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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden,
den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofratinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Grif3 und Dr. Schenk
sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei
M#***** vertreten durch Dr. Friedrich Schwank, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei M***** GmbH;****%*,
vertreten durch Wolf Theiss & Partner, Rechtsanwalte in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 36.336,42 EUR) und
Urteilsverdffentlichung (Streitwert 36.336,42 EUR), infolge Revisionsrekurses der beklagten Partei gegen den Beschluss
des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 3. Oktober 2001, GZ 6 R 174/01b-89, womit der Rekurs der
beklagten Partei gegen den Beschluss des Landesgerichtes Salzburg vom 9. August 2001 (verkindet am 16. Mai 2001),
GZ 3 Cg 4/98i-81, zurlickgewiesen wurde, in nichtoffentlicher Sitzung den Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird keine Folge gegeben.
Text

Begrindung:

Die Klagerin ist ein in den USA registriertes Unternehmen mit Firmensitz in Milwaukee, Wisconsin; sie bietet weltweit
die Bereitstellung von Wirtschaftsdienstleistungen, darunter auch die Bereitstellung von Personal, an. Die am 27. 12.
1996 unter der Firma "M***** mbH" gegriindete Beklagte flhrt seit 6. 8. 1997 die Firma "M***** GmbH" und seit 10.
2. 2000 die Firma "*****GmbH". |hr Tatigkeitsgebiet Uberschneidet sich mit jenem der Kldgerin. Die Klagerin begehrt
mit Klage vom 20. 1. 1998, die Beklagte schuldig zu erkennen, es zu unterlassen, in ihrem Firmenwortlaut das Zeichen
"MANPOWER" oder irgendeinen dhnlichen Namen, in welcher Schreibweise auch immer, zu verwenden und dieses
Zeichen in welcher Form auch immer im geschaftlichen Verkehr zu verwenden und Dienstleistungen unter diesem
Zeichen anzubieten; die Beklagte moge weiters zur Anderung ihrer Firma dahin veranlasst werden, dass das genannte
Zeichen aus dem Firmenwortlaut entfernt werde. Die Klagerin begehrt auch Urteilsveroffentlichung. Die Klagerin sei
Berechtigte mehrerer in Osterreich registrierter Marken, um sich auf diese Weise vor Nachahmung und sittenwidriger
Rufausbeutung ihres Firmenschlagworts zu schiitzen, das nur gegen Entgelt im Wege einer Lizenz benutzt werden
durfe. Die Beklagte benutze die geschitzte Marke "MANPOWER" und das Firmenschlagwort der Klagerin unbefugt, um
sich innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Vorteile zu verschaffen. Die Beklagte beantragt die Abweisung des
Klagebegehrens. Sie wendet unter anderem ein, die Klagerin sei nicht Markeninhaberin und nicht aktiv
klagelegitimiert, ihr Unternehmen und damit ihre Firma sei in Osterreich unbekannt, die Beklagte besitze am Zeichen
"MANPOWER" altere Rechte als die Klagerin, dieses Zeichen besitze keine Unterscheidungskraft und sei ohne
Verkehrsgeltung nicht schutzfahig. In der mindlichen Streitverhandlung vom 14. 2. 2000 (Band I/ON 62, AS 312f)
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brachte die Kldgerin erganzend vor, am 1. 4. 1996 die Gemeinschaftsmarke "MANPOWER" angemeldet zu haben, die
auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert worden sei. Mit Schriftsatz vom 1. 12. 2000 (Band I/ON 71)
beantragte die Beklagte, das Verfahren bis zur Entscheidung des Harmonisierungsamtes Uber den von von der P*#***#*
GmbH gestellten Antrag auf Nichtigerklarung der Gemeinschaftsmarke der Klagerin zu unterbrechen. Auf Grund dieses
Antrags prife das Harmonisierungsamt, ob die Voraussetzungen fir die Registrierung der Gemeinschaftsmarke
vorgelegen seien; dessen Entscheidung sei fur dieses Verfahren prajudiziell. Das Verfahren sei daher gemaR &8 190 Abs
1 ZPO zu unterbrechen. Eine entsprechende Unterbrechungsbestimmung ergebe sich auch aus Art 100
Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), der vorsehe, dass ein Verfahren wegen Verletzung oder drohender
Verletzung einer Gemeinschaftsmarke vom Gemeinschaftsmarkengericht auszusetzen sei, wenn beim
Harmonisierungsamt bereits ein Verfahren zur Prifung der Rechtsgultigkeit der Gemeinschaftsmarke anhangig sei.
Eine vergleichbare Bestimmung fur nationale Marken ergebe sich aus § 57 MSchG, der die Bindung des Gerichtes an
die Entscheidung des Patentamts vorsehe. Nach § 57 MSchG sei das Verfahren zwingend zu unterbrechen. Gleiches
musse bei Anwendung des Art 100 Abs 1 GMV gelten, weil die Anwendung von Gemeinschaftsrecht im Vergleich zur
Anwendung nationaler Vorschriften nicht nachteilig sein dirfe. Das Erstgericht hatte dem Klagebegehren im ersten
Rechtsgang mit Urteil vom 20. 4. 2000, ON 64 zur Ganze stattgegeben. Infolge Berufung der Beklagten hatte das
Berufungsgericht mit - unangefochten gebliebenem - Beschluss vom 14. 9. 2000 das Ersturteil aufgehoben und die
Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergdnzung an das Erstgericht zurlckverwiesen. Mit
Beschluss vom 28. 12. 2000 wies das Berufungsgericht den erst nach Schluss der Berufungsverhandlung vom 14. 9.
