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Nach Art 23 Abs 1 Satz 1 GMV kann der Lizenznehmer Anspriiche wegen Verletzung
der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen, obwohl die

Lizenz nicht in das Register eingetragen worden ist.
Leitsatz verfasst von Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

In der Rechtssache C-163/15 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267
AEUV, eingereicht vom Oberlandesgericht Disseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom
31. Mérz 2015, beim Gerichtshof eingegangen am 9. April 2015, in dem Verfahren Y oussef
Hassan gegen Breiding V ertriebsgesel | schaft mbH erl&sst

DER GERICHTSHOF (Siebte Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerprésidentin C. Toader, der Richterin A. Prechal und des
Richters E. JaraSitnas (Berichterstatter), Generalanwalt: M. Wathelet, Kanzler: A. Calot
Escobar, aufgrund des schriftlichen Verfahrens, unter Berticksichtigung der Erklérungen der
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, vertreten durch Rechtsanwdltin K. Schulze Horn, der
deutschen Regierung, vertreten durch T.Henze und J. Kemper as Bevollméchtigte, der
polnischen Regierung, vertreten durch B. Maczyna als Bevollméchtigten, der Européischen
Kommission, vertreten durch J. Samnadda und T. Scharf al's Bevollméchtigte, nach Anhérung
der Schlussantrége des Generalanwaltsin der Sitzung vom 17. Dezember 2015 folgendes

Urtell

1 Das Vorabentschei dungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 udber die
Gemeinschaftsmarke (ABI. L 78, S. 1, im Folgenden: Verordnung).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Hassan und der Breiding
Vertriebsgesellschaft mbH (im Folgenden: Breiding), die gegen Herrn Hassan Klage wegen
Verletzung einer Gemeinschaftsmarke erhoben hat.

Rechtlicher Rahmen

3 Der efte Erwdgungsgrund der Verordnung lautet:

»,Die Gemeinschaftsmarke sollte als ein von dem Unternehmen, dessen Waren oder
Dienstleistungen sie bezeichnet, unabhéngiger Gegenstand des Vermogens behandelt werden.
Sie kann unter der Bedingung, dass das Publikum durch den Rechtstibergang nicht irregefthrt
wird, Ubertragen werden. Sie sollte aufl3erdem an Dritte verpfandet werden oder Gegenstand
von Lizenzen sein kdnnen.*

4 Art. 17 (,,Rechtslibergang®) der Verordnung sieht vor:

»(1)  Die Gemeinschaftsmarke kann, unabhéngig von der Ubertragung des Unternehmens,
fur adle oder einen Tell der Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist,
Gegenstand eines Rechtslibergangs sein.

(20 Die Ubertragung des Unternehmens in seiner Gesamtheit erfasst die
Gemeinschaftsmarke, es sei denn, dass in Ubereinstimmung mit dem auf die Ubertragung
anwendbaren Recht etwas anderes vereinbart ist oder eindeutig aus den Umsténden



hervorgeht. Dies gilt entsprechend fir die rechtsgeschéftliche Verpflichtung zur Ubertragung
des Unternehmens.

(5) Der Rechtsiibergang wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und
veroffentlicht.

(6) Solange der Rechtsiibergang nicht in das Register eingetragen ist, kann der
Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht geltend
machen.

5 Art. 19 (,,Dingliche Rechte®) der Verordnung lautet:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke kann unabhangig vom Unternehmen verpfandet werden
oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein.

(2) Diein Absatz 1 genannten Rechte werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register
eingetragen und veroffentlicht.”

6 Art. 22 (,,Lizenz*) der Verordnung bestimmt:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke kann fur ale oder enen Tel der Waren oder
Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, und fur das gesamte Gebiet oder einen Tell der
Gemeinschaft Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschliefdich oder nicht
ausschliefdlich sein.

