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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizeprasidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Gril3 als Vorsitzende
und durch die Hofratin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofrate des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel,
Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei R***** GmbH, ***** vertreten
durch Schénherr Rechtsanwalte OEG in Wien, gegen die beklagte Partei H***** Gesellschaft mbH, ***** vertreten
durch Weh Rechtsanwalt GmbH in Bregenz, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Zahlung und
Urteilsverdffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 50.000 EUR), Uber den auBerordentlichen Revisionsrekurs
der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 21. April 2006, GZ 2 R 288/05w-8, mit welchem
dem Rekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 28. Oktober 2005, GZ 17 Cg 35/05m-3,
nicht Folge gegeben wurde, den Beschluss

gefasst:
Spruch
Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Klagerin hat die Kosten der Revisionsrekursbeantwortung vorlaufig selbst zu tragen. Die Beklagte hat die Kosten
des Revisionsrekurses endgultig selbst zu tragen.

Text
Begrindung:

Die Klagerin ist Inhaberin mehrerer Osterreichischer und entsprechender Gemeinschaftsmarken, und zwar
insbesondere der Wortmarken ,Red Bull" und ,Bull", der ua einen Stier darstellenden Wortbildmarken ,Red Bull",
entsprechender Bildmarken und zweier abstrakter Farbmarken (,blau/silber" und ,blau/silber/rot"). Die Zeichen
werden insbesondere fUr die Gestaltung von Getrankedosen verwendet. Die Marke ,Red Bull" und das Dosendesign
sind in der gesamten Europaischen Union (auch in Osterreich) sehr bekannt; die Farbmarken wurden aufgrund eines
Verkehrsgeltungsnachweises registriert.

Die Beklagte fullt in ihrer 6sterreichischen Betriebsstatte fir ein deutsches Unternehmen Getrénke in Dosen ab. Diese
Dosen sind zwar verschieden gestaltet, weisen aber jeweils Abbildungen eines Stiers und auch andere gestalterische
(insbesondere farbliche) Anklange an die Getrankedosen der Klagerin auf. Das abgefullte Produkt wird auf den Dosen
mit ,Cilgin Boga" (turkisch; ,wahnsinniger Bulle"), ,Azgin Boga" (tlrkisch; ,wilder Bulle"), ,Trelos Tavros" (griechisch,
»wahnsinniger Bulle") und - auf einer Dosenrlckseite - auch mit,Crazy Bull" bezeichnet.

Eines der Dosendesigns (,Cilgin Boga") ist fur den deutschen Auftraggeber der Beklagten mit einer jingeren deutschen
Marke geschutzt. Die Klagerin hat in Deutschland Widerspruch gegen die Registrierung dieser Marke erhoben, ist
damit aber vor dem Patent- und Markenamt nicht durchgedrungen. Ein Rechtsmittel beim Bundespatentgericht ist
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anhangig.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt die Klagerin, der Beklagten zu verbieten, Energy
Drinks unter Verwendung der Kennzeichen ,Cilgin Boga", ,Azgin Boga", ,Trelos Tavros" und ,Crazy Bull" und/oder
anderer mit ihren Marken ,Red Bull" oder ,Bull" ahnlichen Kennzeichen und/oder unter Verwendung der fur sie
geschutzten Farbkombinationen ,blau/silber" und ,blau/silber/rot" oder ahnlichen Farbkombinationen, insbesondere
in der in der Anlage abgebildeten Produktgestaltung der Dosen ,Cilgin Boga" und ,Trelos Tavros", im Gebiet der
Europaischen Gemeinschaft abzufillen, aus dem Gebiet der Europaischen Gemeinschaft auszufiihren und/oder im
Gebiet der Europadischen Gemeinschaft auf sonstige Weise zu benutzen. Die Beklagte habe durch die Verwendung
ahnlicher Zeichen in bekannte Marken der Kldgerin eingegriffen; zudem bestehe Verwechslungsgefahr. Die Beklagte
wendet - soweit noch relevant - die deutsche Marke ihres Auftraggebers ein. Uber deren Bestandskraft kénnten nach
Art 22 Nr 4 EuGVVO nur die deutschen Gerichte (Behorden) entscheiden. Es fehle daher schon die ,inldndische
Gerichtsbarkeit"; auch in der Sache durfe das deutsche Markenrecht ,nicht Gbergangen" werden. Wie das deutsche
Patent- und Markenamt in seiner Entscheidung ausgeflhrt habe, bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.Zur
Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt die Klagerin, der Beklagten zu verbieten, Energy
Drinks unter Verwendung der Kennzeichen ,Cilgin Boga", ,Azgin Boga", ,Trelos Tavros" und ,Crazy Bull" und/oder
anderer mit ihren Marken ,Red Bull" oder ,Bull" dhnlichen Kennzeichen und/oder unter Verwendung der fir sie
geschutzten Farbkombinationen ,blau/silber" und ,blau/silber/rot" oder dhnlichen Farbkombinationen, insbesondere
in der in der Anlage abgebildeten Produktgestaltung der Dosen ,Cilgin Boga" und ,Trelos Tavros", im Gebiet der
Europaischen Gemeinschaft abzufillen, aus dem Gebiet der Europaischen Gemeinschaft auszufiihren und/oder im
Gebiet der Europaischen Gemeinschaft auf sonstige Weise zu benltzen. Die Beklagte habe durch die Verwendung
ahnlicher Zeichen in bekannte Marken der Klagerin eingegriffen; zudem bestehe Verwechslungsgefahr. Die Beklagte
wendet - soweit noch relevant - die deutsche Marke ihres Auftraggebers ein. Uber deren Bestandskraft kénnten nach
Artikel 22, Nr 4 EuGVVO nur die deutschen Gerichte (Behdrden) entscheiden. Es fehle daher schon die ,inlandische
Gerichtsbarkeit"; auch in der Sache durfe das deutsche Markenrecht ,nicht Gbergangen" werden. Wie das deutsche
Patent- und Markenamt in seiner Entscheidung ausgefihrt habe, bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.

Das Erstgericht erliel3 die beantragte Verfigung. Die internationale Zustandigkeit sei gegeben, weil sowohl die Klagerin
als auch die Beklagte in Osterreich anséssig seien. Art 22 Nr 4 EUGVVO sei nicht anwendbar, weil die deutsche Marke
nicht ,Gegenstand" des &sterreichischen Verfahrens sei. Da die Beklagte in eine in Osterreich geschiitzte Marke
eingegriffen habe, sei Osterreichisches Recht anzuwenden. Verwechslungsgefahr liege vor.Das Erstgericht erlieR die
beantragte Verfugung. Die internationale Zustandigkeit sei gegeben, weil sowohl die Klagerin als auch die Beklagte in
Osterreich anséssig seien. Artikel 22, Nr 4 EUGVVO sei nicht anwendbar, weil die deutsche Marke nicht ,Gegenstand"
des &sterreichischen Verfahrens sei. Da die Beklagte in eine in Osterreich geschiitzte Marke eingegriffen habe, sei
Osterreichisches Recht anzuwenden. Verwechslungsgefahr liege vor.

