzung ist aber selbstverstandlich, dass der Verkehr einen konkret
beschreibenden Gehalt auch tatsachlich erkennt. Ist ein Kennzeichen mehrdeutig und
kann in mehrfacher Hinsicht interpretiert werden, von denen keine die Geschaftstatigkeit
beschreibt, wirkt es nicht rein beschreibend und hat Unterscheidungskraft.'” Ebenso wie
bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eingetragener Marken®® gilt aber: Weist eine
Wortkombination verschiedene Bedeutungsinhalte auf, die sich lediglich auf verschiedene

Maoglichkeiten beziehen, wie eine damit bezeichnete Dienstleistung erbracht werden kann,

608  BGH, GRUR 2008, 801, Tz. 12f. — Hansen-Bau; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, §5, Rn.230;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 11; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 38; Kochendbrfer, WRP
2009, 239 (242).

v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 56, Rn. 36; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 231 f.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 131.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 132.

612 BGH, GRUR 2004, 865 (867) — Mustang; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 134 ff.

613 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 88 ff. m.w.N.

614 BGH, GRUR 2009, 678, 680, Tz. 20 — POST/RegioPost.

615 | G Miinchen I, Urt. v. 06.02.2007, Az. 33 O 11107/06 — Klingelténe.

616 OLG Diisseldorf, MMR 2016, 399 (401), Tz. 38 f. — zwiebel-muster.de.

617 BGH, GRUR 1976, 643 (644) — Interglas; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 139 ff.

618 vgl. EuGH, GRUR 2004, 146 (147 f.), Tz. 32, 33 — Doublemint; BGH, GRUR 2014, 569 (571f.) — HOT;
Kochendérfer, WRP 2009, 239 (241).
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so wird dadurch deren beschreibender Charakter nicht aufgehoben.®'® Fur diese Beurtei-
lung fallt das an der beschreibenden Bedeutung anknupfende Freihaltebedurfnis ganz ent-
scheidend ins Gewicht.?? Mafstab ist nicht der im Handelsregister eingetragene Unter-
nehmensgegenstand, sondern der konkrete Geschaftsgegenstand im Sinne derjenigen
Tatigkeit, die das lebende Unternehmen im geschaftlichen Verkehr tatsachlich ausubt.®!
MaRgeblich ist die tatsachliche Unternehmenstatigkeit aus Sicht des Verkehrs.®22 Ein Un-
ternehmenskennzeichen kann namlich gemall § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG nur insoweit ge-
schutzt werden, wie es im geschaftlichen Verkehr tatsachlich benutzt wird. Daran bemisst
sich dann auch die fur den Schutz erforderliche namensmalflige Unterscheidungskraft.

d) Buchstabenkombinationen

Buchstabenkombinationen, auch nicht ohne zusatzliche Vokalisierung als Wort aussprech-
bare (z. B. ,DB*?* oder ,BCC*?), sind grundsatzlich unterscheidungskraftig.®® Etwas an-
deres gilt nur, wenn die Buchstabenkombination bereits aus sich heraus ohne Weiteres
als Beschreibung aufgefasst wird (wie z. B. ,EKZ" fur ein Einkaufszentrum).52¢ Bei einer
Beurteilung als unterscheidungskraftig bleibt es auch dann, wenn innerhalb einer Firma
die Buchstabenkombination nur die Anfangsbuchstaben derjenigen Begriffe beinhaltet, die
den Geschaftsgegenstand beschreiben (z. B. ,BTK" als Bestandteil der Firma ,BTK Be-
frachtungs- und Transportkontor GmbH").62” Wegen dieses fur sich genommen unterschei-
dungskraftigen Bestandteils ist dann auch die Firma selbst unterscheidungskraftig.2

61 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 141.
620 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 142.
621 vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 80 f.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 14.

623 BGH, GRUR 2001, 344 — DB Immobilienfonds; OLG Hamburg, Urt. v. 22.09.2005, Az. 5 U 129/04, BeckRS 2005,
30363124 — DB/DBA.

624 BGH, GRUR 2011, 831 (833), Tz. 16 — BCC.

625 BGH, GRUR 2001, 344 — DB Immobilienfonds; BGH, GRUR 2002, 1067 (1069) — DKV/OKV; BGH, GRUR 2011,
831 (833), Tz. 16 — BCC.

626 OLG Hamm, MMR 2013, 791 (792) — EDS Trockenbausysteme; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5,
Rn. 124 unter Hinweis auf OLG Zweibriicken, NJWE-WettbR 1997, 280, 281 — Mercado; Kochendérfer, WRP 2009,
239 (243).

627 vgl. BGH, GRUR 2010, 239 — BTK; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 127 ff.
628 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 129; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (242).
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e) Fremdsprachige Bezeichnungen

Kennzeichen, die aus beschreibenden, fremdsprachigen Begriffen oder Fremdwortern ge-
bildet werden, behalten ihren beschreibenden Charakter, wenn sie von den beteiligten Ver-
kehrskreisen als beschreibende Angaben verstanden werden.®?® Das trifft auf fremdspra-
chige Begriffe, die regelmaliig in einem bestimmten beschreibenden Kontext verwendet
werden ebenso zu, wie fur leicht verstandliche fremdsprachige Begriffe.t%

Der Begriff ,degjay” wurde daher zu Recht als beschreibend beurteilt, weil es sich um eine
Anlehnung an den englischen Begriff ,DJ* bzw. ,Disc Jockey” handele, der Eingang in die
deutsche Sprache gefunden habe und dessen Bedeutung dem inlandischen Verkehr ver-
standlich sei (vgl. dazu unten S. 161 f.).%3' Nicht anders beurteilt wurde auch der Firmen-
bestandteil ,toolshop®, den der angesprochene Verkehr als Beschreibung fur ein ,Werk-
zeug-Geschéft* verstand (vgl. dazu unten S. 162).5*2 Bei anderen Fremdsprachen als der
englischen ist die Rechtsprechung deutlich zurtickhaltender mit einem Bedeutungsver-
standnis der inlandischen Verkehrskreise. Von einem Verstandnis des franzosischen Be-
griffs ,Charité” als ,Barmherzigkeit* konne nicht ausgegangen werden, weil franzdsische
Sprachkenntnisse in der Regel nicht vorhanden seien.53

Maldgeblich ist also, wieweit sich dem angesprochenen Verkehr der Bedeutungsgehalt des
fremdsprachigen Begriffs erschliel3t. Oder auf eine pragnante Formel gebracht: Wahrend
bei englischen Begriffen von einer gewissen Verstandniswahrscheinlichkeit, bei franzosi-
schen, spanischen oder italienischen Begriffen* von eher seltenem Bedeutungsverstand-
nis auszugehen ist, kann bei lateinischen oder griechischen Begriffen®* grundsatzlich nicht
von einem Bedeutungsverstandnis ausgegangen werden. ,Colonia“ als lateinische Be-
zeichnung fur die Stadt Koln ist zwar rein beschreibend, als Fantasiebezeichnung aber
ausreichend unterscheidungskraftig.s®

f) Sprechende Zeichen und Verfremdungen von Sachangaben
Ein Zeichen, das sich zwar an eine beschreibende Angabe anlehnt, das aber so weit ver-
fremdet ist, dass sich ein eindeutiger beschreibender Gehalt nicht mehr feststellen Iasst,

629 BGH, GRUR 1996, 68 (69) — COTTON LINE.

630 BGH, GRUR 1988, 319 (320) — VIDEO-RENT.

631 OLG Dresden, Urt. v. 9.1.2007, Az. 14 U 1958/06, BeckRS 2007, 08857 — deejay.de.
632 KG, NJWE-WettbR 2000, 234 — toolshop.

633 OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2013, 21 — Charité.

634 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 217 f.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 221.

636  BGH, GRUR 1958, 544 (545) — Colonia.
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ist unterscheidungskraftig.s®” Dies gilt auch dann, wenn die Anklange an eine beschrei-
bende Bedeutung immerhin gewisse vage Vorstellungen von dem Unternehmensgegen-
stand evozieren, ohne aber einen konkret beschreibenden Gehalt zu haben (sog. ,spre-
chende Zeichen").5®

Fur unterscheidungskraftig gehalten werden in der Praxis insbesondere Unternehmens-
kennzeichen, bei denen aus der Beschreibung des Unternehmensgegenstands jeweils die
ersten Silben der beschreibenden Begriffe herausgeldst und zu einem neuen Kunstwort
miteinander verbunden werden.®* Solche Zeichen sind wohl deshalb besonders beliebt,
weil sie einerseits eine gewisse Vorstellung von der Unternehmenstatigkeit transportieren
und deshalb als Marketinginstrument gut geeignet sind und andererseits recht verlasslich
von den Gerichten fur schutzfahig gehalten werden.5%° Beispiele fur solche Zeichen sind
etwa ,MediTex" fur ein Unternehmen, das Textilien fur medizinische Zwecke vertreibt,5’
~MEDIMEX" fur einen Im- und Export von Medizinprodukten®? oder , Technomed" fir me-
dizintechnische Gerate (elektromedizinische Apparate).®* Unterscheidungskraftige Ver-
fremdungen kdnnen aber auch anders gebildet werden. So ist die besondere Geschafts-
bezeichnung ,Lieferando” fur einen Lieferdienst fur Essen aus dem deutschen Begriff ,lie-
fern“ bzw. ,Lieferant* und dem Partizip Prasens regelmafiger spanischer Verben ,-ando”

gebildet, der eine kontinuierliche Handlung zum Ausdruck bringt.

d) Unterscheidungskraft bei Kombinationen von beschreibenden Angaben

Die wohl am wenigsten schematisch zu beurteilende und schwierigste Fallgruppe ist die
nachfolgend dargestellte. Es geht um die Kombination mehrerer Begriffe, von denen jeder
einzeln und fur sich genommen beschreibend ist, denen aber in der Kombination unter
gewissen Voraussetzungen eine namensmalfige Unterscheidungskraft zukommt, die den
einzelnen Bestandteilen bei einer isolierten Betrachtung gerade fehlt.** Trotz der Bemu-

hungen der Rechtsprechung nach klaren und griffigen Formeln, verbleibt eine ,gewisse

637 vgl. BGH, GRUR 1958, 339 (340) — Technika; OLG Hamm, GRUR 1984, 890 — Chemitec; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 162

638 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 162 ff.; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (242).

639 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 158.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 157.

641 OLG Hamburg, NJOZ 2001, 1825 (1827) — MEDIMEX/MediTex.

642 OLG Hamburg, NJOZ 2001, 1825 (1827) — MEDIMEX/MediTex.

643 LG Berlin, Urt. v. 7.7.1998, Az. 16 O 656/97 — technomed.de.

644 vgl. hierzu BGH, GRUR 1995, 754 (758) — Altenburger Spielkartenfabrik; Kochendérfer, WRP 2009, 239 (242 f.).
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Unsicherheit“54 Der Mal3stab des BGH ist gro3zugig. Eine ,gewisse Eigenart* der Wort-
kombination ist nicht mehr erforderlich.%4¢ Die Bildung von substantivischen Komposita,
also das Zusammenziehen von mehrteiligen Substantivierungen (,Donaudampfschiff-
fahrtskapitdnsmitzenherstellungsgesellschaft) genugt sicherlich nicht.*” Stattdessen ist
ausreichend, aber auch erforderlich, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung der
neu gebildeten Kombination nicht festzustellen ist.5* Allerdings geht der beschreibende
Charakter einer Bezeichnung nicht schon verloren, weil die Bezeichnung neuartig, unge-
wohnt oder fremdsprachig ist.*° Mal3geblich ist, dass in der Wortkombination die sonst
gebrauchliche Bedeutung der einzelnen Worte in den Hintergrund tritt.5° Dies trifft nicht
auf Wortkombinationen zu, die sich ,zwanglos® aus dem allgemeinen Wortschatz ableiten
lassen. %' Dann versteht der angesprochene Verkehr die neugebildete Kombination ohne
Weiteres als beschreibend.

Kennzeichen, die aus reinen Sach-%2 und Tatigkeitsangaben’® zusammengestellt sind,
behalten in aller Regel ihren Charakter als beschreibende Angaben. So war es in der
COTTON LINE-Entscheidung des BGH, derzufolge der Verkehr in der Wortkombination
,COTTON LINE" fur ein Textilunternehmen nichts anderes erkennen konnte, als zwei Wor-
ter, die entsprechend ihres ursprunglichen, rein beschreibenden Wortsinns gebraucht und
zusammengesetzt wurden, namlich im Sinne einer Produktlinie aus Baumwolle.®* Und
auch in der Verbindung der Worte ,Star* und ,Entertainment® zu ,Star Entertainment® fur
einen Betrieb, der sich mit der Produktion, Vermittlung und Vermarktung von Unterhal-
tungsveranstaltungen befasste, konnte der BGH keinen anderen als einen beschreiben-
den Gehalt entnehmen. ,Star” und ,Entertainment‘ werden ,nur entsprechend ihrer ur-

spriinglichen, rein beschreibenden Bedeutung verwendet und wiesen flir die angesproche-

645 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 177.

646 So noch BGH, GRUR 1976, 643 (644) — Interglas; BGH, GRUR 1988, 319 (320) — VIDEO-RENT.
847 Vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 180 m.w.N.

648 BGH, GRUR 1999, 492 (494) — Altberliner; BGH, GRUR 2008, 1104 (1105), Tz. 17 — Haus & Grund Il; BGH, GRUR
2008, 1108 (1110), Tz. 32 — Haus & Grund Ill; BGH, GRUR-RR 2010, 205 (206), Tz. 22 — Haus & Grund IV.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 179.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 179.

651 BGH, GRUR 1991, 556 (557) — Leasing Partner; BGH, GRUR 1996, 68 (69) — COTTON LINE; BGH, GRUR 1997,
468 (469) — NetCom; BGH, GRUR 1997, 845 (846) — Immo-Data.

652 BGH, GRUR 1957, 426 (427) — Getrénke Industrie.
653 BGH, GRUR 1976, 254 (255) — Management-Seminare.
654 BGH, GRUR 1996, 68 (69) — COTTON LINE.
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nen Verkehrskreise darauf hin, dass gefeierte, beriihmte Kiinstler berufsméaRig leichte Un-
terhaltung béten.“®*> Auch die Wortkombinationen ,Auto-Licht***® oder ,VIDEO-RENT"
sind und bleiben fur den jeweiligen Geschaftsgegenstand beschreibend. Unterscheidungs-
kraft erlangt eine an sich beschreibende Gattungsbezeichnung auch nicht durch Kombina-
tion mit einem bestimmten Artikel (,Die Heimgestalter*)®*® oder durch einen fantasielosen
Zusatz (,Pizza & more®).%° Nicht in einer reinen Tatigkeitsbeschreibung erschopft sich

demgegenuber die Bezeichnung ,pizzaconnection® fur einen Pizza-Lieferdienst.s®

h) Kombinationen von beschreibenden Angaben mit Top-Level-Domain

Die Uberwiegende Rechtsprechung lehnt die Unterscheidungskraft einer beschreibenden
Angabe durch das Hinzuflugen einer sog. Top-Level-Domain, wie z. B. ,.de" oder ,.com®
ab.®®" Damit werde lediglich auf die Registrierung durch eine Registrierungsstelle hinge-
wiesen, ohne dass dem Zusatz fur die Individualisierung entscheidende Bedeutung zu-
komme.%¢2 Auch die Einmaligkeit der Domainvergabe an den zeitlich ersten Antragsteller,
kann die Unterscheidungskraft nicht begrinden.®* Dem ist zuzustimmen. Dem Kennzei-
chenrecht sind solche Erwagungen unbekannt, aus einer zeitlichen Prioritat auf die Unter-
scheidungskraft einer Bezeichnung zu schlie®en. Die Eignung zur Unterscheidung hat eine
Bezeichnung aus sich selbst heraus, nicht aber aus einer zeitlich (besseren) Prioritat. Zu-
mal nicht vorausgesetzt werden kann, dass der Verkehr Kenntnis von der Domain hat.5%*
Richtigerweise fuhren auch diese Zusatze nicht zu einer Unterscheidungskraft der Wort-

kombination.¢s®

655 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment.

85 RG, MuW XXXIlI, 513 (515 f.) — Auto-Licht.

857 BGH, GRUR 1988, 319 (320) — VIDEO-RENT.

858 | G Hamburg, MuW XXXVI, 150 (151) — Heimgestalter.

659 Beispiel nach Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 191.

660 OLG Hamburg, ZUM-RD 2002, 349 (350) — pizzaconnection.de.

661 OLG Hamburg, MMR 2002, 626 — handy.de; OLG Dresden, MMR 2015, 193 (194) — fluege.de.

662 BGH, GRUR 2005, 262 (263) — soco.de; BGH, GRUR 2009, 685 (688) — ahd.de; jeweils mit Hinweis auf ,technisch-
funktionale® bzw. ,funktionale* Bedeutung der Top-Level-Domain ,.de".

663 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2011, 96 (96 f.) — outlets.de zu § 18 Abs. 1 HGB.
664 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2011, 96 (96 f.) — outlets.de zu § 18 Abs. 1 HGB.
665 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 193 und Rn. 195 fiir nachgestellte Zahl ,24*.
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i) Kombinationen aus Tatigkeits- und Ortsangaben

Auch bei der Kombination von Tatigkeits- und Ortsangaben bleibt es in aller Regel bei
einer Beschreibung.®¢ So ist etwa ,Snowboardschule Oberhof®®” fur die ortsgebundene
Tatigkeit rein beschreibend. Wird eine Ortsangabe allerdings mit einer Tatigkeitsbeschrei-
bung in besonders eigenartiger Weise kombiniert und ist der Unternehmensgegenstand
derart spezialisiert, dass Uberhaupt nur ganz wenige Unternehmen in Betracht kommen,
kann im Einzelfall dennoch Unterscheidungskraft vorliegen.®® Dies hat der BGH etwa fur
das Kombinationszeichen ,Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabrik” angenom-

men.58°

i)  Sonderregeln fiir Platzgeschafte

Besondere Regeln gelten fur Bezeichnungen von sog. ,Platzgeschéften”. Das sind ortlich
gebundene Unternehmen mit einem rein lokalen Tatigkeitsbereich, bei denen der Verkehr
erwartet, dass es am jeweiligen Ort nur ein solches Unternehmen mit der jeweiligen Be-
zeichnung gibt, jedoch keine Verbindung zwischen den Betrieben an verschiedenen Orten
unterstellt.®° Sehr haufig sind dies Bezeichnungen fur ortsgebundene Unternehmen, die
aus der Beschreibung des Geschaftsgegenstands und einer Ortsangabe zusammenge-
setzt sind (z. B. ,Parkhotel*™, ,City-Hotel**"?). Misst man diese Bezeichnungen an den fur
Wortkombinationen geltenden allgemeinen Regeln (dazu oben S. 98 f.), musste fur die
Unterscheidungskraft die Bildung eines in der Umgangssprache unublichen bzw. hinrei-
chend unterscheidenden und identifizierenden Gesamtbegriffs aus zwei beschreibenden
Angaben verlangt werden. Dies ware aber regelmaiig zu verneinen. Mit der Bezeichnung
.Parkhotel* etwa wird zwanglos und ohne Weiteres aus dem allgemeinen Sprachschatz
ableitbar ein Hotel bezeichnet, das in oder an einem Park liegt.6”® Gleichwohl kommt dieser
Bezeichnung am jeweiligen Ort eine namensmafige Unterscheidungskraft zu.6”* In der
Parkhotel-Entscheidung konkretisiert der BGH dieses Kriterium fur Platzgeschafte naher.
Namensmalige Unterscheidungskraft ist fur Platzgeschafte namlich auch dann — und nur

666  BGH, GRUR 1957, 426 (427) — Getranke Industrie; BGH, GRUR 1994, 905 (907) — Schwarzwald-Sprudel; OLG
Frankfurt, GRUR-RR 2011, 216 (217) — Flugplatz Speyer; OLG Jena, GRUR-RR 2011, 181 — Snowboardschule
0.; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 184.

667 OLG Jena, GRUR-RR 2011, 181 — Snowboardschule O.

668 Kochendérfer, WRP 2009, 239 (241).

669 BGH, GRUR 1995, 754 (758) — Altenburger Spielkartenfabrik.

870 Emmerich, § 18, Rn. 17.

671 BGH, GRUR 1977, 165 (166) — Parkhotel.

672 BGH, GRUR 1995, 507 (508) — City-Hotel.

873 OLG Karlsruhe, NJOZ 2013, 13 (14) — Parkhotel; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 246.

674 BGH, GRUR 1977, 165 (166) — Parkhotel; OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208 (209) — Stadtwerke Uetersen.
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dann — anzunehmen, wenn die beteiligten Verkehrskreise aufgrund allgemeiner Ubung
daran gewohnt sind, dass Unternehmen in dieser Branche, jedenfalls mit dieser Bezeich-
nung, lokal oder regional begrenzt jeweils nur einmal vorkommen und dass Unternehmen
mit der gleichen Bezeichnung an verschiedenen Orten keine wirtschaftlichen Verbindun-
gen haben.’”® Diese Grundsatze wendet die Rechtsprechung inzwischen nicht mehr nur
auf Hotels, sondern auf eine Vielzahl von Unternehmenstypen an,’’® so etwa auf Gaststat-
ten®”” und die Stadtwerke®’®. Begrunden lasst sich diese Praxis damit, dass in der verkehrs-
bekannten Einmaligkeit gewissermallen eine ,vorweggenommene Verkehrsgeltung*

liegt.s”® Auf die besondere Bedeutung der Verkehrsgeltung wird nachfolgend eingegangen.

3. Verkehrsgeltung als besondere Schutzvoraussetzung fiir
Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, denen die namensmafige
Unterscheidungskraft von Haus aus fehlt

Die Eignung, wie ein Name zu wirken und das Unternehmen oder seinen Inhaber von an-
deren zu unterscheiden, kann ein Kennzeichen von Haus aus haben. Ist diese namens-
malfdige Unterscheidungskraft vorhanden, dann wird der materielle Unternehmenskennzei-
chenschutz fur Name, Firma und besonderer Geschaftsbezeichnung gemal
§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG mit der befugten namensmafigen Benutzung, die auf den Beginn
einer dauerhaften wirtschaftlichen Betatigung im inlandischen geschaftlichen Verkehr im
Zusammenhang mit einem lebenden Unternehmen schlieen lasst, gewahrt, ohne dass
das Zeichen schon ein bestimmtes Mald an Anerkennung im Verkehr gefunden haben

muss.*80

Fehlt diese namensmalige Unterscheidungskraft von Haus aus, wird Schutz gemaf
§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG nur dann gewahrt, wenn Verkehrsgeltung besteht.%®' Die Geset-
zessystematik geht also davon aus, dass z. B. beschreibende oder nicht als Name aus-
sprechbare Zeichen, von Haus aus nicht schutzfahig sind. Dennoch sind es Zeichen, die
vom Unternehmer zur Individualisierung und Unterscheidung seines Unternehmens ver-

wendet werden — wenn diesen Zeichen auch kein gesetzlicher Zeichenschutz zukommt,

675 BGH, GRUR 1970, 479 (480) — Treppchen; BGH, GRUR 1977, 165 (166) — Parkhotel; BGH, GRUR 1995, 507
(508) — City-Hotel; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 245.

Ausfuhrlich Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 255 ff.

677 OLG Saarbriicken, Urteil vom 18. Oktober 2006, Az. 1 U 156/06 — Schlachthof.
678 OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 208 (209) — Stadtwerke Uetersen.

679 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 247.

680  BGH, GRUR 1969, 357 (359) — Sihl; BGH, GRUR 1971, 517 (519) — Swops; BGH, GRUR 1997, 903 (905) —
GARONOR; BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23, 28 f. — mt-perfect.

681 BGH, GRUR 1992, 865 — Volksbank; BGH, GRUR 2004, 514 (515) — Telekom; BGH, GRUR 2007, 888 (889) —
Euro Telekom.
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weil sie die rechtlich geschutzte Unterscheidungs- und Identifikationsfunktion (vgl. dazu
S. 83) nicht ausuben konnen. Lernt der Verkehr aber mit der Zeit, dieses Zeichen als indi-
vidualisierendes Unterscheidungsmittel wahrzunehmen, ein bestimmtes Unternehmen o-
der seinen Trager von anderen mit dem gleichen sachliche Tatigkeitsgebiet zu unterschei-
den, dann entspricht es dem Sinn und Zweck des Kennzeichenschutzes, dieses Zeichen
auch gegen Verwechslungsgefahr zu schutzen. Es hat die Vermutung, es tauge nicht zur
Kennzeichnung, widerlegt und ist den Kennzeichen mit Unterscheidungskraft ebenbur-
tig.os2

Diese aus dem Sinn und Zweck des Kennzeichenschutzes und seiner Legitimitat folgende
Wertung hat einen ausdrucklichen gesetzlichen Niederschlag allerdings nur in der Rege-
lung des Schutzes der Geschaftsabzeichen und sonstigen betriebliche Unterscheidungs-
zeichen in § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG gefunden. Geschaftliche Bezeichnungen, die nicht
Name, Firma oder besondere Geschaftsbezeichnung sind und auch nicht so wahrgenom-
men werden, gleichwohl aber ihrer Individualisierung dienen, sind als Geschaftsabzeichen
schutzfahig, wenn sie ,innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Ge-
schéftsbetriebs gelten.”

Fir die Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion gemafl § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG
fehlt eine solche Regelung. Gleichwohl war schon zu § 16 UWG von 1909 anerkannt, dass
auch diese Kennzeichen eine ihnen fehlende namensmafige Unterscheidungskraft durch
Verkehrsgeltung erlangen konnen.s® Der BGH setzt diese Rechtsprechung seit Geltung
des § 5 MarkenG fort.

Der Begriff der Verkehrsgeltung wird im MarkenG uUber den soeben zitierten Wortlaut des
§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG hinaus nicht naher bestimmt. Nach Rechtsprechung und Lehre
liegt Verkehrsgeltung vor, wenn ein nicht unbetrachtlicher Teil der beteiligten Verkehrs-
kreise in der fraglichen Bezeichnung einen identifizierenden und unterscheidenden Hin-

weis auf ein bestimmtes Unternehmen oder seinen Trager sieht.5s®

Die Verkehrsgeltung als Schutzvoraussetzung fur Unternehmenskennzeichen ist — wie das
gesamte Recht der Unternehmenskennzeichen (dazu oben S. 63 f.) — nicht harmonisiert.

682 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 4.

683 RGZ 163, 233 (238) — Hydraulik; RGZ 172, 129 (131) — Fettchemie; BGH, GRUR 1957, 426 (427) — Getranke
Industrie; BGH, GRUR 1992, 865 — Volksbank; v. Gamm, UWG, § 16 UWG, Rn. 39; Gloy/Schultz-Stichting, § 57,
Rn. 3 ff.; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 103.

684 BGH, GRUR 2004, 514 (515) — Telekom; BGH, GRUR 2007, 888 (889) — Euro Telekom.

685 Vgl. BGH, GRUR 1955, 95 (96) — Buchgemeinschaft; BGH, GRUR 1957, 426 (427) — Getranke Industrie; BGH,
GRUR 1992, 329 (331) — AjS-Schriftenreihe; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 7; GK/Teplitzky, § 16
UWG, Rn. 216; Kur/v. Bomhard/Albrecht/ Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 92.
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Bei der Beurteilung der Verkehrsgeltung von Unternehmenskennzeichen kann gleichwonhl
— mit gewissen Modifikationen — auf die sog. ,Chiemsee-Kriterien“ zurtickgegriffen werden,
die der EuGH fur die Verkehrsdurchsetzung gemaf § 8 Abs. 3 MarkenG bzw. den Erwerb
von Unterscheidungskraft durch Benutzung gemafl Art. 3 Abs. 3 S. 1 MarkenRL
89/104/EWG (heute Art. 4 Abs. 4 S. 1 MarkenRL (EU) 2015/2436) als Eintragungsvoraus-
setzung von Marken entwickelt hat.%®¢ In der Chiemsee-Entscheidung hat der EuGH als
Kriterien fur die Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung bzw. den Erwerb von Unterschei-
dungskraft eingetragener Marken folgende Gesichtspunkte angefuhrt, die in ihrer Wech-
selwirkung zu prufen und zu gewichten sind und die eine Berucksichtigung zusatzlicher
Gesichtspunkte nicht ausschlielen: der Marktanteil, der auf die Marke entfallt, die Intensi-
tat der Benutzung der Marke, die geografische Verbreitung der Benutzung der Marke, die
Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens fur die Marke, der
Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend erkennt, Erklarungen von Industrie- und Handelskam-

mern oder von anderen Berufsverbanden.s8”

Fur die Beurteilung der Verkehrsgeltung eines Unternehmenskennzeichens konnen ver-
gleichbare Kriterien herangezogen werden.%® Diese sind die Intensitat der Zeichennut-
zung, die Marktbedeutung, die geografische Ausdehnung der Zeichennutzung, der Wer-
beaufwand des Unternehmens fur das Zeichen und Erklarungen von Industrie- und Han-
delskammern oder von anderen Berufsverbanden. In der Sache waren diese Kriterien
auch traditionell von der deutschen Rechtsprechung bei der Beurteilung der Verkehrsgel-
tung berlcksichtigt worden, bevor die Rechtsprechung inr Hauptaugenmerk auf die Ergeb-

nisse demoskopischer Gutachten legte.®®

Selbstverstandlich nicht direkt Ubertragen werden kann das — nach der deutschen Rechts-
praxis zu eingetragenen Marken zentrale®° — Kriterium, welcher Anteil der beteiligten Ver-
kehrskreise eine Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend erkennt. Denn dieser Gesichtspunkt entspricht der Herkunftsfunktion der eingetra-
genen Marke als deren Hauptfunktion (vgl. zur Herkunftsfunktion der Marke S. 39).%°' Die

686 KG, NJOZ 2009, 311 (313) — europamébel; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 27 ff.
687 EuGH, GRUR 1999, 723 (727), Tz. 51 — Chiemsee.
68 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 27 ff.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 29 f. mit umfassenden Nachweisen aus der Rechtsprechung der
20er bis 70er Jahre.

690 vgl. BGH, GRUR 2014, 483 (486), Tz. 32 — test.

691 Zur Herkunftsfunktion EuGH, GRUR 2003, 55 (58), Tz. 53 f. — Arsenal; EuGH, GRUR 2005, 153 (155), Tz. 59 —
Anheuser-Busch; EuGH, GRUR 2007, 318 (319), Tz. 21 — Opel/Autec; EuGH, GRUR 2007, 971 (972), Tz. 21 -
Céline; EuGH, Urt. v. 25.07.2018, Az.C-129/17, Tz. 35 — Mitsubishi/Duma.

689
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rechtlich geschutzten Funktionen des Unternehmenskennzeichens sind jedoch nicht die
Herkunftsfunktion, sondern primar die Identifikations- und Unterscheidungsfunktion (vgl.
dazu S. 36). Hierzu passt der Ansatz des EuGH fur eingetragene Marken nicht. Bei Unter-
nehmenskennzeichen ist eine andere Betrachtungsweise geboten. Fur die Verkehrsgel-
tung des Unternehmenskennzeichens kommt es darauf an, ob ein Zeichen als Kennzei-
chen gerade eines bestimmten Unternehmens oder Unternehmensinhabers zur |dentifizie-
rung und Unterscheidung von anderen Unternehmen oder Unternehmensinhabern wahr-
genommen wird.5®2 Die entscheidende Grol3e hierfur ist der in einem demoskopischen Gut-
achten uUber eine Verkehrsbefragung ermittelte Zuordnungsgrad.s** Der Zuordnungsgrad
gibt an, welcher Anteil der angesprochenen Verkehrskreise das als Zeichen eines be-
stimmten Unternehmens erkannte Zeichen gerade seinem Inhaber zuordnet und nicht
etwa anderen Unternehmen.%** Vom Zuordnungsgrad zu unterscheiden sind der Bekannt-
heitsgrad und der Kennzeichnungsgrad. Der Bekanntheitsgrad gibt an, inwieweit die rele-
vanten Verkehrskreise das Zeichen auf dem entsprechenden wirtschaftlichen Tatigkeits-
gebiet Uberhaupt kennen.%*® Der Kennzeichnungsgrad, auf den es fur die Verkehrsdurch-
setzung von Marken entscheidend ankommt,®® gibt Auskunft dariber, inwieweit das Zei-
chen als Hinweis auf (irgend)ein ganz bestimmtes Unternehmen verstanden wird, wobei
es nicht darauf ankommt, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine klare Vorstellung
davon haben, um welches Unternehmen genau es sich handelt.®”

Die beteiligten Verkehrskreise, auf die es fur die Ermittlung der Verkehrsgeltung ankommt,
sind diejenigen, die mit dem Unternehmen in geschaftlichen Kontakt treten oder treten

konnen, fur dessen Kennzeichen Verkehrsgeltung beansprucht wird.®#

Welcher Zuordnungsgrad fur eine Verkehrsgeltung ausreichend ist, ist nicht generell be-
stimmbar. Er ist abhangig vom jeweiligen Einzelfall und dem Interesse der Mitbewerber an

692 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 47 unter Hinweis auf RG, GRUR 1911, 318 (319) — Blechschilder.

693 BGH, GRUR 2016, 939 (943), Tz. 42 — wetter.de; OLG Dresden, MMR 2015, 193 (194) — fluege.de; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 47.

694 Dauskardt, S. 318; Dobel, S. 141; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 46; Hasselblatt/Pfiiiger/Dobel,
§ 9, Rn. 81.

895 Dauskardt, S. 314; Dobel, S. 141; Hasselblatt/Pfliiger/Dobel, § 9, Rn. 72.

6% BGH, GRUR 2007, 1077 (1069), Tz. 36 — Kinderzeit; BGH, GRUR 2014, 483 (486), Tz. 36 — test; Ingerl/Rohnke,
§ 8 MarkenG, Rn. 350.

897 Dauskardt, S. 316; Dobel, S. 141; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 46; Hasselblatt/Pfiiiger/Dobel,
§9,Rn. 77.

698  BGH, GRUR 1955, 481 (484) — Hamburger Kinderstube; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 50 unter
Hinweis auf BGH, GRUR 1957, 25 (27) — Hausblicherei; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 54.
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der freien Verfugbarkeit der Bezeichnung, also dem Freihaltebedirfnis.5*® Bei Kennzei-
chen, denen die namensmafige Unterscheidungskraft von Haus aus fehlt, weil sie entwe-
der beschreibende Angaben (dazu S. 95) oder sprachublich sind, ist eine sog. qualifizierte
Verkehrsgeltung erforderlich.” Hierfur wird ein Zuordnungsgrad von mindestens 50% ver-
langt.”®" Gerechtfertigt werden derart hohe Werte durch den erheblichen Widerstand der
Verkehrswahrnehmung, ein an sich im Gemeingebrauch stehendes Zeichen einem einzi-
gen Unternehmen zuzuordnen,”? sowie durch das Freihaltebedurfnis, das an solchen Zei-
chen besteht. Dasselbe gilt, wenn etwa ein fremdsprachiges Kennzeichen von den ange-
sprochenen Verkehrskreisen zwar als unterscheidungskraftiges Fantasiezeichen verstan-
den wird, hieran aber ein Freihaltebedurfnis besteht (dazu S. 86 ff.).”® In beiden Fallen
konnen je nach dem Grad des Freihaltebedurfnisses strengere Anforderungen an die Ver-
kehrsgeltung zu stellen und hohere Werte zu fordern sein. Je groRer das Freihaltebedurf-
nis ist, desto hdhere Zuordnungsgrade sind erforderlich.”® Im Einzelfall kann eine erheb-
lich Uber 50% Zuordnungsgrad liegende oder gar eine ,nahezu einhellige“ Verkehrsgeltung
notwendig sein.”® Fur eine einhellige Verkehrsgeltung werden aber keine Prozentsatze
nahe 100% gefordert, die sich in einer demoskopischen Befragung praktisch kaum errei-
chen lassen; ein Zuordnungsgrad von 70% kann gentgen.’®

IV. Besondere Schutzvoraussetzung fiir Unternehmenskennzeichen ohne Na-
mensfunktion: Verkehrsgeltung

Fur Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion, also das Geschaftsabzeichen und
die sonstigen betrieblichen Unterscheidungszeichen, ist Verkehrsgeltung gesetzliche
Schutzvoraussetzung (dazu oben S. 18 f. und 102 f.). Ist Verkehrsgeltung erreicht, gelten
diese Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise zwar als identifizierendes und un-
terscheidendes Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens, gleichwohl halt der Ver-
kehr sie aber nicht fur dessen namensmallige Bezeichnung.”” Der Begriff der Verkehrs-

699 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 69 f.; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 53.
700 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 69; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 56.

701 BGH, GRUR 2016, 939 (943), Tz. 42 — wetter.de; KG, NJOZ 2009, 311 (312 f.) — europamobel; OLG Dresden,
MMR 2015, 193 (194) — fluege.de; Emmerich, § 18, Rn. 15; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 69.

702 Callmann, § 16 UWG, Rn. 29a.
703 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 73.
704 vgl. BGH, GRUR 1992, 865 — Volksbank; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 73.

705 BGH, GRUR 1992, 865 — Volksbank; OLG Kéln, NJOZ 2010, 2103 - Festivalplaner; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 70.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 70 m.w.N.

707 BGH, GRUR 1953, 290 (291) — Fernsprechnummer; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 4, Rn. 2;
Baumbach/Hefermehl, UWG (17. Aufl. 1993), §16, Rn.140; GK/Teplitzky, §16 UWG, Rn.73;
Buscher/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 5 MarkenG, Rn. 33; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 61.

706

106



geltung in § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG ist identisch mit dem der Verkehrsgeltung als beson-
dere Schutzvoraussetzung der Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, denen
die namensmafige Unterscheidungskraft von Haus aus fehlt. Er hat aber eine jeweils an-
dere Funktion. Fur die Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion bedeutet der Er-
werb von Verkehrsgeltung einen Bedeutungswandel hin zu einem namensmaligen Kenn-
zeichen eines einzigen Unternehmens bzw. seines Inhabers. Fur die Geschaftsabzeichen
bedeutet die Verkehrsgeltung einen Bedeutungszuwachs in dem Sinne, dass ein bestimm-
tes Bild, eine Hausfarbe oder die Gestaltung eines Betriebsmittels auch als Kennzeichen
eines bestimmten Unternehmens gilt, obwohl das Zeichen naturlich nach wie vor als Bild,

Farbe oder Form eines Betriebsmittels wahrgenommen wird.”%

Bei Zeichen, die ihrem Charakter nach zur Unterscheidung eines Unternehmens von an-
deren Unternehmen des gleichen Geschaftszweigs geeignet sind, reicht eine einfache Ver-
kehrsgeltung aus, also ein Zuordnungsgrad von 20% bis 25%.7°° Hierzu zahlen etwa Bild-
zeichen, die nicht beschreibend sind, wie z. B. das Bild eines Salamanders fur einen
Schuhhersteller.

Bei Zeichen, die beschreibend oder freihaltebedurftig sind, wird eine qualifizierte Verkehrs-
geltung verlangt, also ein Zuordnungsgrad von nicht unter 50 %.7"° Hierzu zahlt etwa das
Bildzeichen des Kolner Doms fur Kolnischwasser.”"" Dasselbe gilt fur Farbzeichen als
Hausfarben.”'2

C. Ende des Kennzeichenschutzes

. Die Kehrseiten-Theorie des BGH

Das MarkenG regelt weder ausdrucklich samtliche Voraussetzungen fur die Entstehung
des Kennzeichenschutzes, noch dessen Ende. § 5 Abs. 2 MarkenG legt als Mindestvo-
raussetzung lediglich fest, dass ein Unternehmenskennzeichen im geschaftlichen Verkehr
benutzt werden muss. Ebenso wie beim Schutzbeginn mussen daher die Kriterien eines
Schutzendes aus dem Sinn und Zweck des Kennzeichenschutzes abgeleitet werden. In

der mt-perfect-Entscheidung hatte der BGH die Gelegenheit genutzt, um grundlegende

708 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 51 und 69.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 91; Emmerich, § 18, Rn. 15: in der Gegend von 25%; a.A. offenbar
Blischer, FS Fezer, S. 701 (703 f.).

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 93.
™ | G Kéln, GRUR 1954, 210 (211) — KéInisch Wasser.
72 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 95.
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Ausfuhrungen zu den dabei geltenden Mal3staben zu machen. An die fur die Aufrechter-
haltung eines Unternehmenskennzeichens im Sinne des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG erfor-
derliche Zeichenbenutzung sind keine hoheren Anforderungen zu stellen als an die fur
seine anfangliche Entstehung erforderlichen Benutzungshandlungen.”*® Fir den BGH ist
das Ende des Zeichenschutzes die Kehrseite des Schutzbeginns.”* Daher gilt: Liegen die
fur den Schutzbeginn erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr vor, endet auch der
Schutz des Unternehmenskennzeichens. Im Lichte des Schutzzwecks des Unternehmens-
kennzeichens ist das folgerichtig. Denn nur dann, wenn das Zeichen ein identifizierender
und unterscheidender Hinweis auf ein im geschaftlichen Verkehr tatiges Unternehmen o-
der seinen Inhaber ist, besteht auch ein Bedurfnis und auch eine Legitimation, diese recht-
lich anerkannten Kennzeichenfunktionen weiterhin zu schiutzen. Wird das Zeichen nicht
mehr benutzt, besteht auch kein Bedurfnis, das Unternehmen bzw. seinen Inhaber von
anderen zu unterscheiden und den in dem Kennzeichen enthaltenen Goodwill zu schut-
zen.”s Oder anders ausgedruckt: Der Kennzeichenschutz endet mit der endgultigen Auf-
gabe des Kennzeichengebrauchs bzw. mit der endgultigen Aufgabe des Geschaftsbe-

triebs.”16

Il. Falle, in denen eine Schutzvoraussetzung weggefallen ist

1. Endgiltige Aufgabe der Benutzung im geschaftlichen Verkehr im
Zusammenhang mit einem lebenden Unternehmen

Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens setzt gemal § 5 Abs. 2 MarkenG dessen
Benutzung im geschaftlichen Verkehr voraus. Davon ist nach der mal3geblichen Auffas-
sung des Rechtsverkehrs dann auszugehen, wenn das Unternehmenskennzeichen dau-
erhaft und nach Auffassung des Rechtsverkehrs endgultig und nicht nur vorubergehend
nicht mehr verwendet wird.””” Das kann dann der Fall sein, wenn der Zeicheninhaber die
Zeichennutzung aufgibt, weil er ein anderes Zeichen als Unternehmenskennzeichen ver-
wenden mochte.””® Oder das bisherige Zeichen wird wesentlich, d. h. in seiner charakte-
ristischen Eigenart, verandert, wie bei einem Wechsel von ,Matrix“ zu ,Metrix“.”*®* Dann
entscheidet die Verkehrsauffassung, ob die charakteristische Eigenart verloren gegangen

3 BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect.

74 Hacker, Markenrecht, § 32, Rn. 827.

5 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 1.

718 Hacker, Markenrecht, § 32, Rn. 824.

7" BGH, GRUR 2005, 871 (872) — Seicom.

78 vgl. BGH, GRUR 2005, 871 (872) — Seicom; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 56, Rn. 44.
79 BGH, GRUR 1973, 661 (662) — Metrix.
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ist. Die Literatur schlagt in diesem Zusammenhang eine Anlehnung an das markenrechtli-
che Kriterium des kennzeichnenden Charakters i.S. des § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG’? und

bei der Firma speziell der Wertungen des § 22 HGB vor.”!

Es kommt allein auf die fortdauernde tatsachliche Zeichenbenutzung an. Demgegenuber
ist die schlichte Loschung der eingetragenen Firma im Handelsregister ebenso wenig von
Bedeutung fur das Schutzende, wie die Eintragung der Firma fur den Schutzbeginn von
Bedeutung ist (vgl. hierzu S. 68 f.).722

2. Aufgabe des Unternehmens

Der Schutz des Kennzeichens erfordert eine dauerhafte, wirtschaftliche Betatigung. Spie-
gelbildlich endet der Schutz, wenn von einer dauerhaften wirtschaftlichen Betatigung nicht
mehr die Rede sein kann.”? Nimmt das Unternehmen nicht mehr am geschaftlichen Ver-
kehr teil, endet auch der Schutz des Kennzeichens nach § 5 Abs. 2 MarkenG.”?* Nur ein
Kennzeichen, das mit einem lebenden Unternehmen verbunden ist, kann seine ldentifika-
tions-, Unterscheidungs- und Goodwill-Funktion erflillen (dazu S. 36 ff.). Und nur ein le-
bendes Unternehmen benotigt zu seiner Identifikation und Unterscheidung ein Kennzei-
chen, das auch dem Aufbau seines Goodwills dient.

a) Endgiultige Aufgabe des Unternehmens

Erforderlich ist die endgultige Aufgabe des Unternehmens und damit die endgultige Ein-
stellung der geschaftlichen Tatigkeit, fur die das Unternehmenskennzeichen verwendet
wird.”” Die Kehrseiten-Theorie des BGH gibt einen Hinweis darauf, wann von einer end-
gultigen Einstellung des Unternehmens auszugehen ist und welcher Mal3stab an eine
schutzbegrindende Benutzungsaufnahme zu stellen ist. Soweit noch irgendwelche Hand-
lungen vorgenommen werden, die fur eine Entstehung des Schutzes genlgen wurden,
liegt keine Aufgabe des Unternehmens vor.”? Dies stimmt mit dem Grundsatz Uberein,
dass fur den Schutzbeginn nicht eine volle Entfaltung die Unternehmenstatigkeit verlangt

720 Gloy/Schulz-Siichting, § 56, Rn. 4, 44; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 19.
721 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 22.

722 BGH, GRUR 1961, 420 (422) — Cuypers; OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2003, 8 (10) — START; Hacker, Markenrecht,
§ 32, Rn. 824; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 56, Rn. 49.

723 Sosnitza, Markenrecht, § 17, Rn. 3.
724 BGH, GRUR 1997, 749 (752) — L 'Orange.

725 RGZ 170, 264 (274 f.) — Hansel; BGH, GRUR 2005, 871 (872) — Seicom; BGH, GRUR 2013, 1150 (1152), Tz. 29
—Baumann I; BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 22 — mt-perfect; Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, § 18, Rn. 49;
v. Gamm, UWG, § 16 UWG, Rn. 24; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 78.

726 BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect.
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wird, sondern eine Benutzung des Zeichens in einem Stadium der Vorbereitung der Ge-
schaftstatigkeit genugt (dazu oben S. 68). Das bedeutet zugleich, dass an die endgultige
Aufgabe bzw. Einstellung des Unternehmens strenge Anforderungen zu stellen sind.”?”
Selbst eine zeitweilige Betriebsunterbrechung ist daher keine endgultige Einstellung, wenn
noch Handlungen vorgenommen werden, die eine Wiederaufnahme der geschaftlichen
Tatigkeit ermdglicht.”?® Diese Phase entspricht in der Sache der Vorbereitung einer erst-
maligen Aufnahme der geschaftlichen Tatigkeit. Maligeblich ist ebenso wie bei der
Schutzentstehung das Verstandnis der angesprochenen Verkehrskreise.”” Eine voruber-
gehende Unterbrechung ist unschadlich, solange erkennbar noch die Moglichkeit zur Fort-
fuhrung des Geschafts und die ernste Absicht der Weiterbenutzung besteht.”® Das Publi-
kum wird daher dann nicht mehr von einer Fortsetzungsmdglichkeit und einem Fortset-
zungswillen™' ausgehen, wenn die materiellen und immateriellen Vermogenswerte, wie
Maschinen, Know-how, Kunden- und Lieferbeziehungen, etc. dem Unternehmen endgultig
entzogen wurden.”? Der Untergang der wirtschaftlichen Grundlagen markiert die Grenze
zwischen einer nur vorubergehenden Unterbrechung und der endgultigen Einstellung des

Unternehmens.’s?

Andert das Unternehmen seinen Geschéaftsgegenstand so wesentlich, dass der Verkehr
nicht mehr von einer Fortsetzung des alten Unternehmens ausgeht (z. B. Schlie3ung einer
Bierwirtschaft und Erdéffnung eines Tanzcabarets an gleicher Stelle),** steht dies einer
endgultigen Einstellung des urspringlichen Unternehmens gleich.”®> Damit entfallt der im
Zusammenhang mit dem ursprunglichen Geschaftsgegenstand begrindete Kennzeichen-
schutz. Bei einem Wechsel der Rechtsform¢ wird das urspringliche Unternehmen fortge-

fuhrt; der Kennzeichenschutz bleibt erhalten.””

21 RGZ 170, 264 (274 f.) — Hansel.
728 BGH, GRUR 1973, 363 (364) — Baader.
729 BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect.

780  BGH, GRUR 1957, 25 — Hausbiicherei; BGH, GRUR 1961, 85 (88) — Pfiffikus-Dose: regelmaRig keine
voriibergehende Unterbrechung bei einem Zeitraum von mehr als 5 Jahren.

71 BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 22 — mt-perfect; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG, Rn. 139; vgl.
auch die eingehende Darstellung bei Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 62 f.

732 Vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 44 m.w.N.

73 RGZ 170, 264 (274 f.) — Hansel.

734 BGH, GRUR 1957, 550 (552) — Tabu II.

735 BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 22 — mt-perfect.

736 BGH, GRUR 2013, 1150 (1153), Tz. 32 — Baumann.

737 BGH, GRUR 1993, 404 (405) — Columbus; BGH, GRUR 2008, 801 (802), Tz. 22 — Hansen-Bau.
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b) Wegfall des Unternehmenstragers

Ein Kennzeichen erlischt zusammen mit dem Wegfall des Rechtstragers, den es identifi-
ziert und unterscheidet und mit dem es verbunden ist. Eine juristische Person und damit
ihre Kennzeichen erldschen mit deren Auflosung. Bei Personengesellschaften ist zu be-
denken, dass trotz ihrer Auflosung das Kennzeichen u.U. (etwa durch frihere Gesellschaf-
ter) weiterhin im geschaftlichen Verkehr verwendet wird.”®® Dann kann der Name bzw. die
Firma als besondere Geschaftsbezeichnung weiterhin geschutzt sein.”*® Mit dem Tod einer
naturlichen Person endet zugleich der Schutz ihres Namens (im Sinne von § 12 BGB und
§ 5 Abs. 2 S. 1 Fall 1 MarkenG) und der mit ihr verbundenen Pseudonyme und Kuinstler-
namen.” Allerdings kann der Name der naturlichen Person auch zum Bestandteil des
Vermogens des Namenstragers geworden sein, dann namlich, wenn der Name zugleich
die besondere Geschéaftsbezeichnung fur ein von der Person zu trennendes Unternehmen
ist.”#" Beispiele sind die mit dem burgerlichen Namen bezeichneten Einzelhandelsge-
schafte, Artistengruppen,’®? Werbeagenturen und Galerien. In solchen Fallen kann zwar
nicht der Name, aber die gleichlautende besondere Geschaftsbezeichnung gemaf
§ 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG vererbt werden und bleibt erhalten, wenn sie weiterhin fur

das Unternehmen im geschaftlichen Verkehr benutzt wird.

3. Wegfall der namensmafigen Unterscheidungskraft

Eine der wesentlichen rechtlich geschutzten Funktionen eines Unternehmenskennzei-
chens und zugleich Legitimationsgrundlage fur seinen Schutz ist seine Fahigkeit, das Un-
ternehmen oder seinen Trager von anderen zu unterscheiden (vgl. zur Unterscheidungs-
funktion die Ausfuhrungen auf S. 36 f.). Wandelt sich das Kennzeichen zum Gattungsbe-
griff, weil es vom Verkehr als beschreibende Bezeichnung eines bestimmten Unterneh-
menstyps nach seinem Geschaftsgegenstand oder einer Ware oder Dienstleistung er-
scheint, geht der Schutz verloren.”® Allerdings wird das in der Praxis nur selten der Fall
sein, da ein Unternehmenskennzeichen kein exklusives Absatzrecht vermittelt’* und somit

auch nur selten eine dominante Alleinstellung fur eine bestimmte Unternehmensleistung

738 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 79.

739 OLG Frankfurt, GRUR 1984, 891 (893) — Rothschild.
740 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 81 f. m.w.N.

™ OLG Frankfurt, GRUR 1984, 891 (893) — Rothschild; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 84 und § 3,
Rn. 191 ff.

742 RGZ 101, 226 (229) — Uessems Artistenkinder.
743 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 97.

744 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 90.
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am Markt entsteht.”*® Zudem besteht Einigkeit, dass eine Umwandlung zur Gattungsbe-
zeichnung erst dann eintritt, wenn nur noch ein zu vernachlassigender Teil des angespro-

chenen Verkehrs in dem Zeichen einen Hinweis auf das Unternehmen sieht.#

4. Wegfall der Verkehrsgeltung

Ebenso, wie der Schutz eines Kennzeichens erst mit Verkehrsgeltung entstehen kann,
endet sein Schutz, wenn die Verkehrsgeltung verloren geht.”#” Auch fur diese Zeichen gilt
der Grundsatz, dass fur das Schutzende der gleiche Mal3stab anzuwenden ist, wie fur den
Beginn des Kennzeichenschutzes.”® Die Rechtsprechung geht bei einer Nichtbenutzung
des Kennzeichens von funf Jahren von einem Verlust der Verkehrsgeltung ,in der Regel*

aus.’™e

5. Wegfall der Benutzungsbefugnis
aa) Allgemeiner Grundsatz

Es gilt der allgemeine Grundsatz, dass nur ein befugt benutztes Kennzeichen auch Schutz
verdient. Umfangreich wurde auf das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der befugten
Benutzung bereits auf S. 74 ff. eingegangen; auf die dortigen Ausfuhrungen wird verwie-
sen. Dieser Grundsatz hat nicht nur fir die Entstehung des Kennzeichenschutzes Bedeu-
tung, sondern auch fur dessen Ende. Auch hier gilt die allgemeine Kehrseiten-Theorie des
BGH. Deshalb endet der Schutz einer geschaftlichen Bezeichnung in dem Moment, in dem

deren fortdauernde Zeichenbenutzung zu einer unbefugten wird.”°
bb) Insbesondere Irrefliihrung

Nach traditioneller Auffassung endet der Schutz auch dann, wenn eine ursprunglich zulas-
sige Firma durch eine Anderung der geschéftlichen Verhaltnisse irrefihrend wird. Die Be-
fugnis, eine Firma zu fuhren, und damit ihr materieller Schutz, endet, ,sobald die geschéft-
lichen Verhéltnisse des Firmentrdgers im Widerspruch zu dem Inhalt des Firmennamens
treten und die Allgemeinheit aus der Beibehaltung der Firma unzutreffende Schliisse auf

745 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 93 f.

74 BGH, GRUR 1977, 226 (227) — Wach und SchlieR: ,nur zégerlich zu bejahende Umwandiung’;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 84.

747 BGH, GRUR 2012, 534 (537), Tz. 33 — Landgut Borsig; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 106;
Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 71; Blischer/Dittmer/Schiwy/Schalk, § 5 MarkenG, Rn. 32; Gloy/Schultz-Siichting,
§ 56, Rn. 68; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 85; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 133.

748 Vgl. BGH, GRUR 2016, 1066 (1067), Tz. 23 — mt-perfect; vgl. auch Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, § 5 MarkenG,
Rn. 154 f.

749 BGH, GRUR 1961, 85 (88) — Pfiffikus-Dose.

750 BGH, GRUR 1954, 271 (273) — DUN-Europa; BGH, GRUR 2010, 156 (157), Tz. 24 — EIFEL-ZEITUNG; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 86.
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die geschéftlichen Verhéltnisse des Firmentrdgers [...] ziehen kénnte.“’®" Ein irrefUhrendes

Kennzeichen wird nicht befugt benutzt (dazu S. 75 1.).

Dies bedeutet, dass nach den allgemeinen Regeln eine Firma ihren Schutz in dem Moment
verliert, in dem sie irrefuhrend wird, gleichgultig wie lange sie zuvor ohne Irrefuhrung und

damit befugt im geschaftlichen Verkehr benutzt wurde.

Lange gibt demgegenuber zu bedenken, dass die Uber jahrelange Firmenfuhrung aufge-
baute wirtschaftliche Bedeutung der Firma einen schutzwurdigen Besitzstand darstelle,
der es rechtfertige, dass in entsprechender Anwendung von §§ 5, 8 UWG i.V.m. § 49
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Schutz des Unternehmenskennzeichens nur dann ende, wenn
die durch die fortgesetzte Firmenfuhrung begangenen VerstoRe so schwerwiegend seien,
dass den Belangen der Allgemeinheit nicht in anderer Weise Rechnung getragen werden
konne.”? Auch irrefuhrende Firmen sollen daher nach einer Interessenabwagung im Ein-

zelfall materiellen Schutz genief3en konnen.

Hieran ist Folgendes richtig: Das Allgemeininteresse an einer Verhinderung der Irrefihrung
wegen einer nur geringen lrrefuhrungsgefahrkann mag mit der Zeit so weit geschwunden
sein, dass es ausnahmsweise gegenuber einem zwischenzeitlich erworbenen rechtser-
heblichen Besitzstand aufgrund einer Interessenabwagung und unter Berucksichtigung
des Verhaltnismaligkeitsgrundsatzes zuruckitritt.’”®® Diese Interessenabwagung hat im
Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Beurteilung der Firmenfuhrung durchaus ihre Be-
rechtigung. Denn hier kommt es nicht auf die Frage an, ob dem Unternehmenskennzei-
chen von der Rechtsordnung ein materieller Schutz gewahrt werden soll. Es geht nur da-
rum, innerhalb welcher wettbewerbsrechtlichen Grenzen die zulassig gewahlte Firma wei-
terhin im Verkehr gefuhrt werden kann. Fur die hier zu beurteilende Frage, ob der (nicht
mehr) im Einklang mit der Rechtsordnung gefuhrten Firma ein materiell-rechtlicher Schutz
gewahrt werden soll, sind diese Wertungen aber nicht sachgerecht. Fur Beginn und Ende
des materiellen Schutzes des Unternehmenskennzeichens muss allein entscheidend sein,
ob das Kennzeichen im Einklang mit der Rechtsordnung steht. Es ist deshalb durchaus
maoglich, dass der erworbene Besitzstand einem Unterlassungsanspruch — gerichtet gegen
die Nutzung der Firma — entgegensteht. Die Interessenabwagung kann aber nicht dazu

fuhren, dass die Rechtsordnung, die auf die Durchsetzung eines Verbots der irrefUhrenden

781 BGH, GRUR 1954, 271 (273) — DUN-Europa.
752 |ange, § 5, Rn. 2616.

783 vgl. dazu BGH, GRUR 1977, 159 (161) — Ostfriesische Teegesellschaft; BGH, GRUR 2003, 628 (630) —
Klosterbrauerei.
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Zeichenfuhrung verzichtet, einem irrefUhrenden Kennzeichen obendrein auch noch einen
materiellen Schutz gewahrt und damit dem Inhaber Handhabe gibt, hieraus gegen Kenn-
zeichen von Wettbewerbern vorzugehen.” Die Interessenabwagung mag gleichsam ne-
gativ den Unterlassungsanspruch abwehren, kann aber nicht positiv Rechte schaffen. Sie
uberwindet nicht den allgemeinen Grundsatz, dass nur ein befugt, also im vollen Einklang
mit der Rechtsordnung benutztes Zeichen einen materiellen Schutz verdient (dazu
S. 74 ff).

6. Trennung des Kennzeichens vom Unternehmen

Wird das Unternehmen nicht eingestellt, sondern Ubertragen und in der Hand des Bewer-
bers weitergefuhrt, bleibt der Kennzeichenschutz erhalten. Fir die Firma als Name des
Kaufmanns (§ 17 HGB) ist dies in §§ 22, 23 HGB ausdrucklich geregelt. Das HGB-
Firmenrecht bindet nach § 23 HGB die Firma an das kaufmannische Unternehmen und
sieht eine Trennung von Firma und Handelsgeschaft nicht vor (vgl. zur Ubertragbarkeit der
Firma S. 194 ff.).”® Eine vom Handelsgeschaft getrennte Firma erlischt.”*® Diese Wertung
gilt auch innerhalb des § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG, denn eine vom Handelsgeschaft
getrennte Firma steht nicht im Einklang mit den HGB-Vorschriften und kann nicht mehr

befugt benutzt werden.

Eine den §§ 22, 23 HGB vergleichbare gesetzliche Regelung existiert fur die besondere
Geschaftsbezeichnung gemal § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 3 MarkenG und fur die Unternehmens-
kennzeichen ohne Namensfunktion gemaf § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG nicht. Auch hier ist
eine Trennung von Kennzeichen und Unternehmen aber undenkbar. Was soll eine Ge-
schaftsbezeichnung kennzeichnen, wenn das Unternehmen, das es bisher gekennzeich-
net hat, ohne sie Ubertragen wurde? Gestutzt auf den eindeutigen Wortlaut der gesetzli-
chen Regelung des § 5 Abs. 2 MarkenG liegt es im Wesen der besonderen Geschaftsbe-
zeichnung und der Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion, dass sie zur Be-
zeichnung eines Geschéftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden mussen.

Davon hangt ihr Schutz ab. Sie ist gegenuber dem Unternehmen akzessorisch” und hat

754 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 101.

785 RGZ 63, 226 (229) — H.R.& Co.; Oetker/Schlingloff, § 23 HGB, Rn. 1; Teichmann, Rn. 394.
756 Staub/Burgard, § 31 HGB, Rn. 20; v. Gierke/Sandrock, § 17 VI (S. 259); GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 143.
57 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 15, Rn. 49.
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sonst keine Existenzberechtigung.” Ein von einem Unternehmen getrenntes Kennzeichen

geht deshalb unter, denn es wird fur dieses Unternehmen nicht mehr benutzt.”s°

D. Derraumliche Schutzbereich

. Grundsatze

Anders als das formelle Firmenrecht, das in § 30 Abs. 1 HGB den raumlichen Schutzbe-
reich der Firma regelt (eingehend S. 187 ff.), fehlt fir den materiellen Schutz der Unter-
nehmenskennzeichen des § 5 Abs. 2 MarkenG eine ausdruckliche, rechtliche Regelung
ihrer raumlichen Grenzen. Dies war unter Geltung von § 16 UWG von 1909 nicht anders.

Rechtsprechung und Literatur haben sich daher seit langem mit der Bestimmung der terri-
torialen Reichweite des Schutzes der Unternehmenskennzeichen befassen mussen. Der

Meinungsstand ist gepragt von zwei unterschiedlichen Ansatzen.

Nach der von Rechtsprechung und herrschenden Literatur vertretenen ,weiten“ Ansicht
wird — entsprechend dem immaterialguterrechtlichen Territorialitatsprinzip — Kennzeichen
mit namensmafiger Unterscheidungskraft ,regelméiig“ bundesweiter Schutz gewahrt.”°
Dafur spreche ein Vergleich mit den firmenrechtlichen Vorschriften der §§ 30, 37 HGB, die
— anders als der Wortlaut der §§ 5, 15 MarkenG — eine Unterscheidbarkeit an demselben
Ort fordern.”s* Der materielle Schutz des Unternehmenskennzeichens ist daher zunachst
nicht raumlich begrenzt, sondern wird vielmehr bundesweit gewahrt. Nur, wenn sich im
Einzelfall nachweisen lasst, dass die unternehmerische Tatigkeit nach Zweck und Zu-
schnitt regional beschrankt und auch nicht auf Expansion ausgerichtet ist, ist auch der
Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens auf dieses geografische Tatigkeitsgebiet

begrenzt.”s2

Dagegen weist Goldmann zu Recht auf den Wortlaut von § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG hin, der
fur einen in der Regel ,engen® raumlichen Schutzbereich spricht.’® Der raumliche Schutz
besteht, wo Unternehmenskennzeichen ,im geschéftlichen Verkehr [...] benutzt werden.”

758 Kahn/WeilR, § 16 UWG, Anm. V 6: ,Elle n'a de raison d'étre qu'a cause de I'établissement dont elle constitue le

signe distinctif".
79 BGH, GRUR 2002, 972 (974) — FROMMIA; OLG Saarbriicken, NJWE-WettbR 1996, 231 (232) — Speiselokal;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 10, Rn. 74; Hacker, Markenrecht, § 32, Rn. 827.

760 BGH, GRUR 1995, 754 (757) — Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, GRUR 2014, 506 (507), Tz. 23 — sr.de; v.
Gamm, \Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 41; |Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 14;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 70.

761 RGZ 114, 90 (96) — Haus Neuerburg zu § 16 UWG von 1909.

762 BGH, GRUR 1995, 754 (757) — Altenburger Spielkarten; BGH, GRUR 2005, 262 (263) — soco.de; Ingerl/Rohnke,
§ 5 MarkenG, Rn. 14.

763 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 21.
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Dem Kriterium der Benutzung kommt damit eine maf3gebliche Bedeutung zu. Der raumli-
che Bereich, in dem das Kennzeichen geschaftlich benutzt wird, bestimmt zugleich auch
seinen raumlichen Schutzbereich. Weil die wirtschaftlichen Realitaten ein Uberwiegend
raumlich begrenztes Tatigkeitsgebiet der meisten Unternehmen belegen, besteht kein An-
lass, den Schutzbereich zwanghaft auf ein Territorium auszudehnen, das gar nicht zum
unternehmerischen Tatigkeitsgebiet des Zeicheninhabers gehort.” Im Ubrigen besteht ein
Bedurfnis nach Identifikation des Unternehmens und Unterscheidung von anderen Unter-
nehmen nur dort, wo das Unternehmen raumlich tatig ist.”s® Der raumliche Schutzbereich
eines Unternehmenskennzeichens ist damit zunachst auf das raumlich begrenzte Gebiet
der Benutzung des Kennzeichens im geschaftlichen Verkehr beschrankt; der bundesweite
Schutz bildet die Ausnahme.

Ubereinstimmung zwischen diesen beiden Ansatzen besteht fir diejenigen Unterneh-
menskennzeichen, die nur kraft Verkehrsgeltung geschutzt sind. Ihr raumlicher Schutz
reicht nur so weit, wie sie auch Verkehrsgeltung erlangt haben.”®® Ein nur in einem be-
stimmten raumlichen Bereich vom beteiligten Verkehr als Kennzeichen anerkanntes Zei-
chen verdient auch nur in diesem Verkehrsgeltungsgebiet Schutz.”s” Der geografisch nach-
gewiesene Bereich von Verkehrsgeltung bestimmt damit fur die kraft Verkehrsgeltung ge-
schutzten Unternehmenskennzeichen zugleich die Grenzen ihres raumlichen Schutzbe-
reichs.”®® Eine bundesweite Verkehrsgeltung begrindet andererseits auch einen Schutz
gegen Verwechslungsgefahr im gesamten Bundesgebiet.”® Das gilt selbst dann, wenn der
Zeicheninhaber an diesem Ort bisher nicht tatig war.””

ll. Einzelheiten
Nachfolgend soll auf Grundlage dieser Ausfuhrungen naher dargestellt werden, welchen

Kennzeichen, welcher rdumliche Schutzbereich zukommit.

764 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 21 mit Hinweis auf Knaak, Firma und Firmenschutz, S. 196 f.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 21.

766 RG, GRUR 1937, 241 (243) — Rheinische Winzerstuben; BGH, GRUR 1957, 426 (427) — Getranke Industrie;
v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 42; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 61;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 75.

787 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2015, 372 (373) — Neuro Spine Center.

768 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 61; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 454.
769 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 62.

0 RG, MuW XXXII, 459 (460) — Nordsee 1.

765
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1. Regional beschrankter Schutz

Die Geschaftsbezeichnungen von Hotels (,Parkhotel""), Eisdielen (,Rialto*?), Gaststat-
ten (,Treppchen“”®) oder Apotheken (,Uhland-Apotheke“’’*) sind typische Beispiele fur
ausschlieflich regional tatige Unternehmen. Die Kennzeichen dieser Unternehmen, deren
Tatigkeitsbereich ausschlielllich auf einen raumlich begrenzten Wirtschaftsbereich be-
schrankt ist, genief3en Schutz auch nur fur diesen rdumlichen Bereich. Andererseits erwei-
tert ein besonders attraktives Angebot des Unternehmens den Schutzbereich auf das Ein-
zugsgebiet des Unternehmens.’”> Bestehen konkret belegbare Expansionstendenzen,
dann erstreckt sich der Schutzbereich des Kennzeichens auch auf diesen raumlichen Aus-
dehnungsbereich.”®

In diesem Ergebnis sind sich die Vertreter sowohl der engen wie der weiten Auffassung

einig.””

2. Bundesweiter Schutz

Kennzeichen von Unternehmen, die bundesweit tatig sind, werden auch bundesweit ge-
schutzt. Beispiele solcher Uberregional tatigen Unternehmen sind Werbeagenturen,’”®
Grol3banken und Versicherungen, bedeutende Grol3handelsunternehmen,””® Online-Ver-
sandhandler oder Rundfunkanstalten mit bundesweiten Beitragen.”°

Fur die Rechtsprechung bildet diese Fallgruppe des von vornherein bundesweiten Schut-
zes die Regel. Nur, wenn Zweck und Zuschnitt des Unternehmens auf eine regionale Ta-
tigkeit ohne Expansion ausgelegt ist, besteht kein bundesweiter, sondern — wie oben aus-

gefuhrt — nur ein raumlich begrenzter Schutz.”® Fur Goldmann sind diese Kennzeichen nur

7 BGH, GRUR 1977, 165 (166) — Parkhotel.

772 BGH, GRUR 1991, 155 (156) — Rialto.

773 BGH, GRUR 1970, 479 (480) — Treppchen.

774 | G Stuttgart, GRUR-RR 2006, 333 (334) — Uhland Apotheke.

775 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 33 ff. m.w.N. aus der Rechtsprechung.

8 BGH, GRUR 1957, 547 (549) — Tabu I; BGH, GRUR 1985, 72 (73) — Consilia; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 43 ff.; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 15;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 72.

Vgl. die vorhergehenden Nachweise.

778 | G Frankfurt a.M., NJOZ 2006, 3215 (3217) — Buchstabe Q.

7% BGH, GRUR 1983, 182 (183) — Concordia-Uhren.

780 BGH, GRUR 2014, 506 (507), Tz. 23 — sr.de.

781 Vgl. BGH, GRUR 2005, 262 (263), Tz. — soco.de.; BGH, GRUR 2007, 884 (886), Tz. 29 — Cambridge Institute.

77
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geschutzt, wenn ihre Benutzung bundesweit aufgenommen wurde oder eine entspre-
chende Ausdehnungstendenz besteht.”®? Weil dies bei Unternehmen, auch nach der Auf-
fassung der Rechtsprechung regelmafig der Fall ist, kommen auch in diesem Fall beide

Auffassung zu einem ubereinstimmenden Ergebnis.

782 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 47.
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2. Abschnitt: HGB-Firmenrecht

A. Firmenschutz durch Eintragung?

Gemal § 29 HGB ist jeder Kaufmann verpflichtet, seine Firma zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden. Kommt die Eintragung zustande, sind mit ihr diejenigen Rechts-
wirkungen verbunden, die sich fur das Registergericht und den Inhaber der eingetragenen
Firma aus den weiteren Vorschriften des HGB ergeben. Insbesondere muss sich nach
§ 30 Abs. 1 HGB eine jungere eingetragene Firma von einer am selben Ort eingetragenen
alteren Firma deutlich unterscheiden. Es kommt fur die Anwendbarkeit der weiteren HGB-
Vorschriften also nicht auf die Benutzung der Firma im geschaftlichen Verkehr an, sondern
allein auf ihre Eintragung im Handelsregister.”®

Gemal} § 30 Abs. 1 HGB entsteht mit der Eintragung zugleich eine ausschlief3liche Rechts-
position der Inhaber bereits existierender Firmen, die gegen eine sich von der bestehenden
Firma nicht deutlich genug abhebende neue Firma am selben Ort einen Unterlassungsan-
spruch nach § 37 Abs. 2 HGB geltend machen konnen.”® Die Eintragung der Firma im
Handelsregister vermittelt damit dem Inhaber der zuerst eingetragenen Firma ein raumlich
beschranktes Firmenmonopol’®® an der von ihm gewahlten und zur Eintragung gebrachten
Firma. Eine (nahezu) gleichlautende Firma darf am selben Ort kein anderer Kaufmann

wahlen.

