. "::\
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Rechtsprechungsdatenbank [eliIRISS

Datum:
Gericht:
Spruchkoérper:

Entscheidungsart:

Aktenzeichen:
ECLI:

30.05.2018

Landgericht Dusseldorf

2 a. Zivilkammer

Urteil

2a O 109/17
ECLI:DE:LGD:2018:0530.2A.0109.17.00

Tenor:
l.
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 1.715,54 € - davon
183,64 € Zug-um-Zug gegen Ruckgabe der im Wege des
Testkaufes erworbenen Girls Mitze Isha - nebst Zinsen in Hohe
von funf Prozentpunkten tGber dem jeweiligen Basiszinssatz seit
dem 06.05.2017 zu zahlen.
Il.
Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.
[l
Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in
Hohe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Tatbestand 1
Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klagerin von der Beklagten Ersatz von 2
Rechtsverfolgungskosten.
Die Klagerin stellt Bekleidung und Accessoires her. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung war 3

sie Inhaberin der am 05.08.2015 angemeldeten und am 27.11.2015 beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) unter der Registernummer 302015048636 eingetragenen deutschen
Wortmarke ,Isha“ (Klagemarke), die unter anderem Schutz in der Klasse 25 fur ,,
Bekleidungsstuicke®, darunter ,Schals” und ,Kopfbedeckungen® beansprucht. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Registerauszug des DPMA, vorgelegt als Anlage K 1, Bezug
genommen. Im Juli 2017 Ubertrug sie die Klagemarke ihrer 100%igen Tochtergesellschaft


http://www.nrwe.de

G1, die seit August 2017 als Inhaberin der Klagemarke im Register des DPMA eingetragen
ist.

Die Beklagte ist eine Online- und Einzelh&ndlerin fur Bekleidungsstiicke. Die von ihr
angebotenen Waren vertreibt sie unter anderem Uber einen eigenen Handleraccount bei
www.amazon.de. Im Januar 2017 stellte die Klagerin fest, dass die Beklagte Uber die
Verkaufsplattform Amazon ohne ihre Zustimmung Mitzen bewarb, anbot und vertrieb, wie
aus dem nachfolgend eingeblendeten Screenshot nebst Ausschnittsvergrof3erung ersichtlich:
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Die Klagerin beauftragte einen Testkaufer, der die streitgegenstandliche Mitze am
02.01.2017 bestellte. Wegen der Einzelheiten wird auf die als Anlage K 3 vorgelegten

Unterlagen Bezug genommen. In der Bestellbestatigung wird die Mitze wie nachfolgend
eingeblendet als ,C Isha Beanie — 53" bezeichnet:

Omail - Ihre Amaconde Bestellurg von "BARTS kha Beanle - 557

Small Alexandroa Koutsoukos <alexandros7000@Eamail. com=

nazon.de Bestellung von "BARTS Isha Beanle - 53",
;ﬂnﬁgunﬁaﬂlﬂm.dﬂ <hastellbestactigung @amazon de= 2. Januer 2017 um 11:35

n: bestelbestaetigung@amaz at, de
ndros 7 000Egmail.com

Meine Bestellungen | Mein Konte | Amazon.de

Bestellbestatigung

Bestellung: #302-7975933-4 026700

amazonde

Buten Tag
figlen Dank far Bhre Amazen. de Marketplace Bestellung bai Sport Tahedl GrabH, Wir werder Sie
jenachrchtigen, sabald Ihrg) Artikel versandt wuarde{n}.

bie finden das veraussichiliche Lieferdatum weiter unten. Um lhre Bestellung anzusshen oder zu
ierindern, besuchan Sie Meine Bestellungen auf unserer Vigbsite,

Zustelung: Diz Bestedlung geht an;
Donnerstag, 5. Januar - Alexandros Koutsoukos
Montag, 9. Januar Ohmeti. 4
p Ellwangen {Jagst), Baden-Wilrttembery
Warsandat -
Standardversand Deutschiand
Bestelldetails 4
finzelheiten lhrer Bestellung

lestellung: #302-7975833-4026700
wfgageken am 2. Januar 2077

BARTS Isha Beanie - 53 ELR 29,99
Zustand: Meu
Yerkauft von: Sport Tahedl GmbH

Zwischensumma: EUR 25,59
Werpackurg und Wersand:  EUR 3,90

Endbetrag: EUR 23,88
Gewdhlte Zahlungsart, Bankeinzug

Herstellerin der streitgegenstandlichen Mitze ist die in den Niederlanden anséassige C, mit
der die Klagerin unter wechselnden Parteirollen Verfahren vor diversen deutschen Gerichten
fahrt. In diesem Zusammenhang fuhrten die C und die Klagerin Vergleichsverhandlungen.
Nachdem die Vergleichsverhandlungen gescheitert waren, erhob die Klagerin gegen die C
die aus der Anlage K 7 ersichtliche Hauptsacheklage zum Landgericht Hamburg und mahnte



