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Wettbewerbsbeschrinkende Vereinbarungen und Abstimmungen im Hinblick auf Sor-
tenschutzrechte werden nicht durch die GVO Technologietransfer reguliert. Insoweit
diirften allerdings deren Bestimmungen — soweit moglich — entsprechend anzuwenden sein.
Der Bundesgerichtshof hat Inhabern von Sortenschutzrechten erlaubt, sich — vergleichbar
mit Urhebern in Verwertungsgesellschaften®” — abzusprechen, und zwar im Hinblick auf
Lizenzpreise, wenn eine individuelle Rechtewahrnehmung durch den Inhaber ,kaum
moglich® ist.?!’ Im Fall ging es um die kollektive Geltendmachung der sortenschutzrechtli-
chen Nachbaugebiihr bei Landwirten durch die Rechteinhaber. Insoweit gehen nach Auf-
fassung des Bundesgerichtshofes die Regelungen in § 10a Abs. 4 SortG und in Art. 3
Abs. 2, 5 Abs. 4 NachbauV dem Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV (§ 1 GWB) vor.
Nach Auffassung des BKartA lisst sich § 10a SortG allerdings nicht analog auf Mindest-
preisempfehlungen von berufsstindischen Vereinigungen der Inhaber von Sortenschutz-
rechten mit Landwirten anwenden.?"!

b) Marken und sonstige Kennzeichen. Wettbewerbsbeschrinkende Vereinbarungen
im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. des § 1 GWB, die Marken (§§ 3, 4, 97, 106a,
107 MarkenG, Art. 1, 4, 74, 83, 182 UMV) einerseits oder andere Kennzeichen (§ 5 Mar-
kenG; § 126 MarkenG) andererseits zum Gegenstand haben, werden grundsitzlich von
keiner Gruppenfreistellungsverordnung geregelt. Im Hinblick auf Markenlizenzen
bestehen allerdings zwei Ausnahmen im Rahmen der GVO Technologietransfer’'? und der
GVO Vertikal.?"® Ohne GVO muss fiir jeden Einzelfall nach der Lehre vom spezifischen
Schutzgegenstand eine Interessenabwigung zwischen dem Inhalt des Zeichenrechts und
den wettbewerbsbeschrinkenden Wirkungen stattfinden. Es gentigt flir eine kartellrecht-
liche Zulissigkeit seit Aufgabe der Inhaltstheorie?'* fiir sich genommen nicht, dass das Zei-
chenrecht eine entsprechende beschrinkte Abrede, z.B. Lizenzierung, erlaubt.?!”

Die Hauptfunktion des Markenrechts (§§ 3, 4 MarkenG, Art. 1, 4 UMV), die seinen
spezifischen Schutzgegenstand ausmacht, liegt darin, dem Verbraucher die Identitit des
Waren- oder Dienstleistungsursprungs zu garantieren.'® Das ist die sogenannte Her-
kunftsfunktion (auch Zuordnungs- und Wiedererkennungsfunktion). Daneben steht die
sogenannte Qualitatsfunktion. Diese Funktion bezieht sich auf die Gewihr, dass alle ge-
kennzeichneten Erzeugnisse unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt
wurden, das auch flir ihre Qualitit verantwortlich gemacht werden kann.?!” Das ergibt sich
im deutschen Markenrecht — das auf einer EU-Richtlinie beruht*'® — aus den nahezu un-
begrenzten Moglichkeiten, Lizenzen zur Benutzung der Marke an Dritte zu vergeben (§ 30
Abs. 1 MarkenG). Als dritte Markenfunktion ist heute die Werbefunktion (auch Invest-

2% Dazu unten Rn. 96 ff.

20 BGH WuW/E DE-R 1267, 1269f. — Nachbaugebiih.

211 BKartA TB 2005/2006, S. 67f. (zw.).

212 Dazu Ran. 60.

213 Dazu Rn. 60.

214 Oben Rn. 10.

25 Zutreffend  Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rn. 84; anders moglicherweise der Inhaltstheorie
folgend OLG Hamburg WuW/E OLG 4429, 4432 — Diamant-Zeichen.

218 EuGH GRUR 2010, 445 Tz. 77 — Google und Google France; EuGH GRUR 2004, 428, 429f.
(Tz. 30) — Henkel; EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Tz.29) — Philips; EuGH Slg. 1974, 1183 —
Centrapharm/Winthrop; EuGH Slg. 1990 I, 3711 — Hag; EuGH Slg. 1994 1, 2789 — Ideal Standard;
BGH GRUR 2010, 835, Tz. 23 — POWER BALL; OLG Hamburg WuW/E DE-R 4443 Tz. 398
(uris) — FC St. Pauli II; OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 34 (juris) — Kalksteinprodukte =
WRP 2013, 1663.

27 BuGH Slg. 1994 1, 2789 — Ideal Standard; OLG Hamburg WuW/E DE-R 4443 Tz. 398 (juris)
— FC St. Pauli II; OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 34 (juris) — Kalksteinprodukte = WRP
2013, 1663; Fezer, Markenrecht, Einl. D Rn. 1ff.; Nordemann, Wettbewerbsrecht — Markenrecht,
Rn. 1060 ff.

