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Republik Osterreich
Handelsgericht Wien

Das Handelsgericht Wien erldsst durch seinen Richter
Mag. Christian Mosser, LL.M. 1in der Rechtssache der
klagenden und gefdhrdeten Partei MAKAvA delighted GmbH,
8010 Graz, AlberstraBe 9, vertreten durch Kaan Cronen-
berg & Partner Rechtsanwdlte GmbH & Co KG in Graz, wi-
der die Dbeklagte Partei und Gegnerin der gefahrdeten
Partei MADAVA didi GmbH, 4820 Bad Ischl, Emmerich-Kal-
man-StralRe 3, wegen Unterlassung (BMG im Provisorial-

verfahren: EUR 47.500,--) nachstehende

EINSTWETILTIGE VERFUGUN G:

1.) Zur Sicherung des Anspruchs der gefahrdeten
und klagenden Partei gegen die Gegnerin der gefédhrdeten
Partei und beklagten Partei auf Ubertragung der im Fol-
genden angefiihrten Unionsmarken wird der beklagten Par-
tei ab sofort bei sonstiger Exekution untersagt, die-
Wortmarke ,MAKAVAY EUTM 4883229, die Wortmarke ,regt
an, nicht auf“ EUTM 13017926 und die Wortbildmarke ,MA-
KAvAY Logo, EUTM 11621273 an andere Rechtspersonen als
die Klagerin zu lbertragen bzw diese zu belasten oder
zu verpfanden.

Diese Einstweilige Verfliigung gilt bis zur rechts-
kraftigen Beendigung des Verfahrens lber diese Marken-
rechtsanspriche.

2.) Die klagende und gefahrdete Partei hat ihre
Kosten des Provisorialverfahrens vorlaufig selbst zu

tragen.



Justiz
AS-Paginierung-NameSeite

Justiz
AS-Paginierung-Titel


ON 8, 2

Begriundung:

Die klagende und gefdhrdete Partei (im Folgenden
kurz: Klagerin) wurde 2012 mit Sitz in Graz gegrindet.
Unternehmensgegenstand ist insbesondere die Verwertung
der Marke ,MAKAVA“ sowie die Erzeugung (Produktion),
Handel und Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere
des ,MAKAVA - delighted ice tea“ (./A). Gesellschafter
sind DI (FH) Michael Franz Josef Wihan (Stammeinlage
EUR 21.000,-), DI (FH) Jan Anders Karlsson (12.600,-)
und DI (FH) Klaus Krivacek (1.400,-).

Seit 13.01.2023 wvertritt Rechtsanwdltin Dr. Sophie
KINSKY die Klagerin als Notgeschaftsfihrerin gemal §
15a GmbHG (./M).

Die beklagte Partei und Gegnerin der gefahrdeten
Partei (im Folgenden kurz: Beklagte) wurde am 17.9.2019
errichtet, wobei DI (FH) Michael Franz Josef Wihan al-
leiniger Gesellschafter ist und auch als deren allein-
vertretungsbefugter Geschaftsfihrer fungiert (./B). Die
Beklagte hieR urspringlich Panama MAKAVA GmbH (offenes
FB) .

Die Klagerin begehrt mit Klage vom 14.2.2023, die
Beklagte schuldig zu erkennen, die oben angefiihrten
Wort- bzw Wortbildmarken an die Kladgerin zu ibertragen;
in eventu ein Schriftstiick zu unterfertigen, mit dem es
der Klagerin nach Art 20 Abs 5 GMV mdéglich sei, die
Eintragung des Rechtsltibergangs auf die Klédgerin hin-
sichtlich dieser Marken zu veranlassen. Zur Sicherung
dieses Anspruchs hat sie gleichzeitig den Antrag auf
Einstweilige Verfiigung wie 1im Spruch ersichtlich ge-
stellt.

Auf das ausfihrliche Vorbringen der Klagerin in
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ihrer Klage wird zwecks Vermeidung von Wiederholungen
verwiesen.

Fir das Bescheinigungsverfahren wurde Einsicht in
die Beilagen ./A bis ./T genommen sowie Dr. Sophie
Kinsky als Auskunftsperson befragt.

Folgender Sachverhalt gilt als bescheinigt:

Im Jahr 2005 begannen Wihan und Karlsson gemeinsam
mit der Vermarktung des coffeinhaltigen Mate-Tee unter
der Bezeichnung ,MAKAVA"“.