(3 Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein
Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers
a[n]hangig machen. Jedoch kann der Inhaber einer ausschliefdichen Lizenz ein solches
Verfahren anhdngig machen, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung
nicht selber innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke erhobenen
Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen.

(5) Die Erteilung oder der Ubergang einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke wird auf
Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veroffentlicht.*

7 Art. 23 (,,Wirkung gegeniber Dritten*) der Verordnung sieht vor:

»(1) Diein den Artikeln 17, 19 und 22 bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer
Gemeinschaftsmarke haben gegentiber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung, wenn sie
eingetragen worden sind. Jedoch kann eine Rechtshandlung, die noch nicht eingetragen ist,
Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der
Rechtshandlung erworben haben, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der
Rechtshandlung wussten.

(2) Absatz 1ist nicht in Bezug auf eine Person anzuwenden, die die Gemeinschaftsmarke
oder ein Recht an der Gemeinschaftsmarke im Wege des Rechtsiibergangs des Unternehmens
in seiner Gesamtheit oder einer anderen Gesamtrechtsnachfolge erwirbt.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

8 Breiding ist seit dem 2. Januar 2011 |Inhaberin ener nicht in das
Gemeinschaftsmarkenregister (im Folgenden: Register) eingetragenen Lizenz fur die von der
KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale societa am 15. August 2002 angemeldete
und am 11. Februar 2004 wunter der Nr. CTM 002818680 eingetragene
Gemeinschaftswortmarke ARKTIS, die u. a. fur Bettwaren und -decken verwendet wird.
Nach dem Lizenzvertrag macht Breiding im eigenen Namen Rechte wegen der Verletzung der
Marke geltend.



9 Herr Hassan ist der Geschéftsfuhrer der OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co.
KG, die zum 1. Ma 2010 das von ihm betriebene einzelkaufménnische Unternehmen
Ubernommen hat. Diese Unternehmen boten am 27. Oktober 2009 bzw. am 30. Oktober 2012
auf der Website ,schoene-tracume.de” verschiedene Daunenbettdecken mit den
Bezeichnungen ,,Arktis 90“, ,,Arktis 90 HS* und ,,innoBETT selection Arktis* zum Verkauf
an.

10  Nach den ersten Angeboten und einer Abmahnung durch die Gesellschaft, die seinerzeit
Inhaberin einer Lizenz an der Marke ARKTIS war, unterzeichnete Herr Hassan am 3. Februar
2010 ein als ,,Unterlassungserklarung“ bezeichnetes Schriftstiick, in dem er sich dazu
verpflichtete, es bel Meidung einer von der Lizenznehmerin nach billigem Ermessen zu
bestimmenden Vertragsstrafe zu unterlassen, das Zeichen ,Arktis“ fir Bettwaren zu
verwenden.

11 Das von Breiding angerufene erstinstanzliche Gericht stellte die Wirksamkeit dieser
Vereinbarung fest und verurteilte Herrn Hassan zur Auskunft, zum Rickruf der
rechtsverletzenden Waren zwecks deren Vernichtung und zur Zahlung von Schadensersatz.

12 Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts, bei dem Herr Hassan gegen diese
Entscheidung Berufung einlegte, hangt deren Erfolg davon ab, ob Breiding, der im
Lizenzvertrag die nach Art. 22 Abs. 3 der Verordnung erforderliche Zustimmung der
Markeninhaberin erteilt worden ist, die Rechte wegen der Verletzung der genannten Marke
geltend machen kann, obwohl die Lizenz nicht in das Register eingetragen ist.

13 In ener friheren Entscheidung habe es entschieden, dass Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der
Verordnung nur die Méglichkeit des gutglaubigen Erwerbs regele. Zwar kdnne bei einem rein
wortlichen Verstandnis dieser Bestimmung, die algemein davon spreche, dass die in den
Art. 17, 19 und 22 der Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer
Gemeinschaftsmarke gegentiber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung hétten, wenn
sie eingetragen worden seien, die Erhebung von Verletzungsklagen durch den Lizenznehmer
unter diese Rechtshandlungen gefasst werden. Abs. 1 Satz 2 und der nachfolgende Abs. 2
betrafen jedoch nur den Fall des gutglaubigen Erwerbs, weshalb eine systematische
Auslegung der Bestimmung auch fur Satz 1 zu diesem Ergebnis fihre.

