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Guten Tag.

Mein Name ist Markus Kreuzkamp. Ich bin Rechtsanwalt in Dusseldorf. Der Titel
meines Vortrages lautet: Nomen est omen: Rechtslage und Gefahren beim

Unternehmensnamen. Es geht also um das Kennzeichenrecht.

Fehler hier kénnen fir Sie sehr ernst sein — bis hin zur personlichen Insolvenz. Dies
ist kein Witz! Das gilt selbst dann, wenn Sie zum Beispiel eine GmbH grinden. Denn
bei Kennzeichenrechtsverletzungen haftet der rechtlich Verantwortliche grundsatzlich
neben dem Unternehmen auch mit seinem Privatvermdgen personlich, also zum

Beispiel der Geschéaftsfuhrer bei der GmbH und bei einer AG der Vorstand.

Obwohl dieses Thema so wichtig und die Gefahren immens sind, sind die Gefahren
und das, was zu beachten ist, den meisten Beteiligten nicht bewusst oder bekannt,

zumindest nicht hinreichend.
A. Welche Kennzeichenrechte gibt es uberhaupt?

Unternehmenskennzeichen gibt es viele verschiedene: Name und Firma,
Firmenschlagwort, besondere Geschaftsbezeichnungen sowie sonstige Zeichen und
Gestaltungselemente. Dies alles kbnnen Unternehmenskennzeichen sein, wenn sie
zur Kennzeichnung des Unternehmens selbst genutzt werden, wenn sie also Auskunft
geben sollen fir den Kunden oder Geschéaftspartner, um welches Unternehmen es
sich handelt, wenn es um die ldentifizierung eines Unternehmens geht. In der Praxis
ist es typisch, dass oft nicht nur ein Unternehmenskennzeichen, sondern mehrere

verschiedene nebeneinander gebraucht werden.

Zunachst mochte ich diese unterschiedlichen Arten von Unternehmenskennzeichen

kurz erlautern:
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I. Der Name gemal § 12 BGB

Obwohl § 12 BGB im BGB am Anfang im Kapitel zu den natirlichen Personen steht,

gilt er auch fir den Namen von juristischen Personen.

,Wird das Recht zum Gebrauch eines Namen dem Berechtigten von einem anderen
bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein
anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem
anderen  Beseitigung  der  Beeintrdchtigung  verlangen. Sind  weitere

Beeintrdchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. “

Jede Person, ob nattrlich oder juristisch, also z.B. Sie oder Ihre Mutter als Mensch
und damit natirliche Person, oder z.B. eine juristische Person wie eine GmbH, hat

einen birgerlichen Namen. An diesem ist man berechtigt.

Eine Bezeichnung, insbesondere eine fir eine juristische Person neu kreierte
Bezeichnung, hat aber nur dann eine Namensfunktion, wenn sie geeignet ist, eine
Person oder ein Unternehmen mit sprachlichen Mitteln unterscheidungskraftig zu

bezeichnen.

Dazu gehort, dass sie aussprechbar ist und auf die beteiligten Verkehrskreise ,wie
ein Name* wirkt. Der Verkehrskreis — dies ist ein juristischer Fachbegriff — sind die
potentiellen Adressaten, die im Wirtschaftsleben mit diesen

Unternehmenskennzeichen konfrontiert werden oder werden sollen.

Die Anspriche auf Beseitigung und auf Unterlassung unberechtigter
Beeintrachtigungen entstehen, wenn jemand anderes den fremden Namen als

eigenen Namen benutzt. Sie entstehen aber nicht, wenn nur eine bloRe
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Namensnennung, also eine bloRe Bezeichnung eine anderer Person oder deren

Produkte oder Einrichtungen vorliegt.

Der Anspruch auf Namensschutz setzt ferner — wie alle weiteren zu besprechenden
Anspriche aus Kennzeichenrechten — die Gefahr einer Identitats- oder
Zuordnungsverwirrung voraus. Es gibt also immer dann Probleme, die Juristen sagen

Kollision, wenn Kennzeichen A mit Kennzeichen B verwechselt werden kann.

Solange ein Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist, sind Sie
personlich das Unternehmen und dieses tragt lhren Namen, der in lhrem
Personalausweis steht. Dieser Name ist unangreifbar, weil das Namensrecht einer
Person unentziehbar ab Benennung nach ihrer Geburt zusteht. Nur wenn Sie daher
niemals ein anderes Unternehmenskennzeichen benutzen als lhren birgerlichen
personlichen Namen, bestehen fur Sie keine Risiken. Fantasienamen haben jedoch
meist viele Vorteile, insbesondere Marketing- und Vertriebsvorteile, so dass
zumindest bei Wachsen eines Unternehmens weitere Unternehmenskennzeichen
meist hinzu kommen oder den urspringlichen Namen des Grinders spater sogar

ersetzen.

Il1. Der Firmenname nach 88 17 ff. HGB bzw. die Geschaftliche
Bezeichnung nach 8 5 Abs. 1 Markengesetz (MarkenG)

§ 17 | HGB legt fest, dass die Firma der Name eines Kaufmannes ist, unter dem
dieser im Handel seine Geschafte betreibt und die Unterschrift abgibt. Auch das

Firmenrecht ist ein subjektives Ausschliel3lichkeitsrecht.
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Umgangssprachlich wird Firma gleichbedeutend mit Unternehmen gebraucht.
Juristisch ist dies falsch. Die Firma ist nur der Name eines Unternehmens, der im
Handelsregister eingetragen ist. Eine Firma haben daher alle Kapitalgesellschaften
wie zum Beispiel die GmbH und die Aktiengesellschaft, die Handels-
Personengesellschaften wir KG und OHG, aber auch die im Handelsregister

eingetragenen Kaufleute, insbesondere der ,eingetragene Kauffmann“ = e.K.

Die Konsequenzen eines unzuldssigen Firmengebrauchs regelt 8 37 HGB: Wer eine
ihm nicht zustehende Firma bendtzt, wird vom Registergericht zur Unterlassung
durch Festsetzung von Ordnungsgeld angehalten. Dariber hinaus kann jeder, der in
seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass andere seine Firma unbefugt gebrauchen,
von diesen die Unterlassung verlangen. Schadensersatzanspriche bestehen aus

weiteren Normen.

Von Interesse ist auch 8 30 Il HGB. Diese Norm bestimmt, dass, wenn ein
Kaufmann mit einem bereits ins Firmenbuch eingetragenen Kaufmann den selben
Vor- und Familiennamen hat und diesen auch als Namen seiner Firma eintragen will,
dieser seiner Firma einen Zusatz beifligen muss. So wird gewahrleistet, dass der

zeitlich frihere Eintrag unverandert bleibt.

Der BeurteilungsmaRstab fir die Unterscheidbarkeit ist die Verkehrsauffassung, also
das Empfinden der Adressaten der Firma, die mit dieser im Wirtschaftsleben
konfrontiert werden. Darum kann die Frage der Unterscheidbarkeit einer Firma — wie

auch grundsatzlich die Frage, ob verschiedene Kennzeichenrechte miteinander
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verwechselt werden kdnnen, unterschiedlich beurteilt werden, je nach dem, ob die
Adressaten die Allgemeinheit, bevorzugt Kinder oder beispielsweise nur die Einkaufer
groBer Industrieunternehmen sind. Wenn ein  Unternehmen zum Beispiel
ausschlieBlich Industrieroboter herstellt, ist der angesprochene Verkehrskreis ein

anderer als bei einer Frittenbude oder einem Hersteller von Kinderspielzeug.

I11. Marke nach 8 3 MarkenG

"Eine Marke ist eine mit Vertrauen gefillte Schatztruhe, die immer wichtiger wird, je
mehr Auswahl die Konsumenten haben.”

(N. Fitzgerald, Chairman von Unilever.)

‘A survey [...] revealed that the public trust brand names such as Kellogg’s, Heinz and

Marks and Spencer more than parliament, the police and the legal system.”

Marken hieBen bis zum 1. Januar 1995 Warenzeichen. Dann kam das neue
Markengesetz (MarkenG). Marken sind schutzféahige Zeichen, die geeignet sind,
Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden. Als Kennzeichnungsmittel fur
Produkte und Dienstleistungen handelt es sich gewissermalien um eine Visitenkarte
mit dem Hinweis, wer der Hersteller ist. Der englische Begriff fur Marke: ,brand”
leitet sich von der alten Praxis ab, sein Eigentum (z.B. Rinder und Schweine) mit
einer unausloschlichen Markierung zu versehen - was meist mittels eines Brandeisens

geschah.

