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VDA Verband der Automobilindﬁstria éiv., vertreten durch den Présidenten
Bernhard Mattes, Behrenstralle 35, 20177 Berlin

- Klager -

Rechtsanwilie Dr. Jirgen Kroher, Ariane
“Hettenkofer, Katharina Bach, Sigurd Quas-
barth, Hannah Eckermann, Bavariaring 20,
80336 Miinchen

Prozessbevolimachtigte:

UCY:business services & trading GmbH, Am Villepohl 4, 53347
Alfter, vertreten durch ihren GeschéaftsfUhrer Thilo Schneider, ebenda,

- Beklagte zu 1 -

und

2. Thilo Schneider, UCY business services & trading GmbH, Am Vil-
lepohl 4, 53347 Alfter,

- Beklagter zu 2 -
wegen Kennzeichenverletzung

Streitwert (vorldufig geschétzt): EUR 250.000.00
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dabei

auf Antrag!  entfallend {vorldufig geschéatzt): EUR 160.000,00
auf Antrag ll  entfallend (voridufig geschatzt) EUR  30.000,00
auf Antrag Il entfallend (vorldufig geschétzt): EUR 56.620,50

Streitwert nach Antrag VI bezifferbar: EUR  3.379,50

vertreten wir den Kldger und erheben fir diesen Klage. Wir bitten um kurzfris-
tige Anberaumung eines Verhandlungstermins, in dem wir folgende Antrage
stellen werden: ’

i

v,

Die Beklagten werden verurteilt, es bei Me| fir jeden Falt der
Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnﬁ@sgeldg n bis zu EUR
250.000,00, an dessen Stelle im Falle der @%@ﬁfﬁ” chkeit eine Ord-
nungshaft von bis zu 6 Monaten tritt, oder ei rdnungshaft bis zu 6
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei JahFé , die Ordnungshaft
im Hinblick auf die Beklagte zu 1) zu volizi ehen é% ihrem jeweiligen
Geschaftsfihrer, zuunterl éﬁ%g en,

im geschéftiichen Verkehrinider @gropéiéchén Union den Domainna-
men “adblue-kaufende" fir:.d ‘Bewerbung von Chemikalien, insbe-
sondere Harnstoffiésungen von Schimier-, Brenn- und Rohstoffen so-
wie von Dienstl elstungen‘tli‘ﬁi\- e@uch der Energieeffizienz, der erneuer-
baren Energien, der Rohstofflogigtik und des Energiehandels zu benut-

zen. ?%

% N

Die Bekl n“‘fi&e den verurteiit, dem Kldger durch Vorlage eines nach
Monati ordny Y erzeichnisses Auskunft zu erteilen lber den Um-
fang der V@rlefzfﬁ%ﬁhandlungen gemal Antrag |, insbesondere Gber
die Dauer der Registrierung der Domain "adbiu e-kaufen de", die Hau-
figkeit ihres ﬁsa‘grufes im Internet, die unter ihrer Nutzung erzielten Um-
sétze und Gewinne sowie den Umfang und die Kosten der unter ihr be-
triebenen Werbung, wobei zum Nachweis der Angaben die entspre-
chenden Belege (betriebswirtschaftliche Auswertungen etc.) in Kopie
vorzulegen sind.

Es wird festgestelll, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflich-
tet sind, dem Kldger allen Schaden zu ersetzen, der diesem aus den in
dem Antrag |. beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder
zukiinftig noch entstehen wird.

Die Beklagten tragen die Kosten des Rechisstreits.

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteill, dem Kléger die
Abmahnkosten in Hohe einer 1,5-Geschéfisgeblhr aus einem Gegen-
standswert in Hohe von EUR 250.000,00, némlich EUR 3.379,50, nebst
5 Prozentpunkten Zinsen hieraus seit Rechtshingigkeit zu erstatten.

Wegen der Komplexitat der Sach- und Rechtslage erscheint eine Ubertragung
der Angelegenheit auf den Einzelrichier nicht angebracht.

H#OO1T P.OOSB/019

Rechts- und Patentanwélte
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BEGRUNDUNG
I. Sachverhait

Der Kldger nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft und Schadenssr-
satz wegen der Verwendung des Domainnamens "adblue-kaufen.de” in An-
spruch.