2000 gestellten Unterbrechungsantrag der Beklagten (ON 71) als verspatet zuriick.Die Klégerin ist ein in den USA
registriertes Unternehmen mit Firmensitz in Milwaukee, Wisconsin; sie bietet weltweit die Bereitstellung von
Wirtschaftsdienstleistungen, darunter auch die Bereitstellung von Personal, an. Die am 27. 12. 1996 unter der Firma
"M***** mbH" gegriindete Beklagte fUhrt seit 6. 8. 1997 die Firma "M***** GmbH" und seit 10. 2. 2000 die Firma
"rEF*REGmMbH". [hr Tatigkeitsgebiet Gberschneidet sich mit jenem der Klagerin. Die Klagerin begehrt mit Klage vom 20.
1. 1998, die Beklagte schuldig zu erkennen, es zu unterlassen, in ihrem Firmenwortlaut das Zeichen "MANPOWER" oder
irgendeinen dhnlichen Namen, in welcher Schreibweise auch immer, zu verwenden und dieses Zeichen in welcher
Form auch immer im geschaftlichen Verkehr zu verwenden und Dienstleistungen unter diesem Zeichen anzubieten;
die Beklagte mdge weiters zur Anderung ihrer Firma dahin veranlasst werden, dass das genannte Zeichen aus dem
Firmenwortlaut entfernt werde. Die Klagerin begehrt auch Urteilsverdffentlichung. Die Klagerin sei Berechtigte
mehrerer in Osterreich registrierter Marken, um sich auf diese Weise vor Nachahmung und sittenwidriger
Rufausbeutung ihres Firmenschlagworts zu schiitzen, das nur gegen Entgelt im Wege einer Lizenz benutzt werden
durfe. Die Beklagte benutze die geschitzte Marke "MANPOWER" und das Firmenschlagwort der Kldgerin unbefugt, um
sich innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Vorteile zu verschaffen. Die Beklagte beantragt die Abweisung des
Klagebegehrens. Sie wendet unter anderem ein, die Klagerin sei nicht Markeninhaberin und nicht aktiv
klagelegitimiert, ihr Unternehmen und damit ihre Firma sei in Osterreich unbekannt, die Beklagte besitze am Zeichen
"MANPOWER" dltere Rechte als die Klagerin, dieses Zeichen besitze keine Unterscheidungskraft und sei ohne
Verkehrsgeltung nicht schutzfahig. In der mindlichen Streitverhandlung vom 14. 2. 2000 (Band I/ON 62, AS 312f)
brachte die Kldgerin erganzend vor, am 1. 4. 1996 die Gemeinschaftsmarke "MANPOWER" angemeldet zu haben, die
auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert worden sei. Mit Schriftsatz vom 1. 12. 2000 (Band I/ON 71)
beantragte die Beklagte, das Verfahren bis zur Entscheidung des Harmonisierungsamtes Uber den von von der P*#****
GmbH gestellten Antrag auf Nichtigerklarung der Gemeinschaftsmarke der Klagerin zu unterbrechen. Auf Grund dieses
Antrags prufe das Harmonisierungsamt, ob die Voraussetzungen fir die Registrierung der Gemeinschaftsmarke
vorgelegen seien; dessen Entscheidung sei fir dieses Verfahren prajudiziell. Das Verfahren sei daher gemaR Paragraph
190, Absatz eins, ZPO zu unterbrechen. Eine entsprechende Unterbrechungsbestimmung ergebe sich auch aus Artikel
100, Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), der vorsehe, dass ein Verfahren wegen Verletzung oder drohender
Verletzung einer Gemeinschaftsmarke vom Gemeinschaftsmarkengericht auszusetzen sei, wenn beim
Harmonisierungsamt bereits ein Verfahren zur Priufung der Rechtsgultigkeit der Gemeinschaftsmarke anhangig sei.
Eine vergleichbare Bestimmung fur nationale Marken ergebe sich aus Paragraph 57, MSchG, der die Bindung des
Gerichtes an die Entscheidung des Patentamts vorsehe. Nach Paragraph 57, MSchG sei das Verfahren zwingend zu
unterbrechen. Gleiches musse bei Anwendung des Artikel 100, Absatz eins, GMV gelten, weil die Anwendung von
Gemeinschaftsrecht im Vergleich zur Anwendung nationaler Vorschriften nicht nachteilig sein dirfe. Das Erstgericht
hatte dem Klagebegehren im ersten Rechtsgang mit Urteil vom 20. 4. 2000, ON 64 zur Ganze stattgegeben. Infolge
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Berufung der Beklagten hatte das Berufungsgericht mit - unangefochten gebliebenem - Beschluss vom 14. 9. 2000 das
Ersturteil aufgehoben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergédnzung an das
Erstgericht zurtickverwiesen. Mit Beschluss vom 28. 12. 2000 wies das Berufungsgericht den erst nach Schluss der
Berufungsverhandlung vom 14. 9. 2000 gestellten Unterbrechungsantrag der Beklagten (ON 71) als verspatet zurtck.