mit anwaltlichem Schreiben vom 05.01.2017 mehrere Abnehmer der C, unter anderem die
hiesige Beklagte (Anlage K 8), ab, die sie unter Fristsetzung bis 12.01.2017 zur Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklarung, zur Auskunftserteilung, zum
Schadensersatz sowie zur Erstattung von Rechtsanwaltskosten auf Grundlage eines
Streitwertes in Hohe von 50.000,00 € nebst Testkaufkosten aufforderte. Unter dem
12.01.2017 gab die Beklagte, tber ihre Prozessbevollmachtigten, die ebenfalls die
Prozessbevollmachtigten der C in den zwischen dieser und der hiesigen Klagerin gefiihrten
Verfahren sind, die aus der Anlage K 9 ersichtliche strafbewehrte Erklarung ab. Mit weiterem
Schreiben vom 31.01.2017 (Anlage K 11) erklarte die Beklagte tber ihre
Prozessbevollmachtigten, dass die zuvor abgegebene Erklarung dahingehend konkretisiert
werde, dass diese unter Aufgabe der dortigen Ziffern 2. und 3. bedingungslos mit der
Mafl3gabe gilt, dass die Klagerin auf die Rechte aus der Erklarung verzichten wird, sollte sie
im Rahmen eines Hauptsacheverfahrens rechtskraftig gegen die C unterliegen. Mit Schreiben
vom 02.02.2017 (Anlage K 12) nahm die Klagerin die Unterlassungserklarung an und forderte
die Beklagte nochmals erfolglos zur Zahlung der Rechtsverfolgungs- und Testkaufkosten bis
zum 16.02.2017 auf, wobei sie Rechtsanwaltskosten in Hohe einer 1,3 Geschaftsgebthr auf
Grundlage eines Gegenstandswerts von 50.000,00 € zuzuglich Auslagenpauschale in Hohe
von 20,00 € sowie Testkaufkosten in Hohe von 183,64 € zugrunde legte (vgl. Anlage K 13).
Die geltend gemachten Testkaufkosten setzen sich wie folgt zusammen (s. Anlage K 16):

Anzahl |Beschreibung Preis/Einheit |Total

TK2974-T GmbH, Testkauf
1 125,00 € 125,00 €
Durchfihrung Testkauf, Dokumentation des Testkaufs

1 Testkaufkosten (1 Isha Beanie) 25,20 € 25,20 €
1 Versandkosten Testkauf 3,28 € 3,28 €

1 Versandkosten Kanzlei 0,84 € 0,84 €
Zwischensumme 154,32 €
19 % Mehrwertsteuer 29,32 €
Summe 183,64 €

Insgesamt mahnte die Klagerin jedenfalls zehn Abnehmer der C ab, die jeweils
Unterlassungs- und Verpflichtungserklarungen abgaben, jedoch die Berechtigung der geltend
gemachten Abmahnkosten in Zweifel ziehen.

Die Klagerin behauptet, sie vertreibe ihre Produkte in der Bundesrepublik Deutschland tber
ihren eigenen Internet-Shop sowie Uber Retail-Stores, darunter Plattformen wie
brands4friends, eBay, Zalando, Otto, Neckermann, Amazon, Limango und andere.
Insbesondere biete sie an und vertreibe Bekleidungsstiicke unter diversen Eigenmarken.
Insoweit legt sie die als Anlagenkonvolut K 17 zur Akte gereichten Internetausdrucke vor.
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Die Klagerin behauptet weiter, seit Anmeldung der Klagemarke habe sie bereits die Website
www.ishashop.de flr sich registrieren lassen, Hangtags mit dem Zeichen ,Isha“ gedruckt,
Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro bestellt und in die Anfertigung von
Produktfotografien zum Zwecke des Weitervertriebs an ihre Abnehmer tber diverse
Internetshops investiert. Sie tragt vor, allein auf der Website www.motion-fashion.de seien
zum Zeitpunkt der Replik zahlreiche verschiedene ,Isha“-Artikel online gelistet gewesen
(Anlagenkonvolut K 23); auch seien bereits erste Shopping-Kampagnen durchgefthrt
worden, u.a. uber www.windeln.de, www.shopping.de und www.kidisto.de (s. Rechnungen
gemal Anlagenkonvolut K 24).

Die Klagerin ist der Ansicht, die Beklagte habe ihre Markenrechte verletzt. Es bestehe
Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und den von der Beklagten benutzten
Zeichen. Der der Abmahnung zugrunde gelegte Gegenstandswert sei ebenso angemessen,
wie der Ansatz einer 1,3 Geschaftsgebihr. Zudem seien die fur den Testkauf getétigten
Aufwendungen als unerlassliche Vorbereitungshandlung fiir das Markenverletzungsverfahren
zwingend erforderlich gewesen.

Mit der vorliegenden Klage, die den Prozessbevollméachtigten der Beklagten am 05.05.2017
zugestellt worden ist, hat die Klagerin urspriinglich Zahlung ohne Zug-um-Zug — Verurteilung
begehrt. Nachdem die Beklagte bezuglich der Testkaufkosten in Hohe von 183,64 € ein
Zurtckbehaltungsrecht geltend gemacht hat, beantragt die Klagerin nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen, an sie 1.715,54 € - davon 183,64 € Zug-um-Zug gegen Riickgabe
der im Wege des Testkaufes erworbenen Girls-Miitze Isha - nebst Zinsen i.H.v. funf
Prozentpunkten Uber dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshangigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte meint, das angerufene Gericht sei bereits Ortlich unzustandig, da die Klagerin
einen Kostenerstattungsanspruch aus Geschaftsfiuhrung ohne Auftrag geltend mache und
insoweit ein Deliktsgerichtsstand nicht bestehe. Darlber hinaus meint sie, die Klage sei
.bereits im Lichte des § 253 ZPO und der diesbezlglichen Judikatur offensichtlich
unzulassig“, ohne néaher auszufiuhren, warum dies der Fall sein soll.