1. Der Kldger und seine Marke "AdBlue"”

— Der Kidger (folgend "VDA") ist der deutsche Verband der Automobilin-
dustrie e.V. , zu dessen Mitgliedern unter anderem die auf dem deut-
schen Markt tatigen PKW- und Nussfahrze
nehmen der Zulieferindustrie gehéren. :

Er ist Inhaber einer Reihe von Marken

“AdBIue"

weltweit, einschliefllich der

rbrennung und des\ﬁbgasverhaftens in Verbrennungsmo-
Verminderung des Ausstofies von Schadstoffen in Ab-
von Verbrennungsmotoren®” in Klasse 1,

; qhm:ermttte! und fitissige Betriebsmittel fir Ver-
bre rgyngsmo‘i‘aren in Land- und Wasserfahrzeugen, technische
“Ole uhd. Felle, ...; Brennstoffe (einschliefilich Moforentreibstoffe)
‘und Le htszoﬁe, .Jin Klasse 4 sowie

"g&semschafﬂiche und technologische Dienstleistungen und
“Forschungsarbeiten und diesbeziigliche Designerdienstieistun-

gen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstieistungen; ..." in
Klasse 42,

und der
- deutschen Marke 303 498 26 "AdBlue", eingetragen flr

“chemische Erzeugnisse fiir gewerbliche und wissenschaftliiche
Zwecke, chemische Kraftstoffzusétze; Kraftstoffe, insbesondere
fiir Brennkraftmaschinen, nicht-chemische Kraftstoffzusétze,; wis-
senschaftliche, industrieile und technologische Dienstleistungen
und Forschungsarbeiten, insbesondere auf dem Gebiet der
Kraftstoife und chemischer Kraftstoffzusétze” in den Klasse 1, 4
und 42.

Rechts- und Patentanwalte

3716
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Beweis:

Datenbankausziige der Unionsmarke 008 526 717 "ADBLUE" und der
deutschen Marke 303 498 26 "AdBlue", in Kopie als

- Anlage K1 -
Die Marke "AdBlue™ wird seit vielen Jahren umfangreich flir den Harn-

stoff AUS 32 benutzt, in der gesamten Europdischen Union und dar-
tiber hinaus.

Weltweit steigen die Anforderungen an die Emissignsr
~ Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen stindigi
wird daher seit geraumer Zeit die sogenannte SCR Te¢
lektive katalytische Reduktion) erfolgreich eingesetzt, die’
durch die die Einspritzung von Hamstoff reduz;ert

LKW Bereich
< (SCR = se-
OX-Abgase

u§x :
Mit Einfihrung der seit September 201 ltenden Abgasnorm Euro 6
wurde die Verwendung von SCRwﬁatalys;%en die Stickoxide mit Hilfe
wassriger Harnstofflésung in die ﬁg%“hédlic ¥en Bestandteile Stickstoff
und Wasser umwandeln, vielfach W und Transporter erfor-

derlich. ey S R @

Zur Forderung eines eunheﬁhch hohen Qualitdtsniveaus und einer weit-
weiten Verbreitungides Harnstoffes AUS 32 hat der VDA die Marke
"AdBlue” im Aufirag seiner Mitglieder in allen relevanten Kfz-Markten
schiitzen lassen %zusammen mit seinen Mitgliedern sowie internati-
onalen Chemaeunterf&rl;\men ein Lizenz- und Auditsystem fir die ein-
heitliche Benutzung dek&%%rke "AdBlue" und des damit gekennzeichne-
ten Krafzstoffzusatzes etabliert

Quahtat des Produkts ist fur die problemlose Verwendung in Fahr-
;:eug#sg@§ auBerordentlich wichtig. Aus diesem Grund sind die Anforde-
in den ISO Normen 22241-1 bis 4 festgelegt. Dxese Standards

itdtsaudit fur thre Produktionsanlage und das Vertriebssystem
beim Qualitatsmanagement Center des VDA zu durchlaufen.

Nachdem Lastwagen und dieselbetriebene Sonderfahrzeuge bersits
seit etlichen Jahren nahezu flachendeckend Harnstoffzusatz zum
Treibstoff bendtigen, ist die Marke "AdBlue” allen gewerblichen Ab-
nehmern und Verbrauchern ein Begriff.

Da zudem zwischenzeillich viele Diesel-PKW mit dieser Technologie
zur Abgasreduzierung ausgeristet sind und die meisten Harnstoffan-
bieter ihr Produkt unter der Marke "AdBlue” anbieten, kommt auch eine
hohe Zahl von Endverbraucher regeimaiig mit der Marke "AdBlue" in
Kontakt.
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Beweis:
Flyer mit aktuellen Informationen zum Thema, in Kopie als

- Anlage K2 -
beigefiigt.

