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PEARL/PURE PEARL

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Buchst. b; Verordnung (EU) 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. b

a)

b)

Bei der im Rahmen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr vorzunehmenden Priufung, ob zwischen den
Waren, fur die die Marke eingetragen ist (hier: Fahrréader), und den Waren, fur die das angegriffene Zeichen
benutzt wird (hier: Kraftfahrzeuge), Warenéhnlichkeit besteht, sind alle erheblichen Faktoren zu berticksichtigen,
die das Verhaltnis zwischen diesen Waren kennzeichnen. Hierzu gehdren insbesondere die Art dieser Waren, ihr
Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende
Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelméaRig von denselben Un-
ternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berlihrungs-
punkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstatten angeboten werden.

Allein aus der Erteilung von Lizenzen fir andere als diejenigen Waren, fir die der Markenschutz gilt, I&sst sich
kein Anhaltspunkt fiir eine Warenahnlichkeit ableiten. Dies schlief3t es allerdings nicht aus, dass bei funktionsver-
wandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, son-
dern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenz-
bereich fur die Warenahnlichkeit beziehungsweise bei gegebener Warenéhnlichkeit fiir die Verwechslungsgefahr
sprechen kann. Da die Verkehrserwartung im Hinblick auf die angegriffene Verwendung der geschitzten Marke
zu beurteilen ist, kommt es insoweit darauf an, ob der Verkehr im Falle einer Lizenzierung der fiir bestimmte
Waren (hier: Fahrrader) geschitzten Marke zur markenmafigen Verwendung fir andere Waren (hier: Kraftfahr-
zeuge) von einem Know-how-Transfer ausgeht (Fortfiihrung von BGH, Urteil vom 30. Méarz 2006 - | ZR 96/03,
GRUR 2006, 941 Rn. 14 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU).

BGH, Urteil vom 15. Oktober 2020 - | ZR 135/19 - OLG Hamburg
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhand-
lung vom 15. Oktober 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den
Richter Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke sowie die Richter Feddersen und
Odorfer

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg - 5. Zivilsenat - vom 27. Juni 2019

aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
Uber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zuriickver-

wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die in Sudafrika ansassige Klagerin ist Inhaberin der am 7. Juli 2008 an-
gemeldeten und am 8. Mai 2009 fur Fahrrader eingetragenen Unionsmarke
Nr. 007042971 "PEARL" sowie der am 24. Juli 2003 angemeldeten und am
3. November 2003 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr.303 37619
"PEARL", die Schutz fur "Fahrrader, Fahrradteile (soweit in Klasse 12 enthalten)"

beansprucht.

Die in Frankreich geschaftsansassige Beklagte ist eine Tochtergesell-
schaft der Peugeot S. A., die unter anderem Kraftfahrzeuge, Fahrrader und

Motorroller herstellt. Die Peugeot S. A. gehort zur PSA-Gruppe, unter deren Dach



Fahrzeuge der Marken "Peugeot” und "Citroén" beworben, angeboten und ver-
trieben werden. Die Beklagte ist Inhaberin der Unionsmarke Nr. 011834926
"PURE PEARL", die am 22. Mai 2013 angemeldet und am 3. Oktober 2013 ein-
getragen wurde. Diese Marke beansprucht mit einer Prioritat vom 21. Mai 2013
Schutz in der Klasse 12 unter anderem fur "Fahrzeuge, Apparate fur Beférderung

auf dem Lande, Kraftfahrzeuge, Bauteile dafur".

Die Klagerin stellte im November 2013 fest, dass die Beklagte die Marke
"PURE PEARL" angemeldet hatte und Kraftfahrzeuge mit dieser Bezeichnung
vertrieb. Dabei wurde diese Bezeichnung wie aus der Anlage K6 ersichtlich unter
anderem folgendermafen
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fur zwei limitierte Sondermodelle "CITROEN DS4 Pure Pearl" und "CITROEN
DS5 Pure Pearl" der Beklagten verwendet, die von Ende 2011 bis Juni 2013 ver-
kauft wurden. Vom Modell "DS4" wurden 70 Stiick verkauft, vom Modell "DS5"
51 Stuck. Auf den Fahrzeugen selbst war die Bezeichnung "Pure Pearl" nicht
angebracht.

Die Klagerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze dadurch ihre alteren

Markenrechte.

Die Klagerin, die die Klage vorrangig auf die Verletzung ihrer Unionsmarke
und hilfsweise auf eine Verletzung ihrer deutschen Marke sttitzt, hat - soweit noch
von Bedeutung - beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln

zu verurteilen, es zu unterlassen,

im geschaftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung
der Klagerin unter dem Zeichen "PURE PEARL" Kraftfahrzeuge zu bewerben,
anzubieten und/oder zu vertreiben.
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AulRerdem hat sie Auskunftserteilung und Feststellung der Schadenser-

satzpflicht begehrt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG Hamburg, Urteil vom
7. November 2017 - 312 O 432/14, BeckRS 2017, 147119). Dagegen hat die Be-
klagte Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren hat die Klagerin den Unterlas-
sungsantrag auf Teile der aus der Anlage K6 ersichtlichen konkreten Verlet-

zungsform bezogen. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurickweisung die Be-
klagte beantragt, erstrebt die Klagerin die Wiederherstellung des landgerichtli-
chen Urteils mit der im Berufungsverfahren erklarten Beschréankung des Unter-

lassungsantrags.

Entscheidungsgriinde:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klagerin stiinden der gel-
tend gemachte Anspruch auf Unterlassung und die Annexanspriiche nicht zu.

