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HEITEC Il

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 8 Abs. 2 und 4, Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 101 Abs. 2,
Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2; RL 2008/95/EG Art. 9 Abs. 1 und 2;
MarkenG § 21 Abs. 1 und 2, 8 125b Nr. 3

Dem Gerichtshof der Europaischen Union werden zur Auslegung von Art. 9
Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten Uber die Marken sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
Uber die Gemeinschaftsmarke folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorge-
legt:

1. Kann eine Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 nicht nur durch einen bei einer
Behorde oder einem Gericht einzulegenden Rechtsbehelf, son-
dern auch durch ein Verhalten ausgeschlossen werden, das ohne
Einschaltung einer Behdrde oder eines Gerichts erfolgt?
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2. Fur den Fall, dass Frage 1 bejaht wird: Stellt eine Abmahnung, mit
der der Inhaber des alteren Zeichens vor Einleitung eines gericht-
lichen Verfahrens vom Inhaber des jingeren Zeichens die Ver-
pflichtung zur Unterlassung der Zeichennutzung und den Ab-
schluss einer Vertragsstrafenverpflichtung fir den Fall der Zuwi-
derhandlung verlangt, ein der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1
und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2
und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 entgegen-
stehendes Verhalten dar?

3. Kommt es fur die Berechnung des funfjahrigen Duldungszeitraums
im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie
von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs auf die
Einreichung des Rechtsbehelfs bei Gericht oder den Zugang des
Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner an? Erlangt in diesem Zu-
sammenhang Bedeutung, dass sich der Zugang des Rechtsbe-
helfs beim Anspruchsgegner aufgrund Verschuldens des Inhabers
der alteren Marke bis Uber den Ablauf der Flnfjahresfrist hinaus
verzogert?

4. Umfasst die Verwirkung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 neben Unterlassungsanspru-
chen auch etwa auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung
gerichtete markenrechtliche Folgeansprtiche?

BGH, Beschluss vom 23. Juli 2020 - | ZR 56/19 - OLG Nurnberg
LG Nurnberg-Furth



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 14. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den
Richter Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke, die Richter Feddersen und
Odorfer

beschlossen:

I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

II. Dem Gerichtshof der Europaischen Union werden zur Ausle-
gung von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten Uber die Marken sowie von Art. 54 Abs.1 und 2 und
Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates
vom 26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke folgende

Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Kann eine Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der
Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und
Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 nicht
nur durch einen bei einer Behdrde oder einem Gericht
einzulegenden Rechtsbehelf, sondern auch durch ein
Verhalten ausgeschlossen werden, das ohne Einschaltung

einer Behdrde oder eines Gerichts erfolgt?

2. Fur den Fall, dass Frage 1 bejaht wird: Stellt eine Abmah-
nung, mit der der Inhaber des alteren Zeichens vor Einlei-
tung eines gerichtlichen Verfahrens vom Inhaber des jin-

geren Zeichens die Verpflichtung zur Unterlassung der



Zeichennutzung und den Abschluss einer Vertrags-
strafenverpflichtung fir den Fall der Zuwiderhandlung ver-
langt, ein der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2
der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2
und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
entgegenstehendes Verhalten dar?

Kommt es fur die Berechnung des funfjahrigen Duldungs-
zeitraums im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 im Falle eines
gerichtlichen Rechtsbehelfs auf die Einreichung des
Rechtsbehelfs bei Gericht oder den Zugang des Rechts-
behelfs beim Anspruchsgegner an? Erlangt in diesem Zu-
sammenhang Bedeutung, dass sich der Zugang des
Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner aufgrund Verschul-
dens des Inhabers der alteren Marke bis Gber den Ablauf

der Funfjahresfrist hinaus verzégert?

Umfasst die Verwirkung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 der
Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und
Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 neben
Unterlassungsanspriichen auch etwa auf Schadensersatz,
Auskunft und Vernichtung gerichtete markenrechtliche
Folgeanspriche?

Grinde:



A. Die Klagerin wurde im Jahr 1984 unter der Firma Heitec Industriepla-
nung GmbH in das Handelsregister eingetragen. Im Jahr 1988 wurde die Firma
in HEITEC GmbH geéndert. Seit einem Formwechsel im Jahr 2000 firmiert die
Klagerin als HEITEC AG. Sie ist Inhaberin der am 18. Marz 1998 mit einer
Senioritdt vom 13. Juli 1991 angemeldeten und am 4. Juli 2005 eingetragenen
Unionswortmarke "HEITEC" Nr. 774331. Gegen die Loschung dieser Marke
wegen Nichtbenutzung durch das Amt der Europaischen Union fir geistiges
Eigentum (EUIPO) mit Beschluss vom 5. Juni 2018 hat die Klagerin Beschwer-
de eingelegt. Die gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer vom
23. April 2019 gerichtete Klage ist beim Gericht der Europaischen Union an-
hangig (T-520/19).