Derzeit umfasst die Liste der Lizenznehmer 197 Firmen weltweit. Unter
den Lizenznehmem finden sich bekannte Fahrzeug- und Motorenher-
steller und Chemieunternehmen, wie z.B. BASF SE, DE, Robert Bosch
GmbH, DE; Iveco SpA, IT; MAN Nutzfahrzeuge AG Bﬁ oder PEUGE-~
OT S A, FR.

Beweis

.

Aktuslle "AdBlue™-Lizenznehmerliste, abrufbamw tiber
https:/lwww vda . deldefthemen/innovati und~techmkfad~bluefadbiua~
markenliste-und-lizenznehmerliste. htmiﬁ%gﬁk}(opre a!s

s,

- Anlage K3 -

ié?
. %%%e 122«)3 i%’
Markenschutz genieit "AdBlue" in der Mgg@%eit nahezu weltweit,
Beweis: ‘
aktuelle "AdBlue" Markenhste abrufbar (ber

https.:/iwww, vda.de/de/themen/inhovation-und-technik/ad-blue/adblue-
markenlistéund-lizenznehmerliste.html, in Kopie als

- Anlage K4 -

fma Integer Research, die auf Marktanalysen spe-

zialisiert ist:{www.integer-reseach.com), betrug die Zahl von grolen

- und mlttleren%astwagen in der EU bereits 2014 etwa 6,5 bis 7 Millio-
“nen Fahrzeuge. Davon wiederum waren ca. 30 bis 35% mit dem soge-
nannten SCR System ausgestattet und brauchten deshalb zusétzlich
zum Krafistoff Diesel Harnstoff. Nachdem nahezu alle Fahrzeugherstel-
ler Harnstoff der Marke "AdBiue” empfehlen und verwenden, schitzte
integer Research den jahrlichen Verbrauch von "AdBlue" in den Jahren
2010 bis 2014 wie folgt (in Tonnen);

2010 2011 2012 2013 2014

970.000 1.285.000 1.635.000 1.940.000 2.100.000

Beweis:
Bericht "AdBlue consumtion data for VDA", in Kopie als
- Anlage K5 -

Integer Research erwartet auflerdem, dass bis 2025 der "AdBlue"” Ver-
brauch in Europa die 6 Milliarden Liter-Grenze Uberschreitet. Das ent-
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spricht einer Verdreifachung des Verbrauchs im Jahr 2013. Den Haupt-
grund flir die Steigerung sieht Integer Research darin, dass ab 1. Sep-
tember 2015 nicht nur LKWs, sondern aufgrund der neuen Euro 6
Norm auch die meisten Diesel-PKW mit dem SCR-System ausgeristet
sein werden und damit "AdBlue” bendtigen.

Beweis:

Pressemeldungen vom 4. Méarz 2014, in Kopie als
- Anlage K6 ~

Mit diesem vermehrien Einsatz von "AdBlue" im PKW-Bereich wurde
~ die Marke auch unmittelbar fur den normalen Endverbraucher sichtbar.
Eine Prasentation des VDA zum Integer "AdB Blue®-Forum” am 19. April
2015 in Dusseldorf zeigt, dass die Fahrzeu herstefler OPEL, Porsche,
ologie bereits vor

6% aller Diesel-

Jahren einsetzten. Bis 2020 erwartet der V%
PKW in Europa mit dem System ausgerustet sl

Beweis:

Prasentatton “Progress fgg&AdB tig lnfrastructure and Passenger Cars

deren Besitzer nun auch AdBftfﬁ:ﬁanken missen, in der Europdischen
Union bereits se!t 2006 bis 2014 nahezu konstant Gber 50%.

- Anlage K8 -

Beim Fahrzeugbestand insgesamt betrug der Anteil von Dieselfahrzeu-
gen im Jahr 2016 in der Européischen Union bereits knapp 42%.

Bewels:

Auszug aus dem Bericht der ACEA-Bericht "Vehicles in use / Europe
2018", in Kopie als

- Anlage K9 -

Konkrete Beispiele fir die Benutzung der Marke "AdBlue" durch ver-

schiedene Fahrzeughersteller, Chemieunternehmen und Tankstellen-

betreiber wie z.B. Shell, OMV, KRUSE Automotive, Mazda oder Citroen
werden als

- Anlage K10 -

beigefiigt.
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Der VDA hat zusammen mit integer Research und einigen Lizenzneh-
mern die Internet-Suchmaschine www findAdBlue com eingerichtet,
Uber die Tankstellen und Zapfanlagen lokalisiert werden kénnen, die
"AdBlue" anbieten,

