Fragen und Antworten zur

MARKE

l. Was ist eine Marke?
Was ist eine Marke?

Marken sind Erkennungsmerkmale, die jemand fir sich geschutzt
hat. Anhand dieser Erkennungsmerkmale weiB3 man, aus
welchem Haus ein Produkt stammt. Wenn auf einer Flasche Bier
KROMBACHER steht, weil3 man, dass das Bier aus der
Krombacher-Brauerei stammt. Wenn auf einem Kontoauszug
DEUTSCHE BANK oder das Logo der Bank steht, weif3 man,
dass das Konto von der Deutschen Bank geflihrt wird. Und wenn
auf einem Bildschirm das bunte GOOGLE-Logo Uber den
Suchergebnissen (oder auf dem Ausdruck) steht, dann weif3
man, dass die Suchergebnisse von Google bereitgestellt wurden.

Wozu dient eine Marke?

Eine Marke hilft bei der Orientierung. Wenn die Produkte keinen
Namen hétten, kénnte man sie nicht unterscheiden. Eine Butter
sieht so aus wie die andere, ebenso eine Tafel Schokolade oder
ein Orangensaft. KERRYGOLD, MILKA oder HOHES C kennt
man und erkennt man. Und man vertraut ihnen.

Il. Wofiir brauche ich eine Marke?
Was habe ich von einer Marke?

Sicherheit und Schutz. Mit der Marke sichern Sie sich lhre
Rechte an Ihrem Namen/ lhrem Zeichen, und zwar unabhéngig
davon, ob, woflr und in welchem Umfang Sie das Zeichen selbst
im geschaftlichen Verkehr benutzen. Sie kdnnen die Marke flr
Produkte und Geschéftsbereiche ,reservieren, die sie vielleicht
erst in mehreren Jahren anbieten werden. Und sie kénnen
jederzeit ohne Probleme nachweisen, dass Ihnen diese Rechte
zustehen. lhre Marke steht in einem 6ffentlichen Register und
zeigt jedermann an, dass Ihnen hieran ausschlieBliche Rechte

zustehen. Und wenn ein Wettbewerber dieselbe oder eine
ahnliche Marke benutzt, kdnnen Sie ihm die Benutzung
verbieten, notfalls gerichtlich.

Ich habe ein neues Unternehmen gegriindet/mich selbstdndig
gemacht. Brauche ich eine Marke?

Nein. Sie brauchen fiir Inr Unternehmen nicht unbedingt eine
Marke. Wenn Ihre Firma nach lhnen benannt ist (z.B. Werner
Muller KG), ist es unwahrscheinlich, dass Sie fremde Rechte
verletzen. Wenn Sie einen Phantasienamen verwenden (z.B.
Arcandia GmbH oder Schein & Design), bendtigen Sie zwar nicht
zwingend eine Marke. In diesem Fall kann es aber sinnvoll sein,
Markenschutz zu beantragen, um den Namen abzusichern.

Ich habe einen neuen Namen fiir mein Unternehmen
gefunden/entwickelt. Ist es sinnvoll zu priifen, ob ein anderer
Rechte hieran hat, auch wenn ich den Namen nicht als Marke
anmelden will?

Ja, unbedingt. Ob Sie fremde Rechte verletzen, héngt nicht
davon ab, ob der Name als Marke angemeldet wird, sondern
davon, ob er benutzt wird. Wenn Sie vorher im Markenregister
recherchieren, ob der Name frei ist, verringern Sie das Risiko,
dass lhnen spater jemand die Benutzung verbietet. Denn das
kann mit hohen Kosten verbunden sein, etwa wenn Sie schon
mehrere Jahre mit dem Namen im Geschaft sind. Sie mussen
kurzfristig Ihre Produkte umbeschriften, ggf. Ihr Unternehmen
umbenennen, Kunden uber die Namensanderung informieren,
und lhre Investitionen in Werbung fur Ihr Unternehmen werden
durch die Namensénderung wertlos. Eine frihzeitige Recherche
kann das vermeiden.

Wie kann ich feststellen, ob ein Name/ein Logo schon geschiitzt
ist?

Auf der Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts
kdnnen Sie online prifen, ob der Name in identischer Form
bereits geschiitzt ist, und woflr. Eine solche Recherche bietet
einen ersten Anhaltspunkt. Sie umfasst allerdings nicht &hnliche
Marken und auch keine Firmennamen. Auch ist eine
Logorecherche nur schwer méglich. Hierzu ist eine
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Ahnlichkeitsrecherche bzw. eine Firmennamenrecherche
erforderlich. Beide sind in der Regel von einem externen Anbieter
einzuholen.

Eine Markenanmeldung ist mir zu teuer. Gibt mir mein
Firmenname auch schon Rechte?