Die Beklagte zu 1, deren Geschaftsfuhrer der Beklagte zu 2 ist, wurde
am 16. April 2003 unter der Firma HEITECH Promotion GmbH in das Handels-
register eingetragen und nutzt diese seither. Sie ist Inhaberin der am 17. Sep-
tember 2002 angemeldeten und am 4. Februar 2003 eingetragenen deutschen
Wort-Bild-Marke "HEITECH PROMOTION" Nr. 30245984, die sie spatestens
seit dem 29. November 2004 nutzt, und der am 6. Februar 2008 angemeldeten
und am 20. November 2008 eingetragenen Unions-Wort-Bild-Marke "HEITECH"
Nr. 006647432, die sie spatestens seit dem 6. Mai 2009 nutzt.

Mit Schreiben vom 29. November 2004 lie3 die Beklagte zu 1 bei den
Klagervertretern anfragen, ob mit dem Abschluss einer Abgrenzungs- und Vor-

rechtsvereinbarung Einverstandnis bestiinde.

Durch ein Schreiben des Harmonisierungsamts fir den Binnenmarkt vom
7. Juli 2008 erfuhr die Klagerin von der Anmeldung der Unionsmarke "HEI-
TECH" der Beklagten zu 1. Mit Schreiben vom 22. April 2009 mahnte die Klage-
rin die Beklagte zu 1 wegen der Verwendung des Unternehmenskennzeichens
und der Marke "HEITECH" ab. In ihrer Antwort vom 6. Mai 2009 schlug die Be-
klagte zu 1 erneut den Abschluss einer Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinba-



rung vor und fuhrte aus, dass es bei der Nutzung der Marke zu Erweiterungen

im Sortiment von Waren und Dienstleistungen gekommen sei.



Am 31. Dezember 2012 ging die auf den 15. Dezember 2012 datierte
Klageschrift im vorliegenden Rechtsstreit per Fax beim Landgericht Nurnberg-
Furth ein. Mit Verfigung vom 4. Januar 2013 forderte die Kostenbeamtin die
Klagerin zur Einzahlung eines Kostenvorschusses auf. Am 12. Marz 2013 wies
das Landgericht den Klagervertreter darauf hin, dass weder ein Vorschuss ein-

gezahlt noch Originale der Klageschrift eingereicht worden seien.

Mit Schreiben vom 23. September 2013 lehnte die Klagerin gegenuber
der Beklagten zu 1 den Abschluss einer Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinba-
rung ab, bot den Abschluss einer Lizenzvereinbarung an und teilte mit, sie habe
ein gerichtliches Verfahren eingeleitet. Mit weiterem Schreiben vom 29. De-
zember 2013 teilte die Klagerin der Beklagten zu 1 mit, sie stitze sich auf ihr
Unternehmenskennzeichen und sei Inhaberin der Unionsmarke; das Klagever-

fahren sei anhangig.

Am 30. Dezember 2013 ging beim Landgericht ein auf den 12. Dezember
2013 datierter Schriftsatz der Klagervertreter mit einem Verrechnungsscheck fur
die Gerichtskosten sowie einer neuen, auf den 4. Oktober 2013 datierten Kla-
geschrift ein. Mit Verfigung vom 14. Januar 2014 wies das Landgericht die Kla-
gerin darauf hin, dass auch die Klageschrift vom 15. Dezember 2012 zugestellt
werden musste, weshalb um Einreichung der Originale fiir Gericht und Beklagte
gebeten wirde. Diese Originale erreichten das Gericht am 22. Februar 2014.
Mit Verfigung vom 24. Februar 2014 wies das Gericht die Klagerin darauf hin,
dass die Antrage in den am 22. Februar 2014 eingegangenen Originalen der
Klage nicht mit den Antragen der am 31. Dezember 2012 per Fax eingereichten
Klageschrift Gbereinstimmten. Die Klagerin liel3 mit am 21. Mai 2014 eingegan-
genem Schriftsatz die Originale nochmals tUbersenden. Bereits mit Verfiugung
vom 16. Mai 2014 hatte das Gericht das schriftliche Vorverfahren eingeleitet

und die Zustellung der bei Gericht gefertigten Abschriften der als Fax vorliegen-
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den Klageschrift vom 15. Dezember 2012 veranlasst, die am 23. Mai 2014 er-

folgte.

