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Im Wettbewerb zwischen Unternehmen kommt es immer
wieder vor, dass sich Produzenten insbesondere bei der
Produktbezeichnung an bereits etablierte Bezeichnun-
genvon Fabrikaten ihrer Mitbewerber anlehnen, um As-
soziationsvorteile zu generieren. Entsprechende Sach-
verhalte werfen Fragen sowohl des Lauterkeits- wie auch
desImmaterialgiiterrechts auf. Ihre sachgerechte Beant-
wortung sollte sich nicht nur auf technische Fragen des
Vor-bzw. Nachrangs der jeweils angerufenen Abwehrnor-
men beschrinken, sondern muss der Grundsatzkonzep-
tion der beiden Rechtsgebiete und ihrem Zusammenspiel
gebiihrend Rechnung tragen. Ein aktueller Entscheid des
Handelsgerichts Bern gibt Anlass dazu.
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I. Entscheid des Handelsgerichts
1. Prozessgeschichte

Am 24.]Juli 2019 reichte die Peppe GmbH beim Handels-
gericht des Kantons Bern Klage gegen die MaFuMa GmbH
ein und beantragte, es sei der Beklagten zu verbieten,
unter der Bezeichnung «Summerer» einen Ingwer-Likor
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck
zu lagern.!

Der Ingwer-Likor «Ingwerer» ist das Hauptprodukt der
Klagerin (E. 11.1).2 Sie warf der Beklagten unlauteres Ver-
halten nach Art. 3 Abs.1lit. e UWG3 vor, weil diese sich
mit deren Produkt «Summerer» unnétig an die Produkte
der Kldgerin angelehnt habe (E. 1). Der «Summerer» ent-
hélt u.a. Zitronen und Ingwer (E. 11.2). Wihrend die Un-
ternehmensgeschichte der Klagerin auf das Jahr 2013 zu-
riickreicht, wurde die Beklagte erstim Jahr 2019 gegriin-
det (E.12ff.). Die Kldgerin lancierte im Jahr 2017 iiberdies
den Gin-Ingwer-Likor «Gingwerer» und prisentierte im
Jahr 2018 zum Meistertitel des Fussballclubs «YB» den
«Ingwerer» mit der Etikette «Meisterer» sowie im Jahr
2019, nach der Titelverteidigung, mit der Etikette «Meis-
tererer» (E.16ff.). Im Sommer 2019 veranstaltete sie fiir
Mitarbeiter, Freelancer und Bekannte den Sommeran-
lass «Sommerer» (E. 20).4 Die Beklagte prisentierte ihren
«Summerer» erst anldsslich der Er6ffnungsparty vom
30.Mai 2019 (E. 21).

Nach deniiblichen Verfahrensschritten im Direktprozess
(E.7)5 entschied das Handelsgericht am 24. Februar 2020
(Ausfertigung am 9. Juni 2020), der Beklagten werde «ab
30 Tagen seit Eréffnung des begriindeten Entscheids
verboten, unter der Bezeichnung «Summerer> einen Ing-
wer-Likor anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu die-
sem Zweck zu lagern» (Dispositivziffer 1; E. 31). Dieser
Entscheid wurde rechtskriftig, ohne Weiterzug an das
Bundesgericht.¢

2. Erwidgungen zu Art. 3 Abs. 1 lit.e UWG

Wie eingangs erwahnt, stiitzte die Kldgerin ihre Klage auf
Art.3 Abs.1lit.e UWG, wonach derjenige unlauter han-
delt, der sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren

1 Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern HG 19 89 vom 24. Feb-
ruar 2020 E. 1 (unter Kosten- und Entschddigungsfolge) = iusNet IP
vom 18. Dezember 2020.

2 SieistEigentiimerin der Schweizer Marke Nr. 660’012 INGWERER»
(E.11.1).

3 Bundesgesetzgegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember
1986 (UWG; SR 241).

4 Die Einladung erfolgte durch einen «newsletterer» (E. 20).

5 Art.5Abs.1lit.d ZPO (Schweizerische Zivilprozessordnung vom
19.Dezember 2008 [ZPO; SR 272]), der Streitwertlag bei CHF 100’000
(E.33.2).

6 Vgl. auch Der Bund vom 22. Juli 2020 («Ingwerer-Konkurrentin ist
konkursy).

Preise in unrichtiger, irrefiihrender, unnoétig herabsetzen-
der oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren,
Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder
in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begilins-
tigt. Der Entscheid handelt von der Tatbestandsvariante
der unnétigen Anlehnung bzw. der sog. Rufausbeutung.

Das Handelsgericht erklirte unter Bezugnahme auf die
Bundesgerichtspraxis, zu priifen sei der Ruf der Waren
der Kldgerin und allenfalls deren Verkehrsdurchsetzung
oder Bekanntheit, das Vorliegen eines Image-Transfers,
indem mit dem Marktauftritt Gedankenassoziationen zu
den Waren der Kligerin geweckt wiirden, und schliess-
lich, ob die Anlehnung unnétig erfolgt, mithin sachlich
nicht gerechtfertigt sei (E. 26).

Das Handelsgericht erlduterte, die Klidgerin habe «nicht
eine eigentliche Verkehrsdurchsetzung, sondern hochs-
tens deren Bekanntheit» nachzuweisen, wobei die Frage
letztlich offenbleiben konnte, weil der Kldgerin nach Auf-
fassung des Handelsgerichts der Beweis der Bekanntheit
ohnehin gelang (E. 27.4). Gefiihrt wurde dieser Nach-
weis insbesondere unter Berufung auf die konstante Be-
richterstattung in den Medien und den stetig steigenden
Umsatz (E. 27.5 f.). Das Handelsgericht bejahte sowohl
den guten Rufals auch die Bekanntheit der Produkte der
Klagerin (E. 27.8).

