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Hyundai-Grauimport

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, Art. 13, Art. 101
Abs. 2, Art. 145; Verordnung (EU) Nr. 207/2009 in der Fassung der Verordnung
(EV) 2015/2424 Art. 9 Abs. 2 Buchst. a, Art. 13, Art. 101 Abs. 2, Art. 151; Rom-
[1-VO Art. 8 Abs. 2; CMR Art. 1 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1
und Abs. 6, 8 19 Abs. 1 und 3, § 24 Abs. 1, § 125b Nr. 2

Durch die Ubergabe der Ware an einen von der Tochtergesellschaft des Marken-
inhabers beauftragten Frachtfiihrer im Europaischen Wirtschaftsraum tritt eine
Erschopfung des Markenrechts nicht ein, wenn die Ware nach dem Inhalt des mit
einem in der Européischen Union ansassigen Kaufer geschlossenen Kaufver-
trags an eine aul3erhalb des Europaischen Wirtschaftsraums ansassige Tochter-
gesellschaft des Kaufers geliefert werden soll (Fortfihrung von BGH, Urteil vom
27. April 2006 - | ZR 162/03, GRUR 2006, 863 = WRP 2006, 1233 - ex works).

BGH, Urteil vom 27. Mai 2021 - | ZR 55/20 - OLG Dusseldorf
LG Diusseldorf
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 27. Mai 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter
Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke, die Richter Feddersen und Odorfer

fur Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Dusseldorf vom 20. Februar 2020 wird auf Kosten des Be-

klagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin ist eine in der Republik Korea ansassige, weltweit tatige Fahr-
zeugherstellerin. Sie ist Inhaberin der am 14. April 2014 eingetragenen Unions-
wortmarke "HYUNDAI" (Registernummer UM 012312518), der am 21. November
2003 eingetragenen deutschen Wortmarke "TUCSON" (Registernummer
DE 30345486), der am 28. Februar 2007 eingetragenen internationalen Marken-
registrierung "HYUNDAI i30" (Registernummer IR 0919520), die in der Européi-

schen Union Schutz geniel3t, und der am 6. Juni 2014 eingetragenen Unionsbild-

&

(Registernummer UM 012347878), die jeweils unter anderem fir Kraftfahrzeuge

marke "H-Logo"

und Personenkraftwagen (Klasse 12) eingetragen sind.



Zu den Tochtergesellschaften der Klagerin gehort die in NoSovice in der
Tschechischen  Republik anséssige H. M. M. C.
(im Folgenden HMMC), die dort ein Werk unterhélt. Die in NoSovice hergestellten
Fahrzeuge werden an nationale Distributoren verkauft und sind jeweils mit dem
"H-Logo" und "HYUNDAI" sowie einer Modellbezeichnung wie "TUCSON" oder

"i30" gekennzeichnet.

Zu den Abnehmern der HMMC gehort die in Zypern ansassige A.
M. L. , die ihrerseits die Muttergesellschaft der in Belgrad in Serbien an-
sassigen H. S. ist. Eine konzernrechtliche Verbundenheit mit der

Klagerin besteht nicht.

Die A. M. L. kaufte von HMMC ein Fahrzeug Hyundai i30
und ein Fahrzeug Hyundai Tucson. Die Kaufvertrage enthalten unter anderem
die folgenden Vereinbarungen:

4. TRADE TERMS: INCOTERMS
CIP Belgrade, SERBIA "CLEARED FOR EXPORT’

6. PLACE AND COUNTRY OF DELIVERY OF GOODS: BELGRADE, SERBIA

1) FINAL DESTINATION OF THE CARS IS RESTRICTED TO THE TERRITORY

OF SERBIA

HMMC Ubergab das Fahrzeug Hyundai i30 mit der Fahrzeugidentifikations-
nummer TMAD2516AGJ321114 (im Folgenden Hyundai i30) im Dezember 2015
und das Fahrzeug Hyundai Tucson mit der Fahrzeugidentifikationsnummer
TMAJ381ADHJ252859 (im Folgenden Hyundai Tucson) im August 2016 an ei-
nen von ihr beauftragten Frachtfihrer, welcher die Fahrzeuge bei der H.

S. in Belgrad ablieferte.
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Der Beklagte ist als Fahrzeughandler tatig. Er erwarb das Fahrzeug
Hyundai Tucson unmittelbar von der H. S. und das Fahrzeug
Hyundai i30 Uber einen in der Europaischen Union ansassigen Zwischenhandler

und verauflerte beide in Deutschland weiter.

Die Klagerin hat den Beklagten wegen der Verletzung ihrer Markenrechte
durch den Import der streitgegenstandlichen Fahrzeuge mit anwaltlichem Schrei-
ben vom 28. September 2016 abgemahnt. Der Beklagte verpflichtete sich unter
dem 13. Oktober 2016 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht strafbewehrt, es zu
unterlassen, die Marken der Klagerin zu verwenden, insbesondere mit den Mar-
ken der Klagerin versehene Fahrzeuge anzubieten, soweit diese nicht mit Zu-
stimmung der Klagerin im Europaischen Wirtschaftsraum in den Verkehr ge-

bracht worden sind. Weitere Anspriuche der Klagerin lehnte er ab.