Zur Begrindung hat es ausgefuhrt:

Zwar habe die Klagerin die Unionswortmarke "PEARL" fir Waren der
Klasse 12 "Fahrrader” rechtserhaltend benutzt. Die Beklagte verwende das an-
gegriffene Zeichen "PURE PEARL" im geschaftlichen Verkehr markenmafig zur
Kennzeichnung ihrer Fahrzeuge. Es bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr
zwischen den einander gegenuberstehenden Zeichen. Die Klagemarke "PEARL"
verfuge Uber durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es liege Zeichen&hnlichkeit
vor. Es bestehe jedoch eine die Verwechslungsgefahr ausschlielRende absolute

Warenunahnlichkeit zwischen Fahrradern und Kraftfahrzeugen.
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B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klagerin hat Erfolg.
Die Klage ist zulassig (dazu B I). Mit der vom Berufungsgericht gegebenen
Begriindung kann der von der Klagerin geltend gemachte Unterlassungsan-
spruch geman Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Uber
die Gemeinschaftsmarke (GMV) und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EU)
2017/1001 Uber die Unionsmarke (UMV) nicht verneint werden. Infolgedessen
hat auch die Abweisung derjenigen Klageantrage keinen Bestand, mit denen die
Klagerin Auskunft und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten
begehrt (dazu B 1l). Dies gilt entsprechend, soweit die Klagerin ihre Klage hilfs-

weise auf ihre deutsche Wortmarke stiitzt.

|. Die Klage ist zulassig. Insbesondere sind die deutschen Gerichte inter-

national zustandig.

1. Die internationale Zustandigkeit deutscher Gerichte ist auch unter Gel-
tung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prifen
(st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 - | ZR 136/17, GRUR 2019, 79
Rn. 11 = WRP 2019, 73 - Tork; Urteil vom 7. November 2019 - | ZR 222/17,
GRUR 2020, 647 Rn. 22 = WRP 2020, 730 - Club Hotel Robinson).

2. Die internationale Zustandigkeit der deutschen Gerichte ist sowohl fur
die in erster Linie auf die Unionsmarke als auch fur die hilfsweise auf die deutsche
Wortmarke gestitzten, gegen die in Frankreich ansassige Beklagte geltend ge-
machten Anspriiche gegeben.

a) Die deutschen Gerichte sind international zustandig, soweit die Klagerin
die mit der Klage geltend gemachten Anspriiche auf ihre Unionsmarke sttitzt. Die
internationale Zustandigkeit fir den mit der Klage geltend gemachten Unterlas-
sungsanspruch ergibt sich aus Art. 97 Abs. 5 der im Zeitpunkt der Klageerhebung
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im Jahr 2014 noch geltenden Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in der bis zum
22. Marz 2016 gultigen Fassung (GMV aF, jetzt Art. 125 Abs. 5 UMV).

aa) Nach Art. 97 Abs. 5 GMV aF (jetzt Art. 125 Abs. 5 UMV) kdnnen die
Verfahren, welche durch die in Art. 96 GMV aF (jetzt Art. 124 UMV) genannten
Klagen wegen Verletzung einer Unionsmarke und Widerklagen auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke anhangig gemacht werden - aus-
genommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschafts-
marke -, auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhangig gemacht werden,
in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht. In diesem Fall
ist die Zustandigkeit des Gerichts nach Art. 98 Abs. 2 GMV aF (jetzt Art. 126
Abs. 2 UMV) auf das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats beschrankt.

bb) Mit der Wendung "[Mitgliedstaat], in dem eine Verletzungshandlung
begangen worden ist", wird auf ein aktives Verhalten des Téaters der behaupteten
Verletzung abgestellt. Dies zielt auf den Mitgliedstaat ab, in dem sich der Vorfall,
der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat oder zu ereignen
droht, und nicht auf den Mitgliedstaat, in dem diese Verletzung ihre Wirkungen
entfaltet ("Handlungsort"; zu Art. 93 Abs. 5 der Verordnung [EG] Nr. 40/93 lber
die Gemeinschaftsmarke vgl. EuGH, Urteil vom 5. Juni 2014 - C-360/12,
GRUR 2014, 806 Rn. 34 = WRP 2014, 1047 - Coty Germany). Bei der Prufung
der internationalen Zustandigkeit muss sich das angerufene Gericht deshalb ver-
gewissern, ob die dem Beklagten zur Last gelegten Handlungen im Hoheitsgebiet
des Mitgliedstaats begangen wurden, in dem es seinen Sitz hat (EuGH, Urteil
vom 5. September 2019 - C-172/18, GRUR 2019, 1047 Rn. 46 = WRP 2019,
1437 - AMS Neve u.a.).
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cc) Das mit der Klage beanstandete Verhalten der in Frankreich ansassi-
gen Beklagten liegt in der Werbung fir sowie dem Angebot und dem Vertrieb von
Kraftfahrzeugen unter dem Zeichen "PURE PEARL" in Deutschland. Die aus dem
Unterlassungsantrag ersichtlichen konkreten Verletzungsformen sind teilweise in
deutscher Sprache gehalten. Au3erdem hat nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts ein Vertrieb von 121 Fahrzeugen in Deutschland stattgefunden. Da
die Klagerin ihre Klage auf Handlungen der Beklagten im Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland beschréankt hat, sind gemaf Art. 98 Abs. 2 GMV aF (jetzt
Art. 126 Abs. 2 UMV) die deutschen Gerichte fur die Entscheidung hiertiber im

vollen Umfang international zustandig.

b) Soweit die Klagerin die mit der Klage geltend gemachten Anspriche
hilfsweise auf ihre deutsche Wortmarke sttitzt, ergibt sich die internationale Zu-
standigkeit - da die Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten Uber die Marken anders als die Gemeinschafts-
markenverordnung fur nationale Marken keine speziellen Vorschriften Gber die
gerichtliche Zustandigkeit eingefiihrt hat - aus Art. 5 Nr. 3 Brussel-I-VO (jetzt
Art. 7 Nr. 2 Brussel-la-VO; vgl. EuGH, GRUR 2019, 1047 Rn. 35 - AMS Neve).