Beweis:

Screenshots der Website www.findAdBlue.com, in Kopie als

- - Anlage K11 -
~ Im September 2013 lag die Zahl der "AdBlue" Verkéufsstelien in Euro-
pa bei Gber 5.000. Bereits bis Februar 2015 wag‘ ie Zahl auf fast 6.400

angewachsen. ( : ‘

Beweis:

Neben dem Vertrieb an GroBkunden wieSpeditionen mit eigenen
Tankanlagen wird auch das Netz von Tankstellen, die "AdBlue" an
Zapfséulen anbietén, laufend dichter.. Bereits 2015 waren dies bei-
spielsweise in schland 1.450 "AdBlue" Pumpstandorte, in Frank-

reich 715, in GrofiBeitannien 293, in Halien 167, in den Niederlande 537,
in Finnfand 302 odeﬁn Slowenien 105.
Beweis: C ‘%

,Aﬁg?eenshot der Website www findAdBlue.com/news, in Kopie als

- Anlage K13 -

3

ust 2013 hatte allein der Tankstellenbetreiber TOTAL 93 Tank-
"AdBlue" Zapfsaulen in Deutschiand. Die erste TOTAL-
Tankstelle mit "AdBlue” Verkauf wurde im Oktober 2003 in Berlin eroff-
net.

Beweis:
Pressemeldung des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit vom 10.10.2003 und Tankstellen{ibersicht von
der internetseite www.total.com, in Kopie als

- Anlage K14 -

Presseberichie Uber den erfolgreichen Einsatz von "AdBiue" aus ver-
schiedenen Jahren und Lindern werden als

- Anlage K15 —

beigefligt.
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Die vierte Beschwerdekammer des EUIPO hat in einer — mittlerweile
rechiskréftigen — Entscheidung vom 12. Januar 2018 eine erhohte
Kennzeichnungskraft und Reputation der Marke "ADBLUE" angenom-
men und dazu unter Rdnr. 59 wie folgt ausgefiihrt (Unterstreichungen
durch die Unterzeichnerin):

"Dabel beriicksichtigt die Kammer sehr wohl eine erhéhte Kenn-
zeichnungskraft, ja Repulation, der dlteren Marke fiir Additive der
Klasse 1, zumindest in Deutschiand. Disse ergibt sich aus der
flédchendeckenden Verfigbarkeit, den hohen Produktions- und
Absatzzahlen (21,1 Mio. Tonnen in Europa um /4 0.000 Tonnen
in Deutschland im Jahr 2014, Anlage 7 zggg Schriftsatz vom
~ 21.5.2018) und der umfassenden Werbung ?'ﬁg,die tsprechen-

de Technologie in Verbindung mit der Sens ng der Of

fentlichkeit, auch schon vor 2014, fiir Abgaswerte Yon Kraftfahr-

zeugen und Schadstoffbelastungen: durch Krafifahrzguge ganz
allgemein, auch vor dem Hintergrund politischer Diskussionen
und gesetzlicher Verschérfungenwen Emissionswerten (,EURO

1-6"-Abgasnormen).” & E
N W

Ergebnis der langjahrigen und umfa ) reichegﬁ%!aenutzung der Marke

"AdBlue” ist ein guter Ruf.und eine hot ég%%&nntheit in der Européi-

iere in Fachkreisen und un-

schen Union und dariiber hinaus, insbesor
ter Besitzern von Dieselfahrzeugen. -

%

2.  Die Beklagten und.die Verletzungshandiung

Bei der Beklagten zu 1)igleren Geschéftsfihrer der Beklagte zu 2) ist,
handelt es sich um ein Energieunternehmen, das nach eigenen Anga-
ben Energieprojekte weltweit koordiniert und neue Technologien zur

testeri§'seit dem 12. Oktober 2015 mit einer von ihr betriebenen Websi-
te verkniipft war.

Unter diesem Internetauftritt www adblue-kaufen.de bot die Beklagte zu
1) neben

- Harnstofflosungen unter der Bezeichnung "AdBlue” auch
- Schmierstoffe

an. Zudem bewarb sie auf der vorgenannten Webseite

- Dienstleistungen im Bereich der Energieeffizienz,
- der erneuerbaren Energien,

- der Rohstofflogistik und

- des Energiehandels u.a. auch

- Schmierstoffe,
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- Brennstoffe,
- Rohsiofie und
- Chemikalien,

u.a. durch Setzung eines Links auf ihre Homepage www.ucy-
energy.com.

