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Rechtssache C-168/24
Vorabentscheidungsersuchen

Datum der Einreichung:

28. Februar 2024
Vorlegendes Gericht:

Cour de cassation (Frankreich)
Datum der Vorlageentscheidung:

28. Februar 2024
Kassationsbeschwerdefuhrerin:

PMJC SAS
Kassationsbeschwerdegegner:

W] EX]

[M] [X]

[X]'CréativesSAS

. [nichtiubersetzt]} [Bezugnahmen, verfahrensrechtliche Angaben]

URTEIL DER COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE (KAMMER FUR HANDELS-, FINANZ-
UND WIRTSCHAFTSSACHEN) VOM 28. Februar 2024

Die Gesellschaft Pmjc, eine vereinfachte Aktiengesellschaft (société par actions
simplifiee) mit einem Alleingesellschafter, mit Sitz in ... [nicht tbersetzt] 75011
Paris, hat das Rechtsmittel Nr. ... [nicht Ubersetzt] gegen das Urteil der Cour
d’appel de Paris (Berufungsgericht Paris) (p0le 5, chambre 1 [Abteilung 5,
Erste Kammer]) vom 12. Oktober 2022 in dem Rechtsstreit zwischen ihr und

1. Herrn [W] [X], wohnhaft in ... [nicht Ubersetzt] 75017 Paris,
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2. Herrn [M] [X], wohnhaft in ... [nicht Gbersetzt] 75007 Paris,

3. der Gesellschaft [X] Créative, vereinfachte Aktiengesellschaft mit Sitz in ...
[nicht Gbersetzt] 75017 Paris ... [nicht Ubersetzt] [gesetzlicher Vertreter]

Kassationsbeschwerdegegner, eingelegt.

Die Kassationsbeschwerdefiihrerin  stlitzt ihr Rechtsmittel auf drei
Kassationsbeschwerdegriinde.

... [nicht Gbersetzt] [Verfahrensfrage]
... [nicht Gbersetzt] [Ausfiihrungen zum Verfahren]

[Dlie Chambre commerciale, financiere et économique (Kammerfur Handels-,
Finanz- und Wirtschaftssachen) der Cour de cassation (Kassationsgeriehtshof) ...
[nicht Ubersetzt] [Besetzung] hat nach gesetzméBiger Beratunghdasorliegende
Urteil erlassen.

Sachverhalt und Verfahren

Nach dem angefochtenen Urteil ([des Berufungsgerichts] Paris [vom] 12. Oktober
2022) war die Gesellschaft [W] [X],.die 19%8 ven Herrn [W] [X] fur den Vertrieb
von Kleidung und ModeaeCessoiresgegriindet worden war, Gegenstand eines
Insolvenzverfahrens, in dessen, RanmensPmje ein Angebot zur Ubernahme der
gesamten Vermdégenswerte dieser, Gesellschaft unterbreitete, das mit Urteil vom
13. September 201X angenommen Wurde; im Anschluss an dieses Urteil wurde am
3. Februar 2012%eine “Vereinbarung “Uber die Abtretung der materiellen und
immateriellend Vermogenswerteg@bgeschlossen, die u.a. die franzdsischen
Wortmarken ,,fJW] [X]%.Nr. 15640 795 — die von Herrn [W] [X] angemeldet und
1999 an' diey Gesellschaft, [W] [X] abgetreten worden war — und ,,[W] [X]“
Nr. 3.201616 ~.die'2002.0n der Gesellschaft [W] [X] angemeldet worden war —
betraf.

Aufgrund eines am 21. Juli 2011 geschlossenen Dienstleistungsvertrags setzte
Herr W] [X] seine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Pmjc bis zum
vertraglichwereinbarten Endtermin, d. h. bis zum 31. Dezember 2015, fort.