Die Klagerin verfolgt in erster Linie Anspriiche aus der Verletzung ihres
Unternehmenskennzeichens "HEITEC" und hilfsweise auf die Verletzung ihrer

Unionsmarke gestutzte Anspruche.

Sie hat zuletzt beantragt, die Beklagte zu 1 zur Unterlassung der Kenn-
zeichnung ihres Geschéaftsbetriebs mit der Bezeichnung "HEITECH Promotion
GmbH" (Antrag 1), der Anbringung der Zeichen "HEITECH PROMOTION" und/
oder "HEITECH" auf Waren, des Angebots von Waren und Dienstleistungen
unter diesen Zeichen, der Verwendung dieser Zeichen in Geschéftspapieren,
auf Internetseiten oder in der Werbung (Antrag I1), der Verwendung oder Uber-
tragung der geschaftlich genutzten Internet-Domain "heitech-promotion.de" (An-
trag Ill) und zur Einwilligung in die Loschung ihrer Firma im Handelsregister
(Antrag VII) zu verurteilen. Ferner hat die Klagerin gegenuber beiden Beklagten
Anspriche auf Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Vernichtung und Zahlung
von Abmahnkosten in Hohe von 2.667,60 € nebst Zinsen geltend gemacht (An-
trage 1V, V, VI, VIII).

Das Landgericht hat der Klagerin gegeniuber der Beklagten zu 1 einen
Anspruch auf Zahlung von Abmahnkosten in Hohe von 1.353,80 € nebst Zinsen
zuerkannt und die Klage im Ubrigen abgewiesen. Die Berufung der Klagerin
hatte keinen Erfolg. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurick-
weisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klagerin ihre Klageantrage wei-

ter.

B. Der Erfolg der Revision hadngt von der Auslegung von Bestimmungen
der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechts-
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vorschriften der Mitgliedstaaten tUber die Marken sowie der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 Uber die Gemeinschaftsmarke (nachfol-
gend: GMV) ab. Vor einer Entscheidung Uber die Revision der Klagerin ist des-
halb das Verfahren auszusetzen und geméanR § 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3
AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europaischen Union ein-

zuholen.

|. Das Berufungsgericht hat die Klage - soweit fir die Revision relevant -
als unbegrindet angesehen und hierzu ausgefiuhrt, die von der Klagerin geltend
gemachten Anspriiche seien verwirkt. Die Beklagte zu 1 habe ihre prioritatsjun-
geren Kennzeichen mindestens funf Jahre lang ununterbrochen benutzt. Die
Klagerin habe dies geduldet, weil sie in Kenntnis dieser Benutzung wahrend
eines funfjahrigen Zeitraums keine ausreichenden Malinahmen ergriffen habe,
um die Benutzung zu unterbinden. Die vorliegende Klage habe den Duldungs-
zeitraum nicht unterbrochen, weil sie den Beklagten erst zugestellt worden sei,
nachdem bereits funf Jahre seit der zuvor ausgesprochenen Abmahnung ver-
gangen gewesen waren. Eine Riuckwirkung des Zustellungszeitpunkts auf den
Zeitpunkt der Klageeinreichung komme nicht in Betracht, weil die Zustellung
nicht alsbald danach erfolgt sei. Die Beklagten seien bei Erwerb der prioritats-
jungeren Kennzeichen nicht bésglaubig gewesen. Die Verwirkung erfasse samt-
liche geltend gemachten Anspriiche, ohne dass es auf eine Unterscheidung von

Einzel- oder Dauerhandlungen ankomme.

Il. Fir den Erfolg der Revision kommt es darauf an, ob die von der Klage-
rin geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeanspriiche wegen Verletzung
ihres Unternehmenskennzeichenrechts gemaf 8 15 Abs. 4 und 5 in Verbindung
mit 88 18, 19 MarkenG sowie wegen Verletzung ihrer Unionsmarke gemaf
Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst b GMV/Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV in Verbindung
mit 8 125b Nr. 2, 88 18, 19 MarkenG nach 8§ 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie
Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV verwirkt sind. Bei der Anwendung
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der Verwirkungstatbestande stellen sich klarungsbedurftige Fragen zur Ausle-

gung des Unionsrechts.

