BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

| ZR 69/04 Verklindet am:
22. September 2011
Fuhringer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Bayerisches Bier Il

EWG-VO 2081/92 Art. 14 Abs. 1, Art. 17;: PVU Art. 639Ues: MarkenG § 127
Abs. 3

a) Die Vorschriften des Markengesetzes und des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb sind ergdnzend heranzuziehen, soweit zur Umsetzung der
Vorgaben der Verordnungen (EWG) Nr. 2081/92 und (EG) 510/2006 Be-
stimmungen im nationalen Recht erforderlich sind.

b) Die Prioritat einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 eingetragenen Bezeichnung im Sinne von Art. 14 Abs. 1
dieser Verordnung richtet sich nach dem Zeitpunkt der Veroffentlichung der
Eintragung.

c) Eine geographische Herkunftsangabe verfligt tGber einen besonderen Ruf im
Sinne von 8§ 127 Abs. 3 MarkenG, wenn sie ein besonderes Ansehen ge-
nief3t, ohne dass dies durch objektive Eigenschaften der mit einer geographi-
schen Herkunftsangabe gekennzeichneten Produkte begriindet sein muss.

BGH, Urteil vom 22. September 2011 - | ZR 69/04 - OLG Miunchen
LG Munchen |



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 22. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Buscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff
und Dr. Koch

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Minchen vom 27. Mai 2004 im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hinsicht-
lich der Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Marke
Nr. 645 349 fur die Ware "Bieres" in Deutschland und hinsichtlich
der Hilfswiderklage zum Nachteil der Beklagten erkannt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch tber die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Klager, der Bayerische Brauerbund e.V., ist der Dachverband der
bayerischen Brauwirtschaft. Nach § 2 seiner Satzung gehdrt es zu seinen Auf-
gaben, gegen die unlautere Verwendung der Angabe "Bayerisches Bier" vorzu-

gehen.



Auf Antrag des Klagers meldete die Bundesregierung am 20. Januar
1994 die Bezeichnung "Bayerisches Bier" zur Eintragung in das von der Euro-
paischen Kommission gefiihrte Verzeichnis der geschitzten Ursprungsbezeich-
nungen und der geschutzten geographischen Angaben an. Mit der Verordnung
(EG) Nr. 1347/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 (ABI. EG Nr.L 182 vom
5. Juli 2001, S. 3) wurde die Bezeichnung "Bayerisches Bier" als geschitzte

geographische Angabe (g.g.A.) eingetragen.

Die Beklagte ist eine niederlandische Brauerei. Sie ist Inhaberin der in-

ternational registrierten Marke Nr. 645 349:

JB/AU/\‘J :RWX
HOLEANDIBEER

Die IR-Marke geniel3t mit Prioritat vom 28. April 1995 Schutz in
Deutschland fir die Waren "Bieres; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-

rations pour faire des boissons".

Der Klager sieht in der Schutzerstreckung der IR-Marke der Beklagten
auf Deutschland eine Verletzung der nach der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001

geschitzten geographischen Angabe "Bayerisches Bier". Er ist der Ansicht, der



10

Schutzerstreckung der fraglichen IR-Marke auf Deutschland stinden auch die
Bestimmungen des Markengesetzes Uber den Schutz geographischer Her-
kunftsangaben entgegen. Ferner hat er die mangelnde Benutzung der Marke

fur andere Waren als "Biéres" geltend gemacht.

Der Klager hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Schutzentziehung der IR-Marke Nr. 645 349
in Deutschland einzuwilligen.

Die Beklagte hat eine Verletzung der geschitzten geographischen An-
gabe durch ihre Marke in Abrede gestellt und die Ansicht vertreten, die Verord-
nung (EG) Nr. 1347/2001, die die Bezeichnung "Bayerisches Bier" schiitze, sei
unwirksam. Zudem sei der Schutz der IR-Marke zeitlich vorrangig vor dem der

geschuitzten geographischen Angabe "Bayerisches Bier".

