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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Hofrat Hon.-Prof. PD Dr. Rassi als Vorsitzenden und die Hofrate und
Hofratinnen Dr. Schwarzenbacher, MMag. Matzka, Dr. Faber sowie Mag. Istjan, LL.M., als weitere Richter in der
Markenschutzsache der Antragstellerin L* Limited, *, Vereinigtes Konigreich, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek
und Dr. David Plasser, LL.M., Rechtsanwalte in Wien, wegen Gewahrung des Schutzes der internationalen Wortmarke
AMERICAN EAGLE, IR 1456413, Uber den aulRerordentlichen Revisionsrekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss
des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 16. Juni 2021, GZ 33 R 40/21a-3, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der aulRerordentliche Revisionsrekurs wird mangels der Voraussetzungen des & 62 Abs 1 AuRStrG zurtickgewiesen.
Text

Begrindung:

[ Die Antragstellerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke AMERICAN EAGLE, IR 1456413, mit der Prioritat
22.6.2018, eingetragen fir die folgenden Waren der Klasse 33:

Alcoholic beverages (except beers); spirits.

[2] Sie beantragte, ihr den Schutz fiir diese Marke in Osterreich zu gewéhren. Erstmals im Rekursverfahren
beantragte sie hilfsweise, den Schutz (nur) fur die folgenden Waren zu gewahren:

Alcoholic beverages (except beers); spirits; the aforesaid goods produced and conditioned in the United States.

[3] Die Rechtsabteilung des Patentamts verweigerte den Schutz in Osterreich mit der Begriindung, das Zeichen sei
geeignet, die Offentlichkeit (iber die Herkunft der Waren aus den Vereinigten Staaten zu t3uschen, obwohl die
Antragstellerin im Vereinigten Kénigreich ansassig sei (8§ 4 Abs 1 Z 8 MSchG).

[4] Das Rekursgericht bestatigte diese Entscheidung, bemall den Wert des Entscheidungsgegenstands mit
30.000 EUR ubersteigend und erklarte den ordentlichen Revisionsrekurs fur nicht zulassig. Das Publikum werde das
Zeichen Uberwiegend mit ,Amerikanischer Adler” Ubersetzen und so einen Zusammenhang mit den Vereinigten
Staaten herstellen. Dieser Zusammenhang werde dadurch verstarkt, dass der Adler - konkret der WeilRkopfseeadler,
der in freier Wildbahn nur in Nordamerika vorkomme - allgemein als Wappentier der Vereinigten Staaten bekannt sei.
Das Zeichen sei daher geeignet, das Publikum an die Vereinigten Staaten und daran denken zu lassen, dass die damit
bezeichneten Waren dort produziert worden seien oder von einem amerikanischen Unternehmen stammten. Die von
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der Antragstellerin angesprochene Praxis im Geschaftsleben, dass Waren weltweit produziert wirden und
Unternehmen auf ldndertbergreifender Basis operierten, kénne daran nichts andern. Der Hilfsantrag sei unzulassig,
weil er gegen das Neuerungsverbot verstol3e (8 37 Abs 3 MSchG iVm 8 139 Z 3 PatG).

[5] Die Antragstellerin begehrt mit ihrem aul3erordentlichen Revisionsrekurs, ihrem Eintragungs- bzw ihrem
Eventualantrag Folge zu geben. Die Tauschungsgefahr sei zu verneinen, weil die von ihr vertriebenen Spirituosen
tatsachlich in den USA hergestellt und aufbereitet wirden, wie auch ihrem Eventualantrag zu entnehmen sei. Im
Ubrigen sei ihr Hilfsantrag nicht als neuer Sachantrag, sondern als zuléssige Einschrankung des Warenverzeichnisses

zu qualifizieren.
[6] Der Revisionsrekurs ist in Ermangelung von erheblichen Rechtsfragen nicht zuldssig und daher zurickzuweisen.
Rechtliche Beurteilung

[7] 1.1. Nach § 4 Abs 1 Z 8 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die geeignet sind, das
Publikum zum Beispiel Uber die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung

zu tauschen.

[8] 1.2. Auf Basis dieser Bestimmung ist die Registrierung zu versagen, wenn die Marke Angaben enthalt, die den
tatsachlichen Verhadltnissen nicht entsprechen und damit zur Tduschung des Publikums geeignet sind (OPM Om 2/00 =
PBI 2001, 200, Old Bourbon Street). Diese Frage hangt stark von den Umstanden des Einzelfalls ab, so dass ihr
regelmaliig keine daruber hinausgehende Bedeutung zukommt.

[9] 1.3. Das Rekursgericht hat mit ausfuhrlicher Begriindung dargelegt, dass das Kennzeichen American Eagle einen
engen Zusammenhang mit den USA herstelle und das Publikum annehmen lasse, die damit bezeichneten Waren seien
dort produziert worden oder stammten von einem amerikanischen Unternehmen. Das angemeldete Zeichen sei daher
zur Tauschung Uber die Herkunft der damit vertriebenen Waren geeignet.