Ja. Soweit Sie Ihren Unternehmensnamen im geschéftlichen
Verkehr benutzen (die reine Griindung reicht nicht aus!),
genieBen Sie Schutz fir diesen Namen. Allerdings genieBen Sie
nur Schutz in dem Umfang, in dem Sie den Namen auch
tatsachlich benutzen. Das heiBt, dass Ihr Schutz méglicherweise
regional begrenzt ist, und dass er nicht flr Tatigkeiten bzw.
Geschaftsbereiche gilt, die erst spater hinzukommen.

Kann ich mir schon vorab Rechte sichern, indem ich eine
Internetdomain anmelde ?

Nein. Die reine Registrierung einer Internetdomain gewéhrt keine
Rechte. In seltenen Féllen kann die Benutzung einer
Internetdomain, etwa flr eine Website, Rechte verschaffen. Eine
Benutzung fur eine Baustellenseite oder eine einfache
Unternehmensprasentation reicht hierfir in der Regel nicht aus.

Ich habe gehért, dass ich auch Uber eine Titelschutzanzeige
Schutz flir meine Marke bekommen kann. Das ist auch deutlich
glinstiger. Stimmt das?

Nein. Die Titelschutzanzeige an sich gewéhrt ({iberhaupt keine
Rechte. Sie gibt einem lediglich die Mdglichkeit, den Schutz fiir
einen Werktitel (Buch, Zeitschrift, TV-Sendung, Kunstevent) fiir
maximal ein halbes Jahr im Voraus zu ,reservieren®. Denn der
Schutz fiir Werktitel entsteht — wie der Schutz fir Firmennamen —
erst durch die Benutzung. Wird der Titel innerhalb des halben
Jahres nicht benutzt bzw. eingefiihrt, verfallt die Wirkung der
Titelschutzanzeige.

Was kann passieren, wenn ich keine Marke anmelde?
Wenn Sie keine Marke anmelden, haben Sie an dem

Namen/Zeichen entweder nur beschrankte Rechte (wenn es Ihr
Unternehmensname ist) oder gar keine Rechte (wenn es Ihr



Produktname ist). Es kann Ihnen also eher passieren, dass Sie
abgemahnt werden und Ihnen die weitere Benutzung des
Zeichens/Namens verboten wird, weil jemand bessere Rechte
hat. Das gilt selbst dann, wenn Sie schon langer auf dem Markt
sind. AuBerdem kénnen Sie nicht ohne Marke nicht Widerspruch
gegen die Eintragung einer identischen oder ahnlichen Marke
einlegen.

Ill. Was kann ich als Marke schiitzen?
Was kann ich als Marke schiitzen?

Als Marke kann ich Wérter, Buchstaben, Zahlen, Slogans, Bilder
und Logos, ja sogar dreidimensionale Gestaltungen, Jingles,
Farben und Kombinationen aus allen Elementen schiitzen
lassen.

Kann ich eine Abkirzung schiitzen lassen?

Ja. Ich kann eine Abklrzung schitzen lassen, wenn sie nicht als
Abklrzung schon beschreibend fur die Waren oder
Dienstleistungen ist (z.B. PKW fir Autos, LKW fir Lastkraftwagen
oder HBF fiir Hauptbahnhof). Beispiele sind etwa AEG, BASF,
BMW oder IKEA.

Kann ich einen Werbeslogan schlitzen lassen?

Ja, wenn er Unterscheidungskraft hat. So hat Nestlé sich HAVE
A BREAK schitzen lassen.

Kann ich ein Bild schiitzen lassen?

Ja. Bilder sind uneingeschrankt schutzfahig — wenn sie nicht
beschreibend sind. So ist das Bild eines Apfels flir Computer
schutzfahig, nicht dagegen fir Apfelsaft.

Kann ich eine Verpackung oder ein Verpackungsdesign schiitzen
lassen?

Ja. Oft werden ganze Verpackungen oder Verpackungslabels als
Marke angemeldet. Eine reine Verpackungsform ist als Marke
schwerer zu schiitzen. Auch dies ist aber grundsatzlich mdglich.

Kann ich eine Comicfigur schiitzen lassen?

Ja. So ist z.B. der Hase auf der Nesquik-Packung als Marke
geschutzt, ebenso der Biber aus der OBI-Werbung.

Ich habe eine neue Geschdftsidee. Kann ich sie als Marke
schlitzen?

Nein. Geschéftsideen sind weder als Marken, noch als Patente
schutzféhig. Ideen sind generell nicht schutzfahig. Allerdings
kann ein Geschéaftsmodell in beschranktem Umfang gegen
Nachahmung geschitzt sein, wenn es erst einmal erfolgreich
eingeflihrt ist. Das ist aber einzelfallabhangig.

Muss mein Unternehmen so heiBen wie meine Marke?