Im fortgesetzten Verfahren erklarte die Beklagte in der Tagsatzung vom 16. 5. 2001 (Band I/ON 79 AS 479), den Antrag
auf Unterbrechung des Verfahrens aufrecht zu erhalten. Die Klagerin sprach sich gegen eine Unterbrechung aus, weil
das Verfahren seit 1998 anhangig sei, der Anspruch grundsatzlich auf &sterreichische Markenrechte und
Verkehrsgeltung gestltzt werde und die Gemeinschaftsmarke erst im Februar 2000 zum Prozessgegenstand gemacht
worden sei. Das Erstgericht wies den Antrag auf Unterbrechung des Verfahrens bis zur Entscheidung des
Harmonisierungsamts tber den Antrag auf Nichtigerklarung der Gemeinschaftsmarke der Kldgerin mit Beschluss vom
9. August 2001 (richtig: 16. Mai 2001 als Datum der Verkindigung) ab. Die Klagerin habe ihr Begehren erstmals am 14.
2. 2000 auch auf die Gemeinschaftsmarke als zusatzliches, jedoch nicht als ausschlieRliches Argument gestutzt, berufe
sich aber sonst im Wesentlichen auf ihre Prioritdtsrechte in Osterreich am strittigen Zeichen. Da sich die Kl&gerin nicht
nur auf die Gemeinschaftsmarke stltze, ware das Verfahren, selbst wenn nach der GMV ein Unterbrechungsgrund
vorlage, nicht zu unterbrechen. Auch ergebe sich aus Art 100 Abs 1 GMV kein Unterbrechungszwang. Ein besonderer
Grund fir die Fortsetzung des Verfahrens im Sinne des Art 100 Abs 1 GMV liege darin, dass der Antrag beim
Harmonisierungsamt nicht von einer Partei dieses Verfahrens gestellt worden sei. Auch § 57 MSchG verpflichte das
Gericht nicht zwingend zu einer Unterbrechung des Verfahrens. Solches sei hier auch nicht zielfihrend, weil durch eine
Unterbrechung des Verfahrens dessen rechtskraftige Beendigung in weite Ferne geriickt wirde.Im fortgesetzten
Verfahren erklarte die Beklagte in der Tagsatzung vom 16. 5. 2001 (Band I/ON 79 AS 479), den Antrag auf
Unterbrechung des Verfahrens aufrecht zu erhalten. Die Klagerin sprach sich gegen eine Unterbrechung aus, weil das
Verfahren seit 1998 anhangig sei, der Anspruch grundsatzlich auf dsterreichische Markenrechte und Verkehrsgeltung
gestutzt werde und die Gemeinschaftsmarke erst im Februar 2000 zum Prozessgegenstand gemacht worden sei. Das
Erstgericht wies den Antrag auf Unterbrechung des Verfahrens bis zur Entscheidung des Harmonisierungsamts tUber
den Antrag auf Nichtigerklarung der Gemeinschaftsmarke der Klagerin mit Beschluss vom 9. August 2001 (richtig: 16.
Mai 2001 als Datum der Verkundigung) ab. Die Klagerin habe ihr Begehren erstmals am 14. 2. 2000 auch auf die
Gemeinschaftsmarke als zusatzliches, jedoch nicht als ausschliel3liches Argument gestltzt, berufe sich aber sonst im
Wesentlichen auf ihre Priorititsrechte in Osterreich am strittigen Zeichen. Da sich die Kligerin nicht nur auf die
Gemeinschaftsmarke stltze, ware das Verfahren, selbst wenn nach der GMV ein Unterbrechungsgrund vorlage, nicht
zu unterbrechen. Auch ergebe sich aus Artikel 100, Absatz eins, GMV kein Unterbrechungszwang. Ein besonderer
Grund fir die Fortsetzung des Verfahrens im Sinne des Artikel 100, Absatz eins, GMV liege darin, dass der Antrag beim
Harmonisierungsamt nicht von einer Partei dieses Verfahrens gestellt worden sei. Auch Paragraph 57, MSchG
verpflichte das Gericht nicht zwingend zu einer Unterbrechung des Verfahrens. Solches sei hier auch nicht zielfihrend,
weil durch eine Unterbrechung des Verfahrens dessen rechtskraftige Beendigung in weite Ferne gertckt wirde.

Das Rekursgericht wies den Rekurs der Beklagten gegen diesen Beschluss zurtick und sprach aus, dass der Wert des
Entscheidungsgegenstands 260.000 S Ubersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels Rechtsprechung zur
Auslegung des Art 100 GMV zulassig sei. Die Abweisung eines Unterbrechungsantrags sei gem § 192 Abs 2 ZPO
unanfechtbar, es sei denn, es liege ein zwingender Unterbrechungsgrund vor; eine gesetzliche Unterbrechungspflicht
bestehe hier aber weder nach Art 100 Abs 1 GMV noch nach § 57 MSchG. Art 100 Abs 1 GMV lasse ausdruicklich die
Fortsetzung des Verfahrens aus besonderen Grinden zu. Damit sei klargestellt, dass es Falle geben kdnne, in denen
das Verfahren - auch wenn die anderen in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen fir die Aussetzung des
Verfahrens erflllt waren - fortgesetzt werden kdénne. Eine zwingende Unterbrechungspflicht fir alle Falle bestehe
daher nach Art 100 GMV nicht. Gleiches gelte fir 8 57 MSchG, der in standiger Rechtsprechung dahin ausgelegt werde,
dass eine Unterbrechung des Verfahrens, um die Entscheidung des Patentamts abzuwarten, im Ermessen des Gerichts
liege.Das Rekursgericht wies den Rekurs der Beklagten gegen diesen Beschluss zurlick und sprach aus, dass der Wert
des Entscheidungsgegenstands 260.000 S Ubersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels Rechtsprechung
zur Auslegung des Artikel 100, GMV zulassig sei. Die Abweisung eines Unterbrechungsantrags sei gem Paragraph 192,
Absatz 2, ZPO unanfechtbar, es sei denn, es liege ein zwingender Unterbrechungsgrund vor; eine gesetzliche
Unterbrechungspflicht bestehe hier aber weder nach Artikel 100, Absatz eins, GMV noch nach Paragraph 57, MSchG.