1. Die Revision ist zulassig. Insbesondere sind von den mit ihr erhobe-
nen Rigen samtliche streitgegenstandlichen Anspriche erfasst, so dass es -
entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung - nicht an einer hinreichenden
Revisionsbegriindung im Sinne des 8§ 551 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a ZPO fehlt.
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2. In der Revisionsinstanz ist vom Entstehen der von der Klagerin gel-
tend gemachten Unterlassungs- und Folgeanspriche wegen Verletzung ihres
Unternehmenskennzeichenrechts gemafld 8 15 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit
88 18, 19 MarkenG sowie wegen Verletzung ihrer Unionsmarke gemaf Art. 9
Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV/Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EU)
2017/1001 dber die Unionsmarke (nachfolgend: UMV) in Verbindung mit § 125b
Nr. 2, 88 18, 19 MarkenG auszugehen, weil das Berufungsgericht keine Fest-
stellungen zu den Voraussetzungen der jeweiligen Anspruchsgrundlagen ge-
troffen hat. Gleichermal3en ist in der Revisionsinstanz zugunsten der Klagerin
zu unterstellen, dass diesen Anspriichen - soweit sie auf die Unionsmarke der

Klagerin gestitzt sind - nicht die Einrede der Nichtbenutzung entgegensteht.

3. Bei der Prifung, ob die von der Klagerin geltend gemachten Anspri-
che verwirkt sind, stellen sich klarungsbedurftige Fragen zur Auslegung des
Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie der Art. 54 Abs. 1 und 2
und Art. 111 Abs. 2 GMV.

a) Die Verwirkung unterliegt im Streitfall je nach geltend gemachter An-
griffsrichtung unterschiedlichen Vorschriften, die aber jeweils vergleichbare Vo-

raussetzungen aufweisen.

aa) Die Verwirkung von Anspriichen aus dem Unternehmenskennzei-
chenrecht der Klagerin gegeniber Handlungen, mit denen die Beklagte zu 1
ihre deutsche Marke benutzt hat (Antrag Il zum Zeichen "HEITECH PROMOTI-
ON"), richtet sich nach § 21 Abs. 1 MarkenG.
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Nach 8§ 21 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschéftli-
chen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke
mit jingerem Zeitrang fur die Waren und Dienstleistungen, fir die sie eingetra-
gen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke wéahrend eines Zeit-
raums von funf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung ge-
duldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jingerem Zeitrang
bdsglaubig vorgenommen worden ist. Mit 8 21 Abs. 1 MarkenG hat der Gesetz-
geber die in Art. 9 der Richtlinie 2008/95/EG vorgesehene Verwirkung von An-
spruchen aus Marken (Art. 9 Abs. 1) und aus sonstigen im geschaftlichen Ver-
kehr benutzten Zeichen (Art. 9 Abs. 2) - zu letzteren zahlen Unternehmens-
kennzeichen nach § 5 MarkenG (vgl. Thiering in Strobele/Hacker/Thiering, Mar-
kenG, 12. Aufl., 8 21 Rn. 4) - gegen die Benutzung einer eingetragenen Marke
umgesetzt, so dass diese Vorschrift richtlinienkonform auszulegen ist (vgl.
Schalk in Buscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht
Medienrecht, 3. Aufl., 8 21 MarkenG Rn. 1; Thiering in Strobele/Hacker/Thiering
aa0 8 21 Rn. 3 1.). Auf die seit dem 12. Januar 2016 in Kraft befindliche Richtli-
nie 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber
die Marken, die in Art. 9 und Art. 18 inhaltlich entsprechende Regelungen ent-
halt, ist nicht abzustellen, weil im Streitfall der Eintritt der Verwirkung im Jahr
2014 in Rede steht.

bb) Soweit die Klagerin aus ihrem Unternehmenskennzeichenrecht ge-
gen die geschaftliche Bezeichnung des Unternehmens der Beklagten zu 1 vor-
geht (Antrage 1, 11, 11l und VII), richtet sich die Verwirkung nach 8 21 Abs. 2 Mar-
kenG.

Nach § 21 Abs. 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschéftli-
chen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer geschéftlichen Be-
zeichnung mit jiingerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung die-

ses Rechts wahrend eines Zeitraums von funf aufeinanderfolgenden Jahren in
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Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber dieses
Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bosglaubig war. Mit Blick darauf, dass
Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG lediglich die Verwirkung von An-
spruchen im Fall des Angriffs gegen eingetragene Marken vorsieht, handelt es
sich bei § 21 Abs. 2 MarkenG nicht um eine Umsetzung der Bestimmung dieser
Richtlinie, sondern eine tber den Regelungsgehalt der Richtlinie hinausgehen-
de Vorschrift nationalen Rechts (vgl. OLG Minchen, GRUR-RR 2004, 15; Lan-
ge, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Rn. 3018; Thiering in Strobe-
le/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 6; Kochendorfer, WRP 2005, 157, 159). Es ist
gleichwohl sachgerecht, § 21 Abs. 2 MarkenG in Ubereinstimmung mit der richt-
linienkonformen Auslegung des § 21 Abs.1 MarkenG sowie den weiteren,
nachfolgend genannten Vorschriften des Unionsrechts auszulegen (zum
Grundsatz der einheitlichen Auslegung des nationalen Rechts vgl. BGH, Urteil
vom 28. Marz 2019 - | ZR 132/17, GRUR 2019, 950 Rn. 23 = WRP 2019, 1191
- Testversion).