aa) Nach Art. 5 Nr. 3 Brussel-I-VO (jetzt Art. 7 Nr. 2 Brussel-la-VO) kann
eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in ei-
nem anderen Mitgliedstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung
oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn
Anspriche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden,
vor dem Gericht des Ortes, an dem das schadigende Ereignis eingetreten ist oder

einzutreten droht.
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bb) Die Wendung "Ort, an dem das schadigende Ereignis eingetreten ist
oder einzutreten droht" meint sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadens-
erfolgs ("Erfolgsort") als auch den Ort des fur den Schaden ursachlichen Gesche-
hens ("Handlungsort"), so dass der Beklagte nach Wahl des Klagers vor dem
Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom
19. April 2012 - C-523/10, GRUR 2012, 654 Rn. 19 - Wintersteiger).

cc) Der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten
Handlung im Sinne von Art. 5 Nr. 3 Brussel-I-VO (jetzt Art. 7 Nr. 2 Brussel-la-VO)
liegt vorliegend in Deutschland. Bei der behaupteten Verletzung einer nationalen
Marke liegt der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten
Handlung in dem Vertragsstaat, in dem die Marke geschitzt ist (vgl. EUGH,
GRUR 2012, 654 Rn.27 - Wintersteiger; BGH, Urteil vom 5. Marz 2015
-1ZR 161/13, GRUR 2015, 1004 Rn. 14 =WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Urteil vom
15. Februar 2018 - 1 ZR 138/16, GRUR 2018, 924 Rn. 17 = WRP 2018, 1074
- ORTLIEB I; BGH, GRUR 2020, 647 Rn. 36 - Club Hotel Robinson). Das ist im
Streitfall Deutschland. Auch der "Handlungsort" liegt in Deutschland, weil die
Beklagte in Deutschland fur Kraftfahrzeuge unter dem Zeichen "PURE PEARL"
geworben und diese Fahrzeuge in Deutschland angeboten und vertrieben hat.

II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begriindung kénnen der in
erster Linie auf die Unionsmarke "PEARL" gestiitzte Unterlassungsanspruch und
die darauf bezogenen Folgeanspriche nicht verneint werden.

1. Ein auf Wiederholungsgefahr gestttzter Unterlassungsanspruch ist nur
begrindet, wenn das beanstandete Verhalten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vor-
nahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisi-
onsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Dezember
2019 -1 ZR 117/17, GRUR 2020, 405 Rn. 32 = WRP 2020, 470 - OKO-TEST I,

mwN). An die Stelle des im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen geltenden
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Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV aF ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vor-
schrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV getreten. Fir den Streitfall erhebliche
Rechtsanderungen sind hiermit nicht verbunden. Nach beiden Vorschriften hat
der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zu-
stimmung im geschaftlichen Verkehr ein Zeichen fir Waren oder Dienstleistun-
gen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr &hn-
lich ist und fur Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen iden-
tisch oder ihnen ahnlich sind, fir die die Unionsmarke eingetragen ist, und fur
das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschlief3t,
dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (vgl.
auch BGH, Urteil vom 12. Juli 2018 - | ZR 74/17, GRUR 2019, 173 Rn. 13 =WRP
2019, 197 - combit/Commit).

Fur den Anspruch auf Schadensersatz und den der Vorbereitung seiner
Berechnung dienenden Anspruch auf Auskunftserteilung kommt es auf das zur
Zeit der Verletzungshandlungen im Jahr 2013 geltende Recht an (st. Rspr.; vgl.
nur BGH, Urteil vom 12. Januar 2017 - | ZR 253/14, GRUR 2017, 397 Rn. 102 =
WRP 2017, 434 - World of Warcraft Il; Urteil vom 7. Marz 2019 -1 ZR 61/18,
GRUR 2019, 953 Rn. 12 = WRP 2019, 1186 - Kuhlergrill). Auf diese Anspriche
ist nach Art. 101 Abs. 2 GMV aF (Art. 129 Abs. 2 UMV) das nationale Recht ein-
schlie3lich seines internationalen Privatrechts anzuwenden (zu Art. 88 Abs. 2 der
Verordnung [EG] Nr. 6/2002 Uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vgl.
EuGH, Urteil vom 13. Februar 2014 - C-479/12, GRUR 2014, 368 Rn. 54 = WRP
2014, 821 - H. Gautzsch Grof3handel). GemalR Art. 8 Abs. 2 Rom-II-VO ist bei
aul3ervertraglichen Schuldverhaltnissen aus der Verletzung von unionsweit ein-
heitlichen Rechten des geistigen Eigentums auf Fragen, die - wie hier - nicht unter
den einschlédgigen Rechtsakt der Union fallen, das Recht des Staates anzuwen-
den, in dem die Verletzung begangen wurde. Danach ist im Streitfall deutsches

Sachrecht anwendbar. Der Handlungsort liegt in Deutschland, von wo aus die
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Beklagte Fahrzeuge unter der beanstandeten Bezeichnung beworben, angebo-
ten und vertrieben hat. Fir die geltend gemachten Anspriiche auf Schadenser-
satzfeststellung und Auskunftserteilung ist danach das Markengesetz in der bis
zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung mafR3geblich. Nach § 125b Nr. 2 Mar-
kenG aF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke zusatz-
lich zu den Anspruchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung Uber die Ge-
meinschaftsmarke (aF) die gleichen Anspriche auf Schadensersatz (8 14 Abs. 6
und 7 MarkenG aF) und Auskunft (8 19 MarkenG aF) wie dem Inhaber einer nach

diesem Gesetz eingetragenen Marke zu.