Artikel 100, Absatz eins, GMV lasse ausdrticklich die Fortsetzung des Verfahrens aus besonderen Griinden zu. Damit sei
klargestellt, dass es Falle geben kénne, in denen das Verfahren - auch wenn die anderen in dieser Bestimmung
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festgelegten Voraussetzungen fur die Aussetzung des Verfahrens erfillt waren - fortgesetzt werden konne. Eine
zwingende Unterbrechungspflicht fir alle Falle bestehe daher nach Artikel 100, GMV nicht. Gleiches gelte fur
Paragraph 57, MSchG, der in standiger Rechtsprechung dahin ausgelegt werde, dass eine Unterbrechung des
Verfahrens, um die Entscheidung des Patentamts abzuwarten, im Ermessen des Gerichts liege.

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs ist zwar im Interesse der Klarung einer verfahrensrechtlichen Frage zuldssig; das Rechtsmittel ist
aber nicht berechtigt.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, sowohl Art 100 Abs 1 GMV als auch § 57 MSchG ordneten eine zwingende
Unterbrechung des gerichtlichen Verfahrens fur den Fall an, dass - wie hier - vor einer anderen Behdrde die
Rechtsgultigkeit einer flr das Gerichtsverfahren entscheidenden Marke geprift werde; sie regt die Einleitung eines
Vorabentscheidungsverfahrens vor dem Europaischen Gerichtshof zur Auslegung des Art 100 GMV an. Dazu ist zu
erwagen:Die Beklagte vertritt die Auffassung, sowohl Artikel 100, Absatz eins, GMV als auch Paragraph 57, MSchG
ordneten eine zwingende Unterbrechung des gerichtlichen Verfahrens fur den Fall an, dass - wie hier - vor einer
anderen Behorde die Rechtsgultigkeit einer fur das Gerichtsverfahren entscheidenden Marke gepruft werde; sie regt
die Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem Europdaischen Gerichtshof zur Auslegung des Artikel 100,
GMV an. Dazu ist zu erwagen:

Die Frage, ob die Klagerin vor dem Erstgericht, das nicht Gemeinschaftsmarkengericht iSd Art 91, 92 GMV ist (in
Osterreich ist gem § 69d MSchG nur das Handelsgericht Wien Gemeinschaftsmarkengericht), ihre Klage wirksam dahin
andern konnte, dass sie ihr Begehren auch auf eine Gemeinschaftsmarke stltzt, oder ob die "ausschlieRliche"
Zustandigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte gem Art 92 GMV nach Gemeinschaftsrecht - anders als nach
Osterreichischem Recht (Fasching, LB2 Rz 192) - die Bedeutung eines Zwangsgerichtsstands hat (vgl Art 17 Abs 3
EuGVU) und hier auch - entgegen der Regelung des § 104 Abs 3 JN (Mayr in Rechberger, ZPO2 § 104 Rz 14; Fasching
aa0; Ballon in Fasching2, § 104 JN Rz 180 ff) - eine nachtragliche Heilung nicht in Frage kommt, sodass das Verfahren in
Ansehung der Gemeinschaftsmarke nichtig ware (8 477 Abs 1 Z 3 ZPO), braucht diesmal nicht untersucht zu werden,
weil das Rechtsmittel auch dann erfolglos bleiben muss, wenn auf die Gemeinschaftsmarke einzugehen ist:Die Frage,
ob die Klagerin vor dem Erstgericht, das nicht Gemeinschaftsmarkengericht iSd Artikel 91,, 92 GMV ist (in Osterreich ist
gem Paragraph 69 d, MSchG nur das Handelsgericht Wien Gemeinschaftsmarkengericht), ihre Klage wirksam dahin
andern konnte, dass sie ihr Begehren auch auf eine Gemeinschaftsmarke stltzt, oder ob die "ausschlieRliche"
Zustandigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte gem Artikel 92, GMV nach Gemeinschaftsrecht - anders als nach
Osterreichischem Recht (Fasching, LB2 Rz 192) - die Bedeutung eines Zwangsgerichtsstands hat vergleiche Artikel 17,
Absatz 3, EuGVU) und hier auch - entgegen der Regelung des Paragraph 104, Absatz 3, JN (Mayr in Rechberger, ZPO2
Paragraph 104, Rz 14; Fasching aaO; Ballon in Fasching2, Paragraph 104, JN Rz 180 ff) - eine nachtragliche Heilung nicht
in Frage kommt, sodass das Verfahren in Ansehung der Gemeinschaftsmarke nichtig ware (Paragraph 477, Absatz eins,
Ziffer 3, ZPO), braucht diesmal nicht untersucht zu werden, weil das Rechtsmittel auch dann erfolglos bleiben muss,
wenn auf die Gemeinschaftsmarke einzugehen ist:

GemaR & 192 Abs 2 ZPO konnen die nach 88 187 bis 191 ZPO erlassenen Anordnungen, soweit sie nicht eine
Unterbrechung des Verfahrens verfliigen, durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. Nach ganz herrschender
Lehre und Rechtsprechung steht der Rekurs gegen die genannten Beschlisse nur zu, wenn eine Unterbrechung
angeordnet wird. Die Ablehnung einer Unterbrechung ist nur anfechtbar, wenn die Unterbrechung (sondergesetzlich)
zwingend vorgeschrieben ist (Neumann, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen4 | 811; Fasching Il 937; Fucik in
Rechberger, ZPO? § 192 Rz 2 mwN; stRsp ua SZ 44/113; SZ 60/76 = OBl 1988, 5 - Bodenbearbeitungsmaschine; EvBI
1998/178 = OBI 1998, 355 - SpritzguRpatent II; 4 Ob 146/01a).GemaR Paragraph 192, Absatz 2, ZPO kénnen die nach
Paragraphen 187 bis 191 ZPO erlassenen Anordnungen, soweit sie nicht eine Unterbrechung des Verfahrens verfiigen,
durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. Nach ganz herrschender Lehre und Rechtsprechung steht der
Rekurs gegen die genannten Beschllsse nur zu, wenn eine Unterbrechung angeordnet wird. Die Ablehnung einer
Unterbrechung ist nur anfechtbar, wenn die Unterbrechung (sondergesetzlich) zwingend vorgeschrieben ist
(Neumann, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen4 romisch eins 811; Fasching romisch Il 937; Fucik in Rechberger,
ZPO? Paragraph 192, Rz 2 mwN; stRsp ua SZ 44/113; SZ 60/76 = OBI 1988, 5 - Bodenbearbeitungsmaschine; EvBI
1998/178 = OBI 1998, 355 - SpritzguRpatent II; 4 Ob 146/01a).
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§ 57 MSchG legt der Oberste Gerichtshof in standiger Rechtsprechung dahin aus, dass das Gericht selbstandig zu
prufen hat, ob eine registrierte Marke schutzfahig ist. Ist vor dem Patentamt ein L&schungsverfahren anhangig, so
steht es im Ermessen des Gerichts, ob es den Rechtsstreit unterbricht und die Entscheidung des Patentamts abwartet
(SZ 49/65 = OBl 1976, 154 - Schwedenbomben mwN aus Lehre und Rsp), § 57 MSchG setzt némlich eine
Unterbrechung voraus, ohne dartber eine ausdrtickliche Anordnung zu treffen. An dieser Auffassung, dass das Gericht
- anders als nach § 156 Abs 3 PatG (OBl 1987, 39; SZ 60/76 = OBl 1988, 5 - Bodenbearbeitungsmaschine) - nicht
verpflichtet ist, das Verfahren zu unterbrechen, hat der Oberste Gerichtshof auch nach Einfihrung des § 156 Abs 3
PatG festgehalten (ecolex 1996, 613), insoweit also - entgegen den Ausfihrungen der Rekurswerberin und Klickas (Zur
Unterbrechung eines Wettbewerbsprozesses nach der Europdischen Gemeinschaftsmarkenverordnung und nach
nationalem Recht; vorgesehen zur Veroffentlichung in FS Geimer) - keine durch Analogieschluss zu flllende
Gesetzeslicke angenommen.Paragraph 57, MSchG legt der Oberste Gerichtshof in standiger Rechtsprechung dahin
aus, dass das Gericht selbstandig zu priufen hat, ob eine registrierte Marke schutzfahig ist. Ist vor dem Patentamt ein
Loéschungsverfahren anhangig, so steht es im Ermessen des Gerichts, ob es den Rechtsstreit unterbricht und die
Entscheidung des Patentamts abwartet (SZ 49/65 = OBI 1976, 154 - Schwedenbomben mwN aus Lehre und Rsp);
Paragraph 57, MSchG setzt namlich eine Unterbrechung voraus, ohne dartber eine ausdrickliche Anordnung zu
treffen. An dieser Auffassung, dass das Gericht - anders als nach Paragraph 156, Absatz 3, PatG (OBI 1987, 39; SZ 60/76
= OBl 1988, 5 - Bodenbearbeitungsmaschine) - nicht verpflichtet ist, das Verfahren zu unterbrechen, hat der Oberste
Gerichtshof auch nach Einfuhrung des Paragraph 156, Absatz 3, PatG festgehalten (ecolex 1996, 613), insoweit also -
entgegen den Ausfuhrungen der Rekurswerberin und Klickas (Zur Unterbrechung eines Wettbewerbsprozesses nach
der Europaischen Gemeinschaftsmarkenverordnung und nach nationalem Recht; vorgesehen zur Verdffentlichung in
FS Geimer) - keine durch Analogieschluss zu fiillende Gesetzesllicke angenommen.