Dabei sind verschiedene Arten von Marken zu unterscheiden.

! Sunday Times, ‘A can of worms is a bad diet’, 05.04.1998, zitiert nach C.D.G.Pickering ‘Trademarks in Theory
& Practice’, (Hart, Oxford 1998).
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Eine Wortmarke ist der reine geschitzte reine Begriff wie etwa Pril oder Coca-Cola,
daneben gibt es Bildmarken wie etwa den Nike-Whoosh, also dieser geschwungene
Streifen, oder auch die drei Streifen von Adidas, wobei beides sich auch in einer
Wortbildmarke wieder finden kann wie auf dem Coca-Cola Etikett. Marken gibt es
auch als 3D — Marke, zum Beispiel die Pril- oder die Colaflasche, also die
Flaschenform als Kennzeichen. Als Marken letztlich auch Slogans wie zum Beispiel
-Man gonnt sich ja sonst nichts* und HOrmarke, insbesondere Radio-Jingles,

geschutzt werden.

Diese Marken erleichtern — wie das Branding - die Wiedererkennung des Produkts,
damit die Unterscheidung zu Konkurrenzangeboten und so — bei entsprechender
Gute und Zufriedenheit des Konsumenten - den Wiederholungskauf von Waren und
Dienstleistungen. Mein Name ,Kreuzkamp“ zum Beispiel ist auch als Wortmarke

geschutzt.

Die wichtigsten Aspekte fur das Bedurfnis nach Marken sind folglich

Herkunftsbestimmung, Unterscheidung und Garantie.

Beispiele fur Wort-/Bildmarken:

Deutsche Post Q

ETa Volksbanken Raiffeisenbanken

T Marc O’Polo
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Beispiel fur eine reine Bildmarke:

Wenn eine Marke geschitzt ist, besteht ein AusschlieBlichkeitsrecht. Das heilt, es ist
Dritten untersagt, im geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke geschutztes Zeichen

fir eigene Waren oder Dienstleistungen zu benutzen.

Zu den untersagten Benutzungsformen gehoéren insbesondere:

e das Anbringen des geschiitzten Zeichens auf Waren oder ihrer Verpackung
e Waren oder Dienstleistungen unter diesem Zeichen anzubieten

e gekennzeichnete Waren zu importieren oder zu exportieren

e die Benutzung des Zeichens in der Werbung oder auf Geschaftspapieren

Begeht ein Dritter dennoch eine verletzende Handlung, etwa indem er eine fremde
Marke auf seine Waren oder deren Verpackung anbringt oder Waren oder
Dienstleistungen unter diesem Zeichen anbietet etc., kann der Markeninhaber
zunachst Unterlassung verlangen. Diesen Anspruch kann er notfalls meist auch sehr
schnell mit einer einstweiligen Verfugung durchsetzen. Dies geht notfalls in ein bis

vier Tagen.

Ferner kann der Markeninhaber Schadensersatz verlangen. Er kann hier unter
anderem wahlweise seinen entgangenen Gewinn verlangen, der aber meist schwer
nachweisbar ist, oder aber eine fiktive Lizenzgebuhr. Dies ist die Gebuhr, die ein
serioser Dritter hatte zahlen missen, wenn er eine Lizenz an der Marke erworben

hatte, bevor er sie benutzte.



KREUZKAMP & PARTNER

Rechts- und tentanwaltskanzlei

-10 -

Das Ganze kann sehr teuer werden und fir den Verletzter zum personlichen Ruin
fihren. Die fiktive Lizenzgebuhr wird auf den Umsatz (nicht den Gewinn!) berechnet.
Wer also beispielsweise mit T-Shirts unter einem bestimmten Label handelt und dann
funf Jahre nach der Betriebsaufnahme wegen einer Markenverletzung in Anspruch
genommen wird, lauft Gefahr, als Schadensersatz 20 % (moglicher fiktiver Lizenzsatz
im T-Shirt-Handel) des Umsatzes (!) der Summe (!) der letzten funf Jahre zahlen zu
mussen — zuziglich (') eigene und fremde Rechtsanwaltskosten, Gerichtsgebihren
etc.. War also nicht anwaltlich recherchieren lasst, handelt nach der Rechtsprechung
fahrlassig und setzt sein Unternehmen oder bei eigener, personlicher Haftung - und

dies ist der Regelfall - sogar seine eigene Existenz aufs Spiel.

Um den Schadensersatzanspruch beziffern zu kénnen, hat der Verletzte ferner einen
Auskunftsanspruch Uber die Art und Umfang der Verletzungshandlungen und einen
Anspruch auf Vernichtung der Ware, Verpackungen, Geschéaftspapiere, Visitenkarten

und so weiter, die das verletzende Kennzeichen tragen.

Der Auskunftsanspruch des Markenrechtsinhabers gegen den Verletzer besteht
verschuldensunabhangig und ist umfassend. Er beinhaltet die Auskunft Uber die
Herkunft und den Vertriebsweg des unrechtmafig gekennzeichneten Produkts, alle
zur Schadensberechnung und -schatzung notwendigen Angaben und kann
gegebenenfalls auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes geltend gemacht

werden.

Ein Markeninhaber kann daher zum Beispiel verhindern, dass ihm ein Image- und
Umsatzschaden durch Imitatware entsteht, besonders durch qualitativ minderwertige

Imitate. Marken sind die beste Waffe gegen Produktpiraten.
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Wenn eingetragener Markenschutz besteht, darf man damit werben, Markenware
oder Marken-Dienstleistungen anzubieten. Bekannt ist als Zeichen hierfur das ,R im
Kreis“: ®. Die Investition in eine Marke ist daher meist schon unter Marketing- und
Imagegesichtspunkten sinnvoll. Eine Marke schafft Vertrauen beim Kunden und steht

fur seriose Waren und Dienstleistungen von seridsen Unternehmen.

Mit einer Marke kann ich mich ferner gegen, auch unabsichtliche Nachahmer wehren,
oder Leute, die sich mit einer ahnlichen, aber verwechselungsfahigen Bezeichnung
an den eigenen geschaffenen guten Ruf anhangen wollen oder, auch unabsichtlich,

faktisch anhéngen.

1V. Die Werktitel nach 8§ 5 Abs. 1 und 3 MarkenG

Ein Werktitel ist ein Unterscheidungszeichen, welches ein Werk identifiziert. Hierunter
fallen Druckschriften, also z.B. Blcher und Zeitschriften, Filmwerke, Tonwerke,

BUuhnenwerke und sonstige vergleichbare Werke.

Nach 8§ 15 Il MarkenG sind Werktitel als geschéftliche Bezeichnungen gegen

Verwechslungsgefahr geschitzt. (Der Abdruck der zentralen 8§ 14, 15 Markengesetz erfolgt am
Ende dieses Abschnitts)

Wichtig hinsichtlich des Schutzes von Werktiteln ist, dass es bei der Bestimmung der
Verwechslungsgefahr allein auf den Titel der zu vergleichenden Werke ankommt,
nicht aber auf deren Inhalt. Auf eine Verwechslungsgefahr kommt es hingegen
gemal: § 15 111 MarkenG gar nicht an, wenn der Werktitel unter die Grundséatze des

Bekanntheitsschutzes fallt.
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V. Sonstige Unternehmenskennzeichen, insbesondere

Geschéaftsabzeichen gemalfl 8 5 Abs. 2 MarkenG

8 5 Il Satz 2 MarkenG erklart auch solche Geschéaftsabzeichen und sonstigen zur
Unterscheidung des Geschéaftsbetriebs von anderen Geschéaftsbetrieben bestimmte
Zeichen zu geschitzten Unternehmenskennzeichen, , die innerhalb beteiligter

Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschaftsbetriebs gelten.