Der Firmeninhaber erwirbt damit eine Rechtsposition, die sich fur ihn im Ergebnis als ein
Firmenschutz darstellt, gewahrleistet durch das Regelungssystem des formellen Firmen-
rechts. Vom Standpunkt der alteren Firma aus gesehen, handelt es sich um ,formelle
Schutzbestimmungen®.”® Das RG hat auch diese Normen als Regelung eines ,,ausschliel3-
lichen subjektiven Rechts an der Firma als an einem Unterscheidungszeichen® bezeich-
net.”®” Es hat dabei aber ersichtlich den Standort der Zusprechung des Charakters als sub-
jektives Recht nicht im formellen Firmenrecht verortet, sondern die Rolle des formellen
Firmenrechts nur in der Erhebung der Firma zu einem ,besonderen Rechtsgute® gesehen,

uber dessen Rechtscharakter und Rechtsschutz damit noch nichts ausgesagt ist.”s® Auch

78 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/ Reuschle, § 30 HGB, Rn. 11; vgl. auch Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 30 HGB,
Rn. 4.

78 . Gierke/Sandrock, § 17 Il 4 (S. 245) spricht von einem AusschlieRlichkeitsschutz.

78 K. Lehmann, in: FS Cohn, S. 394 (399), der in der rdumlichen Begrenzung des Art. 20 ADHGB (jetzt § 30 HGB) ein
Defizit eines wirksamen Firmenschutzes sieht und schon frih fiir einen ergdnzenden materiellen Schutz tuber § 16
UWG von 1909 pladiert.

78 BuBmann, S. 32.
787 RGZ 103, 388 (392) — Commerz- und Privatbank.
78 RGZ 103, 388 (392) — Commerz- und Privatbank; ebenso Bu3mann, S. 148.
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der BGH hat zwischen dem materiellen Kennzeichenrecht durch den Schutz der Firma als
Unternehmenskennzeichen und der in § 30 Abs. 1 HGB geregelten Firmenausschlieflich-
keit als Teil des formellen Firmenrechts unterschieden.”® Ob diese Rechtsbegunstigung
dem Inhaber der Firma ein subjektives Recht vermittelt, bedarf der nadheren Untersuchung
anhand der Kriterien, die an ein subjektives Recht gestellt werden und erfullt werden mus-
sen. Denn zu Recht weisen Enneccerus/Nipperdey darauf hin: ,Normenschutz (oder

Rechtsbeglinstigung) und subjektives Recht sind nicht identisch.“7*

. Begriff des subjektiven Rechts

1. Problemaufriss

Es entspricht wohl einhelliger Auffassung, dass das Firmenrecht ein dem burgerlichen Na-
men gemal § 12 BGB wesensgleiches Recht™' und damit selbst ein subjektives Recht
des Inhabers ist.”®2 Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, ob es gerade die HGB-
Firmenvorschriften sind, die dem Inhaber einer Firma ein subjektives Recht zu deren
Schutz zur Verfugung stellen oder ob das subjektive Recht an der Firma seine Grundlage
in anderen Vorschriften hat. Die Beantwortung dieser Frage erfordert zunachst eine nahere

Auseinandersetzung mit dem Begriff des subjektiven Rechts.

2. Subjektives Recht als ,,Rahmenbegriff*

Dem subjektiven Recht nahert man sich am besten, wenn man es als einen Rahmenbegriff
versteht.”® Denn seine inhaltliche Ausgestaltung erfahrt das subjektive Recht durch seinen
ihm durch Gesetz oder Privatautonomie zugewiesenen Inhalt, der je nach Betrachtungs-
weise seine unterschiedlichen Arten und Typen ins Auge fasst. Stets geht es um die Si-
cherung einer selbstbestimmten Freiheit.”** Das ist der Zweck des subjektiven Rechts, der
sich in der Herrschaft Gber eine Sache, einschliel3lich der eigenen Personlichkeit (subjek-
tive Rechte als Herrschaftsrechte), in einem Forderungsrecht (subjektive Rechte als Leis-
tungsrechte) oder in dem Recht zur einseitigen Gestaltung eines Rechtsverhaltnisses

(subjektive Rechte als Gestaltungsrechte) konkretisiert und manifestiert.”

789 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; ebenso v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1008); ders.,
Wettbewerbsrecht, Kapitel 55, Rn. 7 ff.; Ingerl/Rohnke, Nach §15 MarkenG, Rn. 251; Steinbeck, in: FS Horn, S. 589
(592).

70 Enneccerus/Nipperdey, § 72 a) | 1 (S. 431).

™ Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (522).

792 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 42; Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 50.
793 | arenz/Wolf, § 14, Rn. 20; Sosnitza, Besitz, S. 71.

794 | arenz/Wolf, § 14, Rn. 10; ahnlich auch Portmann, Rn. 65 ff., Rn. 68, der in dem Umstand, dass einem Beglinstigten
eine vorteilhafte Ausnahmestellung verschafft wird, das Wesensmerkmal des subjektiven Rechts sieht.

95 | arenz/Wolf, § 14, Rn. 14 ff.
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3. Formal-normative Theorien des subjektiven Rechts

Von Bucher stammt das Verstandnis des subjektiven Rechts als eine dem Berechtigten
von der Rechtsordnung verliehene Befugnis, in einem bestimmten Umfang Rechtsnormen
zu setzen.” Wenn ein ubergeordneter Rechtssatz besteht, der eine entsprechende Be-
fugnis verleiht, ist eine solche Delegation die Verleihung eines subjektiven Rechts.”” Bu-
cher verfolgt damit einen formal-normativen Ansatz zur Bestimmung des subjektiven
Rechts.™8

Dem steht das Verstandnis von Aicher nahe, der die Klagebefugnis zum bestimmenden
Kriterium des subjektiven Rechts macht. Ein subjektives Recht sei dadurch gekennzeich-
net, dass dem Individuum eine Rechtsmacht verliehen werde, bei Nichterfullung einer Ver-
haltenspflicht ein staatliches Verfahren in Gang zu setzen, das in der Verhangung einer
Sanktion gegenuber einem sich pflichtwidrig verhaltenden Individuum gipfelt.”®

Fur Schmidt mussen fur ein subjektives Recht zwei Elemente vorliegen: einerseits, dass
jemand in einem Sozialsachverhalt bestimmte sozialrelevante Veranderungen vornehmen
darf (Freiheitsermachtigung) und dass andererseits alle anderen die gleichen Tatbestande
nicht setzen durfen (Generalverbot).8®

4. \Willenstheorie

Ausgehend von Savigny, der den Willen des Einzelnen in den Vordergrund stellt, sind sub-
jektive Rechte durch eine dem einzelnen zum Zwecke der Befriedigung seiner eigenen
Bedurfnisse durch die Rechtsordnung zuerkannte und gesicherte Rechts- und Willens-
macht gekennzeichnet.®' In dem der Berechtigte die von der Rechtsordnung als subjektive
Rechte zugeordneten Befugnisse ausubt, macht er von der Rechtsmacht Gebrauch. Dazu
gehort auch die Befugnis, auf ein subjektives Recht zu verzichten, es zu Ubertragen, also
uber die Befehle der Rechtsordnung zu verfugen,®? wobei der Umfang der Dispositions-
befugnis je nach Art des subjektiven Rechts unterschiedlich sein kann.®® Diese Rechts-
und Willensmacht ist gemeinsames Merkmal aller subjektiven Rechte .8

79 Bucher, S. 55, 191; vgl. auch Sosnitza, Besitz, S. 68; ders., MarkenR 2000, 77 (79).

797 Bucher, S. 56.

798 Sosnitza, Besitz, S. 68; ders., MarkenR 2000, 77 (79).

79 Ajcher, S. 55f.; vgl. auch Sosnitza, Besitz, S. 69.

800 . Schmidt, S. 17, 32 ff.; vgl. auch Sosnitz, Besitz, S. 69 f.; ders., MarkenR 2000, 77 (80).

801 Enneccerus/Nipperdey, § 72 (S. 428 ff., insb. 438); Savigny, § 4, S. 7.; Windscheid, § 37, S. 92 1.
802 Schiuep, S. 272 und 279.

803 vgl. Larenz/Wolf, § 15, Rn. 22 ff.

804 | arenz/Wolf, § 14, Rn. 13.
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5. Interessentheorie und die herrschende Kombinationstheorie

Jherings Verstandnis eines subjektiven Rechts betont starker den Gesichtspunkt des Inte-
ressenschutzes. Fur ihn sind subjektive Rechte ,rechtlich geschlitzte Interessen”.t> Damit
hat Jhering den Weg fur eine vermittelnde Ansicht gezeigt, die anerkennt, dass subjektive
Rechte nicht um ihrer selbst willen gewahrt und wahrgenommen werden. Die Willensmacht
dient dem rechtlich geschuitzten Interesse eines Individuums.8% Dies ist ihr Zweck.

Die Synthese aus Interessenschutz und Willensmacht ist das heute herrschende Verstand-
nis vom subjektiven Recht als eine dem Einzelnen zur Befriedigung seiner Interessen von

der Rechtsordnung verliehene Willensmacht.&”

Als weiteres allgemeines Merkmal subjektiver Rechte ist der Interessenschutz damit zwar
belegt.t®® Interessen Einzelner oder der Gesamtheit der Rechtsunterworfenen zu schutzen,
ist aber nicht allein Aufgabe des subjektiven Rechts, sondern des Rechts uberhaupt.
Selbst die Unterscheidung, ob eine Norm dem Individual- oder dem Allgemeininteresse
dient, vermag nur zu erklaren, dass ein subjektives Recht zumindest dann ausgeschlossen
ist, wenn das Recht ausschlieRlich dem Schutz des Allgemeininteresses dient.®® Umge-
kehrt bedeutet Individualschutz nicht auch zugleich die Annahme eines subjektiven
Rechts, denn eine individuelle Beglunstigung kann rechtstechnisch auf vielfaltige Weise

gewahrt werden.

Daher kommt der den subjektiven Rechten immanenten Willensmacht eine entscheidende
Bedeutung zu. Nur, wenn es allein die Willensmacht ist, die Uber den Schutz des Individu-
alinteresses entscheidet, liegt ein subjektives Recht vor.®"® Jede andere Begunstigung ist
lediglich Reflexwirkung des objektiven Rechts, nicht aber Ausfluss eines subjektiven
Rechts.®8'" Dies ist Uberzeugend und wird dieser Untersuchung zugrunde gelegt.

Il. HGB-Firmenrecht als subjektives Recht?

1. Untersuchungsziel
Hierauf aufbauend kann weiter untersucht werden, ob den Firmenvorschriften des HGB

die Qualitat subjektiver Rechte zukommt. Erforderlich waren damit Vorschriften, die dem

805 Jhering, § 60 (S. 317).

806 Jellinek, S. 41 f.

807 Enneccerus/Nipperdey, § 72 1| (S. 437 £.).

808 Schiuep, S. 273 ff.

809 vgl. naher zur AusschlieRlichkeit als Wesenmerkmal subjektiver Rechte, Sosnitza, MarkenR 2000, 77 (78 ff.).
810 Jellinek, S. 42; Schiuep, S. 279.

81 vgl. Enneccerus/Nipperdey, § 72 a) | (S. 430 f.); Schluep, S. 274.
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Firmeninhaber eine allein von seinem Willen abhangige Rechtsmacht zum Schutz der von
ihm gewahlten Firma verleiht. Nur, wenn die Firmenvorschriften des HGB allein den Schutz
des Inhabers der Firma bezwecken und nicht einem anderen Zweck dienen, kdnnen die
firmenrechtlichen Vorschriften auch als Grundlage subjektiver Rechte des Inhabers quali-

fiziert werden.

2. Formelles Firmenrecht als Ordnungsrecht

Die §§ 17 ff. HGB waren und sind bis heute von ordnungspolitischen Zielen motiviert. HGB-
Firmenrecht ist seinem Charakter (vgl. S. 21 f.) und seiner historischen Entwicklung nach
Ordnungsrecht (vgl. dazu S. 46 ff.). Im Vordergrund steht eine praventive Zielrichtung, die
dem Offentlichen Interesse dient, die Leichtigkeit und Sicherheit des Rechtsverkehrs zu
gewabhrleisten und die Allgemeinheit vor Irrefihrungen zu schutzen.8'2 Der vorbeugende
Verkehrsschutz beginnt schon im Verfahren der Eintragung der Firma.'® So soll verhindert
werden, dass Firmen, anhand derer der hinter ihr stehende Kaufmann nicht individualisiert
und identifiziert werden kann und dass tduschende Firmen im Geschéaftsverkehr verwendet
werden. Betrachtet man den Zweck der vom Registergericht im Eintragungsverfahren zu
prufenden Vorschriften, zeigt sich, dass es weder im Haupt- noch im Nebenzweck um den
individuellen Schutz des einzelnen Kaufmanns geht. Die Anmeldepflichten nach §§ 29,
31 HGB bezwecken die Offenlegung der wesentlichen Merkmale des Unternehmens im
Allgemeininteresse .t Gemal § 18 HGB ist die Firma im Interesse des Geschaftsver-
kehrs®® so zu bilden, dass sie zwar Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft hat

(Abs. 1), aber nicht zur IrrefUhrung geeignet ist (Abs. 2).

3. Formeller ,,Firmenschutz" durch FirmenausschlieBlichkeit ohne subjektiv-
rechtlichen Gehalt

a) Die FirmenausschlieBlichkeit als polizeiliche Befugnisnorm
Auch § 30 Abs. 1 HGB schutzt im offentlichen Interesse den Rechtsverkehr vor der Ver-

wendung verwechslungsfahiger Firmen und begrindet zu diesem Zweck den Grundsatz

812 Kessen, S. 40.

813 OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.05.2011, Az. 20 W 525/10 — ,Verband der ...*“; OLG Frankfurt, NJW-RR 2015, 727
(728), Tz. 30 — Sehzentrum; Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35).

814 MiiKo-HGB/Krafka, § 29 HGB, Rn. 3 und § 31 HGB, Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 29 HGB,
Rn. 1 m.w.N.

815 Milko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 2.
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der Firmenunterscheidbarkeit bzw. Firmenausschlie3lichkeit.t"® Auch bei historischer Be-
trachtung besteht kein Grund fur eine andere Interpretation dahingehend, dass die durch
§ 30 Abs. 1 HGB vermittelte Rechtsposition ein subjektives Recht ist. Zwar ist in den Ge-
setzesmaterialien von einem ortlich beschrankten ,Firmenschutz® die Rede.®'” Der materi-
elle und nicht an ortliche Grenzen gebundene Firmenschutz war jedoch bereits in § 8 UNG
von 1896 (jetzt §§ 5, 15 MarkenG) geregelt.8'® Schon hieraus wird teilweise der Schluss
gezogen, dass damit fur den historischen Gesetzgeber des HGB von 1897 kein Anlass
bestand, einen Firmenschutz als subjektives Recht auch in den §§ 17 ff. HGB und insbe-
sondere in § 30 Abs. 1 HGB zu gewahren.®® Diese Argumentation greift wohl zu kurz. Die
Gesetzesmaterialien des HGB schweigen sich uber das Verhaltnis zu § 8 UWG von 1896
zu § 30 Abs. 1 HGB aus. Wegen des in § 8 UWG von 1896 vorhandenen Vorsatzerforder-
nisses hatte es aber durchaus nahegelegen, im Interesse des Firmeninhabers neben dem
raumlich nicht eingegrenzten, aber vom Vorsatz des Verletzers abhangigen ,grof3en
Schutzes" gewissermalien einen zusatzlichen ,kleinen Schutz® zu gewahren, der zwar 0Ort-
lich beschréankt ist, aber bereits bei einer objektiv zu grolen Ahnlichkeit unabhangig von
einem Vorsatz des Verletzers gewahrt wird. Letztlich ist aber die Gewahrung eines sub-
jektiven Rechts durch § 30 Abs. 1 HGB allein schon deshalb ausgeschlossen, weil der
dann damit verbundene Interessenschutz nicht in der Willensmacht des Firmeninhabers
steht, sondern unabhangig davon von Amts wegen durch den Registerrichter gewahrt wird.
So gesehen ist § 30 Abs. 1 HGB eine polizeiliche Befugnisnorm und Auftrag an den Re-
gisterrichter, die vom HGB vorgeschriebene Ordnung zu wahren. Sie ist im wesentlichen
offentlich-rechtlicher Natur und bezweckt gerade nicht einen Rechtsschutz, wie ihn der

816 RGZ 75, 300 (371f) — Stiller; RGZ 103, 388 (392) — Commerz- und Privatbank; RGZ 171, 321 (323) -
CHEMPHAR; BGH, NJW 1966, 1813 (1815) — Husumer Vieh- und Fleischhandelsgesellschaft; KG, OLGZ 1991,
396 (402) — marine electronic gmbh berlin; Heymann/Emmerich, § 30 HGB, Rn. 1; Miko-HGB/Heidinger, § 30 HGB,
Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 2; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 30 HGB,
Rn. 1; GK/HGB/Wiirdinger, § 30 HGB, Anm. 3; a.A. Maier, S. 18.

817 Denkschrift, S. 40.
818 Finger, § 8 UWG 1896, Anm. 6 b) (S. 192 ff.).
819 v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1008); GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 1 f.
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materielle Unternehmenskennzeichenschutz zum Zwecke der Sicherung der Identifikati-
ons-, Unterscheidungs- und Goodwill-Funktion zur Verfigung stellt.82 SchlieBBlich kann
auch der Firmeninhaber nicht in die Eintragung einer gegen § 30 Abs. 1 HGB verstolen-
den jungeren Firma einwilligen.®2' Damit fehlt es an der Verfugungsmaoglichkeit, die fur das

subjektive Recht wesensbestimmend ist (dazu naher oben S. 120 ff.).82

b) Das Firmenmissbrauchsverfahren nach § 37 Abs. 2 HGB

Fraglich erscheint, ob ein solcher allein im Allgemeininteresse stehender Normzweck auch
fur den Unterlassungsanspruch anzunehmen ist, den der Inhaber einer Firma gemaf
§ 37 Abs. 2 HGB geltend machen kann. Hiermit ist die Frage der Zuordnung dieser Vor-

schrift zum formellen Firmenrecht oder zum materiellen Firmenschutz angesprochen.

Gemal § 37 Abs. 2 HGB kann derjenige, der durch den unbefugten Gebrauch einer Firma
in seinen Rechten verletzt ist, von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der Firma ver-
langen. Damit wird die Durchsetzung des formellen Firmenrechts ein Stuck weit in die
Hande privater Anspruchsteller gelegt.®? Daneben besteht weiterhin fur das Registerge-
richt die Moglichkeit, eine unbefugte Firma gemaf § 37 Abs. 1 HGB von Amts wegen zu
untersagen (néher dazu S. 268 ff.).

Privater Anspruchsteller im Firmenmissbrauchsverfahren kann selbstverstandlich auch ein
Kaufmann in seiner Eigenschaft als Inhaber einer alteren Firma sein. Vermittelt Gber das
Tatbestandsmerkmal des ,unbefugten Gebrauchs® kdnnen sich ,,formelles und materielles
Firmenrecht beriihren.®?* Denn die jungere Firma, gegen die der Benutzungsunterlas-

sungsanspruch gerichtet ist, kann aus der subjektiven Sicht des Inhabers einer alteren

820 RGZ 103, 388 (392 f.) — Commerz- und Privatbank: ,Die Vorschrift des § 30 HGB. ist (iberdies wesentlich éffentlich-
rechtlicher Natur und bezweckt in erster Linie, die Interessen des Publikums und des Verkehrs zu schiitzen; einen
Wettbewerb setzt sie (iberhaupt nicht voraus (vgl. RGZ. Bd. 20 S. 73, Bd. 75 S. 372). Da hiernach die EntschlieRung
des Registerrichters liber die Voraussetzungen der Eintragungsféhigkeit und die daraufhin erfolgte Eintragung der
Beklagten in das Handelsregister sowie ihre Nachpriifung auf ganz anderen Voraussetzungen beruht, so wird
dadurch der Anspruch auf Léschung wegen Verletzung entgegenstehender Privatrechte nicht bertihrt. Ein solches
privatrechtlich geschlitztes Rechtsgut ist die Erwerbstétigkeit des Gewerbetreibenden. Dem Schutze der freien
Auslibung dieses Privatrechts gegen Beeintréchtigungen durch unlautere Wettbewerbshandlung dient das UWG.
Handelt es sich um eine Beeintrdchtigung durch den verletzenden Gebrauch der Firma, so kann, auch wenn sie
nach dem vorher Gesagten befugterweise gefiihrt wird, nach § 16 UWG. die Unterlassung ihrer Benutzung verlangt
werden, sofern durch ihre Verwechslungsféhigkeit mit der Firma des Wettbewerbers eine widerrechtliche
Beschrénkung der freien Erwerbstétigkeit des Letzteren hervorgerufen wird [... ] insbesondere die Beschrénkung
des berechtigterweise bestehenden Kundenkreises des einen durch unrechtméaflige Ausnutzung seiner
Arbeitserfolg oder die unliebsame Verwechslung seiner geschéftlichen Persénlichkeit mit der eines anderen
beziiglich der beiderseitigen geschéftlichen Leistungen®; ebenso Buflmann, S.32, 148, wenn auch ohne
Bezugnahme auf die Entscheidung.

821 BGH, NJW 1966, 1813 (1815) — Husumer Vieh- und Fleischhandelsgesellschaft; Staub/Bondi, 14. Aufl., § 30 HGB,
Anm. 3; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 6; Heymann/Emmerich, § 30 HGB, Rn. 1;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 2; GK/HGB/Wiirdinger, § 30 HGB, Anm. 3.

822 Bucher, S. 120 und 5.
823 BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma; v. Gamm, WM 1985, 849 (852).
824y Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007.
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Firma gerade deshalb in besonderer Weise ,unbefugt‘ sein, weil sie nicht nur objektiv nicht
mit der Rechtsordnung in Einklang steht, sondern die objektive Rechtsverletzung zugleich
subjektive Rechte des Inhabers einer alteren Firma verletzt.

Die EinrAumung eines privatrechtlichen Unterlassungsanspruchs gegen die unbefugte Fir-
menfuhrung legt die Vermutung nahe, dass die Einhaltung der firmenordnungsrechtlichen
Vorschriften auch dem individuellen Schutz des durch die unzulassig gebrauchte Firma in
seinen Rechten Betroffenen dient.®» Mit § 37 Abs. 2 HGB wird dem Verletzten schlieflich
eine von seinem Willen abhangige Macht zur Verhinderung des unbefugten Firmenge-
brauchs eingeraumt. Dies lasst durchaus Raum fur die Vorstellung, dass uber die Klage-
befugnis gemal § 37 Abs. 2 HGB die formelle Rechtsposition der Firmeneintragung zu
einem echten subjektiven Recht aufgeladen wird. Das wurde freilich neben der Rechts-
macht voraussetzen, dass diese auch gerade im Individualinteresse des Berechtigten ver-
liehen wird. In diese Richtung argumentiert Canaris, denn § 37 Abs. 2 HGB habe — anders
als § 37 Abs. 1 HGB — nicht nur den Schutz der Allgemeinheit vor firmenrechtlich unzulas-
sigen Kennzeichen zum Ziel, sondern beziehe auch einen materiell-rechtlichen Firmen-
schutz®?® und sogar einen Schutz gegen wettbewerbsrechtlichen Firmengebrauch mit ein.
Es sei systemwidrig, § 37 Abs. 2 HGB lediglich als rein prozessuale Klagebefugnis privater
Dritter zur Durchsetzung des formellen Firmenrechts zu verstehen. Ein ,/nstitutionsschutz®
sei in einer freiheitlich verfassten Rechtsordnung kein Selbstzweck, sondern diene letztlich
stets dem ,Individualschutz®, selbst wenn dies nur mittelbar Folge sei. Sofern dem Trager
eines beruhrten Individualinteresses eine Klagebefugnis eingeraumt sei, solle man ,im

Zweifel* von einem Individualschutz ausgehen.?”

Zu Recht werden gegen diese Ansicht mit Hinweis auf § 37 Abs. 2 S. 2 HGB historische,
systematische und Wortlautargumente vorgebracht. Die Vorgangervorschrift des Art. 27
ADHGB gewahrte dem Unterlassungsklager unmittelbar einen Schadensersatzanspruch
gegen den Klagegegner.t® Dagegen verweist § 37 Abs. 2 S. 2 HGB den Klager fur einen
Schadensersatzanspruch auf andere Vorschriften aulerhalb des Firmenordnungsrechts
der §§ 17 ff. HGB — allerdings nur unter weiteren, zusatzlichen Voraussetzungen, als le-
diglich den Verstol3 gegen die Vorschriften der §§ 17 ff. HGB. Schadensersatz nach

825 OLG Hamm. GRUR 1983, 679 (682) — Universititsbuchhandlung; Canaris, § 11, Rn. 45; Diringer/Hachenburg/V.
Hoeniger, § 37 HGB, Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 37 HGB, Rn. 1; Oetker/Schlingloff, § 37
HGB, Rn. 1.

826 vgl. auch Baumbach/Hefermehl, UNG (17. Aufl. 1993), § 16 UWG, Rn. 6.
827 Canaris, GRUR 1989, 711 (714).

828 Art. 27 ADHGB lautete: ,Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma in seinen Rechten verletzt ist, kann den
Unberechtigten auf Unterlassung der weiteren Fiihrung der Firma und auf Schadensersatz belangen.”
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§ 15 Abs. 5 MarkenG setzt das Vorliegen einer besonderen Verletzungshandlung nach
§ 15 Abs. 2 und 3 MarkenG voraus. Auch die wettbewerbsrechtlichen und deliktischen
Schadensersatzanspruche der §§ 9, 3 ff. UWG und §§ 12, 823 Abs. 1 BGB verlangen mehr
als lediglich einen Verstol} gegen die ausschliellich dem Allgemeininteresse dienenden
firmenrechtlichen Vorschriften. Dieser Verweis des Schadenersatzanspruchs auf aulder-
halb des Firmenrechts liegende Vorschriften und der damit gleichzeitig verbundenen sys-
tematischen Trennung des formellen Firmenrechts vom materiellen Firmenschutz belegt,

dass auch § 37 Abs. 2 HGB allein im 6ffentlichen Interesse steht.®?

Dass damit auch den privaten Interessen gedient ist, ist indes nur ,eine Wirkung der Vor-
schrift, jedoch nicht ihr Zweck. % Sanktioniert wird nur das Flhren einer unzulassigen
Firma. Damit kommt zum Ausdruck, dass das Firmenmissbrauchsverfahren ausschlief3lich
dem offentlichen Interesse dient, in dem es den Verkehr vor den Gefahren, die sich aus
dem Gebrauch unzulassiger Firmen ergeben konnen, schutzen will.83' § 37 Abs. 2 HGB
nutzt die Privatinitiative zum formellen Firmenschutz®®? und entlastet damit das Register-
gericht abseits des Eintragungsverfahrens.8® Mittelbar wird durch die Klagemadglichkeit ein
Schutz des Unternehmenskennzeichens erreicht.®** Das Klagerecht des Firmeninhabers
nach § 37 Abs. 2 HGB zielt in Wahrheit nicht auf den Schutz einer Firma ab, sondern es
geht um die handelsrechtlichen Sanktionen eines nach dem HGB unzulassigen Firmenge-
brauchs, also um den Schutz des gesetzlichen Firmenrechts, nicht verstanden als subjek-
tives Recht, sondern als Gesamtheit des im Offentlichen Interesse bestehenden Firmen-
ordnungsrechts durch ,Enforcement-Regeln®.8%® Zudem zielt die Durchsetzung des formel-
len Firmenrechts durch Private gemal’ § 37 Abs. 2 HGB nicht gerade auf den Schutz der
Interessen des Kaufmanns in seiner Eigenschaft als Firmeninhaber. Denn klagen kann
auch, wer selbst nicht Kaufmann ist oder zwar Kaufmann ist, aber keine Verletzung gerade

seines Firmenrechts geltend macht.s

829 Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 5; v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1009) mit Hinweis auf die ,Systematik des
dritten Abschnitts”.

830 GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 2.
831 Baumbach/Hopt/Hopt, § 37 HGB, Rn. 1; Canaris, § 11, Rn. 42; Steinbeck, Handelsrecht, § 13, Rn. 2.

832 Kritisch zum Begriff des ,Firmenschutzes" in § 37 Abs. 2 HGB: v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1010); ders. WM
1985, 849 (852).

833 BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma; Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 4.
834 lange, § 7, Rn. 4472.

835 Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 135.

836 Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 135.
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Damit besteht gerade kein ,Zweifel* und damit auch kein Anlass, die in § 37 Abs. 2 HGB
normierte Privatinitiative zur Durchsetzung der korrekten Firmierung®’” als ausnahmsweise
nicht dem offentlichen, sondern zuvorderst dem Interesse des Verletzten dienende Fir-

menvorschrift zu verstehen.8®

Dass sich aus § 30 Abs. 1 HGB auch nicht Uber den Umweg der Aktivlegitimation gemaf
§ 37 Abs. 2 HGB ein subjektives Recht konstruieren Iasst, wird auch durch das Fehlen
einer echten Verflugungsbefugnis des Verletzten Uber die Anordnungen des formellen Fir-
menrechts bestatigt. Denn zur Rechtsmacht des Verletzten als Inhaber eines subjektiven
Rechts gehort es auch, dass allein sein Wille Uber die Einhaltung der Firmenvorschriften
entscheidet (vgl. oben S. 122).8%® Eine so verstandene Rechtsmacht verleint § 37 Abs. 2
HGB aber nicht. Auch wenn der in seinen Rechten Verletzte auf die ihm nach Abs. 2 ein-
geraumte Befugnis, Unterlassung des unzulassigen Firmengebrauchs zu verlangen, ver-
zichtet, ist dies ohne Auswirkungen auf das registerrechtliche Firmenmissbrauchsverfah-
ren nach § 37 Abs. 1 HGB zur Unterbindung unzulassiger Firmierungen. Das Registerrecht
hat von Amts wegen die Einhaltung der firmenrechtlichen Vorschriften sicherzustellen,
ohne dass ein Verzicht des Verletzten zugleich ein Verzicht auf die Einleitung des Miss-
brauchsverfahrens durch das Registergericht zur Folge hatte.®*® Dann aber kann nicht von
einer Verfugungsmacht des Verletzten gesprochen werden und folgerichtig auch nicht von
einem subjektiven Recht.

4. Rechtsbegiinstigung als Rechtsreflex

Damit zeichnet sich das Bild eines handelsrechtlichen Firmenschutzes, der zwar im Er-
gebnis einen mittelbaren Schutz der Firmeninhaber vor unzulassigen Firmen beinhaltet,
jedoch ihren Schutz nicht primar bezweckt, sondern allenfalls eine Nebenfolge der im 0f-
fentlichen Interesse stehenden Normen und damit ein bloRer Rechtsreflex ist.#*' Die durch
das HGB-Firmenrecht vermittelte ,[(oder] Rechtsbegiinstigung|)] und das subjektive Recht
sind nicht identisch.“®*? Nur weil sich die Vorschriften im Ergebnis zugunsten der Inhaber
alterer Firmenrechte auswirken konnen, bedeutet dies nicht zugleich die Befugnis, den auf

837 vgl. BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma.

838  BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma; BGH, GRUR 1993, 576 (578) — Datatel; Staub/Burgard, § 37
HGB, Rn. 3; Heymann/Emmerich, § 37 HGB, Rn. 2; a.A. Krieger/Lenz, § 37 HGB, Rn. 10; Maier, S. 11

839 vgl. Bucher, S. 19 1.

840 yql. zur herrschenden Auffassung eines Ermessensspielraums des Registergerichts
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 37 HGB, Rn. 11.

841 Miilko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 2.
842 vgl. Enneccerus/Nipperdey, § 72 a) | 1 (S. 431); a.A. Ehrenberg/Pisko, S. 286.
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die Begunstigung gerichteten Willen durchsetzen zu kénnen.?** Dass deren Interesse mit
dem Schutzweck des formellen Firmenrechts Ubereinstimmt, macht sie nicht zum origina-

ren Schutzobjekt, sondern zum reflexartig Begunstigten.

Das negative Recht des Firmeninhabers, den Gebrauch einer unbefugten Firma untersa-
gen zu lassen, ist nicht zugleich Kehrseite des positiven Rechts zum Gebrauch einer
Firma. Das Recht zum Gebrauch einer ordnungsgemaf gebildeten Firma ist unabhangig
vom Recht, in einem raumliche bestimmten Gebiet die Firma allein gebrauchen zu durfen.
Beide Firmenrechtspositionen stehen selbstandig nebeneinander. Die Ausschliel3lichkeit
einer Firma lasst nicht das negative Alleingebrauchsrecht entstehen. Und das negative
Alleingebrauchsrecht folgt umgekehrt nicht aus dem positiven Gebrauchsrecht.®* Es be-
steht damit gerade keine dem absoluten Eigentumsschutz vergleichbare actio negatoria,
bei der die Anerkennung eines absoluten subjektiven Rechts auch zugleich das negatori-
sche Recht auf Unterlassung der Eigentumsverletzung gegenuber jedem anderen begrin-

det.?

Bei der Frage, wie und wo der Schutz aul3erhalb der §§ 17 ff. HGB realisiert wird, werden
die weiteren Untersuchungen zeigen, dass dieser Schutz gewissermal3en auf zweierlei
Weise ermdglicht wird. Zum einen geniel3t die Firma nach der ganz herrschenden Meinung
(bei Unterscheidungskraft)®*¢ unmittelbar einen Schutz nach § 12 BGB.®” Zum anderen
kann die Firma durch Benutzung im geschaftlichen Verkehr einen materiellen Schutz nach
§§ 5, 15 MarkenG erhalten.?4® Allerdings ist nach der ganz uberwiegenden Auffassung fur
diesen materiellen Schutz durch Benutzung die Eintragung im Register wiederum nicht

Voraussetzung.84°

lll. Ergebnis
Die Firma wird durch die Eintragung im Handelsregister lediglich als formale Position ver-

geben, die innerhalb des HGB-Systems wiederum rein formell verteidigt werden kann,

843 vgl. Enneccerus/Nipperdey, § 72 a) | g (S. 430 f.).

844 Christoph, S. 3.

845 Christoph, S. 3.

846 MiiKo-BGB/Sécker, § 12 BGB, Rn. 44; GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 35.
847 Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (521 f.); M{iKo-BGB/Sécker, § 12 BGB, Rn. 20.
848 Fezer, § 5 MarkenG, Rn. 3; Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 32 und 57.

849 Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 33.
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namlich durch § 37 Abs. 2 HGB. Ein echter ,materieller Firmenschutz® im Sinne eines sub-
jektiven Rechts zum Schutze der Vermogensinteressen ihres Inhabers, insbesondere des

Goodwills, wird nicht gewahrt.#

Der eigentliche materielle Schutz der Firma wird durch § 12 BGB und §§ 5, 15 MarkenG
gewahrt,® ohne dass es auf die Eintragung der Firma ins Handelsregister ankommt (aus-
fuhrlich dazu oben S. 65). Denn nur § 12 BGB und § 15 Abs. 1 MarkenG gewahren dem
Inhaber ausdrucklich ein Ausschliel3lichkeitsrecht und stellen zugleich klar, dass es sich
bei den Unternehmenskennzeichen um echte Immaterialguterrechte und absolute, subjek-
tive Rechte handelt.?? Materiellen Schutz erfahrt die Firma bereits mit ihrer Ingebrauch-

nahme.

Das HGB-Firmenrecht auf der einen und das Kennzeichenrecht auf der anderen Seite sind
zwei Systeme, die sich in den Voraussetzungen, die sie an den Schutz der Kennzeichen
stellen, zwar angeglichen haben. Die mit der Erfullung dieser Voraussetzungen erlangten

Rechtspositionen unterscheiden sich aber deutlich voneinander.

B. Das Entstehen der Firma

. Die Firmenfahigkeit des Kaufmanns

Nach § 17 HGB ist die Firma der Name des Kaufmanns. Nur ein Kaufmann ist berechtigt,
im Geschaftsleben eine Firma zu fuhren.®* Der Beginn der Kaufmanneigenschaft bestimmt
damit zugleich auch den Zeitpunkt, an dem die Firma entsteht. Weil die Eigenschaft, Kauf-
mann zu sein, nicht auf einen einheitlichen Tatbestand zurtckgefuhrt werden kann, emp-
fiehlt sich eine an den unterschiedlichen Rechtsformen des Gewerbetreibenden orientierte

Betrachtung.
Il. Die Kaufmannseigenschaft nach Fallgruppen

1. Einzelkaufmann

a) Grundsatz
Betreibt der Unternehmer ein Handelsgewerbe im Sinne des § 1 Abs. 2 HGB, ist er von

Beginn der gewerblichen Tatigkeit an Kaufmann und damit firmenfahig, ohne dass es auf

850 vgl. Pawlowski, Rn. 260.
851 . Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1011); ders., WM 1985, 849 (853).

852 BGH, GRUR 1995, 825 (828) — Torres; eingehend zum subjektiven Recht gem. § 15 Abs. 1 MarkenG Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 11, Rn. 1 ff.

853 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 19.
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seine Eintragung im Handelsregister ankommt.#> Die Firma entsteht dann durch tatsachli-
chen Gebrauch.?%® Betreibt der Unternehmer ein Gewerbe, das einen nach Art und Umfang
in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb nicht erfordert (Kleingewerbe),
wird der Unternehmer erst mit Eintragung in das Handelsregister Kaufmann und die Firma
entsteht ebenfalls erst mit der Eintragung.®*® Die gesetzliche Regelung verlangt fur die Fir-
menfahigkeit nicht, dass ein (in kaufmannischer Weise eingerichteter) Geschaftsbetrieb
als Unternehmen bereits in voller Auspragung besteht. Sie geht aber davon aus, dass mit
einer sich verstetigenden kaufmannischen Tatigkeit ein solches Unternehmen entsteht und
feste organisatorische Strukturen erhalt. Denn, wenn das kaufmannische Unternehmen zu
bestehen aufhort, erlischt auch die Firma (dazu unten S. 190 ff.) und nur mit dem kauf-
mannischen Unternehmen zusammen kann die Firma gemal §§ 22, 23 HGB ubertragen
werden (dazu unten S. 194 1.).

b) Vorbereitungshandlungen

Fehlt es an einer Eintragung, kommt es fur die Entstehung der Firma mafl3geblich darauf
an, dass der Gewerbetreibende ein Handelsgewerbe i.S.d. § 1 Abs. 2 HGB ausubt. Fur
den Beginn der gewerblichen Tatigkeit bereits ausreichend, sind jedoch Vorbereitungsge-
schafte, wie z. B. Anmietung von Geschaftsraumen, Abschluss von Arbeitsvertragen oder
Vergabe von Werbeauftragen.®” Dagegen kommt es nicht darauf an, dass es sich hierbei
gerade um Umsatzgeschafte im Rahmen des betreffenden, zukunftigen Handelsgewerbes
handelt.®*® Stets aber mussen diese Geschéafte Uber eine rein interne, der blolen Planung
oder bloRen Errichtung der Gesellschaft dienende Tatigkeit hinausgehen und im Aufien-
verhaltnis dem Ingangsetzen der Tatigkeit dienen.®®

2. Personenhandelsgesellschaften

Fir die Entstehung der OHG und KG nach auf3en sind die gleichen Grundsatze anwend-
bar, wie sie fur den Einzelkaufmann gelten. Nach § 123 Abs. 2 HGB entsteht eine OHG
und KG (i.V.m. § 161 Abs. 2 HGB) mit Aufnahme des Geschaftsbetriebs, soweit sie ein

854 MiiKo-HGB/Schmidt, § 1 HGB, Rn. 7.

85  Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 31; Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 43;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 14; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 15.

8% Milko-HGB/Heidinger, =~ §17 HGB, Rn. 43; Baumbach/Hopt/Hopt, =~ §17 HGB, Rn. 16;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 14; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 15.

857 BGH, NJW 1953, 1217 (1218); Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Kindler, § 1 HGB, Rn. 40; Oetker/Kérber,
§ 1 HGB, Rn. 108; MiiKo-HGB/Schmidt, § 1 HGB, Rn. 7.

858 MiiKo-HGB/Schmidt, § 1 HGB, Rn. 7.
859 Baumbach/Hopt/Hopt, § 1 HGB, Rn. 1; Oetker/Kérber, § 1 HGB, Rn. 108; MiiKo-HGB/Schmidt, § 1 HGB, Rn. 7.
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groldgewerbliches Handelsgewerbe im Sinne des § 1 Abs. 2 HGB betreibt. Mit Geschafts-
beginn, Vorbereitungsgeschafte eingeschlossen, ist die Gesellschaft Kaufmann und die
Firma entsteht durch ihren tatsachlichen Gebrauch.®° In allen anderen Fallen entstehen
die Personenhandelsgesellschaften erst mit Eintragung im Handelsregister (§ 123 Abs. 1

HGB) und die Firma entsteht ebenfalls erst mit dem Zeitpunkt der Eintragung.8¢’

3. Kapitalgesellschaften, Formkaufleute
Formkaufleute gemal® § 6 Abs. 2 HGB, wie z. B. AG, GmbH, SE etc., entstehen grund-
satzlich erst mit der Eintragung in das Handelsregister.®? Und auch die Firma dieser Ge-

sellschaften entsteht grundsatzlich erst mit ihrer Eintragung in das Handelsregister.®

4. Vor-Gesellschaften

Fur die GmbH und AG ist anerkannt, dass sie schon vom Zeitpunkt ihrer Errichtung, also
der Beurkundung des Gesellschaftsvertrags, an, aber vor ihrer Eintragung in das Handels-
register als Gesellschaften sui generis bestehen und dass sie vor ihrer Eintragung als sog.
Vor-GmbH?4 bzw. Vor-AG8® mit der spater eingetragenen Kapitalgesellschaft weitgehend
identisch sind. Betreibt die Vor-Gesellschaft vor ihrer Eintragung in das Handelsregister
bereits ein Handelsgewerbe i.S.d. § 1 Abs. 2 HGB, ist sie firmenfahig und die Firma ent-

steht mit ihrem tatsachlichen Gebrauch .2

C. Die Eintragungsvoraussetzungen

.  Allgemeines
Die bisherigen Ausfuhrungen haben gezeigt, dass die handelsrechtlichen Firmenvorschrif-

ten nur das formelle Firmenrecht regeln, aber keinen materiellen Firmenschutz bieten. Die
zugunsten des Firmeninhabers wirkende Reflexwirkung der Firmenausschlie3lichkeit mag
man als einen ,formellen Firmenschutz* oder als ,formell-rechtlichen Firmenschutz“ be-

zeichnen. Parallel hierzu waren die gesetzlich geregelten Eintragungsvoraussetzungen

860 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 31; Milko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 43.

81 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 31; Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 43;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 14; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 15.

862 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 32.

863 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 32; Miiko-HGB/Heidinger, § 17, Rn. 43; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle,
§ 17 HGB, Rn. 14; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 15.

864 Baumbach/Hueck/Fastrich, § 11 GmbHG, Rn. 6; MiiKo-GmbHG/Merkt, § 11 GmbHG, Rn. 11 m.w.N.
885 Hiiffer/Koch/Koch, § 41 AktG, Rn. 4, 16; M{iKo-AktG/Pentz, § 41 AktG, Rn. 22, 108.

866 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 32; Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 21; fiir generelle Firmenfahigkeit der
Vorgesellschaft Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 8 und 14; Oetker/Schlingloff,
§ 17 HGB, Rn. 15.

132



des § 18 HGB also gewissermalden ,Schutzvoraussetzungen®, deren Erfullung bei Eintra-
gung dann zu einer ,Schutzentstehung® fuhren. Die in § 30 Abs. 1 HGB geregelte Firmen-
ausschlieBlichkeit ware dann gleichsam ein von Amts wegen zu berucksichtigendes
»Schutzhindernis®, vergleichbar mit den relativen Eintragungshindernissen in § 9 MarkenG.

Diese Terminologie birgt allerdings die Gefahr, den zugunsten des Inhabers der Firma
wirkenden Rechtsreflex doch wieder als subjektives Recht zu missdeuten, weshalb hier
einheitlich nur von ,formeller Schutzwirkung“ und den fur sie nétigen ,Eintragungsvoraus-
setzungen” gesprochen wird. Der Eintragung der Firma kommt damit die Bedeutung eines
die formelle Schutzwirkung begrindenden Tatbestandes zu. Damit sind verschiedene Fra-
gen aufgezeigt, die zugleich den Gang der weiteren Untersuchung vorgeben. Welche ge-
setzlichen Kriterien mussen fur die Eintragung der Firma im Handelsregister vorliegen?
Kdnnte es sein, dass an dieser Stelle Voraussetzungen erfullt sein mussen, die auch zu-
gleich Voraussetzung eines materiellen Firmenschutzes sind? Ware dies sachgerecht und
ware dann der kleinste gemeinsame Nenner des formellen Firmenrechts und des materi-

ellen Firmenschutzes gefunden?

Das Firmenrecht enthalt nur einige wenige Grundregeln, um im offentlichen Interesse ein
Mindestmal} an Praktikabilitat, Transparenz und Verkehrsschutz zu erreichen: Firmenklar-
heit (Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft), Firmenwahrheit, Rechtsformzu-
satz, Firmenunterscheidbarkeit bzw. Firmenausschlief3lichkeit, Firmenoffentlichkeit, Fir-
menkontinuitat und Firmeneinheit (dazu oben S. 19 ff.).8" Einige Firmenrechtsgrundsatze
sind seit jeher in ihrer Kernaussage unverandert, in ihrer Gewichtung aber seit dem HRefG
deutlichen Verschiebungen unterworfen worden (naher zur Handelsrechtsreform
S. 51 ff.).%%8 Im Folgenden werden diese Grundsatze und Grundregeln naher untersucht.
Einige von ihnen sind gesetzlich normiert, wie der Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit
bzw. Firmenausschliel3lichkeit (§ 18 Abs. 1 HGB), der Grundsatz der Firmenwahrheit
(§ 18 Abs. 2 HGB), der Zwang zum Firmenzusatz (§ 19 HGB) und die Firmenausschliel3-
lichkeit (§ 30 HGB). Der Grundsatz der Firmenoffentlichkeit besagt, dass der Kaufmann
seine Firma und damit verbundene Anderungen zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden hat. Auspragung dieses Grundsatzes sind die §§ 29, 31, 33 f. und 106 HGB. Er
wirkt sich gerade im Zwang zur Eintragung der Firma und ihrer Anderungen aus (§§ 29,

31 HGB) und zahlt insoweit nicht zu den Eintragungsvoraussetzungen. Der Grundsatz der

867 vgl. Miiko-HGB/Heidinger, Vor § 17 HGB, Rn. 17; Baumbach/Hopt/Hopt, § 17 HGB, Rn. 7; Krafka/Kiihn, Rn. Rn.
205; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 11; Henssler/Strohn/Wamser, § 18 HGB, Rn. 1.

868 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 7.
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Firmenkontinuitat (§§ 22, 23 HGB) zahlt ebenfalls nicht zu den Eintragungsvoraussetzun-
gen, sondern betrifft die Frage, ob eine einmal eingetragene Firma fortbestehen darf. Er
wird deshalb im Zusammenhang mit der Loschung von Firmen behandelt (dazu naher un-
ten S. 192 ff.).

Keine gesetzliche Regelung existiert fur den Grundsatz der Firmeneinheit. Wie zu zeigen
sein wird, wirkt er sich im Ergebnis als ein ungeschriebenes Eintragungshindernis aus.
Dies fuhrt weiter zu der Frage, ob es weitere ungeschriebene Eintragungshindernisse gibt,
die sich unter dem Aspekt der Einheit der Rechtsordnung aus anderen tragenden Rechts-

grundsatzen ergeben.

Il. Die gesetzlich geregelten Eintragungsvoraussetzungen der Firma und die all-
gemeinen Grundsatze des Firmenrechts im Einzelnen

1. Die Firmenklarheit (Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft),
§ 18 Abs. 1 HGB

a) Der gesetzliche MaRstab: § 18 Abs. 1 HGB und seine Auslegung im Lichte des
Kennzeichenrechts

(aa) Das Doppelkriterium der Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft

In dem seit der Handelsrechtsreform 1998 ganzlich neugefassten § 18 Abs. 1 HGB werden
die grundlegenden Voraussetzungen, die an eine zulassig gebildete oder gednderte Firma
als Kennzeichen gestellt werden, statuiert.®® Die Firma wird nur dann in das Handelsregis-
ter eingetragen, wenn sie zur Kennzeichnung des Unternehmenstragers geeignet ist
(nachfolgend (bb), S. 143 ff.) und Unterscheidungskraft besitzt (nachfolgend (cc),
S. 146 ff.).

Damit macht die gesetzliche Regelung die Kennzeichnungseignung und Unterscheidungs-
kraft zu den zentralen Kriterien, die bei jeder Firmenbildung und -anderung zu beachten
sind. In der Kennzeichnungseignung kommt die Namensfunktion der Firma und damit ihre
Fahigkeit, den Kaufmann zu individualisieren, zum Ausdruck.t® Das doppelte Kriterium der
Kennzeichnungseignung und der Unterscheidungskraft hat der Reformgesetzgeber ganz
neu formuliert. Weil es die Fantasiefirma im HGB von 1897 und dem ADHGB ebenso we-
nig gab wie im GmbHG oder AktG, fehlten im formellen Firmenrecht verbindliche Malistabe
fur ihre Eintragung und Fuhrung. Allgemein anerkannt war nach fruherem Recht nicht ein-

mal, dass eine reine Gattungs- oder Branchenbezeichnung nicht als Firma eingetragen

869 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 1

870 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 16; Miko-HGB/Heidinger, Vor § 17 HGB, Rn. 22; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth,
§ 18 HGB, Rn. 3; Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 6.
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werden konnte und insoweit wenigstens ein Minimum an Unterscheidungskraft zu fordern
war. Vertreten wurde namlich, jedenfalls von einer gewichtigen Mindermeinung, dass eine
Branchenbezeichnung, auch eine glatt beschreibende, stets den an die Sachfirma gestell-
ten Anforderungen genugen sollte und eine wie auch immer geartete Unterscheidungskraft
verlangt werden konne.®! Mit der Freigabe der Fantasiefirma fur alle Kaufleute musste der
Gesetzgeber ein neues Kriterium dafur finden, welche Zeichen als Firma, also als Han-

delsname des Kaufmanns, Verwendung finden durfen.

Mit dem Doppelkriterium der Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft orien-
tierte sich der Reformgesetzgeber unverkennbar an den Voraussetzungen zum materiel-
len Schutz der Firmen und anderer Unternehmenskennzeichen, die von der Rechtspre-
chung zu § 16 Abs. 1 UWG von 1909 und seiner Nachfolgebestimmung, dem
§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG, herausgearbeitet wurde.®2 Dort gilt: Im geschaftlichen Verkehr
benutzte Name, Firma und besondere Bezeichnung eines Geschaftsbetriebes oder eines
Unternehmens werden gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG als geschaftliche Bezeichnungen
gemal’ §§ 5 Abs. 1, 15 Abs. 1 MarkenG geschutzt, wenn und soweit ihnen namensméBige
Unterscheidungskraft zukommt (vgl. S. 83 f.). Hierfur mussen also zwei Kriterien erfullt
sein. Zum einen muss ein Zeichen, um seine Namensfunktion effektiv erfullen zu kdnnen,
wie ein Name wirken, also namensmalige Wirkung haben. Zum anderen muss ihm Unter-
scheidungskraft zukommen .87 Ausfuhrlich dargestellt wurde die Schutzvoraussetzung der
namensmaligen Unterscheidungskraft in der Praxis zu § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG im 3. Teil,
S. 83 ff.

Das Doppelkriterium der Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft in
§ 18 Abs. 1 HGB soll nach nahezu einhelliger Meinung dem Kriterium der ,namensmafi-
gen Unterscheidungskraft’ aus der Praxis zum materiellen Firmenschutz inhaltlich entspre-
chen, so dass ein einheitlicher MalR3stab gelten soll.5™

871 Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 26 m.w.N. (auch fiir die iiberwiegende Gegenauffassung).

872 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 14 und § 18 HGB, Rn. 16; Giehl, MittBayNot 1998, 293 (298);
Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 4.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 7.

874 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 16; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 68; Miiko-HGB/Heidinger, § 18
HGB, Rn. 23; Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 5; Mdéller, S. 25; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, §
18 HGB, Rn. 4, 18; Koller/Kindler/Roth/Drien/Roth, § 18 HGB, Rn. 4; Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 10;
Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (594 ff.); Bedenken gegen einen ,Gleichklang® von Markenrecht und Firmenrecht
wegen Unterschiedlichkeit der Bezugsobjekte Kégel, Rpfleger 2000, 255 (256).

873
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Das Erfordernis einer namensmafigen Wirkung kommt dadurch zum Ausdruck, dass die
Firma zur Kennzeichnung geeignet sein muss, da nur ein Name zur ,Kennzeichnung* einer

Person dient.s”s

Wenn die Firma zudem noch Unterscheidungskraft haben muss, also zur Individualisie-
rung des Unternehmenstragers geeignet sein muss, dann sollte dies aus Sicht des Re-
formgesetzgebers letztlich nichts anderes bedeuten, als die Unterscheidungskraft des ma-

teriellen Unternehmenskennzeichenrechts.8®

Beide Elemente des Doppelkriteriums werden nachfolgend im Lichte der
Schutzvoraussetzung der namensmalligen Unterscheidungskraft aus der Praxis zu
§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG naher beleuchtet. Zunachst soll aber erortert werden, ob das

Freihaltebedurfnis auch im formellen Firmenrecht eine Rolle spielen kann.

(bb) Das Verhaltnis von Freihaltebediirfnis und registerrechtlicher Unterschei-
dungskraft

(1) Die unterschiedlichen Auffassungen

Im Zusammenhang mit der Frage, ob eine Firma die Fahigkeit besitzt, ihren Inhaber von
anderen Unternehmenstragern zu unterscheiden, ist noch nicht geklart, wie weit auch ein
Freihaltebedurfnis zu berucksichtigen ist. Im HGB-Firmenrecht ist das Freihaltebedurfnis
gesetzlich nicht geregelt. Anders verhalt es sich im Recht der eingetragenen Marken und

im materiellen Unternehmenskennzeichenschutz (dazu oben S. 86 ff.).

Burgard folgert aus dieser unterschiedlichen Zweckrichtung, dass ein Freihaltebeduirfnis
kein Kriterium dafur sein kdnne, ob die Unterscheidungskraft ausreicht, um den Unterneh-
menstrager nach der Verkehrsanschauung hinreichend zu individualisieren.®”” Auch in der
Praxis der Gerichte wird der Sache nach die Berucksichtigung eines Freihaltebedurfnisses
zuweilen verneint. So soll es bei Firmen, die aus einer rein beschreibenden Bezeichnung
und einer geografischen Angabe kombiniert sind, nicht darauf ankommen, dass in der
durch die geografische Bezeichnung betroffenen Region weitere Unternehmen mit dem-
selben Geschaftsgegenstand ansassig sind oder sich in Zukunft ansiedeln konnten.t
Auch Mock wendet sich gegen jegliche Berucksichtigung eines Freihaltebedurfnisses und

875 Canaris, § 10, Rn. 13.
876 Biilow, DB 1999, S. 269 (270); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 69.
877 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 16.

878 KG, NZG 2008, 80 — Autodienst-Berlin; OLG Miinchen, DNotZ 2010, 933 (935) — Miinchner Hausverwaltung; OLG
Zweibriicken, BeckRS 2012, 13796.

136



begrindet dies damit, dass dieses auch bei der ,,ungleich wichtigere(n) Vergabe von Inter-

netdomains” nicht anerkannt sei.s®

Fur die in Rechtsprechung und Literatur ganz Uberwiegend vertretene Gegenauffassung
ist es dagegen nur konsequent und folgerichtig, wenn bei einer Ubernahme des Doppel-
kriteriums der namensmafigen Unterscheidungskraft aus dem materiellen Unternehmens-
kennzeichenschutz in das HGB-Firmenrecht zugleich auch das Freihaltebedurfnis bei der
Unterscheidungskraft gemaf § 18 Abs. 1 HGB berucksichtigt wird.®° Wenn das formelle
Firmenrecht den mit dem materiellen Kennzeichenrecht identischen Begriff der Unterschei-
dungskraft Ubernommen habe, so spreche die ubereinstimmende Terminologie fur eine
Berucksichtigung des Freihaltebedlrfnisses.®' Und nur, wenn das Freihaltebedurfnis be-
rucksichtigt werde, konne auch ein ,Windhundprinzip“ verhindert werden, dass sich nam-
lich ein Kaufmann einen Gattungsbegriff sichere und fur andere Kaufleute am Ort zur Wahl
als Firma sperre, nur weil er schneller sei. Das widerspreche dem Interesse der Gesamt-

heit der Gewerbetreibenden.8s?

(2) Stellungnahme

Die Berucksichtigung eines Freihaltebedurfnisses kann sicherlich nicht mit der Begrin-
dung abgelehnt werden, dass dieses auch bei der Vergabe von Internet-Domainnamen
keine Berucksichtigung findet. Der BGH hat in der Registrierung eines rein beschreibenden
Domainnamens in seiner Mitwohnzentrale.de-Entscheidung aus dem Jahr 2001 gerade
deshalb keine wettbewerbswidrige individuelle Behinderung im Sinne des heutigen
§ 4 Nr. 4 UWG gesehen, weil damit keine ubermallig starke Kanalisierungs- oder Aus-
schlusswirkung einhergeht. Zum einen weil} der Verkehr, dass er in aller Regel zwischen
unterschiedlichen Wettbewerbern wahlen kann und dass mit einer generischen Domain
nicht etwa ein Angebotsmonopol einhergeht; zum anderen sucht der Verkehr in Suchma-
schinen nach Angeboten, so dass die von dem jeweiligen Anbieter verwendete Domain
keine entscheidende Rolle spielt.?® Die Bedeutung von Suchmaschinen hat seit 2001 ste-
tig zugenommen. Aullerdem bleibt es bei aller faktischen wirtschaftlichen Wichtigkeit des

879 Michalski/Heidinger/Leible/J. Schmidt/Mock, § 4 GmbHG, Rn. 28.

880 BayObLG, NJW-RR 2003, 1544 — Profi-Handwerker; OLG Frankfurt, NJOZ 2005, 2602 (2603) — Hessen-
Nassauische Grundbesitz AG; OLG Miinchen, DNotz 2010, 933 (935) — Miinchner Hausverwaltung; OLG Frankfurt,
GRUR-RR 2011, 96 — outlets.de; OLG Zweibriicken, BeckRS 2012, 13796; MiKo-GmbHG/Heinze, § 4 GmbHG,
Rn. 41; Baumbach/Hopt/Hopt, §18 HGB, Rn.7; Kiesel u. a., DNotZ 2015, 740 (746);
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 18; Roth/Altmeppen/Roth, § 4 GmbHG Rn. 7; ebenso
auch Roth, S. 31 (36), der zudem darauf hinweist, dass mit der Zulassung von Fantasiebezeichnungen kein Grund
mehr fir einen weniger strengen MaRstab im Firmenordnungsrecht besteht.

881 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 24.
882 Clausnitzer, DNotZ 2010, 345 (349).
883 BGH, GRUR 2001, 1061 (1062 ff.) — Mitwohnzentrale.de.
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Internets rechtlich dabei, dass ein Kaufmann auch ohne eine Homepage geschaftlich tatig
sein kann, nicht aber ohne eine Firma. Wenn man das Freihaltebedurfnis im Rahmen des
§ 18 Abs. 1 HGB fur unerheblich halt, muss man nach einer anderen Begrindung suchen.

Andererseits wird man in der terminologischen Anlehnung des formellen Firmenrechts an
das materielle Unternehmenskennzeichenrecht kein Uberzeugendes Argument daflr se-
hen kdnnen, dass ein Freihaltebedurfnis bertcksichtigt werden muss. Denn der Wortlaut
von § 18 Abs. 1 HGB gibt gerade keinen Hinweis darauf, dass ein Zeichen nur dann als
Firma eingetragen werden soll, wenn es zum einen namensmafige Unterscheidungskraft
hat und zum anderen auch positiv kein Freihaltebedurfnis besteht.®* Vollkommen zutref-
fend weist Burgard darauf hin, dass der unterschiedliche Zweck des formellen Firmen-
rechts und des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts sowie die unterschiedlichen
rechtlichen Wirkungen daflr sprechen, dass ein Freihaltebedurfnis kein Kriterium im Rah-
men der registerrechtlichen Unterscheidungskraft sein kann. Im materiellen Kennzeichen-
recht geht es darum, ob die Vergabe eines Kennzeichnungsmonopols gerechtfertigt ist.
Dort muss ein Freihaltebedurfnis der Mitbewerber und anderer Marktteilnehmer selbstver-
standlich berlcksichtigt werden (dazu S. 86 ff.). Das formelle Firmenrecht des HGB raumt
mit der Eintragung einer Firma aber gerade kein Ausschliel3lichkeitsrecht an der Firma ein,
sondern hat, ganz seiner ordnungsrechtlichen Funktion entsprechend, nur dariber zu ent-
scheiden, ob das Zeichen ausreichend unterscheidungskraftig ist, um den Firmeninhaber
im offentlichen Interesse hinreichend zu individualisieren, zu identifizieren und von ande-
ren zu unterscheiden (dazu S. 21 ff.). Oder anders ausgedruckt: Im registerrechtlichen Ein-
tragungsverfahren geht es nicht um einen materiellen Firmenschutz, sondern um die Fest-
legung des Namens (Namensgebung), unter dem der Kaufmann im Rechtsverkehr auf-
tritt.2% Hinzu kommt folgende Erwagung. Die Eintragung einer freihaltebedurftigen Firma
entfaltet zwar wegen des Grundsatzes der Firmenunterscheidbarkeit bzw. Firmenaus-
schliel3lichkeit (§ 30 HGB) eine gewisse ortliche Sperrwirkung.®®¢ Diese ist jedoch nicht mit
einem drohenden Unterlassungsanspruch gemal § 15 Abs. 4 MarkenG vergleichbar. Dem
Kaufmann mag am selben Ort zwar die Moglichkeit genommen sein, das freihaltebedurf-
tige Zeichen selbst als Firma zur Eintragung zu bringen. Er kann aber die entsprechende

freihaltebedurftige Angabe sonst im Geschaftsverkehr frei verwenden, weil bei bestehen-

884 vgl. auch Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 18.
885 | utter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1075).

886 Hierauf abstellend z. B. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2011, 96 — outlets.de; Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 5, Rn. 68; differenzierend Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 26.
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dem Freihaltebedurfnis der zuerst eingetragenen Firma ohne Verkehrsgeltung kein mate-
rieller Unternehmenskennzeichenschutz zukommt (zum Freihaltebedurfnis im materiellen
Kennzeichenrecht siehe oben S. 86 ff.). Ist die Verkehrsgeltung aber erreicht, ist ein Kenn-
zeichenschutz legitim. Dieser wird auch nicht schrankenlos gewahrt, sondern erlaubt im
Rahmen des § 23 Nr. 2 MarkenG weiterhin die Nutzung als Beschreibung. Auch das An-
liegen des Reformgesetzgebers, die Vorschriften zur Firmenbildung dem materiellen
Kennzeichenrecht anzugleichen, spricht eher dagegen als dafur, ein Freihaltebedirfnis zu
berucksichtigen. Dies mag auf den ersten Blick zwar widersprichlich erscheinen, weil das
Freihaltebedurfnis dem materiellen Unternehmenskennzeichenschutz gerade entgegen-
steht. Das materielle Unternehmenskennzeichenrecht hindert aber niemanden daran, ein
freihaltebedurftiges Kennzeichen als eigenes in Gebrauch zu nehmen und auf das Errei-
chen der Verkehrsgeltung zu hoffen und zu vertrauen. Diese Mdoglichkeit wirde dem Kauf-
mann genommen, wenn er eine, zwar aus Sicht des Verkehrs zur Unterscheidung geeig-

netes, aber freihaltebedurftiges Zeichen nicht auch zum Kern seiner Firma machen konnte.

b) Detailbetrachtung des Doppelkriteriums der Kennzeichnungseignung und Un-
terscheidungskraft

(aa) Die Feststellung der Verkehrsauffassung
(1) Die angesprochenen Verkehrskreise

Ob das Doppelkriterium erfullt ist, ist aus der Sicht des mal3geblichen Verkehrskreises zu
beurteilen.?®” Aufgabe des Registerrichters ist damit die Feststellung der Verkehrsauffas-
sung. Eine nahere gesetzliche Vorgabe wie in § 18 Abs. 2 HGB, wo es nach dem aus-
drucklichen Gesetzeswortlaut auf die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ankommt,
fehlt.

Wegen des ubereinstimmenden Normzwecks, grundlegende gesetzliche Anforderungen
fur die Bildung und Anderung der Firma zu definieren,®® bietet sich ein Gleichklang mit
dem Beurteilungsmalistab an, wie er auch beim Irrefuhrungsverbot in § 18 Abs. 2 HGB
angewendet wird. Fur die Verkehrsauffassung kann es nicht allein auf die Auffassung der
aktuellen oder potentiellen Kunden oder des allgemeinen Publikums ankommen, sondern
zudem auch auf die der Lieferanten oder anderer Verkehrskreise.®® Denn der Kaufmann

887 LG Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 8; Mikko-HGB/Heidinger,
§ 18 HGB, Rn. 23; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 4; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth,
§ 18 HGB, Rn. 3.

888 Miilko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 1;
Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 1; Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 1.

889 GK/HGB/Wiirdinger, § 18 HGB, Anm. 17 (zu § 18 Abs. 2 HGB a.F.).
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hat es im taglichen Geschaftsverkehr nicht nur mit Kunden zu tun, an die er sein Waren-
und Dienstleistungsangebot adressiert. Auch Lieferanten, Behorden, Banken etc. gehoren
zum Kreis derjenigen, die ein schutzenswertes Interesse daran haben, den Kaufmann an-
hand seiner Firma identifizieren und von anderen unterscheiden zu konnen (vgl. dazu
S. 146).%%° Wenn die Firma aus Sicht irgendeines anderen abgrenzbaren Verkehrskreises,
der mit dem Kaufmann in Kontakt treten kann, nicht namensmafig unterscheidungskraftig
ist, so muss die namensmalige Unterscheidungskraft insgesamt verneint werden. Der
Verkehrsschutzzweck des formellen Firmenrechts ist umfassend und geht Uber den Ver-
braucherschutz hinaus. Insoweit ist bei der Ermittlung der Verkehrsauffassung sowohl auf
das allgemeine Publikum als weiterem Verkehrskreis abzustellen, wie auch auf diese je-
weiligen engeren Verkehrskreise. Dies entspricht der Handhabung bei § 18 Abs. 2 HGB
(dazu unten S. 175 ff.).

(2) Die Ermittlung der Verkehrsauffassung

Dem Registerrichter, dem die Ermittlung der Verkehrsauffassung obliegt,®" stellt sich damit
die Aufgabe, dass er bei seiner Beurteilung im Registerverfahren die Auffassung aller un-
terschiedlichen beteiligten Verkehrskreise bertcksichtigen muss. Im Marken- und Wettbe-
werbsrecht wird die Verkehrsauffassung durch die Anwendung spezifischen Erfahrungs-
wissens ermittelt.’®> Danach kann der Richter das fur die Beurteilung erforderliche, spezi-
fische Erfahrungswissen aus eigener Sachkunde beziehen, weil er entweder zu den ange-
sprochenen Verkehrskreisen gehort®®®, oder fur die Beurteilung keine besonderen Kennt-
nisse oder Erfahrungen erforderlich sind.®** Erst wenn dem Gericht das n6tige Erfahrungs-
wissen fehlt, muss es zur Feststellung der Verkehrsauffassung grundsatzlich ein Sachver-
standigengutachten einholen.®* Dabei ist zu beachten, dass ein solches Gutachten nach
dem zivilprozessualen Beibringungsgrundsatz und der Parteimaxime immer ein Beweis-
mittel bleibt, das von derjenigen Partei angeboten wird, die damit eine fur sie gunstige
Verkehrsauffassung feststellen lassen will.

890 \/or allem in der &lteren Literatur wird unterschieden zwischen dem wallgemeinen Publikum®, ,Allgemeinheit‘ oder

~Publikum® als ,weitem Verkehrskreis" auf der einen Seite und dem ,engeren Verkehrskreis® wie Konkurrenten,
Lieferanten und Kaufleute des Geschaftszweiges auf der anderen Seite; so etwa Schlegelberger/Hildebrandt, § 18
HGB, Rn. 9; Heymann/Emmerich, § 18 HGB, Rn. 22; ahnlich zum materiellen Kennzeichenschutz Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 55 mit Abbildung zur ,360°-Wirkung" der Unternehmenskennzeichen.

891 vgl. auch Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 9.

892 BGH, GRUR 2004, 244 (245) — Marktfiihrerschaft; Bornkamm, WRP 2000, 830 (831); Sosnitza, WRP 2014, 1136
(1138).

893 BGH, GRUR 2016, 83 (87), Tz. 52 — Amplidect/ampliteq; Bornkamm, WRP 2000, 830 (833).
894 BGH, GRUR 2007, 1079 (1082), Tz. 36 — Bundesdruckerei; Bornkamm, WRP 2000, 830 (833).

895  BGH, GRUR 2004, 244 (245) — Marktfiihrerschaft; Bornkamm, WRP 2000, 830 (832); Sosnitza, WRP 2014, 1136
(1138).
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Die genannten Regeln gelten selbstverstandlich auch dann, wenn im zweiseitigen Firmen-
missbrauchsverfahren gemaf § 37 Abs. 2 HGB vor der dafur zustandigen Zivilkammer
oder Kammer fur Handelssachen die namensmafige Unterscheidungskraft einer Firma
gemal’ § 18 Abs. 1 HGB infrage steht.

Wie die Verkehrsauffassung bei der Beurteilung der namensmafigen Unterscheidungs-
kraft gemalR § 18 Abs. 1 HGB im Eintragungsverfahren durch das Registergericht festzu-
stellen ist, wird in der Kommentarliteratur, soweit ersichtlich, nicht erortert und ist bislang
offenbar auch nicht Gegenstand veroffentlichter Entscheidungen gewesen. Nach allgemei-
nen Grundsatzen gilt Folgendes: Das Registergericht hat die Verkehrsauffassung nach
dem Prinzip der Amtsermittiung gemal § 26 FamFG von Amts wegen festzustellen. Dies
gilt fur die Auffassung des allgemeinen Verkehrs ebenso wie fur die Auffassung des enge-
ren Verkehrskreises.?* Dabei bestimmt das Registergericht Art und Umfang der Ermittlun-
gen grundsatzlich nach seinem eigenen sach- und pflichtgemalRen Ermessen.®” Gemal
§ 380 Abs. 1, 2 FamFG kann das Gericht in zweifelhaften Fallen berufsstandische Organe,
wie z. B. die Organe des Handelsstandes (Industrie- und Handelskammern) gemaf
§ 380 Abs. 1 Nr. 1 FamFG anhoren, wobei diese Anhorung gemafy § 23 S. 2 HRV in Form
der Einholung einer Stellungnahme auf elektronischem Wege erfolgt. Die Beurteilung, ob
ein zweifelhafter Fall vorliegt, steht wiederum im Ermessen des Registergerichts. Dabei ist
davon auszugehen, dass das Registergericht die Verkehrsauffassung auf der Grundlage
seiner eigenen Sachkunde und ohne weitere Ermittlungen grundsatzlich immer selbst und
ohne Einholung einer Stellungnahme beurteilen kann, wenn der Registerrichter sich mit
Recht zu den angesprochenen Verkehrskreisen zahlen kann.®® Weitere Ermittlungen, die
uber die eigene Auffassung hinausgehen, sind jedoch immer dann geboten, wenn von den
Organen des Handelsstandes oder anderen Registergerichten andere Auffassungen ver-
treten werden.®*® Dabei kann sich das Gericht gemal’ § 380 Abs. 1, 2 FamFG des Sach-
verstandes der berufsstandischen Organisationen bedienen. Nach dem Amtsermittlungs-
grundsatz hat das Registergericht alle Moglichkeiten der Sachaufklarung auszuschop-
fen.%° Im registerrechtlichen Verfahren Uber die Eintragung der Firma den Richter auf die

Einholung langwieriger und kostenintensiver Sachverstandigengutachten zu verweisen,

8% BayObLGZ 1971, 347 (350) — Mode-Studio; OLG Frankfurt, OLGZ 1980, 151 (153) — Revision (jeweils zu §§ 12
FGG, 18 Abs. 2 HGB a.F.).