Nein. Die Marke dienst zunéchst einmal der Bezeichnung eines
Produkts, also einer Ware oder Dienstleistung, die das
Unternehmen anbietet. So bietet das Unternehmen Apple die
Produkte iPod oder iPhone an. Oft sind Unternehmens- und
Produktname allerdings deckungsgleich. Auch sonst gilt: Der
Unternehmensname ist fast immer auch durch eine Marke
geschutzt.

Stimmt es, dass ich einen Begriff schiitzen lassen kann, den man
eigentlich nicht schiitzen kann, wenn ich ihn nicht als Wortmarke,
sondern als Wortbildmarke, also in einer gewissen grafischen
Ausgestaltung oder in einer bestimmten Schrift anmelde?

Ja und nein. Ich kann zwar flr eine solche Wortbildmarke
Markenschutz bekommen. Allerdings schitzt die Marke dann
nicht das betreffende Wort, sondern nur die grafische
Ausgestaltung. So kann zum Beispiel der Begriff SCHOKO nicht
als Wortmarke fr Schokoladenpralinen geschiitzt werden. Wird
SCHOKO als Wortbildmarke eingetragen, so gilt der Schutz nur
fir den Bildanteil. Man kann aus dieser Marke nicht gegen eine
andere Marke SCHOKO vorgehen, es sei denn, sie ist genauso
gestaltet.
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IV. Wie schiitze ich meine Marke
1. Wie geht’s?
Wie bekomme ich eine Marke?

Durch Anmeldung einer Marke beim Patent- und Markenamt und
anschlieBende Eintragung. Die Registrierung einer Domain oder
eine schlichte Benutzung verschaffen keine Markenrechte.

Kénnen nur Unternehmen Marken anmelden oder auch
Privatpersonen?

Jedermann kann eine Marke anmelden. Um ihren Bestand auf
Dauer zu sichern, muss man sie allerdings auch im
geschéftlichen Verkehr verwenden. Sonst droht ihr nach finf
Jahren die L6schung wegen Nichtbenutzung.

Kann ich eine Marke auch ohne Anwalt anmelden?

Ja. Allerdings sollte man sich zuvor umfassend informieren. Die
Erlauterungen auf der Website des Patent- und Markenamts
(www.dpma.de) sind detailliert und hilfreich. Allerdings ist es flr
einen Laien schwierig, die rechtlichen Konsequenzen einer
Markenanmeldung zu Uberblicken oder Fehler bei der Anmeldung
zu vermeiden. Auch ist der Laie meist nicht der Lage, sich zu
Ruckfragen des Markenamts oder zu Widerspriichen Dritter zu
auBern. Bei einer so wichtigen Entscheidung wie der Anmeldung
einer Marke empfehle ich daher, einen Anwalt um Rat zu fragen.

Muss ich vor einer Markenanmeldung recherchieren, ob es die
Marke schon gibt?

Nein. Ich empfehle es aber dringend. Wer ein Zeichen als Marke
anmeldet, an dem schon ein anderer Rechte hélt, der riskiert
nicht nur einen Widerspruch gegen seine Marke. Oft wird er auch
wegen drohender Markenverletzung abgemahnt oder wird mit
einer einstweiligen Verfigung tberzogen. Eine Vorabrecherche
ist daher in der Regel gut investiertes Geld.



2 . Was melde ich als Marke an?

Soll ich meine Marke lieber als Wort anmelden (Wortmarke), oder
zusammen mit meinem Logo als Wortbildmarke?

Das ist nicht pauschal zu beantworten. Grundsatzlich ist die
Wortmarke die starkere Marke, denn sie bietet Schutz gegen eine
Verwendung in jeder grafischen Ausgestaltung. Wenn die
grafische Ausgestaltung allerdings aufwéndig ist und es gerade
auf sie ankommt, dann kann es sinnvoll sein, eine Wort-/
Bildmarke anzumelden. Im Regelfall ist es allerdings sinnvoller,
Wortmarke und Bildmarke getrennt anzumelden.

Soll ich meine Marke in Farbe oder in schwarzwei3 anmelden?
Was ist der Unterschied?

Auch das hangt wieder von der individuellen Marke ab. Bei einer
Anmeldung in schwarzweif} ist die Marke gegen eine
Verwendung in jeder Farbkombination geschitzt. Bei einer
Anmeldung in Farbe ist der Schutz in erster Linie auf das Zeichen
in dieser Farbkombination beschrankt, in Bezug auf diese
konkreten Farben ist die Marke aber auch starker.

Soll ich eine deutsche Marke anmelden oder eine europdische?
Und was ist der Unterschied fiir mich?

