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Der Selektivvertrieb in der Schuhbranche im Licht der neuen
BGH-Rechtsprechung

I. Einleitung

Aufgrund der sich im Zeitalter des Internets stindig #n-
dernden Anspriiche der Kunden miissen sich gerade Un-
ternehmen der Schuhbranche neuen Herausforderungen
stellen und im Sinne der Kundenzufriedenheit neue Ver-
triebsstrategien entwickeln. Hierbei liegt die wesentliche
Aufgabe in der Auswahl geeigneter Vertriebswege. Es
miissen sowohl neue Vertriebswege erschlossen werden,
als auch die herkommlichen Vertriebswege angesichts der
zunehmenden Gefédhrdung des Absatzes durch Parallelim-
porte und Einfuhr von Plagiaten weiterhin ausgebaut und
tiberwacht werden.

Il. Arten von Veririebssystemen in der
Schuhbranche

Wihrend frither grole Markenhersteller in der Schuh-
branche vorwiegend die sog. Single-Channel-Distribution,
d. h. die Konzentration auf einen einzigen Absatzweg,
zumeist iber Handelsvertreter, verfolgt haben, entwickeln
die Unternehmen heutzutage aufgrund neuer Absatzmog-
lichkeiten auch im Internet sog. Multi-Channel-Strategien,
d. h., dass mehrere Absatzwege gleichzeitig bedient wer-
den. Ublich sind hierbei sowohl der Direktvertrieb, mithin
der eigene Vertrieb iiber Outlets, Flagship-Stores und ei-
gene Webshops, als auch der indirekte Vertrieb iiber Ab-
satzmittler wie Vertragshandler, autorisierte Fachhéndler
und Franchisenehmer.

Im Zusammenhang mit den Versch1edenen Vertriebsmog-
lichkeiten sind auch unterschiedliche rechtliche Risiken
zu beachten.

1. Direkter Vertrieb

Im Rahmen des unternehmenseigenen Direktvertriebs er-
geben sich geringere rechtliche Risiken, da es weniger
Vertriebsstufen gibt. Hier vermarkten und verkaufen die
Schuhhersteller iiber eine eigene Vertriebsorganisation
entweder in eigenen Verkaufsstitten wie Factory Outlets,
Flagshipstores oder iiber E-Commerce in Form von eige-
nen Webshops durch eigene Mitarbeiter die Waren selbst
unmittelbar an die Endkunden®.

Der Vorteil fiir die Hersteller besteht darin, dass sie selbst
auf die Beratungsqualitdt und die Steuerung der Vertriebs-
aktivititen wie zum Beispiel auch des Marketings direkten
Einfluss nehmen kénnen und auch die Handelsspanne
beim Hersteller verbleibt.

Der Nachteil besteht allerdings jedenfalls im Bereich der
Unterhaltung eigener physikalischer Verkaufsstitten wie
Outlets und Flagshipstores in dem hohen Kapitalerforder-
nis und der geringen geographischen Ausdehnung des Ab-
satzmarktes.

Im Hinblick auf eigene Webshops sind diese Nachteile
zwar nicht existent. Dafiir miissen die Schuhhersteller hier
mit einem erh6hten logistischen Aufwand kémpfen, da die
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Online-Kunden in der Regel mehrere Schuhpaare bestel-
len, von denen letztlich aber meistens nur ein bis zwei
Paare behalten werden. Die mittlerweile zumeist kosten-
frei angebotenen Retouren erzeugen hohe Kosten und ei-
nen erhohten Bedarf an Lagermoglichkeiten.

2. Indirekter Vertrieb

Ein indirekter Vertrieb liegt vor, wenn bewusst unterneh-
mensfremde, rechtlich und wirtschaftlich selbststindige
Absatzmittler wie Vertragshindler, autorisierte Fachhand-
ler und Franchisenehmer iiber vertraglich geregelte Ver-
triebssysteme in den Vertrieb eingebunden werden?.

Der Vorteil liegt darin, dass der Hersteller den Vertrieb
breit streuen und international expandieren kann, ohne
viel Kapital aufwenden zu miissen. Der Nachteil liegt al-
lerdings in der geringen Kontrolle und Einflussnahme auf
die Tatigkeiten des Handlers und die nachgelagerten Ver-
triebswege.

Im Rahmen des indirekten Vertriebs spielt daher insbe-
sondere die Auswahl der Hindler eine bedeutende Rolle.
Um die Exklusivitit gerade von Markenschuhen zu schiit-
zen, bestimmen die Schuhhersteller selbst, welche Héand-
ler zum Vertrieb der Schuhe berechtigt sind und legen die
einzelnen Vertriebsstufen im Rahmen eihes bestimmten
Vertriebssystems durch entsprechende vertragliche Ver-
pflichtungen fest.

Unterschieden wird hier in der Regel in der Schuhbranche
zwischen exklusiven Vertriebssystemen und einfachen se-
lektiven Vertriebssystemen.

a) Einfaches selektives Vertriebssystem

Selektive Vertriebssysteme werden auch in der Schuh-
branche als Vertriebsstrategie gewdhlt, um die eigenen
Markenprodukte von denen der Konkurrenz abzusondern
und damit die eigenen Marken zu erhalten und zu pflegen.