§ 5 MarkenG - Geschaftliche Bezeichnungen

(1) Als geschaftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschiitzt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschéftlichen Verkehr als Name, als Firma oder
als besondere Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der
besonderen Bezeichnung eines Geschéftsbetriebs stehen solche Geschéaftsabzeichen und sonstige zur
Unterscheidung des Geschéftsbetriebs von anderen Geschéftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die
innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschéftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken,

Tonwerken, Buhnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Die Entstehung des Kennzeichenschutzes des Namens, der Firma und der
besonderen Geschafts- oder Unternehmensbezeichnungen beginnt mit der Aufnahme
der Benutzung des Zeichens im geschaftlichen Verkehr. Hinsichtlich der
Geschaftszeichen gemal 8 5 Il S. 2 MarkenG beginnt der Schutz jedoch erst zu dem
Zeitpunkt, zu dem im geschaftlichen Verkehr benutzte Zeichen auf Grund des
Erwerbs von Verkehrsgeltung Unterscheidungskraft zukommt. Verkehrsgeltung
bedeutet, das eine hinreichend groRBe Zahl aller Verkehrsteilnehmer, also z.B. der
bundesweit in Betracht kommenden Kunden einer bundesweit auftretenden

Werbeagentur ihr besonderes Geschéaftszeichen, zum Beispiel ein Logo, kennen.

Der Schutz kann auch (zundchst) lokal begrenz sein durch nur lokale

Verkehrsgeltung, etwa wenn die nicht im Handelsregister eingetragene Maria Mullers
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unter ,Marias Blumenoase” in Essen-Kettwig einen dort bekannten Blumenladen

betreibt oder Willi Meier die Kneipe ,,Zum Schwan* in Essen-Ruttenscheid erdffnet.

V1. Geographische Herkunftsangaben

§ 126

,Als geographische Herkunftsangaben geschiitzte Namen, Angaben oder Zeichen

(1) Geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen von Orten, Gegenden,
Gebieten oder Landern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschaftlichen Verkehr zur
Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.

(2) Dem Schutz als geographische Herkunftsangaben sind solche Namen, Angaben oder Zeichen im
Sinne des Absatzes 1 nicht zuganglich, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt. Als
Gattungsbezeichnungen sind solche Bezeichnungen anzusehen, die zwar eine Angabe Uber die
geographische Herkunft im Sinne des Absatzes 1 enthalten oder von einer solchen Angabe abgeleitet
sind, die jedoch ihre ursprungliche Bedeutung verloren haben und als Namen von Waren oder
Dienstleistungen oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder

sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen.*

Geografische  Herkunftsangaben sind Herkunftszeichen, die Waren oder
Dienstleistungen durch den Verweis auf ihre geografische Herkunft kennzeichnen. Als
Beispiele sind ,Champagner” oder ,Clausthaler* zu nennen, letzteres allerdings nur
friher, als ,Clausthaler® noch in Clausthal gebraut wurde bis es von Brau und
Brunnen geschluckt wurde, die die Brauerei in Clausthal schlossen und die

Produktion nach Dortmund verlegten.

Unterschieden wird zwischen unmittelbaren und mittelbaren geografischen
Herkunftsangaben; erstere sind Angaben von Orten, Gegenden und Landern, z.B.
~Lubecker Marzipan“. Dagegen enthalt eine mittelbare Herkunftsangabe keinen
ausdricklichen geografischen Hinweis, sondern nutzt den Umstand, dass sie im
Verkehr gedanklich auf einen Ort bezogen wird. Beispiele sind ,English Lavender*

und ,, Ungarische Salami“.
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Ausgenommen vom Schutz sind gem. 8§ 126 Il MarkenG solche
Herkunftsbezeichnungen, die Gattungsbezeichnungen darstellen. Sie enthalten zwar
einen Hinweis auf ihre geografische Herkunft, diese hat jedoch ihre urspriingliche
Bedeutung verloren. Beispiele sind Griechischer Salat und Wiener Schnitzel, welil

beides originar nun auch in Essen, Dusseldorf, Berlin oder Minchen hergestellt wird.

Geméal 8 1 Nr. 3 MarkenG besteht fiir geografische Herkunftsangaben derselbe

Schutz wie fur Marken.

Auszug aus dem Markengesetz:

8§ 14 MarkenG - AusschlieBliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch;

Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewéhrt dem Inhaber der Marke ein ausschliefiliches
Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschéftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit
denjenigen identisch sind, fir die sie Schutz genielit,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der ldentitat oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der
Marke und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten
Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
einschlielilich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht
wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein &hnliches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen &ahnlich sind, fur die die Marke Schutz geniel3t,
wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung
des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der bekannten Marke ohne

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.
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(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfiillt, so ist es insbesondere untersagt,

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,

2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten
Zwecken zu besitzen,
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,

4. unter dem Zeichen Waren einzufiihren oder auszufiihren,

das Zeichen in Geschaftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschéftlichen
Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein &hnliches Zeichen auf Aufmachungen oder
Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhangern, Aufndhern oder
dergleichen anzubringen,

2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke
identischen Zeichen oder einem &hnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr
zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke
identischen Zeichen oder einem &hnlichen Zeichen versehen sind, einzufiihren oder

auszufihren,

wenn die Gefahr besteht, dass die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder
Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen
benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absatzen 2 und 3

untersagt ware.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absatzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke auf

Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorséatzlich oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum

Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet.
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(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschéftlichen Betrieb von einem Angestellten oder
Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder
Beauftragte vorsatzlich oder fahrlassig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den

Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

§ 15 MarkenG - AusschlieBliches Recht des Inhabers einer geschéftlichen Bezeichnung;

Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschaftlichen Bezeichnung gewahrt ihrem Inhaber ein

ausschlieB3liches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschéftliche Bezeichnung oder ein &hnliches Zeichen im
geschaftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der

geschitzten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschaftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschéftliche
Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschéaftliche Bezeichnung oder ein &hnliches
Zeichen im geschaftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des
Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der geschéftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise

ausnutzt oder beeintréachtigt.

(4) Wer eine geschaftliche Bezeichnung oder ein dhnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 3 benutzt,
kann von dem Inhaber der geschéftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch genommen

werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsatzlich oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber der

geschéftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

(6) & 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.
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B. Kollision von Kennzeichenrechten:

Problematisch wird es, wenn verschiedene Unternehmen Kennzeichen anmelden
oder bereits nutzen, die von den maligeblichen Verkehrskreisen verwechselt werden

kdnnten.

1. Beispiel: Ein Filmproduzent meldet beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) die Wortmarke "KANNON" fir folgende Waren und Dienstleistungen an:
"Videofilmkassetten; Produktion, Verleih und Vorfuhrung von Filmen fir

Lichtspieltheater und Fernsehanstalten”. Diese Marke wirde eingetragen werden.

Das japanische Unternehmen Canon, Inhaber der Wortmarke "Canon" (u.a. fur
Kameras, Projektoren und Fernsehgerate) udberlegt, wie es sich gegen diese

Anmeldung zur Wehr setzen kann.

2. Beispiel: Jemand will SuRwaren sowie Kekse unter der Bezeichnung ,Nilca“

verkaufen.

3. Beispiel: Jemand will ein Parfum unter ,Kaltes Wasser* vermarkten, obwohl es die

Marke ,,Cool Water” fur Parfum bereits gibt.

Grundsatzlich ist dem alteren Kennzeichenrecht der Vorrang gegeniber dem
jungeren einzuraumen. Im juristischen Fachchinesisch hei3t das Prioritat (vgl. § 6
MarkenG). Zum Beispiel schlagt die altere Firma die juingere Marke. Die altere Marke
schlagt den juangeren Werktitel oder die jingere Firma usw., wenn auch im Ubrigen

eine Verwechselungsgefahr bei den betroffenen Verkehrskreisen besteht.

Von dem Grundsatz der Prioritdt werden dann Ausnahmen gemacht, wenn territorial beschrénkte
Rechte koexistieren, die Markenpréasenz sich also jeweils nur auf einen bestimmten Markt beschréankt.

AuBerdem ist § 23 MarkenG zu beachten, der besagt:
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»Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu
untersagen, im geschaftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. ein mit der Marke oder der geschaftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein é@hnliches
Zeichen als Angabe Uber Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie
insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische
Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

3. die Marke oder die geschéftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware,
insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die

Benutzung dafiir notwendig ist, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstofit.”

Genau genommen handelt es sich bei letzterem jedoch nicht um einen echten Fall der Kollision.

