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Vorwort

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer. Und wer viel Zeit, Personal und Mittel in eine Entwicklung in-
vestiert, mdchte die Ergebnisse dieser Arbeit sichern. Ein wirkungsvolles Instrument hierflir sind die ge-
werblichen Schutzrechte: Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marke. Sie gewahren eine
zeitlich begrenzte, exklusive wirtschaftliche Verwertung der eigenen Entwicklung und schitzen diese vor
unerwunschter Nachahmung. In technischer Hinsicht gleichen sich die Produkte immer mehr. Durch den
Einsatz von Marken gelingt es, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Gerade bei Existenzgrindungen ist eine Prifung von Marken, Domain- und Firmennamen unerlasslich, um
keine bestehenden Schutzrechte zu verletzen und somit von vornherein problemlos in die Selbststandigkeit

Zu starten.

In Baden-Wirttemberg unterstitzt das Informationszentrum Patente als offentliche Einrichtung mittelstan-
dische Unternehmen, Existenzgriinder und Erfinder. Dieses moderne Dienstleistungszentrum — die einzige
Einrichtung dieser Art im Land — informiert neutral und umfassend Uber gewerbliche Schutzrechte. Mo-
dernste Recherche-Stationen stehen kostenlos zur Verfligung. Hier kann man unter anderem den neuesten
Stand der Technik ermitteln, Marken recherchieren, Anmeldungen einreichen und Fachvortrdge besuchen.

Ziel der Broschure ist es, dem interessierten , Einsteiger” verstandliche Informationen zu Kennzeichenrech-
ten und angrenzenden Rechtsgebieten zu geben. Der Zugang soll erleichtert und das vorhandene Wissen

vertieft werden.

Ein herzliches Dankeschon geht an die beteiligten Patent-und Rechtsanwalte, die die Beitrage verfasst ha-
ben. Ohne sie hatte das Konzept ,,aus der Praxis, fUr die Praxis” nicht umgesetzt werden kénnen.

Helmut Jahnke
Leiter des Informationszentrums Patente
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Deutsches Patent- und Markenamt in Minchen, Quelle: DPMA

Markenschutz in Deutschland
Vom Namen zur Marke

Von Mag. phil. Karin Stumpf, Patentanwaltin

Tagtaglich werden wir mit einer Vielzahl von Marken konfrontiert — wahrend der Fahrt ins
Blro, beim Einkauf im Supermarkt, bei Werbesendungen im Fernsehen. Immer wieder
hort man von der ,,Macht der Marke” Was ist damit konkret gemeint?

Die Funktionen einer Marke sind vielfaltig: sie stellt nicht nur einen effizienten Werbe-
trager dar, sondern dient auch zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen
eines Unternehmens von denen der Konkurrenz. Dardber hinaus ist mit einer Marke stets
eine Qualitats- und Garantiefunktion verbunden. Nicht umsonst spricht man von der
.Marke XXX wenn von berithmten Menschen die Rede ist, die sich zudem mit Allein-
stellungsmerkmalen ausstatten, um sich von der ,Masse"” abzuheben und zu unter-
scheiden, beispielsweise Karl Lagerfeld mit den weild gepuderten Haaren, die zu einem
Zopf zusammengebunden sind, und seiner dunklen Sonnenbrille, Udo Lindenberg mit
seinem Schlabberhut, oder andere ,markante” Personlichkeiten. Dieses Phanomen des
.Sich-Abhebens” von der Masse durch Alleinstellungsmerkmale lasst sich auf Begriffe
Ubertragen, die Unternehmen zur Kennzeichnungen ihrer Waren und Dienstleistungen
verwenden.

Der nachfolgende Artikel soll einen Uberblick (iber die wichtigsten Punkte geben: von
der Namensfindung Uber das Anmeldeverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) bis zur Durchsetzung von Markenrechten und der Pflege von Marken nach der
Eintragung.