Das Landgericht hat in dem Verkauf der beiden Fahrzeuge eine Verletzung
der Unionswortmarke "HYUNDAI", der deutschen Wortmarke "TUCSON", der in-
ternationalen Markenregistrierung "HYUNDAI i30" und der Unionsbildmarke
"H-Logo" gesehen und die Voraussetzungen der Erschopfung verneint. Es hat
den Beklagten antragsgemaly zur Auskunft tber Ankauf und Verkauf nicht er-
schopfter klagerischer Markenware und der hierdurch erzielten Umséatze und des
Gewinns, zum Schadensersatz und zur Erstattung der Abmahnkosten verurteilt.
Die von dem Beklagten erhobene Widerklage auf Unterlassung der Behauptung
von Markenrechtsverletzungen, Schadensersatz und Auskunft hat es abgewie-

sen.

Die Berufung des Beklagten ist - soweit in der Revisionsinstanz noch von

Bedeutung - erfolglos geblieben.

Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurtickwei-

sung die Klagerin beantragt, verfolgt der Beklagte seine Antrage weiter, die Klage
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abzuweisen und auf die Widerklage die Klagerin zur Unterlassung der Behaup-
tung von Markenrechtsverletzungen, zur Auskunft und zum Schadensersatz be-

zuglich erfolgter Abmahnungen von Abnehmern des Beklagten zu verurteilen.

Entscheidungsgriinde:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klagerin stiinden die gel-
tend gemachten Anspriiche wegen einer Verletzung ihrer Markenrechte im Um-

fang der erstinstanzlichen Verurteilung zu. Dazu hat es ausgefihrt:

Die Verwendung der Zeichen "HYUNDAI", "TUCSON", "HYUNDAI i30" und
des "®-Logos" durch den Beklagten verletze die Markenrechte der Kléagerin.
Diese seien nicht durch Erschopfung erloschen. Die hierfir in § 24 MarkenG nor-
mierte Voraussetzung, dass die Waren unter dieser Marke vom Markeninhaber
oder mit seiner Zustimmung im Europaischen Wirtschaftsraum in den Verkehr

gebracht worden seien, sei nicht erfullt.

Der Beklagte habe die klagerischen Marken schuldhaft verletzt. Bei Origi-
nalwaren, die auf3erhalb eines vom Markeninhaber organisierten Vertriebswegs
beschafft wirden, misse sichergestellt werden, dass es sich um erschopfte Ware

handele.

Die Widerklage - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung -
kénne keinen Erfolg haben. Da eine Markenverletzung seitens des Beklagten
gegeben gewesen sei, sei fur einen rechtswidrigen Eingriff in dessen Recht am

eingerichteten und ausgetbten Gewerbebetrieb durch die Klagerin kein Raum.
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B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Beklagten hat kei-
nen Erfolg. Die Klage ist zuldssig (dazu B I) und begriindet (dazu B Il); die
Widerklage hat daher keinen Erfolg.

I. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit des Klageantrags ge-
maf 8§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulassig. Diese Frage ist auch im Revisionsver-
fahren von Amts wegen zu prifen (BGH, Urteil vom 12. Marz 2020 - | ZR 126/18,
BGHZ 225, 59 Rn. 38 - WarnWetter-App).

1. Nach 8 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO muss die Klageschrift neben einem be-
stimmten Antrag auch eine bestimmte Angabe des Gegenstands und des Grun-
des des erhobenen Anspruchs enthalten. Damit wird der Streitgegenstand abge-
grenzt und werden die Grenzen der Rechtshangigkeit und Rechtskraft festgelegt
sowie Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308
Abs. 1 ZPO) bestimmt. Eine ordnungsgemafe Klageerhebung erfordert eine
Individualisierung des Streitgegenstands. Dazu gehort bei mehreren Streitgegen-
stédnden, die nicht kumulativ, sondern im Wege einer alternativen Klagehaufung
geltend gemacht werden, auch die Benennung der Reihenfolge, in der diese zur
Uberprifung durch das Gericht gestellt werden (BGH, Beschluss vom 24. Marz
2011 - | ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 9 f. - TUV ).

2. Die Klagerin hat ihr Klagebegehren auf vier eingetragene Marken ge-
stutzt, namlich die Unionswortmarke "HYUNDAI" (Registernummer
UM 012312518), die deutsche Wortmarke "TUCSON" (Registernummer
DE 30345486), die IR-Marke "HYUNDAI i30" (Registernummer IR 0919520) so-
wie die Unionsbildmarke "H-Logo" (Registernummer UM 012347878). Damit hat
sie vier verschiedene Streitgegenstdnde in den Rechtsstreit eingefihrt (vgl.
BGHZ 189, 56 Rn. 3 f. - TUV I; BGH, Urteil vom 17. August 2011 - | ZR 108/09,
GRUR 2011, 1043 Rn. 25 ff. = WRP 2011, 1454 - TUV II). Sie hat in der mindli-
chen Verhandlung vor dem Berufungsgericht klargestellt, dass sie ihre Rechte
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kumulativ auf sémtliche Marken stitzt, soweit die betreffenden Fahrzeuge kon-
kret mit diesen Marken bezeichnet worden sind. Darin liegt eine zulassige kumu-
lative Klagehaufung (vgl. BGHZ 189, 56 Rn. 10 - TUV ).

