Widerspruch leicht gemacht

In diesem Fall vertritt Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak,
LL.M. wieder einmal erfolgreich einen Markeninhaber, gegen
dessen Marke Widerspruch erhoben wurde. Mit dem Be-
schluss vom 27. April 2011 hat das Deutsche Patent und Mar-
kenamt den Widerspruch zuriickgewiesen, da mangels Glaub-
haftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke keine berlcksichtigungsfahigen Waren auf Seite
der Widerspruchsmarke vorlagen.

Der Widersprechende wies nicht ordnungsgemaf nach, dass
er seine Marke auch wirklich benutzt. Dies ist jedoch erforder-
lich, sonst erldschen die Schutzrechte. Der Inhaber der ange-
griffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke am
28. Januar 2008 bestritten und im Schreiben vom 1. Dezember
2010 aufrechterhalten. Spannend ist dabei:

¢ Die Nichtbenutzungseinrede ist unzulédssig, weil zum Zeit-
punkt der Veréffentlichung der Eintragung der angegriffenen
Marke am 21. September 2007 die Widerspruchsmarke
noch keine 5 Jahre im Register eingetragen war (1. Marz
2005).

e Die Nichtbenutzungseinrede ist zuldssig, weil zum Zeit-
punkt der Aufrechterhaltung der Einrede der Nichtbenutzung
am 16. Dezember 2010 die Widerspruchsmarke bereits
tiber 5 Jahre im Registereingetragen war (1. Marz 2005).

Der Widersprechende sollte nun, eine rechtserhaltende Benut-
zung seiner Marke vom April 2006 bis April 2011 beweisen und
legte eine Eidesstattliche Versicherung vom 16. August 2010
mit der Aussage vor, dass fir sein Warenzeichen Umsatze er-
wirtschaftet wurden. Desweitern legte er Zeitungs- und Zeit-
schriftenartikel, Werbematerial, Produktabbildungen sowie
Rechnungen vor. Die Markenstelle prifte die vorgelegten Be-
weise, diese reichten nicht aus.

Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. erklart dazu: ,Die
Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle
malgeblichen Umsténde einer Markenbenutzung zu erstre-
cken, wobei die Erfordernisse einer Glaubhaftmachung insge-
samt erfilllt sein missen. In jedem Fall missen anhand der
vorgelegten Unterlagen die funktionsgemaRe Form, der Zeit-
raum, der Umfang und die Art der Benutzung hinsichtlich der
konkreten Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden. In
der Eidesstattlichen Erklarung sind die Umsatze pauschal fur
JArtikel“ ausgewiesen. Eine Zuordnung einzelner Betrage auf
einzelne Waren oder Gruppen von einzelnen Waren ist nicht
erfolgt. Die eingereichten Unterlagen kdnnen daher die Anfor-
derungen an die Ernstlichkeit einer Benutzung nicht erfullen,
da aus der pauschalen Angabe von Umséatzen flr eine groRere
Anzahl verschiedener Waren nicht ersichtlich ist, welcher Um-
satzanteil auf welche Waren pro Jahr entfallt und ob fiir die
Einzelware eine ernsthafte Benutzung vorliegt.”

Da es sich bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benut-
zung um eine Obliegenheit des Widersprechenden handelt,
muss sich dieser alle Mangel der Glaubhaftmachungsmittel zu-
rechnen lassen. Das gilt auch fiir Angaben und Unterlagen, die
zwar gewisse Ansatzpunkte fur eine Benutzung der Marke
enthalten, infolge ihrer Unbestimmtheit oder Lickenhaftigkeit
aber noch Zweifel offen lassen, die ausschlieBlich zu Lasten
des Widersprechenden gehen. Die vorgelegten Glaubhaftma-
chungsmittel weisen eine Anzahl solcher Licken und Unbe-
stimmtheiten auf und kénnen daher die Uberwiegende Wahr-
scheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke nicht begriinden.

lhr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak,
LL.M. | Tel. 0511 /59 09 10 - 20 - Mail horak@iprecht.de
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Der Backstein-Bildmarkenkonflikt