Beweis:

im Internet Archiv Wayback Machine archivierte Screenshots der
Website www.adblue-kaufen.de aus den Jahren 2015 und 2018 sowie
~ ein Screenshot der Seite vom 12. September 2019, in Kop ie als

o

“’% : Anlage K16 -

g?xx o

Screstishots der Un-

%%4

im Internet Archiv Wayback Machine archw‘fe%

terseiten : und
www.adblue-kaufen. deischmeurstoﬁefmotome au“?;ﬁgjem Jahr 2018, in
Kopie als

- Anlage K17 —

ke ™
Der Beklagte zu 1) a?gﬁascﬁﬁﬂsfu?%? der Beklagten zu 1} hat den Be-
trieb der vorgenannten Websit &veraniasst zumindest aber hat er von
diesem gewusst und hatte ihn of

, s im Jahre 2016 auf eine Benutzung der Marke
"AdBlue” zh die Beklagte zu 1) aufmerksam geworden und zwar
insbesondere “auf der von diese betriebenen Internetseite www. uc;yy
energy.com.. Er hatte sie daher zundchst wegen dieser Benutzung mit
dem in Kopie als

- Anlage K18 -

beigefiigten Schreiben vom 3. Juni 2016 auf seine alteren Markenrech-
te hingewiesen.

Nachdem der VDA erst ca. drei Jahre spéter auf die Verwendung auch
der streitigegenstindlichen Domain aufmerksam geworden war, hat er
die Beklagten vorgerichtlich mit Schreiben vom 7. Oktober 2019 wegen
der Verwendung der Marke "AdBlue” in der Domain "adblue-kaufen.de”
abgemahnt und zur Abgabe einer sirafbewehrten Unterlassungserkla-
rung aufgefordert.

Beweis:

Schreiben vom 7. Oktober 2019, in Kople als
- Anlage K19 -
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Laut der DENIC wurde die Domain dann in unmiltelbarem zeitlichen
Zusammenhang am 9. Oktober 2019 auf einen neuen Domaininhaber
in Brasilien Gbertragen, ndmlich Servico de internet Silva. Seither findet
sich auf der Website nur der Hinweis “Esfa pagina ndo esta funcionan-
do no momento." (deutsche Ubersetzung: ,Diese Seite funktioniert der-
zeit nicht.").

Nach umfangreicher Korrespondenz, insbesondere von Seiten der Be-
klagten, hat der VDA im Bemihen um eine gltliche Einigung angebo-
ten, die Angelegenheit als erledigt zu betrachten und insbesondere auf
die Geltendmachung von Auskunfts- und Schadensersatzanspriichen
zu verzichten, wenn die Beklagten sich ihm gegeniber strafbewehrt
~ verpﬂlchten wiirden, es zu unterlassen, im geschaﬁlzchen Verkehr den

"‘t keine Unterlas-
¥ ﬁmﬂ Schreiben
ichnerin eingegangen

Darauf hat der Beklagte zu 2} bis heutéi’
sungserklarung abgegeben. Die Beklagte z(
vom 23. Oktober 2019, in der Kanzlei der’ Unte V
am 24. Oktober 2019, die in Kopie als

‘Qi, : R g
;i& o E - Anlage K 20 -

Da das entsprechend“ A g@%t dé@isek fagiten zu 2} jedoch nur bis
zum Folgetag, den 25. O w@ 019, befristet und die Erkiarung dar-
{iber hinaus mhatt!sch nicht aus$ whend war, um eine Wiederholungs-
gefahr auszuraumen, hat der VDA diese Unterlassungserkldrung nicht
angenomm

i ';i’x'e vorgesehene Unterlassungsverpﬂnchtung darauf
lbescl‘u'afﬁii&atP Jdie Website www.adblue-kaufen.de nicht in wettbewerbs-
 widriger W&&e im Zusammenhang mit anderen Produkten zu verwen-
"~ den". Auch e?&eh;en die Vertragsstrafe "in Hohe von 2 % des jéhrlich

mit dem Verkauf von Harnstoffidsunyg generierten Deckungsbeitrag”
nicht angemessen.

Mit Schreiben vom 11. November 2019 hat der VDA die Beklagten da-
her ernsut und letztmalig unter Fristsetzung bis zum 14. November
2019 zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkldrung unter
Bezugnahme auf den urspriinglich Ubersandien Formulierungsvor-
schlag aufgefordert. Auch dies blieb erfolglos. Daher ist Klage geboten.