Gegen die Auffassung Klickas spricht, dass dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann, die Problematik der
Bindung an eine Vorfrageentscheidung zwar im Patentverfahren bei Schaffung des § 156 Abs 3 PatG, nicht aber auch
im Markenverfahren erkannt zu haben, wo eine entsprechende Unterbrechungspflicht bisher nicht angeordnet
worden ist; von einer planwidrigen Licke kann insofern nicht gesprochen werden. Auch Schanda (MSchG § 57 Anm 1)
geht davon aus, dass § 57 MSchG nur flr den Fall der Unterbrechung des Verfahrens gilt; eine Unterbrechung werde
aber im Hinblick auf die lange Verfahrensdauer vor dem Patentamt nur selten beschlossen. Die von Klicka zitierten
gegenteiligen Lehrmeinungen von Fucik (aaO & 190 Rz 3) und Stohanzl (ZPO15 § 190 Anm 2) erschdpfen sich in einer
nicht ndher begrindeten Einordnung des § 57 MSchG unter jene dort aufgezahlten Normen, die eine zwingende
Unterbrechung anordnen, wahrend Rechberger/Simotta (Zivilprozessrecht5 Rz 707) nur 8 156 Abs 3 PatG ausdricklich
als eine zwingende Unterbrechung anordnende Sondernorm im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes anfiihren.
Einer abschlieRenden Klarung bedarf diese Frage jedoch nicht, weil der Unterbrechungsantrag der Beklagten ohnehin
nicht mit einem vor dem Osterreichischen Patentamt anhangigen Léschungsverfahren begriindet worden ist.Gegen die
Auffassung Klickas spricht, dass dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann, die Problematik der Bindung an eine
Vorfrageentscheidung zwar im Patentverfahren bei Schaffung des Paragraph 156, Absatz 3, PatG, nicht aber auch im
Markenverfahren erkannt zu haben, wo eine entsprechende Unterbrechungspflicht bisher nicht angeordnet worden
ist; von einer planwidrigen Lucke kann insofern nicht gesprochen werden. Auch Schanda (MSchG Paragraph 57,
Anmerkung 1) geht davon aus, dass Paragraph 57, MSchG nur fur den Fall der Unterbrechung des Verfahrens gilt; eine
Unterbrechung werde aber im Hinblick auf die lange Verfahrensdauer vor dem Patentamt nur selten beschlossen. Die
von Klicka zitierten gegenteiligen Lehrmeinungen von Fucik (aaO Paragraph 190, Rz 3) und Stohanzl (ZPO15 Paragraph
190, Anmerkung 2) erschdpfen sich in einer nicht ndher begriindeten Einordnung des Paragraph 57, MSchG unter jene
dort aufgezahlten Normen, die eine zwingende Unterbrechung anordnen, wahrend Rechberger/Simotta
(Zivilprozessrecht5 Rz 707) nur Paragraph 156, Absatz 3, PatG ausdrlcklich als eine zwingende Unterbrechung
anordnende Sondernorm im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes anfiihren. Einer abschliefenden Klarung bedarf
diese Frage jedoch nicht, weil der Unterbrechungsantrag der Beklagten ohnehin nicht mit einem vor dem
Osterreichischen Patentamt anhangigen Léschungsverfahren begriindet worden ist.

Soweit die Beklagte aus der von ihr vertretenen Auslegung des § 57 MSchG Argumente dafir gewinnen will, dass auch
Art 100 GMV eine die zwingende Unterbrechung anordnende Sondernorm sei, ist ihr zunachst zu entgegnen, dass
diese Bestimmung schon nach ihrem klaren Wortlaut eine Aussetzung des Verfahrens auf jene Falle beschrankt, in
denen keine besonderen Grinde fur dessen Fortsetzung vorliegen (Muhlendahl/Ohlgart/Bomhard, Die
Gemeinschaftsmarke, § 26 Rz 34, fihren als Beispiel einer zulassigen Ablehnung der Unterbrechung den Fall an, dass
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eine Erledigung des Léschungsverfahrens in absehbarer Zeit nicht erwartet werden kénne). Auch wird die Auffassung
vertreten, dass eine Unterbrechung gem Art 100 Abs 1 GMV dann nicht in Frage komme, wenn das
Markenldéschungsverfahren - wie hier - erst nach dem gerichtlichen Verletzungsverfahren eingeleitet worden ist (so
Muhlendahl/Ohlgart/Bomhard aaO & 26 Rz 32f und §8 27 Rz 6). Beide Fragen bedirfen hier aus folgenden
Uberlegungen keiner naheren Priifung (weshalb auch von der Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens zur
Auslegung des Art 100 GMV abzusehen ist):Soweit die Beklagte aus der von ihr vertretenen Auslegung des Paragraph
57, MSchG Argumente dafir gewinnen will, dass auch Artikel 100, GMV eine die zwingende Unterbrechung
anordnende Sondernorm sei, ist ihr zunachst zu entgegnen, dass diese Bestimmung schon nach ihrem klaren Wortlaut
eine Aussetzung des Verfahrens auf jene Falle beschrankt, in denen keine besonderen Grinde fir dessen Fortsetzung
vorliegen (Muhlendahl/Ohlgart/Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, Paragraph 26, Rz 34, fuhren als Beispiel einer
zuldssigen Ablehnung der Unterbrechung den Fall an, dass eine Erledigung des Ldschungsverfahrens in absehbarer