Die Beklagte ist der Auffassung, die Abmahnung sei schon nicht begriindet gewesen, da eine
Markenverletzung mangels Verwechslungsgefahr nicht vorliege; dariiber hinaus kénne sie
sich erfolgreich auf den Einwand des Rechtsmissbrauchs unter dem Gesichtspunkt der
missbrauchlichen Geltendmachung von Formalrechten sowie unter dem Gesichtspunkt der
Verwirkung berufen. Zur Begriindung verweist die Beklagte jeweils auf den
Klageerwiderungsschriftsatz der C in dem vor dem Landgericht Hamburg gefuhrten Verfahren
(Anlage B 1 nebst Anlagen B 1 bis B 110) sowie auf eine seitens der C gegen die hiesige
Klagerin vor dem Landgericht Minchen | erhobene Klage (Anlage B 2). Sie meint, die
Abmahnung sei auch irrefiihrend, da ihr Gerichtsentscheidungen beigelegen hatten, die nicht
die streitgegenstandliche Klagemarke betrafen, sondern die weitere Marke ,MO*" der Klagerin.
Zudem meint sie, die seitens der Klagerin vorgelegten Screenshots und weiteren Unterlagen
reichten zur Substantiierung bezuglich des Vertriebs von Bekleidungsstiicken unter
Eigenmarken nicht aus und wirden auch nicht beweisen, dass diese in markenrechtlich
relevanter Weise fur die von den Marken der Klagerin erfassten Waren und Dienstleistungen
verwendet worden seien bzw. verwendet wirden. Sie bestreitet mit Nichtwissen, dass die
Marken ,USHA*, ,MO*, HOMEBASE" und ,myMO" durch die Klagerin bzw. ein mit ihr
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verbundenes Unternehmen fiir die Schutz geniel3enden Waren und Dienstleistungen
verwendet worden seien und verwendet wirden. Die Beklagte behauptet, die Klagerin habe
zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke positive Kenntnis von der Benutzung des
Zeichens ,Isha“ durch die C gehabt bzw. haben missen und habe die Klagemarke
angemeldet, um im Wege der Abmahnung daraus vorgehen zu kdnnen. Insoweit erhebt sie
den Einwand der Verwirkung.

Aulerdem meint sie, die Einschaltung der Prozessbevollmachtigten der Klagerin im Rahmen
der ausgesprochenen Abmahnung sei nicht notwendig gewesen, da die Klagerin insoweit ein
.Massengeschaft betreibe, das auch im Bereich des Markenrechts nicht die Einschaltung
eines Rechtsanwaltes erfordere; der Ansatz einer 1,3 Geschaftsgebuhr sei tiberhoht. Die
Beklagte meint weiter, die Klagerin habe zu dem der Abmahnung zu Grunde gelegten
Gegenstandswert nicht substantiiert vorgetragen. Im Ubrigen seien von den geforderten
Testkaufkosten weder die geltend gemachten Pauschalkosten noch die ,Versandkosten
Kanzlei* gerechtfertigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den
Parteien gewechselten Schriftséatze, die zu den Akten gereichten Anlagen sowie auf das
Protokoll der mindlichen Verhandlung vom 25.04.2018 erganzend Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage hat Erfolg. Sie ist zulassig und begrindet.
A.

Die Klage ist zulassig.

l.

Insbesondere ist das Landgericht Dusseldorf fur die geltend gemachten Anspriiche ortlich
zustandig. Die drtliche Zustandigkeit folgt aus § 32 ZPO. Der Deliktsgerichtsstand ist zum
Einen einschlagig und zum Anderen — auch — im Bezirk des angerufenen Gerichts gegeben.

1.

Die Klagerin hat Umstande, die einen Anspruch der Klagerin gegen die Beklagte auf Zahlung
von Rechtsverfolgungskosten im Wege des Schadensersatzes nach § 14 Abs. 6 MarkenG,
mithin aus Delikt begrtinden, schliissig dargelegt. Denn sie hat zun&chst schlissig dargelegt,
dass die Beklagte die Klagemarke durch den streitgegenstandlichen Internetauftritt verletzt
hat (s. unten unter Punkt B. 1. a.) und dass die Beklagte jedenfalls fahrlassig handelte, da
sich bereits aus dem Verstol3 ergibt, dass sie keine — ausreichende — Schutzrechtsprifung
vorgenommen hat. Ob die Klagerin, die den geltend gemachten Anspruch aus dem
Rechtsinstitut der Geschaftsfihrung ohne Auftrag fir begrindet halt, sich daneben auch auf
einen deliktischen Schadensersatzanspruch (8 14 Abs. 6 MarkenG) beruft, ist fur die Frage
der Eroffnung des Gerichtsstandes des § 32 ZPO nicht entscheidend. Entscheidend ist allein,
ob die Voraussetzungen eines deliktischen Anspruchs schlissig dargelegt sind. Die Klagerin
hat durch Nennung des Rechtsinstituts der Geschéftsfihrung ohne Auftrag auch nicht den
Streitgegenstand oder den Umfang der gerichtlichen Prifung beschrankt. Denn der
Streitgegenstand wird durch den gestellten Antrag und den vorgetragenen Lebenssachverhalt
bestimmt. Eine Anspruchsgrundlage muss die Klagerin insoweit nicht nennen. Vielmehr
obliegen die rechtliche Beurteilung und damit auch das Auffinden und Priifen mdglicher
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Anspruchsgrundlagen dem Gericht. Danach ist vorliegend der Gerichtsstand des § 32 ZPO
eroffnet. Denn dieser ist bereits dann gegeben, wenn die Klagerin schlissig Tatsachen
dargelegt hat, aus denen sich der geltend gemachte Anspruch — unter anderem — aus einer
unerlaubten Handlung ergibt.