14  Ein spanisches Gericht habe hingegen die Auffassung vertreten, der Lizenznehmer
kénne Rechte gegenuiber Dritten nur bel Eintragung der Lizenz in das Register geltend
machen.

15 Aulerdem stelle sich dann, wenn die Eintragung der Lizenz in das Register eine
Voraussetzung fur die Geltendmachung der Rechte des Lizenznehmers sei, die Frage, ob der
nicht engetragene Lizenznehmer die Rechte des Markeninhabers im Wege der
Prozessstandschaft geltend machen konne, was das deutsche Recht unter bestimmten
Voraussetzungen, dieim vorliegenden Fall erfillt seien, erlaube.

16 Das Oberlandesgericht Disseldorf hat daher beschlossen, das Verfahren auszusetzen
und dem Gerichtshof folgende Fragen zur V orabentscheidung vorzulegen:

1. Steht Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung der Geltendmachung von Ansprichen
wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke durch einen Lizenznehmer entgegen, der nicht
in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist?

2. Fdls Frage 1 begjaht werden sollte: Steht Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung einer
nationalen Rechtspraxis entgegen, nach der der Lizenznehmer die Anspriiche des
Markeninhabers gegen den Verletzer im Wege der Prozessstandschaft durchsetzen kann?

Zu den Vorlagefragen

17  Mit seiner ersten Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 23 Abs. 1 Satz 1
der Verordnung dahin auszulegen ist, dass der Lizenznehmer keine Anspriiche wegen



Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann,
wenn die Lizenz nicht in das Register eingetragen worden ist.

18 AusArt. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung, wonach ,,[d]ie in den Artikeln 17, 19 und 22
bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke ... gegeniiber Dritten
in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung [haben], wenn sie eingetragen worden sind®, ergibt sich,
dass es sich bei diesen Rechtshandlungen um die Ubertragung einer Gemeinschaftsmarke, die
Bestellung dinglicher Rechte an einer Gemeinschaftsmarke und die Erteillung einer Lizenz
handelt. Fir sich genommen konnte dieser Satz dahin ausgelegt werden, dass der
Lizenznehmer, wenn die Lizenz nicht in das Register eingetragen ist, die mit ihr Ubertragenen
Rechte gegenliber Dritten einschliefdlich Personen, die die Marke verletzen, nicht geltend
machen kann.

19 Bei der Auslegung einer Vorschrift des Unionsrechts ist jedoch nicht nur ihr Wortlaut
zu berticksichtigen, sondern auch ihr Zusammenhang und die Ziele, die mit der Regelung, zu
der sie gehort, verfolgt werden (Urteile Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, Rn. 13,
und Lanigan, C-237/15PPU, EU:C:2015:474, Rn.35 und die dort angefihrte
Rechtsprechung).

20 Was den Zusammenhang betrifft, in den sich Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung
einflgt, ist zunéachst festzustellen, dass Satz 2 dieses Absatzes die in Satz 1 aufgestellte Regel
hinsichtlich ,,Dritten* abschwécht, ,,die Rechte* an der Marke nach dem Zeitpunkt der
betreffenden Rechtshandlung ,,erworben haben®, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser
Rechte von der Rechtshandlung wussten. Art. 23 Abs. 2 regelt hingegen eine Ausnahme von
dieser Regel in Bezug auf eine ,,Person ..., die die Gemeinschaftsmarke oder ein Recht an der
Gemeinschaftsmarke* im Wege des Rechtstibergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit
oder einer anderen Gesamtrechtsnachfolge erwirbt. Somit stitzt eine zugleich
grammatikalische und systematische Auslegung von Art. 23 Abs. 1 und 2 der Verordnung die
Idee, dass mit diesem Artikel insgesamt die Wirkung der in den Art. 17, 19 und 22 der
Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen gegentber Dritten, die Rechte an der
Gemeinschaftsmarke haben oder haben kénnen, geregelt wird.