Grundsitzlich werden in diesem Rahmen bestimmte
Handler ausgewahlt und unter bestimmten Bezugs- und
Absatzbindungen vertraglich in die Vertriebsstruktur des
Unternehmens eingebunden. Das einfache selektive Ver-
triebssystem ist hierbei im Wesentlichen auf die qualitits-
bezogene Auswahl bestimmter Hindler ausgerichtet®. In
der Schuhbranche ist hierbei zu unterscheiden, ob .es sich
um hoherpreisige und bekanntere Markenschuhe handelt,
oder ob Schuhe im Niedrigpreisniveau von entsprechen-
den ,Discount“-Schuhherstellern vertrieben werden. Je
hoher die Preise und Bekanntheit der Marken, umso we-
niger Héndler werden in den Vertrieb einbezogen, um den
Markenwert nicht durch zu groes Angebot zu dezimie-
ren.

Ein auf rechtswirksamen Vertrigen beruhendes selektives
Vertriebssystem darf auch durch ein Herstellungsnum-
mernsystem geschiitzt werden, bei welchem die Hersteller
Kontrollnummern an ihren Waren anbringen, um deren
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Vertriebsweg iiberpriifen zu konnen, auch wenn das Ver-
triebssystem nicht liickenlos ist*. Das Entfernen dieser
Kontrollnummern stellt einen Wettbewerbsverstof3 dar und
l6st Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche aus®.
Die Anbringung von solchen Kontrollnummern findet vor-
wiegend im Bereich der bekannten Schuhhersteller statt.

b) Exkiusives Veririebssystem

Im Rahmen des exklusiven Vertriebssystems wihlen die
Hersteller unter den Gesichtspunkten der qualitativen und
quantitativen Selektion exklusive Vertriebspartner aus, die
als einzige in bestimmten, ihnen zugewiesenen Vertriebs-
gebieten berechtigt sind, die Waren zu verkaufen®. Dies ist
besonders iiblich bei Schuhherstellern im Bereich der
Premium- und Luxusmarken. -

lil. Markenrechtiiche Probleme im selektiven
Veririebssystem

Die Problematik in der Schuhbranche liegt darin, dass die
meisten Schuhhersteller bekannter Marken die Exklusivi-
tdt und den Wert ihrer Marken davor schiitzen mdchten,
dass der Stellenwert, den die Markenwaren aufgrund des
Einsatzes teurer Designer und einer kostenintensiven
Marketingstrategie bei einem bestimmten Kundenkreis,
der iiber ein groBeres finanzielles Budget verfiigt, erreicht
haben und der damit verbundene Umsatz sowie der
Marktanteil im Vergleich zur Konkurrenz durch einen Ver-
trieb der Markenprodukte in der breiten Masse der Kon-
sumenten verloren geht.

Aufgrund der Beliebtheit von Markenschuhen méchte
aber auch die breite Masse der Kunden, insbesondere die
Kunden, die nur iiber eingeschrinkte finanzielle Mittel
verfiigen, Markenprodukte zu einem geringeren Preis er-
werben. Aus diesem Grund und bedingt durch die stetige
Konkurrenz auf dem Schuhmarkt sind viele Schuheinzel-
hindler darauf angewiesen, auch Markenschuhe zu an-
nehmbaren Preisen in ihrem Sortiment anbieten zu kon-
nen. Daher sind sie daran interessiert, auch von den
Markenherstellern oder deren Vertriebspartnern beliefert
zu werden.

Da dieser Umstand von den meisten bekannten Schuhher-
stellern aber gerade nicht gewiinscht ist, arbeiten diese
Schuhhersteller mit selektiven Vertriebssystemen. In vie-
len Fillen werden diese Vertriebssysteme von den Hind-
lern der einzelnen Vertriebsstufen jedoch nicht eingehalten
und es werden Waren auch an auBerhalb des Vertriebssys-
tems stehende Einzelhdndler, insbesondere fiir auslindi-
sche Mirkte, verkauft. Diese Waren gelangen dann als Pa-
rallelimporte auf den Markt. Hierbei handelt es sich um
Waren, die mit Zustimmung des Markenherstellers herge-
stellt und gelabelt wurden und unter Verletzung von li-
zenzrechtlichen und vertriebsrechtlichen Regelungen in
die EU eingefiihrt werden’.

Daneben werden, um die grole Nachfrage zu bedienen,
auch gefilschte Markenprodukte hergestellt und auf den
Markt gebracht. Gelangen Parallelimporte oder gefilschte
Waren auf den Markt, suchen die Schuhhersteiler nach
rechtlichen Moglichkeiten, diese nicht autorisierten Ver-
kaufe zu unterbinden.
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Hierzu stehen ihnen u. a. markenrechtliche Anspriiche ge-
gen die vermeintlichen Verletzer zur Verfiigung, die nach-
folgend bezogen auf den deutschen beziehungsweise eu-
ropdischen Markt unter Beriicksichtigung der aktuellen
Rechtsprechung und der Besonderheiten des européischen
Markenrechts dargestellt werden. Problematisch ist in die-
sen Verfahren nach wie vor die Frage, wer fiir welche Tat-
bestandsmerkmale beweispflichtig ist und w1e weit die
Darlegungs- und Beweislast geht.

1. Markenrechtsverletzung gemaB .
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 5 Markengesetz?, Art 9 Abs. 1
Geme|nschaftsmarkenverordnung

Sowohl im Fall der Einfuhr von Parallelimporten, als auch
im Falle der Einfuhr gefilschter Waren werden Marken-
rechtsverletzungen geltend gemacht.