1. Namensfindung

Ein gutes Produkt ohne guten Namen hat es
schwer, sich auf dem Markt zu behaupten. Bei der
Namensfindung sollte unbedingt darauf geachtet
werden, dass ein unterscheidungskraftiger Begriff
ausgewadhlt wird, der in keiner Weise die Waren
oder Dienstleistungen beschreibt, die damit ge-
kennzeichnet werden sollen. Je pragnanter der
ausgewdhlte Markenname ist, umso einfacher
gestaltet sich das Anmeldeverfahren beim Deut-
schen Patent- und Markenamt, und umso grofser
ist der Schutzumfang der Marke, was spater die
Verteidigung im Falle von Markenkollisionen er
heblich erleichtert.

Beispiele: Wenn ein neues Produkt aus der Tier
futterindustrie unter dem Kennzeichen , Leckerli”
auf den Markt kommt, weil} jeder angesprochene
Verbraucher sofort, was damit gemeint ist — ndm-
lich ein Leckerbissen fur Tiere, insbesondere Hun-
de. Dieser Begriff wird im allgemeinen Sprachge-
brauch verwendet und kann somit nicht fur ein
einziges Unternehmen als Marke monopolisiert
werden. Vielmehr besteht ein allgemeines Bedirf-
nis, einen derartig glatt beschreibenden Begriff
zur ungehinderten Verwendung fur Mitbewerber
freizuhalten. Bei dem Begriff ,,Happy Dog” fir die
gleiche Produktkategorie liegt kein glatt beschrei-
bender Sachzusammenhang mehr vor, sondern
es werden nur verschwommene Vorstellungen
Uber die Eigenschaften der so gekennzeichneten
Produkte hervorgerufen. Moglicherweise kann
ein derartiger Begriff markenrechtlich geschitzt
werden, und es handelt sich um einen Grenzfall.
.Frolic” hingegen als englisches Wort fir ,, frohlich
herumtollen” ist dem deutschen Durchschnitts-
verbraucher weitgehend unbekannt und somit ein
Fantasiebegriff, der eine starke unterscheidungs-
kraftige Marke mit einem grof3en Schutzumfang
darstellt.

Cayenne ist glatt beschreibend fir Gewdlrze
(Pfeffer). Als Automarke hingegen ist dieser Be-

griff hervorragend geeignet, zumal mit diesem
Begriff eine unterschwellige Markenbotschaft
(pfeffrig, feurig, PS-stark) vermittelt wird.

Bionade ist eine Wortneuschépfung und als Fan-
tasiebegriff ein guter Markenname fir ein Limo-
nadengetrank, das erfolgreich auf der ,, Bio-VWelle”
mitschwimmt.

FiUr die Kreation von Marken gibt es eigene Exper
ten. Jedoch sind auch schon beim Brainstorming
bei Mitarbeitern in einer Firma gute Markenbe-
zeichnungen gefunden worden, wenn man sich
an bestimmte Spielregeln halt:

Der Name sollte kurz, pragnant, originell, leicht
aussprechbar und zutreffend sein. Bei einem ge-
planten internationalen Einsatz sollte der Name
in keiner der gangigen Fremdsprachen eine ne-
gative Bedeutung haben. Beispiele von ,Name-
Flopping” gibt es genug. So ist z.B. der Name
.ROTO" (= spanisch ,kaputt”) als Kennzeichen
far Maschinen ist ebenso ungllcklich gewahlt wie
.ROCKFORD" (= frz. Kasesorte) fir ein Parfim
oder PAJERO (bdses Schimpfwort in der spani-
schen Sprache) flr ein Auto.

Empfehlung: Nicht beschreibende unterschei-
dungskraftige Wortneuschépfungen bzw. Fanta-
siebegriffe als Markenkennzeichnung auswéhlen.

2. Vor Markenanmeldung
Absicherung durch Recherche

Eine sorgfaltige Markenrecherche zumindest nach
identischen oder sehr &hnlichen alteren Kennzei-
chen (Marken und Firmennamen) verhindert bose
Uberraschungen, die bei der Benutzungsaufnah-
me eins Zeichens oder bei der Markenanmeldung
auftreten kénnen, wenn damit in den Schutzum-
fang alterer Kennzeichenrechte eingegriffen wird.
Im schlimmsten Fall droht bei einer Markenverlet-
zung eine Abmahnung durch altere Kennzeichen-
inhaber, bei der Schadenersatz- und Vernichtungs-



ansprlche geltend gemacht werden konnen.
Dies hat nicht nur unangenehme Kostenfolgen,
sondern kann auch das Vernichten von muhevoll
gestalteten Katalogen, Einstampfen von Briefpa-
pier, auf der eine verletzende Marke aufgedruckt
ist, Visitenkarten, Léschen einer Homepage usw.
zur Folge haben.