218 EU-Richtlinie 89/104/EWG ABL Nr. C/1 vom 31.12.1988 = Bl fiir PMZ 1989, 189; be-
richtigt in ABL. 1989 Nr. L 159 vom 10.6.1989, 60 = Bl. fiir PMZ 1989, 350.
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mentfunktion) anerkannt.?'” Die Werbefunktion der Marke meint einen Schutz der Marke
auf Grund ihrer Werbewirksamkeit unabhingig davon, ob der Kunde tiber Herkunft oder
Qualitit getduscht wird. Schutzgut ist damit nicht nur die Unterscheidungskraft einer Mar-
ke, sondern auch deren Suggestiv- und Attraktionskraft.”*” Auf der Basis dieses spezifischen
Gegenstandes des Kennzeichenrechts lassen sich einige generalisierungsfihige Aussagen zur
kartellrechtlichen Behandlung treffen. Die neue Gewihrleistungsmarke (§ 106a Mar-
kenG, Art. 83 UMV) erfiillt lediglich eine Qualititsfunktion, keine Herkunftsfunktion.

Aus der Anerkennung der vorgenannten Funktionen ergibt sich zunichst, dass jede Art
von Beschrinkungen, die erforderlich sind, um den vorgenannten Markenfunktionen
Rechnung zu tragen, grundsitzlich zulissig und nicht wettbewerbsbeschrinkend gem.
Art. 101 Abs. 1 AEUV (§ 1 GWB) sind.**! Fiir andere Beschrinkungen, die zwar eine
Wettbewerbsbeschrankung gem. Art. 101 Abs. 1 AEUV (§ 1 GWB) darstellen, aber zu-
mindest in Zusammenhang mit dem spezifischen Schutzgegenstand stehen, diirfte iiberdies
im Regelfall eine bezweckte Wettbewerbsbeschrinkung ausscheiden, so dass bei Priifung
einer bloB bewirkten Wettbewerbsbeschrankung zumindest die Spiirbarkeit zu un-
tersuchen ist.>** Diese kann fehlen, wenn die Marke fiir den Marktzutritt keine Bedeutung
hat.??® Im Hinblick auf eine Einzelfreistellung (Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB)
ist fiir die kartellrechtliche Analyse zu bedenken, dass zwar aufgrund ihres AusschlieBlich-
keitscharakters Marken eine wettbewerbsbeschrinkende Wirkung immanent sein mag, sie
umgekehrt aber auch zur Forderung des Wettbewerbs insbesondere im Hinblick auf Inno-
vationen beitragen kénnen; das Markenrecht ist seinerseits ein wesentlicher Bestandteil des
Systems des unverfilschten Wettbewerbs.*

Nachfolgend wird auf Lizenzen (an Marken und geschiftlichen Bezeichnungen), Ab-
grenzungsvereinbarungen und Kollektivmarken eingegangen. Zu Markeniibertragungen
(einschlieBlich Markenspaltungen),”” Nebenabreden bei UnternehmensveriuBerun-
gen””® und Zulieferkonstellationen®” siche die separate Kommentierung oben.

aa) Markenlizenzen. Markenlizenzen sind grundsitzlich nicht durch eine GVO
gruppenfreigestellt. Jedoch sind zwei Ausnahmen zu beachten. Die erste Ausnahme
bildet Art. 2 Abs. 3 GVO Technologietransfer. Danach ist auch eine Markenlizenz im
Rahmen einer Technologietransfervereinbarung (im Sinne des Art. 1 Abs. 1 lit. ¢) GVO
Technologietransfer!) freigestellt, sofern sich die Markenlizenz unmittelbar auf die Produk-

219 EuGH GRUR 2010, 445 Tz. 77 — Google und Google France; EuGH GRUR 2010, 841, Tz 26ft.
— Portakabin/Primakabin); EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 58, 62ff. — Oréal/Bellure; RegE zu § 30 Mar-
kenG, Bundestagsdrucksache 12/6581, S. 86; siche ferner OLG Hamburg WuW/E DE-R 4443
Tz. 398 (juris) — FC St. Pauli II; OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 34 (juris) — Kalksteinpro-
dukte = WRP 2013, 1663; Harte-Bavendamm /Scheller WRP 1994, 571, 571; Klaka in: FS Traub, 1994,
S. 188; Ingerl/Rohnke NJW 1994, 1247, 1251; Jan Bernd Nordemann, DZWir 1995, 315, 317; Fezer,
Markenrecht, Einl. D 9; Nordemann, Wettbewerbsrecht — Markenrecht, Rn. 1061 m.w.N.; Ingerl/
Rohnke, MarkenG, § 30 MarkenG Rn. 121; Wolf in: Miinchener Kommentar Einl. Rn. 1277.

220 Schweer, Die erste Markenrechtsrichtlinie der EG und der Rechtsschutz bekannter Marken,
1992, S. 34 ft.; Henning/Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Band I, 1988, S. 241 ff.; Kouker WRP
1994, 444, 447; Jan Bernd Nordemann, DZWir 1995, 315, 317.

21 OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 33 (juris) — Kalksteinprodukte = WRP 2013, 1663;
Kreutzmann WRP 2006, 453; Fezer, Markenrecht, § 30 MarkenG Rdnr. 61f.; Wolf in: Miinchener
Kommentar Einl. Rn. 1278.

22 Siehe Art. 101 Abs. 1 Rn.271. Zur Spiirbarkeit allgemein oben Art. 101 Abs. 1 AEUV
Rn. 2881t.

223 Harte-Bavendamm /von Bomhard GRUR 1998, 530, 533, unter Berufung auf Europiische Kom-
mission ABL 1978 L 60, S. 19, 24 f. — Pennys.

224 OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 33 (juris) — Kalksteinprodukte = WRP 2013, 1663, un-
ter Berufung auf EuGH GRUR 2003, 55, 57 — Arsenal, und EuGH GRUR 1998, 922, 924 — Canon.