Beweis:
Schreiben vom 11. November 2018, in Kopie

- Anlage K 21 -
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. Rechtliche Wiirdigung

1. Aus dem geschiiderten Sachverhalt ergeben sich die klageweise gel-
tend gemachten Anspriche, welche die Antragstellerin zunachst auf die
Verletzung ihrer

- Unionsmarke 003 945 938 "ADBLUE"
und hilfsweise auf die Verletzung threr

~ - deutschen Marke 303 498 26 "AdBlue”

stitzt.

a. Der Unterlassungsanspruch ist aus Art 3;30 Abs 18 ‘l V.m. Art. 9
Abs. 2 lit. b) und ¢) UMV bzw. § 14 Abs. 2?&" und 3, Abs. 5 MarkenG
begrindet. \ %

i Es besteht Vemechslungsgefahr i Sv Art. 9 Abs 2 lit. b) UMV bzw. §
14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. S

omainha‘mens erfolgt markenmaBig.

Die Benutzur;g

Die Kfagemyark:e ist v :Haus aus mindestens durchschnitilich kenn-
zeichnungskraftig. Diese Kennzeichnungskraft wurde durch die intensi-
ve, Benu,tzung der Marke noch erheblich gesteigert.

Die ;gmhenahnluchkert ist wegen der identischen Ubernahme der Kla-

gemarke in den Domainnamen “adblue-kaufen.de” sehr hoch. Denn
sen zusﬁtzhche Elemente "-kaufen” und ".de" sind rein beschrei-

Auch sind samtliche unter der streitgegenstdndlichen Domain bewor-
benen Waren und Dienstieistungen, némlich

Chemikalien, insbesondere Harnstoffibsungen, Schmier-, Brenn-
und Rohstoffe sowie Dienstleistungen im Bereich der Energieef-
fizienz, der erneusrbaren Ensrgien, der Rohstofflogistik und des
Energiehandels,

identisch oder zumindest hochgradig dhnlich mit den Waren und
Dienstieistungen, fiir welche die Klagemarke eingetragen ist, insbeson-
dere

“"Chemikalien zur Reinigung von Abgasen in chemischen Pro-
zessen, als Additive zu fiissigen Brennstoffen zur Verbesserung
der Verbrennung und des Abgasverhaltens in Verbrennungsmo-
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toren, zur Verminderung des AusstoRes von Schadstoffen in Ab-
gasen von Verbrennungsmotforen” in Klasse 1, "Kraftstoffe,
Schmiermittet und fidssige Betriebsmittel fiir Verbrennungsmoto-
ren in Land- und Wasserfahrzeugen; technische Ole und Fette;
; Brennstoffe (einschiiellich Motorentreibstoffe} und Leucht-
stoffe; ..." in Klasse 4 sowie "wissenschaftliche und technologi-
sche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbeziigli-
che Designerdienstieistungen; industrielle Analyse- und For-
schungsdienstleistungen; ..." in Klasse 42 bzw. "chemische Er-
zeugnisse fir gewerbliche und mssenschafmc& Zwecke, che-
mische Krafistoffzuséize; Kraftstoffe, snsbeswdere fir Brenn-
kraftmaschinen, nicht-chemische Kraﬁstoffzu’ btze; wis

schungsarben‘en insbesondere auf dem Gebfet?(&g Kraftstoffe
und chemischer Kraﬁstoﬁzusétze in den Klasse 1,4 &nd 42.

Unabhinglg von der Waren- un«eﬁ?@enstletf{@ngsahnlnchkeut liegt auch
eine Markenverletzung nach Art. 9Abs. 2 Iit. @%UMV bzw. § 14 Abs. 2
Nr. 3 vor. % gf:%
“ﬁ%’ﬁiﬁ%ﬁgﬁ

Wie oben dargelegt, ist dte Klagemarke bekannt. Infolge der identi-
schen Ubernahmerider Klagemarke in den Domainnamen und deren
Bekanntheit st er Verkehr eine gedankliche Verkniipfung zwischen
der Domain uhd d’%{,,Kagemarke her. Durch die Benutzung des streit-
gegenstandlgchen amnamens wird dle Unterschei dungskraft der

nutzi:

* Auch liegt ﬁ%}n Fall der Erschipfung gemal Art, 15 UMV bzw. § 24
MarkenG vor. %

Nac:hsArt. 15 (1) UMV bzw. § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer
Marke zwar nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke
flir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner
Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder in ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens (ber den Europaischen Wirt-
schaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

Aus der Beschrankung auf die Benutzung "fiir Waren" folgt allerdings,
dass die Marke fir die Annahme einer Berechtigung nach diesen Vor-
schriften auch nur "fiir Waren" verwendet werden darf {Thiering in Strg-
bele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 24 Rn. 66). Erforderlich ist
eine konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte. Daran fehlt es nach
standiger Rechtsprechung, wenn die Werbung entweder nicht produkt-
bezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere
Produkte als Originalprodukte bezieht (vgl. BGH, Urteit vom 8. Februar
2007 -1 ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, m. w. N.).