Das Rekursgericht bestatigte diese Entscheidung. Das Erstgericht habe die Einrede der internationalen Unzustandigkeit
(implizit) zu Recht verworfen. Bei den Anspriichen aus den Osterreichischen Marken gebe es keinen Auslandsbezug,
sodass die internationale Zustandigkeit schon aus diesem Grund vorliege; fir die Anspriche aus den
Gemeinschaftsmarken folge die Zustandigkeit aus Art 90, 93 Abs 1 und Art 99 GMV. Das Abflllen sei als Anbringen der
Marke auf der Ware zu beurteilen. Verwechslungsgefahr sei nicht erforderlich, da der Kldgerin (auch) der Schutz der
berthmten Marke nach§ 10 Abs 2 MSchG und Art 9 Abs 1 lit ¢ GMV zustehe. Die fir die Anwendung dieser
Bestimmungen erforderliche Ahnlichkeit liege vor.Das Rekursgericht bestitigte diese Entscheidung. Das Erstgericht
habe die Einrede der internationalen Unzustandigkeit (implizit) zu Recht verworfen. Bei den Ansprichen aus den
Osterreichischen Marken gebe es keinen Auslandsbezug, sodass die internationale Zustandigkeit schon aus diesem
Grund vorliege; fur die Anspriche aus den Gemeinschaftsmarken folge die Zustandigkeit aus Artikel 90,, 93 Absatz eins
und Artikel 99, GMV. Das Abfillen sei als Anbringen der Marke auf der Ware zu beurteilen. Verwechslungsgefahr sei
nicht erforderlich, da der Klagerin (auch) der Schutz der berihmten Marke nach Paragraph 10, Absatz 2, MSchG und
Artikel 9, Absatz eins, Litera ¢, GMV zustehe. Die fir die Anwendung dieser Bestimmungen erforderliche Ahnlichkeit

liege vor.
Rechtliche Beurteilung

Der dagegen von der Beklagten erhobene Revisionsrekurs ist zulassig, weil eine Auseinandersetzung mit der jungst
ergangenen Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-4/03 (GAT) erforderlich ist. Er ist aber
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nicht berechtigt.

1. Die Beklagte stutzt ihren Revisionsrekurs auf die angebliche ,Missachtung" des deutschen Markenrechts. |hr kénne
nicht verboten werden, Getranke fur den deutschen Markt abzufillen, wenn die Ausstattung der dafur verwendeten

Dosen in Deutschland zugunsten ihres Auftraggebers markenrechtlich geschditzt sei.

Mit diesem Einwand kdénnte die Beklagte aber - wenn Uberhaupt - nur durchdringen, soweit das Verbot die
Verwendung der fur ihren Auftraggeber geschiitzten Dosengestaltung betrifft (,Cilgin Boga"). Zudem kdnnte aus der
deutschen Marke keinesfalls die Rechtfertigung fur einen in Osterreich erfolgten Eingriff in ein osterreichisches
Markenrecht abgeleitet werden. Dem steht das markenrechtliche Territorialitdtsprinzip entgegen (vgl RIS-Justiz
RS0079024). Dass schon das Abfiillen in Osterreich eine Benutzungshandlung iSv§ 10a Z 1 MSchG ist, hat der Oberste
Gerichtshof bereits entschieden (4 Ob 167/04v = OBl 2005, 76 - Soda Club)Mit diesem Einwand kénnte die Beklagte
aber - wenn tberhaupt - nur durchdringen, soweit das Verbot die Verwendung der fur ihren Auftraggeber geschitzten
Dosengestaltung betrifft (,Cilgin Boga"). Zudem koénnte aus der deutschen Marke keinesfalls die Rechtfertigung fur
einen in Osterreich erfolgten Eingriff in ein &sterreichisches Markenrecht abgeleitet werden. Dem steht das
markenrechtliche Territorialitatsprinzip entgegen vergleiche RIS-JustizRS0079024). Dass schon das Abfullen in
Osterreich eine Benutzungshandlung iSv Paragraph 10 a, Ziffer eins, MSchG ist, hat der Oberste Gerichtshof bereits
entschieden (4 Ob 167/04v = OBI 2005, 76 - Soda Club).

Inhaltliche Argumente gegen die Bejahung eines Eingriffs in die bekannten Marken der Klagerin enthalt der
Revisionsrekurs nicht. Soweit die Beklagte Erwdgungen des deutschen Patent- und Markenamts zur (angeblich
fehlenden) Verwechslungsgefahr zitiert, setzt sie sich nicht mit der (zutreffenden) Auffassung des Rekursgerichts
auseinander, dass es beim Schutz bekannten Marken (auch) nach Art 9 Abs 1 lit ¢ GMV nicht auf die
Verwechslungsgefahr, sondern nur auf die Ahnlichkeit ankommt (4 Ob 122/05b - Red Dragon mwN). Die
Entscheidungen der Vorinstanzen sind somit jedenfalls unbedenklich, soweit sie (a) die Verletzung Osterreichischer
Marken und/oder (b) andere Verletzungshandlungen als das Abflllen in ,Cilgin Boga" - Dosen betreffen. Nur das
letztgenannte Verhalten und seine Folgen sind daher naher zu prifen.Inhaltliche Argumente gegen die Bejahung eines
Eingriffs in die bekannten Marken der Kldgerin enthalt der Revisionsrekurs nicht. Soweit die Beklagte Erwdgungen des
deutschen Patent- und Markenamts zur (angeblich fehlenden) Verwechslungsgefahr zitiert, setzt sie sich nicht mit der
(zutreffenden) Auffassung des Rekursgerichts auseinander, dass es beim Schutz bekannten Marken (auch) nach Artikel
9, Absatz eins, Litera ¢, GMV nicht auf die Verwechslungsgefahr, sondern nur auf die Ahnlichkeit ankommt (4 Ob
122/05b - Red Dragon mwN). Die Entscheidungen der Vorinstanzen sind somit jedenfalls unbedenklich, soweit sie (a)
die Verletzung Osterreichischer Marken und/oder (b) andere Verletzungshandlungen als das Abfullen in ,Cilgin Boga" -
Dosen betreffen. Nur das letztgenannte Verhalten und seine Folgen sind daher naher zu priifen.

2. Die Wirkungen einer Gemeinschaftsmarke erstrecken sich auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet. Die Durchsetzung
der Gemeinschaftsmarke als Verbietungsrecht ist gemeinschaftsweit maoglich, wobei es grundsatzlich dem
Schutzrechtsinhaber Uberlassen bleibt, welche Verletzungshandlungen er mit welcher territorialen Wirkung verfolgen
will (4 Ob 5/06y =RS0120718 - Lucky Strike mwN). Daher ist es grundsatzlich nicht zu beanstanden, wenn die
Vorinstanzen der Beklagten den Eingriff in die Gemeinschaftsmarken auch gemeinschaftsweit - also insbesondere fiir
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland - untersagt haben.

