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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 27.01.1987

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Resch als Vorsitzenden und durch den
Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofes Prof.Dr. Friedl sowie die Hofrate des Obersten Gerichtshofes Dr.
Kuderna, Dr. Gamerith und Dr. Maier als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1./ E*** DE B***
EN C*** Naamloze

vennootschap, Aalst, Industriepark-Wijngaardveld, Belgien, 2./ R***
VEF* GFF* M.B.H., Thaleischweiler-Froschen,
Bundesrepublik Deutschland, 3./ R¥** S***

G*** M.B.H., Wien 19, Silbergasse 19, alle vertreten durch Dr. Ernst Schmerschneider, Dr. Hilbert Aubauer, Dr. Peter
Berethalmy und Dr. Karl Fritsche, Rechtsanwalte in Wien, wider die beklagte Partei R*** S*** G*** M.B.H., Graz,

Unterer

Plattenweg 21, vertreten durch Dr. Gerhard Benn-lbler, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung und
Urteilsverdffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren S 50.000,-) infolge Revisionsrekurses der klagenden Parteien
zu 2. und 3. gegen den Beschlul? des Oberlandesgerichtes Graz als Rekursgerichtes vom 5. Dezember 1985, GZ. 7 R
128,129/85-17, womit der BeschluR des Landesgerichtes fur Zivilrechtssachen Graz vom 31. Mai 1985, GZ. 9 Cg 106/85-
10, teilweise abgeandert wurde, folgenden

BeschluB

gefaldt:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Zweitklagerin und die Drittklagerin sind schuldig, der Beklagten die mit S 3.112,73 (darin S 282,98 Umsatzsteuer)
bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

Text
Begrindung:

Die Erstklagerin - eine internationale im SchuhgroBhandel tatige Handelsgesellschaft nach belgischem Recht - vertreibt
die von ihr erzeugten Produkte europaweit unter der Bezeichnung "R***", Sie ist Inhaberin der fur Waren der Klasse 25
("Schuhe") hinterlegten internationalen Wortmarke Nr. 452.101 "R***" welche seit dem 20.6.1980 auch in Osterreich

Schutz geniel3t (Beilage A). Die Zweitklagerin, eine GmbH mit dem Sitz in Thaleischweiler-Froschen (Bundesrepublik
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Deutschland), ist der grof3te Schuhversandhandler der Bundesrepublik Deutschland und als solcher allen fachlich
interessierten beteiligten Verkehrskreisen bekannt. Sie hat mit Gesellschaftsvertrag vom 26.9.1984 eine
Osterreichische Tochtergesellschaft mit der Firme "R*** S*** G*** MBH" und dem Sitz in Wien (Drittklagerin)
gegrindet, welche am 21.11.1984 zu HRB 32.969 in das Handelsregister Wien eingetragen wurde. Gegenstand dieser
Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Versand und der Einzelhandel mit Schuhen (Beilage
E).

Die beklagte "R*** S*** G*** MBH" mit dem Sitz

in Graz wurde mit Vertrag vom 19.10.1984 gegrindet und am 30.10.1984 zu HRB 2292 in das Handelsregister Graz
eingetragen. Am Stammkapital dieser Gesellschaft von S 500.000,- sind zu 3/4 das Schuhhaus S*** H*** & CO in Graz
und zu 1/4 die Wiener Firma

H*** & H*** beteiligt; Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der
Schuhversand, verbunden mit dem Handel mit Schuhen, Sportartikeln und Textiloberbekleidung, sowie der
Warenversand und dessen Organisation unter eigenem Namen fir fremde Rechnung (Beilage ]). Die Beklagte
verschickte im Herbst 1984 durch Postwurf einen mit "R*** - DER S***-p***.y***" hazeichneten Katalog, in welchem
die verschiedensten "R***"-Schuh- und Stiefelmodelle ("Der wetterfeste R***" "Der zeitlose R***" "Der modische
R***" yusw.) angeboten wurden (Beilage 9).