225 Rn. 20f.

226 R, 29.

227 Rn. 30fF.

140 Jan Bernd Nordemann
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tion oder den Verkauf der Vertragsprodukte bezieht. Die Freistellung soll Markenlizenzen
privilegieren, die dem Lizenznehmer ermdglichen, die lizenzierten Technologierechte bes-
ser zu verwerten. Eine Markenlizenz kann insoweit insbesondere tiber die Herkunfts- und
Qualititsfunktion der Marke erreichen, dass der Verbraucher Herkunft und Qualitit der
lizensierten Technologie eindeutig zuordnen kann. Die GVO Technologietransfer ist in
diesem Zusammenhang selbst dann anwendbar, wenn die Parteien mehr an der Nutzung
des Markenzeichens als an der Nutzung der Technologie interessiert sind.**® Die zweite
Ausnahme gilt im Hinblick auf die GVO Vertikal: Wenn eine Markenlizenz sich unmit-
telbar auf die Nutzung, den Verkauf oder den Weiterverkauf von Waren und Dienstleis-
tungen bezieht und nicht den Hauptgegenstand der Vereinbarung darstellt, fillt die Lizenz-
vereinbarung unter die GVO Vertikal (Art. 2 Abs. 3 GVO Vertikal).*”

Greifen diese Ausnahmefille nicht, muss im Rahmen des Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw
des § 1 GWB fiir jeden Einzelfall nach der Lehre vom spezifischen Schutzgegenstand eine
Interessenabwigung zwischen dem spezifischen Schutzgegenstand des Kennzei-
chenrechts einerseits und den wettbewerbsbeschrankenden Wirkungen andererseits
stattfinden. Als spezifischer Schutzgegenstand sind Herkunfts-, Qualitits- und (bei bekann-
ten Marken) die Werbefunktion zu beriicksichtigen.?” Danach hat der Markeninhaber bei
Markenlizenzen auch kartellrechtlich sehr weitgehende Befugnisse, die Herstellung und
den Vertrieb der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu organi-
sieren.

Tendenziell kartellrechtsfest ist zunichst die sachlich ausschlieBliche Markenli-
zenz.”' Der Markeninhaber kann eine Markenlizenz beschrinkt auf ein ganz bestimmtes
Produkt oder eine ganz bestimmte Leistung erteilen. Das gehort zum Inhalt des Marken-
rechts und ist nach § 30 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, Art. 22 UMV mit dinglicher Wirkung
vom Markenrecht abspaltbar. Eine solche sachliche AusschlieBlichkeit erzeugt Wettbe-
werbsbeschrinkungen in zwei Richtungen: Zunichst schlieft sie den Markeninhaber (Li-
zenzgeber) selbst von der Nutzung aus. Auflerdem ist es fiir den Lizenznehmer unméglich,
unter Verwendung der Marke mit dem Lizenzgeber im Hinblick auf andere Waren oder
Dienstleistungen in Wettbewerb zu treten, sofern die Marke dafiir auch Schutz gewihrt.
Herkunfts- und Qualititsfunktion erfordern zwingend solche Beschrinkungsmoglichkei-
ten, so dass sie grundsitzlich kartellrechtsfest sind.**

Auch ein ausschlieBlicher MarkennieBbrauch ist grundsitzlich kartellrechtsneutral.
Das Gleiche gilt fiir Sublizenz- und Ubertragungsverbote.?* Kartellrechtsfest kon-
nen auflerdem alle Vorgaben im Zusammenhang mit der Qualitatssicherung scin,
also Vorgaben fiir die Produktqualitit und Zusammensetzung®® einschlieBlich Kontroll-
rechten, soweit sie notwendig sind, um eine gleich bleibende Warenqualitit zu gewihrleis-

233

228 Buropiische Kommission, Leitlinien Technologietransfer, Tz. 47, unter Hinweis in Fn. 35 dar-
auf, dass dies eine Anderung im Vergleich zur fritheren Kommissionspraxis darstellt: ,,Nunmehr
kénnte die Technologietransfer-Vereinbarung, die Gegenstand der Entscheidung der Kommission in
der Sache Moosehead/Whitbread (ABl. L 100 vom 20.4.1990, S. 32) war, unter die TT- GVO fallen;
siehe insbesondere Erwigungsgrund 16 der Entscheidung in dieser Sache.*

229 Siehe die separate Kommentierung zur GVO Vertikal.

230 Siehe auch oben Rn. 57.

1 Siehe dazu auch allgemein oben Rn. 21.

22 Europiische Kommission ABL 1990 L 100/3, 35 — Mousehead/Whitbread; OLG Hamburg
WuW/E DE-R 4443 Tz. 404 (juris) — FC St. Pauli II.

%3 OLG Hamburg WuW/E DE-R 4443 Tz. 404 (juris) — FC St. Pauli II.

234 Ullrich/Heinemann in: Immenga/Mestmicker, EU-WettbR, GRUR B Rn. 32; Ingerl/Rohnke,
MarkenG, § 30 MarkenG Rn. 122; Wbolf in: Miinchener Kommentar Einl. G.Rn. 1354.

25 Europiische Kommission ABL 1998 L 70/69 vom 23.12.1977 — Campari = GRUR Int. 1978,
371, 374; OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 35 (juris) — Kalksteinprodukte = WRP 2013, 1663;
Jestaedt in: Langen/Bunte, Nach Art. 101 Rn. 1264; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 MarkenG
Rn. 122.