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt und hilfsweise beantragt

festzustellen,

dass die Bundesregierung insoweit gegen die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
des Rates vom 14. Juli 1992 verstol3en hat, als sie den Antrag des Klagers auf
Eintragung der Angabe "Bayerisches Bier" als nach der Verordnung geschuitzte
geographische Angabe an die Kommission der Europaischen Gemeinschaft
weitergeleitet hat.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurlickgewiesen;
die hilfsweise erhobene Feststellungswiderklage hat es abgewiesen (OLG
Munchen, GRUR Int. 2005, 72).
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Dagegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklag-
ten. Sie erstrebt mit ihrem Rechtsmittel die Abweisung der Klage auf Einwilli-
gung in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 645 349, soweit die
Marke fur Bier eingetragen ist. Zudem verfolgt sie ihren hilfsweise gestellten

Feststellungsantrag weiter.

Mit Beschluss vom 14. Februar 2008 hat der Senat dem Gerichtshof der
Européaischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR
2008, 413 = WRP 2008, 669 - Bayerisches Bier I):

1. Ist Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 anwendbar, wenn die
geschitzte Angabe im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom
14. Juli 1992 (ABI. EG Nr. L 208 vom 24. Juli 1992, S. 1) wirksam einge-
tragen ist?

2. a) Falls die Frage zu 1 bejaht wird: Auf welchen Zeitpunkt ist fur die Be-
urteilung des Zeitrangs der geschiitzten geographischen Angabe im
Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 abzustel-
len?

b) Falls die Frage zu 1 verneint wird: Nach welcher Vorschrift richtet sich
die Kollision einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2081/92 wirksam eingetragenen geographischen
Angabe mit einer Marke und wonach richtet sich der Zeitrang der ge-
schitzten geographischen Angabe?

3. Kann auf die nationalen Vorschriften zum Schutz geographischer Bezeich-
nungen zurlckgegriffen werden, wenn die Angabe "Bayerisches Bier" die
Voraussetzungen zur Eintragung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
und der Verordnung (EG) Nr.510/2006 erfillt, die Verordnung (EG)
Nr. 1347/2001 jedoch unwirksam ist?

Der Gerichtshof der Européaischen Union hat dariber durch Urteil vom
22. Dezember 2010 (C-120/08, GRUR 2011, 240 = WRP 2011, 189 - Bavaria

N.V./Bayerischer Brauerbund Il) wie folgt entschieden:
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Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992
zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ist zur Regelung der Kollision zwischen ei-
ner im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 dieser Verordnung wirksam als ge-
schiitzte geographische Angabe eingetragenen Bezeichnung und einer Marke
anwendbar, auf die einer der in Art. 13 dieser Verordnung aufgefiihrten Tatbe-
stéande zutrifft und die die gleiche Art von Erzeugnis betrifft und fir die der An-
trag auf Eintragung sowohl vor der Eintragung dieser Bezeichnung als auch vor
dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 692/2003 des Rates vom 8. April
2003 zur Anderung der Verordnung Nr. 2081/92 gestellt wurde. Der Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Eintragung dieser Bezeichnung stellt den Bezugs-
zeitpunkt fur den genannten Art. 14 Abs. 1 dar.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klager kbnne die Zustim-
mung zur Entziehung des Schutzes der IR-Marke der Beklagten fur Deutsch-
land im Hinblick auf die Eintragung fur "Bier" nach § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1,
§ 13 Abs. 1 und 2 Nr. 5 MarkenG in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 und 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 verlangen. Zur Begrindung hat es ausgefihrt:

Die Bezeichnung "Bayerisches Bier" sei durch die Verordnung (EG)
Nr. 1347/2001 im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 wirksam als geschutzte geographische Angabe in das Verzeichnis
der Kommission eingetragen worden. Die von der Beklagten gegen die Gliltig-
keit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 vorgebrachten Einwande griffen samt-
lich nicht durch. Das Eintragungsverfahren sei rechtlich nicht zu beanstanden.
Die Kommission habe auch zutreffend angenommen, dass die Bezeichnung
"Bayerisches Bier" nicht zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei. Die
IR-Marke verletze den flr die geschitzte geographische Angabe "Bayerisches
Bier" nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 beste-
henden Schutzbereich. Sie dirfe auch nicht nach Art. 14 Abs. 2 dieser Verord-
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nung weiterverwendet werden. Es fehle an einem zeitlich vorrangigen Schutz
der IR-Marke vor der geschitzten geographischen Angabe. Ausschlaggebend
fur den Zeitrang der geschitzten geographischen Angabe im Sinne von Art. 14
Abs. 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 sei der Tag der Stellung des
Eintragungsantrags nach Art. 17 Abs. 1 dieser Verordnung fur die Bezeichnung
"Bayerisches Bier" am 20. Januar 1994. Dagegen verfluige die IR-Marke nur
Uber die Beneluxprioritat vom 28. April 1995. Auf altere Markeneintragungen
zugunsten der Beklagten in anderen Mitgliedstaaten komme es nicht an. Der
von der Beklagten beanspruchte Telle-quelle-Schutz nach Art. 62" py(
stehe dem Antrag auf Einwilligung in die Loschung der IR-Marke nicht entge-
gen. Der Telle-quelle-Schutz regele den Malstab fur absolute Schutzversa-
gungsgrunde, nicht dagegen fur Prioritéatsfragen. Der Anspruch des Klagers sei
nicht verwirkt; die Entziehung des Schutzes der prioritatsjingeren IR-Marke fur

Deutschland sei auch nicht unverhaltnismagig.

Die in der Berufungsinstanz hilfsweise erhobene Widerklage sei unzulés-
sig. Der Klager habe in ihre Erhebung nicht eingewilligt, und sie sei auch nicht

sachdienlich.

Il. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
Erfolg. Sie fuhren zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zuriick-
verweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, dem Klager stehe wegen Verlet-
zung der nach der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 geschutzten geographi-
schen Angabe "Bayerisches Bier" gegen die Beklagte ein Anspruch auf Einwilli-
gung in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 645 349 in Deutschland

fur die Ware "Bieres" zu, halt der rechtlichen Nachprtfung nicht stand.
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a) Das Berufungsgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen,
dass sich der Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung nach § 115
Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2 Nr. 5 MarkenG in Verbindung mit Art. 13
Abs. 1 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 richtet.

aa) Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 - Gleiches gilt fur die Verordnung
(EG) Nr. 510/2006 - stellt allerdings fur qualifizierte geographische Angaben
eine einheitliche und abschlieRende Schutzregelung dar (vgl. EuGH, Urteil vom
8. September 2009 - C-478/07, Slg. 2009, 1-7721 = GRUR 2010, 143 Rn. 114
bis 129 - American Bud Il). Die Frage der Begriindung des Schutzes qualifizier-
ter geographischer Angaben, ihre Verwendung und der Schutz eingetragener
Bezeichnungen sowie die Kollision mit Marken wird daher allein durch die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2081/92 und die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 bestimmt.
Da die IR-Marke der Beklagten seit dem 28. April 1995 Schutz in Deutschland
genieldt, richtet sich die Frage, ob ein Grund fur die begehrte Schutzentziehung
wegen der Kollision zwischen der geschitzten geographischen Angabe "Baye-
risches Bier" und der IR-Marke der Beklagten besteht, nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 und insbesondere nach ihrem Art. 14 Abs. 1. Dagegen sind
- anders als die Revision meint - erganzend die Vorschriften des Markengeset-
zes heranzuziehen, soweit zur Umsetzung der Vorgaben der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 - Gleiches gilt fur die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 - Vor-
schriften im nationalen Recht erforderlich sind (vgl. Begrindung zum Regie-
rungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 120).
Dazu zahlt auch das Sanktionssystem im Fall der Verletzung einer nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 geschitzten Bezeichnung. Da Art. 14 Abs. 1
Unterabs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nur bestimmt, dass entgegen
Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung eingetragene Marken flr unglltig
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erklart werden, richten sich die Einzelheiten des Verfahrens nach dem Marken-
gesetz und ergéanzend nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Zu
den durch diese Bestimmungen geregelten Einzelheiten gehdrt, in welchem
Verfahren eine entgegen Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 eingetragene Marke fur ungultig erklart wird und wer zur Einleitung
dieses Verfahrens berechtigt ist (vgl. auch EuGH, Urteil vom 26. Februar 2008
- C-132/05, Slg. 2008, 1-957 = GRUR 2008, 524 Rn. 63 und 69 - Kommission/
Bundesrepublik Deutschland [Parmesan]).