Die Bezeichnung ,MAKAVAY 1ist seit 27.02.2007 zu
EUTM 4883229 als Unionsmarke fir die Klassen 30 (Kaf-
fee, Kaffeeersatz, Tee und Kakao, einschlieBlich Ge-
tranke daraus, Krauterpraparate fir die Zubereitung wvon
Getranken) und 32 (alkoholfreie Getrédnke) registriert
(./D). Als Markeninhaber war urspringlich Wihan einge-
tragen (./C; ./N).

Zur Vermarktung des MAKAvA-Mate-Tees grundeten
Wihan und Karlsson in weiterer Folge im Jahr 2007 eine
Gesellschaft blirgerlichen Rechts, die sie ,MAKAVA de-
lighted GesbR“™ nannten. Als Unternehmensgegenstand die-
ser GesbR wurde insbesondere die Verwertung der Marke
+MAKAVAY sowie Erzeugung, Handel und Vertrieb insbeson-
dere des ,MAKAVA - delighted ice tea“ vereinbart (./C
und ./K).

Aufgrund des groRen Erfolges des MAKAvA-Mate-Tees
griindeten Wihan und Karlsson im Jahr 2012 die Klagerin,
also die MAKAVA delighted GmbH (./A). Samtliche Tatig-
keiten fir den MAKAvA-Mate-Tee sollten im Unternehmen
der Klagerin zusammengefihrt und betrieben werden, ins-
besondere die Verwendung der Marken im Geschaftsverkehr
(./I und ./K).

In weiterer Folge wurde ein Logo mit Sonne und MA-
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KAvA-Schriftzug geschaffen und auf Rechnung der GesbR
von einer Werbeagentur zum ,MAKAvVA-Logo"“ weiterentwi-
ckelt und in dieser Form am 23.9.2013 zu EUTM 11621273
als Wort-Bild-Marke ,MAKAVA delighted ice tea"“ flur die

Klasse 30 (Tee und Teegetranke) registriert (./F):

MA‘ Aama

getighte®

Weiters wurde am 9.10.2014 der Slogan ,regt an,
nicht auf“ zu EUTM 1301726 als Unionsmarke fir die
Klassen 30 (Tee) und 32 (alkoholfreie Getréanke) regis-
triert (./E).

Als Markeninhaber fungierte auch fir diese beiden
Marken jeweils Wihan, wobei Wihan und Karlsson verein-
barten, 1Uber diese Marken nur gemeinsam zu verfigen
(./K; ./N).

Per 31.12.2014 wveraduBerte die MAKAVA delighted

GesbR, bestehend aus Wihan und Karlsson, die Marken-
rechte, den Kundenstock, die Kundendatei und das Know
How an die Klagerin, also die MAKAvVA delighted GmbH
(./0). Die GesbR verrechnete daftir mit Rechnung Nr
1/2014 wvom 31.12.2014 den vereinbarten Kaufpreis von
EUR 110.000,-- (inkl 20% USt). Die Kl&gerin Dbezahlte
den Kaufpreis vereinbarungsgemall an die MAKAvVA deligh-
ted GesbR (./Q und ./R). Die Klagerin schrieb den be-
zahlten Kaufpreis auf finf Jahre verteilt als Aufwand

steuerlich ab (./P).
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Aufgrund der Ubertragung der Markenrechte bezahlte
die Klagerin im Jahr 2015 auch die Gebihr fiir die Ver-
langerung der Schutzdauer der Wortmarke ,MAKAVAY, EUTM
4883229, um weitere 10 Jahre (./S).

Als selbststandig vertretungsbefugte Geschaftsfih-
rer der Klagerin fungierten bis 18.12.2020 sowohl Wihan
als auch Karlsson. Mit Schreiben vom 13.5.2022 sprach
der verbliebene Geschaftsfihrer der Klagerin, DI (FH)
Michael Franz Josef Wihan, seine Kindigung fir den
~Posten des Geschaftsfilhrers™ unter Wahrung einer zwei-
wochigen Kindigungsfrist, somit zum 27.5.2022 aus. Die
Bezugnahme Wihans in seiner ,Kindigung“ auf eine zwei-
wochige Kindigungsfrist liel den Schluss auf die 14-ta-
gige Frist des § 1l6a GmbHG und somit auf seinen Ruck-
tritt zu (./L und ./M).

In der aubBerordentlichen Generalversammlung der
Klagerin vom 6.10.2022 wurde von den stimmberechtigten
Gesellschaftern einstimmig der Beschluss zur Beendigung
des Angestelltenverhaltnisses Wihans gefasst. Der Be-
schluss auf Bestellung des DI (FH) Jan Anders Karlsson
zum neuen Geschaftsfiihrer wurde mangels Zustimmung des
Mehrheitsgesellschafters Wihan (60 %) nicht angenommen
(./M) .

Am 9.12.2022 {betrug Wihan als Einzelunternehmer
bzw Einzelinhaber die drei oben angefithrten Marken auf
die Beklagte (./N).

Aus dringlichen Grinden wurde auf Antrag des Mit-
gesellschafters Karlsson mit Beschluss des LGZ Graz vom
12.1.2023 Rechtsanwaltin Dr. Sophie KINSKY als Notge-
schéftsfthrerin gemaB § 15a GmbHG fir die Klagerin be-
stellt (./M). Sie forderte Wihan am 26.1.2023 auf, bin-

ne 14 Tagen insgesamt rund EUR 455.500,-- zu beglei-
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chen. Diese Verpflichtungen entstammen aus einem priva-
ten Verrechnungskonto fiir Wihan sowie aus einem Ver-
rechnungskonto fiir die MAKAVA GesbR. Die Liquiditat der
Beklagten bzw des DI (FH) Michael Franz Josef Wihan ist
derzeit zweifelhaft.

Am 31.1.2023 teilte Wihan der Notgeschaftsfiihrerin
mit, falls er die Bezahlung nicht schaffe, habe er be-
reits einen Kiufer flur die Marke ,MAKAVAY (./T).

Der als bescheinigt angenommene Sachverhalt grin-
det auf folgende Wirdigung:

Soweit Feststellungen auf nachvollziehbare und un-
bedenkliche Urkunden grinden, sind diese Jjeweils zi-
tiert. Die Notgeschaftsfiihrerin der Klagerin hat lber-
dies die Vorgédnge glaubhaft bestatigt (siehe Protokoll
vom 16.2.2023, ON 4).

Rechtlich folgt:

1. Art 6 EMRK ist auf Verfahren iUber eine vorlau-
fige MaRnahme anwendbar, wenn davon auszugehen 1ist,
dass sie - ungeachtet der Dauer ihrer Geltung - effek-
tiv idber einen zivilrechtlichen Anspruch oder eine Ver-
pflichtung entscheidet. Nach der mittlerweile standigen
Rechtsprechung in Folge der Entscheidung des EGMR vom
15.10.2009, Micallef gegen Malta, Nr 17056/06, ist dem
Gegner einer gefahrdeten Partei schon vor der Entschei-
dung Gehdér zu gewdhren, weil durch die allfallige Er-
lassung der beantragten EV auch in deren wirtschaftli-
che Belange und Dispositionen eingegriffen wlirde. In
Ausnahmefdllen, in denen etwa die Effektivitdat der an-
gestrebten MaBnahme wvon einer raschen Entscheidung ab-
hdngt (Eilbediirftigkeit), kann die sofortige Erfillung
aller Anforderungen des Art 6 EMRK unmdglich sein (RIS-

Justiz RS0127445).
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1.1. Im vorliegenden Fall ist eine solche Eilbe-
dirftigkeit eindeutig gegeben, weil die Geschaftsfiih-
rung der Klagerin derzeit nur durch eine Notgeschafts-
fihrerin gemahl § 15a GmbHG erfolgen kann, der bisherige
Geschaftsfihrer der Kladgerin nunmehr der Gesellschaf-
ter-Geschaftsfihrer der Beklagten ist und nur fir diese
die hier gegenstandlichen Markenrechte aktuell einge-
tragen sind. Nach dem bescheinigten Sachverhalt liegen
die Markenrechte jedoch rechtsgeschaftlich bei der Kla-
gerin und nicht bei der Beklagten. Der Gesellschafter-
Geschaftsfiihrer der Beklagten hat kiirzlich angekiindigt,
die Markenrechte verkaufen zu wollen, wenn er finanzi-
ellen Verpflichtungen aus seiner Zeit bei der Klagerin
nachkommen muss.

1.2. Eine einstweilige Verfiigung darf grundsatz-
lich keinen irreversiblen Zustand schaffen, darf also
keine Sachlage herbeifiithren, die nicht mehr rickgédngig
gemacht werden kann (vgl RIS-Justiz RS0009418 [T5]).
Die Gefahr einer solchen Beeintradchtigung 1liegt hier
nicht vor, weil die Beklagte flir die Zeit des vorlie-
genden Rechtsstreits bloBl verpflichtet wird, die Mar-
kenrechte weder zu belasten noch zu veradauRern. Sie kann
diese Rechte daher aktuell wirtschaftlich nutzen. Ein
Verbot, die Marke zu benutzen (Art 137 UMV), wird hier
nicht ausgesprochen. Eine Ubertragung findet im Provi-
sorialverfahren nicht statt.