[10] 1.4. Darin liegt keine vom Obersten Gerichtshof aufzugreifende (grobe) Fehlbeurteilung, zumal das Kennzeichen
im Widerspruch zu den tatsachlichen Verhaltnissen steht, hat doch die Anmelderin in erster Instanz nicht dargetan,
dass die mit der fraglichen Marke gekennzeichneten Produkte aus den USA stammen. Vielmehr lasst der Sitz der
Anmelderin im UK darauf schlieRen, dass dies nicht der Fall ist.

[11] 1.5. Dem Einwand im Revisionsrekurs, wonach die Tauschungseignung auf die spezifischen Waren und nicht auf
den Unternehmenssitz der Markeninhaberin zu beziehen sei, ist entgegenzuhalten, dass das Rekursgericht den
Unternehmenssitz der Antragstellerin als Indiz fur die Herkunft der Waren erachtete (bei einer Destillerie wird
allgemein vermutet, dass sie im Land ihres Sitzes produziert) und damit letztlich auf diese abstellte.

[12] 1.6. Wenn es auch richtig ist, dass Waren weltweit produziert werden und Unternehmen auf
landerUbergreifender Basis operieren, so andert dies nichts daran, dass eine auf die USA hinweisende Marke fur nicht
aus diesem geographischen Raum stammende Produkte geeignet ist, das Publikum Uber die geographische Herkunft
dieser Produkte zu taduschen. Das Vorbringen, dass die mit der fraglichen Marke gekennzeichneten Spirituosen in den
USA hergestellt und aufbereitet wirden, hat die Antragstellerin erst im Revisionsrekurs - und damit verspatet -
vorgebracht.

[13] 2. Das Rekursgericht hat die nachtragliche Umformulierung des Schutzantrags als Versto3 gegen das
Neuerungsverbot qualifiziert. Auch in diesem Zusammenhang wirft das Rechtsmittel keine erhebliche Rechtsfrage auf.

[14] 2.1. GemaR § 139 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG gelten fiir das Rekursverfahren die Bestimmungen des
AuBStrG. Dabei ist aber die Anwendung des § 49 AuBStrG Uber die Zulassigkeit von Neuerungen ausdriicklich
ausgeschlossen. Als Neuerungen sind nach dem enger gefassten (und an § 482 Abs 2 ZPO angelehnten) Wortlaut des
§ 139 Z 3 PatG nur neue Tatsachen oder Beweismittel ,zur Stltzung oder zur Widerlegung der in der ersten Instanz
rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweise" zulassig.

[15] 2.2. Schon nach § 49 AuBStrG sind jedenfalls neue Antrage im Rekursverfahren nicht zuldssig, weil nach
dessen Abs 1 nur neue Tatsachen und Beweismittel zuldssig sein kdnnen (RS0006796 [T7]; RS0006831 [T1]). Unzuldssig
sind insbesondere erstmals im Rekurs gestellte Eventualantrage, die nicht als bloBes Minus zu qualifizieren sind
(RS0006796 [T9];3 Ob 70/08b; 6 Ob 194/14v). Wenn das Rekursgericht diese von der standigen Rechtsprechung
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entwickelten Grundsatze auch im auBerstreitigen Markenschutzverfahren anwendet, bedarf das schon deshalb keiner
Korrektur durch gegenteilige Sachentscheidung, weil die Zulassigkeit von Neuerungen nach 8 49 Aul3StrG wesentlich
weiter gefasst ist als im Bereich des 8 139 Z 3 PatG iVm 8 37 Abs 3 MSchG.

[16] 2.3. Das Rekursgericht ist davon ausgegangen, dass die Antragstellerin im Rekursantrag mit ihrem
Eventualantrag ihr urspringliches Begehren umformuliert hat, sodass ein (wegen des Neuerungsverbots unzulassiger)
neuer Sachantrag vorliegt.

[17] 2.3.1. Dem halt das Rechtsmittel entgegen, dass kein neuer Sachantrag (Aliud) sondern eine zulassige
Einschrankung (Minus) vorliegt.

[18] 2.3.2. Ob ein Aliud oder ein Minus anzunehmen ist, ergibt sich aus dem Vergleich zwischen beiden Begehren (vgl
RS0041023). Der Frage, wie eine bestimmte Prozesshandlung auszulegen ist, kommt aber grundsatzlich keine Uber den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu (RS0042828). Die Rechtsansicht des Rekursgerichts, dass durch die
Einschrankung des Warenverzeichnisses kein bloBes Minus, sondern ein neuer Sachantrag vorliegt, ist jedenfalls
vertretbar, zumal damit dem hilfsweise gestellten Eintragungsantrag andere Tatsachen zugrundeliegen.
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