Die deutsche Marke gewahrt Schutz fur Deutschland, die
européische (oder Gemeinschafts-)Marke gewéahrt Schutz fir das
gesamte Gebiet der EU (27 Lander). Die Gemeinschaftsmarke ist
zwar teurer als die deutsche Marke. Im Verhaltnis zu 27 — oder
auch nur 10 oder 5 — Einzelanmeldungen ist sie allerdings
glnstig. Denn es fallen nur einmal Amtsgebiihren und
Anwaltskosten an. Allerdings birgt sie auch Risiken. Bei einer
Gemeinschaftsmarke kdnnen Markeninhaber aus 27 Landern
Widerspruch einlegen. Die Chance, eine Gemeinschaftsmarke zu
erhalten, sind also geringer als bei einer deutschen Marke. Ich
empfehle daher, neben einer Gemeinschaftsmarke immer auch
eine nationale Marke anzumelden.

3. Woflir melde ich die Marke an?

Warum muss ich meine Marke fiir bestimmte Waren oder
Dienstleistungen anmelden?

Eine Anmeldung ohne Bezug zu bestimmten Waren und
Dienstleistungen ist nicht méglich. Sonst wiirden, vereinfacht
gesprochen, die Namen unndtig knapp. Denn wer die Marke
FOCUS fir Autos halt, hat in der Regel keinen Nachteil dadurch,
dass es dieselbe Marke auch fir Zeitschriften gibt. Es ist zwar
auch méglich, eine Marke fir alle Waren und Dienstleistungen
anzumelden. Das ist aber entsprechend teuer.

Was bedeutet es, dass meine Marke fiir bestimmte Klassen
angemeldet wird oder geschditzt ist ?

Die Waren und Dienstleistungen, flir die man eine Marke
anmelden kann, sind nach international einheitlichen MaBstaben
in insgesamt 45 Klassen unterteilt. Die Kosten einer
Markenanmeldung bestimmen sich danach, in wie viele Klassen
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen fallen.
Ublicherweise umfasst die Grundgebuhr fir eine
Markenanmeldung drei Klassen. Fir jede weitere Klasse erhéhen
sich die Gebuhren.

Soll ich die Marke nur fiir die Waren bzw. Dienstleistungen
anmelden, fir die ich die Marke im Moment benutze oder
benutzen will, oder lieber einen weiteren Schutzumfang wéhlen?

Es macht keinen Sinn, Waren und Dienstleistungen anzumelden,
fr die man die Marke auch in Zukunft nicht benutzen will. Das
produziert unnétige Kosten. Auf der anderen Seite sollte ist es
sinnvoll, in die Zukunft zu schauen und die Marke auf die kinftige
Geschéftsentwicklung auszurichten. Daher den Anmeldeumfang
lieber etwas groBzugiger bemessen. Dabei aber nicht vergessen,
dass ein grdoBerer Anmeldeumfang auch mehr Angriffsflache fiir
Widerspriiche und generell fir altere Rechte Dritter bietet.
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Muss ich in der Anmeldung alle Waren oder Dienstleistungen
aufzéhlen, fiir die meine Marke geschlitzt werden soll?

Ja und nein. Der Anmeldeumfang der Marke kann nicht
nachtraglich erweitert werden. Deshalb muss die Aufstellung von
Anfang an vollsténdig sein. Auf der anderen Seite ist es nicht
ndtig, jedes Detail mit aufzufiihren. Es genligt, Oberbegriffe zu
verwenden. Die meisten Oberbegriffe sind bereits in den
offiziellen Klassenbeschreibungen enthalten.

Soll ich am besten immer alle Waren/ Dienstleistungen aus einer
Klasse anmelden?

Nein. Melden Sie nur das an, was Sie auch brauchen. Klasse 9
zum Beispiel umfasst u.a. DVD-Player, Lichtmessgerate und
Sonnenbrillen. Wenn Sie Sonnenbrillen herstellen, benétigen Sie
nur Schutz fir Sonnenbrillen, nicht auch fir DVD-Player.

4. Das Verfahren

Warum kann ich den Begriff ,BlueLight” nicht als Marke fiir meine
Leuchtenkollektion schiitzen lassen?

Weil der Begriff fir Leuchten freihaltebedurftig ist. Er beschreibt
das blaue Licht, das eine Leuchte mit blauem Leuchtkérper
ausstrahlt, und zwar in einer Sprache, die in Deutschland viele
Menschen verstehen. Damit fehlt dem Begriff auch
Unterscheidungskraft.

Was bedeutet es, dass eine Marke ,beschreibend” ist?

Eine Marke ist beschreibend, wenn sie den Gegenstand, fiir den
sie geschutzt werden soll, beschreibt. Der Begriff COLA ist fir
Cola nicht schutzfahig. Beschreibend sind aber auch
Eigenschaften oder Bestimmungsangaben. So sind z.B. auch die
Begriffe DRINK oder LIQUID oder THIRST oder ICE COLD
beschreibend fur Cola.



Kann ich nach der Anmeldung meine Marke oder meine
Markenanmeldung noch verdndern? Kann ich z.B. Waren oder
Dienstleistungen ergdnzen, die ich bei der Anmeldung vergessen
hatte, oder sonst Fehler korrigieren?