cc) Ob Anspriiche aus dem Unternehmenskennzeichenrecht der Klagerin
gegenuber Handlungen der Beklagten zu 1 verwirkt sind, mit denen die Beklag-
te zu 1 ihre Unionsmarke benutzt hat (Antrag Il zum Zeichen "HEITECH"), ist
nach den Art. 54 Abs. 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV) zu beur-
teilen. Da im Streitfall der Eintritt der Verwirkung im Jahr 2014, also die Beurtei-
lung eines unter Geltung alten Rechts vollendeten Tatbestands, in Rede steht,
kommt es auf die - allerdings insoweit keine Rechtsanderung herbeifihrenden -
Vorschriften der seit dem 1. Oktober 2017 an die Stelle der Gemeinschafts-
markenverordnung getretenen Unionsmarkenverordnung (siehe deren Art. 137
Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 und Art. 138 Abs. 2) nicht an.

Art. 54 Abs. 2 GMV bestimmt, dass der Inhaber eines in Art. 8 Abs. 4
GMV genannten sonstigen alteren Kennzeichenrechts - hierzu zahlen Unter-

nehmenskennzeichen im Sinne des 8 5 MarkenG (vgl. Heitmann in
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Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht, Art. 8 UMV Rn. 179) -, der die Benut-
zung einer jungeren Gemeinschaftsmarke in dem Mitgliedstaat, in dem diese
altere Marke oder dieses sonstige altere Kennzeichenrecht geschutzt ist, wéah-
rend eines Zeitraums von funf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser
Benutzung geduldet hat, fir die Waren oder Dienstleistungen, fir die die jinge-
re Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist, aufgrund dieses sonstigen &lteren
Kennzeichenrechts weder die Nichtigerklarung der Gemeinschaftsmarke ver-
langen noch sich ihrer Benutzung widersetzen kann, es sei denn, dass die An-
meldung der jingeren Gemeinschaftsmarke bdsglaubig vorgenommen worden
ist. Nach Art. 110 Abs. 1 Satz 2 GMV konnen Anspriche nach dem Recht der
Mitgliedstaaten wegen Verletzung élterer Rechte im Sinne des Art. 8 Abs. 2 und
4 GMV, die gemafd Art. 110 Abs. 1 Satz 1 GMV unberuhrt bleiben, nicht mehr
geltend gemacht werden, wenn der Inhaber des alteren Rechts nach Art. 54
Abs. 2 GMV nicht mehr die Nichtigerklarung der Gemeinschaftsmarke verlan-
gen kann. Nach Art. 111 Abs.2 GMV kann sich der Inhaber eines alteren
Rechts von ortlicher Bedeutung der Benutzung der Gemeinschaftsmarke in
dem Gebiet, in dem dieses altere Recht geschutzt ist, nicht widersetzen, wenn
der Inhaber des élteren Rechts die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in dem
Gebiet, in dem dieses altere Recht geschutzt ist, wahrend finf aufeinander fol-
gender Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die

Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bdsglaubig vorgenommen worden ist.

dd) Soweit die Klagerin aus ihrer Unionsmarke gegen die geschéftliche
Bezeichnung des Unternehmens der Beklagten zu 1 vorgeht (Antrage |, Il und
VII), richtet sich die Verwirkung nach 8 21 Abs. 2 MarkenG. Die Verwirkung von
Anspriichen aus Unionsmarken gegentber Unternehmenskennzeichen ist in
Art. 54 Abs. 1 GMV nicht geregelt, so dass Uber die Verweisungsnorm des
Art. 101 Abs. 2 GMV das nationale Recht - hier: § 21 Abs. 2 MarkenG - zur An-
wendung kommt (vgl. Thiering in Strobele/Hacker/Thiering aaO 8§ 21 Rn. 10).
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ee) Fur die Verwirkung von Ansprtichen aus der Unionsmarke der Klage-
rin gegenuber Handlungen, mit denen die Beklagte zu 1 ihre deutsche Marke
benutzt hat (Antrag Il zum Zeichen "HEITECH PROMOTION"), ist 8 21 Abs. 1

MarkenG gemanR § 125b Nr. 3 MarkenG entsprechend anzuwenden.
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ff) Ob Anspriiche aus der Unionsmarke der Klagerin gegenuber Hand-
lungen der Beklagten zu 1 verwirkt sind, mit denen die Beklagte zu 1 ihre Uni-
onsmarke benutzt hat (Antrag Il zum Zeichen "HEITECH"), ist nach Art. 54 Abs.
1 GMV zu beurteilen.