[I. Das Berufungsgericht hat der Klagerin in der Sache zu Recht Anspriiche
auf Auskunftserteilung gemald 8 19 Abs. 1 und 3 MarkenG in Verbindung mit
§ 107 Abs. 1, § 125b Nr. 2 MarkenG, § 242 BGB und auf Feststellung der Scha-
densersatzpflicht gemanR 8§ 14 Abs. 6 MarkenG zugesprochen (dazu B 1l 1 bis 5).
Daher ist auch der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten gemal3 88 677,
683 BGB begriindet.

1. Fur den Anspruch auf Schadensersatz und dem der Vorbereitung seiner
Berechnung dienenden Anspruch auf Auskunftserteilung kommt es auf das im
Zeitpunkt der Vornahme der beanstandeten Handlungen geltende Recht an
(st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Juli 2012 - | ZR 54/11, GRUR 2013, 301
Rn.17 = WRP 2013, 491 - Solarinitiative; Urteil vom 28. Januar 2016
-1ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr; Urteil
vom 12. Januar 2017 - | ZR 253/14, GRUR 2017, 397 Rn. 102 = WRP 2017, 434
- World of Warcraft Il). Fir den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist
das zum Zeitpunkt der Abmahnung geltende Recht maf3geblich (vgl. BGH, Urteil
vom 14. November 2019 - | ZR 217/18, K&R 2020, 216 Rn. 8 mwN).

Die genauen Zeitpunkte der im Streitfall von der Klagerin beanstandeten
Handlungen des Beklagten hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Nach den
Feststellungen des Berufungsgerichts kommt hierfir der Zeitraum von Dezember
2015 bis September 2016 in Betracht. Mit Wirkung vom 23. Marz 2016 ist die
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Uber die Gemeinschaftsmarke (GMV) durch die
Verordnung (EU) 2015/2424 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
des Rates uber die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95
der Kommission zur Durchfuhrung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
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Uber die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 2869/95 der Kommission uber die an das Harmonisierungsamt fur den Bin-
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebuhren (ABI. L 341
vom 24.12.2015, S. 21; nachfolgend: UMV aF) gedndert worden. Fur den Streit-
fall erhebliche Rechtsanderungen sind hiermit jedoch nicht verbunden.

2. Anspriche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatz-
pflicht wegen Verletzung von Unionsmarken und IR-Marken beurteilen sich ge-
maf Art. 101 Abs. 2 GMV und UMV aF in Verbindung mit Art. 145 GMV und
UMYV aF sowie Art. 8 Abs. 2 Rom-II-VO nach deutschem Recht, wenn - wie hier -
der Ort der Verletzungshandlung in Deutschland liegt (vgl. BGH, GRUR 2017,
397 Rn. 103 ff. - World of Warcratft II).

Somit kommen im Streitfall § 14 Abs. 6 und § 19 Abs. 1 und 3 MarkenG und
§ 242 BGB nicht nur hinsichtlich der deutschen Klagewortmarke "TUCSON", son-
dern - in Verbindung mit § 125b Nr. 2 MarkenG - auch hinsichtlich der beiden
Unionsklagemarken und der geltend gemachten, fur die Européaische Union

Schutz genieRenden IR-Marke zur Anwendung.

3. Die Voraussetzungen des 8§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Art. 9
Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV/Art. 9 Abs. 2 Buchst. a UMV aF (= Art. 9 Abs. 2
Buchst. a UMF nF) in Verbindung mit Art. 145 GMV und UMV aF (Art. 189 UMV

nF) sind im Streitfall im Hinblick auf die Klagemarken erfllt.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Beklagte die mit den Klage-
marken gekennzeichneten streitgegenstandlichen Fahrzeuge in Deutschland
weiterveraul3ert hat. Damit ist vorliegend ein Fall der Doppelidentitat im Hinblick

auf die Klagemarken gegeben. Der Beklagte hat im geschaftlichen Verkehr mit
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den Klagemarken identische Zeichen ohne Zustimmung der Klagerin fur identi-
sche Waren verwendet, fur die die Marken Schutz genief3en. Dies wird von der

Revision auch nicht angegriffen.

4. Das Berufungsgericht hat zu Recht die Voraussetzungen der Erschop-
fung der Markenrechte der Klagerin nach § 24 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 13 GMV
und UMV aF (= Art. 15 UMV nF) verneint.

a) Das Berufungsgericht hat ausgefuhrt, ein Inverkehrbringen im Europai-
schen Wirtschaftsraum sei erst anzunehmen, wenn der Markeninhaber die Ver-
fugungsgewalt Uber die Ware innerhalb dieses Wirtschaftsgebiets im Rahmen
eines Verkaufs auf den Erwerber Gbertragen habe, der Markeninhaber also die
Mdoglichkeit verliere, den weiteren Vertrieb der Markenware innerhalb dieses

Wirtschaftsgebiets zu kontrollieren.