Nein. Einzige Ausnahme ist die Einschrankung des
Anmeldeumfangs (also die teilweise Ricknahme der
Markenanmeldung, z.B. fur bestimmte Waren oder
Dienstleistungen).

Wie lange dauert es, bis meine Marke eingetragen ist? Kann ich
das beschleunigen?

Die Eintragung einer Marke dauert in Deutschland in der Regel 3
— 6 Monate, wenn das Amt keine Beanstandungen hat. Nach der
Eintragung (im Ausland und bei Gemeinschaftsmarken: vor der
Eintragung) wird sie im Markenblatt veréffentlicht. Dann haben
die Inhaber alterer Marken drei Monate lang Gelegenheit, der
Eintragung zu widersprechen. Widerspricht keiner, ist das
Eintragungsverfahren abgeschlossen.

Ab wann gilt der Schutz meiner Marke? Schon mit der
Anmeldung, oder erst mit der Eintragung?

Die Marke gewahrt erst ab ihrer Eintragung Schutz. Der Schutz
gilt aber rickwirkend ab dem Zeitpunkt der Markenanmeldung.
Deshalb kommt es bei Streitigkeiten immer auf den
Anmeldezeitpunkt an.

Wie lange ist meine Marke gliltig?

Die Marke ist nach der Eintragung zunéchst einmal zehn Jahre
gultig, und zwar gerechnet vom Tag der Anmeldung. Sie kann
danach aber unbegrenzt immer wieder fir zehn Jahre verlangert
werden.

V. Die Rechte anderer
Kann ich irgendwo recherchieren, ob es meine Marke schon gibt?

Eine Internetrecherche Gber die Suchmaschine kann einen ersten
Anhaltspunkt dafiir geben, ob ein Zeichen als Marke benutzt wird.
Auch eine Priifung, ob eine Domain noch frei ist, kann einen
ersten Anhaltspunkt geben. Aber nicht alle Marken sind im
Internet zu finden. Und Marken, die (noch) nicht benutzt werden,
lassen sich ohne Markenrecherche Uberhaupt nicht finden.

Woher weiB3 ich, ob jemand an einem Namen Rechte hat — und
ggf. seit wann?

Im Markenregister, das auch online abrufbar ist, stehen alle
Marken mit Anmelde- und Eintragungsdatum. Bei Bildern und
Logos oder wenn man es genau wissen will beauftragt man am
besten einen externen Suchdienst mit der Recherche.

Jemand benutzt schon denselben Namen wie ich, aber fir eine
ganz andere Branche, bzw. fiir ganz andere Produkte. Muss ich
befiirchten, dass ich seine Rechte verletze?

Im Normalfall: Nein. In den meisten Féllen gibt es zwischen
Marken, die fir unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen
geschitzt sind/ benutzt werden, keinen Konflikt. Dann verletzen
Sie auch nicht die Rechte des anderen. Und bei teilweisen
Uberschneidungen kann man sich immer noch einigen. Eine
Ausnahme gilt allerdings flr bekannte und beriihmte Marken.
COCA-COLA oder GOOGLE dirften Sie auch fiir Ski oder
Schuhcreme nicht benutzen.

Ich habe festgestellt, dass jemand denselben Namen benutzt wie
ich. Er ist allerdings in Rostock tétig, meine Firma ist in Stuttgart.
Ist das ein Problem?

Ja, das kann ein Problem sein. Denn Firmennamen genief3en
zunachst einmal Schutz in ganz Deutschland, wenn sie nicht
ausnahmsweise nach der Art ihres Unternehmens (z.B.
Wirtshaus) nur regional oder lokal tatig sind. Wenn dieses
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Unternehmen seinen Namen als Marke geschitzt hat, gilt der
Schutz ohnehin fir ganz Deutschland. Ohne Ausnahmen.

Ich wiirde gerne einen neuen Namen als Marke schiitzen.
Jemand hat aber bereits die entsprechende de-Domain. Kann ich
da etwas machen? Oder hat er bessere Rechte als ich?

Wenn jemand bereits die Domain hat, muss das nicht heiBen,
dass er auch Rechte an dem Namen hat. Es kann aber so sein.
Auf jeden Fall ist es sinnvoll, dann eine Markenrecherche
durchzufiihren. Dass der Domaininhaber keine Rechte hat, heif3t
aber nicht zwingend, dass Sie mit einer Marke auch erfolgreich
die Domain herausverlangen kénnen. Das hangt wiederum von
weiteren Faktoren im Einzelfall ab.

Ein anderer/ ein anderes Unternehmen verwendet schon einen
Namen, den ich auch gerne nutzen wirde. Er hat aber noch
keine Marke. Kann ich mir den Namen ,sichern®, indem ich ihn
jetzt noch als Marke anmelde?

