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PIERRE CARDIN
MarkenG § 19c

a) Die Vorschrift des § 19c Satz 1 MarkenG gewahrt der obsiegenden Partei nicht nur bei Un-
terlassungsklagen, sondern auch bei Klagen auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und
Schadensersatzfeststellung einen Anspruch auf Urteilsbekanntmachung.

b) Der Begriff des "berechtigten Interesses" gemaf 8 19c Satz 1 MarkenG ist unionsrechtskon-
form dahin auszulegen, dass die der obsiegenden Partei zu Gebote stehende Befugnis zur
Urteilsbekanntmachung unter dem Vorbehalt der VerhaltnisméaRigkeit steht.

c) In die VerhaltnismaRigkeitsprifung ist der Zeitablauf seit den markenrechtsverletzenden
Handlungen einzustellen, weil Zweck der Urteilsbekanntmachung auch die Beseitigung fort-
wirkender Stérungen ist. Daneben sind weitere Umsténde zu bertcksichtigen wie die durch
den Vertrieb markenrechtsverletzender Ware verursachte Marktverwirrung, Art und Umfang
der Verletzung, die 6ffentlichkeitswirksame Werbung fir markenrechtsverletzende Produkte,
die Art des Vertriebs, die Bekanntheit der Marke und der Grad des Verschuldens des Ver-
letzers.

d) Da die Veroffentlichung von in Verfahren wegen Verletzungen von Rechten des geistigen
Eigentums ergangenen Gerichtsentscheidungen auch das Ziel hat, kiinftige Verletzer abzu-
schrecken und zur Sensibilisierung der breiten Offentlichkeit beizutragen, sind im Rahmen
einer unionsrechtskonformen Anwendung von § 19c MarkenG auch generalpraventive As-
pekte in die VerhaltnismaRigkeitsprifung einzubeziehen.

BGH, Versaumnisurteil vom 22. Februar 2024 - | ZR 217/22 - OLG Minchen
LG Miinchen |
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 9. November 2023 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter
Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin
Dr. Schmaltz

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 29. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Minchen vom 7. April 2022 im Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich des mit dem Klagean-
trag VI geltend gemachten Antrags auf Urteilsbekanntmachung

zum Nachteil der Klagerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch Uber die Kosten der Revision und die au-
Bergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfah-

rens, an das Berufungsgericht zurtickverwiesen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die in Frankreich ansassige Klagerin verfiigt seit dem Jahr 2001 Uber eine
ausschliel3liche Lizenz an der am 4. Mai 2007 angemeldeten und am 10. April
2008 eingetragenen Unionswortmarke Nr. 005875554 PIERRE CARDIN, die fur
Waren der Klasse 25, darunter Bekleidung und Socken, Schutz beansprucht. Die
Klagerin ist seit dem 17. Juli 2015 als exklusive Lizenznehmerin im Register ein-

getragen. Inhaber der Klagemarke war bis zu seinem Tod der Modeschépfer



Pierre Cardin. Er hat der Klagerin die mit der Klage geltend gemachten marken-
rechtlichen Anspriche abgetreten und ihrer klageweisen Geltendmachung zuge-

stimmt.

Die Beklagte betreibt rund 300 Kaufhausfilialen fir Waren des taglichen
Bedarfs. Die Klagerin lie3 am 18. September 2013, am 1. August 2014 und am
22. Marz 2016 in den Filialen der Beklagten Testkaufe von Socken mit der Kenn-
zeichnung PIERRE CARDIN durchfiihren. Wegen des im Jahr 2013 durchgefuhr-
ten Testkaufs mahnte die Klagerin mit anwaltlichem Schreiben vom 23. Dezem-
ber 2016 die Beklagte ab, die daraufthin am 29. Dezember 2016 eine Unterlas-
sungserklarung abgab. Die Markeninhaberin reichte, bezogen auf den Erwerbs-
vorgang vom 18. September 2013, einen Guteantrag bei einer Streitbeilegungs-
stelle ein, der dort am 28. Februar 2017 einging. Diese teilte mit Schreiben vom

12. Dezember 2018 das Scheitern des Schlichtungsverfahrens mit.

Die Klagerin macht mit ihrer am 13. Dezember 2018 bei Gericht eingegan-
genen und der Beklagten am 21. Januar 2019 zugestellten Klage geltend, es
handele sich bei den von der Beklagten verkauften Socken um Ware, hinsichtlich
derer das Recht aus der Klagemarke nicht erschopft gewesen sei. Die Beklagte

ist dem entgegengetreten.