Im Weiteren priifte das Handelsgericht das Tatbestands-
merkmal der Rufausbeutungi.e.S., also das Vorliegen
eines Image-Transfers (E. 28). Allgemein hielt es fest,
dass die Rufausbeutung unabhingig von der Gefahr all-
filliger Verwechslungen als unlauter gelte (E. 28.1). Die
Kligerin brachte vor, sie habe mit dem Kennzeichen ge-
spielt und neben dem «Ingwerer» einen «Gingwerer» und
einen «Meisterer» auf den Markt gebracht (E. 28.2). Der
«Summerer» werde in die Produktefamilie der Kligerin
eingeordnet (E. 28.2). Das Handelsgericht folgte dieser
Argumentation und kam zum Schluss, die Bezeichnung
eines Zitronen-Ingwer-Likors als «<Summerer» sei objek-
tiv geeignet, als weiteres Produkt der Klidgerin wahrge-
nommen zu werden (E. 28.7).

Art.3 Abs.1lit.e UWG setzt schliesslich voraus, dass die
Anlehnungbzw. Rufausbeutung «unnotig» ist. Nach Auf-
fassung des Handelsgerichts informiere die Bezeichnung
«Summerer» nicht tiber den Inhalt des Getranks; ent-
gegen der Ansicht der Beklagten sei mit «Essenz des Som-
mers» nicht klar, woraus das Produkt bestehe (E. 29.3).
Eine Forderung der Markttransparenz sei mit der Be-
zeichnung «Summerer» nicht verbunden (E. 29.3).

Fiir die Verwendung der Bezeichnung bestand nach An-
sicht des Handelsgerichts ebenso wenig ein Rechtferti-
gungsgrund: Die Beklagte habe erklart, «<Summerer» sei
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eine Kombination von «summer» als englisches Wort fiir
Sommer und der ersten Wortsilbe von «Erfrischungs-
getrank», der Name «Summerer» sei berndeutsch und
die Steigerungsform «er» allen bekannt, und schliesslich
sei die Endung «er» im berndeutschen Dialekt eine Stei-
gerungsform, der Vertreter der Beklagten kenne vom
Grossvater den Obstler (E. 29.4). Keine dieser Erkldrun-
gen konnte das Handelsgericht iiberzeugen, weshalb
nach seiner Ansicht die Bezeichnung «Summerer» nicht
durch legitime Informationsbediirfnisse gerechtfertigt
war und die Anlehnung somit unnétig erfolgte (E. 29.4f.).

Die Frage, ob die in der Lehre vertretene Auffassung, eine
Anlehnung durch Rufausbeutung sei stets unnotig, weil
ein Aufklirungs- oder Informationsinteresse des Publi-
kums nicht bestehe und es selten erforderlich sein diirf-
te, den konkret mit einem bestimmten Marktteilnehmer
verbundenen Appeal-Faktor fiir die eigene Werbung aus-
zunutzen, liess das Handelsgericht offen, weil nach sei-
ner Auffassung ohnehin keine sachliche Rechtfertigung
fiir die Anlehnung bestand (E. 29.2).

Damit waren nach Uberzeugung des Handelsgerichts
alle Tatbestandsvoraussetzung von Art. 3 Abs. 1lit. e UWG
erfiillt und das Anbieten, Inverkehrbringen und die La-
gerung des Likors «Summerer» unzuldssig (E. 30).

II. Wiirdigung
1. Vorbemerkungen

In Bezug auf die Anwendungsvoraussetzungen der in der
Praxis und Lehre anerkannten «Rufausbeutung» bewegt
sich das Urteil auf sicher etabliertem Terrain; weniger
iiberzeugend ist das erzielte Ergebnis, und zwar insbe-
sondere mit Blick auf vertiefungswiirdige Abgrenzun-
gen des Verhiltnisses zwischen Lauterkeits- und Imma-
terialgiiterrecht. Dementsprechend sollen hier zunichst
Ausfiihrungen zum Verhiltnis zwischen der lauterkeits-
rechtlichen Verhaltenskontrolle und dem immaterial-
gliterrechtlichen Leistungsschutz (2.) erfolgen, welche
sodann tiberleiten zur Frage der Anwendung der Um-
wegthese (3.). Den Schluss bildet eine knappe Darstellung
der Implikationen in Bezug auf das lauterkeitsrechtliche
Konzept der «Rufausbeutung» (4.).

2. Verhaltenskontrolle vs. Leistungsschutz

Gemeinhin gilt, dass das Lauterkeitsrecht Verhalten kon-
trolliert und das Immaterialgiiterrecht Leistungen?
schiitzt. In den Worten des Bundesgerichts: «Das UWG

7 Diese Feststellung ist insofern verallgemeinernd, als die Marke als
solche genau besehen nicht als Leistung geschiitzt wird, JOCHEN
GLOCKNER, Markenschutz durch Art. 3lit.e UWG, sic! 2011, S. 274.

bezweckt die Gewihrleistung der Lauterkeit des Wett-
bewerbs, wihrend es dem Immaterialgiiterrecht vorbe-
haltenist, besondere Leistungen als solche zu schiitzen.
Leistungen sind daher durch das UWG nicht als solche,
sondern nur bei Vorliegen lauterkeitsrechtlich relevan-
ter Umstinde gegen Ubernahme und Nachahmung ge-
schiitzt, wie namentlich bei vermeidbarer Herkunfts-
tduschung, Rufausbeutung, hinterlistigem Verhalten
oder behinderndem systematischem Vorgehen».8 Nach
giangiger Auffassung schiitzt das schweizerische UWG
Leistungen weder unmittelbar noch mittelbar.?

