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zu dem Fragenkatalog der Kommission zur Evaluierung des
Markensystems in Europa

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Kur,

wie Sie wissen, ist die Deutsche Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V. eine wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbs-
rechts tatigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie bezweckt nach ihrer Satzung
die wissenschaftliche Fortbildung und den Ausbau des gewerblichen Rechts-
schutzes und des Urheberrechts auf der Ebene des deutschen, europaischen
und internationalen Rechts.

In seiner Sitzung vom 18. Mérz 2010 in MUnchen hat sich der Fachausschuss
fur Wettbewerbs- und Markenrecht dem Markenrecht und insbesondere der
von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie zur Evaluierung des Mar-
kensystems in Europa gewidmet, mit der das Max-Planck-Institut fur Geistiges
Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in Minchen betraut ist. In dieser
Sitzung, die wir in den Raumen des Max-Planck-Instituts abhalten durften,
haben wir eine Reihe von Fragen aus dem Fragenkatalog diskutiert, der in der
Ausschreibung der Kommission (Letter of Invitation to Tender, nachfolgend



kurz: "Tender") enthalten war. Zu diesen Fragen nimmt der Fachausschuss
fur Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR nunmehr wie folgt Stellung:

l.
Verfahrensbezogene Fragen

1. Zu Frage 5.2 (4): Prioritatsanspriiche sollten weiterhin in vollem Umfang
vom HABM geprift werden. Die Offentlichkeit muss sich darauf verlas-
sen konnen, dass die Angaben im Gemeinschaftsmarkenregister zutref-
fend sind. Anderenfalls misste man beispielsweise bei einer Recherche
immer auch die Prioritditsanmeldungen Uberpriufen, was sowohl aus
technischen Grinden als auch aus sprachlichen Griinden schwierig und
manchmal unmdglich ist.

Entsprechendes gilt auch fir die Senioritatsanspriche und alle anderen
Angaben im Markenregister (z.B. vollstandige Angaben zu Anmelder
und Vertreter). Allerdings wirde es geniigen, wenn Senioritdtsanspriche
nach der Eintragung der Gemeinschaftsmarke eingetragen wurden.

2. Zu Frage 5.2 (7)(a): Die wahlweisen Recherchen nach nationalen Mar-
kenrechten sind nicht effektiv und konnen entfallen. Die Anmelder war-
ten sowieso ab, ob tatsachlich Widerspruch eingelegt wird.

3. Zu Frage 5.2 (7)(b): Auch die Recherchen des Gemeinschaftsmarken-
amtes sind nicht effektiv und kénnen entfallen, da auch hier die Anmel-
der fast immer abwarten, ob tatsachlich Widerspruch eingelegt wird, und
erst nach Widerspruchseinlegung nach Abgrenzungs- und Einigungs-
maoglichkeiten suchen.

4. Zu Frage 5.2 (7)(c): Es besteht kein Bedarf fir andere oder zusatzliche
Rechercheangebote durch das HABM. Insbesondere sollte das HABM
keine gutachterlichen Stellungnahmen zu Markenkollisionen abgeben.

5. Zu Frage 5.2 (8)(a): Die Prufung von relativen Versagungsgrinden nur
im Rahmen von Widerspruchsverfahren hat sich als sehr effektiv erwie-
sen. Es sind keine Anderungen erforderlich.

6. Zu Frage 5.2 (8)(b): Ein Verfahren zur "beschleunigten Eintragung"” von
Gemeinschaftsmarken gegen Entrichtung hoherer Gebihren wére zu
begruf3en.

7. Zu Frage 5.2 (9)(d): Die Widerspruchsfrist von 3 Monaten ist fur die User
unbedingt erforderlich. Eine Verkirzung auf 2 Monate wirde in der Pra-




10.

11.
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xis erhebliche Schwierigkeiten bereiten und wahrscheinlich zur tbereil-
ten Einlegung von unnétigen Widersprichen fihren. Eine Beschleuni-
gung des Widerspruchsverfahrens kénnte sehr viel effektiver durch eine
schnellere Bearbeitung der Widerspriche durch das HABM erreicht
werden.

Allerdings sollte die Widerspruchsfrist bei IR-Marken mit Benennung der
EU deutlich verkiirzt werden, da fur die jetzige Frist von 9 Monaten kei-
nerlei Berechtigung erkennbar ist.

Auch im Ubrigen sind keine Anderungen am Widerspruchsverfahren er-
forderlich. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der von den Parteien bei-
zubringenden Informationen und Unterlagen. Die Vorschlage des HABM
hierzu sind abzulehnen.

Zu Frage 5.2 (10): Die Beschwerdebegrindungsfrist von 2 Monaten ist
beizubehalten. Die Anzahl der Beschwerden ist im Vergleich zu der An-
zahl der gesamten Verfahren vor dem HABM klein. Dementsprechend
muss diesen wichtigen Verfahren besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Eine Beschleunigung der Beschwerdeverfahren kann eher
durch eine schnellere Bearbeitung durch die Beschwerdekammern er-
reicht werden.

Zu Frage 5.2 (11): Es ist gut, wenn die Korrespondenz mit dem HABM
auf elektronischem Wege erfolgen kann. Fir absehbare Zeit missen
aber auch die anderen Mdglichkeiten, insbesondere die Telekopie, er-
halten bleiben.

