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Bundesrichterin Kiss, Prasidentin,

Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

A. GmbH,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Franz Schenker
und Rechtsanwaltin Eva-Maria Strobel,
Beschwerdefiihrerin,

gegen

B. AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Isler und
Rechtsanwaltin Christine Scherrer,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
vorsorgliche Massnahmen (UWG),

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 14. August 2017
(1F 17 3).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die A. GmbH (Beklagte 2, Gesuchsgegnerin, Beschwerdefiihrerin) hat ihren Sitz in
u. und einen weiteren Geschéaftssitz in V. und ist als Onlineversandhandlerin tatig.
Sie ist mit sieben Versandhandelsmarken (u.a. C. , D. , E. und

F. ) im Alpenraum - namentlich in der Schweiz und Osterreich - sowie in Osteuropa prasent
und erzielt einen Umsatz von rund 330 Millionen Franken.

Die A. GmbH gehért der X. -Gruppe an, welche von der in W.
domizilierten X. (GmbH & Co. KG) (Beklagte 1) geleitet wird. Die in Deutschland domizilierte
Muttergesellschaft ist eine weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsunternehmung in den
Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Services. Sie wurde im Jahre 1949 von

G. gegrindet. Unter der Marke "OTTO" und dem Logo OTTO betreibt die Gruppe
Onlinehandel (92 %) und Kataloghandel (8 %); einen stationdren Handel betreibt sie nicht.

Die X. -Gruppe ist in der Schweiz seit 1996 - nach dem Kauf von H. , den sie als
H. Versand fortfiihrt - im Onlinehandel tatig. Sie betreibt diesen lber H. sowie Uber
die Versandhauser |I. , J. , K. , L. , C. , D.

M. und N. und erzielt mit diesen in der Schweiz einen Umsatz von rund 400

Millionen Franken. Dieser Onlinehandel erfolgte bisher ausschliesslich unter den genannten Marken,
nicht unter dem Kennzeichen "OTTQO".

A.b.

Die B. AG (Klagerin, Gesuchstellerin, Beschwerdegegnerin) wurde 1978 gegriindet und
bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Verkauf von Waren in eigenen
Verkaufsgeschéaften. Sie betatigte sich zunachst als Restpostenhandlerin und spéater als
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Einzelhandlerin und Dienstleistungsanbieterin unter der Marke "OTTO'S" und dem Logo:

Sie beschaftigt in rund 100 Filialen rund 2'000 Mitarbeiter und bediente gemass ihrer Darstellung im
Jahre 2016 mehr als 15 Mio. Kunden Gber sdmtliche Vertriebskanéle mit ber 80'000 Artikeln und
diversen Dienstleistungen. Sie betreibt neben dem stationdren Handel in ihren Filialen seit 2007"flr
ausgesuchte Markenartikel zu absoluten Sensationspreisen” auch einen Online-Webshop. Der
Onlineversandhandel macht zwar nur ca. 1-2 % des Gesamtumsatzes aus, was aber nicht
ausschliesst, dass ihm eine hohe strategische Bedeutung zukommt. Der Gruppenumsatz betrug im
Jahre 2015 rund 649 Mio. Franken.

A.c. Mit Schreiben vom 16. September 2016 teilte die A. GmbH der B. AG mit,
dass sie ab dem 2. Quartal 2017 auch in der Schweiz mit der Marke "OTTO" im Markt auftreten,
einen Onlineshop erdffnen und im Kataloggeschaft tatig sein wolle. Sie bot eine Koexistenz in dem
Sinne an, dass jeder seine Sortimente in seiner Zielgruppe online vermarkte, wobei die Details in
einem gemeinsamen Gesprach zu klaren seien. Die B. AG erklarte sich damit nicht
einverstanden, da sie die Verwechslungsgefahr als sehr gross erachte, wenn ein Zeichen "Otto-
Versandhandel.ch" im schweizerischen Markt auftrete. Sie kdnnte sich dagegen mit einem Zeichen
"otto.de/ch" einverstanden erklaren. Weitere Verhandlungen scheiterten.