Die Klagerin hat mit ihrer Klage beantragt, die Beklagte zu verurteilen,
Auskunft unter Rechnungslegung zu erteilen, unter anderem tber die Herkunft
und den Vertriebsweg der Socken (Klageantrag 1), alle in ihrem Besitz oder
Eigentum befindlichen Socken mit der Kennzeichnung PIERRE CARDIN, die
nicht mit Zustimmung des Markeninhabers oder der Klagerin in Verkehr gebracht
worden sind, zur Vernichtung herauszugeben (Klageantrag Il), Socken, die mit
der Kennzeichnung PIERRE CARDIN versehen sind und nicht mit Zustimmung
des Markeninhabers oder der Klagerin in den Verkehr gebracht worden sind, aus
den Vertriebswegen zuriickzurufen sowie aus den Vertriebswegen zu entfernen
(Klageantrag 11l) und die Schadensersatzpflicht der Beklagten festzustellen (Kla-

geantrag IV und Hilfsantrag V).



AulRerdem hat die Klagerin mit dem Klageantrag VI beantragt,

ihr die Befugnis zuzusprechen, das Urteil auf Kosten der Beklagten bekannt zu

machen, indem die Bezeichnung der Parteien und der Tenor (soweit er die Sach-

entscheidung entsprechend den Antragen I, IIl, IV und V beziehungsweise VI

enthalt) sowie der zusammenfassend erlauternde Hinweis, dass die Beklagte mit

der Benutzung des Kennzeichens PIERRE CARDIN fiir Socken die Marken-

rechte des Markeninhabers und der Klagerin verletzt hat, in einer halbseitigen

Anzeige in der Fachzeitschrift "TextilWirtschaft" und/oder weiteren Medien verof-

fentlicht werden.

Das Landgericht hat der Klage zum Teil stattgegeben und sie im Ubrigen
abgewiesen. Auf die Berufungen beider Parteien hat das Berufungsgericht unter
teilweiser Zuriickweisung der Rechtsmittel das Urteil des Landgerichts abgean-
dert und neu gefasst. Es hat die Beklagte mit Urteil vom 7. April 2022 zu naher
bezeichneter Auskunft und Rechnungslegung verurteilt und ihre Schadenser-

satzpflicht festgestellt. Im Ubrigen hat es die Klage abgewiesen.

Der Senat hat die Revision hinsichtlich des mit dem Klageantrag VI gel-
tend gemachten Anspruchs auf Urteilsbekanntmachung zugelassen und die wei-
tergehende Nichtzulassungsbeschwerde der Klagerin zuriickgewiesen. Mit der
Revision verfolgt die Klagerin ihr bislang erfolgloses Begehren weiter, ihr die Be-
fugnis zuzusprechen, das Urteil auf Kosten der Beklagten bekannt zu machen.
Die ordnungsgemalf geladene Beklagte war im Termin zur mundlichen Verhand-
lung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klagerin beantragt, tber ihr

Rechtsmittel durch Versaumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgriinde:

A. Das Berufungsgericht hat - soweit im Revisionsverfahren von Bedeu-
tung - angenommen, die Klage sei zuldssig, jedoch nur teilweise begrindet. Zur

Begrindung hat es ausgefihrt:
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Die Klagerin mache eigene Ansprtiche im eigenen Namen geltend. Sie sei
aus abgetretenem Recht anspruchsberechtigt. Ihr seien die geltend gemachten
Anspruche vom zwischenzeitlich verstorbenen ehemaligen Markeninhaber abge-

treten worden, der der klageweisen Geltendmachung auch zugestimmt habe.