Eine Ubertragung der Verfligungsgewalt (iber die Fahrzeuge sei innerhalb
des Europaischen Wirtschaftsraums im Rahmen der Verduf3erung an die
H. S. nicht erfolgt. Mit der Ubergabe der Fahrzeuge an den
Frachtflhrer in der Tschechischen Republik habe die Klagerin die Kontrolle tber
die Ware nicht aufgegeben, da es sich um einen von ihrer Tochter HMMC beauf-
tragten Frachtfihrer gehandelt habe, weshalb diese nach Art. 12 Abs. 1 CMR
berechtigt gewesen sei, weiter Uber das Gut zu verfigen. Ein Inverkehrbringen
im Europaischen Wirtschaftsraum kénne auch nicht mit einer Realisierung des
wirtschaftlichen Werts mit Ubergabe an den Frachtfiihrer in Tschechien gerecht-

fertigt werden.

Die Klagerin musse sich auch die Lieferung an Abnehmer im Européischen
Wirtschaftsraum durch die H. S. nicht als ein Inverkehrbringen
mit ihrer Zustimmung zurechnen lassen. Die Lizenz der Muttergesellschaft

A. M. L. beschranke sich auf Serbien und Montenegro.
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Auch eine konkludente Zustimmung sei nicht anzunehmen.

b) Nach Art. 13 Abs. 1 GMV gewahrt die Gemeinschaftsmarke ihrem Inha-
ber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke fir Waren zu benut-
zen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Européi-
schen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Nach Art. 13 Abs. 1
UMV aF gewahrt eine Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benut-
zung der Marke fur Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder
mit seiner Zustimmung im Européaischen Wirtschaftsraum in den Verkehr ge-
bracht worden sind. 8 24 Abs. 1 MarkenG bestimmt, dass der Inhaber einer
Marke nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, die Marke fir Waren zu
benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland,
in einem der Ubrigen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum in

den Verkehr gebracht worden sind.

Die Erschopfung tritt vorbehaltlich des Art. 13 Abs. 2 GMV und UMV aF
sowie § 24 Abs. 2 MarkenG hinsichtlich aller Handlungen ein, die nach Art. 9
Abs. 1 GMV/Art. 9 Abs. 2 UMV aF und § 14 Abs. 2 MarkenG eine Verletzung der
Marke darstellen kdnnen (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 -1 ZR 221/16,
GRUR 2019, 76 Rn. 13 - beauty for less, mwN; BeckOK.Markenrecht/Steudtner,
24. Edition [Stand 1. Januar 2021], § 24 MarkenG Rn. 14).

c) Danach hat das Berufungsgericht die Voraussetzungen des Art. 13
Abs. 1 GMV und UMV aF sowie des § 24 Abs. 1 MarkenG zu Recht verneint.

aa) Ein Inverkehrbringen im Europaischen Wirtschaftsraum ist nicht darin
zu sehen, dass die Tochtergesellschaft der Klagerin HMMC die Fahrzeuge in

NosSovice (Tschechien) an den Frachtfiihrer Gbergeben hat.
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(1) Die Regelung der Erschopfung hat den Zweck, die Belange des Mar-
kenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs in Einklang zu bringen (vgl.
EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996,
[-3545 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 40 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb
u.a.). Dem Markeninhaber steht danach das ausschliel3liche Recht zu, das erste
Inverkehrbringen der Markenware in der Europaischen Union oder im Européi-
schen Wirtschaftsraum zu kontrollieren. Dadurch soll dem Markeninhaber die
Moglichkeit eingeraumt werden, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu reali-
sieren (vgl. EuGH, Urteil vom 30. November 2004 - C-16/03, Slg. 2004, 1-11313
= GRUR 2005, 507 Rn. 35, 36, 41 - Peak Holding [Peak Performance]; Urteil vom
18. Oktober 2005 - C-405/03, Slg. 2005, 1-8735 = GRUR 2006, 146 Rn. 33
- Class International [Aquafresh]; Urteil vom 25. Juli 2018 - C-129/17, GRUR
2018, 971 Rn. 46 f. = WRP 2018, 1317 - Mitsubishi Shoji Kaisha u.a. [MITSUB-
ISHI]; BGH, Urteil vom 27. April 2006 - | ZR 162/03, GRUR 2006, 863 Rn. 15 =
WRP 2006, 1233 - ex works; Urteil vom 15. Februar 2007 - |1 ZR 63/04, GRUR
2007, 882 Rn. 14 = WRP 2007, 1197 - Parfumtester; Urteil vom 3. Februar 2011
-1 ZR 26/10, GRUR 2011, 820 Rn. 16 = WRP 2011, 1180 - Kuchenbesteck-Set;
Urteil vom 25. Marz 2021 - | ZR 37/20, GRUR 2021, 971 Rn. 45 = WRP 2021,
904 - myboshi). Dieser Wert besteht auch darin, dass der Markeninhaber seine
Waren auf verschiedenen Markten unter verschiedenen Konditionen absetzen
kann (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 17. Oktober 1997 - 2 U 80/97, OLGR 1998,
108, juris Rn. 59).

