Dipl.-Ing. Mario Wagner
PRIESMEYER & WAGNER
Patent- und Rechtsanwalte,
Aachen

I Markenrecht

Marken — Chancen und Risiken
nicht nur far Jungunternehmer

~Nomen est omen”

Markenschutz - so héren wir als Patent- und Markenanwalte immer wieder von
Jungunternehmern - das ist doch etwas fiir die groBen Unternehmen... Diese
Fehleinschatzung kann vielleicht der teuerste Irrtum lhrer noch jungen Unter-
nehmerkarriere werden, unter Umstanden sogar der letzte.

Tatsache ist: Wer die gewerblichen Schutzrech-
te und insbesondere die Markenrechte unter-
schatzt oder — schlimmer noch — ignoriert, hat
meist das Nachsehen. Wurden Marken, Firmie-
rungen, Unternehmenskennzeichen, Titel-
schutzrechte oder Internetdomains verletzt,
flattern namlich unter Umstanden Abmahnun-
gen, Unterlassungs- und Schadensersatzklagen
ins Haus. Nicht eingeplante Kosten fir z.B. eine
erzwungene Umfirmierung lassen manchem
Grander die Luft ausgehen und kénnen auch
etablierte Unternehmen schwer belasten. Dabei
kénnen diese Risiken preiswert durch Recher-
chen vermieden und eigene Markenrechte gesi-
chert werden. Gerade in Branchen mit schnel-
lem technologischen Wandel ist oftmals die
Marke das einzig Bestandige. Bis ein Patent-
verletzungsverfahren um das Produkt 1.0 ent-
schieden ist, sind Sie bereits mit der Version 6.5
auf dem Markt. Kénnen Sie aber Ihr Produkt
erfolgreich ,,branden”, werden Ihre Kunden im
Vertrauen auf die ,,bekannt gute” Qualitat
auch die Version 10.7 noch kaufen.

Merke: Marken schaffen Vertrauen. Ver-
trauen férdert den Umsatz.
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Aber der Reihe nach:

Was ist eine Marke?
Welche Funktionen hat sie?

Eine Marke ist eine Kennzeichnung fir Waren
(daher der friihere Ausdruck ,Warenzeichen”)
oder Dienstleistungen. So kennzeichnet bei-
spielsweise Aspirin ein Produkt (Acetylsalicyl-
saure) und Lufthansa eine Dienstleistung (Perso-
nenbeférderung). So wie lhr burgerlicher Name
Sie individualisiert, so individualisiert eine Marke
lhr Produkt (z.B. Coca Cola) und macht es von
anderen Produkten (z B. Coca Cola light) unter-
scheidbar (Unterscheidungsfunktion). Durch die
Marke wird Ihr Produkt (z.B. Coca Cola) aber
auch von den Produkten Ihrer Konkurrenten
(z.B. Pepsi Cola) unterscheidbar gemacht. Man
spricht hier von der Herkunftsfunktion der Mar-
ke. Oftmals dient die abgrenzende Kennzeich-
nung auch dem Zweck, das eigene Produkt von
qualitativ abweichenden (unter Umstanden
minderwertigen) anderen Produkten unter-
scheidbar zu machen. Das Wollsiegel beispiels-
weise erfllt damit eine Qualitatsfunktion.
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Diese Funktionen kénnen fir einzelne
Produkte als Produktkennzeichnung
oder auch fur ein Unternehmen als
Unternehmenskennzeichnung genutzt
werden. Gerade wer sich von ,,no-
name-Produkten” abgrenzen will, wird
die Unternehmenskennzeichnung in
der Produktkommunikation als Absen-
der neben die Produktbezeichnung
stellen, wie dies die Firma Henkel der-
zeit in ihrer , A brand like a friend”-
Kampagne macht. Mit einer starken
Unternehmensmarke kann auch die
EinfGhrung neuer Produkte ziigiger
vonstatten gehen.

Marken und bereits Markenanmel-
dungen schaffen dartber hinaus Ubri-
gens (glnstigere) Verhandlungsposi-
tionen. Wie wollen Sie sonst einen
Partner fir den Vertrieb Ihres Produk-
tes XY gewinnen, wenn Sie ihm nicht
garantieren, dass es XY nur bei lhnen
und nicht beim Nachahmer auf dem
Flohmarkt gibt?