B.
B.a. Am 7. April 2017 reichte die B. AG beim Kantonsgericht Luzern Klage ein gegen die
X. (GmbH & Co. KG) sowie gegen die A. GmbH im Wesentlichen mit den

Begehren, es sei den Beklagten zu verbieten, die Kennzeichen "OTTO" oder "OTTO-VERSAND"
bzw. die Domainnamen "OTTO" oder "OTTO-VERSAND" mit der Top-Level-Domain ".ch" zu
gebrauchen.

Gleichzeitig stellte die Klagerin gegen die Beklagte 2 im Hauptprozess folgende Antrage auf
Anordnung vorsorglicher Massnahmen:

"1. Es sei der Beklagten 2 vorsorglich zu verbieten, die Tatigkeit als Versandhandlerin
(einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der Schweiz oder mit spezifischer Ausrichtung auf
die Schweiz unter den Kennzeichen 'OTTO' und/oder 'OTTO-VERSAND' (in Alleinstellung oder in
Verbindung mit zusétzlichen Elementen) selbst auszuiiben oder durch einen Dritten auslben zu
lassen;

2. Das Verbot geméass Antrag 1 hievor sei unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen
Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfligung geméss Art. 292 StGB (Art.
343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer Ordnungsbusse von Fr. 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPQO) und/oder
einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 fir jeden Tag der Nichterflillung (Art. 343 Abs. 1 lit. ¢
ZPO) im Zuwiderhandlungsfall auszusprechen."

B.b. Mit Entscheid vom 14. August 2017 verbot das Kantonsgericht Luzern der Gesuchsgegnerin
vorsorglich, die Tatigkeit als Versandhandlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der
Schweiz oder mit spezifischer Ausrichtung auf die Schweiz unter den Kennzeichen "OTTO" und/oder
"OTTO-VERSAND" (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusétzlichen Elementen) selbst
auszuiben oder durch einen Dritten auslben zu lassen (Dispositiv-Ziffer 1.1), fir den Fall der
Zuwiderhandlung drohte das Gericht den verantwortlichen Organen Busse wegen Ungehorsams nach
Art. 292 StGB an (Dispositiv-Ziffer 1.2) sowie fir jeden Tag der Nichterflllung eine vom zustandigen
Richter aufzuerlegende Ordnungsbusse von Fr. 500.-- (Dispositiv-Ziffer 1.3).

Das Kantonsgericht stellte fest, dass die deutsche Muttergesellschaft der Gesuchsgegnerin als
Inhaberin der IR-Marken "OTTO-VERSAND" (seit 1. Mai 1979) und "OTTO" (seit 20. Juni 1994) im

schweizerischen Markenregister eingetragen ist, dass sie ausserdem diese Zeichen am 20. Juli 1994
als Schweizer Marken flr "Versandhandel" in Klasse 42 hinterlegte und dass sie zwischen Januar
2000 und Juni 2012 weitere zehn Marken mit dem Bestandteil "OTTO" in der Schweiz registrierte.
Die Gesuchstellerin ihrerseits hinterlegte am 20. Marz 1998 die CH-Wortmarke "OTTO'S
Warenposten”, am 21. April 1999 die CH-Wortmarke "OTTO'S", am 30. Dezember 1999 die CH-
Bildmarke "OTTO'S" sowie in den folgenden Jahren diverse Marken mit dem Kernelement "OTTO'S"
und Slogans mit dem Logo. Zur Kennzeichnung des umfassenden Waren- und
Dienstleistungsangebots der Gesuchstellerin hélt sie danach 14 aktive Schweizer Marken mit dem
Bestandteil "OTTO'S" in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Elementen.