21  Sodann ist festzustellen, dass Abschnitt 4 des Titels|l der Verordnung, in dem sich
Art. 23 der Verordnung befindet, mit ,,Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des
Vermogens® Uberschrieben ist. Demnach enthalten alle Artikel dieses Abschnitts Regeln, die
sich auf die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermogens beziehen. So verhélt es sich
mit den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung, wie sich auch aus dem elften Erwégungsgrund
der Verordnung ergibt. Wie der Generalanwalt in Nr. 21 seiner Schlussantrége ausgefiihrt hat,
beziehen sich diese Artikel auf Rechtshandlungen, denen gemeinsam ist, dass sie die
Schaffung oder den Ubergang eines Rechts an der Marke bezwecken oder bewirken.

22  Schliefdichist festzustellen, dassin Art. 22 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung das Recht des
Lizenznehmers, ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke anhéngig zu
machen, unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags nur von der Zustimmung des
Inhabers der Marke abhangig gemacht wird.

23  Aulerdem ist festzustellen, dass nach Art. 22 Abs. 5 der Verordnung die Eintragung
einer Lizenz in das Register auf Antrag eines Beteiligten erfolgt. Jedoch enthélt dieser Artikel
— ebenso wie Art. 19 der Verordnung — keine Bestimmung, die mit Art. 17 Abs. 6 der
Verordnung vergleichbar wére, wonach der Rechtsnachfolger, ,,[s]olange der Rechtsiibergang
nicht in das Register eingetragen ist,... seine Rechte aus der Eintragung der
Gemeinschaftsmarke nicht geltend machen [kann]*.

24 Im Ubrigen wére Art. 17 Abs. 6 der Verordnung nutzlos, wenn Art. 23 Abs. 1 der
Verordnung dahin ausgelegt werden musste, dass er es verwehrt, alen Dritten sdmtliche in
den Art. 17, 19 und 22 der Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen entgegenzuhalten,
solange sie nicht in das Register eingetragen worden sind.



25 Was den Zweck der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung aufgestellten Regel
betrifft, ist angesichts der in den Rn. 20 und 21 des vorliegenden Urteils getroffenen
Feststellungen davon auszugehen, dass damit, dass die in den Art. 17, 19 und 22 der
Verordnung bezeichneten Rechtshandlungen Dritten nicht entgegengehalten werden kdnnen,
wenn sie nicht in das Register eingetragen wurden, der Schutz von Personen bezweckt wird,
die Rechte an einer Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermdgens haben oder haben
konnen. Daraus folgt, dass Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung nicht auf eine Situation wie
die des Ausgangsverfahrens anwendbar ist, in der ein Dritter mit einer Verletzung der Marke
gegen die Rechte aus der Gemeinschaftsmarke verstof3t.

26 Nach aledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der
Verordnung dahin auszulegen ist, dass der Lizenznehmer Anspriiche wegen Verletzung der
Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann, obwonhl die Lizenz
nicht in das Register elngetragen worden ist.

27  Angesichts dieser Antwort ist die zweite V orlagefrage nicht zu beantworten.

Kosten

28  Fur die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
bei dem vorlegenden Gericht anhéngigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher
Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Betelligter fur die Abgabe von Erklarungen vor
dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfahig.

Aus diesen Grinden hat
der Gerichtshof (Siebte Kammer)

fir Recht erkannt: Art. 23 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom
26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass der Lizenznehmer
Anspriche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der Lizenz ist,
geltend machen kann, obwohl die Lizenz nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister
eingetragen worden ist.