Markenformen

So unterschiedlich wie die hier nur in
AuszUgen vorgestellten Funktionen
und Aufgaben der Marke sind, so
unterschiedlich sind auch ihre Erschei-
nungsformen: Sie reichen von Wortern
(Nivea), Zahlen (4711), Bildern, Logos
oder Signets (Lufthansa-Kranich) Gber
Kombinationen aus beidem (Bayer-
Kreuz) bis hin zu dreidimensionalen
Marken (Michelin-Mannchen), Farben
(Milka Lila), Horzeichen (Erkennungs-
melodie der Deutschen Telekom AG)
oder Slogans (gut ... besser ...
Paulaner). Sogar der Geruch von frisch
geschnittenem Gras ist fr die Ware

. Tennisballe” als Geruchsmarke ge-
schitzt.

Schutzunfdhige Marken — Diese
Fehler sollten Sie vermeiden!

Schutzfahig ist also prinzipiell vieles,
wobei die genauen gesetzlichen Vo-
raussetzungen fir die Entstehung des
Schutzes und die Eintragbarkeit nach
dem Markengesetz an dieser Stelle
nicht vertieft werden kénnen. Der
nachstehende Negativkatalog hilft
jedoch, ungeeignete Marken auszu-
sondern.

Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass auf
einzelne der folgenden Anforderun-
gen im Einzelfall und unter besonde-
ren Umstanden verzichtet werden

kann. Allerdings wird dies mdglicher-
weise mit einem erheblich erhdhten
Aufwand bei der Durchsetzung der
Marke erkauft. So ist zum Beispiel die
Drei-Streifen-Kennzeichnung (Adidas)
von Hause aus nicht unterscheidungs-
kraftig, aber aufgrund jahrzehnte-
langer Bemiihungen mittlerweile
etabliert.

Die Markenfindung
Vermeiden Sie ...

.. fur die angebotenen Waren oder
Dienstleistungen beschreibende
Angaben (,Brot” fur Brot, ,Makler
AG" fur Dienstleistungen eines
Versicherungsmaklers), auch hin-
sichtlich der Beschaffenheit, Men-
ge, Bestimmung (Du darfst), Ziel-
gruppe (Fur Dich AG) etc.

.. moglichst an beschreibende An-
gaben angelehnte Angaben
(,,Finanza AG")

.. freihaltebedurftige Angaben
(,,Videothek")

.. beim Logo: Flaggen, Hoheits-
zeichen etc.

.. irrefGhrende Angaben
(,Champagner” fur Sekt)

.. gegen die guten Sitten versto-
Bende Angaben (,Coran” trotz
abweichender Schreibweise nicht
flr ein Herzmittel zugelassen we-
gen Verletzung religi¢ser Gefhle)

entsprechende beschreibende etc.
Woérter aus anderen (Welthandels-)
Sprachen (englisch, franzdsisch, spa-
nisch, italienisch), also nicht , bread”
far Brot, ,,champagne” fur Sekt usw.

.. eins, zwei oder oder drei
Buchstabenzeichen (VW,
IBM, AEG), da groBes
Kollisionspotenzial besteht

.. »gangige” Silben oder Bestand-
teile (Tec, Pro, Sys, Com, Finanz,
Consult); hierzu zahlen auch Tier-
namen, Blumennamen, Uberset-
zungen in gangige Sprachen und
werbeUbliche Anpreisungen
(mega, super, top).

.. moglichst im Internet nicht dar-
stellbare Zeichen (:avanza)

.. Verwechslungsgefahr mit bereits
bestehenden Marken/Firmen/
Titelschutzrechten/Geschaftsab-
zeichen/ Internetdomains.

Falls eine Ahnlichkeit auch der Wa-
ren/Dienstleistungen bzw. eine
Branchenndhe besteht, muss vermie-
den werden:

e schriftbildliche Ahnlichkeit (Coca
Cola — Cuca Cula; insbesondere bei
graphischer Ausgestaltung/Logo)

¢ phonetische Ahnlichkeit
(Commtech — Komtes)

e begriffliche Ahnlichkeit (Kénig
Pilsener — Kaiser Pilsner)

¢ Ahnlichkeiten zu bekannten Mar-
ken auch Uber Branchengrenzen
hinweg (nicht: Jaguar Finanz-
dienstleistungen AG)

Uberdenken/Priifen Sie ...

.. die Aussprachemaoglichkeit im
Ausland (Freixenet, Daiwoo)

.. Schreibweisen mit Umlauten (&, U,
etc.) oder sonstigen Sonderzeichen
(&, i, ce, etc.)

.. abweichende Schreibweisen mit
C und K (tec, tek, tech)

.. Begriffsinhalte (Lada NOVA,
»Nova" = spanisch: , geht nicht”)

Bevorzugen Sie ...