Eine Kollision wird nicht nur bejaht, wenn eine Identitat zwischen der geschutzten
und der vom Dritten benutzten Bezeichnung vorliegt, sondern wenn eine
sverwechselungsgefahr* bei den betroffenen Verkehrskreisen besteht. Um dies zu
beurteilen, ist eine Gesamtbewertung vorzunehmen unter Betrachtung erstens der
Nahe der sich gegenilber stehen Bezeichnungen an sich sowie zweitens der Nahe der
betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen. Sind fir unterschiedliche Waren zwei
identische Bezeichnungen eingetragen, muss nicht unbedingt eine Kollision gegeben
sein, sofern der Abstand der Waren ausreichend grof} ist. Sind die Waren bzw.
Dienstleistungen  ahnlich oder gar identisch, reichen oftmals schon
Markenbezeichnungen mit nur geringer Ahnlichkeit aus, um zu einer Kollision der

beiden Bezeichnungen zu flihren.

Ahnlich sind dabei Bezeichnungen nicht nur bei &hnlicher Schreibweise, sondern
auch, wenn sie akustisch ahnlich klingen oder gedanklich miteinander verwechselt

werden kénnen.
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Bei den Waren und Dienstleitungen kommt es auf die Branchennahe an. Es durfte
zum Beispiel nicht unbedingt fern liegen, dass jemand, der Kameras, Projektoren und
Fernsehgerate herstellt und/oder vertreibt, wie Canon, mdoglicherweise auch
Videofilmkassetten anbietet oder sich mit der Produktion, Verleih und Vorfihrung von

Filmen fur Lichtspieltheater und Fernsehanstalten beschaftigt.

In allen vorgenannten Beispielsfallen durfte daher eine Verletzung der Rechte der

Markeninhaber von Canon, Milka und Cool Water vorliegen.

Der haufigste Fehler ist zu glauben, mit der erfolgreichen Eintragung einer Marke
beim Markenamt oder der Eintragung einer Firma im Handelsregister bestiinde
erstens hinreichender Schutz und zweitens wirde man sicher sein, keine Rechte
anderer mehr verletzen zu kénnen. Beides ist falsch. Darum muss man, wenn man
nichts falsch machen will und wenn man kein Haftungsrisiko haben will, zwingend
eine Bezeichnung, die man als Firma oder Marke nutzen will, vorher recherchieren

lassen.

C. Schutz durch Recherchen

Wie bereits angesprochen: Wer fremde Kennzeichenrechte verletzt, macht sich
schadensersatzpflichtig. Dabei handelt nach der Rechtsprechung jeder fahrlassig, der
entgegenstehende Rechte Dritter nicht vorher professionell hat recherchieren lassen.
Neben den direkten finanziellen Folgen aufgrund von Schadensersatzansprichen
Dritter sind auch die sonstigen Nachteile einer spater notwendigen, von Dritten
zwangsweise herbeigefiihrten Anderung oder Unterlassung einer zuvor selbst
benutzten Bezeichnung zu beachten. Dies gilt insbesondere, wenn die Firma, also der

Name eines Unternehmens selbst, und nicht nur die Bezeichnung fiir eine Ware oder
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eine Dienstleistung, die vertrieben wird, betroffen ist. Bei AuRenstehenden, denen
die Grinde der Umbenennung nicht bekannt werden, kénnen Irritationen hinsichtlich
Bestandigkeit, ldentitat und Seriositat des betroffenen Unternehmens entstehen.
Dies kommt zum direkten finanziellen Schaden fir die Vernichtung aller
Geschaftspapiere, Visitenkarten, Verpackungen etc. samt neuer Herstellung hinzu.
Eine Kennzeichenrechtsverletzung ist daher oft ,tddlich“, oft auch fur den ,Chef*
personlich wegen seiner bereits angesprochen personlichen Haftung, auch bei zum

Beispiel einer GmbH.

Hierbei ist erneut hervorzuheben, dass die Eintragung einer Marke nichts dartber
aussagt, ob mit ihrer Benutzung Rechte Dritter verletzt werden. Alleine fur in
Deutschland eingetragene Marken sind schon drei verschiedene Amter zustandig: das
Deutsche Patent- und Markenamt in Minchen fur rein deutsche Anmeldungen, das
Europaische Markenamt in Alicante fiur EU-weite Markenanmeldungen und die WIPO
(World Intellectual Property Organization) in Genf fur international registrierte
Marken. Diese drei Amter sind im Datenbestand nicht miteinander vernetzt. Schon
von daher kénnte zum Beispiel das Deutsche Patent- und Markenamt gar keine
komplette eigene Recherche durchfuhren. Aber auch rechtlich wird eine
Markenanmeldung bei fast allen Markenamtern der Welt, insbesondere den flr
Deutschland zustandigen, nur auf so genannte ,,absolute Schutzhindernisse“ gepruft,
z.B. Unterscheidungskraft, kein Freihaltebedirfnis, kein beschreibender Charakter,
nicht unsittlich etc. Ausdrucklich wird nicht gepruft, ob altere Rechte Dritter verletzt

werden.

Allein  mit Schutzwirkung fur Deutschland sind bei den drei vorgenannten
Markenamtern derzeit Gber eine Million Marken eingetragen. Man hat daher eine sehr
hohe Chance, mit einer selbst gewahlten Bezeichnung eine zumindest ahnlich bereits

geschitzte Marke zu verletzen.
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Vor allen diesen drohenden Gefahren konnen nur professionelle Recherchen
schitzen. Hierbei ist nicht nur die professionelle, sorgfaltige Recherche hinsichtlich
moglicher Treffer in den entsprechenden Datenbanken notwendig, sondern auch

eine anwaltliche Bewertung dieses Datenmaterials.

Nach dem Rechtsberatungsgesetz durfen grundsatzlich nur Patent- und
Rechtsanwalte Rechtsberatung beim Schutzrechtsrecherchen betreiben. Private
Datenbankanbieter oder Recherche-Unternehmen dirfen nur mdogliche Treffer
zusammenstellen. Sie dirfen diese aber nicht bewerten. Das Deutsche Patent- und
Markenamt, das Europaische Markenamt und die WIPO fihren bei Marken und
Firmennamen keine ,,Amtsrecherchen® durch. Das Handelsregister pruft auch nur
eine reine Identitatskollision und dies auch nur ortlich. Im Handelsregister Essen wird
daher eine Firma eingetragen, die identisch bereits in Dusseldorf oder Miinchen dort

eingetragen ist.

Wer also selbst Trefferlisten und einzelne Treffer bewertet und nicht durch einen
hierauf spezialisierten Patent- oder Rechtsanwalt aus- und bewerten lasst, haftet
selbst fur Fehler der Bewertung. Vor diesem kann nur die Beauftragung eines

zugelassenen - und auch fachlich fahigen - Rechtsberaters schitzen.

Eine absolut sichere Gewahr dafir, dass von Dritten nicht erfolgreich wettbewerbs-,
marken-  oder  andere kennzeichenrechtliche (Firmen, Namen etc.)
Unterlassungsanspriche durchgesetzt werden kdnnen, kann eine Recherche samt
anwaltlicher Auswertung nicht bieten, insbesondere aufgrund der grofRen
Schwankungen und dem ,Ermessensspielraum® gerichtlicher Entscheidungen im
Kennzeichenrecht. Die Beauftragung einer Recherche samt anwaltlicher Auswertung
reduziert aber das Kollisionsrisiko erheblich und entkraftet regelmafRig den Vorwurf
einer Fahrlassigkeit des Benutzers der Bezeichnung. Mangels Fahrlassigkeit

entstehen daher bis zur tatsachlichen Kenntnis einer Kollision grundsatzlich keine
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Schadensersatzanspriche, sondern allenfalls bereicherungsrechtliche Anspriiche. Die
Beauftragung ausreichender anwaltlicher Recherchen ist daher eine grundsatzlich
wirksame ,Versicherung® gegen derartige Schadensersatzanspriiche, die anderenfalls

groRe Ausmalie annehmen kdnnen.

Eine vernlunftige Recherche schitzt Sie also davor, erstens Geld in eine wertlose
Markenanmeldung zu stecken und zweitens, viel wichtiger, immensen, nicht

beherrschbaren finanziellen Risiken personlich ausgesetzt zu sein.

Sie selbst kdnnen aber schon eine erste Vorrecherche durchfiihren, um Kosten zu
sparen und Bezeichnungen auszuschlieBen, die sie schon selbst als
verwechselungsfahig besetzt finden. Insbesondere kénnen Sie selbst im Internet
suchen Uber Suchmaschinen und auch auf den Homepages der Markenamter in den

dortigen Datenbanken.

Das Deutsche Patent- und Markenamt finden Sie unter www.dpma.de. Dort gibt es

auch Links zu allen anderen Markenamtern.