In Deutschland ist Voraussetzung fiir das Vorliegen einer
Markenrechtsverletzung gemifl § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG, dass ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninha-
bers im geschéftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, das
identisch oder #hnlich mit der Marke ist und fiir Waren
oder Dienstleistungen verwendet wird, die mit den von
der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen iden-
tisch oder dhnlich sind und hierdurch fiir das Publikum die
Gefahr von Verwechslungen hervorgerufen wird, ein-
schlieBlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird. Ebenso verhilt
es sich bezogen auf die Gemeinschaftsmarke geméif Art. 9
Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 102 Abs. 1, Art. 151 Abs. 2
GMV. Liegen diese Tatbestandsmerkmale vor, besteht so-
wohl nach nationalem Recht geméf § 14 Abs. 5 MarkenG,
als auch auf EU-Ebene gemill Art. 9 Abs. 1, Art. 14
Abs.1 GMV i. V. m. § 14 Abs. 5 MarkenG ein Unterlas-
sungsanspruch des Markeninhabers, sofern Wiederho-
lungsgefahr gegeben istC.

Streitpunkt in vielen Fillen ist die Voraussetzung der Zu-
stimmung des Markeninhabers. Der Markeninhaber muss
im Prozess zundchst darlegen, dass seine Zustimmung zur
Benutzung des Zeichens nicht vorgelegen hat. Der als Ver-
letzer in Anspruch genommene Héndler muss daraufhin
darlegen und beweisen, dass die Zustimmung des Mar-
keninhabers gemdf § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9
Abs. 1 S. 2 GMV vorgelegen hat!'. Dies hat der Bundes-
gerichtshof in seiner aktuellen Converse-I-Entscheidung!?
wiederholt.

In einem Verletzungsprozess geht es meist nicht nur um
die Frage der Zustimmung zur Benutzung des Zeichens,
sondern insbesondere um die Zustimmung zum Verkauf
der vermeintlich nachgeahmten Waren. Das Ausschlief3-
lichkeitsrecht des Markeninhabers umfasst nimlich nicht
nur das Recht zur Kennzeichnung der Waren mit der Mar-
ke, sondern beinhaltet gemaf3 § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG,
Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV auch das Recht, die mit der
Marke gekennzeichneten Waren anzubieten und in den
Verkehr zu bringen?3.

Die Zustiminung des Markeninhabers kann sowohl bei
dem Vertrieb von gefélschten bzw. nachgeahmten Waren,

8 Im Folgenden: MarkenG.
9 Im Folgenden: GMV.
10 Hacker, in: Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 14 Rn. 334.

. 11 Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14 Rn. 61 m. H. a. BGH, Be-

schlussvom 11.05.2000, IZR 193/97, GRUR 2000, 879, 880 — stiissy I.
12 BGH, Urteil vom 15.3.2012, 1 ZR 52/10 — Converse I, Rn. 20.
13 BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 — Converse I, Rn. 22.
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als auch bei dem Vertrieb von Originalmarkenwaren, den
Parallelimporten, vorliegen. Unter nachgeahmten Waren
versteht man geméfl Art. 2 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der
Grenzbeschlagnahmeverordnung!* ,,Waren, auf denen
ohne .Genehmigung Marken oder Zeichen angebracht
~ sind, die mit der Marke oder dem Zeichen des Markenin-

habers identisch sind oder die in ihren wesentlichen
Merkmalen nicht von einer solchen Marke oder dem Zei-
chen zu unterscheiden sind“. Originalmarkenwaren sind
dagegen Waren, auf denen die Marken entweder vom
Markeninhaber selbst oder mit dessen Zustimmung ange-
bracht sind*’.

a) Nachgeahmte Markenwaren

Da die Zustimmung des Markeninhabers zum Vertrieb
nachgeahmter Waren in der Regel fehlt, muss der Beklag-
te die Behauptung des Klégers, der Beklagte habe nachge-
ahmte Waren vertrieben, entkréften. Er ist daher grund-
sdtzlich darlegungs- und beweispflichtig dafiir, dass er
keine nachgeahmten Waren, sondern Originalmarkenwa-
ren im geschéftlichen Verkehr angeboten hat'é, Zusitzlich
muss er dann auch darlegen und beweisen, dass diese Ori-
ginalmarkenwaren vom Markeninhaber selbst oder mit
dessen Zustimmung in den Europdischen Wirtschaftsraum
eingefiihrt worden sind"’.

Eine Umkehr der Beweislast findet nur dann statt, wenn
die von dem Beklagten vorgelegten Beweise dazu fiihren,
dass der Klédger beziehungsweise Markeninhaber darauf-
hin Mafinahmen zur Marktabschottung ireffen kann'®.

Soweit der Kldger behauptet, dass es sich um Produktfil-
schungen handelt, trifft ihn jedoch eine sekundire Darle-
gungslast dahingehend, dass er darlegen muss, welche
Anhaltspunkte zu der Annahme fiihren, dass es sich um
nachgeahmte Waren handelt'®. Hierbei kann zum Beispiel
angefiihrt werden, dass die nachgeahmten Waren im Ver-
gleich zu den Originalwaren keine iibereinstimmenden
Codes hinsichtlich der Produktions- und Fabriknummern
aufweisen, dass sie im Vergleich zu den Originalwaren
falsch markiert sind, falsche Groflen, falsche Abstinde,
minderwertige oder falsche Aufkleber aufweisen oder
auch bestimmte technische Elemente fehlen.