Von einem Inverkehrbringen ist deshalb auszugehen, wenn der Markenin-
haber die Verfigungsgewalt Gber die mit der Marke versehenen Waren auf einen
Dritten Ubertragen und dadurch den wirtschaftlichen Wert der Marke realisiert hat
(EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 40, 42 - Peak Holding [Peak Performance]; BGH,
GRUR 2006, 863 Rn. 15 - ex works; GRUR 2007, 882 Rn. 14 - Parfumtester;
GRUR 2011, 820 Rn. 14 - Kuchenbesteck-Set). Mit der willentlichen Ubertragung
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der Verfigungsgewalt im Europaischen Wirtschaftsraum verliert der Markeninha-
ber die Moglichkeit, den weiteren Vertrieb der Markenware innerhalb dieses Wirt-
schaftsgebiets zu kontrollieren. Ein Inverkehrbringen ist deshalb nicht schon an-
zunehmen bei unternehmensinternen Warenbewegungen zwischen verschiede-
nen Betrieben des Markeninhabers oder bei einem Warenverkehr innerhalb ei-
nes Konzernverbundes, bei dem einem verbundenen Konzernunternehmen die
Waren zum Verkauf zur Verfliigung gestellt werden (vgl. EUGH, GRUR 2005, 507
Rn. 44 - Peak Holding [Peak Performance]; BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 15 - ex
works, mwN; GRUR 2007, 882 Rn. 15 - Parfumtester; GRUR 2011, 820 Rn. 17
- Kuchenbesteck-Set; BeckOK.Markenrecht/Steudtner aaO 824 MarkenG
Rn. 27; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., 8 24 MarkenG Rn. 11; differenzierend
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., 8 24 Rn. 22; Thiering in Strobele/Hacker/
Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 24 Rn. 23).

(2) Durch die Ubergabe der Fahrzeuge an den von ihr beauftragten Fracht-
fuhrer hat die Tochtergesellschaft der Klagerin die Fahrzeuge nicht im Sinne des
Art. 13 Abs. 1 GMV und UMV aF sowie des § 24 Abs. 1 MarkenG in Verkehr ge-
bracht.

Die Ubergabe der Ware an eine Transportperson stellt nur dann ein die
Erschoépfung des Markenrechts auslésendes Inverkehrbringen dar, wenn die Ver-
fugungsgewalt in tatsachlicher und in rechtlicher Hinsicht auf den Kaufer tber-
geht, nicht hingegen dann, wenn die Verfligungsgewalt bei dem Markeninhaber
verbleibt (vgl. BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 17 f. - ex works; OLG Minchen, WRP
2017, 350, 354 [juris Rn. 93]; OLG Miinchen, GRUR-RR 2004, 291, 292 [juris
Rn. 35]; OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 96, 97 [juris Rn. 15]; BeckOK.Marken-
recht/Steudtner aaO § 24 MarkenG Rn. 23.2; Fezer aaO § 24 MarkenG Rn. 11;
Thiering in Strébele/Hacker/Thiering aaO § 24 Rn. 26; Ekey in Ekey/Bender/
Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 4. Aufl., 8 24 MarkenG Rn. 40; Bayreuther,
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WRP 2000, 349, 354 f.; allein auf die rechtliche Verfigungsgewalt abstellend
Ingerl/Rohnke aaO § 24 Rn. 19).

Auf den Transportvertrag mit dem Frachtfuhrer G.  E. GmbH bzw.
dem Unterfrachtfihrer K. L. sind die Vorschriften der CMR anwendbar.
Die CMR gilt nach ihrem Art. 1 Abs. 1 Satz 1 fur jeden Vertrag tUber die entgeltli-
che Beforderung von Gutern auf der Stral3e mittels Fahrzeugen, wenn der Ort
der Ubernahme des Gutes und der fir die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie
im Vertrag angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen
mindestens einer ein Vertragsstaat ist. Sowohl die Tschechische Rebublik, in
dessen Staatsgebiet der Ort der Ubernahme des Guts NoSovice liegt, als auch
Serbien, in dessen Staatsgebiet der Ort der Ablieferung Belgrad liegt, sind Ver-
tragsparteien der CMR (vgl. BGBI. Il 2021, Fundstellennachweis B, S. 515). Der
Transportvertrag hat die entgeltliche Beférderung von Gutern auf der Stral3e mit
Fahrzeugen zum Gegenstand. Ist der raumliche Anwendungsbereich der CMR
eroffnet, haben die Gerichte eines Vertragsstaats das Ubereinkommen als inter-
nationales Einheitsrecht ohne vorgelagerte Befragung des internationalen Privat-
rechts des Gerichtsstaats unmittelbar anzuwenden (vgl. nur MinchKomm.HGB/
Jesser-Huss, 4. Aufl., Einl. CMR Rn. 35 und Art. 1 CMR Rn.1; Ferrari in Ferrari/
Kieninger/Mankowski, Internationales Vertragsrecht, 3. Aufl., Art. 1 CMR Rn. 3).

Nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 CMR ist der Absender berechtigt, Gber das Gut
zu verfiigen. Nach Satz 2 dieser Bestimmung kann er insbesondere verlangen,
dass der Frachtfuihrer das Gut nicht weiterbeférdert, den fur die Ablieferung vor-
gesehenen Ort andert oder das Gut einem anderen als dem im Frachtbrief ange-
gebenen Empfanger abliefert. Absender im Sinne von Art. 12 Abs. 1 CMR ist der
Vertragspartner des Frachtfihrers (BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 18 - ex works).
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Im Streitfall hatte die Tochtergesellschaft der Klagerin HMMC den Fracht-
fuhrer beauftragt. Dieser stand mithin nach Art. 12 Abs. 1 CMR bis zur Abliefe-
rung der Fahrzeuge in Belgrad das alleinige frachtrechtliche Verfligungsrecht und
deshalb die Verfligungsgewalt Giber die Fahrzeuge zu. Verbleibt die Verfligungs-
gewalt Uber die mit der Marke versehene Ware bei einer mit dem Markeninhaber
wirtschaftlich verbundenen Person, etwa einer Tochtergesellschaft, besteht die
Kontrolle des Markeninhabers tiber den Vertrieb der Ware fort, so dass noch kein
Inverkehrbringen vorliegt (vgl. BGH, GRUR 2011, 820 Rn. 17 - Kuchenbesteck-
set).

Somit fehlt es mit Blick auf die von der Tochtergesellschaft der Klagerin
vorgenommene Ubergabe der Fahrzeuge an den Frachtfiihrer an einem Inver-
kehrbringen. Insofern unterscheidet sich der Streitfall von der im vom Senat ent-
schiedenen Fall "ex works" gegebenen Konstellation, in der die Markeninhaberin
das transportierte Gut an den von der Kauferin beauftragten Frachtfiihrer tber-
geben hatte, so dass die Verfugungsbefugnis gemafl Art. 12 Abs. 1 CMR der
Kauferin zustand (BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 18 - ex works). Einen Ausnahme-
fall nach Art. 12 Abs. 2 und 3 CMR hat der Beklagte nicht dargetan, wie auch die
Revision nicht in Abrede stellt.

Ist die Realisierung des wirtschaftlichen Werts des Markenrechts erst nach
dem Ubergang des Verfiigungsrechts auf die Kauferin anzunehmen, kommt es
auch nicht darauf an, dass - wie die Revision meint - die Tochtergesellschaft der
Klagerin mit der Ubergabe der Fahrzeuge an den Frachtfuihrer alle eigenen Leis-

tungen erbracht hatte, um den Kaufpreisanspruch zu realisieren.

(3) Der Revision ist nicht zu folgen, soweit sie ein Inverkehrbringen bereits
dann annehmen mdchte, wenn die Ware die eigene (oder konzerneigene) be-
triebliche Sphére des Markeninhabers verlassen und dieser damit die Ware wirt-
schaftlich verwertet hat.
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Zutreffend stellt die Revision darauf ab, dass der Begriff des Inverkehrbrin-
gens unionsrechtlich einheitlich und autonom anhand des Wortlauts, des Auf-
baus und der Ziele der unionsrechtlichen Bestimmungen auszulegen ist (EuGH,
GRUR 2005, 507 Rn. 32 - Peak Holding [Peak Performance]; BGH, GRUR 2011,
820 Rn. 16 - Kuchenbesteck-Set; GRUR 2021, 971 Rn. 44 - myboshi). Der Ge-
richtshof der Europaischen Union hat betont, mit der Regelung der Erschopfung
solle dem Markeninhaber die Kontrolle des erstmaligen Inverkehrbringens er-
maoglicht werden (EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 36 - Peak Holding [Peak Perfor-

mance]).

Der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européischen Union ist jedoch
zweifelsfrei zu entnehmen, dass eine fur die Annahme des Inverkehrbringens
hinreichende wirtschaftliche Verwertung des Markenrechts erst vorliegt, wenn
sich der Markeninhaber seiner Kontrolle tiber den Vertrieb der Ware durch Uber-
tragung des Verfiigungsrechts auf einen Dritten begeben hat (vgl. EuGH, GRUR
2005, 507 Rn. 42 - Peak Holding [Peak Performance]; vgl. auch EuGH, Urteil
vom 22. Juni 1994 - C-9/93, Slg. 1994, 1-2789 = GRUR Int. 1994, 614 Rn. 43
- IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger [Ideal-Standard]). Hierfur reicht
ein bloRes Verlassen der betrieblichen Sphére nicht aus, wenn das Verfigungs-
recht an der Ware nicht auf den Dritten Ubergeht.

Entgegen der Ansicht der Revision genigt der blo3e Verkauf der Ware in
der Europaischen Union oder im Europaischen Wirtschaftsraum nicht fir die An-
nahme der Erschépfung. Solange der Markeninhaber oder ein mit ihm wirtschaft-
lich verbundenes Unternehmen die Mdglichkeit hat, durch Ausiibung eines Wei-
sungsrechts gegeniber der Transportperson die Auslieferung der Ware an den
Kaufer zu unterbinden, liegt, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgefihrt hat,
im blo3en Verkauf noch keine endgultige Realisierung des wirtschaftlichen Werts
des Markenrechts. Wirden bereits der Verkauf der Markenware an einen im

Europaischen Wirtschaftsraum ansassigen Kaufer und die Ubergabe an eine
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vom Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unterneh-
men beauftragte Transportperson fir ein Inverkehrbringen ausreichen, ware
zudem die Mdoglichkeit des im Europaischen Wirtschaftsraum produzierenden
Markeninhabers, seine Waren aul3erhalb des Europaischen Wirtschaftsraums zu
vertreiben, ohne dass hierdurch seine Rechte innerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraums erschopft werden (vgl. EUGH, GRUR 2005, 507 Rn. 36 - Peak Hol-

ding [Peak Performance]), in unvertretbarer Weise eingeschrankt.