Eine derartige eigene Recherche kann aber niemals hinreichend sein, um Sie zu
schitzen. Zum Beispiel in den Datenbanken der Markenamter kénnen Sie nur nach
identischen Marken suchen oder allenfalls nach Marken mit identischen Anfang. Nach
ahnlichen, aber gleichwohl verwechselungsfahigen Marken kdnnen Sie nicht suchen.

Das geben die Suchmasken der Markenamter nicht her.

Bei der Suche nach ,Nilka, werden Sie ,Milka“ nicht finden, wenn Sie nicht direkt
auch nach ,Milka“ suchen. Alle moglichen verwechselungsfahigen Marken werden Sie
daher niemals finden kdénnen — garantiert! Das kénnen nur sehr wenige Spezial-
Dienstleister, die die Daten der Markenamter aufbereitet haben und mit spezieller

Such-Software suchen kdnnen.
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Ebenso durfte es fur Sie unmdglich sein, in allen Gber 500 deutschen
Handelsregistern nach nicht nur identischen, sondern auch &hnlichen Firmennamen

ZU suchen.

D. Und nun intensiver nochmals zu Marken

I. Die Vorteile einer Marke gegenuber anderen

Kennzeichenrechten

Die groRen Vorteile von Markenschutz gegeniber nur einem Firmennamenschutz, der
kraft Eintragung der Firma im Handelsregister entsteht, und anderen

Kennzeichenrechten, sind folgende:

e Eine Marke wird fur fest definierte Waren und Dienstleistungen — es gibt
insgesamt 45 Warenklassen — angemeldet. Dann steht fest, was die Marke

schitzt.

e Eine Marke bekommt ein registriertes Anmeldedatum. Dann besteht kein

Beweisproblem mehr, ab wann Schutz besteht.

e Ein Unternehmen kann nur einen Firmennamen haben, aber verschiedene Waren
und Dienstleistungen unter verschiedenen Bezeichnungen als Erkennungszeichen

im Markt anbieten. Hier hilft optimal nur Markenschutz.

e Anspruche aus einer Marke auf Unterlassung oder Schadensersatz gegen Dritte

kann man erst ab Eintragung der Marke geltend machen. Im Kollisionsfall,
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welches Kennzeichenrecht alter ist und Vorrang hat, kommt es bei einer Marke
aber auf das Anmeldedatum an. Es ist nicht notwendig, dass die Marke zum
Zeitpunkt der Anmeldung bereits benutzt wird. Um sich vor Kollisionen zu
schitzen, kann man daher eine Marke im Vorgriff auf zukinftige Waren und
Dienstleistungen schiitzen und sich die Bezeichnung monopolisieren. Alle anderen
Kennzeichenrechte setzen aber eine konkrete Nutzung voraus fir das Entstehen
des Schutzes. Oft ist dann schwer nachzuweisen, ab wann und konkret woflr
diese anderen Nicht-Markenrechte tatsachlich genutzt wurden. Und der Schutz ist
nur auf die konkrete Nutzung beschrankt. Wenn ich zum Beispiel derzeit als
Schreiner nur hochwertige Design-Tische herstelle, spater aber mit Wachsen des
Betriebes auch andere Mobel anbieten mdchte, kann ich meine Marke bereits im
Vorgriff allgemein fir Mobel anmelden und kann mir zum Beispiel auch schon das
Branding fur T-Shirt-Aufdrucke schitzen, wenn ich will. Eine Marke kann wegen
Nicht-Benutzung erst funf Jahre nach ihrer Eintragung fur geschitzte Waren und

Dienstleistungen geldscht werden, fur die sie tatsachlich nicht genutzt wird.

Kennzeichenrechte, die keine Marken sind, konnen in ihrem Schutz lokal
beschrankt sein auf das Gebiet, in dem sie tatsachlich benutzt werden. Breitet
dann ein Unternehmen im Laufe seines Wachstums das rdumliche Gebiet aus, auf
dem es seine Waren und Dienstleistungen anbietet, kann es passieren, dass dort
bereits konkurrierende Kennzeichenrechte inzwischen entstanden sind. Diese
fremden Rechte sind dann zwar spéter als die eigene Grindung entstanden, aber
in den zuvor nicht geschitzten Gebieten gleichwohl vorrangig. Eine deutsche
Markenanmeldung hingegen sichert raumlich ganz Deutschland, eine europaische
Markenanmeldung alle Mitgliedstaaten der EU und eine internationale Marke beli
der WIPO in Genf oder nationale Auslandsanmeldungen konnen bereits im

Vorgriff alle Staaten absichern, fur die sie angemeldet werden.
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Il. Was kann als Marke geschutzt werden?

Schutzfahige Bezeichnungen sind u.a.

. Worter

. Personennamen

o Abbildungen

o Form der Ware/Verpackung

o Farben und Farbzusammenstellungen

o Gertiche, jedenfalls beim Europdischen Markenamt. Offiziell heilt dieses Amt
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt und sitzt in Alicante in Spanien.

o Geschaftliche Bezeichnungen

o Sonstige Aufmachungen

Hingegen kann eine Marke nicht registriert werden, wenn sie Kkeine
Unterscheidungskraft aufweist bzw. lediglich aus einer beschreibenden Angabe
besteht. Die Bezeichnung Apfel bekomme ich daher nicht fir Obst eingetragen. Fir
Computer hingegen war dies moglich. Ferner werden Marken nicht eingetragen, die
ein Hoheitszeichen beinhalten, zum Beispiel den Bundesadler, oder eine ersichtlich
irreflhrende Angabe enthalt. Zum Beispiel ,,Gold“ ware fur Bestecke nicht aus Gold

offensichtlich irrefihrend und fiir Bestecke aus Gold beschreibend.
I111. Wie schitze ich meine Marke?

Die Marke wird geschitzt durch Eintragung ins Markenregister, durch Benutzung im
geschaftlichen Verkehr, sobald sie eine gewisse Verkehrsgeltung aufweist, oder

durch notorische Bekanntheit.
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Fur Sie kommt wohl nur der Schutz durch Eintragung der Marke ins Markenregister in
Betracht. Eine Verkehrsgeltung, also eine Bekanntheit bei mindestens ca. 15 Prozent
aller potentiellen Kunden von Ihnen bundesweit, ist wohl Ihr Ziel, aber leider noch
kein Fakt.

Eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europdischen
Markenamt konnen Sie selbst anmelden. Ein Anwaltszwang besteht nicht. Die
Hinzuziehung eines im Markenrecht erfahrenen Patent- oder Rechtsanwaltes ist aber

meist, auch wirtschaftlich im Endeffekt, sinnvoller.

Eine internationale Markenanmeldung erfordert eine eingetragene oder angemeldete

Basis-Marke.

Bei der Anmeldung miussen die Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marke
bestimmt ist, in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis angegeben werden; sie
missen klassifiziert werden. Obwohl es ein System Internationaler Klassifikation gibt,
das so genannte Nizza-Verzeichnis, sollten die Waren und Dienstleistungen doch
regelmaRig in einem frei formulierten Verzeichnis angemeldet werden, welches
genau auf die Bedirfnisse des Markenanmelders abgestimmt sein muss. So muss
neben vielem anderen in Betracht gezogen werden, inwieweit sich das bestehende
Unternehmen noch entwickeln wird und auch im Umfeld der jetzt einzutragenden

Marke noch Produkte entstehen kdnnten.

Bei der Anmeldung durch Laien passiert es haufig, dass einzelne Klassen komplett
durch einfaches Abschreiben der so genannten Oberbegriffe der Nizza-
Klassenverzeichnisses angemeldet werden und dies dem tatsdchlichen

Schutzbediirfnis des Inhabers nicht gerecht wird.
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Beispiel: Ein Hersteller von Software mdchte fur seine in groflem Umfang in
Kaufhausern vertriebene Lernsoftware Markenschutz erlangen und meldet seine

Marke in Klasse 42 an. Diese Klasse betrifft:

~Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und
diesbezigliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und
Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -

software; Rechtsberatung und —vertretung.”

Damit listet Klasse 42 lediglich Dienstleistungen auf. Allenfalls hatte er also
Individualsoftware sinnvoller Weise in dieser Klasse anmelden sollen, fir die

Lernsoftware ist die Klasse 9 die richtige:

~Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische,
Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -
instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln,
Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitdt; Gerate zur Aufzeichnung,
Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager,
Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken fur geldbetéatigte Apparate;
Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer;

Feuerléschgerate.”

