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Der Rechtsstreit wird im Hinblick auf das beim
Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt unter dem Aktenzeichen
0... anhangige Loschungsverfahren betreffend die Klagemarke
ausgesetzt.

Die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts
Dusseldorf vom 15. Januar 2014, 2a O 91/13, und die
Zwangsvollstreckung aus der Beschlussverfiigung des
Landgerichts Dusseldorf vom 4. Januar 2013, 2a O 332/12,
werden fur die Dauer der Aussetzung eingestellt.

Grinde: 1

Der Rechtsstreit ist nach Art. 104 Abs. 1 GMV im Hinblick auf den von der X. SpA beim 2
Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt gestellten Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit der
Klagemarke auszusetzen.

Gemal Art. 104 Abs. 1 GMV ist die Verletzungsklage von Amts wegen nach Anhérung der 3
Parteien auszusetzen, wenn beim Amt bereits ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit gestellt
worden ist, soweit keine besonderen Grunde fur dessen Fortsetzung bestehen. Art. 104 Abs.

1 GMV begrundet fir den Fall eines vor Erhebung der Verletzungsklage gestellten Antrags

auf Erklarung der Klagemarke fur nichtig ein Regel-Ausnahme-Verhaltnis zugunsten der
Aussetzung, wie die Formulierung ,soweit nicht* unmissverstandlich klarstellt. Die

Bestimmung setzt nicht voraus, dass die Parteien beider Verfahren dieselben sind
(Eisenfuihr/Schennen, GMV, 3. Aufl., Art. 104 Rn. 2).

Diese Voraussetzung des Art. 104 Abs. 1 GMV ist vorliegend erflllt. Die X. SpA hat am 23. 4
Juli 2009 einen auf ihre am 2. November 1999 angemeldete und am 18. April 2001 unter
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anderem fur Bekleidungsartikel (Klasse 25) eingetragene Gemeinschaftswortmarke ,X“,
Registernummer CTM 1368166, gestitzten Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit der
Gemeinschaftswortmarke ,Y*, Registernummer CTM 006478721, nach Art. 56 Abs. 1 lit. b i.
V. mit Art. 53 Abs. 1 lit. a GMV gestellt.

Besondere Griinde fir eine Fortsetzung des Verletzungsverfahrens bestehen nicht. Der
Antrag ist nicht ohne Aussicht auf Erfolg, eine Erklarung der Nichtigkeit der Klagemarke ist
vielmehr sogar sehr wahrscheinlich, jedenfalls soweit es um die vorliegend relevante
Warengruppe Bekleidungsstiicke geht. Gemal Art. 53 Abs. 1 lit. a GMV wird die
Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt fur nichtig erklart, wenn eine in Art. 8 Abs. 2
genannte altere Marke besteht und die Voraussetzungen der Absatze 1 oder 5 des
genannten Artikels erfullt sind. Die Gemeinschaftsmarke ,X*, Registernummer CTM 1..., ist
ein alteres Recht im Sinne des Art. 8 Abs. 2 lit. a GMV. Zwischen den Zeichen besteht eine
hochgradige Zeichenahnlichkeit sowie eine Identitat der durch die beiden Marken erfassten
Waren, die eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV begriinden. Den
gegen die Gemeinschaftsmarke ,X“ gerichteten Verfallsantrag der Klagerin hat das
Européaische Gericht mit Urteil vom 6. Marz 2014, T - 71/13, abschlagig beschieden.

Vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Erklarung der Klagemarke fir nichtig sind
einstweilige Malinahmen geboten, die den gegentber dem Beklagten auf Grundlage der
Marke ergangenen Titeln fur die Dauer der Aussetzung die mit inrem Bestand verbundene
Beschwer nehmen.

Gemal Art. 104 Abs. 3 GMV kann das Gemeinschaftsmarkengericht fur die Dauer der
Aussetzung einstweilige MalRBnahmen treffen. Die Vorschrift verleiht dem
Gemeinschaftsmarkengericht nach ihrem eindeutigen Wortlaut unmittelbare Rechtsmacht,
ihre Anwendung setzt nicht voraus, dass die Malinahmen im nationalen Zivilprozessrecht
uberhaupt vorgesehen sind (vgl. zur gleichgelagerten Vorschrift der
Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung: Ruhl, GGV, 2. Aufl., Art. 91 Rn. 17). Von
daher ist der Senat nicht auf die in § 719 i. V. mit 8§ 707 ZPO in Bezug auf das mit der
Berufung angefochtene Urteil vorgesehenen Maflinahmen der einstweiligen Einstellung der
Zwangsvollstreckung gegen oder ohne Sicherheitsleistungen oder Fortsetzung nur gegen
Sicherheitsleistung beschrankt, sondern er kann entsprechende MafRnahmen auch in Hinblick
auf die im vorangegangenen Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfigung erlassene
Beschlussverfiigung vom 4. Januar 2013, 2a O 332/12, treffen.

Der Senat erachtet vorliegend eine Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne
Sicherheitsleistung fiir geboten. Die zu erwartende Erklarung der Klagemarke fir nichtig hatte
nicht nur eine Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils zur Folge; sie wirde es dem Beklagten
auch ermoglichen, den in Bezug auf die einstweilige Verfligung vom 4. Januar 2013
geschlossenen Abschlussvertrag aufkiindigen und durch die Einlegung eines Widerspruchs
eine Aufhebung der Beschlussverfiigung herbeifihren.

