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Die eigene Marke
Wirksame Vorsorge gegen Abmahnungen
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I. Einleitung

Der Markenschutz findet zunehmend Beachtung
durch den bundesdeutschen Mittelstand. Wahrend es
in der Vergangenheit mehrheitlich die groflen Kon-
zerne waren, die ihre Produkte und Geschéftsbe-
zeichnungen zur Marke anmeldeten, ist nun seit eini-
gen Jahren ein starker Zuwachs an Markeneintra-
gungen durch kleine und mittelstdndische Betriebe
festzustellen.

Dieser Beitrag soll einen kurzen Uberblick tber die
Vorteile und das Verfahren der Markenanmeldung
geben. Gleichzeitig wird dargestellt, welche alternati-
ven Mdoglichkeiten es gibt, Markenschutz zu erlan-
gen. SchlieBlich erhalt der Leser Informationen zur
Verteidigung der Marke gegen Verletzungshandlun-
gen Dritter (Abmahnung).

Il. Vorteile

Die Stellung als Inhaber von Markenrechten stellt
sich fur jeden Unternehmer als vorteilhaft dar. So
erreicht man zunéachst eine deutliche Unterscheidung
von den Waren und Dienstleistungen der Konkurren-
ten, so dass aus anonymer Ware ein Markenartikel
und aus der anonymen Dienstleistung eine individua-
lisierbare Markenleistung wird. DarUber hinaus erhalt
man durch die Marke eine betrachtliche Werbewir-
kung, da der Kunde das Produkt sofort zuordnen
kann. Wichtig ist auch die Garantiefunktion der Mar-
ke, da mit Hilfe der Marke beim Publikum die Vorstel-
lung von gleich bleibender oder verbesserter Qualitat
gefestigt wird. Die Marke stellt zudem einen Teil des
Unternehmenswertes dar, welcher mit zunehmender
Bekanntheit stetig wachst. So wird allein der wirt-
schaftliche Wert der Marke ,Mercedes” derzeit auf
ca. $ 21 Mrd. geschatzt (Spitzenreiter Coca-Cola $
67 Mrd.).

Ausschlaggebend fiir eine Markenanmeldung ist
gerade bei kleinen und mittelstandischen Betrieben
der Schutz vor Unterlassungsanspriichen Dritter,
welche regelmafRig im Wege der Abmahnung durch-
gesetzt werden. So gewahrt die eingetragene Marke
dahingehend Schutz, dass der eigene Geschaftsauf-
tritt in der gewlnschten Form erhalten bleiben kann,
ohne dass Dritte die Verwendung der eigenen Ge-
schafts- oder Produktbezeichnung verbieten lassen
kénnen. Gleichzeitig gibt de Eintragung der Marke
dem Inhaber ein ausschlieliches Benutzungsrecht
und - damit verbunden - ein Verbietungsrecht gegen
andere.

Der Markenschutz sollte daher von jedem Selbstan-
digen in Erwagung gezogen werden, um seine g-
schaftliche Tatigkeit abzusichern. Vorsicht: Die Ver-
wendung fremder Marken (auch im Ahnlichkeitsbe-
reich!) als Firma oder Produkt-/Dienstleistungs-
bezeichnung kann noch viele Jahre nach der Unter-
nehmensgrindung vom Markeninhaber verboten
werden, was neben erheblichen Schadensersatzfor-
derungen auch noch zwingend die sofortige Einstel-
lung der Geschaftstatigkeit unter der fremden Marke -
und damit haufig die vollstandige Geschaftsaufgabe -
zur Folge hat.

IIl. Drei Wege zur Erlangung von Markenschutz

Einen Schutz nach dem deutschen Markengesetz
erreicht man auf drei verschiedenen Wegen. Der
sicherste Weg ist die Eintragung der Marke in das
Register des Deutschen Patent- und Markenamtes
(DPMA). Dariiber hinaus wird Markenschutz erlangt
durch Verwendung einer Waren- oder Dienstleis-
tungsbezeichnung mit Verkehrsgeltung oder durch
Benutzung einer Geschéftsbezeichnung. Schliellich
greift der Markenschutz auch bei notorisch bekann-
ten Marken, ohne dass hierfur weitere Anforderungen
erforderlich waren.