Mit der Behauptung, dal3 die Grindung der Beklagten und die Verwendung der Bezeichnung "R***" fiir Schuhe und
insbesondere im Schuhversandhandel nicht nur eine "ekladante Verletzung des lauteren Wettbewerbs", sondern auch
einen Eingriff in das Markenrecht der Erstklagerin sowie in die Firmenrechte der Zweitklagerin und der Drittklagerin
bedeute, beantragen die Klagerinnen, zur Sicherung eines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruches der Beklagten mit
einstweiliger Verfligung die Benltzung der Bezeichnung "R***" im geschaftlichen Verkehr beim Handel mit Schuhen zu
untersagen. "R***"-Schuhe wirden von der Erstkldgerin bzw. deren Lizenznehmer seit mehr als 10 Jahren nach
Osterreich geliefert; sie seien den beteiligten Verkehrskreisen unter dieser Markenbezeichnung bestens bekannt. Mit
Wissen und Zustimmung der Erstklagerin werde der O&sterreichische Schuhmarkt auch von der Zweitklagerin
bearbeitet und insbesondere deren "R***"-Katalog auch an Osterreichische Interessenten versendet. Zur besseren
Bearbeitung des Osterreichischen Marktes sei schlieBlich von der Zweitkldgerin mit Wissen und Zustimmung der
Erstkldgerin die Drittklagerin gegriindet worden.

Die Beklagte hat sich gegen den Sicherungsantrag ausgesprochen. Eine geschéftliche Betatigung der Klagerinnen in
Osterreich sei nicht bescheinigt; die Werbung der Zweitkligerin habe sich ausschlieRlich an Adressaten in der
Bundesrepublik Deutschland gerichtet. Die internationale Marke der Klagerin sei der mit der Prioritdt vom 19.3.1976
registrierten osterreichischen Marke Nr. 83.495 "F***" verwechselbar ahnlich; der Inhaber dieses prioritatsalteren
Zeichens, Erich T***, habe der Beklagten die Verwendung des Wortes "R***" aqusdriicklich gestattet. Da er Uberdies
beim Osterreichischen Patentamt die Léschung der internationalen Marke der Erstkligerin beantragt habe, sei der
Bestand dieses Zeichens nicht gesichert. Als Name einer bekannten Stadt im US-Bundesstaat Nevada sei das Wort
"R***" (iberdies gemadR & 4 Abs 1 Z 2 MSchG von der Registrierung als Marke ausgeschlossen. Die Firma der
Zweitklagerin genieRe in Osterreich mangels Verkehrsbekanntheit keinen Schutz; da die Geschéftstatigkeit der
Zweitklagerin bisher auf die Bundesrepublik Deutschland beschrankt geblieben sei, fehle es insoweit auch an einem
Wettbewerbsverhaltnis zur Beklagten. Auf die am 21.11.1984 protokollierten Firma der Drittklagerin konne der
Unterlassungsanspruch nicht gestiitzt werden, weil die Beklagte, deren Firma bereits am 30.10.1984 in das
Handelsregister eingetragen wurde, schon im Herbst 1984 unter dieser Bezeichnung ihren Schuhkatalog
Osterreichweit versendet habe. Der Gebrauch einer protokollierten Firma kénne im Ubrigen durch einstweilige
Verflgung nicht verboten werden.

In der Folge erklarte der Klagevertreter, dal? sich der Unterlassungsanspruch "nicht auf eine Firmenwortlautanderung
beziehe (Unterlassung der Firmenbezeichnung)".

