Testarossa-Urtelil ist ein Alarmsignal

Ein Urteil des Landgerichts Dusseldorf gegen Ferrari zeigt die Risiken fiir unbenutzte Marken auf / Von Oliver Loffel

Disseldorf. Markeninhaber miis-
sen ihre Marken nutzen, sonst
droht ihnen ein Rechisverlust. Das
verdeutlicht die Testarossa-Ent-
scheidung des LG Disseldorf.

LFerrari verliert seine Rechte an Tes-
tarossa und muss die Namensrechte
an einen deutschen Spiekzeugfabri-
kanten abtreten.” Mit diesem Tenor
berichten viele Medien iiber ein Urteil
des Landgerichts (Az.: 2a O 166/16).
Obwohl das Urteil nicht recheskrafiig
ist, wird bereits von einem _Debakel”
gesprochen. Welche Schlisse lasst das
Urteil wirklich zu?

Das Gericht hat Ferrari auf Antrag
eines Nirnberger Spielzeugherstellers
verurteilt, in die Loschung der einge-
tragenen deutschen Marke Testaros-
sa" einzuwilligen. Aus Sicht der Dhs-
seldorfer Richter war die von Ferrari
aufgezeigte Benutzung des Kennzei-
chens nicht ausreichend fiir den Er-
halt der eingetragenen Marke.

Der klagende Spielzeugfabrikant
hat eigene ,Testa Rossa"-Marken an-
gemeldet und will die Bezeichnungen
unter anderem filr Fahrrader und E-
Bikes benutzen. Offenbar inspiriert
vom Presseecho haben auch andere
Unternehmen inzwischen _Testaros-
sa"-Marken angemeldet.

Wer allerdings in eigene Testaros-
sa-Marken investiert, baut moglicher-
weise auf Sand und sollte prifen las-
sen, ob altere kollidierende Marken-
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Signalrot: Einen Ferrarn Testarossa erkennt man auf den ersten Blick wieder.

rechte existieren. Selbst wenn die
deutsche Marke Testarossa namlich
rechtskraftiz geloscht werden sollte,
bleibt ,Testarossa” eine bekannte Be-
zeichnung von Ferrari. Diese kann in
Deutschland auch ohne Eintragung
im Markenregister geschitzt sein; im
Falle einer grofen Bekanntheit muss
dafiir nicht einmal eine Benutzung
hierzulande stattfinden. Zudem ver-
fiigt Ferrari nach wie vor iiber ange-
meldete und registrierte Marken ,Tes-
tarossa” mit Schutz in der EU und da-
mit auch in Deutschland. Und letzt-
lich verbietet das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb Irrefithrun-
gen. Da der Name ,Testarossa® ei-

gentlich untrennbar mit dem Namen
LFerrari’ verknipft ist, konnte eine
Benutzung der Bezeichnung durch
Dritte irrefithrend sein.

Das Urteil sollte Markeninhabern
allerdings ein Wamsignal sein. Mar-
ken, deren ,rechtserhaltende” Benut-
zung im Streitfall nicht nachgewiesen
werden kann, sind stindig in Gefahr.
Einen Antrag auf Loschung wegen
Nichtbenutzung kann jedermann stel-
len. Der Kliger braucht nicht einmal
ein Interesse an der Loschung nachzu-
weisen. So konnte ein Patentamwalt
das Versandhandelsunternehmen Otto
erfolgreich auf Loschung von 27 Otto-
Marken verklagen.

s Markenmodernisierungen  ist
iz sicht geboten (BGH Az.: I ZB 6/16).
= Die Benutzung muss zudem ernsthaft

Um sich vor solchen Loschungs-
klagen zu schitzen, mussen Marken-
inhaber ihre registrierten Marken
richtiz benutzen. Das kann durch
Dritte, etwa durch Lizenznehmer, ge-
schehen. Die Marke muss in der rich-
tigen Art und Weise benutzt werden;
beispielsweise ist die Benutzung ei-
ner Warenmarke ausschlieflich als
Firmenname regelmafiz ungenii-
gend. Auch bei Logoanderungen und
Vor-

sein, um fir die Markenprodukte ei-

= nen Absatzmarkt zu erschliefen oder

zu sichern. Und im Streitfall kommt

. esentscheidend darauf an, die rechts-
: erhaltende Benutzung auch nachwei-

sen zu konnen. Markeninhaber soll-
ten daher rechtzeitiz Benutzungsar-
chive anlegen, denen zumindest fur
die zuriickliegenden funf Jahre da-
tierte Informationen und Beweismit-
tel dber Ort, Zeit, Art und Umfang
der Benutzung der Marke entnom-
men werden konnen. Iz 35-17

Der Autor Oliver
Loffel ist Rechts-
anwalt in der
Dilsseldorfer Kanz-
lei Loffel Abrar.



