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WETTBEWERBS- UND IMMATERIALGUTERRECHT

Reinhard Schanda

DIE SCHLUSSANTRAGE GEGEN INTERNATIONALE
ERSCHOPFUNG DES MARKENRECHTS

Mit BeschluBB vom 15. 10. 1996 hatte der
OGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob Art 7 der
Marken-RL dahin auszulegen sei, dal8 die Marke
ihrem Inhaber das Recht gewihre, einem Dritten
zu verbieten, die Marke fiir Waren zu benutzen,
die unter dieser Marke in einem Staat, der nicht
Vertragsstaat ist, in den Verkehr gebracht worden
sind.")

1. Antwortvorschlige des Generalanwalts

Am 29. 1. 1998 hat der zustindige Generalan-
walt Francis G. Jacobs seine Schluflantrage vorgetra-
gen. Er schligt darin vor, die Fragen des OGH wie
folgt zu beantworten: Nach Art 7 Abs 1 der Marken-
RL gewihrt die Marke ihrem Inhaber das Recht, ei-
nem Dritten zu verbieten, die Marke fiir Waren zu be-
nutzen, die unter dieser Marke auferhalb des EWR in
den Verkehr gebracht worden sind. Auch wenn von
den einschlidgigen Bestimmungen der RL nur Art7
Abs 1 spezifisch in nationales Recht umgesetzt
wurde, hat der Inhaber der Marke Anspruch auf einen
BeschiuR, der Dritten verbietet, die Marke fur Waren
zu benutzen, die unter dieser Marke auBerhalb des
EWR in den Verkehr gebracht worden sind.

2. Interpretation nach Wortlaut

Laut Jacobs regelt Art 7 Abs 1 Marken-RL die
Voraussetzungen, unter denen Markenrechte er-
schopft sind, namlich wenn die Waren in der Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht werden. Es lage
daher schon nach dem Wortlaut nahe, dal diese
Rechte nicht erschépft sind, wenn die Waren nicht in
der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht werden.

3. Interpretation nach Systematik der RL

Diese grammatische Auslegung werde auch
durch die Systematik der RL gestiitzt: Art 7 Abs 1 bilde
eine Ausnahme von den Rechten des Markeninhabers
nach Art 5 Abs 1. Es widerspreche der Systematik der
RL, in diese, zusitzlich zu der ausdriicklich normier-
ten Ausnahme des Art7, eine weitere, stillschwei-
gende Ausnahme hineinzulesen®.

4. Interpretation nach dem Zweck der RL

Auch Sinn und Zweck der Richtlinie spreche
gegen eine internationale Erschipfung: Da die RL die

nationalen Regelungen anzugleichen sucht, ,die sich
am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnen-
marktes auswirken”,?) lasse sich kaum vertreten, dafs
sie es den Mitgliedstaaten freistelle, sich fir die inter-
nationale Erschopfung zu entscheiden, da der Um-
fang des Grundsatzes der Erschopfung fiir den tnhalt
der Markenrechte von zentraler Bedeutung sei. Die
internationale Erschopfung gehdre zu den Regelun-
gen, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionie-
ren des Binnenmarktes auswirken. Wirden einige
Mitgliedstaaten den Grundsatz der internationalen Er-
schopfung anwenden, andere aber nicht, so entstiin-
den Handelshemmnisse innerhalb des Binnenmark-
tes, die die RL gerade zu beseitigen sucht.

5. Kompetenzgrundlage Art 100a EGV

Gleichlautend hatten sich im anhédngigen Ver-
fahren auch Deutschland, Frankreich, ltalien, Oster-
reich, das Vereinigte Koénigreich und die Kommis-
sion geaulert. Lediglich Schweden hatte vorge-
bracht, daB die RL die Frage der internationalen Er-
schépfung der Regelung durch nationales Recht
tiberlasse. Eine RL, die nur auf Art 100a EGV ge-
stiitzt sei, konne die Frage der internationalen Er-
schépfung nicht regein.?)

Entgegen diesem Einwand weist facobs darauf
hin, daB die RL, wenn ihr das Verbot der internationa-
len Erschopfung entnommen wiirde, nicht ,die Bezie-
hungen zwischen Mitgliedstaaten und dritien Staaten
regeln” wirde. Sie regle vielmehr die Rechte von
Markeninhabern in der Gemeinschaft, konkret die
Voraussetzungen, unter denen ein Markeninhaber ge-
gen das Inverkehrbringen bestimmter Waren vorge-
hen kann, die aus Drittlandern eingefiihrt worden sein
mogen, aber nicht miissen. Es lasse sich auch nicht
vermeiden, da Binnenmarktma@nahmen Einfuhren
aus Drittlindern beriihren. Auf der Grundlage von
Art 100a EGV konne die Gemeinschaft die Rechte
von Markeninhabern innerhalb der Gemeinschaft fiir
mit ihrer Marke versehene Waren unabhéngig davon
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regeln, ob diese innerhalb oder auBerhalb der Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht wurden.