2. Nach dem bescheinigten Sachverhalt liegen die
Markenrechte rechtsgeschaftlich bei der Klagerin
(GmbH), welche sie im Jahr 2014 von der GesbR kauflich
erworben hat (siehe oben Seite 4); sie liegen nach dem
derzeit festgestellten Sachverhalt aber nicht bei der

Beklagten.
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2.1. Die Unionsmarke wird ausschlieRlich durch
Eintragung erworben (Asperger/Bartos/Ullrich in
Kucsko/Schumacher, marken.schutz® § 2 MSchG Rz 223).

Der Rechtsiibergang einer Unionsmarke wird auf An-
trag eines Beteiligten in das Register eingetragen und
verdoffentlicht. Die rechtsgeschaftliche Ubertragung der
Unionsmarke muss schriftlich erfolgen und bedarf der
Unterschrift der Vertragsparteien, es sei denn, sie be-
ruht auf einer gerichtlichen Entscheidung (Art 20 Abs 3
und 4 UMV). Die Ubertragung einer Unionsmarke hat ge-
geniiber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst dann Wir-
kung, wenn sie im Register eingetragen worden ist (Art
20 Abs 11 UMV; ebenso Art 11 Abs 1 UMV; vgl Asperger/
Bartos/Ullrich aaO Rz 224). Jedoch kann eine Rechts-
handlung, die noch nicht eingetragen ist, Dritten ent-
gegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem
Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, aber zum
Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der Rechtshand-
lung wussten (Art 27 Abs 1 UMV).

2.2. Unter den Tatbestand des bdsgliaubigen Marken-
erwerbs fallt insb Jjede Markenanmeldung unter Verlet-
zung von Loyalitatspflichten. Sittenwidrig und damit
auch bosglaubig ist ein Markenrechtserwerb dann, wenn
der Erwerber - in welcher Weise auch immer - zur Wah-
rung der geschaftlichen Interessen eines anderen, der
das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist oder
war, dessen ungeachtet jedoch das Markenrecht an diesem
oder einem &hnlichen Zeichen fiir gleiche oder gleichar-
tige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benutzers er-
wirbt. Der Begriff der Bo&sglaubigkeit deutet zwar auf
das Erfordernis subjektiver Vorwerfbarkeit hin, diese

kann aber bei der Verletzung von Loyalitatspflichten



Justiz
AS-Paginierung-NameSeite


ON 8, 9

zumindest bis zum Beweis (zur Bescheinigung) des Gegen-
teils unterstellt werden (vgl Hofinger in Kucsko/Schu-
macher, marken.schutz® § 34 MSchG Rz 15; =zur Beweis-
pflicht Rz 26).

2.3. Da die Ubertragung der hier gegenstandlichen
Markenrechte auf die Beklagte 1im Dezember 2022 (./N)
durch den Gesellschafter der Klagerin und deren frihe-
ren Geschaftsfithrer Wihan in offensichtlicher Kenntnis

des Markenrechtserwerbs der Klagerin im Jahr 2014 er-

folgt ist, ist die Beklagte - die Jja ebenfalls wvon
Wihan vertreten wird - keinesfalls als gutglaubig zu
betrachten.

2.4. Die Eingriffsgefahr liegt nach der AuBerung
des Geschédftsfithrers der Beklagten vom 31.1.2023 (./T)
unmittelbar vor. Die beantragte Einstweilige Verfligung
war daher im Umfang des gesamten Antrags zu erlassen.

3. Die Kostenentscheidung griindet auf § 41 Abs 1
ZPO ivm §§ 78, 393 EO.

Handelsgericht Wien
1030 Wien, Marxergasse la
Abt. 43, am 20. Februar 2023

= Unterzeichnetvon | Mag. Christian Mosser, LL.M.

Datum 20.02.2023

. . Inf i i i
Priifinformation nformationen zur Signaturprifung
SIGNATUR unter http://www.signaturpriifung.gv.at

n Signatur versehene
g (EU) Nr.910/2014

Hinweis
rkung wie ein

ZV:
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2) Bekl + RMB (fir Rekurs + Widerspruch)
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Kal 1/4 (KB ? / EV rk ?)
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