2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klagerin die Unions-
marke "PEARL" fir die Waren "Fahrrader" und "Fahrradteile” rechtserhaltend be-
nutzt hat und der von der Beklagten gemaf3 Art. 15 Abs. 1 und Art. 99 Abs. 3
GMV aF (jetzt Art. 18 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 3 UMV) erhobene Einwand der
mangelnden Benutzung deshalb nicht durchgreift. Dies wird im Revisionsverfah-

ren nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

3. Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass
die Beklagte das angegriffene Zeichen "PURE PEARL" ohne Zustimmung der
Klagerin im geschaftlichen Verkehr markenméanRig zur Kennzeichnung ihrer Kraft-

fahrzeuge verwendet hat.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, der angesprochene Verkehr
erkenne in der Verwendung der Bezeichnungen "CITROEN DS4 Pure Pearl" und
"CITROEN DS5 Pure Pearl" die bekannte Marke "CITROEN". Der angespro-
chene Verkehr werde ausgehend von dieser Herstellermarke nicht nur den Be-
zeichnungen "DS4" und "DS5" einen Herkunftshinweis entnehmen, sondern
auch der weiteren Kennzeichnung "Pure Pearl". Nach den Kennzeichnungsge-
wohnheiten im Kraftfahrzeugbereich seien die Bezeichnungen der verschiede-

nen Fahrzeugtypen und Ausstattungslinien individuell, wie zum Beispiel "Audi A4
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Avant", "Volkswagen Golf Trendline" oder "Volkswagen Golf Comfortline™ oder
"Citroén C4 Cactus". Die Hersteller legten Wert darauf, sich auch insoweit von
der Konkurrenz abzusetzen. Der angesprochene Verkehr erkenne dies und
ordne diese Zeichen entsprechend zu. Da sich die angegriffenen Angebote er-
sichtlich an jedermann richteten, kénnten die Mitglieder des Berufungsgerichts

diese Feststellungen zum Verkehrsverstandnis selbst treffen.

b) Dies wird im Revisionsverfahren nicht beanstandet. Rechtsfehler sind

insoweit auch nicht ersichtlich.

4. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts, dass die Rechte der Klagerin aus ihrer Unionsmarke "PEARL"
durch die angegriffene Verwendung des Zeichens "PURE PEARL" nicht verletzt
seien. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrindung kann eine Ver-

wechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist
unter Berucksichtigung aller Umsténde des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei be-
steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, ins-
besondere der Identitat oder der Ahnlichkeit der Zeichen und der Identitat oder
der Ahnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen so-
wie der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, so dass ein geringerer Grad der
Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahn-
lichkeit der Zeichen oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der alteren
Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR
2019, 953 Rn. 19 - Kuhlergrill). Eine Verwechslungsgefahr ist allerdings ausge-
schlossen, wenn die Waren oder Dienstleistungen einander nicht &hnlich sind
(BGH, Beschluss vom 3. Juli 2014 - 1 ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 10 = WRP
2015, 193 - ZOOM/ZOOM).



32

33

-13 -

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, es bestehe keine Verwechs-
lungsgefahr. Die Klagemarke "PEARL" sei durchschnittlich kennzeichnungskraf-
tig. Es stunden sich die Klagemarke "PEARL" und das angegriffene Zeichen
"PURE PEARL" in der konkreten Ausgestaltung "CITROEN DS4 Pure Pearl" und
"CITROEN DS5 Pure Pearl" gegeniiber. Zwischen beiden Zeichen bestehe Ahn-
lichkeit, da das von der Beklagten verwendete Zeichen die Klagemarke vollstan-
dig Ubernehme. Es bestehe weder klanglich noch schriftbildlich oder begrifflich
ein Unterschied. In den Gesamtzeichen "CITROEN DS4 Pure Pearl" und
"CITROEN DS5 Pure Pearl" behalte das Zeichen "PURE PEARL" und darin wie-
derum der bestimmende Begriff "PEARL" eine selbstandig kennzeichnende Stel-
lung. Da es im Automobilbereich verbreitet sei, Ausstattungen und Sonder-
modelle an der dritten Stelle mit einem unterscheidungskraftigen Zusatz zu kenn-
zeichnen, komme dem letzten Teil "PURE PEARL" eine Bedeutung bei der Un-
terscheidung zu. Der erste Teil des Gesamtzeichens "CITROEN" sei erkennbar
die Herstellerangabe, der zweite Bestandteil "DS4" oder "DS5" bezeichne das
konkrete Modell, "PURE PEARL" kennzeichne die Modellausstattung. Der Begriff
"PURE" habe im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Begriff "PEARL" in der
Bedeutung "rein, sauber, unvermischt" lediglich einen beschreibenden Sinnge-
halt, so dass er im Bestandteil "PURE PEARL" in den Hintergrund trete. Da der
geschutzte Begriff "PEARL" danach im angegriffenen Zeichen enthalten sei,
bestehe insoweit jedenfalls Zeichenahnlichkeit. Hinsichtlich der streitgegenstand-
lichen Waren kénne jedoch nicht einmal eine geringe Warenahnlichkeit aner-
kannt werden. Vielmehr liege eine die Verwechslungsgefahr ausschliel3ende ab-
solute Warenunahnlichkeit vor. Fahrrader hatten keine Warenéhnlichkeit zu
Kraftfahrzeugen, fir die die Beklagte die streitgegenstandliche Kennzeichnung

verwende.