Zeit nicht erwartet werden konne). Auch wird die Auffassung vertreten, dass eine Unterbrechung gem Artikel 100,
Absatz eins, GMV dann nicht in Frage komme, wenn das Markenléschungsverfahren - wie hier - erst nach dem
gerichtlichen Verletzungsverfahren eingeleitet worden ist (so Mihlendahl/Ohlgart/Bomhard aaO Paragraph 26, Rz 32f
und Paragraph 27, Rz 6). Beide Fragen bedirfen hier aus folgenden Uberlegungen keiner naheren Priifung (weshalb
auch von der Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens zur Auslegung des Artikel 100, GMV abzusehen ist):

Voraussetzung fur die Zulassigkeit der Unterbrechung eines anhdngigen Zivilprozesses ist gemal3§ 190 Abs 1 ZPO das
Vorliegen einer Vorfrage, von deren Beurteilung die Entscheidung in der Hauptsache - ganzlich oder teilweise - abhangt
(Prajudizialitat fur die Entscheidung Uber das Klagebegehren; Fucik aaO § 190 Rz 2 mwN). Auch ein Zwischenantrag auf
Feststellung (8 236 ZPO) ist nur bei Prajudizialitat zuldssig. Nach der Rechtsprechung ist es bei der Beurteilung der
Prajudizialitat eines Zwischenfeststellungsantrags ohne Bedeutung, ob etwa der Beklagte gegen den Klageanspruch
mehrere Rechtsverhadltnisse oder Rechte eingewendet hat und nach den Regeln der Logik jedes von ihnen selbstandig
fur die Entscheidung Uber das Klagebegehren eine Vorfrage bildet. MaRRgebend ist nach 8 236 Abs 1 ZPO vielmehr,
welcher der mehreren Einwendungen des Beklagten die konkrete Entscheidung Uber das Klagebegehren die
ausschlaggebende Bedeutung beigemessen und sie so zur alleinigen Grundlage des Erkenntnisses gemacht hat.
Andere eingewendete Rechtsverhéltnisse oder Rechte, die vom Gericht als Vorfrage fur die Entscheidung nicht
herangezogen und behandelt wurden, kdnnen trotz ihrer theoretischen Prajudizialitat nicht zum Gegenstand eines
Zwischenfeststellungsantrags gemacht werden (SZ 40/28 = EvBl 1967/407 = Arb 8379; EvBI 1974/223;4 Ob
116/01i).Voraussetzung fiir die Zulassigkeit der Unterbrechung eines anhangigen Zivilprozesses ist gemaR Paragraph
190, Absatz eins, ZPO das Vorliegen einer Vorfrage, von deren Beurteilung die Entscheidung in der Hauptsache -
ganzlich oder teilweise - abhangt (Prajudizialitat fur die Entscheidung Uber das Klagebegehren; Fucik aaO Paragraph
190, Rz 2 mwN). Auch ein Zwischenantrag auf Feststellung (Paragraph 236, ZPO) ist nur bei Prajudizialitat zuldssig.
Nach der Rechtsprechung ist es bei der Beurteilung der Prajudizialitat eines Zwischenfeststellungsantrags ohne
Bedeutung, ob etwa der Beklagte gegen den Klageanspruch mehrere Rechtsverhaltnisse oder Rechte eingewendet hat
und nach den Regeln der Logik jedes von ihnen selbstandig fur die Entscheidung Uber das Klagebegehren eine
Vorfrage bildet. Mal3gebend ist nach Paragraph 236, Absatz eins, ZPO vielmehr, welcher der mehreren Einwendungen
des Beklagten die konkrete Entscheidung Gber das Klagebegehren die ausschlaggebende Bedeutung beigemessen und
sie so zur alleinigen Grundlage des Erkenntnisses gemacht hat. Andere eingewendete Rechtsverhaltnisse oder Rechte,
die vom Gericht als Vorfrage fir die Entscheidung nicht herangezogen und behandelt wurden, kénnen trotz ihrer
theoretischen Prajudizialitat nicht zum Gegenstand eines Zwischenfeststellungsantrags gemacht werden (SZ 40/28 =
EvBI 1967/407 = Arb 8379; EvBI 1974/223; 4 Ob 116/01i).

Zur in § 41 MRG normierten obligatorischen Unterbrechung eines Zivilprozesses hat der Oberste Gerichtshof schon
wiederholt ausgesprochen, dass dann, wenn die Prajudizialitat nur hinsichtlich eines von mehreren geltend gemachten
Rechts- oder Kiindigungsgrinden gegeben ist, die Unterbrechung nur hinsichtlich des prajudiziellen Teils erfolgt, wobei
der Zeitpunkt der Unterbrechung im Ermessen des Gerichts liegt, sodass insoweit der Rechtsmittelausschluss des §
192 Abs 2 ZPO gilt (Wirth/Zingher, Miet- und Wohnrecht208§ 41 MRG Rz 2; Hurch in Schwimann, ABGB?§ 41 MRG Rz 2
jeweils mwN; EvBl 1996/12 = MietSlg 47.479; 6 Ob 528/95).Zur in Paragraph 41, MRG normierten obligatorischen
Unterbrechung eines Zivilprozesses hat der Oberste Gerichtshof schon wiederholt ausgesprochen, dass dann, wenn
die Prajudizialitat nur hinsichtlich eines von mehreren geltend gemachten Rechts- oder Kiindigungsgriinden gegeben
ist, die Unterbrechung nur hinsichtlich des prajudiziellen Teils erfolgt, wobei der Zeitpunkt der Unterbrechung im
Ermessen des Gerichts liegt, sodass insoweit der Rechtsmittelausschluss des Paragraph 192, Absatz 2, ZPO gilt
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(Warth/Zingher, Miet- und Wohnrecht20 Paragraph 41, MRG Rz 2; Hurch in Schwimann, ABGB? Paragraph 41, MRG Rz
2 jeweils mwN; EvBI 1996/12 = MietSlg 47.479; 6 Ob 528/95).