Um der erforderlichen Sorgfaltspflicht vor der Be-
nutzungsaufnahme eines Zeichens im geschaftli-
chen Verkehr und/oder bei der Markenanmeldung
nachzukommen und derartige Probleme von vorn-
eherein zu vermeiden, ist unbedingt eine Recher
che erforderlich. Es empfiehlt sich, hierflr Experten
zu Rate zu ziehen. Eine selbstgestrickte , Google-
Recherche” reicht hierfiir nicht aus, denn diese gibt
allenfalls Auskunft Uber die Benutzungslage eines
Kennzeichens. Vielmehr sollte in den entsprechen-
den Markenregistern der Markenamter (DPMA,
Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt HABM,
sowie WIPO World Intellectual Property Organi-
sation) recherchiert werden, und zwar nicht nur
nach identischen, sondern auch zumindest sehr
ahnlichen éalteren Marken. Auch eine Firmenre-
cherche kann vor bésen Uberraschungen schiitzen.
Ein benutzter Firmenname kann nédmlich durchaus
der Benutzungsaufnahme einer identischen oder
ahnlichen jlingeren Marke entgegenstehen, sofern
Branchengleichheit vorliegt.

Hinweis: Eine Markenrechtsverletzung kann be-
reits durch die reine Benutzungsaufnahme eines
Kennzeichens im geschéftlichen Veerkehr begriin-
det sein, selbst wenn noch gar kein Markenschutz
beantragt worden ist!

Falls es bereits ein identisches oder ahnliches &l-
teres Kennzeichenrecht gibt, ist es von vornehe-
rein empfehlenswert, auf ein anderes Zeichen
auszuweichen, um Markenkonflikte zu vermei-
den und unnétigen Kostenaufwand fir eine Mar
kenanmeldung zu vermeiden, die von vorneher-
ein zum Scheitern verurteilt ist. Nur wenn man
sehr an dem ausgewahlten Namen hangt, konn-
te man mehr Energie investieren, um die Marke

mit hinreichender Sicherheit fir sich schitzen zu
lassen und ungehindert benutzen zu kénnen. Bei-
spielsweise kann man Kontakt mit dem Inhaber
der alteren verwechselbaren Marke aufnehmen,
um die mogliche Zustimmung zu erhalten und
z.B. eine Koexistenzvereinbarung abzuschlielien,
oder die altere Marke maoglicherweise kauflich zu
erwerben. Man kann auch Benutzungsrecherchen
durchflhren, um festzustellen, ob die altere Mar-
ke Uberhaupt in Benutzung ist. Wenn diese seit
mehr als funf Jahren registriert ist, jedoch keine
Benutzung nachweisbar ist, kann Ldschungsan-
trag wegen Nichtbenutzung gestellt werden.
Empfehlung: Vor der Benutzungsaufnahme und
Markenanmeldung unbedingt eine Recherche
durchfiihren lassen, um sich vor bésen Uberra-
schungen zu schtitzen!

3. Anmeldeverfahren vor dem
Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA)

Das Markenrecht entsteht bei nationalen Marken
mit der Eintragung in das Register des DPMA.
Das Anmeldeverfahren vor dem HABM fir Ge-
meinschaftsmarken (EU-weiter Markenschutz) so-
wie die internationale Registrierung soll an dieser
Stelle nicht behandelt werden.