897 BayObLGZ 1971, 347 (350) — Mode-Studio (zu §§ 12 FGG, 18 Abs. 2 HGB a.F.).

898 OLG Frankfurt, OLGZ 1980, 151 (153) — Revision (zu §§ 12 FGG, 18 Abs. 2 HGB a.F.).
899 OLG Frankfurt, OLGZ 1980, 151 (153) — Revision (zu §§ 12 FGG, 18 Abs. 2 HGB a.F.).
900 OLG Frankfurt, OLGZ 1980, 151 (153) — Revision (zu §§ 12 FGG, 18 Abs. 2 HGB a.F.).
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erscheint mit Blick auf die Ziele der Handelsrechtsreform nach einem schlanken und zigi-
gen Registerverfahren®' allerdings zweifelhaft. Vor einer ahnlichen Herausforderung steht
auch das materielle Unternehmenskennzeichenrecht, das einen effektiven Rechtsschutz
— zumal im Verfugungsverfahren — kaum gewahrleisten kann, wenn eine Entscheidung
erst mit Hilfe eines Sachverstandigengutachtens ergehen kann.*2 Die Praxis behilft sich
damit, dass ein standig mit Kennzeichensachen befasster und erfahrener Richter die fur
die Beurteilung erforderliche Berufserfahrung — und damit auch das spezifische Erfah-
rungswissen Uber die Auffassung diverser Verkehrskreise — hat, auch wenn er dem jeweils
betroffenen Verkehrskreis selbst nicht angehort.®® Das ist nachvollziehbar und begegnet
grundsatzlichen Bedenken erst dann, wenn der angesprochene Verkehrskreis aus Fach-
kreisen besteht, deren besondere fachliche Kenntnisse fur die Beurteilung erforderlich
sind.** Dieselben Beurteilungsgrundsatze sind auch fur das registerrechtliche Verfahren

anwendbar.

(3) Durchschnittsbetrachtung

MaRgeblich fur die Beurteilung der namensmalfiigen Unterscheidungskraft ist allgemein
das Verstandnis des durchschnittlich qualifizierten Teilnehmers fur den Geschaftsver-
kehr.®®> Wenn der allgemeine Verkehrskreis angesprochen wird, ist konsequenterweise die
Sichtweise eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen

Durchschnittsverbrauchers auf den relevanten Wirtschaftssektor zugrunde zu legen.*®

Ebenso wie im Markenrecht und im materiellen Unternehmenskennzeichenrecht (naher
dazu S. 85) ist die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung mit der Sichtweise

eines Durchschnittsverbrauchers nicht zu vereinbaren.®”

Auch hier konnen allerdings unterschiedliche Verkehrskreise, etwa nach Fremdsprachen-
kenntnissen, gebildet werden.®®® Ein gesonderter Verkehrskreis besteht etwa fur diejeni-
gen, die der russischen Sprache machtig sind.*®® Kann ein beschreibender Gehalt lediglich
von Mitgliedern eines derart abgesonderten Verkehrskreises erkannt werden, jedoch nicht

901 vgl. amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 38).

902 vgl. Bornkamm, WRP 2000, 830 (832).

903 K@, Urt. v. 28.8.2012, Az. 5 U 48/06 — Création Lamis Il; OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2016, 10600 — Resistograph;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 106.

904 vgl. Bornkamm, WRP 2000, 830 (833).
905 Qetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 10.
906 S0 LG Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC; Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 10 und 20.

907 LG Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC unter Hinweis auf BGH, GRUR 2013, 631 (637), Tz. 64
— AMARULA/Marulablu.

908 BGH, GRUR 2015, 587 (590), Tz. 31 ff. — PINAR.
909 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2016, 447 Tz. 15 f. — Satte Schwiegermutter.
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Durchschnittsverbraucher, da ihm die nétigen Fremdsprachenkenntnisse fehlen, kann ins-
gesamt nicht von einer fehlende Unterscheidungskraft ausgegangen werden. So konnte
die Firma ,KBAC GmbH" einer Gesellschaft, die mit dem Erfrischungsgetrank ,Kwas" han-
delt, vom abgegrenzten Verkehrskreis der russischsprachigen Verbraucher auch als kyril-
lische Schreibweise von ,Kwas® erkannt und fur beschreibend gehalten werden. Wegen
der Malgeblichkeit der Sicht des Durchschnittsverbrauchers ist dies fur die Beurteilung
der Unterscheidungskraft des Firmenkerns ,KBAC* jedoch unerheblich.1°

(bb) Die Kennzeichnungseignung nach § 18 Abs. 1 HGB

Ob eine Firma zur Kennzeichnung eines Kaufmanns geeignet ist, hangt entscheidend da-
von ab, ob sie von dem malgeblichen Verkehrskreis gerade als Name ausreichend indivi-
dualisiert werden kann.®'' Als Name muss die Firma eine Namensfunktion ausuben kon-
nen, mithin geeignet sein, wie ein Name individualisierend auf den Kaufmann als Trager
des Unternehmens hinzuweisen.®'2 Der Name ist ein Wortzeichen, das gehort, gesprochen
und geschrieben werden kann.®® Als hor- und aussprechbares (oder besser: artikulierba-
res) Wort®'* ist der Name ein Kennwort.®"® Die Firma ist deshalb immer ein reines Wortzei-
chen.®’® Dagegen sind Bildzeichen®” und Wort-/Bildzeichen®® nicht als Name geeignet,
denn sie wirken visuell und kdnnen nicht gesprochen oder gehort werden.®® Ihnen fehlt die

Namensfunktion.®2°

Was im Ubrigen als Name wirken kann, 18sst sich nicht ohne Weiteres allgemein fir dieje-

nigen Konstellationen beantworten, in denen sich eine Bezeichnung vom ublichen, ohne

910 |G Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC.

911 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 4.

912 BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 5 — HM&A; Canaris, § 10 Rn. 13.

913 Forkel, in: FS Paulick, S. 101 (103); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 40, § 7, Rn. 63; Hefermehl,
in: FS Hueck, S. 519 (520).

914 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 5; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 17.

915 Hefermehl, in: FS Hueck, S. 519 (520).

916 OLG Braunschweig, MMR 2001, 541 — Met@box; BayObLG, BayObLGZ 2001, 83 (84) — @ in einer
Firmenbezeichnung; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 63; Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 5;
Lamsa, S. 268; Schiinemann, S. 10.

917 BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 10 — HM&A; BayObLG, BayObLGZ 2001, 83, 84 — @ in einer
Firmenbezeichnung; OLG Braunschweig, MMR 2001, 541 — Met@box; vgl. bereits RGZ 71, 262 (264) — Aachener
Stadtwappen; BGH, GRUR 1955, 42 (44) — rote Blume.

918 BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 10 — HM&A,; vgl. auch OLG Hamm, NJW-RR 1993, 940 f. — Verwendung
eines Firmenlogos (zu § 16 UWG von 1909); OLG Stuttgart, NJWE-WettbR 2000, 165 — Kanzleilogo (zu § 5 Abs.
2 S. 1 MarkenG).

919 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 12.

920 BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 10 — HM&A; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 64; Miiko-
HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 11; Lamsa, S. 294; Schoene, GWR 2009, 137 (138); vgl. auch BGH, GRUR 1955,
42 (44) — rote Blume (zu § 16 UWG von 1909).
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Weiteres aussprechbaren Wort entfernt und stattdessen lediglich aus einzelnen oder an-
einandergereihten Buchstaben, Zahlen oder deren Kombination gebildet oder wo Sonder-
zeichen verwendet werden. In all diesen Fallen kommt es mal3geblich darauf an, ob der-
gestalt gebildete Zeichen vom Verkehr noch als Name verstanden werden.®?' Die Ver-
kehrsauffassung steht nicht ein fur alle Mal fest. Sie ist Wandlungen unterworfen, sodass
nicht eine statische, sondern eine dynamische Betrachtungsweise am Platz ist.°?? Be-
stimmte Kategorien von Zeichen, die in der Vergangenheit nicht als Name wahrgenommen
wurden, konnen im Laufe der Zeit vom Verkehr als Name anerkannt werden.®2® Dies ist
keine Besonderheit des formellen Firmenrechts, sondern gilt gleichermallen beim materi-

ellen Unternehmenskennzeichenschutz.

Heute werden Buchstabenkombinationen — gleichgultig, ob als Wort aussprechbar oder
nicht — von Rechtsprechung und Literatur in ihrer Eignung als Name des Kaufmanns an-
erkannt, weil sie vom Verkehr, der ein solches Zeichen als namensmallige Bezeichnung

des Unternehmenstragers gewohnt ist, wie Namen wahrgenommen werden.**

Uberwiegend wird dies auch fiir Buchstaben-Zahlen-Kombinationen angenommen.#2 Ein-
zelbuchstaben sind weder zur Kennzeichnung des Unternehmenstragers geeignet,®2® noch
besitzen sie Unterscheidungskraft.®?” Gleiches gilt nach der wohl Uberwiegenden und rich-
tigen Auffassung derzeit noch fir reine Zahlen (z. B. ,23 GmbH").%% Langere Reihen glei-
cher Buchstaben (z. B. ,A.A.A.A.A.A.“®) oder sinnlose Aneinanderreihungen von Konso-
nanten (z. B. ,Wrdlbrmpfd“*) sind optisch kaum wiedererkennbar und konnen nicht sicher

921 Qetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 6.
922 KG, NZG 2013, 1153 (1154) — 23 GmbH; Canaris, § 10 Rn. 13.
923 vgl. Lutter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1077 f.).

924 BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 5 — HM&A; LG Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC;
Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 13; Canaris, § 10, Rn. 15; Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 17 f.; Lamsa,
S. 286 ff.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 28.

925 KG, NzG 2013, 1153 — 23 GmbH; Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 22
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 28.

926 Canaris, § 10, Rn. 16.

927 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 66; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 19; Oetker/Schlingloff,
§ 18 HGB, Rn. 13; a.A. Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 14; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB,
Rn. 28.

928 KG, NZG 2013, 1153 f. — 23 GmbH; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 64; Miko-HGB/Heidinger,
§ 18 HGB, Rn. 21; Kiesel u. a., DNotZ 2015, 740 (743); Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 13; a.A.
Lutter/Hommelhoff/Bayer, 18. Aufl. 2012, § 4 GmbHG, Rn. 9; Canaris, § 10, Rn. 17 (Zahlen auch als Worte
aussprechbar); Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 3; vgl. auch Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 15 (der
Kennzeichnungseignung annimmt, aber Unterscheidungskraft verneint).

929 OLG Frankfurt, NZG 2002, 588 — A.A.A.A.A.A.; 3hnlich OLG Celle, NJW-RR 1999, 543 — AAA AAA AAA AB Lifesex-
TV; Canaris, § 10, Rn. 16; Kiesel u. a., DNotZ 2015, 740 (742 f.).

930 Beispiel von Schoene, GWR 2009, 137.
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artikuliert werden, weshalb ihnen die namensmafige Wirkung fehlt.%*" Allerdings sind min-
destens zwei Buchstaben erforderlich. Ein einzelner Buchstabe wirkt nicht als Name und

kann nicht als Firma eingetragen werden.®

Bei Sonderzeichen fragt sich, ob sie als Wort- oder als Bildzeichen einzuordnen sind. Bei
einer Einordnung als Wortzeichen ist nach den allgemeinen Regeln eine Eintragung als
Bestandteil der Firma unproblematisch, da eine Firma aus Wortzeichen besteht. Man
spricht insoweit von wortersetzenden Sonderzeichen. Bei einer Einordnung als Bildzeichen
muss die Eintragung versagt bleiben, da eine Firma Bildelemente nicht enthalten darf. Das
Sonderzeichen ,,&“wird ebenso wie das Zeichen ,+“jeher als wortersetzend fur den Begriff
,und“ verstanden und kann selbstverstandlich als Bestandteil der Firma eingetragen wer-
den.*® Fur die Verwendung des Sonderzeichens ,@"“ gilt: Das ,,@“Zeichen ist inzwischen
so weit verbreitet und auch aussprechbar (,et* bzw. ,4t*), dass man ihm mit diesem Laut-
wert eine wortersetzende Wirkung zusprechen muss. Eine Firma, die dieses Sonderzei-
chen enthalt, wird deshalb im Ergebnis wie ein gewohnliches Wortzeichen behandelt und
ist grundsatzlich eintragbar.®** Wenn nach dem Gesamtbild des Firmenkerns das Sonder-
zeichen ,@" als eine abgewandelte Schreibweise des Buchstabens ,a“ erscheint, darf das
Sonderzeichen nicht in die Firma aufgenommen werden, da Sonderzeichen, die zufalliger-
weise eine starke Ahnlichkeit mit Buchstaben aufweisen im Grunde ein grafisches Element
im Sinne eines Wort-/Bildzeichens sind, aber den reinen Buchstaben als solchen nicht
substituieren konnen.**> Anderen Sonderzeichen, wie beispielsweise ,*", . #’, ,§", ,©“ oder
L€°, kommt laut Uberwiegender Auffassung nach der Verkehrsauffassung ebenfalls keine
wortersetzende Wirkung zu, weshalb eine Firma, die derartige Sonderzeichen beinhaltet,

nicht eingetragen werden kann.®

931 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 66; Lutter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1078); Schoene, GWR 2009,
137 (139 f.); Schiinemann, S. 10.

932 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 19.

933 BGH, GRUR 1997, 906 (907) — ,und Partner’; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 67; Miiko-
HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 12; Lamsa, S. 297.

934 LG Cottbus, Beschl. v. 2.8.2001, Az. 11 T 1/00, BeckRS 2009, 13772; LG Miinchen I, MittBayNot 2009, 315 —
Sonderzeichen @; Beyerlein, WRP 2005, 582 (583); Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 13a; Kiesel u. a., DNotZ
2015, 740 (743 f.); Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 8.

935 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 13; Lamsa, S. 297 f.; Schoene, GWR 2009, 137.
936 | G Miinchen I, MittBayNot 2009, 315 — Sonderzeichen @; Lamsa, S. 296 ff.

145



(cc) Die Unterscheidungskraft gemall § 18 Abs. 1 HGB
(1) Der Begriff der Unterscheidungskraft

Unterscheidungskraftig i.S.d. § 18 Abs. 1 HGB ist eine Bezeichnung dann, wenn sie allge-
mein geeignet ist, den mit der Firma benannten Unternehmenstrager zu identifizieren und
von anderen Unternehmenstragern zu unterscheiden.®®” Das setzt eine ausreichende Ei-
genart voraus, ohne die der Verkehr die Bezeichnung nicht als individualisierenden Hin-
weis auf den Unternehmenstrager auffassen kann.®® Allerdings muss die Firma den Un-
ternehmenstrager nicht konkret benennen, wie dies fruher bei der Neubildung der Firma
von Einzelkaufleuten gemald § 18 Abs. 1 HGB a.F. der Fall sein musste (dazu oben
S. 46 ff.). Dies ist bei einer Fantasiefirma und einer Sachfirma naturgemaf® auch gar nicht
moglich.®*® Es genugt selbstverstandlich, dass aus dem Handelsregister ersichtlich ist, wel-
che konkrete Person Inhaberin der Firma bzw. des Handelsgeschafts ist, im Zusammen-
hang in dem die Firma gefuhrt wird.**° Die Firma selbst muss dies ebenso wenig offenlegen
wie etwa eine eingetragene Marke, deren Inhaber auch lediglich aus dem Register ersicht-
lich sein muss. Deshalb wird die durch § 18 Abs. 1 HGB geforderte Unterscheidungskraft
mitunter auch als ,abstrakte Unterscheidungskraft’ bezeichnet.®*' Die Unterscheidungs-
kraft ist auf die gesamte Firma, nicht auf einen ihrer Bestandteile abzustellen.®*2 Nachfol-
gend wird analysiert, wie die Unterscheidungskraft in der Praxis gehandhabt wird.

(2) Die grundsatzliche Handhabung der Unterscheidungskraft in der Praxis

i Der buirgerliche Name

Der burgerliche Name einer Person hat stets die erforderliche Unterscheidungskraft.®+?
Dies gilt unabhangig von der Haufigkeit des Namens.*4 Auch Allerweltsnamen sind unter-
scheidungskraftig.®*> Insoweit stimmt die Rechtslage mit dem materiellen Kennzeichen-

937 BayObLG, NJW-RR 2003, 1544 - Profi-Handwerker GmbH; KG, NZG 2008, 80 — Autodienst-Berlin; OLG
Zweibriicken, BeckRS 2012, 13796; LG Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC; Staub/Burgard,
§ 18 HGB, Rn. 16; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 68; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 23.

938 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 23.
939 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 68.
940 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 17.

941 BayObLG, NJW-RR 2003, 1544 — Profi-Handwerker GmbH; KG, NZG 2008, 80 — Autodienst-Berlin; Staub/Burgard,
§ 18 HGB, Rn. 16; Canaris, § 10, Rn. 18; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 26.

942 KG, NZG 2008, 80 — Autodienst-Berlin.
943 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 25; Steinbeck, Handelsrecht, § 11, Rn. 3.
944 Miilko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 35; Steinbeck, Handelsrecht, § 11, Rn. 3.

945 Lutter/Hommelhoff/Bayer, 18. Aufl. 2012, § 4 GmbHG, Rn. 11; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 25; Canaris, § 10,
Rn. 20; Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 37; Michalski/Heidinger/Leible/J. Schmidt/Mock, § 4 GmbHG, Rn. 31;
Steinbeck, Handelsrecht, § 11, Rn. 3.
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recht Uberein (vgl. dazu S. 94 f.). Dies gilt fur die Personenfirma ebenso wie fiur die Fanta-
siefirma. Bei letzterer verlagert sich die Problematik auf die Frage, ob die Verwendung

eines fiktiven Namens irrefUhrend sein kann (umfassend dazu unten S. 184 ff.).%4¢

ii. Fantasiezeichen

Unterscheidungskraft besitzen Fantasiezeichen als Wortzeichen. Hierzu gehoren die ab-
soluten Fantasiezeichen, die frei erfunden sind und keinerlei Aufschluss uber den Unter-
nehmensgegenstand geben (z. B. ,Zalando® fur einen Versandhandel).®” Auch solche Zei-
chen, die zwar einen festen Bedeutungsgehalt haben und nicht frei erfunden sind, haben
als relative Fantasiezeichen Unterscheidungskraft, wenn der Bedeutungsgehalt fur den
Unternehmensgegenstand nicht beschreibend ist. Auch hier entspricht die Rechtslage

dem materiellen Kennzeichenrecht (vgl. dazu S. 95).

iii. Beschreibende Angaben

Bezeichnungen, die aus bloRen Gattungs-, Branchen-, Sach- oder Tatigkeitsbeschreibun-
gen bestehen und vom Verkehr auch so verstanden werden,*® besitzen nicht die fur eine
Individualisierung des Kaufmanns ausreichende Unterscheidungskraft.®*® Diese Wertung
ergibt sich ausschlieRlich aus der objektiven Ungeeignetheit einer derartigen beschreiben-
den Angabe zur namensmalligen Unterscheidung und kommt ohne zusatzliche Beruck-
sichtigung eines Freihaltebedurfnisses aus.®®® Ob eine Firma von ihrem Bedeutungsgehalt
beschreibend ist, bemisst sich nach dem Unternehmensgegenstand, fur den die Firma
eingetragen werden soll.**" Hier wird also eine abstrakte, ausschliel3lich am Registerinhalt
ausgerichtete Betrachtung angelegt und nicht — wie im materiellen Kennzeichenrecht — auf
die konkrete, tatsachlich ausgeubte Geschaftstatigkeit geachtet (vgl. dazu S. 95).

946 Kiesel u. a., DNotZ 2015, 740 (753 f.);

947 Lutter/Hommelhoff/Bayer, 18. Aufl. 2012, §4 GmbHG, Rn.9; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn.30; Miiko-
HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 37; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 27;
Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 13.

948 | G Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC.

949 BayObLG, NJW-RR 2003, 1544 — Profi-Handwerker; OLG Miinchen, DNotz 2010, 933 (935) — Minchner
Hausverwaltung; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2011, 96 — outlets.de; OLG Zweibriicken, BeckRS 2012, 13796; LG
Paderborn, Urt. v. 27.4.2018, Az. 4 O 224/16 — KBAC; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 25; Miikko-HGB/Heidinger, §
18 HGB, Rn. 28; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 18; a.A. ohne tragfahige Begriindung
Michalski/Heidinger/Leible/J. Schmidt/Mock, § 4 GmbHG, Rn. 28.

950 vgl. Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 26.
91 vgl. Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 25; Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 6.
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iv. Buchstabenkombinationen

Buchstabenkombinationen sind ohne Rucksicht auf ihre Aussprechbarkeit als Wort unter-
scheidungskraftig.®®? Deshalb wird eine Firma dadurch insgesamt unterscheidungskraftig,
indem einem beschreibenden Bestandteil eine Buchstabenkombination hinzugefugt wird
(z. B. ,ABC Handels-GmbH*).* Dies gilt auch dann, wenn die Buchstabenkombination
weiteren, rein beschreibenden Firmenbestandteilen voran- oder nachgestellt ist und sie
erkennbar eine aus den Anfangsbuchstaben dieser beschreibenden Bestandteile gebil-
dete Abkurzung ist und wenn so deren Bedeutung erlautert wird (z. B. ,ADIG — Allgemeine
Deutsche Investment GmbH*).*** Wie im materiellen Kennzeichenrecht konnen jedoch
Buchstabenkombinationen, die aus sich heraus einen rein beschreibenden Gehalt haben,
nicht als unterscheidungskraftig eingestuft werden (vgl. dazu S. 96).

v. Fremdsprachige Bezeichnungen

Ob eine fremdsprachige Bezeichnung unterscheidungskraftig ist, ist differenziert zu beur-
teilen und hangt maf3geblich vom Verstandnis des angesprochenen Verkehrskreises ab.%%
Fremdsprachige Bezeichnungen sind nach den gleichen Kriterien zu beurteilen wie das
entsprechende deutsche Wort, wenn sie aus dem angesprochenen Verkehrskreis in den
allgemeinen Wortschatz Ubernommen wurden.®* Ist der Begriffsgehalt nicht beschreibend,
ist die Unterscheidungskraft zu bejahen; sie fehlt, wenn der Begriff beschreibend ist.%”
Anders ist es hingegen, wenn die Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs Uberwiegend
unbekannt ist. Versteht der Verkehr den Begriff als einen Fantasiebegriff ohne beschrei-
benden Gehalt, ist die Unterscheidungskraft zu bejahen.®® Ob in solchen Fallen ein Frei-
haltebedurfnis zu bejahen sein kann, ist umstritten (nédher zum Freihaltebedurfnis S. 86 ff.).

vi. Sprechende Zeichen und Verfremdungen von Sachangaben
Verfremdungen von Gattungs- und Branchenbeschreibungen, insbesondere solche, die
als Initialkurzworte aus den Anfangssilben der Tatigkeitsbeschreibung gebildet sind, sind

952 Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 32; Kiesel u. a., DNotZ 2015, 740 (741); Michalski/Heidinger/Leible/J.
Schmidt/Mock, § 4 GmbHG, Rn. 35; Roth/Altmeppen/Roth, § 4 GmbHG, Rn. 24.

953 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 29; MiiKo-AktG/Heider, § 4 AktG, Rn. 16; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 32.
954 Roth/Altmeppen/Roth, § 4 GmbHG, Rn. 24.
955 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 32.

956 vgl. OLG Frankfurt, OLGZ 1979, 392 (393) — Food- und Nonfood (zur Erkennbarkeit des Geschaftsgegenstandes
bei der Sachfirma einer GmbH nach § 4 GmbHG a.F.); OLG Frankfurt, OLGZ 1983, 25 (29) — Electronic Service
(zur Bedeutung eines fremdsprachigen Firmenzusatzes als gemaf §18 Abs. 2 HGB irrefiihrend oder nicht).

957 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 32; Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 13.
958 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 32.
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unterscheidungskraftig, so z. B. ,Transpobet GmbH* fur eine Gesellschaft, die Transport-
beton vertreibt oder ,Computech GmbH" fur eine Gesellschaft fir Computertechnik.®®
Auch verfremdende Erganzungen zu einer fur sich genommen beschreibenden Angabe
konnen einem Firmenkern zur Unterscheidungskraft verhelfen.®® Dies entspricht der

Rechtslage im materiellen Kennzeichenrecht (vgl. dazu S. 97 f.).

vii. Unterscheidungskraft bei Kombinationen von beschreibenden Angaben

Noch keine standige Praxis hat sich fur die im materiellen Kennzeichenrecht problemati-
sche Fallgruppe der Kombination von fur sich genommen beschreibenden Sachangaben
herausgebildet. Soweit ersichtlich bleibt es im Rahmen des § 18 Abs. 1 HGB bei der all-
gemeinen Regel, dass rein beschreibende Angaben nicht unterscheidungskraftige sind.
Nicht eingetragen werden konnte deshalb die Firma ,Profi-Handwerker GmbH" fur eine
Gesellschaft, zu deren Unternehmensgegenstand u. a. die Durchfihrung von Rollladen-
bau- und Jalousiebauarbeiten gehort.*¢' Dieser Entscheidung Iasst sich der auch im mate-
riellen Kennzeichenrecht geltende Grundsatz entnehmen, dass eine Kombination von zwei
fur sich genommen beschreibenden Elementen dann nicht unterscheidungskraftig ist,
wenn auch die neu entstandene Kombination einen zwanglos beschreibenden Gehalt hat
(vgl. dazu S. 98 ff.).

viii. Kombinationen von beschreibenden Angaben mit Top-Level-Domain

Ob die Hinzufugung einer Top-Level-Domain (,.de” oder ,.com®) ein hinreichend individu-
alisierender und damit die Unterscheidungskraft begrindender Zusatz ist, wird nicht ein-
heitlich beurteilt. Nach dem OLG Frankfurt ist die Unterscheidungskraft zu verneinen. Zwar
wurden Internetdomains nach den Vergabekriterien der DENIC nur einmalig vergeben. Die
beteiligten Verkehrskreise beurteilten die Unterscheidungskraft einer Bezeichnung jedoch
nicht nach den Vergabekriterien, sondern nach der Second-Level-Domain, die regelmaldig
aus sinntragenden Worten besteht. Seien diese aber beschreibend, so entstehe auch un-
ter Hinzuflgung einer Top-Level-Domain keine individualisierende Kennzeichnung.®*2 Das
OLG Dresden hat aus der Einmaligkeit der Domainvergabe demgegenuber eine Unter-

scheidungskraft hergeleitet.*

959 |utter/Hommelhoff/Bayer, 18. Aufl. 2012, § 4 GmbHG, Rn. 13, 22.
90 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 30.

91 BayObLG, NJW-RR 2003, 1544 — Profi-Handwerker.

962 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2011, 96 f. — outlets.de.

93 OLG Dresden, GRUR-RR 2011, 97 (98) — fashion-shop-germany.eu.
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ix. Kombinationen von tatigkeitsbeschreibenden Angaben mit Ortsangaben

Nach der im formellen Firmenrecht ganz herrschenden Ansicht sind jedoch Kombinationen
von derartigen beschreibenden Angaben mit Ortsangaben oder geografischen Zusatzen
unterscheidungskraftig.®®* Nur ganz vereinzelt wird dies kritisch gesehen.®® Angenommen
wurde eine ausreichende Unterscheidungskraft in Fallen, in denen die Ortsangabe entwe-
der eine konkrete (Grol3-)Stadt bezeichnete (,Autodienst-Berlin Ltd.“®; ,Minchner Haus-
verwaltung GmbH*®") oder eine raumlich eng abgegrenzte historische Landschaft (,Hes-
sen-Nassauische Grundbesitz AG*%). Das OLG Dresden hat allerdings gerade unter aus-
drucklichem Ruckgriff auf die Mal3stabe des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts
fur die Firma ,fashion-shop-germany e. Kfr.“ Unterscheidungskraft verneint.*® Diese Ent-
scheidung erlaubt jedoch keine allgemeinen Riuckschlusse auf eine grundsatzlich restrik-
tivere Praxis dieses Gerichts, da der allgemeine Bezug auf den geografischen Raum
Deutschlands wohl auch nach einer noch so grof3ziigigen Betrachtungsweise unter keinen
Umstanden als hinreichend individualisierend gewertet werden kann.*° In der grof3en Linie
der Rechtsprechung, eine aus der Tatigkeitsbeschreibung und einem Ortszusatz — in aller
Regel dem Namen einer Stadt — fur eine Unterscheidungskraft i.S.d. § 18 Abs. 1 HGB
ausreichen zu lassen, liegt eine deutliche Abweichung von der Praxis im materiellen Kenn-
zeichenrecht, wo eine namensmalige Unterscheidungskraft solcher Kombinationen in al-
ler Regel verneint und lediglich in Ausnahmefallen angenommen wird (vgl. dazu S. 101).
Wie diese Abweichung gerechtfertigt werden kann, wird im Rahmen der Legitimation einer
von § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG abweichenden Praxis in § 18 Abs. 1 HGB behandelt (dazu
S.172).

X. Sonderregeln fur Platzgeschafte?

Soweit ersichtlich, hat sich noch keine feststehende Praxis zu der Frage entwickelt, ob fur
Platzgeschafte Sonderregeln wie im materiellen Kennzeichenrecht gelten (vgl. dazu
S. 101 f.). So stellt sich die Frage, ob die Betreibergesellschaft eines ,Parkhotel* dieses

94 KG, NZG 2008, 80 — Autodienst-Berlin; OLG Miinchen, BeckRS 2010, 11615 — Miinchner Hausverwaltung;
OLG Zweibriicken, BeckRS 2012, 13796; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 29; MiKo-AktG /Heider, § 4 AktG, Rn. 16;
Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 28; MiKo-GmbHG/Heinze, § 4 GmbHG, Rn. 42; Krafka/Kiihn, Rn. 221;
Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 4.

985 Kiesel u. a., DNotZ 2015, 740 (746 f.); Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 12.
%6 KG, NZG 2008, 80 — Autodienst-Berlin.
97 OLG Miinchen, BeckRS 2010, 11615 — Miinchner Hausverwaltung.

%68  OLG Frankfurt, NJOZ 2005, 2602 (2603) — Hessen-Nassauische Grundbesitz AG (als irrefiihrend beurteilt, aber
Unterscheidungskraft offenbar bejaht).

%9  OLG Dresden, GRUR-RR 2011, 97 — fashion-shop-germany.eu unter Hinweis auf BGH, GRUR 1994, 905 —
Schwarzwald-Sprudel (zu § 16 UWG von 1909).

970 So auch Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 12.
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als besondere Geschaftsbezeichnung ortlich geschutzter Zeichen (S. 101)*"* auch zur Bil-
dung eines Firmenkerns verwenden und als ,Parkhotel GmbH* firmieren kann. Im Schrift-
tum wird dies ohne nahere Begrindung und unter Hinweis auf die Parkhotel-Entscheidung
zu § 16 Abs. 1 UWG von 1909 bejaht.®? Vereinzelt existieren derartige Firmen wie z. B.
.Parkhotel GmbH"“ (AG Luneburg HRB 100916 vom 27. Oktober 2005 mit dem Unterneh-
mensgegenstand ,Betrieb von Hotels und Gaststétten®), ,Parkhotel GmbH" (AG Walsrode
HRB 120382 vom 22. August 2006 mit dem Unternehmensgegenstand ,Flihrung eines
Hotel- und Gaststéttenbetriebes®) oder ,Parkhotel Betriebs GmbH* (AG Braunschweig
HRB 206553 vom 16. Mai 2017 mit dem Unternehmensgegenstand ,,Der Betrieb des Park
Hotels in Bad Harzburg®). Hiergegen ist nichts einzuwenden. Wenn unter den gegebenen
ortlichen Verhaltnissen eine eindeutige Identifikation und Unterscheidung von anderen Un-
ternehmen moglich ist, spricht aus Verkehrsschutzgesichtspunkten nichts gegen eine Fir-
meneintragung. Begreift man die verkehrsbekannte Einmaligkeit eines Platzgeschafts und
seiner Bezeichnung als eine gewissermalien ,vorweggenommene Verkehrsgeltung
(S. 102) und halt man mit der hier vertretenen Auffassung eine Verkehrsgeltung auch bei
§ 18 Abs. 1 HGB fur relevant (dazu unten S. 155 f.), ergibt sich daraus noch ein zusatzli-
cher Begrundungsansatz.

(3) Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung?

Der Befund, dass mit der Einfuhrung des Doppelkriteriums der Kennzeichnungseignung
und Unterscheidungskraft eine Annaherung des formellen Firmenrechts an das Kennzei-
chenrecht erfolgt (vgl. dazu S. 134 f.), wirft die Frage nach der Bedeutung der Verkehrs-
geltung einer Bezeichnung fur das formelle Firmenrecht auf. Im materiellen Kennzeichen-
recht kann einem Unternehmenskennzeichen eine namensmalfige Unterscheidungskraft
auf zwei Arten zukomme. Entweder hat es namensmallige Unterscheidungskraft von Haus
aus, weil es seiner Natur nach geeignet ist, namensmalfig auf das Unternehmen oder sei-
nen Inhaber hinzuweisen oder ihn zu identifizieren und von anderen mit dem gleichen Ge-
schaftsgegenstand zu unterscheiden (vgl. dazu oben S. 84) oder der Verkehr erkennt das
Zeichen aus seiner Benutzung heraus als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens

oder seines Inhabers an (vgl. dazu S. 102 f.). Man spricht dann von Verkehrsgeltung. Die

971 BGH, GRUR 1977, 165 (166) — Parkhotel.
972 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 7; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 4.
973 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 247.
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Verkehrsgeltung lasst sich in diesem Zusammenhang als eine durch Benutzung erwor-
bene namensmafige Unterscheidungskraft bezeichnen.®* Es fragt sich, ob auch die ge-
malf § 18 Abs. 1 HGB erforderliche Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung erworben
werden kann und der Nachweis einer Verkehrsgeltung im Eintragungsverfahren moglich

ist.

i. Gesichtspunkte fiir die Ubernahme der materiell-rechtlichen Kriterien

Eine konsequente Ubertragung des kennzeichenrechtlichen Verstandnisses der Unter-
scheidungskraft auf den firmenrechtlichen Begriff der Unterscheidungskraft liegt nahe und
wird auch von Teilen der Literatur beflrwortet.®”® Damit konnten auch reine Sach- und Gat-
tungsbezeichnungen, denen eine Unterscheidungskraft von Haus aus fehlt (dazu oben
S. 147), als Firma geeignet sein, wenn die Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung
erworben wurde.®”¢ Die Ziele der Handelsrechtsreform scheinen ein solches Verstandnis
zu stutzen. Mit der Moglichkeit, auch Fantasiebezeichnungen zur Firmenbildung zu ver-
wenden, sollte den Kaufleuten ermoglicht werden, Firmen ebenso wie andere Kennzei-
chen bestmaoglich im Einklang mit ihrer jeweiligen Marketingstrategie zu kreieren und am
Markt zu positionieren.®” Es war insgesamt der erklarte Wille des Reformgesetzgebers,
als Marke oder besondere Geschaftsbezeichnung geschutzte oder schutzfahige Zeichen
auch als Firma eintragen zu kdnnen (naher dazu S. 52). Hier gilt: Ebenso wie im materiel-
len Schutz der Unternehmenskennzeichen (ausfuhrlich dazu S. 102 ff.) steht ebenso im
Schutz der Registermarken die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft im Er-
gebnis der Unterscheidungskraft von Haus aus gleich. Unterscheidungskraft kann auch
durch Benutzung erworben werden (Art. 4 Abs. 4 S. 1 MarkenRL (EU) 2015/2436, fruher
Art. 3 Abs. 3 S. 1 MarkenRL 89/104/EWG). Der deutsche Gesetzgeber hat fur dieses Er-
gebnis in § 8 Abs. 3 MarkenG die aus § 4 Abs. 3 WZG entlehnte traditionelle Formulierung
beibehalten, sodass sich die Marke infolge der Benutzung ,in den beteiligten Verkehrskrei-
sen durchgesetzt hat*.°® Sowohl fur den Schutz des Unternehmenskennzeichens als auch
fur den Markenschutz gilt: Ein von Haus aus nicht unterscheidungskraftiges Zeichen kann
ohne Weiteres benutzt werden und der Inhaber kann darauf setzen, durch umfangreiche

974 BGH, GRUR 2004, 514 (515) und LS 1 — Telekom; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 4.

975 Vgl. Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 34; Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 5; Krafka/Kiihn, Rn. 221;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 18; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 4;
Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 15 jeweils mit Nachweisen zur Rechtsprechung zum materiellen
Kennzeichenschutz gemaR § 16 UWG von 1909 bzw. § 5 MarkenG; so wohl auch Roth, S. 31 (37), allerdings mit
Hinweis auf die geringe praktische Bedeutung der Verkehrsgeltung fiir die Unterscheidungskraft.

976 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 34.
977 Méller, S. 11 1.
978 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 71).
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Benutzung, intensive Werbung, etc. fur dieses Zeichen Verkehrsgeltung als Unterneh-
menskennzeichen bzw. Verkehrsdurchsetzung als Marke und damit im Ergebnis materiel-
len Schutz zu erwerben (vgl. dazu auch oben S. 137 f.). Mit dem Ziel des Gesetzgebers
einer Angleichung des formellen Firmenrechts an die Mal3stabe des materiellen Unterneh-
menskennzeichenrechts und das Recht der eingetragenen Marke ware es nur schwer ver-
einbar, einem Zeichen, das zwar von Haus aus beschreibend ist, das aber bereits durch
seine Benutzung als Marke oder besondere Geschaftsbezeichnung im Verkehr eindeutig
gerade dem Firmenanmelder zugeordnet wird, die Registereintragung mit Verweis auf die
fehlende originare Unterscheidungskraft zu verweigern. Eine i.S.d. § 18 Abs. 1 HGB nicht
unterscheidungskraftige Firma ist namlich schlechthin unzulassig. Sie darf nicht nur nicht
eingetragen werden, sondern sie darf als Firma gar nicht erst benutzt werden, weil der

Kaufmann nur seine eingetragene Firma als solche benutzen darf.

Diese Konsequenz wird nicht zu Unrecht als unangemessen hart bewertet, sodass es als
geboten betrachtet wird, den Begriff der Unterscheidungskraft im Firmenrecht gro3zugiger
zu handhaben.®” Fur die Berucksichtigung einer Verkehrsgeltung spricht auch, dass dieser
Aspekt bereits unter fruherem Recht eine gewisse Bedeutung hatte. Denn ein Warenzei-
chen konnte dann im Sinne einer Sachfirma zum Firmenkern werden, wenn es in gewisser
Weise bekannt war und der Verkehr deshalb erkennen konnte, dass der Unternehmens-
gegenstand der Gesellschaft gerade die Herstellung oder der Handel mit den so gekenn-
zeichneten Produkten war (z. B. ,Minimax Gesellschaft m.b.H.“ als Firma der Herstellerin
der bekannten Feuerloscher der Marke ,Minimax“®°; naher dazu oben S. 49). Vorausset-
zung war hier ein ,eingefiihrtes Wortzeichen®, das ,in der Verbraucherwelt verbreitet wor-
den ist* und aufgrund seiner Bekanntheit ,als den Gegenstand des Unternehmens kenn-
zeichnend anerkannt und danach [...] als Firma der Gesellschaft zugelassen werden”
konnte.%®" Hier zeigt sich exemplarisch: Die Berlcksichtigung der Verkehrsgeltung ist stets
lediglich eine besondere Facette der Beurteilung der Verkehrsauffassung. Dies ist aber im
Allgemeinen die Aufgabe, die sich dem Registerrichter bei der Beurteilung der namensma-
Rigen Unterscheidungskraft stellt. Praktisch zum Ausdruck kam dies vor der HGB-Reform

979 vgl. Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 16.
%80 Beispiel aus RG, MuW XXXIV, 239 (242) — Egona.
%1 RG, MuW XXXIV, 239 (242) — Egona; vgl. auch Nietzold, GRUR 1927, 1 (12) m.w.N.
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zusatzlich bei nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationen, die bei bestehender Ver-
kehrsgeltung zur Bildung des Firmenkerns herangezogen werden konnten.®®? Eine ahnli-
che Erscheinung ist die ,vorweggenommene Verkehrsgeltung“® der Bezeichnungen von
Platzgeschaften, die aufgrund der Besonderheiten des Verkehrsverstandnisses sowohl als
besondere Geschaftsbezeichnung geschutzt sowie als Firma eingetragen werden konnen
(vgl. dazu oben S. 101 f. und S. 150 f.).

Damit kann auch und gerade nach der HGB-Reform die Verkehrsgeltung im Sinne einer
erworbenen Unterscheidungskraft grundsatzlich berucksichtigt werden.

ii. Gesichtspunkte gegen die Ubernahme der materiell-rechtlichen Kriterien
Andererseits wird der Begriff der Unterscheidungskraft auch sonst in erster Linie als Un-
terscheidungskraft von Haus aus verstanden, die eine durch Benutzung erworbene Unter-
scheidungskraft gerade nicht miteinschlie®t, so in Art. 4 Abs. 1 lit. b MarkenRL (EU)
2015/2436 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Aul3erdem besteht die Gefahr, dass die Beruck-
sichtigung der Verkehrsgeltung zu einer Aufblahung des Registereintragungsverfahrens
und zu einer Uberforderung der Registergerichte fiihrt. Ein Nachweis der Verkehrsgeltung
anhand der fur eingetragene Marken malfigeblichen ,,Chiemsee“-Kriterien,** auf die auch
bei Unternehmenskennzeichen zuruckgegriffen wird (naher dazu bereits oben S. 103 f.),%®
kann im Einzelfall sehr umfang- und materialreich sein und zudem zeit- und kosteninten-
sive demoskopische Gutachten erfordern.®¢ Diese mussen wiederum zahlreichen metho-
dischen Anforderungen genugen und sehen sich haufig ebenso zahlreichen methodischen
Einwendungen gegenuber,®®” zu deren Beurteilung erheblicher spezialisierter Sachver-
stand notig ist. Dies wurde einen der Zwecke der Handelsrechtsreform, namlich der Ent-
schlackung der registerrechtlichen Prafung, wie sie etwa fur § 18 Abs. 2 HGB angestrebt
wurde (vgl. dazu S. 54 ff.), zuwiderlaufen.

Gerade das Ziel des Reformgesetzgebers, den Registerrichter von aufwendigen Tatsa-
chenfeststellungen aul3erhalb des Registers zu befreien, spricht dagegen, dass der Begriff

982 Vgl. BGH, GRUR-RR 2009, 102 (103), Tz. 6 — HM&A; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 13; Hachenburg/Heinrich,
§ 4 GmbHG, Rn. 18.

So zum materiellen Kennzeichenschutz Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 247.
%4 FuGH, GRUR 1999, 723 (727), Tz. 51 — Chiemsee.
985 KG, NJOZ 2009, 311 (313) — europamébel; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 27 ff.

986 vgl. zur Ermittlung der Verkehrsgeltung durch demoskopische Gutachten Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 6, Rn. 12 ff.

%7 vgl. z. B. BGH, GRUR 2015, 1012 (1017 f.), Tz. 46 — Nivea-Blau; BGH, GRUR 2016, 1167 (1168), Tz. 8 —
Sparkassen-Rot.

983
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der Unterscheidungskraft in § 18 Abs. 1 HGB die durch Verkehrsgeltung erworbene Un-
terscheidungskraft mit abdeckt. Unterscheidungskraft gemaf} § 18 Abs. 1 HGB konnte da-
nach lediglich eine Bezeichnung haben, die von Haus aus geeignet ist, ihren Inhaber von

anderen Unternehmenstragern zu unterscheiden.®

iii. Eigene vermittelnde Ansicht

Die berechtigten Anliegen beider Ansatze lassen sich verbinden, ohne die Nachteile, die
die beiden reinen Ansatze jeweils mit sich bringen, durchschlagen zu lassen. Die hier vor-
geschlagene vermittelnde Losung basiert auf dem Grundanliegen des Reformgesetzge-
bers, dass Uber das Kriterium der ,Ersichtlichkeit* eine verfahrensrechtliche Abschwa-
chung der Prufungsintensitat nach Art eines ,Grobrasters® erfolgen soll und das Register-
verfahren damit von umfangreichen Tatsachenfeststellungen entlastet wird.®® Das hat der
Gesetzgeber fur die Prafung der Irrefuhrung in § 18 Abs. 2 HGB ausdrucklich vorgesehen.
Die Irrefuhrung wird im Registerverfahren ausschlie3lich dann bertcksichtigt, wenn sie fur
den Registerrichter ersichtlich, d. h. offensichtlich®® ist. Umstande, die sich ohne Weiteres,
insbesondere ohne Erhebung von Beweisen aufdrangen, sind ersichtlich und konnen vom

Registerrichter bertcksichtigt werden.®

Dieser Gedanke muss auch hier zum Tragen kommen. Ein solches ,Grobraster” bietet sich
auch fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Bezeichnung in § 18 Abs. 1 HBG
an. Die Eintragung eines von Haus aus nicht unterscheidungskraftigen Zeichens als Fir-
menkern ist dann moglich, wenn seine bereits bestehende Verkehrsgeltung i.S.v.
§ 291 ZPO offenkundig ist. Das vermeidet einerseits eine Aufblahung des Registerverfah-
rens und eine Uberforderung des Registergerichts. Andererseits wird das lediglich schwer
vermittelbare Ergebnis vermieden, dass ein allgemein bekanntes und einem einzelnen
Kaufmann zugeordnetes Kennzeichen, das ohne Weiteres als Marke eingetragen werden
konnte und ohnehin Kraft Benutzung Schutz als Unternehmenskennzeichen genielt (na-
her dazu S. 102 ff.), als Firma nicht eingetragen und nicht benutzt werden kann. Auch im
materiellen Unternehmenskennzeichenschutz ist anerkannt, dass eine offenkundige Ver-

kehrsgeltung vom Zeichenpratendenten nicht noch gesondert nachgewiesen werden

988 Tendenziell gegen die Beriicksichtigung einer Verkehrsgeltung Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 16.

989 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 54); Milko-HGB/Heidinger, § 18
HGB, Rn. 58; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 69.

90 Roth, S. 31 (43).
91 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 58.
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muss,®? dann ist auch kein Verkehrsgutachten erforderlich.®®* Auch diejenigen Warenzei-
chen, die in der Vergangenheit zum Kern der Sachfirma einer Kapitalgesellschaft gemacht

werden konnten, waren gerade solche, die allgemein bekannt waren.**

(4) Die raumliche Dimension der Priifung der Unterscheidungskraft

In unmittelbarem Zusammenhang mit den vorherigen Untersuchungen steht die Frage, ob
die nach § 18 Abs. 1 HGB erforderliche — sei es die originare oder sei es die durch (offen-
kundige) Verkehrsgeltung erworbene — Unterscheidungskraft, lediglich am Ort der Eintra-
gung der Firma gegeben sein muss oder vielmehr im ganzen Bundesgebiet. Ein Beispiel

soll die Relevanz dieser Fragestellung verdeutlichen.

Der Betreiber einer ausschlie3lich in Hamburg unter ,Dat Backhus“ dem Publikum bekann-
ten Backereikette konnte im Registerbezirk Hamburg fur sich in Anspruch nehmen, dass
diese an sich rein beschreibende Bezeichnung fur ihn unterscheidungskraftig ist, und zwar
aufgrund von offenkundiger Verkehrsgeltung. Sie kdnnte nach der hier vertretenen Auffas-
sung als Firma eingetragen werden.*® Im Registerbezirk Oldenburg ist ,Dat Backhus® dem
Publikum nicht als Kennzeichen eines bestimmten Backers bekannt. Ebenso wie in Ham-
burg ist auch in Oldenburg ein jedenfalls rudimentares Verstandnis der plattdeutschen
Sprache vorhanden. Die Bezeichnung wird als ,Das Backhaus" verstanden und bleibt eine
glatt beschreibende Bezeichnung fur eine Backerei. Sie ist in Oldenburg nicht unterschei-
dungskraftig.

Es fragt sich damit, ob Unterscheidungskraft von Haus aus und Verkehrsgeltung nur am
Ort der Eintragung oder im ganzen Tatigkeitsbereich eines Kaufmanns oder im gesamten
Bundesgebiet vorhanden sein muss. Im Grundsatz soll die Firma ihre Identifikations- und
Unterscheidungsfunktion nicht nur im Registerbezirk ausuben, sondern auch andernorts.
Auch aulderhalb des raumlich Uberschaubaren Registerbezirks besteht ein Bedurfnis des
Publikums, den Unternehmenstrager zu identifizieren, denn auch dort konnen Geschafts-
partner und Glaubiger des jeweiligen Kaufmanns ansassig sein.

Andererseits wurde ein so weites raumliches Verstandnis des Prufungsumfangs die Be-

lastung des Registerverfahrens mit umfangreichen und langwierigen Nachforschungen

992 Vgl. RG, GRUR 1932, 617 (618) — gegeniber; LG Kiel, Urt. v. 18.10. 2012, Az. 15 O 36/11 — Quadro-Wiirfel;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 14.

993 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 14 m.w.N.
994 vgl. die Beispiele in RG, MuW XXXIV, 239 (242) — Egona.

995 Tatsachlich ist die Bezeichnung ,Dat Backhus® bislang nur besondere Geschéftsbezeichnung. Die Inhaberin der
Backereikette firmiert als Heinz Brauer GmbH & Co. KG, AG Hamburg, HR A 73529.
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uber die raumlichen Grenzen seines Registerbezirks bedeuten. Eine Belastung, die durch
das Handelsrechtsreformgesetz gerade vermieden werden sollte (vgl. dazu S. 54 f.). Zu-
dem ist fur den ortskundigen Registerrichter eine Offenkundigkeit im Sinne von § 291 ZPO
eher, leichter und sicherer anzunehmen oder abzulehnen, wenn die Unterscheidungskraft
der Firma nur im Registerbezirk gegeben sein muss und auch die Unterscheidbarkeit der
Firma gemal § 30 Abs. 1 HGB muss nur am Ort der Eintragung gewahrleistet sein. Diese
Beschrankung ist durch Sinn und Zweck der Vorschrift begriindet, namlich dem o6ffentli-
chen Interesse an der |dentifizierung von Unternehmenstragern am Ort (z. B. bei der Kla-
geerhebung), weshalb eine Unterscheidbarkeit am jeweiligen Sitz des Kaufmanns aus-
reicht.*® Auch bei der Anwendung des § 18 Abs. 1 HGB gilt, dass der Registerrichter die
Unterscheidbarkeit der Firmen lediglich in seinem Registerbezirk Uberblicken kann und

soll.92%7

Man wird daher nicht verlangen kdnnen, dass im Registerverfahren die Unterscheidungs-
kraft im gesamten Bundesgebiet erforderlich ist. Ausreichend ist die jederzeitig sichere
Identifikation des Kaufmanns am Ort und unter den ortlichen Verhaltnissen. Dem entspricht
auch die Berucksichtigung der Besonderheiten von Platzgeschaften durch die Registerge-
richte (n&dher dazu oben S. 150 f.).

c) Vergleich der firmenrechtlichen und unternehmenskennzeichenrechtlichen
Kriterien

(aa) Strukturelle Ubereinstimmung

Vergleicht man den gesetzlichen Malistab des firmenrechtlichen Doppelkriteriums der
Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft mit den Anforderungen, die von der
Rechtsprechung fur den materiellen Schutz als Unternehmenskennzeichen mit Namens-
funktion gemall § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG aufgestellt wurden, sind auf den ersten Blick
keine strukturellen Unterschiede feststellbar.

Das Erfordernis der Kennzeichnungseignung hat seine Entsprechung im materiellen Kenn-
zeichenrecht darin, dass ein Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion ,wie ein
Name wirken“ muss. Wenn die Firma zudem noch Unterscheidungskraft haben muss, also

zur Individualisierung des Unternehmenstragers geeignet sein muss, dann bedeutet dies

9% Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn.3; Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 3.
997 Miiko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn.8.
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zusammengenommen letztlich nichts anderes, als die namensméfige Unterscheidungs-

kraft des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts (dazu oben S. 83 ff.).%%

Als Grundlage fur die Anwendung der Kriterien der Kennzeichnungseignung und Unter-
scheidungskraft kann damit auf die im materiellen Kennzeichenrecht entwickelten Grunds-

atze der namensmafigen Unterscheidungskraft Bezug genommen werden.®*®

(bb) Inhaltliche Ubereinstimmung?

Freilich ist damit nicht zugleich die Entscheidung fir eine unkritische Ubernahme auch der
Malstabe des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts in das formelle Firmenrecht
getroffen.’ Dies liegt an den unterschiedlichen Funktionen und Rechtswirkungen beider
Rechtsinstitute. Das Kennzeichenrecht gewahrt dem Inhaber der geschaftlichen Bezeich-
nung ein Ausschliel3lichkeitsrecht (dazu S. 65). Er kann jedermann auf Unterlassung in
Anspruch nehmen, der sein subjektives Recht verletzt. Stattdessen geht es bei § 18 Abs.
1 HGB um die Frage, ob die Unterscheidungskraft ausreicht, den Rechtstrager nach der
Verkehrsanschauung hinreichend zu individualisieren.'®' Diese Individualisierung vermit-
telt jedoch als solche kein subjektives Recht (dazu S. 128 f.), sondern dient der ordnenden
Zweckmaligkeit (dazu S. 21 ff.). Daher ist ein Freihaltebedurfnis nicht zu bertcksichtigen
(dazu S. 137 ff.). Man kann vereinfacht sagen, der Kaufmann muss anhand seiner Firma
zur Ordnung gerufen werden konnen. Dafur muss er identifizierbar und von anderen un-
terscheidbar sein. Burgard folgert aus diesen grundsatzlichen Unterschieden auch die An-
wendung eines differenzierten Mal3stabs fur die Unterscheidungskraft. Dieser sei im ord-
nenden Firmenrecht grof3zugiger zu handhaben als im subjektiv schitzenden Kennzei-

chenrecht.002

Bereits die eingangs abstrakt geschilderten Fallgruppen haben gewisse Unterschiede ge-
zeigt, so etwa bei der Kombination von Sach- mit Ortsangaben. Bevor eine nahere Ausei-
nandersetzung mit dem an die Unterscheidungskraft zu stellenden Malstab erfolgt, soll
zunachst vertiefter untersucht werden, ob und welche Unterschiede in der Praxis konkret

feststellbar sind.

998 Roth, S. 31 (35).

999 Méller, S. 25; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 4; Roth, S. 31 (35 f.).
1000 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 28; v. Gamm, WM 1985, 849 (853).

1001 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 16; Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (592).

1002 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn.16; a.A. Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (594).
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(cc) Die Handhabung des MaRstabs in der Praxis

(1) Ziel der Untersuchung der Rechtsprechung

Haben die Registergerichte ihre Rechtsprechung an die Mal3stabe des Kennzeichenrechts
zur namensmaligen Unterscheidungskraft der Unternehmenskennzeichen bei § 5 Mar-
kenG angepasst? Oder hat sich stattdessen zu § 18 Abs. 1 HGB ein eigener Malstab
entwickelt, der sich bewusst nicht an den Kriterien des materiellen Unternehmenskennzei-
chenrechts orientiert, mit der Folge, dass eine Firma nach den Malistdben der Register-
gerichte schutzfahig ist, jedoch ein materieller Schutz von den Verletzungsgerichten aus
gutem Grund abgelehnt wird? Wenn Uber die Begriffe ,Kennzeichnungseignung“ und ,Un-
terscheidungskraft‘ in der Praxis eine inhaltliche Angleichung des Firmenordnungsrechts
an das Kennzeichenrecht erfolgt,’® musste dies eine Untersuchung der Rechtsprechung

bestatigen.

Andererseits ware eine zwischen Register- und Verletzungsgerichten divergierende Ent-
scheidungspraxis durchaus maoglich. Selbst eine Ubertriebene Grol3zugigkeit der Register-
gerichte, wie sie teilweise in der Literatur moniert wird,* ware nicht per se schadlich. Denn
die Eintragung einer Firma durch das Registergericht wirkt fur das Verletzungsgericht nicht
prajudiziell, sondern die namensmafig Unterscheidungskraft als Unternehmenskennzei-
chen im Sinne von § 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2 MarkenG wird durch das Verletzungsgericht stets
in eigener Zustandigkeit gepruft. Es besteht keine Bindung des Verletzungsgerichts an die
Eintragungsentscheidung des Registergerichts (vgl. dazu S. 93).1°% Prozessual besteht
also Raum fur eine unterschiedliche Beurteilung der Unterscheidungskraft der gleichen
Firma durch die Register- sowie Verletzungsgerichte und materiell-rechtlich ist mit der Ein-
tragung nicht automatisch auch ein materieller Unternehmenskennzeichenschutz mit sei-

ner monopolisierenden AusschlieRlichkeitswirkung verbunden.

(2) Methode der Untersuchung der Rechtsprechung

Der Untersuchung der Praxis der Gerichte liegt folgende Methode zugrunde: Es wurden
Firmen ermittelt, die von den Registergerichten gemal § 18 Abs. 1 HGB als zur Kenn-
zeichnung geeignet sowie unterscheidungskraftig beurteilt und deshalb eingetragen wur-
den. Zusatzlich wurde deren namensmafige Unterscheidungskraft anschlieRend in einem
spateren Verletzungsprozess vom Verletzungsgericht beurteilt wurde. Sollte sich zeigen,

1003 priester, DNotZ 1998, 691 (696); Roth, S. 31 (35).
1004 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 68 f.

1005 O] G Jena, GRUR-RR 2009, 104 — Prolac; Callmann, § 16 UWG, Rn. 20; Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 5, Rn. 74.
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dass die Verletzungsgerichte den eingetragenen Firmen auch eine namensmafig Unter-
scheidungskraft zubilligen, ware zugleich der Nachweis erbracht, dass auch in der gericht-
lichen Praxis das formelle Firmenordnungsrecht einerseits und der materielle Firmen-
schutz als Unternehmenskennzeichen andererseits einen einheitlichen, gesetzlich inten-
dierten Mal3stab anwenden. Liel3e sich aber eine divergierende Entscheidungspraxis der
Register- und Verletzungsgerichte zu derselben Firma feststellen, ware damit — die Rich-
tigkeit der Entscheidungen der Verletzungsgerichte unterstellt — zugleich der Nachweis
erbracht, dass trotz der nach dem Willen des Gesetzgebers an sich Ubereinstimmenden
Kriterien (vgl. dazu S. 134 ff.) im formellen Firmenrecht und materiellen Kennzeichenrecht
unterschiedliche Mal3stabe angelegt werden, deren Grinde und Legitimitat zu analysieren

waren.

Die Untersuchung beschrankt sich bewusst auf die Eintragungspraxis der Registergerichte
nach Inkrafttreten des Handelsrechtsreformgesetzes zum 1. Juli 1998, da erst ab diesem
Zeitpunkt durch den reformierten § 18 Abs. 1 HGB die neu eingefuhrten Kriterien der Kenn-

zeichnungseignung und Unterscheidungskraft anzuwenden waren.

(3) Die Untersuchung der Rechtsprechung

i. LG Miinchen | vom 6. Februar 2007 - ,,Klingelténe.de*

Das LG Munchen | hatte dartuber zu entscheiden, ob die am 10. Mai 2004 beim AG Wals-
rode unter HRB Nr. 71563 fur den Unternehmensgegenstand ,Handel mit Klingelténen,
Bildmitteilungen, Handy-Logos und MMS-Bildern flir mobile Telefone.” eingetragene Firma
LKLINGELTONE.de GmbH* hinreichend unterscheidungskréftig ist, um materiellen Schutz
nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG zu erlangen. Anders als das Registergericht hat das Verlet-
zungsgericht eine Unterscheidungskraft mit der Begrindung verneint, fur eine Gesell-
schaft, die den Handel mit Klingeltonen, Bildmitteilungen, Handy-Logos und MMS-Bildern
fir mobile Telefone zum Gegenstand habe, sei die Firma ,KLINGELTONE.de GmbH* aus-
schlieBlich beschreibend und besitze ,keinerlei Unterscheidungskraft®.'® Daran andere
auch der Umstand nichts, dass es sich um eine sog. ,Domain-Firma“ handelt, also eine

Firma, die mit der Internet-Domain identisch ist.0”

Die Beurteilung durch Register- und Verletzungsgericht divergiert. Der Entscheidung des
LG Manchen | ist zuzustimmen. Kennzeichen, die lediglich den Unternehmensgegenstand
beschreiben, fehlt die Eignung, das Unternehmen von anderen zu unterscheiden und sind

1006 | G Miinchen I, Urt. v. 06.02.2007, Az. 33 O 11107/06, BeckRS 2007, 06551 — Klingelténe.
1007 | G Miinchen I, a.a.O.
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nicht schutzfahig nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG."*® Wird eine sog. ,generische Domain®,
also eine rein beschreibende Domain, zugleich als Firma benutzt, andert auch das Hinzu-
fugen einer Top-Level-Domain ,.de“ nichts an dem weiterhin beschreibenden Charakter
der Firma." Zu Recht hat daher das Verletzungsgericht der Firma ,KLINGELTONE.de
GmbH* einen materiellen Schutz nach §§ 5, 15 MarkenG versagt und die Unterschei-
dungskraft anders als das Registergericht beurteilt.

ii. OLG Dresden vom 9. Januar 2007 - ,,deejay.de*

Die Klagerin begehrte materiellen Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG fiur die am
4. Oktober 1999 beim AG Hof unter HRA Nr. 3531 eingetragene Firma ,deejay.de e.K.".
Nach Feststellung des OLG Dresden ist fur das Publikum der Firmenbestandteil ,deejay*
fur ein Unternehmen, das Tontrager fur ,Disc Jockeys® vertreibt, rein beschreibend und
nicht unterscheidungskraftig.’®® Allerdings, so das Verletzungsgericht, ,gewinnt die Be-
zeichnung der Kléagerin gerade dadurch ihre Unterscheidungskraft, dass es sich scheinbar
um einen Domainnamen handelt” und gab der Klage statt.

Die Beurteilung durch Registergericht und Verletzungsgericht ist einheitlich. Die Begrin-
dung des OLG Uberzeugt jedoch nicht. Zwar hat es zu Recht dem beschreibenden Be-
standteil ,deejay” zunachst eine hinreichende Unterscheidungskraft abgesprochen. Daran
anderte auch der Umstand, dass es sich um den in der englischen Lautmalerei verander-
ten gebrauchlichen und fur den Rechtsverkehr verstandlichen Begriff ,DJ“ handelt,
nichts.”'" Ist die fremdsprachige beschreibende Angabe fur die inlandischen Verkehrs-
kreise ohne Weiteres verstandlich, gelten grundsatzlich auch fur ein fremdsprachiges
Kennzeichen die gleichen Grundsatze, wie fur ein deutschsprachiges beschreibendes
Kennzeichen (dazu S. 148)."'2 Dass die Firma jedoch ,gerade dadurch ihre Unterschei-
dungskraft, dass es sich um einen Domainnamen handelt‘ gewinnt, ist zweifelhaft und wird

auch uberwiegend abgelehnt (vgl. dazu S. 137 f.).101

Richtigerweise hatte aber auch das Registergericht die Eintragung der Firma ,deejay.de”
als beschreibende Angabe ablehnen mussen. Auch im Rahmen des § 18 Abs. 1 HGB

008 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 90; Inger/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 45;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 5 MarkenG, Rn. 44.

1009 OL G Frankfurt, GRUR-RR 2011, 96 — outlets.de; LG Erfurt, MMR 2005, 121 (122) — deutsche-anwalthotline.de.
1010 OLG Dresden, Urt. v. 09.01.2007, Az. 14 U 1958/06, BeckRS 2007, 08857 — deejay.de.

1011 OLG Dresden, a.a.O.

1012 Ingerl/Rohnke, § 5 MarkenG, Rn. 47 und § 8 MarkenG, Rn. 85.

1013 OLG Hamburg, MMR 2002, 626 — handy.de.
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ergibt sich aus der Hinzufligung einer Top-Level-Domain zu einer beschreibenden Angabe
keine Unterscheidungskraft (dazu S. 149).10

iii. KGvom 13. Juni 2000 — ,,Toolshop*

Glatt beschreibend ist nach dem Beschluss des KG vom 13. Juni 2000 auch die am
22. Mai 2000 beim AG Neuruppin unter HRB 6335 NP fur den Unternehmensgegenstand
»Handel, Import und Export von Stahlwaren, Outdoor- und Freizeitartikeln, Sicherheitsaus-
ristungen sowie dem dazugehdrigen Zubehér; Erstellung und Vermittlung von Internet-
dienstleistungen” eingetragene Firma , Toolshop Punkt De GmbH"."*'> Zu entscheiden war
im Verletzungsprozess Uber die Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils ,, Toolshop®.
Den aus den beiden englischen Bestandteilen ,tool* und ,shop®“ zusammengesetzten Be-
griff verstehe das Publikum als eine Zusammensetzung von ,Werkzeug" und ,,Geschéft’,
woraus sich insgesamt der ohne Weiteres beschreibende Sinngehalt ,Werkzeug-Ge-
schéft ergebe. Fur ein Unternehmen wie das der Klagerin, das einen (Versand-)Handel
betreibe, sei ,Toolshop® glatt beschreibend.

Das KG hat zu Recht die Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils ,, Toolshop® abge-
lehnt. Uber eine Unterscheidungskraft der Firma , Toolshop Punkt de GmbH* in ihrer ein-
getragenen Gesamtgestalt hatte es nicht zu befinden. Die durchaus zu diskutierende
Frage, ob sich aus der Hinzufugung der Worte ,Punkt de“ ein unterscheidungskraftiger
Firmenkern bilden Iasst, blieb deshalb unbeantwortet.

iv. LG Hamburg vom 15. September 2008 — ,,GeoEnergy*

In dem Verfahren des LG Hamburg ging es um die Schutzfahigkeit der Firma ,GeoEnergy
GmbH". Die Antragstellerin machte aus ihrer am 15. Februar 2005 in das Handelsregister
des AG Frankfurt a.M. unter HRB 74305 fur den Unternehmensgegenstand ,Projektent-
wicklung, Planung, Baumanagement und Betrieb von Geothermiekraftwerken und anderen
umweltfreundlichen Technologien® eingetragenen Firma einen Unterlassungsanspruch ge-
gen die Firma ,Geoenergie Bayern GmbH" geltend, die sich ebenfalls mit der Nutzung der
Erdwarme zur Gewinnung von Energie befasste. Dies lehnte das LG mit der Begrundung
ab, dass die Bezeichnung ,,GeoEnergy” fur ein Unternehmen, das sich mit der Gewinnung

1014 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2011, 96 — outlets.de.
1015 KG, NJWE-WettbR 2000, 234 — toolshop.
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und Vermarktung mehrerer Energieformen — unter anderem aus Erdwarme — beschaftige,

keinerlei originare Unterscheidungskraft besitze.!1¢

Der Entscheidung des LG Hamburg ist zuzustimmen, weil ,GeoEnergy" jedenfalls fur aus
Erdwarme gewonnene Energie als beschreibend verstanden werden kann. Dies gilt jeden-
falls unter Berucksichtigung eines Freihaltebedurfnisses. ,,GeoEnergy” ist sicherlich nicht
ohne Weiteres ohne jeglichen Interpretationsaufwand glatt beschreibend. Die einschlagige
Bedeutung lasst sich der Bezeichnung jedoch durchaus entnehmen. Dass die Firma vom
AG Frankfurt a.M. zuvor eingetragen worden war, mag man wiederum damit zu erklaren
versuchen, dass das Freihaltebedurfnis bei der Eintragungsentscheidung nicht beruck-

sichtigt wurde.

v. OLG Miinchen vom 10. Februar 2014 — ,,hair free*

Die am 28. Juli 2005 beim AG Mainz unter HRB 41308 fur den Unternehmensgegenstand
,Die Entwicklung, die Beratung, der Vertrieb, der Verkauf sowie der Im- und Export von
Franchise- bzw. Partnerkonzepten und kosmetischen Apparaten und Geréten“ eingetra-
gene ,hairfree GmbH", sah in der Bezeichnung ,hairfree” einen geschutzten schlagwortar-
tigen Firmenbestandteil nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG und machte Rechte gegen die
Verwendung des Begriffs ,hair-free“ durch die Antragsgegnerin geltend. Das OLG Mun-
chen folgte dem nicht. Es berucksichtigte, dass es der ,hairfree GmbH" in der Sache um
einen Schutz von ,hairfree” im Geschaftsfeld der Haarentfernung ging, namlich um Rasier-
apparate und die Dienstleistung Gesundheits- und Schonheitspflege, jeweils bezogen auf
Haarentfernung. Das OLG Munchen entschied, dass insoweit die Bezeichnung ,hair free”
bzw. ,hairfree” glatt beschreibend sei, ,weil er lediglich den durch die Ware oder Dienst-
leistung herbeizufiihrenden Zustand der Haarfreiheit beschreibt und dies als géngige eng-
lischsprachige Formulierung vom angesprochenen allgemeinen Verkehr auch ohne Wei-
teres erkannt‘ werde. Damit stehe der ,glatt beschreibende Charakter des Bestandteils

,hairfree’ der Firma“ jeglichen den aus ihr hergeleiteten Ansprichen entgegen.'”

Diese in der Sache vollkommen richtige Entscheidung zeigt anschaulich, dass die unter-
schiedlichen Prufungsmalfistabe im Registerverfahren einerseits und im Verletzungsver-
fahren andererseits ohne Weiteres zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren kdnnen, ohne

1016 |G Hamburg, Urt. v. 15.9.2008, Az. 408 O 113/08 — GeoEnergy/Geoenergie.
1017 OLG Miinchen, Beschl. v. 10.2.2014, Az. W 121/14 Kart — hairfree.
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dass damit die Richtigkeit der Eintragungsentscheidung infrage steht. Mal3stab der Pru-
fung der Unterscheidungskraft gemall § 18 Abs. 1 HGB ist der eingetragene Unterneh-
mensgegenstand (vgl. S. 147). Dieser liel3 im vorliegenden Fall keinerlei Bezug zu einer
kosmetischen Haarentfernung erkennen. Prufungsmalistab fur den materiellen Unterneh-
menskennzeichenschutz ist jedoch das tatsachliche Betatigungsfeld, also der konkrete
Geschaftsgegenstand (vgl. S. 95 f.). Wahrend das Registergericht nur auf die papierene
Aktenlage zu schauen hat, muss das Verletzungsgericht das wahre Leben beurteilen.

vi. OLG Hamburg vom 7. Marz 2002 - ,,berlin location*

Uber die Schutzfahigkeit der am 19. Oktober 1999 durch das AG Berlin (Charlottenburg)
unter HRB 72606 in das Handelsregister als ,berlin location Produktions- und Service
GmbH fir Film, Werbung und Event eingetragenen Firma hatte das OLG Hamburg in
seinem Urteil vom 7. Marz 2002 zu entscheiden.''® Eingetragener Unternehmensgegen-
stand war der ,Service fir Film-, TV-, Werbe-, Werbefilm, Eventproduktionen, Produktio-
nen fur Film, TV, Werbefilm, Werbung, Foto und Event‘. Tatsachlich betatigte sich die An-
tragstellerin jedenfalls auch in der Organisation und Beratung bei der Auswahl von Film-
platzen und Drehorten. Das OLG Hamburg hielt den Firmenbestandsteil ,berlin location® fir
unterscheidungskraftig, weil die Bezeichnung ,/location“ in mehrfacher Hinsicht verstanden
werden konne. Andere Bedeutungen seien ,Lage®, ,Standort’, ,Flihrung®, ,Position“, ,Bau”,
LAnlage®, .Einrichtung®, ,Errichtung®, ,Auffinden®, ,Lokalisierung“, ,Ortung“ und ,Positions-
bestimmung®. Wegen dieser Mehrdeutigkeit scheide ein rein beschreibender Charakter

der Bezeichnung aus."®

Auch diese Entscheidung ist Belegzeichen fur den unterschiedlichen Mal3stab der Beur-
teilung der Unterscheidungskraft fur den eingetragenen Unternehmensgegenstand einer-
seits (§ 18 Abs. 1 HGB) und die tatsachlich ausgelbte Geschaftstatigkeit andererseits
(§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG). Der Beurteilung durch das OLG Hamburg kann jedoch nicht
gefolgt werden, denn bei der Vielzahl der moglichen Interpretationen ist zumindest die Be-
griffsinterpretation ,Drehorte in Berlin“ zweifelsfrei beschreibend. Wenn aber in jedenfalls
einer erkennbaren Interpretation die Bezeichnung rein beschreibend ist, mangelt es dem
Firmenbestandteil insgesamt an hinreichender Unterscheidungskraft.!02

1018 OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 226 — berlin location.
1018 OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 226 (227) — berlin location.
1020 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 141.
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Wie richtig diese Beurteilung beschreibender, wenn auch mehrdeutiger Bezeichnungen
ist, wurde vom BGH in der sogleich besprochenen Star Entertainment-Entscheidung nur
ein paar Jahre spater bestatigt. Die Eintragungsentscheidung des AG Berlin (Charlotten-
burg) wird dadurch aber nicht delegitimiert, weil die konkrete, auf die Auswahl von Drehor-
ten bezogene Dienstleistung, dem eingetragenen Unternehmensgegenstand jedenfalls
nicht zu entnehmen war. Zusatzlich 1asst sich anfuhren, dass ein Freihaltebedurfnis nicht
zu berucksichtigen war. Ein Aspekt, der in der nachfolgend dargestellten Entscheidung
eine grole Rolle spielt.

vii. BGH vom 21. Juli 2005 - ,,Star Entertainment

In der Entscheidung Star Entertainment lehnte der BGH einen materiell-rechtlichen Unter-
nehmenskennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG fur die beim AG Bad Kreuz-
nach unter HR B 4001 am 27. Oktober 1999 als ,Star Entertainment — Produktions-, Ver-
mittlungs- und Veranstaltungs GmbH" eingetragene Firma ab. Den beiden Bestandteilen
.otar* und ,Entertainment‘ fehle es — auch in ihrer Kombination — an Unterscheidungskraft
bei einem Unternehmen, dessen Gegenstand die Produktion, Vermittlung und Vermark-
tung von Unterhaltungsveranstaltungen sei. An ihrem rein beschreibenden Bedeutungs-
gehalt andere sich auch nicht dadurch etwas, dass ,Star Entertainment* sowohl als Unter-
haltung, als auch durch einen Star interpretiert werden kann:'°?' /Weist eine Wortkombina-
tion verschiedene Bedeutungsgehalte auf, die sich lediglich auf verschiedene Mdglichkei-
ten beziehen, wie eine damit bezeichnete Dienstleistung erbracht werden, so wird dadurch
deren beschreibender Charakter nicht aufgehoben. 92

Angesichts des rein beschreibenden Charakters der Bestandteile ,Produktions-, Vermitt-
lungs- und Veranstaltungs GmbH* hangt die Unterscheidungskraft der Firma insgesamt
von dem Bestandteil ,Star Entertainment” ab. Dessen Unterscheidungskraft als moglicher
schlagwortartiger Firmenbestandteil hat der BGH gepruft, weshalb seine Entscheidung
— anders als die Toolshop-Entscheidung des KG — Ruckschlisse auch auf die Beurteilung
der Unterscheidungskraft der Firma insgesamt zulasst. Der BGH hat dem entscheidenden
Firmenbestandteil ,Star Entertainment” zu Recht den Schutz versagt, weil jedenfalls eine
seiner moglichen Bedeutungen rein beschreibend ist. Allerdings beruhte die Beurteilung

1021 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment.
1922 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment m.w.N.
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des BGH ganz entscheidend auf ,der gebotenen Berticksichtigung des Freihaltebedlirfnis-
ses des Verkehrs“."= Das Freihaltebedurfnis gebietet es, auch solche beschreibenden
Bedeutungen eines Begriffs zu bertcksichtigen, die erst durch einen gewissen Interpreta-
tionsaufwand zu ermitteln sind.'®?* Lasst man das Freihaltebedirfnis aulRer Acht — wie es
nach der hier vertretenen Auffassung am Platz ist — kann der Firma , Star Entertainment —
Produktions-, Vermittlungs- und Veranstaltungs GmbH“ durchaus eine gemal
§ 18 Abs. 1 HGB hinreichende Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Die auf den
ersten Blick ohne Weiteres beschreibenden Elemente ,Produktions-, Vermittlungs- und
Veranstaltungs GmbH* machen in Verbindung mit dem Begriff ,Entertainment’ ohne Wei-
teres deutlich, was den Unternehmensgegenstand ausmacht. Die Kombination , Star En-
tertainment”, die vorangestellt und mit einem Gedankenstrich abgesetzt ist, wirkt demge-
genuber unwillkirlich wie der Kern einer unterscheidungskraftigen namensmalfligen Kenn-
zeichnung, der dem Durchschnittsbetrachter nicht weiter interpretationsbeduirftig er-

scheint.

viii. LG Frankenthal vom 29. September 2005 - ,,guenstig.de*

Die Klagerin ging aus der am 20. Oktober 2004 im Handelsregister des AG Landau unter
HRB 30040 eingetragenen Firma ,Guenstig.de Shopping KG* vor und begehrte materiel-
len Schutz gegen die Domain ,glinstig.de”. Das lehnte das Gericht ab. Dem Firmenbe-
standteil ,giinstig” fehle jegliche Unterscheidungskraft, weil es sich bei ihm ,um einen ins-
besondere in der Werbesprache gelédufigen Sachbegriff' handle.'? Auch die Erganzung
um die Top-Level-Domain ,.de" trage nichts an Unterscheidungskraft bei. Deshalb wurde
ein Schutz von ,guenstig.de” als schlagwortartiger Firmenbestandteil verneint. Allerdings
ging das LG Frankenthal weiter davon aus, dass der Firma in ihrer eingetragenen Gestalt
ein materieller Unternehmenskennzeichenschutz zukomme. Es bestehe jedoch keine Ver-

wechslungsgefahr mit dem angegriffenen Zeichen.