2.

Der Gerichtsstand des 8§ 32 ZPO liegt auch im Bezirk des angerufenen Gerichts. Denn nach
dem schlissigen Klagervortrag fand die unerlaubte Handlung jedenfalls auch im Bezirk des
angerufenen Gerichts statt, da das streitgegenstandliche Internetangebot im Bezirk des
Landgerichts Dusseldorf abrufbar war.

Dass die Klagerin, die zum Zeitpunkt der Klageerhebung als Inhaberin der Klagemarke im
Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen war, nunmehr nicht mehr
Inhaberin der Klagemarke ist, steht der Zulassigkeit der Klage nicht entgegen. Insbesondere
liegt auch kein Fall des § 265 ZPO vor, in dem die Klagerin nach Veraul3erung der
Streitsache im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft vorgehen wiirde. Denn die
Klagerin hat zwar die Klagemarke verauf3ert, nicht jedoch die streitgegenstandliche
Forderung.

Auch im Ubrigen bestehen beziiglich der Zulassigkeit der Klage keine Bedenken.
Insbesondere ist der Einwand der Beklagten, die Klage sei ,bereits im Lichte des § 253 ZPO
und der diesbeztiglichen Judikatur offensichtlich unzulassig®, nicht nachvollziehbar.

B.
Die Klage ist begriindet.
l.

Die Klagerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Erstattung der vorgerichtlichen
Rechtsanwaltskosten zur Erstellung des Abmahnschreibens in Hohe von 1.531,90 € aus 88
683 S. 1, 677, 670 BGB.

1.

Die Voraussetzungen der Geschéftsfihrung ohne Auftrag nach den genannten Normen
liegen vor. Im Kennzeichenrecht sind Abmahnkosten nach den Grundsatzen der
Geschaftsfihrung ohne Auftrag erstattungsfahig, wenn die Abmahnung begriindet und
berechtigt ist. Begriindet ist eine Abmahnung, wenn die geltend gemachten Anspriiche
bestehen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, vor 88 14-19d, S2. 296 ff. m.w.N.). Berechtigt
ist sie, wenn die Abmahnung erforderlich war, um dem Verletzer einen Weg zu weisen, den
Verletzten ohne Gerichtsverfahren klaglos zu stellen (vgl. BGH GRUR 2009, 502, 503 — pcb;
BGH GRUR 2010, 354, 355 — Krautertee).

a.

Die Abmahnung war begriindet. Denn die Klagerin hatte im Zeitpunkt der Abmahnung
gegenuber der Beklagten einen Unterlassungsanspruch wegen der Verwendung der
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angegriffenen Zeichen aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach 8§ 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des
Inhabers der Marke im geschaftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der
Identitat oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identitat oder Ahnlichkeit der
durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum
die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschliel3lich der Gefahr, dass das Zeichen mit der
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

aa.
Die Klagerin war zum Zeitpunkt der Abmahnung Inhaberin der Klagemarke.
bb.

Die Beklagte hat die angegriffenen Zeichen markenmafiig ohne Zustimmung der Klagerin im
geschéftlichen Verkehr benutzt, indem sie die streitgegenstandliche Mitze auf der

Verkaufsplattform Amazon unter der Uberschrift ,Girls Miitze Isha® angeboten und vertrieben
hat. Auch in der Benutzung in Bestell- und Versandbestatigung, wo die streitgegenstandliche
Mitze jeweils als ,,C Isha Beanie - 53“ bezeichnet wird, liegt eine markenmé&Rige Benutzung.

Eine markenmalige Verwendung liegt dann vor, wenn das Zeichen im Rahmen des
Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 S2.
132 m.w.N.). Damit beurteilt sich die Frage, ob eine markenmafiige Verwendung vorliegt,
allein danach, ob die objektive, nicht vollig fern liegende Méglichkeit besteht, dass das
Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, wobei dabei das Verstandnis
des Durchschnittsverbrauchers ausschlaggebend ist (Ingerl/Rohnke, a.a.0., § 14 S2. 138,
144). Der Europaische Gerichtshof hat seine Rechtsprechung zur Beeintrachtigung der
Herkunftsfunktion (vgl. GRUR 2003, 55 ff. - Arsenal, Tz. 51, 57 und EuGH GRUR 2002, 692,
693 - Holterhoff) im Wege einer ergebnisorientierten Auslegung fortentwickelt, mit der Folge,
dass bereits jede zu einer gedanklichen Verknupfung mit der geschitzten Marke flihrende
Verwendung als rechtsverletzende Benutzung in Betracht kommt (vgl. Ingerl//Rohnke, a.a.O.,
§ 14 MarkenG S2. 103 m. N. zur Rspr. Ludwig WRP 2012, 816). Mal3geblich im Rahmen der
Beurteilung sind die Verkehrskreise, welche von den Waren angesprochen werden, die von
dem das fragliche Zeichen verwendenden Dritten vertrieben werden, wobei es auf die
gattungsmafige Produktart als solche, nicht auf anderweitige Einzelheiten ankommt (vgl.
Ingerl/Rohnke, a.a.0., 8§ 14 S2. 138). Nur wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht in diesem
Sinne als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird, liegt kein markenméagiger Gebrauch
vor (Ingerl/Rohnke, a.a.0., 8§ 14 S2. 145; OLG Hamburg MarkenR 2009, 220, 223 —
Schokostabchen).