Am 213Juni 2018 verklagte die Gesellschaft Pmjc Herrn [W] [X] wegen
Verletzung der Marken ,,[W] [X]* und ,,[W] [X]* sowie wegen unlauteren und
parasitaren Wettbewerbs, wobei sie geltend machte, dass Herr [W] [X] durch die
Austibung seiner beruflichen und kiinstlerischen Téatigkeiten Uber die Gesellschaft
[X] Creative unlautere Wettbewerbshandlungen begehe und ihre Markenrechte
verletze. Im Rahmen einer Widerklage beantragte Herr [W] [X], die Rechte der
Gesellschaft Pmjc an diesen Marken wegen Tduschung aufgrund ihrer seines
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Erachtens nach irreflihrenden Benutzungen zwischen Ende 2017 und Anfang 2019
fur verfallen zu erklaren.

Mit Urteil vom 12.Oktober 2022 erkldarte die Cour d’appel de Paris
(Berufungsgericht Paris) die Rechte von Pmjc an den Marken ,,[W] [X]* und ,,[W]
[X]* zur Bezeichnung verschiedener Waren und Dienstleistungen fiir verfallen.

... [nicht UGbersetzt] [fur die Vorlagefrage unerhebliche, die franzdsischen
Kaufrechtsvorschriften betreffende Begriindung des Urteils der Cour d’appel
(Berufungsgericht)]

Nach diesem Urteil steht das Unionsrecht der Erklarung des,Verfalls ether aus
dem Familiennamen eines Designers bestehenden Marke nicht entgegen, wenn,der
Erwerber dieser Marke durch seine Verhaltensweisen das Publikum“tatsachlich
glauben mache, dass der Designer immer noch an ‘der Gestaltungyder ‘Waren
beteiligt sei, oder eine hinreichend schwere Gefahr eiper solchen Irrefiihrung
schaffe.

In dem Urteil wird festgestellt, dass dies hier durchaus der, Fall sei, da Pmijc
zweimal wegen Verletzung der Urheberrechte, von Herm, [W] [X] an seinen
jingeren Werken, die 2012 nicht auf die, Gesellsehaft Pmjc (bertragen worden
seien, verurteilt worden sei (Cour d”Appel [Berufungsgericht] Paris, 7. September
2021, RG Nr. 19/13325). Diese Verurteilungemsindwendgultig. In dem Urteil wird
daraus geschlossen, die Markenuseien dadurch “irrefihrend geworden, dass sie
durch Anbringungen auf, mit, Dekorationen  versehene Waren benutzt worden
seien, wobei diese Anbringungen Handlungen darstellten, die die Urheberrechte
des Verdulerers verletztengmweilysie  eigenstandige, vom Verédulerer unter
Beachtung der ¢ gegeniiber dery, erwerbenden Gesellschaft eingegangenen
Verpflichtungen gesechaffene Originalkreationen betréfen.

Pmjc legte'gegen,das Urteil vom 12. Oktober 2022 Kassationsbeschwerde ein.
Wirdigung der Kassationsbeschwerdegrinde
Zum-ersten,Kassationsbeschwerdegrund

Wortlaut des Kassationsbeschwerdegrundes

[nicht Gbersetzt] [Wortlaut des ersten, aus den franzosischen
Kaufrechtsvorschriften abgeleiteten Kassationsbeschwerdegrundes, der fur die
Vorlagefrage unerheblich ist]

Antwort der Cour (Kassationsgerichtshof)

... [nicht Gbersetzt]
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... [nicht Gbersetzt]
... [nicht Gbersetzt]
... [nicht Gbersetzt]

... [nicht (bersetzt] [fur die Vorlagefrage unerhebliche, die franzdsischen
Kaufrechtsvorschriften betreffende Begriindung]

In dem Urteil wird ausgefihrt, Herr [W] [X] mache zur Stiitzung s€ines Antrags
auf Erklarung des Verfalls wegen Tauschung geltend, dass Pmjc die Ubertragenen
Marken seit dem Ende ihrer durch den Dienstleistungsvertrag vomy21. Juli 2011
organisierten Zusammenarbeit in einer Weise verwerte, die.das-Publikum glauben
lasse, sie sei Urheberin der Kreationen, auf denen diese Marken angebracht seien.