Wenn Sie aufmerksam zugehoért haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass Software

gar nicht explizit genannt wurde.

Die amtliche internationale Klassifikation kann folglich allenfalls einen Anhaltspunkt

geben; fur den Laien ist sie — wie gerade dargelegt — oft wenig hilfreich.
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass nach einer
durchgefiihrten Anmeldung eine Ausdehnung auf weitere Waren oder
Dienstleistungen auf andere Klassen nicht moglich ist. Zwar kann eine Einschréankung
erfolgen; fur das genannte Beispiel ist die Eintragung der Lernsoftware in Klasse 42

jedoch wertlos, weil sie nicht mehr ausgedehnt werden kann.

Eine in der Anmeldung von Marken erfahrene Kanzlei kann natirlich auch durch
~taktisches Verpacken“ der Marke nicht nur einen optimalen Schutz herbeifiihren,
sondern auch Marken zur Eintragung fiihren, deren Eintragung durch das Markenamt
bei einer Anmeldung durch Laien abgelehnt worden waére. Dieses ,taktische

Verpacken® ist allerdings mein Betriebsgeheimnis.
IV. Was die Eintragung einer Marke verhindern kénnte

1. Absolute Schutzhindernisse, 8 8 MarkenG

Die Eintragung als Marke wird jedenfalls nicht vorgenommen, wenn ein so genanntes
absolutes Schutzhindernis besteht. Bereits eben hatte ich darauf hingewiesen, dass
Marken bei bestimmten Voraussetzungen nicht eingetragen werden. Zur Erinnerung;
die wesentlichen Fallgruppen bei denen die Eintragung wird nicht vorgenommen

wird, liegen dann vor wenn

a) keine Unterscheidungskraft vorliegt
b) lediglich eine beschreibende Angabe besteht

c) eine ersichtlich irrefiUhrende Angabe enthalten ist.

a) Damit kommen wir zunachst zu dem Fall, dass die Unterscheidungskraft fehlt.
Dabei ist wichtig, dass der Ausschluss fur die Eintragung nur dann besteht, wenn
Jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Eine geringe Unterscheidungskraft reicht folglich

aus.
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Beispiel: Will ein Landwirt das Wort fir seine Apfelsorte das Wort ,,Obst* schitzen
lassen, so fehlt diesem die Unterscheidungskraft. Soll ,Obst“ hingegen fir einen

Computer verwendet werden, ware es schutzfahig.

b) Gattungsbegriffe oder allgemein beschreibende Begriffe dirfen nicht
eingetragen werden, weil sie nicht geeignet sind, eine Ware oder Dienstleistung zu
identifizieren; die Funktion der ,Visitenkarte” wéare bei einer solchen Marke also nicht

gewabhrleistet.

So wirde dem Landwirt aus dem Beispiel eben, die Eintragung des Wortes ,,Obst” fur
seine Apfel auch unter dem Aspekt der lediglich beschreibenden Angabe heraus

versagt.

Im Gbrigen sind auch reine Anpreisungen wie ,,prima*“ oder ,super” aus diesem Grund

nicht eintragbar.

Als wichtige Ausnahme gilt jedoch folgendes: Eine Marke kann trotz mangelnder
Unterscheidbarkeit und des Umstands, dass sie lediglich beschreibt eingetragen

werden, wenn sie sich bereits im Verkehr als Marke durchgesetzt hat.

Diese Feststellung ist aber an strenge Voraussetzungen gebunden. Um eine solche
Durchsetzung im Verkehr glaubhaft zu machen, muss neben dem Einreichen einer

Reihe von Unterlagen auch eine demoskopische Umfrage durchgefiihrt werden.

c.) Die irrefiihrende Angabe kann sich auf Art, die Beschaffenheit oder auch die
geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen beziehen. Dabei ist das

Verstandnis eines fllichtigen Verbrauchers maBgeblich: Insofern kann auch eine
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objektiv richtige Angabe tauschungsgeeignet sein, wenn ein nicht unerheblicher Teil

der beteiligten Verkehrskreise damit eine objektiv unrichtige Vorstellung verbindet.

Beispiel: Ein Geschaft verkauft unbefugt Fuliballe mit dem Aufdruck des Logos der
WM 2006 und erweckt falschlicher Weise den Eindruck, es handele sich bei ihm um

einen offiziellen Sponsor der WM 2006.
2. relative Schutzhindernisse

Die relativen Schutzhindernisse fuhren nicht automatisch dazu, dass ihre Marke nicht
eingetragen wird. Hinsichtlich dieser Schutzhindernisse nimmt das Markenamt keine
Prifung vor. Dies bedeutet, dass eine Marke — sofern sie unterscheidungsfahig, nicht
lediglich beschreibend und nicht irrefihrend ist — eingetragen wird und sich ein
Dritter, der Inhaber einer bereits registrierten Marke ist, sich auf die in 8 9 MarkenG

genannten Griinde berufen und die Léschung der Marke beantragen kann:

Die Eintragung einer Marke kann geléscht werden,

1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit &lterem
Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie

eingetragen worden ist, identisch sind oder

2. wenn wegen ihrer ldentitat oder Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder
eingetragenen Marke mit &lterem Zeitrang und der Identitat oder der
hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen sowie des verwendeten Zeichens

fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht oder

3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem
Zeitrang identisch oder dieser ahnlich ist und fir Waren oder Dienstleistungen

eingetragen worden ist, die nicht denen &hnlich sind, fir die die Marke mit
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alterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der
Marke mit alterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die
Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die
Wertschéatzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer

Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde.

Deshalb ist es von grofRer Wichtigkeit, vor Eintragung der Marke eine akribische
Recherche durchzufuhren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man die Kosten fir
die Eintragung umsonst aufgewandt hat und man sich gegebenenfalls

schadensersatzpflichtig macht.

V. Ablauf des Eintragungsverfahrens

Hinsichtlich der Registrierung soll hier nur grob skizziert werden, wie vorzugehen ist.

Der Antrag auf Eintragung muss mittels eines amtlichen Formulars erfolgen und
entweder beim DPMA oder einem offiziellen Patentinformationszentrum eingehen.
Nach einigen Wochen bekommt man eine Eingangsbestatigung, die auch die falligen
Gebuhren enthalt und das Aktenzeichen wird mitgeteilt. Entrichtet man die Gebuhren

nicht vollstandig, gilt die Anmeldung nach drei Monaten als zurickgenommen.

Bestehen rechtliche Bedenken, werden diese in einem Beanstandungsbescheid
mitgeteilt. Dadurch kénnen die beanstandeten Mangel behoben werden und man
kann sich zu den beanstandeten Punkten &ufRern. Noch einmal muss an dieser Stelle
betont werden, dass eine umfassende rechtliche Prifung durch das DPMA vor der

Eintragung einer Marke NICHT erfolgt!
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Wenn die Marke eingetragen wurde, wird dies im Markenblatt verdffentlicht, so dass
sich Dritte, die sich in ihrem Markenrecht beeintrachtigt fuhlen, informieren und

gegebenenfalls Widerspruch erheben kénnen.

Erfolgt keine Beanstandung und ist die Marke eingetragen, beginnt der Schutz der
Marke mit dem Anmeldetag. Er endet automatisch zehn Jahre nach Ablauf des
Monats, in den der Anmeldetag fallt. Wird eine Marke am 20.10.2005 angemeldet, so
endet ihr Schutz am 31.10.2015. Naturlich kann die Schutzdauer der Marke jeweils
um zehn Jahre wieder und beliebig oft verlangert werden. Das wir dann geschehen,

wenn entsprechende Gebuhren rechtzeitig entrichtet werden.