Das Kantonsgericht ging davon aus, dass die Gesuchsgegnerin die Zeichen "OTTO" und "OTTO-
VERSAND" bisher in der Schweiz nicht gebraucht hatte, es erachtete als glaubhaft, dass der
Bekanntheitsgrad des Zeichens der Gesuchstellerin "OTTO'S" in der Schweiz hdher ist als jener der
Zeichen der Gesuchsgegnerin und es stellte als unbestritten fest, dass das Online-Sortiment der
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Parteien zumindest teilweise vergleichbar und bezlglich Bewerbung und Preisniveau ahnlich ist. Das
Kantonsgericht stellte fest, dass die Gesuchsgegnerin in der Schweiz unbestritten Gber die alteren
Markenrechte an "OTTO" verflige als die Gesuchstellerin an "OTTO'S". Es kam indes aufgrund einer
vorlaufigen Priifung zum Schluss, die Gesuchstellerin kénne sich auf das UWG berufen. Denn sie
kénne in der Schweiz die Gebrauchsprioritdt beanspruchen, weil die Gesuchsgegnerin das Zeichen in
der Schweiz bis anhin nicht gebraucht habe und einstweilen davon auszugehen sei, dass die
Gesuchstellerin ihre Marken auch fir den Online-Versandhandel hinterlegt habe (wobei der
entsprechende Einwand der Gesuchsgegnerin dem Hauptverfahren vorbehalten bleibe). Im Raum
stehe auch eine Verwirkung des der Beklagten 1 in der Schweiz zustehenden Rechts an der Marke;
ob der Staatsvertrag

zwischen Deutschland und der Schweiz von 1892 im Sinne der Gesuchsgegnerin zu interpretieren
sei, werde im Hauptprozess zu priifen sein; die von der Gesuchstellerin erhobenen Einwande seien
vertretbar. Die von der Gesuchstellerin geltend gemachte Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG hielt das Kantonsgericht fir glaubhaft und schloss, die Hauptsacheprognose falle
zugunsten der Gesuchstellerin aus. Es bejahte ausserdem, dass der nicht leicht wieder
gutzumachende Nachteil glaubhaft gemacht sei, der durch den Markteintritt der Gesuchsgegnerin mit
dem umstrittenen Zeichen drohe, dass die beantragte Massnahme angesichts des glaubhaft
beabsichtigten Markteintritts im zweiten Halbjahr 2017 dringlich sei und es schloss schliesslich, dass
das vorsorgliche Verbot auch sachlich verhéltnismassig sei.

C.

C.a. Die Beschwerdefiihrerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, der Entscheid des
Kantonsgerichts Luzern vom 14, August 2017 sei aufzuheben und das Gesuch der
Beschwerdegegnerin auf Anordnung der vorsorglichen Massnahmen sei abzuweisen, eventualiter sei
die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurlickzuweisen. Sie rigt eine "[k]rasse
Rechtsverletzung durch Nichbeachtung des Staatsvertrags Schweiz / Deutschland von 1892, eine
"[k]rass falsche Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG", eine rechtswidrige Nichtbeachtung ihrer
Argumente gegen die Theorie der Verwirkung des Markenrechtsschutzes, eine Verletzung der
Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) und einen Verstoss gegen das verfassungsmassig geschitzte
Verhaltnismassigkeitsgebot (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV).

C.b. Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Antwort, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten,
eventuell sei sie abzuweisen.

C.c. Das Kantonsgericht Luzern beantragt in der Stellungnahme, auf die Beschwerde sei nicht
einzutreten, eventuell sei sie im Sinne der Erwagungen im angefochtenen Entscheid abzuweisen.

C.d. Die Parteien haben repliziert und dupliziert.
Erwagungen:

1.

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen den Entscheid eines
oberen kantonalen Gerichts, das als einzige Instanz gestiitzt auf Art. 5 ZPO entschieden hat (Art. 75
Abs. 2 lit. a BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs 2 lit. b BGG), die
Beschwerdefiihrerin ist mit ihren Antrdgen unterlegen (Art. 76 BGG) und die Beschwerdefrist ist
eingehalten (Art. 100 BGG).