... [nicht Gbersetzt]

... [nicht 0bersetzt] [fur die Vorlagefrage “unerhebliche, “die “franzdsischen
Kaufrechtsvorschriften betreffende Begriindung]

Zum zweiten Kassationsbeschwerdegrund

Wortlaut des Kassationsbeschwerdegrundes

Pmjc rugt, dass das Urteil,ihre,Rechte an,der Marke ,,[W] [X]* Nr. 3 201 616 zur
Kennzeichnung von ,Bekleidungsstiicken (Kleidung) fiir Frauen, Ménner und
Kinder* und ,,Dienstleistungenyeines Modedesigners; Design (Bekleidung)* und
an der Marke ,,sfW] [X]*“ Nr. 1640795 fiir ,,Kosmetik- und Schonheitsmittel*
und ,,Bekleidungsstiicke* fiir verfallen erklirt habe, obwohl ,,der Gerichtshof der
EuropéischentUnion in,seinem Urteil vom 30. Marz 2006, Emanuel (C-259/04),
fiir Recht erkanntsat, dass ,eine Marke, die aus dem Namen des Designers und
ersten_Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, nicht schon
aufgrund, dieser Besonderheit mit der Begrindung fir verfallen erklart werden
darf, dass'siec das Publikum irrefithre‘, und festgestellt hat, dass — selbst wenn das
Unternehmenpdem die Marke gehort, die Absicht haben sollte, den Verbraucher
glauben,zu“machen, dass der Designer immer noch an der Kreation der mit dieser
Marken versehenen Waren mitwirkt —, ,ein solches Verhalten ... moglicherweise
als arglistig anzusehen, ... aber keine Téauschung [wire]‘, die zum Verfall der
Marke filhren kdnnte. Indem das Berufungsgericht festgestellt hat, dass diese
Entscheidung ,keinesfalls die Moglichkeit ausschliet, eine Marke fiir verfallen zu
erklaren, sofern ihr Inhaber sie irreflhrend benutzt’, und den Inhabern die
Madglichkeit lasst, den Nachweis zu flhren, dass die Verwertung [der streitigen
Marken] durch ihren Inhaber arglistig ist, hat es gegen Art. 714-6 Buchst. b des
Code de la proprietée intellectuelle (Gesetzbuch Uber das geistige Eigentum)
verstoflen, wie er im Licht von Art. 12 Abs.2 Buchst. b der Richtlinie
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89/104/EWG vom 21. Dezember 1988, jetzt Art. 12 Abs.2 Buchst. b der
Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008, auszulegen ist.

Antwort der Cour (Kassationsgerichtshof)

Dieser Kassationsbeschwerdegrund wirft die Frage auf, ob die Entscheidung des
Berufungsgerichts mit Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vom
22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
uber die Marken vereinbar ist, dessen Bestimmungen nunmehr ’in Art. 20
Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16. Dezember %2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ber, die“\Marken
enthalten sind.

Anwendbare VVorschriften

Nach Art. L. 714-6 Buchst. b des Code de la propriété, intellectuelle’(Gesetzbuch
Uber das geistige Eigentum) in der Fassungy vor, Erlass ‘der Ordonnance
(Anordnung) Nr. 2019-1169 vom 13. Nevember 2019%konnen die Rechte des
Inhabers einer Marke, die aufgrund seines Verhaltens'geeignet ist, Gber die Art,
die Beschaffenheit oder die geografische‘Herkunftider Ware oder Dienstleistung
irrezufuhren, fur verfallen erklért werden:

Mit diesem Text wurden gnacheinander Art. 120 Abs. 2 Buchst. b der Ersten
Richtlinie 89/104/EWGg, vom 21nDezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der,. Mitgliedstaatentiber die Marken, sodann die identischen
Bestimmungen von' Art. 12gAbs. 2, Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG und
schlieBlich die ebenfalls identischen “Bestimmungen von Art. 20 Buchst. b der
Richtlinie (EW) 201/2436 umgesetzt.