Auch die Beklagte wendet sich nicht generell gegen den gemeinschaftsweiten Schutz. Sie vertritt allerdings die
Auffassung, dass das deutsche Markenrecht ihres Auftraggebers diesem Schutz im konkreten Fall sowohl auf der
Ebene des Zustandigkeits- als auch auf jener des Sachrechts entgegenstehe. Damit dringt sie aber nicht durch.

3. Die Beklagte behauptet eine ausschlieBliche Zusténdigkeit der deutschen Gerichte fir Entscheidungen, die - im
weitesten Sinn - die deutsche Marke ihres Auftraggebers betreffen (Art 22 Nr 4 EuGVV0).3. Die Beklagte behauptet
eine ausschlieBliche Zustandigkeit der deutschen Gerichte fir Entscheidungen, die - im weitesten Sinn - die deutsche
Marke ihres Auftraggebers betreffen (Artikel 22, Nr 4 EuGVVO).

3.1. Diese Argumentation scheitert an sich schon daran, dass die Vorinstanzen die internationale Zustandigkeit fir das
Sicherungsverfahren tbereinstimmend bejaht haben. Daran ist der Oberste Gerichtshof nach § 42 Abs 3 JN iVm § 528
Abs 2 Z 1 ZPO gebunden. Denn die erweiterte Rechtsmittelzuldssigkeit nach§ 402 Abs 1 EO bezieht sich nur auf die
Sachentscheidung; sie fuhrt nicht dazu, dass Konformatentscheidungen Uber das Vorliegen der (internationalen)
Zustandigkeit anfechtbar wirden (5 Ob 2008/96x = RAW 1996, 476 = RAW 1997, 279 mwN). Die Bindungswirkung setzt
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nicht die ausdruckliche Bejahung der Zustandigkeit im Spruch voraus; die Bejahung in den Grinden genugt (RIS-Justiz
RS0114196, RS0039774).3.1. Diese Argumentation scheitert an sich schon daran, dass die Vorinstanzen die
internationale Zustandigkeit fur das Sicherungsverfahren Ubereinstimmend bejaht haben. Daran ist der Oberste
Gerichtshof nach Paragraph 42, Absatz 3, JN in Verbindung mit Paragraph 528, Absatz 2, Ziffer eins, ZPO gebunden.
Denn die erweiterte Rechtsmittelzuldssigkeit nach Paragraph 402, Absatz eins, EO bezieht sich nur auf die
Sachentscheidung; sie fuhrt nicht dazu, dass Konformatentscheidungen Uber das Vorliegen der (internationalen)
Zustandigkeit anfechtbar wirden (5 Ob 2008/96x = RAW 1996, 476 = RdW 1997, 279 mwN). Die Bindungswirkung setzt
nicht die ausdrickliche Bejahung der Zustandigkeit im Spruch voraus; die Bejahung in den Grinden gentgt (RIS-Justiz
RS0114196, RS0039774).

Auch das Gemeinschaftsrecht gebietet kein Abgehen von dieser Rechtsprechung. Zwar muss die ausschlieBliche
Zustandigkeit eines anderen Mitgliedstaats von Rechtsmittelgerichten grundsatzlich auch ohne Rige wahrgenommen
werden (EuGH Rs 288/82, Slg 1983, 3663 - Duijnstee). Ein nationales Gericht ist aber nicht verpflichtet, eine allenfalls
gegen Gemeinschaftsrecht verstoRende rechtskraftige Entscheidung zu Uberprifen und aufzuheben, wenn die
nationalen Vorschriften das nicht erlauben (EuGH Rs C-304/04 = wbl 2006, 220 - Kapferer). Das muss auch fur die
rechtskraftige Bejahung der Zustandigkeit gelten.

Dennoch ist zur Klarstellung auf die von der Beklagten angesprochene Zustandigkeitsproblematik einzugehen (vgl zum
Folgenden umfassend und mwN Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke: Internationale Zustandigkeit,
anwendbares Recht und Rechtsfolgen der Verletzung [2006]).Dennoch ist zur Klarstellung auf die von der Beklagten
angesprochene Zustandigkeitsproblematik einzugehen vergleiche zum Folgenden umfassend und mwN Schaper,
Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke: Internationale Zustandigkeit, anwendbares Recht und Rechtsfolgen der
Verletzung [2006]).

3.2. Nach Art 93 Abs 1 iVm Art 92 lit a GMV sind flr Klagen wegen der Verletzung von Gemeinschaftsmarken (ua) die
Gemeinschaftsmarkengerichte des Staates zustandig, in dem der Beklagte seinen ,Wohnsitz" hat. Darunter ist bei
juristischen Personen - wegen des Fehlens einer Definition in den Zustandigkeitsvorschriften der GMV - der Sitz iSv Art
60 EuGVVO zu verstehen. Die MaRgeblichkeit dieser Bestimmung ergibt sich aus der in Art 90 Abs 1 GMV
angeordneten subsididren Anwendbarkeit des Europaischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkommens
(EuGVU), wobei sich diese Verweisung wegen Art 68 Abs 2 EUGVVO nunmehr auf die EUGVWO bezieht (Schaper aaO
17).3.2. Nach Artikel 93, Absatz eins, in Verbindung mit Artikel 92, Litera a, GMV sind fur Klagen wegen der Verletzung
von Gemeinschaftsmarken (ua) die Gemeinschaftsmarkengerichte des Staates zusténdig, in dem der Beklagte seinen
Wohnsitz" hat. Darunter ist bei juristischen Personen - wegen des Fehlens einer Definition in den
Zustandigkeitsvorschriften der GMV - der Sitz iSv Artikel 60, EuGVVO zu verstehen. Die MaRgeblichkeit dieser
Bestimmung ergibt sich aus der in Artikel 90, Absatz eins, GMV angeordneten subsididren Anwendbarkeit des
Européischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkommens (EuGVU), wobei sich diese Verweisung wegen
Artikel 68, Absatz 2, EuGVVO nunmehr auf die EuGVVO bezieht (Schaper aaO 17).