1.1. Der angefochtene Entscheid betrifft eine vorsorgliche Massnahme. Selbstandig er6ffnete
Massnahmeentscheide, die vor oder wahrend eines Hauptverfahrens erlassen werden und nur fir die
Dauer des Hauptverfahrens Bestand haben bzw. unter der Bedingung, dass ein Hauptverfahren
eingeleitet wird, stellen Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 BGG dar (BGE 138 Il 76 E. 1.2,
333 E. 1.2; 137 Illl 324 E. 1.1 S. 327 f.). Gegen solche ist die Beschwerde nur zulassig, wenn sie
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kdnnen (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG). Dabei
muss es sich um einen Nachteil rechtlicher Natur handeln, der auch durch einen fir den
Beschwerdefiihrer glinstigen Entscheid in der Zukunft nicht mehr behoben werden kann (BGE 142 Il
798 E. 2.2 S.801; 141 1l 8O E. 1.2 S. 80; 140 V 321 E. 3.6 S. 326; 138 Ill 46 E. 1.2 S. 47, 333 E.
1.3.1). Der Beschwerdeflhrerin obliegt darzutun, dass ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht
(BGE 142 111 798 E. 2.2 S. 801 mit Verweisen).

1.2. Die Beschwerdefihrerin bringt insofern vor, mit dem angefochtenen Entscheid werde ihr der
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Markteintritt - den sie fir das 3. Quartal 2017 geplant hatte - flr einen ganzen neuen
Geschéftsbereich unter dem Kennzeichen "OTTO" oder "OTTO-VERSAND" verwehrt; es werde ihr
nicht mdglich sein, den ihr durch das ausgesprochene Verbot verursachten Schaden zu beheben, da
keine Vergleichszahlen aus der Vergangenheit fiir einen derartigen Geschéftsbereich vorlagen und
auch eine kinftige Geschéftsentwicklung in der Schweiz keine schllissigen Informationen zum
entgangenen Gewinn verschaffen werde. Namentlich wirden im (fir die Beschwerdeflhrerin
wesentlichen) Modebereich in einem spateren Geschéftszyklus andere Produkte offeriert als im
Zeitpunkt der geplanten Geschéaftsaufnahme.

1.3. Die Beschwerdegegnerin entgegnet in der Antwort, dass die von der Beschwerdefihrerin
betriebenen Onlineshops "C. " und "D. " Uber weite Strecken ein mit dem Otto-
Onlineshop vergleichbares Sortiment mit Schwerpunkt Mode aufwiesen und die X. -Gruppe
aufgrund langjéhriger Handelstatigkeit Gber Umsatzzahlen verflige, welche durchaus Rickschlisse
auf ungefahre Verkaufszahlen erlauben wirden. Diese Vorbringen bestreitet die Beschwerdefhrerin in
ihrer Replik.

1.4. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid geschlossen, fir die Beschwerdeflihrerin scheine
keine grosse Rolle zu spielen, ob sie mit dem Markteintritt in der Schweiz noch bis zum Abschluss
des Hauptverfahrens zuwarten misse oder nicht, wie sich aus ihrem eigenen Verhalten ergebe.
Namentlich gebe sie im vorliegenden Verfahren keinen genauen Zeitpunkt fir den geplanten
Markteintritt an und bestreite sogar, dass dieser auf das zweite Halbjahr 2017 geplant sei. Sie sei
lange Zeit nicht interessiert gewesen, unter "OTTO" resp. "OTTO-VERSAND" ihren Onlinehandel in
der Schweiz zu tétigen, sondern habe dies Uber H. und andere Marken getan. Es sei ihr
daher zumutbar, fiir die Dauer des Hauptprozesses auf diese etablierten Vertriebskanale zu setzen.
Sie habe nicht naher dargelegt, dass ihr aus einem solchen Zuwarten ein (finanzieller) Schaden
entstehen werde.

