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Einführung 
 
Die hohe ökonomische Relevanz des Markenschutzes sowie die damit einher-
gehende Problematik der Verwertbarkeit von Marken und die fortschreitenden 
Integrationsbestrebungen auf europäischer Ebene, geben Anlass im Bereich des 
Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Markenrechten über weitergehende 
Harmonisierungsoptionen nachzudenken. Dieses Bedürfnis wurde zuletzt von 
verschiedenen Markenrechtsverbänden geäußert1 und entsprechend im Rahmen der 
„Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“ des Max-
Planck Instiuts für Immaterialgüterrecht (Markenrechtsstudie) angesprochen2, die 
der Europäischen Kommission als Grundlage für notwendige Verbesserungen des 
europäischen Markensystems dienen soll. 
Hintergrund der europäischen Harmonisierungsbestrebungen ist dabei die 
Abstimmung der Politiken innerhalb der Europäischen Union mit dem Ziel, eine 
gemeinsame Entwicklung zu fördern und Verzerrungen und Störungen des 
Binnenmarktes (Art. 3 (3) EUV3) zu vermeiden. Um gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen in allen Mitgliedstaaten zu erlangen, gilt es im Wesentlichen bestehende 
Handelshemmnisse und potentielle Hindernisse abzubauen und gleiche rechtliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Soweit die nationalen Markenrechte4 als 
Beschränkung des freien Warenverkehrs im Rahmen vom Art. 36 AEUV dem 
Schutz des „gewerblichen und kommerziellen Eigentums5“ dienen und eine 

                                            
 
1 Siehe Stellungnahmen der europäischen Markenrechtsverbände im Rahmen der Markenrechtsstudie, 
siehe Markenrechtsstudie, S. 224; die Stellungnahmen sind im Einzelnen teilweise abrufbar unter, 
http://www.ip.mpg.de/de/pub/aktuelles/trade_mark_study.cfm#i25043, zuletzt abgerufen am 24. 10. 
2012. 
2 Die Markenrechtsstudie ist abrufbar unter: 
 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm; zuletzt abgerufen am 24. 10. 2012; die 
Verfasserin war Mitglied der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der Markenrechtsstudie. 
3 In der Fassung Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am 13. Dezember 
2007 (im Folgenden: Vertrag von Lissabon), Amtsbl. Nr. C 306 vom 17. Dezember 2007; Ex-Artikel: 
4 EGV 
4 Vgl. EuGH, 03. 07. 1974 – Rs. 192/73, Slg. 1974, 731 (744) – Hag I; EuGH, 31. 10. 1974 – Rs. 
16/74, Slg. 1974, 1183 (1195) – Centrafarm/Winthrop; EuGH, 15. 06. 1976 – Rs. 51/75, Slg. 1976, 
811 (848) – EMI Records/CBS United Kingdom; EuGH, 15. 06. 1976 – Rs. 86/75, Slg. 1976, 871 
(909) – EMI Records/CBS Grammofon; EuGH, 15. 06. 1976 – Rs. 96/75, Slg. 1976, 913 (949) – EMI 
Records/CBS Schallplatten; EuGH, 22. 06. 1976 – Rs. 119/75, Slg. 1039, 1062 – Terrapin/Terranova; 
EuGH, 23. 05. 1978 – Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139 (1165) – Hoffmann-La Roche/Centrafarm; EuGH, 
10. 10. 1978 – Rs. 3/78, Slg. 1978, 1823 (1840 ff.) – Centrafarm/American Home Products; EuGH, 
03. 12. 1981 – Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913 – Pfizer/Eurim-Pharm; zu den Kennzeichnungsrechten der §§ 
5, 15 MarkenG vgl. BGH, 12. 07. 1995 – I ZR 140/93, EuZW 1995, 807 (809) – Torres de Quart. Str. 
ist die Zuordnung der Dienstleistungszeichen zu Art. 34 AEUV [ex-Art. 28 EGV] oder Art. 56 [ex-
Art. 49 EGV], vgl. dazu Beier, GRUR Int. 1989, 603 (608 Fn. 33). 
5 Der EuGH definiert in seiner Rechtsprechung einen Kernbereich geschützter Rechte: Das Patentrecht 
(vgl. EuGH, 31. 10. 1974 – Rs. 15/74, Slg. 1974, 1147 (1163 f.) – Centrafarm/Sterling Drug; EuGH, 
14. 07. 1981 – Rs. 187/80, Slg. 1981, 2063 – Merck/Stephar, EuGH, 09. 07. 1985 – Rs. 19/84, Slg. 
1985, 2281 – Pharmon/Hoechst; EuGH, 30. 06. 1988 – Rs. 35/87, Slg. 1988, 3585 – 
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Ausnahme von der in Art. 34, 35 AEUV6 festgeschriebenen Warenverkehrsfreiheit 
darstellen, besteht mithin ein allgemeines Harmonisierungsbedürfnis.7 
Historisch betrachtet wurden im Bereich des Markenrechts bereits wesentliche 
Schritte in Richtung Harmonisierung vorgenommen: Durch die Einführung der 
Gemeinschaftsmarke entstand das erste gemeinschaftsweite gewerbliche 
Schutzrecht.8 Grundlage ist die Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die 
Gemeinschaftsmarke vom 20. Dezember 19939 (GMV), die mittlerweile als 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 neu kodifiziert ist.10  Der 