Der Klagerin stiinden die geltend gemachten Anspriiche auf Auskunft und
Schadensersatzfeststellung aus vom Markeninhaber abgetretenem Recht aus
Art. 102 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
Uber die Gemeinschaftsmarke in der bis zum 22. Marz 2016 geltenden Fassung
(GMV) beziehungsweise nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der GMV in der durch die
Verordnung (EU) 2015/2424 geanderten, ab dem 23. Marz 2016 geltenden Fas-
sung (UMV aF), jeweils in Verbindung mit 8§ 125b Nr. 2 und 8§ 14 Abs. 6, § 19
Abs. 1 und 3 MarkenG, 88 242, 398 BGB zu. Die Beklagte habe die Klagemarke
durch den Verkauf von mit dieser Marke gekennzeichneten Socken verletzt, wie
sich aus den Testkaufen vom 18. September 2013, vom 1. August 2014 und vom
22. Méarz 2016 ergeben habe. Die Beklagte habe den ihr obliegenden Beweis
nicht gefuhrt, dass es sich bei den mit den Testkaufen erworbenen Socken um
Waren gehandelt habe, hinsichtlich derer die Markenrechte der Klagerin er-
schopft gewesen seien. Die Anspriche in Bezug auf die Testkaufe seien nicht
verjahrt. Es seien auch die weiteren Voraussetzungen der von der Klagerin gel-
tend gemachten Folgeanspriche - Auskunft und Schadensersatzfeststellung -
gegeben, allerdings nur fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Insoweit
liege Verschulden vor, weil die Beklagte sich nicht vergewissert habe, dass die
Lieferkette lickenlos und widerspruchsfrei sei. Begrenzt seien der Anspruch auf
Schadensersatzfeststellung und der hierauf gerichtete Auskunftsanspruch au-
Rerdem dahin, dass sie sich nur auf die festgestellten Verletzungshandlungen in

Bezug auf die drei Testkaufe bezdgen.

Ein Anspruch auf Urteilsbekanntmachung gemal3 § 19c MarkenG be-
stehe, insbesondere wegen des Zeitablaufs seit der Verletzung der Marken-

rechte, nicht.
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B. Uber die Revision ist, da die Beklagte trotz ordnungsgeméaRer Ladung
in der Revisionsverhandlung nicht vertreten war, auf Antrag der Klagerin durch
Versaumnisurteil zu entscheiden. Inhaltlich beruht das Urteil jedoch nicht auf der
Saumnis der Beklagten, sondern auf einer Sachprifung (st. Rspr.; vgl. nur BGH,
Urteil vom 19. Mai 2022 - | ZR 69/21, GRUR 2022, 1163 [juris Rn. 10] = WRP
2022, 977 - Grundpreisangabe im Internet, mwN).

C. Die Revision der Klagerin hat Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des Be-
rufungsurteils und Zurtickverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit
dieses hinsichtlich des Klageantrags VI zum Nachteil der Klagerin erkannt hat.
Die Klage ist zulassig (dazu C ). Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Be-
grindung kann der Klageantrag VI nicht abgewiesen werden (dazu C II).

I. Die Klage ist zulassig. Die Klagerin ist von dem Markeninhaber ermach-
tigt, die im Prozess geltend gemachten Anspriiche aus der Verletzung der Uni-
onsmarke PIERRE CARDIN im eigenen Namen in Prozessstandschaft geltend
zu machen (Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV und Art. 22 Abs. 3 Satz 1 UMV aF).

Il. Die von der Klagerin im vom Senat zugelassenen Umfang eingelegte
Revision hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrindung kann
die Klage nicht abgewiesen werden, soweit die Klagerin beantragt, ihr die Befug-
nis zuzusprechen, das der Klage stattgebende Urteil auf Kosten der Beklagten

bekannt zu machen.

1. Ist eine Klage auf Grund des Markengesetzes erhoben worden, kann
der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil
auf Kosten der unterliegenden Partei 6ffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein
berechtigtes Interesse darlegt (8 19c Satz 1 MarkenG). Art und Umfang der Be-
kanntmachung werden im Urteil bestimmt (8 19c Satz 2 MarkenG). Die Befugnis
erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechts-

kraft des Urteils Gebrauch gemacht wird (§ 19c Satz 3 MarkenG). Der Ausspruch
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nach 8§ 19c Satz 1 MarkenG ist nicht vorlaufig vollstreckbar (8 19c Satz 4
MarkenG).