Jan Bernd Nordemann 141
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ten.?® Bezugspflichten im Hinblick auf bestimmte Rohstoffe vom Lizenzgeber werden
aber nur akzeptiert, wenn eine besondere (aus den Markenfunktionen resultierende)
Rechtfertigung gegeben ist. Diese kann sich aus der Gewihrleistung der Warenqualitit
ergeben, z.B. bei Zutaten fiir eine geheime Rezeptur.*” Auch linderspezifische Qualitits-
differenzierungen sind zulissig; sie konnen sogar Belieferungsverbote fiir bestimmte Terri-
torien, flir die andere Qualititsstandards gelten, rechtfertigen.”® Auch Wettbewerbsbe-
schrinkungen, die die Markenlizenz auf einen bestimmten Produktionsbetrieb oder
bestimmte Produktionsstitten festlegen, sollten danach regelmiBig schon wegen Ge-
wihrleistung der Herkunftsfunktion mit Art. 101 Abs. 1 AEUV, § 1 GWB vereinbar
sein. Etwas anderes gilt nur, wenn Produktionsorte ausgeschlossen werden, an denen kein
Markenschutz besteht.”>” Die Markenbenutzung darf jedenfalls auf bestimmte Produktions-
stitten beschrinkt werden, um einen (marktverwirrenden) Parallelimport von anderen Pro-
duktionsstitten mit anderen Produktionsqualititen unter einer identischen Marke auszu-
schlieBen.?*” Als ,,Produktionsstitte” kann auch das Internet allein festgelegt, eingeschrinkt
oder ganz ausgeschlossen werden, soweit dies wegen der Qualititsfunktion der Marke ge-
rechtfertigt ist; der Internetvertrieb kann insoweit ausgeschlossen werden, als dies die Wer-
befunktion z.B. einer beriihmten Marke notwendig macht.?*' Fiir Markenlizenzen, die sich
auf die Nutzung und Verbreitung von Waren und Dienstleistungen beziehen und die nicht
den Hauptgegenstand einer Vertikalvereinbarung bilden, gelten allerdings kartellrechtlich
etwas strengere Regelungen nach der GVO Vertikal.*** Nach Erstverbreitung und damit
einhergehender Erschopfung greifen ohnehin die Regelungen der GVO Vertikal zum In-
ternetvertrieb; allerdings kann die Erschopfung insbesondere wegen Verletzung der Werbe-
funktion der Marke ausgeschlossen sein, so dass dann auch bestimmte (Online- oder
physische) Vertriebsstitten insbesondere in selektiven Vertriebssystemen ausgeschlossen
werden kénnen.?*

Auch Ausiibungspflichten erscheinen als im Regelfall durch den spezifischen Schutz-
gegenstand gerechtfertigt,”** weil dadurch der Wert der Marke gesteigert und auBerdem die
Marke vor der Loschungsreife durch Nichtbenutzung geschiitzt werden kann. Mengenbe-
schrinkungen sollten entgegen einer ilteren Auffassung der Kommission®* ebenfalls zu-
lissig sein, sofern markenrechtliche Interessen, etwa Reputationspflege, eine Begrenzung
des Angebotes erfordern.>*® Auch Vorgaben fiir die Werbung und fiir die Verpa-
ckung sind zulissig, sofern sie unmittelbar oder mittelbar die Benutzung oder Reputation

26 Loewenheim GRUR 1982, 46, 470; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 MarkenG Rn. 122; Wolf in:
Miinchener Kommentar Einl. G. Rn. 1354.

%7 Buropiische Kommission ABL. 1978 L 70/69 vom 23.12.1977 — Campari = GRUR Int. 1978,
371, 374; Europiische Kommission GRUR Int. 1986, 116, 122 — Velcro/Alpix; Ingerl/Rohnke, Mar-
kenG, § 30 MarkenG Rn. 122.

38 Buropiische Kommission ABL. 1978 L 70/69 vom 23.12.1977 — Campari = GRUR Int. 1978,
371.

29 BuGH v. 25.2.1986, C-193/83 Tz. 85 — Windsutfing International (zu Patenten); siche auch
Rn. 25 oben.

20 OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 36 (juris) — Kalksteinprodukte = WRP 2013, 1663.

24 Jan Bernd Nordemann in: Brocker/Czychowski/Schifer, Praxishandbuch Geistiges Eigentum im
Internet, § 12 Rn. 137. Insbesondere kommt hier der Ausschluss von Internetplattformen in Betracht,
die das Markenimage gefihrden.

242 Siehe unten Rn. 62 sowie zum Internetvertrieb nach der GVO Vertikal eingehend Art. 4 GVO
Vertikal Rn. 252 ff.

2% Eingehend unten Rn. 62 und die Kommentierung zu Art. 4 lit. b) und c) Vertikal-GVO.

> Buropiische Kommission ABL. 1978 L 70/69 vom 23.12.1977 — Campari = GRUR Int. 1978,
371; OLG Frankfurt WuW/E DE-R 4011 Tz. 35 (juris) — Kalksteinprodukte = WRP 2013, 1663;
Fezer, Markenrecht, § 30 MarkenG Rn. 71.

% Buropiische Kommission ABL. 1978 L 70/69 vom 23.12.1977 — Campari = GRUR Int. 1978,
371.

246 Wie hier: Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 MarkenG Rn. 122.

142 Jan Bernd Nordemann
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der Marke betreffen, dariiber hinaus eher nicht.**” Unproblematisch sind die Anerken-
nung der Inhaberschaft des Lizenzgebers an der Marke**® sowie seine Verpflichtung,
die Marke iiber den gesamten Lizenzzeitraum aufrechtzuerhalten.