.. lange, mehrsilbige, phantasievolle,
ungewodhnliche Bezeichnungen,
maoglichst Wortneuschdpfungen,
auch Wortzusammenziehungen.

Ausnahmen bestatigen — wie immer —
die Regel, z.B. ,0ISIO”, ,MAOAM",
LApple”, ,YAHOO", ,o.tel.o” (mit
Einschrankung wegen der Punkt-
darstellung im Internet); ,, AXA" (trotz
der Kurze); ,,PASTAROMA”

Die Markenanmeldung

Bei Aufnahme der Benutzung einer
neuen Bezeichnung als Marke/Firmie-
rung und bei einer Markenanmeldung
koénnen sich zahlreiche, rechtlich zum
Teil sehr schwierig zu beurteilende
Wechselwirkungen mit Inhabern alte-
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rer Rechte (Marken, Namen, Firmie-
rungen, usw.) ergeben, insbesondere
auch Haftungsrisiken, falls relevante
Rechte Dritter missachtet werden.
Deshalb ist die Beratung durch einen
Patentanwalt zu empfehlen, selbst
wenn auf den ersten Blick das Ausful-
len des Anmeldeformulars nicht allzu
schwierig erscheint. Auch sollte vor
einer Markenanmeldung eine Recher-
che stehen.

Der Antrag auf Eintragung einer Mar-
ke (Formular) ist beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) in MUn-
chen einzureichen. Bei der Anmeldung
mussen die Waren/Dienstleistungen,
far die die Marke bestimmt ist, in ei-
nem Waren-/Dienstleistungsverzeich-
nis angegeben werden. Auch wenn
die Waren und Dienstleistungen in
einer Internationalen Klassifikation
systematisiert sind, muss doch in aller
Regel ein frei formuliertes Verzeichnis
erarbeitet werden, das exakt die Be-
durfnisse des Anmelders widerspiegelt.
Hier sehen wir in der Praxis leider oft
laienhafte Anmeldungen, bei denen
lediglich einzelne Klassen komplett
angekreuzt wurden, die mit dem tat-
sachlichen SchutzbedUrfnis nichts zu
tun haben. Hierzu ein

Negativ-Beispiel:

Ein Hersteller von Software mochte
Markenschutz fur seine Uber Kaufhau-
ser als Massenware vertriebene Lern-
software erlangen und meldet seine
Marke fur Klasse 42 an:

,Klasse 42: Wissenschaftliche und
technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezigli-
che Designerdienstleistungen, Industri-
elle Analyse- und Forschungs-
dienstleistungen, Entwurf und Ent-
wicklung von Computerhardware und
-software, Rechtsberatung und
-vertretung”

Damit liegt er neben der Sache, denn
in Klasse 42 sind Dienstleistungen
aufgelistet. Hier ware nur die Marke
eines Anbieters von Individualsoft-
ware richtig aufgehoben. Die fur die
Marke unseres Softwareherstellers
richtige Klasse ware die Warenklasse 9
gewesen, selbst wenn dort , Soft-
ware” nicht explizit aufgelistet ist:

,Klasse 9: Wissenschaftliche,
Schifffahrts-, Vermessungs-, pho-
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tographische, Film-, optische, Wége-,
Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-
und Unterrichtsapparate und -instru-
mente; Apparate und Instrumente
zum Leiten, Schalten, Umwandeln,
Speichern, Regeln und Kontrollieren
von Elektrizitdt; Geréte zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe
von Ton und Bild; Magnetaufzeich-
nungstrager, Schallplatten, Verkaufs-
automaten und Mechaniken fir geld-
betatigte Apparate; Registrierkassen,
Rechenmaschinen, Datenverarbei-
tungsgeréte und Computer; Feuer-
l6schgeréte”

Die auch in den einschlagigen Merk-
blattern aufgelistete amtliche Klassifi-
kation kann also nur Anhaltspunkte
vermitteln. Ubrigens ist nach erfolgter
Anmeldung eine Ausdehnung auf
weitere Waren und/oder Dienstleistun-
gen im Rahmen derselben Anmeldung
ausgeschlossen, lediglich nachtragliche
Einschréankungen sind noch méglich.

Die Anmeldung in Klasse 42 in vorste-
hendem Beispiel kann daher nicht
mehr korrigiert werden und ist somit
wertlos.

Nach Prifung der so genannten abso-
luten Eintragungsvoraussetzungen
wird die Marke vom Patent- und
Markenamt eingetragen und bekannt
gemacht. Eine Priifung nach alteren
Rechten Dritter (so genannte relative
Schutzhindernisse) findet — zur Uberra-
schung der meisten Laien — nicht statt.
Innerhalb von drei Monaten nach der
Bekanntmachung kann gegen die Ein-
tragung Widerspruch erhoben werden.