Anmerkung’

|. Das Problem

Die Klé&gerin des deutschen Ausgangsverfahrens, die Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, ist
Lizenznehmerin der KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociéta. Diese wiederum
ist Inhaberin der am 15. August 2002 angemeldeten und am 11. Februar 2004 fir Bettwaren
und Bettdecken in Klasse 24 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke ,,ARKTIS* zur Nr.
2818680. Nach 8 5 Abs 3 des Lizenzvertrages war die Klagerin verpflichtet, im eigenen
Namen Rechte wegen der Verletzung der Markenrechte der Lizenzgeberin geltend zu
machen. Eine Eintragung der Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister erfolgte aber nicht.
Der Beklagte, Herr Youssef Hassan, war Geschéftsfuhrer der OVL Onlinevertrieb & -logistik
GmbH & Co KG, und wurde wegen einer Verwendung der Marke ,,ARKTIS“ in Anspruch
genommen. Das LG Disseldorf verurteilte ihn wegen eines Verstof3es gegen eine frihere
vertragliche Unterlassungsvereinbarung. Das Berufungsgericht hielt demgegentber diese
frihere Vereinbarung fur nicht anwendbar, so dass eine Haftung des Beklagten nur dann fir

" RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




das OLG Dussddorf in Betracht kdme, wenn er wegen Verletzung der Rechte an der
Gemeinschaftsmarke ,,ARKTIS* in Anspruch genommen werden konnte. Die Kl&gerin aber
war nicht Markeninhaberin, sondern blof3e (nicht eingetragene) Lizenznehmerin. Das OLG
Dusseldorf unterbrach demzufolge das Verfahren und trug folgende Fragen zur
V orabentscheidung an den EUGH heran:*

1. Steht Art 23 Abs 1 Satz 1 GMV der Geltendmachung von Anspriichen wegen

Verletzung einer Gemeinschaftsmarke durch einen Lizenznehmer entgegen, der nicht

in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist?

2. Falls Frage 1. bgjaht werden sollte: Steht Art 23 Abs 1 Satz 1 GMV ener nationalen

Rechtspraxis entgegen, nach der der Lizenznehmer die Anspriiche des Markeninhabers

gegen den Verletzer im Wege der Prozessstandschaft durchzusetzen kann?
Zusammengefasst hatten also die Europédischen Hochstrichter Uber die markenrechtliche
Lizenzstellung der Klagerin zu befinden.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der EuGH beantwortet lediglich die erste Vorlagefrage und diese sehr deutlich. Die GMV
(nunmehr Unionsmarkenverordnung [UM-VQ]) gestattet den Abschluss von Vertragen Uber
die Benutzung von Gemeinschaftsmarken (Lizenzvertragen), ohne irgendwelche
Formlichkeiten vorzuschreiben. Soweit es die Klagebefugnis des Lizenznehmers wegen
Verletzungen des Markenrechts betrifft, ergibt sich aus Art. 22 Abs. 3 GMV, dass en
einfacher Lizenznehmer der Zustimmung des Markeninhabers bedarf, die im Lizenzvertrag
oder auch ad hoc erteilt werden kann, wahrend ein ausschliefdicher Lizenznehmer unter
bestimmten V oraussetzungen auch ohne eine solche Zustimmung Klage erheben kann. Art. 22
Abs. 5 GMV erlaubt die Eintragung der Lizenz in das Markenregister. Aus der Moglichkeit
zur Eintragung von Lizenzen in das Markenregister folgt, dass die Eintragung keine
Voraussetzung fur die Wirksamkeit des Lizenzvertragsist. Im Hinblick hierauf kann auch das
gemald Art. 16 GMV erganzend anzuwendende nationale Recht eine solche Eintragung nicht
zur Wirksamkeitsvoraussetzung machen. Aus Art. 22 GMV ergibt sich unmittelbar, dass die
Klagebefugnis des (einfachen) Lizenznehmers (nur) von einer Vereinbarung zwischen
Markeninhaber und Lizenznehmer abhangt, ohne dass hierfir eine Registrierung der Lizenz
im Markenregister erforderlich ware. Dem steht auch Art 23 GMV nicht entgegen. Ein
Eingehen auf die Zusatzfrage ertibrigte sich daher.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Der EuGH gelangt zu dem zutreffenden Ergebnis, dass die Klagebefugnis eines (einfachen)
Lizenznehmers nur von der Zustimmung des Markeninhabers und nicht (auch) von ener
Eintragung der Lizenz im Markenregister abhéngt. Art 23 GMV bezweckt namlich den
Schutz des gutgl dubigen Erwerbers von Rechten an der Gemeinschaftsmarke.?