Die Beurteilung des Firmenbestandteils ,Guenstig.de” als nicht unterscheidungskraftig ist
richtig. Die Unterscheidungskraft fehlt namlich auch dann, wenn ein positives Attribut wie

1023 BGH, GRUR 2005, 873 (874) — Star Entertainment.

1024 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 141 unter Bezugnahme auf BGH, GRUR 2014, 569 (571f.), Tz. 24
— HOT (zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1925 | G Frankenthal, GRUR-RR 2006, 13 (14) — guenstig.de.
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,guinstig® eine gleichsam universelle Beschreibungswirkung hat, die sich auf den Unter-
nehmensgegenstand bezieht.'? Richtig ist auch, dass die Hinzufugung einer Top-Level-
Domain zu einem fur sich genommen beschreibenden Bestandteil keine Unterscheidungs-
kraft erzeugt. Nicht nachvollziehbar ist aber, dass die Kombination ,Guenstig.de Shopping*
im Ergebnis als unterscheidungskraftig beurteilt wurde, denn durch diese Zusammenstel-
lung wird insbesondere verdeutlicht, dass dem angesprochenen Verkehrskreis eine glins-
tige Einkaufsgelegenheit geboten werden soll. Die Entscheidung darf aber nicht Uberbe-
wertet werden, weil letztlich der Schutz an der fehlenden Verwechslungsgefahr scheiterte.

ix. LG Dusseldorf vom 27. September 2002 — ,,Schuelerhilfe.de*

Die Parteien des Verfahrens vor dem LG Dusseldorf stritten Uber die Verwendung des
Begriffs ,Schiilerhilfe* als Bestandteil einer Wort-/Bildmarke.'*?” Die Klagerin benutzte die
am 25. Juli 2001 im Handelsregister des AG Gelsenkirchen-Buer unter HRB 1872 einge-
tragene Firma ,ZGS Zentrale Gelsenkirchener Schiilerhilfe GmbH", um Uber Franchise-
Unternehmer und Niederlassungen Nachhilfeunterricht fur Schuler anzubieten. Das LG
wies die Klage ab, da es in dem Firmenbestandteil ,Schiilerhilfe” lediglich eine beschrei-
bende Bezeichnung ohne Kennzeichnungskraft sah. Zur Wortkombination fuhrte es aus:
»LAuch wenn es sich um eine relative neue Wortschépfung handeln mag, sind doch sowohl/
die Bestandteile ,Schiler und ,Hilfe“ ebenso der deutschen Umgangssprache entnom-
men, wie die Kombination (blichen Regeln folgt, indem das Wort ,Hilfe“ verwendet und
eingegrenzt wird (vgl. Putzhilfe, Sporthilfe, Gehhilfe, etc.).“°® Zur Firma der Klagerin fuhrte
das Gericht aus: ,Der Name der Klagerin weist durch die Buchstabenkombination am An-
fang und die értliche Bestimmung Gelsenkirchen besondere Individualisierungsmerkmale
auf, ohne die von einer das Unternehmen kennzeichnenden geschéftlichen Bezeichnung

nicht gesprochen werden kann.1%2°

Die Entscheidung ist richtig. Fur sich genommen fehlt dem Begriff ,Schiilerhilfe” die Unter-
scheidungskraft, weshalb er als schlagwortartiger Firmenbestandteil nicht taugt. In Verbin-
dung mit der Buchstabenkombination ,ZGS" ist die Firma insgesamt allerdings unterschei-

dungskraftig. Dies gilt sowohl nach den Malistaben des formellen Firmenrechts (dazu

1026 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 5, Rn. 150, spricht von ,Woértern mit universeller Beschreibungswirkung,
die theoretisch jeden denkbaren Bereich unternehmerischer Tétigkeit (positiv) beschreibend erfassen kénnen.*
1027 | G Diisseldorf, MMR 2003, 342 — schiilerhilfe.

1028 | G Diisseldorf, a.a.0.

1029 ) G Diisseldorf, a.a.0.
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S. 148 f.) sowie des materiellen Firmenrechts (dazu S. 96 f.). Insoweit stehen das formelle

Firmenrecht und das materielle Unternehmenskennzeichenrecht im Einklang.

x. KG vom 26. September 2008 — ,,europamobel”

Die Klagerin, Inhaberin der am 29. Dezember 2004 beim AG Munchen unter HRB 155461
fur den Unternehmensgegenstand u. a. ,Handel mit Mébeln und sonstigen Einrichtungs-
gegensténden aller Art; Einkauf von Moébeln und Einrichtungsgegenstanden aller Art fiir
ihre Gesellschafter sowie Entwicklung von Marketing-MalBnahmen und Werbemal3nah-
men, die der Férderung der Gesellschafter dienen” eingetragenen Firma ,Europa Mdbel-
Verbund GmbH®, gehorte zu den grof3ten Mobeleinkaufsverbanden in Deutschland und
Europa. Sie berief sich auf ein Unternehmenskennzeichenrechti.S.v. § 5 Abs. 2 S. 1 Mar-
kenG an der Bezeichnung ,Europa Mébel* und machte eine Kennzeichenverletzung gegen
die Beklagte geltend, die den Begriff ,Mébel* fir schlisselwortgestutzte Internetwerbung
verwendete. Das KG wies die Klage mit der Begrundung ab, dass es dem Firmenbestand-
teil ,Europa Mdébel* an einer originaren namensmafigen Unterscheidungskraft fehle. Die
Firma setze sich aus zwei glatt beschreibenden Begriffen zusammen, namlich ,Europa*
und ,Moébel”, die auch in ihrer Zusammensetzung ,nicht liber eine Beschreibung im Sinne

von ,Mébel aus Europa*“ oder ,européische Mébel“ hinausgehe.10%

Auch wenn nicht die Firma ,,Europa Mébel-Verbund GmbH" nicht als solche Gegenstand
der Beurteilung war, ist die Entscheidung auch fur die Firma aussagekraftig, weil der neben
dem Rechtsformzusatz hinzugefugte Bestandteil ,Verbund® zweifellos fur sich genommen
nicht unterscheidungskraftig ist und auch in der Gesamtkombination nicht zu einer Unter-
scheidungskraft beitragt. Die Beurteilung des Bestandteils ,Europa Mébel* als von Haus
aus nicht namensmafig unterscheidungskraftig ist zutreffend. Naher zu beleuchten ist die
Eintragungsentscheidung des AG Munchen. Selbst bei Aul3erachtlassung eines Freihalte-
bedurfnisses und bei Zugrundelegung der Eintragungspraxis, dass ein Ortszusatz oder
eine geografische Angabe zu einer hinreichenden Unterscheidungskraft i.S.d.
§ 18 Abs. 1 HGB fuhren konnen (naher dazu S. 150 f.), muss die geografische Angabe
,<Europa“ als derartig weit und unkonkret bewertet werden, dass eine individualisierende
Unterscheidung gerade eines bestimmten Mobel-Verbundes kaum moglich ist. Allerdings
mag man eine Unterscheidungskraft unter dem Gesichtspunkt bejahen, dass es derart
wenige Unternehmen mit einem entsprechenden Geschaftsgegenstand gibt, dass auch

1030 KG, NJOZ 2009, 311 (312) — europamébel.
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eine so gebildete Firma den konkreten Kaufmann individualisieren und von anderen unter-

scheiden kann.

(dd) Zusammenfassendes Untersuchungsergebnis

Die anhand der analysierten Entscheidungen festgestellten Unterschiede zeigen, dass der
Malstab — obwohl vom Gesetzgeber als ein einheitlicher intendiert — jedenfalls nicht ein-
heitlich gehandhabt wird. Firmen, die als ,namensméiig unterscheidungskréftig“, also mit
Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft gemaf § 18 Abs. 1 HGB ausgestattet
von den Registergerichten eingetragen werden, werden in einem Verletzungsprozess von
einem Verletzungsgericht in einer beachtlichen Anzahl an Fallen als nicht namensmafig
unterscheidungskraftig eingestuft und erhalten keinen materiellen Schutz.

Diese Divergenz in der Anwendung des Mal3stabs zeigt sich gerade bei den beschreiben-
den Angaben. Wird der Gegenstand des Unternehmens (,klingelténe.de“'%', ;toolshop“°®?,
.otar Entertainment°®, quenstig.de“%*,  Schilerhilfe*'%®, ,GeoEnergy/Geoenergie“®®,
.Europa Mbébel%"), der Adressatenkreis (,deejay1°®), der konkret ausgeubte Geschafts-
gegenstand (,berlin location*'®®) oder die Art der Ware oder erbrachten Dienstleistung
(,24translate*'*,  hairfree*'*') beschrieben, wurde im Kennzeichenrecht meist ein deutlich
strengerer, jedenfalls aber abweichender Mal3stab an die Unterscheidungskraft angelegt
als bei der Eintragungsentscheidung. Im Lichte der analysierten Entscheidungen und der
oben Dberichteten grundsatzlichen Handhabung der Unterscheidungskraft in
§ 18 Abs. 1 HGB koénnen nach der hier vertretenen Auffassung die folgenden Hauptunter-

schiede ausgemacht werden:

e Abstrakte Betrachtung des eingetragenen Unternehmensgegenstan-

des statt konkrete Betrachtung der tatsachlichen Geschaftstatigkeit;

e Keine Berucksichtigung eines Freihaltebedurfnisses;

1031 |G Miinchen |, Urt. v. 6.2.2007, Az. 33 O 11107/06, BeckRS 2007, 06551 — Klingelténe.
1032 KG, NJWE-WettbR 2000, 234 — toolshop.

1033 BGH, GRUR 2005, 873 — Star Entertainment.

1934 | G Frankenthal, GRUR-RR 2006, 13 — guenstig.de.

1035 | G Diisseldorf, MMR 2003, 342 — schiilerhilfe.

1036 | G Hamburg, Urt. v. 15.9.2008, Az. 408 O 113/08 — GeoEnergy/Geoenergie.

1037 KG, NJOZ, 311 — europamébel.

1038 OLG Dresden, Urt. v. 9.1.2007, Az. 14 U 1958/06, BeckRS 2007, 08857 — deejay.de.
1038 OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 226 — berlin location.

1040 OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 256 — 24translate.

1041 OLG Miinchen, Beschl. v. 10.2.2014, Az. W 121/14 Kart — hairfree.

169



e Berucksichtigung einer Mehrdeutigkeit als Grundlage fur Unterscheidungs-
kraft, auch wenn eine mogliche Begriffsinterpretation einen beschreibenden
Gehalt ergibt;

e Unterscheidungskraft durch Hinzufugung eines Ortszusatzes zur Tatigkeits-

beschreibung.

(ee) Legitimation einer von § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG abweichenden Praxis in
§ 18 Abs. 1 HGB

Die festgestellten Unterschiede lassen sich sicherlich nicht mit dem Argument rechtferti-
gen, dass an die fur den formellen Firmenschutz notwendige Unterscheidungskraft gene-
rell weniger strenge Anforderungen zu stellen seien, als an die Unterscheidungskraft im
materiellen Kennzeichenrecht. In diesem Sinne hatte sich der BGH lange vor der Handels-
rechtsreform zur Eintragungsfahigkeit von Sachfirmen von GmbHs geauldert, bei denen
auch schon nach fruherem Recht eine glatte Beschreibung nur des Geschaftsgegenstands
als nicht eintragbar galt, fur die aber zum Zwecke einer namensmalfligen Individualisierung
und Eintragung als Firma gemal §§ 17 Abs. 1 HGB, 4 GmbHG a.F. ein Ortszusatz aus-

reichen sollte."042

Diese Rechtsprechung hatte durchaus ihre Berechtigung, als das Firmenrecht dem Unter-
nehmenstrager noch wenig Freiheit bei der Wahl der Firma lie®. Der Zwang zur Bildung
einer Sachfirma bei Kapitalgesellschaften und die ihrimmanente Schwache an Unterschei-
dungskraft mochte es rechtfertigen, an die Unterscheidungskraft geringere Anforderungen
zu stellen, um eine solche Sachfirma Uberhaupt zur Eintragung zu bringen. Seit jedoch
wieder eine Freiheit der Firmenwahl besteht und es jedem Kaufmann freisteht, zwischen
einer Personen-, Sach- oder Fantasiefirma zu wahlen, ist an sich auch der Grund fur eine

Privilegierung der Sachfirma im formellen Firmenrecht entfallen.'0

Ist dann die abweichende Praxis der Registergerichte ein Verstol3 gegen die seit der Ein-
fuhrung von § 18 Abs.1 HGB n.F. geltende neue Rechtslage? Diese intuitive Vermutung
kann entkréaftet werden. Es gibt namlich gute Griinde, dass trotz der grundsétzlichen Uber-
einstimmung des Doppelkriteriums der namensmafigen Unterscheidungskraft in beiden
Rechtsgebieten, die fur den materiellen Schutz sachgerechten Anforderungen fur die Zu-

teilung einer formalen Registerposition heruntergeschraubt werden.

1042 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (594).
1043 vgl. Roth, S. 31 (36); Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (594).
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Legitimieren |asst sich dies mit der ,rechtspolizeilichen” Funktion der Firma. Erforderlich ist
eine Identifizierbarkeit des Kaufmanns an seinem Registersitz (vgl. dazu oben S. 21 f.)
Diese Identifizierbarkeit ist durch die Eintragung im Handelsregister und durch die konsis-
tente Beibehaltung und Fuhrung ein und derselben Firma immer gewahrleistet. Auf die
,Unterscheidungskraft kommt es daflr gar nicht entscheidend an.’* Das wird auch
dadurch bestatigt, dass im frGheren Recht fur Kapitalgesellschaften gemald §§ 20 HGB
a.F., 4 AktG a.F., 4 GmbHG a.F. Sachfirmen vorgeschrieben waren, wobei es vielfach
ublich war, Firmen zu wahlen, die zwar in keiner Weise unterscheidungskraftig waren (z.
B. ,Badische Anilin- und Sodafabrik AG*), dennoch mittels der Handelsregistereintragung

fur eine eindeutige Identifikation der Kérperschaft als Kaufmann ausreichten.

Flankiert wird die Identifizierbarkeit des Kaufmanns am Ort zudem auch durch die Rege-
lung des § 30 Abs. 1 HGB, die vorschreibt, dass sich weitere, jungere Firmen ,deutlich
unterscheiden” mussen. Diese Forderung nach deutlicher Unterscheidbarkeit Iasst es so-
gar zu, dass weitere Firmen gebildet werden, die in ahnlicher Weise beschreibend sind,
solange nach dem hier einschlagigen gro3zugigen Maldstab (vgl. dazu ausfihrlich unten
S. 187 ff.) noch Unterschiede feststellbar sind.'**> Mit anderen Worten, die Eintragung einer
nicht unterscheidungskraftigen Firma hat weder eine durchschlagende Monopolisierungs-
wirkung noch eine ausgepragte Blockierungswirkung fur die Eintragung weiterer derartiger

Firmen durch Dritte."046

Damit steht in Einklang, dass ein Freihaltebedirfnis bei der Beurteilung einer Firma als
unterscheidungskraftig i.S.d. § 18 Abs. 1 HGB nicht berucksichtigt zu werden braucht (aus-
fuhrlich hierzu S. 137 f.).

Mit der Eintragung wird der materielle Schutz nicht vorweggenommen. Nur dieser hat eine
gewisse Monopolisierungswirkung (dazu S. 65). Das HGB-Firmenrecht gewahrt dem In-
haber dagegen kein Ausschlief3lichkeitsrecht im Sinne eines absoluten subjektiven Rechts
(dazu S. 122 ff., insb. S. 128 f.).

Dass der materielle Schutz nicht vorweggenommen wird, gilt auch dann, wenn man mit
der ganz herrschenden Meinung einer Firma bzw. ihrem schlagwortartigen Bestandteil
auch Schutz gemal § 12 BGB gewahrt,'*” denn dieser Schutz knupft nicht an die blofl3e

1044 v/gl. hierzu vor der Handelsrechtsreform Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 26.

1045 BGH, Urt. v. 01. 06. 1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 26.
1046 Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn. 26.

1047 RGZ 109, 213 (214) — Kwatta; BGH, GRUR 2002, 622 (624) — shell.de; Bokelmann, Rn. 32; Hefermehl, in:
FS Hueck, S. 519 (521 f.); MiKo-BGB/Sé&cker, § 12 BGB, Rn. 20; GK/HGB/W irdinger, § 37 HGB, Anm. 35.
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Tatsache der Eintragung an, sondern erfordert zusatzlich eine — vom Verletzungsrichter
eigenstandig zu prufende — ,Unterscheidungskraft®,'*® fur die vom BGH stets dieselben
Malstabe angelegt worden sind, wie fur die namensmafige Unterscheidungskraft als
Schutzvoraussetzung des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG bzw. § 16 UWG von 1909.104¢

Zuguterletzt war es das Hauptziel des HGB-Reformgesetzgebers von 1998, den Kaufleu-
ten eine groflRere Freiheit bei der Bildung von Fantasiefirmen zu geben.’%° Sie sollten Fir-
men bilden konnen, die als Marke ohne Weiteres eingetragen und als Unternehmenskenn-
zeichen ohne Weiteres materiell geschutzt werden kdnnen. Es ist aber nicht anzunehmen,
dass mit dieser Option, fur das Marketing optimal gestaltete Firmen einsetzen zu kdnnen,

ein Zwang einhergehen sollte, dies auch zu tun.

Deshalb kann die aus der Zeit vor der Handelsrechtsreform stammende Praxis, Sachfir-
men bestehend aus einer reinen Tatigkeitsangabe und einem Ortszusatz einzutragen, auf-
rechterhalten werden. Hierin liegt zwar nach wie vor eine Abweichung zur Praxis im mate-
riellen Kennzeichenrecht. Der Gesetzgeber wollte aber die Moglichkeiten der Firmenbil-
dung gerade verbreitern und nicht einengen. Damit ware es unvereinbar gewesen, wenn
eine seit Jahrzehnten gangige und von den Kaufleuten gut akzeptierte Praxis mit einem

Federstrich des Gesetzgebers auf einmal nicht mehr rechtens gewesen ware.

Von vornherein unproblematisch ist, dass der Registerrichter bei seiner Eintragungsent-
scheidung nur den ihm in der Handelsregisteranmeldung abstrakt unterbreiteten Unter-
nehmensgegenstand betrachtet und keine Nachforschungen zur tatsachlich ausgeubten
Geschaftstatigkeit anstellt. Dies ist bei Neugrindungen ohnehin kaum moglich. Bei Umfir-
mierungen wurde eine derart weitgehende Amtsermittlungspflicht dem Bestreben des Ge-
setzgebers zuwiderlaufen, das Anmeldeverfahren zu entschlacken und zu entlasten (vgl.
dazu S. 54 1.).

All diese Erwagungen sprechen dafur, die aufgezeigte, abweichende Praxis der Register-
gerichte nicht als ungerechtfertigten Verstol gegen das Gesetz zu brandmarken. Fur eine
solche Praxis kann es durchaus ein praktisches Bedurfnis geben. Einerseits mag man sa-

gen, dass ein Kaufmann schlecht beraten ist, wenn er sich eine Firma eintragen lasst, fur

1048 Bokelmann, Rn. 32; MiiKo-BGB/Sécker, § 12 BGB, Rn. 44; GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 35.

1049 BGH, GRUR 1959, 484 — Condux; BGH, GRUR 1960, 296 (297) — Reiherstieg; BGH, GRUR 1960, 550 (551) —
Promonta; BGH, GRUR 1961, 294 (296) — ESDE; BGH, GRUR 1961, 535 (537) — arko; BGHZ 74, 1 (4) — RBB/RBT;
BGH, GRUR 1982, 420 (423) — BBC/DDC; BGH, GRUR 1984, 471 (472) — Gabor/Caber; BGH, GRUR 1986, 253
(254) — Zentis/Santis; BGH, GRUR 1988, 635 (636) — Grundcommerz; BGH, GRUR 1991, 475 (477) — Caren
Pfleger; BGH, GRUR 1991, 780 (782) — TRANSATLANTISCHE; BGH, GRUR 1993, 913 (914) —- KOWOG; BGH,
GRUR 2002, 622 (624) — shell.de; Knaak, in: FS GRUR, S. 971, Rn. 43.

1050 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 35).

172



die er spater im Konfliktfall mit einem prioritatsjingeren Zeichen gar keinen materiellen
Schutz bekommen kann. Andererseits kann es gleichwohl ein Interesse an der Eintragung
einer solchen Firma geben. Dies kann zum einen bei Auslandsfirmen der Fall sein, die
nach auslandischen Regeln und insbesondere ohne Rucksicht auf die Anforderungen der
Praxis zu § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG gebildet sind. Daruber hinaus besteht fur jede von Haus
aus nicht namensmalig unterscheidungskraftige Firma auch innerhalb der Anwendung
des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG die Mdoglichkeit, einen materiellen Unternehmenskennzei-
chenschutz durch Verkehrsgeltung zu erringen (dazu oben S. 102 ff.).

2. Der Grundsatz der Firmenwahrheit bzw. das Irrefihrungsverbot des
§ 18 Abs. 2 HGB

a) Die Firmenwahrheit als Eintragungshindernis

Der Grundsatz der Firmenwahrheit hat mit der Handelsrechtsreform von 1998 eine Inhalt-
sanderung erfahren (dazu S. 54 ff.). Was davon ubrig ist, ist heute Uberwiegend in
§ 18 Abs. 2 HGB geregelt. Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, uber
geschaftliche Verhaltnisse, die fur die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind,
irrezufuhren (S. 1). Im Verfahren vor dem Registergericht wird die Eignung zur Irrefihrung
lediglich berucksichtigt, wenn sie ersichtlich ist (S. 2). Der Gesetzgeber hat mit der Zulas-
sung von Fantasiefirmen das ursprunglich wesentlich weiterreichende Grundprinzip der

Firmenwahrheit auf ein blof3es Irrefuhrungsverbot reduziert (vgl. dazu S. 52 ff.).

Das durch den Grundsatz der Firmenwahrheit in seiner friheren Gestalt geschutzte Infor-
mationsbedurfnis des Publikums uber die Person des Unternehmenstragers und damit
auch uber dessen Gesellschafts- und Haftungsverhaltnisse (vgl. dazu bereits S. 53 f.) kann
allerdings durch ein reines IrrefUhrungsverbot nicht befriedigt werden. Diesem Bedurfnis
wird heute nur noch Uber flankierende Informationspflichten entsprochen." Hierzu gehort
die Pflicht, einen zutreffenden Rechtsformzusatz der Firma hinzuzufugen (§ 19 HGB, §§ 4,
279 AktG, § 4 GmbHG, § 3 GenG, § 2 Abs. 2 Nr. 1 EWIV-AusfG), ohne den bei Fantasie-
firmen eine rechtliche Qualifikation der Unternehmenstrager nicht moglich ware.°52 Mit der
zusatzlichen Pflicht, bestimmte Angaben auf Geschaftsbriefen zu machen (§§ 33 Abs. 4,
37a, 125a, 177a HGB sowie in § 35a GmbHG, § 80 AktG, § 25a GenG), erhalt der Ge-

1981 Fezer, ZHR 161 (1997), 52 (60 f.); Schilnemann, S. 13.
1052 M{iKo-HGB/Krebs, § 37a HGB, Rn. 2.
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schaftsverkehr die Mdoglichkeit, Informationen Uber den Unternehmenstrager einzuho-
len."%® Diese Publizitatspflichten kdnnen daher im weiten Sinn dem Grundsatz der Firmen-

wahrheit zugerechnet werden.'0%

Als Eintragungshindernis fungiert die Firmenwahrheit allerdings nur, soweit sie in

§ 18 Abs. 2 HGB die Eintragung irrefUhrender Angaben ausschlief3t.

b) Objektive Eignung zur Irrefihrung
Maldgeblich ist eine objektive Eignung der Firma zur Irrefuhrung.'®® Dass die IrreflUhrung
beabsichtigt ist, ist nicht erforderlich.'®® Unbeachtlich ist nach dem Wortlaut auch, ob eine

IrrefUhrung tatsachlich eingetreten ist (,geeignet®).5

Allerdings macht nicht jede objektiv falsche Bezeichnung die Firma zugleich irrefhrend im
Rechtssinne. Es kommt allein darauf an, ob ihr Aussagegehalt geeignet ist, bei den ange-
sprochenen Verkehrskreisen wahre oder falsche Vorstellungen auszulosen (hierzu unten
S. 178).1%%8 Das wiederum ist abhangig von einem Kriterium, das im Folgenden naher un-
tersucht wird: der Wesentlichkeit. Es wird sich zeigen, dass die Handelsrechtsreform ein
Paradigmenwechsel fur den firmenrechtlichen Irrefihrungstatbestand bedeutete. Die Be-
urteilung der IrrefUhrung ist fortan nicht mehr eine Tatsachen-, sondern eine Rechts-

frage.10%°

c) Wesentlichkeitsschwelle des § 18 Abs. 2 HGB

(aa) Die zwei StoRrichtungen der Wesentlichkeit: der angesprochene Verkehr und
die Ermittlung seiner Auffassung

(1) Das gesetzgeberische Konzept

Der Reformgesetzgeber wollte sich durch die Einfuhrung einer Wesentlichkeitsschwelle
bewusst von der aus seiner Sicht zu restriktiven und zu strengen friheren Prufungspraxis
der Registergerichte verabschieden.'® Die Eintragungspraxis der Gerichte war von einer

schematischen Beurteilung gepragt, die eine IrrefuUhrung schon bei einer nur ganz entfernt

1053 M{iKo-HGB/Krebs, § 37a HGB, Rn. 2; Roth, S.31 (35); Schmidt, Handelsrecht, § 11, Rn. 8.

1054 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 7; Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 94.
1055 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 13; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 41 f.

1056 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 9; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 7.

1957 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 41.

1058  Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 43 f. mit exemplarischem Hinweis, dass der Verkehr bei einer ,Elisabeth
Schumacher GmbH", nicht (mehr) erwarte, dass Alleingesellschafterin auch tatsachlich ,Elisabeth Schumacher” ist.

1059 Canaris, § 11, Rn. 8.

1060 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444 S. 36, 38); Staub/Burgard, § 18 HGB,
Rn. 46.
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liegenden Tauschungsgefahr annahm. Das entsprach nicht mehr den geanderten Erwar-
tungen des Geschéaftsverkehrs, der objektiv tauschenden Angaben haufig keine Beach-
tung mehr schenkte. 06

Seit der Novellierung von § 18 Abs. 2 HGB darf die Firma keine Angaben enthalten, die
geeignet sind, Uber geschaftliche Verhaltnisse, die fur die angesprochenen Verkehrskreise
wesentlich sind, irrezufuhren. Dieses in § 18 Abs. 2 S. 1 HGB neu eingefuhrte Kriterium
bringt zwei wichtige Modifikationen mit sich. Zum einen dass nicht jede ,abstrakt vielleicht
tduschungsgeeignete Firma im Geschéftsverkehr tatséchlich [...] missverstanden wird"“,'°6?
zum anderen kommt es auf die , — objektivierte — [...] Sicht des durchschnittlichen Ange-
hérigen des betroffenen Personenkreises bei verstéandiger Wiirdigung“'°s® an. Diese zwei
Stolrichtungen der Intention des Gesetzgebers, deren Verstandnis sich nicht ohne Weite-

res und auch nur teilweise aus dem Gesetz erschliel3t,%% sind voneinander zu trennen.

(2) Der angesprochene Verkehrskreis

Der Wortlaut von § 18 Abs. 2 S. 1 HGB gibt vor, dass die Wesentlichkeit aus der Sicht der
angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen ist. Das leitet Uber zu zwei voneinander ge-
trennt zu beantwortenden Fragestellungen.'® Welchen Personenkreis hat die gesetzliche
Regelung im Auge, wenn in § 18 Abs. 2 HGB von dem angesprochenen Verkehrskreis die
Rede ist; an wen wendet sich die Firma uberhaupt (dazu nachfolgend i.)? Wie versteht der
so ermittelte Adressatenkreis die Firma; welcher Mal3stab ist an den so ermittelten, maf3-
geblichen Verkehrskreis bei der Beurteilung der Frage, ob eine Bezeichnung zur Irrefuh-

rung geeignet ist, anzulegen (dazu nachfolgend ii.)?

i.  Weiter und engerer Verkehrskreis

Bis auf den Hinweis, dass der angesprochene Verkehr nicht getauscht werden darf, fehlt
es an einer weitergehenden gesetzlichen Regelung. Bereits unter Geltung des
§ 18 Abs. 2 HGB a.F. wurde vertreten, dass es nicht lediglich auf die Auffassung des kau-
fenden Publikums ankommen kann. Eine Beschrankung auf die Sicht der Verbraucher
wurde den wesentlich breiter angelegten Verkehrsschutzzweck des firmenrechtlichen Irre-

fuhrungsverbotes unzulassig verkurzen, denn der Kaufmann wendet sich mit seiner Firma

1061 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36).

Amtliche Begrindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36).
Amtliche Begrindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36).
1064 vgl. dazu Roth, S. 31 (43 1.).

1065 Heymann/Emmerich, § 18 HGB, Rn. 21.

1062
1063
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nicht nur an seine Abnehmer, sondern er steht auch in geschaftlichem Kontakt mit Liefe-
ranten und sonstigen Teilnehmer am Geschaftsverkehr, die mit dem Kaufmann in Kontakt
treten.’ Dementsprechend findet sich in der Literatur vor der Handelsrechtsreform die
Unterscheidung zwischen zwei Verkehrskreisen, zum einen dem (weiten) Kreis des allge-
meinen Publikums und zum anderen dem engeren Verkehrskreis. Dabei sollte es fur eine
IrrefUhrung ausreichen, wenn in einem engeren Verkehrskreis, also z. B. in dem der Lie-
feranten oder der Kaufleute eines bestimmten Geschaftszweigs, eine Irrefuhrung auftreten

konnte. %67

Daran hat sich durch die Handelsrechtsreform nichts geandert. Bereits bei den Ausfuhrun-
gen zur namensmafigen Unterscheidungskraft (§ 18 Abs. 1 HGB) wurde festgestellt, dass
es nicht auf die Beurteilung nur des (jeweiligen) engen oder des weiten Verkehrskreises,
sondern auf die Sicht beider Adressatenkreise ankommt (néher dazu S. 139 f.). Fur die
Beurteilung der Tauschungsgefahr besteht kein Grund fur einen Perspektivwechsel, zumal
der Zweck des Verkehrsschutzes im Allgemeinen gebietet, nicht einzelne Verkehrskreise
vom Schutz auszunehmen. Dem entspricht auch die heute h.M. zu § 18 Abs. 2 HGB. 0%

Die Firma ist bereits dann irrefGhrend und unzulassig, wenn der weite Verkehrskreis der
Abnehmer des Kaufmanns getauscht werden kann.%® Umgekehrt kann sich das Register-
gericht sich mit der Feststellung begnugen, die Moglichkeit einer Tauschung der Abnehmer
bestehe nicht, und die Firma deshalb eintragen. Stets muss noch die Mdglichkeit einer
Tauschung aller jeweils in Betracht kommenden engeren Verkehrskreise, also der Liefe-
ranten, Konkurrenten, Kreditgeber, etc., gepruft werden.'® Fur die sich anschlieende
Frage, wie die Verkehrsauffassung in der Praxis ermittelt wird, wird auf die Ausfihrungen
bei der Firmenunterscheidbarkeit bzw. Firmenausschlie3lichkeit (S. 140 ff.) verwiesen, die
hier ebenfalls Geltung haben.

ii. Der Ubergang zum normativen MaBstab zur Ermittlung der Verkehrsauffas-
sung

Bis zur Reform 1998 hatte § 18 Abs. 2 S. 1 HGB a.F. in seiner von der Rechtsprechung

ausgepragten Form, ahnlich wie § 3 UWG von 1909, eine Firma schon dann verboten,

1066 RGZ 156, 16 (21) — Hamburger Kaffeelager.

1067 Bokelmann, Rn. 95; Heymann/Emmerich, § 18 HGB, Rn. 22; Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 9;
GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 17.

1068 OLG Jena, NZG 2010, 1354; OLG Stuttgart, FGPrax 2012, 177 (178) — Solar; OLG Diisseldorf, NZG 2017, 350
(351) — ALL.D. GmbH & Co. KG; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 48 f.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle,
§ 18 HGB, Rn. 40.

1089 \/gl. zum alten Recht BayObLGZ 1971, 347 (350) — Mode-Studio.

1070 S0 zum alten Recht BayObLGZ 1971, 347 (349 f.) — Mode-Studio; OLG Frankfurt, OLGZ 1980, 151 (155) — Revision
(zu §§ 12 FGG, 18 Abs. 2 HGB a.F.); Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 9.
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wenn sie bei einem rechtlich ,nicht unbeachtlichen Teil' der angesprochenen Verkehrs-
kreise eine unzutreffende Vorstellung hervorrufen konnte.'”" So lautete auch die Be-
standsaufnahme des Reformgesetzgebers.'?? In der Praxis zu § 3 UWG von 1909, von
der sich der HGB-Reformgesetzgeber bewusst absetzen wollte, reichte es aus, wenn die
nicht ganz fernliegende Mdoglichkeit einer Irrefuhrung bei einem ,nicht unerheblichen Teil
der angesprochenen Verkehrskreise“ bestand.”® Es genugte im Normalfall im Sinne einer
Faustregel, wenn 10% bis 15% der Mitglieder des angesprochenen Verkehrskreises ge-
tauscht werden konnten.’ Im Wettbewerbsprozess wurde die IrrefUhrungseignung viel-
fach empirisch ermittelt, namlich anhand von Verkehrsgutachten, die meist vom Klager
beigebracht wurden und eine entsprechende Irrefuhrungsquote aufwiesen.”s Im Register-
verfahren war ,auf die nicht ganz entfernte Méglichkeit einer Tduschung abzustellen*°®,
wobei auch hier Richtwerte von 10%. Bis 15% als ausreichende IrrefUhrungsquote ange-
geben wurden.'’”” Fur die Feststellung der Verkehrsauffassung kam den gemaf § 23 HRV
einzuholenden Gutachten oder Umfragen der Industrie- und Handelskammer eine bedeu-
tende Rolle zu.'o"®

Der Reformgesetzgeber hat sich von der Mal3geblichkeit des ,nicht unerheblichen Teils*
der Verkehrskreise geldst und sich bewusst fur einen verobjektivierten Malistab entschie-
den.'?”® Fortan sollte es ,auf die Sicht des durchschnittlichen Angehérigen des betroffenen
Personenkreises bei verstandiger Wiirdigung ankommen*“.*® Indem § 18 Abs. 2 HGB auf
diese Durchschnittsauffassung abstellte, erfolgte zugleich eine Anpassung des Irreflh-
rungsmalstabs an europaische Standards.'*®' Die Rechtsprechung des EuGH hatte sich

1071 7. B. OLG Frankfurt, OLGZ 1981, 417 (418) — Biirotechnik; Baumbach/Duden/Hopt/Hopt, §§ 18 HGB, Anm. 2 B.
1972 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 36).

073 BGHZ 13, 244 (253) — Cupresa-Kunstseide; BGH, GRUR 1979, 716 (717) — Kontinent-Mdbel;
Baumbach/Hefermehl, UNG (22. Aufl. 2001), § 3 UWG, Rn. 28.

1974 Baumbach/Hefermehl, UNG (22. Aufl. 2001), § 3 UWG, Rn. 28; GK/Lindacher, § 3 UWG, Rn. 248; Auswertung
von Rechtsprechung und Literatur bei Micheli, GRUR 1979, 718 f.; Schaefer, Erlauterungen zu § 18 HGB (S. 178).

1975 vgl. z. B. BGH, GRUR 1979, 716 (717) — Kontinent-Mébel; BGH, GRUR 1996, 911 (913 f.) — Der meistverkaufte
Europas.

1976 BayObL G, BayObLGZ, 1971, 347 (349) — Mode-Studio; OLG Hamm, OLGZ 1974, 139 (141) — Firmenzusatz ,Bau”.
1077 Jordan, S. 79.

1978 BayObL G, BayObLGZ 1971, 347 (349) — Mode-Studio; OLG Hamm, OLGZ 1974, 139 (141) — Firmenzusatz ,Bau®;
Schlegelberger/Hildebrandt, § 18 HGB, Rn. 9; Jordan, S. 79; GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 17.

1978 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53); H. Kéhler, JZ 1989, 262 (264).

1080 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53); Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn.
47.

1081 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53); OLG Jena, NZG 2011, 1191
— Fahrzeugwerk; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 9.
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bereits fruhzeitig zum Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-
standigen Durchschnittsverbrauchers bekannt.'%? Selbst in den vereinzelten Entscheidun-
gen, in denen nicht der Durchschnittsverbraucher zum Referenzpunkt gemacht, sondern
eher auf die Gesamtheit der einzelnen realen Verbraucher abgestellt wurde, forderte der
EuGH, dass ,eine erhebliche Zahl von Verbrauchern“ getauscht wurde.'*® Dagegen hatte
der BGH lange auf den flichtigen und unaufmerksamen Verbraucher abgestellt und zudem

die Irreflhrung eines ,nicht unerheblichen Teils" ausreichen lassen.10

Das europaisierte Verstandnis des firmenrechtlichen Irrefihrungstatbestandes bedeutet
im Ergebnis, dass die Irrefuhrungseignung nunmehr normativ festzustellen ist.'%® Der hier
anzulegende Maldstab orientiert sich an den Regeln und dem Verstandnis der irreflUhren-
den Geschaftspraktiken.'®¢ Hieraus ergeben sich zwei Folgerungen. Zum einen schlief3t
die Durchschnittsbetrachtung aus, die Sichtweise einzelner Mitglieder der angesproche-
nen Verkehrskreise'®” oder eines ,nicht unerheblichen“ oder ,erheblichen Anteils" zu be-
rucksichtigen. Es kommt auf die verobjektivierte Sicht eines Durchschnittsmitglieds der an-
gesprochenen Verkehrskreise an und nicht darauf, wie hoch der Anteil der moglicherweise
Getauschten ist.® Damit entfallt die Bedeutung der nach fruherem Recht regelmalig ein-
geholten empirischen Feststellungen der Industrie- und Handelskammern, die zur Fest-
stellung einer Tauschung von 10% bis 15 % der angesprochenen Verkehrskreise ausreich-
ten, aber auch notwendig waren.'® Zum anderen ist normativ zu bestimmen, welcher Grad
an Informiertheit, Aufmerksamkeit und Verstandigkeit dem gedachten Durchschnittsmit-
glied des jeweiligen Verkehrskreises unter Definition, Gewichtung und Abwagung von
Schutzinteressen zugemessen wird."*® Die Entscheidung, vor welchen Fehlvorstellungen
der angesprochene Verkehr geschutzt werden muss und welchen Risiken und Gefahren

man ihn eigenverantwortlich aussetzen kann, wird zur grundlegenden Vorfrage.'®"

1982 FyGH, GRUR Int. 1987, 404 (412), Tz. 32, 35 — Reinheitsgebot fiir Bier; EuGH, NJW 1995, 3243 (3244), Tz. 24 —
Mars; EuGH, GRUR Int. 1998, 795 (797), Tz. 31 — Gut Springenheide.

1083 EuGH, Urt. v. 16.01.1992, Az. C-373/90 Tz. 16 — Nissan.
1084 BGH, GRUR 1993, 127 (128) — Teilzahlungspreis I.

1085 O G Miinchen, DNotZ 2010, 933 — Miinchner Hausverwaltung; OLG Jena, NZG 2010, 1354 — Obermiiller; OLG
Jena, NZG 2013, 1270 — Gruppe; Lutter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1079).

1086 OLG Miinchen, DNotZ 2010, 933 — Miinchner Hausverwaltung; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 53.
1987 OLG Diisseldorf, NJOZ 2004, 3411 (3412) — Dolmetscher-Institut.

1088 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 47.

1089 Reichert/Liebscher, § 14, Rn. 37; Lutter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1079).

1090 50 zum Schutz vor Irrefiihrung im UWG Beater, Rn. 1106; Drexl, S. 427.

1091 Beater, Rn. 1106.
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Was von den angesprochenen Verkehrskreisen erwartet werden kann, muss im Einzelfall
durch eine normative Betrachtung konkretisiert werden. Die unterschiedliche Schutzwur-
digkeit der Unternehmensadressaten bestimmt malfigeblich den Grad an zu erwartender
Aufmerksamkeit, Kenntnisstand und Besonnenheit. Das fuhrt zu einem variablen, nicht
einheitlichen Mal3stab des durchschnittlich zu erwartenden Verstandnisses.'®? Werden
von der Firma Uberwiegend Verbraucher angesprochen, wird man regelmafig nur eine
geringe geschaftliche Erfahrung und Aufmerksamkeit erwarten konnen.'* Dagegen wird
ein Unternehmer als sorgfaltiger Kaufmann vorsichtiger und genauer auf eine Bezeichnung
achten. Dieser Adressatenkreis wird eher aufmerksam sein und ist nicht in gleichem Male
schutzwiirdig wie in der Regel ein Verbraucher. Ahnlich verhalt es sich mit dem Kennt-
nisstand, der von den angesprochenen Verkehrskreisen durchschnittlich erwartet werden
kann. Fachkreise haben ublicherweise spezifisches Spezial- und Branchenwissen,®® das
Verbrauchern fehlt. Was genau erwartet werden kann, wird vielfach von den Umstanden

des Einzelfalls abhangen.'0%

iii. Die Ermittlung der Verkehrsauffassung durch tatsachengestiitzte Normativbe-
urteilung

Bei der Ermittlung der Verkehrsauffassung kann genauso verfahren werden wie allgemein
im Marken- und Wettbewerbsrecht. Sowohl beim IrrefUhrungsverbot des § 5 UWG, dem
markenrechtlichen Tatbestand der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
beim Schutz des Unternehmenskennzeichens gegen Verwechslungsgefahr gema® § 15
Abs. 2 MarkenG als auch beim firmenrechtlichen Irrefuhrungsverbot des § 18 Abs. 2 HGB
geht es im Ausgangspunkt um eine fehlerhafte Vorstellung der Adressaten von einer Tat-
sache. Allerdings hat sich in der marken- und lauterkeitsrechtlichen Literatur noch kein
festes Meinungsbild herausgebildet. Im Markenrecht geht man einheitlich davon aus, dass
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Rechtsfrage ist.'®” Dies gilt auch fur das

1992 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 48.

1993 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 48.

1094 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 48.

1995 OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2016, 237 (239), Tz. 24 — Brauwelt.
199 OLG Frankfurt, NJOW-RR 2002, 176 (177) — Heinrich-Béll-Stiftung.

1097 BGH, GRUR 2009, 1055 (1059),Rn. 62 — airdsl; GRUR 2006, 594, Rn. 14 f. — SmartKey; Ingerl/Rohnke, § 14
MarkenG, Rn. 405; Strobele/Hacker/Hacker, § 9 MarkenG, Rn. 16; Fezer, § 14, Rn. 230; Hildebrandt, § 4, Rn. 21.
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materielle Unternehmenskennzeichenrecht.'®® Fur die uberwiegende Auffassung im Lau-
terkeitsrecht ist die Ermittlung der Verkehrsauffassung eine Tatsachenfeststellung. Der
BGH geht einen ,eigenartigen Mittelweg®.""® Fur ihn geht es nicht um die Feststellung von
Tatsachen, sondern um die Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens. Der Richter
kann aus eigener Sachkunde entscheiden und muss lediglich dann Beweis erheben, wenn
ihm die eigene Sachkunde fehlt (dazu bereits oben S. 140 ff.).11o!

In diesem Spannungsverhaltnis zwischen tatsachlicher und normativer Ermittlung der Ver-
kehrsauffassung weist Sosnitza mit dem Ansatz einer tatsachengestiitzen Normativbeur-
teilung einen Weg, der bei Lichte betrachtet der tatsachlichen Praxis der Gerichte ent-
spricht,"%2 aber die in der Praxis haufige Vermischung von tatsachlicher Feststellung und
normativer Wertung trennt. Zu unterscheiden sind zwei Ebenen: Auf der ersten Ebene, der
Tatsachenebene, ist zu fragen, welche Sichtweise die Adressaten der Kennzeichen tat-
sachlich haben. Auf der zweiten, normativen Ebene ist zu fragen, welches Verstandnis die
Adressaten nach dem maligeblichen Verbraucherleitbild haben sollten. Um die erste
Ebene nicht mit unverhaltnismaliigen Beweisaufnahmen zu belasten, konnen die Gerichte
die Verkehrsauffassung in eigener Sachkunde beurteilen. Im Ergebnis entspricht das der
Auffassung der Rechtsprechung nach der die eigene Sachkunde auch durch spezielles
Erfahrungswissen erlangt werden kann."'% Der Richter kann somit aus eigener Sachkunde
ohne Einholung eines Sachverstandigengutachtens entscheiden.!

Im Eintragungsverfahren ermittelt das Registergericht die fur die IrrefUhrungseignung ge-
malk § 18 Abs. 2 HGB maligebliche Verkehrsauffassung von Amts wegen. Allerdings
kommt wegen der in § 18 Abs. 2 S. 2 HGB angeordneten Beschrankung der Irrefuhrungs-
prufung auf eine ersichtliche Irreflhrung, der eigenen Sachkunde des Registerrichters eine
groRere und einer Feststellung mithilfe von Stellungnahmen der Organe des Handelsstan-
des, eine geringere Bedeutung zu. Das Verstandnis der jeweils angesprochenen Verkehrs-

kreise ist nicht notwendigerweise durch Umfragen bei und Stellungnahmen von Industrie-

1098 BGH, GRUR 1992, 110 (111) — dipa/dib; GRUR 1995, 156 (157) — Garant-Mobel; GRUR 2005, 61 (62) —
CompuNet/ComNet Il; GRUR 2012, 635 (637), Tz. 35 - METRO/ROLLER's Metro; Biischer, in: FS Ullmann, S. 129,
(142); Buscher/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 51; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13,
Rn. 96; GK-Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 316 f.

1099 peutsch, GRUR 1996, 541 (545); Helm, in: FS Tilmann, 2003, S. 135 (143); Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 136;
Spétgens, WRP 2000, 1023 (1027); Ulbrich, WRP 2005, 940 (941).

100 Sosnitza, ZGE 2013, 176 (184).

101 BGH, WRP 2004, 339 (341) — Marktfiihrerschaft.

102 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 135; Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1139).
103 Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1139).

104 vgl. im einzelnen Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1138 f.).
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und Handelskammern empirisch zu ermitteln. Das normative Leitbild kann vom Register-

gericht bei eigener Sachkunde selbst ausgefullt werden.%

(3) Wettbewerbliche Relevanz und normativer MaRstab

Die Einfuhrung der Wesentlichkeitsschwelle in § 18 Abs. 2 HGB — auch ,wettbewerbliche
Relevanz® genannt''% — bedeutete eine weitere Modifikation des firmenrechtlichen Irreflh-
rungstatbestandes. Der Gesetzgeber orientierte sich bei der Formulierung des Wortlauts
von § 18 Abs. 2 S. 1 HGB n.F. an § 13a UWG aus dem Jahr 1909 an seiner zuletzt gultigen
Fassung."%” Diese — mittlerweile gestrichene — Norm sah ein vertragliches Rucktrittsrecht
im Falle der Beeinflussung durch unwahre und irrefuhrende Werbung vor, wenn die un-
wahre oder irrefUhrende Angabe fur den Personenkreis, an den sie sich richtete, fur den

Abschluss von Vertragen wesentlich war.'1%

Auch fur die Beurteilung der wettbewerblichen Relevanz gilt ein objektiver Mal3stab, der
auf die Durchschnittsauffassung der angesprochenen Verkehrskreise bei verstandiger
Wiurdigung abstellt."'® Zugleich bedeutet das eine Berlcksichtigung normativer Mal3stabe,
auch fur die Beurteilung der wettbewerblichen Relevanz."'® Damit sind die gleichen
Grundsatze anzuwenden wie sie auch bei der Ermittlung der Verkehrsauffassung gelten
(vgl. dazu oben S. 179 1.).

Von wettbewerblicher Relevanz — und damit wesentlich — sind nur solche Angaben, die fur
die wirtschaftliche Entscheidung der Geschaftspartner gerade mit diesem Unternehmen in
Kontakt zu treten, bei vernunftiger, objektiver Betrachtung eine Rolle spielen konnen.""
Angaben, die fur den angesprochenen Verkehr dagegen nur von nebensachlicher Bedeu-
tung sind, haben keine Relevanz und fallen nicht unter das Irrefihrungsverbot."'? |st aber
die Angabe normativ betrachtet ihrer Art nach flr den angesprochenen Verkehrskreis von

105 Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 20.

106 0L G Hamm, DNotZ 1999, 842 (844) — Euro; OLG Kéin, GRUR-RR 2007, 163 (165) — WISAG; OLG Frankfurt, NJW-
RR 2015, 727 (728), Tz. 30 — Sehzentrum; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 53; Baumbach/Hopt/Hopt, § 18

HGB, Rn. 13.

107 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444 S. 521.); Oetker/Schlingloff, § 18 HGB,
Rn. 16.

108 & 13a UWG a.F. lautete: ,[...] zur Irrefiihrung geeignete Werbeangaben, die fiir den Personenkreis, an den sie sich

richten, fiir den Abschluss von Vertrdgen wesentlich ist [...]".

109 01 G Diisseldorf, NJOZ 2004, 3411 (3412) — Dolmetscher-Institut; OLG Jena, NZG 2010, 1354 — Obermiiller; KG,
GRUR-RR 2012, 86 — Deutsches Institut; Canaris, § 11, Rn. 8.; Roth, S. 31 (44).

"0 OLG Jena, NZG 2010, 1354 — Obermiiller; Miko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 53, 55;
Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 9.

"1 Henssler/Strohn/Wamser, § 18 HGB, Rn. 5.
112 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53).
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Relevanz, fallt sie auch dann unter das Irrefuhrungsverbot, wenn die Relevanz nur gering-
fugig ist.""3 Entscheidend ist lediglich, dass die Relevanzschwelle Uberhaupt Uberschritten
wird, wie weit ist unerheblich. Dabei muss letztlich nach den Besonderheiten des jeweiligen
Einzelfalls beurteilt werden, was als wesentliche Irreflhrung der angesprochenen Ver-

kehrskreise anzusehen ist."

(bb) Auswirkungen des normativen Verstandnisses der Irrefiihrungseignung auf
die Firmenwabhlfreiheit

(1) Praktische Konkordanz von Liberalisierung und Verkehrsschutz

Die vorherigen Ausfuhrungen haben gezeigt, dass Uber die Veranderung des Leitbildes
des Durchschnittsadressaten normative und damit wertende Kriterien zu bestimmenden
Faktoren zu der Frage fuhren, ob eine Bezeichnung moglicherweise irrefihrend ist. Der
EuGH bezweckte mit der Einfuhrung der Rechtsfigur des durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers als Leitbild die Entscheidung fur
eine Werteordnung, die insgesamt freiheitlich ausgerichtet ist und von der Eigenverant-
wortlichkeit eines jeden Menschen ausgeht."'® Indem der Reformgesetzgeber von 1998
sich diesem Verbraucherleitbild nicht verschlossen hat, hat er sich zugleich dieser Werte-
entscheidung angeschlossen.''® Auch die neu, bzw. wieder eingefuhrte Firmenwabhlfreiheit
(dazu S. 15) ist Ausdruck eines von Freiheit und Eigenverantwortung gepragten Wertever-
standnisses des (Firmen-)Rechts."""” Diese Wertentscheidung der Handelsrechtsreform
muss auch im Rahmen des normativen Mal3stabs berucksichtigt werden. Das ,Liberalisie-
rungsanliegen des Gesetzes [darf] nicht mit Hilfe des Irrefiihrungsverbots unterlaufen wer-
den.“"'8 Andererseits wird auch die Firmenwabhlfreiheit heute nicht mehr wie im 19. Jahr-
hundert vollig wertneutral und ricksichtslos gewahrt (dazu S. 45), sondern muss sich ver-
antwortlich in ein System einfugen, das den Verkehr vor Irrefihrung schitzt. Beide Prinzi-
pien mussen gegeneinander abgewogen und im Einzelfall zu einer praktischen Konkor-

danz gefuhrt werden. Dies hat Konsequenzen fur die Sachfirma und die Fantasiefirma.

(2) Sachbezug der Sachfirma
Mit der Abschaffung des Entlehnungsgebotes muss auch die Sachfirma nicht mehr den

Unternehmensgegenstand erkennen lassen (siehe dazu S. 15 f.). Die Sachfirma hat damit

13 OLG Jena, NZG 2010, 1354 — Obermiiller.

"4 OLG Frankfurt, NJOW-RR 2015, 727 (728), Tz. 30 — Sehzentrum.

15 Beater, Rn. 1108 m.w.N.

1116 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444 S. 53); Roth, S. 31 (45).
"7 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 47.

18 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 47.
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im Ausgangspunkt ihre frGhere Funktion, in knapper Form Uber die Unternehmenstatigkeit
zu informieren,'"® verloren (siehe dazu S. 52 f.)."2° Es kann sicherlich nicht Aufgabe des
IrrefGhrungsverbotes sein mittels § 18 Abs. 2 HGB genau jene strengen Anforderungen an
die Angaben in der Sachfirma wieder einzufuhren, die durch die Abschaffung des Entleh-
nungsgebots aus §§ 4 GmbHG a.F., 4 AktG a.F. gestrichen wurden.?* Mit der Abschaf-
fung des als positive Informationspflicht verstandenen Entlehnungsgebots ist aber nicht
ohne Weiteres eine vollige Freigabe aller moglichen denkbaren Sachbezeichnungen ver-
bunden, die mit dem Geschaftsgegenstand Uberhaupt nichts zu tun haben. Ein Kaufmann,
der ein Geschaft fur Friseurbedarf fuhrt, darf keine Sachfirma mit dem Kern ,Baubedarf
wahlen. Dies ergibt sich jedoch nicht aus inhaltlichen Anforderungen an die Sachfirma als
solcher, sondern aus einer sachgerechten Handhabung des IrrefiUhrungsverbots. Die Uber-
wiegende Auffassung verlangt, dass die Sachfirma auf den tatsachlichen Tatigkeitsbereich
Bezug nehmen und mit ihm im Zusammenhang stehen muss."'?? Sie tragt der Durch-
schnittserwartung des Verkehrs Rechnung, die bei einer Sachfirma dahingeht, dass zu-
mindest ein lockerer Zusammenhang zur tatsachlichen Geschaftstatigkeit besteht.'? Das
IrrefUhrungsverbot verlangt einen Sachbezug der Sachfirma. Damit bleibt die betrachtliche
Liberalisierungswirkung der wieder eingefuhrten Firmenwabhlfreiheit erhalten. So war nach
fruherer Rechtslage die Firma ,Bauhelf GmbH* gemaly § 4 GmbHG a.F. fur eine Bauma-
schinenhandlung unzulassig, weil die Silbe ,helf’ eben nicht als ,Handlung“ verstanden
wurde und den Unternehmensgegenstand nicht erkennbar machte.'?* Nach heutigem Ver-
standnis ware anders zu urteilen, weil ein Zusammenhang zu Baumaschinen besteht,
namlich Maschinen, die beim Bau helfen."'?* Der Bezug kann auch ein mittelbarer sein. So
ist die Firma ,A. Solar USA International GmbH" einer nicht operativ in der Solarbranche
tatigen Holding nicht gemal} § 18 Abs. 2 S. 1 HGB irrefihrend, wenn sie Beteiligungen an
Unternehmen halt, die in der Solarbranche tatig sind.!'?

19 Vgl. OLG Neustadt, NJW 1962, 2208 (2209) — Bauhelf.
120 | ytter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1077).
121 Anhnlich Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 60.

122 Miiko-HGB/Heidinger, = § 17 HGB, Rn. 27; Lutte/Welp, ZIP 1999, 1073  (1082);
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 16; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 12d.

123 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 27; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 16;
Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 12d.

124 OLG Neustadt, NJW 1962, 2208 (2209) — Bauhelf.
125 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 60.
126 OLG Stuttgart, FGPrax 2012, 177 (178) — Solar.
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(3) Namen als Firmenkern

Die Zulassung von Fantasiefirmen bringt es mit sich, dass eine gemafR® § 18 Abs. 1 HGB
namensmalig unterscheidungskraftige Firma als Firmenkern auch den burgerlichen Na-
men einer Person enthalten kann, die entweder gar nicht existiert oder nichts mit dem
Kaufmann zu tun hat und weder an der Gesellschaft beteiligt ist noch der Nutzung seines
Namens in der Firma zugestimmt hat. Hier stellt sich die Frage, ob wegen des Auseinan-
derfallens der Person des Kaufmanns einerseits und des zum Firmenkern gemachten bur-
gerlichen Namens andererseits bei einer Firmenneugrindung per se eine Irrefuhrung ge-
maf § 18 Abs. 2 HGB vorliegt.

Bei einer unbefangenen faktischen Betrachtung, die sich auf den tatsachlichen Kenntnis-
stand und den Erfahrungshorizont der Mehrheit der Verbraucher konzentriert und dabei
auch hergebrachte, unreflektierte unvoreingenommene Vorstellungen von den Zustanden
im Geschaftsverkehr einbezieht, 1asst sich diese Frage durchaus bejahen und mit hoher
Wabhrscheinlichkeit auch empirisch belegen. So gesehen ist gerade die Firma des Einzel-
kaufmannes mit fremdem Namen in besonderem Male irrefuhrungsgeeignet.'’?” Diese
Sichtweise und dieser Mal3stab ist aber nicht der, den das Gesetz angelegt wissen will. Es
kommt nach der ganz uberwiegenden Auffassung zu einer normativen Korrektur, die sich
an den Liberalisierungszielen der Handelsrechtsreform ausrichtet und keine Irrefuhrung
annimmt."?® Besonders pragnant hat dies das OLG Munchen formuliert: ,Zu einer Téu-
schung kommt es nicht, weil der Verkehr nach der aktuellen Rechtslage nicht erwarten
kann, durch den Firmennamen Uber den birgerlichen Namen des Inhabers einer Perso-
nenfirma informiert zu werden®."'?® Noch unverblimter formuliert das OLG Jena, dass ,die
betroffenen Verkehrskreise gerade kein Vertrauen in die Gesellschaftereigenschaft des
Namensgebers [...] haben dirfen“."*® Damit wird der Verkehr in einer Erwartung, die er
zwar tatsachlich hat, die jedoch in der geltenden Rechtslage keine Stutze mehr findet, nicht
mehr geschutzt. Die fiktive Person hat fur die angesprochenen Verkehrskreise — normativ
betrachtet — auch keine Relevanz. Wenn die betroffenen Verkehrskreise den verwendeten
Namen nicht einer bestimmten Person zuordnen konnen, ist es fur ihre wirtschaftliche Ent-

scheidung auch ohne Bedeutung, ob es sich bei der Personenfirma um den Namen einer

127 vgl. Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 26.

128 OLG Miinchen, NZG 2013, 108 — E D e.K.; BeckOK/Bémeke, § 18 HGB, Rn. 36; Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn.
47; Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Vorbemerkung Rn. 21.

128 OLG Miinchen, NZG 2013, 108 — E D e.K.
130 OLG Jena, NZG 2010, 1354 (1355) — Obermiiller.
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existenten oder einer fiktiven Person handelt.'®" Daher ist eine aus dem fiktiven Namen
,Obermliller* gebildete Fantasiefirma grundsatzlich ebenso wenig irrefUhrend wie die Ver-

wendung von ,E.D.“ als der Name einer fiktiven Person.'"2

Bei Namen von Personen, die existieren, zieht das IrrefUhrungsverbot jedoch sehr wonhl
gewisse Grenzen. Eindeutig irrefuhrend ware die Verwendung des Namens einer jeder-
mann bekannten Person des offentlichen Lebens (Beispiele: ,Claudia Schiffer Kosmetik
GmbH’ oder ,Beckenbauer Ful3ballartikel GmbH"), sofern die betreffende Person nicht an
der Gesellschaft beteiligt ist.'* In solchen Fallen ist auch eine Relevanz zu bejahen, wenn
der Person im Zusammenhang mit einem bestimmten Tatigkeitsbereich ein gewisses Ver-
trauen entgegengebracht wird, d. h. wenn die Person fur die angesprochenen Verkehrs-

kreise ein ,bekannter Name” ist."13

(cc) Die Veranderung des MaBstabs und das Verhaltnis von § 18 Abs. 2 S. 2 HGB
zu § 5 UWG

Fest steht, dass auf die frihere Rechtsprechung zu § 18 Abs. 2 HGB a.F. nur noch ,mit
gréBter Vorsicht“'*® und ,nicht mehr vorbehaltlos“'** zurickgegriffen werden kann.'®” Im
Einzelnen ist vieles streitig und es zeichnet sich wegen der starken Einzelfallabhangigkeit
der Entscheidungspraxis kein einheitliches Bild ab, das vom Verkehr nach der Handels-
rechtsreform noch erwartet werden kann. Eine nahere Darstellung der Fallgruppen und
des Meinungsstandes wurde den Rahmen dieser Arbeit Ubersteigen. Auf die umfangrei-

chen Ausfuhrungen von Burgard'3® und Heidinger''®® wird daher verwiesen.

Im Unterschied zu § 18 HGB Abs. 2 a.F. hat sich der Mal3stab der Irrefihrungsprufung seit
der Novellierung des Firmenrechts damit erheblich verandert. Die Einfuhrung des Wesent-
lichkeitskriteriums fuhrt dazu, dass ein gro3ztugiger Malstab an die Irrefuhrungsgefahr an-

131 OLG Jena, NZG 2010, 1354 (1355) — Obermiiller.

132 OLG Jena, NZG 2010, 1354 (1355) — Obermiiller; OLG Miinchen, NZG 2013, 108 — E D e.K.; LG Landshut, Beschl.
v. 15.03.2000, Az. 2 HK T 133/00; LG Miinchen I, MittBayNot 2001, 71 — Seemdiller; differenzierend: Kiesel u. a.,
DNotz 2015, 740 (754 f.); Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 15c.

133 OLG Jena, NZG 2010, 1354 (1355) — Obermilller; Lutter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1081).
1134 OLG Jena, NZG 2010, 1354 (1355) — Obermiiller.

135 Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 11.

136 OLG Frankfurt, NZG 2011, 1234 (1235) — Europaischer Fachverband.

37 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 48; Roth, S. 31 (451.).

138 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 56 ff.

139 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 111 ff.
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zulegen ist und die Moglichkeit einer Firmenbildung nicht dbermaldig durch das Irrefuh-
rungsverbot eingeschrankt werden soll.'#® Gegenuber der bisherigen Rechtslage nimmt

die Kontrolldichte ab."4!

Dieser veranderte MaRstab ist das Ergebnis der Ubernahme eines normativen Verbrau-
cherleitbildes, wie ihn der EuGH fruhzeitig zum Recht der irrefuhrenden Werbung entwi-
ckelt hat, in das handelsrechtliche Irrefliihrungsgebot.*2 Uberwiegend wird daher ange-
nommen, dass sich das handelsrechtliche Irrefihrungsverbot nach § 18 Abs. 2 HGB und
das allgemeine lauterkeitsrechtliche Irrefuhrungsverbot nach § 5 Abs. 1 UWG nahezu de-

cken."43

Dennoch weist die Begrundung des Reformgesetzgebers den Irrefuhrungstatbestanden
deutlich verschiedene Rollen zu. Die handelsrechtliche und die wettbewerbsrechtliche Be-
urteilung einer Firma verfolgt ganz unterschiedliche Zwecke."* Das Firmenrecht hat eine
praventive Schutzrichtung, in der es die Verwendung tauschender Firmen durch ein Verbot
bereits im Eintragungsverfahren verhindern soll."#5 Die Prufung der Firma im Eintragungs-
verfahren nach § 18 Abs. 2 HGB ist ausschlielich auf eine vorbeugende Grobsichtung,'#6
ob die Firma nach ihrem Inhalt unrichtig und zur Tauschung des Publikums geeignet ist,
beschrankt."” Das Firmenordnungsrecht sieht bereits in der Bildung und Fuhrung einer
irrefuhrenden Firma die (abstrakte) Gefahr, dass das Publikum in seiner Entscheidung be-

einflusst wird."48

Eine ganz andere Frage und daher nicht dem Registerverfahren, sondern allein der lau-
terkeitsrechtlichen Prifung zugewiesen, ist die Art und Weise des Firmengebrauchs. Ob
die Benutzung der Firma irrefihrend ist, ist nach dem allgemeinen Irrefuhrungsverbot des
§ 5 UWG zu beurteilen. Anders als das handelsrechtliche Firmenrecht ibernimmt das
UWG so die Funktion einer nachtraglichen Feinsteuerung zur Einhaltung eines lauteren
Wettbewerbs.'*° Diese an den verschiedenen Schutzzwecken orientierte Rollenverteilung

140 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 33.
"4 Roth, S. 31 (42).
142 vgl. nur EuGH, GRUR Int. 1998, 795 (797), Tz. 31, 37 — Gut Springenheide.

143 | amsa, S. 483; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 18 HGB, Rn. 38; Oetker/Schlingloff, § 18 HGB, Rn. 16;
einschrankend Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 14.

Schaefer, Handelsrechtsreformgesetz, Erlauterungen zu § 18 HGB (S. 178 f.).
145 Kessen, S. 40 f.

146 Roth, S. 31 (44).

"47 Fezer, ZHR 161 (1997), 52 (62).

1148 Kessen, S. 41.

1149 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 38, 53); Baumbach/Hopt/Hopt,
§ 18 HGB, Rn. 14, 20; Kessen, S. 42; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 18 HGB, Rn. 9.

1144
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ist sachgerecht. In einem Zivilprozess um UWG-Anspriche kommt es auf die konkrete
Verwendungsform der Firma an. Die wettbewerbsrechtlichen Implikationen einer Firma
konnen im ordnungsrechtlichen Registerverfahren nicht gleichermallen adaquat erfasst

werden. 150

Das bedeutet andererseits nicht, dass der wettbewerbsrechtlichen Benutzungskontrolle
eine nachrangige Funktion zukommt. Der Gesetzgeber hat sich ausdrucklich dagegen ent-
scheiden, das firmenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Irrefuhrungsverbot in das Ver-
haltnis einer Spezialitat zu stellen.® Es kann daher durchaus sein, dass eine Firma nach
den Mal3staben des § 5 Abs. 1 UWG irrefuhrend ist, nicht aber gegen den Grundsatz der
Firmenwahrheit versto3t.*2 Die vom Registergericht unbeanstandet gelassene Firma wird
nicht mit einem Bestandsschutz ausgestattet.'>® Im Sinne eines vereinfachten und zugigen

Registerverfahrens ist das konsequent.'

3. Firmenunterscheidbarkeit bzw. FirmenausschlieBlichkeit, § 30 Abs. 1 HGB
Der Schutz des Rechtsverkehrs vor Verwirrung und Verwechslung hat in § 30 HGB als
Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit bzw. FirmenausschlieBlichkeit eine weitere ge-
setzliche Normierung erhalten."% § 30 Abs. 1 HGB schreibt vor, dass sich eine neue Firma
von allen an demselben Ort bereits eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden muss.
Fur den Inhaber einer bereits eingetragenen Firma wirkt sich der AusschlieRlichkeitsgrund-
satz damit als Vorschrift zum Schutz seiner eingetragenen Firma aus. Wer eine Firma al-
lerdings neu anmelden will, fur den stellt sich § 30 HGB als ein Eintragungshindernis dar.
Welcher Abstand zu einer bereits im Register eingetragenen Firma einzuhalten ist, bemisst
sich in beiden Fallen nach denselben Grundsatzen. Naher wird daher auf die Firmenaus-
schlieBlichkeit im Zusammenhang mit den Untersuchungen zum handelsrechtlichen
Schutzumfang eingegangen (S. 250 ff.).

%0 Fezer, ZHR 161 (1997), 52 (62).
1151 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 53).
152 BayObLG, NJW 2000, 1647 (1648) — Pro-Videntia; Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 14; Kessen, S. 43 f.

153 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz  (BT-Drucks. 13/8444, S.53); vgl. auch
Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 14; Kégel, BB 1997, 793 (799).

Vgl. Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 38); vgl. auch Lutter/Welp, ZIP
1999, 1073 (1082).