1.5. Mit der angefochtenen provisorischen Massnahme wird fiir die Dauer des Prozesses das von der
Beschwerdegegnerin im Hauptverfahren beantragte Verbot angeordnet; es handelt sich um eine
Leistungsmassnahme (vgl. fir die Unterscheidung zu Sicherungs- und Regelungsmassnahmen statt
aller ANDREAS GUNGERICH, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II,
2012, N. 5 ff. zu Ar. 262 ZPO; LUCIUS HUBER, in: Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPQ], Sutter-Somm/Hasenbdhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 2 zu
Art. 261 zu Art. 262 ZPO; JOHANN ZURCHER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],
Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 262 ZPO; FABIENNE HOHL,
Procédure civile, Bd. Il, 2. Aufl. 2010, Rz. 1737 f.; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario
pratico, Trezzini und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 262 ZPQ). Dabei ist in der Lehre
umstritten, ob an die Anordnung von Leistungsmassnahmen regelméassig strenge Anforderungen
gestellt werden missen, da sie das vom Klager erwiinschte Ergebnis des Prozesses mindestens fur
dessen Dauer vorwegnehmen (so etwa GUNGERICH, a.a.0., N. 8 zu Art. 262 ZPO) oder ob die
Unterscheidung praktisch keine Bedeutung hat (so etwa ZURCHER,

a.a.0., N. 4 zu Art. 262 ZPO). Im vorliegenden Fall begriindet die Beschwerdeflihrerin nicht, inwiefern
die Feststellungen der Vorinstanz zu ihren Nachteilen willkirlich sein sollen, welche diese im
angefochtenen Urteil im Rahmen der Nachteilsprognose vornimmt (Art. 105 Abs. 2 BGG, vgl. BGE
143 IV 241 E. 2.3.1 S. 244 mit Verweisen). Es erscheint unter diesen Umstanden zweifelhaft, ob ihr
durch das angefochtene Verbot, wahrend der Dauer des Prozesses im Schweizer Markt unter dem
umstrittenen Kennzeichen aufzutreten, ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Art im
Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. BGG entstehen kann (oben E. 1.1). Die Frage kann letztlich aber
offenbleiben, da sich die Beschwerde als unbegriindet erweist, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Beschwerdeflhrerin riigt als formelle Rechtsverweigerung, dass die Vorinstanz die Frage auf eine
spatere Prafung im Hauptverfahren verschoben hat, ob sich die Beschwerdefihrerin auf das
Ubereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den
gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) berufen kann, um die rechtlich
fingiete Benutzung ihrer Marken im Konflikt mit den spéter registrieten Marken der
Beschwerdegegnerin geltend zu machen. Sie bringt vor, die Vorinstanz habe ihr das rechtliche Gehér
verweigert, indem sie ohne Beriicksichtigung ihrer Berufung auf den fingierten Gebrauch nach
Staatsvertrag geschlossen habe, der Beschwerdegegnerin stehe die Gebrauchsprioritat in der
Schweiz zu. Als Verweigerung des rechtlichen Gehérs riigt sie sodann, dass die Vorinstanz ihre
Argumente gegen die Verwirkung ihres Markenrechts nicht beriicksichtigt hat.
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2.1. Nach Art. 261 ZPO trifft das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen, wenn die
gesuchstellende Partei deren Voraussetzungen glaubhaft macht. Auf das Verfahren der vorsorglichen
Massnahmen findet das Summarverfahren Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). Das Gericht wiirdigt die
behaupteten Tatsachen mit dem Beweismass der Glaubhaftmachung und es beurteilt die Rechtslage
summarisch (vgl. BGE 131 1ll 473 E. 2.3 S. 476). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts schon dann, wenn flr deren Vorhandensein gewisse Elemente
sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Mdglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht
haben kdnnte (BGE 140 11l 610 E. 4. 1; 132 1ll 715 E. 3.1 S. 720; 130 Ill 321 E. 3.3 S. 325; vgl.
auch BGE 143 Ill 140 E. 4.1.3; vgl. for den Gegenbeweis des Gesuchsgegners Urteile des
Bundesgerichts P.903/1987 vom 28. Oktober 1987 E. 3, publ. in: SMI 1990 | S. 226 ff. S. 228;
4P.64/2003 vom 6. Juni 2003 E. 3.1, publ. in: sic! 12/2003 S. 984 f.; 4P.11/1999 vom 27. Mai 1999
E. 2a mit Hinweis auf BGE 102 1l 287 E. 2 S. 290). Die summarische Prifung der Rechtslage fiihrt
nicht zu einer endgultigen Klarung der sich stellenden rechtlichen Fragen, sondern beschrankt sich
auf eine

vorlaufige Beurteilung (vgl. BGE 138 Il 232 E. 4.1.1 S. 234 mit Verweisen, vgl. schon BGE 108 Il 69
E. 2a S. 72 mit Hinweisen).