Zu Frage 5.2 (12): Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Erstat-
tungsfahigkeit von Anwaltskosten vor dem HABM gestrichen werden
kann, weil die Durchsetzung der Anspriiche problematisch ist und die
tatséchlich entstandenen Kosten ohnehin regelmalRig nicht abgedeckt
werden.

Zu Frage 5.2 (13)(a): Es besteht kein Bedirfnis, dem HABM weitere
Aufgaben zu lGbertragen.

Zu Frage 5.2 (13)(b): Ahnlich wie die Anmeldegebiihren sollten auch die
Verlangerungsgebuhren herabgesetzt werden. Entsprechendes gilt fur
die Loschungsantragsgebihr und in gewissem Umfang auch flr die Wi-
derspruchsgebunhr.

Dieselbe Klassengebihr fir jede Klasse wéare sinnvoll und wirde wahr-
scheinlich zu weniger umfangreichen Gemeinschaftsmarkenanmeldun-



gen fuhren. Dies wiederum wiurde der befurchteten, aber nicht nachge-
wiesenen Verstopfung des Markenregisters entgegenwirken.

Il.
Fragen 5.2 (3) "Classification"
und 5.2. (9)(a) "Pre-Registration Opposition System"

In Frage 5.2 (3) — "Classification" des Tenders wird gefragt, ob die
Amtspraxis des HABM, die Verwendung der Oberbegriffe der Nizzaer
Klassifikation anzuregen, den Winschen der Anmelder im Hinblick auf
das Ziel entspricht, zu breite Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse
zu vermeiden.

Die Amtspraxis des HABM widerspricht der deutschen Auffassung, dass
die Verwendung einer Marke fir Waren oder Dienstleistungen, die zwar
der Klasse, nicht aber den Oberbegriffen zugeordnet werden kdnnen,
keine Benutzung fur eingetragene Waren und Dienstleistungen darstellt.
Die Amtspraxis erscheint damit als zu weitgehend und fihrt zu breiten
Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen. Es empfiehlt sich, anstelle
dessen die Waren selbst zu bezeichnen oder nicht zu umfangreiche
Oberbegriffe zu wahlen.

Mit Frage 5.2 (9)(a) erwartet die Studie eine Antwort darauf, ob ein Ver-
fahren vorzuziehen sei, wie es nach der Gemeinschaftsmarkenverord-
nung vorgesehen ist, wonach Widerspruchsverfahren vor der endgiilti-
gen Registrierung zu entscheiden sind.

Dieses System widerspricht der deutschen Regelung nach § 42 Mar-
kenG. Der Vorteil der deutschen Regelung ist, dass der Inhaber einer
Marke bereits vor Ende eines etwaigen Widerspruchsverfahrens aus der
Marke Rechte gegen Dritte geltend machen kann, ohne die teilweise
sehr lange andauernden Widerspruchverfahren, die teilweise nur einige
Waren oder Dienstleistungen betreffen, abwarten zu missen. Das deut-
sche System hat sich bewéhrt. Ca. 80 % aller Gemeinschaftsmarken
werden nach Kenntnis des Ausschusses ohne Widerspruchseinlegung
eingetragen. Angesichts der langen Dauer der Widerspruchsverfahren,
die teilweise nur bestimmte Waren und Dienstleistungen betreffen, emp-
fiehlt sich die Ubernahme der deutschen Regelung, um eine gleichmaRi-
gere Behandlung der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen zu ermdogli-
chen. Wegen der unterschiedlichen Regelungen in Deutschland und in
anderen Landern besteht ein Harmonisierungsbedarf.



I1.
Grafische Darstellbarkeit der Marke

Frage 5.2 (1) des Tenders der Kommission lautet wie folgt:

To what extent is the required capability of being represented graphically still
a relevant and appropriate requirement for a sign to qualify as trademark with
regard to non-traditional trademarks? What could be appropriate alternative
requirements to establish instead of it?

1.

Die graphische Darstellung eines Zeichens als Voraussetzung fur die
Markeneintragung ist bei neuen Markenformen, insbesondere Geruchs-
und Geschmacksmarken, immer wieder als uniiberwindbares Hindernis
fur die erforderliche Bestimmtheit der Zeichendarstellung angesehen
worden. Selbst die vom EuGH grundsatzlich als zulassig erachteten
Formen der mittelbaren graphischen Darstellung sind in solchen Féllen
haufig als nicht geeignet angesehen worden, um eine hinreichend klare
und eindeutige Bestimmung der Marke zu ermdglichen, wie beispiels-
weise die Einreichung einer chemischen Formel zur Darstellung einer ol-
faktorischen Marke.

Daher ist die Zulassigkeit der Einreichung insbesondere elektronischer
bzw. digitaler Dateien grundsatzlich zu beflirworten, um eine weitere
Konkretisierung und genauere Bestimmung des Schutzumfangs ange-
meldeter Marken zu erreichen. Diese nicht graphischen Dateien muss-
ten sich allerdings an den Voraussetzungen messen lassen, die vom
EuGH in der "Sieckmann"-Entscheidung (GRUR 2003, 145 ff.) als Mal3-
stab fUr die Beurteilung bzw. Zulassung einer mittelbaren alternativen
graphischen Darstellung definiert worden sind. Danach muss die Dar-
stellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zuganglich, ver-
standlich, dauerhaft und objektiv sein. Diese Voraussetzungen konnten
auch von einer nicht graphisch dargestellten Marke erfllt sein und sich
damit kiinftig in Bezug auf alle Markenformen als Mal3stab fiir die Beur-
teilung einer hinreichenden Darstellung eines Zeichens anbieten.