Wettbewerbsverbote fiir den Lizenznehmer, Waren oder Dienstleistungen von Kon-
kurrenten des Lizenzgebers nicht zu vertreiben, sind jedenfalls nicht durch den spezifischen
Schutzgegenstand des Markenrechts privilegiert. Sie richten sich nach den allgemeinen
Regeln.”* Auch Nichtangriffsvereinbarungen sind eigentlich nicht vom spezifischen
Schutzgegenstand des Markenrechts gerechtfertigt, werden jedoch im Regelfall als eine
nicht spiirbare Wettbewerbsbeschrinkung angesehen, weil dem Lizenznehmer regelmiBig
ein Ausweichen auf eine andere Marke offensteht. Etwas anderes mag nur gelten, wenn die
Existenz einer Marke eine spiirbare Marktzutrittschranke bildet,”’ z.B. bei einer Marke,
die wegen ihrer Bekanntheit moglicherweise die Grenze zur generischen Bezeichnung
tiberschritten hat (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Ferner gilt die regelmiBige kartellrechtliche Privilegierung fiir geografisch ausschlieB-
liche Markenlizenzen.”' Die gegenteilige iltere Auffassung der Europiischen Kommissi-
on, die eine einfache GebietsausschlieBlichkeit als wettbewerbsbeschrinkend im Sinne des
Art. 101 Abs. 1 AEUV qualifiziert,™ ist wenig iiberzeugend. Die GebietsausschlieBlichkeit
gewihrleistet Herkunfts- sowie Qualititsfunktion, gehort insoweit zum Inhalt des Marken-
rechts und ist mit dinglicher Wirkung abspaltbar, § 30 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, Art. 22
Abs. 1 UMV. Privilegiert ist auch die aus der ausschlieBlichen Lizenzerteilung folgende
Beschrinkung des Lizenzgebers, selbst nicht in dem Gebiet titig zu sein.” Insoweit ist der
Meinung zu widersprechen, dass die AusschlieBlichkeitswirkung gegentiber dem Lizenzge-
ber nicht zum spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts geh&rt.”* Die vom Mar-
kenrecht gewihrte AusschliefSlichkeit und damit sein spezifischer Schutzgegenstand bein-
haltet wie selbstverstindlich auch die Moglichkeit einer AusschliefSlichkeit gegentiber dem
Lizenzgeber.> Es besteht auch die Moglichkeit flir den Lizenzgeber, eine nur auf be-
stimmte EU-Staaten begrenzte Verbreitungslizenz zu gewihren.?*

Allerdings gelten die Privilegierungen der vorerwihnten geografischen Lizenznehmer-
und Lizenzgeberbeschrinkungen nicht iiber das erstmalige Inverkehrbringen mit Zustim-
mung des Markeninhabers hinaus. Sobald ein mit einer Marke versehenes Produkt einmal
mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gelangt ist, ist das Markenrecht er-

M7 Val. auch Loewenheim, Warenzeichen und Wettbewerbsbeschrinkung, 1970, S. 411ff.; Ingerl/
Rohnke, MarkenG, § 30 MarkenG Run. 122, Fezer, Markenrecht, § 30 MarkenG Rn. 28 m. w. N.

8 Buropiische Kommission ABL vom 23.3.1990 L 100, S. 32 — Mousehead /Whitbread = GRUR
Int. 1990, 626.

249 Siehe hierzu z. B. Art. 101 Abs. 3 AEUV Rn. 192fF. und die separate Kommentierung zu Art. 5
GVO Vertikal. Siche ferner zu einem Wettbewerbsverbot in einem ausschlieBlichen Markennief3-
brauchsvertrag OLG Hamburg WuW/E DE-R 4443 Tz. 406 (juris) — FC St. Pauli 1I: Kein lingeres
Wettbewerbsverbot als 10 Jahre.

0 Europiische Kommission ABL. 1978 L 70/69 vom 23.12.1977 — Campari = GRUR Int. 1978,
371; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 MarkenG Rn. 122.

BT OLG Hamburg WuW/E OLG 4429, 4432 — Diamant-Zeichen; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30
Rn. 74, 121f,; Sack WRP 1999, 595; Niebel WRP 2003, 482, 486. Allgemein zu gebietsausschlief3li-
chen Lizenzen oben Rn. 21.

%2 Buropiische Kommission ABL vom 23.3.1990 L 100, S. 32 — Mousehead /Whitbread = GRUR
Int. 1990, 626; wohl zustimmend Christoph, S. 111f. Sehr kritisch wie hier Niebel WRP 2003, 482,
486.

23 Wie hier Niebel WRP 2003, 482, 486; Sack RIW 1997, 449, 454f.

%S0 aber — jedoch nicht speziell fiir Markenrechte — Christoph, S. 112 mwN, insbesondere unter
Berufung auf Europiische Kommission WuW/E EV 623, 624 — AOIP/Beyard; Axster GRUR 1985,
581, 582.Wie hier a. A. OLG Frankfurt WuE/E DE-R 2018, 2021 — Harry Potter.

25 Statt aller Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rn. 16. Vgl. auch § 31 Abs. 3 Satz 2 UrhG, der diese
Selbstverstindlichkeit fiir das Urheberrecht sogar ausdriicklich anspricht.

