Legal success

Modern, aber schutzlos?

Nach einem neuen EuGH-Urteil kann die bisherige Praxis der Markenmodernisierung
dazu fuhren, dass die alte Marke verféllt. Der Ausweg: Unternehmen mussen alle
inre eingetragenen Marken tatsachlich auch benutzen. Von Paul Lange

gleiche wie ,The Bridge“?
Und wie stehen beide zu
,Bainbridge“? Zu &hnlich, ent-
schieden die Manager der italie-
nischen Beteiligungsgesell-
schaft Il Ponte Finanziaria, und
legten beim Harmonisierungs-
amt in Alicante Widerspruch ge-
gen die Eintragung der Marke
Bainbridge“ eines Konkurren-
ten in das europiische Gemein-
schaftsmarkenregister ein. Il
Ponte stiitzte sich dabei unter
anderem auf seine dlteren italie-
nischen Registermarken
,Bridge® und , The Bridge*.
Allerdings mussten die Italie-
ner einrdumen, dass sie
,Bridge® nicht benutzten - nur
,The Bridge®, aber dies komme
auch ,Bridge* zugute. Zwi-
schen beiden Marken bestiin-
den so geringe Unterschiede,
dass die Benutzung von ,The
Bridge“ gleichzeitig als Benut-
zung von ,Bridge“ anzusehen
sei. Auch erlaube Art. 24 Abs. 4
des italienischen Markengeset-
zes c.p.i. die Nichtbenutzung
der Marke ,,Bridge“. Il Ponte sei
nimlich - was die Vorschrift al-
lein hierfiir verlange - gleichzei-
tig Inhaber dhnlicher Marken
und benutze eine hiervon.

Ist die Marke ,Bridge“ das

Das Urteil

Doch der Europiische Gerichts-
hoflehnte diese Argumentation
ab. Eine eingetragene Marke
konne durch eine als Marke re-
gistrierte Abwandlung nicht
wirksam benutzt werden. Und
der in der Gemeinschaftsmar-
kenverordnung vorgesehenen
Pflicht zum Beweis der rechtser-
haltenden Benutzung konne
man sich nicht unter Berufung
auf eine entgegenstehende na-
tionale Bestimmung entziehen,
C-234/06 P (I1-Ponte).

Der Fall kénnte sich grundle-
gend auch auf das deutsche Mar-
kenrecht auswirken. Die bishe-
rige Praxis der hiufig anzutref-
fenden Markenmodernisierung
konnte korrekturbediirftig sein.

Marken andern sich

Eine Marke beeinflusst den Au-
fRenauftritt eines Unterneh-
mens und muss in vielen Fillen
im Laufe der Jahre aktuellen
Marktanforderungen angepasst
werden. Elemente werden hin-
zugefiigt oder weggelassen,
etwa Qualititsangaben oder der
Artikel ,the“ bei Bridge. Propor-
tionen werden veridndert, die
Schrift modernisiert. Verzierun-
gen entfallen, Farben dndern
sich. Selbst die Schreibweise
kann anders werden, ein Buch-
stabe oder Bindestrich wegfal-
len oder hinzukommen.

Altere Rechte anderer

Nach der Markenmodernisie-
rung nutzen Unternehmen re-
gelméflig nur noch die neue
Marke. Trotzdem haben sie be-
rechtigterweise grofles Inte-
resse an der Erhaltung der Alt-
marke. Denn deren Altersrang
verschafft ihnen eine wesent-
lich bessere Position gegeniiber
entgegenstehenden  Zeichen
als die junge, modernisierte

Marke. Eine eingetragene
Marke muss aber innerhalb von
fiinf Jahren ernsthaft benutzt
werden, damit sie nicht verfillt
und nicht auf Antrag geldscht
wird. Kénnen sich Unterneh-
men jedoch darauf berufen,
dass sie ihre Altmarke noch be-
nutzen, wenn sie tatsichlich
nur noch die Modernisierung
verwenden?

Keine scharfe Abgrenzung

Die Markengesetze geben auf
diese Frage nur abstrakte Ant-
worten. Zwar kann die Benut-
zung einer Abwandlungsform
an sich auch fiir den Rechtser-
halt der abgewandelten Marke
ausreichen. Aber die Abwei-
chungen diirfen den ,kenn-

zeichnenden Charakter” - so
schreibt es das Markengesetz
vor - oder ,die Unterschei-
dungskraft“ - so die Gemein-
schaftsmarkenverordnung -
der alten Marke nicht verin-
dern. Die allein benutzte Ab-
wandlungsform muss damit
noch als die alte Marke angese-
hen werden kénnen, um diese
dann in ihrem Recht erhalten
zu konnen.