In diesem Zusammenhang ist allerdings zu bertcksichtigen, dass die
hinreichende Darstellung der Marke neben der genauen Bestimmung
des Schutzgegenstandes auch den Sinn und Zweck hat, ein klar und
eindeutig auszuwertendes Offentliches Register zu schaffen und allen
Wirtschaftsteilnehmern eine leicht zugangliche und prazise Recherche
nach prioritatsalteren Rechten zu ermdglichen. Ob dies erreicht wird,
wenn man die Hinterlegung allein nicht graphischer Darstellungen fir die
Eintragung einer Marke ausreichen lasst, scheint jedenfalls zum jetzigen
Zeitpunkt fraglich. Insbesondere die eingeschrankten Recherche- und



Uberwachungsmdglichkeiten Dritter sprechen dagegen, da eine Recher-
che in diesen Dateien ohne ein weiteres offizielles Ordnungssystem nur
schwer mdglich sein durfte. Hier misste also zunachst ein weiteres
Klassifizierungs- oder Filtersystem fir die Einordnung nicht graphischer
Dateien geschaffen werden, um diese "leicht zuganglich" bzw.
recherchierbar zu machen und so die Informationsmoglichkeit der All-
gemeinheit zu gewahrleisten. Ein vollstandiger Verzicht auf das Erfor-
dernis der graphischen Darstellung sollte daher zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht erfolgen.

4. Im Ergebnis sollte das Erfordernis der graphischen Darstellung beibehal-
ten, jedoch um die generelle Mdglichkeit zur Einreichung nicht graphi-
scher Darstellungen fur die Eintragung von Marken ergénzt werden.

Alternativ kame die Schaffung gesonderter Voraussetzungen fur die Zei-
chendarstellung im Bereich der neuen Markenformen in Frage.

V.
Benutzungszwang

Frage 5.2 (6) des Tenders der Kommission lautet wie folgt:

To what extent has the current system with regard to the user requirement,
including the 5 years grace period proved to be efficient and effective to re-
duce the total number of trademarks protected in the Community, and, conse-
guently, the number of conflicts which arise between them?

Die Vereinigung ist der Auffassung, dass sich das bisherige System ein-
schlie3lich der funfjahrigen Benutzungsschonfrist als effizient und effektiv er-
wiesen hat. Dieses liberale System, bei dem nicht von Amts wegen, sondern
nur auf Antrag eines Dritten die Nutzung in einem Léschungsverfahren tber-
prift werden kann, sollte beibehalten werden. Anzuregen ware lediglich fur
das Widerspruchsverfahren vor dem HABM, dass die Nichtbenutzung einer
Marke jederzeit in dem entsprechenden Widerspruchsverfahren geriigt wer-
den kann und nicht bei speziellen Zeitlaufen zusatzlich ein ausdricklicher L6-
schungsantrag im gesonderten Loschungsverfahren gestellt werden muss,
um die Einrede der fehlenden Benutzung im Widerspruchsverfahren geltend
machen zu kénnen.

Wollte man - was die Vereinigung derzeit nicht fur erforderlich halt - die Zahl
der Markeneintragungen und damit die Zahl der miteinander konfligierenden
Marken reduzieren, bestinden verschiedene Moglichkeiten. Diese sollen



nachstehend kurz aufgezeigt werden, gefolgt von der jeweiligen Erwagung,
die den Ausschuss veranlasst, die Anderung nicht vorzuschlagen:

1.

Es kdonnte vom Anmelder verlangt werden, mit der Anmeldung eine
"Intent of Use Declaration” abzugeben. Hiergegen spricht neben dem
hoheren Verwaltungsaufwand und der Frage, welche Rechtsfolgen an
eine fehlerhafte "Intent of Use Declaration” gekntpft werden sollen, ins-
besondere der Umstand, dass eine "Intent of Use Declaration” dem eu-
ropaischen Markenrecht (im Gegensatz zum amerikanischen Recht) in-
soweit wesensfremd ist, als hier die Registrierung zum Erwerb von Mar-
kenschutz im Vordergrund steht und nicht die Entstehung des Rechtes
erst oder bereits mit der Benutzungsaufnahme.

Die Amter kénnten gehalten sein, nach Ablauf der Benutzungsschonfrist
oder bei Erneuerung der jeweiligen Marke deren Benutzung von Amts
wegen zu Uberprifen. Wir meinen, dass die Uberwiegende Anzahl der
Markeninhaber bereits aus Kostengriinden auf eine Verlangerung der
jeweiligen Marke verzichtet, wenn diese Uberhaupt nicht rechtserhaltend
benutzt worden ist. Wollte man ein Amtsprifungsverfahren (zu welchem
der beiden Zeitpunkte auch immer) einfiihren, ware damit eine hohe bu-
rokratische und kostenintensive Hirde fur den Markeninhaber errichtet.
Insoweit sollte auch dieses Institut nicht eingefuhrt werden, zumal die Er-
fahrung zeigt, dass aus tatsachlich nicht rechtserhaltend benutzten Mar-
ken angesichts des Wissens um den dann folgenden Ldéschungsantrag
des Widerparts normalerweise keine Rechte hergeleitet werden.