GroRe Marken wie MC Donalts oder Coca Cola beanspruchen
einen enormen Abstand zu Ihren Marken, kontrollieren den
Markt nach moglichen Nachahmeren und gehen sofort beim
kleinsten Verdacht mit scharfen Abmahnungen gegen poten-
zielle Inhaber ahnlicher Marken vor. Meist mit Erfolg. Nicht so
in diesem Fall, indem Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak,
LL.M. einen der Markeninhaber vertritt, der von einer grof3en
deutschen Bausparkasse mit vier Backsteinen im Logo ange-
griffen wurde. Horaks Mandant lieR sich den Namen Hausbau-
bewertung mit einer Wort-/Bildmarkte schiitzen in der drei
Backsteine abgebildet sind. Mit dem Beschluss vom 23. Feb-
ruar 2011 in Sachen der eingetragenen Drei-Steine-Marke
wies das Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) jedoch
den zulassigen Widerspruch aus der Bildmarke der groRRen
deutschen Bausparkasse mit vier Backsteinen im Logo zurtick.

Horak flihrte an, dass die Inhaber der Vier-Steine-Marke ihre
Marke nicht benutzen. Das missen Sie aber um lhr Schutz-
recht zu erhalten. Der Vier-Steine-Markeninhaber hatte seine
Marke schon 1992 eingetragen und legte fir die Benutzung
keinen Beweis vor. So punktete Horak, denn die Einrede der
mangelnden Benutzung war statthaft.

Erforderlich ist dabei namlich grundsatzlich, dass der wider-
sprechende Markeninhaber — in unserem Fall der Vier-Steine-
Markeninhaber — die rechtserhaltende Benutzung der Marke
nach Art, Dauer und Umfang fir die Waren bzw. Dienstleistun-
gen des Verzeichnisses darlegt. Fir die Darlegung einer
ernsthaften Benutzung einer Marke ist es erforderlich, dass auf
eine zulassige Nichtbenutzungseinrede vom Widersprechen-
den die Benutzung glaubhaft gemacht wird. Diese Glaubhaft-
machung der Benutzung stellt eine prasente Beweisart dar.

Der Vier-Steine-Markeninhaber hatte nach der Ubermittlung
der Einrede von sich aus prompt alle erforderlichen Unterlagen
vorzulegen missen, die zur Glaubhaftmachung bendtigt wer-
den. Da es sich bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen
Benutzung um eine Aufgabe der Vier-Steine-Markeninhaber
handelt, muss dieser sich alle Unvollstandigkeiten der Glaub-
haftmachungsmittel zurechnen lassen. Erst recht, wenn gar
keine Stellungnahme erfolgt.

Ein weiterer interessanter Punkt in diesem Fall ist die Rolle des
Patent- und Markenamts: in einem Widerspruchsverfahren ist
das neutrale Verhalten des DPMA wichtiger als dessen Aufkla-
rungspflicht. Deswegen muss das DPMA keinen Hinweis an
den Widersprechenden senden, dass dieser Beweise vorlegen
soll, daruber hinaus wird dieser ja sowieso von einem Anwalt
vertreten.

Die Aufklarungspflicht gegenliber einem Beteiligten des Wi-
derspruchsverfahres endet dort, wo Hinweise des DPMA die
Starkung der prozessualen Position einer Partei und damit
gleichzeitig eine entsprechende Schwachung der Stellung der
anderen Partei nach sich ziehen wurden. Auch in unserem ak-
tuellen Fall war es so, dass strikt auf das Gebot der Unpartei-
lichkeit geachtet werden musste.