Dementsprechend sind Immaterialgiitergesetze und
das UWG grundsitzlich losgelst voneinander anzuwen-
den: So ist etwa der lauterkeitsrechtliche Schutz von
Kennzeichen unabhingig von markenrechtlichen Ein-
tragungserfordernissen zu beurteilen, womit ggf. zwar
der Markenschutz nicht greift, wegen Schaffung von Ver-
wechslungsgefahr u.dgl. aber das UWG eine Handhabe
gegen entsprechendes Verhalten bieten kann.10 In konse-
quenter Umsetzung des Selbststdndigkeitspostulats fiihrt
ebenso ein Verzicht auf Sonderrechtsschutz weder zu
Nachteilen noch zu Vorteilen beziiglich der Anwendung
des UWG.11

Diese Unterscheidung bzw. Aufgabenteilung ist jedoch
nur dogmatisch scharfzu ziehen: Zwar kann vorliegend
nur gemutmasst werden, weshalb die Kligerin ihre Mar-
ke (E. 11.1)12 und deren Sperrkompetenz!3 nicht gericht-
lich durchsetzen wollte oder konnte (E. 28.7).14 Grund-
sitzlich moéglich wire dies wohl vor demselben Gericht
gewesen.15 Ein Beweggrund fiir die Wahl des lauterkeits-
rechtlichen Schutzinstrumentariums gegen Rufausbeu-
tung mag freilich gewesen sein, dass der Nachweis einer
Verwechslungsgefahr6 nur bei einem Vorgehen nach

8 Urteil des Bundesgerichts 4A_86/2009 vom 26. Mai 2009 E. 4.11.f.
(nichtabgedrucktin BGE135111446); vgl. auch BGE 131111384 E. 5.1.

9 ANDREAS HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker (Hrsg.), UWG, Kom-
mentar, Ziirich 2018, § 5 N 36, vgl. auch N 41 (zit. Heizmann/Loacker-
BEARBEITERIN); vgl. aber CARL BAUDENBACHER, in: Baudenbacher
(Hrsg.), Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG), Basel 2001, Art.2 UWG N 197.

10 Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5N 42.
11 Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5N 44.
12 Schweizer Marke Nr. 660’012 «Ingwerer».

13 EUGEN MARBACH / PATRICK DUCREY / GREGOR WILD, Immaterialgii-
ter-und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017, N743.

14 Die Beklagte behauptete, die Marke habe ihren Schutz verloren,
was im Entscheid jedoch ungeklart blieb.

15 Vgl. Art.5Abs. 1lit.a ZPO fiir die sachliche Zustandigkeit.

16 Das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers wird nicht ver-
letzt, wenn Marken zweifelsfrei auseinander gehalten werden kon-
nen; bei blosser Ausnutzung, nicht aber Benutzung der Marke, mit
Ausnahme der Verwendung «beriithmter Marken» (Art. 15 MSchG),
greift das MSchG nicht, CHRISTIAN SCHMID, in: Hilty/Arpagaus
(Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb, Basel 2013 (zit. BSK-BEARBEITERIN), Art. 3 Abs. 1lit.e UWG
N103, m.N.; vgl. auch die Nachweise in sogleich folgender Fn. 17.
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dem Markenschutzgesetz, nicht aber nach Art.3 Abs. 1
lit.e UWG erforderlich ist (E. 25).17 Das MSchG18 erfasst
eine blosse Kennzeichenanlehnung ausserhalb beriihm-
ter Marken ndmlich nicht.1® Zumindest im Ergebnis er-
reichte die Kldgerin iiber das lauterkeitsrechtliche Ver-
bot der Rufausbeutung ohnehin dasselbe, was sie ggf.
tliber das Markenschutzgesetz hitte durchsetzen konnen,
niamlich das gerichtliche Verbot des Anbietens, Inver-
kehrbringens und der Lagerung des Lik6rs «Summerer»
(vgl. Art. 55ff. MSchG).20 So kann das Konzept der Rufaus-
beutung defacto zu einem Leistungsschutz fithren, der
durch die Immaterialgiiterrechte in den betreffenden
Fillen wohl hiufig nicht zu erreichen wire. Damit biisst
daskonzeptionelle Dogma, wonach das Lauterkeitsrecht
nur Schutz vor unlauterem Verhalten biete, nicht aber
Leistungen als solche schiitze, jedenfalls bei rein ergeb-
nisorientierter Betrachtung des konkreten Rechtsver-
héltnisses seine praktische Bedeutung weitgehend ein.

Generell stellt sich damit die Frage, wie weit das Lauter-
keitsrecht Leistungen unter der Schwelle des Schutzni-
veaus des Immaterialgiiterrechts (faktisch) schiitzen soll.
Die Relation zwischen einem solchen verdeckten lauter-
keitsrechtlichen Leistungsschutz und dem Schutz durch
das Immaterialgiiterrecht gilt zu Recht als «eines der
Hauptprobleme des Lauterkeitsrechts».2t Esist hier nicht
der Ort, das Verhiltnis zwischen Immaterialgiiterschutz
und Wettbewerbsrecht aufzurollen.22 Gezeigt werden
soll aber doch, dass die vom Bundesgericht friiher ver-
tretene, in der Literatur kritisierte und mittlerweile als
grundsatzlich tiberholt geltende sog. Umwegthese immer-
hin die Gefahr eines liberbordenden lauterkeitsrechtli-
chen Leistungsschutzes durchaus wirksam eindimmen
konnte. Wie nachfolgend gezeigt wird, ist diese Umweg-
these allerdings auf deren Kerngehalt zu beschrinken.