Im Regelfall: Nein. Wenn Sie die Marke fiir &hnliche Waren oder
Dienstleistungen nutzen wollen, hat er mdglicherweise éltere
Rechte. Er kann dann zwar nicht verhindern, dass lhre Marke
zunéchst eingetragen wird. Er kann sie aber spéater mithilfe seiner
alteren Rechte an seinem Unternehmensnamen l6schen lassen.

Priift das Amt bei meiner Markenanmeldung, ob es die Marke
schon gibt?

Nein. Das Amt priift nur, ob die Marke gegen objektive Kriterien
verstdBt. Das Amt prift nicht, ob sie Rechte Dritter verletzt.

Kommt es bei identischen oder dhnlichen Marken immer nur
darauf an, wer die dltere Marke hat?

Im Regelfall: Ja. Denn es gibt in Deutschland kein besseres
Recht aus einer friiheren Benutzung. Allerdings kann eine frihere
Benutzung als Unternehmensname (oder sonstiges
Unternehmenskennzeichen) &ltere und damit bessere Rechte
gewahren.



Ist es mdglich, dass zwei Personen bzw. Unternehmen dieselbe
Marke benutzen?

Ja. Dafiir kann es mehrere Griinde geben. Das eine
Unternehmen kann dem anderen eine Lizenz erteilt haben, es
kann aber auch einfach nur die Benutzung der Marke dulden. Der
Inhaber der altere Rechte kann frei entscheiden, was er mit
seiner Marke macht. Dazu gehért auch, anderen die Benutzung
zu erlauben. Méglicherweise hat er aber auch einfach nur (noch)
nicht gemerkt, dass seine Marke auch von einem anderen
benutzt wird.

VL. Ich habe eine Marke. Was nun?

Wann kann ich an meine Marke ein ® oder ein ™ anftigen? Kann
ich diese Kiirzel auch schon benutzen, wenn meine Marke noch
nicht eingetragen ist?

Das ®-Symbol sagt aus, dass der betreffende Begriff oder das
sonstige Zeichen als Marke eingetragen ist. Sie kdnnen also das
Symbol verwenden, wenn Ihre Marke eingetragen ist. Verwenden
Sie es, obwohl lhr Zeichen nicht oder noch nicht als Marke
eingetragen ist, riskieren Sie eine Abmahnung wegen unlauteren
Wettbewerbs. Das Symbol ™ stammt eher aus dem anglo-
amerikanischen Rechtsraum. Es zeigt an, dass der Betreffende
Markenrechte an dieser Bezeichnung beansprucht. In
Deutschland hat das Symbol keine klare Bedeutung. Eine
Benutzung wird nicht empfohlen.

Kann meine Marke noch angegriffen werden, wenn sie einmal
eingetragen ist?

Ja. Eine Marke kann jederzeit angegriffen werden. Das gr6Bte
Risiko besteht direkt nach der Veréffentlichung im Markenblatt
wéahrend der drei Monate dauernden Widerspruchsfrist. Wéhrend
dieser Zeit kann jeder, der glaubt, bessere Rechte zu haben,
Widerspruch gegen die Marke einlegen. Ist der Widerspruch
begriindet, wird die Marke (ggf. teilweise) geldscht. Im
Widerspruchsverfahren ist aber auch eine Einigung mit dem
Inhaber der alteren Marke mdglich und blich.

Kann die Marke auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch
angegriffen werden?

Ja. Das Risiko einer Léschung ist dann allerdings geringer. Denn
viele Markeninhaber Uberwachen die Veréffentlichungen im
Markenblatt, um die Eintragung kollidierender Marken zu
verhindern. Ist also nach der Verdffentlichung kein Widerspruch
erhoben worden, ist das Risiko einer nachtraglichen Léschung
gering. Mit zunehmender Dauer der Eintragung sinkt das Risiko
weiter. Vorausgesetzt natlrlich, die Marke wird benutzt.

Stimmt es, dass eine Marke irgendwann verféllt, wenn man sie
nicht benutzt?

Nein, die Marke verféllt nicht automatisch. Wird sie allerdings
Uber einen Zeitraum von funf Jahren seit der Eintragung nicht
benutzt, kann jedermann die L6schung beantragen. Geschieht
das nicht, fristet sie als Karteileiche weiter ihr Dasein — immer
vorausgesetzt, die Schutzdauer wird verlédngert. Dann kann man
auch spater noch ihre Benutzung aufnehmen und sie so vor der
Léschung schiitzen.

Kann ich anderen erlauben, meine Marke zu benutzen? Kann ich
dafiir auch Geld verlangen?

Ja. Wem Sie die Benutzung der Marke gestatten, ist allein lhre
Sache, und ob Sie daflr Geld verlangen ebenso. Allerdings
sollten Sie immer bedenken, dass es auf Sie als Markeninhaber
zurtckfallt, wer die Marke benutzt, und wie sie benutzt wird.
Lizenzvertrage enthalten daher oft Klauseln, die festlegen, wie
eine Marke zu benutzen ist. Sie sollen sicherstellen, dass das
Image der Marke nicht leidet, wenn sie ein Dritter benutzt.

