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„Nur eine benutzte Marke ist eine gute Marke"
- Zum Benutzungszwang im Markenrecht
Georg Fuchs-Wissemann‘

Vorliegend geht es um Fragen der Benutzung. Die Benut-
zung wurde 1968 im Rahmen des WZG eingeführt. Sinn
und Zweck des Benutzungszwangs ist es, so genannte „De—
fensivzeichen“ nach Ablaufder Benutzungsschonfrist in der
Geltendmachung ihrer Rechte zu beschränken. S0 soll es
den Inhabern jüngerer Marken unbenommen bleiben, un-
gehindert von älteren, nicht benutzten Marken ihren Mar-
kenschutz geltend machen zu können.

Entgegen dern Wortlaut „Benutzungszwang“ handelt es sich
jedoch nicht um eine Pflicht, sondern um eine Obliegenheit
des Markeninhabers. Er muss seine Marke nicht benutzen,
läuft aber Gefahr, seine Marke durch Löschung zu verlie-
ren (5 49 MarkenG), wenn er die Marke nicht benutzt. So
können Dritte, auch wenn sie nicht in den eigenen Mar-
kenrechten betroffen sind, jederzeit nach Ablaufder Benut-
zungsschonfrist beim DPMA einen Löschungsantrag stellen
(5 53 MarkenG). widerspricht der Inhaber der älteren Mar-
ke, muss der Antragsteller Klage beim Landgericht erheben
(5 55 MarkenG).

I. Benutzungsfristen (5 43 Abs. 1 Satz 1 und 2
MarkenG)

Gemäß 5 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann der Gegner des
Markeninhabers die Benutzung der Marke bestreiten, wenn
diese innerhalb der letzten fünf Iahre vor der Eintragung
der Marke veröffentlicht worden ist. Darüber hinaus kann
die Benutzung der Marke bestritten werden, wenn der Zeit-
raum der Benutzung nach der Veröffentlichung der Eintra-
gung der Marke endet, aber vor der Entscheidung bereits
fünf Jahre seit der Veröffentlichung vergangen sind. Wird
die Nichtbenutzungseinrede vor Ablauf der Benutzungs-
Schonfrist erhoben, ist sie unzulässig. Läuft anschließend
die Benutzungsschonfrist ab, gilt die Nichtbenutzungseinre-
de nicht automatisch als erhoben. Vielmehr muss der Geg-
ner die Einrede ausdrücklich nochmals erheben?

In der Anfangszeit nach Inkrafttreten des Markengeset-
zes zum 1.1.1995 war die Frage umstritten, ob die Benut-
zungszeiträume des 5 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 alternativ
oder kumulativ zulässig sind. Das BPatG hatte zunächst die
Auffassung vertreten, dass nur eine alternative Geltendma-
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chung möglich sei? Der BGH hat aber später festgestellt,
dass beide Benutzungszeiträume kumulativ geltend ge-
macht werden könnenä‘ Macht der die Einrede erhebende
Gegner keine genaue Angabe, welche Einrede er erheben
will, gelten beide Einreden als erhoben.

Eine hilfsweise Erklärung der Nichtbenutzungseinrede ist
unzulässig. Die Nichtbenutzungseinrede als Verfahrens-
handlung betrifft nicht nur innerprozessuale Vorgänge und
ist daher bedingungsfeindlich.

II. Keine Hinweispflicht des Gerichts

Das Gericht darf keinen Hinweis auf die Möglichkeit einer
Benutzungseinrede geben. Auch darf es den Gegner nicht
darauf hinweisen, dass Mängel in den Benutzungsunterla—
gen gegeben sind. Insoweit ist 5 139 ZPO ausgeschlossen.
Nach Übermittlung der Einrede muss der Markeninhaber
von sich aus alles Erforderliche tun, um eine Benutzung
glaubhaft zu machen. Dies entspricht dem beim Benut-
zungszwang geltenden Beibringungsgrundsatz, der den
bei DPMA und BPatG grundsätzlich herrschenden Amts-
ermittlungsgrundsatz ausschließt? Verschiebt sich der
Zeitraum der Benutzung im Sinne von 5 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG, darf das Gericht nicht darauf hinweisen, dass
möglicherweise die Unterlagen nunmehr nicht mehr hin-
reichend sind. Hat das DPMA den Widerspruch mangels
Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, muss der Marken-
inhaber gleichwohl im Verfahren vor dem BPatG grund-
sätzlich eine bestrittene Benutzung nunmehr glaubhaft
machen. Eines ausdrücklichen Hinweises des Gerichts
bedarf es nicht. Lediglich in Ausnahmefällen kommt eine
Hinweispflicht in Betracht, so wenn das Gericht von der
Beurteilung der Markenstelle in rechtlicher Hinsicht ab-
weichen willfi

III. Art der Glaubhaftmachung

Nach 5 294 ZPO ist die Benutzung im Verfahren vor dem
DPMA und BPatG glaubhaft zu machen, d.h. durch die Be-
weismittel der ZPO und durch präsente Beweismittel. Inso-
weit ist das registerrechtliche Verfahren ein sumrnarisches,
kursorisches Verfahren, bei dem die Beweismöglichkeiten
eingeschränkt sind. So werden im Widerspruchsverfahren
in der Regel keine Zeugen vernommen. Präsente Beweis-
mittel sind in erster Linie eidesstattliche Versicherungen,
bei denen es dem Glaubhaftrnachenden unbenomrnen
bleibt, diese durch weitere Unterlagen in ihrer Richtigkeit
zu untermauern. Auch wenn eine eidesstattliche Versiche-
rung grundsätzlich ausreicht, erscheint es ratsam, weitere
Unterlagen einzureichen, wie zum Beispiel die Art der Ver-
bindung der Marke mit der Ware. Nur wenn z.B. einem Wi-
dersprechenden aus irgendwelchen Gründen eine Glaub-
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