Aus der auf Art 93 Abs 1 GMV beruhenden Zustandigkeit in der Hauptsache folgt nach Art 99 Abs 2 GMV - wie auch
sonst im Europaischen Zivilprozessrecht (EuGH Rs C-391/95 = Slg 1998 | 7091- van Uden Rz 22) - die Zustandigkeit fur
das Provisorialverfahren. Ein nach Art 93 Abs 1 bis 4 GMV in der Hauptsache zusténdiges Gericht kann aufgrund der
ausdrucklichen Anordnung in Art 99 Abs 2 GMV einstweiligen Rechtsschutz flr die gesamte Gemeinschaft gewahren
(Schaper aaO 278), also auch Handlungen in anderen Mitgliedstaaten verbieten.Aus der auf Artikel 93, Absatz eins,
GMV beruhenden Zustandigkeit in der Hauptsache folgt nach Artikel 99, Absatz 2, GMV - wie auch sonst im
Europaischen Zivilprozessrecht (EuGH Rs C-391/95 = Slg 1998 rémisch eins 7091- van Uden Rz 22) - die Zustandigkeit
far das Provisorialverfahren. Ein nach Artikel 93, Absatz eins bis 4 GMV in der Hauptsache zustandiges Gericht kann
aufgrund der ausdricklichen Anordnung in Artikel 99, Absatz 2, GMV einstweiligen Rechtsschutz fur die gesamte
Gemeinschaft gewahren (Schaper aaO 278), also auch Handlungen in anderen Mitgliedstaaten verbieten.

Wegen der nach Art 99 Abs 2 iVm Art 93 Abs 1 GMV auch fur das Provisorialverfahren umfassend begriindeten
Zustandigkeit ist es nicht erforderlich, nach Art 99 Abs 1 GMV (entspricht Art 31 EuGVVO) auf das nationale
Zustandigkeitsrecht (8 387 EO) zuruckzugreifen. Einstweilige MaBnahmen von (nur) danach zustandigen Gerichte
waren aufgrund eines Gegenschlusses aus Art 99 Abs 2 GMV auf den Gerichtsstaat beschrankt (Schaper aaO 281 f; vgl
zu Art 31 EuGVVO EuGH Rs C 391/95 - van Uden Rz 40, 47).Wegen der nach Artikel 99, Absatz 2, in Verbindung mit
Artikel 93, Absatz eins, GMV auch fur das Provisorialverfahren umfassend begriindeten Zustandigkeit ist es nicht
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erforderlich, nach Artikel 99, Absatz eins, GMV (entspricht Artikel 31, EuGVVO) auf das nationale Zustandigkeitsrecht
(Paragraph 387, EO) zuruickzugreifen. Einstweilige MalBnahmen von (nur) danach zustandigen Gerichte waren aufgrund
eines Gegenschlusses aus Artikel 99, Absatz 2, GMV auf den Gerichtsstaat beschrankt (Schaper aaO 281 f; vergleiche
zu Artikel 31, EuGVVO EuGH Rs C 391/95 - van Uden Rz 40, 47).

3.3. Nach Art 90 Abs 2 GMV iVm Art 92 GMV und Art 68 Abs 2 EuGVVO sind einzelne Bestimmungen der EuGVVO auf
Verletzungsklagen nach der GMV nicht anzuwenden. Nicht zu den danach unanwendbaren Bestimmungen gehort Art
22 Nr 4 EuGWO (friiher Art 16 Nr 4 EuGVU). Diese Vorschrift ist daher auch im Anwendungsbereich der GMV zu
beachten. Danach sind fur Klagen, die die ,Eintragung oder die Gultigkeit von Patenten, Marken, Mustern und
Modellen sowie dhnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedurfen, zum Gegenstand haben", die
Gerichte des Register- oder Hinterlegungsstaates ausschliel3lich zustandig (kritisch zur Anwendung von Art 22 Nr 4
EuGVVO im Rahmen der GMV Schaper aaO 144 ff).3.3. Nach Artikel 90, Absatz 2, GMV in Verbindung mit Artikel 92,
GMV und Artikel 68, Absatz 2, EuGVVO sind einzelne Bestimmungen der EuGVVO auf Verletzungsklagen nach der GMV
nicht anzuwenden. Nicht zu den danach unanwendbaren Bestimmungen gehort Artikel 22, Nr 4 EuGVVO (friher Artikel
16, Nr 4 EuGVU). Diese Vorschrift ist daher auch im Anwendungsbereich der GMV zu beachten. Danach sind fur Klagen,
die die ,Eintragung oder die Gultigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie dhnlicher Rechte, die einer
Hinterlegung oder Registrierung bedlrfen, zum Gegenstand haben", die Gerichte des Register- oder
Hinterlegungsstaates ausschlieRRlich zustandig (kritisch zur Anwendung von Artikel 22, Nr 4 EuGVVO im Rahmen der
GMV Schaper aaO 144 ff).

Die deutsche Marke des Auftraggebers der Beklagten ist ein von Art 22 Nr 4 EuGVVO grundsatzlich erfasstes
Immaterialglterrecht. Entgegen der im Revisionsrekurs vertretenen Auffassung hat das hier vorliegende Verfahren
aber nicht die ,Eintragung oder Gultigkeit" dieser deutschen Marke zum Gegenstand.Die deutsche Marke des
Auftraggebers der Beklagten ist ein von Artikel 22, Nr 4 EuGVVO grundsatzlich erfasstes Immaterialgtterrecht.
Entgegen der im Revisionsrekurs vertretenen Auffassung hat das hier vorliegende Verfahren aber nicht die ,Eintragung
oder Gultigkeit" dieser deutschen Marke zum Gegenstand.