Wahrend in nationalen Rechtssystemen ein gutglaubiger Erwerb von Rechten an einem Recht
des geistigen Eigentums Gegenstand sehr unterschiedlicher Regelungen ist (in Deutschland
behdlt z.B. eine Markenlizenz stets ihre Wirkung gegeniber Rechtsnachfolgern; eine
Eintragung der Markenlizenz im deutschen Markenregister ist nicht moglich), erschien es
sachgerecht zum Schutz von Erwerbern von Rechten an Gemeinschaftsmarken, dass ihm
gegenuber ihm nicht bekannte frihere Verfigungen keine Wirkung entfalten. Eine solche
Zielsetzung hat mit der Frage der Klagebefugnis nichts gemeinsam. Der wegen
Markenverletzung Angegriffene bedarf keines Schutzes, wenn die Klage nicht vom

1 OLG Duisseldorf 31.3.2015, 1-20 U 259/13 (ARKTIS) = GRUR 2015, 810 = MarkenR 2015, 315.
2 S0 bereits Schennen in Eisenfiihr/Schennen, GMV* (2014), Art 22 Rz 3, Art 23 Rz 2 und 20.



Markeninhaber, sondern von einem Lizenznehmer erhoben wird, wenn der Klager seine
Befugnis nachweist.

Im Ubrigen ist zu beachten, dass die Vorschriften der GMV und der
Durchfhrungsverordnung zur GMV Uber die Eintragung von Lizenzen Uberhaupt nicht
vorsehen, dass die Klagebefugnis des Lizenznehmers im Register vermerkt werden konnte.
Daher konnten wegen Verletzung in Anspruch genommene Personen auch bei einer Einsicht
in das Register gar nicht feststellen, ob der Lizenznehmer klagebefugt ist oder nicht. Zudem
kann die Befugnis zur Klageerhebung vom Lizenzgeber auch ohne vorherige Vereinbarung
im Vertrag jederzeit erteilt werden.

Der Vollstandigkeit halber dienen Uberlegungen zur hypothetischen Beantwortung der
zweiten Vorlagefragee Das Gemeinschaftsmarkenrecht geht zur Klagebefugnis wegen
Markenverletzungen davon aus, dass die entsprechenden Anspriiche dem Markeninhaber
zustehen, wie aus Art 9 ff GMV deutlich hervorgeht. Fur die Klagebefugnis von anderen
Personen, d.h. Dritten, bestehen lediglich in Art 22 Abs 3 GMV Regelungen Uber die
Klagebefugnis und in Art 22 Abs 4 GMV (ber die Befugnis zum Verfahrensbeitritt von
Lizenznehmern. Im Ubrigen verweist Art 101 GMV auf das Verfahrensrecht des Forumstaats.
Daraus folgt mE, dass die Klagebefugnis von Dritten sich nach dem Prozessrecht des jewells
angerufenen Gemeinschaftsmarkengerichts richtet. Danach wirde vor einem deutschen
Gemeinschaftsmarkengericht eine Prozessstandschaft anerkannt werden. Insoweit spielt es
Ubrigens keine Rolle, ob die Klagebefugnis in Art 22 Abs 2 GMV as gesetzlich geregelte
Prozessstandschaft qualifiziert werden sollte.