Diese Vorschrift bestimmt, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke,
der die Benutzung einer jingeren Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft
wahrend eines Zeitraums von funf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis
dieser Benutzung geduldet hat, fir die Waren oder Dienstleistungen, fir die die
jungere Marke benutzt worden ist, aufgrund dieser alteren Marke weder die
Nichtigerklarung dieser jungeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung
widersetzen kann, es sei denn, dass die Anmeldung der jingeren Gemein-

schaftsmarke bosglaubig vorgenommen worden ist.

gg) Samtliche vorgenannten Regelungen sehen mithin die Verwirkung
unter der Voraussetzung vor, dass der Inhaber des alteren Zeichens die Benut-
zung des jungeren Zeichens wahrend eines Zeitraums von funf aufeinanderfol-
genden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass
der Inhaber des jingeren Zeichens im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bdsglaubig

war.

b) Eine Benutzung im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie
Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV hat das Berufungsgericht rechts-

fehlerfrei jedenfalls flr die Zeit ab dem 6. Mai 2009 angenommen.

aa) Benutzung des jingeren Zeichens im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2
MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV bedeutet Ver-
wendung innerhalb seines Schutzbereichs, weil Verwirkung nach diesen Vor-
schriften nur im Umfang des Schutzbereichs des jingeren Zeichens, nicht aber
fur Handlungen aufRerhalb seines Schutzbereichs eintreten kann. Eine ge-

schéftliche Bezeichnung muss also zur Kennzeichnung eines Geschéftsbe-
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triebs, eine Marke in der eingetragenen Form fiur die Kennzeichnung der von
ihrem Schutz umfassten Waren und Dienstleistungen benutzt werden (vgl.
BeckOK.Markenrecht/Goldmann aaO § 21 MarkenG Rn. 6; Kochenddrfer, WRP
2001, 1040, 1044).

bb) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte zu
1 jedenfalls seit dem 6. Mai 2009 ihr Unternehmenskennzeichen zur Bezeich-
nung ihrer geschéftlichen Tatigkeit sowie ihre Marken im Umfang ihres jeweili-
gen Schutzbereichs in einer den geltend gemachten Antradgen entsprechenden

Weise benutzt.

Auf die von der Revision aufgeworfene Frage, ob eine den Unterneh-
mensgegenstand oder das Waren- oder Dienstleistungssortiment nicht unwe-
sentlich erweiternde Benutzung den Lauf der flnfjahrigen Verwirkungsfrist er-
neut in Gang setzt, kommt es nicht an, weil das Berufungsgericht, ohne dass
die Revision insoweit Rugen erhebt, festgestellt hat, dass sich die Erweiterung
des Sortiments der Beklagten zu 1 aus ihrem Schreiben vom 6. Mai 2009 erge-

ben habe.

c) Die Klagerin hatte auch die fur den Eintritt der Verwirkung erforderliche
Kenntnis von der Zeichennutzung durch die Beklagte zu 1. Das Berufungsge-
richt hat von der Revision unangegriffen festgestellt, dass die Klagerin diese

Kenntnis aus dem Schreiben der Beklagten zu 1 vom 6. Mai 2009 erlangt habe.

d) Eine Bosglaubigkeit der Beklagten zu 1 ist - wie das Berufungsgericht

rechtsfehlerfrei festgestellt hat - weder dargetan noch unter Beweis gestellt.

e) Das Tatbestandsmerkmal der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1
und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2
GMV ist unionsrechtlich klarungsbeduirftig.
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aa) Klarungsbedirftig ist zunachst, ob die Duldung nach diesen Vor-
schriften nicht nur durch einen bei einer Behorde oder einem Gericht einzule-
genden Rechtsbehelf, sondern auch durch ein Verhalten ausgeschlossen wer-
den kann, das ohne Einschaltung einer Behdrde oder eines Gerichts erfolgt.

Dazu ergeht Vorlagefrage 1.

