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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und
durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofratinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Gri3 und Dr.
Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden
Partei H*****gasellschaft mbH, ***** vertreten durch DDr. Heinz Miick und andere Rechtsanwalte in Linz, wider die
beklagte Partei R***** Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Dr. Marcella Prunbauer und andere Rechtsanwalte in
Wien, wegen Einwilligung in die Loschung von Marken (Streitwert 500.000 S), infolge Revisionsrekurses der Klagerin
gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 29. August 2001, GZ 5 R 105/01z, 5 R
106/01x-11, mit dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 19. Marz 2001, GZ 38 Cg 98/00y-4, idF des
Erganzungsbeschlusses vom 4. April 2001, GZ 38 Cg 98/00y-6, bestatigt wurde, denDer Oberste Gerichtshof hat durch
den Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und durch den Hofrat des Obersten
Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofratinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Gril3 und Dr. Schenk sowie den Hofrat des
Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei H*****gesellschaft mbH,
**%%*% vertreten durch DDr. Heinz Mick und andere Rechtsanwadlte in Linz, wider die beklagte Partei R*****
Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Dr. Marcella Prunbauer und andere Rechtsanwalte in Wien, wegen
Einwilligung in die Loschung von Marken (Streitwert 500.000 S), infolge Revisionsrekurses der Klagerin gegen den
Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 29. August 2001, GZ 5 R 105/01z, 5 R 106/01x-11, mit
dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 19. Marz 2001, GZ 38 Cg 98/00y-4, in der Fassung des
Erganzungsbeschlusses vom 4. April 2001, GZ 38 Cg 98/00y-6, bestatigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die Beschllisse der Vorinstanzen werden dahin abgeandert, dass die von der Beklagten erhobene Einrede der
Unzulassigkeit des Rechtswegs abgewiesen wird.

Die Beklagte ist schuldig, der Klagerin die mit 41.947,20 S bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens (darin
6.991,20 S USt) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text
Begrindung:

Die Klagerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen, in die Loschung der dsterreichischen Marken AM 7658/99
"Lowen-Zahne", AM 7659/99 "Kronen vom Léwen", AM 7660/99 "lhre Dritten vom Léwen" und AM 7661/99 "Lowen-
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Kronen" einzuwilligen. Ihr mittlerweile verstorbener und seit Jahrzehnten als "Léwe" bekannter Geschaftsfuhrer habe
im Herbst 1999 angekuindigt, dass die Klagerin auch im Bereich der Zahntechnik und Zahnmedizin tatig werden wolle.
Die Beklagte habe am 26. 11. 1999 die im Begehren genannten Marken angemeldet, um die Werbung fur die von der
Klagerin angeklndigten zahnmedizinischen Leistungen zu erschweren und zu behindern. Eine Verwendung der
Marken durch die Beklagte verstieBe gegen § 9 UWG, weil dadurch der Eindruck von in Wahrheit nicht bestehenden
Beziehungen zwischen den Streitteilen erweckt wirde. Die Beklagte habe die Marken demnach angemeldet, ohne sie
verwenden zu kénnen; auch dies zeige, dass die Beklagte allein die Absicht verfolgt habe, die Kldgerin zu behindern.
Mit dem Ldschungsanspruch mache die Klagerin einen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch geltend.Die
Klagerin begehrt, die Beklagte schuldig zu erkennen, in die L6schung der &sterreichischen Marken AM 7658/99
"Lowen-Zahne", AM 7659/99 "Kronen vom Lowen", AM 7660/99 "lhre Dritten vom Lowen" und AM 7661/99 "Loéwen-
Kronen" einzuwilligen. Ihr mittlerweile verstorbener und seit Jahrzehnten als "Léwe" bekannter Geschéaftsfiihrer habe
im Herbst 1999 angekundigt, dass die Klagerin auch im Bereich der Zahntechnik und Zahnmedizin tatig werden wolle.
Die Beklagte habe am 26. 11. 1999 die im Begehren genannten Marken angemeldet, um die Werbung fiir die von der
Klagerin angekindigten zahnmedizinischen Leistungen zu erschweren und zu behindern. Eine Verwendung der
Marken durch die Beklagte verstieRe gegen Paragraph 9, UWG, weil dadurch der Eindruck von in Wahrheit nicht
bestehenden Beziehungen zwischen den Streitteilen erweckt wirde. Die Beklagte habe die Marken demnach
angemeldet, ohne sie verwenden zu kdnnen; auch dies zeige, dass die Beklagte allein die Absicht verfolgt habe, die
Klagerin zu behindern. Mit dem Loschungsanspruch mache die Klagerin einen wettbewerbsrechtlichen
Beseitigungsanspruch geltend.