Ohne die Stellung des (gebuhren-
pflichtigen) Beschleunigungsantrages
dauert es von der Anmeldung der
Marke bis zur Eintragung derzeit etwa
zehn bis zwolf Monate, mit Beschleu-
nigungsantrag cirka zwei bis drei Mo-
nate.

Die Schutzdauer der eingetragenen
Marke betragt zehn Jahre und kann
beliebig oft um jeweils weitere zehn
Jahre verlangert werden.

Wie finde ich ,,meine” Marke?

Wie sollte nun sinnvollerweise der
Unternehmensgriinder zu seinen Mar-
ken finden? Diese Frage soll nachste-
hend anhand einer Unternehmens-
marke beantwortet werden, weil sie

a) in der Regel die erste zu kreieren-
de Marke ist,

b) diese Marke nach Mdglichkeit
jahrzehntelangen Bestand haben
und daher mit besonderer Sorgfalt
gewahlt werden sollte,

¢) das Zusammenwirken mit anderen
notwendigen Beratungsleistungen
besonders transparent wird.

Am Anfang steht die
Unternehmensidee ...

Recht bald wird sich der Griinder da-
mit befassen, wer Zielgruppe fir seine
Produkte sein soll, wie er diese Ziel-
gruppe anspricht und so weiter. Selbst
in der Vor-Grindungsphase, etwa im
Rahmen eines Grindungswettbe-
werbs, stellt sich sehr schnell die Frage:
Wie heiBen wir eigentlich? Also muss
,,das Kind einen Namen” haben.

Selbst wenn die meisten Griinder dem
Namen in dieser Phase kaum Bedeu-
tung beimessen, so beginnt er bereits
jetzt, sich in den Képfen von Koopera-
tionspartnern, potenziellen spateren
Lieferanten, Kunden und anderen
Partnern festzusetzen. Warum also
nicht einen Namen wahlen, der spater
keine Probleme macht und auch wei-
tergefuihrt werden kann? Nur: Woher
nehmen?

Der Unternehmensname muss viele
Anforderungen erfllen: Er muss (viel-
leicht auch in anderen Sprachen) , gut
klingen”, die erwlinschten Assoziatio-
nen wecken und darf keinen negati-
ven Beigeschmack haben. Er muss
kennzeichnungsrechtlich unbedenk-
lich, das hei3t frei von Rechten Dritter,
und auch schutzfahig sein. Die zuge-
horige Internet-Domain sollte verfiig-
bar sein, er muss sich fur alle werbli-
chen Disziplinen (von der kleinen
Anzeige bis zum GroBflachenplakat)
grafisch einpragsam umsetzen lassen,
auf zukunftige Aktivitaten nicht ein-
engend wirken und nicht zuletzt auch
handelsregisterlich eintragungsfahig
sein.

Wer einen Unternehmensnamen kre-
ieren will, der diese Anforderungen
erfullt, wird nicht ohne kompetente
Fachleute auskommen, deren Beratun-
gen eng verzahnt aufeinander abge-
stimmt sind.
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Der damit verbundene Aufwand ist
Ubrigens erheblich geringer als derjeni-
ge einer erzwungenen oder anderwei-
tig notwendig gewordenen spateren
Umfirmierung! Uberlegen Sie in dem
Zusammenhang einmal, wo lhr Fir-
menlogo Uberall erscheint: Briefpapier,
Visitenkarten, Kataloge, Prospekte,
Internetdomain, Internetauftritt, E-
Mail-Adressen, Fahrzeugbeschriftun-
gen, Produktverpackungen, Leuchtre-
klamen, Telefonbuch, Vertrage und
mancherorts mehr. Der mit einer Um-
stellung verbundene materielle Auf-
wand ist immens. Vom Verlust an
Image, Goodwill, Kundenbindung,
Marktprasenz etc. ganz zu schweigen!

Der sinnvollste erste Schritt besteht in
einem gemeinsamenGesprach mit
einem auf dem Gebiet des Marken-
rechts versierten Patentanwalt, um
einige grundsatzliche Fragen zu
Schutzméglichkeiten, Kollisionsgefahr,
Recherchemdglichkeiten, Verfahren,
Kosten oder Auslandsschutz zu klaren.
In dieser friihen Phase sind oft noch
die Wahl der Rechtsform, die Handels-
registereintragung oder steuerliche
Aspekte zu klaren, weshalb der Pa-
tentanwalt idealerweise Uber entspre-
chende Kontakte zu Rechtsanwalten
und Steuerberatern verflgt.