Der Europdische Gerichtshof hat zwar in der juingst ergangenen EntscheidungC-4/03 (GAT) ausgesprochen, dass der
ausschlieRliche Gerichtsstand nach Art 16 Nr 4 EuGVU (Art 22 Nr 4 EuGVVO) ,alle Arten von Rechtsstreitigkeiten tiber
die Eintragung oder die Gliltigkeit eines Patents, unabhangig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise
aufgeworfen wird". Diese sehr weite Formulierung muss allerdings im Kontext des Ausgangsverfahrens verstanden
werden: Die Klagerin hatte in Deutschland eine Klage auf Feststellung erhoben, dass sie zwei franzdsische Patente der
Beklagten nicht verletzt habe. Zur Begriindung hatte sie sich (auch) auf die Ungultigkeit dieser Patente berufen. Da die
Beklagte in Deutschland ansassig war, waren die deutschen Gerichte nach Art 2 EuGVVO fir die Klage auf Feststellung
der Nichtverletzung zustandig. Die Entscheidung hing jedoch von der vorfrageweisen Beurteilung der Gultigkeit der
Patente ab. Diese Beurteilung obliegt nach Auffassung des EuGH ausschlieRlich den Gerichten des Registerstaates.Der
Europaische Gerichtshof hat zwar in der jungst ergangenen Entscheidung C-4/03 (GAT) ausgesprochen, dass der
ausschlieRliche Gerichtsstand nach Artikel 16, Nr 4 EuGVU (Artikel 22, Nr 4 EuGVVO) ,alle Arten von Rechtsstreitigkeiten
Uber die Eintragung oder die Gultigkeit eines Patents, unabhangig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise
aufgeworfen wird". Diese sehr weite Formulierung muss allerdings im Kontext des Ausgangsverfahrens verstanden
werden: Die Klagerin hatte in Deutschland eine Klage auf Feststellung erhoben, dass sie zwei franzdsische Patente der
Beklagten nicht verletzt habe. Zur Begriindung hatte sie sich (auch) auf die Ungultigkeit dieser Patente berufen. Da die
Beklagte in Deutschland ansassig war, waren die deutschen Gerichte nach Artikel 2, EUGVVO fir die Klage auf
Feststellung der Nichtverletzung zustandig. Die Entscheidung hing jedoch von der vorfrageweisen Beurteilung der
Gultigkeit der Patente ab. Diese Beurteilung obliegt nach Auffassung des EuGH ausschlieBlich den Gerichten des
Registerstaates.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Frage der Gultigkeit schon aufgrund des Klagsvorbringens oder erst aufgrund
einer Einwendung des Beklagten zu beurteilen ist. Letzteres ware etwa der Fall, wenn der Beklagte in einem
Verletzungsprozess die Ungultigkeit des von ihm angegriffenen Immaterialglterrechts einwendet. Beiden Situationen
ist gemeinsam, dass die Entscheidung Uber das Bestehen oder Nichtbestehen von Anspriichen wegen einer
Immaterialgtterrechtsverletzung (also die Entscheidung Uber die Hauptfrage) - von der vorfrageweisen Beurteilung der
Gultigkeit dieses Immaterialgiterrechts abhangt. Diese Prajudizialitat rechtfertigt nach Auffassung des EuGH in beiden
Fallen die ausschlieRRliche Zustandigkeit der Gerichte des Registerstaates (vgl zum eher gegenteiligen Meinungsstand
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vor der Entscheidung des EuGH jeweils mwN Mankowski in Rauscher, Europdisches Zivilprozessrecht [2003] Art 22
EuGVVO Rz 46 f; Kropholler, Europdisches Zivilprozessrecht8 [2005] Art 22 EuGVVO Rz 50; sowie ausfuhrlich Ebner,
Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht [2004] 206 ff).Dabei kommt es nicht darauf an, ob die
Frage der Gultigkeit schon aufgrund des Klagsvorbringens oder erst aufgrund einer Einwendung des Beklagten zu
beurteilen ist. Letzteres ware etwa der Fall, wenn der Beklagte in einem Verletzungsprozess die Ungultigkeit des von
ihm angegriffenen Immaterialgiterrechts einwendet. Beiden Situationen ist gemeinsam, dass die Entscheidung Uber
das Bestehen oder Nichtbestehen von Ansprichen wegen einer ImmaterialgUterrechtsverletzung (also die
Entscheidung Uber die Hauptfrage) - von der vorfrageweisen Beurteilung der Gultigkeit dieses Immaterialgtterrechts
abhangt. Diese Prajudizialitat rechtfertigt nach Auffassung des EUGH in beiden Fallen die ausschlieBliche Zustandigkeit
der Gerichte des Registerstaates vergleiche zum eher gegenteiligen Meinungsstand vor der Entscheidung des EuGH
jeweils mwN Mankowski in Rauscher, Europaisches Zivilprozessrecht [2003] Artikel 22, EuGVVO Rz 46 f; Kropholler,
Europaisches Zivilprozessrecht8 [2005] Artikel 22, EuGVWO Rz 50; sowie ausflhrlich Ebner, Markenschutz im
internationalen Privat- und Zivilprozessrecht [2004] 206 ff).

3.4. Demgegenuber hangt die Entscheidung Uber das Klagebegehren im hier zu beurteilenden Fall nicht von der
Gultigkeit oder Ungultigkeit der deutschen Marke ab. Der aufrechte Bestand dieser (jingeren) Marke ist fur die
Anspriche der Klagerin aus ihren Gemeinschaftsmarken unerheblich (unten 5.); dariber muss daher nicht einmal
vorfrageweise entschieden werden.

Es trifft zwar zu, dass zwischen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke und der Giiltigkeit der deutschen Marke ein
gewisser inhaltlicher Zusammenhang besteht: Ist die (jingere) deutsche Marke den bekannten Gemeinschaftsmarken
der Klagerin dhnlich, so bestehen Verletzungsanspriiche nach Art 9 Abs 1 lit ¢ GMV; gleichzeitig ist fur die deutsche
Marke das relative Schutzhindernis der Kollision mit einer alteren bekannten Marke nach 8 9 Abs 1 Z 3 dMarkenG (Art
4 Abs 4 lit a MarkenRL) erfiillt. Die nach Art 93 Abs 1 GMV in Osterreich zu beurteilenden Unterlassungsanspriiche der
Klagerin und die nach Art 22 Nr 4 EuGVVO in Deutschland zu beurteilende Gultigkeit der jungeren Marke des
Auftraggebers der Beklagten hangen somit méglicherweise von der Losung der gleichen Vorfrage ab. Dieser Umstand
begriindet aber noch nicht die nach der Entscheidung des EuGH fir die Bejahung der ausschlieRRlichen Zustandigkeit
erforderliche Prajudizialitdt der Gultigkeit deutschen Marke fur das hier zu beurteilende Verfahren. Die Anwendung
von Art 22 Nr 4 EuGVVO ware - wenn Uberhaupt - nur gerechtfertigt, wenn die hier zu treffende Entscheidung Uber
Unterlassungsanspriche der Beklagten tatsachlich vom Bestand oder Nichtbestand der deutsche Marke abhinge. Das
ist aber nicht der Fall.Es trifft zwar zu, dass zwischen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke und der Gultigkeit der
deutschen Marke ein gewisser inhaltlicher Zusammenhang besteht: Ist die (jungere) deutsche Marke den bekannten
Gemeinschaftsmarken der Klagerin dhnlich, so bestehen Verletzungsanspriche nach Artikel 9, Absatz eins, Litera c,
GMV; gleichzeitig ist fur die deutsche Marke das relative Schutzhindernis der Kollision mit einer dlteren bekannten
Marke nach Paragraph 9, Absatz eins, Ziffer 3, dMarkenG (Artikel 4, Absatz 4, Litera a, MarkenRL) erfullt. Die nach
Artikel 93, Absatz eins, GMV in Osterreich zu beurteilenden Unterlassungsanspriiche der Klagerin und die nach Artikel
22, Nr 4 EuGVVO in Deutschland zu beurteilende Gultigkeit der jingeren Marke des Auftraggebers der Beklagten
hangen somit moglicherweise von der Losung der gleichen Vorfrage ab. Dieser Umstand begriindet aber noch nicht
die nach der Entscheidung des EuGH fur die Bejahung der ausschlielichen Zustandigkeit erforderliche Prajudizialitat
der Gultigkeit deutschen Marke fur das hier zu beurteilende Verfahren. Die Anwendung von Artikel 22, Nr 4 EuGVVO
ware - wenn Uberhaupt - nur gerechtfertigt, wenn die hier zu treffende Entscheidung Uber Unterlassungsanspriche
der Beklagten tatsachlich vom Bestand oder Nichtbestand der deutsche Marke abhinge. Das ist aber nicht der Fall.