Die Beklagte beantragt, das Klagebegehren zurick-, in eventu abzuweisen. Der Rechtsweg sei unzuldssig, weil die
Klagerin in Wahrheit einen Anspruch auf Léschung registrierter Marken geltend mache. Zur Entscheidung dartber sei
ausschlie3lich die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts berufen. Das Klagebegehren sei auch in der Sache nicht
begrindet. Der Beklagten sei im Zeitpunkt der Markenanmeldung die Absicht der Klégerin, im Handwerk der
Zahntechniker tatig zu werden, nicht bekannt gewesen. Erst nachtraglich habe sie vom Plan des verstorbenen
Geschéftsfuhrers der Klagerin erfahren, eine Zahnklinik zu errichten. Eine Zahnklinik erbringe ausschlie3lich
zahnarztliche Leistungen; zwischen einem Zahnarzt und einem Zahntechniker bestehe kein Wettbewerbsverhaltnis.

Das Erstgericht wies die Klage mit Beschluss vom 19. Marz 2001 (ON 4) zurtck; mit Beschluss vom 4. April 2001 (ON 6)
erganzte es den ZurlUckweisungsbeschluss um die Kostenentscheidung. Bis zur MarkenrechtsNov 1999 seien
Verletzungen des Markenrechts nur nach dem UWG zu verfolgen gewesen. Seit der Novelle biete auch das
Markenschutzgesetz durch & 34 MSchG Schutz vor Verletzungen des Markenrechts. Nunmehr sei damit ausschlief3lich
die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts fur die Loschung einer Marke nach § 34 MSchG zustandig.Das Erstgericht
wies die Klage mit Beschluss vom 19. Marz 2001 (ON 4) zurtick; mit Beschluss vom 4. April 2001 (ON 6) erganzte es den
Zurlckweisungsbeschluss um die Kostenentscheidung. Bis zur MarkenrechtsNov 1999 seien Verletzungen des
Markenrechts nur nach dem UWG zu verfolgen gewesen. Seit der Novelle biete auch das Markenschutzgesetz durch
Paragraph 34, MSchG Schutz vor Verletzungen des Markenrechts. Nunmehr sei damit ausschlie3lich die
Nichtigkeitsabteilung des Patentamts fUr die Loschung einer Marke nach Paragraph 34, MSchG zustandig.

Das Rekursgericht bestatigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000
S Ubersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulassig sei. Die vom Markenschutzgesetz gewdhrten Anspriche
seien entweder einem Gericht oder der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts als Verwaltungsbehdrde zur Vollziehung
zugewiesen. Der Gesetzgeber habe alle Ldschungsanspriiche in der Nichtigkeitsabteilung konzentrieren wollen. Der
von der Klagerin geltend gemachte Anspruch falle unter den neuen Tatbestand des § 34 MSchG; zur Entscheidung
daruber sei die Nichtigkeitsabteilung berufen.Das Rekursgericht bestatigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der
Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S Ubersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulassig sei. Die vom
Markenschutzgesetz gewahrten Anspriiche seien entweder einem Gericht oder der Nichtigkeitsabteilung des
Patentamts als Verwaltungsbehorde zur Vollziehung zugewiesen. Der Gesetzgeber habe alle Loschungsanspriiche in
der Nichtigkeitsabteilung konzentrieren wollen. Der von der Klagerin geltend gemachte Anspruch falle unter den
neuen Tatbestand des Paragraph 34, MSchG; zur Entscheidung dartiber sei die Nichtigkeitsabteilung berufen.

