Amazon darf in der Suchleiste
Marken und
Unternehmenskennzeichen
vorschlagen

Bundesgerichtshof
Pressemitteilung Nr. 33/2018 zu den Urteilen vom 15.02.2018

Az.: I ZR 138/16, I ZR 201/16

Zur Frage der Zulassigkeit der Verwendung von Marken und
Unternehmenskennzeichen innerhalb einer 1in eine
Internethandelsplattform eingebetteten Suchfunktion

Der unter anderem fur das Marken- und Wettbewerbsrecht
zustandige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15.
Februar 2018 in zwei Verfahren zur Zulassigkeit der Verwendung
von Marken und Unternehmenskennzeichen in der Suchfunktion
einer Internethandelsplattform entschieden.

Das Verfahren I ZR 138/16:

Die Klagerin ist exklusive Lizenznehmerin der Marke , ORTLIEB".
Sie vertreibt unter dieser Marke wasserdichte Taschen und
Transportbehalter.

Die Beklagten sind Gesellschaften des Amazon-Konzerns. Die
Beklagte zu 3 ist technische Betreiberin der Internetseite
,amazon.de”. Die Beklagte zu 2 betreibt die unter dieser
Internetseite aufrufbare Plattform ,Amazon Marketplace”, auf
der Dritte ihre Waren anbieten kdnnen. Die Beklagte zu 1 ist
fur die Angebote von Waren verantwortlich, die mit dem Hinweis
»Verkauf und Versand durch Amazon“ versehen sind.
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Die Klagerin bietet ihre Produkte nicht uUber die Plattform
,amazon.de” an, sondern vermarktet diese uber ein selektives
Vertriebssystem. Sie wendet sich dagegen, dass nach einer
Eingabe des Suchbegriffs ,Ortlieb” in die plattforminterne
Suchmaschine in der Trefferliste auch Angebote von Produkten
anderer Hersteller erscheinen, und zwar sowohl Angebote der
Beklagten zu 1 als auch Angebote von Drittanbietern. Sie sieht
in den angezeigten Treffern eine Verletzung des Rechts an der
Marke , ORTLIEB” und nimmt die Beklagten auf Unterlassung 1in
Anspruch.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Der
Bundesgerichtshof hat auf die Revision der Beklagten das
Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache an das
Berufungsgericht zurudckverwiesen.

Die Beklagte zu 3 benutzt die Marke ,,ORTLIEB” in der eigenen
kommerziellen Kommunikation, weil sie die Suchmaschine so
programmiert hat, dass bei Eingabe der Marke eine Trefferliste
zu dem Zweck generiert wird, den Internetnutzern Produkte zum
Erwerb anzubieten. Die Beklagte zu 3 wird dabei als
Beauftragte der Beklagten zu 1 und 2 tatig. Diese Nutzung der
Marke kann die Klagerin nur untersagen, wenn nach Eingabe der
Marke als Suchwort in der Ergebnisliste Angebote von Produkten
gezeigt werden, bei denen der Internetnutzer nicht oder nur
schwer erkennen kann, ob sie von dem Markeninhaber oder von
einem Dritten stammen. Da das Berufungsgericht keine
Feststellungen dazu getroffen hatte, wie der Internetnutzer
die im Verfahren vorgelegte und von der Klagerin beanstandete
Trefferliste versteht, hat der Bundesgerichtshof die Sache an
das Berufungsgericht zurlickverwiesen, damit diese
Feststellungen nachgeholt werden.

Vorinstanzen:

LG Minchen — Urteil vom 18. August 2015 — 33 0 22637/14
OLG Minchen — Urteil vom 12. Mai 2016 — 29 U 3500/15



Die maBgebliche Vorschrift lautet:
§ 14 Abs. 1 und 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewahrt dem Inhaber
der Marke ein ausschliellliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der
Marke im geschaftlichen Verkehr

ein mit der Marke identisches Zeichen fur Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch
sind, fur die sie Schutz geniefBt, (..)

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absatzen 2 bis 4 benutzt,
kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf
Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht
auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

Das Verfahren I ZR 201/16:

Die Klagerin, die goFit Gesundheit GmbH, ist in Osterreich
geschaftsansassig und vertreibt unter der Bezeichnung ,goFit
Gesundheitsmatte” in Deutschland eine
FuBreflexzonenmassagematte, die wie ein Kieselstrand gestaltet
ist.