Benutzungsschonfristen lie3en sich zeitlich abkirzen, und zwar von funf
auf drei Jahre oder differenziert, dass zunachst funf Jahre Zeit zur Be-
nutzungsaufnahme bleiben, spater jedoch ein ununterbrochener Nicht-
benutzungszeitraum von drei Jahren der Durchsetzbarkeit der Marke im
Wege steht und zu ihrer Loschung fuhren kann. Wir meinen allerdings,
dass eine Verklrzung dieser Zeitlaufe die Markeninhaber nur zusatzlich
unter Druck setzt und sich mit den bisherigen Schonfristzeitlaufen gut
arbeiten lasst.

Eine Kernfrage in Bezug auf eine - aus unserer Sicht nicht gewlnschte -
Reduktion von Markeneintragungen unter Nutzungsgesichtspunkten
stellt sich natirlich beim Konzept der Gemeinschaftsmarke, namlich der
Frage ihrer Einheitlichkeit, ihrer einheitlichen Durchsetzbarkeit und ins-
besondere der Bejahung ihrer Nutzung, auch wenn diese nur in einem
Teil der Europaischen Union erfolgt. Hierzu sind Verbandsstellungnah-
men eingegangen, die die Forderung enthalten, das System so zu an-
dern, dass die Nutzung einer Gemeinschaftsmarke nur dann anerkannt
werde, wenn sie in zumindest zwei Landern der Europaischen Union



stattfinde, bis hin zu der extremen Forderung, dass die Nutzung nur
dann anzuerkennen sei, wenn sie in allen derzeit 27 Mitgliedstaaten er-
folge. Die Vereinigung tendiert dazu, die Fragen der Nutzung der Ge-
meinschaftsmarke und der Anerkennung dieser Nutzung als rechtserhal-
tend der Rechtsprechung zu uberlassen und nicht gesetzlich zu hohe
Regelungen innerhalb eines einheitlichen Gemeinschaftsmarktes aufzu-
stellen. Das Konzept der Gemeinschaftsmarke wére anderenfalls be-
droht.

Um die Zahl von Marken (und die Reichweite der hierunter geschitzten
Waren/Dienstleistungen) zu reduzieren, konnte natirlich die Gebuhren-
struktur Uberdacht werden, und zwar bereits bei der Anmeldung (geson-
derte Gebuhren etwa schon bei der zweiten oder dritten Klasse) wie ins-
besondere bei der Erneuerung der Marke. Die Vereinigung halt dies der-
zeit nicht fur erforderlich, insgesamt jedoch fur das angemessenste In-
strument, letztlich die Zahl der Konflikte - sollte sie tatséchlich derart
steigen - wieder in den Griff zu bekommen.

Es ist teilweise Kritik am deutschen Eintragungsverfahren laut gewor-
den, das die vorlaufige Registrierung der Marke vorweg zieht und das
Widerspruchsverfahren erst anschlie3t. Diese Kritik richtet sich insbe-
sondere darauf, dass die Benutzungsschonfrist derartiger deutscher Re-
gistrierungen erst zu laufen beginnt, wenn das letzte Widerspruchsver-
fahren rechtsgtiltig abgeschlossen ist. Wir sind der Auffassung, dass der
Markeninhaber nicht gehalten werden darf, eine Marke schon dann in
Benutzung zu nehmen, wenn sich noch Widerspriiche gegen den Be-
stand der Marke auftun. Wir weisen ferner darauf, dass in Deutschland
immerhin ein sehr effektives Amtsverfahren zur Verfigung steht, um
Marken letztlich einzutragen und zuvor die Klarung von Konflikten zu
ermdglichen. Ein entsprechendes Amtsverfahren, das ja letztlich auch
der Reduktion der Marken und Konflikte dient, steht bei weitem nicht in
allen europdaischen Mitgliedsstaaten zur Verfigung.

Gewichtigen Einfluss auf die Zahl rechtserhaltend benutzter Marken ge-
winnt auch die Frage der Klasseneinteilung sowie die Frage der Zurech-
nung der Benutzung der Marke fiir ein konkretes Erzeugnis als rechtser-
haltend nur fir dieses Erzeugnis, eine Warengruppe, einen Oberbegriff
oder gar die Erzeugnisse der gesamten Klasse. Hier ware insgesamt
winschenswert, eine Vereinheitlichung in Europa zu erreichen, um dem
Markeninhaber sichere Leitlinien an die Hand geben zu kdnnen.



V.
Keine rechtserhaltende Benutzung von Marken durch abgewandelte
Benutzungsformen, die ihrerseits als Marke eingetragen sind?

Nach der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH (GRUR Int. 2007, 1009 ff.)
stellt sich die Frage, ob § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG in Einklang mit Art. 10
Abs. 1 MarkenRL steht.

1. Nach Art. 10 Abs. 1 Unterabsatz 2 a) MarkenRL gilt als (rechtserhalten-
de) Benutzung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 MarkenRL auch die Benut-
zung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandtei-
len abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke
beeinflusst wird. Gleiches gilt nach Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 a) GMV
fur Gemeinschaftsmarken und nach 8 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG (in an-
deren Worten) fur deutsche Marken.

Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ist Satz 1 auch dann anzuwenden,
wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls ein-
getragen ist. Eine 8§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG entsprechende Vorschrift
enthalten die MarkenRL und die GMV nicht.

Nach 8§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG kann eine geltungserhaltende Benut-
zung somit durch abgewandelte Zeichen auch dann erfolgen, wenn die-
se ihrerseits als Marke eingetragen sind. Nach der Entscheidung "Bainb-
ridge" des EuGH ist es allerdings fraglich, ob § 26 Abs. 3 Satz 2 Mar-
kenG und die dahinter stehende Regelung weiter angewandt werden
kénnen bzw. auch im Gemeinschaftsmarkenrecht gelten:

2. Der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH lag ein Widerspruch gegen
die Gemeinschaftsmarkenanmeldung "Bainbridge" zugrunde, der auf
insgesamt 11 é&ltere italienische Marken mit dem Wortbestandtell
"Bridge" gestltzt wurde.

Der Widerspruch blieb insgesamt erfolglos. Den Widerspruch aus der
Wort-/Bildmarke "Bridge" wies der EuGH zurlck, weil diese Marke nicht
rechtserhaltend benutzt worden sei. Eine Benutzung der Wort-/Bild-
marke "Bridge" ergebe sich auch nicht aus den Benutzungsnachweisen,
die zum Nachweis der Benutzung der anderen Widerspruchsmarke
"THE BRIDGE" vorgelegt worden seien:

Da bereits die Benutzung der Wortmarke "THE BRIDGE" nicht nachge-
wiesen worden sei, konnte diese Benutzung nach Auffassung des EuGH
auch nicht als Nachweis fir die Benutzung der Wort-/Bildmarke "Bridge"
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dienen. Es musse daher nicht gepruft werden, ob die Wortmarke "THE
BRIDGE" nur in Bestandteilen von der Wort/Bildmarke "Bridge" abwei-
che, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft beeinflusst werde.

Das EuG hatte eine ernsthafte Benutzung der Wortmarke "THE
BRIDGE" an anderer Stelle zwar ebenfalls verneint. Eine Bertcksichti-
gung der Benutzungsnachweise fiir die Marke "THE BRIDGE" auch im
Rahmen der Prufung der Benutzung der Wort-/Bildmarke "Bridge" hatte
das EuG allerdings mit einer anderen Begriindung abgelehnt: Art. 15
Abs. 2 a) GMV erlaube es dem Inhaber einer eingetragenen Marke
nicht, sich seiner Pflicht zur Benutzung dieser Marke dadurch zu entzie-
hen, dass er sich zu seinen Gunsten auf die Verwendung einer ahnli-
chen Marke beruft, die Gegenstand einer anderen Eintragung ist.

Obwohl der EuGH die Benutzung der Wort-/Bildmarke "Bridge" bereits
wegen des geringen Umfangs der Benutzungsnachweise fiur die Wort-
marke "THE BRIDGE" verneint hatte und auch die Generalanwaltin die
Uberlegungen des EuG als nicht entscheidungserheblich offen gelassen
hatte, griff der EUGH zusatzlich auch die Begriindung des EuG auf:

"Auch wenn es die oben in den Rn. 81 und 82 genannten
Vorschriften [Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 a) GMV] gestatten, ei-
ne eingetragene Marke als eine benutzte Marke anzusehen,
wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Marke in einer
Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen
wurde, geringfligig abweicht, erlauben sie es jedenfalls nicht,
den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels
des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetrage-
ne Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der
Begrindung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur
eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle®

Die "Bainbrindge"-Entscheidung ist in der deutschen Literatur und
Rechtsprechung unterschiedlich bewertet worden. Lange versteht die
Entscheidung des EuGH so, dass 8§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht mit
Art. 10 Abs. 1 Unterabsatz 2 a) MarkenRL vereinbar sei. Grundrechtlich
geschutzte Positionen des Markeninhabers legten es jedoch nahe, ihm
die Berufung auf § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG erst ab dem Zeitpunkt des
Erlasses der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH am 13. September
2007 zu versagen (Lange, WRP 2008, 693, 697; Lange, Internationales
Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 2009, erster Teil, Kap.
3 Rn. 763; zurtckhaltender Rohnke/Thiering, GRUR 2008, 1047, 1053:
"Zweifel an der Richtlinienkonformitat des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG
anzumelden").
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Nach Auffassung des BGH in seiner Entscheidung "Augsburger Pup-
penkiste" steht § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit den Erwagungen des
EuGH nicht ohne weiteres in Einklang. Der EUGH habe in der Entschei-
dung "Bainbridge" zu Art. 15 GMV ausgefuhrt, dass die rechtserhaltende
Benutzung einer eingetragenen Marke nicht dadurch erfolgen konne,
dass eine andere ebenfalls eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt
werde. Nach 8§ 26 Abs. 3 Satz 2 sei dies hingegen ohne Bedeutung.
Welche Folgerungen sich aus den Erwagungen des EuGH fir die Aus-
legung des 8§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ergeben, liel3 der BGH als nicht
entscheidungserheblich offen und verwies auf den Aufsatz von Lange
(BGH GRUR 2009, 772 Rn. 43 f. — Augsburger Puppenkiste).