bb) Nach 8§ 51 Abs. 1 MarkenG wird eine Marke wegen Nichtigkeit ge-
I6scht, wenn ihr ein Recht im Sinne der 88 9 bis 13 MarkenG mit alterem Zeit-
rang entgegensteht. Zu den geographischen Herkunftsangaben nach § 13
Abs. 2 Nr. 5 MarkenG z&hlen die nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ge-
schitzten Bezeichnungen (vgl. v. Gamm in Buscher/Dittmer/Schiwy, Gewerbli-
cher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., 8 13 MarkenG Rn. 11;
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., 8 13 Rn. 11; Hacker in Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl., 8 13 Rn. 27). Bei einer international registrierten Marke,
um die es im Streitfall geht, tritt an die Stelle der Loschungsklage wegen alterer
Rechte im Sinne von 8 51 Abs. 1 MarkenG die Klage auf Schutzentziehung
(8 115 Abs. 1 MarkenG).

Nichts anderes ergibt sich, wenn - wie die Revision geltend macht - aus-
schlie8lich auf die fur den Schutz von geographischen Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen gemaf der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 mal3gebli-
chen Vorschriften abgestellt wird. Einschlagig sind dann 8§ 135 Abs. 1 Satz 1
MarkenG, 8§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. b und
Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92. Die Vorschrift des § 135

Abs. 1 Satz 1 MarkenG regelt allerdings ausdrticklich nur den Unterlassungs-
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anspruch, wahrend der Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung ein
Beseitigungsanspruch ist. Der Beseitigungsanspruch kann jedoch unmittelbar
der verletzten Rechtsnorm entnommen werden (vgl. BGH, Urteil vom
25. Januar 2001 -1ZR 120/98, GRUR 2001, 420, 422 =WRP 2001, 546
- SPAI; Urteil vom 21. Februar 2002 -1ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900
= WRP 2002, 1066 - defacto) und ergibt sich vorliegend mithin aus § 135 Abs. 1
Satz 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92.

b) Das Berufungsgericht ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass
die Verordnung (EG) Nr. 1347/2001, durch die die Bezeichnung "Bayerisches
Bier" als geographische Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2081/92 geschutzt wird, wirksam ist. Das folgt aus dem Ur-
teil des Gerichtshofs der Europaischen Union vom 2. Juli 2009 - C-343/07 (Slg.
2009, 1-5491 = GRUR 2009, 961 Rn. 115 - Bavaria N.V./Bayerischer Brauer-
bund I), das auf ein Vorabentscheidungsersuchen der Corte d'appello Turin
vom 6. Juli 2007 in einem zwischen den Parteien des vorliegenden Rechts-
streits in Italien gefiihrten Prozess ergangen ist. Uber die vom Gerichtshof der
Europaischen Union in jenem Verfahren als nicht durchgreifend angesehenen
Einwadnde gegen die Wirksamkeit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 hinaus
hat die Beklagte im vorliegenden Verfahren nichts vorgetragen. Es ist daher von
der Wirksamkeit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 auszugehen.

c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der geschitzten geographi-
schen Angabe "Bayerisches Bier" komme der zeitliche Vorrang vor der
IR-Marke der Beklagten zu, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.
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aa) Die Frage des zeitlichen Vorrangs bei der Kollision der geschutzten
geographischen Angabe "Bayerisches Bier" mit der IR-Marke richtet sich nach
der urspringlichen Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und nicht nach
der durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003 geanderten Fassung (vgl. EuGH,
GRUR 2011, 240 Rn. 42 f. - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund Il). Dies sind
die zum Zeitpunkt der Prioritat der Schutzerstreckung der IR-Marke am 28. April

1995 maf3geblichen Rechtsvorschriften.