Das Erstgericht erlieB die einstweilige Verfigung und nahm folgenden wesentlichen Sachverhalt als bescheinigt an:

Die Erstkldgerin hat in der Zeit von 1980 bis 1985 zahlreiche Osterreichische Unternehmen - darunter auch das
Schuhhaus S*** H*** & CO in Graz - mit Schuhen beliefert. Sie hat wahrend dieses Zeitraums rund 240.000 Paar
Schuhe im Gesamtbetrag von fast 33 Millionen bfrs. nach Osterreich exportiert. Dabei trugen nicht nur die
Schuhkartons, sondern auch die Schuhe selbst die Bezeichnung "R***".
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Die Zweitklagerin lieR Schuhkataloge mit den Bezeichnungen "R*** Dauerlaufer 85" (Beilage B), "R*** Spar Dose"
(Beilage C) und "R*** Frahjahr/Sommer Collection 1985" (Beilage D) drucken. In diesen Katalogen, welche den Namen
und die Anschrift der Zweitklagerin trugen, waren die Preise in DM angeflhrt.

Am 7.5.1984 fuhrte der Geschaftsflhrer der Zweitklagerin, Dieter G***, in den Geschaftsraumen seines Unternehmens
mit Vertretern des Grazer Schuhhauses S***-H*** & CO. ein Gesprach Uber die Kldrung einer moglichen Kooperation
mit der Firmengruppe H*** zur Ausiibung des gemeinsamen Versandgeschiftes mit Schuhen in Osterreich; die
Unterredung flhrte aber zu keinem Ergebnis. Bis zu diesem Zeitpunkt waren unter der Bezeichnung "R***" Geschafte
mit Schuhen ausschlieBlich von der Erstklagerin abgewickelt worden. Am 20.11.1984 Ubermittelte Dr. Manfred H*** im
Namen des Schuhauses S*** H*** & CO. dem Geschéftsfiihrer der Zweitklagerin den "R***"-Schuhversand-
Katalog/Osterreich. Zugleich nahm er auf die von der Zweitklagerin geplante "Expansion nach Osterreich" Bezug und
betonte, dald das Schuhaus S*** hiertber gerne ein "konstruktives Gesprach" mit der Zweitklagerin fihren wurde; far
sein Haus stehe die Moglichkeit einer Zusammenarbeit noch immer im Vordergrund (Beilage F). In einem weiteren
Schreiben vom 4.12.1984 (Beilage G) dankte Dr. H*** dem Geschaftsflhrer der Zweitklagerin flr dessen Anruf vom
30.11.1984. Ein Treffen im Dezember erscheine ihm jedoch nur dann sinnvoll, wenn von beiden Seiten ein ernstes
Interesse fur eine zuklnftige Zusammenarbeit vorhanden sei. Er glaube, dald sie gemeinsam den &sterreichischen
Markt "noch effizienter bearbeiten" konnten. Auch diese Kontakte blieben jedoch schlieRBlich ohne Erfolg. Die
Drittkldgerin wurde von der Zweitklagerin "offensichtlich mit Wissen und Zustimmung der Erstkldgerin" gegrindet.
Erich T*** ist Inhaber der mit der Prioritdt vom 19.3.1976 fur Waren der Klasse 25 (Schuhe) eingetragenen
Osterreichischen Wortmarke Nr. 83.495 "F***" (Beilage 1). Er hat unter Berufung auf dieses Markenrecht am 19.4.1985
beim Osterreichischen Patentamt den Antrag gestellt, die internationale Marke Nr. 452,101 "R***" wegen
verwechselbarer Ahnlichkeit (§ 30 MSchg) fir das Gebiet der Republik Osterreich fiir unwirksam zu erklaren (Beilage 6).
Als Inhaber der Marke Nr. 83.495 hat er dartber hinaus der Beklagten - vorbehaltlich eines spateren Widerrufs bei
drohender Verwasserungsgefahr - das Recht eingerdumt, "das Firmenschlagwort bzw. Produktkennzeichen 'R***' trotz
der verwechselbaren Ahnlichkeit mit 'F***' zu gebrauchen"; die Beklagte benitze das Zeichen "R***" mit seiner
ausdrucklichen Zustimmung und kénne sich daher auch gegenlber Dritten auf die Prioritdt der Marke "F***"
(19.3.1976) berufen (Beilage 3).