Die Darlegungslast des Markeninhabers geht allerdings
nicht so weit, dass Betriebsgeheimnisse, wie zum Beispiel
die firmeneigene Codierung der Schuhe, offenbart werden
miissen, sondern liegt nur im Rahmen des Zumutbaren?’.

Soweit der Kldger daher seiner sekundiren Darlegungslast
nachgekommen .ist, muss der Beklagte entweder nachwei-
sen, dass eine Zustimmung des Kldgers zum Vertrieb die-
ser nachgeahmten Waren vorgelegen hat oder dass es sich
um Originalmarkenware gehandelt hat, die mit Zustim-
mung des Kldgers in den Europalschen Wirtschaftsraum
eingefiihrt worden ist.

b) Originalmarkenware

Gelingt dem Beklagten der Nachweis, dass es sich um
Originalmarkenware handelt, muss er als nichstes darle-

14 Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003.
15 BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 — Converse I, Rn. 21.
16 BGH, Urteil vom 15.3.2012,1 ZR 52/10 — Converse I, Rn. 26.
17 BGH, Urteil vom 15.3.2012,1 ZR 52/10 — Converse I, Rn. 26.
18 BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 — Converse I, Rn. 26.
19 . Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, § 24 Rn. 121; BGH, Urteil vom
15.3.2012,1 ZR 52/10 — Converse I, Rn. 27.
20 BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 — Converse I, Rn. 28.

gén und nachweisen, dass die Markenrechte des Kldgers
erschopft sind. -

2. Einwand der Erschopfung gemiR § 24
Markengesetz ‘

Im Europédischen Wirtschaftsraum herrscht gemiB Art. 34
(ex-Art. 28 EGV?!) und Art. 36 (ex-Art. 30 EGV) des Ver-
trages iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union??
der Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit. Diese konnte
durch die AusschlieBlichkeitsrechte, die den Markeninha-
bern gemif § 14 MarkenG und Art. 9 GMV zustehen, da-
durch eingeschrinkt werden, dass die Markeninhaber je-
den Vertrieb von gekennzeichneten Waren ohne deren
Zustimmung verbieten konnten?3,

Daher werden diese AusschlieBlichkeitsrechte gemif3 Art.
7 der européischen Markenrechtsrichtlinie?* durch den Er-

“schopfungsgrundsatz, der im deutschen Markenrecht in

§ 24 MarkenG und im europdischen Markenrecht in Art.
13 GMV umgesetzt worden .ist, dahingehend einge-
schrinkt, dass die Marke dem Inhaber nicht das Recht
gewihrt, die Benutzung der Marke fiir Waren zu verbie-
ten, die unter der Marke des Markeninhabers selbst oder
mit dessen Zustimmung in der Europdischen Gemein-
schaft in den Verkehr gebracht worden sind®’.

Allerdings kann der Markeninhaber gemif Art. 7 Abs. 2
MRRL, § 24 Abs. 2 MarkenG und Art. 13 Abs. 2 GMV
von seinem Verbietungsrecht wieder Gebrauch machen,
wenn berechtigte Griinde dafiir sprechen, den weiteren
Vertrieb der Waren zu verbieten, insbesondere wenn der
Zustand der Waren nach dem Inverkehrbringen veréindert
oder verschlechtert wird?é.

3. Darlegungs- und Beweislast fiir die
Voraussetzungen der Erschépfung

Naturgemél wird von den Parteien in markenrechtlichen
Angelegenheiten oft dariiber gestritten, ob die mit der
Marke gekennzeichneten Waren auf Veranlassung des
Markeninhabers oder durch ihn selbst erstmals innerhalb
der Europdischen Union bzw. dem Europiischen Wirt-
schaftsraum in den Verkehr gelangt sind, sodass das Ob-
siegen oder Unterligen in einem Rechtsstreit entscheidend
von der Beweislastverteilung fiir die Voraussetzungen der
markenrechtlichen Erschépfung abhingt.

Die Voraussetzungen der Erschopfung sind grundsatzhch
von dem wegen einer Markenverletzung in Anspruch
Genommenen darzulegen und zu beweisen®”. So stellte
der BGH bereits in seiner Entscheidung ,.stiissy* vom
11.05.2000%8 fest, dass die Vorschrift des §24 Abs. 1

21 Konsolidierte Fassung des Vertrages zur Griindung der Europaischen
Gemeinschaft, verdffentlicht im Amitsblatt der Europidischen Union
vom 24.12.2002, Nr. C 325/33 (im Folgenden: EGV).

22 Konsolidierte Fassung des Vertrages iiber die Arbeitsweise der Européi-
schen Union, verdffentlicht im Amtsblatt der Europdischen Union vom
30. Mérz 2010, Nr. 2010/C 83/01, im Folgenden: AEUV.

23 Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, 2. Auflage, § 16 Rn. 1.