Zwar gebe es eine Vielzahl von Kraftfahrzeugherstellern, insbesondere
BMW, Mercedes, VW, Porsche, Peugeot und Smart, die als Erganzung ihres

Automobilangebots auch Fahrrader unter ihrer Marke anbiete. Ferner gebe es
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Kooperationen von Kraftfahrzeugherstellern mit Fahrradherstellern in der Weise,
dass die Kraftfahrzeughersteller die Fahrrader mit ihrer eigenen Marke zusam-
men mit der Marke des Fahrradherstellers versdhen. Der Verkehr sei es gewohnt,
dass Fahrrader mit den Zeichen der ihm bekannten Kraftfahrzeughersteller ver-
sehen seien. Unternehmen wie Opel und Peugeot seien zunachst als Hersteller
von Fahrradern tatig geworden, bevor sie mit der Produktion von Automobilen
begonnen héatten. Es gebe auch Automobilhdndler, die Fahrrader und Zubehor
fur Fahrrader verkauften, und Fahrradhandler, die Zubehér zur Verwendung mit
Kraftfahrzeugen vertrieben. Fahrrader stammten nach der Auffassung des rele-
vanten Verkehrs im Allgemeinen jedoch nicht aus denselben Herkunftsstatten
und wirden nicht unter der Qualitatskontrolle eines einheitlichen Unternehmens
erzeugt. Zwar handele es sich bei beiden Warengruppen um Landfahrzeuge, bei
welchen die zur Fortbewegung dienende Energie Uber Rader auf den Untergrund
ubertragen werde. Kraftfahrzeuge wirden jedoch im Gegensatz zu Fahrradern
ausschlief3lich mit Motorkraft betrieben und eigneten sich zudem auch fir langere
Strecken und hohere Geschwindigkeiten. Demgegenuber zeichneten sich die
klassischen zweiradrigen Fahrrader durch eine einfache Antriebstechnik mit Pe-
dalen, gegebenenfalls mit elektrischer Unterstitzung, fur kiirzere Strecken aus.
Das Fuhren eines Kraftfahrzeugs unterliege hohen Anforderungen in rechtlicher
(Zulassung des Fahrzeugs, Fuhrerschein, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer) und
technischer Hinsicht (TUV, AU, Service und Reparatur in Werkstétten). Dies gelte
nicht in gleicher Weise fur Fahrrader. Der Verkehr, der Fortbewegungsmittel er-
werben wolle, vergleiche nicht Fahrrader mit Kraftfahrzeugen, sondern erwerbe

je nach der beabsichtigten Verwendung eines der beiden Produkte.

Es handele sich auch nicht um sich ergdnzende Waren, da der Kauf eines
Fahrrades nicht den Kauf eines Kraftfahrzeugs erfordere oder umgekehrt. Auch
im Handel bestehe eine weitgehende Trennung zwischen beiden Bereichen,

auch wenn es Berthrungspunkte gebe. Etwas Anderes ergebe sich auch nicht
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daraus, dass beim Kraftfahrzeughandler Fahrrader unter dem Zeichen der ent-
sprechenden Hersteller angeboten wirden. Der Umstand allein, dass Hersteller
von Kraftfahrzeugen Lizenzen fur die Produktion weiterer Waren vergaben oder
Fahrrader in Kooperation mit Fahrradherstellern anbéten, genige fir die An-
nahme einer Warenahnlichkeit nicht. Dies gelte umso mehr, als es um den
Schutz einer fur die Waren "Fahrrader” eingetragenen Marke gehe. Der mal3geb-
liche Durchschnittsverbraucher werde in keinem Fall von einem Image- oder
Technologietransfer von einem Fahrradhersteller auf einen der wenigen Kraft-

fahrzeughersteller ausgehen.

c) Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts, es bestehe absolute Warenunahnlichkeit zwischen Fahrradern, fur
die die Unionsmarke "PEARL" Schutz beansprucht, und Kraftfahrzeugen, auf die

sich die beanstandeten Verhaltensweisen der Beklagten beziehen.

aa) Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
sind alle erheblichen Faktoren zu beriicksichtigen, die das Verhaltnis zwischen
den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehoren insbesondere
die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung
sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende
Waren oder Dienstleistungen (EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04,
Slg. 2006, 1-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 - Sunrider/HABM
[VITAFRUIT]; Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, 1-10053 =
GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Les Editions Albert René/HABM [OBELIX/MOBI-
LIX]; BGH, Urteil vom 28. April 2016 - | ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 46 =
WRP 2016, 1510 - Kinderstube). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die
Waren oder Dienstleistungen regelmafig von denselben Unternehmen oder un-
ter inrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Be-
rihrungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstatten angeboten wer-
den (BGH, Urteil vom 18. September 2014 -1 ZR 228/12, GRUR 2014, 1101
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Rn. 40 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wérterbiicher, mwN). Von einer Unahnlichkeit
der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (un-
terstellter) Identitat der Zeichen und erhéhter Kennzeichnungskraft der prioritats-
alteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes
der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (st. Rspr.;
vgl. nur EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, 1-5507 =
GRUR 1998, 922 Rn. 22 - Canon; BGH, Urteil vom 30. Mérz 2006 - | ZR 96/03,
GRUR 2006, 941 Rn. 13 =WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Urteil vom 5. Februar
2009 - | ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 - METROBUS;
Urteil vom 19. April 2012 - | ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012,
1392 - Pelikan; BGH, GRUR 2015, 176 Rn. 17 - ZOOM/ZOOM). Von diesen

Grundsatzen ist das Berufungsgericht ausgegangen.

Die Feststellung, ob eine Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen an-
genommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie
kann daher im Revisionsverfahren nur darauf Gberprift werden, ob das Tatge-
richt einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den
Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das ge-
wonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird
(BGH, Urteil vom 20. September 2007 - | ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 =
WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; BGH, GRUR 2015, 176 Rn. 15 - ZOOM/ZOOM;
GRUR 2016, 1301 Rn. 46 - Kinderstube, mwN).