(1) Nach der zur Richtlinie 89/104/EG ergangenen Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Européischen Union ist der im kodifizierten Unionsrecht nicht
definierte Begriff der Duldung im Sinne des Art. 9 Abs.1 der Richtlinie
89/104/EG ein autonomer, einheitlich auszulegender Begriff des Unionsrechts.
Der Gerichtshof hat weiter ausgefuhrt, dass das Verb "dulden” nach dem gén-
gigen Sprachgebrauch mehrere Bedeutungen hat, darunter "fortbestehen las-
sen" oder "nicht verhindern”, und sich somit von der "Zustimmung" gemaf Art.
7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG unterscheidet, die auf eine Weise geaul3ert
werden muss, die einen Willen zum Verzicht auf ein Recht mit Bestimmtheit
erkennen lasst. Der Duldende verhalte sich passiv, indem er darauf verzichte,
ihm zur Verfigung stehende MafRRnahmen zur Beendigung eines Zustands zu
ergreifen, von dem er Kenntnis habe und der nicht zwangslaufig erwiinscht sei.
Der Begriff der "Duldung" setze voraus, dass der Duldende gegenliber einem
Zustand untétig bleibe, dem er sich widersetzen kénnte. Der Begriff der Dul-
dung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG sei somit dahin auszu-
legen, dass nicht davon ausgegangen werden kénne, dass der Inhaber einer
alteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit
seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet habe, wenn er
von dieser Benutzung seit langem Kenntnis, aber keine Mdglichkeit gehabt ha-
be, sich ihr zu widersetzen (vgl. EuGH, Urteill vom 22. September 2011
- C-482/09, Slg. 2011, 1-8701 = GRUR 2012, 519 Rn. 37 und 42 bis 49
- Budé&jovicky Budvar [Budweiser]). In der deutschen Ubersetzung der vorge-
nannten Entscheidung heil3t es weiter, dass jeder aul3ergerichtliche oder ge-

richtliche Rechtsbehelf, der vom Inhaber der alteren Marke wahrend des in Art.
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9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG vorgesehenen Zeitraums eingelegt worden
sei, eine Unterbrechung der Verwirkung durch Duldung bewirke. Nach deut-
schem Sprachverstandnis zahlt zu auf3ergerichtlichen Rechtsbehelfen auch ein
Verhalten, das ohne Einschaltung einer Behdrde oder eines Gerichts erfolgt.
Von dieser Terminologie abweichend heil3t es in der nach Art. 41 der Verfah-
rensordnung des Gerichtshofs der Européaischen Union malf3geblichen Verfah-
renssprache allerdings (vgl. EuGH, GRUR 2012, 519 Rn. 49 - Budé&jovicky
Budvar [Budweiser] [Hervorhebung vom Senat]):

(...) the effect of any administrative action or court action initiated by the propri-

etor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9

(1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of
acquiescence.

(2) Danach ist klarungsbedurftig, ob zu den MaRnahmen, die der
Duldung entgegenstehen, nicht nur jeder bei einer Behdrde oder einem Gericht
einzulegende Rechtsbehelf ("administrative action or court action™), sondern
auch ein Verhalten z&hlen kann, das ohne Einschaltung eines Gerichts oder

einer Behorde erfolgt.

bb) Fur den Fall, dass Frage 1 bejaht wird, ist weiter klarungsbeduirftig,
ob eine Abmahnung, mit der der Inhaber des &lteren Zeichens vor Einleitung
eines gerichtlichen Verfahrens vom Inhaber des jlingeren Zeichens Unterlas-
sung der Zeichennutzung und den Abschluss einer Vertragsstrafenverpflichtung
fur den Fall der Zuwiderhandlung verlangt sowie fur den Fall des Nichtzustan-
dekommens einer solchen Vereinbarung die Einleitung gerichtlicher Schritte
androht, ein der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs.1 und 2 der Richtlinie
2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GMV entgegenste-

hendes Verhalten darstellt. Hierzu ergeht Vorlagefrage 2.

cc) Weiter ist klarungsbedurftig, ob es fur die Berechnung des finfjahri-

gen Duldungszeitraums im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
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2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 207/2009 im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs auf die Einrei-
chung des Rechtsbehelfs bei Gericht oder den Zugang des Rechtsbehelfs beim
Anspruchsgegner ankommt und ob in diesem Zusammenhang Bedeutung er-
langt, dass sich der Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner auf-
grund Verschuldens des Inhabers der &lteren Marke bis tUber den Ablauf der
Funfjahresfrist hinaus verzdgert. Hierzu ergeht Vorlagefrage 3.