bb) Die Kollision zwischen einer geschuitzten geographischen Angabe
und einer Marke beurteilt sich nach Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92. In der urspringlichen Fassung sah Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vor, dass der Antrag auf Eintragung der Marke,
auf den einer der in Art. 13 aufgefuhrten Tatbestéande zutrifft und der die gleiche
Art von Erzeugnis betrifft, zurickgewiesen wird, sofern dieser Antrag nach der
in Art. 6 Abs. 2 vorgesehenen Veroffentlichung eingereicht wird. Nach Art. 6
Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 verdffentlichte die Kommission die in
der Vorschrift naher bezeichneten Angaben zum Antragsteller und zum Antrag
auf Eintragung der qualifizierten geographischen Bezeichnung, wenn sie diese
fur schutzwirdig hielt. Die Bestimmung des Art. 6 Abs. 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 ist allerdings im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 dieser
Verordnung, in dem die geschiitzte geographische Angabe "Bayerisches Bier"
eingetragen ist, nicht anwendbar. Das vereinfachte Verfahren richtet sich nach
Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, der eine Veroffentlichung nach
Art. 6 Abs. 2 nicht vorsieht. An die Stelle des in Art. 6 Abs. 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 vorgesehenen Zeitpunkts tritt fir im vereinfachten Verfah-
ren eingetragene geographische Angaben die erste Veroffentlichung im verein-
fachten Verfahren auf Unionsebene. Maligeblicher Zeitpunkt bei der Anwen-
dung des Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ist danach der
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Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eintragung (vgl. EuGH, GRUR 2011, 240
Rn. 62 bis 67 - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund Il). Dies war vorliegend
der 5. Juli 2001. Die IR-Marke der Beklagten verfligt dagegen Uber eine Prioritat
vom 28. April 1995 und ist mit Wirkung fur Deutschland am 6. Oktober 1995
registriert worden. Der fur den Zeitrang der geschuitzten geographischen Anga-
be "Bayerisches Bier" mal3gebliche Zeitpunkt im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 liegt also nach dem Prioritatszeitpunkt und
auch nach dem Zeitpunkt der Schutzerstreckung der IR-Marke auf Deutschland,
so dass kein fir die Schutzentziehung erforderlicher zeitlicher Vorrang der ge-
schitzten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" vor der IR-Marke gege-

ben ist.

2. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann auch nicht aufrecht-
erhalten werden, soweit es die in der Berufungsinstanz hilfsweise erhobene

Widerklage abgewiesen hat.

a) Die Revision hat das Berufungsurteil auch im Umfang der Abweisung
der Widerklage angefochten. Dies ist der Revisionsbegriindung hinreichend
konkret zu entnehmen. Danach wird das Berufungsurteil, soweit nicht die Ein-
tragung der IR-Marke Nr. 645 349 fir andere Waren als Bier betroffen ist, in
vollem Umfang zur Uberpriifung durch das Revisionsgericht gestellt. Dass die
Revision den mit der Hilfswiderklage verfolgten Feststellungsantrag nicht in den
Revisionsantrag aufgenommen hat, ist unschadlich. Das Fehlen eines auf die
Hilfswiderklage bezogenen formalen Revisionsantrags schrankt weder den Um-
fang der Anfechtung ein noch macht sie die Revisionsbegrindung unzulassig,
wenn - wie im Streitfall - der Inhalt der Revisionsbegrindung den Umfang des

Revisionsangriffs klar erkennen lasst (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 1953
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-1 ZR 164/52, LM 8546 ZPO Nr.14; Urteil vom 17.Februar 2005
- IX ZR 159/03, NJW-RR 2005, 794).

Die Revision ist bezogen auf den gegen die Abweisung der Hilfswider-
klage gerichteten Angriff auch ausreichend begriindet (8 551 Abs. 3 Nr. 2 ZPO).
Die Revision rugt, dass das Berufungsgericht zu Unrecht die Sachdienlichkeit
der Zulassung der erst in der Berufungsinstanz erhobenen Widerklage verneint
und dem Feststellungsantrag nicht stattgegeben hat, und hat dies im Einzelnen
begriindet.

b) Die Abweisung der Widerklage kann schon deshalb keinen Bestand
haben, weil sie nur hilfsweise erhoben worden ist und die Bedingung, von der
die Beklagte die Entscheidung uber die Hilfswiderklage abhangig gemacht hat,

nicht eingetreten ist.