Bergmann und von Mihlendahl sind der Ansicht, dass § 26 Abs. 3 Satz
2 MarkenG nicht richtlinienwidrig sei. Richtlinienwidrig sei vielmehr die
Auslegung des Art. 15 GMV durch den EuGH und das EuG. Weder die
GMV noch die Markenrichtlinie enthielten weitere Voraussetzungen fur
die Zurechnung der Benutzung einer Marke als die, dass der kennzeich-
nende Charakter nicht verandert sein durfe. Die Hinzufiigung weiterer
Voraussetzungen sei Sache des Gesetzgebers und nicht der Gerichte
(Bergmann, MarkenR 2009, 1, 6; von Muhlendahl, WRP 2009, 1, 7, 9;
von Mduhlendahl, Anm. GRUR 2009, 960, 961; ebenso Eichelberger,
WRP 2009, 1490, 1494).

Von Mihlendahl meint weiter, dass die Aussage des EuGH auch einen
anderen Fall betreffe als die Regelung in § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG.
Die Aussage des EuGH beziehe sich auf den Fall, dass es zwei einge-
tragene Marken und eine von beiden abweichende Benutzungsform gibt.
Diesen Fall regele 8 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG gerade nicht, sondern
setze eine Eintragung der benutzten Form voraus (von Muhlendahl,
WRP 2009, 1, 7, 9).

Das OLG Kdln hat § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG in seiner Entscheidung
"Protipo-wer/Protifit" aufgrund der Aussagen des EuGH in der Entschei-
dung "Bainbridge" nicht angewandt. Nach der Entscheidung "Bainbridge"
des EuGH konne der einer eingetragenen Marke zukommende Schutz
nicht mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetra-
gene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen sei, mit der Begriin-
dung ausgeweitet werden, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte
Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle. Dies sei auch fur § 26
Abs. 3 MarkenG mal3geblich, weil der EuGH betont habe, dass Art. 15
GMV und Art. 10 MarkenRL im Wesentlichen identisch seien und auch
keine Griunde fur eine unterschiedliche Bewertung ersichtlich seien. Eine
Anwendung des 8§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG sei daher ausgeschlossen
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(OLG Koln GRUR 2009, 958 — Protipower/Protifit. Die Nichtzulassungs-
beschwerde wird beim BGH unter dem Aktenzeichen | ZR 84/09 ge-
fuhrt.).

Das OLG setzte sich auch mit den abweichenden Auffassungen von
Lange und von Mduhlendahl auseinander. Die Auffassung von
Muhlendahls, der EuGH habe nur den Fall entschieden, dass es zwei
eingetragene Marken und eine von beiden abweichende Benut-
zungsform gebe, sei erkennbar von der Einschatzung geleitet, dass die
Entscheidung des EuGH falsch sei. Dem Urteil des EuGH, das fir die
nationalen Gerichte bindend sei, lasse sich eine solche Einschrankung
nicht entnehmen. Soweit Lange wegen verfassungsrechtlicher Beden-
ken im Hinblick auf die Problematik von Zwischenrechten empfehle, die
Entscheidung des EuGH nicht anzuwenden, liege ein solcher Fall hier
nicht vor.

5. In der Kommentarliteratur wird eine differenzierende Betrachtungsweise
nahegelegt, nach der eine Anwendung des 8 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG
nicht grundsatzlich ausgeschlossen ist:

a) Strobele meint, dass die Feststellungen des EuUGH von vornherein
nur den Fall betrafen, dass aus mehreren Marken Widerspruch er-
hoben wird, obwohl nur eine der Widerspruchsmarken benutzt
worden ist. Nur insoweit sei die Vereinbarkeit des 8 26 Abs. 3 Satz
2 MarkenG mit Art. 10 MarkenRL in einem Vorlageverfahren zu kla-
ren (Strébele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 26 Rn. 138).

Die Problematik stelle sich auRerdem nur dann, wenn die abwei-
chende Benutzungsform identisch als Marke eingetragen sei, nicht
jedoch, wenn die abgewandelte Benutzungsform einer weiteren
eingetragenen Marke lediglich n&dher komme, als der Marke, aus
der Rechte hergeleitet wirden (Strobele/Hacker, a.a.O., § 26 Rn.
140).

b) Fezer nimmt an, dass eine Anwendung des 8§ 26 Abs. 3 Satz 2
MarkenG nach den Uberlegungen des EuGH nur dann ausge-
schlossen sei, wenn es sich bei der eingetragenen Markenform um
eine Defensivmarke handele. Zielsetzung des Rechtssatzes des
EuGH sei es allein, die Implementierung eines Defensivmarken-
schutzes in die europaische Markenrechtskonzeption zu verhindern
(Fezer, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 26 Rn. 182).