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, es bestehe absolute Warenunahn-
lichkeit, wird teilweise nicht von seinen Feststellungen getragen, teilweise hat das

Berufungsgericht nicht alle maf3geblichen Umstéande in den Blick genommen.

bb) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass es sich bei Fahrradern und
Kraftfahrzeugen jeweils um Landfahrzeuge handelt, die Gber Rader fortbewegt

werden, dass jedoch Kraftfahrzeuge - anders als Fahrrader - fir das Zuriicklegen
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gro3erer Entfernungen geeignet sind. Der Sache nach hat es damit einen ahnli-
chen Verwendungszweck festgestellt, der fir die Annahme der Warenahnlichkeit
von Bedeutung ist (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 -1 ZR 105/14,
BGHZ 207, 71 Rn. 27 - Goldbaren). Dies wird im Revisionsverfahren nicht ange-

griffen und lasst auch keinen Rechtsfehler erkennen.

cc) Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, dass zwischen Kraftfahr-
zeugen und Fahrradern insoweit Unterschiede bestehen, als Kraftfahrzeuge an-
ders als Fahrrader generell durch einen Motor angetrieben werden und die recht-
lichen und technischen Anforderungen an den Betrieb von Fahrradern und Kraft-
fahrzeugen unterschiedlich sind. Dies steht im Revisionsverfahren ebenfalls nicht

in Streit. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

dd) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Feststellung des Be-
rufungsgerichts, dass im Handel eine weitgehende Trennung zwischen Kraftfahr-
zeugen und Fahrradern bestehe. Die entsprechende Beurteilung des Berufungs-
gerichts weist keine Rechtsfehler auf. Insbesondere hat es berlicksichtigt, dass
es beim Vertrieb von Fahrradern und Kraftfahrzeugen insofern Beruhrungs-
punkte gibt, als sie teilweise in denselben Verkaufsstatten angeboten werden.

ee) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht hatte
berticksichtigen mussen, dass die unter der Klagemarke "PEARL" produzierten
Fahrrader hochwertige und handgefertigte Rennrader seien, die auch im profes-
sionellen Rennradsport verwendet wirden. Auf dem spezifischen Marktsegment
der hochwertigen Rennrader mit ausgefeilter Technik bestiinden Berihrungs-
punkte hinsichtlich des Abnehmerkreises, weil auch die Fahrrader, die von Auto-
mobilherstellern auf den Markt gebracht wirden, eine hochwertige Ausstattung

aufwiesen.
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Fur die Frage der Waren- oder Dienstleistungsahnlichkeit ist bei eingetra-
genen Marken grundsatzlich nicht darauf abzustellen, fur welche Waren die Kla-
gemarke tatsachlich benutzt wird, sondern auf die Waren oder Dienstleistungen,
fur die die Marke eingetragen ist. Bei dem angegriffenen Zeichen sind demge-
genuber diejenigen Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen, fur die es be-
nutzt worden ist (BGHZ 207, 71 Rn. 28 - Goldbaren, mwN).

Da das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, dass die Klage-
marke fur Fahrrader und Fahrradteile rechtserhaltend genutzt worden ist, sind
diese Waren fur die Frage maRRgeblich, ob im Streitfall Warenahnlichkeit vorliegt.
Dagegen kommt es fur die Beurteilung der Warenahnlichkeit nicht darauf an,
dass die Klagerin unter der Marke "PEARL" spezielle hochwertige Rennréader an-
bietet. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Recht auf Fahrrader im Allgemeinen

abgestellt, fur die die Unionsmarke der Klagerin Schutz beansprucht.

ff) Die Annahme des Berufungsgerichts, der angesprochene Verkehr er-
warte nicht, dass Kraftfahrzeuge und Fahrrader von denselben Unternehmen
oder unter Kontrolle derselben Unternehmen hergestellt werden, halt den Angrif-

fen der Revision nicht stand.

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, es bestehe keine Verkehrser-
wartung, dass Kraftfahrzeuge und Fahrrader durch dieselben Unternehmen oder
unter der Kontrolle derselben Unternehmen hergestellt wirden, weil nicht ersicht-
lich sei, dass Kraftfahrzeughersteller fur Fahrrader nicht nur Lizenzen vergében,
sondern die Fahrradproduktion selbst Uberndhmen. Der Umstand allein, dass
Hersteller von Kraftfahrzeugen Lizenzen fur die Produktion weiterer Waren
vergaben oder Fahrrader in Kooperation mit Fahrradherstellern anbéten, gentige
fur die Annahme einer Warenahnlichkeit nicht.
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(2) Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen,
allein der Umstand, dass Automobilhersteller ihre Marken an Fahrradhersteller
lizenzieren und die mit den Marken versehenen Fahrrader in Kooperation mit den
Fahrradhandlern anbieten, spreche nicht fiir eine Warenahnlichkeit von Kraftfahr-

zeugen und Fahrradern.

Nach der Rechtsprechung des Senats lasst sich allein aus der Erteilung
von Lizenzen fir andere als diejenigen Waren, fur die der Markenschutz gilt, kein
Anhaltspunkt fur eine Warenahnlichkeit ableiten. Eine solche Praxis beruht auf
der Erfahrung, dass sich die positiven Assoziationen, die bekannte, als exklusiv
geltende Marken erwecken, auch fur vollig andere Produkte nutzbar machen las-
sen. Diese Verwertungsmoglichkeit steht zwar durchaus unter dem Schutz des
Markenrechts, das die Wertschatzung und die Unterscheidungskraft bekannter
Marken auch aul3erhalb der Waren- oder Dienstleistungséhnlichkeit vor einer
Ausnutzung oder Beeintrachtigung schitzt. Der Warenahnlichkeitsbereich bleibt
aber durch die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der Verkaufsfor-
derung grundsatzlich unberthrt (BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - | ZR 172/01,
GRUR 2004, 594, 596 [juris Rn. 47] = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH,
GRUR 2006, 941 Rn. 14 - TOSCA BLU). Deshalb rechtfertigt beispielsweise der
Umstand, dass Hersteller von Kraftfahrzeugen Lizenzen fir die Produktion von
Modellautos, die ihre Fahrzeuge in verkleinerter Form nachbilden (BGH, Urteil
vom 14. Januar 2010 - | ZR 88/08, GRUR 2010, 726 Rn. 26 = WRP 2010, 1039
- Opel Blitz 11), oder fir Computerprogramme und -zubehér wie Lenkrader und
Pedale fir die Simulation von Fahrzeugrennen (BGH, GRUR 2004, 594, 596 [ju-
ris Rn. 47] - Ferrari-Pferd) vergeben, flr sich genommen nicht die Annahme einer