%6 OLG Frankfurt WuE/E DE-R 2018, 2021 — Harry Potter.
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schopft, weil dann der Markeninhaber die hinreichende Moglichkeit hatte, auf die Erful-
lung der Herkunfts- und Qualititsfunktion zu achten. Jedenfalls innerhalb der EU und
auch im gesamten Gebiet des EWR kann das mit der Marke gekennzeichnete Produkt
ohne gebietsmiBige Beschrinkung zirkulieren (§ 24 MarkenG, Art. 15 UMV).%” Die Ver-
einbarung eines absoluten Gebietsschutzes auch fiir Fille, in denen die Erschopfung den
Gebietsschutz authebt, verletzt Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB; eine Freistellung
scheidet regelmiBig aus.”® Allenfalls dann kommt eine Freistellung in Betracht, wenn der
Gebietsschutz entsprechend den Leitgedanken aus Art. 4 GVO Vertikal gelockert verein-
bart wird,™ vor allem im Stadium der MarkterschlieBung.**® Auch kann der Effizienzein-
wand dazu fithren, dass eine Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1
GWB zu gewihren ist.”! Ausnahmsweise kann jedoch die Erschépfungswirkung entfallen,
wenn berechtigte Griinde des Markeninhabers gegeben sind (§ 24 Abs. 2 MarkenG;
Art. 15 Abs. 2 UMV). Nach der Rechtsprechung des EuGH ist das bei Rufschidigung der
Marke (Beeintrichtigung der Werbefunktion) denkbar.?*? Die Priifung ist streng; es muss
eine erhebliche Schidigung des Rufes der (bekannten) Marke im konkreten Fall drohen.?®
Bei einem Luxusimage kann deshalb im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems der Ver-
trieb tiber bestimmte (sachliche gerechtfertigte) Online- oder physische Ladengeschifte
ohne VerstoB gegen Art. 4 lit. b) und c) Vertikal-GVO untersagt werden,?** so dass bei
dem Vertrieb iiber solche Verkaufsstitten eine Erschopfung ausscheidet.?®> Pauschale Ver-
bote sind demgegeniiber kartellrechtlich zuriickhaltend zu behandeln.?*

Fiir ein unkorperliches Inverkehrbringen mit Zustimmung des Markeninhabers gel-
ten andere Grundsitze. Jedenfalls ist eine Parallelitit der urheberrechtlichen und marken-
rechtlichen Erschopfung wiinschenswert. Dann ist aber im Einklang mit der urheberrecht-
lichen Erschopfung davon auszugehen, dass bei unkorperlichem Inverkehrbringen eine
Erschépfungswirkung nicht eintritt.”*” Das gilt nicht nur fiir temporire Nutzungen bzw. fiir

%7 EuGH GRUR Int. 1998, 188 = WRP 1998, 851 = NJW 1998, 3185 — Silhouette; Joller GRUR
Int. 1998, 751ff.; Fezer GRUR 1999, 99, 105; Albert/Heath GRUR 1998, 642; Loewenheim GRUR
1997, 307; Beier GRUR Int. 1989, 603.

28 EuGH Slg. 1966, 390f. — Grundig/Consten. = GRUR Int. 1966, 580; Europiische Kommission
ABI. vom 23.3.1990 L 100, S. 32 — Mousehead/Whitbread = GRUR Int. 1990, 626; Niebel WRP
2003, 482, 486.

%9 Niebel WREP 2003, 482, 490.

200 Europiische Kommission ABL vom 23.3.1990 L 100, S. 32 — Mousehead /Whitbread = GRUR
Int. 1990, 626.

261 Auf EU-Ebene entsteht dann allerdings regelmiBig ein Zielkonflikt mit dem Integrationsziel
Binnenmarkt, vgl. Heinemann GRUR 2008, 949, 951.

202 EuGH GRUR Int. 1998, 140 Tz. 43 — Dior/Evora.

203 EuGH GRUR Int. 1998, 140 Tz. 45ff. — Dior/Evora; OLG Miinchen GRUR-RR 2019, 259
Tz. 26 — SISLEY; OLG Diisseldorf GRUR-RR 2018, 335 Tz. 29f. — Japanischer Kosmetikhersteller.

264 Siehe EuGH GRUR 2018, 211 Tz. 25ff. — Coty Germany; OLG Diisseldorf GRUR-RR 2018,
335 Tz. 30 — Japanischer Kosmetikhersteller; OLG Frankfurt GRUR 2018, 1171 Tz. 44 ff. — Luxusparfiim
im Internet II. AuBerhalb des Bereichs der Luxusgiiter genauso flir anspruchsvolle, qualitativ hochwer-
tige und hoherpreisige Endprodukte: OLG Hamburg GRUR 2018, 750 juris Rn. 33 ff. — Nahrungs-
erganzungsmittel bei eBay. Siehe zum Ganzen ausfiihrlich die Kommentierung zu Art. 4 lit b) und c)
Vertikal-GVO.

25 OLG Miinchen GRUR-RR 2019, 259 Tz. 24ff. — SISLEY; OLG Diisseldorf GRUR-RR
2018, 335 Tz. 25ft. — Japanischer Kosmetikhersteller; Wolf, Miinchener Kommentar, Einl. Rn 1291.

26 BGH NZKart 2018, 96 Tz. 6, 23 — Preisvergleichsmaschinenverbot II, Vertriebssystem 1.0.; OLG
Miinchen v. 20.10.2016, U 2267/16 Kart, juris Tz. 11. Siehe zum Ganzen ausfiihrlich die Kommen-
tierung zu Art. 4 lit b) und ¢) Vertikal-GVO.

27 BGH GRUR 2000, 699, 701 — Kabelweitersendung; ferner EuGH Slg. 1980, 881 — Coditel/Ciné
Tog I EuGH EuGH v. 6.10.1982 C-262/81 — Coditel/Ciné-Vog Films II = Slg. 1982, 3381 = NJW
1983, 1255, 1256; Europiische Kommission ABIL. 1989 L 284/36 — Filmeinkauf; Bergmann in: FS Erd-
mann, S. 17, 27. Dustmann/Engels in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, § 192 UrhG Rn. 28ft.
Allerdings gilt fiir Software unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Erschopfung bei Inver-
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die Sendung von Werken im Internet, sondern auch fur mit Zustimmung des Rechtsinha-
bers hergestellte Vervielfiltigungen von Produkten, z.B. bei Download aus dem Internet.