Fur den Standpunkt der Revision lasst sich auch nicht Erwagungsgrund 27
der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten uber die Marken heranziehen. Nach dessen Satz 5 sollte eine Be-
nutzung einer Marke durch Dritte mit dem Ziel, die Verbraucher auf den Wieder-
verkauf von Originalwaren aufmerksam zu machen, die urspringlich vom Mar-
keninhaber selbst oder mit dessen Einverstandnis in der Union verkauft wurden,
als rechtmalig betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anstan-
digen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Dieser Erwagungs-
grund befasst sich nicht mit den in Art. 15 der Richtlinie (EU) 2015/2436 geregel-
ten Voraussetzungen der Erschépfung, die erst in Erwagungsgrund 28 behandelt
werden, sondern zielt auf die Schrankenregelung des Art. 14 der Richtlinie (EU)
2015/2436, die sich mit der Benutzung der Marke in Personennamen oder in An-
gaben Uber Merkmale oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung be-
fasst. Ein Verzicht auf das vom Gerichtshof der Europaischen Union in standiger
Rechtsprechung angewandte Kriterium, demzufolge ein die Erschopfung der
Markenrechte auslésendes Inverkehrbringen erst vorliegt, wenn der Markeninha-
ber das Verfigungsrecht auf einen Dritten Ubertragen hat, lasst sich daraus nicht

herleiten.

bb) Die Fahrzeuge sind nicht dadurch im Européaischen Wirtschaftsraum in
Verkehr gebracht worden, dass der von der Tochtergesellschaft der Klagerin be-

auftragte Frachtfihrer die Fahrzeuge bei der H. S. in Belgrad ab-
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geliefert hat, weil Serbien nicht Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europa-
ischen Wirtschaftsraum ist.

cc) Das Inverkehrbringen der Fahrzeuge in der Europaischen Union oder
im Europaischen Wirtschaftsraum durch die H. S. ist der Klagerin

nicht zuzurechnen.

Zwar ist ein Inverkehrbringen im Sinne des Erschdpfungsgrundsatzes auch
dann gegeben, wenn zwar nicht der Markeninhaber selbst, aber eine wirtschaft-
lich mit ihm verbundene Person die Verfigungsgewalt willentlich Ubertragt
(EuGH, GRUR Int. 1994, 614 Rn. 34 - IHT Internationale Heiztechnik und Dan-
zinger [ldeal-Standard]; EuGH, Urteil vom 23. April 2009 - C-59/08, Slg. 2009,
[-3421 = GRUR 2009, 593 Rn. 43 - Copad [Christian Dior]; Urteil vom 15. Okto-
ber 2009 - C-324/08, Slg. 2009, 1-10019 = GRUR 2009, 1159 Rn. 24 - Makro
Zeefbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]; EuGH, Urteil vom 14. Juli 2011
- C-46/10, Slg. 2011, 1-6161 = GRUR Int. 2011, 827 Rn. 27 - Viking Gas; BGH,
GRUR 2011, 820 Rn. 17 - Kuchenbesteck-Set). Mit dem Markeninhaber in die-
sem Sinne wirtschaftlich verbunden ist auch ein Lizenznehmer (EuGH,
GRUR 2009, 593 Rn. 43 - Copad [Christian Dior]; GRUR 2009, 1159 Rn. 24
- Makro Zeefbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]; EUuGH, Urteil vom 3. Juni 2010
- C-127/09, Slg. 2010, 1-4965 = GRUR 2010, 723 Rn. 29 -Coty Prestige
[Davidoff]; BGH, GRUR 2011, 820 Rn. 17 f. - Kuchenbesteck-Set; GRUR 2021,
971 Rn. 46 f. - myboshi). Handlungen des Lizenznehmers kénnen aber allenfalls
zur Erschopfung hinsichtlich der an ihn lizenzierten Marken fuhren (vgl. EUGH,
GRUR Int. 1994, 614 Rn. 51 - IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger
[ldeal-Standard]).
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Die H. S. halt jedoch keine Lizenzen an den Klagemarken.
Vielmehr hat das Landgericht, auf dessen tatsachliche Feststellungen das Beru-
fungsgericht Bezug genommen hat, festgestellt, dass die Klagerin lediglich der
Muttergesellschaft der H. S. eine Lizenz eingeraumt hat, und dies
auch nur hinsichtlich ihrer serbischen und montenegrinischen Hyundai-Marken.
Diese Feststellungen werden von der Revision nicht angegriffen. Selbst wenn
-was nicht festgestellt worden ist - die H. S. von ihrer Mutterge-
sellschaft eine Unterlizenz erhalten hatte, so wéren ihre Rechte daher auf die
serbischen und montenegrinischen Hyundai-Marken beschrénkt. Eine Erschop-
fung der fur die Européische Union und Deutschland Schutz beanspruchenden
Klagemarken konnte mithin durch Handlungen der H. S. nicht

eintreten.

dd) Es fehlt auch an einer Zustimmung der Klagerin zum Inverkehrbringen
der Fahrzeuge in den Europdischen Wirtschaftsraum durch die H.
S.

