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A. in concreto und in Anwendung von Art. 113 Abs. 1
ZPO keine Parteientschidigung auferlegt worden ist,
schliessen zu wollen, dass es ihm deshalb im Gegenzug
zuzumuten sei, einen wertquotenproportionalen Beitrag
an die Anwaltskosten der Stockwerkeigentiimergemein-
schaft B. in der Hohe von CHF 5151.75 zu leisten. Das
eine hat mit dem anderen nichts zu tun.

Benedikt Seiler (Hrsg.), CHK, Handkommentar zur Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung, Art. 1-408 ZPO, Ziirich 2021; SEBASTIEN
Morert, Art. 113 ZPO N 1, in: Karl Spiihler (Hrsg.), ZPO annotée/
Kurzkommentar, Ziirich 2023.

3. Wirtschaftsrecht/Droit économique

3.8. Immaterialgiiterrecht — allgemein/Droit
de la propriété intellectuelle — en général

3.8.1. Gewerblicher Rechtsschutz/
Droit de la propriété industrielle

3.8.1.2. Markenrecht/Droit des marques

Als ob Testarossa nicht Ferrari sein konnte:
Fragen des rechtserhaltenden Markengebrauchs

Besprechung von EuG, T-1103/23, Ferrari SpA/EUIPO,
2.7.2025

Gericht der Europaischen Union, Achte erweiterte
Kammer, Urteil in der Rechtssache T-1103/23 vom 2. Juli
2025, Ferrari SpA gegen Amt der Europaischen Union
fur geistiges Eigentum, Unionsmarke, Verfallsverfahren,
ernsthafter Gebrauch der Marke, Gebrauch durch Dritte,
Art des Gebrauches, stillschweigende Zustimmung des
Inhabers der Marke.

SyLVIA ANTHAMATTEN*

Der Ferrari Testarossa ist eine automobile Ikone der
1980er- und 1990er-Jahre. Er wurde nicht nur durch sein
markantes Design weltbekannt, sondern auch durch seine
Rolle in der US-Serie «Miami Vicey, in der Sonny Cro-
ckett im weissen Testarossa durch Miami fuhr. So wurde
das Modell zu einem Symbol fiir Luxus, Geschwindigkeit
und Lifestyle und ist bis heute tief im kollektiven Bewusst-
sein verankert.

Im Juli 2025 hat das Gericht der Europdischen Union
(EuG) eine praxisrelevante Entscheidung zum Marken-
recht gefillt: Es hob eine Entscheidung der Beschwerde-
kammer des EUIPO auf, mit der die Wortmarke « TESTA-
ROSSA» vollstindig geloscht werden sollte.! Damit
obsiegte Ferrari in einem seit 2015 gefiihrten Rechtsstreit
und setzte sich in seiner markenrechtlichen Position vor-
erst durch.?

Die zentrale Frage betraf die Auslegung des Begriffs
des rechtserhaltenden Markengebrauchs im Unionsrecht.
Zu priifen war, ob der Verkauf gebrauchter Fahrzeuge
durch Dritte und die Erbringung damit verbundener Dienst-
leistungen als rechtserhaltender Gebrauch gelten kann,
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obwohl seit Jahrzehnten keine neuen Fahrzeuge unter die-
ser Marke mehr produziert werden. Das EuG bejahte dies
und stellte klar, dass insbesondere Verkdufe durch autori-
sierte Handler sowie Restaurations- und Echtheitszertifi-
zierungsprogramme geeignet sind, die Markenrechte auch
in Bezug auf Waren aufrechtzuerhalten. Das Urteil starkt
Traditionsmarken in der EU, die auf den Wert ihrer «Heri-
tage» bauen. Zugleich stellt sich die Frage: Wie séhe ein
solcher Fall in der Schweiz aus?

I. Sachverhalt

Ferrari sicherte sich fiir die Marke « TESTAROSSA» im
Jahr 2006 eine internationale Registrierung mit Schutz-
wirkung in der EU.? Diese erfasst ein breites Warenport-
folio der Klasse 12, darunter Automobile, Bauteile und
Ersatzteile sowie Komponenten und Zubehor. Obwohl die
Produktion des legenddren Modells bereits 1996 einge-
stellt worden war, blieb die Marke iiber den florierenden
Handel mit gebrauchten Testarossa-Fahrzeugen sowie
iiber Ferraris eigene Zertifizierungsprogramme im Markt
prasent.