155 Miiko-HGB/Heidinger, Vor § 17 HGB, Rn. 20.
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lll. Ungeschriebene Eintragungshindernisse

1. Der Grundsatz der Firmeneinheit

Von Lehre'% und Rechtsprechung'®” wurde der Grundsatz der Firmeneinheit entwickelt,
der im HGB nicht positiv geregelt ist. Er besagt, dass es dem Interesse des Rechtsverkehrs
an der sicheren Identifikation des Unternehmenstragers entspricht, dass ein Kaufmann in
ein und demselben Handelsgeschaft nur eine Firma fuhren darf.""*® Der Einzelkaufmann
darf fur unterschiedliche Handelsgeschafte, die er unabhangig nebeneinander betreibt, je-
weils eine andere Firma fuhren."® Eine Handelsgesellschaft darf immer nur eine Firma
fuhren, gleichgultig wie viele unterschiedliche Unternehmen sie betreibt."'® Fur eine Han-
delsgesellschaft wirkt sich damit der Grundsatz der Firmeneinheit als ein absolutes Eintra-

gungshindernis fur eine zweite Firma aus.

2. Analoge Anwendung der markenrechtlichen Eintragungshindernisse gemaR
§ 8 Abs. 2 Nr. 5 — 13 MarkenG

Wie oben dargelegt, genielRen Kennzeichen, die gegen die offentliche Ordnung oder ge-
gen die guten Sitten verstof3en, keinen materiellen Schutz als Unternehmenskennzeichen
(dazu S. 81 ff.). Dieses Ergebnis wird mit Blick auf die Einheit der Rechtsordnung durch
eine analoge Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 5 — 13 MarkenG erzielt. Die gleichen Erwa-
gungen gebieten eine analoge Anwendung auch auf das formelle Firmenrecht."¢' Die in
§ 8 Abs. 2 Nr. 5 — 13 MarkenG geregelten absoluten Eintragungshindernisse wirken sich
in dieser analogen Anwendung auch im Registerverfahren zur Eintragung einer Firma als
absolute Eintragungshindernisse aus.'®? Zu den Details wird auf die Darstellung zum ma-

teriellen Unternehmenskennzeichenschutz verwiesen (naher dazu S. 80 ff.).

3. Bosglaubigkeit
Im materiellen Kennzeichenrecht kann eine bdsglaubige Benutzungsaufnahme unbefugt

sein, womit es an der ungeschriebenen Schutzvoraussetzung der befugten Benutzung

1% Bokelmann, Rn. 391; Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 39 ff.; Baumbach/Hopt/Hopt, § 17 HGB, Rn. 8; Schmidt,
Handelsrecht § 12 11 2. (S. 354 ff.).

187 RGZ 85, 397 (399); BGH, NJW 1976, 2163 (2164); BGH, NJW 1991, 2023 (2024) — Unzulassiger Gebrauch einer
Geschaftsbezeichnung.

1% BGH, NJW 1991, 2023 (2024) — Unzuldssiger Gebrauch einer Geschéftsbezeichnung; Bokelmann, Rn. 391;
Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 39, 43; Heymann/Emmerich, § 17 HGB, Rn. 22a; Miiko-HGB/Heidinger, \Vor
§ 17 HGB, Rn. 30; Baumbach/Hopt/Hopt, § 17 HGB, Rn. 7 f.; Schmidf, Handelsrecht, § 12, Rn. 66; Teichmann, Rn.
441,

159 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 39; Milko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 9.

1160 BGH, NJW 1976, 2163 (2164); Heymann/Emmerich, § 17 HGB, Rn. 28; Hachenburg/Heinrich, § 4 GmbHG, Rn.
70 f.; Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 74.

1161 Baumbach/Hopt/Hopt, § 18 HGB, Rn. 9; Jung, ZIP 1998, 677 (683); Oetker/Schiingloff, § 17 HGB, Rn. 5;
Lutter/Welp, ZIP 1999, 1073 (1082 f.).

162 Jung, ZIP 1998, 677 (683); Roth, S. 31 (37 f.); Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 5.

188



fehlt (naher dazu S. 83 ff.). Ob die Benutzungsaufnahme bosglaubig und in Behinderungs-
absicht erfolgt, ist lediglich anhand einer Gesamtwurdigung aller in Betracht kommenden
Umstande zu beurteilen, die im Einzelnen zu ermitteln waren. Es erscheint nicht ange-
bracht, dass Registerverfahren mit derartigen Ermittlungen, die von Amts wegen anzustel-
len werden, zu Uberfrachten. Anders als bei ordnungs- und sittenwidrigen Kennzeichen
oder solchen, die mit Hoheitszeichen Ubereinstimmen oder ihnen zu ahnlich sind, sind die
Motivationslage und die Absichten des Anmelders nicht ohne Weiteres erkennbar. Der
Gesetzgeber hat deshalb aus gutem Grund darauf verzichtet, die Firmenanmeldung auch
noch mit einer Gesinnungsprufung zu verbinden. Diese Entscheidung des Gesetzgebers
ist zu respektieren. War die Anmeldung der Firma bosglaubig und missbrauchlich, kann
dies nachtraglich im Firmenmissbrauchsverfahren gemaf’ § 37 Abs. 2 HGB bzw. durch die
allgemeine wettbewerbsrechtliche Unterlassungsklage gemaR §§ 8 Abs. 1, 3,4 Nr. 4 UWG
korrigiert werden.

D. Lodschung der Firma aus dem Handelsregister

. Erléschen der Firma

1. Eintragungspflicht

So wie der Kaufmann verpflichtet ist, eine Firma anzunehmen und im Handelsregister ein-
tragen zu lassen (§ 29 HGB), so ist er umgekehrt nach § 31 Abs. 2 HGB auch verpflichtet,
das Erloschen der Firma im Handelsregister eintragen zu lassen. Anders als im materiellen
Kennzeichenrecht der §§ 5, 15 MarkenG werden die Annahme und das Erldschen der
Firma mit einem formalen Akt verknupft. Diese Eintragungspflichten durfen aber nicht so
verstanden werden, dass der Eintragung eine konstitutive Wirkung zukommt. Das ist nur
dann der Fall, wenn auch die Kaufmanneigenschaft des Unternehmers von der Eintragung
abhangt.""®® Eine gesetzliche Regelung, wann die Firma erlischt, fehlt. Die Erloschenstat-

bestande miussen daher aus dem Wesen der Firma ermittelt werden.'%*

2. Aufgabe der Firma
Die Firma erlischt, wenn sie der Kaufmann endgliltig aufgibt.""®s Jede Anderung der Firma

ist formell eine Aufgabe der alten, unter Annahme einer neuen Firma.''¢® Allerdings kann

1163 Baumbach/Hopt/Hopt, § 17 HGB, Rn. 16.

1164 OLG Hamm, OLGZ 1977, 438 (441) — Heinrich W.; Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 44; Oetker/Schlingloff,
§ 17 HGB, Rn. 16.

1185 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 44; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 17 HGB, Rn. 19.

166 BayObLGZ, BayObLGZ 1984, 129 (132) — Firmenanderung;, Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 33;
Heymann/Emmerich, § 17 HGB, Rn. 17.
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der materielle Unternehmenskennzeichenschutz, der fur die aufgegebene alte Firma er-
rungen wurde, aufrechterhalten und prioritatswahrend auf die neue Firma Ubergehen,
wenn die Anderung nicht wesentlich ist (vgl. zu den MaRstében des BGH nach der Metrix-
Entscheidung die Ausfuhrungen auf S. 108).

3. Geschaftsaufgabe

a) Grundregel

Gibt der Kaufmann sein Unternehmen auf, erlischt die Firma ebenfalls grundsatzlich. Die
Geschaftsaufgabe muss dauernd und nicht nur voribergehend sein. Davon ist auszuge-
hen, wenn dem Betrieb die wirtschaftliche Grundlage entzogen ist und die Unternehmens-
organisation vollig und irreparabel zerstort ist."®” Im Einzelnen ist allerdings nach Rechts-
formen zu differenzieren; der dargestellte Grundsatz gilt nicht ausnahmslos:

b) Einzelkaufleute
Gibt der Einzelkaufmann sein Handelsgewerbe auf, dann erlischt zugleich auch die
Firma."¢® Auch die fortbestehende Eintragung der Firma im Handelsregister vermag daran

nichts zu andern; die Firma ist erloschen und wird sodann zu Unrecht gefuhrt."¢®

c) Personenhandelsgesellschaften

Fiur die Personenhandelsgesellschaften gilt dies allerdings nur mit Einschrankung, denn
die Aufgabe des Geschaftsbetriebs ist als Auflosungstatbestand nicht in § 131 HGB be-
nannt."” Die Firma der OHG und KG erlischt daher nicht bereits mit Geschaftsaufgabe,
sondern erst mit Beendigung der Liquidation.""!

d) Kapitalgesellschaften, juristische Personen
Auch die Firma der juristischen Person erlischt nicht zugleich mit der Beendigung des Ge-
schaftsbetriebes: Sie sind Formkaufleute und die Firma ist ihr einziger Name.''”2 Solange

167 RGZ 110, 422, 424 — Siligmiiller; Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 45.

1168 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 40 f., BuBmann, S. 127; Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 45;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 15; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 17.

169 BuBmann, S. 127.
170 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 46 f.

"7 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 49 f.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 16;
Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 18.

72 BuBmann, S. 128.

190



die Gesellschaft nicht aufgeldst ist und fortbesteht, muss sie einen Namen und damit zu-
gleich die Firma behalten."” Erst mit ihrer endgultigen Liquidation und ihrer Loschung im
Handelsregister erlischt auch die Firma der juristischen Person.'7#

4. Absinken auf ein Kleingewerbe

a) Einzelkaufmann

Lediglich ein Kaufmann kann eine Firma fuhren und ist firmenfahig (vgl. § 17 HGB)."""® Die
Kaufmanneigenschaft wird damit zum bestimmenden Kriterium der Firmenfahigkeit. Fuhrt
der Kaufmann eine Firma, obgleich das Unternehmen nicht mehr einen nach Art und Um-
fang in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert (§ 1 Abs. 2 HGB),
hangt das Erldschen der Firma von seiner Eintragung im Handelsregister ab. Nur die Firma
des nicht eingetragenen Einzelkaufmanns erlischt mit Absinken des Unternehmens auf ein
Kleingewerbe. Dagegen erlischt die Firma des eingetragenen Einzelkaufmanns in diesem
Fall gemaR §§ 2, 5 HGB nicht, sondern erst mit der konstitutiv wirkenden Loschung durch
das Registergericht."®

b) Personenhandelsgesellschaften

Die nicht im Handelsregister eingetragene Personenhandelsgesellschaft wird zur GbR, so-
bald der Geschaftsbetrieb auf das Niveau eines Kleingewerbes absinkt. Die Firma der nicht
eingetragenen, kleingewerblichen Personenhandelsgesellschaft erlischt.""”” Anders dage-
gen die OHG oder KG, die zwar ein Kleingewerbe betreibt, jedoch weiterhin im Handels-
register eingetragen ist. lhre Firma erlischt erst mit Abschluss der Liquidation.''”® Fur die
Personenhandelsgesellschaften gelten damit die gleichen Grundsatze wie fur den Einzel-
kaufmann (siehe oben a)).

c) Kapitalgesellschaften, juristische Personen
Die Frage, ob die Firma einer kleingewerblich handelnden Kapitalgesellschaft oder juristi-
schen Person erlischt, stellt sich nicht. Als Formkaufmann ist sie firmenfahig, bis ihre Li-

78 BuBmann, S. 129.

174 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 48; Bufmann, S. 128 f.; Miko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 56;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 17; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 19.

175 vgl. Koller/Kindler/Roth/Drilen/Roth, § 17 HGB, Rn. 8; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 13.

176 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 38 f.; Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 47; mit zum Teil anderer Begriindung
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 15; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 17.

77 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 53; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 16.
178 Miiko-HGB/Heidinger, § 17 HGB, Rn. 53; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 17 HGB, Rn. 16.
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quidation abgeschlossen ist. Ihre Kaufmanneigenschaft hangt nicht davon ab, ob der Ge-
schaftsbetrieb einen in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert

und auch die Firma einer solchen juristischen Person erlischt nicht.'7®

ll. Keine Erloschenstatbestande: Firmenbestandigkeit und Firmenkontinuitat

1.  Erhalt des Goodwills bei Ubertragung der Firma

Verauliert der Kaufmann seinen Geschaftsbetrieb an einen neuen Inhaber, gibt der Kauf-
mann damit Ublicherweise zugleich sein Unternehmen auf. Wegen des Grundsatzes der
Firmenbestandigkeit fuhrt diese Form der ,Geschéftsaufgabe“ nicht zum Erldschen der
Firma, wenn die Firma und das Unternehmen in der Hand des neuen Inhabers weiterge-

fuhrt werden.'8

Diesen an eine bestimmte Firma geknupften Goodwill zu sichern, ist Zweck der Regelun-
gen der §§ 22, 23 HGB."®' Der dort verankerte Grundsatz der Firmenbestandigkeit (auch
als Firmenkontinuitat oder Firmenidentitat bezeichnet) besagt, dass es dem Kaufmann
moglich ist, eine einmal zulassig gebildete Firma auch bei einem Inhaberwechsel weiterhin
zu gebrauchen.®2 Die §§ 22, 23 HGB erméglichen die Ubertragung der Firma gemeinsam
mit dem kaufmannischen Unternehmen auf einen anderen Kaufmann und durchbrechen
damit den Grundsatz der Firmenwahrheit.'’®® Denn obwohl die Firma nach einem Inhaber-
wechsel nicht mehr den urspringlich durch sie bezeichneten Unternehmenstrager aus-
weist, ist dennoch die FortfUhrung der Firma auch ohne Nachfolgezusatz moglich. Fur den
Verkehr ist dann nicht erkennbar, dass hinter der alten Firma ein neuer Inhaber steht, so-
dass es an sich zu einer Tauschung uber die Identitat des Inhabers kommt. Abgemildert
wird diese Tauschung insoweit, dass der Erwerb der Firma nur zusammen mit der Uber-
nahme des Unternehmens maoglich ist und so zumindest in Bezug auf das kaufmannische
Unternehmen die Firmenwahrheit noch zum Zuge kommt."® Auch wegen des seit der
Handelsrechtsreform ohnehin reduzierten Informationswertes der Firma (vgl. dazu S. 52
f.) und des flankierenden Gebotes, dass die Firma auch nach einem Wechsel des Unter-
nehmenstragers nicht tduschend sein darf (§ 18 Abs. 2 HGB), mag man darin eine noch

178 Qetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 19.

1180 BuRmann, S. 126.

181 vgl. Teichmann, Rn. 426.

1182 Staub/Burgard, § 18 HGB, Rn. 31; Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 24; Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 103

1183 Baumbach/Hopt/Hopt, § 22 HGB, Rn. 1; Oetker/Schlingloff, § 22 HGB, Rn. 1; a.A. Schmidt, Handelsrecht, § 12,
Rn. 104, der die Firma dem Unternehmen zuweist und in der Firmenbestandigkeit ein Prinzip, nicht aber eine
Ausnahme sieht.

1184 Kessen, S. 78.
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hinnehmbare Beeintrachtigung des Verkehrsschutzes sehen.'® Dennoch bleibt es dabei,
dass ohne einen Nachfolgezusatz die unverandert beibehaltene Firma letztlich das Publi-
kum Uber die Person des Rechtstragers tauscht. Das formelle Firmenrecht verzichtet zu-
gunsten des Schutzes des Goodwills auf die Pflicht zur Anderung der Firma, auch wenn
sich die fur die Firmenbildung mafRgeblichen Verhaltnisse nachtraglich andern. Dies hat
auch nach der Liberalisierung des Firmenrechts 1998 noch immer eine grol3e Bedeutung,
namlich wenn die vom Unternehmensgrinder gebildete Firma eine Personenfirma gebildet
aus dessen burgerlichen Namen ist. Aufgrund dessen dann kann der Verkehr auch nach
dem Erwerb glauben, der Einzelkaufmann bzw. personlich haftende Gesellschafter sei

nach wie vor dieselbe natiirliche Person.

Fur die Uberwiegende Auffassung rechtfertigt sich diese Durchbrechung des Grundsatzes
der Firmenwahrheit mit dem Erhalt des in der Firma enthaltenen Goodwills.'"® Der meist
Uber viele Jahre aufgebaute Goodwill hat fur den Kaufmann einen erheblichen wirtschaft-

lichen Wert; entsprechend bezeichnet man den Goodwill vielfach auch als ,Firmenwert*.®"

Angesichts des personlichkeitsrechtlichen Gehalts, der einer Firma auch zukommt und der
einer Ubertragung tendenziell entgegenstehen miisste,'"®® bedeutet die Moéglichkeit der
Ubertragung zusammen mit dem Geschéaftsbetrieb eine Betonung ihres immaterialgiter-
rechtlichen Charakters'® und zugleich die Anerkennung des in der Firma verkorperten
Vermogenswerts. Ihn kann der Erwerber der Firma gleichsam kaufen. Der bisherige Inha-
ber erhalt durch den Kaufpreis den finanziellen Gegenwert."'*®

Dies aber bedeutet zugleich nichts anderes, als die Anerkennung derjenigen Funktion als
rechtlich schutzenswert, die auch das materielle Unternehmenskennzeichenrecht schutzt.
Der Kaufmann, der durch seine fortwahrenden Bemuhungen einen ,guten Ruf‘ erlangt und
sich ,einen Namen gemacht‘ hat, hat damit einen nach §§ 5, 15 MarkenG geschutzten
erheblichen Goodwill angesammelt, denn der Schutz des Goodwills ist eine rechtlich ge-
schitzte Funktion des Unternehmenskennzeichens. Diesen in der Firma als Unterneh-

menskennzeichen gemal § 5 Abs. 2 1 Fall 2 MarkenG angesammelten Goodwill soll er

185 Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 32.

118 \gl. Denkschrift, S. 192; RGZ 152, 365 (368) — C. E. Rost & Co.; Baumbach/Hopt/Hopt, § 22 HGB, Rn. 1;
Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 31; Kessen, S. 60 f; Weber, S. 2.

187 Teichmann, Rn. 401.
118 Haublein, in: Liber Amicorum Prolss, S. 47 (60).
189 Oetker/Schlingloff, § 22 HGB, Rn. 1; Kessen, S. 67 f.

1% RGZ 152, 365 (368) — C. E. Rost & Co; BGH Urt. v. 5.5.1977, Az. Il ZR 237/75, BeckRS 1977, 31115663;
Baumbach/Hopt/Hopt, § 22 HGB, Rn. 1; Kessen, S. 60 f.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 22 HGB,
Rn. 1; Oetker/Schlingloff, § 22 HGB, Rn. 1.
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auf einen Unternehmensnachfolger Ubertragen und von diesem gegen entsprechendes

Entgelt erworben werden konnen.

Uber die Mdglichkeit zur fortgesetzten Benutzung der Firma bei einer Ubertragung des
Unternehmens erkennt das Firmenrecht damit zugleich den Schutz des Goodwills nach
materiellem Kennzeichenrechts an. Die §§ 22, 23 HGB bewahren den Goodwill auch bei
der Ubertragung der Firma und verhindern dessen Zerstdrung. Das formelle Firmenrecht
gewahrt zwar keinen materiellen Kennzeichenschutz, gewahrleistet aber den Fortbestand
des Ergebnisses des materiellen Kennzeichenschutzes, namlich des Goodwills.

2. Die Bindung der Firma an das kaufmannische Unternehmen

Firma und Unternehmen sind nach dem in § 23 HGB geregelten Grundsatz der Akzessori-
etat untrennbar miteinander verbunden.'®' Eine Trennung von Firma und Unternehmen ist
im Interesse eines Schutzes des Verkehrs vor Tauschungen Uber die Kontinuitat des Un-
ternehmens nicht moglich."®2 Der fruher gemall § 8 Abs. 1 WZG von 1936 in gleicher
Weise geregelte'®® Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschaftsbetrieb ist zwar
durch die heute in § 27 MarkenG geregelte freie Ubertragbarkeit ersetzt worden. Fiir die
Firma hat der Gesetzgeber diesen Schritt nicht vollzogen.''* Er wird von einigen Stimmen
im Schrifttum de lege ferenda gefordert, weil die unterschiedliche Behandlung von Marke
und Firma kritisiert und bezweifelt wird, dass die Regelung Tauschungen des Verkehrs
effektiv verhindern kann.''s De lege lata bleibt es aber dabei, dass gemal} §§ 22, 23 HGB
die Firma nur gemeinsam mit dem kaufmannischen Unternehmen Ubertragen werden
kann."% Anders als bei anderen Unternehmenskennzeichen (siehe das S. 114 f.) bedurfte
es einer ausdrucklichen gesetzlichen Regelung der Akzessorietat von Firma und Handels-
unternehmen.'®” Aufgrund dessen dass die Firma ist nicht Zubehor des kaufmannischen
Unternehmens, sondern der Name des Kaufmanns ist. Dieser personale Bezug unter-
scheidet die Firma von der besonderen Geschaftsbezeichnung gemall § 5 Abs. 2 S. 1 Fall
3 MarkenG, dem Geschaftsabzeichen gemaly § 5 Abs. 2 S. 2 Fall 1 MarkenG und den

191 RGZ 63, 226 (229) — H.R. & Co.; Ullmann, in: FS v. Miihlendahl, 2005, S. 145 (150).

192 BGH, GRUR 1973, 346 (365) — Baader; BGH, GRUR 1991, 393 (394) — Ott International; Baumbach/Hopt/Hopt, §
23 HGB, Rn. 1; Ehrenberg/Pisko, S. 303 f.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 23 HGB, Rn. 1; Steinbeck,
Handelsrecht, § 12, Rn. 6.

193 BGH, GRUR 1973, 363 (365) — Baader; Krieger, in: FS Ulmer, S. 3 (18 ff.); GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 142.
19 Ulimann, in: FS v. Mihlendahl, 2005, S. 145 (148 f.).
195 Gétting, in: FS Fezer, S. 737 (746); Kessen, S. 166 ff.

1% BGH, GRUR 2001, 1158 (1160) — Dorf Miinsterland; BGH, GRUR 2001, 1164 (1165) — buendgens; BGH, GRUR
2002, 972 (975) — FROMMIA; Staub/Burgard, § 23 HGB, Rn. 1, 3; Hdublein, in: Liber Amicorum Prolss, S. 47 (56 f.
und 60); Miko-HGB/Heidinger, § 23 HGB, Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 23 HGB, Rn. 2;
Sosnitza, § 18, Rn. 27.

97 Kessen, S. 164 ff.
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sonstigen betriebliche Unterscheidungszeichen gemal® § 5 Abs. 2 S. 2 Fall 2 MarkenG.
Diese Kennzeichen sind nicht wie die Firma gemal} § 17 Abs. 1 HGB der Name des Un-
ternehmensinhabers, sondern das Kennzeichen des (kaufmannischen) Unternehmens
selbst (vgl. dazu oben (S. 36 f.).

E. Derraumliche Schutzbereich

§ 30 Abs. 1 HGB bestimmt, dass jede neue Firma [...] sich von allen an demselben Ort
oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister oder in das
Genossenschaftsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden [muss]. Danach
mussen sich Firmen lediglich an demselben Ort oder derselben Gemeinde deutlich unter-
scheiden. Der prioritatsaltere Firmeninhaber kann sich nach diesem raumlich beschrank-
ten Ansatz des Gesetzes nur innerhalb desselben Registerbezirks gegen eine prioritats-
jungere Firma durchsetzen. Eine in einem anderen, u. U. sogar unmittelbar benachbarten
Registerbezirk eingetragene, verwechslungsfahige Firma wird im Registerverfahren nicht
berucksichtigt. Diese raumliche Beschrankung des formellen Firmenschutzes unterschei-
det sich deutlich vom Schutz der Firma nach materiellem Kennzeichenrecht, der raumlich
nicht auf den Registerbezirk beschrankt ist, sondern sich auf das geografische Gebiet der
Benutzung bzw. einer erlangten Verkehrsgeltung erstreckt (vgl. dazu oben 3. Teil (S. 115
ff.). 1198

Der unterschiedliche Ansatz des formellen Firmenschutzes im Unterschied zum materiel-
len Unternehmenskennzeichenschutz, erklart sich aus dem Sinn und Zweck von § 30
HGB. Das firmenrechtliche Kriterium der Unterscheidbarkeit soll im Sinne des Publikums-
schutzes die eindeutige |dentifikation des Unternehmensinhabers gewahrleisten.!®® Eine
solche ldentifikation ist nicht allein anhand der Firma, sondern auch anhand des Sitzes
des Kaufmanns moglich.'?® |st eine eindeutige Identifikation allerdings nicht auch anhand
des Sitzes moglich, weil die Kaufleute ihren Sitz am selben Ort haben, steht allein die
Firma als Identifikationsmerkmal zur Verfugung.'?' Das Merkmal der Unterscheidbarkeit
der Firma erganzt bzw. ersetzt innerhalb des gleichen raumlichen Bereichs das Merkmal

des Unternehmenssitzes als Identifikationsmerkmal.

1198 \/gl. Baumbach/Hopt/Hopt, § 30 HGB, Rn. 8; Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 30.

1199 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 3.

1200 staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 4, 21; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 3.
1201 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 4, 21.
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5. Teil
Der Schutzumfang im Firmenrecht
und Unternehmenskennzeichenrecht

Einleitende Bemerkungen

Der Schutz der Firma erfolgt handelsrechtlich nach den §§ 29 ff. HGB und § 37 HGB und
ist als ordnungsrechtlicher Firmenschutz ausgestaltet, der vorrangig und vorbeugend
durch die Registergerichte realisiert wird. Die Registergerichte Uberwachen die Eintragung
der Firma im Handelsregister und kontrollieren den Firmengebrauch. Daneben hat derje-
nige, dessen Rechte durch den unbefugten Gebrauch der Firma in seinen Rechten verletzt
wird, ein Klagerecht auf Unterlassung des Firmengebrauchs nach § 37 Abs. 2 HGB.

Aulerhalb des HGB wird die Firma vor allem durch §§ 5 und 15 MarkenG gegen Ver-

wechslungsgefahr geschutzt.

Erganzender Schutz auRerhalb des geschaftlichen Verkehrs wird Uber § 12 BGB gewahrt.
Zudem ist die Firma als ,,sonstiges Recht*i.S. von § 823 Abs. 2 BGB geschutzt.'?°2 Weder
auf den namensrechtlichen, noch auf den deliktischen Firmenschutz soll hier eingegangen

werden.

Kennzeichenrechtlich hat derjenige, dessen Name, Firma, Geschéaftsbezeichnung und Ge-
schaftsabzeichen durch andere im geschaftlichen Verkehr verletzt wird, nach §§ 5 und 15
MarkenG einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber des geschaftlichen Betriebs,

in dem die verletzende Handlung erfolgte.

1202 Baumbach/Hopt/Hopt, § 17 HGB, Rn. 33.
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1. Abschnitt: Materieller Unternehmenskennzeichenschutz

A. Uberblick

Die sachliche Reichweite des materiellen Schutzes der Unternehmenskennzeichen wird
durch die beiden Verletzungstatbestande des § 15 Abs. 2 MarkenG (Verwechslungsge-
fahr) und des § 15 Abs. 3 MarkenG (erweiterter Schutz der bekannten Unternehmens-
kennzeichen) bestimmt. Die Verwechslungsgefahr gemafl § 15 Abs. 2 MarkenG ist der
zentrale Verletzungstatbestand, dem in der Praxis gegenuber dem erweiterten Schutz die

wesentlich grofere Bedeutung zukommt.'2%3

B. Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr

1. Grundsatzliches zu Wortlaut, Historie und Systematik

Gemal § 15 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten ,untersagt, die geschéftliche Bezeichnung oder
dhnliches Zeichen im geschéftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die
geeignet ist Verwechslungen mit der geschlitzten Bezeichnung hervorzurufen®. In der Li-
teratur ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass diesem Wortlaut nicht zu trauen ist,
denn es kommt entgegen dem Wortlaut nicht darauf an, dass zwei Zeichen miteinander
verwechselt werden konnen, sondern darauf, ob zwei Unternehmen oder ihre Inhaber mit-
einander verwechselt oder zu Unrecht nicht bestehende Beziehungen zwischen ihnen ver-

mutet werden konnen.'204

Die Vorschrift und ihr Wortlaut gehen zurlck auf § 16 Abs. 1 UWG von 1909. Nach dem
ausdrucklichen Willen des Gesetzgebers kann an das bis zur Markenrechtsreform gel-
tende Recht angeknupft'?®® und auf die zu § 16 Abs. 1 UWG von 1909 ergangene Recht-

sprechung zurtckgegriffen werden.2%

1203 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 1, § 14, Rn. 20.

1204 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 2 ff.

1205 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 76).

1206 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 55, 67); BGH, GRUR 1995, 507 (508) — City-Hotel;
BGH, GRUR 1995, 754 (756) — Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, GRUR 1995, 825 (826) — Torres; BGH, GRUR
1996, 68 (69) — COTTON LINE; BGH, GRUR 1997, 468 (469) — NetCom |; BGH, GRUR 1997, 749 (751) — L‘Orange;
BGH, GRUR 1997, 903 (905) - GARONOR; BGH, GRUR 1998, 391 (392) — Dr. St. ... Nachf.; BGH, GRUR 2000,
605 (606) — comtes/ComTel; BGH, GRUR 2008, 1104 (1107), Tz. 32 — Haus & Grund II; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 34 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 3.
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Il.  Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr im MarkenG?

1.  Unterschiedliche Wurzeln der Regelungen

§ 15 Abs. 2 MarkenG ahnelt strukturell dem Verletzungstatbestand der Verwechslungsge-
fahr bei Marken, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.'?” Man ist sich aber uneinig, ob von einem
einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichenrecht auszuge-
hen ist. Ausgangspunkt dieser Diskussion sind die unterschiedlichen Wurzeln der marken-
und kennzeichenrechtlichen Schutzvorschriften. Wahrend § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf
den Vorgaben der MarkenRL beruht und richtlinienkonform auszulegen ist, knupft § 15
Abs. 2 MarkenG an die Rechtslage zu § 16 UWG von 1909 an.

2. Die Auffassung des BGH

Die Rechtsprechung des BGH betonte daher zunachst sehr deutlich, dass es mit Blick auf
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG keinen einheitlichen Begriff der Verwechs-
lungsgefahr im deutschen Recht gibt.'?® Spatere Entscheidungen deuten wenig spezifisch
eine gewisse Offenheit gegenuber Einflissen der Markenrechtsharmonisierung an.'?%®
Diese Entscheidungen machen jedoch zur Verwechslungsgefahr tberhaupt keine Aussa-
gen und befassen sich nicht mit der Frage, ob in § 15 Abs. 2 MarkenG einerseits und § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG andererseits von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsge-
fahr auszugehen ist. Eine aktuelle und auf den nachfolgend dargestellten Meinungsstreit

bezugnehmende AulRerung des BGH fehlt.

3. Meinungsstreit im Schrifttum

a) Befurworter einer einheitlichen Auslegung

Im Schrifttum und in der Instanzrechtsprechung ist die Frage umstritten. Zum Teil wird
davon ausgegangen, dass im Recht der Unternehmenskennzeichen und im Recht der
Marken eine weitgehend einheitliche Auslegung der Verwechslungsgefahr stattzufinden
habe, soweit dem nicht die sich aus den unterschiedlichen Funktionen von Marke und Un-
ternehmenskennzeichen ergebenden Unterschiede entgegenstehen.’?'® Auch findet sich

1207 strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 2; Inger/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 39, Kur/v.
Bomhard/Albrecht/Thalmaier, § 15 MarkenG, Rn. 31.

1208 BGH, GRUR 1995, 825 (827) — Torres; BGH, GRUR 1995, 754 (756) — Altenburger Spielkartenfabrik.

1208 BGH, GRUR 2000, 605 (606) — comtes/ComTel; BGH, GRUR 2001, 344 (345) — DB Immobilienfonds; BGH, GRUR
2001, 1164 (1165) — buendgens; BGH, GRUR 2008, 1104 (1107), Tz. 32 — Haus & Grund Il; hierzu Ingerl/Rohnke,
§ 15 MarkenG, Rn. 45.

1210 01 G Hamm, MMR 2013, 791 (792) — EDS Trockenbausysteme; Inger/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 45; Sosnitza,
Markenrecht, § 18, Rn. 4; Kur/v. Bomhard/Albrecht/ Thalmaier, § 15 MarkenG, Rn. 32; abgeschwacht
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 6.
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der Gedanke, dass der Schutzumfang des Unternehmenskennzeichens im Einzelfall auf

den einer eingetragenen Marke zurickzuschneiden sein kdnne.'?"

b) Befurworter einer nicht einheitlichen Auslegung
Die Gegenauffassung stellt gerade die unterschiedlichen Funktionen von Marke und Un-
ternehmenskennzeichen in den Vordergrund und leitet daraus ab, dass es keinen einheit-

lichen Begriff der Verwechslungsgefahr geben konne.'22

4. Eigene Auffassung

Die letztgenannte Auffassung verdient den Vorzug. Den Befurwortern einer einheitlichen
Auslegung ist zwar zuzugeben, dass vielfaltige Parallelen, Beriihrungspunkte und Uber-
schneidungen zwischen der Verwechslungsgefahr bei Marken einerseits und Unterneh-
menskennzeichen andererseits bestehen.’?'* Dennoch Uberwiegen die funktionsbedingten
und systematischen Unterschiede derart stark, dass die Vorstellung eines einheitlichen
Begriffs der Verwechslungsgefahr sich als Wunschdenken geboren aus der Sehnsucht
nach einer moglichst einfachen Rechtsanwendung nach einheitlichen Vorgaben des euro-
paischen Rechts erweist. So unterscheiden sich bereits die Bezugspunkte der Verwechs-
lungsgefahr.’2'* Bei Marken steht ihre Hauptfunktion im Vordergrund. Dies ist die Her-
kunftsfunktion, verstanden als Gewahrleistung der Ursprungsidentitat der Waren oder
Dienstleistungen gegenuber den Verbrauchern.'?®® Der Schutz vor Verwechslungsgefahr
soll eine Storung dieser Herkunftsfunktion verhindern. Die Verwechslungsgefahr ist des-
halb funktional bezogen auf die Herkunftsfunktion und liegt vor, wenn das Publikum glau-
ben konnte, dass die von den sich gegenuberstehenden Zeichen erfassten Waren oder
Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus ggf. wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen stammen und damit eine einheitliche Kontrollverantwortung
besteht.'26

1211 OLG Hamburg, NJOZ 2003, 2133 (2154) — Ichthyol/Ethyol II.

1212 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 83ff; ders, MarkenR 2018, 347 (352);
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 38.

Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 45; zugestanden auch bei Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 79.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 85.

1215 FuGH, GRUR 2003, 55 (58), Tz. 53 f. — Arsenal; EuGH, GRUR 2008, 698 (700), Tz. 57 — 02 und 02 (UK)/H3G;
EuGH, GRUR 2009, 756 (761), Tz. 58 — L'Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 (448), Tz. 75 ff. — Google und
Google France; EuGH, Urt. V. 25.07.2018, Az.C-129/17, Tz. 35 - Mitsubishi/Duma;
Kur/v. Bomhard/Albrecht/Mielke, § 14 MarkenG, Rn. 120.

1216 FuGH, GRUR 1998, 922 (924), Tz. 29 — Canon; EuGH, GRUR Int. 1999, 734 (736), Tz. 17 — Lloyd; EuGH, GRUR
2008, 698 (700), Tz. 59 — 02 und 02 (UK)/H3G; EuGH, GRUR 2009, 56 (59), Tz. 57 — Intel; EuGH, Urt. v.
25.07.2018, Az.C-129/17, Tz. 35 — Mitsubishi/Duma.

1213
1214
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Das Unternehmenskennzeichen hat andere Funktionen. Seine Aufgabe ist es nicht, die
Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Produkte zu verburgen.’?'” Es dient vielmehr
dazu, das Unternehmen bzw. dessen Inhaber im geschaftlichen Verkehr umfassend und
nach allen Seiten zu identifizieren und zu unterscheiden, sowie den Goodwill zu bundeln,
zu erhalten und zu steigern (naher zur Goodwill-Funktion S. 37 ff.).'2'® Die Verwechslungs-
gefahr ist bei Unternehmenskennzeichen nicht eine Storung einer ,Herkunftsfunktion®,
sondern eine Storung der Identifikationsfunktion oder eine Stérung der Unterscheidungs-
funktion (naher hierzu unten S. 203 f.). Fur eine Storung der Unterscheidungsfunktion ge-
nugt bereits die Annahme von geschaftlichen Beziehungen, die tatsachlich nicht bestehen
(na@her hierzu unten S. 204 ff.).">'® Solche Beziehungen werden auch dort vermutet, wo
eine Ware oder Dienstleistung falschlich dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens
zugeordnet wird oder der Verkehr davon ausgeht, dass der Erbringer dieser Ware oder
Dienstleistung mit dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens in organisatorischen o-
der wirtschaftlichen Verbindungen steht, die diesem einen Einfluss auf die Warenerzeu-
gung oder Erbringung der Dienstleistung ermoglicht. Nur unter diesem Gesichtspunkt —
und nicht wegen einer gestorten ,Herkunftsfunktion® — braucht es sich der Inhaber eines
Unternehmenskennzeichens nicht gefallen zu lassen, dass Erzeugnisse, auf deren Gute
und Beschaffenheit er keinen Einfluss hat, die aber mit seinen Unternehmenskennzeichen
oder einem ahnlichen Zeichen versehen sind, ihm zugeschrieben werden. Aufgrund des-
sen, dass dem Inhaber eines alteren Unternehmenskennzeichens kann ,nicht zugemutet
werden, von dem Rufe der anderen Firma und der Beschaffenheit ihrer Waren in Mitlei-
denschaft gezogen zu werden, ..., da sie keinen Einflul83 auf die Geschéftsfiihrung dieser
Firma und die Art ihrer Warenerzeugung hétte“."??° Dieser Schutz gilt aber der Unterschei-
dungsfunktion, die auch das Individuierungsinteresse des Kennzeicheninhabers schutzt
(siehe dazu oben S. 36 f. und nachfolgend S. 204). Dieser Schutz darf nicht mit dem
Schutz der eingetragenen Marke vor der Storung der Herkunftsfunktion gleichgesetzt oder
verwechselt werden.'?' Die unbefugte Verwendung eines Unternehmenskennzeichens als
Marke kann zwar bei den angesprochenen Verkehrskreisen mittelbar auch eine Fehlvor-
stellung Uber die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen hervorrufen und

1217 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 64, § 13, Rn. 86; ders., MarkenR 2018, 347 (352 f.).
1218 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 86.

1219 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 21 ff.; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 40;
Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 48.

1220 RG, MuW XXVII/XXVIII, 26 — Hageda/Hagepa; dhnlich RGZ 114, 90 (96) — Haus Neuerburg; RG, GRUR 1937, 148
(151) — Kronprinz.; BGH, GRUR 1959, 484 (486) — Condux; GRUR 1977, 491 (493) — ALLSTAR; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 55.

1221 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 63.
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umgekehrt, weil aus Sicht des Verkehrs die juristisch voneinander scharf abzugrenzenden
Hinweise auf den Unternehmensinhaber (Name, Firma, Namens- oder Firmenbestandteil)
oder sein Unternehmen (besondere Geschaftsbezeichnung, Geschaftsabzeichen und
sonstige betriebliche Unterscheidungszeichen) und die Produktherkunft aus seinem Un-
ternehmen (Marke) ineinander ubergehen und nicht voneinander unterschieden werden.
Damit macht das Unternehmenskennzeichen auch indirekt eine Aussage uber die Herkunft
von Waren oder Dienstleistungen.'??? Diese mittelbare Herkunftsfunktion ist dennoch keine
originare Funktion des Unternehmenskennzeichens. Sie ergibt sich nur als mittelbare
Folge der umfassenden ldentifikation und Unterscheidung des Unternehmens bzw. seines
Inhabers, wenn man zusatzlich seine Eigenschaft als Anbieter von Waren oder Dienstleis-

tungen in den Blick nimmt."223

Auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen
oder einem Unternehmen, das fur mit dem Kennzeicheninhaber wirtschaftlich verbunden
gehalten wird, kommt es fur die Verwechslungsgefahr relevante Fehlvorstellung des Ver-
kehrs also nicht entscheidend an.'??* Mal3geblich ist allein die weit verstandene Storung
der Unterscheidungsfunktion unter Einschluss des Individuierungsinteresses. Deshalb ist
die Definition der Verwechslungsgefahr bei der Verletzung der Unternehmenskennzeichen

in § 15 Abs. 2 MarkenG auch eine andere, weitergehende (naher hierzu IIl).2%

Auch die einzelnen Elemente der Verwechslungsgefahr unterscheiden sich. Die Branchen-
nahe (hierzu unten S. 219 ff.) ist kein Merkmal des gesetzlichen Tatbestandes, sondern
ein von der Rechtsprechung entwickeltes Abwagungs- und Argumentationskriterium zur
Beurteilung der Verwechslungsgefahr.'?? Sie wird abweichend von der gesetzlichen Tat-
bestandsvoraussetzung der Waren- bzw. Dienstleistungsahnlichkeit in § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG gehandhabt (hierzu unten S. 219 f.). Bei der Zeichenahnlichkeit gelten Beson-
derheiten (hierzu unten S. 215 ff.). Auch die Kennzeichnungskraft wird anders definiert und
anders beurteilt (vgl. hierzu S. 264 ff.).

1222 BGH, GRUR 1957, 433 (434) — Hubertus; GRUR 1975, 257 — Buddelei; GRUR 1977, 789 (790) — Tina-
Spezialversand |; GRUR 2004, 512 (514) — Leysieffer; GRUR 2005, 871 (872) — Seicom; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 63.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 64.

1224 Goldmann, MarkenR 2018, 347 (352f.).

1225 Goldmann, MarkenR 2018, 347 (352).

1226 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 589; ders., MarkenR 2018, 347 (353 f.); Ulmer/Reimer, Rn. 178.

1223
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lll. Definition der Verwechslungsgefahr in § 15 Abs. 2 MarkenG

Was Verwechslungsgefahr ausmacht, ist gesetzlich nicht definiert. Bei Goldmann findet
sich eine Definition der Verwechslungsgefahr beim Unternehmenskennzeichen, die aus
einer umfassenden Gesamtschau von Rechtsprechung und Literatur zusammengezogen
wurde. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn durch die Benutzung eines jungeren Zei-
chens, das mit dem alteren Unternehmenskennzeichen identisch oder ihm ahnlich ist, in
den angesprochenen Verkehrskreisen entweder der unrichtige Eindruck entstehen kann,
(i) es handele sich um ein- und dasselbe Zeichen desselben Unternehmers bzw. Unter-
nehmens oder (ii) bei dem Unternehmer bzw. Unternehmen, das das jungere Zeichen
nutzt, handele es sich um dasselbe Unternehmen bzw. denselben Unternehmer, der Inha-
ber des alteren Unternehmenskennzeichens ist, oder (iii) die irrige Vermutung aufkommen
kann, es bestinden besondere organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen oder
Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen bzw. ihren Inhabern.'?” Von dieser De-
finition, der sich mittlerweile auch das EUIPO angeschlossen hat,'??® geht auch diese Un-

tersuchung aus.

Weil es nur auf die Gefahr von Verwechslungen ankommt, haben tatsachlich vorkom-
mende Verwechslungen keinen Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr.'?2
Tatsachlich aufgetretene Verwechslungen fuhren deshalb nicht automatisch dazu, dass
eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.’?* Sie kdnnen aber als Indiz fur das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr herangezogen werden.'?' Umgekehrt ist eine Verwechslungs-
gefahr nicht deshalb ausgeschlossen, weil tatsachliche Verwechslungen bislang noch
nicht aufgetreten sind.'2 Gefahr im Rechtssinne ist nicht jede nur denkbare Verwechs-
lungsmaoglichkeit, die etwa auf die individuelle Unachtsamkeit Einzelner trotz aller objektiv

1227 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 9.

1228 EUIPO, MarkenR 2018, 410 (414), Tz. 31 — babware.net GmbH/babware.

1229 BGH, GRUR 1954, 457 (458) — Irus/Urus; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 698; Strébele, in: FS
GRUR, S. 821 (822 ff.).

1230 BGH, GRUR 1954, 457 (458) — lrus/Urus; BGH, GRUR 1995, 507 (508) — City-Hotel; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 699.

1231 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 71); BGH, GRUR 1954, 457 (458) — Irus/Urus; BGH,
GRUR 1960, 296 (298) — Reiherstieg; BGH, GRUR 1960, 357 (360) — Sihl; BGH, GRUR 1985, 389 (390) —
Familienname; OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (486), Tz. 90 - Anson's/ASOS; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 699.

1232 BGH, GRUR 1962, 647 (650) — Strumpf-Zentrale; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 701.
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vorhandenen Unterschiede in den Zeichen oder den Tatigkeitsfeldern ihrer Nutzer zurtck-
zufuhren ist.'?3® Andererseits braucht die Gefahr keine dringende zu sein. Die naheliegende
Moglichkeit von Verwechslungen reicht aus.'

IV. Die Arten der Verwechslungsgefahr

1. Die Verwechslungsgefahr im engeren Sinne

Nimmt der Verkehr an, die Zeichen wurden durch dasselbe Unternehmen oder durch den-
selben Unternehmensinhaber verwendet, spricht man von Verwechslungsgefahr im enge-
ren Sinne. Man spricht auch von der Gefahr einer irrtimlichen Annahme von Unternehmer-
bzw. Unternehmensidentitat.’*®* Dazu zahlt auch der Fall einer Fehlzurechnung zu einem
bestimmten Unternehmen, obwohl der Verkehr erkennt, dass die Zeichen sich unterschei-
den (mittelbare Verwechslungsgefahr).'2®® Nur die Verwechslungsgefahr im engeren Sinne
findet sich im Wortlaut des § 15 Abs. 2 MarkenG wieder. Wenn namlich ,,Verwechslungen
mit der geschlitzten Bezeichnung“ drohen, wird mit der Bezeichnung selbst auch das hinter
ihr stehende Unternehmen oder sein Inhaber verwechselt.

Die Verwechslungsgefahr im engeren Sinne ist eine Storung der rechtlich geschutzten
Identifikationsfunktion der Unternehmenskennzeichen.'?®” Diese Funktion soll gewahrleis-
ten, dass ein Unternehmen bzw. dessen Inhaber im Geschaftsverkehr stets sicher und
eindeutig identifiziert werden kann.'?®® Gestort ist diese Funktion, wenn ein anderes Unter-
nehmen bzw. ein anderer Unternehmenstrager aufgrund der Nutzung eines gleichen oder
ahnlichen Zeichens fur den Zeicheninhaber bzw. sein Unternehmen gehalten und mit ihm

verwechselt wird.23°

Diese Fehlzurechnung kann einerseits auf einer Nutzung als Unternehmenskennzeichen,
andererseits auch auf einer Benutzung des Zeichens als Marke auf Waren oder im Zusam-
menhang mit der Erbringung von Dienstleistungen beruhen.'* Eine Verwechslungsgefahr

im engeren Sinne tritt auch auf bei einer kennzeichenmalliigen Verwendung des Kennzei-

1233 Callmann, § 16 UWG, Rn. 35; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 11.
1234 Callmann, § 16 UWG, Rn. 35; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 11.

1235 BGH, GRUR 1957, 281 (283) — karo-as; BGH, GRUR 1959, 484 (486) — Condux; Baumbach/Hefermehl, UNG (17.
Aufl. 1993), § 16, Rn. 58; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 13; Malzer, GRUR 1974, 697.

1236 BGH, GRUR 1992, 329 (332) — AjS-Schriftenreihe; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 39.
1237 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 6.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 50.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 6.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 16.

1238
1239
1240
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chens in Werbung oder Werbemitteln, die tatsachlich nicht vom Zeicheninhaber stam-
men.'?*! Stets kommt es zu der irrtimlichen Annahme, die Unternehmen oder Unterneh-

menstrager seien identisch.

2. Die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Von Rechtsprechung und Literatur seit langem anerkannt, ist die in der Praxis sehr be-
deutsame Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.'>*2 Hier werden die Unterschiede der
Kennzeichen erkannt und/oder die Kennzeichen verschiedenen Unternehmenstragern
bzw. Unternehmen zugeordnet. Der Verkehr unterliegt aber der Fehlvorstellung, es be-

stinden wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Unternehmen.?43

Die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist eine Storung der rechtlich geschutzten
Unterscheidungsfunktion der Unternehmenskennzeichen, die das Individuierungsinte-
resse mit einschliel3t.'>** Sie besteht darin, zwischen zwei voneinander unabhangigen und
nicht in organisatorischen oder wirtschaftlichen Beziehungen stehenden Unternehmen
bzw. Unternehmenstragern eine klare Grenze zu ziehen.'?®> Gestort ist diese Funktion,
wenn aufgrund der Nutzung eines gleichen oder ahnlichen Zeichens die Unternehmen
bzw. Unternehmenstrager zwar nicht direkt mit einander verwechselt werden, wie im Fall
der Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, dennoch die klare Grenzziehung verwischt

wird, weil Beziehungen zwischen ihnen vermutet werden, die tatsachlich nicht bestehen.246

Die Fehlvorstellung kann darauf beruhen, dass der Verkehr von einer organisatorischen
Verbindung, im Sinne einer gesellschaftsrechtlichen oder konzernmaRigen Verbundenheit

ausgeht, die tatsachlich nicht besteht.'?*” Ausreichend ist auch die Annahme, es bestinden

1241 RG, MuW XXXII, 231 (233) — Odolglas; OLG Miinchen, GRUR Int. 1981, 180 (182) — John Player; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 17 ff.

1242 RG, GRUR 1912, 238 (239) — Seide nach Voemel; RGZ 108, 272 (274 f.) — Merx; RGZ 109, 213 (215) — Kwatta;
RGZ 114, 90 (92 f.) — Haus Neuerburg; BGH, GRUR 1955, 299 (301 f.) — Koma; BGH, GRUR 1959, 484 (486) —
Condux; BGH, GRUR 1999, 492 (494) — Altberliner; BGH, GRUR 2001, 344 (345) — DB Immobilienfonds; BGH,
GRUR 2008, 1108 (1111), Tz. 35 — Haus & Grund lll; BGH, GRUR 2009, 484 (489), Tz. 52 — Metrobus; BGH,
GRUR-RR 2010, 205 (206), Tz. 22 — Haus & Grund 1V; Bischer/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 67;
Callmann, § 16 UWG, Rn. 121 b; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 21; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 21 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 40;
Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 48 und § 14 MarkenG, Rn. 1227.

1243 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 21 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 40.

1244 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 7, 27 ff.

1245 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 50, § 13, Rn. 27.

1246 - Goldmann, Unternehmenskennzeichen § 13, Rn. 7, 27 f.

1247 BGH, GRUR 1991, 863 (864 f.) — Avon; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 31; Ingerl/Rohnke, § 15
MarkenG, Rn. 48; Tilmann, GRUR 1981, 621 (628); Ulmer/Reimer, Rn. 185.
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sonstige wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Unternehmen bzw. Unternehmenstra-
gern, soweit die vermuteten Beziehungen aus Sicht des Verkehrs bedeutsam sind.'?* Be-
deutsam sind nur solche Beziehungen, die das wirtschaftliche Verhalten des jeweils ande-
ren Unternehmens mafgeblich beeinflussen kdnnen.'?*® Zu solchen Beziehungen gehoren
etwa dauerhafte Zulieferbeziehungen in der Automobilindustrie?°, aber nicht rein familiare

Beziehungen zwischen den Unternehmenstragern.'!

Nach h.M. gehdren zu solchen Beziehungen auch Lizenzbeziehungen. Hiernach ist auch
die Vermutung, der Inhaber des alteren Zeichens habe in die Verwendung seines Zeichens
durch Lizenzvergabe eingewilligt, ausreichend fur die Annahme einer Verwechslungsge-
fahr im weiteren Sinne.'?*2 Man spricht hier auch von der ,Lizenzvermutung®, die eine Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne begrundet.'?*® lhre Grundlage ist der Umstand, dass
der Lizenzgeber sich regelmaliig die Moglichkeit einer kontrollierenden Einflussnahme auf
die Herstellung von Produkten, die mit seinem Zeichen versehen sind, sichert.'?* Wenn
die Zeichennutzung aber ohne Einwilligung des Zeicheninhabers erfolgt und ihm eine Kon-
trolimoglichkeit deshalb fehlt, fuhrt die Lizenzvermutung zu Verwechslungsgefahr im wei-

teren Sinne.'?5%

V. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

1. Rechtsfrage

Die Verwechslungsgefahr ist eine Rechtsfrage, deren Beurteilung durch das Verletzungs-
gericht auf der Grundlage tatsachlicher Feststellungen erfolgt.'?¢ Ob durch die Verwen-
dung des Zeichens die Gefahr einer Verwechslung des Unternehmens oder Unterneh-
menstragers oder die Annahme von betrieblichen Beziehungen besteht, ist letztlich eine
Prognoseentscheidung (vgl. zur Ermittlung der Verwechslungsgefahr unten S. 208 f.).12%

1248 RGZ 170, 265 (272) — Hansel; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 36.

1249 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 36 unter Berufung auf RGZ 114, 90 (92 f., 96) — Haus Neuerburg;
RGZ 170, 265 (272) — Hansel.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 38.
1251 RGZ 170, 265 (272) — Hansel; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 37.

1252 RG, GRUR 1912, 238 (239) — Seide nach Voemel; RGZ 117, 215 (221) — Eskimo Pie; BGH, GRUR 1952, 35 (37)
— Widia/Ardia; BGH, GRUR 1955, 299 (301 f.) — Koma; BGH, GRUR 1986, 402 (403) — Firstenberg; OLG Miinchen,
GRUR 1980, 1003 (1006) — Arena; OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 211 (213) — Jack Wolfskin; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 47 ff.; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 40, krit. jedoch
Rn. 61.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 47.
1254 BGH, GRUR 1993, 692 (693 f.) — Guldenburg; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 48, 55 f.
1255 RGZ 114, 90 (92) — Haus Neuerburg; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 57.

125 BGH, GRUR 2005, 61 (62) — CompuNet/ComNet Il; BGH, GRUR 2012, 635 (637), Tz. 35 — METRO/ROLLER's
Metro; Buscher/Dittmer/Schiwy/Biischer, § 15 MarkenG, Rn. 51; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn.
96; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 47; Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (598); GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 316 f.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 110.

1250

1253

1257
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Eine Prognose lasst sich nie allein durch eine tatsachliche Feststellung ermitteln, sondern
ist mit Erfahrungswissen daruber verknupft, wie die angesprochenen Verkehrskreise Zei-
chen voraussichtlich wahrnehmen und welche Schlusse sie aus dieser Wahrnehmung vo-
raussichtlich ziehen werden. Dieses Erfahrungswissen ist in Erfahrungssatzen verdichtet.
Diese spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Das
Bestehen und die richtige Anwendung der Erfahrungssatze sind den revisiblen Rechtsfra-

gen zuzuordnen.'?%

Die Beurteilung, ob zwischen zwei Kennzeichen die Gefahr von Verwechslungen besteht,
nimmt das Verletzungsgericht vor.'?° Dabei ist es nicht an die Entscheidung des Register-
gerichts gebunden, dass zwei Firmen als ,deutlich unterscheidbar‘ gemal § 30 Abs. 1
HGB beurteilt hat.'?¢® Das Verletzungsgericht kann die Gefahr einer Verwechslung beja-
hen, auch wenn das Registergericht von einer deutlichen Unterscheidbarkeit ausgegangen
ist.’?6" Das ist sachgerecht. Die kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr ist mit dem
Kriterium der deutlichen Unterscheidbarkeit gemaf} § 30 Abs. 1 HGB, die vom Registerge-
richt zu beurteilen ist, nicht identisch (naher hierzu S. 259 ff.). Schon wegen der unter-
schiedlich anzuwenden Malstabe ware eine Bindungswirkung sachwidrig.'?62

2. Die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise

a) Durchschnittsbetrachtung

Ob die Gefahr einer Verwechslung vorliegt, ist aus Sicht der angesprochenen Verkehrs-
kreise zu beurteilen.'?®* Damit spielt die Verkehrsauffassung die zentrale Rolle im Hinblick
auf die Frage der Verwechslungsgefahr. MalRgeblich ist die Sicht eines durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und verstandigen Mitglieds der angesprochenen Verkehrs-
kreise.'?% Dieser Mal3stab entspricht den Grundsatzen der Rechtsprechung des EuGH zur
Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei eingetragenen Marken.'?® Allerdings geht der
EuGH allein vom Durchschnittsverbraucher als Leitbild des Verkehrsverstandnisses aus

12%8  Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 110 ff.; Hacker, GRUR 2004, 537 (545); ablehnend Risthaus,
Rn. 1143 ff.

Vgl. zur Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage oben S. 225.
1260 RG, GRUR 1936, 502 — R. Ladenbau; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 93.

1261 RGZ 103, 388, 392 — Commerz- und Privatbank; RG, GRUR 1936, 502 — R. Ladenbau; Callmann, § 16 UWG,
Rn. 80; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 93.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 93.

1263 BGH, GRUR 1995, 825 (827) — Torres; Goldmann, Unternehmenskennzeichen § 13, Rn. 101; Ingeri/Rohnke, § 15
MarkenG, Rn. 47.

1264 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 120; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 47.

1265 Hierzu EuGH, GRUR Int. 1999, 734 (739), Tz. 26 — Lloyd; EuGH, GRUR 2005, 1042 (1044), Tz. 28 — THOMSON
LIFE.

1259

1262
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und hat andere Wirtschaftsteilnehmer nicht im Blick.'?%¢ Deshalb greift die Betrachtung des
EuGH fur das Unternehmenskennzeichen zu kurz, denn es gibt viele Unternehmen, die
ihre Geschéftstatigkeit nicht an Verbraucher richten.'2s” Uberhaupt wirken Unternehmens-
kennzeichen nicht ausschliellich auf Abnehmer von Waren und Dienstleistungen, sondern
auf andere Wirtschaftsteilnehmer. Die Einschrankung der Perspektive auf Verbraucher
ware damit zu eng und liel3e den Kreis derjenigen unbericksichtigt, an die sich das Unter-
nehmenskennzeichen richtet und das ihr Verhalten beeinflussen soll. Zu den angespro-
chenen Verkehrskreisen gehoren zunachst die aktuellen oder potentiellen Abnehmer der
jeweiligen Waren oder Dienstleistungen, aber daruber hinaus auch samtliche angespro-
chenen Verkehrskreise, wie z. B. Lieferanten, Banken, Investoren, Arbeitnehmern oder
Medien.'?¢® Beim Unternehmenskennzeichen kommt es demnach auch auf eine Durch-
schnittsbetrachtung an. Diese Durchschnittsbetrachtung ist aber nicht die Sicht des Durch-
schnittsverbrauchers, sondern die Sicht derjenigen Verkehrskreise, an die sich das jewei-

lige Unternehmen wendet.'26°

b) Der durchschnittliche Aufmerksamkeitsgrad

Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von entscheidender Bedeutung, wie auf-
merksam die Zeichen betrachtet werden. Je grol3er die Aufmerksamkeit der angesproche-
nen Verkehrskreise ist, desto eher kann die Verwechslungsgefahr zu verneinen sein.'?
Der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsadressaten kann unterschiedlich hoch sein
und richtet sich insbesondere nach Art sowie Charakter der angebotenen Leistungen.'?"
Je grolRer der Wert der angebotenen Leistung ist und je seltener sie nachgefragt wird,
desto groRer ist die Aufmerksamekeit, die bei teuren Gutern und geplanten Erwerbsvorgan-
gen besonders hoch ist.'?”2 Bei Routineanschaffungen des taglichen Lebens von geringem
Wert und bei der Betrachtung von Werbung fur solche Produkte ist die Aufmerksamkeit

dagegen in aller Regel niedrig.?”® Sind ausschlieBlich Fachkreise angesprochen, ist eine

1266 FuGH, GRUR Int. 1999, 734 (739), Tz. 26 — Lloyd.

1267 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 119; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 441.

1268 - Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 127.

1269 BGH, GRUR 1955, 299 (301 f.) — Koma; BGH, GRUR 1957, 143 (147) — Schwardmann.

1270 OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2016, 237 (239), Tz. 24 — Brauwelt; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13,
Rn. 132.

1271 OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (485), Tz. 89 — Anson's/ASOS.

1272 BGH, GRUR 1959, 484 (485) — Condux; OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (485), Tz. 89 — Anson's/ASOS; Callmann,
§ 16 UWG, Rn. 42; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 134.

1273 BGH, GRUR 2012, 286 (288), Tz. 20 — Falsche Suchrubrik; OLG Kéin, GRUR-RR 2014, 210 (214 f.) — Bounty und
Snickers; OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (485), Tz. 89 — Anson's/ASOS; LG Kéin, GRUR-RR 2013, 106 (107) —
Scheil® RTL; Ahrens, WRP 2000, 812 (815); Bornkamm, WRP 2000, 830 (835); Callmann, § 16 UWG Rn. 42;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 134 ff.; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 9 MarkenG, Rn. 251
ff. m.w.N.; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 464 ff.

207



Verwechslungsgefahr eher zu verneinen, als wenn der Durchschnittsverbraucher betroffen
ist.’?4 Aufgrund dessen dass Fachkreise aufmerksamer beobachten, sorgfaltiger prufen
und verhaltnismalig auch kleine Unterschiede zweier Kennzeichen eher erkennen und sie

besser in Erinnerung behalten als der Durchschnittsverbraucher.'?75

c) Der durchschnittliche Informationsstand

Der durchschnittliche Kenntnisstand des angesprochenen Verkehrskreises setzt sich zu-
sammen aus dessen Allgemeinwissen, seiner Branchen- bzw. Produktkenntnis, seinem
Marktuberblick und seinen Kenntnissen der Zeichen und Kennzeichnungsgewohnheiten
auf dem jeweiligen Branchengebiet.'?® Die Kenntnis der Branche, ihrer Strukturen und
Kennzeichnungsgewohnheiten wird bei Fachkreisen hoher sein als beim Durchschnitts-
verbraucher. Sie kann ausschliel3en, dass sie zwischen zwei voneinander unabhangigen

Unternehmen Beziehungen vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen.?””

3. Ermittlung der Verkehrsauffassung

Auch wenn Einigkeit besteht, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen
zwei Kennzeichen eine revisible Rechtsfrage darstellt, ist damit noch nicht die Frage be-
antwortet, wie die fur die Beurteilung mafigebliche Auffassung des Verkehrs zu ermitteln
ist. Betrachtet man die Verkehrsauffassung als Tatsache, kann sie empirisch und unter
Anwendung aller prozessualen Beweismittel ermittelt werden. Bei einer normativen Ein-
ordnung ist hingegen eine Beweiserhebung nicht moglich, sondern bestimmt einzig die
Wertung des Gerichts die Auffassung des Verkehrs.'?7®

In der marken- und lauterkeitsrechtlichen Literatur wird die Frage nach der Ermittlung der
Verkehrsauffassung teils als Tatsachenfrage,'?® teils als normative Frage'®° beurteilt. Fur
den BGH geht es nicht um die Feststellung von Tatsachen, sondern um die Anwendung

eines speziellen Erfahrungswissens.'?' Zu einer sachgerechten Losung fuhrt die Erkennt-

1274 BGH, GRUR 1963, 478 (480) — Bleiarbeiter.

1275 BGH, GRUR 1959, 484 (485 f.) — Condux; BGH, GRUR 1982, 420 (442) — BBC/DDC; BGH, GRUR 2015, 1004
(1006), Tz. 29 — IPS/ISP; OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2016, 237 (239), Tz. 24 — Brauwelt; Callmann, § 16 UWG
Rn. 44; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 1.

1276 - Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 58 m.w.N.

1277 BGH, GRUR 1963, 478 (480) — Bleiarbeiter; OLG Diisseldorf, GRUR-RR 2016, 237 (239), Tz. 24 — Brauwelt;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 145.

1278 Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1137).

1278 Hildebrandt, § 4, Rn. 21; Deutsch, GRUR 1996, 541 (545); Helm, in: FS Tilmann, S. 135 (143); Spéatgens, WRP
2000, 1023 (1027).

1280 Fezer, § 14 MarkenG, Rn. 230; Fezer/Biischer/Obergfell/Peifer/Obergfell, § 5 UWG, Rn. 216; Harte/Henning/Dreyer
§ 5 B Rn 21; Ulbrich, WRP 2005, 940 (947).

1281 BGH, WRP 2004, 339 (341) — Marktfiihrerschaft.
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nis, dass Unterschiede zwischen der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 S. 2 Mar-
kenG und der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG bestehen (dazu einge-
hend oben S. 199 f.). Im Kern knlpfen aber sowohl die markenrechtliche als auch die un-
ternehmenskennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr an die Verkehrsauffassung an.
Wie diese ermittelt wird, wurde bereits mehrfach in dieser Arbeit dargestellt. Auf die Aus-
fuhrungen zur Ermittlung des Verkehrsauffassung durch eine tatsachengestitzte Norma-
tivbeurteilung (vgl. dazu oben S. 179 1.),'%2 die auch hier anwendbar gemacht werden

kann, wird daher verwiesen.

4. Die Faktoren fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

a) Die drei Faktoren in ihrer Wechselwirkung

Rechtsprechung und Lehre sind sich einig, dass es drei Faktoren sind, die fur die Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr von Bedeutung sind. Die Ahnlichkeit der sich einander ge-
genuberstehenden Zeichen (Zeichenéhnlichkeit), die durch die Eigenart des alteren Un-
ternehmenskennzeichens und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades be-
stimmte Eignung, sich dem Verkehr als Unternehmenskennzeichen einzupragen (Kenn-
zeichnungskraft), und der wirtschaftliche Abstand der Tatigkeitsgebiete der sich gegen-
uberstehenden Unternehmen (Branchennéhe). Diese Kriterien stehen nicht isoliert neben-
einander, sondern in einem Wechselwirkungsverhaltnis.'? Ein nur geringer Grad eines
Kriteriums kann durch den hoheren Grad eines anderen Kriteriums ausgeglichen wer-
den.'?® Die Zeichenahnlichkeit oder die Branchennahe durfen aber nicht vollstandig fehlen.
Auch eine noch so starke Kennzeichnungskraft des alteren Unternehmenskennzeichens
kann das Fehlen eines dieser Faktoren nicht ausgleichen.'?5 Ebenso wie zwei vollig ver-
schiedene Zeichen in derselben Branche, kdonnen auch zwei identische Zeichen in zwei

1282 Ohly/Sosnitza, § 5 UWG, Rn. 135; Sosnitza, WRP 2014, 1136 (1138 f.).

1283 BGH, GRUR 2006, 61 — CompuNet/ComNet Il; BGH, GRUR 2007, 888 (889), Tz. 15 — Euro Telekom; BGH, GRUR
2008, 1102 (1103), Tz. 15 — Haus & Grund I; BGH, GRUR 2016, 705 (707), Tz. 23 — ConText; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen §13, Rn. 185; v. Schultz/Gruber, §15 MarkenG, Rn. 17,
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 37; Ingerl/Rohnke, §15 MarkenG, Rn. 70;
Kur/v. Bomhard/Albrecht/ Thalmaier, § 15 MarkenG, Rn. 33; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 322.

1284 BGH, GRUR 1959, 484 (485) — Condux; BGH, GRUR 1966, 267 (269) — White Horse; BGH, GRUR 1995, 216
(219) — Oxygenol II; BGH, GRUR 1997, 468 (470) — NetCom |; BGH, GRUR 1999, 492 (494) — Altberliner; BGH,
GRUR 2000, 605 (607) — comtes/ComTel; BGH, GRUR 2002, 898 f. — defacto; BGH, GRUR 2006, 61 —
CompuNet/ComNet Il; BGH, GRUR 2008, 1104 (1106), Tz. 21 — Haus & Grund Il; BGH, GRUR 2016, 705 (707),
Tz. 23 — ConText; Bischer/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 52; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 185; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 38§;
Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 70.

1285 BGH, GRUR 2011, 831 (833) Tz. 23 — BCC; Finger, § 16 UWG, Rn. 81; Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 13, Rn. 186.
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weit entfernten Branchen ohne jede Beruhrungspunkte verwendet werden, ohne dass eine

Verwechslungsgefahr entsteht.'2

b) Die Kennzeichnungskraft des geschutzten Unternehmenskennzeichens
(aa) Die Bedeutung der Kennzeichnungskraft

Von den drei die Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren ist die Kennzeichnungs-
kraft der komplexeste und zugleich am schwierigsten zu ermittelnde Faktor.'?®” Die Kenn-
zeichnungskraft als Faktor fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr darf nicht mit der
namensmalfigen Unterscheidungskraft gleichgesetzt werden, die erforderlich ist, um Uber-
haupt Schutz als Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion zu erlangen (naher zur
namensmalfigen Unterscheidungskraft S. 83 ff.). Die Kennzeichnungskraft eines Unter-
nehmenskennzeichens als Faktor fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und damit
fur die Bemessung des Schutzbereichs wird durch den Grad der Eignung des Zeichens
bestimmt, sich aufgrund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekannt-
heitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensinhabers (Name, Firma, Namens-
und Firmenbestandteil), als namensmaliige Bezeichnung des Unternehmens selbst (be-
sondere Geschaftsbezeichnung) oder sonst als identifizierendes und unterscheidendes
Zeichen (Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion) einzupragen, d. h. in Erinne-

rung behalten und wiedererkannt zu werden.?%

(bb) Die unterschiedlichen Grade der Kennzeichnungskraft

Die Kennzeichnungskraft ist nicht bei jedem Unternehmenskennzeichen, das gesetzlichen
Schutz genieldt, gleich. Sie wird vielmehr von einer Vielzahl veranderlicher Faktoren be-
einflusst und ist stets individuell zu bestimmen.'?®° In der Rechtsprechung wird zwischen
sehr hoher (weit Uberdurchschnittlicher), hoher (Uberdurchschnittlicher), normaler (durch-
schnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnitt-
licher) Kennzeichnungskraft unterschieden.2°

1286 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 186.

1287 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 188; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 342.

1288 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 189 unter Bezugnahme auf BGH, GRUR 2002, 898 (899) —
defacto; vgl. auch Hildebrandt, § 18, Rn. 7; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 72.

1289 BGH, GRUR-RR 2010, 205 (208), Tz. 45 — Haus & Grund IV.
1290 BGH, GRUR 2013, 833 (838), Tz. 55 — Culinaria/Villa Culinaria.
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(cc) Mit dem Grad der Kennzeichnungskraft wachsender Schutzbereich

Je hoher die Kennzeichnungskraft eines Kennzeichens ist, umso weiter ist sein Schutzbe-
reich und desto groRer muss der Abstand anderer Zeichen sein, um die Gefahr einer Ver-
wechslung zu vermeiden.'?' Umgekehrt kann der Unterschied zwischen zwei Zeichen ge-
ringer sein, wenn das altere Zeichen nur eine geringe Kennzeichnungskraft und damit ei-

nen kleineren Schutzbereich hat.'22

Begrundet wird diese Wechselwirkung zwischen Kennzeichnungskraft und Schutzbereich
damit, dass ein kennzeichnungskraftigeres Zeichen leichter im Erinnerungsbild des Ver-
kehrs haften bleibt als ein weniger ,starkes” Zeichen.'? Diese Argumentation ist nicht un-
problematisch. lhr wird entgegengehalten, dass es gerade die besondere Eigenart sei, die
die Gefahr einer Verwechslung reduziere. Je einzigartiger und einpragsamer ein Zeichen
sei, desto weniger werde es tatsachlich verwechselt, weil die Unterschiede dem Publikum
eher auffallen.’?®* Die Argumentation ist nur auf den ersten Blick ,bestechend®.'?*® Sie
wurde aber im Ergebnis dazu fuhren, dass der Schutzumfang eines Zeichens geringer

wird, je starker seine Kennzeichnungskraft wird. Das ware abwegig.?%

Die Abhangigkeit des Schutzumfangs von der Kennzeichnungskraft sollte daher nicht in
erster Linie mit dem Hinweis auf das Erinnerungsvermogen des Publikums begrindet wer-
den, sondern normativ. Bei dem mit der Kennzeichnungskraft wachsenden Schutzbereich
geht es um den verdienten Schutz des Kennzeichens, der umso grof3er sein muss, je gro-
Rer die Werbe- und Investitionsleistung des Inhabers in sein Zeichen ist.'?” Nicht das un-
bekannte, wertlose, sondern das bekannte, kennzeichnungskraftige, wertvolle Zeichen
verdient den starkeren Schutz.?® Im Ergebnis werden durch die VergroRerung des
Schutzbereichs ein mit Hilfe des Kennzeichens bereits errungener wirtschaftlicher Erfolg

1291 BGH, GRUR 1955, 299 (300 ff.) — Koma; BGH, GRUR 1966, 267 (269) — White Horse; BGH, GRUR 2005, 61 (62)
— CompuNet/ComNet Il; Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (603); GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 343.

