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Kapitel 1
Einleitung

A. Gegenstand der Arbeit

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den wesentlichen Grundlagen
und ausgewdhlten Streitfragen im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Be-
nutzung von eingetragenen Marken. Ohne einer eingehenden Begriffsbestim-
mung vorzugreifen, setzt die rechtserhaltende Benutzung voraus, dass der Mar-
keninhaber seine eingetragene Marke nach einer flinfjahrigen Benutzungsschon-
frist tatsdchlich im geschiftlichen Verkehr ernsthaft benutzt, will er nicht den
Verlust seines Markenrechtes riskieren.

Dieser sogenannte Benutzungszwang stellt ein Grundprinzip und eine tragende
Sdule sowohl des deutschen als auch des europdischen Markenrechts dar, hat aber
in den jeweiligen gesetzlichen Regelwerken eine nur wenig konkrete Ausgestal-
tung erfahren. Oftmals gibt das Gesetz auf die Frage, ob ein bestimmter Benut-
zungssachverhalt zum Rechtserhalt der Marke fiihrt, keine eindeutige Antwort.
Das Institut der rechtserhaltenden Benutzung wirft in Theorie und Praxis duflerst
vielfaltige Rechtsfragen auf. Es iiberrascht daher nicht, dass der Benutzungs-
zwang seit seiner Einfithrung im deutschen Warenzeichengesetz im Jahre 1968
bzw. im Gemeinschaftsmarkenrecht im Jahre 1994 fortwihrend Gegenstand rechts-
wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen ist. Eine Auseinandersetzung mit
dem Institut der rechtserhaltenden Benutzung findet sich in unterschiedlichem
Umfang in sdmtlichen Lehrbiichern, Kommentaren und Praxishandbiichern zum
Markenrecht. Einzelfragen zur rechtserhaltenden Benutzung werden zudem in
zahlreichen rechtswissenschaftlichen Aufsdtzen und Monografien behandelt.
Auch in der Praxis der nationalen und europdischen Behorden und Gerichte hat
der markenrechtliche Benutzungszwang immer wieder fiir Streitstoff gesorgt.
Zahlreiche Fragestellungen wurden in diesem Zusammenhang identifiziert und
in zum Teil richtungsweisenden hochstrichterlichen Entscheidungen beantwortet.
Andere Problemkreise hingegen sind trotz der jahrzehntelangen intensiven Aus-
einandersetzung von Lehre und Praxis mit dem Institut der rechtserhaltenden Be-
nutzung nach wie vor ungeklért oder sind erst unldngst vom Européischen Ge-
richtshof aufgegriffen worden.

Dies trifft in besonderem Mal3e auf die Fragen der erforderlichen geographischen
Ausdehnung der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke, der Benutzung der einge-
tragenen Marke in abweichender Markenform sowie auf Einzelfragen zur funk-
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tionsgerechten und ernsthaften Benutzung der Marke zu. Hier besteht eine zum Teil
betrichtliche Unsicherheit bei den Markeninhabern, ob ihre Benutzungshandlun-
gen den gesetzlichen Anforderungen einer rechtserhaltenden Benutzung geniigen.
Dariiber hinaus besteht auch hinsichtlich der Behandlung von sogenannten Wieder-
holungsmarken noch Klérungsbedarf. Insbesondere mit diesen Streitfragen von
aktuellem Interesse will sich die vorliegende Arbeit beschéftigen und versuchen,
sie einer dogmatisch tiberzeugenden und praxisgerechten Losung zuzufiihren.

Jingst hat der Europdische Gerichtshof in zwei viel beachteten Vorabentschei-
dungsverfahren' die Gelegenheit erhalten, sich mit Teilbereichen der hier zu un-
tersuchenden Fragestellungen ausfiihrlich zu befassen und sowohl im nationalen
als auch im Gemeinschaftsmarkenrecht weitere richtungsweisende Akzente zu
setzen. Auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird der Blick, wenn
mdglich, sowohl auf das deutsche als auch auf das europdische Markenrecht ge-
richtet sein. Besonderes Augenmerk soll auch der Frage zukommen, welche Kon-
sequenzen sich aus der Beantwortung der jeweiligen Fragestellungen fiir die Mar-
keninhaber und deren Markenstrategien ergeben.