Die Vorinstanz hat ihre Kognition nicht zu Unrecht beschrénkt und der Beschwerdefuhrerin das Recht
nicht verweigert (BGE 141 1l 103 E. 4.2; 131 Il 271 E. 11.71 mit Verweis), soweit sie die
behaupteten Tatsachen mit dem Beweismass der Glaubhaftigkeit gewdrdigt und die Rechtslage
summarisch geprift hat.

2.2. Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass das Gericht aus lauterkeitsrechtlichen Erwagungen
in besonderen Situationen von der markenrechtlichen Prioritdt absehen kann, wenn eine umfassende
Interessenabwéagung ergibt, dass die Berechtigung Treu und Glauben widerspricht. Da eine derart
umfassende Interessenabwagung im Massnahmeverfahren nicht erfolgen kann, hat die Vorinstanz in
summarischer Wirdigung geschlossen, dass die von der Beschwerdegegnerin gehaltenen Marken
auch flr den Onlinehandel gelten, wahrend die Beschwerdefliihrerin bzw. ihre Gruppe in der Schweiz
schon lange aktiv sind, aber nicht unter den umstrittenen Zeichen. Die Vorinstanz hat in
summarischer rechtlicher Beurteilung dieser Sachlage als nicht unwahrscheinlich erachtet, dass die
Markenrechte der Beschwerdeflhrerin bzw. ihrer Muttergesellschaft verwirkt sein kénnten, und sie hat
die Auslegung des von der Beschwerdeflihrerin angerufenen Staatsvertrags dem Hauptverfahren
vorbehalten mit der Begriindung, die von der Beschwerdegegnerin diesbeziglich erhobenen Einwénde
erschienen vertretbar.

2.3. Der Beschwerdefiihrerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertritt, die Vorinstanz
habe sich vorliegend nicht mit einer summarischen Prifung der Rechtsfrage begniigen dirfen, ob sich
die Beschwerdefiihrerin auf den fingierten Gebrauch nach dem Staatsvertrag zwischen Deutschland
und der Schweiz aus dem Jahre 1892 berufen kénne. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen
Ansicht ist diese Rechtsfrage keineswegs so "einfach und leicht verstandlich", dass auch in einem
summarischen Verfahren eine Hauptsacheprognose nicht ohne Mitberlicksichtigung des
Staatsvertrags gestellt werden kdnnte. Die Beschwerdeflhrerin riigt die prozessuale Feststellung der
Vorinstanz nicht als willklrlich, dass die Auslegung des Staatsvertrags aus dem Jahre 1892 unter
den Parteien umstritten ist. Sie zeigt auch nicht auf, welche Rechte ihr dieser Staatsvertrag so
garantieren wirde, dass aufgrund einer summarischen Priifung von diesem Resultat willkirfrei nicht
abgewichen werden koénnte. Sie lasst schliesslich unbeachtet, dass die Tragweite dieses
Staatsvertrages Gegenstand eines Urteils des Gerichtshofs der Europaischen Union (EuGH) bildete,
das bei der Anwendung der staatsvertraglichen Normen nicht einfach unberiicksichtigt bleiben kann
(vgl.

Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2013 C-445/12 P Rivella International betr. "BASKAYA" /
"Passaia", dazu DIRK JAESTAEDT, Die EUGH-Entscheidung "BASKAYA" / "Passaia", sic! 5/2014

S. 307 ff.; vgl. auch MICHAEL TREIS, Passaia / Baskaya, sic! 1/2013 S. 56).

2.4. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefiihrerin hat ihr die Vorinstanz auch das rechtliche Gehér
nicht verweigert mit der Erwdgung, dass eine Verwirkung des der Muttergesellschaft der
Beschwerdefiihrerin in der Schweiz zustehenden Rechts an der Marke im Raum stehe. Dass die
Vorinstanz damit die nahere Beurteilung dieser Frage dem Hauptprozess vorbehalten hat, erkennt die
Beschwerdeflhrerin selbst. Damit gentgt aber die Begrindung im angefochtenen Entscheid den
Anforderungen von Art. 29 Abs. 2 BV. Dass im Ubrigen die von der Beschwerdefiihrerin
vorgetragenen Argumente so liquid waren und diejenigen der Beschwerdegegnerin derart eindeutig
Uberwiegen wirden, dass sie entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht erst im Rahmen der dem
Hauptprozess vorbehaltenen Interessenabwagung zu beurteilen waéren, begrindet die
Beschwerdefiihrerin nicht. Sie riigt auch nicht, dass die Hauptsacheprognose der Vorinstanz im
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Ergebnis willkirlich ausgefallen sei (Art. 106 Abs. 2 BGG).

3.
Die Beschwerdeflihrerin riigt, die Vorinstanz habe Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG willkirlich falsch zur
Anwendung gebracht.

3.1. Die Vorinstanz hat erwogen, die Beschwerdegegnerin kénne die Gebrauchsprioritat
beanspruchen, weil die Beschwerdeflihrerin ihre prioritér registrierten Kennzeichen in der Schweiz
bisher tatsachlich nicht gebraucht hat. Massgebend sei, dass die Beschwerdefiihrerin zwar seit
langem in der Schweiz aktiv sei, aber nicht explizit unter den umstrittenen Kennzeichen. Die
Vorinstanz erachtete die Gefahr einer Verwechslung der Kennzeichnen der Parteien als glaubhaft und
stellte fest, die Beschwerdegegnerin habe eine schutzwiirdige Marktposition erworben. Denn es liege
auf der Hand, dass sie den Onlinehandel mit Blick auf die Zukunft ausbauen wolle, um ihre starke
Marktposition im stationdren Geschéft nicht zu geféahrden. Beide Parteien strebten sodann denselben
Markt an und ihre Sortimente und Vertriebskanéle seien zumindest &hnlich und zielten auf &hnliche
Kundschaft.

3.2. Die BeschwerdefUhrerin bringt vor, die Vorinstanz habe UObersehen, dass eine
lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbs bestimmt
werden misse. Sie habe verkannt, dass die Parteien nicht in einer Sonderbeziehung stehen. Die
Parteien hatten von ihren jeweiligen Markenrechten seit langem Kenntnis. Sie habe keinen Anlass,
wegen der entgegenstehenden, rein wirtschaftlichen Interessen auf ihr Benutzungsrecht zu verzichten
und dass dies zur Koexistenz fihre, kdnne ihr nicht lauterkeitsrechtlich vorgeworfen werden. Falls der
Vorwurf unlauteren Verhaltens erhoben werden solle, treffe dieser Vorwurf die Beschwerdegegnerin,
welche in Kenntnis der Hinterlegungsprioritdt und des rechtserhaltenden Gebrauchs in Deutschland
ihre eigene Marke hinterlegt habe. Erst damit sei die Verwechslungsgefahr geschaffen worden.

3.3. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet
sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschéftsbetrieb eines andern
herbeizufihren. Diese Bestimmung hat die Vorinstanz nicht in schlechterdings nicht vertretbarer
Weise angewendet. Denn dass die umstrittenen Kennzeichen mit denjenigen der Beschwerdegegnerin
verwechselbar sind, bestreitet die Beschwerdefiihrerin nicht. Sie bestreitet auch nicht, dass die
Beschwerdegegnerin unter ihren Kennzeichen eine Marktposition in der Schweiz erworben hat. Sie
legt zudem selbst dar, dass beide Parteien - und damit auch sie selbst - von ihren Markenrechten
gegenseitig seit langem Kenntnis haben. Mit der Annahme, es sei glaubhaft gemacht, dass die
Verwechslungsgefahr im heutigen Zeitpunkt durch die Beschwerdeflihrerin geschaffen wird, hat die
Vorinstanz das Willkirverbot nicht verletzt.