Zur Klarung der Frage, unter welcher Bedingung tber die Hilfswiderklage
zu entscheiden ist, ist das Vorbringen der Beklagten heranzuziehen. Ihm ist zu
entnehmen, dass der Feststellungsantrag fur den Fall gestellt ist, dass der Kla-
ger mit dem Klageantrag aufgrund der durch die Verordnung (EG)
Nr. 1347/2001 geschitzten geographischen Angabe obsiegt. Es handelt sich
um eine innerprozessuale Bedingung, von der die Erhebung der Widerklage
abhangig gemacht werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 13. Mai 1996
- Il ZR 275/94, BGHZ 132, 390, 397).

Die Bedingung ist jedoch nicht eingetreten (dazull 1 c), so dass eine
Entscheidung tber die Hilfswiderklage ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom
20. Januar 1989 - V ZR 137/87, NJW-RR 1989, 650).
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[ll. Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden, soweit
das Berufungsgericht die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 645 349 in
Deutschland fir Bier durch das Landgericht bestatigt hat und soweit es die
Hilfswiderklage der Beklagten abgewiesen hat (8 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache
ist an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen, weil sie nicht zur Endentschei-
dung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 ZPO). Nach den bisherigen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts und dem Vorbringen der Parteien ist dem Se-
nat eine abschlieRende Entscheidung, ob dem Klager die geltend gemachten
Anspriche gegen die Beklagte zustehen, nicht moglich.

Fur das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Der Klager hat die Anspriiche auf Schutzentziehung der IR-Marke der
Beklagten auch darauf gestitzt, dass die Bezeichnung "Bayerisches Bier" eine
geographische Herkunftsangabe im Sinne des § 126 Abs. 1 MarkenG ist und
die Benutzung der IR-Marke der Beklagten die geographische Herkunftsangabe
verletzt. Zur Begriindung hat er geltend gemacht, die Benutzung der der geo-
graphischen Herkunftsangabe &hnlichen IR-Marke fiir Bier begrinde die Gefahr
der Irrefihrung der Verbraucher tber die geographische Herkunft (8 127 Abs. 1
und 4 MarkenG). Die mit der in Rede stehenden geographischen Herkunftsan-
gabe gekennzeichneten Erzeugnisse (Bayerisches Bier) erfillten eine besonde-
re Qualitat, die den mit der IR-Marke der Beklagten gekennzeichneten Produk-
ten fehle, so dass auch die Voraussetzungen des § 127 Abs. 2 MarkenG gege-
ben seien. Die geographische Herkunftsangabe "Bayerisches Bier" genielie
einen besonderen Ruf. Durch die Verwendung der IR-Marke der Beklagten fir
Bier werde der besondere Ruf der geographischen Herkunftsangabe ohne

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt und ihre Unterschei-
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dungskraft beeintrachtigt. Es lagen deshalb die Voraussetzungen des § 127
Abs. 3 MarkenG vor.

Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine
Feststellungen zu den Voraussetzungen eines Schutzes der Bezeichnung
"Bayerisches Bier" nach 88 126, 127 MarkenG getroffen. Dies wird es im wie-

derer6ffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.

a) Der nationale Schutz fir die Bezeichnung "Bayerisches Bier" nach den
88 126, 127 MarkenG ist vorliegend nicht ausgeschlossen. Allerdings hat die in
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vorgesehene unionsrechtliche Schutzrege-
lung nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union ab-
schlieBenden Charakter (vgl. EuGH, GRUR 2010, 143 Rn. 129 - American
Bud Il). Auf die Bedeutung dieser Entscheidung fir den Schutz einer geogra-
phischen Bezeichnung nach § 127 Abs. 1 bis 3 MarkenG, die die Vorausset-
zungen einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung im Sinne
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/2006
erfillt, kommt es im Streitfall nicht an. Art. 17 Abs. 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 bestimmt, dass die Mitgliedstaaten den einzelstaatlichen Schutz
der nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung mitgeteilten Bezeichnungen bis zu dem
Zeitpunkt beibehalten kénnen, zu dem Uber die Eintragung entschieden worden
ist. Daraus folgt, dass die von den Mitgliedstaaten der Kommission im verein-
fachten Verfahren nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung mitgeteilten Bezeichnun-
gen auf einzelstaatlicher Ebene so lange geschutzt bleiben kénnen, bis tber
ihre Eintragung entschieden worden ist (vgl. EuGH, GRUR 2011, 240 Rn. 63 f.
- Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund Il). Ein moglicher Schutz der Bezeich-
nung "Bayerisches Bier" nach 88 126, 127 MarkenG in Deutschland blieb daher