Die rickwirkende Vernichtung eines Schutzrechts stellt einen Restitutionsgrund nach § 580
Nr. 6 ZPO sowie einen Einwand nach § 767 ZPO dar. Bei Rechten des gewerblichen
Rechtsschutzes, an deren Bestand das Urteil im Verletzungsstreit gebunden ist, kann die
Restitutionsklage in entsprechender Anwendung des 8 580 Nr. 6 ZPO darauf gestitzt
werden, dass der auf den konstitutiven Erteilungsakt gegriindete Bestand des Schutzrechts
vor Ablauf der reguléaren Laufzeit in Wegfall gekommen ist (BGH, GRUR 2010, 996 Rn. 12 -
Bordako). Zudem kann der verurteilte Beklagte die weitere Vollstreckung im Weg der
Vollstreckungsgegenklage abwenden (BGH, a. a. O. Rn. 16 a. E.; Strobele/ Hacker,
MarkenG, 11. Aufl., 8 52 Rn. 19).



Damit sind auch die Voraussetzungen fir Kiindigung des Abschlussvertrages nach § 314
BGB gegeben. Die in Bezug auf eine einstweilige Verfligung abgegebene
Abschlusserklarung bedarf der (stillschweigenden) Annahme, in rechtlicher Hinsicht handelt
es sich um einen Abschlussvertrag (Ahrens/Ahrens, Der Wettbewerbsprozess, 7. Aufl., Kap.
58 Rnrn. 32 ff). Der Wegfall des dem vertraglich vereinbarten Verbot zugrunde liegenden
gesetzlichen Unterlassungsanspruchs einen wichtigen Grund, der die Kiindigung des
Unterlassungsvertrags wegen Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung rechtfertigt.
Mal3geblich dafur ist, dass der Schuldner in einem solchen Fall die Zwangsvollstreckung aus
einem entsprechenden gerichtlichen Titel im Wege einer Vollstreckungsabwehrklage nach §
767 ZPO fur unzulassig erklaren lassen kann. Der Glaubiger hat an der Fortsetzung des
Unterlassungsvertrags kein schiitzenswertes Interesse mehr, wenn ein entsprechender
Unterlassungstitel mit der Vollstreckungsabwehrklage aus der Welt geschafft werden kénnte
(BGH, GRUR 2014, 797 Rn. 24 - Fishtailparka).

Neben den Erfolgsaussichten des von der X. SpA eingeleiteten Verfahrens auf Erklarung der
Nichtigkeit der Klagemarke spricht vorliegend noch ein weiterer Aspekt fir eine Einstellung
der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung. Der Geltendmachung der Markenrechte
der Klagerin steht auch der vom Beklagten erhobene Nichtbenutzungseinwand entgegen.

Der Europaische Gerichtshof hat in seinem Urteil ,Walzer Traum* entschieden, dass bei der
Prufung der Ernsthaftigkeit der Benutzung auf die in der Anmeldung angegebenen Waren
und nicht auf das tatsachliche Vermarktungskonzept abzustellen ist (GRUR Int. 2014, 956
Rn. 43). Danach ist es Sache des Anmelders, seine Anmeldung in Bezug auf die Waren, die
er schitzen lassen will, zu prazisieren und klarzustellen, ob sich seine Anmeldung auf alle
oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgefthrten
Waren oder Dienstleistungen bezieht (EuGH a. a. O. Rnrn 40, 41). Da die Klagerin die
Klagemarke fur den Oberbegriff Bekleidungsstticke und nicht fur die Untergruppe (Outdoor-
)Jacken hat eintragen lassen, muss sich die Beurteilung ihrer Benutzungshandlungen am
Bekleidungsmarkt orientieren (vgl. EUGH, a. a. O. Rn. 44). Hieran gemessen dirfte ein
Vertrieb von 170 Jacken in zweieinhalb Jahren den Anforderungen an eine ernsthafte
Benutzung weder in qualitativer Hinsicht - hierfur ein Vertrieb auch anderer
Bekleidungsstucke erforderlich gewesen - noch in quantitativer Hinsicht gentgen.

Zu den Grunden, die eine Vollstreckungsabwehrklage und damit auch eine Kindigung einer
Abschlussvereinbarung zu rechtfertigen vermoégen, gehort auch, dass ein Handeln auf Grund
einer hochstrichterlichen Leitentscheidung nunmehr eindeutig als rechtmafiig zu beurteilen ist
(BGH, GRUR 2014, 797 Rn. 24 a. E. - Fishtailparka).

Im Ubrigen datiert die letzte dokumentierte Vertriebshandlung der Klagerin vom 20. Méarz
2010, so dass dem Unterlassungsbegehren der Klagerin jedenfalls nunmehr der Einwand
Nichtbenutzung entgegensteht, was ebenfalls einen wichtigen Grund fir die Kiindigung der
Abschlussvereinbarung bildet.

Der Klagerin ist in der mundlichen Verhandlung zudem Gelegenheit gegeben worden, zu den
Fragen einer einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen oder ohne
Sicherheitsleistungen oder Fortsetzung nur gegen Sicherheitsleistung Stellung zu nehmen.
Hierauf hat sie ausdrtcklich verzichtet.

Einer Auseinandersetzung mit den vom Beklagten aufgeworfenen Fragen einer
Rechtsmissbrauchlichkeit der Markenanmeldung und der Relevanz des Weitervertriebs durch
Dritter gekennzeichneter und in Verkehr gebrachter Waren fir die rechtserhaltende
Benutzung bedarf es daher nicht mehr.
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