Die Eintragung in das Markenregister setzt die
Durchfiihrung des formellen Anmeldeverfahrens vor-
aus. Vor Einreichung des offiziellen Anmeldeformu-
lars sollte im Wege der Markenrecherche festgestellt
werden, ob altere Markenrechte an dem anzumel-
denden Begriff bestehen. Hierbei ist zu berlicksichti-
gen, dass fur den Schutzbereich Deutschland derzeit
ca. 1.500.000 Marken registriert sind. Kommt die
Recherche zum Ergebnis, dass Markenrechte Dritter
weder im Identitdts- noch im Ahnlichkeitsbereich
existieren, so sollte zeitnah die Anmeldung der Marke
erfolgen. Hierbei besteht Wahlfreiheit zwischen ver-
schiedenen Formen von Marken. Haufigste Form
durfte die Wortmarke sein, gefolgt von der Wort-
/Bildmarke und der reinen Bildmarke. In Betracht
kommt jedoch auch die Anmeldung von Slogans
(,Nicht immer, aber immer ofter”), Buchstaben (AEG,
BMW), Zahlen (007, 4711), Farben (Blau-Weil} fir
ARAL), Tonfolgen (Telekom-Jingle) oder dreidimen-
sionalen Formen (Odolflasche). Im Rahmen der An-
meldung sind die Waren- und Dienstleistungsklassen
zu benennen, in welchen die Marke eingetragen wird.



Fur den Bereich der Informationstechnologien kdmen
beispielsweise die Klassen 9 (Datenverarbeitungsge-
rate, Computer), 38 (Telekommunikation) und 42
(Entwurf und Entwicklung von Computerhardware
und -software) in Betracht. Insgesamt existieren 45
Waren- und Dienstleistungsklassen, so dass identi-
sche Warenbezeichnungen durchaus nebenher Mar-
kenschutz genieflen kénnen Bounty fiir StiRwaren,
Bounty fiir Haushaltspapier). Die amtlichen Gebiihren
fir die Markenanmeldung liegen im normalen Verfah-
ren mindestens bei EUR 300,00 fir drei Klassen.
Jede weitere Klasse verursacht zusatzliche Kosten
von EUR 100,00.

Nach Eingang der Anmeldung prift das DPMA die
anmeldete Marke auf ihre Schutzfahigkeit. Hierbei ist
insbesondere eine ausreichende Unterscheidungs-
kraft zu beachten. Beschreibende Angaben sind bei-
spielsweise nicht schutzfahig, weil ihnen jegliche
Unterscheidungskraft fehlt und sie dem allgemeinen
Gebrauch erhalten bleiben missen. Die Marke ,Best
Icecream® oder ,marktfrisch” fir Lebensmittel ist da-
her nicht schutzfahig. Nach standiger Rechtspre-
chung besteht Unterscheidungskraft vielmehr erst
dann, wenn die Marke 1. fur die konkreten Waren
oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender
beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden
kann und 2. es sich nicht um ein gebrauchliches
Wort der deutschen oder einer bekannten Fremd-
sprache handelt, das nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Bestehen von Seiten des DMPA keine Bedenken
gegen die Anmeldung der Marke, so wird - ohne
Prufung einer Verletzung von Markenrechten Dritter -
die Eintragung in das Markenregister vorgenommen
und im Markenblatt verdéffentlicht. Wahrend der nun
laufenden dreimonatigen Frist haben Inhaber alterer
Marken die Méoglichkeit, gegen die Neueintragung
Widerspruch einzulegen, was ein amtliches Wider-
spruchsverfahren nach sich ziehen wirde. Wird da-
gegen kein Widerspruch erhoben, erhalt der Anmel-
der nach Ablauf der Frist per Post seine Markenur-
kunde und kann nun offiziell das Zeichen ® hinter der
Marke verwenden.