Unter Berucksichtigung dieser Grundsatze liegt eine markenmalfige Benutzung vor. Denn es
ist davon auszugehen, dass ein nicht zu vernachlassigender Teil der angesprochenen
Verkehrskreise die streitgegenstandlichen Kennzeichnungen mit dem Bestandteil ,Isha”, so
wie die Beklagte diese auf der Verkaufsplattform Amazon (Anlage K 2) und in den
Bestellunterlagen (Anlage K 3) verwendet hat, in gedankliche Verbindung mit der Klagemarke
bringt. Der Begriff ,Isha” hat fir sich genommen keinerlei beschreibende Wirkung. Dies ist
auch nicht deshalb anders zu beurteilen, weil die Beklagte das Zeichen in Verbindung mit
beschreibenden Zusatzen wie ,Girls Mutze", ,Beanie" bzw. ,-53“ verwendet. Vielmehr tragen
diese Zusatze, mit Ausnahme des Zusatzes ,-53% der ersichtlich die Grol3e bezeichnet,
gerade dazu bei, dass das Zeichen ,Isha“ als Herkunftshinweis beztiglich des jeweils durch
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die Zusatze beschriebenen Produkts angesehen wird. Auch die Verknipfung der Zeichen
.Isha" und ,C" fUhrt nicht zu einer anderen Beurteilung. Sie schliel3t die Annahme eines
Herkunftshinweises durch das Zeichen ,Isha“ nicht aus. Denn zumindest ein Teil des
angesprochenen Verkehrs ist an Zweitkennzeichnungen gewdhnt und wird daher davon
ausgehen, dass es sich etwa bei ,,C* um die Dachmarke und bei ,Isha“ um die Marke des
konkreten Produktes handelt. Auch das Vorbringen der C in den zwischen dieser und der
Klagerin gefuhrten und von der Beklagten in Bezug genommen Verfahren, der Zusatz ,Isha"
sei lediglich zu internen Referenzierungszwecken erfolgt, tiberzeugt nicht. Denn das Zeichen
.Isha" ist nicht nur intern von der C benutzt worden, sondern die hiesige Beklagte hat es in
ihrem an den Verbraucher gerichteten Angebot genutzt. Es ist fir den Verbraucher deutlich in
der Beschreibung des Produktes und in den Bestellunterlagen sichtbar. Dadurch ist auch der
erforderliche Produktbezug gegeben. Denn die angegriffene Bezeichnung befindet sich
blickfangmaRig in der Uberschrift des Angebots. Der angesprochene Verkehr wird schon
aufgrund der unmittelbaren Nahe der abgebildeten Miitze neben der Uberschrift den
erforderlichen Produktbezug zwischen Ware und Zeichen herstellen.

CC.

Es besteht zudem Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und den angegriffenen
Zeichen.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich zum Einen nach der Kennzeichenkraft
der Schutz beanspruchenden Marke und der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden
Zeichen und zum Anderen nach dem Abstand der Waren und Dienstleistungen, fir die die
Marke registriert ist und fur die das angegriffene Zeichen benutzt wird. Dabei impliziert die
umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselwirkung zwischen den in
Betracht kommenden Faktoren. So kann ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren bzw.
Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Zeichen oder eine erhéhte
Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden oder umgekehrt. Bei dieser umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente zu bericksichtigen sind (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 S2. 370, 371,
431 ff, Strébele Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 9 S2. 41 1., jeweils m.w.N. zur Rspr.
des EuGH und des BGH).

(1).

Es liegt Warenidentitat vor. Die Klagemarke ist unter anderem fir ,Bekleidungsstiicke*,
darunter ,Kopfbedeckungen eingetragen. Die Beklagte hat das angegriffene Zeichen fur
eine Kopfbedeckung in Form einer Mltze/Beanie verwendet.

).

Zudem besteht Zeichenidentitat. Denn es stehen sich die Zeichen ,Isha“ und ,Girls Mitze
“Isha™ (Anlage K 2) bzw. ,C Isha Beanie - 53" (Anlage K 3) gegenuber, wobei die Zusatze
,Girls Mitze* und ,,Beanie — 53" beim Zeichenvergleich jeweils als beschreibend wegfallen.
Auch der Zusatz ,C* (Anlage K 3) bzw. der unter der Angebotstberschrift enthaltene Zusatz
,C* (Anlage K 2) fuhren nicht aus der Zeichenidentitat heraus. Denn — wie bereits zur
markenmaldigen Benutzung ausgefuhrt — ist der Verkehr an die Verwendung von
Zweitkennzeichen gewohnt, so dass jedenfalls nicht lediglich unerhebliche Teile des
angesprochenen Verkehrs erkennen, dass es sich um die Verwendung zweier eigenstandiger
Kennzeichen handelt.
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3).

Aufgrund der vollstandigen Ubereinstimmung der angegriffenen Zeichen mit der Klagemarke
besteht daher selbst bei unterstellter geringer Kennzeichnungskraft in der Gesamtabwéagung
eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

dd.

Zudem greift der Einwand des Rechtsmissbrauchs nicht durch. Der Klagerin ist es daher nicht
versagt, sich auf ihre Rechte aus der — zum Zeitpunkt der Abmahnung - flir sie eingetragenen
Marke zu berufen.