Erich T*** importiert im Rahmen des von ihm betriebenen SchuhgroRhandels vor allem italienische Schuhe; seit 1976
zahlt Dr. Manfred H*** zu seinen Kunden.

AnlaBlich der Wiener Schuhmesse im Frihjahr 1985 lag der Tageszeitung "Kurier" vom 16.3.1985 ein mit "L*** S*#**"
Uberschriebener Schuhkatalog bei, als dessen Herausgeber auf der letzten Seite "L*** S*** Marktstral3e 9, 2331
Vosendorf, Tel. 0222/691536" angegeben war (Beilage I). In einer gleichartigen Beilage zum "Kurier" vom 21.4.1985
(Beilage IlI) waren auf der letzten Seite unterhalb der Bezeichnung "L*** S***" im Kleindruck noch die Worte
"Herausgeber: R*** S*** GES . MBH."

sowie eine weitere Wiener Telefonnummer angefihrt.

Als Branchenkundigem war Erich T*** klar, daR diese beiden Kataloge "vom deutschen R***-V***" . 7 ergdnzen: und
nicht etwa von der Beklagten - stammten.

Rechtlich wertete das Erstgericht das beanstandete Verhalten der Beklagten als Eingriff in die Rechte der Erstklagerin
an der internationalen Marke Nr. 452.101. Das Markenwort "R***" enthalte keine ausschliel3lich beschreibende
Angabe iS des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG; es gelte vielmehr in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren der
Erstklédgerin (8 4 Abs 2 MSchG). Auf den von Erich T*** eingebrachten Loschungsantrag kdnne sich die Beklagte
ebensowenig berufen wie auf dessen Zustimmung zum Gebrauch des Wortes "R***". Die Vorgangsweise der
Beklagten, welche in Kenntnis des Markenrechtes der Erstkldgerin und des Firmenwortlautes der Zweitklagerin ohne
Racksicht auf die mit der Zweitklagerin gefihrten Verhandlungen Uber eine mogliche Zusammenarbeit auf dem
Osterreichischen Markt die verwechselbar dhnliche Firma "R*** S*** GMBH" gewahlt und ihre Waren unter der fir die
Erstkldgerin markenrechtlich geschiitzten Bezeichnung "R***" vertrieben habe, verstol3e gegen § 1 UWG.

Der Rekurs der Beklagten gegen diese einstweilige Verflgung hatte teilweise Erfolg. Das Rekursgericht bestatigte das
Unterlassungsgebot der ersten Instanz, soweit es von der Erstklagerin beantragt worden war, mit der MaRRgabe, dal3 es
der Beklagten untersagte, im geschaftlichen Verkehr beim Handel mit Schuhen - mit Ausnahme der Verwendung im
Firmenwortlaut - die Bezeichnung "R***" zu verwenden; hingegen wies es die Sicherungsantrage der Zweitklagerin und
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der Drittklagerin ab und sprach aus, dal3 der Wert des von dieser Abanderung betroffenen Streitgegenstandes je S
15.000,-, nicht aber S 300.000,- Ubersteige und der Rekurs an den Obersten Gerichtshof zuldssig sei. Auf der Grundlage
des als bescheinigt angenommenen Sachverhalts erweise sich das Unterlassungsbegehren der Erstklagerin schon auf
Grund ihres Rechtes aus der internationalen Wortmarke "R***" als begriindet (8 9 Abs 3 UWG); durch die Hinterlegung
dieser Marke sei die erforderliche Verkehrsgeltung (8 4 Abs 2 MSchG) fur das Provisorialverfahren ausreichend
glaubhaft gemacht. Das Recht der Erstklagerin zur Geltendmachung ihrer Anspriiche nach 8 9 UWG werde durch die
Zustimmung des Inhabers der - wenngleich prioritdtsaltern und der internationalen Marke der Erstklagerin
verwechselbar dhnlichen - Marke "F***" zur Verwendung der Bezeichnung "R***" nicht berthrt.