Rechtliche Beurteilung

Der gegen diesen Beschluss gerichtete Revisionsrekurs der Klagerin ist zulassig und berechtigt.
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Nach Lehre und Rechtsprechung ist fur die Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Rechtswegs in erster Linie der
Wortlaut des Klagebegehrens und dariber hinaus der Klagesachverhalt malRgebend. Ist der geltend gemachte
Anspruch privatrechtlicher Natur, so haben darlber die Gerichte zu entscheiden; andernfalls fallt er in die
Zustandigkeit der Verwaltungsbehdrden (ua 8 Ob 692, 693/89 = SZ 63/96; Mayr in Rechberger, ZPO**2 vor 8 1 JN Rz 6;
Ballon in Fasching**2 18 1 JN Rz 72, jeweils mwN)Nach Lehre und Rechtsprechung ist fur die Entscheidung Uber die
Zulassigkeit des Rechtswegs in erster Linie der Wortlaut des Klagebegehrens und dartber hinaus der Klagesachverhalt
mafgebend. Ist der geltend gemachte Anspruch privatrechtlicher Natur, so haben darlUber die Gerichte zu
entscheiden; andernfalls fallt er in die Zustandigkeit der Verwaltungsbehdrden (ua 8 Ob 692, 693/89 = SZ 63/96; Mayr
in Rechberger, ZPO**2 vor Paragraph eins, JN Rz 6; Ballon in Fasching**2 rémisch eins Paragraph eins, JN Rz 72,

jeweils mwN).

Ob der Rechtsweg zuldssig ist, hangt demnach davon ab, welchen Anspruch die Klagerin geltend macht und worauf sie
ihren Anspruch stitzt. Das Begehren der Klagerin ist - wie sie zu Recht hervorhebt - nicht auf die Léschung der
angegriffenen Marken durch das Gericht, sondern auf die Einwilligung der Beklagten in die - von der
Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vorzunehmende - Markenléschung gerichtet. Die Klagerin stitzt ihren Anspruch
darauf, dass die Beklagte die Marken in Behinderungsabsicht angemeldet und damit im Sinne des8 1 UWG
wettbewerbswidrig gehandelt habe.Ob der Rechtsweg zuldssig ist, hangt demnach davon ab, welchen Anspruch die
Klagerin geltend macht und worauf sie ihren Anspruch stutzt. Das Begehren der Klagerin ist - wie sie zu Recht
hervorhebt - nicht auf die Léschung der angegriffenen Marken durch das Gericht, sondern auf die Einwilligung der
Beklagten in die - von der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vorzunehmende - Markenldschung gerichtet. Die
Klagerin stitzt ihren Anspruch darauf, dass die Beklagte die Marken in Behinderungsabsicht angemeldet und damit im
Sinne des Paragraph eins, UWG wettbewerbswidrig gehandelt habe.

Wettbewerbswidriges Handeln verpflichtet zur Unterlassung @ 14 UWG) und auch zur Beseitigung des gesetzwidrigen
Zustands (8 15 UWG). Der Beseitigungsanspruch wird nicht dadurch gehindert, dass nicht gleichzeitig ein
Unterlassungsanspruch erhoben wird (4 Ob 176/01p). Mit dem Begehren, in die Ldschung einer Marke einzuwilligen,
wird ein Beseitigungsanspruch erhoben.Wettbewerbswidriges Handeln verpflichtet zur Unterlassung (Paragraph 14,
UWG) und auch zur Beseitigung des gesetzwidrigen Zustands (Paragraph 15, UWG). Der Beseitigungsanspruch wird
nicht dadurch gehindert, dass nicht gleichzeitig ein Unterlassungsanspruch erhoben wird (4 Ob 176/01p). Mit dem
Begehren, in die Loschung einer Marke einzuwilligen, wird ein Beseitigungsanspruch erhoben.

Die Kldgerin macht demnach einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch geltend. Uber wettbewerbsrechtliche Anspriiche
ist - wie auch von der Beklagten und den Vorinstanzen nicht in Frage gestellt - von den Gerichten zu entscheiden.

Das angerufene Gericht hat damit in der Sachentscheidung dariber abzusprechen, ob der von der Klagerin erhobene
wettbewerbsrechtliche Anspruch besteht oder ob - wie die Vorinstanzen annehmen - der sittenwidrige
Markenrechtserwerb durch § 34 MSchG idF der MarkenrechtsNov 1999,BGBI | 1999/111, abschlieBend geregelt ist. Flr
die Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Rechtswegs spielt diese Frage keine Rolle (Mayr in Rechberger aaO).Das
angerufene Gericht hat damit in der Sachentscheidung darlber abzusprechen, ob der von der Klagerin erhobene
wettbewerbsrechtliche Anspruch besteht oder ob - wie die Vorinstanzen annehmen - der sittenwidrige
Markenrechtserwerb durch Paragraph 34, MSchG in der Fassung der MarkenrechtsNov 1999, BGBI rémisch eins
1999/111, abschlieBend geregelt ist. Fir die Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Rechtswegs spielt diese Frage
keine Rolle (Mayr in Rechberger aa0).