3. Reduktion der Umwegthese
aufihre Kernanliegen

Die Umwegthese besagt, dass qua Lauterkeitsrecht nicht
verboten werden kann, was qua Immaterialgtiterrecht
zulissig ist.23 Mit anderen Worten soll das UWG keinen
(Leistungs-)Schutz bieten, wenn diesen schon das ein-
schldgige Immaterialgiiterrecht nicht gewédhrt. Damit
spricht die Umwegthese eine der beiden zentralen Fra-
gen des Verhiltnisses zwischen Immaterialgiiter- und
Lauterkeitsrecht an.24¢ Auszugehen ist dabeivon der tref-
fenden Uberlegung von PAHUD, wonach die Gesetze des
Immaterialgiiterrechts nicht nur positivbestimmen, was
sie schiitzen, sondern auch negativ, was sie nicht schiit-
zen, was also frei und anderen zuginglich sein soll.25

Das Bundesgericht beurteilte das Verhaltnis zwischen
den beiden Rechtsgebieten in seiner dlteren Rechtspre-
chung zunichst mittels Umwegthese wie folgt: Vor In-
krafttreten des UWG wurde mit dem lex specialis-Cha-
rakter des Markenschutzgesetzes (um nur einmal beim
praxisrelevantesten Immaterialgiitergesetz anzukniip-
fen) argumentiert. Nach Inkrafttreten des ersten UWG
von 1943 wurde auf die Notwendigkeit der Verhinderung
von fraus legis (Gesetzesumgehung) verwiesen.26 Inzwi-
schen lehnt das Bundesgericht die Umwegthese insofern
ab, als es erklirt, die Normen des UWG seien im Verhalt-
nis zum Markenschutz nicht subsidiir, sondern wiesen
einen eigenstindigen Anwendungsbereich auf.2?

Nunsollin diesem Beitrag keineswegs einer Renaissance
der Umwegthese das Wort geredet werden. Dies umso
weniger, als das UWG bekanntlich ohnehin keine erga
omnes wirkenden Ausschliesslichkeitsrechte zu begriin-
den vermag, wie sie die Immaterialgiiterrechte darstel-
len.28 Zudem zeigt namentlich HEINEMANN vollig zu
Recht auf, dass der Umgehungsgedanke schon wegen der

17 BGE135111446 E.7.1; Heizmann/Loacker-STAUBER/ISKIC, Art. 3 Abs. 1
lit.eN37und N51.

23 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_86/2009 vom 26.Mai 2009 E. 4
(nichtabgedrucktin BGE135111446).

18 Bundesgesetz iiber den Schutzvon Marken und Herkunftsangaben
vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11).

19 Art.15Abs.1MSchG; GLOCKNER (Fn.7), S.279.

20 Vgl. grundlegend BSK-HILTY, Art.1 UWG N175: «[E]rst recht kommt
das Gericht nicht umhin, ggf. ein Verhalten in Anwendung des UWG
letztlich genauso zu verbieten, wie es dies z.B. in Anwendung des
Urheberrechts, des Markenrechts oder des Designrechts tun miiss-
te», m.H. auf ERIC PAHUD, Zur Kritik an der Umwegtheorie, sic! 2004,
S.808f.

BAUDENBACHER (Fn. 9), Art.2N192; Heizmann/Loacker-HEINEMANN,
§5N1Fn.1.

Siehe stattdessen zum Verhéltnis zwischen Kartellrecht und Recht
des geistigen Eigentums vor allem ANDREAS HEINEMANN, Immateri-
algiiterschutz in der Wettbewerbsordnung — Eine grundlagenori-
entierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums,
Tiibingen 2002, S.1ff.; zum Verhiltnis zwischen UWG und Immate-
rialgiiterrechten FLORENT THOUVENIN, Funktionale Systematisie-
rung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgiiterrechten,
Ko6In 2006, S. 503 ff.; vgl. ferner Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5.

2

—_

2

\¥)

24 Dieandere zentrale Relationsfrage ist diejenige nach der Einschrin-
kung des Immaterialgiiterschutzes durch das Lauterkeitsrecht, vgl.
Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5N 24; vgl. fiir das Kartellrecht
Art.3 Abs.2Satz1KG.

25 PAHUD (Fn. 20), S. 806.

26 Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5N29, m.H.,insb. aufBGE7311110
E.4,und auchauf BGE 11611471 E. 3: «Die Nachahmung ist vielmehr
grundsitzlich erlaubt, soweit nicht patent-, urheber- oder modell-
rechtliche Schutzanspriiche entgegenstehen. Es ginge nichtan, auf
dem Umweg iiber das Wettbewerbsrecht als widerrechtlich zu be-
zeichnen, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechts-
schutzes erlaubt ist», m.w.N.; vgl. BSK-HILTY, Art.1 UWG N160;
MARBACH/DUCREY/WILD (Fn.13), N1154.

27 Urteil des Bundesgerichts 4A_86/2009 vom 26.Mai 2009 E. 4.1und
die dortigen weiteren Erlduterungen (nicht abgedrucktin
BGE135111446).

28 MAGDA STREULI-YOUSSEF, in: STREULI-YOUSSEF (Hrsg.), Lauterkeits-
recht, Band V/1, 3. Aufl., Basel 2020, Art. 3UWG N 166; PAHUD (Fn. 20),
S.804f.
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Inkommensurabilitidt von Lauterkeits- und Immaterial-
giiterrecht fiir die Verhiltnisbestimmung wenig taugt.2°
Im Ausgangspunkt wollte die Umgehungsthese aber Wi-
derspriiche zwischen Immaterialgiiterrechten und Lau-
terkeitsrecht verhindern, indem das UWG die immate-
rialgiiterrechtlichen Schutzrechtswertungen nicht durch
weitgehende Annahme von Unlauterkeit konterkarieren
sollte.3°Im Sinne der Einheit der Rechtsordnung hat die-
ses Anliegen selbstredend nach wie vor seine Berechti-
gung, weshalb die eng verwandten Materien des Imma-
terialgiiterrechts und des Lauterkeitsrechts nicht vollig
losgelost voneinander angewandt werden sollten.3!

