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Einleitung

Die Unionsmarke1 schreibt seit ihrem Inkrafttreten eine Erfolgsgeschichte.2 Sie
ist heute eine selbstverständliche und attraktive Alternative zu den nationalen
Marken derMitgliedstaaten. Mehr noch als das übertraf das Attraktionspotenzial der
Unionsmarke von Anfang an alle Erwartungen.3 Die Unionsmarke war dabei seit
ihrem Inkrafttreten nie als Ersatz für, sondern stets als Ergänzung zu den nationalen
Markenrechtsordnungen gedacht.4

Während der Gesetzgebungsprozess noch von Bedenken hinsichtlich der At-
traktivität der Unionsmarke bzw. Gemeinschaftsmarke5 im Vergleich zu und im
Wettbewerb mit den etablierten nationalen Marken und dem Madrider Abkommen6

1 Bis zum Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16. Dezember 2015, Abl. (EU) Nr. L 341 vom 24.12.2015, S. 21 (im Folgen-
den „VO (EU) 2015/2424“), Gemeinschaftsmarke.

2 Vgl. etwa Fezer, GRUR 2013, 1185 (1186); Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (198); Rud-
loff-Schäffer, GRUR Int. 2012, 208 (208); Busche, GRUR 2009, 742 (742);Dietrich, MarkenR
2013, 249 (249); Bender, Unionsmarke, S. 1, Einführung; Knaak/Venohr, Forschungsbericht
2010 – Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb.

3 Kretschmer, GRUR 1998, 888 (888); Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und
Recht der EU-Mitgliedstaaten, Vorwort; Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht
Rn. 112; Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 68 Rn. 3.13; vgl. auch v. Mühlendahl,
in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 81 (102).

4 Erwägungsgrund 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993
über die Gemeinschaftsmarke, Abl. (EG) Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1 (im Folgenden
„VO (EG) 40/94“); Erwägungsgrund 6 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom
26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, Abl. (EU) Nr. L 78 vom 24.3. 2009, S. 1 (im
Folgenden „VO (EG) 207/2009“); Erwägungsgrund 6 der VO (EU) 2015/2424; Erwägungs-
grund 7 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 über die Unionsmarke, Abl. (EU) Nr. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1 (im Fol-
genden „UMV“).

5 Die Begriffe der Gemeinschaftsmarke und der Unionsmarke werden im Folgenden syn-
onym benutzt und weisen lediglich auf den zeitlichen Kontext der jeweiligen Erläuterungen
hin. Soweit durch die unterschiedliche Begriffsverwendung tatsächliche Unterschiede her-
ausgestellt werden sollen, wird hierauf explizit hingewiesen.

6 Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handels-
marken vom 14. April 1891, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am
2. Juni 1911, in Den Haag am 6. Januar 1925, in London am 2. Juni 1934, in Nizza am 15. Juni
1957 und in Stockholm am 14. Juli 1967, mit den Änderungen vom 2. Oktober 1979, in Kraft
seit 23. Oktober 1983 (BGBl. II 1970, S. 418; 1984, S. 800) (im Folgenden „Madrider Ab-
kommen“).



begleitet wurde,7 besteht zu solchen Sorgen heute kein Anlass mehr. Die Stimmung
ist mittlerweile gar ins Gegenteil umgeschlagen. Der „Wettbewerb der Marken-
systeme“8 kennt heute einen klaren Favoriten, die Unionsmarke.9 Vereinzelt wird
angesichts zurückgehender Anmeldezahlen der nationalen Markenämter der Wett-
bewerb sogar als bereits entschieden und die nationalen Marken als im Niedergang
gesehen.10 Kritisiert wird, dass den weitreichenden Rechtswirkungen, welche die
Unionsmarke biete, keine korrespondierenden Pflichten, insbesondere betreffend
den Rechtserhalt gegenüber ständen.11 Daher müsse die Balance zwischen den
Systemen der nationalenMarken und der Unionsmarke schnellstmöglich rekalibriert
werden.12 Auch zur Evaluierung dieser empfundenen Schieflage gab die Kommis-
sion beim Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb eine Studie in Auf-
trag,13 die „das Nebeneinander der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marken
bewerten [sollte]“.14 Nachdem der europäische Gesetzgeber die Ergebnisse der
Studie zur Kenntnis genommen hatte, beschlossen der Europäische Rat und das
Europäische Parlament Ende des Jahres 2015, die am 24. Dezember 2015 veröf-
fentlichte Verordnung zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
VO (EU) 2015/242415 sowie die am 23. Dezember 2015 veröffentlichte Neufassung

7 Die Notwendigkeit einer hohen Attraktivität des neuen Systems betonend, Denkschrift
GRUR Int. 1976, 481 (487 f.); v. Mühlendahl konstatierte im Jahre 1980, dass es im Verhältnis
von nationalen Marken zur Gemeinschaftsmarke ein wesentliches Ziel sei, der Gemein-
schaftsmarke zum Durchbruch zu verhelfen, v. Mühlendahl, Territorial begrenzte Mar-
kenrechte und einheitlicher Markt, S. 284; skeptisch hinsichtlich des damaligen Attraktions-
potenzials der Konzeption der Gemeinschaftsmarke Nordemann, siehe insoweit Protokoll über
die Diskussion auf der Arbeitssitzung der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung am 18. September 1975, beiWesterholt,
GRUR Int. 1976, 39 (42).