Der Markenschutz kraft Benutzung mit Verkehrsgel-
tung ist wesentlich aufwendiger zu erlangen, als der
durch Eintragung in das Markenregister. Erforderlich
ist, dass das Geschaftskennzeichen so lang andau-
ernd und umfangreich im Geschéaftsverkehr benutzt
wird, dass es innerhalb beteiligter Verkehrskreise als
Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Verkehrsgel-
tung ist bei unterscheidungskraftigen Zeichen (z.B.
,Elixia“) bereits bei ca. 30% anzunehmen, was le-
deutet, dass dieser Prozentsatz der angesprochenen
Zielgruppe die Bezeichnung dem konkreten Unter-
nehmen zuordnen kann. Bei weniger
unterscheidungskraftigen Zeichen (,Tabac-Original®)
dirfte der Prozentsatz hoher liegen (ca. 60%), um
von Verkehrsgeltung sprechen zu kdénnen.

Problem der Erlangung von Markenschutz durch
Benutzung mit Verkehrsgeltung ist die Beweislast.

So kann der Inhaber einer angemeldeten Marke vor
Gericht schlicht durch Vorlage der Urkunde seine
Inhaberschaft darlegen. Der Inhaber einer Benut-
zungsmarke hat dagegen durch Vorlage eines aus-
fuhrlichen und reprasentativen Umfragegutachtens
detailliert zu beweisen, dass die obigen Prozentzah-
len auch erreicht werden, die Bezeichnung also in-
nerhalb der Zielgruppe ein Begriff ist.

Annlich sieht es aus bei notorisch bekannten Marken.
Hier wird der Markenschutz allein dadurch erreicht,
dass die Bezeichnung in den Verkehrskreisen allge-
meinglltig bekannt ist, also die Verkehrsgeltung ca.
90% erreicht hat. Die Beweislast hierfur tragt jedoch
wiederum der angebliche Markeninhaber.

IV. Die richtige Vorgehensweise

Méchte sich ein Unternehmer dahingehend absi-
chern, dass seine Waren- oder Dienstleistungsbe-
zeichnung nicht angreifbar ist, so sollte er diese
rechtzeitig zur Marke anmelden. Hierfir ist zunachst
erforderlich, dass man sich uber die Schreibweise
und grafische Darstellung der Bezeichnung im Klaren
ist. Anschliefend sollte man die Bezeichnung von
einem Rechercheanbieter (z.B. brandlaw.de) darauf-
hin Gberprifen lassen, ob diese identisch oder ahn-
lich fur die ausgewahlten Klassen bereits im Marken-
register vorhanden ist. Verzichtet man auf die Durch-
fihrung einer Recherche, so kénnte die Anmeldung
bereits vor der Eintragung daran scheitern, dass
Marken Dritter Ubersehen werden und deren Inhaber
im Wege der kostenpflichtigen Abmahnung gegen
den Anmeldenden vorgehen, da die Anmeldung be-
reits als Verletzungshandlung anerkannt ist.

Die Rechercheergebnisse sollten sodann von einem
Markenanwalt daraufhin Gberprift werden, ob die
gefundenen ahnlichen Marken geeignet sind, Ver-
wechslungen zur eigenen Marke hervorzurufen (Ver-
wechslungsgefahr). Gibt der Anwalt Entwarnung, so
sollte kurzfristig eine Anmeldung beim DPMA erfol-
gen, da der Anmeldetag fiir die Prioritdt zu anderen
Anmeldungen entscheidend ist. Die Gesamtkosten
dieser Vorgehensweise (exklusiv Anmeldegebiihren)
liegen zwischen EUR 700,00 und EUR 2.000,00 net-
to fur die Prufung und Anmeldung einer Marke, ab-
hangig von der Gro3e und dem Stand der beauftrag-
ten Rechercheanbieter und Rechtsanwalte. Ist die
Marke erst einmal im Markenregister eingetragen, so
droht eine weitere Gefahr: Die spatere, unbemerkte
Anmeldung einer identischen oder ahnlichen Marke
durch Dritte. Das DPMA (iberpriift die Ubereinstim-
mung mit bereits vorhandenen Marken im Register
namlich nicht und tréagt die neue Marke ohne weite-
res ein (Ausnahme notorische Marken). Der Inhaber
der alteren Marke erfahrt hiervon nichts und kann
nach flunf Jahren hiergegen auch nicht mehr vorge-
hen.