2. Die Klagerin hat Klage auf der Grundlage des Markengesetzes erhoben
und im vorliegenden Rechtsstreit gegen die Beklagte ein - teilweise - obsiegen-

des Urteil erstritten.

a) Die zu veroffentlichende Entscheidung muss nach dem Wortlaut des
§ 19c MarkenG ein obsiegendes Urteil sein. Eine solche Entscheidung liegt zu-

gunsten der Klagerin mit dem Berufungsurteil vor.

b) Dieses Urteil ist nach einer aufgrund des Markengesetzes erhobenen
Klage ergangen. Da die Vorschrift des 8 19c Satz 1 MarkenG - anders als § 12
Abs. 2 Satz 1 und 2 UWG - nicht nur von einer Klage auf Unterlassung spricht,
ist sie auch auf die vorliegend erhobene Klage auf Auskunftserteilung, Rech-
nungslegung und Schadensersatzfeststellung anwendbar (vgl. Fezer/Tochter-
mann, MarkenG, 5. Aufl., 8 19c Rn. 5). Die Klage ist auch aufgrund des Marken-
gesetzes erhoben. Die Vorschriften des Markengesetzes sind nach 8§ 125b Nr. 2
MarkenG aF (8 119 Nr. 2 MarkenG) auf die Klage aus einer Unionsmarke an-

wendbar.

3. Dem mit der Revision verfolgten Anspruch der Klagerin auf Urteilsbe-
kanntmachung steht nicht entgegen, dass das der Klage stattgebende Urteil des
Berufungsgerichts bereits seit mehr als drei Monaten rechtskréaftig ist.

a) Nach § 19c Satz 3 MarkenG muss die obsiegende Partei von der Be-
fugnis zur Urteilsbekanntmachung innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der
Rechtskraft des Urteils Gebrauch machen, andernfalls erlischt sie. Der Geset-
zeswortlaut enthélt keine Regelung fur den Fall, dass die Rechtskraft bei mehre-
ren geltend gemachten Klageantragen infolge von Rechtsmitteleinlegungen zu

unterschiedlichen Zeitpunkten eintritt. Der gesetzlichen Regelung liegt vielmehr



22

23

24

25

ersichtlich die Vorstellung zugrunde, dass das der auf Grund des Markengeset-
zes erhobenen Klage stattgebende Urteil die Befugnis zur Urteilsbekanntma-
chung enthalt und insgesamt rechtskréftig wird.

b) Ist wie im Streitfall das der Klage (teilweise) stattgebende Urteil bereits
rechtskraftig geworden und lediglich der Antrag auf Urteilsbekanntmachung ab-
gewiesen worden, gibt es noch kein Urteil, in dem die Befugnis zur Urteilsbe-
kanntmachung zugesprochen worden ist, von der Gebrauch gemacht werden
konnte und die anderenfalls erléschen wirde. In einem derartigen Fall kommt es
fur den Anlauf der Drei-Monats-Frist des 8 19c Satz 3 MarkenG auf den Zeitpunkt
an, in dem Uber den Antrag auf Urteilsbekanntmachung rechtskraftig entschieden

worden ist.

4. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrindung kann der Antrag

auf Urteilsbekanntmachung nicht abgewiesen werden.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, ein berechtigtes Interesse an
einer Urteilsbekanntmachung sei unter Abwagung der widerstreitenden Interes-
sen der Parteien und Beachtung des Verhaltnismafigkeitsgrundsatzes zum
maf3geblichen Zeitpunkt der letzten miundlichen Verhandlung nicht gegeben.
Eine etwa entstandene Marktverwirrung sei wegen des erheblichen Zeitablaufs
vollig verblasst und auch der Grad des Verschuldens - von einer offensichtlichen
oder vorsatzlichen Verletzung kdnne hier nicht ausgegangen werden - nicht der-
art gravierend, dass es nunmehr fur die sieben bis neun Jahre zurtickliegenden
Erwerbsvorgange einer Urteilsveroffentlichung bedirfte. Auch eine zum Zeit-
punkt der letzten mundlichen Verhandlung weiterhin fortwirkende Beeintrachti-
gung der Klagerin beziehungsweise des Markeninhabers sei nicht ersichtlich.

Diese Beurteilung halt der rechtlichen Nachprifung nicht stand.

b) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft ein berechtigtes Interesse

der Klagerin an der Urteilsbekanntmachung verneint.