1292 BGH, GRUR 2008, 803 (804) Tz. 22 — HEITEC.
1293 BGH, GRUR 1965, 601 (602) — roter Punkt m.w.N.; Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31, Rn. 15, 128.

1294 vigl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31, Rn. 15: ,Aber warum ist es nicht gerade umgekehrt? Wird doch ein
Allerweltshut im Lokal leichter als ein eigentiimlicher Hut ,verwechselt’. Gerade ein besonders einprdgsames und
im Verkehr genau bekanntes Zeichen kann vom Publikum mit dhnlichen Bezeichnungen schwerer verwechselt
werden als ein weitgehend unbekanntes Zeichen von geringerer Kennzeichnungskraft‘; Berneke, WRP 2007, 1417
(1422); Bornkamm/Kochendérfer, in. FS 50 Jahre Bundespatentgericht, S. 533 (538); Elsaesser, S. 23 ff,;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 191; Strébele, in: FS GRUR, S. 821 (826 ff.).

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 192.
2% RG, GRUR 1930, 535 (536) — Mitropa/Zentropa.
1297 Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (604).

2% BGH, GRUR 1952, 35 (36) — Widia/Ardia; BGH, GRUR 1965, 540 (541 f.) — Hudson; BGH, GRUR 1991, 863 (864)
— Avon; BGH, GRUR 2004, 863 (864) — Telekom; Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31, Rn. 15; Biischer, in: FS
Ullmann, S. 129 (143); v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 24; Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 13, Rn. 193 ff.; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 605 ff., 607; Gloy/Schultz-Siichting, § 58, Rn. 3 ff., 65 ff,;
Strébele, in: FS GRUR, S. 821 (828 ff.); GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 343.
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bzw. die Investitionen in die Starkung des Kennzeichens pramiert. Dies steht mit der In-
vestitionsfunktion des Unternehmenskennzeichens im Einklang, die Teil der Goodwill-
Funktion ist (hierzu naher S. 37 ff.). Der Schutzbereich eines Kennzeichens wachst also
ebenso wie sein Wert. Dies ist folgerichtig. Unternehmenskennzeichen konnen als Instru-
ment zur Sicherung eines redlichen und funktionsfahigen Wettbewerbs begriffen werden
(hierzu naher S. 40 f.). Deshalb ist es folgerichtig, die beim Einsatz des Unternehmens-
kennzeichens beabsichtigten wettbewerblichen Wirkungen des Einsatzes des Unterneh-
menskennzeichens im Wettbewerb, namlich die Erweiterung seines Schutzbereichs im
Rahmen der Verwechslungsgefahr, positiv zu bewerten.'?®® Diese normative Begrundung
wird aul3erdem auch von dem empirischen Befund erganzt, dass die Vertrautheit mit einem
stark kennzeichnungskraftigen Zeichen den Verkehr dazu veranlassen kann, weniger auf-
merksam bei der Betrachtung eines Zeichens zu sein, indem er das bekannte Zeichen
vorschnell wiederzuerkennen meint.’* Dies leistet tatsachlichen Verwechslungen wiede-

rum Vorschub.

(dd) Mit der Schwache der Kennzeichnungskraft schrumpfender Schutzbereich

Das eben Gesagte gilt auch umgekehrt. Je schwacher die Kennzeichnungskraft eines Un-
ternehmenskennzeichen ist, desto enger muss der Schutzbereich sein. Bei schwachen
Unternehmenskennzeichen wird der Schutzbereich eng bemessen.”™ Eine Verwechs-
lungsgefahr kann dann bereits bei einem geringen Abstand der Zeichen zueinander aus-
zuschliellen sein.’®2 Unternehmenskennzeichen, die deswegen eine schwache Kenn-
zeichnungskraft haben, weil sie sich erkennbar an beschreibende Angaben anlehnen
(hierzu unten (2)), werden insbesondere nicht gegen die Verwendung der beschreibenden

Angabe selbst geschutzt.'

(ee) Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft

(1) Feststellung durch das Verletzungsgericht
Der Grad der Kennzeichnungskraft des alteren Unternehmenskennzeichens muss vom

Verletzungsgericht konkret festgestellt werden.'** Fehlt es an jeglichen Feststellungen und

1299 S0 Goldmann, GRUR 2014, 724 (728); Ulferts-Rémmermann, S. 342 f. zur Erweiterung des Schutzbereichs
eingetragener Marken.

1300 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 196; Hartgen, § 31 WZG, Rn. 19; Scheier/Lubberger, MarkenR
2014, 453 (459 ff. und 466); Schluep, S. 20 f. m.w.N.

1301 BGH, GRUR 1985, 461 (462) — Gefa/Gewa; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 210;
v. Schultz/Gruber, § 15 MarkenG, Rn. 20.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 210.
1303 BGH, GRUR 2008, 803 (805), Tz. 22 — HEITEC.
1304 BGH, GRUR 1990, 1042 (1045) — Datacolor; BGH, GRUR-RR 2010, 205 (208), Tz. 45 — Haus & Grund IV.
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gibt es auch sonst keine Anhaltspunkte fur eine Schwachung oder Starkung der Kenn-

zeichnungskraft, ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.'%

(2) Ausgangspunkt der Betrachtung

Ausgangspunkt der Beurteilung der Kennzeichnungskraft ist bei Unternehmenskennzei-
chen, die von Haus aus namensmalig unterscheidungskraftig sind, derjenige Grad an
Kennzeichnungskraft, der dem Unternehmenskennzeichen mit der Aufnahme der Benut-
zung zukommt.”™% Eine schwache Kennzeichnungskraft haben Unternehmenskennzei-
chen, die sich erkennbar an beschreibende Angaben anlehnen.”™” Das ist z. B. der Fall
beim Zeichen ,CompuNet*, das leicht erkennbar aus den fur den Geschaftsgegenstand
der Beschaffung, Installation und Wartung von PC-Netzwerken beschreibenden Begriffen
~,computer und ,Netzwerk" abgeleitet ist.”*® Fantasiezeichen, die sich nicht an beschrei-
bende Angaben anlehnen, haben von Haus aus i.d.R. eine durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft.’*® Auch Buchstabenkombinationen, die nicht an beschreibende Angaben an-
gelegt sind, haben regelmalig eine von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft.”3"® Im Einzelfall kann besonders seltenen, auffalligen oder einpragsamen Kennzei-
chen auch eine von Haus aus Uberdurchschnittlich hohe Kennzeichnungskraft zukom-

men.'IS'I'I

Unternehmenskennzeichen, die Schutz erst durch Verkehrsgeltung erlangen, kommt bei
Erreichen der Verkehrsgeltung regelmafig eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft

Zu-1312

1305 BGH, GRUR-RR 2010, 205 (207), Tz. 35— Haus & Grund IV; BGH, GRUR 2013, 638 (641, 643), Tz. 32, 62 — V&lkl.
1306 BGH, GRUR 1990, 367 (368) — alpi/Alba Moda; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 200.

1307 BGH, GRUR 1997, 468 (469) — NetCom |; BGH, GRUR 1997, 845 (846) — Immo-Data; BGH, GRUR 2001, 1161
(1162) — CompuNet/ComNet |; BGH, GRUR 2011, 831 (833), Tz. 18 — BCC; OLG Hamburg, GRUR 2000, 1057
(1058) — JEANTEX/Jeanbax; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 201; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG,
Rn. 72.

1308 BGH, GRUR 2001, 1161 (1162) — CompuNet/ComNet I.
1309 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 222.
1310 BGH, GRUR 2011, 831 (833), Tz. 18 - BCC.

181 BGH, GRUR 1960, 33 (35) — Zamek |; OLG Hamm, GRUR 1979, 784 (785) — Splenterkotten; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 195.

1312 BGH, GRUR 2004, 514 (515) — Telekom; BGH, GRUR 2007, 888 (889), Tz. 19 — Euro Telekom; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 237.
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(3) Steigerung der Kennzeichnungskraft

Die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens, die ihm von Haus aus oder
kraft Verkehrsgeltung zukommt, kann durch seine Benutzung und die damit einherge-
hende Bekanntheit im Verkehr gesteigert werden.”*"®* Ob die Kennzeichnungskraft gestei-

gert ist, hangt von einer Beurteilung aller Umstande des Einzelfalls ab.

Wegweisend hierfur sind auch fur das Unternehmenskennzeichen die sogenannten ,Lloyd-
Kriterien®."*"* Gemeint sind diejenigen Kriterien, die der EuGH in seiner Leitentscheidung
Lloyd fir die Beurteilung der gesteigerten Kennzeichnungskraft eingetragener Marken her-
angezogen hat. Danach ist umfassend zu prufen, ob die Marke geeignet ist, die Waren
oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und damit von den Waren und Dienstleistungen anderer Un-
ternehmen zu unterscheiden.'s Hierbei sind insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, zu
berucksichtigen: die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt (einschlieRlich der
Frage, ob sie beschreibende Elemente aufweist), der von der Marke gehaltene Marktanteil,
die Intensitat, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung, der Werbeauf-
wand und der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zur Forderung der Marke
getatigt hat, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen
aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie

Erklarungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbanden.'s

Die auf Marken bezogenen Vorgaben des EuGH konnen nur nach einer gewissen Anpas-
sung zur Bestimmung der Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens heran-
gezogen werden.”” Aulerdem sind sie nicht abschliefend, sodass auch weitere Um-
stande zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft beitragen konnen. Hierzu gehort etwa
die Lage der Geschaftslokale oder die Erwahnung des Unternehmenskennzeichens in Me-
dienberichten oder Nachschlagewerken.'® Wenn durch eine Verkehrsbefragung ermittelt

wird, wie grofd der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise ist, die das Unternehmens-

1313 BGH, GRUR 2005, 51 (62) — CompuNet/ComNet Il; BGH, GRUR 2009, 484 (490 f.), Tz. 76 — Metrobus;
Buscher/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 60; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 241.

1314 OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (484), Tz. 74 — Anson's/ASOS; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13,
Rn. 254.

1315 FuGH, GRUR Int. 1999, 734 (739), Tz. 22 — Lloyd.
1316 FuGH, GRUR Int. 1999, 734 (739), Tz. 23 — Lloyd.
1317 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 255.

1318 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 257 ff. m.w.N.
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kennzeichen als solches, also als identifizierendes und unterscheidendes Zeichen des Un-
ternehmens oder seines Tragers wahrnehmen, kommt es auf den Zuordnungsgrad an.'®'®
Der Zuordnungsgrad beschreibt denjenigen Anteil der angesprochenen Verkehrskreise,

die das Unternehmenskennzeichen dem richtigen Inhaber zuordnen.'32

c) Zeichenahnlichkeit

Im Tatbestand des § 15 Abs. 2 MarkenG ausdricklich erwahnt wird, dass die Benutzung
von verwechslungsfahigen identischen oder ahnlichen Zeichen untersagt werden kann.
Der Begriff der Zeichenahnlichkeit ist mit Blick auf die Verwechslungsgefahr zu beurtei-
len.™2' Mal3geblich ist, ob trotz bestehender Abweichungen und Unterschiede die Zeichen-
benutzung noch geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen.*?2 Die Verwechslungsge-
fahr hangt vom Grad der Zeichendhnlichkeit ab.™2 Mit steigender Ahnlichkeit der Zeichen,
steigt zugleich die Gefahr der Verwechslung der Zeichen'?* oder mit Blick auf die Bran-
chennahe: Je weiter die Geschaftsbereiche der Unternehmen auseinander liegen, desto
ahnlicher konnen die Zeichen sein, ohne dass die Gefahr von Verwechslungen besteht.3?°

(1) Gegenstand der Ahnlichkeitspriifung

Die Beurteilung der Zeichenahnlichkeit erfolgt im Wesentlichen nach den gleichen Grund-
satzen wie die Zeichenahnlichkeit bei Marken.'3?® Auszugehen ist grundsatzlich vom Ge-
samteindruck, den die Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorrufen.'s?

Dieser Grundsatz erfahrt allerdings beim Unternehmenskennzeichen zwei wichtige Modi-
fikationen. Die eine berucksichtigt die Neigung des Publikums zur Verkurzung mehrteiliger
Namen und Firmen auf ihren kennzeichnenden Kern.'? Geniel3t ein schlagwortartiger Be-

standteil eines Namens oder einer Firma einen gesonderten Schutz (naher hierzu

1319 BGH, GRUR 2004, 514 (516) — Telekom; BGH, GRUR 2012, 635, Tz. 18 - METRO/ROLLER'S Metro; Biischer, in:
FS Ullmann, S. 129 (135); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 270; Sosnitza, Markenrecht, § 18,
Rn. 5.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 6, Rn. 46.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 320.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 320.

1323 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 321; vgl. BGH, GRUR 2013, 833 (838), Tz. 55,
57 — Culinaria/Villa Culinaria.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 321.
1325 BGH, GRUR 1997, 468 (470) — NetCom |; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 321.

1326 strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 42; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 81; Kur/v.
Bomhard/Albrecht/ Thalmaier, § 15 MarkenG, Rn. 37.

1327 BGH, GRUR 2008, 1102 (1104), Tz. 18 — Haus & Grund |; BGH, GRUR 2012, 635 (636),
Tz. 22 - METRO/ROLLER’s Metro; Finger, § 16 UWG, Rn. 81.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 327.

1320
1321
1322

1324

1328
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S. 31 ff.), dann ist nur dieser gesondert geschutzte Bestandteil mal3geblich.’*?® Diese Mo-
difikation ist aber keine echte Ausnahme vom Grundsatz der Mal3geblichkeit des Gesamt-
eindrucks. Der Schutz des schlagwortartigen Bestandteils eines Namens oder einer Firma
fuhrt dazu, dass nicht die Firma oder der Name als Ganzes das altere Zeichen ist, das in
den Zeichenvergleich eingestellt wird, sondern nur der Bestandteil. Fur diesen Bestandteil
bleibt es dann bei dem Grundsatz, dass dessen Gesamteindruck zahlt.'3®

Fur die Beurteilung, auf welchen Bestandsteil sich die Betrachtung der Zeichenahnlichkeits-
prufung konzentriert, gelten dieselben Regeln wie bei der Bestimmung des schlagwortar-
tigen Firmenbestandteils der alteren Firma.'**" Dies bedeutet, dass in der Regel Tatigkeits-
beschreibungen und akademische Titel auller Betracht bleiben (naher hierzu S. 33 f.),
ebenso wie Rechtsformzusatze und Ortsangaben.'®*2 Dies gilt in der Regel auch fur Vor-
namen; die Hinzufigung eines Vornamens zu einem Familiennamen, der nicht Allerwelts-

namen ist, reicht nicht aus, um die Verwechslungsgefahr auszuraumen.'33

Eine ahnliche Modifikation der Lehre von der Gesamtbetrachtung der zu vergleichenden
Zeichen erfolgt durch die bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Marken angewandte, sog.
Pragetheorie.™®* Die herrschende Auffassung wendet ihre Grundsatze auch bei der Pri-
fung der Ahnlichkeit bei Unternehmenskennzeichen an.'3* Grundaussage der Pragetheo-
rie ist folgende: Die Malgeblichkeit des Gesamteindrucks schlie3t nicht aus, sowohl in
dem alteren sowie in dem jungeren Zeichen, einem einzelnen Bestandteil eine besondere,
das gesamte Zeichen pragende Kennzeichnungskraft beizumessen und die Ahnlichkeit
der beiden Zeichen im Falle der Ubereinstimmung in pragenden Bestandteilen zu bejahen,

wenn ein Zeichenbestandteil so pragend ist, dass nach der Verkehrsauffassung die weite-

1328 BGH, GRUR 2002, 898 (899) — defacto; Biischer/Dittmer/Schiwy/Biischer, § 15 MarkenG, Rn. 66; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 327; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 56, 63.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 327.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 334.
1332 BGH, GRUR 2008, 1104 (1106), Tz. 28 — Haus & Grund II.

1333 vgl. BGH, GRUR 1991, 475 (477) — Caren Pfleger; OLG Kéin, GRUR 1983, 787 (789) — Tina Farina (Vorname
schon keine hinreichende Abgrenzung nach dem Recht der Gleichnamigen).

1334 Naher zu  Pragetheorie  Biischer/Dittmer/Schiwy/Biischer, § 14  MarkenG, Rn.  325ff;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 9 MarkenG, Rn. 366 ff.; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 999 ff.; Kur/v.
Bomhard/Albrecht/Onken, § 14 MarkenG, Rn. 420 ff.

1335 BGH, GRUR 2008, 1104 (1106), Tz. 27 — Haus & Grund Il; BGH, GRUR 2013, 833 (837), Tz. 45 — Culinaria/Villa
Culinaria; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 374 ff.

1330
1331
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ren Zeichenbestandteile derart zurucktreten, dass sie fur den Gesamteindruck vernachlas-
sigt werden kdnnen.'® Bei der Ahnlichkeitspriifung kommt es also nur noch auf die Uber-
einstimmungen in den pragenden Bestandteilen an, wahrend die Ubrigen Bestandteile vol-
lig zurtcktreten konnen. Die Pragetheorie verfolgt damit einen ahnlichen Ansatz wie der
unselbstandige Schutz des Namens- und Firmenbestandteils, indem sie den Gegenstand
der Ahnlichkeitspriifung isoliert.”**” Anders als der Schutz des schlagwortartigen Namens-
oder Firmenbestandteils, der die ubrigen Namens- und Firmenbestandteile gleichsam als
nicht existent behandelt, bleiben fur die Pragetheorie diese Bestandteile bei der Gesamt-
betrachtung weiterhin existent, werden aber ausgeblendet und treten in den Hintergrund.
Neben dem Schutz des Firmenbestandteils kommt die Pragetheorie daher nur selten zur

Anwendung. 33

(2) Zeichenvergleich bzw. Ahnlichkeitspriifung

Ob die so ermittelten und zu vergleichenden Zeichen bzw. Zeichenbestandteile ahnlich
sind, erfolgt bei Wortzeichen durch einen Vergleich der Zeichen im Klang, im Schriftbild
und im Bedeutungsgehalt.’s*® Auf Besonderheiten der Zeichenahnlichkeit von anderen Zei-
chen, z. B. Bild- oder Farbzeichen, soll im Rahmen dieser Untersuchung nicht eingegan-
gen werden. Sie hat primar die Firma i.S.d. § 17 Abs. 1 HGB zum Gegenstand. Bei ihr
handelt es sich immer um ein reines Wortzeichen (hierzu S. 143).

Grundsatzlich genligt schon die Ahnlichkeit in einer der genannten drei Wahrnehmungs-
richtungen flr die Annahme einer Zeichenahnlichkeit.*® Kommt noch eine Ahnlichkeit in
einer der anderen Wahrnehmungsrichtungen hinzu, erhoht sich die Gefahr von Verwechs-
lungen.”™" Umgekehrt kann eine deutliche Abweichung im Klang oder im Bedeutungsge-
halt die Zeichenahnlichkeit abschwachen oder sogar ausschlieen.’#? Das gilt wegen des

3% BGH, GRUR 2008, 1104 (1106), Tz. 27 — Haus & Grund Il; OLG Hamburg, GRUR-RR 2006, 228
(229 f.) — Weingarten Eden/Eden; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 82; vgl. auch Steinbeck, in: FS Horn, S. 589
(600).

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 374.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 376 mit Hinweisen auf verbleibende Anwendungsfalle der
Pragetheorie.

133 BGH, GRUR 2008, 803 (804), Tz. 21 — HEITEC; Goldmann, Unternehmenskennzeichen § 13, Rn. 441;
Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 87; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 323.

1340 BGH, GRUR 1990, 367 (368) — alpi/Alba Moda; BGH, GRUR 1992, 110 (112) — dipa/dib; BGH, GRUR 2004, 779
(782 f.) — Zwiling/Zweibriider; BGH, GRUR 2008, 803 (804), Tz. 21 - HEITEC; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 441; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 87; GK/Teplitzky, § 16 UWG,
Rn. 327.

1341 OLG Kaéln, Urt. v. 22.1.2010, Az. 6 U 130/09 — Culinaria/Coolinaria; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13,
Rn. 442.

1342 BGH, GRUR 2000, 605 (607) — comtes/ComTel; zur sog. Neutralisierungslehre des EuGH vgl. EuGH, GRUR 2006,
413 (415), Tz. 35 — ZIRH/SIR; EuGH, GRUR Int. 2009, 397 (402), Tz. 98 — OBELIX/MOBILIX; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 445; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 851 ff.; Steinbeck, WRP 2015, 404
(406 ff.).
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Uberaus groen Gewichts der klanglichen Ahnlichkeit fiir die Erinnerung an ein Unterneh-
menskennzeichen mit Namensfunktion, aber nicht fur einen deutlich abweichenden Ein-
druck im Schriftbild, der eine bestehende klangliche Einigkeit nicht kompensieren oder

neutralisieren kann.'343

Fir die Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, hat die klangliche Ahnlichkeit be-
sondere Bedeutung, da sie wie ein Name gesprochen und gehdrt werden und dadurch
besonders flichtig sind. Der Klangeindruck und die Erinnerung daran sind starker der Ge-
fahr der Tauschung ausgesetzt, als die Wahrnehmung eines Schriftbildes und die Erinne-

rung daran.'3+

Bei der klanglichen Ahnlichkeit von Wortzeichen kommt es auf die zu erwartende Ausspra-
che an.’ Der klangliche Vergleich berucksichtigt eine Vielzahl von Kriterien.'*¢ Hierzu
gehoren u. a. die Wort-, Silben- und Lautzahl®7, die Betonung'*, der Sprechrhythmus'4°

und die Sprachmelodie.’3%

Die Frage, ob zwei Wortzeichen optisch ahnlich sind, basiert auf ihrer schriftbildlichen Wir-
kung.™®' Sie ist anhand der Gestalt der Wérter, Silben, Buchstaben sowie der Ubereinst-
immungen in Position und Anzahl zu ermitteln.'2 Bei der Beurteilung der schriftbildlichen
Ahnlichkeit muss berlicksichtigt werden, dass das Schriftbild von Zeichen erfahrungsge-
mal} eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung
erlaubt, als der schnell verklingende Horeindruck.3%

Haben die zu vergleichenden Zeichen fur die angesprochenen Verkehrskreise einen ob-
jektiven Sinngehalt, dann ist auch dieser bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit zu
berucksichtigen. Ein Ubereinstimmender Sinngehalt kann trotz eines abweichenden klang-
lichen oder schriftbildlichen Eindrucks zu einer Zeichenahnlichkeit fuhren. 3% Hierbei ist

1343 BGH, GRUR 1957, 561 (562) — REI-Chemie; BGH, GRUR 1961, 535 (536) — arko; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 446.

1344 BGH, GRUR 1982, 420 (422) — BBC/DDC.

1345 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 450.

Umfassend zu den Kriterien Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 463 ff.

1347 BGH, GRUR 1984, 871 (872) — Gabor/Caber.

1348 BGH, GRUR 1961, 535 (536) — arko.

1349 OLG Hamburg, GRUR 2000, 1057 (1058) — JEANTEX/Jeanbax.

1380 OLG Karlsruhe, GRUR 1981, 198 (201) — Famila.

1351 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 474; W. Kéhler, Verwechselungsgefahr, S. 91.

1352 BGH, GRUR 1984, 471 (472) — Gabor/Caber; OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (485), Tz. 82 — Anson's/ASOS; LG
Diisseldorf, NJOZ 2006, 1491 (1496) — Turbo P.O.S.T.; eingehend zu den Kriterien und mit weiteren Nachweisen
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 481 ff.

1383 OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (484), Tz. 81 — Anson's/ASOS.
3% BGH, GRUR 1957, 281 (283) — karo-as; BGH, GRUR 1973, 375 (376) — Miss Petite.
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die Ubereinstimmung im wesentlichen Bedeutungsgehalt der Wortzeichen fiir die An-
nahme einer Zeichenahnlichkeit nach dem Sinngehalt ausreichend. Ein vollig identischer
Bedeutungsinhalt ist nicht erforderlich und wird auch kaum je wirklich vorliegen. 3%

Trotz vorhandener Gemeinsamkeiten im klanglichen und bildlichen Eindruck kann ein
deutlich abweichender Sinngehalt die Zeichenahnlichkeit und damit die Verwechslungsge-
fahr ausschlieRen.3%

d) Branchenndhe

(1) Die Funktion des Kriteriums

Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Zeichenahnlichkeit vo-
raus, dass zwischen den Unternehmen Branchennahe besteht.’**” Das ungeschriebene
Tatbestandsmerkmal der Branchennahe hat eine der markenrechtlichen Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verwandte Funktion, 3% stimmt mit
dieser aber nicht Uberein.’® Eine Branchennahe kann auch dann vorliegen, wenn eine
Waren- oder Dienstleistungsahnlichkeit i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen

ist_1360

Das Erfordernis der Branchennahe ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des Schutzes vor
Verwechslungsgefahr, den Verkehr vor einer Fehlzurechnung zu schutzen. Der Schutz der
Unternehmenskennzeichen schitzt neben der Identifikations- auch die Unterscheidungs-
funktion (ndher dazu oben S. 36 f.). Im Interesse des Unternehmers soll der Verkehr vor
der durch die Verwendung eines ahnlichen Kennzeichens verursachten irrigen Vorstellung
geschutzt werden, es handele sich um dasselbe Unternehmen bzw. denselben Unterneh-
menstrager (Storung der |dentifikationsfunktion) oder es bestiunden wirtschaftliche Bezie-
hungen zwischen den Unternehmen bzw. Unternehmenstragern (Stérung der Unterschei-

dungsfunktion).'36!

1355 Eingehend W. Kéhler, Verwechselungsgefahr, S. 111 f.

3% BGH, GRUR 1992, 130 (132) — Bally/BALL; BGH, GRUR 2003, 1044 (1046) — Kelly; v. Gamm, Wettbewerbsrecht,
Kapitel 57, Rn. 26; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 513 ff.; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 9
MarkenG, Rn. 305; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 927 ff.; Gloy/Schultz-Siichting, § 58, Rn. 22 f.; GK/Teplitzky,
§ 16 UWG, Rn. 327, 333.

1387 Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (601).

1388 BGH, GRUR 1995, 216 (219) — Oxygenol Il; EUIPO, MarkenR 2018, 410 (414), Tz. 33 — babware.net
GmbH/babware.

Ausfuhrlich zu den Unterschieden Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 599 f.; ders., MarkenR 2018,
347 (354).

1360 BGH, GRUR 2006, 937 (941), Tz. 38 — Ichthyol Il; EUIPO, MarkenR 2018, 410 (414), Tz. 34 — babware.net
GmbH/babware; Biischer/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 56; Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 13, Rn. 600; ders., MarkenR 2018, 347 (354).

1361 BGH, GRUR 1995, 825 (828) — Torres; Bumann, S. 147; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 50.
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Besteht aber nicht die Gefahr, dass der Verkehr die Unternehmer bzw. Unternehmen fur
identisch oder wirtschaftlich miteinander verbunden halten konnte, weil er sie als vollig
verschiedene und miteinander in keinerlei Beziehung stehende Unternehmer oder Unter-
nehmen unterscheiden kann, bedarf der Inhaber des Unternehmenskennzeichens keines
Schutzes. Ohne eine gewisse Branchennahe fehlt das Schutzinteresse des prioritatsalte-
ren Zeicheninhabers.'62 Das Erfordernis der Branchennahe folgt daher aus dem Sinn und

Zweck der Verwechslungsgefahr.

(2) Definition der Branchennéhe

Die Branchenahe ist daher stets im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen.'6?
Die Gefahr der Verwechslung zweier sich gegenuberstehender Zeichen ist umso grol3er,
je naher die Branchen sind, auf denen die Unternehmen sich begegnen. Umgekehrt be-
steht keine Verwechslungsgefahr, wenn trotz ldentitat der Zeichen und Kennzeichnungs-

kraft des prioritatsalteren Zeichens absolute Branchenferne besteht.'364

Die Branchennahe Iasst sich also umreil3en als der wirtschaftliche Abstand der Tatigkeits-

gebiete der Parteien eines Zeichenkonflikts. 3¢5

Eine Branchennahe liegt vor, wenn zwischen den Unternehmen ausreichende sachliche
Beruhrungspunkte bestehen, sodass der Verkehr mindestens zur Annahme geschaftlicher
Zusammenhange i.S.d. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommen kann.'%¢ Die
Rechtsprechung grenzt die Branchennahe heute meist negativ ab. Eine absolute Bran-
chenferne schlie3t eine Verwechslungsgefahr aus. Sie ist anzunehmen, ,wenn die Ge-
schéftsbereiche so weit voneinander entfernt sind, dass die Gefahr ausscheidet, ange-

sprochene Verkehrskreise kénnten durch gleiche oder verwechslungsféhige Bezeichnun-

1362 Ulmer/Reimer, Rn. 178.
1363 BGH, GRUR 2011, 831 (833), Tz 23 — BCC.

1364 BGH, GRUR 1990, 1042 (1044) — Datacolor; BGH, GRUR 1991, 863 (865) — Avon; BGH, GRUR 2011, 831 (833),
Tz. 23 f. — BCC; Buscher/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 56; Finger, § 16 UWG, Rn. 81; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 613; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 363.

1365 vgl. BGH, GRUR 1966, 267 (269) — White Horse; BGH, GRUR 1975, 606 (609) — IFA; BGH, GRUR 1990, 1042
(1044) — Datacolor; BGH, GRUR 1997, 468 (470) — NetCom; BGH, GRUR 1999, 492 (494) — Altberliner; BGH,
GRUR 2000, 605 (607) — comtes/ComTel; BGH, GRUR 2002, 898 f. — defacto; BGH, GRUR 2005, 61 —
CompuNet/ComNet Il; BGH, GRUR 2007, 888 (889), Tz. 15 — Euro Telekom; BGH, GRUR 2008, 803 (804), Tz. 17
— HEITEC.

1366 BGH, GRUR-RR 2010, 205 (207), Tz. 34 — Haus & Grund IV; Falk, GRUR 2012, 348 (350); Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 598; v. Schultz/Gruber, § 15 MarkenG, Rn. 25; Ingerl/Rohnke, § 15
MarkenG, Rn. 89.
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gen zu der irrigen Annahme verleitet werden, die fraglichen Waren stammten aus demsel-
ben Geschéftsbetrieb oder zwischen den beteiligten Unternehmen gebe es irgendwelche
geschéftlichen Zusammenh&nge*“.">

Die Rechtsprechung hat eine Vielzahl von Anhaltspunkten entwickelt, um dem unprazisen
Begriff der Branchennahe mehr Kontur zu geben. Fur die Beurteilung der Branchennahe
kommt es bei einer einzelfallbezogenen Gesamtschau'® in erster Linie auf den gegen-
wartigen Schwerpunkt der Unternehmenstatigkeit, also auf die typischen Produktbereiche
und Arbeitsgebiete, an.’® Der im Handelsregister eingetragene Geschaftsgegenstand ist
nicht entscheidend.'” Indizien fur Berihrungspunkte konnen sein: die fabrikationstechni-
sche Nahe der beiderseitigen Geschaftsbereiche und der Produkte, die daraus hervorge-
hen, der Verwendungszweck sowie die Einsatzmoglichkeiten der Waren und Dienstleis-
tungen und die spezifischen Abnehmerkreise. Einzubeziehen in die Beurteilung sind auch
die Vertriebswege oder der Auftritt auf denselben Messen."

C. Erweiterter Schutz bekannter Unternehmenskennzeichen als subsidiarer er-
ganzender Verletzungstatbestand

. Bedeutung des erweiterten Schutzes in Abgrenzung zur Verwechslungsge-
fahr

1. Legitimation und Anwendungsbereich des erweiterten Schutzes

Der Schutz der Unternehmenskennzeichen gegen Verwechslungsgefahr stof3t dort an
seine Grenze, wo keine Branchennahe besteht, weil keine Beruhrungspunkte der Waren
oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Markten vorliegen. Ohne die Gefahr, dass
das Publikum die Unternehmen bzw. Unternehmenstrager miteinander verwechselt oder
zu Unrecht Beziehungen zwischen ihnen vermutet, besteht auf den ersten Blick kein Be-
durfnis, Unternehmenskennzeichen gegen die Verwendung identischer oder ahnlicher Zei-
chen zu schitzen. Aus dem Grund dass die beiden zentralen, rechtlich geschutzten Funk-
tionen der Unternehmenskennzeichen, die Unterscheidungsfunktion und die Identifikati-
onsfunktion (néher dazu (vgl. dazu S. 36 f.) nicht bertuhrt werden. Die Gesetzgeber des

1367 BGH, GRUR 1986, 253 (255) — Zentis; vgl. auch BGH, GRUR 2011, 831 (833), Tz 23 - BCC;
Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 59.
1368 OLG Diisseldorf, Urt. v. 21.11.2006, Az. 1-20 U 83/06 — ATLAS TRANSPORT; Ingeri/Rohnke, § 15 MarkenG,

Rn. 89; Gloy/Schultz-Siichting, § 58, Rn. 102; umfassend zu allen Details Goldmann, Unternehmenskennzeichen,
§ 13, Rn. 616.

1369 BGH, GRUR 1990, 1042 (1044) — Datacolor; BGH, GRUR 2011, 831 (833), Tz. 23 — BCC; BGH, GRUR 2012, 635,
Tz. 14 — METRO/ROLLER’s Metro; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 621 f.; v. Schultz/Gruber, §
15 MarkenG, Rn. 26; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 369.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 621.

871 EUIPO, MarkenR 2018, 410 (414), Tz. 35 — babware.net GmbH/babware; ausfilhrlich Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 630 m.w.N. aus der Rspr.
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UWG von 1896 und des UWG von 1909 sahen kein Bedurfnis fur einen Schutz Uber die

Verwechslungsgefahr hinaus.

Gleichwohl kann auch dann, wenn es keine Beruhrungspunkte zwischen den Unterneh-
men gibt und deshalb keine Branchennahe vorliegt, ein Bedurfnis fur einen Kennzeichen-
schutz bestehen. Das ist der Fall, wenn der Zeicheninhaber betrachtliche Anstrengungen
und Investitionen unternommen hat, die dem Zeichen Bekanntheit innerhalb der beteiligten
Verkehrskreise verschafft hat. Der oft mihsam und Uber lange Zeit aufgebauten Werbe-
kraft bekannter Zeichen kommt ein eigener wirtschaftlicher Wert zu, der es verdient, auch
in anderen Branchen geschutzt zu werden.'®2 Diese Werbekraft ist Bestandteil des Good-
wills. Ihn rechtlich zu schitzen, ist ebenfalls eine anerkannte Funktion des Schutzes der
Unternehmenskennzeichen (zur Goodwill-Funktion naher oben S. 37 ff.). Ein solcher
Schutz des bekannten Zeichens zielt aber anders als der Schutz gegen Verwechslungs-
gefahr nicht auf die Verhinderung einer Irrefuhrung des Publikums gegen die Benutzung
ahnlicher Zeichen ab. Vielmehr geht es um die Bewahrung eines unter groliem Aufwand
an Zeit und Geld erworbenen Besitzstandes.'® Dieser Besitzstand ist der im bekannten
Zeichen verkorperte Goodwill.'** Die Rechtsprechung erkannte einen erweiterten Schutz
bekannter und beruhmter Zeichen schon fruh an."*”® Gestutzt wurde er auf § 1 UWG von
1909376 bzw. auf § 823 Abs. 1 BGB'""7 und § 12 BGB."*8 Die hiergegen vorgebrachte Kri-
tik’3”® konnte sich in der Praxis nicht durchsetzen.

Heute ist der erweiterte Schutz der bekannten geschaftlichen Bezeichnung in § 15 Abs. 3
MarkenG gesetzlich festgeschrieben. Die Regelung entspricht dem Schutz bekannter Mar-
ken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und ist ihr nachgebildet (hierzu unten S. 225 f.).

Anders als der Schutz der bekannten Marke hat der Schutz des bekannten Unternehmens-
kennzeichens in der Praxis keine grof3e Bedeutung. Das liegt weniger an einem fehlenden
praktischen Bedurfnis an einem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens als

1372 RG, GRUR 1951, 332 (333) — Koh-i-noor; BGH, GRUR 1955, 299 (302) — Koma; Ulmer/Reimer, Rn. 202.

1373 BGH, GRUR 1955, 299 (302) — Koma; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 81, § 14, Rn. 22; Kohl, S.
9 ff.; Schapira, S. 59 f.; Uimer/Reimer, Rn. 203.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 22 f.

Zusammenfassend zur Entwicklungsgeschichte Elsaesser, S. 31 ff.; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14,
Rn. 2 ff.; Miinch, S. 75 ff.; Sack, RIW 1985, 597 (610); ders., GRUR 1995, 81 (84 f.); Sattler, S. 213 ff.

1376 S0 RGZ 111, 192 (197) — Goldina; RGZ 115, 401 (410 f.) — Salamander |l BGH, GRUR 1956, 172 (177) — Magirus
und wieder BGH, GRUR 1985, 550 (552) — Dimple; BGH, GRUR 1991, 465 (466) — Salomon.

1377 BGH, GRUR 1958, 233 (234 f.) — mit dem feinen Whipp.
1378 BGH, GRUR 1959, 182 (186) — Quick.
1379 7. B. Kohl, S. 98 ff.
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vielmehr am unterschiedlichen Anwendungsbereich des marken- und kennzeichenrechtli-
chen Bekanntheitsschutzes. Haufig bedarf es des erweiterten Schutzes des bekannten
Unternehmenskennzeichens gar nicht, weil viele Fallkonstellationen, die typischerweise
unter § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fallen, beim Schutz der Unternehmenskennzeichen be-
reits Uber den flexiblen Begriff der Branchenndhe und das weite Verstandnis der Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne vom Tatbestand des § 15 Abs. 2 MarkenG erfasst
werden konnen.® Dies liegt mallgeblich daran, dass eine Verwechslungsgefahr im wei-
teren Sinne bereits bei einer Lizenzvermutung besteht (naher dazu oben S. 205 f.).'%! Auf
eine objektive Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kommt es deshalb anders als
bei Marken nicht an. Entscheidend ist die Verkehrserwartung, dass uber bestimmte Bran-
chengrenzen hinweg Lizenzen vergeben werden. Deshalb ist eine Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne bejaht worden bei der Verwendung des Unternehmenskennzeichens
eines Whiskyherstellers als Marke fur Parfum, obwohl es sich hier um ganzlich unahnliche

Waren handelte.382

Bei Marken ist ein Ruckgriff auf den strukturell ahnlichen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in
vergleichbaren Fallkonstellationen wegen des Tatbestandsmerkmals der Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit dagegen kaum méglich. Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der
Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berucksichtigen, die das
Verhaltnis zwischen den Waren kennzeichnen. Hierzu gehoren insbesondere die Art der
Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkur-
rierende oder einander erganzende Waren oder Dienstleistungen.' In die Beurteilung
einzubeziehen ist vor allem, ob die Waren regelmaRig von denselben Unternehmen oder
unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Beruh-
rungspunkte aufweisen.'*® Der entscheidende Unterschied zum flexiblen Begriff der Bran-
chennahe bei Unternehmenskennzeichen ist, dass bei Marken eine gangige Lizenzie-
rungspraxis keinen Einfluss auf die Waren- oder Dienstleistungsahnlichkeit hat.'*®> Nach
objektiven Mal3staben werden unahnliche Waren oder Dienstleistungen also nicht dadurch

1380 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 20; ders., MarkenR 2018, 347 (355); Ingerl/Rohnke, § 15
MarkenG, Rn. 119.

1381 Goldmann, MarkenR 2018, 347 (354 1.).

1382 BGH, GRUR 1966, 267 (269) — White Horse; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 594, § 14, Rn. 3;
ders., MarkenR 2018, 347 (355).

1383 FuGH, GRUR 1998, 922 (923), Tz. 22 ff. — Canon; BGH, GRUR 1999, 245 f. — LIBERO; BGH, GRUR 2004, 594
(596) — Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2007, 1066 (1068), Tz. 23 — Kinderzeit; BGH, GRUR 2014, 1101 (1104), Tz. 40
— Gelbe Worterbticher.

1384 BGH, GRUR 2003, 428 (432) — BIG BERTHA; BGH, GRUR 2012, 1145 (1148), Tz. 34 — Pelikan.
1385 Goldmann, MarkenR 2018, 347 (355).
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zu ahnlichen Waren oder Dienstleistungen i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass in der
Praxis Markenlizenzen erteilt werden.’® Deshalb muss bei Marken wesentlich haufiger
auf den erweiterten Schutz zurtckgegriffen werden, als bei Unternehmenskennzeichen,
bei denen in solchen Fallen auf der Grundlage einer Lizenzvermutung eine Verwechs-

lungsgefahr im weiteren Sinne besteht."”

2. Der erweiterte Schutz als subsidiar gegenuber der Verwechslungsgefahr

Noch nicht abschlief3end geklart ist, in welchem Verhaltnis die Tatbestande des § 15 Abs. 2
MarkenG und § 15 Abs. 3 MarkenG zueinanderstehen. Unter Hinweis auf die Davidoff-
Entscheidung des EuGH™® zur erhohten Schutzbedurftigkeit bekannter Marken wird teil-
weise in der obergerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur argumentiert, es solle
fur die Anwendbarkeit des erweiterten Schutzes bekannter Unternehmenskennzeichen
nicht darauf ankommen, ob bereits eine Gefahr der Verwechslung der sich gegenuberste-
henden Zeichen bestehe oder nicht. Der Anwendungsbereich des Bekanntheitsschutzes
ist nach dieser Ansicht auch bei festgestellter Verwechslungsgefahr er6ffnet' oder jeden-
falls dann, wenn sich die Verwechslungsgefahr nicht feststellen lasst.”**° Die Argumenta-
tion scheint zunachst Uberzeugend, wird doch das besonders schutzwurdige bekannte
Kennzeichen ,erst recht” in den Fallen geschutzt, in denen zusatzlich die Gefahr der Ver-
wechslung mit einem jingeren Zeichen besteht. Wenn schon dem Inhaber einer geschaft-
lichen Bezeichnung Schutz nach § 15 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bei Verwechslungsgefahr
gewahrt wird, muss der bekannten geschaftlichen Bezeichnung in einem solchen Fall a

minori ad maius Schutz nach § 15 Abs. 3 MarkenG zustehen.

Ein solches Verstandnis setzt sich aber Uber den eindeutigen Wortlaut des § 15 Abs. 3
MarkenG hinweg, der den Verwechslungsschutz und den erweiterten Schutz alternativ ne-
beneinander stellt (,[...] wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2
besteht [...]%)."" Es besteht auch kein Bedurfnis, den klaren Wortlaut zugunsten einer wei-
teren Anspruchsalternative zu ignorieren. Denn Unternehmenskennzeichen werden nach
§ 15 Abs. 2 MarkenG ausreichend gegen die Gefahr einer Verwechslung mit einem ande-
ren Zeichen geschutzt. Wenn aber ohnehin eine Verwechslungsgefahr besteht, so braucht

138 BGH, GRUR 2006, 941 (942), Tz. 12 —- TOSCA BLU.
1387 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 47 ff. und § 14, Rn. 20 f.; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 119.
1388 FuGH, GRUR 2003, 240 (242), Tz. 26 — Davidoff/Gofkid.

1389 OLG Hamburg, NJOZ 2007, 5765 (5771) — Metro Ethernet; Biischer, in: FS Ullmann, S. 129 (153);
Buscher/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 86.

1390 Hildebrandt, § 18, Rn. 19.

1391 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 18; im Ergebnis ebenso Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15
MarkenG, Rn. 71; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 124.
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der erweiterte Schutz nicht mehr geprift zu werden. Daher besteht auch keine Licke im
Schutz fur das bekannte Unternehmenskennzeichen und damit auch kein Raum fur eine
Anwendung von § 15 Abs. 3 MarkenG. Eine besonders grol3e praktische Bedeutung durfte
diese Streitfrage in der Praxis ohnehin nicht haben.

Il. Voraussetzungen des erweiterten Schutzes

1. Orientierung an der Regelung des erweiterten Schutzes bekannter Marken

Der Schutz des bekannten Unternehmenszeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG ist dem der
bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nachgebildet.’**? Es erschien dem Ge-
setzgeber nicht gerechtfertigt, bekannten geschaftlichen Bezeichnungen, die haufig auch
als Marke eingetragen sind oder markenrechtlichen Schutz infolge ihrer Verkehrsgeltung
genielden, einen solchen erweiterten Schutzumfang nicht ausdrucklich zu gewahren und
ihre Inhaber stattdessen auf sonstige Anspruche aus § 1 UWG von 1909 oder aus § 12
BGB zu verweisen. Er wollte deshalb den bekannten geschaftlichen Bezeichnungen ,in
gleicher Weise* wie bekannten Marken einen erweiterten Schutz zukommen lassen.’3%
Das ermdglicht bzw. erzwingt'*** eine moglichst gleichformige Anwendung und Auslegung
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einerseits und
§ 15 Abs. 3 MarkenG andererseits."%

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stellt kein autonomes deutsches Recht dar. Die Vorschrift dient
der Umsetzung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL 89/104/EWG, der den Mitgliedstaaten anheim-
stellte, einen derartigen erweiterten Schutz bekannter Marken einzufuhren oder nicht. Der
deutsche Gesetzgeber hat von dieser Option Gebrauch gemacht.’** Deshalb besteht hier
ein Zwang zur richtlinienkonformen Interpretation.’” Das Recht der geschaftlichen Be-
zeichnungen ist nicht harmonisiert.’**® Ein unionsrechtlicher Zwang zur richtlinienkonfor-
men Interpretation ist deshalb bei der Auslegung des § 15 Abs. 3 MarkenG nicht gegeben.
Daran hat sich durch die MarkenRL (EU) 2015/2436, die in Art. 10 Abs. 2 lit. c einen er-
weiterten Schutz bekannter Marken nunmehr zwingend vorschreibt, nichts geandert. Weil

1392 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 76).

1393 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 76); Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 118;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 25.

1394 Ingeri/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 118.
1395 Sosnitza, Markenrecht, § 18, Rn. 17.
3% Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 74).

1397 FuGH, GRUR 2004, 58 (59), Tz. 20 — adidas/Fitnessworld; Biischer, in: FS Ullmann, S. 129 (153); Ingerl/Rohnke,
§ 14 MarkenG, Rn. 1245, 1248.

1398 BGH, GRUR 2009, 500 (502), Tz. 52 — Beta Layout; BGH, GRUR 2011, 623 (628), Tz. 58 — Peek & Cloppenburg II;
BGH, GRUR 2013, 1150 (1153), Tz. 41 — Baumann |; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 1, Rn. 25.
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aber der deutsche Gesetzgeber den erweiterten Schutz der bekannten geschaftlichen Be-
zeichnung ,in gleicher Weise“ regeln wollte und ,dieselben” Kriterien gelten sollten,%
muss dieser Schutz ebenso gehandhabt werden wie der erweiterte Schutz bekannter Mar-
ken gemall § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG." Weil diese Vorschrift wiederum richtlinienkon-
form interpretiert werden muss, ergibt sich mittelbar mit Riucksicht auf die Systematik und
den erklarten Willen des Gesetzgebers eine Notwendigkeit, § 15 Abs. 3 MarkenG im Lichte
des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL 89/104/EWG und kunftig des Art. 10 Abs. 2 lit. c e MarkenRL
(EU) 2015/2436 auszulegen. Fur die wesentlichen Begriffe und Rechtsfiguren kann und
muss deshalb auch beim Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens auf die
Rechtsprechung des EuGH zum Schutz der bekannten eingetragenen Marke zurtckge-

griffen werden.

2. Die Voraussetzungen im Einzelnen

a) Bekanntheit des geschiitzten Unternehmenskennzeichens

Fur den erweiterten Schutz ist die ,Bekanntheit* des Unternehmenskennzeichens von er-
heblicher Bedeutung. Der Tatbestand des § 15 Abs. 3 MarkenG nennt keine Kriterien, wie
die Bekanntheit des Kennzeichens zu ermitteln ist. Fur die Marke hat der EuGH Mal3stabe
aufgestellt, um den Bekanntheitsgrad einer Marke zu beurteilen. In der Chevy-Entschei-
dung stellt er klar, dass die Bekanntheit einer Marke nicht generell und abstrakt definiert
werden kann, sondern in einer Gesamtschau einer ganzen Reihe von Kriterien, wie etwa
der Marktanteil der mit Marke versehenen Produkte, die Intensitat der Werbung, die geo-
grafische Ausdehnung, die Dauer der Benutzung der Marke und die Werbe- und Vertriebs-
investition heranzuziehen sind.**' Der BGH vermeidet daher die Festlegung auf einen be-
stimmten Prozentsatz, sondern spricht nur von einer ,bestimmten Bekanntheitsschwelle®,
die dann erreicht sei, ,wenn die &ltere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums be-
kannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen

ISt %1402

1399 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 76).
1400 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 25 ff.; v. Schultz/Gruber, § 15 MarkenG, Rn. 29.
1401 FyGH, GRUR Int. 2000, 73 (75), Tz. 27 — Chevy.

1402 BGH, GRUR 2002, 340 (341) — Fabergé unter ausdriicklicher Bezugnahme auf EuGH, GRUR Int. 2000, 73 (75),
Tz. 27 — Chevy.
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Einigkeit besteht, dass diese fur die Marke aufgestellten Beurteilungskriterien auch fur die
Ermittlung der Bekanntheit von Unternehmenskennzeichen herangezogen werden kon-
nen."% Auf der Grundlage der EuGH—Rechtsprechung verbietet es sich daher, starre Quo-
ten zu ermitteln und festzuschreiben, die mindestens vorliegen missen, um von einer Be-
kanntheit des Unternehmenskennzeichens auszugehen.™ § 15 Abs. 3 MarkenG setzt
aber voraus, dass das Unternehmenskennzeichen gerade in seiner Funktion als Unter-
nehmenskennzeichen Bekanntheit geniel3t, wahrend eine Bekanntheit nur als Marke nicht
ausreicht.’% Zu Recht und mit gewichtigen Argumenten schlagt Goldmann als Unter-
grenze fur ein bekanntes Unternehmenskennzeichen einen Zuordnungsgrad von nicht un-
ter 20% bis 25 % vor. Bekanntheitsschutz bedeute Schutz der unternehmerischen Leis-
tung, die unter und mit dem Zeichen erbracht wurde. Das Kennzeichenrecht kennt einen
vergleichbaren Schutz der unternehmerischen Leistung, indem es den durch Verkehrsgel-
tung erlangten kennzeichenrechtlichen Besitzstand schutzt (vgl. oben S. 102 ff.). Fur das
bekannte Unternehmenskennzeichen kann daher ebenfalls der flr die Verkehrsgeltung
verlangte Zuordnungsgrad von 20% bis 25% (vgl. oben S. 107) als Mindestprozentsatz

gelten. 4%

Die Vorstellungen, die die beteiligten Verkehrskreise von der geschaftlichen Bezeichnung
uberhaupt und ihrer Zuordnung zu einem Unternehmen haben, miussen hinreichend kon-
kret sein. Es genugt nicht, wenn das Kennzeichen als solches dem Verkehr Gberhaupt
bekannt ist. Dieser sog. Bekanntheitsgrad ist notwendige, aber nicht hinreichende Voraus-
setzung eines erweiterten Kennzeichenschutzes.” Bekanntheitsschutz bedeutet die An-
erkennung und den Schutz der individuellen Werbeleistung des Zeicheninhabers und setzt
zudem voraus, dass das Kennzeichen als Symbol genau dieses Zeicheninhabers erkannt
wird."% Nur wenn den beteiligten Verkehrskreisen das Zeichen nicht nur bekannt ist, son-
dern er es auch dem richtigen Unternehmen zuordnen kann, ist die Anerkennung eines
groleren Schutzumfangs zugunsten des Inhabers des bekannten Unternehmenskennzei-
chens gerechtfertigt.'®

1403 OLG Hamburg, WRP 2015, 477 (486), Tz. 92 — Anson's/ASOS; Biischer/Dittmer/Schiwy/Biischer, § 15 MarkenG,
Rn. 83; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 60; v. Schultz/Gruber, § 15 MarkenG, Rn. 29; Kur/v.
Bombhard/Albrecht/Thalmaier, § 15 MarkenG, Rn. 63.

1404 Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 118; Sosnitza, Markenrecht, § 8, Rn. 87.

1405 Biischer/Dittmer/Schiwy/Biischer, § 15 MarkenG, Rn. 83; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 35;
Kur/v. Bomhard/Albrecht/ Thalmaier, § 15 MarkenG, Rn. 63.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 67.

1407 Biischer, in: FS Ullmann, S. 133.

1408 Biischer, in: FS Ullmann, S. 129 (135); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 64.
1409 Eingehend zum Zuordnungsgrad Biischer, in: FS Ullmann, S. 129 (134 ff.).

1406
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b) Zeichenahnlichkeit

Nach dem Tatbestand des § 15 Abs. 3 MarkenG setzt der Schutz des bekannten Unter-
nehmenskennzeichens die Benutzung eines identischen oder ahnlichen Zeichens durch
einen Dritten voraus (,[...], so ist es Dritten ferner untersagt, die geschéftliche Bezeichnung
oder ein &hnliches Zeichen im geschéftlichen Verkehr zu benutzen, [...]“). Dem Kennzei-
chenrecht ist die Zeichenahnlichkeit bereits als Kriterium zur Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr bekannt. Der EuGH geht daher auch davon aus, dass der Begriff der Zeichen-
ahnlichkeit bei der Verwechslungsgefahr gemall § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und beim
erweiterten Schutz der bekannten Marke gemall § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der gleiche
ist.’*1° Marken, die sich im Rahmen der Prufung der Verwechslungsgefahr als unahnlich
erwiesen haben, sind auch im Rahmen des erweiterten Schutzes nicht ahnlich.""" Der
BGH hat sich dem angeschlossen.? Dies gilt auch fur den Schutz bekannter Unterneh-

menskennzeichen.™3

Allerdings lasst der EuGH zugleich einen deutlich geringeren Grad an Zeichenahnlichkeit
fur den erweiterten Schutz ausreichen als er fur die Verwechslungsgefahr verlangt. Es ge-
nuagt bereits ein Grad an Ahnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen,
sodass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander
verknupfen, ohne dass die Zeichen miteinander verwechselt werden.™'* Wiederum gilt

beim bekannten Unternehmenskennzeichen dasselbe.'#®

c) Die gedankliche Verknupfung
Der EuGH hat mit dem Kriterium der ,gedanklichen Verknipfung® ein ungeschriebenes
Tatbestandsmerkmal in den erweiterten Schutzes bekannter Marken eingefuhrt.''¢ Der

1410 vgl. EuGH, GRUR 2010, 1098 (1100), Tz. 68 — Calvin Klein; EuGH, GRUR-RR 2016, 147 (149), Tz. 38 f. — El Corte
Inglés/The English Cut.

1 FuGH, GRUR 2010, 1098 (1100), Tz. 68 — Calvin Klein; EuGH, GRUR Int. 2011, 500 (505), Tz. 66 — TiMI
KINDERJOGHURT.

412 BGH, GRUR 2015, 1114 (1115), Tz. 16 — Springender Pudel; BGH, GRUR 2015, 1214 (1217), Tz. 34 — Goldbéren.
1413 BGH, GRUR 2009, 672 (677), Tz. 50 - OSTSEE-POST; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 89.

414 FuGH, GRUR 2004, 58 (60), Tz. 29 — adidas/Fitnessworld; EuGH, GRUR 2009, 56 (57), Tz. 30 — Intel; EuGH,
GRUR 20089, 756 (759), Tz. 36 — L‘Oréal/Bellure; EuGH, GRUR-RR 2016, 147 (149), Tz. 40 f. — El Corte Inglés/The
English Cut; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 14 MarkenG, Rn. 351; Hildebrandt, § 13, Rn. 14.

1415 OLG Hamm, Urt. v. 25.1.2011, Az. 4 U 144/10 — Schnéppchen-Paradies; LG Hamburg, WRP 2012, 1312 (1313),
Tz. 19 — MEICA/IMEKKAFOOD; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 60.

1416 FuGH, GRUR 2004, 58 (60), Tz. 29 — adidas/Fitnessworld; EuGH, GRUR 2009, 56 (57), Tz. 30 f. — Intel.
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BGH hat diese Grundsatze iUbernommen.™"” Seit der Entscheidung Augsburger Puppen-
kiste wendet er sie auch auf das bekannte Unternehmenskennzeichen an.™'® Dem folgt

die Instanzrechtsprechung.'4'®

Beispielhaft benennt der EuGH in der Intel-Entscheidung einige Kriterien dafur, wann eine
solche gedankliche Verknupfung vorliegt. Zu berucksichtigen sind dabei alle relevanten
Umstande des konkreten Falles.'*2 Hierzu gehdren insbesondere der Grad der Ahnlichkeit
der einander gegenuberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, der
Bekanntheitsgrad und die Unterscheidungskraft der alteren Marke sowie das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr fur das Publikum und eine etwaige Alleinstellung der alteren

Marke. 142!

Diese Kriterien bieten Orientierung auch fur die gedankliche Verknupfung beim erweiterten
Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens.'#?2 Allerdings gelten Besonderheiten.
Keine relevanten Kriterien konnen beim erweiterten Schutz des bekannten Unternehmens-
kennzeichens das Bestehen von Verwechslungsgefahr und der Grad der Nahe der Bran-
chen der beteiligten Unternehmen sein. Diese Kriterien werden zwar in der Intel-Entschei-
dung des EuGH ebenfalls genannt. Sie sind aber auf den Schutz von eingetragenen Mar-
ken zugeschnitten und bertcksichtigen naturgemaf} nicht die Besonderheiten der Syste-
matik des § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG. Denn liegt Verwechslungsgefahr vor, ist der erwei-
terte Schutz des bekannten Zeichens schon gar nicht anwendbar (naher dazu oben
S. 224 1.) und eine Verwechslungsgefahr ist gerade dann gegeben, wenn im Rechtssinne

Branchennahe besteht.

d) Erfillung einer Tatbestandsalternative
Der erweiterte Schutz der bekannten Marke und des bekannten Unternehmenskennzei-
chens unterscheidet vier Eingriffstatbestande, die nicht immer trennscharf voneinander ab-

grenzbar sind. Unterschieden wird nach der Wirkung des Eingriffs (Ausnutzung und Be-

417 BGH, GRUR 2005, 583 (584) — Lila Postkarte; BGH, GRUR 2011, 1043 (1046), Tz. 54 — TUV Il; BGH, GRUR 2015,
1214 (1217), Tz. 32 — Goldbaren.

1418 BGH, GRUR 2009, 772 (778), Tz. 76, 71 — Augsburger Puppenkiste.

1419 OLG Kéin, GRUR-RR 2011, 459 (461) — DUMONT/Dumont Kélsch; OLG Hamm, Urt. v. 25.1.2011,
Az. 4 U 144/10 — Schnappchen-Paradies; LG Hamburg, WRP 2012, 1312 (1313), Tz. 19 — MEICA/MEKKAFOOQD;

1420 FyuGH, GRUR 2004, 58 (60), Tz. 30 — adidas/Fitnessworld; EuGH, GRUR 2009, 56 (58), Tz. 41 — Intel.
1421 FuGH, GRUR 20089, 56 (57), Tz. 42, 56 — Intel.
1422 Ausfiihrlich Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 104.

1423 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 103.
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eintrachtigung) und nach dem Objekt des Eingriffs (Unterscheidungskraft und Wertschat-
zung)."* Die nachfolgenden Grundsatze gelten sowohl fur den erweiterten Schutz nach
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als auch fur den Schutz des bekannten Unternehmenskenn-
zeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG."#

Die Verletzungstatbestande sind nicht erst dann erfullt, wenn die Unterscheidungskraft o-
der Wertschatzung des alteren Unternehmenskennzeichens tatsachlich und gegenwartig
ausgenutzt oder beeintrachtigt wird. Ausreichend, aber auch erforderlich ist, dass der In-
haber des alteren Zeichens die ernsthafte Gefahr einer Beeintrachtigung seines Zeichens
dartut."?¢ Diese Gefahr ist umso groR3er, je grof3er die Kennzeichnungskraft und die Wert-

schatzung des bekannten Unternehmenskennzeichens sind.#?

(aa) Die Ausnutzung der Wertschatzung (,,Rufausbeutung*)

Bei der Ausnutzung der Wertschatzung, auch als ,Rufausbeutung*“?® oder — insbesondere
in Kombination mit der in aller Regel gleichzeitig auch stattfindenden Ausnutzung der Un-
terscheidungskraft — als ,parasitéres Verhalten oder als , Trittbrettfahren® ** bezeichnet,
wird das besondere Image des bekannten Zeichens auf das ahnliche jungere Zeichen
Ubertragen.'#® Damit setzt das jungere Zeichen auf dem im alteren Zeichen verkorperten
Goodwill auf."" Im Interesse des eigenen wirtschaftlichen Fortkommens soll das verlet-
zende Zeichen im gleichen, strahlenden Licht samtlicher positiver Publikumserwartungen
glanzen, wie es das bekannte Zeichen tut. Einen solchen Imagetransfer sah die Recht-
sprechung in der Verwendung des als ,exklusiv’ fur Scotch-Whisky bekannten Marke
,Dimple* fur Herrenkosmetik'3? oder der bekannten Brausemarke ,Ahoi-Brause® fur T-
Shirts, die auch noch heute beim erwachsenen Publikum nostalgische Jugenderinnerun-

gen auslost. 43

Wo ein Imagetransfer nicht moglich ist, kann auch der Ruf des Zeichens nicht ausgebeutet

werden und wird die Grenze des Eingriffstatbestands der Rufausbeutung erreicht. Die

1424 Sosnitza, Markenrecht, § 8, Rn. 93.

425 Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 125.

1426 FyGH, GRUR 2009, 56 (59), Tz. 71 — Intel.

427 FuGH, GRUR 20089, 56 (59), Tz. 69 — Intel.

1428 Biischer/Dittmer/Schiwy/Biischer, § 14 MarkenG, Rn. 539; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 124.
1429 vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 (760), Tz. 41 — L'Oréal/Bellure.

1430 OLG KéIn, GRUR-RR 2005, 339 (340) — Kleiner Feigling Il; EuG, GRUR Int. 2007, 730 (732), Tz. 40 — VIPS;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 138; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 1385; Sosnitza,
Markenrecht, § 8, Rn. 94.

1431 Amtliche Begriindung zum MarkenG (BT-Drucks. 12/6581, S. 72).
1432 7y § 1 UWG von 1909: BGH, GRUR 1985, 550 (552) — Dimple.
1433 OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 258 (216) — Ahoj-Brause.
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NichtUbertragbarkeit der Wertschatzung auf ein anderes Zeichen kann auf verschiedenen
Grunden beruhen. Meist sind die Waren oder Dienstleistungen bzw. die Branchen der sich
gegenuberstehenden Zeichen so weit voneinander entfernt, dass der mit der bekannten
Marke verbundene Ruf und die spiegelbildlich dazu bestehende Erwartungshaltung des
Publikums fur das andere Produkt keine Rolle spielt. Die Exklusivitat eines Whiskys mag
daher auf Herrenkosmetika Ubertragbar sein, spielt aber fur Reinigungsmittel keine
Rolle.™* Da das Produkt ,Nougatriegel* ebenso weit vom Produkt ,Nassrasierer“® ent-
fernt ist wie das Geschaftsfeld einer ,Bausparkasse® von dem Produkt ,Waschmittel*,'4%
wurde die Ubertragbarkeit in beiden Fallen abgelehnt.

Ahnlich verhalt es sich, wenn die Art und Abnehmerkreise der gekennzeichneten Produkte
keine relevante Uberschneidung aufweisen. So Uberschneidet sich nach der Ansicht des
BGH die von der bekannten Marke ,Salomon® angesprochene Zielgruppe der Skifahrer
nicht mit der Zielgruppe ,Raucher”, die von der fur Zigaretten verwendeten Marke ,Salo-
mon"“ angesprochenen werden. Allerdings ist ein Imagetransfer auch ohne Zielgruppen-
Uberschneidung ebenso mdglich'®, wie der umgekehrte Fall, dass trotz einer Uberschnei-
dung in den Zielgruppen das Image des bekannten Zeichens nicht Ubertragen wird.'3
Dennoch lasst sich die Regel aufstellen: Je starker sich die Kreise der Abnehmer, Interes-
senten und Adressaten der jeweiligen Unternehmen Uberschneiden, desto eher kommt
eine Rufubertragung in Betracht.#4°

Ob ein Ruf Ubertragbar ist, hangt immer auch von den Inhalten ab, die mit dem Ruf ver-
bunden sind und Ubertragen werden sollen. Wofur steht das Image, ist es konkret genug
und ist es fur das jungere Zeichen Uberhaupt nutzbar sowie von Wert? Der Ruf einer
Schnellrestaurantkette als ,schnell, preisglinstig, einheitlich und mit (berzeugendem
Preis-Leistungs-Verhéltnis* ist zu allgemein sowie unkonkret und wird von einer Vielzahl
von Anbietern angestrebt, als dass dieses Image gerade der bekannten Marke ,McDo-

nald’s" zugeschrieben und geschutzt werden musse."*' Fur das aus den Initialen eines

1434 BGH, GRUR 1985, 550 (552) — Dimple

1435 OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367 (368 f.) — duplo.

1436 OLG Frankfurt, GRUR 2000, 1063 (1065) — Spee-Fuchs.

1437 BGH, GRUR 1991, 465 (466 f.) — Salomon; krit. hierzu Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 148 f.
1438 BGH, GRUR 1983, 247 — Rolls-Royce.

1439 OLG Frankfurt, GRUR 2000, 1063 (1065) — Spee-Fuchs.

1440 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 231; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 1385.

1441 OLG Miinchen, GRUR 1996, 63 (65) — McDonald's.
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,Borsen-Order-Service-System” gebildete Zeichen ,BOSS" hat der Werbewert der bekann-
ten Herrenbekleidungsmarke ,BOSS* keinen Nutzen.#2

(bb) Ausnutzung der Unterscheidungskraft (,,Aufmerksamkeitsausbeutung‘)

Bei der Ausnutzung der Unterscheidungskraft geht es um die Signal- und Sogwirkung des
bekannten Zeichens, die zugunsten des jungeren Zeichens ausgenutzt werden soll. Die
Fahigkeit des bekannten Zeichens, beim Publikum ein Bekanntheitsgefuhl zu wecken und
die sofortige Assoziation mit dem bekannten Zeichen auszuldsen,* nutzt das jungere
Zeichen dadurch aus, dass es allein dessen Signalwirkung verwendet.'** So war es in dem
vom OLG Stuttgart zu entscheidenden Fall; in dem die Beklagte Fahrrader mit der bekann-
ten Marke ,CARRERA" kennzeichnete, sei es ihr gerade darum gegangen, ,[...] an der von
der bekannten Marke der Kl. ausgehenden Strahlkraft teilzuhaben und die von dieser
Marke ausgehende Unterscheidungs- und Anziehungskraft gleichsam als Aufmerksam-

keitswerbung zu instrumentalisieren.“'44

Eine Aufmerksamkeitsausbeutung liegt zudem auch dann vor, wenn das bekannte Zeichen
in einem ungewohnlich anderen Umfeld verwendet wird als es ublicherweise erfolgt. Der
BGH spricht von einem Kontrasteffekt, der durch die Verwendung des bekannten Zeichens
fur andere Waren oder Dienstleistungen oder in den Fallen der Markenparodie ausgenutzt
wird."¢ Dieser Kontrasteffekt wurde in der Mars-Entscheidung des BGH durch die Ver-
wendung der bekannten Marke ,Mars® auf einem Scherzartikel ebenso parodierend aus-
genutzt'“” wie in der Springender Pudel-Entscheidung die Darstellung eines springenden

Pudels die bekannte springende Raubkatze eines Sportartikelherstellers.4®

Originalitat und Kennzeichnungskraft haben Einfluss auf die Signalwirkung des bekannten
Zeichens. Das Publikum wird zwangslaufig und eben nicht nur beilaufig eine gedankliche

1442 OLG Frankfurt, GRUR 1995, 154 (155) — BOSS.
1443 FuGH, GRUR 20089, 56 (57), Tz. 29 — Intel; BGH, GRUR 2002, 622 (625) — shell.de.

1444 OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 382 (383) — IPOD/eiPott; OLG Stuttgart, GRUR-RR 2007, 313 (315) — CARRERA
(Verwendung der Sportwagenmarke ,,CARRERA® fur Fahrrader).

1445 OLG Stuttgart, GRUR-RR 2007, 313 (315) — CARRERA.

1446 Sack, GRUR 1995, 81 (83); Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 178.
1447 BGH, GRUR 1994, 808 (811) — Markenverunglimpfung I.

1448 BGH, GRUR 2015, 114 (118), Tz. 37 f. — Springender Pudel.
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Verbindung mit dem bekannten Zeichen herstellen, je origineller und kennzeichnungskraf-
tiger es ist.'*° Enthalt das bekannte Zeichen beschreibende Elemente, ist seine Signalwir-
kung geschwacht, weil das Publikum nicht allein, sondern nur beilaufig Assoziationen mit
dem bekannten Zeichen herstellt."*® Der beschreibende Gehalt, der in dem bekannten
Zeichen des Versandhauses ,Quelle“ enthalten war, schwachte dessen Signalwirkung und
verhinderte, dass sich das bekannte Zeichen ,Quelle“ gegen die Bezeichnung ,Getrédnke
— Quelle” eines Getrankemarktes durchsetzen konnte. !

(cc) Beeintrachtigung der Wertschatzung (,,Rufbeeintrachtigung*)

Wie schon beim Ausnutzungstatbestand geht es auch bei der Rufbeeintrachtigung um die
besondere Wertschatzung, die mit dem bekannten Zeichen verbunden ist. Der Begriff der
Wertschatzung ist in beiden Tatbestanden identisch.'5? Anders als bei der Ausnutzung
geht es hier aber nicht darum, dass sich das jungere Zeichen den guten Ruf des bekannten
Zeichens im Sinne eines Imagetransfers zu eigen macht, sondern um eine Beeintrachti-

gung der mit der Wertschatzung verbundenen Anziehungskraft.'53

Davon ist insbesondere auszugehen, wenn das bekannte Zeichen fur minderwertige Wa-
ren oder Dienstleistungen'® oder flr einwandfreie Produkte, die aber im Widerspruch zum
Image des bekannten Zeichens stehen,® verwendet wird. Auch die Verwendung des Zei-
chens durch ein Unternehmen mit einem schlechten Ruf'“*® oder in einem zur Herabset-
zung geeigneten Kontext'*” kann die den bekannten Unternehmenskennzeichen entge-

gengebrachte Wertschatzung beeintrachtigen.

(dd) Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft (,,Verwédsserung“)

Ausgangspunk fur das heutige Verstandnis vom Tatbestand der Verwasserung ist die Intel-
Entscheidung des EuGH zur bekannten Marke.'%® Hiernach liegt eine Beeintrachtigung der

1449 vgl. BGH, GRUR 1991, 465 (467) — Salomon; EuGH, GRUR 2009, 56 (59), Tz. 74 — Intel: “Je mehr jedoch die
dltere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder dhnlichen
jiingeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der &lteren Marke zu beeintréchtigen.”

1480 OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367 (369) — duplo.

1451 BGH, GRUR 1990, 37 (39) — Quelle.

1452 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 191.

1483 vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 (760), Tz. 40 — L'Oréal/Bellure.

1454 \erwendung der Marke , Yves Roche" fiir alkoholhaltiges Billiggetrénk: OLG Hamburg, GRUR 1999, 339 (341) —
Yves Roche.

1455 Verwendung des bekannten Unternehmenskennzeichens ,McDonald’s* fiir Tierfutter: BGH, GRUR 1991, 161 (163)
— MAC Dog.

Verwendung der bekannten Marke ,Peugeot” fiir irrefiihrendes und auf Tauschung angelegtes Gewinnspiel: OLG
Karlsruhe, GRUR 1999, 353 (354) — Peugeot.

1457 Mit ,Deutsche Pest" beschrifteter, gelblackierter LKW eines Messebauers: LG Hamburg, GRUR 2000, 514.
1488 FuGH, GRUR 20089, 56 (60), Tz. 76 ff. — Intel.