Warendhnlichkeit.
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Dies schliel3t es allerdings nicht aus, dass bei funktionsverwandten Pro-
dukten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem
Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizen-
zierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich fir die Warenéahnlich-
keit beziehungsweise bei gegebener Warenahnlichkeit fir die Verwechslungsge-
fahr sprechen kann (BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 14 - TOSCA BLU). Auch unter
diesem Gesichtspunkt ist die Annahme der Waren&hnlichkeit im Streitfall jedoch
nicht gerechtfertigt. Da die Verkehrserwartung im Hinblick auf die angegriffene
Verwendung der geschitzten Marke zu beurteilen ist, kommt es insoweit darauf
an, ob der Verkehr im Falle einer Lizenzierung der fur bestimmte Waren (hier:
Fahrrader) geschitzten Marke zur markenmafligen Verwendung fur andere
Waren (hier: Kraftfahrzeuge) von einem Know-how-Transfer ausgeht. Das ist
nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts hier nicht der
Fall. Danach geht der Verkehr im Falle einer solchen Lizenzierung nicht von ei-
nem Technologietransfer vom Fahrradhersteller auf den Kraftfahrzeughersteller
aus. Eine entsprechende Lizenzierungspraxis kénnte daher nicht fir eine Waren-
ahnlichkeit sprechen. Da im Streitfall nicht die umgekehrte Konstellation der
Lizenzierung einer fur Kraftfahrzeuge geschuitzten Marke zur markenméaRigen
Verwendung fur Fahrrader zu beurteilen ist, spielt es demgegeniber keine Rolle,
ob der Verkehr im Falle einer solchen Lizenzierung von einem Know-how-Trans-
fer vom Kraftfahrzeug auf das Fahrrad ausgeht. Es ist in diesem Zusammenhang
daher unerheblich, ob der vom Berufungsgericht nicht bertcksichtigte Vortrag der
Klagerin zur Werbung der Kraftfahrzeughersteller BMW und Porsche fur unter
ihrer bekannten Marke vertriebene Fahrrader fur eine solche Verkehrserwartung

spricht.

(3) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr erwarte nicht, dass
Kraftfahrzeuge und Fahrrader durch dieselben Unternehmen oder unter Kontrolle
derselben Unternehmen hergestellt wirden, hélt einer Nachprifung dagegen

nicht stand. Das Berufungsgericht hat von ihm selbst festgestellte und von der
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Klagerin vorgetragene Umstande, die fir eine solche Verkehrserwartung spre-

chen, nicht bertucksichtigt.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass Kraftfahrzeughersteller wie
Opel und Peugeot zumindest in der Vergangenheit Fahrrader selbst produziert
haben. Es hat weiter festgestellt, dass die Muttergesellschaft der Beklagten, die
Peugeot S. A., weiterhin Fahrrader produziert. Die Revision macht ferner zutref-
fend geltend, die Klagerin habe unter Beweisantritt vorgetragen, dass die
Peugeot S. A. in der Fahrradherstellung als GroRRproduzentin tétig sei. Das
Berufungsgericht hat diese Umstande bei der Beurteilung der Waren&hnlichkeit
nicht berdcksichtigt. Es hat daher auch nicht festgestellt, dass es sich bei den
Fahrradern der Marke Peugeot insoweit um einen Ausnahmefall handelt, der auf
die Verkehrsauffassung keinen Einfluss hat. Seine Annahme, die angesproche-
nen Verkehrskreise gingen davon aus, dass es sich bei von Automobilherstellern
unter ihrem Firmennamen vertriebenen exklusiven sportlichen Fahrradern um

zugekaufte Produkte handele, entbehrt daher einer tragfahigen Grundlage.

Daruber hinaus spricht die Feststellung des Berufungsgerichts, dass eine
Vielzahl von Kraftfahrzeugherstellern - BMW, Mercedes, VW, Porsche, Peugeot
und Smart - auch Fahrrader unter ihrer Marke anbieten und der Verkehr hieran
gewohnt ist, fur die Erwartung des Verkehrs, dass Kraftfahrzeughersteller die
Produktverantwortlichkeit auch fur unter ihrer bekannten Marke vertriebene
Fahrrdder Ubernehmen (vgl. BPatG, Beschluss vom 25. Oktober 2000
- 28 W (pat) 132/99, juris Rn. 16; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 1. Februar
2006 - 28 W (pat) 8/05, juris Rn. 26).

Die Revision rugt ferner mit Erfolg, dass das Berufungsgericht den Vortrag
der Klagerin zur Eigendarstellung von Automobilherstellern beim Vertrieb von

Fahrradern nicht bertcksichtigt hat. Danach wirbt der Automobilhersteller BMW
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fur seine Fahrradkollektion nicht nur mit seinem Know-how aus dem Automobil-
bau, sondern auch mit seiner Kompetenz im Zweirad-Segment, indem er darauf
hinweist, dass er seit tber 60 Jahren hochwertige und innovative Fahrrader baue.
Der Automobilhersteller Porsche wirbt nach dem Vorbringen der Klagerin mit der
Aussage, bei seinen Fahrrddern handele es sich um einen "echten Porsche",
"Porsche" stehe fur "Sportlichkeit, Performance und Fahrspal3" und dies gelte
"nicht nur fir vier Rader, sondern auch fir zwei", das Design sei "typisch Por-
sche", die Rahmen der neuen Bikes seien "an die Silhouette der Sportwagen aus
Zuffenhausen angelehnt”. Werben Kraftfahrzeughersteller unter Hinweis auf ihre
fur Kraftfahrzeuge bekannten Marken in dieser Weise fir Fahrrader, spricht dies
dafir, dass sie diese Fahrrader selbst herstellen oder unter ihrer Kontrolle her-
stellen lassen und beim angesprochenen Verkehr eine entsprechende Ver-

kehrserwartung besteht.