Rechtsanwalt Horak dazu: ,Fur die Darlegung einer ernsthaf-
ten Benutzung einer Marke ist es erforderlich, dass die mit der
Marke erzielten Umsatze genannt werden. Der Markenschutz
dient der Verwendung eines Zeichens als einem Unterschei-
dungsmittel fir bestimmte Waren/Dienstleitungen im Wettbe-
werb. Dementsprechend mussen bei einer zweckgemalen
Verwendung der Marke auch Umsétze erzielt werden oder es
mussen Grinde dafir genannt werden, warum bei einer ord-
nungsgemalen Verwendung der Marke keine Unisatze erzielt
werden konnten. Dem ist die Widersprechende nicht nachge-
kommen. Der Widerspruch war schon aus diesem Grund zu-
rickzuweisen. Auf eine Verwechslungsgefahr kommt es nicht
an.”

Ihr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak,
LL.M. | Tel. 0511 /59 09 10 - 20 - Mail horak@iprecht.de

Umstrittene Dreiteilung verworfen

Mit dem Urteil vom 25. Januar 2011 hat das Bundesverfas-
sungsgericht neu Uber die Anwendung der so genannten Drei-
teilung entschieden. Durch die Dreiteilung wird der nacheheli-
chen Unterhalt ermittelt, falls mehrer Ehefrauen oder Eheman-
ner konkurrieren.

Schuldet beispielsweise ein Mann zwei Ehefrauen Unterhalt,
so wurde nach der aktuellen Rechtssprechung des Bundesge-
richtshofes (BGH) die Dreiteilungsmethode angewendet. Diese
Methode hat sich aus der Unterhaltsreform von 2008 entwi-
ckelt. Diese Reform sollte die Zweitfamilie wirtschaftlich entlas-

ten und das Unterhaltsrecht vereinfachen. Die Rechtsprechung
des BGH funktionierte folgendermafRen: das Gesamteinkom-
men der Erst- und Zweitfamilie wurde durch drei geteilt und er-
gab so den Unterhaltsbedarf sowohl der ersten als auch der
zweiten Ehefrau. Je einfacher die Berechnung ausfiel, desto
mehr glaubte man die Bedingungen der 2008er Reform zu er-
fullen. Die Systematik des Unterhaltsrechts veranderte sich al-
lerdings zum Nachteil der ersten Ehefrau. Das Bundesverfas-
sungsgericht verurteilt deswegen diese Dreiteilungsmethode
als verfassungswidrig.

Als neue Berechnungsweg wird nun wieder die alte Methode
von vor 2008 herangezogen, die folgenden Tenor hat: Lasst
sich eine Frau auf einen Mann mit Altlasten ein — also mit einer
Ex-Frau und Kindern — so muss sie es sich gefallen lassen,
dass bei der Berechnung des eigenen Unterhalts der Unterhalt
der ersten Ehefrau als bedarfspragend berticksichtigt wird.

Die Dreiteilungsberechnung wurde heftig diskutiert. Die prakti-
sche Bedeutung war jedoch relativ gering, denn einen Normal-
verdiener, der zwei Kindern hat und fiir diese Unterhalt zahlen
muss, hat in der Regel nicht mehr viel Geld ubrig, um einer
Ehefrau Unterhalt zu zahlen, geschweige denn einer weiteren
Ehefrau. Nach Abzug des Selbstbehalts beim Einkommen des
Ehemannes und dem Abzug von Kindesunterhalt bleibt in dem
meisten Fallen kaum etwas fiir mehrere unterhaltsberechtigte
Ehefrauen ubrig.

Frau Beukenberg ist Fachanwaltin fur Familienrecht und hat
folgenden Tipp: ,Lassen Sie zuerst die Leistungsfahigkeit des
Unterhaltspflichtigen prifen, bevor Sie sich Uber den Bedarf
Gedanken machen und achten Sie auf den Rang des Unter-
haltsanspruchs.”

Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur die Dreiteilung fur
verfassungswidrig erklart, sondern die gesamte Rechtspre-
chung im Bezug auf die wandelbaren ehelichen Lebensver-
haltnisse. Lassen Sie sich von Frau Beukenberg beraten!

lhre Ansprechpartnerin ist Rechtsanwaltin Jutta Beukenberg
Tel. 0511 /59 09 10 - 90 - Mail beukenberg@beukenberg.com
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