RechtsprechungsReport

Produktpiraterie und Bankgeheimnis

Zuldssiger Auskunftsanspruch von Markeninhabern iiber fremde Konten

Ausgangstall

Die Klagerin, die Firma Coty Germany,
produziert Parfums und vertreibt sie
international. Sie ist exklusive Lizenz-
nehmerin der fiir Parfumeriewaren

eingetragenen  Gemeinschaftsmarke
Nr. 0968661 ,,Davidoff Hot Water*
und ist zur Verteidigung der Marken-
rechte im eigenen Namen berechtigt.

Im Januar 2011 bot ein Verkéufer unter
der Bezeichnung ,,s.“ auf der Internet-
auktionsplattform eBay das Parfum
,Davidoff Hot Water* an. Die Zahlung
des Kaufpreises sollte auf ein bei der
Beklagten, der Stadtsparkasse Magde-
burg, gefiihrtes Konto erfolgen. Coty
ersteigerte das Parfum, zahlte den
Kaufpreis auf das angegebene Konto
bei der Stadtsparkasse Magdeburg und
erhielt das Parfum von einem Absender
,,H.“ zugesandt. Das Parfum war eine
auch fiir einen Laien erkennbare Fil-
schung. Ein Auskunftsverlangen Cotys
gegeniiber eBay blieb erfolglos. Darauf-
hin wandte sich Coty an die Sparkasse,
auf deren Kundenkonto Coty den Kauf-
preis des Parfums iiberwiesen hatte, und
bat um Namen und Anschrift des Kon-
toinhabers. Die Sparkasse verweigerte
die Auskunft jedoch mit Hinweis auf
das Bankgeheimnis.

Daraufhin beschritt Coty den Klage-
weg und beantragte, die Sparkasse zur
Auskunft iber Namen und Anschrift
des Kontoinhabers zu verurteilen. Das
Landgericht Magdeburgverurteilte die
beklagte Sparkasse antragsgemil zur
Auskunft. Das Berufungsgericht wies
dagegen die Klage ab (OLG Naum-
burg, GRUR-RR 2012, 388). Mit der
vom Berufungsgericht zugelassenen
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Von Rechtsanwalt Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff, Ahlers & Vogel Bremen

Eine kiirzlich verdffentlichte Entscheidung des BGH billigt Markenrechtsinhabern einen Auskunts-
anspruch gegeniiber Banken zu und verpflichtet Banken, die Identitdt von Kontoinhabern offenzulegen,
wenn die Kontoinhaber im Verdacht stehen, als ,, Produktpiraten * iiber diese Konten markenrechts-
verletzende Verkaufsgeschdfte abgewickelt zu haben.

Revision zum BGH verfolgte die Kla-
gerin ihr Auskunftsbegehren weiter.

Der BGH legte mit Beschluss vom
17. Oktober 2013 (GRUR 2013, 1237 =
WRP 2013, 1611 Davidoff Hot Water I)
dem EuGH eine Frage zur Auslegung
des Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richt-
linie 2004/48/EG vom 29. April 2004
zur Durchsetzung der Rechte des geis-
tigen Eigentums zur Vorabentschei-
dung vor: ,Ist Art. 8 Abs. 3 Buchst. ¢
der Richtlinie 2004/48/EG dahin aus-
zulegen, dass diese Vorschrift einer
nationalen Regelung entgegensteht, die
einem Bankinstitut in einem Fall wie
dem Ausgangsverfahren gestattet, eine
Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. ¢
dieser Richtlinie iiber Namen und An-
schrift eines Kontoinhabers unter Be-
rufung auf das Bankgeheimnis zu ver-
weigern?*

Entscheidungen

EuGH

Der Gerichtshof der Européischen
Union hat mit Urteil vom 16. Juli 2015
(C-580/13, GRUR 2015, 894, Coty
Germany/Sparkasse Magdeburg) wie
folgt entschieden:

Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie
2004/48/EG des Europdischen Par-
laments und des Rates vom 29. April
2004 zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums ist dahin auszule-
gen, dass er einer nationalen Rechts-
vorschrift wie der im Ausgangsverfah-
ren in Rede stehenden entgegensteht,
die es einem Bankinstitut unbegrenzt
und bedingungslos gestattet, eine Aus-
kunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser
Richtlinie iiber Namen und Anschrift
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eines Kontoinhabers unter Berufung
auf'das Bankgeheimnis zu verweigern.

Der EuGH erkannte den Schutz des
Bankgeheimnisses in dieser Fallkon-
stellation also nicht an. Zwar gestatte
die im Ausgangsverfahren anzuwen-
dende nationale Rechtsvorschrift es
einem Bankinstitut, eine Auskunft nach
Art. 8 Abs. 1 Buchst. ¢ der Richtlinie
2004/48 tiber Namen und Anschrift
eines Kontoinhabers unter Berufung
auf das Bankgeheimnis zu verweigern,
wobei Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie zwar
dem Einzelnen keinen selbsténdigen,
unmittelbar gegeniiber dem Verletzer
oder den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a bis
d der Richtlinie genannten Personen
geltend zu machenden Auskunfts-
anspruch zuerkennt, aber den Mitglied-
staaten gleichwohl die Verpflichtung
auferlegt, dafiir zu sorgen, dass diese
Auskunft im Wege eines gerichtlichen
Verfahrens erlangt werden kann.

Die im Ausgangsverfahren in Rede
stehende nationale Rechtsvorschrift
scheint, isoliert betrachtet, eine solche
Weigerung auch unbegrenzt zu gestat-
ten, da ihr Wortlaut weder eine Bedin-
gung noch eine Konkretisierung enthilt;
dies zu priifen ist jedoch Sache des vor-
legenden Gerichts.