Vor diesem Hintergrund besteht zwar keine Veranlas-
sung, die Umwegthese in ihrer urspriinglichen Konzep-
tion «wiederzubeleben» —ihre Grundanliegen sind aber
weiterhin legitim.32 In Sachverhalten mit Beziigen so-
wohl zum Immaterialgiiterrecht als auch zum UWG
spricht dementsprechend wenig fiir eine isolierte Be-
trachtung des jeweils anderen Rechtsgebiets.33 Jeden-
falls theoretisch trigt dem auch die Praxis des Bundes-
gerichts Rechnung.34

Auf derselben Linie der Férderung des Einheitsgedan-
kensliegt es, wenn im Rahmen von Art. 3 Abs. 2 KG35 al-
lein die Frage interessiert, inwiefern das Kartellrecht den
Immaterialgiiterschutz beschrinken kénnen soll. Die
Problematik der Schutzeinschrinkungtritt auch im Lau-
terkeitsrecht auf, weshalb insofern Kongruenz zum Kar-
tellrecht besteht.36 Die Diskussion aber, inwiefern Wett-
bewerbsrechti.e.S. iiber die Immaterialgiiterrechte hin-
aus einzelfallweise weiteren (faktischen) Leistungsschutz
bieten soll, wird fiir das Kartellrecht naturgeméss nicht
gefiihrt.

29 Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5N 30f.

30 Vgl. Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5N 47{.; vgl. auch BSK-HILTY,
Art.1UWGN163.

Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5 N 47; BSK-HILTY, Art.1 UWG
N173.

32 Vgl. Heizmann/Loacker-HEINEMANN, § 5N 48, der die Nachahmung
alsirrelevant fiir die Annahme von Unlauterkeit ansehen will. Ob
ein Verstoss gegen das UWG vorliege, solle nur davon abhidngen, ob
eine der anerkannten, die Unlauterkeit begriindenden Kategorien,
z.B. Herkunftstduschung, Rufausbeutung oder hinterlistiges Verhal-
ten, gegeben sei; BSK-HILTY, Art. 1UWG N173; PETER JUNG, in: Jung/
Spitz (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG), 2. Aufl., Bern 2016 (zit. SHK-BEARBEITERIN), Art. 2UWG N 96.

33 Vgl. PAHUD (Fn.20), S. 805.

34 Urteil des Bundesgerichts 4A_86/2009 vom 26. Mai 2009 E. 4.1, m.N.
(nicht abgedruckt in BGE 135111446): «Immerhin hat das Bundes-
gerichtinseiner neuesten Rechtsprechung hervorgehoben, dass es
der Kohdrenz der Rechtsordnung widerspriche, wenn die fiir ein
Recht ausdriicklich definierten Grenzen mit einer zu weit gezoge-
nen Definition des Schutzes fiir ein anderes Recht unterlaufen wer-
den konnten».

3

—_

35 Bundesgesetziiber Kartelle und andere Wettbewerbsbeschrankun-
gen vom 6. Oktober 1995 (Kartellgesetz, KG; SR 251).

Im Bereich des Lauterkeitsrechts sollte hinsichtlich des-
selben Aspekts, also der Moglichkeit einer Schutzerwei-
terung, zumindest grosste Zuriickhaltung geiibt werden:
Dies zunichst schon deshalb, weil das UWG spitestens
seit der Totalrevision von 198637 —dhnlich dem Kartell-
recht—auch den funktionierenden Wettbewerb schiit-
zen sollund nicht mehr nur dem Mitbewerberschutz ver-
pflichtetist. Ein extensiv verstandenes Rufausbeutungs-
verbot fiihrt jedoch (rein statisch betrachtet) nicht zu
einem Plus, sondern zu einem Minus an Wettbewerb —
was wiederum naheliegender Weise kein Grundanliegen
desUWGseinkann. Angezeigtist daher eine Mehrebenen-
Betrachtung, die den Wettbewerbsférderungsanliegen
von KG und UWG Rechnung trigt, gleichzeitig aber nicht
jene des Immaterialgiiterrechts ausblendet. Zu denken
istinsofern vor allem an Innovationsanreize durch Leis-
tungsschutz und, im Markenschutzrecht, an Suchkosten-
verringerung, wobei die Generierung von Innovation,
nach vorzugswiirdigem dynamischem Verstdndnis des
Wettbewerbs, ohnehin auch Intention des Wettbewerbs-
rechts ist.38 Wie weit die Innovationsanreize zu schiitzen
sind, entscheidet aber grundsétzlich der Immaterialgii-
terrechtsgesetzgeber.39 Die immaterialgtiterrechtlich ab-
gesteckten Grenzen diirfen deshalb nur in besonderen
Ausnahmefillen einer faktischen Erweiterung auflauter-
keitsrechtliche Grundlage zugefiihrt werden.

4. Reduktion der «Rufausbeutung»
auf die eindeutigsten Fille

Das Obige legt eine Zuriickfiihrung des Anwendungsbe-
reichs der UWG-widrigen Rufausbeutung auf die eindeu-
tigsten Fille nahe.40 Das sind jene, in denen die trans-
parenzerh6hende Wirkung (Lenkungsfunktion) einer
Rufausbeutung gering bleibt und gleichzeitig die mit der
Rufausbeutung immer einhergehende Beeintrachtigung
der Verteilungsfunktion nicht aufgewogen wird.4! Die
hier befiirwortete Mehrebenen-Betrachtung gebietet dem-
nach nichtbloss die Respektierung der gesetzgeberischen
Wertungen im Immaterialgiiterrecht, sondern auch jener
im UWG, namentlich dessen Anlegen der Sicherstellung
der Funktionsfdhigkeit des Wettbewerbs.42

Anders zu entscheiden bedeutete nicht nur, die Wertun-
gen des Immaterialgiiterrechts zu unterlaufen, sondern

37 Heizmann/Loacker-THIER, §2 N 21ff.

38 Vgl. ANDREAS HEINEMANN, Immaterialgiiterrecht und Wettbewerbs-
recht: Divergenz oder Konvergenz?, Medien und Recht — Internatio-
nal Edition 2014, S. 6 (zit. MR-Int); BSK-HILTY, Art.1UWG N153ff.