Im Jahr 2015 beantragte Kurt Hesse die Nichtigerkla-
rung der Marke wegen Nichtgebrauchs.* Die Nichtigkeits-
abteilung gab dem Antrag teilweise statt. Fiir «Automo-
bile» blieb der Markenschutz bestehen, fiir die {ibrigen
Waren jedoch nicht.’ Beide Parteien legten Rechtsmittel
ein. Die Beschwerdekammer folgte im Jahr 2023 der Ar-
gumentation Hesses und widerrief die Marke in vollem
Umfang.® Darauthin erhob Ferrari Klage beim EuG, wel-
ches der Klage stattgab und damit den Bestand der Marke
«TESTAROSSA» bestitigte.

Il. Erwagungen

A. Automobile

Das EuG stellte zunichst fest, Ferrari habe im relevanten
Benutzungszeitraum (2010-2015) keine neuen Fahrzeuge
der Marke «TESTAROSSA» produziert.” Die Marke sei
ausschliesslich im Zusammenhang mit Gebrauchtwagen
verwendet worden, die iber autorisierte Handler verdus-
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sert worden seien. Der blosse Weiterverkauf gebrauchter
Waren reiche zwar nicht automatisch fiir einen ernsthaf-
ten Gebrauch aus. Entscheidend sei jedoch, ob der Mar-
keninhaber die Marke in Ausiibung ihrer Herkunftsfunk-
tion weiterhin verwende. Dies konne laut EuG auch durch
die Organisation und die Steuerung des Vertriebs durch
autorisierte Handler geschehen.® Eine ausdriickliche Zu-
stimmung Ferraris zum Gebrauch durch Dritte sei nicht
belegt, diese kdnne jedoch konkludent aus den Umstén-
den abgeleitet werden. Verkdufe iiber autorisierte Handler
stellen nach Auffassung des Gerichts ein starkes Indiz fiir
eine solche Zustimmung dar.’

Dariiber hinaus wertete das Gericht Ferraris Echt-
heitszertifizierungsdienst («certificazione autenticitay) als
rechtserhaltenden Gebrauch. Da dieser Dienst gegen Ent-
gelt angeboten werde und unmittelbar mit den Verkiufen
durch Vertragshéndler verbunden sei, stelle er eine wirt-
schaftlich relevante Nutzung der Marke dar. Im Ergebnis
gelangte das Gericht zu dem Schluss, dass Ferrari eine
konkludente Zustimmung zum Gebrauch der Marke fiir
Automobile nachgewiesen habe. !

B. Ersatzteile und Zubehor

Das Gericht bejahte auch fiir Ersatzteile und Zubehor einen
rechtserhaltenden Gebrauch. Diese Produkte seien im re-
levanten Zeitraum iiber autorisierte Héndler vertrieben
worden. Zudem umfasse der Zertifizierungsdienst von
Ferrari auch die Priifung der Herkunft wesentlicher Er-
satzteile. Die Beschwerdekammer verkenne laut Gericht,
dass es sich bei den Verkdufen um echte, mit der Marke
«TESTAROSSA» gekennzeichnete Originalteile handle.
Das Gericht stellte klar, dass die Verwendung der Marke
auf Rechnungen und Katalogen nicht bloss beschreibend
sei, sondern auf die Herkunft aus Ferraris Produktwelt
verweise.!!

Ferner stellte das EuG fest, dass der Gebrauch der Marke
fiir Ersatzteile auch einen Gebrauch flir Automobile darstel-
len konne, solange die Teile keine eigenstéindige Unterka-
tegorie bilden. Die gegenteilige Annahme der Beschwerde-
kammer — gestiitzt auf den wirtschaftlichen Wertunterschied
zwischen Ersatzteilen und Fahrzeugen sowie die vermeint-
liche Trennung zwischen Teile- und Fahrzeugherstellern —
widerspreche der gefestigten Rechtsprechung. '?
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