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DocTorAL & PosT-DOCTORAL THESIS

Trademarks and Brands in Merger Control:
An Analysis of the European and Swiss Legal Orders

Damiano Canapa*

In dieser Dissertation biete ich eine Analyse der Rolle der Marken- und anderen
Kennzeichenrechten auf die europiische und schweizerische kartellrechtliche Be-
urteilung von Fusionen. Dieses Werk ordnet sich im Bereich der Bestimmung des
Verhilenisses zwischen Kartell- und Immaterialgiiterreche ein. Dieses Verhilenis
wurde im Rahmen der zwei ersten Sdulen des Kartellrechts — Regeln gegen unzulis-
sige Vereinbarungen zwischen Unternechmen und Regeln gegen die missbrauchliche
Ausnutzung ciner beherrschenden Stellung — bereits griindlich analysiert. Trotz des
hohen Stellenwerts von Immaterialgiiterrechten bei Fusionen und der Tatsache, dass
die Akkumulierung von solchen Rechten von Kartellbehorden seit langem als mog-
liches Problem erkannt wurde, wurde tiber den Einfluss von Immaterialgiiterrechten
im Rahmen der kartellrechtlichen Zusammenschlusskontrolle wenig geforscht. Die
wenigen Arbeiten, welche dazu bereits erschienen sind, haben sich dabei auf die Rolle
von Patenten bei der Zusammenschlusskontrolle konzentriert.

Aus kartellrechtlicher Sicht werden Zusammenschliisse — d.h. die Fusion von
zwei bisher unabhingigen Unternchmen oder der Erwerb der Kontrolle tiber die
Gesamtheit oder iiber Teile von einem oder mehreren Unternehmen — von einer
Behérde iiberpriift, wenn die beteiligten Unternechmen oder Teile davon gewisse
Umsatzschwellen erreichen. Diese Uberprﬁfung dient der Vermeidung einer dauer-
haften Schidigung des Wettbewerbs.

Teil 1 der Arbeit untersucht die Rolle der Marken- und anderen Kennzeichen-
rechten auf die kartellrechtliche Beurteilung von Fusionen unter Europdischem
Recht. Im ersten Kapitel werden die rechtlichen und dkonomischen Grundlagen des
Markenschutzes und der Fusionskontrolle dargestellt. Diese Ausfithrungen dienen
als Basis fur die nachfolgende Untersuchung, Insbesondere wird anhand von Konzep-
ten aus den Wirtschafts- und Marketingwissenschaften erldutert, warum der Besitz
einer Marke Markemacht verschaffen kann. Die Marktmacht hingt unter anderem
von der Markentreue ab: eine starke Marke fithrt zu mehr Marktmacht. Marken
konnen deswegen als Markezutrittsschranken operieren; diese Bezeichnung muss
aber von vornherein nicht pejorativ gedeutet werden. Zusitzliche Sonderfragen wie
Markenportfolios oder must-have-Marken werden besprochen.

Das zweite Kapitel analysiert, ob und unter welchen Umstinden die alleinige
chrtragung einer Marke oder der alleinige Erwerb ciner de facto ausschliesslichen

*  Dr.iur. des., LL.M. (Bruges), LL.M. (Yale), Oberassistent Universitit Ziirich.
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Damiano Canapa

Markenlizenz als Zusammenschluss im Sinne der Europiischen Fusionskontrollver-
ordnung zu qualifizieren ist. Ein erworbener Vermégenswert gilt als Kontrollgegen-
stand im Sinne von Artikel 3(1)(b) der Europiischen Fusionskontrollverordnung,
wenn er als «Teil eines Unternchmens» qualifiziert werden kann, dessen Ubertra-
gung cine dauerhafte Verinderung der Kontrolle an den beteiligten Unternchmen
und damit an der Markestruktur verursacht. Dies ist u.a. der Fall, wenn dem erworbe-
nen Vermogenswert ein Geschiftsbereich mit einem bereits existierenden Marktum-
satz zugeordnet werden kann.

Obwohl das Kriterium des Geschiftsbereichs mit Marktumsatz zur Qualifizie-
rung eines «Teils eines Unternchmens» im vorliegenden Werk ebenfalls grundsitz-
lich bejaht wird, schligt der Autor zwei Ausnahmen vor. Diese Ausnahmen haben
einen Bezug zur potentiellen Marktmacht von Marken, die aus dem Markenwert
(brand equity) stammt. Einerscits soll ein Zusammenschluss vorliegen, wenn cine
Marke tibertragen wird, die aufgrund ihrer Verwendung auf einem benachbarten
Marke bereits einen gewissen Markenwert hat. Andererseits soll ein Zusammen-
schluss gegeben sein, wenn eine Marke in der Vergangenheit auf einem Marke be-
nutzt wurde und obwohl diese in der Zwischenzeit zurtickgezogen wurde, noch ein
Teil des frither geschaffenen Markenwerts besteht. In diesem Fall wird fur das Vor-
liegen einer Meldepflicht pladiert, wenn die relevanten Umsatzschwellen in den drei
Jahren nach der Fusion voraussichtlich erreicht werden. Diese Losung hat zur Folge,
dass die Kontrollliicke geschlossen wird, die aus der ungentigenden kartellrechtlichen
Betrachtung der wirtschaftlichen Bedeutung von Marken mit grossem Markepo-
tential resultiert.