Ich habe mal gehért, dass jemand viel Geld damit verdient hat,
dass er eine Marke angemeldet hat, die ein anderer hinterher
brauchte, und die er ihm dann verkauft hat. Geht das wirklich?

Ja, das kann vorkommen. Aber dann ist es meist ein (fir den
Markeninhaber) glucklicher Zufall. Es 1&sst sich nicht planen.
Planen lieBe es sich nur, wenn man die Ziele und Planungen des
anderen kennte. Und dann wére es Behinderung und deshalb
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wohl eine bdsglaubige Markenanmeldung. Mein Rat daher: Gar
nicht erst versuchen.

VIl. Ich wurde abgemahnt/ verklagt. Was muss ich tun?

Ich habe eine Abmahnung von jemandem bekommen, weil ich
angeblich seine Rechte verletze. Muss ich hierauf reagieren?

Ja, es sei denn, Sie kdnnen sicher ausschlieBen, dass Sie seine
Rechte verletzen. Es besteht zwar keine gesetzliche
Verpflichtung zur Antwort; sie liegt aber in lhrem Interesse. Bei
Abmahnungen ist immer héchste Eile geboten. Wenn die
Abmahnung berechtigt ist, und Sie reagieren nicht innerhalb der
Frist, kann der Markeninhaber gegen Sie eine einstweilige
Verflugung erwirken, mit der lhnen die weitere Benutzung
einstweilen untersagt wird. Dies ist meist mit hohen Kosten
verbunden. AuBerdem ist damit die Auseinandersetzung noch
nicht abgeschlossen. Wenn Sie reagieren, kénnen Sie mdgliche
Kosten und/oder Schaden gering halten oder ausschlieBen. In
jedem Fall empfehle ich dringend, sich kurzfristig an einen
spezialisierten Rechtsanwalt zu wenden.

Ich habe eine Abmahnung bekommen und soll eine
Unterlassungserkldrung unterschreiben. Allerdings muss ich
dann auch die Anwaltskosten der Gegenseite zahlen. Kann ich
das irgendwie verhindern?

Ja. Die Abgabe der Unterlassungserklarung und die Ubernahme
der Kosten sind zwei Paar Schuhe. Man kann eine
Unterlassungserkldrung auch abgeben, ohne sich zugleich zum
Kostenersatz zu verpflichten. Der Abgemahnte ist zwar nach der
Rechtsprechung verpflichtet, die Kosten zu tragen, wenn die
Abmahnung berechtigt ist. Es kann aber vorkommen, dass die
Kosten in der Abmahnung zu hoch angesetzt sind, oder dass die
Abmahnung zwar unberechtigt ist, man aber trotzdem eine
Unterlassungserklarung abgibt. Gibt es berechtigte Zweifel daran,
dass Abmahnung begriindet ist oder dass die Abmahnkosten
angemessen sind, so kann es sinnvoll sein, nur die
Unterlassungserklarung (mit Vertragsstrafeversprechen!) zu
unterschreiben und die Kostenfrage spater zu klaren.



Ein anderer hat mich abgemahnt/ verklagt, weil ich angeblich
seine Marke verletze. Dabei hat das Amt meine Marke doch
eingetragen. Kann es trotzdem sein, dass er recht bekommt?

Ja, das ist mdglich. Zunachst einmal prift das Amt nicht, ob
jemand bessere Rechte hat, bevor es die Marke eintrégt. Daftr
gibt es eine dreimonatige Widerspruchsfrist, wahrend der Dritte
mit vermeintlich besseren Rechten Widerspruch gegen die
Eintragung einlegen kdnnen. Aber auch nach Ablauf dieser Frist
kann es vorkommen, dass ein Inhaber besserer Rechte lhre
Marke erfolgreich angreifen kann. Er kann mit der Klage aber
genauso gut scheitern.

Ein anderer hat mich abgemahnt/ verklagt, weil ich angeblich
seine Marke verletze. Dabei hat das Markenamt im
Widerspruchsverfahren ausdriicklich entschieden, dass meine
Marke seine nicht verletzt. Wie kann das sein?

Das hat mehrere Griinde. Zum einen werden im
Widerspruchsverfahren die Marken nur so verglichen, wie sie
sich nach dem Registerstand gegeniberstehen. Es wird nicht —
oder jedenfalls nur wenig — berticksichtigt, ob eine Marke
vielleicht durch umfangreiche Benutzung oder sogar Bekanntheit
gestarkt ist. Es wird auch nicht geprift, in welcher Weise das
vermeintlich verletzende Zeichen (d.h. lhre Marke) verwendet
wird. Das Gericht prift umfassender als das Amt. Deshalb hat in
Sachen Markenverletzung das Gericht das letzte Wort. Wenn Sie
im Widerspruchsverfahren gewonnen haben, bleibt dies aber
auch im Gerichtsverfahren ein starkes Indiz dafir, dass Ihre
Marke die andere nicht verletzt.