Gut uberlegt sein will, ob die Marke lediglich beim DPMA beantragt werden soll. Dies
hat namlich zur Folge, dass der Markenrechtsschutz nur fur Deutschland besteht.
Strebt man einen Schutz europaweit an, bietet sich zusatzlich an, eine so genannte
Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt in Alicante zu
registrieren. Nach dem Grundsatz der Koexistenz tritt die Gemeinschaftsmarke
neben die nach nationalem Recht geschutzte, ohne sie zu ersetzen oder zu
verdrangen. Fir international registrierte Marken ist die WIPO (Weltorganisation fur

geistiges Eigentum) mit Sitz in Genf zustandig.
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E. Kosten

Mit welchen Kosten mussen Sie rechnen, wenn Sie alles professionell machen und

selbst vorrecherchieren? Alle nachgenannten Kosten sind netto ohne Umsatzsteuer.
1. Markenahnlichkeitsrecherche

Eine verninftige Wortmarkenahnlichkeitsrecherche fur Deutschland beinhaltet
(soweit moglich inklusive der noch unveréffentlichten Anmeldungen) alle deutschen
Warenzeichen bzw. Marken, alle internationalen Marken mit Benennung
Deutschlands und alle Gemeinschaftsmarken samt anwaltlicher Auswertung. Von
allen relevanten Treffern werden Markenkopien geliefert. Diese werden samtlich
anwaltlich schriftlich besprochen. Dies kostet inklusive aller Gebuhren und Auslagen,
wenn alle 45 Markenklassen recherchiert werden, beim — nach meiner Kenntnis -
bundesweit glnstigsten Anbieter € 580,00 als Grundpreis. Man kann aber auch
wesentlich mehr bezahlen, bis ca. € 2.500,00 oder sogar bis zu € 5.000,00 - je nach
Anbieter und Kanzlei fur die Dienstleistungen des Rechercheunternehmens und des
Anwaltes zusammen und abhéngig von den Details der Leistung. Glnstigere Preise
konnen allenfalls bei Beschrdnkungen der zu recherchierenden Klassen, bei von
vornherein zeitlicher Beschrankung der anwaltlichen Bewertungszeit auf ein
Maximum oder bei Abstrichen der Detailhaftigkeit und Reichweite von Recherche

und//oder anwaltlicher Bewertung erreicht werden.

Preisvergleiche lohnen sich, wobei unbedingt auf eine Vergleichbarkeit nicht nur der
Datenbankrecherche, also der umfassten Daten, der Software und der Tiefe der
ausgedruckten Vollwiedergaben relevanter Marken mit allen Daten geachtet werden

sollte, sondern auch auf Qualitdt, Umfang und Tiefe der anwaltlichen Analyse und
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Bewertung. Recherche ist nicht gleich Recherche und Recherchenbewertung ist nicht

gleich Recherchenbewertung.

Eine einfachere Recherche, die insbesondere als Vorabrecherche sinnvoll sein kann,
ware — mit Suche in allen 45 Nizza-Klassen — eine Wortmarken-ldentitatsrecherche
fur alle deutschen Warenzeichen bzw. Marken, alle internationalen Marken mit
Benennung Deutschlands und alle Gemeinschaftsmarken inklusive noch nicht
eingetragenen Anmeldungen. Diese gibt es ab ca. € 90,00 netto und als leicht
erweitere ldentitatsrecherche ab ca. € 150,00 netto. Nach oben ist die Preisskala

auch hier relatgiv offen.

Manche Kanzleien geben auf die Gebiihren einer Ahnlichkeitsrecherche, die einer

Identitatsrecherche folgt, einen Nachlass.

Fur die Recherche samt Bewertung in den Datenbanken weiterer nationaler
Markenamter entstehen zusatzliche Gebihren. Die grundsatzlich gunstigsten Lander,
weil verninftige Datenbanken in privater Hand existieren, sind u.a. :Benelux (=
Belgien, Niederlande und Luxemburg zusammen nur ein zu berechnendes Land),
Danemark, Finnland, Frankreich, Grol3britannien, Italien, Kanada, Lichtenstein,
Litauen, Mexiko, Monaco, Norwegen, Osterreich, Polen, Schweden, Schweiz,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, US States Trademarks und US Federal
Trademarks. Die zusatzliche Kosten betragen dabei ab € 135,00 netto bis Open End
pro Land.

Bildmarkenrecherchen  sind  grundsatzlich  aufwandiger und teurer als
Wortmarkenrecherchen. Die Qualitat der unterschiedlichen Anbieter ist hier noch
schwerer vergleichbar. Aus dem Grundpreis von € 580,00 fur die gunstigste TOP-
Wortmarkenahnlichkeitsrecherche in allen 45 Klassen werden hier beispielsweise
minimal € 720,00.
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2. Firmennamenahnlichkeitsrecherche

Deutsche Firmennamensahnlichkeitsrecherchen werden meist durchgefihrt auf der
Grundlage von Datenbanken, die ab 1980 oder spater alle Neu- und
Anderungseintragungen in den deutschen Handelsregistern beinhalten, die im
Bundesanzeiger veroffentlicht wurden. Minimal sollten von den Treffern Kurzlisten
mit den Bezeichnung der gefundenen Unternehmen geliefert und bewertet werden,
wobei bei von der Bezeichnung her besonders relevanten Treffern grundsatzlich eine
Information Uber den eingetragenen Geschaftsgegenstand des betroffenen
Unternehmens mitgeliefert werden muss. Ohne diese Information ist eine

verninftige Bewertung unmaoglich.

Datenermittlung und anwaltliche Bewertung gibt es zusammen ab ca. € 500,00,

ebenfalls mit beliebigen Preisen nach oben.

Empfehlenswert kann es sein, wenn die Zeit reicht, erst dann eine
Firmennamensahnlichkeitsrecherche durchzufuhren, wenn die

Wortmarkenahnlichkeitsrecherche keinen toédlichen Treffer ergeben hat.

3. Deutsche Markenanmeldung

Diese kostet an Amtsgebuhren fur die ersten drei Klassen € 300,00. Fur jede weitere
Klasse kommen € 100,00 hinzu. Die amtliche Beschleunigungsgebihr betragt

€ 200,00.

Bei anwaltlicher Betreuung kommen die Anwaltskosten hinzu. Bei kompletter

Betreuung einer Anmeldung mit Ausarbeitung eines ausfihrlichen Waren- und
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Dienstleistungsverzeichnisses durch einen erfahrenen Markenrechtsspezialisten
missen Sie mit minimal € 500,00 rechnen. Im Markenrecht weniger erfahrene

Rechtsanwalte nehmen aber auch manchmal weniger.

Nach der Anmeldung entstehen inklusive der Eintragung keine weiteren Kosten
mehr, wenn die Anmeldung glatt durchlauft. Wurde die Anmeldung jedoch fehlerhaft
gemacht und erfolgt eine Beanstandung durch das Amt, dann brauchen Sie meist
einen Anwalt, und der rechnet lhnen dann, wenn er gut und erfahren ist, seine
Arbeit nach Zeit ab, so von € 250,00 pro Stunde an aufwarts. Manche nehmen auch
€ 500,00 oder noch mehr, andere auch weniger als € 250,00, berechnen oder
bendtigen dann aber vielleicht (meist?) mehr Zeit als der etwas teuere Anwalt.
Anwaltliche Stundenhonorare unter € 200,00 fur Unternehmenskunden, die nicht
etwa mit dem Anwalt personlich befreundet oder verwandt sind, durften inzwischen
in Deutschland grundsatzlich als unserids anzusehen sein oder werden nur von
jungen, unerfahrenen Anwalten genommen, die dann auch mehr Zeit brauchen, oder
werden durch eine Gberhéhte Abrechnung der berechneten Zeit kompensiert. Schon
betriebswirtschaftlich geht anderes nicht. Ein Anwalt muss viel seiner Arbeitszeit
nicht fur reine Fallbearbeitung, sondern fur Kanzleiorganisation und Fortbildung
aufwenden. Dies fuhrt bei Wirtschaftsanwélten mit entsprechendem Personal,
Bibliothek, angemessenen Burordumen und technischer Ausstattung zu anteiligen
Kosten von ca. € 150,00 bis € 190,00 pro gegeniber Mandanten ordentlich

erbrachter und abgerechneter Arbeitsstunde fur die reine Fallbearbeitung.

Gunstiger wird es als GrolRkunde mit ,Mengenrabatt”, insbesondere wenn die Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisse identisch sind, oder wenn das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis selbst verninftig komplett erstellt wird, weil das dem

Anwalt Zeit erspart. Derartige Rabatte gibt es bereits ab der zweiten Anmeldung.
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4. Europaische Markenanmeldung

Die Amtsgebihren betragen flr die ersten drei Klassen € 900,00. Fur jede weitere

Klasse kommen € 150,00 hinzu.

Bei anwaltlicher Betreuung kommen die Anwaltskosten hinzu. Bei kompletter
Betreuung einer Anmeldung mit Ausarbeitung eines ausfihrlichen Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses durch einen erfahrenen Markenrechtsspezialisten
missen Sie mit minimal € 700,00 netto rechnen. Im Markenrecht weniger erfahrene
Rechtsanwaélte nehmen aber auch manchmal weniger. Auch hier gilt ein

~-Mengenrabatt* wie bei deutschen Marken.