8 Fezer, GRUR 2013, 1185 (dort Titel); vgl. auch Knaak/Kur/v. Mühlendahl, Study on the
Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 234 Rn. 1.2.

9 Vgl. Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 112, 114; Kur/Senftleben,
European Trade Mark Law, S. 72 Rn. 3.23, die konstatieren, dass die Anmeldezahlen der
Unionsmarke stetig zunähmen, während einige Mitgliedstaaten erhebliche Rückgänge der
Anmeldezahlen verzeichneten; Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (68) („over the years, the original
balance betweens CTMs and national trade markes has gradually, but systemically, been tilted
in favour of CTMs“); Knaak/Venohr, in: FS BOIP, S. 169 (170) („the great success of the
Community trade mark system appears to threaten the balance between the systems.“).

10 Siehe etwa Ficsor, The Requirement of Genuine Use, S. 3.
11 Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (74); vgl. auch Nordemann, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 18

Rn. 16, m.w.N.
12 Ficsor, in: FS BOIP, S. 65 (68).
13 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 115.
14 Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems,

Ratsdokument 9427/07, S. 4; siehe zu den weiteren Zielen der Reform Kur, in: BeckOK
Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 67.1.

15 Diese Änderungsverordnung, welche die VO (EG) 207/2009 abänderte, wurde wiederum
im Juni 2017 als UMV kodifiziert.
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der Markenrechtsrichtlinie RL (EU) 2015/2436.16 Entsprechend der geäußerten
Kritik bemühten sich Kommission, Rat und Parlament nach eigenem Bekunden mit
diesen Reformen17 umeine harmonischeKoexistenz, Kohärenz undAusgewogenheit
zwischen dem Unionsmarkensystem und den Systemen der nationalen Mar-
kenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten.18 Ziel war es, „die von einigen Mitglied-
staaten beklagte Schieflage zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen
Marken auszugleichen und [so] die Voraussetzungen für eine fruchtbare und dau-
erhafte Koexistenz […] zu schaffen“.19 Ob dieses Ziel durch die Reformen erreicht
wurde scheint jedoch zweifelhaft. Eine Analyse der Historie der Unionsmarke und
der Behandlung von Fragen der Koexistenz durch den EuGH legen vielmehr nahe,
dass die bekannten Probleme bewusst nicht angegangen wurden. Ein solche Analyse
legt ferner nahe, dass eine fruchtbare Koexistenz niemals Ziel, weder des europäi-
schenGesetzgebers noch des EuGHwar20 und es auch nach derUnionsmarkenreform
2015 nicht ist.

I. Problemstellung

Die Gleichwertigkeit der nationalen Markensysteme und des Unionsmarken-
systems war bereits im Gesetzgebungsprozess zur ersten Gemeinschaftsmarke ein
hitzig debattiertes Thema, in dessen Zentrum Gegenstand und Reichweite des Ko-
existenzprinzips standen. Während die Bedeutung des Koexistenzprinzips im Rah-
men des frühen Gesetzgebungsprozesses meist in nicht mehr als der bloß vorüber-
gehenden Nichtabschaffung nationaler Markenrechte verstanden wurde,21 sieht die
heute wohl herrschende Meinung den Bedeutungsgehalt des Koexistenzprinzips in

16 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
(Neufassung), Abl. (EU) Nr. L 336 vom 23. Dezember 2015, S. 1 (im Folgenden „Unions-
markenrichtlinie“ oder „UMRL“).

17 UMV und UMRL werden zusammen mit der delegierten Verordnung (EU) 2018/625
(EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018, Abl. (EU) Nr. L 104 vom 24. April 2018,
S. 1 (im Folgenden „DVUM“) und der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kom-
mission vom 5. März 2018, Abl. (EU) Nr. L 104 vom 24. April 2018, S. 37 (im Folgenden
„UMDV“), fortan an auch als „Unionsmarkenreform 2015“ bezeichnet.

18 UMV Erwägungsgrund 39; Siehe auch Bender, MarkenR 2016, 10 (10); Fezer, GRUR
2013, 1185 (1186); Figge, MA 2016, 60 (60).

19 Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 115.
20 Ficsor, in: FS BOIP, 65 (72), merkt an, dass die Anforderungen an die rechtserhaltende

Benutzung, welche die zentrale Streitfrage der Koexistenz darstellen, durch die Rechtspre-
chung des EuGH verwässert wurden.

21 So etwa Beier, GRUR Int. 1976, 363 (368), der die auf dem Koexistenzprinzip beru-
hende Koexistenz von nationalen Marken und Unionsmarken als „Übergangslösung“ be-
zeichnete.
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