24 Richtlinie Nr. 2008/95/EG des Européischen Parlaments und des Rates
vom 22. Oktober 2008, im Folgenden: MRRL.

25 Hildebrandt, a. a. O., Rn. 2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 24
Rn. 7.

26 Hildebrandt, a. a. O., Rn. 2. ,

27 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 — Converse I; Urteil vom
23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 — stiissy II; Beschluss vom
11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879 — stiissy; EuGH, Urteil vom
8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 — Van Doren + Q. GmbH. :

28 BGH, Beschluss vom 11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 880
— stiissy.
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MarkenG aufgrund ihrer Stellung im Gesetz im Abschnitt
tiber die Schranken des Markenschutzes als Ausnahme-
vorschrift zu verstehen sei, deren Voraussetzungen nach
den allgemeinen Regeln von dem angeblichen Verletzer
dargelegt und bewiesen werden sollen. Allerdings erkann-
te das Gericht die Gefahr, dass die uneingeschriinkte An-
wendung dieser Darlegungs- und Beweislastregel dazu
fithren konnte, dass Hidndlern, welche mit dem Markenin-
haber nicht verbunden sind, der Vertrieb von Markenwa-
ren generell und damit auch in den Fillen untersagt wer-
den konnte, in denen die Ware mit Zustimmung des
Markeninhabers oder von diesem selbst erstmalig in die
Européische Union oder in den Europdischen Wirtschafts-
raum in den Verkehr gebracht wurde.

Einem Héndler sei es nidmlich oft nicht moglich, alle
Glieder in der Lieferkette zu ermitteln, um den Nachweis
der Erschopfung zu bringen. Aber selbst wenn ihm dies
gelingen sollte, kénne ein Offenlegen der Lieferkette fiir
den Handler unzumutbar sein, da der Markeninhaber so
die Moglichkeit bekommen wiirde, die Liicken in seinem
Vertriebssystem zu schlieen oder im Falle des Nichtbe-
stehens eines Vertriebssystems die Absatzwege, auf denen
die Markenware den Héndler erreichte, zu unterbinden?’.
In solchen Fillen hielt der BGH eine Ausnahme von der
allgemeinen Darlegungs- und Beweislastregel wegen der
im europdischen Recht geltenden Warenverkehrsfreiheit

fir geboten und legte dem EuGH die Frage zur Vorab-

entscheidung vor, ob es nicht die Warenverkehrsfreiheit
gebiete, eine Ausnahme von der allgemeinen Regel zu
machen, wonach den in Anspruch Genommenen uneinge-
schrankt die Darlegungs- und Beweislast fiir das Vorliegen
der Voraussetzungen der Erschépfung trifft3°,

Der EuGH bejahte diese Frage®!. Von der Rechtsprechung
des EuGH und des BGH ist es seitdem anerkannt, dass
eine Ausnahme von der allgemeinen Darlegungs- und
Beweislastpflicht des angeblichen Verletzers fiir die Vor-
aussetzungen der markenrechtlichen Erschopfung besteht,
wenn diese allgemeine Beweisregel es dem Markeninha-
ber ermdglichen wiirde, die nationalen Mirkte abzuschot-
ten und damit die Beibehaltung von Preisunterschieden
zwischen den Mitgliedstaaten zu begiinstigen, da dies mit
den Grundsitzen des freien Warenverkehrs nach Art. 34
und 36 AEUV nicht vereinbar sei’?. Bisher wurde von
dem BGH und dem EuGH eine solche Ausnahme von der
allgemeinen Beweislastregel angenommen, wenn der
Markeninhaber seine Waren in den Europdischen Wirt-
schaftsraum iiber ein ausschlieBliches Vertriebssystem in
den Verkehr bringt33. Nach Auffassung des BGH ist es in
solchen Fillen naheliegend, dass der Markeninhaber nach
Offenlegung der gesamten Lieferkette durch den in An-
spruch Genommenen auf seinen Vertragshindler einwir-
ken wiirde, um das Vertriebssystem aufrechtzuerhalten,
und so Lieferungen an nicht dem Vertriebssystem angeho-
rige Zwischenhéndler und mithin den grenziiberschreiten-
den Warenverkehr unterbinden werde, sodass auch eine

29 BGH, Beschluss vom 11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 881
— stiissy.

30 BGH, Beschluss vom 11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 881
— stiissy. .

31 EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 — Van Doren

+ Q. GmbH.
32 EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 — Van Doren

+ Q. GmbH; BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, °

156 — stiissy II.

33 BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 -
stiissy II; EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 —
Van Doren + Q. GmbH. :

tatsdchliche Gefahr der Marktabschottung bestehe4. Da-
her *obliege in solchen Konstellationen ausnahmsweise
dem Markeninhaber der Nachweis, dass die Ware ur-
spriinglich von ihm oder mit seiner Zustimmung auf3er-
halb des Europdischen Wirtschaftsraums in den Verkehr
gebracht wurde®’. Noch nicht geklirt war hingegen die
Frage, ob eine solche Beweislastumkehr auch im Falle
von selektiven Vertriebssystemen gelten soll. Fiir eine
Beweislast des Markeninhabers fiir das Inverkehrbringen
gekennzeichneter Ware auf3erhalb des Europidischen Wirt-
schaftsraums hat sich der BGH etwa in einer Entschei-
dung aus dem Jahr 2006%¢ ausgesprochen, obwohl der
Markeninhaber lediglich ein selektives und kein aus-
schlieBliches Vertriebssystem unterhielt. Andererseits ging
das Gericht wiederum in einer Entscheidung aus dem Jahr
2006% von der Anwendung der allgemeinen Beweislast-
regel fiir die Voraussetzungen der Erschopfung aus, ob-
wohl der Markeninhaber auch hier ein selektives Ver-
triebssystem betrieb.