39 PAHUD (Fn.20), S.807.

40 Vgl. auch BGE135111446 E.7.5: «Denn das Verbot der unlauteren
Anlehnungan eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fal-
le unnétiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informati-
onsbediirfnis zurechtfertigen sind».

41 THOUVENIN (Fn.22), S.443f.; vgl. GLOCKNER (Fn.7), S. 274 ff.

36 Vgl.Fn.24.

42 Dazufiir viele Heizmann/Loacker-HEIZMANN, Art.1 N 27f.
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auch, im Lauterkeitsrecht faktisch einer antiquierten
Vorstellung des reinen Konkurrentenschutzes verhaftet
zu bleiben. Gerade diese stand freilich noch am Anfang
des Konzepts der Rufausbeutung: Entwickelt wurde es
nidmlich in einem bundesgerichtlichen Urteil von 1976
auf Grundlage der «alten» Generalklausel des UWG von
194343, das bekanntlich — obgleich nicht konzeptionell,
so doch in seiner Anwendung — dem Mitbewerberschutz
und nicht dem Funktionsschutz des Wettbewerbs verpflich-
tet war44. Diese Rechtslage ist indessen heute offenkun-
dig ganz anders akzentuiert.45

Angesichts dessen sollten die Anforderungen an eine er-
folgreiche Berufung auf die Rufausbeutung hoch ange-
setzt werden. So ist jedenfalls vorauszusetzen, dass eine
entsprechende Bekanntheit gegeben ist. Das Handelsge-
richt priifte diesen Aspekt zwar, liess letztlich aber offen,
ob «dieser Nachweis wirklich erforderlich ist». Gleichzei-
tig fiihrte es aus, es sei «<hochstens» Bekanntheit zu ver-
langen (E. 27.4).

Nach dem hier befiirworteten Verstindnis sollte exakt
das Gegenteil gelten: Die Rufausbeutung verlangt «min-
destens» die Bekanntheit des betreffenden Produkts,6
wenn nicht iiberhaupt dessen Verkehrsdurchsetzung. Nur
durch eine solche Restriktion des Anwendungsbereiches
wird der Gefahr einer allzu grossziigigen Eroffnung der
Rechtsfigur der Rufausbeutung hinreichend begegnet.
Vor demselben Hintergrund sollte nicht nur die Herab-
setzung, sondern auch die erfolgte Anlehnung unnétig
sein, damit der Tatbestand erfiillt ist. Der Gesetzeswort-
laut steht dem zumindest nicht entgegen («in [...] unnétig
herabsetzender oder anlehnender Weise»).47

Des Weiteren sollte in jedem Anwendungsfall sorgsam
gepriift werden, wie es um die Wirkungen des fraglichen
Verhaltens auf die Wettbewerbsordnung steht und wel-
che grundlegenden Wertungsentscheide im Immaterial-
gliterrecht getroffen wurden. Auf diese Weise muss eine
liberzeugende Sachverhaltsbeurteilung unter Reflektion
beider (Rechts-)Ebenen erfolgen.48 Im Regelfall diirfte die
gesetzgeberische Abwigung im Immaterialgiiterrecht
zwischen Begrenzungsinteressen und den Interessen der

43 BGE10211292 E. 5.-7., Lattoflex; Botschaft vom 18. Mai 1983 zu
einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
(BB11983111009), S.1064f.

44 Heizmann/Loacker-HEIZMANN, Art.1N1f.,, m.N.

45 Dementsprechend iiberhaupt fiir ein exklusives Abstellen auf den
funktionalen Schutzzweck THOUVENIN (Fn. 22), S.153f.

46 Die Ausbeutung des Rufs eines Produkts, das unbekannt ist, ist ohne-
hin tatsdchlich kaum vorstellbar.

47 Vgl. nur Heizmann/Loacker-STAUBER/ISKIC, Art.3 Abs.1lit.e, N50
Fn.119, und Botschaft zum UWG (Fn. 43), S.1064.
48 Vgl. ferner BGE 129111353 E. 3.3, wonach auf der anderen Seite der

Inhaber einer Marke diese nicht unlauter verwenden darf; vgl. auch
GLOCKNER (Fn.7), S.274, m.w.N.

Allgemeinheit massgeblich bleiben.49 Jedenfalls ist wie
schon im Immaterialgiiterrecht eine Overprotections° der
Leistungen auch im Bereich des Lauterkeitsrecht unbe-
dingt zu vermeiden.

Am gegenstiandlichen Entscheid des Handelsgerichts
ist zu kritisieren, dass er die Priifung des Verhiltnisses
zum Immaterialgiiterrecht unterliess oder zumindest
nicht ersichtlich machte. Dass sich das Handelsgericht
dieser Problematik nicht bewusst gewesen sein konnte
(E.27.3)51, legt auch dessen unbesehene Bezugnahme
auf BGE 126111 315 (Rivella/Apiella) (E. 28.7) nahe. Denn
dieser Entscheid erging vornehmlich gestiitzt auf das
Markenschutzgesetz52 und nur hilfsweise unter Bezug-
nahme auf Art.3 Abs. 1 lit. d UWG53 —wdhrend Art. 3
Abs. 1lit. e UWG iiberhaupt keinen Gegenstand der Uber-
legungen bildete.