Dem von der Zweitklagerin und der Drittklagerin gestellten Sicherungsantrag fehle hingegen die rechtliche Grundlage:
Die Zweitklagerin habe in Osterreich keine eigene geschaftliche Tétigkeit entfaltet, sondern nur eine
Tochtergesellschaft - die Drittklagerin - gegrindet; sie kdnne daher gegen die Beklagte nicht nach § 9 UWG vorgehen.
Mangels eines Wettbewerbsverhaltnisses zwischen ihr und der Beklagten kénne sie sich aber auch nicht mit Erfolg auf
8 1 UWG berufen.

Die Drittklagerin sei zwar bereits am 21.11.1984 in das Handelsregister eingetragen worden; sie habe aber die
Bezeichnung "R***" erstmals in dem am 21.4.1985 dem "Kurier" beigelegten L***-S***.Katalog verwendet. Der
Beklagten, welche

dieses Wort bereits im Herbst 1984 beim Handel mit Schuhen gebraucht habe, so daR ihr insoweit die Prioritat
gegenUber der Drittklagerin zukomme, kénne der Gebrauch der Bezeichnung "R***" weder nach § 9 UWG noch unter
dem Gesichtspunkt des& 1 UWG untersagt werden. Auch das Markenrecht der Erstkldgerin sei keine taugliche
Rechtsgrundlage fiir einen Unterlassungsanspruch der Drittklagerin gegentber der Beklagten.

Gegen den abandernden Teil der Rekursentscheidung richtet sich der Revisionsrekurs der Zweitklagerin und der
Drittklagerin mit dem Antrag, die einstweilige Verfligung des Erstgerichtes im vollen Umfang wiederherzustellen.

Die Beklagte beantragt, diesem Rechtsmittel nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Der Revisionsrekurs ist nicht berechtigt.

1. Wie sich aus dem vorliegenden Rechtsmittel ergibt, wird der zu sichernde Unterlassungsanspruch jetzt nur noch von
der Drittklagerin auf den Rechtsgrund des § 9 Abs 3 UWG - Verletzung des Rechtes zum Gebrauch der internationalen
Marke

Nr. 452.101 - gestltzt. Sie kann damit aber schon deshalb keinen Erfolg haben, weil es an jedem Sach- und
Beweisvorbringen der Klagerinnen in erster Instanz fehlt, wonach die Erstkldgerin als Inhaberin der internationalen
Wortmarke "R***" der Drittkl&gerin die Befugnis zum Gebrauch dieser Marke auf dem Gebiet der Republik Osterreich
und damit im Sinne der standigen Rechtsprechung (OBl 1973, 90 mwnN; iglS OBI 1972, 15 ua.; ebenso Schénherr, Die
Legitimation des Markenlizenznehmers zur Verfolgung von Markeneingriffen, OBl 1963, 1 f) auch das Recht eingerdumt
hatte, gegen allfallige Markeneingriffe im eigenen Namen vorzugehen. Dem - von den Vorinstanzen im Gbrigen nur mit
Einschrédnkungen als bescheinigt angenommenen - Klagevorbringen, die Drittklagerin sei als Tochtergesellschaft der
Zweitklagerin "mit Wissen und Zustimmung der Erstklagerin" zur besseren Bearbeitung des Osterreichischen Marktes
auf dem Gebiet des Schuhversandes unter der Firma "R*** S*** GMBH" gegriindet worden, kann lediglich die
Behauptung eines Einverstandnisses der Erstklagerin mit der Aufnahme des Wortes "R***" in die Firma der
drittbeklagten GmbH entnommen werden, nicht aber eine darlber hinausgehende Befugnis der Drittklagerin zum
Gebrauch der internationalen Marke "R***" beim Vertrieb ihrer Schuhe in Osterreich. Auch die Ergebnisse des
Bescheinigungsverfahrens bieten keinen Anhaltspunkt in dieser Richtung; daB sich die Drittkladgerin in ihren Katalogen
vom Frihjahr 1985

der - blickfangartig herausgestellten - Bezeichnung "L*** S***" nicht aber - mit Ausnahme der wenig auffalligen
Herausgeberbezeichnung in Beilage Il - des Markenwortes "R***" bedient hat, spricht sogar gegen die Annahme einer
derartigen Rechtseinrdumung.