Nunmehr hat der BGH in seiner aktuellen Entscheidung
im Rechtsstreit des US-amerikanischen Unternehmens
Converse Inc. gegen den Sportschuhhindler Mawa
Sportswear GmbH?® festgestellt, dass die Gefahr der Ab-
schottung der nationalen Mirkte nicht nur im Falle des
Vertriebs von Markenwaren iiber ein ausschlieBliches Ver-
triebssystem, sondern bei allen Vertriebssystemen gelte,
die dem Markeninhaber die Moglichkeit eroffnen, den
grenziiberschreitenden Verkehr von Markenwaren im
Binnenmarkt zu verhindern. Im Falle eines selektiven Ver-
triebssystems sei dies etwa der Fall, wenn es den ausge-
wihlten Vertriebspartnern verboten sei, die Ware an nicht
dem Vertriebssystem angehdrende Zwischenhindler zu
verkaufen. Sei es den Vertriebspartnern hingegen gestattet,
an auflerhalb des Vertriebssystems stehende Hindler zu
liefern, geniige allein das Bestehen eines Vertriebssystems
nicht zur Annahme einer tatsichlichen Gefahr der Markt-
abschottung®. In dem aktuell vom BGH entschiedenen
Fall stand es fest, dass Converse Inc. im Europiischen
Wirtschaftsraum auf Importeurebene ihre Schuhe iiber ein
ausschlieBliches Vertriebssystem vertreibt, da es in jedem
Land jeweils nur einen Generalimporteur gibt. Da jedoch
das erstinstanzliche Gericht festgestellt hatte, dass die Ge-
neralimporteure in Deutschland, Osterreich, den Benelux-
staaten und der Schweiz vertraglich nicht gehindert wa-
ren, Waren an Zwischenhindler zum Weitervertrieb
auBerhalb ihres jeweiligen Vertragsgebiets zu liefern, be-
stand nach Auffassung des BGH keine Gefahr der Markt-
abschottung durch die Converse Inc. aufgrund vertragli-
cher Absprachen. Des Weiteren hat der BGH die Ansicht
des Berufungsgerichts*’ bestitigt, dass die Gefahr einer
Marktabschottung nicht allein durch vertragliche Abspra-
chen im Rahmen des Vertriebssystems, sondern auch
durch ein tatsidchliches Verhalten des Markeninhabers be-
griindet werden kann, etwa durch das In-Aussicht-Stellen,
nach Ablauf der Vertragszeit den Vertrag des Vertriebs-

34 BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 —
stitssy II. .

35 BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 —
stiissy IT; EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 —
Van Doren + Q. GmbH.

36 BGH, Urteil vom 19. 1. 2006, I ZR 217/03, GRUR 2006, 433, 435 —
Unbegriindete Abnehmerverwarnung.

37 BGH, Urteil vom 23. 2. 2006, I ZR 272/02, GRUR 2006, 421, 423 —
Makrenparfiimverkéufe.

38 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 — Converse I.

39 BGH, Urteil vom 15.03.2012, 1 ZR 52/10 —Converse I, Rn. 31.

40 OLG Stuttgart, Urteil vom 4. 3. 2010, 2 U 86/09, GRUR-RR 2010, 198
— Converse.
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partners nicht zu verlingern, durch Erschweren des Wa-
renbezugs oder anderweitige Druckausiibung anlisslich

vorgenommener Lieferungen eines Vertriebspartners an -

Héndler auBerhalb des Vertriebssystems. Allein die Aus-
sage eines Generalimporteurs der Converse Inc. in einer
Ver6ffentlichung, es werde gegen ,,Preisverhau® im Ver-
triebssystem vorgegangen, reichte dem BGH jedoch nicht
aus, um eine Marktabschottungsgefahr aufgrund eines tat-
sdchlichen Verhaltens der Markeninhaberin Converse Inc.
zu bejahen. Diese Veroffentlichung des Generalimporteurs
rechtfertige nach Auffassung des BGH nicht die Annah-
me, dass die Markeninhaberin selbst Malnahmen gegen
die Angleichung der bestehenden Preisunterschiede zwi-
schen den Mitgliedstaaten ergreife*!.

Eine tatsdchliche Gefahr der Marktabschottung soll trotz

Bestehens eines zur Marktabschottung geeigneten Ver-
triebssystems des Markeninhabers ferner dann ausschei-
den, wenn die Lieferanten des angeblichen Verletzers
nicht mehr dem Vertriebssystem des Markeninhabers an-
gehoren®?, In solchen Fillen bestehe weder ein Anlass
noch die Moglichkeit fiir den Markeninhaber, auf ein
kiinftiges Lieferverhalten des Héndlers einzuwirken und
so die nationalen Mérkte zur Beibehaltung von Preisunter-
schieden gegeneinander abzuschotten*’. So lag der Fall in
dem Rechtsstreit der All Star D.A.CH., der ausschlieBli-
chen Vertriebsgesellschaft fiir Schuhe der Converse Inc. in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz, gegen die Met-
ro Cash & Carry Deutschland GmbH. Letztere behauptete,
einen Teil der streitgegenstidndlichen Schuhe von einer in
Deutschland ansdssigen Gesellschaft bekommen zu ha-
ben, die wiederum die Schuhe von einer slowenischen Li-
zenznehmerin der Markeninhaberin Converse Inc. erwor-
ben habe. Da jedoch der Lizenzvertrag der slowenischen
Lieferantin nach den gerichtlichen Feststellungen bereits
vor der Lieferung der streitgegenstindlichen Schuhe an
die Metro Cash & Carry Deutschland GmbH beendet war,
verneinte der BGH das Bestehen einer tatsdchlichen Ge-
fahr der Marktabschottung durch die Markeninhaberin.
Nach den Ausfithrungen des Gerichts ist es nicht erforder-
lich, die allgemeine und auf den Wertungen des allgemei-
nen Deliktsrechts beruhende Beweislastregel im Rahmen
der markenrechtlichen Erschopfung zu modifizieren,
wenn das Offenlegen der Lieferkette nicht zur Begriin-
dung einer Marktabschottungsgefahr beitragen kann,
etwa weil der Vertriebspartner bereits unabhéngig von der
konkreten Lieferung an den angeblichen Verletzer aus
dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden
ist*.