Die Berufung auf eine rein formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts kann
grundsatzlich den Grundséatzen von Treu und Glauben widersprechen und damit
rechtsmissbréuchlich sein. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs ist auch im Markenrecht als
Schranke jeglicher Rechtsaustibung zulassig, und zwar sowohl als schutzrechtsimmanentes
Verbot des Missbrauchs einer mangelbehaftet erworbenen Rechtsposition, als auch als
Verbot einer unlauteren oder sittenwidrigen und daher missbrauchlichen Geltendmachung
von Anspriichen aus einem zuné&chst an sich mangelfrei erworbenen Kennzeichenrecht (vgl.
Ingerl/Rohnke, a.a.0., Vor 88 14-19d S2. 321, m.w.N.). Den aus einer Marke hergeleiteten
Ansprichen kann insbesondere einredeweise entgegengehalten werden, dass auf Seiten des
Markeninhabers Umsténde vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen
Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung im Sinne der 88 3, 4 Nr. 10, 8 8 UWG
(a.F.) erscheinen lassen. Diese kénnen darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der
Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich
unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH
GRUR 2008, 917, S2. 19 — EROS, m.w.N.). Dies ist erst dann der Fall, wenn das betreffende
Verhalten bei objektiver Wirdigung der Umstande auf die Beeintrachtigung der
wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Férderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die
Markenanmeldung grundséatzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der
einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht ein wesentliches
Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen
Benutzungswillen ausgeschlossen (BGH a.a.O., S2. 23 — EROS, m.w.N.).

Die Beklagte nimmt zur Begrindung des Einwands des Rechtsmissbrauchs auf umfangreiche
Schriftsatze aus anderen Rechtsstreitigkeiten Bezug, die zwischen der hiesigen Kléagerin und
der C gefuihrt werden. Die allgemein gehaltene Bezugnahme der Beklagten auf Schriftsatze
einer anderen Partei aus mehreren anderen Verfahren, zu denen sie teilweise die Anlagen
nicht vorlegt, ist — jedenfalls in dieser Form — nicht zulassig. Selbst wenn man aber dieses
Vorgehen der Beklagten flr zulassig halt und die Unterlagen zur Kenntnis nimmt, ist ein
rechtsmissbrauchliches Verhalten der Klagerin nicht feststellbar. Soweit namlich die C in
weiteren mit der Klagerin gefuihrten Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich angeblich generell
rechtsmissbrauchlichen Verhaltens der Klagerin vortragt, ist dieser Vortrag unerheblich, da
der Einwand des Rechtsmissbrauchs stets einer Entscheidung im Einzelfall bedarf. Auch die
Tatsache, dass die Klagerin bzw. ihre Tochtergesellschaft Inhaberinnen zahlreicher
Kennzeichenrechte sind, ist diesbeziglich ohne Aussagekraft. Aus dieser Tatsache lasst sich
keinerlei grundsatzlich rechtsmissbrauchliches Verhalten ableiten, da es jedem offensteht,
zum Schutze der eigenen Marktposition und Abnehmer entsprechende Marken anzumelden.
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Im konkreten Einzelfall begrindet die C, auf deren Vortrag die Beklagte sich bezieht, ihren
Einwand damit, dass die Klagerin mit der Eintragung der Marke ,Isha" die kraft Gesetzes
entstehende Sperrwirkung der Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes
einsetzen wolle. Grundsétzlich kann ein solches Verhalten rechtsmissbrauchlich sein. Soweit
die Beklagte diese Behauptung damit zu begriinden versucht, die Klagerin habe seit dem
Jahre 2012 Kenntnis von den Geschaftsaktivitaten der C gehabt und daher auch gewusst
oder habe wissen mussen, dass diese die Bezeichnung ,Isha" einsetze, vermag der Vortrag
jedoch nicht zu tberzeugen. Er ist rein spekulativ und erfolgt offensichtlich ins Blaue hinein.
Gesicherte oder konkrete Erkenntnisse tber eine positive Kenntnis der Klagerin haben
offensichtlich weder die Beklagte noch die C. Fur den Einwand des Rechtsmissbrauchs ist
jedoch die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig. Soweit sie weiter ausfuhrt, die Klagerin
habe von der Benutzung durch die C jedenfalls wissen missen, kann dies nicht Gberzeugen.
Zwar hatten die Klagerin und die C bereits im Jahre 2012 eine Auseinandersetzung.
Allerdings bezog sich diese auf das Zeichen ,MO" der Klagerin. Es kann nicht davon
ausgegangen werden, dass die Klagerin zu diesem Zeitpunkt den gesamten Onlineshop der
C durchsucht und zudem alle in diesem Shop vorkommenden Bezeichnungen von Produkten
wahrgenommen hat. Von einer Wahrnehmung des Zeichens ,Isha" zum damaligen Zeitpunkt
ist bei lebensnaher Betrachtung nicht auszugehen, da nicht ersichtlich ist, dass die Klagerin
drei Jahre vor Anmeldung der Klagemarke ein Interesse an diesem Zeichen gehabt hétte.
Selbst wenn man zu Gunsten der Beklagten davon ausgeht, dass eine aufgrund der
Obliegenheit zur Wahrung eigener Interessen gebotene zumutbare Beobachtung des
Marktes oder des Umfeldes stattgefunden hat oder héatte stattfinden missen, kann diese nicht
so weit reichen, dass jeder potentielle Wettbewerber in einem internationalen Umfeld
beobachtet wird oder beobachtet werden muss. Es ist in jedem Fall als ausreichend
anzusehen, wenn sich ein Marktteilnehmer vor einer Markenanmeldung auf die bisherige
Registerlage verlasst. Da die C sich jedoch keine Rechte am Zeichen ,Isha" gesichert hatte,
ist auf Grundlage des vorgetragenen Sach- und Streitstandes nicht erkennbar, dass die
Anmeldung der Klagemarke oder deren Durchsetzung durch die Klagerin
rechtsmissbréuchlich wéaren. Gegen eine rechtsmissbrauchliche Anmeldung der Klagemarke
bzw. eine rechtsmissbrauchliche Anspruchsdurchsetzung spricht zudem die Tatsache, dass
die Klagerin bereits seit geraumer Zeit Inhaberin der Marke ,USHA" ist. Es ist deshalb nicht
nur nachvollziehbar, sondern sogar sinnvoll, dass die Klagerin zum Schutze dieser Marke
und zur Erweiterung des bestehenden Portfolios &hnlich klingende Marken ebenfalls
schitzen wollte. Zudem hatte die Klagerin beziglich der Klagemarke offensichtlich einen
Benutzungswillen. Denn ausweislich der Anlage K 23 wurden jedenfalls im Oktober 2016
Uber die Internetseitewww.motion-fashion.de mit ,Isha“ gekennzeichnete Produkte (Schals,
Loops und Miitzen) angeboten. Zwar reicht das Bestehen eines Benutzungswillens allein
nicht aus, um einen Rechtsmissbrauch auszuschliel3en. Liegt jedoch offensichtlich ein
Benutzungswille vor, wird die Marke in der Benutzungsschonfrist tatsachlich bereits benutzt
und sind — wie hier — auch sonst keine konkreten Umsténde vorgetragen und unter Beweis
gestellt, aus denen ein rechtsmissbrauchliches Verhalten gerade im Hinblick auf die
Durchsetzung der Rechte aus der konkreten (Klage-)Marke folgen wiurde, so ist das
Vorliegen eines rechtsmissbrauchlichen Verhaltens gerade nicht feststellbar. Nur
abschlieRend sei erwahnt, dass der Umstand, dass die Klagerin mit der C zunachst
Vergleichsverhandlungen gefuhrt hat und deren Abnehmer erst im Laufe der Verhandlungen
und nicht zeitnah zur Kenntnis von der jeweiligen Verletzungshandlung abgemahnt hat,
jedenfalls im Verhéltnis zur hiesigen Beklagten, den Vorwurf rechtsmissbrauchlichen
Verhaltens nicht zu begriinden vermag. Denn im Hinblick auf die hiesige Beklagte stellt auch
ein solches Verhalten kein Indiz fur einen unzulassigen Verdrangungswettbewerb dar. Fir
den einzelnen Handler ist vielmehr unerheblich, ob er der einzige abgemahnte Handler ist
oder ob neben ihm noch andere Handler abgemahnt werden. Abschliel3end sei klargestellt,