1456
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Unterscheidungskraft einer bekannten Marke dann vor, ,[...] wenn die Eignung dieser
Marke, die Waren oder Dienstleistungen, flir die sie eingetragen ist und benutzt wird, als
vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, deshalb geschwécht worden ist,
weil die Benutzung der jiingeren Marke zur Auflésung der Identitét der alteren Marke und
ihrer Bekanntheit beim Publikum fiihrt*.'**® Folge der so verstandenen Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft muss nach der Rechtsprechung des EuGH sein, dass ,[...] sich das
wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistun-
gen, fir die die &ltere Marke eingetragen ist, in Folge der Benutzung der jiingeren Marke
gedndert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer kiinftigen Anderung dieses Verhaltens
besteht®."“® Goldmann hat auf den unklaren und unvollstandigen Wortlaut der deutschen
Sprachfassung dieses Urteils hingewiesen und plausibel dargelegt, dass bei richtigem Ver-
standnis des Urteils die Verwasserung des Zeichens als ,Herabsetzung ihres Werbewertes
und ihrer Werbekraft durch die Zersplitterung der psychologischen Markenwirkung“ zu ver-
stehen ist."¢" Es geht also um den Wiedererkennungswert des Zeichens und dessen Wir-
kung auf das Publikum als Kundensammler, dessen Schutz der Verwasserungstatbestand
bezweckt.™62 Kern des Verletzungstatbestandes der Verwasserung ist der Schutz dieser
,magnetischen“ Wirkung des bekannten Zeichens auf das Publikum, nicht aber die Vertei-
digung des angestammten ,Kunden-Reviers®. In diesem Sinn kann Gefahr fur das be-
kannte Zeichen durch seine Verwendung in einer anderen Branche,# fur ganz andere

Produkte'é4 oder durch seine Verwendung als Typenbezeichnung'% drohen.

Der objektive Nachweis fur die Gefahr einer so verstandenen Zersplitterung der psycholo-
gischen Markenwirkung obliegt dem Inhaber des bekannten Kennzeichens. Er muss nicht
nur theoretisch, sondern konkret und greifbar dartun, dass durch die Nutzung des jungeren
Zeichens der Werbewert sowie die Attraktivitat seines Kennzeichens und letztlich auch das
Nachfrageverhalten des Publikums beeintrachtigt zu werden droht.'4¢ Dass das bekannte
Zeichen eine Alleinstellung hat, ist nicht notwendig, erhoht aber die Gefahr einer Beein-
trachtigung des Werbewertes.'” Beeinflussende Faktoren sind zudem die Bekanntheit

1489 FuGH, GRUR 2009, 56 (60), Tz. 76 — Intel.

1460 FyGH, GRUR 2009, 56 (60), Tz. 77 — Intel.

1461 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 209 f., 211.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 214 m.w.N. auch zum friiheren Recht.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 213.

1462
1463

1464 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 211.

1465 Callmann, § 16 UWG, Rn. 122; BGH, GRUR 1991, 609 (612) — SL.

1466 \gl. OLG Kéin, GRUR-RR 2005, 339 (341) — Kleiner Feigling II; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 1370;
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 223.

1467 FuGH, GRUR 2009, 56 (60), Tz. 74 — Intel.
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und Kennzeichnungskraft des bekannten Zeichens, ¢ die Ahnlichkeit der Zeichen, ™ Um-
fang und Dauer der Nutzung des jungeren Zeichens,#"° die Branchennahe und der Abneh-

merkreis.*"

e) Unlauterkeit
(aa) Indizwirkung der Tatbestandserflillung fiir die Unlauterkeit

Der Wortlaut des § 15 Abs. 3 MarkenG setzt voraus, dass die Beeintrachtigung des be-
kannten Zeichens ,ohne rechtfertigenden Grund und in unlauterer Weise“ erfolgt. Der
EuGH legt das Tatbestandsmerkmal einheitlich als ,unlautere Beeintrachtigung“ bzw. ,un-
lautere Ausnutzung® aus.'? Nach der europaischen und deutschen Rechtsprechung ist die
Unlauterkeit durch die Erfullung einer Tatbestandsalternative indiziert, soweit nicht ein
Rechtfertigungsgrund nachgewiesen wird."*”®* Damit wird eine umfassende Interessenab-
wagung notwendig." Diese kann im Einzelfall einen Interesseniberhang beim Nutzer des

bekannten Zeichens ergeben, sodass seine Zeichennutzung nicht unlauter ist.

(bb) Mogliche Rechtfertigungsgrinde

(1) Vergleichende Werbung

Gerechtfertigt ist die Verwendung der bekanntes Zeichen im Rahmen einer zulassigen
vergleichenden Werbung im Sinne von § 6 UWG." Der Hinweis auf die Marke der in den
Vergleich einbezogenen Produkte ist fur eine Unterscheidung der verglichenen Erzeug-
nisse sowie einen wirksamen Wettbewerb auf dem in Rede stehenden Markt erforderlich
und begrundet fur sich genommen keine unlautere Ausnutzung oder Beeintrachtigung des
guten Rufs der fremden Markenartikel.’*® Zu Recht sah es daher der EuGH als ebenfalls
gerechtfertigt an, wenn ein bekanntes Zeichens — in diesem Fall ,/nterflora® — im Rahmen
einer AdWord-Werbung verwendet wird, weil nur so Alternativen zum bekannten Zeichen
»Interflora“ vorgeschlagen werden konnen.¥” Hier ist die Verwendung des bekannten Zei-
chens ahnlich wie bei der vergleichenden Werbung eine Malinahme, die gegenuber dem

1468 OLG Frankfurt, GRUR 2000, 1063 (1064) — Spee-Fuchs.
1469 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 233.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 228 m.w.N.

471 BGH, GRUR 2001, 507 (509) — EVIAN/REVIAN; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 1371; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 231.

472 FuGH, GRUR 20089, 56 (58), Tz. 39 — Intel; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn. 1280, 1359.

473 FuGH, GRUR 2014, 280 (282), Tz. 44 — Red Bull; BGH, GRUR 2011, 1043 (1047), Tz. 68 — TUV L.

1474 Vgl. EuGH, GRUR 2014, 280 (282), Tz. 45 f. — Red Bull; BGH, GRUR 2011, 1043 (1047), Tz. 65— TUV IL.
475 FuGH, GRUR 2006, 345 (346), Tz. 15 — Siemens/VIPA.

1476 BGH, GRUR 2010, 161 (165 f.), Tz. 32 — Gib mal Zeitung.

W7 EFuGH, GRUR 2011, 1124 (1131), Tz. 91 — Interflora.

1470

235



Verbraucher Markttransparenz schafft und die den geschutzten Funktionen der gewerbli-

chen Kennzeichenrechte nicht zuwider lauft.

(2) Unvermeidbarkeit der Tatbestandserfiillung

Die Nachbildung des bekannten Zeichens durch Modellautos stellt zwar eine Rufausbeu-
tung dar, allerdings ist sie gerechtfertigt, denn nur so kann die Realitat wirklichkeitsgetreu
abgebildet werden. Die Rechtfertigung folgt hier also aus der Unvermeidbarkeit und Bei-
laufigkeit der Tatbestandserfiullung.'’®

Damit vergleichbar ist es, wenn eine Tatigkeit anders als durch die Verwendung des be-
kannten Zeichens nicht sinnvoll erbracht werden kann. Es ist ein berechtigtes Interesse
einer Bank bei der Ausgabe eigener Wertpapiere auf das bekannte Zeichen ,DAX" als
Hinweis auf die Berechnungsmethode der eigenen Wertpapiere hinzuweisen.'*” Die Bank
kann ihr Geschaftsmodell nur sinnvoll ausfuhren, wenn sie ihre Wertpapiere unter Bezug-
nahme auf das bekannte Zeichen anbieten kann. Die Nutzung eines bekannten Zeichens
in Ausfuhrung eines gebilligten Geschaftsmodells kann also gerechtfertigt sein.#°

(3) Grundrechte

Die vorstehenden Rechtsfertigungen basieren im Kern auf spezifischen kennzeichenrecht-
lichen und wettbewerbsrechtlichen Erwagungen. Grol3e praktische Bedeutung haben dar-
uber hinaus die auf Grundrechten basierenden Rechtsfertigungsgrinde. Hier findet eine
Abwagung der betroffenen Grundrechte mit dem Eigentumsgrundrecht gemaf Art. 14 GG
statt, denn das Unternehmenskennzeichen ist Eigentum i.S.d. Bestimmung und verfas-
sungsrechtlich ebenfalls geschutzt."' Eine Markenparodie kann durch das Grundrecht der
Kunstfreiheit gerechtfertigt sein, wenn die Zeichenbenutzung fur sich in Anspruch nehmen
kann, ,Kunst‘ im Sinne des Art. 5 Abs. 3 GG zu sein. Kunst, verstanden als eine ,freie
schopferische Gestaltung, in der Eindriicke, Erfahrungen, Erlebnisse des Klinstlers durch
das Medium einer bestimmten Formensprache zu mittelbarer Anschauung gebracht wer-
den“%® kann somit eine lila Postkarte sein, die in unverkennbarer Anspielung an den Ly-
riker Rainer Maria Rilke (1875-1926) den fiktiven Dichter ,Rainer Maria Milka“ mit einem
Nonsens-Gedicht zitiert. Der BGH sah die Aufmerksamkeitsausbeutung als vom Grund-
recht der Kunstfreiheit gedeckt, weil in der Postkarte ,[...] die Eindriicke des Kiinstlers von

1478 BGH, GRUR 2010, 726 (729), Tz. 39 f. — Opel-Blitz Il.

1479 vgl. BGH, GRUR 2009, 1162 (1164), Tz. 31 — DAX.

1480 - Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 14, Rn. 244 ff.

1481 BVerfG, GRUR 2005, 261 — ad-acta.de; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 2, Rn. 97.
1482 BVerfGE 30, 173 (188 f.) — Mephisto.
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den Marken der KI. und deren Werbung mit der Herausstellung der Abbildung von Kiihen
humorvoll-satirisch aufgegriffen werden.“'*8* Dass mit dem Vertrieb der lila Postkarte auch
kommerzielle Interesse verbunden sind, ist fur den Kunstbegriff unschadlich.™# Wird auf
die bekannte Marke allerdings nur Bezug genommen, um diese herabzusetzten, zu verun-
glimpfen oder das Produkt Uberhaupt erst verkauflich zu machen, tritt die kinstlerisch-sa-
tirische Auseinandersetzung in aller Regel derart weit in den Hintergrund, dass die Gren-
zen der Kunstfreiheit Uberschritten werden und eine Rechtfertigung nicht in Betracht

kommt.'485

Die Verwendung eines bekannten Zeichens kann durch das Grundrecht der Meinungs-
und Pressefreiheit i.S. von Art. 5 Abs. 1 GG gedeckt sein. Als ,Meinung“ muss die Zei-
chennutzung durch Elemente der Stellungnahme, des Dafurhaltens, des Meinens im Rah-
men einer geistigen Auseinandersetzung gepragt sein.'*¢ Dies ist bei der Darstellung eines
auf das Emblem eines Jagdschutzverbandes urinierenden Mannchens der Fall, weil damit
eine klare — wenn auch scharfe und pointierte — Gegnerschaft zur Jagd zum Ausdruck
kommt."®” Art. 5 Abs. 1 GG umfasst auch eine kommerzielle Meinungsauf3erung und reine
Wirtschaftswerbung.8 Der Schutzbereich wird aber dann uberschritten, wenn es nicht
mehr darum geht, eine Meinung zu verbreiten, sondern nur eine fremde angesehene
Marke rein kommerziell zu dem Zweck genutzt, ein sonst nicht verkdufliches eigenes Pro-

dukt auf den Markt zu bringen.'#°

D. Uberblick iiber die Rechtsfolgen bei Verletzung

§ 15 MarkenG gewahrt dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens zur Erhaltung des
in dem Kennzeichenrecht liegenden Monopols einen Unterlassungsanspruch (§ 15 Abs. 4
MarkenG) und einen Anspruch auf Ersatz des ihm durch die Kennzeichenverletzung ent-
standenen Schadens (§ 15 Abs. 5 MarkenG). Zur Beseitigung der durch die Kennzeichen-
verletzung fortwirkenden Storung kann der Rechtsinhaber die Loéschung der Firma verlan-
gen. Hinzu kommt ein Anspruch auf Loschung einer rechtsverletzenden Marke gemalf}
§ 12 MarkenG, wenn wegen der Verletzung des Unternehmenskennzeichens ein bundes-

1483 BGH, GRUR 2005, 583 (584) — Lila-Postkarte.

1484 BGH, GRUR 2005, 583 (585) — Lila-Postkarte.

1485 | G Hamburg, BeckRS 2010, 02139 — Hunderasse-Logo; LG Kéln, GRUR-RR 2013, 106 (107) — Scheill RTL.
1486 BVerfG, NJW 1983, 1415 (1416) — NPD Europas.

1487 OLG Kéin, NJWE-WettbR 2000, 242 f. — Kampagne gegen die Jagd.

1488 BVerfG, GRUR 1986, 382 (385) — Arztwerbung.

1489 BVerfG, NJW 1994, 3342 (3343) — Mars-Kondom.

237



weiter Unterlassungsanspruch besteht. § 19 MarkenG verpflichtet zur Auskunft Gber Her-
kunft und Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Waren. Daneben besteht
noch der allgemeine, bereicherungsrechtliche  Herausgabeanspruch  nach
§ 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB.

Auf die flankierenden Anspruche auf die Vernichtung, den Ruckruf und die Entfernung der
widerrechtlich gekennzeichneten Waren nach § 18 MarkenG und die Urteilsbekanntma-
chung nach § 19c MarkenG sowie die Vorlage von Urkunden und Besichtigung von Sa-
chen (§ 19a MarkenG), den Anspruch auf Sicherung gemal § 19b MarkenG sowie die
Moglichkeit der Grenzbeschlagnahme nach §§ 146 ff. MarkenG wird hier ebenso nicht na-

her eingegangen als auf die Straftatbestande der §§ 143 ff. MarkenG.

. Der Unterlassungsanspruch

1. Allgemeines

Der Unterlassungsanspruch ist der in der Praxis wichtigste Anspruch des Zeicheninhabers.
Ist das Unternehmenskennzeichen bereits verletzt worden oder droht erstmalig eine Ver-
letzung, ist der Zeicheninhaber vorrangig daran interessiert, Beeintrachtigungen seines
Kennzeichenrechts zu verhindern.# Instrument dafur ist der Unterlassungsanspruch. Der
Anspruch ist verschuldensunabhangig.™! Er ist stets in die Zukunft gerichtet, hat aber den-
noch einen aktuellen Bezug. Der Anspruch besteht nur, wenn die Gefahr einer Wiederho-
lung einer bereits erfolgten Kennzeichenverletzung besteht (§ 15 Abs. 4 S.1 MarkenG)
oder gegenwartig die Gefahr einer erstmaligen Kennzeichenverletzung droht (§ 15 Abs. 4
S. 2 MarkenG).

2. Wiederholungsgefahr

Die gesetzliche Regelung definiert die Wiederholungsgefahr nicht. Nach Rechtsprechung
und Lehre ist dann von einer Wiederholungsgefahr auszugehen, wenn die ernsthafte und
greifbare Besorgnis besteht, dass es in Zukunft erneut zu derselben oder im Kern gleich-
artigen Verletzungshandlung kommt.™2 Fur die Widerholungsgefahr spricht eine tatsach-
liche, aber widerlegbare Vermutung.™® Allerdings sind strenge Anforderungen an den
Wegfall der Wiederholungsgefahr zu stellen.™% Beteuerungen und Versprechungen des

1490 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 302.

1491 Ingerl/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 77; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 302;
Teplitzky/Kessen, Kapitel 5, Rn. 20.

1492 ygl. BGH, GRUR 1996, 781 (783) — Verbrauchsmaterialien; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 313;
Ingerl/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 80.

1493 BGH, GRUR 2009, 1162 (1166), Tz. 64 — DAX; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 14 MarkenG, Rn. 510.
4% BGH, GRUR 1983, 186 — Weit-vor-Winterschluss-Verkauf, Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 317.
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Verletzers reichen nicht aus,'® ebensowenig eine Veranderung der Umstande, solange
nicht jede auch entferntere Moglichkeit der Wiederholung ausgeschlossen ist.™% Gibt der
Verletzer gegenuber dem Zeicheninhaber aber eine unwiderrufliche und in angemessener
Hohe strafbewehrte Unterlassungserklarung ab, entfallt die Wiederholungsgefahr in der
Regel. Allerdings ubt nur eine Unterlassungserklarung, die eine angemessene Vertrags-
strafe enthalt, einen ausreichenden wirtschaftlichen Druck aus, um den Schuldner zur Ein-
haltung seines Versprechens anzuhalten und widerlegt damit die Vermutung der Wieder-

holung der Kennzeichenverletzung.'4*

3. Erstbegehungsgefahr

Anders als bei der Wiederholungsgefahr fehlt es bei der Erstbegehungsgefahr an einer
vorangegangenen Verletzungshandlung. Liegen aber objektiv ernsthafte und konkrete
greifbare tatsachliche Anhaltspunkte vor, besteht die Gefahr einer Erstbegehung.'® Ein
solcher Anhaltspunkt kann bereits die Behauptung sein, zur Benutzung des Kollisionszei-
chens berechtigt zu sein (BerGhmung).™ Auch in der Anmeldung einer Marke beim DPMA
sieht die Rechtsprechung einen die Erstbegehungsgefahr begrindenden Umstand. Da-
gegen ist die Anmeldung einer Firma zum Handelsregister nicht erst ein Anhaltspunkt fur
eine unmittelbar bevorstehende Kennzeichenverletzung, sondern stellt bereits die Vollen-
dung der Kennzeichenverletzung dar und begriindet eine Wiederholungsgefahr.'s"

Ebenso wie die Wiederholungsgefahr kann auch die Erstbegehungsgefahr entfallen. Da
aber anders als dort keine Vermutung besteht, dass die Erstbegehungsgefahr fortbesteht,
sind an ihren Wegfall weniger strenge Anforderungen zu stellen.'*°2 Es genulgt schon eine
Handlung, die der Verletzungshandlung entgegengesetzt ist. Ein solcher actus contrarius

1495 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 353.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 354 m.w.N. und ausflhrlicher Kasuistik.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 318.

1498 BGH, GRUR 2012, 728 (730), Tz. 25 — Einkauf Aktuell.

149 BGH, GRUR 2011, 1038 (1042), Tz. 44 — Stiftparfim.

1500 BGH, GRUR 2008, 912 (914), Tz. 28 — Metrosex; BGH, GRUR 2015, 1201 (1206), Tz.49 — Sparkassen-
Rot/Santander-Rot.

1501 BGH, GRUR 2008, 912 (914), Tz. 28 — Metrosex; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 36.

1502 BGH, GRUR 2008, 912 (914), Tz. 30 — Metrosex; BGH, GRUR 2015, 1201 (1207), Tz.56 — Sparkassen-
Rot/Santander-Rot; Strobele/Hacker/Thiering/Thiering, § 14 MarkenG, Rn. 553.

1496
1497
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kann schon in der ernstlichen, aber nicht strafbewehrten Erklarung liegen, dass die Verlet-
zungshandlung in der Zukunft nicht mehr vorgenommen wird.'**® Wird die Erstbegehungs-
gefahr durch eine Markenanmeldung begrundet, entfallt sie bei deren Ricknahme oder
beim Verzicht auf die Eintragung.'5*

4. Reichweite des Unterlassungsanspruchs

Der Unterlassungsanspruch setzt einen bereits begangenen oder erstmalig drohenden
Verstol voraus. Dieser Verstol3, dessen erneute oder erstmalige Begehung verhindert
werden soll, bestimmt zugleich seine inhaltliche Reichweite. Der Wortlaut des § 15 Abs. 4
MarkenG gibt nur einen unzureichenden Hinweis auf das zu unterlassene Verhalten. Auf
Unterlassung kann in Anspruch genommen werden, wer ein Unternehmenskennzeichen
entgegen Abs. 2 (Benutzung eines identischen oder leistungsfahigen Kennzeichens) oder
Abs. 3 (Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung
eines bekannten Unternehmenskennzeichens) benutzt. Die konkret widerrechtliche Kenn-
zeichenbenutzung bestimmt zugleich die Inhalte und die Reichweite des Unterlassungs-
anspruchs.’™ |st das rechtsverletzende jungere Zeichen ein aus mehreren Zeichenbe-
standteilen bestehendes Kombinationszeichen, kann daher nur verlangt werden, die Be-
nutzung des Zeichens in seiner Gesamtheit und nicht nur von einzelnen Elementen zu
unterlassen, mag auch die Verwechslungsgefahr nur aufgrund eines Bestandteils des
Kennzeichens bestehen.' Dennoch wird das Zeichen selten in der identischen, stattdes-
sen aber in einer gleichartigen Verletzungsform, verwendet. Der Zeicheninhaber hat daher
ein Interesse daran, die widerrechtlich Benutzung des Kollisionszeichens moglichst allge-
mein untersagen zu lassen. Dem entspricht die Kernbereichslehre. Der Unterlassungsan-
spruch erstreckt sich nicht nur auf die konkrete Verletzung, sondern auch auf im Kern
gleichartige Verletzungshandlungen, in denen das Charakteristische der konkreten Verlet-

zungsform zum Ausdruck kommt.'s”

1503 BGH, GRUR 2001, 1174 (1176) — Berlihmungsaufgabe; BGH, GRUR 2011, 995 (999), Tz. 31- Besonderer
Mechanismus; vgl. auch Strébele/Hacker/Thiering/ Thiering, § 14 MarkenG, Rn. 553.

1504 BGH, GRUR 2008, 912 (914), Tz. 30 f. — Metrosex; BGH, GRUR 2015, 1201 (1207), Tz. 56 — Sparkassen-
Rot/Santander-Rot.

1505 Ingeri/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 160; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 9 und § 14
MarkenG, Rn. 462.

1506 BGH, GRUR 1997, 468 (470) — NetCom; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 9 und § 14
MarkenG, Rn. 464; Ingerl/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 161.

1507 BGH, GRUR 2009, 772 (774), Tz 28 f. — Augsburger Puppenkiste; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19,
Rn. 419 f.; Strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 9 und § 14 MarkenG, Rn. 614; Teplitzky/Kessen,
Kapitel 5, Rn. 7; Ingerl/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 160.
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5. Aktivlegitimation
Glaubiger des Unterlassungsanspruchs ist gemaf § 15 Abs. 4 MarkenG der Zeicheninha-
ber."% Liegt ein schutzwurdiges Interesse vor, ist auch eine Prozessstandschaft mog-

lich. 150

6. Passivlegitimation

a) Tater und Teilnehmer

Schuldner des Unterlassungsanspruchs nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 4 MarkenG ist
derjenige, der das Unternehmenskennzeichen oder ein ahnliches Zeichen entgegen § 15
Abs. 2 oder Abs. 3 MarkenG benutzt. Die Rechtsprechung bestimmt den Unterlassungs-
schuldner in erster Linie nach den im Strafrecht entwickelten Grundsatzen der Taterschaft
und Teilnahme.'®'° Schuldner ist damit zunachst der Tater, einschlie3lich des Mittaters und
mittelbaren Taters, der die Verletzungshandlung selbst vornimmt oder durch den eine sol-
che Verletzungshandlung droht.’®"" Auch derjenige, der den Tater zur Haupttat anstiftet
oder bei der Tatbegehung bewusst unterstutzt, kann nach den Grundsatzen der Teilneh-
merhaftung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn die Beteiligung vor-

satzlich war.'2

b) Storer

Um auch die Falle zu erfassen, bei denen es dem Verletzer an einem Beteiligungsvorsatz
fehlt, er dennoch an der Herbeifuhrung oder Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Be-
eintrachtigung mitgewirkt hat, haben Rechtsprechung und Lehre eine Haftung des sog.
Storers entwickelt. Auch derjenige, der weder Tater noch Teilnehmer ist kann Schuldner
des Unterlassungsanspruchs sein, wenn er adaquat kausal an der widerrechtlichen Kenn-
zeichenverletzung mitgewirkt hat und die rechtliche Moglichkeit hatte, die Rechtsverlet-

zung zu verhindern.'s®

1508 BGH, GRUR 2002, 972 (974) — FROMMIA.

1509 vgl. zu den wirtschaftlichen Interessen als schutzwiirdige Interessen BGH, GRUR 1995, 54 (57) — Nicoline; BGH,
GRUR 2009, 484 (488), Tz. 49 — Metrobus.

1510 BGH, GRUR 2011, 617 (619), Tz. 24 — Sedo; BGH, GRUR 2012, 304 (306), Tz. 44 — Basler Haar-Kosmetik; vgl.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 25; Léffler, in: FS Bornkamm, S.37 (39f.);
Strobele/Hacker/Thiering/ Thiering, § 14 MarkenG, Rn. 438.

1511 BGH, GRUR 2012, 304 (306), Tz. 44 — Basler Haar-Kosmetik.
1512 BGH, GRUR 2015, 1223 (1226), Tz. 43 — Posterlounge.
1513 BGH, GRUR 2011, 617 (619), Tz. 37 — Sedo.
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Um den Gefahren einer allzu weiten Storerhaftung zu begegnen, setzt die Storerhaftung
zusatzlich die objektive Verletzung zumutbarer Verhaltenspflichten und damit insbeson-
dere von Prufungspflichten voraus.®* Der an sich verschuldensunabhangige Unterlas-
sungsanspruch wird damit im Rahmen einer Interessenabwagung mit Sorgfaltspflichten
aufgeladen, von deren Verletzung er abhangt. Bestehen und Umfang einer Verhaltens-
und damit Prufungspflicht haben unter Abwagung aller betroffenen Interessen sowie rele-
vanten rechtlichen Wertungen zu erfolgen.’'s Im Kern geht es dabei um die Frage, welches
Verhalten dem Schuldner zur Vermeidung der Kennzeichenverletzung zumutbar ist.'s'® Da-
bei besteht eine Wechselwirkung zum Schutzbedurfnis des Zeicheninhabers. Je schutz-
wurdiger der Verletzte, desto mehr Rucksicht auf seine Interessen kann dem Dritten zuge-
mutet werden. Je geringer andererseits das Schutzbedurfnis, desto kritischer ist zu prufen,
ob von dem Dritten erwartet werden muss, Schutzrechtsverletzungen aufzuspuren und
gegebenenfalls abzustellen oder zu verhindern.'®'” Bei der Bemessung der Prifungspflich-
ten werden insbesondere bertcksichtigt die Bedeutung des Schutzrechts, die Kosten der
Prifungsmalnahmen, die Gefahrenintensitat und ob das Geschaftsmodell des als Storer
in Anspruch Genommenen von der Rechtsordnung gebilligt wird.'s®

Nach den vorbezeichneten Grundsatzen haftet der Handelnde fur die Verletzung eines
Kennzeichenrechts. Schuldner des Unterlassungsanspruchs ist damit auch neben dem
Unternehmen selbst der Handelnde als das Organ, wenn er die Rechtsverletzung als Tater
begeht oder als Anstifter oder Gehilfe beteiligt ist.’®"® Daneben haftet in der Praxis regel-
mafig der Betriebsinhaber ohne die Moglichkeit einer Exkulpation und verschuldensunab-
hangig nach §§ 15 Abs. 6, 14 Abs. 7 MarkenG fur Handlungen seiner Angestellten und

damit nicht nur fur eigenes, sondern auch fur fremdes Verhalten.52°

Il. Allgemeiner Beseitigungsanspruch

Besteht die Kennzeichenverletzung aktuell noch fort, kann der Rechtsinhaber ein Interesse
daran haben, den fortwirkenden Storungszustand zu beseitigen. Hier greift der verschul-
densunabhangige Beseitigungsanspruch. Er ist nicht ausdrucklich im MarkenG geregelt,

1514 BGH, GRUR 2011, 617 (619), Tz. 37 — Sedo.
1515 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 123.
1516 BGH, GRUR 2013, 1229 (1231 f.), Tz. 34 — Kinderhochstiihle im Internet II.

1517 So BGH, GRUR 2009, 1142 (1146), Tz. 43 — MP3-Player-Import (zusammenfassend zur Stérerhaftung und zu den
Grundsatzen der Sorgfaltspflichten fir den einheitlichen Fahrlassigkeitstater nach der Rechtsprechung des X.
Zivilsenat des BGH).

Vgl. eingehend Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 128 ff.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 184 ff.
Eingehend Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 215 ff.

1518
1519
1520
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aber allgemein anerkannt.'®?' Rechtsgrundlage ist entweder § 15 Abs. 4 MarkenG in erwei-
terter Auslegung'? oder § 1004 Abs. 1 BGB."? Eine praktische Bedeutung kommt dieser
dogmatischen Streitfrage nicht zu.

Ein solcher Anspruch kann insbesondere auf die Loschung einer Firma aus dem Handels-

register gerichtet sein."

lll. Anspruch auf Loschung einer rechtsverletzenden Marke

Gemal § 12 MarkenG besteht bei der Verletzung eines Unternehmenskennzeichens eine
Anspruch auf Loschung der jungeren Markeneintragung, wenn der Inhaber des alteren
Unternehmenskennzeichens berechtigt ist, die Benutzung der jingeren eingetragenen
Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.s?

IV. Schadensersatzanspruch

1.  Verschulden als Voraussetzung des Schadensanspruchs

Nach § 15 Abs. 5 steht dem Inhaber eines Unternehmenskennzeichens ein Anspruch auf
Schadensersatz gegen den vorsatzlich oder fahrlassig handelnden Verletzer zu. Anders
als beim Unterlassungsanspruch ist Verschulden Voraussetzung. Nach den allgemeinen
Grundsatzen handelt derjenige vorsatzlich, der weil3, dass er den objektiven Tatbestand
verwirklicht und diesen Erfolg in seinen Willen aufgenommen hat oder — im Fall des be-
dingten Vorsatzes — fur konkret moglich halt."s2¢ Wer nach Ablauf einer ihm von der Be-
sprechung zugebilligten Priifungs- und Uberlegungsfrist, in Kenntnis des Verletzungstat-
bestandes die Verletzungshandlung fortsetzt, handelt daher ab diesem Zeitpunkt vorsatz-
lich.%?” Fahrlassig handelt die Person, die die im Verkehr erforderliche Sorgfalt auRer Acht
lasst, § 276 Abs. 1 S. 2 BGB. Die Rechtsprechung stellt regelmafig strenge Anforderungen

an die Sorgfalt desjenigen, der ein Unternehmenskennzeichen benutzen will. 2 Erwartet

1521 BGH, GRUR 2002, 706 (709) — vossius.de; OLG Kéln, GRUR-RR 2010, 477 - dsds.de;
Buscher/Dittmer/Schiwy/Blischer, § 15 MarkenG, Rn. 35.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 473.

1523 BGH, GRUR 1955, 487, 488 — Alpha-Sterilisator; LG Minchen |, Urt. v. 10.5.2016, Az. 33 O 8999/15 —
Hectas/Hecta; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 473, 485 und Strobele/Hacker/Thiering/Hacker,
§ 15 MarkenG, Rn. 106.

1524 BGH, GRUR 2002, 898 (900) — defacto; BGH, GRUR 2008, 803 (805), Tz. 31 — HEITEC.

1525 OLG Koblenz, GRUR-RR 2006, 184 (186) — Rosenmondnacht; BPatG, Beschl. v. 4.6.2014, Az. 26 W (pat) 88/13
— Lehmitz; Strobele/Hacker/Thiering/Hacker, § 12 MarkenG, Rn. 17.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 529, 535.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 539.
1528 BGH, GRUR 1999, 923 (928) — Tele-Info-CD.

1522

1526
1527
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werden sorgfaltige Recherchen, ob die Bezeichnung geeignete ist ein fremdes Unterneh-
menskennzeichen zu verletzen.'s? Dazu gehort nicht nur eine bundesweite Handelsregis-
ter- und Internetrecherche’*® in der eigenen Branche, sondern auch in den angrenzenden,

nahen Branchen.'%3!

2. Inhalt des Schadensersatzanspruchs

a) Rechtsfolgenverweisung

§ 15 MarkenG bestimmt nicht, wie der dem Zeicheninhaber entstandene Schaden berech-
net wird, sondern verweistin § 15 Abs. 5 S. 2 MarkenG auf die Schadensberechnung nach
§ 14 Abs. 6 MarkenG. Damit wird dem Rechtsinhaber ermdglicht, auf die im Markenrecht
seit langem anerkannten Grundsatze der dreifachen Schadensberechnung zurtickzugrei-
fen. Zwischen den verschiedenen Berechnungsmethoden kann der Verletzte frei wah-

len. 132

b) Konkrete Schadensberechnung

Der Rechtsinhaber kann zunachst seinen konkret entstanden Schaden nach den allgemei-
nen Grundsatzen der §§ 249 ff. BGB ersetzt verlangen. Der Schaden ermittelt sich somit
aus einem Vergleich der Vermdogenslage mit und ohne das schadigende Ereignis (Diffe-
renzhypothese).!s3?

Als positiver Schaden sind die Kosten der Rechtsverfolgung wie die Kosten fur Test-
kaufe'** und der Einsatz eines Detektivs zur Identifizierung des Verletzers %% erforderlich
und als positiver Schaden zu ersetzen.’¢ Zum positiv zu ersetzenden Schaden gehort
auch der Marktverwirrungsschaden.’” Nach der Rechtsprechung besteht namlich die Ver-
mutung, dass die Vermdgenslage des Zeicheninhabers sich schon dadurch verschlechtert,
dass beim Publikum eine falsche Vorstellung Uber die Warenherkunft oder wirtschaftliche

oder personliche Beziehungen geweckt wird.'*® Weil ein kausaler und allein durch eine

1528 BGH, GRUR 2008, 1104 (1107), Tz. 35 — Haus & Grund IL.
1530 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 545.
1531 Ingeri/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 220; Malzer, GRUR 1974, 697 (698).

1532 BGH, GRUR 1962, 401(402) - Kreuzbodenventilsicke Ill; BGH, GRUR 2012, 1226 (1227), Tz. 16 —
Flaschentrager; Strobele/Hacker/Thiering/ Thiering, § 14 MarkenG, Rn. 672.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 565.

1534 OLG Karlsruhe, WRP 1988, 381 (382 f.) — Kosten fiir einen Testkauf; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19,
Rn. 582.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 583.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 580 ff.
Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 595 ff.

1538 BGH, GRUR 1954, 457 (459) — lIrus/Urus; LG Nirnberg-Fiirth, Urt.v.27.4.2011, Az.4 HKO 9888/10 —
Speedminton; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 595.

1533

1535
1536
1537
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Fehlvorstellung entstandener Schaden praktisch nicht prazise zu ermitteln ist, wird ein sol-
cher Marktverwirrungsschaden stattdessen nach freier Uberzeugung des Gerichts gemaR
§ 287 Abs. 1 ZPO geschatzt.'s

Bei einem Vergleich der Vermogenslagen ist auch der entgangene Gewinn zu berucksich-
tigen (§ 252 BGB), der ohne die Kennzeichenverletzung hatte erzielt werden kdnnen. Vo-
raussetzung fur die Geltendmachung eines entgangenen Gewinns ist, dass der Gewinn-
ausfall kausal auf der Rechtsverletzung beruht.’®* Dies stellt den Zeicheninhaber vor
grofRe praktische Probleme, denn die Kaufentscheidung wird regelmafig von einer Vielzahl
von Faktoren mit beeinflusst. Wegen dieser Schwierigkeiten spielt die konkrete Schadens-

berechnung in der Praxis kaum eine Rolle.’

c) Verletzergewinn

§ 15 Abs. 6 S. 2 MarkenG i.V.m. § 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG ermoglichen es dem Zeichen-
inhaber, die Herausgabe des Verletzergewinns als Grundlage der Berechnung eines Scha-
densersatzanspruches geltend zu machen. Die Schadensberechnung auf Basis des Ver-
letzergewinns geht nach der Entscheidung Gemeinkostenanteil davon aus, dass der
Rechtsinhaber ohne die Kennzeichenverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer
erzielt hatte.”™2 § 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG geht zwar zuruck auf Art. 13 Abs. 1 lit. a der
Durchsetzungsrichtlinie.’>*® Die Durchsetzungsrichtlinie orientiert sich aber insoweit an der
deutschen Praxis, wie sie in der Entscheidung Gemeinkostenanteil formuliert wurde, so

dass diese Grundwertung nach wie vor zu beachten ist.'%*

Der Tatbestand wird Uberwiegend von zwei Problemkreisen dominiert. Zum einen geht es
um die Frage, nach welchen Grundsatzen der Gewinn zu ermitteln ist, zum anderen stellen
sich Kausalitatsprobleme. Wahrend die Ermittlung des Gewinns seit Umsetzung der
Durchsetzungsrichtlinie weniger problematisch ist und als Erlos abzuglich der Kosten ver-
standen wird,"* musste sich die Rechtsprechung haufig mit der Frage beschaftigen, wel-
che Kosten vom Gewinn abzugsfahig sind. Der BGH hat dazu in der Entscheidung Ge-

1539 RG, GRUR 1931, 400 (402) — Tekko und Salubra; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 243.
1540 Ingeri/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 598.

1541 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 600; Sosnitza, Markenrecht, § 11, Rn. 35.

1542 BGH, GRUR 2001, 329 (331) — Gemeinkostenanteil.

1543 Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der
Rechte des Geistigen Eigentums, ABI. Nr. L 157, S. 45.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 303 f. m.w.N.
Vgl. Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 680.

1544
1545
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meinkostenanteil Grundsatze aufgestellt, die auch unter dem von der Durchsetzungsricht-
linie eingefuhrten neuen Gewinnbegriff'® fortgelten.'®*” Abzugsfahig vom Gewinn des Ver-
letzers sind nur diejenigen Kosten, die konkret gerade dem rechtsverletzenden Produkt
zugerechnet werden konnen und nicht auf anderen Faktoren beruhen. Der BGH unter-
scheidet also zwischen den abzugsfahigen variablen Kosten und den nicht abzugsfahigen

Fixkosten.!4

Dennoch ist der so ermittelte Gewinn nur dann und auch nur so weit herauszugeben, wie
er kausal gerade auf der Rechtsverletzung beruht.’®® In der Praxis wird sich allerdings
kaum exakt ermitteln lassen, ob der mit dem widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstand
erzielte Gewinn ausschliel3lich oder uberwiegend auf der Verwendung des fremden Kenn-
zeichens beruht.’s® Weil der Gewinn auch auf andere Faktoren, wie zum Beispiel die Qua-
litat der Ware, ihr Preis oder die Intensitat der Werbung, Einfluss auf den mit dem wider-
rechtlich gekennzeichneten Produkt erzielten Gewinn haben kann, ist der ursachliche Zu-
sammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn nicht im
Sinne adaquater Kausalitat, sondern — ahnlich der Bemessung des Mitverschuldensanteils
in § 254 BGB - im Sinne einer ,wertenden Zurechnung® zu verstehen.'' Regelmafig wird
nur ein verhaltnismaflig bescheidener Anteil des Gewinns des Verletzers gerade auf die
Nutzung des rechtsverletzenden Kennzeichens zurtckzufuhren sein.’? Anders kann es in
echten Pirateriefallen liegen, wenn namlich ansonsten geringwertige Waren nur deshalb
an den Mann gebracht werden kdnnen, weil sie mit einem bekannten Kennzeichen verse-
hen sind. Hier kann je nach den Umstanden des Falles auch der gesamte Gewinn abzu-

fuhren sein.'s53

1546 Vgl. dazu Goldmann, WRP 2011, 950 (967).

1547 Goldmann, WRP 2011, 950 (967); ders., Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 689; Meier-Beck, in: FS Loschelder,
S. 221 (2251.).

1548 BGH, GRUR 2001, 329 (331) — Gemeinkostenanteil.

1549 BGH, GRUR 2009, 856 (860), Tz. 41 — Tripp-Trapp-Stuhl; BGH, GRUR 2012, 1226 (1227), Tz 17ff. -
Flaschentrager.

1580 BGH, GRUR 1973, 375 (378) — Miss Petite; BGH, GRUR 2006, 419 (429), Tz. 15 — Noblesse.

1581 BGH, GRUR 2007, 431 (434), Tz. 37 — Steckverbindergehéduse; BGH, GRUR 2012, 1226 (1228), Tz. 20 —
Flaschentrager; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 693; Ingerl/Rohnke,
Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 239; Strobele/Hacker/Thiering/ Thiering, § 14 MarkenG, Rn. 683.

1552 BGH, GRUR 1973, 375 (378) — Miss Petite.
1583 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 702 m.w.N.
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d) Lizenzanalogie

Der Schadensberechnung auf Basis einer Lizenzanalogie liegt der Gedanke zugrunde,
dass der Verletzer nicht bessergestellt werden soll als ein Lizenznehmer, der eine Lizenz-
gebuhr vertraglich vereinbart und entrichtet hatte.'>** Diese Methode zur Berechnung eines
Schadens wurde friher heftig kritisiert, ist aber seit der Durchsetzungsrichtlinie in nationa-
les Recht umgesetzt worden und seitdem anerkannt.’s*® Die Lizenzanalogie fuhrt nicht zu

einem Lizenzvertrag.'s

Ublicherweise erfolgt die Berechnung als prozentualer Lizenzsatz auf den Bruttoerlds.'s7
Welche Lizenzgebuhr konkret verlangt werden kann, stellt die Frage nach dem objektiven
Wert des Benutzungsrechts und damit nach einer hypothetischen Lizenzgebuhr, die ver-
nunftige Vertragsparteien bei Bertcksichtigung aller objektiven Umstande des Einzelfalles
vereinbart hatten.'®*® Einfluss auf die Wertbestimmung haben insb. Umfang und Dauer der
Lizenzierung,'° ein Vergleich mit den Ublicherweise am Markt'*® oder vom Zeicheninha-
ber'*¢" erhobenen Lizenzgebluhren, der Bekanntheitsgrad und Ruf des Zeichens'5? aber
auch das Risiko eines Prestigeverlusts'® und eine Marktverwirrung'** durch die Vergabe

von Lizenzen.

V. Auskunftsanspriche

1. Der unselbstandige Anspruch auf Auskunft nach § 242 BGB

Gerade im Hinblick auf die Berechnungsmethoden nach der dreifachen Schadensberech-
nung, aber auch zur Geltendmachung von Bereicherungs- und Beseitigungsanspruchen,
ist der Rechtsinhaber auf umfangreiche Informationen des Verletzers angewiesen. Zur
Vorbereitung dieser Anspruche kann der Verletzte den aus § 242 BGB hergeleiteten und
gewohnheitsrechtlich anerkannten Auskunftsanspruch'® geltend machen. Als Hilfsan-
spruch zur Durchsetzung eines gegen den Verletzer gerichteten Hauptanspruchs umfasst

1554 BGH, GRUR 1973, 375 (377) — Miss Petite.

1585 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 612.
1556 BGH, GRUR 2002, 248 (252) — Spiegel-CD-ROM.

1587 BGH, GRUR 1971, 221 (222) — Pudelzeichen L.

1558 BGH, GRUR 2009, 660 (660 f.), Tz. 13 — Resellervertrag; BGH, GRUR 2010, 239 (240), Tz.20 — BTK;
Ingerl/Rohnke, Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 261.

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 626.

1560 BGH, GRUR 2010, 239 (241), Tz. 25 - BTK.

1561 BGH, GRUR 2009, 660 (663), Tz. 32 — Resellervertrag.

1562 BGH, GRUR 2010, 239 (241), Tz. 25 — BTK; Ingeri/Rohnke, Vor §§ 14—19d MarkenG, Rn. 261.

1563 BGH, GRUR 1993, 55 (58) — Tchibo/Rolex Il; Goldmann, WRP 2011, 950 (957); Ingerl/Rohnke,
Vor §§ 14-19d MarkenG, Rn. 265.

1564 BGH, GRUR 2010, 239 (241), Tz. 29 — BTK; OLG KéIn, WRP 2014, 206 (209), Tz. 27 — Fair Play II.
1565 vgl. BGH, GRUR 1973, 375 (377 f.) — Miss Petite; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 765.

1559
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der Anspruch alle Informationen, die zur Vorbereitung des Hauptanspruchs erforderlich
sind."%¢ Der Verletzer hat damit dem Rechtsinhaber Auskunft Uber die in dem Zeitraum
erzielten Umsatze und die Art und der Umfang der Werbung zu erteilen, nicht aber Liefer-
daten, Lieferpreise oder Abnehmer.%”

Der Verletzer ist nur dann zur Auskunft verpflichtet, wenn der Zeicheninhaber die erforder-
lichen Informationen selbst nicht anders erlangen kann, diese zur Durchsetzung des
Hauptanspruchs erforderlich sind und dem Schuldner die Erteilung der Auskunft unschwer
moglich ist.’% Dass dem Verletzer die Auskunft unschwer moglich sein muss, verdeutlicht
dass der Auskunftsanspruch durch Billigkeitserwagungen begrenzt ist. Durch eine Abwa-
gung der beiderseitigen Interessen ist zu bestimmen, welcher Arbeits- und Zeitaufwand
vom Schuldner verlangt werden kann und wie weitreichend Auskunft erteilt werden
muss.'%° Geheimhaltungsinteressen des Schuldners konnen zu beachten sein, etwa das
Interesse, Kundendaten nicht an einen unmittelbaren Wettbewerber gelangen zu las-
sen.””® [hnen kann dadurch Rechnung getragen werden, dass geheimhaltungsbedurftige
Daten geschwarzt werden'”" oder dass die Auskunft einem zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Wirtschaftspriufer gegenuber erteilt wird, der ermachtigt wird, bestimmte, nicht
geheimhaltungsbedurftige Informationen an den Glaubiger weiterzugeben (sog. Wirt-
schaftsprufervorbehalt).5”

2. Der selbstandige Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG (Drittauskunft)

Der selbstandige Auskunftsanspruch nach § 19 Abs. 1 MarkenG dient dazu, die Quellen
der Rechtsverletzung zu stopfen und den Rechtsinhaber in die Lage zu versetzen, den
Weitervertrieb zu unterbinden.’®” Um die daflr erforderlichen MaRnahmen ergreifen zu
konnen, hat § 19 MarkenG den Kreis der Auskunftsschuldner erweitert. Nach § 19 Abs. 1
MarkenG ist nicht nur jeder Verletzer und jeder, der als Stérer adaquat kausal zur Kenn-

zeichenverletzung beigetragen hat, zur Auskunft verpflichtet.’s™* Der Verletzte kann nach

1566 BGH, GRUR 2013, 638 (643), Tz. 53 — V&lkl; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 765.

1567 BGH, GRUR 2013, 638 (643), Tz. 53 — V&lkl; BGH, GRUR 1995, 50 (54) — Indorektal/Indohexal; Sosnitza,
Markenrecht, § 11, Rn. 23.

1568 BGH, GRUR 2010, 623 (626), Tz. 43 — Restwertbérse; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 19, Rn. 774.
1569 BGH, GRUR 1995, 427 (429) — Schwarze Liste; Ohly/Sosnitza, § 9 UWG, Rn. 38.

1570 BGH, GRUR 1978, 52 (53) — Fernschreibverzeichnisse.

1571 BGH, GRUR 2002, 709 (712) — Entfernung der Herstellungsnummer III.

1572 BGH, GRUR 1981, 535 — Wirtschaftspriifervorbehalt.

1573 BGH, GRUR 2002, 709 (712) — Entfernung der Herstellungsnummer Ill; BGH, GRUR 2008, 796 (797), Tz. 15—
Hollister.

1574 Ingerl/Rohnke, § 19 MarkenG, Rn. 8; Strobele/Hacker/Thiering/ Thiering, § 19 MarkenG, Rn. 15.
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19 Abs. 2 MarkenG auch von jedem Dritten, der in gewerblichem Ausmalf mit der rechts-
verletzenden Ware oder Dienstleistung in Kontakt gekommen ist oder bezichtigt wird, an
der Erzeugung oder dem Vertrieb beteiligt zu sein, Informationen Uber Namen und An-
schrift der Hersteller, der Lieferanten und anderen Vorbesitzer der Waren oder Dienstleis-
tungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen sowie die Menge und
Preise der Waren und Dienstleistungen verlangen. Uber den Auskunftsanspruch nach §
19 MarkenG erlangt der Rechtsinhaber damit unter Umstanden Informationen tber haf-
tungsbegrindende Tatsachen von dem Kennzeichenverletzter selbst.’s”® Darin unterschei-
det sich die Drittauskunft vom unselbstandigen Auskunftsanspruch nach § 242 BGB, der
den Auskunftsschuldner lediglich zur Auskunft Uber haftungsausfullende Tatsachen ver-
pflichtet.

Das Auskunftsbegehren des Kennzeicheninhabers wird auch hier nicht vorbehaltlos ge-
wahrt, sondern muss nach § 19 Abs. 4 MarkenG stets auch die Interessen des Auskunfts-
pflichtigen bertcksichtigen. Dem Verletzten steht ein Auskunftsanspruch nur zu, wenn sich
die Auskunft nach Abwagung der Interessen des Auskunftsberechtigten einerseits und das
Auskunftspflichten, andererseits nicht als unverhaltnismafig darstellt. Der Gesetzgeber
will damit insbesondere Missbrauchsfallen begegnen, bei denen der Auskunftsanspruch
lediglich dazu dient, Konkurrenten auszuforschen und der Verletzte nur ein aul3erst gerin-
ges Interesse an der Auskunft hat.’*’¢ Davon ist nur in ganz besonders gelagerten Ausnah-
mefallen auszugehen.'s’” In der Parfliimtestkdufe—Entscheidung hat der BGH daher den
Auskunftsanspruch als unverhaltnismallig zurickgewiesen, weil die Kennzeichenverlet-
zung ein Einzelfall geblieben war, die Gefahr einer Wiederholung zweifelsfrei ausgeschlos-

sen werden konnte und der Schaden zudem bereits ausgeglichen wurde.'s®

1575 Dies ist mit Blick auf den zivilprozessualen Beibringungsgrundsatz nicht unproblematisch; vgl. dazu Kur/v.
Bomhard/Albrecht/Eckhartt, § 19 MarkenG, Rn. 3 mit weiterfilhrenden Hinweisen.

1576 Begriindung zum PrPG (BT-Drucks. 11/4792, S. 31); BGH, GRUR 2006, 504 (507), Tz. 39 — Parfiimtestkaufe;
Ingerl/Rohnke, § 19 MarkenG, Rn. 37.

1577 vgl. eingehend Ingerl/Rohnke, § 19 MarkenG, Rn. 39.
1578 BGH, GRUR 2006, 504 (507), Tz. 39 — Parfiimtestkaufe.
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2. Abschnitt: HGB-Firmenrecht
A. Schutzumfang (§ 30 Abs. 1 HGB)

. Firmenunterscheidbarkeit (FirmenausschlieBlichkeit)

Der Schutz des Rechtsverkehrs vor Verwirrung und Verwechslung hat in § 30 Abs. 1 HGB
als Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit bzw. Firmenausschliellichkeit eine weitere
gesetzliche Normierung erhalten.’”® § 30 Abs. 1 HGB schreibt vor, dass sich eine neue
Firma von allen an demselben Ort bereits eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden
muss. Das entspricht dem 6ffentlichen Interesse, das Entstehen verwechslungsfahiger Fir-
men an ein und demselben Ort zu verhindern.'s® Wegen dieses Verkehrsschutzzwecks ist
§ 30 Abs. 1 HGB nicht nur blo3e Ordnungsvorschrift, sondern zwingendes Recht und kann
nicht durch Parteivereinbarung abbedungen werden. Weder kann der Inhaber der alteren
Firma auf die Unterscheidbarkeit verzichten, noch kann er der Eintragung einer ahnlichen

Firma am gleichen Ort zustimmen. %8

Il. Das Verhaltnis von Firmenunterscheidbarkeit und Verwechslungsgefahr

1. Ausgangspunkt der Diskussion

Eine gesetzliche Bestimmung, welche Anforderungen an die deutliche Unterscheidbarkeit
zu stellen sind, fehlt. Rechtsprechung und Lehre obliegt es daher, den Rechtsbegriff nach
Wortlaut, Systematik und insbesondere Telos naher konkretisieren. Zweck des register-
rechtlichen Gebotes deutlicher Unterscheidbarkeit ist die Verhinderung von Verwechslun-
gen von Firmen am selben Ort und mithin der Verkehrsschutz durch das Publikum und
mithin der Verkehrsschutz.’s® Mit dem ,Schutz vor Verwechslungen® wird ein Kriterium
angesprochen, das zugleich im materiellen Kennzeichenrecht von zentraler Bedeutung fur
den Schutzumfang ist. Denn auch § 15 Abs. 2 MarkenG will — allerdings in erster Linie im
Interesse des Zeicheninhabers — Irrefuhrungen verhindern, die dadurch entstehen konnen,
dass eine geschaftliche Bezeichnung in einer Weise verwendet wird, die geeignet ist, beim
Publikum Verwechslungen mit einer geschutzten Bezeichnung hervorzurufen (vgl. dazu
oben (S. 197 ff.). Das konnte dafursprechen, dass das handelsrechtliche Gebot nach § 30
Abs. 1 HGB und das kennzeichenrechtliche Verbot nach § 15 Abs. 2 MarkenG lediglich

1578 Miiko-HGB/Heidinger, Vor § 17 HGB, Rn. 20.

1580 RGZ 75, 370 (372) — Stiller; Staub/Burgard, Vor § 17 HGB, Rn. 38 und § 30 HGB, Rn. 3; Miiko-HGB/Heidinger,
§ 30 HGB, Rn. 1; Baumbach/Hopt/Hopt, § 30 HGB, Rn. 1; Nietzold, GRUR 1927, 1 (3);
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 2; Koller/Kindler/Roth/Drien/Roth, § 30 HGB, Rn. 1;
Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 125.

1581 Baumbach/Hopt/Hopt, § 30 HGB, Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 2.

1582 Denkschrift, S.43; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 3, 25; Canaris, §11, Rn.28; GK/HGB/Wiirdinger,
§ 30 HGB, Anm. 1.
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zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Ist also jedes Zeichen, dass nicht deutlich
unterscheidbar ist, zugleich auch verwechslungsfahig bzw. jedes verwechslungsfahige
Zeichen auch zugleich nicht deutlich unterscheidbar? Ob und inwieweit hier Ubereinstim-
mende Beurteilungskriterien und -maf3stabe angewendet werden kdnnen, war schon zum
friheren § 16 Abs. 1 UWG von 1909, der Vorgangernorm des § 15 Abs. 2 MarkenG, um-
stritten'®8 und ist bis heute nicht eindeutig geklart. Der BGH hatte sich in der Entscheidung
.Hausbau Ulm" ausdrucklich zu einer unterschiedlichen Rechtsnatur und Handhabung von
Firmenausschliel3lichkeit einerseits und Verwechslungsgefahr beim materiellen Unterneh-
menskennzeichenschutz andererseits bekannt.'*® In der spateren Entscheidung ,,Decker”
hat er die Beantwortung dieser Frage offengelassen.’ Im Wesentlichen haben sich seit
jeher zwei Auffassungen gegenubergestanden, die im Laufe der Zeit einmal mehr und ein-
mal weniger Anhanger hatten.

2. Meinungsstand

a) Die heute uberwiegende Auffassung

Nach der in der Literatur bereits fruh vertretenen'®® und heute weit Uberwiegenden Auffas-
sung soll ein einheitlicher Mal3stab gelten. Unterscheidbarkeit und Verwechslungsgefahr
seien identisch zu beurteilen.'® Zumindest aber — wenn man schon nicht so weit gehen
mochte, von einer Identitat zu sprechen — schutze § 30 Abs. 1 HGB nicht nur vor einer
Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, sondern auch im weiteren Sinne.'s® Die Verhal-
tensweisen, die unterbunden werden sollten, seien bei der Verwechslungsgefahr des ma-
teriellen Unternehmenskennzeichenrechts und bei der Firmenunterscheidbarkeit jeweils

dieselben.s8

b) Die traditionelle Auffassung

Nach der traditionellen und auch vom BGH jedenfalls nicht aufgegebenen Auffassung de-
cken sich die Tatbestande der Verwechslungsgefahr einerseits (§§ 16 Abs. 1 UWG von
1909, 15 MarkenG) und das Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit andererseits in

1583 vgl. die Darstellung des Streitstandes bei Kérting, S. 39 m.w.N.

1584 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm.
1585 BGH, GRUR 1993, 574 (575) — Decker.

1586 Baumbach, 1. Aufl., S. 342; Schlegelberger/Hildebrandt, § 30 HGB, Rn. 6; Diiringer/Hachenburg/V. Hoeniger,
§ 30 HGB, Rn. 3; Maier, S. 17 f. und 20; in die gleiche Richtung auch Becher, § 16 UWG, Anm. 69 ff.

1587 v, Gierke/Sandrock, § 17 Il 4 b) &) (S. 247); Miiko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 19; Jordan, S. 172;
Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 9; differenzierend Heymann/Emmerich, § 30 HGB, Rn. 13 einerseits und Rn. 15
andererseits.

1588 OLG Hamm, NZG 2013, 997 (998) — rémische Ziffer; Baumbach/Hopt/Hopt, §30 HGB, Rn.4;
Koller/Kindler/Roth/Drien/Roth, § 30 HGB, Rn. 5; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 16.

1589 Canaris, GRUR 1989, 711 (714); mit etwas anderer Akzentuierung allerdings ders., § 11, Rn. 28 ff.
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§ 30 Abs. 1 HGB nicht. Diese Auffassung vertraten in standiger Rechtsprechung das RG>
und im Schrifttum® gewichtige Stimmen wie Callmann'®2 und Rosenthal.’** In neuerer
Zeit waren Anhanger dieser Auffassung, nach der sich die registerrechtliche Unterscheid-
barkeit von Firmen grundsatzlich nach anderen Gesichtspunkten beurteilen soll als die
Frage der Verwechslungsgefahr im materiellen Kennzeichenrecht, etwa v. Gamm, % He-
fermehl’>> und Wiirdinger."* Auch das KG neigt dieser Auffassung zu."” Zur Begrindung
wird auf die unterschiedliche Zielrichtung der Rechtsinstitute verwiesen; die Firmenunter-
scheidbarkeit gemafl} § 30 Abs. 1 HGB sei eine rechtspolizeiliche Vorschrift, die das Pub-
likum schutze, wahrend der Schutz des Unternehmenskennzeichens vor Verwechslungs-
gefahr die Interessen des betroffenen Unternehmers schuitze.' Als eher empirischer Be-
leg fur diese Auffassung wird weiter angefuhrt, dass in der Praxis regelmafig Zusatze zur
Firma fur die registerrechtliche Unterscheidbarkeit genugen, die fur die Ausraumung einer

Verwechslungsgefahr niemals ausreichen wirden. %%

c) Die vermittelnde Auffassung Burgards
Eine namentlich von Burgard vertretene vermittelnde Auffassung zieht zwar zur Ausfullung
des § 30 Abs. 1 HGB den Begriff der Verwechslungsgefahr heran, mochte aber die Ver-

wechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht mit einbeziehen.6%

3. Auseinandersetzung mit dem Meinungsstand und Stellungnahme

a) Gang der Darstellung

Den Befurwortern einer weitgehend einheitlichen Handhabung von Firmenunterscheidbar-
keit gemal} § 30 Abs. 1 HGB und Verwechslungsgefahr gemal § 15 Abs. 2 MarkenG ist
zuzugeben, dass Unterscheidbarkeit und Verwechslungsgefahr Uberschneidungen inso-
weit zeigen, als es jeweils darum geht, Irritationen und Verwechslungen beim Publikum zu

verhindern. Man mag dies ebenfalls als ,Verwechslungsgefahr‘ bezeichnen, wenn damit

1590 RGZ 75, 300 (371 f.) — Stiller; RGZ 103, 388 (392) — Commerz- und Privatbank; RG, MuW XXVII/XXVIII, 182 (183)
— Carl Ern; RG, MuW XXVII/XXVIII, 266 (267) — Nurnberger Bratwurstglockl.

1591 7. B. Christoph, S. 38 f.; Fuld, § 16 Anm. IV; Goldschmit, § 30 HGB, Rn. 5; Kérting, S. 39 f.; &hnlich Staub/Bondi,
14. Aufl., § 30 HGB, Anm. 6 (allerdings mit leicht 6ffnender Tendenz).

1592 Rosenthal, § 16 UWG, Note 11; Rosenthal/Leffmann, § 16 UWG, Rn. 14.
1593 Callmann, § 16 UWG, Rn. 37.

1594y, Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 55, Rn. 9.

1595 Baumbach/Hefermehl, § 16 UWG, Rn. 100.

1596 GK/HGB/Wiirdinger, § 30 HGB, Anm. 3.

1997 KG, OLGZ 1991, 396 (401) — marine electronic gmbh berlin.

1598 RGZ 75, 300 (371f) — Stiller; RGZ 103, 388 (392) — Commerz- und Privatbank; GK/HGB/Wiirdinger,
§ 30 HGB, Anm. 3.

v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 55, Rn. 9.
1600 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 25f.

1599
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keine Vorentscheidung Uber einen Gleichlauf in der Anwendung getroffen wird.'®®" Bei na-
herer Betrachtung werden aber gewichtige Unterschiede erkennbar. Dies wird im Folgen-
den naher auszufuhren sein. Der Gang der Darstellung orientiert sich am kennzeichen-
rechtlichen Verstandnis der Verwechslungsgefahr und Uberpraft dann Schritt fur Schritt
dessen Ubertragbarkeit auf das firmenrechtliche Kriterium deutlicher Unterscheidbarkeit in
§ 30 Abs. 1 HGB. Letztlich wird sich zeigen, dass im formellen Firmenrecht und materiellen
Kennzeichenrecht ganz unterschiedliche Kriterien und MalRstabe gelten mussen.

b) Ausgangspunkt

Ausgangspunkt der Betrachtung sind die unterschiedlichen Schutzzwecke von formellem
Firmenrecht und materiellem Unternehmenskennzeichenrecht. Der Grundsatz der Firmen-
ausschlieBlichkeit bezweckt den Schutz des Publikums vor Verwirrungen durch ahnliche
Firmen und soll im Sinne einer Ordnungsvorschrift sicherstellen, dass die verschiedenen
Kaufleute sicher identifiziert und voneinander unterschieden werden konnen (vgl. oben S.
250). Diese Zweckbestimmung steht im 6ffentlichen Interesse. Sie dient dem allgemeinen
Verkehrsschutz und nicht, wie der materielle Unternehmenskennzeichenschutz, dem pri-
vaten Interesse des Zeicheninhabers an einer ungestorten geschaftlichen Tatigkeit und
dem Schutz seines Goodwills und auch nicht dem Interesse, mit unverbundenen Unter-
nehmen oder Unternehmern oder fremden Waren und Dienstleistungen in eine geschaftli-
che Verbindung geruckt zu werden (sog. ,/Individuierungsinteresse®, vgl. hierzu S. 204 ).1602
Im materiellen Unternehmenskennzeichenschutz ist die gro3e Reichweite der Verwechs-
lungsgefahr — die sogar noch uber die Reichweite der Verwechslungsgefahr bei eingetra-
genen Marken hinausgeht (vgl. hierzu S. 199 f.) — nur mit Rucksicht auf diese geschutzten
Interessen gerechtfertigt. Mit anderen Worten, die gesetzlich geschutzten Interessen und
ihre Bedeutung definieren, was Verwechslungsgefahr ausmacht.’®® Die Verwechslungs-
gefahr kann sich als Storung nicht nur der Identifikationsfunktion, sondern auch der Unter-
scheidungsfunktion (einschlieBlich des Schutzes des Individuierungsinteresses) und im
Ergebnis auch als Stérung der Goodwill-Funktion auswirken. Die rechtlich geschutzten
Funktionen des materiellen Kennzeichenschutzes gehen weit Uber den Schutzzweck des

formellen Firmenrechts hinaus.'®® Es ist deshalb schon grundsatzlich nicht sachgerecht,

1601 v/gl. BGH, GRUR 1988, 319 (321) — VIDEO-RENT.

1602 RGZ 103, 388 (392 f.) — Commerz- und Privatbank; vgl. auch Denkschrift, S. 202 f.; Schmidt, Handelsrecht, § 12,
Rn. 125

1603 v/gl. RGZ 103, 388 (392 f.) — Commerz- und Privatbank.
1604 v/gl. RGZ 103, 388 (392 f.) — Commerz- und Privatbank.
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den Begriff der ,deutlichen Unterscheidbarkeit* mit Rechtsfiguren, Konzepten und Heran-
gehensweisen aufzuladen, die ihre Legitimation aus dem zu schitzenden privaten Inte-
resse des jeweiligen Unternehmers schopfen und die in Gestalt des materiellen Kennzei-
chenschutzes fur Unternehmenskennzeichen vom Gesetzgeber zu einem subjektiven
Recht mit einer gewissen — und je nach Starke der (mit dem unternehmerischen Erfolg
wachsenden) Kennzeichnungskraft betrachtlichen — Monopolisierungswirkung ausgestal-
tet wurden (vgl. hierzu S. 211 f.). Andererseits lasst sich der Zweck des § 30 Abs. 1 HGB
— dass namlich zwei Firmen und damit zwei Kaufleute auseinandergehalten werden kon-
nen — ohne Weiteres auch dann erreichen, wenn der zwischen den Zeichen einzuhaltende
Abstand geringer bemessen wird als im materiellen Kennzeichenrecht.'® Selbstverstand-
lich hatte es dem Gesetzgeber freigestanden, im Zuge der Handelsrechtsreform in § 30
HGB unter Anleihen an den materiellen Kennzeichenschutz die Verwechslungsgefahr aus-
drucklich zum Kriterium zu machen oder das private Interesse des Kaufmanns mit der
alteren Firma an einer moglichst weitreichenden Alleinstellung dieser Firma starker zu be-
rucksichtigen. Dies hat der Gesetzgeber aber nicht getan. Es bleibt deshalb nicht nur bei
der alten Begriffsbestimmung, dass sich namlich die in das Handelsregister ,eingetrage-
nen Firmen deutlich unterscheiden“ miussen, sondern auch bei der grundsatzlichen Unter-
scheidung zwischen Verkehrsschutz und Individualschutz. Dabei ist es nicht so, dass der
angestrebte Verkehrsschutz und der angestrebte Individualschutz grundsatzlich in ihrer
Zielrichtung divergieren wurden.'s®® Es bleibt aber dabei, dass der Individualschutz nicht
nur von seiner raumlichen Reichweite (keine Beschrankung der Verwechslungsgefahr auf
die Ortlichen Verhaltnisse), sondern auch von seiner sachlichen Reichweite weiter ist. Hie-
raus ergeben sich erhebliche praktische Unterschiede.

c) Beurteilungsgegenstand

(aa) Konzentration auf den schlagwortartigen Bestandteil im materiellen Kennzei-
chenrecht

Ein erster Unterschied besteht im Gegenstand der sich gegeniubergestellten und zu ver-
gleichenden Zeichen. Im materiellen Kennzeichenrecht gilt: Als alteres rechtlich geschitz-
tes Kennzeichen, das in den Zeichenvergleich einzustellen ist, fungiert in der Praxis zu
§§ 5 Abs. 2 S. 1 Fall 2, 15 Abs. 2 MarkenG nicht die altere Firma in ihrer in das Handels-
register eingetragenen gesamten Gestalt, sondern deren schlagwortartiger Bestandteil
(vgl. hierzu S. 215 1.). Als jungeres Zeichen wird in der Praxis auch nicht die jungere Firma

1605 v/gl. RGZ 103, 388 (392) — Commerz- und Privatbank.
1606 Njetzold, GRUR 1927, 1 (3).
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in ihrer in das Handelsregister eingetragenen Gestalt mit allen ihren Bestandteilen in den
Zeichenvergleich eingestellt, sondern nur der Bestandteil, auf den das Publikum die Firma
voraussichtlich schlagwortartig verkurzt (naher hierzu S. 31 ff.). Es kommt also praktisch
nicht auf den Wortlaut der zu vergleichenden Firmen in ihrer eingetragenen Gestalt an,
sondern auch auf deren schlagwortartige Bestandteile.'s” Der gesetzgeberische Zweck
ging insoweit von vornherein in Richtung eines Schutzes auch des schlagwortartigen Be-
standteils gegen Verwechslungsgefahr, selbst wenn die beiden sich gegenuberstehenden
Firmen aufgrund einer deutlichen Abweichung der Ubrigen Bestandteile unmittelbar nicht
miteinander verwechselt werden konnten. Nur so konnten namlich die typischen Konstel-
lationen der Strohmanngrindungen untersagt werden. Dabei wurde als selbstverstandlich
vorausgesetzt, dass es im formellen Firmenrecht allein auf den Vergleich der Firmen in
ihrer eingetragenen Gesamtgestalt ankam. Die Handhabung im materiellen Kennzeichen-
recht sollte also bewusst als Ausnahmetatbestand vom allgemeinen Malstab des
§ 30 Abs. 1 HGB abweichen.6%®

(bb) Die Handhabung im formellen Firmenrecht

(1) Betrachtung der Firma in ihrer eingetragenen Gestalt mit allen Bestandteilen
Fur das formelle Firmenrecht gilt: Nach Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte
geht es in § 30 HGB um die Unterscheidbarkeit der Firmen in ihrer eingetragenen Gestalt
und nicht darum, ob isoliert herausgelOste Bestandteile miteinander verwechselt werden
konnen. Konsequenterweise werden die Firmen so miteinander verglichen wie sie im Han-
delsregister eingetragen sind, namlich vollstandig und ungekirzt.'**® Wenn die vollstandi-
gen, nicht abgekurzten Firmen einen genugenden Abstand einhalten, kann eine Verwechs-
lungsgefahr, die sich nach den Malistdben des materiellen Unternehmenskennzeichen-
rechts aus dem Gebrauch der schlagwortartigen Firmenbestandteile ergeben kdnnte, nicht
die Anwendung des § 30 Abs. 1 HGB rechtfertigen, sondern nur des § 15 Abs. 2 Mar-
kenG.610

1607 BGH, GRUR 2002, 898 (899) — defacto; BGH, GRUR 2016, 705 (707), Tz. 28 — ConText; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 333 f.

1608 - Ausfiihrlich Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 3, Rn. 86 m.w.N.

1609 RGZ 20, 71 (73) — Beneke (zu Art. 20 ADHGB); RG, MuW XXVII/XXVIII, 266 (267) — Niirnberger Bratwurstgldckl;
RGZ 171, 321 (323) — CHEMPHAR; BayObLGZ, BayObLGZ 1979, 316 (319) — INDUBRA; KG, OLGZ 1991, 396
(401) — marine electronic gmbh berlin; OLG Diisseldorf, GRUR 1996, 361 (362) — Teco; OLG Hamm, NZG 2013,
997 (998) — romische Ziffer; Heymann/Emmerich, § 30 HGB, Rn. 15; Fezer, § 15 MarkenG, Rn. 177; Miko-
HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn.21; Ingerl/Rohnke, Nach § 15 MarkenG, Rn.254; Lange, Rn. 4483;
Ehrenberg/Pisko, S. 294; Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (599).

1610 Heymann/Emmerich, § 30 HGB, Rn. 15.
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(2) Besondere Berucksichtigung einzelner Elemente?
Allerdings sind Tendenzen in Rechtsprechung und Lehre zu erkennen, dass auch im HGB-
Firmenrecht bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Firmen und

die Neigung des Verkehrs zur Nutzung von Firmenschlagworten zu bericksichtigen sei.'s"

Angenommen wurde dies etwa in einem Fall, in dem der alteren Firma , ,CHEMPHAR'
Chemisch-pharmazeutische Handelsgesellschaft mbH" die jungere Firma ,Chemopharm
GmbH* gegenuberstand; unter besonderer Berucksichtigung des Firmenschlagworts
~CHEMPHAR® und der Erlauterung im beschreibenden Firmenbestandteil ,Chemisch-
pharmazeutische® sei auch wegen des Uubereinstimmenden Sinngehalts von
,Chemopharm" eine deutliche Unterscheidbarkeit i.S.d. § 30 Abs. 1 HGB zu verneinen.®2
Dieser Einzelfall ist richtig entschieden; dabei wurde aber nicht etwa das Firmenschlagwort
,CHEMPHAR® aus der alteren Firma isoliert und herausgegriffen, sondern der Gesamtein-
druck der Firma in ihrer eingetragenen Gestalt mit besonderer Bertcksichtigung des Sinn-
gehalts insgesamt gewurdigt. Ein allgemeiner Grundsatz, dass es fur die deutliche Unter-
scheidbarkeit gemafl § 30 Abs. 1 HGB allein oder auch nur maf3geblich auf denjenigen
Firmenbestandteil ankommt, der nach materiellen Unternehmenskennzeichenrechts als
~Schlagwortartiger Firmenbestandteil* gesonderten Schutz genieldt, Iasst sich daraus nicht
ableiten.

In ahnlicher Weise wurde bei der Gegenuberstellung der Firmen ,marine elektronic GmbH
berlin“ und ,RME Radio-Marine-Elektronic GmbH" mit Sitz in Berlin entschieden und ein
Verstold gegen § 30 Abs. 1 HGB angenommen. Dies geschah unter Konzentration der
Betrachtung auf die beschreibenden Bestandteile, weil eine namensmallige Unterschei-
dungskraft von als Wort nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationen noch nicht aner-
kannt war.'®" Heute ware aber anders zu entscheiden, weil die Buchstabenkombination
~,RME* als der Firma vorangestelltes, namensmallig unterscheidungskraftiges Element der
gesamten Firma ein anderes Geprage verleiht. Auch diese Entscheidung kann nicht als
Begriundung eines allgemeinen Grundsatzes der Mal3geblichkeit gerade bestimmter Be-

standteile einer Firma herangezogen werden.

