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In nahezu allen Markengesetzen weltweit

ist eine Regelung vorgesehen, wonach

eine eingetragene Marke ihre Schutzwir-

kung verliert und gelöscht werden kann,

wenn sie über einen bestimmten Zeitraum

hinweg vom Markeninhaber nicht aktiv

benutzt wurde.  In der EU ist dieser Zeit-

raum einheitlich auf 5 Jahre festgesetzt

worden.  Mithin verliert also eine deutsche

Marke oder auch eine Gemeinschaftsmarke

trotz der Eintragung im Markenregister ihre

Schutzwirkung, wenn sie innerhalb der

letzten 5 Jahre nicht aktiv benutzt wurde.

Der Sinn hinter dieser Regelung ist, dass

Dritte nicht an der Nutzung einer Marke für

ihre Produkte gehindert sein sollen, wenn

diese durch den Markeninhaber gar nicht

benutzt wird.  

Wer der Meinung ist, dass eine im Register

eingetragene Marke vom Markeninhaber

schon länger als 5 Jahre nicht benutzt wor-

den ist, der kann beim Patentamt oder bei

Gericht die Löschung dieser Marke bean-

tragen.  Dagegen kann sich der Markenin-

haber verteidigen, indem er Unterlagen,

wie z. B. Kataloge, Rechnungen, Verpackun-

gen etc., vorlegt, die die Benutzung bele-

gen.  Weiterhin ist zu beachten, dass sich

der Markeninhaber auch darauf berufen

kann, dass ein Lizenznehmer seine Marke

für ihn benutzt hat.

Nun ist aber nicht jede Benutzung der

Marke geeignet, die Wirkung der Marke zu

erhalten.  So ist im Markengesetz geregelt,

dass die Benutzung „ernsthaft“ erfolgen

muss, um rechtserhaltend zu wirken.  Mit

dem Verkauf von 100 Schokoladenriegeln

im Jahr oder 5 Paar Socken unter der Marke

wird es also nicht getan sein.  Vielmehr

muss hier schon ein gewisser Mindestum-

satz oder zumindest entsprechende

Anstrengungen, einen solchen zu erzielen,

nachweisbar sein.

Hier stellt sich nun die Frage, inwiefern die

Benutzung einer Marke auf Werbeartikeln

geeignet ist, eine rechtserhaltende Benut-

zung der Marke zu belegen.  Diese Frage

hat nun der EuGH Anfang des Jahres ent-

schieden (Az.: C-495/07).  Im vorliegenden

Fall war für ein Unternehmen, das Beklei-

dung herstellt und vertreibt, die Wortmarke

WELLNESS im Markenregister des österrei-

chischen Patentamtes u.a. in Klasse 32 für

alkoholfreie Getränke eingetragen.  Beim

Vertrieb ihrer Textilwaren gab nun die Tex-

tilfirma ein alkoholfreies Getränk in Fla-

schen mit der Aufschrift „WELLNESS-

DRINK“ als Geschenk zu ihren verkauften

Textilien bei.  Auf diese Gratisbeigabe wies

das Unternehmen auch in den Unterlagen

zur Verkaufsförderung hin.  Die Flaschen

konnten jedoch nicht gesondert, d.h. unab-

hängig von den Textilien, gekauft werden.

Ein Unternehmen der Getränkeindustrie

hatte nun die Löschung der Marke wegen

Nichtgebrauchs für Klasse 32 beantragt.

Der EuGH hat nun festgestellt, dass unter

„ernsthafter Benutzung“ eine Benutzung zu

verstehen ist, die der Hauptfunktion der

Marke entspricht, nämlich dem Verbraucher

die Ursprungsidentität einer Ware zu garan-

tieren.  Dies ermöglicht ihm die Marke,

indem sie erlaubt, diese Ware ohne Ver-

wechslungsgefahr von Waren anderer Her-

steller zu unterscheiden.  Aus diesem Ver-

ständnis des Begriffs der „ernsthaften

Benutzung“ ergibt sich, dass der Schutz

der Marke endet, wenn die Marke ihren

geschäftlichen Sinn und Zweck verliert.

Dieser besteht laut den EuGH darin, dass

für Waren, die mit der Marke versehen sind,

ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert

wird.  Die Aufrechterhaltung einer Marke für

eine bestimmte Warenklasse ist deshalb

nur dann anzuerkennen, wenn die Marke

auf dem Markt der Waren dieser Klasse ver-
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wendet worden ist.  Diese Voraussetzung

ist aber nicht erfüllt, wenn Werbegegen-

stände als Belohnung für den Kauf anderer

Waren und zur Förderung von deren Absatz

kostenlos verteilt werden.  In einem sol-

chen Fall werden diese Gegenstände, d.h.

die Wellness-Drinks, nämlich nicht mit dem

Ziel vertrieben, auf den Markt der alkohol-

freien Getränke vorzudringen.  Unter diesen

Umständen trägt die Anbringung der Marke

auf den Gegenständen weder dazu bei,

einen Absatzmarkt für diese zu schaffen,

noch dazu, diese Gegenstände im Interesse

des Verbrauchers von Waren zu unterschei-

den, die von anderen Unternehmen stam-

men.  Daher kommt der EuGH zu dem

Ergebnis, dass der Inhaber einer Marke,

wenn er diese auf Gegenständen anbringt,

die er den Käufern seiner Waren kostenlos

mitgibt, diese Marke für die Klasse, zu der

die betreffenden Gegenstände gehören,

nicht ernsthaft benutzt.

Letztlich wurde also die Marke des Textilun-

ternehmens für löschungsreif befunden, da

die Marke nur auf kostenlosen Beigaben,

nicht aber auf separat erhältlichen Waren

angebracht war. Der vorliegende Fall betrifft

also nicht die Situation, in der der Inhaber

einer Marke der Verkaufsförderung dienen-

de Gegenstände in Form von Andenken

oder anderen Fanartikeln verkauft.

Werbeartikel – 

eine Falle für den 

Markeninhaber?!