Die Frage, ob die Gefahr der Marktabschottung bereits
dann zu verneinen ist, wenn der in Anspruch Genommene
seine Lieferkette selbst offenbart hat, hat der BGH hinge-
gen explizit offen gelassen. Allerdings duBerte das Gericht
Bedenken gegen eine solche Annahme, da der Markenin-
haber Mafinahmen zur Abschottung der nationalen Mérkte
eher ergreifen werde, wenn nicht nur eine Darstellung des
angeblichen Verletzers zu der Lieferkette gegeben sei,
sondern der gerichtliche Nachweis der Lieferkette gefiihrt
werde®. Auf diese Frage kam es schlieflich nicht an, da
die Vorlieferanten der Metro Cash & Carry Deutschland
GmbH aus dem Vertriebssystem der Markeninhaberin
Converse Inc. bereits ausgeschieden waren, sodass Letzte-

41 BGH, Urteil vom 15.03.2012,1ZR 52/10 - Converse I, Rn. 38.
42 BGH, Urteil vom 15.03.2012, 1 ZR 137/10 — Converse 1.

43 BGH, Urteil vom 15.03.2012, 1 ZR 137/10 — Converse II, Rn. 34.
44 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 — Converse II, Rn. 34.
45 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 = Converse I, Rn. 34.

re keine Moglichkeiten der Einflussnahme ihnen gegen-
tiber mehr hatte.

Aufgrund der Offenlegung der Lieferkette durch die Be-
klagte im Rechtsstreit Converse II lehnte es der BGH auch
ab, eine Beweislastumkehr nach den Grundsitzen von
Treu und Glauben anzunehmen, da der Metro Cash &
Carry Deutschland GmbH die Herkunft der streitgegen-
standlichen Schuhe sehr wohl bekannt sei und sie hierzu
auch detailliert vorgetragen habe, sodass ihr nicht, wie fiir
eine Beweislastumkehr nach Treu und Glauben erforder-
lich, die fiir einen substantiierten Vortrag notwendigen
Kenntnisse fehlten*¢. Die Beklagte hatte fiir ihre Behaup-
tung, dass die streitgegenstindlichen Schuhe von der
Converse Inc. an deren ehemalige slowenische Lizenz-
nehmerin geliefert worden seien, die Vernehmung eines
noch zu benennenden Zeugen angeboten, den sie jedoch
in allen Instanzen nicht namentlich nannte, sodass sie
hierfiir letztlich beweisféllig blieb. Daher ging der BGH
davon aus, dass der Nachweis fiir das Vorliegen der Vor-
aussetzungen der Erschépfung von der hierfiir nach den
allgemeinen Regeln beweisbelasteten Metro Cash & Car-
ry Deutschland GmbH nicht erbracht wurde. Damit unter-
lag Letztere in dem Rechtsstreit Converse II.

IV. Fazit

Die aktuellen Entscheidungen Converse I und II des BGH
bestitigen die bisherige hochstrichterliche Rechtspre-
chung zur Beweislastverteilung bei der markentechtlichen
Erschopfung und fithren sie fort. So setzt sich das Gericht
in den Converse I und II-Entscheidungen detailliert mit
der Frage auseinander, wann eine tatséichliche Gefahr der
Marktabschottung bei den verschiedenen Arten von Ver-
triebssystemen besteht. Zu begriiflen ist, dass das Gericht
eine schematische Losung der Beweislastproblematik ab-
lehnt und immer auf die Umsténde des Einzelfalls abstellt.
So soll allein das Bestehen eines Vertriebssystems des
Markeninhabers nicht schon die Annahme einer Gefahr
der Marktabschottung durch diesen rechtfertigen. Es ist
weiter erforderlich, dass auch die tatsdchliche Gefahr der
Marktabschottung besteht, wenn der in Anspruch Ge-
nommene den Nachweis filhren muss, dass die Vorausset-
zungen der Erschopfung Vorliegen.47 Dies ist nur konse-
quent, wenn man den Sinn und Zweck der von der
Rechtsprechung anerkannten Beweislastumkehr bei der
markenrechtlichen Erschépfung beachtet, nimlich die Be-
lange des AusschlieBlichkeitsrechts an der Marke einer-
seits und der Warenverkehrsfreiheit nach Art. 34 und 36
AEUYV andererseits in Einklang zu bringen. Denn das Be-
stehen eines Vertriebssystems des Markeninhabers fiihrt
nicht zwingend zu einer tatsichlichen Gefahr der Abschot-
tung der nationalen Mirkte durch den Markeninhaber in
dem jeweiligen Fall.