Die Beklagte betreibt die Internetseite www.amazon.de, Uber
die sowohl Produkte des Amazon-Konzerns als auch Produkte von
Drittanbietern vertrieben werden. Die
FuBreflexzonenmassagematte der Klagerin wird auf der
Internetseite www.amazon.de nicht angeboten.

Am 18. August 2014 stellte die Klagerin fest, dass bei Eingabe
des Suchbegriffs ,goFit“ oder ,gofit“ in die Suchmaske der
Internetseite www.amazon.de automatisch in einem Drop-Down-
Menui unter anderem die Suchwortvorschlage ,gofit matte”,
»gofit gesundheitsmatte” oder »gofit



FuBreflexzonenmassagematte” erscheinen.

Die Klagerin hat in den automatischen Suchwortvorschlagen in
erster Linie eine Verletzung ihres Firmenschlagworts ,goFit"“,
hilfsweise eine wettbewerbswidrige Irrefuhrung der Verbraucher
gesehen. Sie nimmt die Beklagte auf Unterlassung,
Auskunftserteilung und Erstattung von Abmahnkosten in
Anspruch.

Das Landgericht hat der auf eine Verletzung des
Unternehmenskennzeichens gestutzten Klage stattgegeben. Auf
die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage
insgesamt abgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die Revision
der Klagerin zuruckgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seiner Beurteilung zugrunde gelegt,
dass die Unternehmensbezeichnung der Klagerin ,goFit“ 1in
Deutschland geschutzt ist. Die Beklagte benutzt dieses Zeichen
als Betreiberin der Internetseite www.amazon.de, in die die
Suchfunktion eingebettet ist, selbst in ihrer kommerziellen
Kommunikation. Jedoch 1liegt in der Verwendung des
Unternehmenskennzeichens in der automatischen
Suchwortvervollstandigung keine Beeintrachtigung der Funktion
des Zeichens, auf das Unternehmen der Klagerin hinzuweisen.
Die Frage, ob die nach Auswahl einer der Suchwortvorschlage
angezeigte Trefferliste zu beanstanden 1ist, war in diesem
Verfahren nicht zu entscheiden, weil sich die Klagerin
ausschlieBlich gegen die Suchwortvorschlage und nicht gegen
die Ausgestaltung der Trefferliste gewandt hat.

Die Verwendung des Unternehmenskennzeichens der Klagerin bei
der automatischen Vervollstandigung von SuchwOrtern ist auch
wettbewerbsrechtlich nicht zu Dbeanstanden. Das
Berufungsgericht hat festgestellt, dass die angezeigten
Suchwortvorschlage beim Internetnutzer nicht den -
unzutreffenden — Eindruck hervorrufen, dass er das betreffende
Produkt auf der Internethandelsplattform finden wird.



Vorinstanzen:

LG Koln — Urteil vom 24. Juni 2016 — 84 0 13/15
OLG Koln — Urteil vom 12. August 2016 — 6 U 110/15

Die maBgeblichen Vorschriften lauten:
§ 5 Abs. 1 und 2 MarkenG

(1) Als geschaftliche Bezeichnung werden
Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschiutzt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die 1im
geschaftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere
Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs oder eines Unternehmens
benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines
Geschaftsbetriebs stehen solche Geschaftsabzeichen und
sonstige zur Unterscheidung des Geschaftsbetriebs von anderen
Geschaftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb
beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des
Geschaftsbetriebs gelten.

§ 15 Abs. 1 und 2 MarkenG

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschaftlichen Bezeichnung
gewahrt ihrem Inhaber ein ausschlieBliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschaftliche Bezeichnung
oder ein ahnliches Zeichen im geschaftlichen Verkehr unbefugt
in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen
mit der geschutzten Bezeichnung hervorzurufen.

§ 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG

(1) Unlauter handelt, wer eine irrefuhrende geschaftliche
Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder
sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschaftlichen Entscheidung
zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hatte. Eine
geschaftliche Handlung ist irrefihrend, wenn sie unwahre
Angaben enthalt oder sonstige zur Tauschung geeignete Angaben



uber folgende Umstande enthalt:
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung (..)

(2) Eine geschaftliche Handlung ist auch irrefihrend, wenn sie
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder
Dienstleistungen einschliefBlich vergleichender Werbung eine
Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung
oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines
Mitbewerbers hervorruft.



