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Markenrecht: Beschwerdekammer des EUIPO l6scht teilweise die Marke ,,MONO-
POLY*“ wegen bdsglaubig vorgenommener Neuanmeldung

30.08.2019

Die zweite Beschwerdekammer des EUIPO hatte Uber den Fall zu entscheiden, in dem die
Wortmarke MONOPOLY der Hasbro, Inc., welche beim EUIPO bereits im April 2010 ange-
meldet und im Méarz 2011 eingetragen wurde, wegen bésglaubiger Anmeldung vom kroati-
schen Unternehmen Kreativni Dogadaji d.0.0. mit Loschungsantrag beim EUIPO im August
2015 angegriffen wurde.

Das kroatische Unternehmen begriindete seinen Ldschungsantrag damit, dass die angegriffene
Marke eine wiederholte Anmeldung der von Hasbro in der Vergangenheit beim EUIPO angemelde-
ten drei lteren MONOPOLY-Marken und daher in bosglaubiger Absicht vorgenommen sei, nam-
lich um die Benutzungsschonfrist unzulassigerweise zu verlangern. Im Juni 2017 wies die fur L6-
schungsantrage zustandige Abteilung des EUIPO den Antrag des kroatischen Unternehmens zu-
rick und fuhrte aus, dass Hasbro mit der angegriffenen Markenanmeldung im Vergleich zu ihren
zuvor angemeldeten drei Marken einen umfangreicheren Schutz fir Waren und Dienstleistungen in
Klassen 9, 16, 28 und 41 erreichen wolle, sodass keine Bdsglaubigkeit vorliegen wirde.

Gegen diese Entscheidung der Léschungsabteilung erhob das kroatische Unternehmen Be-
schwerde beim EUIPO. Die Beschwerdekammer teilte seine Auffassung und befand, dass auf-
grund der Gesamtumstande und des Vortrags der Parteien anzunehmen sei, dass Hasbro zum
relevanten Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke MONOPOLY am 30. April 2010
bdsglaubig gehandelt habe, da es die Marke trotz bereits existierender drei alterer MONOPOLY-
Marken angemeldet hatte. Die Beschwerdekammer filhrte aus, dass fur die angegriffene Marke im
Wesentlichen Waren und Dienstleistungen angemeldet seien, die bereits durch die alteren drei
Marken MONOPOLY abgedeckt seien. Daher kbnne man davon ausgehen, dass Hasbro damit
bezweckt hat, die Pflicht, Marken rechtserhaltend zu benutzen, zu umgehen, was nicht hinnehm-
bar sei. Hasbro hat selbst im Verfahren zugegeben, dass es fir den Inhaber einer Unionsmarke
von Vorteil sei, sich auf eine einzige Registrierung verlassen zu kénnen, ohne die Benutzung alte-
rer Marken nachweisen zu muissen, und dass dies von allen Markeninhabern und in vielen ver-
schiedenen Branchen berticksichtigt werde. Eine solche Anmeldestrategie, wenn sie in der Absicht
erfolgt, die Verpflichtung zum Nachweis der tatsachlichen Benutzung der Marke zu umgehen, ist
aus Sicht der Beschwerdekammer des EUIPO keine rechtmafige Geschaftstatigkeit bzw. beruht
nicht auf kaufmannischen Grundsatzen, sondern ist im Gegenteil mit den Zielen des Unions-
markenverordnung unvereinbar und kann als "Rechtsmissbrauch" angesehen werden. Daher hat
die Beschwerdekammer des EUIPO entschieden, dass die angegriffene Marke MONOPOLY fur
alle Waren und Dienstleistungen, die durch die alteren drei MONOPOLY-Marken von Hasbro ab-
gedeckt sind, wegen bdsglaubiger Anmeldung zu l6schen ist. Fur die verbleibenden Waren und
Dienstleistungen wurde von der Beschwerdekammer hingegen keine Bésglaubigkeit der Hasbro
angenommen, sodass die angegriffene Marke MONOPOLY in diesem Umfang nicht geloscht wird.

Fazit:

Eine sehr interessante Entscheidung des EUIPO, die zur Weiterentwicklung des Konstrukts der
Bdsglaubigkeit im Markenrecht beitragt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hasbro gegen sie
Rechtsmittel zum Gericht der EU einlegen wird. Es darf mit Spannung erwartet werden, wie das
Gericht wiederholte Neuanmeldungen von Marken unter dem Aspekt der Bdsglaubigkeit beurteilen
wird. Die Entscheidung der Beschwerdekammer gibt aber ein klares Signal an Markeninhaber,
dass sie ihre Markenanmeldungsstrategie Uberdenken sollten, falls sie auf wiederholte Neuanmel-
dungen beruhen sollte. Vielmehr sollten Marken fir die Waren und Dienstleistungen angemeldet
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werden, fur die eine Benutzung vorgesehen ist, und missen nach Ablauf der Benutzungsschonfrist
auch tatsachlich rechtserhaltend benutzt werden.

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, kdnnen Sie uns gerne kontaktieren.
Wir helfen Ihnen schnell und kompetent

Ihr Ansprechpartner fur weitere Fragen ist:
Rechtsanwaltin Radina Kaiser

WAGNER Rechtsanwalte webvocat® - Small.Different.Better

WAGNER Rechtsanwalte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten méchten, senden Sie bitte eine E-Mail an:
wagner@webvocat.de
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