Kann mich jemand schon wegen einer Markenanmeldung
angreifen? Oder erst, wenn ich die Marke auch benutze?

Sie kdnnen auch schon wegen der Anmeldung einer Marke
angegriffen werden. Denn die Gerichte gehen davon aus, dass
jemand, der eine Marke anmeldet, sie auch einmal benutzen will.
Insofern bestehe die Gefahr einer Markenverletzung.

VIIl. Jemand benutzt meine Marke — was kann ich tun?

Ich habe festgestellt, dass nach mir jemand die gleiche/ eine
&hnliche Marke angemeldet hat wie ich. Was kann ich dagegen
tun? Kann ich die Marke léschen lassen?

Sie kénnen gegen diese Marke Widerspruch einlegen. Wenn das
Amt der Ansicht ist, dass Verwechslungsgefahr besteht, wird es
die Marke des anderen I6schen. Wenn es die Marke nicht ldscht,
kénnen Sie die Ldschung immer noch vor Gericht verlangen.

Jemand benutzt meine Marke oder eine sehr dhnliche Marke.
Kann ich ihn abmahnen? Oder kann ich ihn verklagen?

Ja. Wenn Verwechslungsgefahr besteht oder ihre Marke sonst
verletzt wird, kdnnen Sie den anderen abmahnen. Er hat dann im
Regelfall auch die Kosten zu tragen. Weigert er sich, eine
Unterlassungserklarung zu unterzeichnen, kdnnen Sie gegen ihn
eine einstweilige Verfligung erwirken. Beachten Sie: Handeln Sie
schnell, wenn Sie von der Verletzung erfahren. Sonst entfallt die
M@&glichkeit, per einstweiliger Verfligung vorzugehen.

Jemand hat sich die Domain gesichert, die zu meiner Marke
~gehért”. Kann ich von ihm verlangen, dass er die Domain an
mich herausgibt?

Maoglicherweise. Das hangt aber auch davon ab, wann die
Domain registriert wurde, ob und woflr sie genutzt wird, und
woflr Ihre Marke registriert ist. Generell gilt: Es ist einfacher,
gegen eine Domainregistrierung vorzugehen, die zeitlich nach
der Markenanmeldung liegt.

Schiitzt mich meine Marke nur gegen eine identische
Nachahmung? Oder auch gegen &hnliche Zeichen?

Die Marke schitzt auch gegen die Benutzung &hnlicher Zeichen.
Und je starker die Marke durch Benutzung wird, desto weiter
reicht ihr Schutz.
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Jemand benutzt meine Marke in seiner Werbung, um seine
Produkte mit meinen zu vergleichen. Ist das erlaubt?

Grundsatzlich ja. Voraussetzung ist, dass er bei der
vergleichenden Werbung sachlich ist (also nicht sprichwdrtlich
Apfel mit Birnen vergleicht), und dass er lhre Marke nicht nur
ausnutzt, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Oft genug ist aber
genau das der Fall.

Muss ich gegen jemanden vorgehen, der meine Marke benutzt?
Und was passiert, wenn ich nichts dagegen unternehme? Kann
mir das schaden?

Nein. Sie missen gegen einen Verletzer nicht vorgehen. Es ist
aber dringend zu empfehlen. Hierflir sprechen zwei Griinde. Zum
einen kann es passieren, dass Sie spater nicht mehr gegen ihn
vorgehen kénnen, weil Sie Ihre Anspriiche durch bewusstes
Nichthandeln verwirkt haben. Zum anderen kénnen sich spater
moglicherweise Dritte darauf berufen, dass lhre Marke durch
Drittzeichen geschwéacht oder (im schlimmsten Fall) durch
beliebige Benutzung gemeinfrei geworden sei. Wer die
Exklusivitat seiner Marke sichern will, muss daflr sorgen, dass
Sie exklusiv bleibt.

Ich habe gar keine Marke angemeldet, aber ein anderer benutzt
meinen Firmennamen. Habe ich auch Rechte aus dem
Firmennamen?

Ja. Die Rechte aus dem Firmennamen reichen zwar nicht so weit
wie die Rechte aus einer Marke, aber sie gewahren einen
vergleichbaren Schutz. Sie kénnen also gegen den Dritten wegen
Verletzung lhres Unternehmenskennzeichens vorgehen, wenn
Verwechslungsgefahr besteht oder lhr Firmenname sonst verletzt
wird.

© Rechtsanwalt Marc Pitz-Poulalion

Alle Rechte vorbehalten. Aus- und Nachdruck- auch
auszugsweise- nur nach vorheriger Zustimmung
Anfragen bitte an:

Rechtsanwalt Marc Pitz-Poulalion

WotanstraBBe 64 80639 Miinchen
info@servicemarks.de