Rechis- und Patentanwalie
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Im Hinblick auf Domains ist dabei zu beachten, dass der Verkehr diese
nach herrschender Meinung wie Unternehmenskennzeichen versteht,
da Untermnehmen ihren Geschifisbetreibe regelméfig unter ein und
derselben Domain mit der gesamten Produkipalette prisentieren {(vgl.
Hackbarih, Besprechung von BGH "keine-vorwerk-vertretung”, GRUR
2019, 484, 486, m.w.N,).

Unter Zugrundelegung dieser Mastibe fehlt es auch im vorliegenden
Fall an der erforderlichen Produktbezogenheit, so dass schon aus die-
sem Grund keine Erschipfung eingetreten ist.

~ Denn wie aus den als Anlage K 16 vorgelegten Screenshots der
Website der Beklagten zu 1) ersichtlich, erschien auf der Seite zu-
néchst — durch die GroBe und Position progiinent hervorgehoben — in
der linken oberen Ecke das Logo der Beiagten zi efolgt von den
Rubriken "Home", "AdBlue", "Funktionsweis ktalles”, "UCY

ENERGY", "Schnierstoffe” und "Kontakt" .

b
Durch diese Unternehmensprésentatioh bereits auf der Startseite ent-
fiel der fur die Erschépfung érforderliche enge Produktbezug. Dies um-
$0 mehr, als unter der Rubrik "UEY ENERGY" iiber die entsprechende
“ibtto:/fadblue-kaufen.de/ucvenergy/unternehmen.htmi  ein

bt
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Uber UCY ENERGY

UCY ENERGY ist eine filhrendes Unternehmen im deutschen
Energiemarkt. Mit nahezu 20 Jahren Erfahrung im devtschen
Markt zihit UCY EMERGY zu den Vorreitern fa Sachen Bioenergie,

“Zukundt sichern fiir die nidchste
- Generation”

Seit iber 10 Jahren hat sich UCY ENERGY das mMakto “Zukunft
sichern fiir die ndchste Geaeration” auf die Stirn geschrisben.
Verantwortung Hir die nichste Genreration wird bel pCY ENERGY
Tag fiir Tag aktiv gelebt. Daher entwickelt UCY ENERGY mit
fartnern neue zukunfisweisende Technologien um Energle immer
effizienter nuizen 20 kinoen,

Kernmarkte von UCY ENERGY

* Energleeffrienz,

» grneuerhare Energien
* Schmierstoffe

* frennstoffe

» fohstoffe

» Chembkalion

* fohstoffiogistik

* Energiehandel

Kahere informationen finden Sie auf www.uoy-onergy com

sorle worhahaitan,

ede %lls aber stehen der Benutzung der Klagemarke in der Domain
e-kaufen.de” berechtigte Griinde des VDA iSd Art. 15 (2) UMV
24 Abs. 2 MarkenG entgegen.

Mit der Entscheidung "keine-vorwerk-vertretung” aus dem letzten Jahr
{vgl. Urteil vom 28. Juni 2018 - | ZR 236/16 — keine-vorwerk-vertretung,
m. w. N.} hat der BGH die berechtigten Interessen des Markeninhabers
nach § 24 Abs. 2 MarkenG in den Vordergrund gerlickt. Danach ist im
Rahmen der gebotenen Interessenabwégung entscheidend, ob der
Wiederverkaufer bei der Ankiindigung von Markenwaren ausreichend
auf die Interesse des Markeninhabers Ricksicht nimmt und insbeson-
dere Irreflihrung und Rufausbeutung vermeidet.

Rufausbeutung ist z.B. anzunehmen, wenn der Wiederverkéufer die
Marke des Originalprodukts besonders hervorhebt, obwohl diese im
Vergleich zu den gleichfalls angebotenen Fremdprodukten nur einen
marginalen Anteil des Gesamtangebots, gleichsam als Alibi, ausma-
chen (vgl. Hackbarth, a.a.0.). Das ist hier der Fall. Die Beklagte zu 1)
nutzte die Werbewirkung der Klagemarke vor allem, um auf ihr vielfalti-
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ges Angebot von Fremdprodukien aufmerksam zu machen und ihr Un-
ternehmen zu prasentieren.