Abgesehen davon war der vom Handelsgericht in Bezug
genommene Leitentscheid des Bundesgerichts zur Ruf-
ausbeutung aus dem Jahr 1976 anders gelagert als der vor-
liegende des Berner Gerichts: So hatte die Beklagte nicht
nur ihre «Bico-flex»-Untermatratze bewusst als Gegen-
produkt zur «Lattoflex»-Untermatratze etabliert, sondern
sie wies in einem eigenen Schreiben explizit daraufhin,
dassihr Produkt der Lattoflex-Matratze sogar iiberlegen
und trotzdem um mehr als 20 % billiger sei. Dies legte die
Absicht nahe, den guten Rufeines Mitbewerbers und sei-
nes auf dem Markt eingefiihrten Erzeugnisses der eige-
nen Werbung dienstbar zu machen.54

Im jlingsten Berner Fall erfolgte die Rufausnutzung hin-
gegen gerade nicht «offen», sondern allenfalls verdeckt,
ndmlich anhand des Produktnamens und mit einem Teil
der Ingredienzen. Die dussere Warenform hingegen war
deutlich verschieden gestaltet55, zudem handelt es sich
beim «Ingwerer» um ein Shot-Getriank, wihrend der «Sum-
merer» als Mischgetrdnk konzipiert war (E. 28.3), und in
der Werbung pries die Beklagte ihr Produkt namentlich
als Zitronen-, nicht aber als Ingwer-Likor an56.57 Werbe-
schreiben o0.4. wurden nicht bekannt. Eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr diirfte nicht bestanden haben.

49 PAHUD (Fn.20), S.807.
50 HEINEMANN, MR-Int (Fn. 38), S. 6.

51 Vgl. aber immerhin das Handelsgericht, dass auf den Beitrag von
GLOCKNER verweist (vgl. vorstehende Fn. 7).

52 BGE1261II315E.6.

53 Die kurzen Erwdgungen dazu wurden denn auch nicht publiziert,
BGE126111315unpubl. E.7 (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.316/1999
vom 18.]Juli2000).

54 BGE10211292E.7.

55 Vgl. die Abbildung in Der Bund vom 24. Februar 2020 (<Ingwerer
gewinnt Streit der Berner Likorhersteller»).

56 Barnerbir vom 2.Juli2019 («Ein Zitronen-Likor, der den Sommerin
der Flasche festhalt»).

57 Vgl.auch die Argumente der Beklagten (E. 28.3).
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Auch wenn sozusagen eine «Ferneinschdtzung» ohne
nihere Aktenkenntnisse schwierig ist, hdtten die vor-
stehenden Uberlegungen insgesamt wohl eher dafiir
gesprochen, den «Summerer» in Wettbewerb mit dem
«Ingwerer» treten zu lassen. Dieses Ergebnis hitte sich
iiberdies mit der Wertung in BGE 135111446 gedeckt, in
welchem eine Rufausbeutung in Bezug auf eine anleh-
nende Ausstattung abgelehnt wurde («<Maltesers»).

Folgt man dem, hitten in Vermeidung einer lauterkeits-
rechtlichen Overprotection faktischer Ausschliesslich-
keitsinteressen die Kundenpréferenzen iiber das weite-
re Schicksal der Produkte entscheiden sollen und nicht
das Handelsgericht. Dazu kann es nun indessen nicht
mehr kommen, denn die Beklagte befindet sich spétes-
tens seit der Ausfertigung des Entscheids am 9. Juni 2020
in Liquidation.58

II1. Resiimee und Ausblick

Fille wie jener, den das Berner Handelsgericht zu beurtei-
len hatte, sind auch in rechtsvergleichender Umschau5®
keineswegs selten. Sie verdienen daher insbesondere mit
Blick auf absehbare Folge-Entscheidungen sorgsamer
Analyse. In besonderem Mass gilt dies hinsichtlich des
seit jeher in den Details umstrittenen Verhiltnisses von
Lauterkeits- und Markenrecht. Ungeachtet aller Unter-
schiede ist nicht zu verkennen, dass beide Rechtsgebiete
eine parallele Stossrichtung mit Blick auf den Funktions-
schutz des Wettbewerbs verfolgen konnen;s° fiir das Mar-
kenrecht ist dies gegeniiber anderen Immaterialgiiter-
rechten besonders offensichtlich.6! Hinzu kommt (wie
der hier besprochene Anlassfall dokumentiert) die bis-
weilen praktische Gleichwertigkeit des einmal erwirkten
Rechtsschutzess2 —sei dieser nun (gleichsam: verdeckt)
lauterkeitsrechtlich oder (offen) immaterialgiiterrecht-
lich gewdhrt worden.

58 Was offenbar zugleich zur Folge hatte, dass die Kldgerin die Ge-
richts- und Anwaltskosten zu tragen hatte, Der Bund vom 22. Juli
2020 («Ingwerer-Konkurrentin ist konkursy).

59 Vgl. etwa schon den Entscheid des Osterreichischen Obersten Ge-
richtshofs vom 29. Oktober 1996, 4 Ob 2200/96 = OB11997, 72 bei dem
ein Hersteller von Wurstwaren durch Hervorhebung des Wortes
«Schiirzenjager» im Produktnamen vom Image einer (jedenfalls vor-
mals) sehr bekannten, gleichnamigen Band zu partizipieren ver-
suchte. Aus dem Bereich des deutschen Rechts erlangte friih das
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. Dezember 1982, IZR133/80 =
GRUR 1983, 247 grossere Bekanntheit, in dessen Ausgangssachver-
halt ein Whiskey-Hersteller durch anzeigenmaéssige Abbildung sei-
nes Produkts vor einem englischen Luxusauto etwas von dessen
Noblesse einfangen wollte.