26

27

28

aa) Der deutsche Gesetzgeber hat in 8 19¢ Satz 1 MarkenG - in ausdrick-
licher Anlehnung an § 12 Abs. 3 UWG aF (jetzt 8 12 Abs. 2 UWG) ebenso wie in
§ 140e Satz 1 PatG, § 24e Satz 1 GebrMG, § 47 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG (jetzt
DesignG), 8 37e Satz 1 SortSchG und § 103 Satz 1 UrhG - die Urteilsbekannt-
machung von einem berechtigten Interesse der obsiegenden Partei abhéngig ge-

macht.

bb) Das Berufungsgericht hat im Ausgangspunkt mit Recht angenommen,
dass der Begriff des "berechtigten Interesses" gemal § 19c Satz 1 MarkenG
unionsrechtskonform dahin auszulegen ist, dass die der obsiegenden Partei zu
Gebote stehende Befugnis zur Urteilsbekanntmachung unter dem Vorbehalt der
VerhaltnismaRigkeit steht (vgl. hierzu auch die Begrindung zum Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geis-
tigen Eigentums, BT-Drucks. 16/5048, S. 42 und 44).

(1) Die Vorschrift des 8 19c MarkenG ist durch das Gesetz zur Verbesse-
rung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008
(BGBI. I S. 1191) mit Wirkung ab dem 1. September 2008 in das Markengesetz
eingeflugt worden und setzt Art. 15 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung
der Rechte des geistigen Eigentums um. 8§ 19c¢ MarkenG ist deshalb richtlinien-
konform auszulegen (st. Rspr.;vgl. nur BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2022
- 1 ZB 59/19, GRUR 2023, 446 [juris Rn. 20] = WRP 2023, 458 - Kosten des Pa-
tentanwalts VII, mwN). Nach Art. 15 Satz 1 der Richtlinie 2004/48/EG stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass die Gerichte bei Verfahren wegen Verletzung von
Rechten des geistigen Eigentums auf Antrag des Antragstellers und auf Kosten
des Verletzers geeignete MalRBhahmen zur Verbreitung von Informationen tber
die betreffende Entscheidung, einschliel3lich der Bekanntmachung und der voll-
standigen oder teilweisen Verotffentlichung, anordnen konnen. Die Mitgliedstaa-
ten kbnnen andere, den besonderen Umstanden angemessene Zusatzmalf3nah-
men, einschliel3lich 6ffentlichkeitswirksamer Anzeigen, vorsehen (Art. 15 Satz 2
der Richtlinie 2004/48/EG).
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(2) Zwar wird in Art. 15 der Richtlinie 2004/48/EG - anders als in dem das
Auskunftsrecht regelnden Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG - nicht aus-
dricklich angeordnet, dass der Antrag auf Veroffentlichung von in Verfahren we-
gen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ergangenen Entschei-
dungen die VerhaltnismaRigkeit wahren muss. Dass der Grundsatz der Verhalt-
nismafigkeit auch fur den Antrag auf Urteilsbekanntmachung gilt, ergibt sich je-
doch aus Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG, wonach die in der Richtlinie
2004/48/EG vorgesehenen Mal3nahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe wirksam,
verhaltnismaRig und abschreckend sein und so angewendet werden missen,
dass die Einrichtung von Schranken fur den rechtmafiigen Handel vermieden
wird und die Gewahr gegen ihren Missbrauch gegeben ist (zu Art. 8 der Richtlinie
2004/48/EG vgl. EuGH, Urteil vom 17. Juni 2021 - C-597/19, GRUR 2021, 1067
[juris Rn. 85 und 96] = WRP 2021, 1033 - M.l.C.M.).