bis zum Wirksamwerden der Eintragung der geschtitzten geographischen An-
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gabe "Bayerisches Bier" nach der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 am 5. Juli
2001 von dem unionsrechtlichen Schutzsystem unberihrt bestehen. Sollten die
Voraussetzungen der 88 126, 127 Abs. 1, 2 oder 3 MarkenG vor dem Zeitpunkt
der Prioritat der IR-Marke (28. April 1995) vorgelegen haben, steht dem Klager
der Anspruch auf Schutzentziehung nach § 115 Abs. 1, 8§ 51 Abs. 1, § 13 Abs. 2
Nr. 5, 8 128 Abs. 1 MarkenG, 8 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG zu.

b) Bei der Prifung der Frage, ob die Bezeichnung "Bayerisches Bier" die
Voraussetzungen einer geographischen Herkunftsangabe erfiillt, ob es sich
nicht um eine Gattungsbezeichnung im Sinne des 8§ 126 Abs. 2 MarkenG han-
delt und ob die Bezeichnung Uber einen besonderen Ruf verfligt, wird das Beru-
fungsgericht als Anhalt auch auf die im Eintragungsverfahren nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 2081/92 getroffenen Feststellungen zuriickgreifen kdnnen. Die
Eintragung einer geographischen Angabe nach der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 setzt voraus, dass es sich um eine qualifizierte geographische Be-
zeichnung handelt. Sie muss der Name einer Gegend, eines bestimmten Ortes
oder in Ausnahmeféllen eines Landes sein, der zur Bezeichnung eines Agrarer-
zeugnisses oder Lebensmittels dient, bei dem sich eine bestimmte Qualitat, das
Ansehen oder eine andere Eigenschaft aus diesem geographischen Ursprung
ergibt. Die Bundesregierung, die den Antrag auf Eintragung der Bezeichnung
"Bayerisches Bier" als geschiitzte geographische Angabe nach Art. 17 Abs. 1
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 an die Kommission weitergeleitet und im
Rahmen des nationalen Verfahrens die insoweit bestehenden Voraussetzungen
zu prufen hatte, und die Kommission sowie der Rat der Europaischen Union
haben die Voraussetzungen fur den Schutz der Bezeichnung "Bayerisches
Bier" nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 bejaht, ohne dass sich im Rah-
men der gerichtlichen Uberpriifung Anhaltspunkte dafiir ergeben haben, dass

die Eintragungsvoraussetzungen nicht vorlagen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 961
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Rn. 93 bis 110 - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund I). In diesem Zusam-
menhang ist die Eintragung als geschuitzte geographische Angabe wesentlich
mit dem Ansehen des aus Bayern stammenden Bieres begriindet worden. Soll-
te das Berufungsgericht diese Feststellung im wiederertffneten Berufungs-
rechtszug treffen konnen, spricht dies dafir, dass die geographische Herkunfts-
angabe Uber einen besonderen Ruf im Sinne des 8§ 127 Abs. 3 MarkenG ver-
fugt. Ausreichend dafir ist, dass die geographische Herkunftsangabe ein be-
sonderes Ansehen genieldt, ohne dass dies durch objektive Eigenschaften der
mit der geographischen Herkunftsangabe gekennzeichneten Produkte begrin-
det sein muss (vgl. zum Schutz der bekannten Marke BGH, Urteil vom
9. Dezember 1982 - | ZR 133/80, BGHZ 86, 90, 95 f. - Rolls-Royce; zum Schutz
der geographischen Herkunftsangabe mit besonderen Ruf OLG Minchen,
GRUR-RR 2002, 64, 66; Buscher in Buscher/Dittmer/Schiwy aaO § 127 Mar-
kenG Rn. 31; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 127 Rn. 22; Hacker in Strébe-
le/Hacker aaO § 127 Rn. 29; Omsels, Geografische Herkunftsangaben, 2007,
Rn. 612). Daruber hinaus wird das Berufungsgericht die weiteren Vorausset-
zungen des 8 127 Abs. 3 MarkenG zu prufen haben, zu denen es - von seinem

Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen getroffen hat.