Sind diese ersten Punkte geregelt,
kann der Grunder kreativ werden und
Namensvorschlage generieren. In ei-
nem ersten Ansatz empfehlen wir, die-
se Vorschlage durch gangige Internet-
suchmaschinen wie www.google.de
selber zu Uberprifen. Finden sich ndm-
lich bereits im Internet Treffer oder ist
die zugehdrige Domain besetzt, ist
meist die weitere Uberpriifung tiber-

flissig. Nach entsprechender zusatzli-
cher anwaltlicher Priifung der Eig-
nung, der Kollisionsgefahr und der
Verflgbarkeit steht dann einer Mar-
kenanmeldung nichts mehr im Wege.

Aber halt: Diesem Verfahren stellen
wir folgende bessere Alternative ge-
geniber, vorausgesetzt eine entspre-
chende Erkenntnis ist beim Unter-
nehmensgrinder bereits gereift:

Zu einem Unternehmen gehdért neben
guten Produkten und einem guten
Namen auch ein entsprechendes Mar-
keting. Da die meisten Grinder ohne-
hin kurzfristig auf die professionelle
Unterstlitzung einer Werbeagentur zur
Erstellung der Grundausstattung
(Briefpapier, Visitenkarten, web-Auf-
tritt) angewiesen sind, empfiehlt es
sich dringend, diese bereits wahrend
der Namensfindungsphase einzubezie-
hen. Denn Namenskreation, Logo und
Corporate Design aus einem Guss bie-
ten den Vorteil, dass Strategie, Wort-
feld und Gestaltung exakt dieselbe
Zielrichtung haben und eine viel durch-
schlagendere Wirkung entfalten kon-
nen als isolierte MaBnahmen, die zu-
dem durch zusatzliche Abstimmungs-
phasen Zeit, Geld und Nerven kosten.

Aber bitte beauftragen Sie keine Wer-
beagentur, lhre komplette Corporate
Identity nebst Unternehmensnamen
und Logo zu kreieren, ohne sich mit
einem Patentanwalt abzustimmen.
Denn sonst heit es am Ende der krea-
tiven Phase, der Name oder das Logo/
Signet ist aus diesem oder jenem
Grund markenrechtlich ungeeignet —
und Sie stehen wieder am Anfang
lhrer Suche ...

Aus unserer Berufspraxis heraus wis-
sen wir: Arbeiten Patentanwalt und
Werbeagentur stufenweise Hand in
Hand, heiBt das fur den Mandanten:
Er erhalt einen oder in Sonderfallen
auch mehrere Vorschlage, die marken-
rechtlich geprift und entscheidungs-
reif sind. Und er erreicht sein Ziel einer
geschitzten Marke schnell und zuver-
lassig.

Merke: Die Schaffung einer neuen
Marke ist ein Teil Strategie, ein Teil
Kreativitat und zwei Teile juristische
Priifung!

Und die Kosten ...?

Die Kosten fur die Erlangung eines
zehnjdhrigen Markenschutzes in
Deutschland betragen einschlieBlich
anwaltlicher Beratung und amtlicher
Gebihren in den allermeisten Fallen
weniger als 1.500 Euro. Dies ist im
Vergleich zu sonstigen Marketing-
Kosten (z.B. Drucksachen oder Anzei-
gen) wenig.

Denn eines mussen lhre Marken-
rechte unbedingt sein: ein eng an lhr
Geschaft gekoppeltes Schutzwerk-
zeug mit konkret zu erwartendem
wirtschaftlichen Nutzen.

Kontakt:

PRIESMEYER & WAGNER
Patent- und Rechtsanwalte
DennewartstraBBe 25-27

52068 Aachen

Telefon: 02 41/9 63-13 13
Telefax: 02 41/9 63-13 14
E-Mail:  info@TPMW.de

Internet;: www.TPMW.de

Synergie Service

Innovationsvermarktung (3/2002)
Wege zum Markt

Personalpolitik (2/2002)
Personalmanagement in KMU

Outsourcing (1/2002)
Produktionsstandort Deutschland

Bilanzen lesen (4/2001)
Nutzliche Kennzahlen und
Hintergrundwissen

far Grinder und Unternehmer

Zu bestellen bei: (solange der Vorrat reicht)

TGZ NRW-Geschaftsstelle

c/o Chip GmbH
Technologiezentrum Ruhr
Universitatsstr. 142

44799 Bochum

Telefon: 0234/9 70 60 71
E-Mail: b.schmidt@chip-tzr.de

Download unter: www.tecworld.de

Mit freundlichen Empfehlungen
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