Art 22 Nr 4 EuGVWVO ist daher nicht anwendbar. Entschiede man anders, konnte der Inhaber einer
Gemeinschaftsmarke das Verbot der Nutzung einer (auch jingeren) nationalen Marke nur dann erreichen, wenn er
zuerst diese Marke im Registerstaat erfolgreich bekampfte. Dieses Ergebnis ware mit dem Ziel der GMV unvereinbar,
am Gerichtsstand des Beklagten einen fur die gesamte Gemeinschaft einheitlichen Markenschutz zu gewahrleisten (Art
94 Abs 1 und Art 99 Abs 2 GMV).Artikel 22, Nr 4 EuGVVO ist daher nicht anwendbar. Entschiede man anders, konnte
der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke das Verbot der Nutzung einer (auch jingeren) nationalen Marke nur dann
erreichen, wenn er zuerst diese Marke im Registerstaat erfolgreich bekampfte. Dieses Ergebnis ware mit dem Ziel der
GMV unvereinbar, am Gerichtsstand des Beklagten einen fur die gesamte Gemeinschaft einheitlichen Markenschutz zu
gewahrleisten (Artikel 94, Absatz eins und Artikel 99, Absatz 2, GMV).

4. Die Erwagungen zu Art 22 Nr 4 EuGVVO betreffen die ausschlieBliche Zustandigkeit der Gerichte des Registerstaates



als solche, nicht die hier zusatzlich auftretende Problematik von bereits anhangigen Verfahren in zwei Mitgliedstaaten
(Verletzungsverfahren in Osterreich, Widerspruch gegen die Markenregistrierung in Deutschland). Insofern ist zu
prufen, ob die Voraussetzungen fur ein Vorgehen nach Art 27 oder Art 28 EuGVVO vorliegen. Beide Bestimmungen
sind nach Art 90 Abs 1 GMV iVm Art 68 Abs 2 EuGVVO grundsatzlich anwendbar. Zumindest seit dem Rechtsmittel der
Klagerin an das deutsche Bundespatentgericht, das vor Einleitung des Osterreichischen Verfahrens erhoben wurde,
liegt auch in Deutschland ein gerichtliches Verfahren vor. Das hilft der Beklagten aber letztlich nicht weiter.4. Die
Erwagungen zu Artikel 22, Nr 4 EuGVVO betreffen die ausschlieRliche Zustandigkeit der Gerichte des Registerstaates als
solche, nicht die hier zusatzlich auftretende Problematik von bereits anhangigen Verfahren in zwei Mitgliedstaaten
(Verletzungsverfahren in Osterreich, Widerspruch gegen die Markenregistrierung in Deutschland). Insofern ist zu
prifen, ob die Voraussetzungen fur ein Vorgehen nach Artikel 27, oder Artikel 28, EuGVVO vorliegen. Beide
Bestimmungen sind nach Artikel 90, Absatz eins, GMV in Verbindung mit Artikel 68, Absatz 2, EuGVVO grundsatzlich
anwendbar. Zumindest seit dem Rechtsmittel der Klagerin an das deutsche Bundespatentgericht, das vor Einleitung
des 6sterreichischen Verfahrens erhoben wurde, liegt auch in Deutschland ein gerichtliches Verfahren vor. Das hilft
der Beklagten aber letztlich nicht weiter.

4.1. Art 27 EuGVVO erfasst Verfahren zwischen denselben Parteien wegen desselben Anspruchs4.1. Artikel 27, EuGVVO
erfasst Verfahren zwischen denselben Parteien wegen desselben Anspruchs.

Die formal fehlende Parteiidentitat ware zwar wegen des Gleichlaufs der Interessen der Beklagten und ihres deutschen
Auftraggebers wohl unschadlich (EuGH Rs C-351/96 = Slg 1998 | 3075 - Drouot). Die Anwendung von Art 27 EuGVVO
scheitert aber schon daran, dass hier derzeit nur ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zu beurteilen. Eine
solches Verfahren betrifft nicht denselben Anspruch wie ein in einem anderen Mitgliedstaat gefuhrtes Verfahren in der
Hauptsache (4 Ob 273/01b = EvBI 2002/76 - Universal-Stein; vgl Kropholler aaO Art 27 EuGVVO Rz 14, und
Burgstaller/Neumayr in Burgstaller/Neumayr, IZVR, Art 27 EuGVVO Rz 5, beide mwN). Aber auch unabhangig davon
liegt keine die Anwendung von Art 27 EuGVVO rechtfertigende Identitdt des Anspruchs vor. Was Inhalt eines
+~Anspruchs" ist, wird nach der Rsp des EuGH durch den ,Gegenstand" und die ,Grundlage" des (jeweiligen)
Rechtsschutzbegehrens bestimmt (EuGH Rs 144/86 = Slg 1987, 4861 - Gubisch; Rs C-406/92 = Slg 1994 | 5439 - Tatry; vgl
Kropholler aaO Art 27 EuGVVO Rz 10 mwN). Identitdt des Anspruchs ist (nur) anzunehmen, wenn Gegenstand und
Grundlage der beiden Verfahren Ubereinstimmen (RIS-Justiz RS0118405, RS0111769). Ob zwei Rechtsschutzantrage
denselben ,Gegenstand" haben, ist nach dem Begehren des (jeweiligen) Kldgers, nicht aber nach den vom Beklagten
erhobenen Einwendungen zu beurteilen (EuGH Rs C-111/01 = Slg 2003 | 4207 - Gantner; RIS-JustizRS0117948). Der hier
von der Beklagten eingewendete Bestand der deutschen Marke ist daher fur die Anwendung von Art 27 EuGVVO
jedenfalls unbeachtlich (und zwar unabhangig von der Irrelevanz dieses Einwands auch auf der Ebene des Sachrechts,
unten 5.).Die formal fehlende Parteiidentitat ware zwar wegen des Gleichlaufs der Interessen der Beklagten und ihres
deutschen Auftraggebers wohl unschadlich (EuGH Rs C-351/96 = Slg 1998 rémisch eins 3075 - Drouot). Die Anwendung
von Artikel 27, EuGVVO scheitert aber schon daran, dass hier derzeit nur ein Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes zu beurteilen. Eine solches Verfahren betrifft nicht denselben Anspruch wie ein in einem anderen
Mitgliedstaat gefiihrtes Verfahren in der Hauptsache (4 Ob 273/01b = EvBIl 2002/76 - Universal-Stein; vergleiche
Kropholler aaO Artikel 27, EuGVVO Rz 14, und Burgstaller/Neumayr in Burgstaller/Neumayr, 1ZVR, Artikel 27, EuUGVWO
Rz 5, beide mwN). Aber auch unabhéangig davon liegt keine die Anwendung von Artikel 27, EuGVVO rechtfertigende
Identitat des Anspruchs vor. Was Inhalt eines ,Anspruchs" ist, wird nach der Rsp des EuGH durch den ,Gegenstand"
und die ,Grundlage" des (jeweiligen) Rechtsschutzbegehrens bestimmt (EuGH Rs 144/86 = Slg 1987, 4861 - Gubisch; Rs
C-406/92 = Slg 1994 roémisch eins 5439 - Tatry; vergleiche Kropholler aaO Artikel 27, EuGVVO Rz 10 mwN). Identitat des
Anspruchs ist (nur) anzunehmen, wenn Gegenstand und Grundlage der beiden Verfahren Ubereinstimmen (RIS-Justiz
RS0118405, RS0111769). Ob zwei Rechtsschutzantrage denselben ,Gegenstand" haben, ist nach dem Begehren des
(jeweiligen) Klagers, nicht aber nach den vom Beklagten erhobenen Einwendungen zu beurteilen (EuGH Rs C-111/01 =
Slg 2003 romisch eins 4207 - Gantner; RIS-Justiz RS0117948). Der hier von der Beklagten eingewendete Bestand der
deutschen Marke ist daher fir die Anwendung von Artikel 27, EuGVVO jedenfalls unbeachtlich (und zwar unabhangig
von der Irrelevanz dieses Einwands auch auf der Ebene des Sachrechts, unten 5.).