2. Auch auf einen Verstol3 der Beklagten gegen8 1 UWG konnen sich die Zweitklagerin und die Drittklagerin zur
Begrindung ihres Sicherungsbegehrens nicht mit Erfolg berufen: Das Vorbringen der Klage, wonach die Zweitklagerin -
ebenso wie die Erstklagerin - den Osterreichischen Schuhmarkt "bearbeite" und insbesondere ihren "R***"-Katalog
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auch an osterreichische Interessenten verschicke, ist durch die Verfahrensergebnisse nicht bestatigt worden; das
Rekursgericht hat vielmehr als bescheinigt angenommen, daR die Zweitkldgerin in Osterreich, von der Griindung einer
Tochtergesellschaft abgesehen, keine eigene geschaftliche Tatigkeit entfaltet hat. Damit gehort aber die Zweitklagerin
nicht zum Kreis jener Unternehmer, die als "Mitbewerber" der Beklagten iS des § 14 Satz 1 UWG "Waren oder
Leistungen gleicher oder verwandter Art herstellen oder in den geschéftlichen Verkehr bringen"; sie ist schon aus
diesem Grund nicht berechtigt, die Beklagte auf Unterlassung eines gegen8 1 UWG verstolRenden Verhaltens in
Anspruch zu nehmen. Inwiefern sich aber die Beklagte durch die Wahl der Firme "R*** S*** GMBH" und die
Verwendung der Bezeichnung "R***" fir die von ihr vertriebenen Schuhe im Verhdltnis zur Drittklagerin eines
VerstoRRes gegen die guten Sitten schuldig gemacht hatte, ist gleichfalls nicht zu erkennen. Ganz abgesehen davon
namlich, dal} der am 30.10.1984 in das Handelsregister eingetragenen Firma der Beklagten unstreitig die Prioritat
gegenuUber der erst am 21.11.1984 protokollierten Firma der Drittklagerin - welche als Gesellschaft mbH erst ab diesem
Zeitpunkt besteht

(8 2 Abs 1 GmbHG) - zukommt, hat letztere ihre Schuhkollektion auf dem Osterreichischen Markt erstmals im Frihjahr
1985 und damit erst mehrere Monate nach dem Zeitpunkt angeboten, in welchem die Beklagte den Katalog Beilage 9
versandt und damit ihre eigene geschadftliche Tatigkeit begonnen hatte. Was im Revisionsrekurs zur Begriindung der
vermeintlichen Sittenwidrigkeit des Vorgehens der Beklagten angefihrt wird, betrifft durchwegs deren Verhalten
gegenuber der Zweitklagerin. Dal3 aber die Beklagte im Katalog Beilage 9 das Wort "R***" fast durchwegs mit einem
"R" im Kreis versehen und damit den unzutreffenden Eindruck erweckt hat, dieses Zeichen sei zu ihren Gunsten als
Marke geschutzt, kann schon deshalb nicht zugunsten der Drittklagerin bertcksichtigt werden, weil eine solche

Irrefihrung des Kauferpublikums nicht Gegenstand des zu sichernden Unterlassungsbegehrens ist.
Diese Erwagungen fuhren zur Bestatigung des angefochtenen Beschlusses.

Die Kostenentscheidung beruht auf 88 41, 50, 52 ZPO iVm 88 78, 402 Abs 2 EO.
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