Dem oGsterreichischen Zivilprozess ist eine Prozessstandschaft — bis auf wenige Ausnahmen
wie zB in § 234 Abs 2 ZPO - fremd. Nach st Rsp® ist der einfache Lizenznehmer
grundsétzlich nicht berechtigt, gegen Dritte vorzugehen, aul3er er ist vertraglich erméachtigt,
gegen Eingriffe Dritter mit Klage vorzugehen. Eine blof3e Prozessstandschaft gentigt nicht,
denn es muss eine Einraumung des aus der Marke zustehenden Rechts erfolgen. Die
Klagebefugnis kann bereits im Lizenzvertrag enthaten sein, sie kann aber mE auch
nachtraglich erteilt werden. Fir den Ausgangssachverhalt bedeutet dies auch nach
Osterrei chischem Prozessrecht eine zu bejahende Aktivlegitimation der Klagerin.

Die klaren Ausfihrungen des EuGH durften auch fir Pfandrechte an Unionsmarken nach Art
19 GMV gelten.®

Die Eintragung einer Lizenz ist damit allerdings keineswegs obsolet geworden. Nach wie vor
gibt es Konstellationen, in denen der Registereintrag unverzichtbar ist. Vergibt der
Markeninhaber beispielsweise nach einer ersten exklusiven Lizenz, die nicht eingetragen
wird, eine weitere exklusive Lizenz an einen Dritten und lasst diese weitere Lizenz ins
Register eintragen, kann das frihere Lizenzrecht ungeachtet des Grundsatzes des
Sukzessionsschutzes® untergehen. Entsprechendes gilt in dem praktisch bedeutsameren Fall
einer VeraulRerung der (einfach oder ausschlieffdlich) lizenzierten Marke. Dem friheren
Lizenznehmer bleibt ohne Eintragung dann nur der in der Praxis meist sehr schwierige Weg
nach Art 23 Abs 1 Satz 2 GMV, dass der Erwerber die Lizenz kannte.”

Ausblick: Mit dem vorliegenden Urteil dirfte auch der Ausgang der gewissermalien als
"Parallelverfahren” zu wertenden Rs C- 419/15° zur
Gemelnschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) im Ergebnis feststehen. Bel dem

% S0 zutreffend die Stellungnahme der Deutschen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
(GRUR) vom 16.6.2015, abrufbar unter http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2015-06-16-

GRUR-Stn-zum-Beschluss-1-20-U-259_13.pdf (08.02.2016).

* OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t (Briihl) = ecolex 2003, 257 (Schanda) = EvBI 2003/26 = OBI-LS 2003/7;

14.3.2006, 4 Ob 15/06v (Weekend) = MR 2006, 211.

® Ebenso Matthes, Entscheidungsanmerkung, GRUR Prax 2016, 79.

® Dazu Thiele, Vertrage des gewerblichen Rechtsschutzes (2016), 11, 42, 60.

" Matthes, GRUR Prax 2016, 79.

8 Rs C-419/115 (Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Griine Welle Vertriebs GmbH), ABI C 346/2015, 8.



zitierten Verfahren handelt es sich ebenfalls um einen Antrag auf Vorabentscheidung des
OLG Duisseldorf zum Designrecht mit folgenden Fragen:®

(1) Steht Art 33 Abs 2 Satz 1 GGV de Geltendmachung von Ansprichen wegen
Verletzung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch einen
Lizenznehmer entgegen, der nicht in das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister
eingetragen ist?

(2) Fals Frage 1. verneint werden sollte: Kann der ausschliefdliche Lizenznehmer eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters  Anspriiche auf Ersatz eigenen Schadens mit
Erméchtigung des Rechteinhabers im nach Art 32 Abs 3 GGV von ihm allein
eingeleiteten Rechtsstreit geltend machen oder kann er nur eéinem vom Rechteinhaber
selbst eingeleiteten Rechtsstreit ~ wegen einer  Verletzung seines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters nach Abs. 4 dieser Vorschrift beitreten?