4,
Die Beschwerdeflhrerin rigt schliesslich eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) sowie
einen Verstoss gegen das Verhédltnismassigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV).

4.1. Die Vorinstanz hat im Rahmen der "Nachteilsprognose" der Beschwerdeflhrerin erwogen, es
scheine flr diese keine grosse Rolle zu spielen, ob sie mit dem Markteintritt in der Schweiz mit dem
Kennzeichen OTTO und OTTO-VERSAND noch bis zum Abschluss des Hauptprozesses zuwarten
misse oder nicht. Dies leitete die Vorinstanz aus dem eigenen Verhalten der Beschwerdeflhrerin ab,
welche lange Zeit nicht daran interessiert war, unter den umstrittenen Kennzeichen ihren Onlinehandel
in der Schweiz zu tatigen, sondern diesen Handel lber H. und weitere Marken betrieb. Die
Vorinstanz schloss daraus, es sei der Beschwerdeflhrerin zuzumuten, mindestens vorlaufig fur die
Dauer des Hauptprozess weiterhin auf ihre etablierten Vertriebskanéle zu setzen.

4.2. Nach Art. 106 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerde klar und detailliert anhand der Erwagungen des
angefochtenen Entscheids darzulegen, inwiefern die angerufenen verfassungsmassigen Rechte
verletzt worden sein sollen (BGE 142 11 369 E. 2.1; 141 1 36 E. 1.3 S. 41; 139 | 229 E. 2.2; je mit
Hinweisen). Die Beschwerdeflhrerin beruft sich zwar auf Art. 27 BV, sie legt jedoch nicht dar,
inwiefern ihr dieses Grundrecht einen Anspruch auf sofortigen Gebrauch der umstrittenen
Kennzeichen in der Schweiz verschaffen soll, bzw. inwiefern dieses Grundrecht durch das
angefochtene einstweilige Verbot verletzt sein soll. Die Beschwerdefihrerin macht vielmehr unter
diesem Titel letztlich eine Verletzung vélkerrechtlicher Vertrdge geltend, ohne dass sie ein
verfassungsmassiges Recht anruft. Es ist darauf nicht einzugehen.

4.3. Der Verhaltnisméassigkeitsgrundsatz ist kein verfassungsmassiges Recht (BGE 135 V 172 E.
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7.3.2; 134 1 153 E. 4.1 S. 156). Er kann daher nicht selbsténdig angerufen werden; insofern ist auf

die Riige nicht einzutreten. Soweit die Beschwerdeflhrerin sinngemass eine Verletzung von Art. 27
BV durch unverhéltnismassigen Eingriff in ihre wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit rigt, ist ihre Rlge im
Ubrigen unbegriindet. Die Vorinstanz hat beriicksichtigt, dass die Beschwerdefiihrerin ihre Produkte
auf dem Schweizer Markt seit Jahren unter anderen Marken vertreibt und dass sie keine Grinde flr
einen dringlichen Markteintritt unter den umstrittenen Kennzeichen anfiihrt. Dagegen vermag die
Beschwerdefihrerin mit der Behauptung nicht aufzukommen, der angefochtene Entscheid sei fur sie
gravierend nachteilig.

4.4. Die Rigen in der Beschwerde erweisen sich als unbegriindet.

5.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Diesem Verfahrensausgang
entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeflihrerin zu auferlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Diese hat der Beschwerdegegnerin deren Parteikosten fir das bundesgerichtliche Verfahren zu
ersetzen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden der Beschwerdeflhrerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeflihrerin hat der Beschwerdegegnerin deren Parteikosten fiir das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu ersetzen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 12. Februar 2018

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Prasidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann