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, wenn der Inhaber des junge-
ren Zeichens die Zeichennutzung auch nach Erhalt einer Abmahnung fortsetze,
musse der Inhaber des &lteren Zeichens sein Recht gerichtlich geltend machen,
um eine Duldung auszuschliel3en. Im Streitfall habe die Klagerin zwar nach der
erfolglosen Abmahnung vom 22. April 2009 am 31. Dezember 2012 per Fax
Klage eingereicht und dies den Beklagten in Schreiben vom 23. September
2013 und 29. Dezember 2013 mitgeteilt. Infolge der verspateten, am 30. De-
zember 2013 erfolgten Einreichung eines Verrechnungsschecks fur die Zahlung
des Gerichtskostenvorschusses und des Versaumnisses, eine ordnungsgema-
Be Anzahl von Exemplaren der Klageschrift zwecks Zustellung einzureichen,
sei den Beklagten die Klage aber erst am 23. Mai 2014 und damit nach Ablauf
von mehr als funf Jahren nach der Abmahnung zugestellt worden.

(2) Der Gerichtshof der Europaischen Union hat ausgesprochen, dass
jeder aul3ergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf, der vom Inhaber der
alteren Marke wahrend des in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG vorgese-
henen Zeitraums eingelegt wurde, eine Unterbrechung der Verwirkung durch
Duldung bewirkt (EuGH, GRUR 2012, 519 Rn. 49 - Budéjovicky Budvar [Bud-
weiser]). Danach verbleibt klarungsbeditrftig, ob Einlegung des Rechtsbehelfs
seinen Eingang beim Gericht oder den Zugang beim Anspruchsgegner meint

und ob in diesem Zusammenhang Bedeutung erlangt, dass eine vom Inhaber
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der alteren Marke verschuldete Verzégerung dazu fuhrt, dass der Zugang beim

Anspruchsgegner erst nach Ablauf der Funfjahresfrist erfolgt.

Nach Auffassung des Senats wirkt der Berechtigte nach einer erfolglosen
vorgerichtlichen Abmahnung der Duldung nur entgegen, wenn er den Anspruch
ernsthaft gerichtlich verfolgt und nach einer Abweisung der Klage auch
Rechtsmittel einlegt, um einer Duldung zu entgehen (vgl. Ekey in
Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 21 Rn. 41;
BeckOK.Markenrecht/Goldmann aaO 8§ 21 MarkenG Rn. 14; Thiering in Strobe-
le/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 25). Andernfalls kdnnte sich der Berechtigte
durch alle finf Jahre erneut vorgenommene Abmahnungen der Verwirkung sei-
ner Anspruche entziehen (vgl. Kochenddrfer, WRP 2001, 1040, 1046). Aus die-
sem Grund stehen nach Auffassung des Senats im Streitfall die auf die Abmah-
nung folgenden, an die Beklagten gerichteten Mitteilungen der Klagerin, sie hal-
te an der Rechtsverfolgung fest und habe Klage eingereicht, der Duldung nicht
entgegen.

Weiter sollte nach Auffassung des Senats in der vorliegenden Fallgestal-
tung, in der der Berechtigte zwar die Klage beim Gericht noch innerhalb von
funf Jahren nach der Abmahnung eingereicht hat, die Zustellung aufgrund
schuldhafter Verzégerung des Berechtigten jedoch erst nach Ablauf der Finf-
jahresfrist erfolgt, das Vorliegen einer Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2
der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GMV
bejaht werden.

dd) Schlieflich ist klarungsbediirftig, auf welche Anspriche des Berech-
tigten sich die Verwirkung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG
sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt. Hierzu ergeht Vorla-
gefrage 4.
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Nach dem Wortlaut des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG und des
Art. 54 Abs. 1 und 2 GMV kann der Inhaber des alteren Zeichens im Fall der
Verwirkung weder die Ungultigerklarung der jingeren Marke verlangen noch
"sich ihrer Benutzung widersetzen". Damit sind in erster Linie Unterlassungsan-
spriche angesprochen. Es entspricht jedoch der einhelligen Ansicht im deut-
schen Schrifttum, dass daruber hinaus auch etwa auf Schadensersatz, Aus-
kunft und Vernichtung gerichtete markenrechtliche Folgeanspriiche von der
Verwirkung erfasst werden (vgl. nur Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 21 MarkenG
Rn. 6; BeckOK.Markenrecht/Goldmann aaO § 21 MarkenG Rn. 40; Thiering in
Strobele/Hacker/Thiering aaO 8§ 21 Rn. 32). Nach Auffassung des Senats sollte
diese Frage bejaht werden.

Koch Loffler Schwonke

Feddersen Odorfer

Vorinstanzen:
LG Nurnberg-Firth, Entscheidung vom 09.12.2015 - 4 HKO 10266/12 -
OLG Nurnberg, Entscheidung vom 05.02.2019 - 3 U 24/16 -