6. Funktion der Marke

Schweden hatte auch auf die Funktion von
Marken verwiesen, dem Verbraucher zu garantieren,
daR er den Ursprung von Waren feststellen konne.
Der Generalanwalt weist dazu darauf hin, dal® die
Rechtsprechung des FUGH zur Funktion von Marken
im Zusammenhang mit der Gemeinschaft und nicht
des Weltmarktes entwickelt wurde. Diese Erwdgun-
gen fanden daher auf Einfuhren aus Drittlandern
keine Anwendung.*)

7. Gefahren fiir den Binnenmarkt

Es moge zwar zutreffen, dal der Grundsatz der
internationalen Erschopfung den Verbrauchermn im

Wenn der EUGH den SchluBantragen des
Generalanwalts folgt (was er bekannt-
lich haufig tut), wird die dsterreichische
Rechtsprechung kunftig das Prinzip der
internationalen Erschdpfung im Marken-
recht aufgeben mussen.

Einzelfall Vorteile briachte und den Preiswettbewerb
fordere, diese Vorteile muften jedoch der Gefahr fir
die Integritat des Binnenmarktes gegenibergestellt
werden. Diese Integritit werde erheblich gefdhrdet,
wenn ein Mitgliedstaat die internationale Erschopfung
vorschriebe, ein anderer aber nicht. Der Preiswettbe-
werb innerhalb des Binnenmarkies wiirde dadurch
verzerrt werden.

8. Vergleich mit Gemeinschaftsmarke

Ergdnzend weist Jacobs auch darauf hin, dafl
die Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke®) die
Erschopfung analog zur RL regle. Bei dieser Verord-
nung lasse sich jedenfalls nicht vertreten, dafs den
Mitgliedstaaten ein Entscheidungsspielraum Uber die
Frage der internationalen Erschopfung zukomme. Da
es fraglich sei, ob die Erschdpfungsvorschriften der
Verordnung und der RL ungeachtet ihrer gemeinsa-
men Entstehungsgeschichte und ihres gleichen Wort-
lauts unterschiedlich ausgelegt werden konnten,
stiitze die Verordnung zumindest zusitzlich die Auf-
fassung, daR die RL die internationale Erschdpfung
ausschlieBe.
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ORF als gewerbsmiliger Filmhersteller

1. Die Verwertungsrechte eines Filmurhebers
sind unabhingig von dessen allfilligem Unter-
nehmen (bertragbar. Mit der (treuhdndigen)
Ubertragung von Verwertungsrechten kann
dem Erwerber auch das Recht eingerdumt wer-
den, einen Unterlassungsanspruch geltend zu
machen.

2. §38 UrhG setzt voraus, dal einem oder
mehreren Filmurhebern ein Filmhersteller ge-
geniibersteht. Stellt der Filmurheber selbst auf
eigenes wirtschaftliches Risiko den Film her,
dann hat er kraft seiner Stellung als Urheber alle
Verwertungsrechte. Eine cessio legis kommt be-
grifflich nicht in Frage.

3. Ob ein Film iS des § 38 UrhG gewerbsmaRig
hergestellt wird, hingt davon ab, ob der Film
zumindest in der Absicht geschaffen wurde, im
Rahmen der Auswertung in den wirtschaftlichen
Kreislauf einzugehen. Diese Voraussetzung ist
fur Filme, die der ORF herstellt, zu bejahen.

4. Besitzt ein Filmhersteller die Verwertungs-
rechte an den in seinem Unternehmen herge-
stellten Filmwerken gem § 38 Abs 1 UrhG, so ist
eine rechtsgeschiftliche Vorausabtretung der
Filmurheber an Dritte unwirksam.

Aus der Begriindung:

Zu 3.: Ob der einzelne Film in der Absicht
hergestellt wird, unmittelbar daraus einen wirtschaft-
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lichen Vorteil zu erzielen, ist unerheblich. Es genigt,
wenn der Film den Zwecken des Unternehmens —
und damit einem mittelbaren wirtschaftlichen Vor-
teil - dienen soll, mag die Filmherstellung im Einzel-
fall auch von Anfang an als Defizitgeschift in Kauf ge-
nommen werden. {...] DaB8 der ORF insgesamt, aber
auch als Filmhersteller, gewerbsmiRig handelt, kann
nicht zweifelhaft sein. [. . .] Der ORF muf darauf be-
dacht sein, in verschiedenen Bereichen einen Ertrag
zu erwirtschaften, um damit seine Tétigkeiten in Erfiil-
lung des Programmauftrages finanzieren zu kdnnen.
thm muR daher auch unterstellt werden, daB er die
Filme jedenfalls grundsitzlich in der Absicht dreht,
damit auch wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. [. . .]
Der ORF ist somit Filmhersteller iS des § 38 Abs 1
UrhG. [.. ]

Zu 4.: Besitzt ein Filmhersteller die Verwer-
tungsrechte an den in seinem Unternehmen herge-
stellten Filmwerken gem § 38 Abs 1 UrhG, kommt
eine rechtsgeschiftliche Vorabtretung  begrifflich
nicht in Frage. Das Recht zur Verwertung des Films
entsteht unmittelbar beim Filmhersteller. Anders als
bei einer vertraglichen Abtretung ist nicht zunichst
der Filmurheber der Verwertungsberechtigte. Viel-
mehr ist von Anfang an der Filmhersteller im Besitz
der Verwertungsrechte. Arbeitet der Filmurheber im
Auftrag eines gewerbsmiRigen Filmherstellers, dann
erlangt er mit der Schépfung zwar sein Urheberrecht
und alle Urheberpersénlichkeitsrechte, nicht aber die