Diesen Fragen liegt en V erletzungsprozess eines eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters fir einen Waschball zugrunde.

Die Klagerin begehrt darin von der Beklagten Schadenersatz. Die Beklagte vertreibt Uber
etwa 200 Filialen und das Internet Sonderposten. Unter anderem vertrieb und bewarb sie unter
der Bezeichnung "Waschmaschinenkugel mit Keramikgranulat" einen Waschball,
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in dem die Klé&gerin eine Verletzung des zur Nr. 000877030-0001 geschitzten EU-Designs
erblickt:

Inhaberin des regGGM ist die Schweizer Emker S.A. mit Sitz in Genf. Die Klé&gerin
behauptet, ausschliefdliche Lizenznehmerin dieses EU-Designs fur die Bundesrepublik
Deutschland zu sein; sie sei zur Geltendmachung aler Anspriiche aus dem regGGM in

9 OLG Dusseldorf 21.7.2015, 1-20 U 70/14 (Waschball) = GRUR-RR 2016, 6.



eigenem Namen erméchtigt. In das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister ist die Klégerin
alerdings nicht (als Lizenznehmerin) eingetragen.

Nach erfolgter Abmahnung verpflichtete sich die Beklagte gegentiber der Kl&gerin ohne
Anerkenntnis einer Rechtspflicht dazu, den Vertrieb der Kugeln zu unterlassen. Mit der beim
LG Dusseldorf eingebrachten Klage macht die Klagerin ihre Schadensersatzanspriiche und
diese vorbereitende Anspriche geltend. Die I. Instanz hat der Klage stattgegeben und u.a
festgestellt, dass die Klé&gerin as ausschliefdliche Lizenznehmerin zur Geltendmachung der
Schadensersatzanspriiche in eéigenem Namen erméchtigt ist.

Die Beklagte hat Berufung erhoben und bestreitet nach wie vor die Aktivlegitimation der
Klégerin. Nach Ansicht des OLG Disseldorf héngt der Erfolg des Rechtsmittels von der
Glltigkeit der Designlizenz der Klagerin nach Art 32 Abs 3 GGV ab, sodass die darauf
abzidlenden Fragen an den EuGH gestellt worden sind. In Anbetracht des nunmehr
vorliegenden Urteils zur gleich gelagerten Anfrage iS Hassan/Breiding durfte mE die Antwort
in der Rs C-419/15 folgendermal3en ausfallen: "Art 33 Abs 2 Satz 1 GGV ist dahin
auszulegen, dass der Lizenznehmer  Anspriche wegen  Verletzung  des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die Gegenstand der Lizenz ist, geltend machen kann,
obwohl die Lizenz nicht in das Gemeinschaftsmusterregister eingetragen worden ist.”

Das bereits vorliegende Markenurtell aus Luxemburg bestétigt die Ansicht, dass es in
Verletzungsféllen fur die Aktivlegitimation des Lizenznehmers nur auf die Zustimmung des
Markeninhabers, nicht jedoch auf die Eintragung der Lizenz im Register ankommt. Gleiches
gilt mE fur den Designlizenznehmer vice versa.

Ob das Verfahren zu Rs C-419/15 mit einer Ricknahmeerklarung des vorlegenden deutschen
Gerichts endet, bleibt abzuwarten.

V. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EuGH ist Art23 Absl Satiz 1 GMV dahin auszulegen, dass der
Lizenznehmer Anspriiche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke, die Gegenstand der
Lizenz ist, vor nationalen Gemeinschaftsgerichten geltend machen kann, obwohl die Lizenz
nicht in das Gemeinschaftsmarkenregister elngetragen worden ist.