1611 RGZ 171, 321 (324) - CHEMPHAR; OLG Frankfurt, Beschl. v. 11.11.1976, Az. 20 W 910/76; Bokelmann, Rn. 75;
Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29; Hachenburg/Heinrich, §4 GmbHG, Rn. 91;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 18 f.

1612 RGZ 171, 321 (324) — CHEMPHAR.
1613 KG, OLGZ 1991, 396 (403) — marine electronic gmbh berlin.
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(3) Kein Bestandteilsschutz im formellen Firmenrecht

Ein solcher Grundsatz lasst sich schon mit Blick auf die Entstehungsgeschichte nicht auf-
stellen. Die Verkurzungsneigung des Verkehrs wird im materiellen Kennzeichenrecht voll
berucksichtigt, nicht aber im formellen Firmenrecht, das stets nur die gesamte Firma im
Blick hat.'®"* Eine Berlcksichtigung auch der Kollisionslagen, die sich beim Herausgreifen
einzelner Bestandteile ergeben, galt schon unter der gleichlautenden Vorgangerregelung,
Art. 20 ADHGB, als undurchfuhrbar.’'* Auch der Gesetzgeber von 1897 wollte mit § 30
HGB offenbar nicht ,Undurchfiihrbares verlangen®.®'® Zu Recht wird heute auch darauf
hingewiesen, dass es nicht Sache des Registergerichts sein kann, bei der Prifung der
Unterscheidbarkeit von Firmen anlasslich ihrer Eintragung alle moglichen, noch gar nicht
absehbaren Formen der Verwendung von Firmenbestandteilen in Erwagung zu ziehen.®"”
Das Registergericht kann nicht beurteilen, welcher Firmenbestandteil sich als Schlagwort
herausbilden kann.'®® Es kann nicht einmal verlasslich beurteilen, welcher der schlagwort-
artige Bestandteil einer bereits bestehenden und im geschaftlichen Verkehr verwendeten
Firma ist. Zwar konnen viele Kriterien, auf die es bei der Bestimmung der Schlagworteig-
nung eines Bestandteils ankommt, unmittelbar aus der Firma selbst ersehen werden (z. B.
Position innerhalb der Firma und meist auch der Grad der Kennzeichnungskraft des Be-
standteils im Vergleich zu den ubrigen Bestandteilen). Es gibt aber auch Kriterien, die nur
durch gesonderte Tatsachenfeststellungen ersichtlich sind, wie die Kennzeichnungspraxis
des Firmeninhabers in der Werbung oder die tatsachliche Verkehrsubung (vgl. dazu S. 33).
Es entsprach auch dem ausdrucklichen Willen des Reformgesetzgebers durch die Neu-
fassung von § 18 Abs. 2 HGB den Prufungsaufwand der Registergerichte ,auf das not-
wendige Mal3* zurickzuschrauben.®'® Wollte man dem Registergericht Ermittlungen zu-
muten, welcher Bestandteil der alteren Firma in der Verkehrsubung zu Kurzbezeichnung
verwendet wird,'®? wird der gesetzgeberische Wille konterkariert. Wie richtig diese Auffas-
sung ist, wird sich spater noch zeigen, wenn die Frage zu beantworten ist, wann die zu
vergleichenden Zeichen im registerrechtlichen und im kennzeichenrechtlichen Sinne ahn-
lich sind.

1614 OLG Hamm, NZG 2013, 997 (998) — rémische Ziffer.

1615 RGZ 20, 71 (72) — Beneke.

1616 So zu Art. 20 ADHGB wértlich RGZ 20, 71 (72) — Beneke.

1817 KG, OLGZ 1991, 396 (401) — marine electronic gmbh berlin.

1618 Miiko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 21.

1619 Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 38).
1620 Djes fordert etwa Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29.
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d) Beurteilungshorizont
Auf wessen Sicht es bei der Beurteilung der deutlichen Unterscheidbarkeit, bzw. der Ver-
wechslungsgefahr ankommt und welche Malistabe fur die Aufmerksamkeit und Sorgfalt

des Betrachters anzulegen sind, dazu macht das Gesetz keine Angaben.

In der alteren Literatur wurde vertreten, dass deutlich bereits diejenige Unterscheidung sei,
die ,bei Anwendung der im Handelsverkehr (iblichen Sorgfalt erkennbar ist*."*?' Es hat sich
aber seit langem und zu Recht die Auffassung durchgesetzt, dass die Beurteilung, ob zwei
zu vergleichende Firmen miteinander verwechselt werden kdnnen, aus der Sicht jedenfalls
aller beteiligten Verkehrskreise erfolgen muss.'®? Daruber hinausgehend wird einhellig ge-
fordert, nicht nur gerade die angesprochenen Verkehrskreise, also diejenigen, mit denen
der Kaufmann in geschaftlichen Kontakt treten kann, in die Betrachtung einzubeziehen,
sondern auf die Auffassung des allgemeinen Verkehrs abzustellen.'®? Dies entspricht der
Handhabung bei § 18 Abs. 1 HGB (vgl. hierzu S. 139 f.) und bei § 18 Abs. 2 HGB (vgl.
hierzu oben S. 175 f.). Dem ist zuzustimmen, denn § 30 Abs. 1 HGB verfolgt im wesentli-
chen offentlich-rechtliche Zwecke und dient der Identifizierung des Unternehmenstra-
gers.'®?* Daran haben nicht nur die beteiligten Verkehrskreise, wie Kunden und Geschafts-
partner des Kaufmanns, ein Interesse, sondern der gesamte Rechtsverkehr.®? Auch Be-
horden, Zustelldienste, etc. sind daran interessiert, den ,richtigen“ Kaufmann anzuspre-

chen und eindeutig von anderen zu unterscheiden.6%

Beurteilungsmalstab ist die Sichtweise eines durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers.'6?
Auf die im Lauterkeitsrecht und im materiellen Kennzeichenrecht anwendbaren allgemei-
nen Regeln kann zurtckgegriffen werden. Maligeblich ist damit die Sichtweise eines nor-
mal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsbetrachters

zugrunde zu legen.

1621 Behrend, S. 262,
1622 RGZ 171, 321 (323) — CHEMPHAR; OLG Frankfurt, Beschl. v. 11.11.1976, Az. 20 W 910/76; Bokelmann, Rn. 75.

1623 BGH, NJW 1966, 1813 (1815) — Husumer Vieh- und Fleischhandelsgesellschaft; KG, NZG 2013, 1153 f. — 23
GmbH; OLG Hamm, NZG 2013, 997 (998) — romische Ziffer; Bokelmann, Rn. 75; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn.
29; Fezer, § 15 MarkenG, Rn. 177; Muko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 20; Baumbach/Hopt/Hopt, § 30 HGB, Rn.
4; Koégel, Rpfleger 1998, 317 (319); Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 17;
Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 30 HGB, Rn. 5.

1624 BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma.
1625 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29.
1626 \/gl. Kérting, S. 39.

1627 KG, NZG 2013, 1153 f. — 23 GmbH; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29; Baumbach/Hopt/Hopt, § 30 HGB, Rn. 4;
Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 9.
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e) Die kennzeichenrechtlichen Kriterien der Verwechslungsgefahr und ihre Nicht-
Anwendbarkeit auf die registerrechtliche Unterscheidbarkeit nach § 30 Abs. 1
HGB

Im materiellen Unternehmenskennzeichenschutz ist die Verwechslungsgefahr nach § 15
Abs. 2 MarkenG nach drei in Wechselwirkung zueinander stehenden Faktoren zu bestim-
men: Zeichenahnlichkeit (nachfolgend (aa), Branchennahe (nachfolgend (bb) und Kenn-
zeichnungskraft (nachfolgend (cc)).'s2® Es stellt sich die Frage, ob diese Kriterien auch bei
der Unterscheidbarkeit nach § 30 Abs. 1 HGB in gleicher Weise relevant sind.

(aa) Kennzeichenrechtliche Zeichenahnlichkeit als Kriterium der registerrechtli-
chen Unterscheidbarkeit?

(1) Zeichenahnlichkeit als gemeinsames Konzept

Ob eine Firma sich von einer anderen, bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheidet,
ist nach allgemeiner Auffassung nach dem Gesamteindruck der Firmen unter Berucksich-
tigung des Wortbildes, Wortklangs und Wortsinns zu beurteilen.'®? An einer deutlichen Un-
terscheidbarkeit fehlt es, wenn die sich gegenuberstehenden Firmen trotz gewisser Unter-
scheidungsmerkmale eine nicht zu unterschatzende Ahnlichkeit aufweisen, so dass sie
miteinander verwechselt werden kdénnen.'®® Das fihrt zu der Frage, ob die ,Ahnlichkeit*
der Firmen, die die deutliche Unterscheidbarkeit nach § 30 Abs. 1 HGB ausschliel3t, iden-
tisch mit der kennzeichenrechtlichen Zeichenahnlichkeit im Rahmen von § 15 Abs. 2 Mar-
kenG ist.

Wie zuvor gezeigt, gehen formelles Firmenrecht und materielles Kennzeichenrecht von
unterschiedlichen Beurteilungsgegenstanden aus. Wahrend die h.M. im materiellen Kenn-
zeichenrecht schlagwortartige Firmenbestandteile im Hinblick auf eine Verwechslungsge-
fahr praft, werden im Rahmen der Unterscheidbarkeit nach § 30 Abs. 1 HGB zunachst nur
die vollstandigen, ungekirzten Firmen einander gegenubergestellt. Davon abgesehen,

1628 - strébele/Hacker/Thiering/Hacker, § 15 MarkenG, Rn. 37.

1629 RGZ 171, 321 (324) - CHEMPHAR; BayObLG, BayObLGZ 1979, 316 (318 f.) — INDUBRA; KG, OLGZ 1991, 396
(401) — marine electronic gmbh berlin; OLG Diisseldorf, GRUR 1996, 361 (363) — Teco; KG, NZG 2013, 1153
(1154) — 23 GmbH; Bokelmann, Rn. 75; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29; Heymann/Emmerich, § 30 HGB, Rn. 14.

1630 RGZ 171, 321 (324 f.) - CHEMPHAR.
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wird die Zeichenahnlichkeit in beiden Rechtsgebieten aber mit ahnlichen Erwagungen be-
urteilt.’s3" Ubereinstimmend kommt es auf einen Vergleich des Wort- und Klangbildes, so-
wie — insb. bei Sachfirmen — des Bedeutungs- und Sinngehalts an.'®*? Handelsrecht und
Kennzeichenrecht stimmen auch darin Uberein, dass es beim Zeichenvergleich mehr auf
die Ubereinstimmungen, als auf die Unterschiede ankommt,'®** und das dem Anfang einer
Bezeichnung fur den Gesamteindruck ein starkeres Gewicht zukommt als den nachfolgen-
den Silben oder Worten.'3

(2) Unterschiedliche Zielrichtung

Trotz dieser Ubereinstimmungen darf nicht Gbersehen werden, dass der Wortlaut des § 30
Abs. 1 HGB den Schwerpunkt auf die Zeichen-,Unterschiede® legt, wahrend § 15 Abs. 2
MarkenG den Schwerpunkt auf die Zeichen-,Ahnlichkeit legt. Wenn der Gesetzgeber un-
terschiedliche Formulierungen wahlt, trifft er damit zugleich eine Aussage, die zu respek-
tieren ist. Unterscheidbarkeit und Zeichenahnlichkeit sind nicht lediglich zwei Seiten der-
selben Medaille, sondern unterschiedliche Kriterien mit eigenen, ganz unterschiedlichen
Maldstaben. Die unterschiedlichen Formulierungen dokumentieren die unterschiedliche
Blickrichtung. Wahrend es beim formellen Firmenrecht des HGB um die Unterschiede der
Zeichen geht, geht es beim materiellen Kennzeichenrecht des MarkenG um die Gemein-
samkeiten der Zeichen. Das ist durch die unterschiedlichen Schutzzwecke begrindet. Im
formellen Firmenrecht geht es um einen Schutz des Publikums vor Verwechslungen (dazu
oben S. 21 f. und 250). Im materiellen Kennzeichenrecht stehen die Interessen des Zei-
cheninhabers und der Schutz des in seinem Kennzeichen gespeicherten Goodwills im Vor-
dergrund der gesetzlichen Regelungen (dazu oben S. 37). Es ware daher verfehlt, bei ei-
nem Vergleich der Firmen allein die pragenden bzw. die sich zur schlagwortartigen Ver-
kirzung eignenden Firmenbestandteile zu berucksichtigen. Ein Blick auf die Praxis zeigt,

dass auch solche Bestandteile, die wegen ihres rein beschreibenden Gehalts oder — wie

1631 Steinbeck, in: FS Horn, S. 598 (600).

1632 7y § 30 HGB: RGZ 100, 45 f. — Brennstoffvertrieb; KG, OLGZ 1991, 396 (401) — marine electronic gmbh berlin;
Muko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 21; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29; zu § 15 Abs. 2 MarkenG (bzw. § 16
UWG von 1909): BGH, GRUR 1992, 110 (112) — dipa/dib; BGH, GRUR 2008, 803 (804), Tz. 21 — HEITEC;
Callmann, § 16 UWG, Rn. 47; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 57, Rn. 26; Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn.
87.

1633 Steinbeck, in: FS Horn, S. 598 (601); zu § 30 HGB: Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29; Heymann/Emmerich,
§ 30 HGB, Rn. 14; zu § 15 Abs. 2 MarkenG (bzw. § 16 Abs. 1 UWG von 1909): BGH, GRUR 1992, 110 (111) —
dipa/dib; BGH, GRUR 1992, 550 (551) — ac-pharma; BGH, GRUR 1995, 117 (118) — NEUTREX; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 365; krit. Ingerl/Rohnke, § 15 MarkenG, Rn. 81.

1634 7y § 30 HGB: BayObLG, BayObLGZ 1979, 316 (318 f.) — INDUBRA; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29; zu
§ 15 Abs. 2 MarkenG (bzw. § 16 Abs. 1 UWG von 1909): BGH, GRUR 1992, 110 (112) — dipa/dib; BGH, GRUR
1992, 550 (551) — ac-pharma; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 438.

260



Vornamen — wegen ihrer geringen Bedeutung aus Sicht des Verkehrs fur die Zeichenahn-
lichkeit im Rahmen der Prufung der Verwechslungsgefahr gemaf § 15 Abs. 2 MarkenG
nicht ins Gewicht fallen und ausgeblendet werden (vgl. hierzu S. 216), durchaus zu einer
deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen in ihrem Gesamteindruck gemaf} § 30 Abs. 1

HGB fihren kbnnen.

(3) Unterschiedliche Handhabung

i. Tatigkeitsbeschreibungen

Zu einer deutlichen Unterscheidbarkeit konnen Bestandteile der Firma, welche die Tatig-
keit des Kaufmanns beschreiben, beitragen. Sie fuhren dann dazu, dass die sich gegen-
uberstehenden Firmen nicht ahnlich genug sind.’®** So unterscheidet sich die jungere
Firma ,Teco Information Systems Europe GmbH" von der alteren Firma ,TECO Werkzeug-
maschinen GmbH & Co. KG* durch die beschreibenden Bestandteile (einerseits ,/Informa-
tion Systems®, andererseits ,Werkzeugmaschinen® deutlich genug i.S.d. § 30 Abs. 1
HGB.'%¢ Im materiellen Kennzeichenrecht wurde man fur die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr gemaly § 15 Abs. 2 MarkenG auf die jeweils nur auf den schlagwortartigen
Firmenbestandteil , Teco® abstellen und ohne Weiteres eine Zeichenahnlichkeit bejahen. 6%
Auf die Tatigkeit der beiden Gesellschaften kame es nur fur die Beurteilung der Branchen-
nahe als Faktor der Verwechslungsgefahr an.

ii. Ortsangaben

Ortsangaben sind als hinreichendes Unterscheidungsmerkmal nicht generell ungeeignet,
insbesondere bei Sachfirmen.®*® Bei Ortsangaben ist die Unterscheidbarkeit individuell in
jedem Einzelfall zu beurteilen.'®® MalRgeblich kommt es auf die Aussagekraft der sonstigen
Firmenbestandteile und darauf an, welche Bedeutung der Verkehr der Ortsbezeichnung
bemisst.'s* Nach einer im Schrifttum vertretenen Auffassung ist wie folgt zu differenzieren:
Wenn die abweichende Ortsangabe als Bezeichnung des Sitzes verstanden wird, ist eine
hinreichende Unterscheidung zu verneinen, wenn sie als Angabe des Tatigkeitsgebiets

1635 OLG Diisseldorf, GRUR 1996, 361 (363) — Teco; OLG Saarbriicken, NJWE-WettbR 1999, 284 (287) — H & K; LG
Hamburg, Urt. v. 18.02.1952, Az. 26 T 34/51 — Bank fir Gemeinwirtschaft; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 37;
Hachenburg/Heinrich, §4 GmbHG, Rn.91; Inger/Rohnke, Nach §15 MarkenG, Rn. 254;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 20; GK/HGB/Wiirdinger, § 30 HGB, Anm. 7.

1636 OLG Diisseldorf, GRUR 1996, 361 (363) — Teco.
1637 Vgl. OLG Diisseldorf, GRUR 1996, 361 (363) — Teco (obiter dictum).

1638 | G Meiningen, OLG-NL 2004, 234 f. — Glasbearbeitung und Beschichtung Neuhaus GmbH; Staub/Burgard, § 30
HGB, Rn. 33; Miiko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 25; Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 10.

1639 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 33.
1640 Miiko-HGB/Heidinger, § 18 HGB, Rn. 25.
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verstanden wird, ist eine hinreichende Unterscheidung zu bejahen.'®*' Dies Uberzeugt
nicht, denn ein unterschiedlicher Sitz spricht aus Sicht des Verkehrs gerade fur einen an-
deren Kaufmann, da ein Kaufmann nur einen Hauptsitz hat. Diese Verkehrswahrnehmung
andert sich nicht dadurch, dass unterschiedliche Ortsangaben im Handelsregister ein- und

desselben Amtsgerichts eingetragen werden sollen.

iii. Vornamen

Bei Personenfirmen kommt einem ausgeschriebenen Vornamen neben ansonsten uber-
einstimmenden Nachnamen deutliche Unterscheidungskraft zu, so dass die Hinzufugung
eines (abweichenden) Vornamens ausreicht.'s2 Daher war ,Eugen Decker Holzindustrie*
hinreichend unterscheidungskraftig gegenuber ,Decker Holz GmbH*.1%43

Das genugt nicht, soweit sich Firmen gegenuberstehen, die nicht nur den gleichen Famili-
ennamen, sondern auch den gleichen Vornamen enthalten (§ 30 Abs. 2 HGB). Dann soll
eine deutliche Unterscheidbarkeit nur dadurch hergestellt werden, dass die Unternehmen
verschiedene Tatigkeiten nachgehen und zugleich der Firma der Geschéaftsgegenstand
hinzugefugt wird."®* Diese Auffassung lauft auf eine Berucksichtigung der Branchennahe
in § 30 Abs. 1 HGB hinaus, die jedoch abzulehnen ist (hierzu sogleich unten S. 263 f.).
Eine hinreichende Unterscheidbarkeit kann sich auch bei einer Tatigkeit in derselben Bran-
che herstellen lassen, allerdings dann durch die Hinzufugung eines kennzeichnungskrafti-

gen Fantasiezusatzes.'®

iv. Ordnungszahlen

Deutlich unterscheidend i.S.v. § 30 Abs. 1 HGB kann nach der wohl Uberwiegenden Auf-
fassung auch die Verwendung von Ordnungszahlen sein.'s¢ Fur das KG war die Ziffer ,10°
ein ,optischer Stolperstein“ der Firma ,SUNSPA 10“ das die Firma von den bereits im
Handelsregister eingetragenen SUNSPA-Firmen deutlich unterschied.'®*” Das bestatigte
das OLG Hamm und sah in der Verwendung der romischen Zahlen ,/“ und ,/I* in der Firma
»~J 1 GmbH & Co. KG* zu ,J Il GmbH & Co. KG" eine deutliche Unterscheidungskraft.'®

1641 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 33.

1642 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 35.

1643 BGH, GRUR 1993, 574 (575) — Decker; Schmidt, Handelsrecht, § 12, Rn. 132.

1644 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 36; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 20.

1645 OLG Zweibriicken, GRUR-RR 2002, 137 (138) — H.I. Innovation; GK/HGB/Wiirdinger, § 30 HGB, Anm. 9.

1646 KG, Beschl. v. 23.10.2012, Az. 12 W 48/12, BeckRS 2013, 13609 — Sunspa; OLG Hamm, NZG 2013, 997 (998) —
romische Ziffer; Kiesel u. a., DNotZ 2015, 740 (752); a.A. Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 31;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 16.

1647 KG, Beschl. v. 23.10.2012, Az. 12 W 48/12, BeckRS 2013, 13609 — Sunspa.
1648 OLG Hamm, NZG 2013, 997 (998) — rémische Ziffer.
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Ausdrucklich wies das Gericht in seiner Begrundung auf die Liberalisierung des Firmen-
rechts seit dem Handelsrechtsreformgesetz hin, das gegen eine restriktive Gesetzesan-

wendung spreche. 64

v. Rechtsformzusatze

An der deutlichen Unterscheidbarkeit fehlt es, wenn sich die Firmen nur durch unterschied-
liche Rechtsformzusatze voneinander unterscheiden.’® Dasselbe gilt nach Uberwiegen-
der Auffassung, wenn eine der Firmen einen Nachfolgezusatz enthalt'®s' auch der Zusatz
.in Liquidation® .'%%2 lhnen fehlt es an der Unterscheidungskraft, da sie keine die Individua-
lisierung bezweckenden Firmenbestandteile sind.'®® Solchen Zusatzen misst der Verkehr
keine besondere Bedeutung bei."®%

(bb) Branchennahe als Kriterium der registerrechtlichen Unterscheidbarkeit?

Im materiellen Kennzeichenrecht geht man davon aus, dass die Gefahr einer Verwechs-
lung der Bezeichnungen nur dann besteht, wenn die Tatigkeitsgebiete der Unternehmen
aus Sicht des Verkehrs so hinreichend starke Beriihrungspunkte aufweisen, dass er zu
der Annahme gelangen kann, er habe es entweder mit demselben Unternehmen zu tun
oder die beiden Unternehmen seien — etwa aufgrund einer Tatigkeit in unterschiedlichen
Geschaftsfeldern — zwar an sich voneinander verschieden, stinden aber in geschaftlichen
Beziehungen zueinander (vgl. zur Branchennahe im materiellen Kennzeichenrecht
S. 220 f.). Je groRer die so definierte Branchennahe der Unternehmen ist, desto gro3er ist

auch die Verwechslungsgefahr der Kennzeichen.6%

Allgemein anerkannt ist, dass § 30 Abs. 1 HGB auch fur Firmen gilt, die in verschiedenen
Geschaftszweigen gefuhrt werden. Eine fehlende Branchennahe fuhrt also bei ansonsten
gleichlautenden Firmen nicht zu einer deutlichen Unterscheidbarkeit i.S.d. § 30 Abs. 1

HGB. %% Nicht einheitlich beantwortet wird die Frage, ob umgekehrt bei einer vorhandenen

1649 OLG Hamm, NZG 2013, 997 (998) — rémische Ziffer.

1650 BGH, NJW 1966, 1813 (1814) — Husumer Vieh- und Fleischhandelsgesellschaft; BayObL G, BayObLGZ 1979, 316
(318) — INDUBRA; KG, NZG 2013, 1153 (1154) — 23 GmbH; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 31; Miiko-
HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 23; Baumbach/Hopt/Hopt, § 30 HGB, Rn. 5;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 16.

651 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 31; Miko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 23;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 16; a.A. GK/HGB/Wiirdinger, § 30 HGB, Anm. 7.

1652 RGZ 29, 66 (68); W. & P. in Liquidation; Bokelmann, Rn. 79; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 31; Miiko-
HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 23 m.w.N.; GK/HGB/Wiirdinger, § 30 HGB, Anm. 7.

1653 BeckOK/Bémeke, § 30 HGB, Rn. 22.

1654 Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 11.

1655 Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 598.

1656 BGH, NJW 1966, 1813 (1815) — Husumer Vieh- und Fleischhandelsgesellschaft.
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Branchennahe strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gestellt werden mus-
sen als bei einer fehlenden Branchennahe.

Einige Stimmen in der Literatur, insbesondere diejenigen, die eine einheitliche Handha-
bung der Unterscheidbarkeit in § 30 Abs. 1 HGB einerseits und der Verwechslungsgefahr
in § 15 Abs. 2 MarkenG beflrworten, halten dies konsequenterweise fur geboten.'®” Nach
der Gegenauffassung soll die Branchenzugehorigkeit der Unternehmen, die im Zusam-

menhang mit der jeweiligen Firma betrieben werden, generell keinerlei Rolle spielen.6%

Die zuletzt genannte Auffassung verdient den Vorzug. Hierfur spricht zunachst, dass Fir-
menunterscheidbarkeit sowie Verwechslungsgefahr nicht gleichzusetzen sind und dass
deshalb das im materiellen Kennzeichenrecht beheimatete Kriterium der Branchennahe
nicht ohne Weiteres im Rahmen des § 30 Abs. 1 HGB angewendet werden kann. Aulder-
dem gebietet § 30 Abs. 1 HGB nur eine deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen in ihrer
eingetragenen Gestalt. Verlangt wird also, dass sich die Firmen als Wortzeichen vonei-
nander differenzieren lassen. Ob dies der Fall ist, kann und muss unabhangig vom Unter-
nehmensgegenstand beurteilt werden. Selbstverstandlich ist eine deutliche Unterscheid-
barkeit nicht ohne Weiteres gewahrleistet, wenn zwei Kaufleute in derselben Branche tatig
sind und die Branche in der Firma durch die gleichen oder sehr ahnliche beschreibende
Zusatze ausdrucklich benannt wird, sodass in einem solchen Fall fur eine deutliche Unter-
scheidung weitere unterscheidende Zusatze notig sind.'®* Dies andert aber nichts daran,
dass sich die Unterscheidbarkeit von Firmen allein nach dem Klang, Schriftbild und Sinn-
gehalt der Firma bemisst (hierzu oben S. 259 f.), nicht aber nach der Tatigkeit, die der

Kaufmann ausubt.

(cc) Kennzeichnungskraft als Kriterium der registerrechtlichen Unterscheidbar-
keit?

Die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens, also seine besondere Eigen-

art und damit Einpragsamkeit,®° ist fur die geschaftlichen Bezeichnungen und ihren

Schutzumfang im materiellen Unternehmenskennzeichenschutz von grol3er Bedeutung

(hierzu oben S. 210 ff.). Der materielle Unternehmenskennzeichenschutz bezweckt den

1657 Baumbach/Hopt/Hopt, §30 HGB, Rn.5; Maier, S. 20; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 29 mw.N;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 21 (fir Sachfirmen); Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn.
9; Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (602).

1658 KG, GRUR 2000, 902 (905) — LH; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 30 HGB, Rn. 5.

1659 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; mit Hinweis auf den identischen Gegenstand beider
Unternehmen; ebenso Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 20 (fir Personenfirmen); vgl. auch
Steinbeck, in: FS Horn, S. 589 (602).

1660 BGH, GRUR 2002, 898 (899) — defacto.
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Schutz der unternehmerischen Werbe- und Investitionsleistung, dessen Anstrengungen
und Investitionen gilt es angemessen zu schutzen (hierzu oben S. 37 ff.). Als Beleg einer
erfolgreichen Leistung des Unternehmers verdient ein durch Benutzung in seiner Kenn-
zeichnungskraft gestarktes Zeichen einen grof3eren Schutz als ein schwaches Zeichen
(hierzu oben S. 211 f.). Dem HGB-Firmenrecht geht es aber nicht um den immaterialgu-
terrechtlichen Schutz des Unternehmers. Es verfolgt allein den Zweck, den Rechtsverkehr
vor verwechslungsfahigen Firmen zu schutzen (hierzu oben S. 21 f.). Zudem sollte das
kursorische Registerverfahren nicht mit umfangreichen Ermittlungen der Bekanntheit der
Firma belastet werden.'®®" Fur die Unterscheidbarkeit der Firma nach § 30 Abs. 1 HGB

spielt die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft daher keine Rolle.

f) Gibt es eine ,,Unterscheidbarkeit im weiteren Sinne* bei § 30 Abs. 1 HGB?

Die h.M. geht davon aus, dass das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit nach § 30 Abs. 1
HGB nicht nur dann verletzt ist, wenn der Verkehr die Firmen bzw. Firmeninhaber unmit-
telbar verwechselt, sondern auch dann, wenn der Verkehr annimmt, es bestiinden vertrag-
liche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen zwischen ihnen.'e62
Diese Argumentation geht zuruck auf die im materiellen Kennzeichenrecht bei § 15 Abs. 2
MarkenG anerkannte ,Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne“. Sie liegt vor, wenn durch
die Verwendung eines ahnlichen Zeichens eine klare Grenzziehung zwischen zwei Unter-
nehmen dadurch gestort wird, dass der Verkehr der Auffassung ist, zwischen den Unter-
nehmen bestehen organisatorischen oder wirtschaftliche Verbindungen (hierzu oben
S. 204 f.)."s¢3 Die Einheit des Kennzeichenrechts spreche dafur, dass es auch im Firmen-
recht eine der ,Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne“ vergleichbare ,deutliche Unter-
scheidbarkeit im weiteren Sinne” in § 30 Abs. 1 HGB gibt."s%*

Dem Wortlaut des § 30 Abs. 1 HGB ist ein solches Verstandnis allerdings nicht zu entneh-
men.'®% Zu Recht weist Burgard auch darauf hin, dass einem so weiten Verstandnis der
Unterscheidbarkeit die Intention des § 30 Abs. 2 HGB entgegensteht, der die Firmierung

unter dem burgerlichen Namen unter BeiflUgung eines unterscheidenden Zusatzes ge-

1661 Steinbeck, in: FS Horn, S. 598 (603).

1662 OLG Hamm, NZG 2013, 997 (998) — rdmische Ziffer; Miiko-HGB/Heidinger, § 30 HGB, Rn. 19;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 30 HGB, Rn. 16; Koller/Kindler/Roth/Driien/Roth, § 30 HGB, Rn. 5;
Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 8; Steinbeck, Handelsrecht, § 12, Rn. 13; dies., in: FS Horn, S. 589 (598).

Goldmann, Unternehmenskennzeichen, § 13, Rn. 21 m.w.N.
1664 \/gl. Oetker/Schlingloff, § 30 HGB, Rn. 8.
1665 Clausnitzer, DNotZ 2010, 345 (357).

1663
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statte. Ein solcher Zusatz kann zwar die Verwechslungsgefahr im engeren Sinne aus-
schlie3en, verhindert aber nicht die falschliche Vorstellung von vertraglichen, organisato-
rischen oder sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Firmeninhabern.?6%
Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist in vielen Fallen im materiellen Kennzei-
chenrecht auch nur deshalb zu bejahen, weil sie sich im Rahmen der Wechselwirkung der
fur die Verwechslungsgefahr mafl3geblichen Faktoren aus der durch Benutzung gesteiger-
ten Kennzeichnungskraft des alteren Unternehmenskennzeichens ergibt. Diese gestei-
gerte Kennzeichnungskraft findet aber in § 30 HGB gerade keine Berucksichtigung. Ent-
scheidend ist aber, dass das materielle Unternehmenskennzeichenrecht den Inhaber ei-
nes Unternehmenskennzeichens vor einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne allein
deshalb schutzt, weil das subjektive Recht am Unternehmenskennzeichen zugunsten des
Inhabers und in erster Linie in seinem Interesse einen derart weitgehenden Schutz ge-
wahrleistet (hierzu oben S. 204 f.). Das durch den materiellen Unternehmenskennzeichen-
schutz geschutzte ,/ndividuierungsinteresse” des Firmeninhabers (zum Begriff siehe S.
204) ist nicht Gegenstand der Regelung des § 30 HGB.

Unter Berufung auf den Zweck des § 30 HGB, namlich den Verkehrsschutz, Iasst sich eine
so weitgehende Beschrankung der Wahl einer neuen Firma nicht rechtfertigen. Der Ver-
kehrsschutz gebietet es nur, dass zwei Kaufleute alleine anhand ihrer Firma als unter-
schiedlich erkannt und identifiziert werden konnen. Der Verkehr wird insoweit nicht vor der
Fehlannahme von Beziehungen zwischen zwei als unterschiedlich erkannten Kaufleuten
geschutzt. Ob geschéftliche Beziehungen zwischen als unterschiedlich erkannten Kauf-
leuten vermutet werden konnen und ob sie tatsachlich bestehen oder nicht, hat mit der
|dentifikation und Unterscheidung der jeweiligen Kaufleute als solcher nichts zu tun. Dies
ist kein Aspekt der formellen Identifikation, sondern ein Aspekt des materiellen Kennzei-
chenschutzes. Die Firma hat ihre Informationsfunktion hinsichtlich der Identitat des dahin-
terstehenden Rechtstragers verloren (vgl. S. 52). Die Berucksichtigung einer Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne wurde die Firma Uber eine Informationsfunktion Uber die
Identitat des Rechtstragers noch mit einer weiteren Informationsfunktion aufladen, namlich
mit der Information Uber Beziehungsgeflechte zwischen unterschiedlichen Rechtstragern.
Das wurde dem Grundanliegen und der Grundstruktur des neuen Firmenrechts widerspre-
chen. Schon gar kein Bedurfnis nach einem Schutz vor Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne im Rahmen des § 30 Abs. 1 HGB besteht fur den Firmeninhaber selbst, da er in
diesen Fallen die Moglichkeit hat, Anspriuche aus §§ 12, 823 Abs. 1 BGB und §§ 5, 15

1666 Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 25.

266



MarkenG geltend zu machen. Eine handelsrechtliche ,Unterscheidbarkeit im weiteren

Sinne“ ist daher abzulehnen. 67

4. Zusammenfassung

Nach traditioneller Auffassung ist das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit gemafl § 30
Abs. 1 HGB nicht gleichzusetzen mit dem in § 15 Abs. 2 MarkenG normierten Verbot, eine
Verwechslungsgefahr hervorzurufen.'¢® Die Unterschiede im Normzweck des 6ffentlichen
Firmenrechts auf der einen Seite und des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts
auf der anderen Seite, rechtfertigen es, dass an die registerrechtliche Unterscheidbarkeit
geringere Anforderungen zu stellen sind als an die kennzeichenrechtliche Verwechslungs-
gefahr.'®® Dass der Reformgesetzgeber von 1998 an diesem traditionellen Rechtszustand
etwas andern wollte, ist nicht ersichtlich. Das Registerverfahren mit den teilweise umfang-
reichen Untersuchungen zur Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG zu belasten,
widerspricht dem Willen des Gesetzgebers an einem zugigen und effizienten Verfahrens-
ablauf.’®”® Es besteht kein Grund, von dem insgesamt ,zweigleisigen“ System von HGB

einerseits und MarkenG andererseits abzurticken.

Das kann dazu fuhren, dass ein Zeichen firmenrechtlich nicht zu beanstanden ist, sich in
einem spateren Verletzungsprozess aber als verwechslungsfahig nicht gegen ein alteres
Zeichen durchsetzen kann.'*”" Mit anderen Worten: Eine Firma, die mit einer alteren ge-
maf § 15 Abs. 2 MarkenG ahnlich genug ist, um in Wechselwirkung mit den anderen Fak-
toren eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen, kann immer noch unterschiedlich genug
sein, um gemalf’ § 30 Abs. 1 HGB eingetragen werden zu konnen. Der Hinweis des Unter-
nehmenstragers, seine Firma sei im Handelsregister eingetragen, ist fur die davon unab-
hangige Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unbeachtlich.672
Die Verletzungsgerichte sind an die Eintragungsentscheidung der Registergerichte nicht
gebunden (vgl. hierzu S.93 ff.)."”3 Auf die Eintragung seiner Firma kann sich der Unter-
nehmenstrager im Kennzeichenrechtsstreit nicht mit Erfolg berufen.

1667 \gl. auch BeckOK/Bémeke, § 30 HGB, Rn. 19.

1668 Callmann, § 16 Rn. 37; Heinsheimer, S. 24; Reimer, GRUR 1951, S. 222 (223); Rosenthal/Leffmann, § 16 UWNG,
Rn. 35; a.A. v. Gierke/Sandrock, § 17 1l 4 b) (S. 247).

1669 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; OLG Kéin, GRUR-RR 2006, 191 (192) - 01058/01059; v.
Gamm, Wettbewerbsrecht, Kapitel 55, Rn. 9; Baumbach/Hopt/Hopt, § 30 HGB, Rn. 4; Ingerl/Rohnke, Nach § 15
MarkenG, Rn. 254.

Vgl. Amtliche Begriindung zum Handelsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/8444, S. 38).
1671 BGH, Urt. v. 01.06.1979, Az. | ZR 48/77 — Hausbau Ulm; Callmann, § 16, Rn. 37.
672 Ingeri/Rohnke, Nach § 15 MarkenG, Rn. 251.

673 RG, GRUR 1936, 502 — R. Ladenbau; Staub/Burgard, § 30 HGB, Rn. 5; Callmann, § 16 UWG, Rn. 80; Goldmann,
Unternehmenskennzeichen, § 7, Rn. 73; Duringer/Hachenburg/V. Hoeniger, § 30 HGB, Rn. 1.

1670
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Die These, seit der Handelsrechtsreform finde eine inhaltliche Angleichung des Firmen-
rechts an das Kennzeichenrecht statt,'®”* ist zumindest fur § 30 Abs. 1 HGB nicht nach-

weisbar.

B. Erweiterter Schutz der bekannten Firma?

Einen erweiterten Schutz fir bekannte Firmen sieht das formelle Firmenrecht nicht vor.

C. Anwendung des HGB-Firmenrechts durch die Registergerichte von Amts we-
gen

Wer eine ihm nach den §§ 17 ff. HGB nicht zustehende Firma gebraucht, ist von dem

Registergericht von Amts wegen zur Unterlassung anzuhalten, § 37 Abs. 1 HGB i.V.m.

§§ 392, 388 FamFG."%"®* Damit wird die Zustandigkeit der Kontrolle des ordnungsgemalien

Firmengebrauchs den Registergerichten als gerichtliche Amtszustandigkeit zugewie-

sen.'676

Der handelsrechtliche Firmenschutz zielt nicht auf die Verhinderung der Verletzung von
Rechten Dritter. Darauf kommt es nach dem Wortlaut des § 37 Abs. 1 HGB nicht an.'®””

Nach seinem Wortlaut verpflichtet § 37 Abs. 1 HGB die Registergerichte nur zur Uberwa-
chung des Gebrauchs der firmenordnungsrechtlichen Vorschriften der §§ 17 ff. HGB."¢7®
Dies umfasst auch ein Einschreiten von Amts wegen in Fallen, in denen die Firma nicht
zur Kennzeichnung geeignet ist und keine Unterscheidungskraft hat, § 18 Abs. 1 HGB.67®
Auch wenn die Firma so gebildet oder gebraucht wird, dass sie sich nicht deutlich von
anderen an demselben Ort bereits bestehenden Firmen unterscheidet (§ 30 Abs. 1 HGB),

wird das Registergericht im offentlichen Interesse den Gebrauch der Firma untersagen.6%

Jede Sanktionierung einer unzulassig gebildeten Firma durch das Registergericht erfolgt
aber ausschlieBlich im 6ffentlichen Interesse zum Schutz des Verkehrs vor Verwechslun-

674 Jung, ZIP 1998, 677 (678); Roth, S. 31 (35).

1675 Baumbach/Hopt/Hopt, § 37 HGB, Rn. 6.

676 Canaris, § 11, Rn. 42.

677 Schmidt, Handelsrecht, § 12 1V, Rn. 1.

1678  Staub/Burgard, § 37 HBG, Rn. 9; MiiKo-HGB/Krebs, § 37 HGB, Rn. 22.
679 M{iKo-HGB/Krebs, § 37 HGB, Rn. 22.

1680 Oetker/Schlingloff, § 37 HGB, Rn. 4.
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gen. Das Schutzinteresse des Einzelnen steht noch nicht einmal neben diesem Aligemein-
interessen. Nicht von § 37 Abs. 1 HGB erfasst wird daher ein Verstol3 der Firma lediglich
gegen §§ 5, 15 MarkenG oder sonstige namens- oder wettbewerbsrechtliche Vorschrif-
ten.'®®" So wird gewahrleistet, dass das Amtsverfahren des Registergerichts von den viel-
faltigen wettbewerbsrechtlichen und kennzeichenrechtlichen Fragestellungen befreit
bleibt. 1682

D. § 37 Abs. 2 HGB als individueller Rechtsbehelf

. Rechtsnatur
Die Rechtsnatur des Anspruchs gemal § 37 Abs. 2 HGB ist im Zusammenhang mit der

Frage nach dem Charakter des formellen Firmenrechts als subjektives Recht ausfluhrlich

dargestellt worden. Darauf wird verwiesen (naher hierzu S. 125 ff.).

ll. Voraussetzungen und praktische Anwendung
Nach § 37 Abs. 2 HGB kann Unterlassung nur verlangen, ,wer durch unzulédssigen Fir-

mengebrauch in seinen Rechten verletzt ist‘. Die private Klagebefugnis setzt damit die
Verletzung eigener Rechte voraus. Inhalt und Umfang des Begriffs der ,Rechte” ist bis
heute nicht gesichert. Einig ist man sich zumindest, dass jedes absolute Recht als verletz-
tes Recht i.S. von § 37 Abs. 2 HGB zu verstehen ist und als Grundlage eines Unterlas-

sungsanspruchs in Betracht kommt.6

1. Rechtsverletzung

a) Verletzung echter ,,Rechte”

Die Verletzung des Namensrechts i.S.d. § 12 BGB, des durch die Firmenausschlielichkeit
gemal’ § 30 HGB gesicherten formellen Firmenrechts oder absoluter Rechte (wie z. B. das
Recht am eingerichteten und ausgelbten Gewerbebetrieb oder das Recht an einem Un-
ternehmenskennzeichen) durch den unbefugten Firmengebrauch, sind anerkannte Fall-
gruppen eines verletzten ,Rechts® i.S.d. § 37 Abs. 2 HGB. Liegen die Voraussetzungen
eines Unterlassungsanspruchs aus diesen Vorschriften vor, dann liegt grundsatzlich auch
eine Rechtsverletzung im Sinne von § 37 Abs. 2 HGB vor."® Nachfolgend werden die

Fallgruppen einer Rechtsverletzung dargestellt.

1681 Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 9.
1682 RGZ 132, 311 (317 f.) — D.-Werke; v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1008 f.).

1683 Baumbach/Hopt/Hopt, § 37 HGB, Rn. 11; Oetker/Schiingloff, § 37 HGB, Rn. 12; GK/HGB/Wiirdinger,
§ 37 HGB, Anm. 24.

1684 Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 63.
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(aa) Verletzung des Firmenrechts

Als absolutes Recht'®® kommt in erster Linie die Firma als verletztes Recht im Sinne von
§ 37 Abs. 2 HGB in Betracht.'® Wird die Firma entgegen § 30 Abs. 1 HGB in einer Weise
verwendet, dass sie sich nicht deutlich von einer alteren Firma an demselben Ort oder
derselben Gemeinde unterscheidet, liegt nach h.M. zugleich eine Rechtsverletzung vor.
Wegen der ortlichen Beschrankung des § 30 Abs. 1 HGB ist auch der Klageanspruch aus
§ 37 Abs. 2 HGB ortlich beschrankt.'s”

Nach der hier vertretenen Auffassung gewahrt § 30 Abs. 1 HGB aber kein den absoluten
Rechten vergleichbares subjektives Recht (naher dazu oben S. 123 ff.). Richtigerweise ist
die firmenrechtliche Pflicht zur deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen am selben Ort
lediglich eine geschutzte Registerposition des Inhabers der alteren Firma an demselben
Ort. Sein ,Schutz® hat keinen subjektiven Rechtscharakter und ist nicht Zweck des
§ 30 Abs. 1 HGB, der den Verkehr vor Verwechslungen schutzen will, aber nicht dem In-
dividualinteresse dient. In ,seinem Recht* aus § 30 Abs. 1 HGB - verstanden als absolutes
Recht — wird der Inhaber einer alteren Firma daher nicht verletzt. Auf der Grundlage des
weiten Rechtsbegriffs wird man ihm aber ebenfalls einen Unterlassungsanspruch nach
§ 37 Abs. 2 HGB zusprechen. Dazu nachfolgend unten S. 271 f.

(bb) Verletzung des Namensrechts

Die Verletzung des subjektiven Namensrechts ist ebenfalls eine die Klagebefugnis begrun-
dende Rechtsverletzung.'s® Bedingt durch den konkurrierenden Anwendungsbereich des
§ 12 BGB sind davon lediglich Falle einer Verletzung des Namensrechts durch Firmen-
missbrauch erfasst. Falle also, in denen ein anderer unbefugt den burgerlichen Namen
des Klagers als Firma fuhrt's®® oder zur Bildung der Firma einer Gesellschaft verwendet.'¢%

1685 Staub/Burgard, § 17 HGB, Rn. 50; Oetker/Schlingloff, § 17 HGB, Rn. 4.
168 RGZ 110, 422 (423) — Siligmiiller; Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 63; GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 17a.
1687 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 37 HGB, Rn. 24; GK/HGB/W irdinger, § 37 HGB, Anm. 17a.

68 RGZ 56, 187 (190) —  Petroleumgeschaft;  Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 63;
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 37 HGB, Rn. 25; GK/HGB/Wilirdinger, § 37 HGB, Anm. 22.

1689 RGZ 156, 363 (365 f.) — Louis B.’s Séhne; GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 22.
1690 RGZ 56, 187 (190) — Petroleumgeschaft; GK/IHGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 22.
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(cc) Verletzung sonstiger Kennzeichenrechte

Wird durch einen Firmengebrauch ein Unternehmenskennzeichen des §§ 5, 15 MarkenG
verletzt, hat der Inhaber des Unternehmenskennzeichens neben dem eigenen Unterlas-
sungsanspruch aus § 15 Abs. 4 MarkenG einen weiteren Unterlassungsanspruch aus
§ 37 Abs. 2 HGB."®"

(dd) Verletzung sonstiger absoluter Rechte

Wenn durch die Verwendung einer Firma Patent- oder Markenrechte verletzt werden, stellt
auch das eine Rechtsverletzung i.S. von § 37 Abs. 2 HGB dar."%? Auch der eingerichtete
und ausgelbte Gewerbebetrieb oder ein allgemeines Personlichkeitsrecht kann durch ei-
nen unbefugten Firmengebrauch eigene Rechte des Klagers verletzen.s%

b) Verletzung rechtlich geschiitzter Interessen

Die Rechtsprechung des RG hatte lange daran festgehalten, dass lediglich die Verletzung
von absoluten Rechten eine Klagebefugnis begrinden konne.'®* Die heute herrschende
Auffassung fasst den Begriff des Rechts in § 37 Abs. 2 HGB weiter und Iasst bereits die
unmittelbare Verletzung sonstiger rechtlicher Interessen wirtschaftlicher Art gentgen.6%
Nur so habe § 37 Abs. 2 HGB noch eine praktische Bedeutung, wenn nicht lediglich die in
ihren absoluten Rechten Verletzten klagebefugt seien. Zumal diese Gruppe ohnehin auf
andere Weise Rechtsschutz in Anspruch nehmen kdnnten.'®*® Ohne eine solche Bedeu-
tungsaufwertung wirde der Wille des Gesetzgebers, auch das Privatinteresse fur Zwecke
des Firmenordnungsrechts nutzbar zu machen, verfehlt.’®” Die historische Auslegung
stutzt dieses weite Verstandnis des Begriffs des Rechts. Bereits der Vorentwurf des § 37
Abs. 2 HGB sprach ausdrucklich von einer Verletzung ,berechtigter Interessen®.'®® Dass

dennoch die fruhere Formulierung zu Art. 27 ADHGB beibehalten wurde, erklart sich aus

1691 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 37 HGB, Rn. 24.

1692 RGZ 3, 164 (167) — einzige Fabrik nikotinefreier Tabake, Patent, Dr. Kikling & Co.; GK/HGB/W irdinger, § 37 HGB,
Anm. 24.

1693 RGZ 132, 311 (314) — D.-Werke; Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 65; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle,
§ 37 HGB, Rn. 27.

1694 S0 noch RGZ 132, 311 (314 ff.) — D.-Werke.

1695 BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma.

6%  BGH, GRUR 1970, 320 (322) — Doktorfirma; Lange, § 7, Rn. 4473.
1697 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 37 HGB, Rn. 19.

1698 Denkschrift, S. 207.
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der Beflrchtung, sonst bedurfe es kumulativ eines berechtigten Interesses und einer
Rechtsverletzung.'®°

Nur die Verletzung wirtschaftlicher, nicht auch ideeller Interessen konnen Grundlage eines
Unterlassungsanspruchs nach § 37 Abs. 2 HGB sein."® Wirtschaftliche Interessen sind
immer dann verletzt, wenn wirtschaftliche Nachteile erlitten werden." Davon ist schon
dann auszugehen, wenn ein Wettbewerbsverhaltnis zwischen Klager und Beklagten be-
steht.'2 Es kommt namlich nicht darauf an, dass sich der unbefugte Firmengebrauch un-
mittelbar gegen das Unternehmen des Klagers richtet. Ausreichend ist schon, wenn sich
der Vorteil fur das Unternehmen des Beklagten notwendig auf Kosten des Klagers verwirk-
licht."°3 Dabei kommt es nicht darauf an, dass sich der Nachteil tatsachlich realisiert. Flr
die Klagebefugnis ausreichend ist schon die Moglichkeit einer subjektiven Rechtsverlet-

Zung.1704

Da es nicht darauf ankommt, selbst Inhaber eines kollidierenden Kennzeichenrechts zu
sein, fuhrt ein so weit verstandenes wirtschaftliches Interesse zu einem ebenso weiten
Kreis von Klageberechtigten.'”* Klagebefugnis besteht schon in Fallen einer von einem
Wettbewerber entgegen § 18 Abs. 2 HGB verwendeten irrefGhrenden Firma.'7%

Ist die Firma entgegen § 18 Abs. 1 HGB nicht zur Kennzeichnung des Unternehmenstra-
gers geeignet oder fehlt ihr die Unterscheidungskraft, ist jeder Konkurrent nach
§ 37 Abs. 2 HGB klagebefugt.'”’

Verstof3t die Firma des Beklagten gegen das Gebot der Ausschliel3lichkeit
(§ 30 Abs. 1 HGB) wird der Klager zwar nicht in ,seinen Rechten“ aus § 37 Abs. 2 HBG
verletzt, denn das Gebot der Ausschliel3lichkeit schutzt seine Firma nur mittelbar (hierzu
oben S. 123 f.). Seine Klagebefugnis kann er aber auch auf einem Wettbewerbsverhaltnis

1699 Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 56; MiiKo-HGB/Krebs, § 37 HGB, Rn. 47; a.A. wohl GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB,
Anm. 25.

1700 A A, Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 56 und 68.
701 Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 67.

1702 vgl. BGH, NJW 1991, 2023 — ,A*; OLG Hamm, NJW-RR, 1989, 549 — X-GmbH (Klagebefugnis nach § 37 Abs. 2
HGB wegen Gebrauchs einer unzutreffenden Rechtsform entgegen § 18 Abs. 2 HGB durch einen Wettbewerber).

1703 Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 67.
1704 OL.G Hamm, NJW-RR, 1989, 549 — X-GmbH.
705 Ingeri/Rohnke, Nach § 15 MarkenG, Rn. 256.

1706 BGH, NJW 1991, 2023 — ,A“; OLG Hamm, NJW-RR, 1989, 549 — X-GmbH; Baumbach/Hefermehl, UWG (17. Aufl.
1993), § 16, Rn. 98.

707 | ange, § 7, Rn. 4480.
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stitzen, das fur die Annahme eines wirtschaftlichen Interesses im Sinne des weiten

Rechtsbegriffs ausreichend ist.7%

c) Ergebnis

§ 37 Abs. 2 HGB fuhrt fur den Inhaber einer Firma zu einer Erweiterung seines formellen
Firmenschutzes,'®® ohne aber qualitativ in einen materiellen Firmenschutz umzuschla-
gen.'”"® Wahrend es aulierhalb des Firmenordnungsrechts darauf ankommt, dass die spe-
ziellen Verletzungstatbestande erfullt sind, genugt es fur eine Klagebefugnis nach
§ 37 Abs. 2 HGB bereits, wenn ein aus dem Kennzeichenrecht erwachsendes wirtschaft-
liches Interesse geltend gemacht werden kann. Jeder Wettbewerber ist dann unabhangig
von einer Verletzung in eigenen Rechten berechtigt, gegen die unbefugte geflhrte Firma
zu klagen. Dass § 37 Abs. 2 HGB in der Praxis kaum Beachtung findet, wird seiner Be-
deutung fur den Kennzeichenschutz nicht gerecht und ist wohl nur mit seiner geringen

Bekanntheit auRerhalb des materiellen Kennzeichenschutzes zu erklaren.'”"

2. Rechtsfolgen
§ 37 Abs. 2 HGB gibt dem Klagebefugten die Moglichkeit, Unterlassung des Gebrauchs
der Firma (S. 1) und Schadensersatz nach anderen Regelungen (S. 2) verlangen zu kon-

nen.

Der Unterlassungsanspruch kann sich zu einem Beseitigungsanspruch und damit zu ei-
nem Anspruch auf Loschung der Firma im Handelsregister steigern, da schon die Regis-
tereintragung eine Form des Gebrauchs im Sinne der Vorschrift ist."'2 Fur eine Loschung
und nicht nur Unterlassung der Benutzung der Firma besteht ein Bedurfnis, wenn durch
die Rechtsverletzung ein dauernder Zustand im Handelsregister geschaffen wird, der nur
durch eine LOschung beseitigt werden kann.'"'3

Dem Verletzten steht neben den Anspruchen nach S. 1 Schadensersatzanspriche nach
den sonstigen Vorschriften zu. Nach Art. 27 ADHGB wurde ein solcher Schadensersatz-
anspruch unmittelbar neben dem Unterlassungsanspruch gewahrt. Davon ist § 37 HGB

1708 BGH, NJW 1991, 2023 — ,A“; OLG Hamm, NJW-RR, 1989, 549 — X-GmbH; vgl. auch MiiKo-HGB/Krebs, § 37 HGB,
Rn. 45; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle, § 37 HGB, Rn. 28; Oetker/Schlingloff, § 37, Rn. 12.

709 | ange, § 7, Rn. 4487; GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 470; vgl. auch v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1010) unter
Ablehnung einer Qualifizierung als formellen Firmenschutz.

1710y Gamm, WM 1985, 849 (852).
"1 GK/Teplitzky, § 16 UWG, Rn. 482.
712 BGH, GRUR 1955, 487 (488) — Alpha; Baumbach/Hopt/Hopt, § 37 HGB, Rn. 13.

713 BGH, GRUR 1955, 487 (488) — Alpha; v. Gamm, in: FS Stimpel, S. 1007 (1012); GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB,
Anm. 27.
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abgegangen und macht mit dem Verweis auf andere Regelungen deutlich, dass ein Scha-
densersatzanspruch aus § 37 Abs. 2 S. 2 HGB selbst bei vorsatzlichem Handeln nach
dieser Vorschrift nicht verlangt werden kann.

Schadensersatz kann der Verletzte insbesondere nach den materiell-rechtlichen Kennzei-
chenschutzvorschriften der §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 5 MarkenG und zudem nach §§ 3, 9 UWG
sowie §§ 12, 823 Abs. 1, 826 BGB geltend machen.'”* Stets ist dafur vorsatzliches oder
fahrlassiges Handeln des Beklagten Voraussetzung eines Schadensersatzanspruchs.

714 Staub/Burgard, § 37 HGB, Rn. 73; MiiKo-HGB/Krebs, § 37 HGB, Rn. 55; GK/HGB/Wiirdinger, § 37 HGB, Anm. 28.
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6. Teil
Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Grundsatzliche Trennung von formellem Firmenrecht und materiellem Unterneh-

menskennzeichenrecht

Man kann eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Untersuchung schwerlich anders
einleiten als mit der Feststellung, dass das formelle Firmenrecht sich im Wesentlichen mit
formellen Regelungen beschaftigt, formale Anforderungen an die Firma stellt, ihr einen
formellen Schutz gewahrt und sowohl ihre Entstehung als auch ihr Ende an formale Akte
knupft, wahrend das materielle Unternehmenskennzeichenrecht in nahezu allen Gesichts-
punkten das reale Wirtschaftsleben in den Mittelpunkt stellt und als Immaterialguterrecht
die materiellen Interessen, namlich den Vermogenserwerb des Kaufmanns in seinem Un-

ternehmen, weitgehend ohne Rucksicht auf formale Anforderungen schutzt.

Beide Rechtsmaterien stehen grundsatzlich unverbunden nebeneinander und unterschei-
den sich schon anhand lhrer Zweckrichtung und ihrem Rechtscharakter her fundamen-

ta|_1715

Das formelle Firmenrecht dient dem offentlichen Interesse und verfolgt das Ziel eines Ver-
kehrsschutzes, der sich auf die jederzeit sichere und transparente Identifikation der einzel-
nen Kaufleute stutzt.""¢ So ist es historisch entstanden und gewachsen und so blieb es
auch nach der Handelsrechtsreform erhalten. Das formelle Firmenrecht vermittelt kein sub-

jektives Recht.'""”

Das materielle Unternehmenskennzeichenrecht dient in erster Linie dem privaten Inte-
resse des einzelnen Unternehmers und schutzt in seinem Individualinteresse die Identifi-
kations-, Unterscheidungs- und Gooduwillfunktion seiner Unternehmenskennzeichen — und
zwar aller und nicht nur der Firma.'”*® So ist es einige Zeit nach dem formellen Firmenrecht
historisch entstanden und gewachsen, und so besteht es auch heute. Das materielle Un-
ternehmenskennzeichenrecht vermittelt ein subjektives Recht (§ 15 Abs. 1 MarkenG).

715 vgl. zum formellen Firmenrecht 2. Teil 2. Abschnitt: A (S.14 ff) und zum materiellen
Unternehmenskennzeichenrecht 2. Teil 2. Abschnitt: B (S. 26 ff.).

716 vgl. dazu 2. Teil 2. Abschnitt: A. VI (S. 21 ff.).
17 vgl. dazu 4. Teil2. Abschnitt:A.ll (S. 122 ff.).
718 vgl. dazu 2. Teil 2. Abschnitt: B. IV (S. 37 ff.).
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2. Eingeschrankte wechselseitige Beziehungen der Rechtsmaterien

Man kann nicht einmal sagen, dass beide Rechtsmaterien prinzipiell aufeinander bezogen
sind. Dafur sind die grundlegenden Unterschiede zu grof3. Allerdings gibt es in beiden
Rechtsmaterien seit jeher Regelungen und Grundsatze, die man als Bestatigung und An-
erkennung der Existenzberechtigung und Legitimitat der jeweils anderen deuten kann. In-
soweit kann von einer gewissen Verschrankung beide Rechtsmaterien gesprochen wer-

den.

Der materielle Unternehmenskennzeichenschutz weild und respektiert, dass es ein formel-
les Firmenrecht gibt, weil eine Firma, die entgegen der Vorschriften der §§ 17 ff. HGB ge-
bildet ist, nicht befugt gefuhrt wird und keinen materiellen Schutz als Unternehmenskenn-
zeichen gemal § 5 Abs. 2 1 Fall 2 MarkenG erhalt. Und Uberhaupt ist ein Schutz der Firma
als Unternehmenskennzeichen ohne das Rechtsinstitut der Firma, das durch das formelle

Firmenrecht bestimmt wird, nicht denkbar.'”'°

Das formelle Firmenrecht weil und respektiert, dass die Firma als Unternehmenskennzei-
chen eine auf der ldentifikations- und Unterscheidungsfunktion aufbauende Goodwill-
Funktion hat. Denn das formelle Firmenrecht des HGB erlaubt, dass der Goodwill, der
unter einer als Unternehmenskennzeichen geschutzten Firma angesammelt wurde, bei ei-
ner Ubertragung der Firma mit dem Handelsgeschaft/Unternehmen nicht verloren geht,
sondern in der Hand des Erwerbers erhalten bleibt und der Verauferer fur den von ihm
aufgebauten Goodwill eine monetare Kompensation erhalt.’”2°

Zu dieser seit dem ADHGB von 1861 und damit sogar noch vor Einfuhrung eines spezial-
gesetzlichen materiellen Unternehmenskennzeichenschutzes im Jahr 1896 bestehenden
Verschrankung ist mit der Handelsrechtsreform von 1998 eine weitere hinzugekommen.
Anders als das fruhere Recht erlaubt namlich das reformierte Firmenrecht, Firmen so zu
bilden, dass sie die Identifikation-, Unterscheidungs- und Goodwill-Funktion als Unterneh-
menskennzeichen wirtschaftlich optimal ausfillen konnen. Aus dem Grund dass Firmen
heute ebenso wie Marken und besondere Geschaftsbezeichnungen als Fantasiezeichen
gebildet werden durfen. Dabei hat das formelle Firmenrecht mit der Voraussetzung der
,Unterscheidungskraft‘ und ,Kennzeichnungseignung“ sogar Anleihen an der Praxis zum

materiellen Unternehmenskennzeichenschutz genommen.'”2!

719 vgl. zur befugten Benutzung 4. Teil 1. Abschnitt: B. |. 2 (S. 76 ff.).
1720 vgl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: D. Il (S. 195 f.).
721 y/gl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: C. II. 1 (S. 134 ff.).
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Im GroRen und Ganzen Uberwiegen aber die Unterschiede die Gemeinsamkeiten. Dies gilt
von der Schutzentstehung Uber die Schutzvoraussetzungen und den Schutzbereich bis hin

zum Schutzende.

Das formelle Firmenrecht entsteht mit der Registereintragung als Formalakt. Der materielle
Schutz der Unternehmenskennzeichen beginnt mit dem Realakt der Benutzung im ge-
schaftlichen Verkehr.'722

Bei den Voraussetzungen fur die Entstehung des Rechts gibt es groRe Gemeinsamkeiten
insoweit, als dass irrefuhrende Zeichen nicht zulassig sind bzw. keinen Schutz geniel3en.
Im formellen Firmenrecht ergibt sich dies aus § 18 Abs. 2 HGB und im materiellen Firmen-
recht aus dem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal der befugten Benutzung, an der es
bei einem irrefuhrenden Kennzeichen fehlt. Die gleichen Gemeinsamkeiten lassen sich
feststellen, wenn es um rechtswidrige, gegen die o6ffentliche Ordnung verstoRende oder
sittenwidrige Kennzeichen sowie um Hoheitszeichen geht.'”?® Die Einheit der Rechtsord-
nung gebietet, solche Zeichen nicht auch noch mit Brief und Siegel zu einer formalen
Rechtsposition zu erheben oder ihnen einen materiellen Unternehmenskennzeichen-

schutz mit Ausschlusswirkung zuzubilligen.

Gemeinsamkeiten ergeben sich auch insoweit, als dass mit der Kennzeichnungseignung
und Unterscheidungskraft im formellen Firmenrecht (§ 18 Abs. 1 HGB) und der namens-
mafigen Unterscheidungskraft als zentrale, wenn auch ungeschriebenen Schutzvoraus-
setzung im materiellen Kennzeichenrecht Kriterien bestehen, die eine parallele Struktur
aufweisen und die auch grundsatzlich in gleicher Weise angewendet werden kdnnten.'724

3. Trotz wechselseitiger Beziehungen und Gemeinsamkeiten tiberwiegen die Unter-
schiede

a) Freihaltebediirfnis

Der unterschiedliche Rechtscharakter und die unterschiedliche Zielsetzung von formellem
Firmenrecht einerseits sowie materiellem Unternehmenskennzeichenrecht andererseits

lassen im Ergebnis aber keinen vollstandigen Gleichlauf zu. Weil das formelle Firmenrecht

1722 \/gl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: B (S. 130 ff.) und 4. Teil 1. Abschnitt: A (S. 65 f.).

1723 ygl. fiir Unternehmenskennzeichen 4. Teil 1. Abschnitt: B. 1. 2. a) (cc) (S. 80 ff.) und fiir die Firma 4. Teil 2. Abschnitt:
C. IIl. 2 (S.188 ff.).

1724 \/gl. dazu 4. Teil 1. Abschnitt: B. 11 (S. 83 ff.).
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kein materielles Ausschlussrecht mit sich bringt — schon gar nicht Uber die ortlichen Gren-
zen des § 30 Abs. 1 HGB hinaus —, sondern seinem Inhaber nur eine formelle Rechtspo-
sition verschafft, muss ein Freihaltebedurfnis nicht berlcksichtigt werden.”? Dies fuhrt ver-
glichen mit den Anforderungen des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts zu nied-
rigeren Anforderungen, etwa bei der Bertcksichtigung von mehrdeutigen beschreibenden
Angaben und bei der Kombination von Tatigkeitsangaben mit Ortsangaben.'”? Eine Unter-
suchung der Praxis der Gerichte zeigt, dass vielfach Firmen als Kennzeichnung geeignet
und unterscheidungskraftig gemal® § 18 Abs. 1 HGB eingetragen werden, sie aber nicht
die fur den materiellen Unternehmenskennzeichenschutz erforderliche namensmaliige
Unterscheidungskraft aufweisen.'”?” Dieses Ergebnis kann man nur dann als widerspruch-
lich oder willkurlich empfinden, wenn man die Voraussetzungen hier wie dort fur identisch
halt. Betrachtet man sie aber im Lichte der geschutzten Interessen und der Auswirkungen,
die eine Firmeneintragung bzw. ein materiell-rechtlicher Firmenschutz gemaf
§ 5 Abs. 2 Satz 1 Fall 2 MarkenG haben oder hatten, erscheinen die Divergenzen nicht
nur nachvollziehbar, sondern auch legitim und geboten. Es besteht kein Bedurfnis, dass
sich die Rechtsprechung der Registergerichte an die der Verletzungsgerichte anpasst.
Eine Ubernahme des strengen MaRstabs des Kennzeichenrechts fiir das Firmenrecht
wiirde mit Blick auf die lediglich formelle Schutzwirkung eine Ubersteigerung der formellen

Schutzvoraussetzungen bedeuten.”2
b) nicht namensmaRig unterscheidungskraftige Kennzeichen

Eine Annaherung von formellem und materiellem Kennzeichenrecht ergibt sich aber
dadurch, dass hier wie dort die bestehende Verkehrsgeltung eines von Haus aus nicht
namensmalig unterscheidungskraftigen Zeichens zu berucksichtigen ist. Freilich muss
diese Verkehrsgeltung im formellen Firmenrecht flir das Registergericht ersichtlich, also
offenkundig sein."”? Im materiellen Kennzeichenrecht wird sie vom Zeichenpratendenten
dargelegt und bewiesen und vom Verletzungsgericht nach einer u. U. umfangreichen Be-
weisaufnahme festgestellt.'”*

725 ygl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: C. Il. 1. a) (bb) (S. 136 ff.).
1726 \/gl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: C. Il. 1. b) (cc) (2) (S.146 1.).
727 \/gl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: C. Il. 1. ¢) (cc) (S. 159 ff.).
1728 \/gl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: C. Il. 1. c) (ee) (S. 170 ff.).
728 ygl. dazu 4. Teil2. Abschnitt:C.11.1.b)(cc)(3)iii (S. 155 ff.).
1730 vgl. dazu 4. Teil 1. Abschnitt: B. 11l 3 (S. 102 ff.).
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c) Schutzende

Der materielle Schutz des Unternehmenskennzeichens endet, wenn eine der fur seine
Entstehung notwendigen materiellen Voraussetzungen wegfallt. Hier kommt es auf rein
tatsachliche bzw. materielle Aspekte an, nicht auf Formalien. So kann der materielle
Schutz einer Firma selbst dann erhalten bleiben, wenn die Firma als formelle Rechtsposi-
tion erlischt. Dies kann der Fall sein, wenn die Firma aus dem Handelsregister geloscht
wird, sie aber tatsachlich im geschaftlichen Verkehr weiter benutzt wird, oder, wenn eine
Firma nur unwesentlich geandert und in dieser Form weiterhin in Benutzung bleibt. Dann
ist die ursprungliche Firma zwar als formale Rechtsposition erloschen und nicht mehr exis-
tent, der ihr als Unternehmenskennzeichen zugebilligte materielle Schutz bleibt aber be-
stehen und setzt sich in der neu eingetragenen, nur unwesentlich geanderten Firma fort,
und dies mit der ursprunglichen Prioritat. Dies lasst sich nur mit Blick auf das materielle
Schutzanliegen nachvollziehen, die Unterscheidungs-, Identifikations- und Goodwill-Funk-
tion eines tatsachlich im geschéaftlichen Verkehr benutzten unterscheidungskraftigen Zei-

chens auch weiterhin fiir seinen Inhaber zu schitzen.'73!

Im formellen Firmenrecht haben diese Erwagungen keinen Platz. Die Firma hort als for-
melle Rechtsposition auf zu existieren, wenn sie durch das Registergericht aus dem Han-
delsregister geloscht wird. Die Loschungsentscheidung knupft zwar teilweise an reale Ge-
schehnisse an — wie z. B. die Aufgabe des kaufmannischen Unternehmens —, bleibt aber
selbst ein formaler Akt.'73

d) Bestandteilsschutz

Der Schutzbereich oder die Schutzwirkungen, die einer Firma im materiellen Kennzeichen-
recht zu kommen, werden dadurch betrachtlich erweitert, dass nicht nur die Firma in ihrer
Gesamtgestalt geschutzt wird, so wie sie in das Handelsregister eingetragen ist, sondern
auch der schlagwortartige Firmenbestandteil.'”3® Dies gilt spiegelbildlich auch bei der Be-
trachtung der jungeren Firma. Dieser Bestandteilsschutz ist dem formellen Firmenrecht

fremd."734

731 vgl. dazu 4. Teil 1. Abschnitt: C (S. 107 ff.).

1732 vgl. dazu 4. Teil 2. Abschnitt: D (S. 189 ff.).

733 vgl. dazu 2. Teil 2. Abschnitt: B. II. 3. b) (S. 31 ff.).
734 vgl. dazu 2. Teil 2. Abschnitt: A. IV. 3 (S. 18).
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e) Verwechslungsgefahr

Das materielle Unternehmenskennzeichenrecht schitzt gemal § 15 Abs. 2 MarkenG ge-
gen Verwechslungsgefahr, und zwar auch gegen eine Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne, die dann gegeben ist, wenn zwei Firmen vom Publikum zwar jeweils unterschiedli-
chen Kaufleuten zugeordnet werden, aber geschaftliche Beziehungen zwischen diesen
beiden Kaufleuten zu vermuten sind. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, wird anders
als der Wortlaut suggeriert, nicht nur anhand der Ahnlichkeit der beiden sich gegentiber-
stehenden Zeichen beurteilt. Als Faktoren fur die Verwechslungsgefahr sind auch die
Kennzeichnungskraft des alteren Zeichens und die Branchennahe einzubeziehen. Alle drei
Faktoren stehen miteinander in Wechselwirkung.'”*> Bekannte Kennzeichen genielden ei-
nen Sonderschutz gemall § 15 Abs. 3 MarkenG, der Uber die Verwechslungsgefahr hin-
ausgeht und auch vor der unlauteren Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Unterschei-
dungskraft oder der Wertschatzung des bekannten Kennzeichens schutzt.¢

Das formelle Firmenrecht kennt keinen Sonderschutz bekannter Firmen. Auch der Begriff
und das Konzept der Verwechslungsgefahr hat nach richtiger Auffassung hier keinen Platz.
Das formelle Firmenrecht verbietet im offentlichen Interesse nur, dass eine Firma einge-
tragen wird, die sich von einer am selben Ort bereits eingetragenen alteren Firma nicht
deutlich unterscheidet (§ 30 Abs. 1 HGB). Bei der Beurteilung kommt es weder auf die
Kennzeichnungskraft der alteren Firma noch auf die Branchennahe an, sondern allein auf
die Ahnlichkeit der beiden Firmen als Wortzeichen. Auf diese Beurteilung lassen sich die
Grundsatze der Verwechslungsgefahr des materiellen Unternehmenskennzeichenrechts
nicht Ubertragen. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass die Kollisionslagen beider Rechts-

materien zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.'7¥

735 vgl. dazu 5. Teil 1. Abschnitt: B. V (S. 205 ff.).
1736 vgl. dazu 5. Teil 1. Abschnitt: C (S. 221 ff.).
737 vgl. dazu 5. Teil 2. Abschnitt: A. 11. 3. e) (S. 259 ff.).
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