Der Gerichtshof'der Europdischen Union hat in seinem Urteil vom 30. Marz 2006,
Emanuel™(C-259/04) die Richtlinie 89/104/EWG ausgelegt und nach einem
Hinweisydarauf, dassdie in Art. 3 Abs. 1 Buchst. g dieser Richtlinie genannten
Fallender; Ablehnung der Eintragung voraussetzen, dass sich eine tatsachliche
IrrefUhrung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer
solchen, feststellen 1&sst, entschieden, dass, obwohl ein Durchschnittsverbraucher
bei seinemyEntschluss zum Kauf von der Vorstellung beeinflusst sein kdnnte, dass
die natlrliche Person an der Kreation der mit dieser Marke versehenen Ware
mitgewirkt hat, dieser Umstand nicht schon als solcher geeignet ist, das Publikum
uber die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft dieser Ware zu tduschen
(Rn. 47 bis 49).

Der Gerichtshof fligte hinzu, dass, wenn das Unternehmen die Marke in der
Absicht présentiert, den Verbraucher glauben zu machen, dass die naturliche
Person immer noch die Designerin der mit dieser Marke versehenen Waren ist
oder an ihrer Kreation mitwirkt, ein solches Verhalten mdglicherweise als
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arglistig anzusehen, aber keine Téauschung im Sinne von Art. 3 der Richtlinie
89/104/EWG wére und daher nicht die Marke selbst und folglich auch nicht die
Maglichkeit ihrer Eintragung berthren wiirde (Rn. 50).

SchlieBlich hat der Gerichtshof, indem er ausfiihrte, dass die in Art. 12 Abs. 2
Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG vorgesehenen Voraussetzungen fir den
Verfall denen fur die Ablehnung der Eintragung aufgrund von Art. 3 Abs. 1
Buchst. g derselben Richtlinie entsprechen, fur Recht erkannt, dass eine Marke,
die aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke
versehenen Waren besteht, nicht schon aufgrund dieser Besondérheit mit der
Begrundung fur verfallen erklart werden darf, dass sie im Sinne von, Art. 12
Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG das Publikum@irrefihre. Dies gilt
insbesondere dann, wenn der mit dieser Marke verbundene” Goodwill ‘zusammen
mit dem Geschaftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich diesMarke
bezieht, tibertragen worden ist.

Begrindung des Vorabentscheidungsersuchens

Pmjc tragt vor, diese Entscheidung sei ‘dahimyauszulegen, dass ihre etwaigen
Verhaltensweisen, die den Verbraucher“glauben ‘machen sollten, dass Herr [W]
[X] immer noch der Designer der mit'seinemyEamiliennamen gekennzeichneten
Waren sei oder dass er an ihrer,Kreation ‘mitwirke, nicht die Marke selbst
beeintrachtigen konnten, auch wenn Sie als tauschend angesehen wiirden.

In diesem Sinne hat das' Tribunal, judiciaire’de Paris (Gericht erster Instanz Paris)
mit Urteil vom 264Juni®2020, das durch das Urteil vom 12. Oktober 2022
aufgehoben wurde, entschieden.

Auch die Generalanwéltin [im Verfahren vor dem Kassationsgerichtshof] hat das
Urteil Emanuelisosausgelegt, wobei sie u. a. die iberwiegende Meinung in der
franzosiseheniLiteratur angefihrt hat.