Bemerkt sei nur, dass die Erlduternden Bemerkungen die Auffassung der Vorinstanzen nicht stitzen. Die vom
Rekursgericht wiedergegebenen Ausfiihrungen, wonach die Zitierung des § 66 "aus Grinden der Vollstandigkeit" in die
Aufzahlung des & 37 MSchG eingefligt wurde (1643 BIgNR 20. GP 32), sind nicht dahin zu verstehen, dass andernfalls
die Gerichte flr die Loschung von Verbandsmarken aus den in 8 66 MSchG angefuhrten Griinden zustandig waren. Die
Erldauternden Bemerkungen stellen damit nur klar, dass in& 37 MSchG alle Ldschungstatbestdnde des
Markenschutzgesetzes aufgezahlt werden sollen. Mit der Zusténdigkeitsabgrenzung zwischen den Gerichten und der
Nichtigkeitsabteilung befassen sich die Erlduternden Bemerkungen weder an dieser Stelle noch bei der Erlauterung
des neuen Ldschungstatbestands eines bdsglaubigen Markenrechtserwerbs (8 34 MSchG; 1643 BIgNR 20. GP
31).Bemerkt sei nur, dass die Erlduternden Bemerkungen die Auffassung der Vorinstanzen nicht stitzen. Die vom
Rekursgericht wiedergegebenen Ausfihrungen, wonach die Zitierung des Paragraph 66, "aus Grinden der
Vollstandigkeit" in die Aufzahlung des Paragraph 37, MSchG eingeflgt wurde (1643 BIgNR 20. GP 32), sind nicht dahin
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zu verstehen, dass andernfalls die Gerichte fur die Loschung von Verbandsmarken aus den in Paragraph 66, MSchG
angefuhrten Grinden zustandig waren. Die Erlauternden Bemerkungen stellen damit nur klar, dass in Paragraph 37,
MSchG alle Loschungstatbestdande des Markenschutzgesetzes aufgezahlt werden sollen. Mit der
Zustandigkeitsabgrenzung zwischen den Gerichten und der Nichtigkeitsabteilung befassen sich die Erlduternden
Bemerkungen weder an dieser Stelle noch bei der Erlauterung des neuen Ldschungstatbestands eines bdsglaubigen
Markenrechtserwerbs (Paragraph 34, MSchG; 1643 BIgNR 20. GP 31).

Zu der vom Erstgericht zitierten Anmerkung von Schanda zur Entscheidung4 Ob 310/98m (= ecolex 1999/314 -
Pinkplus), wonach es fraglich sei, ob angesichts des durch § 34 MSchG eingefiihrten Loschungstatbestands "auch
zukuinftig eine Léschung durch das Gericht angeordnet werden kann", ist zu bemerken, dass die Léschung einer Marke
immer nur von der Nichtigkeitsabteilung angeordnet werden konnte. In die Entscheidungsbefugnis des Gerichts
konnte und kann nur die Entscheidung Uber den wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Einwilligung des
Markeninhabers in die Loschung seiner Marke fallen.Zu der vom Erstgericht zitierten Anmerkung von Schanda zur
Entscheidung 4 Ob 310/98m (= ecolex 1999/314 - Pinkplus), wonach es fraglich sei, ob angesichts des durch Paragraph
34, MSchG eingefuhrten Loschungstatbestands "auch zukunftig eine Léschung durch das Gericht angeordnet werden
kann", ist zu bemerken, dass die Loschung einer Marke immer nur von der Nichtigkeitsabteilung angeordnet werden
konnte. In die Entscheidungsbefugnis des Gerichts konnte und kann nur die Entscheidung uber den

wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Einwilligung des Markeninhabers in die Léschung seiner Marke fallen.
Dem Revisionsrekurs war Folge zu geben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 52 Abs 1,8 41 ZPO, wobei fur den zweiten Rekurs (ON 8) keine Kosten
zuzuerkennen waren, weil dieser Uberflissig war.Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 52, Absatz eins,,
Paragraph 41, ZPO, wobei fur den zweiten Rekurs (ON 8) keine Kosten zuzuerkennen waren, weil dieser Uberflissig

war.
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