dass ein solches Vorgehen nach Auffassung des Gerichts auch im Verhaltnis zur Herstellerin
bzw. Lieferantin nicht zwingend rechtsmissbréauchlich sein muss; auch in diesem Verhaltnis
kann es sich durchaus um ein Mittel zulassigen Wettbewerbs handeln.

ee.

Da der Vortrag der Beklagten, die Klagerin habe seit dem Jahre 2012 Kenntnis von den
Geschaftsaktivitaten der C gehabt und daher auch gewusst oder habe wissen missen, dass
diese die Bezeichnung ,Isha" einsetze, -wie bereits ausgefuhrt- ersichtlich ins Blaue hinein
erfolgte, greift auch der Einwand der Verwirkung nicht durch.

ff.

Schlief3lich verfangt auch der Vortrag der Beklagten, die Abmahnung sei wegen Verweises
auf andere Marken der Klagerin und Rechtsprechung, die diese anderen Marken betreffe,
missbrauchlich, nicht. Die Klagerin hat in der Abmahnung ausdrtcklich erklart, dass
vorliegend das Zeichen ,Isha“ maf3geblich sei. Andere Marken und diese Marken betreffende
Rechtsprechung hat sie in der Abmahnung lediglich als aus ihrer Sicht vergleichbare
Fallkonstellationen in Bezug genommen.

b.

Die Abmahnung war auch berechtigt. Sie entsprach dem Interesse und zumindest
mutmallichen Willen der Beklagten, da dieser die Gelegenheit gegeben wurde, eine
kostenintensivere gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden.

C.

Unerheblich ist auch, ob die Klagerin die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten bereits an
ihre Prozessbevolimachtigten gezahlt hat. Die Klage muss insoweit nicht auf Freistellung
gerichtet werden, sondern es kann auch dann unmittelbar Zahlung verlangt werden, wenn die
Gebuhren im Innenverhaltnis noch nicht beglichen sind, da hinsichtlich des
Schadensersatzanspruchs 8§ 250 BGB analog gilt, sobald die Erstattung — wie vorliegend —
endglltig verweigert wird.

2.

Die Hohe der geltend gemachten Abmahnkosten von 1.531,90 € ist angemessen,
insbesondere ist der in der Abmahnung angesetzte Gegenstandswert von 50.000,00 € nicht
zu beanstanden.