Bei Inverkehrbringen auBerhalb des EWR ist jede Erschopfung abzulehnen,?*® so dass
auflerhalb der EU ohne Konflikt mit Art. 101 Abs. 1 AEUV gebietsmiBlige Aufteilungen
der Marken auch nach Inverkehrbringen der Ware mit Zustimmung des Markeninhabers
erfolgen konnen. Damit wird ein Investitionsschutz durch Distributionssysteme innerhalb
der EU und des EWR bei ErschlieBung von Drittlandsmirkten anerkannt. Insbesondere
kann der Markeninhaber den Vertrieb der mit der Marke gekennzeichneten Waren in die
EU oder den EWR verbieten. Zu Recht weist Fezer’® allerdings auf einige Einschrinkun-
gen fiir Markenlizenzvertrige im Zusammenhang mit einer EuGH-Entscheidung hin.?”
Zumindest muss gepriift werden, ob Vertragsklauseln, die zur Abschottung von Drittmirk-
ten fihren, nicht auch eine Wettbewerbsbeschrinkung in der EU und im EWR bewirken.
Kartellrechtlich bedenklich konnen marktaufteilende Vertragsklauseln unter drei Vorausset-
zungen sein: (1) Der Gemeinschaftsmarkt der betreffenden Erzeugnisse wird durch eine
oligopolistische Struktur gekennzeichnet, (2) es besteht ein spiirbarer Unterschied zwischen
den innerhalb und den auBerhalb der Gemeinschaft geforderten Preisen der Markenwaren,
und (3) der innergemeinschaftliche Handel wird spiirbar beeintrichtigt, weil die zur Aus-
fuhr auf Mirkte auBerhalb der Gemeinschaft bestimmten Erzeugnisse nicht nur einen un-
bedeutenden Prozentsatz des Gesamtmarktes dieser Erzeugnisse im Gebiet der EU und des
EWR ausmachen.?”!

Die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebiihren ist demgegeniiber grundsitzlich
kartellrechtlich neutral und stellt grundsitzlich keine Wettbewerbsbeschrankung (Art. 101
Abs. 1 AEUV, § 1 GWB) dar.?”? Das gilt auch fiir Mindestlizenzgebiihren.””®> Anders kann
es sein bei absatzbezogenen Verglitungen, die auBlerhalb des sachlichen oder riumlichen
Schutzgegenstandes liegen, also z.B. bei Lizenzgebtihren auch fiir Territorien, in denen nie
Markenschutz bestand oder in denen er weggefallen ist.””*

Vertikale Preisbindungen der nachgelagerten Marktstufe konnen im Hinblick auf den
spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts grundsatzlich nicht gerechtfertigt wer-
den.?” Auch in vertikaler Richtung kann allerdings die grundsitzliche Festlegung, dass der
Lizenznehmer Dritte nur entgeltlich beliefern darf (ohne Festschreibung der konkreten
Hohe), dem spezifischen Schutzgegenstand entsprechen, wenn damit dem berechtigten
Interesse des Lizenzgebers Rechnung getragen wird, sich tiber Lizenzgebiihren zu refinan-
zieren.”’® Unklar ist, ob vertikale Preisbindungen zum Schutz der Marke vor Ruf-
schiadigung mittels ,,Verramschung* ausnahmsweise zulissig sind. Grundsitzlich

kehrbringen online: EuGH GRUR 2012, 904 — UsedSoft/Oracle; dazu Czychowski in: Fromm/Norde-
mann, 2a0., § 69¢ Rn. 32ff. mwN.; Dustmann/Engels in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, § 19a
UrhG Rn. 29. Siehe aber das derzeit anhingige EuGH-Vorlageverfahren C-263/18 — Tom Kabinet,
im Hinblick auf die Erschopfung bei E-Books.

28 Vgl. EuGH GRUR Int. 1998, 188 = WRP 1998, 851 = NJW 1998, 3185 — Silhouette; ein-
gehend Fezer, Markenrecht, § 24 Rn. 189.

269 Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 24 MarkenG Rn. 189.

¥V BuGH, C-306/96, Slg. 1998, 1-1997 = GRUR Int 1998, 598 — Javico/Yves Saint Laurent.

271 Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 24 MarkenG Rn. 189; dem folgend: J. B. Nordemann, FS
Fezer, S. 275.

72 Siehe oben Rn. 26. AuBerdem: OLG Hamburg WuW/E DE-R 4443 Tz. 405 (juris) — FC
St. Pauli II; Fezer, Markenrecht, § 30 MarkenG Rn. 72.

%3 Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 MarkenG Rn. 122; Fezer, Markenrecht, § 30 Rn. 72. Siehe dazu
auch oben Rn. 26.

7+ Bingehend oben Rn. 18, 26.

"5 Eingehend oben Rn. 26. Ferner Ellger in: Immenga/Mestmicker, EU-WettbR, III. Abschnitt
(5. Auflage), Art. 101 Abs. 3 Rn. 202; Fezer, Markenrecht, § 30 Rn. 79.