2. Anders als die Revision meint, kann die Beklagte einem entsprechen-
den Anspruch des Klagers auf Entziehung des Schutzes der IR-Marke auch
nicht ein nach ihrer Darstellung seit Jahrzehnten unangefochten benutztes Un-
ternehmenskennzeichen (BAVARIA) entgegenhalten. Ein entsprechendes Un-
ternehmenskennzeichen berechtigt die Beklagte grundséatzlich nicht zur Be-
grindung eines weiteren Kennzeichenschutzes durch Erstreckung des Schut-
zes der IR-Marke auf Deutschland (vgl. zur Stérung der Gleichgewichtslage
beim Recht der Gleichnamigen durch Begrindung von Markenrechten BGH,
Urteil vom 14. April 2011 - | ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 40 = WRP 2011,
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886 - Peek & Cloppenburg Il; Urteil vom 7. Juli 2011 -1ZR 207/08, GRUR
2011, 835 Rn. 17 = WRP 2011, 1171 - Gartencenter Potschke).

3. Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf einen Telle-quelle-
Schutz nach Art. 69" A Aps. 1 Satz 1 PVU gegen einen etwaigen Anspruch
des Klagers auf Schutzentziehung berufen. Nach dieser Bestimmung soll
- vorbehaltlich der naheren Ausgestaltung in Art. 67" py() - jede im Ur-
sprungsland vorschriftsmaliig eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie
sie ist, in den anderen Verbandslandern zur Hinterlegung zugelassen und ge-
schitzt werden. Zu den Griinden, nach denen der Schutz versagt oder eine
Marke furr unguiltig erklart werden kann, rechnet Art. 694" B Ny, 1 PVU. Da-
nach darf die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen
Artikel fallen, fir ungultig erklart werden, wenn die Marke geeignet ist, Rechte
zu verletzen, die von einem Dritten in dem Land erworben sind, in dem der
Schutz beansprucht wird. Léschungsgriinde nach dieser Vorschrift sind solche
zeichenrechtlicher Art (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 1955 - |1 ZR 64/53, GRUR
1955, 575, 578 - Huckel). Dazu zahlt auch der Schutzentziehungsgrund nach
§ 115 Abs. 1, 8§51 Abs. 1, 8§ 13 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG (vgl. Busse/Starck, Wa-
renzeichengesetz, 6. Aufl., PVU Art. 694" Rn_6: Fezer aaO Art. gounauies
PVU Rn. 6), falls die IR-Marke der Beklagten die geographische Herkunftsan-
gabe "Bayerisches Bier" verletzt.

4. Als Unterfall des Beseitigungsanspruchs setzt der Anspruch auf Ein-
willigung in die Loschung einer Marke eine im Zeitpunkt der Entscheidung noch
andauernde Storung voraus. Gleiches gilt fur die Entziehung des Schutzes ei-
ner IR-Marke. Da ein nationaler Schutz der Bezeichnung "Bayerisches Bier"
nach dem Markengesetz nach Art. 17 Abs.3 der Verordnung (EWG)

Nr. 2081/92 nur bis zu dem Zeitpunkt beibehalten werden kann, zu dem Uber
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die Eintragung entschieden worden ist, setzt eine Fortdauer der Beeintrachti-
gung voraus, dass die IR-Marke auch den Schutzbereich der geschitzten geo-
graphischen Angabe "Bayerisches Bier" nach Art. 13 Abs. 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 verletzt. Sollte das
Berufungsgericht allerdings die Voraussetzungen des 8 127 Abs. 3 MarkenG
bejahen, spricht dies auch fur das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 13
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und des inhaltsgleichen
Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 (vgl. auch BGH,
GRUR 2008, 413 Rn. 18 - Bayerisches Bier I).

Bornkamm Biischer Schaffert

Kirchhoff Koch

Vorinstanzen:

LG Minchen I, Entscheidung vom 02.10.2003 - 7 O 16532/01 -
OLG Muinchen, Entscheidung vom 27.05.2004 - 29 U 5084/03 -