Die Verfahren haben auch nicht dieselbe ,Grundlage". Darunter sind nicht nur die Tatsachen, sondern auch die
Rechtsvorschriften zu verstehen, auf die die (jeweilige Klage gestutzt wird (EuGH Rs 144/86 - Gubisch; zuletzt etwa Rs
C-39/02 = Slg 2004 | 9657 - Maersk; RIS-JustizRS0111769). Die den Rechtsschutzbegehren zugrunde liegenden
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Rechtsvorschriften stimmen hier weder formal noch inhaltlich Uberein: Die Klagerin begrindet ihre
Verletzungsanspriche mit der GMV, wahrend sie den Widerspruch gegen die Registrierung der deutschen Marke auf
das deutsche Markengesetz, somit auf eine formal andere Rechtsquelle, stltzt. Auch inhaltlich sind verschiedene
Fragen zu beurteilen: Im Osterreichischen Verletzungsprozess geht es um den besonderen Schutz der bekannten
Marke (Art 9 Abs 1 lit c GMV). Demgegentber konnte der deutsche Widerspruch nach § 42 Abs 2 dMarkenG nur mit der
unabhangig davon bestehenden Verwechslungsgefahr begrindet werden (8 9 Abs 1 Nr 2 dMarkenG). Denn die
Kollision mit einer bekannten Marke (8 9 Abs 1 Nr 3 dMarkenG) ist kein Widerspruchsgrund (Ingerl/Rohnke2 § 42
MarkenG Rz 14). Aus diesen Grinden ist Art 27 EuGVVO auch unabhéangig davon nicht anzuwenden, dass hier blof3 ein
Sicherungsverfahren zu beurteilen ist.Die Verfahren haben auch nicht dieselbe ,Grundlage". Darunter sind nicht nur
die Tatsachen, sondern auch die Rechtsvorschriften zu verstehen, auf die die (jeweilige Klage gestitzt wird (EUGH Rs
144/86 - Gubisch; zuletzt etwa Rs C-39/02 = Slg 2004 rémisch eins 9657 - Maersk; RIS-JustizRS0111769). Die den
Rechtsschutzbegehren zugrunde liegenden Rechtsvorschriften stimmen hier weder formal noch inhaltlich Gberein: Die
Klagerin begriindet ihre Verletzungsanspriiche mit der GMV, wahrend sie den Widerspruch gegen die Registrierung
der deutschen Marke auf das deutsche Markengesetz, somit auf eine formal andere Rechtsquelle, stitzt. Auch
inhaltlich sind verschiedene Fragen zu beurteilen: Im dsterreichischen Verletzungsprozess geht es um den besonderen
Schutz der bekannten Marke (Artikel 9, Absatz eins, Litera ¢, GMV). Demgegenuber konnte der deutsche Widerspruch
nach Paragraph 42, Absatz 2, dMarkenG nur mit der unabhangig davon bestehenden Verwechslungsgefahr begriindet
werden (Paragraph 9, Absatz eins, Nr 2 dMarkenG). Denn die Kollision mit einer bekannten Marke (Paragraph 9, Absatz
eins, Nr 3 dMarkenG) ist kein Widerspruchsgrund (Ingerl/Rohnke2 Paragraph 42, MarkenG Rz 14). Aus diesen Grinden
ist Artikel 27, EuGVVO auch unabhangig davon nicht anzuwenden, dass hier bloR ein Sicherungsverfahren zu
beurteilen ist.

4.2. Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen anhangig, die miteinander ,im Zusammenhang" stehen,
kann das spater angerufen Gericht das Verfahren nach Art 28 Abs 1 EuGVVO aussetzen. Ein flr diese Bestimmung
relevanter Zusammenhang liegt nach Art 28 Abs 3 EuGVVO vor, wenn ,eine gemeinsame Verhandlung und
Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen
ergehen kénnten". Ob das Verfahren in einem solchen Fall ausgesetzt wird, liegt aber dennoch im Ermessen des spater
angerufenen Gerichts (Kropholler aaO Art 28 EuGVVO Rz 10; Burgstaller/Neumayr aaO Art 28 EuGVVO Rz 3, beide
mwnN). Im vorliegenden Fall ist schon das Bestehen eines Zusammenhangs iSv Art 22 EuGVVO zu bezweifeln. Wie
bereits ausgeflhrt, sind in den beiden Verfahren unterschiedliche Fragen zu prifen (Schutz der bekannten
Marke/Verwechslungsgefahr). Daher konnen schon aus rechtlichen Grinden voneinander abweichende
Entscheidungen ergehen, die einander dennoch nicht iSv Art 28 Abs 3 EuGVVO ,widersprechen". Zudem hatte auch
eine rechtskraftige Zurtckweisung des Widerspruchs keine Bindungswirkung fur nachfolgende L&schungs- oder
Verletzungsverfahren (Ingerl/Rohnke2 §8 43 MarkenG Rz 56 mwN). Zwar hindert dieser Umstand fir sich allein noch
nicht die Annahme eines Zusammenhangs iSv Art 28 EuGVVO (EuGH Rs C-406/92 - Tatry). Gemeinsam mit dem
unterschiedlichen Prufungsgegenstand schlieBt er einen relevanten Zusammenhang aber wohl aus.4.2. Sind bei
Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen anhangig, die miteinander ,im Zusammenhang" stehen, kann das
spater angerufen Gericht das Verfahren nach Artikel 28, Absatz eins, EUGVVO aussetzen. Ein fir diese Bestimmung
relevanter Zusammenhang liegt nach Artikel 28, Absatz 3, EuGVVO vor, wenn ,eine gemeinsame Verhandlung und
Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen
ergehen konnten". Ob das Verfahren in einem solchen Fall ausgesetzt wird, liegt aber dennoch im Ermessen des spater
angerufenen Gerichts (Kropholler aaO Artikel 28, EuGVVO Rz 10; Burgstaller/Neumayr aaO Artikel 28, EuGVVO Rz 3,
beide mwN). Im vorliegenden Fall ist schon das Bestehen eines Zusammenhangs iSv Artikel 22, EuGVVO zu bezweifeln.
Wie bereits ausgefuhrt, sind in den beiden Verfahren unterschiedliche Fragen zu priufen (Schutz der bekannten
Marke/Verwechslungsgefahr). Daher kénnen schon aus rechtlichen Grinden voneinander abweichende
Entscheidungen ergehen, die einander dennoch nicht iSv Artikel 28, Absatz 3, EuGVVO ,widersprechen". Zudem hatte
auch eine rechtskraftige Zurtckweisung des Widerspruchs keine Bindungswirkung fur nachfolgende Loschungs- oder
Verletzungsverfahren (Ingerl/Rohnke2 Paragraph 43, MarkenG Rz 56 mwN). Zwar hindert dieser Umstand fur sich allein
noch nicht die Annahme eines Zusammenhangs iSv Artikel 28, EuGVVO (EuGH Rs C-406/92 - Tatry). Gemeinsam mit
dem unterschiedlichen Prifungsgegenstand schlieRt er einen relevanten Zusammenhang aber wohl aus.