Im Gegensatz zu einer deutschen Marke entstehen aber nach der Anmeldung bei
erfolgreichem Durchlauf bis zur Eintragung nicht nur weitere Kosten, wenn eine
Beanstandung erfolgt. Zum einen erstellt das Amt einen Recherchebericht, der
mindestens weiter geleitet, wenn nicht durchgesehen werden muss. Gleichwonhl
ersetzt dieser Recherchenbericht keine eigene Vorab-Recherche. Zudem sind die mit
ihm gelieferten Daten wesentlich schlechter recherchiert als eine vernunftige
Privatrecherche, weil zum Beispiel die spezielle Suche nach einer assoziativen oder
phonetischen Verwechselungsgefahr fehlt. Insbesondere ist diese Amtsrecherche
aber nicht komplett, weil sich nicht alle nationalen Amter beteiligen. Insbesondere

die Daten des Deutschen Patent- und Markenamtes fehlen vollig!
Ferner kommen die Amtsgebihren der Eintragung hinzu von € 850,00.

An Anwaltsgebihren nach Anmeldung bis Eintragung muissen Sie - auch je nach
Leistungsumfang — inklusive Bankspesen, Kurier- und Portokosten etc. mit € 300,00
und aufwarts bei minimaler und mit € 500,00 aufwarts bei vollstandiger Leistung

kalkulieren.
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5. Internationale Markenanmeldung

Diese erfordert fur deutsche Anmelder grundsétzlich zunachst eine deutsche
Basismarke. Eine europaische Marke kann auch als Basis genommen werden, die
Gebuhren sind dann aber héher, weil insbesondere die Amtsgebthren der WIPO und
des HABM in diesem Fall héher sind.

Die gesamten Kosten einer internationalen Standard-Markenanmeldung fir bis zu
drei Waren- bzw. Dienstleistungsklassen bei der WIPO ,all inklusive* Uber einen
qualifizierten Anwalt betragen ca. € 1.430,00 netto oder mehr fur eine in schwarz-
weil reproduzierte Marke bzw. und ca. € 1.720,00 netto oder mehr fur eine farbig
reproduzierte Marke inklusive der Amtsgrundgebihr fur die Anmeldung und den
Schutzgebihren fir die ersten 10 Jahre. Fur jede weitere Klasse kommen € 120,00
netto hinzu. Daneben sind flr jeden benannten Vertragsstaat jeweils Gebihren in
Hohe von € 120,00 netto bzw. zu entrichten. Anstelle dieser Gebuhr ist fir manche
Lander, welche bei einer IR-Markenanmeldung benannt werden kénnen, eine héhere

individuelle Gebuihr zu entrichten.
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F. Was Sie sich merken sollten:

1. Es gibt verschiedene Unternehmenskennzeichen. Die wichtigsten sind lhr eigener
blrgerlicher Name sowie die Firma, der Name eines im Handelsregisters

eingetragenen Unternehmens, und eben als wichtigstes: Marken.

2. Solange ein Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist, sind Sie
personlich das Unternehmen und dieses tragt lhren Namen, der in lhrem
Personalausweis steht. Dieser Name ist unangreifbar, weil das Namensrecht
einer Person unentziehbar ab Benennung nach ihrer Geburt zusteht. Nur wenn
Sie daher niemals ein anderes Unternehmenskennzeichen benutzen als lhren
birgerlichen persénlichen Namen, bestehen fiur Sie Kkeine Risiken.
Fantasienamen haben jedoch meist viele Vorteile, insbesondere Marketing- und
Vertriebsvorteile, so dass zumindest bei Wachsen eines Unternehmens weitere
Unternehmenskennzeichen meist hinzu kommen oder den urspringlichen Namen

des Grunders spater sogar ersetzen.

3. Die Investition in eine Marke ist meist schon unter Marketing- und
Imagegesichtspunkten sinnvoll. Zudem schuitzt sie allein gegen Nachahmer und
die Gefahr, mit anderen Anbietern auf dem Markt verwechselt zu werden, wenn
es nicht um den Unternehmensnamen an sich geht, sondern um eine
selbstéandige abweichende Bezeichnung fur Waren oder Dienstleistungen. Aber
auch der Firmennamensschutz wird grundsatzlich durch eine Marke sinnvoll
verstarkt und erganzt, vor allem raumlich und im Vorgriff auf erst zukunftig

angebotene Waren und Dienstleistungen.

4. Fur Deutschland wirksame Marken konnen nicht nur beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA), registriert sein, sondern auch beim Europaischen
Markenamt (HABM) in Alicante, Spanien, sowie beim ,Internationalen
Markenamt®, der WIPO in Genf, Schweiz. Zur Zeit weisen die Datenbanken des

DPMA, des HABM und der WIPO uber 2,0 Mio. Eintragungen auf. Hinzu kommen
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knapp 400.000 eingetragene Firmennamen. Eine Kollisionsgefahr ist daher

grundsatzlich hoch.

Jedes Kennzeichenrecht, egal ob Name nach 8 12 BGB, Firma oder Marke oder
anderes, geht einer jungeren Bezeichnung vor, die verwechselungsfahig ist.

Dann besteht eine Kollision.

Verwechselungsfahigkeit in diesem Sinne besteht nicht nur bei Identitat, sondern
Ahnlichkeit der sich gegeniliber stehenden Bezeichnungen an sich sowie

hinreichender Nahe der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen.

Bei einer Kollision hat der Inhaber des &lteren Kennzeichenrechts gegen den
Verletzer grundsatzlich Anspriiche auf Unterlassung, Auskunft tber die Art und
Umfang der Verletzungshandlungen sowie Schadensersatz. Ferner hat er einen
Anspruch auf Vernichtung aller mit der jingeren Kennzeichnung versehenen
Produkte, Verpackungen, Geschaftspapiere etc., wenn die verletzende jlingere

Bezeichnung nicht isoliert entfernt werden kann.

Der Schadensersatz betragt mindestens eine fiktive Lizenzgebuhr auf den in der
Vergangenheit erzielten Umsatz (nicht Gewinn!). Zum Beispiel bei T-Shirts

kdnnen dies 20 % vom Umsatz sein.

Bei Kennzeichenrechtsverletzungen haftet der rechtlich Verantwortliche
grundsatzlich neben dem Unternehmen auch mit seinem Privatvermdgen
personlich, also zum Beispiel der Geschaftsfuhrer bei der GmbH und bei einer AG

der Vorstand.

Eine Kennzeichenrechtsverletzung kann daher nicht nur zur Vernichtung des
Unternehmens, sondern auch zum personlichen Ruin des rechtlich

verantwortlichen Unternehmers fihren.

Der haufigste Fehler ist zu glauben, mit der erfolgreichen Eintragung einer Marke
beim Markenamt oder der Eintragung einer Firma im Handelsregister bestiinde

erstens hinreichender Schutz und zweitens wirde man sicher sein, keine Rechte
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anderer mehr verletzen zu konnen. Beides ist falsch. Denn die Markenamter
prifen im Rahmen des Eintragungsverfahrens die Existenz
verwechselungsféahiger alterer Kennzeichenrechte von Dritten gerade nicht. Das
Handelsregister prift nur, ob im eigenen Handelsregister eine (nahezu)
identische Firma existiert. Der Bestand der dbrigen Uber 500 deutschen

Handelsregister wird nicht gepruft, ebenso keine Markenrechte.

Darum muss man, wenn man nichts falsch machen will und wenn man kein
Haftungsrisiko haben will, zwingend eine Bezeichnung, die man als Firma oder

Marke nutzen will, vorher recherchieren lassen.

Vor allen diesen drohenden Gefahren kdénnen nach der Rechtsprechung nur
professionelle Recherchen inklusive schriftlicher Bewertung durch einen im
Kennzeichenrecht erfahrenen Patent- oder Rechtsanwalt schitzen. Diese

Recherche samt Bewertung ist rechtlich eine Art ,Versicherung®.

Eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europaischen
Markenamt kénnen Sie selbst anmelden. Ein Anwaltszwang besteht nicht. Die
Hinzuziehung eines im Markenrecht erfahrenen Patent- oder Rechtsanwaltes ist
aber meist, auch wirtschaftlich im Endeffekt, sinnvoller. Eine internationale

Markenanmeldung erfordert eine eingetragene oder angemeldete Basis-Marke.