60 Siehe fiir das deutsche Recht nur WOLFGANG B. SCHUNEMANN / KARL-
NIKOLAUS PEIFER, in: Peifer (Hrsg.), UWG, Band1, 3. Aufl., Berlin
2020, Einleitung, S. 619.

61 Vgl. (wiederum aus deutscher Perspektive) SCHUNEMANN/PEIFER
(Fn.60), Einleitung, S. 624.

62 Vgl.Rz.15.

Insgesamt ist mit dem Bundesgerichté3 zwar von einer
gdnzlichen Eigenstdndigkeit (d.h. Gleichrangigkeit und
nicht etwa einem schlichten Vorrang-Nachrang-Verhélt-
nis) beider Rechtsbereiche auszugehen. Allerdings ist
diese Eigenstdndigkeit keineswegs mit einer Art «allge-
meiner Auffangfunktion» des UWG fiir Durchsetzungs-
defizite oder -schwierigkeiten von Immaterialgiiterrech-
ten gleichzusetzen. Mag auch aus heutiger Sicht die vor-
malige Handhabung und Ausprigung der sog. Umweg-
theseé4 durch das Bundesgericht gewiss iiberholt sein,
ein Anliegen suchte sie jedenfalls zu Recht zu verwirkli-
chen, nimlich die Vermeidung von Wertungswidersprii-
chen. Nichts anderes zeichnet die insofern bemerkens-
wert parallele Rechtsentwicklung in Deutschlandés und
Osterreich®6 aus. Angesichts ihrer iiberkommenen me-
thodischen Pramissen¢? konnte man die vormalige bun-
desgerichtliche Umwegthese im Riickblick auch als einen
Umweg zu einem legitimen Ziel, konkret jenem der Wah-
rung der Einheit der Rechtsordnung¢8 charakterisieren.

Was sich heute deshalb u.E. als echter Ausweg anbietet,
ist eine Mehrebenen-Betrachtung, die weder qua UWG
leichtfertig «erganzt»,5 was im Immaterialgiiterrecht mit
guten Griinden anders abgesteckt wurde noch sich per se
jedwedem Schutz qua UWG versperrt, nur weil Beriih-
rungspunkte namentlich zum Markenrecht bestehen.
Vermieden werden soll so insbesondere die Entstehung
von unbefriedigenden Zielkonflikten, die einheitliche
Lebenssachverhalte fiir die beiden unterschiedlichen
Rechtsbereiche bergen konnen. Auf diese Weise gesellt
sich zur Betonung der Eigenstdndigkeit ein weiteres Ele-
ment der beachtungswiirdigen Wechselwirkungen zwi-
schen den beiden Materien hinzu.

Imvorliegend konkret diskutierten Kontext wird der pro-
pagierten Mehrebenen-Betrachtung am ehesten durch
ein restriktives Verstdndnis der Rufausbeutung Geniige
getan, da anderenfalls lauterkeitsrechtlich herbeigefiihrt
wird, was markenrechtlich als Overprotection verhinde-
rungswiirdigist. Dementsprechend wird man zumindest

63 Siehe zuvor Rz.18 a.E.
64 ZuihrRz.17.

65 Vgl.instruktiv HELMUT KOHLER, in: Kohler/Bornkamm/Feddersen
(Hrsg.), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 39. Aufl., Miin-
chen2021,§4 UWGN3.6f.

66 Siehe nur MATHIAS GORG, Kommentar zum UWG, Wien 2020, §1
UWGN1233ff.

67 Siehe Rz.19ff.

68 Zu diesem Fundamentalprinzip wegweisend (abgesehen von teils
schauerlichem, dem damaligen «Zeitgeist» geschuldeten Vokabu-
lar—vgl. etwa die dortige S. 9) KARL ENGISCH, Die Einheit der Rechts-
ordnung, Darmstadt 1935 (zuletzt Nachdruck 1987) sowie jiingst den
Sammelband von PHILIPP HELLWEGE / MARTA SONIEWICKA, Die
Einheit der Rechtsordnung: Anndherungen, Bestandsaufnahmen,
Reflexionen, Tiibingen 2020.

69 Entsprechend kritisch zum Verstdndnis eines ergdnzenden UWG-
Leistungsschutzes denn auch explizit KOHLER (Fn. 65), § 4 UWGN 3.6.
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den Nachweis hinreichender Bekanntheit, eher aber noch
eine entsprechende Verkehrsdurchsetzung (hier: des des-
halb schutzwiirdigen Produkts) voraussetzen miissen.”®
Alles andere heisst, immaterialgiiterrechtlichen Schutz
in das UWG vorzuverlagern bzw. auszulagern, obwohl
weder der Funktionsschutz des Wettbewerbs noch das
Immaterialgiiterrecht selbst dazu Veranlassung geben.
Gleichrangigkeit von Rechtsquellen bedeutet eben im-
mer auch eine besondere Begriindungslast bei der Be-
fiirwortung von ausnahmsweisen Durchbrechungen.

70 Vgl. dazuRz.26.

Wird dem nicht hinreichend Rechnung getragen, droht
nicht nur ein Konterkarieren immaterialgiiterrechtlicher
Wertungen, sondern last, not least auch eine problema-
tische Verengung legitimer wettbewerblicher Verhaltens-
spielrdume.” In eben dieser Hinsicht bot das hier gegen-
stdndliche Urteil des Handelsgerichts Bern nicht nur An-
lass zu einigen ergidnzenden, grundlegend-systemati-
schen Uberlegungen, sondern vor allem Angriffsfliche
hinsichtlich des mit ihm erzielten Ergebnisses.

71 Sozum zuletzt genannten Aspekt explizit OLAF SOSNITZA, in: Heer-
mann/Schlingloff (Hrsg.), Miinchener Kommentar zum Lauter-
keitsrecht, Band1, 3. Aufl., Miinchen 2020, § 3 N92.
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