Fur einen Unterbrechungsantrag aullerhalb des Bestandverfahrens mussen diese Grundsatze gleichermal3en
sinngemald gelten. Hat der Klager sein Begehren auf mehrere Anspruchsgrundlagen (hier: nationales Markenrecht,
nationales Wettbewerbsrecht, Gemeinschaftsmarkenrecht) gestitzt, die nicht von vornherein aussichtslos sind (vgl
MietSlg 48.437; 6 Ob 528/95), kommt eine Unterbrechung wegen Prajudizialitat einer Vorfrage nur hinsichtlich des
prajudiziellen Teils des Verfahrens in Betracht, wobei der Zeitpunkt der Unterbrechung im Ermessen des Gerichts liegt,
sodass insoweit eine Anfechtung der Ablehnung der Unterbrechung ausgeschlossen ist.Fir einen
Unterbrechungsantrag auRerhalb des Bestandverfahrens mussen diese Grundsatze gleichermalien sinngemaf3 gelten.
Hat der Klager sein Begehren auf mehrere Anspruchsgrundlagen (hier: nationales Markenrecht, nationales
Wettbewerbsrecht, Gemeinschaftsmarkenrecht) gestutzt, die nicht von vornherein aussichtslos sind vergleiche MietSlg
48.437;6 Ob 528/95), kommt eine Unterbrechung wegen Prdjudizialitdit einer Vorfrage nur hinsichtlich des
prajudiziellen Teils des Verfahrens in Betracht, wobei der Zeitpunkt der Unterbrechung im Ermessen des Gerichts liegt,

sodass insoweit eine Anfechtung der Ablehnung der Unterbrechung ausgeschlossen ist.

Der Ausgang des beim Harmonisierungsamt anhangigen Nichtigkeitsverfahrens betreffend die Gemeinschaftsmarke
der Klagerin ist keine Vorfrage bei der Prufung, ob die geltend gemachten Anspriiche nach nationalem Marken- oder
Wettbewerbsrecht berechtigt sind oder nicht. Die nationalen Schutzrechtssysteme, auf die sich die Beklagte unter
anderem in ihrem Vorbringen stitzt, und auf deren Grundlage sie - ihrer Behauptung nach - Kennzeichenrechte
erworben hat, wurden namlich durch das Recht der Gemeinschaftsmarke nicht beschnitten, bestehen demnach
weiterhin neben diesem und kénnen - ganz im Gegenteil - einer prioritatsjingeren Gemeinschaftsmarke
entgegengehalten werden und sie sogar zu Fall bringen (Kucsko, Die Gemeinschaftsmarke, 14f). Fur diese
Anspruchsgrundlagen liegen die Voraussetzungen einer zwingenden Unterbrechung des Verfahrens nicht vor. Selbst
far den Fall, dass Gemeinschaftsmarkenrecht vom Erstgericht anzuwenden sein sollte, lage - unter der weiteren
Voraussetzung, dass Art 100 GMV eine obligatorische Unterbrechung vorsahe - der Zeitpunkt der Unterbrechung in
seinem Ermessen, sodass insoweit 8 192 Abs 2 ZPO gilt. Das Rekursgericht hat das Rechtsmittel der Beklagten daher
zutreffend als unzuldssig zurlickgewiesen. Dem Rekurs ist ein Erfolg zu versagen.Der Ausgang des beim
Harmonisierungsamt anhangigen Nichtigkeitsverfahrens betreffend die Gemeinschaftsmarke der Klagerin ist keine
Vorfrage bei der Priifung, ob die geltend gemachten Anspriiche nach nationalem Marken- oder Wettbewerbsrecht
berechtigt sind oder nicht. Die nationalen Schutzrechtssysteme, auf die sich die Beklagte unter anderem in ihrem
Vorbringen stitzt, und auf deren Grundlage sie - ihrer Behauptung nach - Kennzeichenrechte erworben hat, wurden
namlich durch das Recht der Gemeinschaftsmarke nicht beschnitten, bestehen demnach weiterhin neben diesem und
kdénnen - ganz im Gegenteil - einer prioritatsjingeren Gemeinschaftsmarke entgegengehalten werden und sie sogar zu
Fall bringen (Kucsko, Die Gemeinschaftsmarke, 14f). Fir diese Anspruchsgrundlagen liegen die Voraussetzungen einer
zwingenden Unterbrechung des Verfahrens nicht vor. Selbst fir den Fall, dass Gemeinschaftsmarkenrecht vom
Erstgericht anzuwenden sein sollte, Iage - unter der weiteren Voraussetzung, dass Artikel 100, GMV eine obligatorische
Unterbrechung vorsahe - der Zeitpunkt der Unterbrechung in seinem Ermessen, sodass insoweit Paragraph 192,
Absatz 2, ZPO gilt. Das Rekursgericht hat das Rechtsmittel der Beklagten daher zutreffend als unzuldssig
zurlickgewiesen. Dem Rekurs ist ein Erfolg zu versagen.
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