%76 OLG Hamburg v. 27.7.2017, Az. 3 U 220/15 Kart juris Rn. 198 ff. — DIN-Normen dort fiir das
berechtigte Interesse von urheberrechtlichen Verwertern. Auch im Markenrecht sind solche Kons-
tellationen denkbar.
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sind vertikale Preisbindungen Kernbeschrinkungen (siche Art. 4 lit. a) Vertikal-GVO) und
stellen — auch in Markenlizenzvertrigen — eine bezweckte Wettbewerbsbeschrinkung dar.
Allerdings ist auch zu bedenken, dass es zu den anerkannten Markenfunktionen bei be-
kannten Marken gehort, dass sie eine schiitzenswerte Suggestiv- und Attraktionskraft ent-
wickelt haben (sog. Werbefunktion). Diese Suggestiv- und Attraktionskraft kann aber
gefihrdet sein, wenn Produkte mit der Marke verramscht werden; das kann insbesondere
das Luxusimage von Marken beeintrichtigen. Der Schutz der Marke vor Rufschidigung ist
ein durch die Rechtsprechung anerkanntes Interesse insbesondere des Markenherstellers
von bekannten Luxusprodukten.?”” Allerdings muss eine erhebliche Schidigung des Rufes
der (bekannten) Marke im konkreten Fall drohen,”® so dass auch die Verramschung im
konkreten Einzelfall diese strenge Voraussetzung erflillen muss. In der Literatur wird in
diesen Konstellationen gefordert, dass vertikale Preisbindungen bei bekannten Marken aus-
nahmsweise denkbar sein sollten.””” Die Leitlinien der Europiischen Kommission fiir verti-
kale Beschrinkungen gehen darauf aber nicht ein. Auch der EuGH hat sich hierzu noch
nicht klar geduBert, allerdings betont, dass es im Rahmen von Art. 101 Abs. 1 AEUV legi-
tim sei, wenn der Markenartikelhersteller die Aufrechterhaltung eines ,,gewissen Preisni-
veaus* anstrebe.”® Jedenfalls sollte unter den folgenden Voraussetzungen eine vertikale
Preisbindung bei bekannten Marken ausnahmsweise moglich sein: Wer vertikal Preise bin-
det und berechtigte Interessen zum Schutz seiner Werbefunktion verfolgt, sollte wegen des
Spannungsverhiltnisses zwischen Kartell- und Markenrecht allenfalls noch eine Wettbe-
werbsbeschrinkung bewirken (und nicht mehr bezwecken), so dass insbesondere eine
Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB denkbar wird. Fiir die
Einzelfreistellung kann eine vertikale Preisbindung einen Effizienzgewinn darstellen. Als
Verbraucherbeteiligung kommt die Erhaltung der Werbefunktion der (bekannten) Marke
in Betracht. Fir die Abnehmer liegt der Vorteil darin, dass sie hohere Umsitze und Ge-
winne mit dem Markenprodukt erzielen kénnen.?®! Allerdings ist die Unerlisslichkeit sehr
streng zu priifen; nur wenn keine andere Mafinahme denkbar ist, die Marke vor Rufschi-
digung zu bewahren, kommt eine Preisbindung in Betracht. Eine mildere MaBnahme ist
beispielsweise dadurch denkbar, dass bestimmte Verkaufsstitten ohne Verstol3 gegen Art. 4
lit. b) und c) Vertikal-GVO untersagt werden,? so dass bei Vertrieb iiber solche Verkaufs-
stitten eine Erschopfung ausscheidet.”®® AuBerdem muss der Ruf so schiitzenswert sein,
dass eine Preisbindung als Kernbeschrinkung des Wettbewerbs angemessenen ist; letztlich

277 Sieche EuGH GRUR 2018, 211 Tz. 25ff. — Coty Germany; OLG Diisseldorf GRUR-RR 2018,
335 Tz. 30 — Japanischer Kosmetikhersteller; OLG Frankfurt GRUR 2018, 1171 Tz. 44 ff. — Luxuspatfiim
im Internet II. Europdische Kommission, ABL. v. 19.8.1992, L 236/11 Rn. 5 — Givenchy; best. durch
EuG v. 12.12.1996, T-88/92 = Slg. 1996 11-1961 Rn. 114: ,Es liegt in der Tat im Interesse der Ver-
braucher von Luxuskosmetika, dass das Luxusimage solcher Produkte, ohne das sie nicht mehr als
Luxusprodukte angesehen wiirden, nicht beeintrichtigt wird®. Siehe zum Ganzen ausfiihrlich die
Kommentierung zu Art. 4 lit. b) und ¢) Vertikal-GVO.

28 BEuGH GRUR Int. 1998, 140 Tz. 45ff. — Dior/Evora; OLG Miinchen GRUR-RR 2019,
259 Tz. 26 — SISLEY; OLG Diisseldorf GRUR-RR 2018, 335 Tz. 29f. — Japanischer Kosmetikher-
steller.

2 Dafiir: Lettl WRP 2011, 710, 735 Rn. 133ff.; Hermanns WuaW 2010, 1103fF; Kapp WuW
2011, 38.

20 EuGH v. 25.10.1977, C-26/76 Tz. 21 — Metro/SABA.

21 Lettl WRP 2011, 710, 735 Rn. 135.

22 EuGH GRUR 2018, 211 Tz. 25F. — Coty Germany; OLG Diisseldorf GRUR-RR 2018, 335
Tz. 30 — Japanischer Kosmetikhersteller; OLG Frankfurt GRUR 2018, 1171 Tz. 44 ff. — Luxusparfiim im
Internet I1. AuBerhalb des Bereichs der Luxusgiiter genauso flir anspruchsvolle, qualitativ hochwertige
und hoherpreisige Endprodukte: OLG Hamburg GRUR 2018, 750 juris Rn. 33 ff. — Nahrungsergin-
zungsmittel bei eBay. Siehe zum Ganzen ausflihrlich die Kommentierung zu Art. 4 lit. b) und c) Ver-
tikal-GVO.

23 OLG Diisseldorf GRUR-RR 2018, 335 Tz. 25 ff. — Japanischer Kosmetikhersteller; Wolf, Miinche-
ner Kommentar, Einl. Rn 1291.

146 Jan Bernd Nordemann