6. Die Regelung in 8§ 26 Abs. 3 Satz 2 des deutschen Markengesetzes ist
nach Auffassung der Vereinigung sachgerecht. Insbesondere bei Bild-
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marken und Wort-/Bildmarken (namentlich bei Logos) nehmen Un-
ternehmen in vielen Fallen von Zeit zu Zeit Anderungen (insbesondere
der grafischen Gestaltung) vor. Dies dient etwa dem Zweck, der jeweili-
gen Marke wieder ein zeitgemalRes Erscheinungsbild zu geben. Vor die-
sem Hintergrund besteht ein legitimes Interesse des Markeninhabers,
die neue Gestaltung des Logos ebenfalls als Marke schitzen zu lassen,
gleichzeitig aber auch den Schutz der vorbestehenden Marke an der
bisherigen Gestaltung zu wahren.

Diesem legitimen praktischen Interesse der Markeninhaber stehen keine
nennenswerten Nachteile einer solchen Regelung gegenuber. Insbe-
sondere erscheint die Gefahr eines Missbrauchs gering: Die Benutzung
einer eingetragenen Marke wird einer anderen Markenregistrierung nur
dann geltungserhaltend zugerechnet, wenn die hierfiir in 8 26 Abs. 3
Satz 1 MarkenG (entspricht im Wesentlichen Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz
2 GMV und Art. 10 Abs. 1 Unterabsatz 2 MarkenRL) geregelten Voraus-
setzungen erflllt sind. Die neugestaltete und neuangemeldete Marke
muss also in ihrem kennzeichnenden Charakter der friheren Version
entsprechen. Die Anderungen diirfen diesen nicht beriihrt haben. Da-
durch ist gewahrleistet, dass auch bei Aufrechterhaltung des Schutzes
mehrerer (meist nur grafisch variierender) Versionen eines Kennzei-
chens durch Benutzung nur einer Variante keine unangemessene Aus-
dehnung des fiir den Markeninhaber bestehenden Schutzes erfolgt.

Die Vereinigung empfiehlt daher, eine entsprechende Ergdnzung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung (und auch der Markenrechtsrichtlinie)
in Erwagung zu ziehen. Die erwéhnten Vorschriften Art. 15 Abs. 1 GMV
und Art. 10 Abs. 1 MarkenRL kénnten in beiden Fallen durch folgenden
Unterabsatz 3 erganzt werden:

"Unterabsatz 2 Buchstabe a ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke
in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist."

VI.
Markenmafiger Gebrauch

Die eingetragene Marke gewdahrt dem Inhaber ein absolutes Recht (Art.
5 Abs. 1 MarkenRiLi) gegen Dritte, die ein identisches oder ahnliches
Zeichen benutzen. Der EuGH hatte die Verbietungsrechte des Inhabers
zunachst auf Falle beschrankt, in denen das Verhalten des Verletzers
die Hauptfunktion der Marke, namlich die Gewabhrleistung der Herkunft
der Ware gegenuber den Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrach-
tigen konnte (EuGH GRUR Int. 99, 438 Rn 38 — BMW/Deenik; GRUR
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2003, 55 — Arsenal; GRUR 2007, 318 — Opel/Autec und zuletzt fur Falle
der Verwechslungsgefahr: GRUR 2008, 698 — O,).

In der grundlegenden "L’Oreal"-Entscheidung (GRUR 2009, 756 ff.) hat
der EuGH nun in Fallen der so genannten Doppelidentitat (Art. 5 Abs. 1
lit. a MarkenRiLi) die Verbietungsrechte des Markeninhabers erheblich
ausgeweitet. Als relevante "markenmafiige" Verletzung werden damit
auch Handlungen Dritter angreifbar, die weitere Funktionen der Marken
beeintrachtigen konnen, z.B. die "Gewahrleistung der Qualitat der Mar-
kenware" oder die "Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion".

2. Die Vereinigung gibt zu bedenken, dass diese weiteren Funktionen der
Marke in der Richtlinie nicht definiert werden und die Schranken der
Ausiibung des Markenrechts (vgl. Art. 6, 7) moglicherweise keinen aus-
reichenden Interessenausgleich bieten zwischen dem absoluten Schutz
(vgl. Erwagungsgrund 11 Satz 1 der Richtlinie sowie EUGH GRUR 2009,
761 Rn 59) gegen doppelidentische Nutzung einer fremden Marke (z.B.
zu Werbezwecken) einerseits und den in manchen Konstellationen an-
erkennenswerten Bedurfnissen anderer Marktteilnehmer, auch Marken
eines Wettbewerbers oder Dritten zur Erlauterung oder Bewerbung der
eigenen Angebote zu nutzen, andererseits. Vergleichende Werbung z.B.
ist kaum maoglich, ohne die Produkte des Wettbewerbers (und damit sei-
ne Marken) zu nennen.

3. Die Vereinigung schlagt deshalb vor, bei einer Neufassung der Marken-
richtlinie die weiteren Markenfunktionen zu benennen, zu definieren und
abzugrenzen und bei den Schutzschranken des Art. 6 mindestens auch
die Falle der zulassigen vergleichenden Werbung ausdricklich anzu-
sprechen.

VII.
Schutz der bekannten Marke

Es stellt sich schlie3lich die Frage, ob im Hinblick auf die "PAGO"-Entschei-
dung des EuGH (GRUR 2009, 1158 ff.) gesetzgeberischer Anderungsbedarf
besteht.