Das wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen wegen
Kennzeichenverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt, ndmlich durch den Wert des
verletzten Kennzeichens einerseits und das Ausmalfd und die Gefahrlichkeit der Verletzung,
den sogenannten Angriffsfaktor andererseits (Ingerl/Rohnke, a.a.O, § 142 S2. 6). Fur den
Marktwert des verletzten Kennzeichenrechts sind insbesondere Faktoren wie die Dauer und
der Umfang der bisherigen Benutzung, die unter dem Kennzeichen erzielten Umsatze, der
Bekanntheitsgrad und der Ruf des Kennzeichens bei den Abnehmern aber auch in der
allgemeinen Offentlichkeit maRgeblich (Ingerl/Rohnke, a.a.0., § 142 S2. 7). Der Angriffsfaktor
kann ebenfalls durch eine Vielzahl von Faktoren des Einzelfalls beeinflusst werden. Im
Vordergrund stehen der Verletzungsumfang sowie die Intensitat der Kennzeichenverletzung
selbst, also insbesondere der Grad der Verwechslungsgefahr bzw. Rufausbeutung,
Aufmerksamkeitsausbeutung, Rufschéadigung oder Verwasserung (Ingerl/Rohnke, a.a.O.,
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§ 142 S2. 8). Grundsétzlich ist davon auszugehen, dass die Parteien ihre wirtschaftlichen
Interessen kennen und bewerten kdnnen. lhren Streitwertangaben kommt mithin eine
indizielle Bedeutung zu, die anhand der objektiven Gegebenheiten zu Uberprifen und mit den
ublichen Wertfestsetzungen in ahnlichen Fallen zu vergleichen sind (BGH GRUR 1977, 748,
749).

Bei kennzeichenrechtlichen Unterlassungsklagen kommen Streitwerte von 50.000 € bis
75.000 € fur den Unterlassungsanspruch in der Regel nur bei Verletzung unbenutzter Marken
oder geschaftlicher Bezeichnungen geringer wirtschaftlicher Bedeutung in Betracht (
Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 142 S2. 10 m.w.N.). Unter Bertcksichtigung dieser Umstande war
der von der Klagerin in ihrer Abmahnung genannte Gegenstandswert von 50.000,00 € fur die
geltend gemachten Anspriiche auf Unterlassung, Auskunft und Anerkennung der
Schadensersatzpflicht nicht tberhoht. Auch der Ansatz einer 1,3 Geschéaftsgebuhr ist
angemessen. Denn bei Kennzeichenstreitsachen handelt es sich um eine Spezialmaterie, bei
der die Einschaltung eines Rechts- oder Patentanwalts zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung stets notwendig ist (Ingerl/Rohnke, a.a.O, vor 88 14-19 S2. 304). Dass die
Klagerin vorliegend im Hinblick auf die Benutzung der Klagemarke mehrere Abmahnungen
gegenuber der C und verschiedenen Abnehmern der C ausgesprochen hat, fhrt nicht zu
einer anderen Beurteilung. Denn insoweit mag es sich zwar um vergleichbare, nicht aber um
identische Angelegenheiten handeln. Vielmehr ist fiir jede Benutzungshandlung einzeln zu
prufen, ob die Klagemarke verletzt wurde und wem eine etwaige Verletzung zugerechnet
werden kann.

Unter Berucksichtigung einer 1,3-fachen Geschaftsgebihr zzgl. einer Auslagenpauschale von
20,00 € errechnen sich Abmahnkosten in Hohe von 1.531,90 €.

Daruber hinaus hat die Klagerin gegen die Beklagte auch einen Anspruch auf Erstattung der
Testkaufkosten in der geltend gemachten Ho6he, Zug-um-Zug gegen Rickgabe der im Wege
des Testkaufs erworbenen Mitze. Der Anspruch beruht auf 8§ 14 Abs. 6 MarkenG.

Die Voraussetzungen dieser Norm sind gegeben. Insbesondere liegt auch das im Rahmen
des Schadensersatzanspruchs erforderliche Verschulden vor. Denn die Beklagte handelte
jedenfalls fahrlassig, da sie vor Angebot und Vertrieb der streitgegenstandlichen Waren keine
Markenrecherche durchgefihrt hat bzw. eine Markenrecherche jedenfalls nicht mit der
notwendigen Aufmerksamkeit vorgenommen hat. Die geltend gemachten Kosten waren zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung auch erforderlich. Zwar war eine Markenverletzung
bereits durch die in dem Online-Angebot gewahlte Uberschrift gegeben. Der Testkauf hat
jedoch weitere Verletzungen (in der Bestellbestatigung und in der Versandbestéatigung sowie
bezlglich der Mitze selbst, die ausweislich der Anlage K 3 auf einem Hangtag mit ,Isha
Beanie" gekennzeichnet war) ergeben, so dass er — unabhangig davon, ob diese bereits im
Rahmen der Abmahnung geltend gemacht wurden — jedenfalls nicht im Sinne der
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Diusseldorf (Az. 1-20 U 44/15, Urteil vom
19.01.2016) vergeblich war. Bezuglich der Hohe der angesetzten Testkaufkosten bestehen
keine Bedenken. Insbesondere ist der Ansatz einer Pauschale in Hohe von 125,00 € zzgl.
Mehrwertsteuer gerechtfertigt. Denn von der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung ist
auch umfasst, einen Dritten mit der (professionellen) Durchfiihrung und Dokumentation eines
Testkaufes zu beauftragen. Auch die weiteren ,Versandkosten Kanzlei* sind Teil der
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und damit nebst Mehrwertsteuer ersatzfahig. Dieses
Ergebnis ist auch nicht unbillig, da dem Verletzer diese Kosten nach der oben genannten
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Dusseldorf nur auferlegt werden kénnen, wenn sich
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durch den Testkauf weitere Verletzungen (neben einem gegebenenfalls bereits verletzenden

Online-Angebot) belegen lassen.

Die Klagerin hat gegen die Beklagte dartiber hinaus einen Anspruch auf die zugesprochenen
Rechtshangigkeitszinsen, 8§ 291, 288 Abs. 1 S. 2 BGB.

V.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus 88 91 Abs. 1, 709 ZPO.

Streitwert:

1.715,54 €
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