                                                                                                                                        
 
Thetford/Fiamma. Dabei kommt es nicht auf die konkrete Ausgestaltung des Schutzes an, vgl. EuGH, 
03. 03. 1988 – Rs. 434/85, Slg. 1988, 1245 – Allen and Hanburys/Generics (UK); das Gebrauchs-
musterrecht (vgl. Beier, GRUR Int. 1989, 603 (608)), das Sortenschutzrecht (vgl. EuGH, 08. 06. 1982 
– Rs. 258/78, Slg. 1982, 2015 (Rn. 63) – Maissaatgut); Beier, GRUR Int. 1989, 603 (608)); das 
Markenrecht: EuGH, 31. 10. 1974 – Rs. C-16/74, Slg. 1974, 1183 (Rn. 8) – Centrafarm/Winthrop; 
EuGH, 23. 05. 1978 – Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139 (Rn. 7) – Hoffmann-La Roche/Centrafarm; EuGH, 
03. 12. 1981 – Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913 (Rn. 7) – Pfizer/Eurim-Pharm; EuGH, 17. 10. 1990 – Rs. C-
10/89, Slg. 1990, I-3711 (Rn. 14) – Hag II; EuGH, 22. 06. 1994 – Rs. C-9/93, Slg. 1994, I-2789 (Rn. 
33) – IHT; EuGH, 11. 07. 1996 – verbundene Rs. C-71/94, C-72/94 und C-73/94, Slg. 1996, I-3603 
(Rn. 31) – Eurim-Pharm; EuGH, 11. 11. 1997 – C-349/95, Slg. 1997, I-6227 (Rn. 22) – 
Loendersloot/Ballantine, das Ausstattungsrecht (vgl. EuGH, 30. 11. 1993 – C-317/91, Slg. 1993, 
I/6227 – Quattro/Quadra; Ullrich, Ausstattungsschutz im Gemeinsamen Markt, in: Schricker/Stauder, 
S. 1195 (1203 f.); das Firmenrecht (vgl. EuGH, 22. 06. 1976 – Rs. 119/75, Slg. 1976, 1039 (1062 f.) – 
Terrapin/Terranova; das Urheberrecht vgl. EuGH, 20. 01. 1981 – Rs. 55/80, Slg. 1981, 147 (162) – 
Musik-Vertrieb Membran/GEMA; EuGH, 06. 10. 1982 – Rs. 262/81, Slg. 1982, 3381 – Coditel/Ciné 
Vog Films (Coditel II); zur Vorführgebühr EuGH, 09. 04. 1987 – Rs. 402/85, Slg. 1987, 1747 – 
Basset/SACEM; zum Recht zum Vertrieb von Tonträgern gemäß §§ 85, 97 UrhG: EuGH, 08. 06. 1971 
– Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 (499 f.) – Deutsche Grammophon/Metro-SB-Großmärkte; EuGH, 24. 01. 
1989 – Rs. 341/87, Slg. 1989, 79 – EMI Electrola /Patricia Im- und Export; zum Urheberrecht an 
Filmen EuGH, 18. 03. 1980 – Rs. 62/79, Slg. 1980, 881 – Coditel/Ciné Vog Films (Coditel I); zum 
Vermietrecht EuGH, 17. 05. 1988 – Rs. 158/86, Slg. 1988, 2605 – Warner Brothers/Christiansen; vgl. 
auch Ubertazzi, GRUR Int. 1984, 327 und das Geschmacksmusterrecht vgl. EuGH, 14. 09. 1982 – Rs. 
1447 81, Slg. 1982, 2853 (2871) – Keurkoop/Nancy Kean Gifts; EuGH, 05. 11. 1988 – Rs. 53/87 
1988, 6039 (6073) – CICRA/Maxicar; EuGH, 05. 10. 1988 – Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – 
Volvo/Veng; vgl. auch Eichmann, GRUR Int. 1990, 121; der EuGH rechnet auch die 
Ursprungsbezeichnung und die geographische Herkunftsbezeichnung zum gewerblichen und 
kommerziellen Eigentum im Sinne des Art. 36 AEUV [ex-Art. 30 EGV], obwohl beide regelmäßig 
keine subjektiven Rechte Einzelner darstellen. Know-how, das nur lauterkeitsrechtlichen 