1. Der EuGH hat in dieser Entscheidung ausgefihrt, dass es zur Erfullung
des Tatbestandsmerkmals "in der Gemeinschaft bekannt" des Artikels 9
Abs. 1 Buchst. ¢ GMV ausreichend sei, dass in territorialer Hinsicht die
Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft besteht. Im
konkreten Fall hielt er es fur ausreichend, dass diese Bekanntheit
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"im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaates, namlich Oster-
reich"

gegeben ist.

Ob die Entscheidung des EuGH dahingehend zu verstehen ist, dass es
in allen denkbaren Féllen ausreicht, wenn die Bekanntheit nur in einem
Mitgliedstaat besteht, lasst sich der Entscheidung nicht abschliel3end
entnehmen. Zumindest aber fur Mitgliedstaaten, die in ihrer Bevolke-
rungsanzahl, wirtschaftlichen Bedeutung und territorialen Ausdehnung
Osterreich entsprechen, diirfte die Frage zu bejahen sein.

In der entschiedenen Rechtssache reichte damit eine Bekanntheit in ei-
nem Gebiet, das von nur 1,7% der Gesamtbevolkerung der EU bewohnt
wird, bereits aus. Dabei ist noch zu beachten, dass es fir die Zuerken-
nung der erforderlichen Bekanntheit in personeller Hinsicht nicht not-
wendig ist, dass allen Bewohnern von Osterreich die fragliche Gemein-
schaftsmarke auch tatsachlich bekannt ist. Ausreichend ist es insoweit,

. wenn die Gemeinschaftsmarke einem bedeutenden Teil
des Publikums bekannt ist."

(Entscheidung des Gerichtshofs im Urteil vom 14.09.1999,
General Motors, Rechtssache C-375/97).

Selbst bei Produkten oder Dienstleistungen, die sich an das allgemeine
Publikum wenden, liegt damit der fur einen Bekanntheitsschutz nach Ar-
tikel 9 Abs. 1 Buchst. ¢ GMV erforderliche Anteil der Bevolkerung der
EU, dem die Gemeinschaftsmarke tatsachlich bekannt sein muss, sehr
deutlich unter 1,7%.

Artikel 9 Abs. 1 Buchst. ¢ GMV gewahrt einen Bekanntheitsschutz fir
das gesamte Gebiet der Gemeinschaft. Der Schutz umfasst in sachlicher
Hinsicht verwechslungsfahige Marken tber den Bereich der Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit hinaus. In der Folge der "PAGO"-
Entscheidung des EuGH ist es einem Inhaber einer Gemeinschaftsmar-
ke daher moglich, dass er diesen Bekanntheitsschutz innerhalb der ge-
samten Gemeinschaft erreicht, obwohl seine Gemeinschaftsmarke nur
einem marginalen Teil der Gesamtbevolkerung der EU tatsachlich be-
kannt ist.

Im gesamten gewerblichen Rechtsschutz ist es als Grundsatz aner-
kannt, dass der durch ein gewerbliches Schutzrecht gewahrte Schutz-
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umfang in einer angemessenen Relation dazu zu stehen hat, in welchem
Umfang qualitativ und quantitativ die Voraussetzungen gegeben sind,
die den Schutz rechtfertigen. So wird einer Marke ein umso groRRerer
Schutzbereich zuerkannt, je kennzeichnungskréftiger sie ist; einem Pa-
tent ein umso groéRerer Schutzumfang, je gréRerer der erfinderische
Schritt ist, der mit der geschutzten Erfindung verbunden ist.

Die angemessene Korrelation zwischen dem Vorliegen der materiellen
Schutzvoraussetzungen einerseits und dem daraus abgeleiteten
Schutzumfang andererseits ist auf der Basis der "PAGO"-Entscheidung
des EuUGH nach Auffassung des Ausschusses nicht mehr gewahrt, son-
dern asymmetrisch ausgebildet. Dieser Befund widerspricht nach Auf-
fassung des Ausschusses im Ergebnis auch dem Grundsatz der Ver-
haltnismaRigkeit.

5. Der Ausschuss sieht zwei Moglichkeiten, diese Asymmetrie zu beseiti-
gen.

Zum einen konnte in Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c GMV ein Zusatz aufge-
nommen werden, der z.B. klarstellt, dass die Bekanntheit in einem
"Uberwiegenden Teil der Gemeinschaft" gegeben sein muss, oder zu-
mindest, dass "die Bekanntheit in einem Mitgliedstaat in der Regel nicht
ausreicht" (Tatbestandslosung).

Zum anderen bestinde die Mdoglichkeit, den durch Artikel 9 Abs. 1
Buchst. ¢ GMV gewahrten Bekanntheitsschutz nur in dem Territorium
eingreifen zu lassen, in dem die Bekanntheit auch tatsachlich gegeben
ist (Rechtsfolgenlésung).

Die Rechtsfolgenldsung widerspricht nach Auffassung des Ausschusses
der Konzeption der Gemeinschaftsmarke als einem innerhalb der gan-
zen Gemeinschaft gleichermal3en geltenden Recht. Der Ausschuss ist
daher mehrheitlich der Auffassung, dass der Tatbestandslésung der
Vorzug zu geben ware und in Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c GMV ein Zusatz
aufgenommen werden sollte, mit dem klargestellt wird, dass die Anforde-
rungen an die Bekanntheit in territorialer Hinsicht hoher angesetzt sein
missen, als sie der EUGH in der "PAGO"-Entscheidung festgelegt hat.
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