Ermessen des Richters

Ob das so ist, liegt im Ermessen
des Richters. Geht ihm die Mo-
dernisierung zu weit, wird die
Altmarke durch die Abwand-
lung nicht mehr benutzt und
kann deshalb auf Antrag ge-
16scht werden. Wenn das Unter-
nehmen dann die Abwand-
lungsform nicht registriert hat,
hat es fiir dieses Produkt gar
keine geschiitzte Marke mehr.
Es ist meist unwahrscheinlich,
dass die Abwandlungsform im
Verkehr schon so flichende-
ckend bekannt geworden ist,
dass man sie als bundesweite,
(nicht registrierte) Marke anse-
hen kann. Im giinstigsten Fall
hiitte ein solcher Marken-
schutz die schlechte junge Prio-

ritit des Zeitpunktes der Erlan-
gung der Bekanntheit.
Vorsorglich haben Unterneh-
men deshalb bisher die Abwand-
lungsformen als junge Marke
angemeldet. Denn §26 Abs. 3
Satz 2 des Markengesetzes
stellt - dhnlich wie der italieni-
sche Art. 24 Abs. 4 c.p.i. - Klar,
dass die Altmarke auch dann
durch eine rechtserhaltende Ab-
wandlungsform benutzt wird,

wenn diese als Marke eingetra-
gen ist.

Jede Marke einzeln nutzen
Dem hat der EuGH jedoch ei-
nen Riegel vorgeschoben: Wenn
zwei oder mehr Marken einge-
tragen sind, muss jede Marke be-
nutzt werden. Die Benutzung ei-
ner eingetragenen Marke kann
nicht durch den Nachweis der
Benutzung einer anderen -
etwa der Abwandlungsmarke —
nachgewiesen werden.

Diese Rechtslage hatte in
Deutschland vor der Einfiih-
rung des Markengesetzes am
1.1.1995 gegolten, mit dem die
europdische =~ Markenrechts-
Richtlinie umgesetzt wurde.
Aber der deutsche Gesetzgeber

hielt sie fir mit der Marken-
rechts-Richtlinie nicht verein-
bar, weil sie zu streng sei.

Die Konsequenzen hat der
Européische Gerichtshof
(EuGH) in der Il-Ponte-Ent-
scheidung selbst aufgezeigt:
Der Markeninhaber konnte
sich im konkreten Fall auf seine
nationale Regelung nicht beru-
fen, weil sie europdischem
Recht entgegenstand. In einem
anderen Fall hatte er zwar aus-
gefiihrt, dass die Auslegung des
nationalen Rechts nicht contra
legem erfolgen darf (C-212/04).
Zuvor jedoch hatte er schon ein-
mal betont, dass das nationale
Gericht notfalls jede entgegen-
stehende Bestimmung des natio-
nalen Rechts unangewendet las-
sen muss (C-144/04).

Folgen fiir Deutschland

Der EuGH hatte nur das italieni-
sche Recht zu beurteilen. Geht
man, was gut moglich ist, von ei-
ner Parallelsituation im deut-
schen Recht aus, konnte einem
Gericht auch fiir das deutsche
Recht daher nur die Moglich-
keit bleiben, §26 Abs. 3 Satz 2
Markengesetz nicht anzuwen-
den. Registrierte Altmarken wi-
ren dann durch eine registrierte
Abwandlungsform nicht be-

nutzt. Ob dem der Grundsatz
der Rechtssicherheit und das
Rickwirkungsverbot fiir die
Zeit vor der EuGH-Entschei-
dung entgegensteht, ist offen.
Voraussichtlich wird ein deut-
sches Gericht den EuGH befra-
gen, ob §26 Abs. 3 Satz 2 Mar-
kengesetz richtlinienwidrig ist
und welche Folgen das hat. Ge-
wissheit wird daher erst in der
Zukunft bestehen.

Die Altmarke nutzen

Die Wirtschaft tut vorsorglich
bereits jetzt gut daran, ihre unbe-
nutzten Altmarken wieder ernst-
haft zu benutzen, wenn die Er-
haltung ihres meist wertvollen
Altersrangs von Bedeutung ist
und die Abwandlungsformen
selbststéindig als Marke eingetra-
gen wurden. Die Benutzungs-
form muss dabei der Eintra-
gungsform der Altmarke oder ei-
ner rechtserhaltenden Abwand-
lungsform entsprechen, die
nicht als Marke registriert ist.
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