Geheimnisschutz genießt, fällt dagegen nicht unter Art. 36 AEUV [ex-Art. 30 EGV] (vgl. näher 
Ullrich, Ausstattungsschutz im Gemeinsamen Markt, in: Schricker/Stauder, S. 1195 (1203 f.), Rn. A 
60. 
6 In der Fassung des Vertrages von Lissabon; Ex-Artikel: 28, 29 EGV. 
7 Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hat die Harmonisierung bisher vor allem durch den 
Erlass von Richtlinien stattgefunden; soweit Verordnungen ergangen sind, handelt es sich um 
Regelungen zur Vereinheitlichung des Verfahrens unter Wahrung der nationalen Rechte in territorialer 
Hinsicht, so vor allem das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ). 
8 Obwohl die Gemeinschaft schon früher Anstrengungen in Bezug auf das Gemeinschaftspatent 
unternommen hatte; zur historischen Entwicklung der Gemeinschaftsmarke siehe v. Einem/Lorenz 
WIB 1996, 553 (553 f.).  
9 ABl. 1994 Nr. L 11/1. 
10 Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 3288/94 vom 22. Dezember 1994 (ABl. Nr. L 328/94), durch 
Verordnung (EG) Nr. 807/2003 vom 14. April 2003 (ABl. Nr. L 245/36), durch Akte vom 23. 
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GMV ging darüber hinaus bereits 1988 die Markenrichtlinie voraus, die heute in 
der Fassung der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Marken gilt und ohne Vornahme substantieller Änderungen den Inhalt der 
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 in seiner im Jahre 1992 
durch Beschluss des Rates geänderten Fassung ersetzt (MRL). Markenrichtlinie 
und Gemeinschaftsmarkenverordnung verfolgen dabei grundsätzlich eine unter-
schiedliche Zielrichtung, auch wenn beide auf den Vorschlag der Kommission aus 
dem Jahre 1980 zurück gehen11  und auf ein gemeinschaftsweit einheitliches 
Schutzniveau nationaler und supranationaler Markenrechte zielen. Während die 
GMV mit der Gemeinschaftsmarke ein für den Markenschutz Suchenden 
unmittelbar wirkendes und gemeinschaftsweit einheitliches Schutzrecht etabliert12, 
ist die Richtlinie auf materielle Rechtsangleichung der nationalen Markenrechte 
ausgerichtet und adressiert unmittelbar die Mitgliedstaaten.13 Verordnung und 
Richtlinie sind insgesamt auf die Schaffung einheitlicher rechtlicher Rahmen-
bedingungen gerichtet und sollen zur Balance der in Art. 34, 36 AEUV genannten 
Interessen eines freien Binnenmarktes auf der einen Seite, und eines ausreichenden 
Schutzes der gewerblichen Schutzrechte auf der anderen Seite, beitragen.14 Die 
MRL trifft bis dato inhaltlich vor allem Vorschriften über Markenformen, 
Eintragungshindernisse, Rechte aus der Marke und Benutzungsregelungen. Mit 
Bezug auf die Lizenzierung von Markenrechten enthält Art. 8 MRL15, der 

                                                                                                                                        
 