Im dritten Kapitel wird erklart, wie der Erwerb von Markenrechten die materiell-
rechtliche Beurteilung von Zusammenschlissen beeinflussen kann. Zunichst wird
der Einfluss von Markenrechten auf die Definition der relevanten Mirkte erliutert.
Die allgemeinen Grundsitze der Marktabgrenzung werden dabei angewendet; unter
Umstinden konnen sogar die Produkte einer einzigen Marke den relevanten Pro-
duktmarke bilden, wenn dies die Marktgegenseite so wahrnimmt. Danach wird die
Rolle der Marken bei verschiedenen Bewertungskriterien besprochen: aktueller
Wettbewerb, potenzieller Wettbewerb und gegenseitige Marktmacht. Zusammen-
fassend stellen Marken eines von verschiedenen Elementen dar, die im Rahmen einer
multifaktoriellen holistischen Vorgehensweise unter Umstinden bei der Beurteilung
eine entscheidende Rolle spielen kénnen. Dies ist darauf zurtickzufithren, weil der
Besitz wertvoller Marken starke Marktmacht verschaffen kann. Zum Beispiel hatte
der Marke «Sanex» beim Zusammenschluss zwischen Unilever und Sara Lee einen
massgebenden Einfluss auf den Ausgang der Untersuchung der Europaischen Kom-
mission.

Die verschiedenen erwihnten Elemente werden anschliessend auf jede Zusam-
menschlusskonstellation angewendet. Der Einfluss von Marken auf horizontale, ver-
tikale und konglomerate Zusammenschliisse (Einzelmarkebeherrschung) sowie auf
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die Beurteilung einer kollektiven markebeherrschenden Stellung und von nicht koor-
dinierten Effekten wird jeweils separat untersucht. Einzelne Fragen wie zum Beispiel
die Sanierungsfusion (failing firm defence), die Effizienzgewinne oder dem Verhile-
nis der Fusionskontrolle zur missbrauchlichen Ausnutzung einer beherrschenden
Stellung werden ebenfalls berticksichtigt.

Schliesslich bespricht das vierte Kapitel die Rolle von Marken bei Abhilfemass-
nahmen. Abhilfemassnahmen dienen dazu einen Zusammenschluss, der zu einer
dauerhaften Schidigung des Wettbewerbs filhren wiirde, dennoch nicht zu untersa-
gen. Zunichst wird die Rolle der Markenrechte in den verschiedenen Abhilfemass-
nahmen analysiert: zum einen ihre Rolle in strukturbezogenen Abhilfemassnahmen
(Verdusserungszusagen, Zerschlagung von Bindungen zu Mitbewerbern und quasi-
strukturbezogene Abhilfemassnahmen — wie zum Beispiel ein Markenwechsel) und
zum anderen bei Verhaltenszusagen. Nachfolgend wird eine Untersuchungjeder Zu-
sammenschlusskonstellation vorgenommen. Markenrechte konnen kartellrechtliche
Probleme 16sen, indem sie Uberschneidungen zwischen den beteiligten Unterneh-
men beseitigen, das Entstehen eines lebens- und wettbewerbsfihigen Wettbewerbers
bewirken und den Zugang zu den Mirkten 6ffnen. Zum Beispiel kann eine starke
Marke ein wichtiger Bestandteil einer Verdusserung bilden.

Die Schlussfolgerung des ersten Teils, die auf der Auswertung von zahlreichen
Behérden- und Gerichtsentscheiden basiert, ist, dass die Europaischen Kartellbehor-
den die Bedeutung der Markenrechte allgemein angemessen berticksichtigen, auch
wenn einige Aspekte verbessert werden konnten.

Die Frage der Rolle der Markenrechte auf die kartellrechtliche Beurteilung von
Fusionen im Schweizerischem Recht wird im zweiten Teil der Arbeit untersucht. Die
drei Hauptkapitel dieses Teils beinhalten (i) die Voraussetzungen, unter welchen die
Ubertragung oder Lizenzierung einer Marke als Zusammenschluss zu qualifizieren
ist, (ii) in welchem Masse der Erwerb von Markenrechten einen Einfluss auf die
materiell-rechtliche Beurteilung von Zusammenschliissen haben kann und (iii) die
Rolle von Marken bei Abhilfemassnahmen. Zahlreiche Verweise werden auf den ers-
ten Teil der Arbeit gemacht, jedoch werden die Einzelheiten des Schweizerischen
Rechts besonders beriicksichtigt. Insbesondere steht die Praxis der Schweizerischen
Wettbewerbskommission im Zentrum der Analyse. Die meisten Erkenntnisse des
Europiischen Rechts sind mutatis mutandis auf das Schweizerische Recht anwend-
bar. Allerdings wiirde die Praxis der Schweizerischen Wettbewerbskommission
durch eine eingehendere Berticksichtigung der Markenrechte sicherlich an Klarheit
und Genauigkeit gewinnen.

Doctoral Thesis, University of Zurich (Issckutz Preis 2015, Fakultitspreis der
Rechtswissenschaftlichen Fakultit 2016); International Competition Law Series Volume 67,
Wolters Kluwer 2016, xxviii + 352 p. ISBN 978 90 411 6717 0.
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