B. Gang der Untersuchung

In einem ersten Teil der Arbeit werden die Grundlagen des deutschen und des
europdischen Markenrechts sowie das Verhiltnis der beiden Regime zueinander
dargestellt. Auch Grundziige zur Entstehung und zu den Schranken des marken-
rechtlichen Schutzes werden an dieser Stelle behandelt. Die Kenntnis dieser mar-
kenrechtlichen Grundstrukturen ist fiir den weiteren Gang der Untersuchung und
das Verstindnis der zu behandelnden Fragestellungen unentbehrlich. Daran an-
schlieBend findet in einem zweiten Teil der Untersuchung der markenrechtliche
Benutzungszwang besondere Beachtung. Nach einer grundlegenden Einfiihrung
in das Institut der rechtserhaltenden Benutzung, dessen materiell-rechtlicher Ver-
ankerung sowie seiner Bedeutung und Rechtfertigung, ist dieser Teil der Arbeit
der Konkretisierung des unbestimmten Benutzungsbegriffes gewidmet. An dieser
Stelle wird vertieft auf die Fragen der funktionsgerechten und der ernsthaften
Markenbenutzung eingegangen. In einem dritten Teil, der den Schwerpunkt der
Arbeit bildet, werden aktuelle Entwicklungen und ausgewihlte Streifragen im Zu-
sammenhang mit dem Benutzungszwang, namentlich die Problemkreise des erfor-
derlichen Benutzungsgebiets, der Benutzung der eingetragenen Marke in abwei-
chender Markenform, der Konflikt zwischen Benutzungszwang und sogenannten
Wiederholungsmarken sowie die Anforderungen an Art und Umfang der Benut-
zung in besonderen Konstellationen behandelt. Die Problemkreise werden im Ein-
zelnen aufgezeigt und eingehend diskutiert werden. Im letzten Teil der Arbeit wer-
den abschlieBend die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend dargestellt.

' FuGH, GRUR 2013, 182 — OMEL/ONEL; EuGH, GRUR 2012, 1257 — PROTI.
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Grundlagen des Markenrechts

A. Die Bedeutung der Marke im Wirtschaftssystem

Die Marke ist ein Erfolgsmodell. Trotz der zuletzt schwierigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen auf nationaler wie auf globaler Ebene ist ihr Boom
ungebrochen. Das europdische Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt ver-
zeichnete im Jahre 2011 bei den Anmeldezahlen fiir die Gemeinschaftsmarke
einen Anstieg um acht Prozent gegeniiber dem Vorjahr und konnte die millionste
Gemeinschaftsmarkenanmeldung vermelden.' Die groBe Attraktivitit der Marke
ist auf ihre enorme okonomische Relevanz zuriickzufithren. Der Marke kommt
fiir Unternehmen, Verbraucher und die Volkswirtschaft insgesamt eine nicht zu
unterschitzende Bedeutung zu. Marken sind unverzichtbarer und konstitutiver
Bestandteil der heutigen Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung und elementarer
Bestandteil der Marktstrategien von Unternehmen.? Indem Marken eine Unter-
scheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichen
oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ermdog-
lichen, schaffen sie eine der Grundvoraussetzungen filir einen wirtschaftlichen
Wettbewerb.”> Dadurch stellen Marken ein ebenso bedeutendes wie machtvolles
Instrument im globalen Marktgeschehen dar. Mit Hilfe von Marken werden
Marktanteile erwirtschaftet, Wettbewerbsvorspriinge ermoglicht bzw. ausgebaut
sowie Absatz, Wachstum und die Bindung von Kunden langfristig gesichert.* In
einer grundsitzlich von einem Uberangebot geprigten Marktstruktur ist eine sta-
bile und langfristige Nachfrage nur durch den erfolgreichen Aufbau und die fort-
dauernde Pflege einer Marke gewihrleistet. Denn erst die Marke ermdglicht es
dem Endverbraucher, das gekennzeichnete Produkt unter einem immer grofBer

' HABM, Newsletter Dezember 2011; fiir das Jahr 2010 war sogar ein Anstieg um elf
Prozent zu verzeichnen, vgl. CIPReport Aktuelles 2011, S. 30; die Zahl der nationalen
Markenanmeldungen ist im Jahre 2011 — zugunsten der Gemeinschaftsmarke — dagegen
leicht zuriickgegangen, bewegt sich aber immer noch auf hohem Niveau, siche DPMA,
Jahresbericht 2011, S. 23.

2 Beier/Krieger, GRUR Int 1976, 125; Fezer, MarkenG, Einl. C, Rn. 13.

3 Hildebrandt, §1, Rn. 9; vgl. auch Cornish, S. 392: The trade mark is ,,nothing
more nor less than the fundament of most market-place competition®.

4 Frommeyer, S.1; Bugdahl, S. 23 f.; Beier/Krieger, GRUR Int 1976, 125; Bruhn,
Vorwort; Ghiron, GRUR 1928, 339.