September 2003 (ABl. Nr. L 236/33), durch Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 vom 27. Oktober 2003 
(ABl. Nr. L 296/1), durch Verordnung (EG) Nr. 422/2004 vom 19. Februar 2004 (ABl. Nr. L 70/1) 
durch Akte vom 25. April 2005 (ABl. Nr. L 157/203) und Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 vom 
18. Dezember 2006 (ABl. Nr. L 386/14), zuletzt (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009; abrufbar 
unter: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:DE:PDF; 
zuletzt abgerufen am 24. 10. 2012 
11 Dokument KOM (80) 635 endg./2 = ABl. Nr. C 351 v. 31. 12. 1980 S. 1 ff. = BT-Drucks. 9/190 = 
GRUR Int. 1981, 100 mit Begründung in GRUR Int. 1981, 86. 
12 Vgl. Art. 249 (2) EGV: Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen 
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
13 Vgl. Art. 249 (3) EGV: Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, 
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die 
Wahl der Form und der Mittel. 
14 Hinzu kommt die europarechtliche Prägung zentraler Begriffe des Markenrechts, wie 
„Verwechslungsgefahr, gedankliches in Verbindung bringen, Erschöpfung“ und ihrer durch den EuGH 
vorgegebenen verbindlichen Auslegung. Prozessualer Ausdruck und Motor ist hierfür das 
Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. 
15 Art. 8 (1) MRL: Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die 
sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebietes eines Mitgliedstaats 
Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein. 
Art. 8 (2) MRL: Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer der Lizenz, der von der 
EIntragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf, der Art der Waren oder 
Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, des Gebietes, in dem die Marke angebracht werden 
darf, oder der Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus 
der Marke geltend machen. 
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seinerseits an Art. 4216 Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)17 orientiert ist, 
verbindliche Regelungen, die inhaltlich denen der GMV entsprechen. Danach ist 
eine Lizenzierung „für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen“ 
möglich; diese kann „ausschließlich oder nicht ausschließlich sein“ (Art. 8 (1) 
MRL). Art. 8 (2) MRL statuiert, dass der Inhaber der Marke die Rechte aus der 
Marke auch dem Lizenznehmer gegenüber geltend machen kann, der gegen 
wesentliche Lizenzbeschränkungen verstößt. Insoweit handelt es sich bisher um 
eine eher rudimentäre Regelung der Markenlizenzen.18  Die Regelungen zum 
Rechtsübergang und der Lizenzierung der Gemeinschaftsmarke19 gehen dabei 
insoweit über den Regelungsgehalt der MRL hinaus, als sie auch den 
Rechtsübergang der Marke und die Verwendung der Marke als Sicherungsrecht 
sowie deren Behandlung in der Zwangsvollstreckung und Insolvenz regeln.20 
 
Dieser Unterschied in der Regelungstiefe aber auch die rechtsvergleichende 
Betrachtung der mitgliedstaatlichen Markenrechtsordnungen rechfertigt die Frage, 
inwieweit auch im Rahmen der MRL weitergehende Harmonisierungsvorschläge 
gemacht werden können, die zu einer tiefergehenden Angleichung der nationalen 

                                            
 