Eine solche nationale Rechtsvorschrift
kann aber, isoliert betrachtet, den in
Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 an-
erkannten Auskunftsanspruch vereiteln
und damit gegen das Grundrecht auf
einen wirksamen Rechtsbehelf und das
Grundrecht des geistigen FEigentums
verstof3en.

Insoweit kann durch diese unbegrenzt
und bedingungslos zuldssige Berufung
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auf das Bankgeheimnis vereitelt wer-
den, dass die in der Richtlinie 2004/48
vorgesehenen Verfahren und die von
den zusténdigen nationalen getroffenen
Malinahmen den spezifischen Merkma-
len jedes Rechts des geistigen Eigen-
tums und gegebenenfalls dem vorsétz-
lichen oder nicht vorsatzlichen Charak-
ter der Rechtsverletzung gebiihrend
Rechnung zu tragen vermogen.

Daher ist eine nationale Rechtsvor-
schrift — isoliert betrachtet — geeignet,
zu einer qualifizierten Beeintrdchtigung
des Grundrechts auf einen wirksamen
Rechtsbehelf und letztlich des Grund-
rechts des geistigen Eigentums zu fiih-
ren, die den Inhabern der Rechte des
geistigen Eigentums zustehen, so dass
das Bankinstitut kein unbegrenztes
und bedingungsloses Recht aus der
Richtlinie herleiten kann, eine Aus-
kunft {iber Namen und Anschrift eines
Kontoinhabers unter Berufung auf das
Bankgeheimnis zu verweigern.

BGH

Der BGH hat in seiner Entscheidung
diese Gedanken aufgegriffen, die das
Interesse des Markeninhabers am
Schutz seines geistigen Eigentums —
und das damit verbundene Recht auf
effektiven Rechtsschutz — hoher wertet
als das Interesse des Kontoinhabers am
Schutz seiner personlichen Kontodaten
und daher die Sparkasse verpflichtet,
dem Kldger Namen und Adresse des
Parfumverkaufers zu nennen.

Der BGH ging in seiner Entscheidung
iiber diese Einzelfrage eines marken-
rechtlichen Auskunftsanspruchs hinaus.
Die Verpflichtung eines Bankinstituts
zur Auskunft {iber Namen und An-
schrift des Inhabers eines Kontos, das
fiir den Zahlungsverkehr im Zusam-
menhang mit einer offensichtlichen
Markenverletzung genutzt wurde, stehe
im Einklang mit dem Grundsatz, dass
im Rahmen der richtlinienkonformen
Auslegung einer nationalen Rechts-
vorschrift ein angemessenes Gleich-
gewicht zwischen den verschiedenen
durch die Rechtsordnung der Union ge-
schiitzten Grundrechten sicherzustellen
ist (vgl. auch EuGH in Coty Germany/
Sparkasse Magdeburg).

® Insoweit ist zu beriicksichtigen, dass
ein Auskunftsanspruch des Marken-
inhabers gemill § 19 Abs. 2 Mar-
kenG nur in Féllen offensichtlicher
Rechtsverletzungen im geschéaftli-
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chen Verkehr in Betracht kommt.
In diesen Fillen tiberwiegen regel-
méiBig die Interessen des Marken-
inhabers am Schutz seines geistigen
Eigentums und an einem effektiven
Rechtsbehelf bei der Durchsetzung
seiner Anspriiche wegen des Ver-
triebs ~ markenrechtsverletzender
Ware die Interessen des beklagten
Bankinstituts und seines Kunden
am Schutz der in Rede stehenden
Kontostammdaten.

® Die Offenbarung von Name und
Anschrift des Inhabers eines Kon-
tos, das im Zusammenhang mit
einer offensichtlichen Verletzung
eines Rechts des geistigen Eigen-
tums benutzt worden ist und dessen
Kontonummer dem Markeninhaber
schon bekannt geworden ist, wiegt
auf Seiten des Bankinstituts auch
nicht besonders schwer.

Anmerkungen

Die hochstrichterliche Rechtsprechung
verschafft Markeninhabern bei ,,offen-
sichtlichen* Rechtsverletzungen die
Moglichkeit, eine generelle Konto-
information iiber einen Kontoinhaber
zu fordern. Nicht geklirt wurde in bei-
den Urteilen aber, wie weit dieses Aus-
kunftsrecht geht, insbesondere wurde
nicht behandelt, ob die Auskunfts-
pflicht auch weitergehen kann und bei-
spielsweise einzelne Kontoumsitze er-
fassen darf. So miissen Banken darauf
achten, dass sie keinesfalls von sich aus
eine Auskunft erteilen, die iiber das
hochstrichterlich festgelegte Maf3 hi-
nausgehen, um nicht selber schadens-
ersatzpflichtig zu werden. Inhaber von
Marken- und geistigen Eigentumsrech-
ten (wie etwa Patente oder Urheber-
rechten) haben mit der Rechtsprechung
nun zumindest einen ersten Teilerfolg
im Kampf um die Verteidigung ihrer
Eigentumsrechte erlangt.

Quellen und weiterfiihrende
Hinweise:

BGH-Urteil vom 21.10.2015, | IR 51/12

EuGH-Urteil vom 16.7.2015, (-580/13,
Coty/Stadtsparkasse Magdeburg

Richtlinie 2004 /48/EG des Europdischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
(ABI. L 157, S. 45, berichtigt im ABI. L 195,

S. 16).
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