Die‘€our)d’appel de Paris (Berufungsgericht Paris) stellt ihrerseits fest, dass der
Gerichtshofyin Rn.&50 des Urteils Emanuel bei der Auslegung von Art. 3 Abs. 1
Buchst. g-der Richtlinie 89/104/EWG zwar entschieden habe, dass eine aus dem
Familiennamen eines Designers bestehende Marke nicht allein deshalb als
irrefUhrend “angesehen werden konne, weil der Designer nicht mehr an der
Gestaltung der Waren, die mit den aus seinem Familiennamen bestehenden
Marken versehen seien, mitwirke, er die in dieser Randnummer angefiihrten
Griinde jedoch nicht ausdricklich auf die Auslegung von Art. 12 Abs. 2 Buchst. b
der Richtlinie 89/104 ausgedehnt habe. Das Berufungsgericht ist der Auffassung,
dass die letztgenannte Bestimmung dahin auszulegen sei, dass sie dem nicht
entgegenstehe, dass eine Marke fiir verfallen erklart werde, weil sie unter
Umstanden verwertet werde, die geeignet seien, das Publikum tatséchlich glauben
zu machen, dass der Designer immer noch an der Kreation der Waren, die mit den
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aus seinem Familiennamen bestehenden Marken versehen seien, mitwirke,
obwohl dies nicht mehr der Fall sei.

Im Ubrigen hat das Gericht der Européischen Union mit Urteil vom 14. Mai 2009,
Elio Fiorucci (T-165/06), unter Anwendung von Art. 50 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung (EG) Nr.40/94 vom  20. Dezember 1993  (ber die
Gemeinschaftsmarke, der im Wesentlichen mit Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Ersten
Richtlinie 89/104 (bereinstimmt, den auf die irrefiihrende Benutzung der aus dem
Familiennamen eines Designers bestehenden Marke nach ihrer#Eintragung
gestitzten Antrag auf Erklarung des Verfalls zuriickgewiesen, undyzwar nicht
deshalb, weil es ausgeschlossen wére, dass eine solche irrefiihrende Benutzung
der Marke zu ihrem Verfall wegen Tduschung fiihren wiirdépnsondern aufgrund
der Feststellung, dass die Streithelferin keinen Nachweis uber eing Benutzung der
Marke nach deren Eintragung beigebracht hat.

Vorlagefrage

Es stellt sich somit die Frage, ob Art. 22 ADS,2 “Buchst. b der Richtlinie
2008/95/EG und Art. 20 Buchst. b .der, Riehtliniey (EU) 2015/2436 dahin
auszulegen sind, dass sie dem entgegenstehen, dass, eine aus dem Familiennamen
eines Designers bestehende Marke flrwerfallen erklart wird, weil sie nach ihrer
Abtretung unter Umstanden verwertet wird, “die “geeignet sind, das Publikum
tatsdchlich glauben zu maghen;ndass. der Designer, dessen Familienname die
Marke darstellt, immer nech%an deryKreation der Waren, die mit dieser Marke
versehen sind, mitwirke, obwohldies nicht mehr der Fall ist.

AUS DIESEN GRUNDEN WEIST, die‘Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)
den ersten Kassationsheschwerdegrund ZURUCK;

vor Entscheidung. in ‘der Sache zu dem zweiten und dem dritten
Kassationsheschwerdegrund WIRD

gemaRvArt,267 desVertrags Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union
dem Gerichtshof der Européischen Union die folgende Frage VORGELEGT:

,.Sind Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ber die Marken und
Art. 20 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber die Marken dahin
auszulegen, dass sie dem entgegenstehen, dass eine aus dem Familiennamen eines
Designers bestehende Marke fiur verfallen erklart wird, weil sie nach der
Abtretung unter Umstanden verwertet wird, die geeignet sind, das Publikum
tatsachlich glauben zu machen, dass dieser Designer immer noch an der Kreation



VORABENTSCHEIDUNGSERSUCHEN VOM 28. 2. 2024 — RECHTSSACHE C-168/24

der [mit dieser Marke] gekennzeichneten Waren mitwirke, obwohl dies nicht
mehr der Fall ist?*

... [nicht Gbersetzt] [Verfahrensfragen, verfahrensrechtliche Angaben]
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