Es empfiehlt sich daher nach Eintragung einer Mar-
ke, diese regelmafig durch ein sog. brandmonitoring
(Markenliberwachung) auf Verletzungshandlungen
Dritter Uberprifen zu lassen.



Meldet dann jemand die eigene Marke nochmals an,
so erhalt der Inhaber vom Anbieter (z.B. brandai-
de.de) unverziglich hiervon Kenntnis und kann ent-
sprechende Malinahmen treffen.

V. Verteidigung der Marke

Stellt der Inhaber einer Marke nun fest, dass ein
fremdes Unternehmen unberechtigt eine identische
oder ahnliche Bezeichnung fir dieselben Waren-
oder Dienstleistungen verwendet, so sollte ersterer
hiergegen rechtlich vorgehen. Als MaRnahmen kom-
men sowohl Widerspruch als auch Unterlassungs-
und Loschungsanspriche in Betracht. Der Wider-
spruch greift ausschliellich gegen solche Marken,
die sich gerade im Anmeldeverfahren befinden. Hier
fuhrt der Widerspruch gegen die Eintragung der
fremden Marke zu einem amtlichen Verfahren, das
per Beschluss des DPMA abgeschlossen wird. Fr
Félle, in denen die Verletzung von Markenrechten
vor oder nach der Eintragung der fremden Marke
erfolgt, stehen dem alteren Inhaber Unterlassungs-
und Léschungsanspriiche zu, d.h. letzterer kann von
dem Gegner Unterlassung der Verwendung seiner
Bezeichnung und Léschung der jlingeren Marke aus
dem Markenregister verlangen.

Die Unterlassungsanspriiche werden haufig per Ab-
mahnung geltend gemacht, mit der der Gegner auf-
gefordert wird, die Verwendung der fremden Marken
zu unterlassen, dies schriftlich und strafbewahrt zu
bestatigen sowie die Kosten des Rechtsanwaltes zu
Ubernehmen. Soweit die verwendete Bezeichnung
tatsachlich identisch oder verwechslungsfahig zur
eingetragenen Marke des anderen ist, so erscheint
es sinnvoll, diese Erklarung abzugeben, da in einem
gerichtlichen Verfahren regelmafig der Streitwert auf
EUR 50.000,00 festgesetzt wird und damit hohe An-
walts- und Gerichtsgebuhren auslost. Vor Abgabe
einer Unterlassungserklarung sollte jedoch ein
Rechtsanwalt die Berechtigung der Unterlassungs-
anspriche der Gegenseite priifen, da auch unbe-
rechtigte Massenabmahnungen vorkommen.

VI. Fazit

Die eigene Marke stellt nicht nur einen bedeutenden
wirtschaftlichen Wert in der Bilanz des Unternehmens
dar, sondern verhilft dem Kaufmann auch regelmaRig
dazu, den Namen seiner Waren oder Dienstleistun-
gen mit Qualitdt und Glaubwirdigkeit zu fillen.
Gleichzeitig fuhrt die Marke zu einem Sicherheitsge-
fuhl, da die eigenen Geschéaftskennzeichen fir ande-
re unangreifbar werden. Es wird daher jedem Unter-
nehmer geraten, seine Waren und Dienstleistungen
sowie Unternehmensbezeichnung markenrechtlich
absichern zu lassen.

(Stand Oktober 2004)
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