Die Rufausbeutung wird im vorliegenden Fall noch dadurch in besonde-
rem Malle verstérkt, dass es sich bei der Klagemarke "AdBlue" um eine
bekannte Marke handelt. Denn die Verwendung einer dlteren Marke in
einem Domainnamen ist insbesondere dann als unlautere Ausnutzung
der Wertschatzung einer dlteren Marke anzusehen, wenn sich der Ver-
wender der Domain die aus der Bekanntheit der Marke folgende Wer-
bewirkung bei der Anpreisung seines Onlme-Shopggéﬁ einer Weise
zunutze macht, die das fiir den Hinweis auf den Veririeb von Marken-
~ waren erforderliche MaB Ubersteigt (vgl. BGH, a.a. ﬁn 76ff — keine-
vorwerk-veriretung, m. w. N.}. Entsprechendes muss g@ &M, wenn zwar
kein Online-Shop angepriesen, gleichwohl aber das ge?mte Waren-
und Dienstleistungsangebot des Verwenders einer-Domainlip die eine
bekannte Marke (ibernommen wurde, be: orben wu'd

Vorliegend stellt die Verwendung:der Klagemarke in dem Domainna-
men "adblue-kaufen.de” mehr darigls einen’ @o&en Hinweis auf den
Vertrieb entsprechender Originalware ~{Qenn &é Beklagte zu 1) hétte
auf den Vertrieb von Originalware schi iatider aufmerksam machen
kénnen. Beispielsweise hatte sie auf die "AdB ue"-Produkte in der glei-
chen Weise hinweisen konnen, wie auf den gesamten Rest ihres Sor-
timents, namii rch die entsprechende Rubrik "AdBlue" samt dazu-
gehonger Unis

: mithin:aur dem Zweck, potentielie Kunden der Lizenznehmer des VDA
: eigene Waren- und Duenstlelstungsangebct aufmerksam zu

kung der Klagemarke, die (iber das notwenige Ma} weit hin-
ausgeht und daher mit den guten Sitten nicht vereinbar ist.

Demnach ist die Verwendung der Klagemarke im Rahmen der streitge-
gensténdlichen Domain als unlautere Ausnutzung der Wertschédtzung
einer alteren Marke anzusehen,

Durch die erfolgte Verletzungshandlung ist die fir die geltend gemach-
ten Unterlassungsanspriiche erforderliche Wiederholungsgefahr gege-
ben. Eine die Wiederholungsgefahr ausrdumende strafbewehrte Unter-
tassungserklarung haben die Beklagten nicht abgegeben.

b. Der Schadensersatzanspruch ergibt sich aus Art. 129 Abs. 2 UMV
L.V.m. §§ 125b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG. Den Beklagten war die in er-
heblichem Umfang benutzte und sogar in der Aligemeinbevdlkerung
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iiberdurchschnittlich bekannte Marke des VDA nicht unbekannt. Spéa-
testens mit dem als Anlage K18 beigefligten Schreiben der Unter-
zeichnerin vom 3. Juni 2016 waren die Beklagten Uber die &lteren
Kennzeichenrechte des VDA in Kenntnis gesetzt worden.

c. Die Auskunftsanspriche sind zur Bezifferung des Schadensersatzan-
spruchs erforderlich und stiitzen sich auf Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§
1256 Nr. 2, 19 MarkenG bzw. § 242 BGB.

i.v.m. §§ 683 S. 1, 670, 677 BGB. Die als
mahnung war berechtigt und begriindet.

e. Der Beklagte zu 2) haftet als Te;inehmer oder"*ﬁi@fer person lich, da er
als Geschiéftsfiihrer der Beklagten zu 1) fir d|e "ﬁgohtsverletzung ur-
séchlich war oder - wegen séiner allgemeinen Verantwortlichkeit fiir
den Geschéftsbetrieb der Beklaﬁ;gn zu 1) - weil er zumindest von die-
ser wusste und sie hatte verhir

2. Die driliche Zustindigkeitiges’
Abs. 5§ UMV bzw. § 32 ZPO. ~@&xéstr«e|tgeg:;enstandItche Internetdomain

ist bundesmrt also auch im Gerichtsbezirk des Landgerichts Miinchen
gemaR abrufbar.

Ariane Heitenkofer
Rechtsanwaltin

Anlagen
Anlagen K1 - K21
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