cc) Grundsatzlich ist es auch nicht zu beanstanden, dass das Berufungs-
gericht den Zeitablauf seit den markenrechtsverletzenden Handlungen der Be-
klagten in die Verhaltnismagigkeitsprifung eingestellt hat, da es Zweck der Ur-
teilsveroffentlichung ist, fortwirkende Stérungen zu beseitigen (zu § 103 UrhG
vgl. BGH, Urteil vom 8. Mai 2002 -1 ZR 98/00, BGHZ 151, 15 [juris Rn. 42]
- Stadtbahnfahrzeug; zu den zeitlichen Grenzen einer Urteilsverdffentlichung au-
Rerhalb des Verfahrens nach § 12 Abs. 2 UWG vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2021
-1 ZR 167/20, GRUR 2021, 1207 [juris Rn. 39] = WRP 2021, 1154 - Vorsicht
Falle). Hierflr ist auf den Zeitpunkt der letzten mindlichen Verhandlung in der
Tatsacheninstanz abzustellen (BGHZ 151, 15 [juris Rn. 42] - Stadtbahnfahr-
zeugq). Die in diesem Zusammenhang angestellten Erwégungen des Berufungs-
gerichts berucksichtigen allerdings nicht, dass nur zwei der Verletzungshandlun-
gen der Beklagten bei Verkiindung des Berufungsurteils am 7. April 2022 sieben
beziehungsweise neun Jahre zuriickgelegen haben. Das Berufungsgericht hat
dabei den dritten Testkauf vom 22. Marz 2016 nicht in seine Betrachtungen ein-

bezogen, der sechs Jahre zurlcklag.
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dd) Das Berufungsgericht hat im Ansatz zwar zutreffend die durch den
Vertrieb markenverletzender Ware verursachte Marktverwirrung bericksichtigt,
es hat hierbei jedoch entscheidungserhebliches Vorbringen der Kléagerin nicht in

seine Betrachtung einbezogen.

(1) Ein maf3geblicher, in die Prifung der Verhaltnismafigkeit einer Urteils-
bekanntmachung einzustellender Gesichtspunkt kann das Beddurfnis sein, den
von den Waren der Parteien angesprochenen Verkehr - hier: der allgemeine Ver-
kehr und der Fachhandel - Gber die erfolgte Markenrechtsverletzung aufzuklaren
(vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 29. November 2012 - 2 U 89/12, juris Rn. 165;
zum Osterreichischen Recht, das nach 8§ 55 6sterr. MarkenSchG in Verbindung
mit § 149 Osterr. PatG ebenfalls ein berechtigtes Interesse der obsiegenden Par-
tei an einer Urteilsverdéffentlichung voraussetzt, OGH, K&R 2003, 251, 254 f.) und
einen fortwirkenden Stdérungszustand zu beseitigen (vgl. BGHZ 151, 15 [juris
Rn. 42] - Stadtbahnfahrzeug).

(2) Die Revision rugt mit Recht, dass sich das Berufungsgericht bei seiner
Annahme, eine etwa entstandene Marktverwirrung sei angesichts des Zeitab-
laufs vollig verblasst, mit ma3geblichem Vorbringen der Klagerin nicht befasst
hat. Die Klagerin hat vorgetragen, der bundesweite Vertrieb von PIERRE-CAR-
DIN-Socken durch die Beklagte habe sowohl bei den potentiellen und tatsachli-
chen Abnehmern von lizenzierten "PIERRE-CARDIN"-Bekleidungsstiicken als
auch im Fachhandel damals und heute den nachhaltig falschen Eindruck hervor-
gerufen, dass es sich bei den von der Beklagten in hohen Stiickzahlen und zu
billigsten Preisen vertriebenen Socken um Originalware handele. Die Klagerin
habe zum Beweis einen Zeugen benannt und ein Sachverstéandigengutachten
angeboten. Sie habe aulRerdem zwei Artikel aus dem Branchenblatt TextilWirt-
schaft vom 10. April 2014 und vom 29. Mai 2015 vorgelegt. In dem Artikel vom
10. April 2014 werde unter der Uberschrift "(Die Beklagte) verramscht wieder
Markenware" ein Auszug aus einem bundesweit in den Filialen der Beklagten

sowie im Internet verbreiteten Prospekt fur eine Verkaufsaktion ab dem 14. April
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2014 wiedergegeben. Darin seien vermeintliche "PIERRE-CARDIN"-Socken
blickfangmalig abgebildet gewesen. Dies habe die Absatzmdglichkeit ordnungs-
gemal lizenzierter Socken Uber den Fachhandel nachhaltig beeintrachtigt. Mit
diesem Vortrag der Klagerin hat sich das Berufungsgericht nicht auseinanderge-

setzt.