16 Fassung vom 5. Oktober 1973 des Übereinkommens über das europäische Patent für den 
Gemeinsamen Markt (75/597/EWG); fortgesetzt in Art. 71 des Übereinkommens über die Erteilung 
Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) [EPÜ 2000] vom 5. Oktober 1973 in der 
Fassung der Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente vom 29. 
November 2000 (EPÜ 2000) BGBl. II/2007, S. 1083 ff. Das revidierte Europäische Patent-
übereinkommen (EPÜ 2000) ist am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten, abrufbar unter 
http://www.lexfind.ch/dtah/63824/2/0.232.142.2.de.pdf, zuletzt abgerufen am 24. 10. 2012. 
17 Das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, kurz auch 
Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) genannt, wurde am 15. Dezember 1975 in Luxemburg 
unterzeichnet. Durch das GPÜ sollte ein einheitliches Patent für alle EG-Staaten geschaffen werden. 
Mangels Ratifizierung trat dies jedoch nicht in Kraft. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung über 
Gemeinschaftspatente (VGP) am 15. Dezember 1989 in Luxemburg wurde ein neuer Anlauf zur 
Schaffung des Gemeinschaftspatents unternommen, siehe Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, 
89/695/EWG, ABlEG. Nr. L 401 vom 30. 12. 1989, S. 0001 – 0027; darin wurden dem GPÜ 
verschiedene Protokolle beigefügt. Heute besteht das Übereinkommen in der Fassung der Akte zur 
Revision des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente vom 29. November 2000 
(EPÜ 2000) BGBl. II/2007, S. 1083 ff. Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000) 
ist am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten. Darüber hinaus ist aktuell das sog. Europapatent in 
Diskussion, das ein gemeinschaftsweit einheitliches Schutzrecht darstellen soll, hierzu allgemein 
Hilty/Drexl/Ullrich/Jäger, IIC 2009, 817 ff.; war hat bereits eine Einigung über den Sitz des 
zugehörigen Gerichts stattgefunden, doch wurden im Rahmen der Verhandlungen die Regelungen im 
materiellen Recht gestrichen, was den Vorgaben des Europäischen Rates widersprach. Insofern bleibt 
abzuwarten, ob und mit welchen konkreten materiellen Wirkungen, ein einheitliches europäisches 
Patent etabliert werden wird (Quodbach, IP-Kompakt 2012, August 2012, S. 2 ff.)  
18 Hilty qualifiziert die Regelung als „reinen Harmonisierungserlass“ und schließt daraus, dass in das 
„Lizenzvertragsrecht der Mitgliedstaaten nicht eingegriffen werden soll“, Hilty, Lizenzvertragsrecht, 
S. 121. 
19 Die Regelungen zum Rechtsübergang finden sich in Art. 17 GMV; Die Regelungen zur 
Lizenzierung finden sich in Art. 22 ff. GMV. An diese Vorschriften schließt sich eine allgemeine 
Vorschrift zur Regelung der Eintragung in das Gemeinschaftsmarkenrechtsregister an (Art. 23 GMV). 
20 Art. 18 ff. GMV. 
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Markenrechte führen. Gerade auch für den Bereich des Rechtsübergangs und der 
Lizenzierung von Markenrechten stellt sich die Frage, inwieweit weitergehende 
Harmonisierungsoptionen bestehen, die im Rahmen einer erneuten Revision der 
MRL in deren Regelungsbestand mit aufgenommen werden können.21 Thematische 
Schwerpunkte bilden dabei der Bindungsgrundsatz der Marke an den Geschäfts-
betrieb, die im Rahmen des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Marken-
rechten potentiell bestehende Irreführungsgefahr, die Regelungen zum einfachen 
Rechtsübergang, die Verwendung der Marke als Sicherungsrecht und deren 
Behandlung in der Insolvenz und Zwangsvollstreckung, sowie die Lizenzierung 
von Markenrechten. Auf Grundlage eines festgestellten Harmonisierungs-
bedürfnisses sollen in dieser Arbeit jeweils die Möglichkeiten einer weitergehenden 
Rechtsvereinheitlichung ermittelt werden22, die unter Berücksichtigung der 
Gesichtspunkte der Praktikabilität der Umsetzung zu möglichst sach- und 
interessensgerechten Lösungen für die Markenschutzsysteme in allen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union führen. Diese konkret erarbeiteten 
Harmonisierungsoptionen werden im Anschluss als konkrete Regelungsvorschläge 
formuliert, die tatsächlich als Entwurf für Regelungen der zukünftigen MRL 
gesehen werden sollen. Kommt es zu keinem konkreten Regelungsvorschlag, soll 
der abstrakt formulierte Harmonisierungsvorschlag zumindest als Impuls für eine 
weitergehende Rechtsangleichung der nationalen Markenrechte in Europa dienen. 
Rechtsvergleichend finden immer wieder Ausblicke auf Regelungen im 
amerikanischen Markenrecht statt, welches weitgehend einem anderen konzep-
tionellen Ansatz folgt, indem es die Marke auch heute noch strikt an den goodwill 
des Unternehmens bindet. 
  

                                            
 
21 Ein Bedürfnis für die Angleichung der Bestimmungen über Übergang und Lizenzierung besteht, vgl. 
Troller, GRUR Int. 1980, 723 (724).  
22 Es steht außer Zweifel, dass der EU bei der Harmonisierung der Gesetzgebung im Binnenmarkt ein 
Ermessensspielraum zur Verfügung steht, vgl. Hilty/Kur/Peukert, GRUR Int. 2006, 722 (722). 
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