Aber selbst wenn ein Zusammenhang iSv Art 28 Abs 3 EuGVVO anzunehmen wadre, sprachen die dargestellten
Erwagungen bei der dann zu treffenden Ermessensentscheidung gegen eine Aussetzung des Osterreichischen
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Verfahrens. Wenn wegen des unterschiedlichen PrifungsmaBstabs (Ahnlichkeit mit der bekannten
Marke/Verwechslungsgefahr) von vornherein unterschiedliche Entscheidungen méglich sind, gibt es keinen Grund, mit
dem Osterreichischen Verletzungsstreit bis zur Erledigung des deutschen Widerspruchsverfahrens zuzuwarten. Das gilt
um so mehr angesichts der besonderen Eilbedurftigkeit des hier zu beurteilenden Provisorialverfahrens. Eine
Aussetzung nach Art 28 EuGVVO hat daher jedenfalls zu unterbleiben.Aber selbst wenn ein Zusammenhang iSv Artikel
28, Absatz 3, EuUGVVO anzunehmen wadre, sprachen die dargestellten Erwdgungen bei der dann zu treffenden
Ermessensentscheidung gegen eine Aussetzung des Osterreichischen Verfahrens. Wenn wegen des unterschiedlichen
PrifungsmaRstabs (Ahnlichkeit mit der bekannten Marke/Verwechslungsgefahr) von vornherein unterschiedliche
Entscheidungen maoglich sind, gibt es keinen Grund, mit dem 6sterreichischen Verletzungsstreit bis zur Erledigung des
deutschen Widerspruchsverfahrens zuzuwarten. Das gilt um so mehr angesichts der besonderen Eilbedurftigkeit des
hier zu beurteilenden Provisorialverfahrens. Eine Aussetzung nach Artikel 28, EuGVVO hat daher jedenfalls zu
unterbleiben.

5. Auch auf der Ebene des Sachrechts kann sich die Beklagte nicht auf die deutsche Marke ihres Auftraggebers
berufen. Das Markenrecht wird vom Prioritatsgrundsatz beherrscht (RIS-Justiz RS0079088; Kucsko, Geistiges Eigentum
[2003] 379; Lange, Marken und Kennzeichenrecht [2006] Rz 1778 ff). Das gilt auch fur die Gemeinschaftsmarke
(Eisenfuhr/Schennen, GMV [2003] Art 9 Rz 9). Zwar enthalt Art 9 GMV, anders als 8 10 MSchG, keinen ausdricklichen
Vorbehalt zugunsten alterer Rechte. Der Vorrang solcher Rechte ergibt sich aber aus Art 52 Abs 1 iVm Art 8 Abs 1 und 2
oder 5 GMV: Begriinden altere Rechte danach die relative Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke, so kann der Beklagte
das in einem Verletzungsprozess mit Einrede (Art 95 Abs 3 GMV) oder Widerklage (Art 96 Abs 1 GMV) geltend machen.
Das altere Recht setzt sich daher grundsatzlich durch.5. Auch auf der Ebene des Sachrechts kann sich die Beklagte
nicht auf die deutsche Marke ihres Auftraggebers berufen. Das Markenrecht wird vom Prioritatsgrundsatz beherrscht
(RIS-Justiz RS0079088; Kucsko, Geistiges Eigentum [2003] 379; Lange, Marken und Kennzeichenrecht [2006] Rz 1778 ff).
Das gilt auch fir die Gemeinschaftsmarke (Eisenfliihr/Schennen, GMV [2003] Artikel 9, Rz 9). Zwar enthalt Artikel 9,
GMV, anders als Paragraph 10, MSchG, keinen ausdriicklichen Vorbehalt zugunsten alterer Rechte. Der Vorrang solcher
Rechte ergibt sich aber aus Artikel 52, Absatz eins, in Verbindung mit Artikel 8, Absatz eins und 2 oder 5 GMV:
Begrinden altere Rechte danach die relative Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke, so kann der Beklagte das in einem
Verletzungsprozess mit Einrede (Artikel 95, Absatz 3, GMV) oder Widerklage (Artikel 96, Absatz eins, GMV) geltend
machen. Das altere Recht setzt sich daher grundsatzlich durch.

Hier ist die Marke des Auftraggebers der Beklagten aber jinger als die Gemeinschaftsmarken der Klagerin. Daher ist es
von vornherein ausgeschlossen, aus dem Bestand der deutschen Marke einen Einwand gegen Anspriiche der Klagerin
abzuleiten. Wenn der Revisionsrekurs den Vorinstanzen dennoch das ,Ubergehen" der deutschen Marke vorwirft,
verkennt er tragende Grundsatze des Kennzeichenrechts.

6. Aus diesen Grunden bleibt der Revisionsrekurs erfolglos. Die Entscheidung Gber die Kosten der Klagerin beruht auf8
393 Abs 1 EOQ, jene Uber die Kosten der Beklagten auf§ 393 Abs 1 EO iVm 88 40, 50 EO6. Aus diesen Grunden bleibt
der Revisionsrekurs erfolglos. Die Entscheidung Uber die Kosten der Klagerin beruht auf Paragraph 393, Absatz eins,
EO, jene Uber die Kosten der Beklagten auf Paragraph 393, Absatz eins, EO in Verbindung mit Paragraphen 40,, 50 EO.
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