ee) Das Berufungsgericht hat auf3erdem nicht alle fir die Verhaltnisma-
Rigkeitsprifung mafigeblichen Umstande bertcksichtigt. Mal3geblich sind auch
Art und Umfang der Verletzung, die 6ffentlichkeitswirksame Werbung fur marken-
verletzende Produkte, die Art des Vertriebs, insbesondere wenn ein tberregio-
naler Vertrieb erfolgt ist, oder wenn der Vertrieb markenverletzender Ware wie-
derholt oder in grof3er Stiickzahl erfolgt ist (Thiering in Strobele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Aufl., 8 19c Rn. 12). Von Bedeutung kann auch sein, ob es sich
bei der verletzten Marke um eine bekannte Marke handelt (MaalRen, MarkenR
2008, 417, 420).

(1) Bei der Prifung der VerhéltnisméaRigkeit der begehrten Urteilsverof-
fentlichung unberiicksichtigt geblieben sind bereits die vom Berufungsgericht ge-
troffenen Feststellungen zur Haufigkeit der Markenrechtsverletzungen durch die
Beklagte. Die Beklagte hat nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in
mehreren Jahren (2013, 2014 und 2016), also wiederholt, Socken mit der Kenn-
zeichnung "PIERRE CARDIN" vertrieben, bei denen eine Erschdpfung des Mar-
kenrechts nicht eingetreten war, obwohl die Klagerin bereits 2013 die erste Be-

rechtigungsanfrage gestellt hat.

(2) Das Berufungsgericht hat weiter die Art und den Umfang des Vertriebs
der markenverletzenden Ware auf3er Betracht gelassen. Da die Beklagte nach
seinen Feststellungen ungefdhr 300 Kaufhaus-Filialen betreibt und daher
Uberdrtlich tatig ist, kann davon ausgegangen werden, dass markenrechtsverlet-
zende Socken, zu denen die Socken gehorten, die die Klagerin im Rahmen der
Testk&ufe erworben hat, nicht lediglich in geringfiigigem Umfang vertrieben wor-

den sind.
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(3) Nach dem vom Berufungsgericht nicht bertcksichtigten Vorbringen der
Klagerin zu der Verdffentlichung im Branchenblatt TextilWirtschaft vom 10. April
2014 ist aul3erdem davon auszugehen, dass die Beklagte mit der Kennzeichnung
"PIERRE CARDIN" versehene Socken in Prospekten hervorgehoben beworben
hat.

ff) Das Berufungsgericht hat zwar im Ansatz zutreffend in die Verhaltnis-
mafigkeitspriufung auch den Grad des Verschuldens des Verletzers einbezogen.
Es hat beriicksichtigt, dass grundsatzlich zugunsten des Verletzers angefihrt
werden kann, dass ihn kein schweres Verschulden trifft (zu § 103 UrhG aF vgl.
BGH, Urteil vom 18. Dezember 1997 - | ZR 79/95, GRUR 1998, 568 [juris Rn. 35]
- Beatles-Doppel-CD). Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Grad des Ver-
schuldens der Beklagten sei nicht derart gravierend, dass es flur die sieben bis
neun Jahre zurickliegenden Erwerbsvorgange einer Urteilsveroffentlichung be-
darfe, wird allerdings nicht durch seine Feststellungen getragen. Da das Beru-
fungsgericht festgestellt hat, dass die Klagerin bereits nach dem ersten Testkauf
im Jahr 2013 eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte gerichtet und diese An-
fragen nach den weiteren Testkaufen wiederholt hat, war die Beklagte bereits im
Jahr 2013 hinsichtlich des Vertriebs von "PIERRE-CARDIN"-Socken sensibili-
siert. Dennoch hat sie fur keinen der mehrere Jahre auseinanderliegenden Test-
kaufe eine Erschopfung des Markenrechts darlegen kdnnen. Bei wiederholten
und in mehreren Jahren begangenen Markenrechtsverletzungen gleicher Art

kann nicht von lediglich geringem Verschulden ausgegangen werden.