Auf der anderen Seite diirften die vom BGH aufgestellten
Regeln fiir die Annahme einer Beweislastumkehr fiir die
Voraussetzungen der Erschopfung zulasten des Markenin-
habers in der Praxis den in Anspruch Genommenen kaum
weiterhelfen. Fiir die angeblichen Verletzer stellt sich un-
ter Zugrundelegung der aktuellen Converse-Rechtspre-
chung die Frage, wie sie entsprechend der nunmehr
hochstrichterlich festgelegten Beweislastverteilung sub-
stantiiert darlegen und nachweisen sollen, dass es sich bei
den von ihnen vertriebenen Waren um Originalmarkenwa-
ren und nicht um Produktfilschungen handelt, ohne
gleichzeitig ihre Lieferkette offenzulegen und so dem

46 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 — Converse II, Rn. 38.
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Markeninhaber die Moglichkeit zu erdffnen, auf die je-
weiligen Lieferanten einzuwirken und ihnen die Lieferun-
gen an dem Vertriebssystem nicht angehérende Zwischen-
héndler zu untersagen. Nach Auffassung des BGH ist
némlich die Erschépfung nur von Originalmarkenware
moglich, bei Produktfilschungen scheidet sie hingegen
aus*®. Diese Feststellung des Gerichts iiberrascht und er-
scheint zudem nicht stimmig, zumal es in der gleichen
Entscheidung einige Absétze spéter unter Verweis auf den
Aufsatz von Bélling® selbst einrdumt, dass in Ausnahme-
fillen der Markeninhaber auch dem Vertrieb nachgeahm-
ter Ware zugestimmt haben konnte. Dies idndere aber
nichts an der Beweislast des in° Anspruch Genommenen

fiir das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers, -

welche bei Produktfilschungen jedoch regelmaflig fehlen
wiirde’®. Offenbar hat der BGH in seiner aktuellen Ent-
scheidung Converse I eine saubere Trennung zwischen der
Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung der
Marke i. S. v. § 14 Abs. 2 MarkenG beziehungsweise Art.
9 Abs. 1 S. 2 GMV und dem Inverkehrbringen mit der
Marke gekennzeichneter Ware ohne die Zustimmung dazu
gemiB § 24 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMYV, wie es sie
in seiner fritheren Rechtsprechung vorgenommen hatte’?,
leider versdumt. Es sind nidmlich auch Fille denkbar, in
denen der Markeninhaber mit dem Vertrieb gefilschter
Produkte unter seiner Marke einverstanden ist. Auch an
solchen Filschungen kann bei Vorliegen der Zustimmung
des Markeninhabers zu deren Inverkehrbringen in die Eu-
ropdische Union oder den Européischen Wirtschaftsraum
Erschopfung nach § 24 MarkenG bzw. Art. 13 GMYV ein-
treten®?,

De facto zwingt die aktuelle Rechtsprechung des BGH
den wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch Genom-
menen dazu, seine Lieferanten zu offenbaren. Denn im-
mer dann, wenn der Markeninhaber gentigend Anhalts-

punkte fiir das Vorliegen von Produktfilschungen liefert,
obliegt es dem angeblichen Verletzér darzulegen und zu
beweisen, dass er Originalware und keine Filschungen
verkauft hat. Damit in einem etwaigen Rechtsstreit jedoch
tiberhaupt Beweis — etwa durch Einholung eines Sachver- -
stindigengutachtens oder Vernehmung von Zeugen — dar-
tiber erhoben wird, muss zunéchst der in Anspruch Ge-
nommene substantiiert vortragen, warum die Annahme
des Vorliegens von Originalware nicht ausgeschlossen
werden kann. Pauschales Bestreiten diirfte jedenfalls nicht
ausreichend sein. Gelingt der Nachweis des Vertriebs von
Originalware dem angeblichen Verletzer nicht, stellt sich
die Frage der Erschopfung nach Auffassung des BGH
nicht’3. Daraus wird deutlich, dass Markeninhabet, die
Vertriebssysteme unterhalten, tatséchlich so gut wie im-
mer erfahren werden, wer an Hindler auBlerhalb des Ver-
triebssystems Ware verkauft hat und damit die Gelegen-
heit bekommen werden, die Liicken im Vertriebssystem zu
schlieBen. Damit ist aber die Abschottung der nationalen
Mirkte vorprogrammiert. Die an sich zu begriiflienden,
vom BGH in den zwei Converse-Entscheidungen konkre-
tisierten Grundsétze der Beweislastumkehr bei der mar-
kenrechtlichen Erschépfung diirften lediglich in Ausnah-
mefillen iiberhaupt zum Tragen kommen, sodass diese
Entscheidungen im Ergebnis eindeutig die Markeninhaber
zulasten der europédischen Warenverkehrsfreiheit bevorzu-
gen. ' E

47 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 — Converse II, Rn. 29.

48 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 — Converse I, Rn. 26.

49 Bdlling, Kerngleichheit des Vertriebs gefilschter Markenware und nicht
erschopfter Originalware, GRUR-RR 2011, 345, 347.

50 BGH, Urteil vom 15.03.2012, 1 ZR 52/10 — Converse I, Rn. 26.

51 BGH, Beschluss vom 11.5.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 881 —
stiissy.

52 So auch Bélling, GRUR-RR 2011, 345, 347.

53 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 — Converse I, Rn. 26.