Auch der Begriff der Zustimmung ist einheitlich im Sinne der Unionsrechts-
ordnung auszulegen (EuGH, Urteil vom 20. November 2001 - C-414/99 bis
416/99, Slg. 2001, 1-8691 = GRUR 2002, 156 Rn. 37, 43 - Zino Davidoff und Levi
Strauss [Cool Water]; BGH, GRUR 2011, 820 Rn. 21 - Kuchenbesteck-Set;
GRUR 2021, 971 Rn. 44 - myboshi). Die Zustimmung muss auf eine Weise ge-
aul3ert werden, die einen Willen zum Verzicht auf das Markenrecht mit Bestimmt-
heit erkennen lasst (EUGH, GRUR 2002, 156 Rn. 41, 45 - Zino Davidoff und Levi
Strauss [Cool Water]; GRUR 2009, 593 Rn. 42 - Copad [Christian Dior];
GRUR 2009, 1159 Rn. 22 - Makro Zeefbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]).

Fur die Voraussetzungen der Erschopfung ist im Streitfall, in dem es nicht

um die Abschottung von nationalen Markten mit dem Zweck der Begtinstigung
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von Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten geht, der Beklagte darle-
gungs- und beweisbelastet (vgl. EuGH, GRUR 2002, 156 Rn. 54 - Zino Davidoff
und Levi Strauss [Coll Water]; EuGH, Urteil vom 8. April 2003 - C-244/00, Slg.
2003, 1-3051 = GRUR 2003, 512 Rn. 41 -Van Doren + Q; BGH, Urteil vom
23. Oktober 2003 -1 ZR 193/97, GRUR 2004, 156, 157 f. [juris Rn. 22, 25] =
WRP 2004, 243 - stussy Il; Urteil vom 15. Méarz 2012 - | ZR 52/10, GRUR 2012,
626 Rn.30 = WRP 2012, 819 - Converse I; Urteil vom 15. Oktober 2020
-1 ZR 147/18, GRUR 2020, 1306 Rn. 36 = WRP 2021, 50 - Querlieferungen;
Thiering in Strobele/Hacker/Thiering aaO 8 24 Rn. 52; Ingerl/Rohnke aaO § 24
Rn. 88, 90).

Das Berufungsgericht hat zu Recht ausgefihrt, dass eine konkludente Zu-
stimmung nicht allein aufgrund einer sich aus dem Umfang der Exporte nach
Serbien resultierenden Kenntnis der Klagerin vom Parallelhandel angenommen
werden kann. Rechtsfehler insoweit sind nicht ersichtlich und werden von der
Revision auch nicht geriigt. Auch die Ausstattung der Fahrzeuge und das Aus-
stellen einer Ubereinstimmungsbescheinigung mit einer erteilten EG-Typenge-
nehmigung kdnnen nicht als Zustimmung zu einem Vertrieb im Europaischen
Wirtschaftsraum angesehen werden (vgl. BGH, Urteil vom 18. Januar 2012
-1ZR 17/11, GRUR 2012, 928 Rn. 17 = WRP 2012, 1104 - Honda-Grauimport).

5. Zu Recht hat das Berufungsgericht ein schuldhaftes, namlich fahrlassiges
Handeln des Beklagten im Sinne des § 14 Abs. 6 MarkenG angenommen. Wer
als gewerblicher Eink&ufer Markenware aul3erhalb des vom Markeninhaber vor-
gesehenen Vertriebswegs bezieht, muss priufen, ob die ihm angebotene Marken-
ware bereits mit Zustimmung des Markeninhabers im Européischen Wirtschafts-
raum in den Verkehr gebracht wurde (BGH, Urteil vom 23. Februar 2006
-1 ZR 272/02, GRUR 2006, 421 Rn. 46 - Markenparfiumverkaufe). Dieser Sorg-
faltspflicht hat der Beklagte nicht gentgt.
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C. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europaischen Union nach Art. 267
Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982
- 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Ok-
tober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im
Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Uni-
onsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklart
oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Aus der Entscheidung des Gerichts-
hofs in der Sache Peak Holding [Peak Performance] folgt - wie ausgefuhrt - zwei-
felsfrei, dass dieser fiir ein Inverkehrbringen eine Ubertragung des Rechts, liber
die Waren zu verfligen, auf einen Dritten im Rahmen eines Verkaufs oder eines
sonstigen Vertrags, der den wirtschaftlichen Wert der Ware realisiert, fordert und

eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise nicht geniigen lasst.
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D. Danach ist die Revision des Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97
Abs. 1 ZPO zurlickzuweisen.

Koch Loffler Schwonke

Feddersen Odorfer

Vorinstanzen:
LG Dusseldorf, Entscheidung vom 24.01.2019 - 37 O 13/17 -
OLG Dusseldorf, Entscheidung vom 20.02.2020 - I-20 U 18/19 -