gg) Schlief3lich hat das Berufungsgericht nicht berticksichtigt, dass bei der
Prufung der Verhaltnismaligkeit der begehrten Urteilsbekanntmachung geman
§ 19c Satz 1 MarkenG nicht allein auf die Interessen der Parteien des Rechts-
streits abzustellen ist. Nach Erwadgungsgrund 27 der Richtlinie 2004/48/EG soll-
ten die Entscheidungen in Verfahren wegen Verletzungen von Rechten des geis-
tigen Eigentums veréffentlicht werden, um kinftige Verletzer abzuschrecken und

zur Sensibilisierung der breiten Offentlichkeit beizutragen. Deshalb sind im
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Rahmen einer unionsrechtskonformen Anwendung von 8§ 19c MarkenG general-
praventive Aspekte in die Verhaltnismafigkeitsprifung einzubeziehen (vgl. OLG
Frankfurt, Urteil vom 5. Juni 2014 - 6 U 55/13, juris Rn. 21 und Urteil vom 16. Juli
2015 -6 U 109/14, juris Rn.51; OLG Koaln, Urteil vom 28. August 2020
- 6 U 34/20, juris Rn. 68; zur Berlicksichtigung von Allgemeininteressen im Rah-
men von 8 23 Abs. 4 UWG aF vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 1954 - | ZR 178/52,
GRUR 1955, 37, 42 - Cupresa; Urteil vom 14. Dezember 1966 - | ZR 125/64,
GRUR 1967, 362, 366 - Spezialsalz; Thiering in Strobele/Hacker/Thiering aaO
8 19c Rn. 11). Die Senatsentscheidung "Stadtbahnfahrzeug”, in der der Senat in
erster Linie darauf abgestellt hat, dass Zweck der Urteilsbekanntmachung die
Beseitigung fortwirkender Storungen ist, steht dem nicht entgegen (BGHZ 151,
15 [juris Rn. 42]), weil diese Entscheidung zur Rechtslage vor Erlass der Richtli-

nie 2004/48/EG und deren Umsetzung in das deutsche Recht ergangen ist.

5. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europ&ischen Union nach Art. 267
Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982
- 283/81, Slg. 1982, 3415 [juris Rn. 21] = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom
1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 [juris Rn. 43] - Doc Generici;
Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19, NJW 2021, 3303 [juris Rn. 32 f.] - Consor-
zio Italian Management und Catania Multiservizi). Es stellt sich keine entschei-
dungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch
die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklart oder nicht zweifelsfrei zu beantwor-
ten ist. Die Prifung, ob die von der Klagerin begehrte Befugnis zur Urteilsbe-
kanntmachung verhaltnismafig ist, obliegt den nationalen Gerichten (vgl. EuGH,
GRUR 2021, 1067 [juris Rn. 96] - M.I.C.M.).

[ll. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben, soweit das Berufungsge-
richt hinsichtlich des mit dem Klageantrag VI geltend gemachten Antrags auf Ur-

teilsbekanntmachung zum Nachteil der Klagerin erkannt hat (§ 562 Abs. 1 ZPO),
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und die Sache insoweit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zurickzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist
(8 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ZPO).

Im wiedererdffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht hin-
sichtlich des auf Urteilsbekanntmachung gerichteten Klageantrags VI erneut eine
VerhéaltnismaRigkeitsprifung unter Bericksichtigung aller maf3geblichen Um-
stédnde durchzufiuhren haben. Sollte es zu dem Ergebnis gelangen, dass die Ur-
teilsbekanntmachung nicht unverhéaltnismafig ist, wird es gemalR § 19c Satz 2
MarkenG Art und Umfang der Bekanntmachung zu bestimmen haben. Diese Be-
stimmung liegt in seinem pflichtgeméafRen Ermessen (zu den maf3geblichen Kri-
terien vgl. Thiering in Stroébele/Hacker/Thiering aaO 8§ 19¢ Rn. 17 bis 20 und 23).

D. Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus 8 708 Nr. 2
ZPO.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses Versaumnisurteil steht der saumigen Partei der Einspruch zu. Die-
ser ist von einem/einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt/
Rechtsanwaéltin binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung des Ver-
saumnisurteils bei dem Bundesgerichtshof, Karlsruhe, durch Einreichung einer

Einspruchsschrift einzulegen.

Koch Loffler Schwonke

Feddersen Schmaltz

Vorinstanzen:
LG Munchen I, Entscheidung vom 14.08.2020 - 1 HK O 17812/18 -
OLG Munchen, Entscheidung vom 07.04.2022 - 29 U 5454/20 -