gg) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen Kraftfahrzeugen und
Fahrradern bestehe absolute Warenunéhnlichkeit, erweist sich auch deshalb als
rechtsfehlerhaft, weil es den Vortrag der Klagerin nicht beriicksichtigt hat, dass
die Entwicklung auf dem Markt hinsichtlich unterschiedlicher Arten der Mobilitat
dazu fuhre, dass keine klare Trennung zwischen Fahrradern und Kraftfahrzeugen

(mehr) bestehe.

(1) Die Revision verweist auf Vortrag der Klagerin, wonach immer neue
Fortbewegungsmadglichkeiten entwickelt wirden, um angesichts der wachsenden
Umweltproblematik sowie der angespannten Verkehrssituation insbesondere in
den Stadten das bisherige Mobilitdtskonzept umzugestalten. Dabei sei eine Um-
stellung vom Auto zum Fahrrad als Alternative ein wesentlicher Faktor. Der Markt
der Elektrofahrrader wachse. Das Aufkommen von elektronisch betriebenen
Stehrollern sei ein weiteres Beispiel fur die Verdnderung des Mobilitdtsverhal-

tens. Dies fuhre bei Automobilherstellern dazu, dass sie verstarkt auf Fahrrader
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als zukinftige Alternative zu ihren Kraftfahrzeug-Angeboten setzten. Der Mutter-
konzern der Beklagten sei in der Fahrradherstellung als Grof3produzent tatig. An-
gesichts dieser Entwicklung gelangten Fahrrader und Kraftfahrzeuge immer
mehr in ein Austauschverhaltnis. Das Berufungsgericht hat sich mit diesem Vor-

bringen nicht auseinandergesetzt.

(2) Die vom Berufungsgericht fur seine Annahme der absoluten Warenun-
ahnlichkeit von Kraftfahrzeugen und Fahrradern herangezogene Entscheidung
des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 27. Juli 2006 (GRUR-RR 2007, 313) ist
insoweit unergiebig. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat als fir den angespro-
chenen Verkehr maf3geblich erachtet, dass Fahrrader und Kraftfahrzeuge hin-
sichtlich der Antriebsenergie grundsatzlich technisch verschieden seien. Dies
prage die Nutzbarkeit der jeweiligen Waren (OLG Stuttgart, GRUR-RR 2007,
313, 314 [juris Rn. 34]). Zur Werbung von Kraftfahrzeugherstellern fir Fahrrader
sowie zu Elektrofahrradern und elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen verhalt
sich die Entscheidung nicht, genauso wenig wie zur Zunahme von Fahrradspuren

auf den innerstadtischen StralRen.

(3) Nach dem vom Berufungsgericht nicht bertcksichtigten Vorbringen der
Klagerin kann nicht ausgeschlossen werden, dass der angesprochene Verkehr
die Nutzung eines Fahrrads als Alternative zur Nutzung eines Kraftfahrzeugs an-
sieht. Dies gilt jedenfalls, soweit Kraftfahrzeuge und Fahrrader zur Fortbewegung
in einem beschrankten raumlichen Bereich - etwa in Stadten - eingesetzt werden,

um kurze Entfernungen zuriickzulegen.

C. Danach ist auf die Revision der Klagerin das Berufungsurteil aufzuhe-
ben (8 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entschei-
dung, auch Uber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurtickzuver-

weisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (8§ 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3
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ZPO). Dieses wird in der wiedereroffneten Berufungsinstanz erneut zu prifen ha-
ben, ob zwischen den einander gegenlberstehenden Zeichen Verwechslungs-
gefahr besteht.

Das Berufungsgericht wird erneut und unter Berlcksichtigung aller Um-
stéande zu beurteilen haben, ob Warenahnlichkeit zwischen Fahrradern und Kraft-
fahrzeugen besteht. Sollte auch nur geringe Warenéhnlichkeit vorliegen, ist das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht von vornherein ausgeschlossen. In
diesem Fall sind auch Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke
und der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen zu treffen, weil

anderenfalls nicht gepruft werden kann, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

Das Berufungsgericht hat die Klagemarke "PEARL" als durchschnittlich
kennzeichnungskraftig angesehen. Dies steht im Revisionsverfahren nicht in

Streit. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.
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Das Berufungsgericht hat zwar festgestellt, dass Zeichenahnlichkeit vor-
liegt. Zum Grad der Zeichen&hnlichkeit hat es jedoch bislang keine Feststellun-
gen getroffen. Das Ergebnis der Priifung der Ahnlichkeit einander gegentiiberste-
hender Zeichen kann von Zeichenun&ahnlichkeit tber Zeichenahnlichkeit bis zu
Zeichenidentitat reichen; liegt Zeichenahnlichkeit vor, ist deren Grad genauer zu
bestimmen. Dabei kann zwischen sehr hoher (weit tiberdurchschnittlicher), hoher
(Uberdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurch-
schnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenahnlichkeit
unterschieden werden (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - | ZR 85/11, GRUR
2013, 833 Rn. 55 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria). Entsprechende
Feststellungen wird das Berufungsgericht gegebenenfalls nachzuholen haben.

Koch Loffler Schwonke

Feddersen Odorfer

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 07.11.2017 - 312 O 432/14 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 27.06.2019 - 5 U 220/17 -