Im deutschen Markenrecht existiert in der Regel
kein Vorbenutzungsrecht. Wer lediglich eine Mar
ke benutzt, diese jedoch nicht als Marke schit-
zen lasst, kann daraus keine Rechte herleiten.
Schlimmstenfalls kann es sogar passieren, dass
sich ein Dritter die benutzte Kennzeichnung als
Marke schitzen lasst und Verbietungsrechte gegen
den Vorbenutzer herleitet. Anders kann dies bei ei-
ner firmenmafigen Benutzung eines Kennzeichens
sein, oder bei der Benutzung eines Zeichens als
Titel fur Zeitschriften, Software und dgl., wodurch
bereits Kennzeichenrechte erworben werden.



Empfehlung: Eine Marke zum Schutz anmelden.
Keine Rechte aus Vorbenutzung!

3.1 Voraussetzungen fiir Anmeldetag

Um bei der Anmeldung einer Marke beim DPMA
den fUr den Zeitrang wichtigen Anmeldetag zu
erhalten, missen mit der Anmeldung der Marke
beim DPMA folgende Informationen vorgelegt
werden:

a. Angaben zum Anmelder:

Anmelder kann eine naturliche Person oder eine
juristische Person, beispielsweise eine GmbH,
AG, KG, oHG usw. sein. Es ist auch die Anmel-
dung fir eine Anmeldergemeinschaft maoglich,
also z.B. fir mehrere natirliche Personen, oder
flr eine Gesellschaft blrgerlichen Rechts, wobei
jedoch der Name eines Zustellberechtigten ange-
geben werden sollte.

b. Angaben zur Marke

Traditionelle Markenformen sind Wortmarken,
Bildmarken oder Kombinationsmarken aus Wort
und Bild. Daneben gibt es noch weitere Marken-
formen wie Farbmarken, 3D-Marken, Horzeichen,
Tastmarken, Positionsmarken usw., die jedoch
besondere Voraussetzungen erflllen missen, um
als Marke eingetragen werden zu kdnnen.
Empfehlung: Grundsétzlich ist der Eintragung als
reine Wortmarke der Viorzug zu geben, denn eine
Wortmarke weist den gréfSten Schutzumfang auf.

Falls beabsichtigt ist, die Wortmarke stets in Ver-
bindung mit einem pragnanten Logo zu benutzen,
kann man auch eine Kombinationsmarke zum
Markenschutz anmelden. Dabei sollte man jedoch
beachten, dass jede ,Zutat” den Markenschutz
einschrankt, und die Verteidigung von Kombina-
tionsmarken schwieriger ist als von reinen Wort-
marken. Aufierdem sollte man beachten, dass
eine Marke beliebig oft alle 10 Jahre verlangert
werden kann. Wer weil3, ob das Logo, das heute
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gefallt, in 30 Jahren noch aktuell ist? Oft sind dann
Neuanmeldungen erforderlich, wahrend dieses
Problem bei reinen Wortmarken nicht besteht.
Bei schwachen Wortelementen kann ein prag-
nantes Logo helfen, Markenschutz an der Ge-
samtmarke zu erlangen. Kommen wir auf unser
Beispiel , Leckerli” zurlick, das ein glatt beschrei-
bender Begriff fur Tierfutter ist. Bei der Kombina-
tionsmarke

Wiedergabe der Marke DE 302008053833

hingegen hat der Verbraucher die Moglichkeit,
sich an dem Bildelement zur orientieren, das ei-
nen ,Wiedererkennungseffekt” hervorrufen kann.
Eine derartige Kombinationsmarke ist durchaus
als Marke schutzfahig, wenn das Bildelement pra-
gnant genug ist. Allerdings kann bei einer derarti-
gen Kombinationsmarke kein Ausschlief3lichkeits-
recht aus dem Wortelement allein gegen Dritte
hergeleitet werden. Wenn Dritte das gleiche Wort
in Kombination mit einem anderen Wort- und/oder
Bildelement anmelden oder benutzen, muss de-
ren Koexistenz meist geduldet werden. Beispiele:
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Wiedergabe der Marken DE 30468918 (links)
und DE 39715637 (rechts)



Reine Bildmarken sind ebenfalls schutzfahig und

kénnen genauso pragnant wie Wortmarken sein.

Beispiele:

y

Wiedergabe der Marken EM 01135409 (links)
und DE 30017598 (rechts)

Bei farbiger Ausgestaltung sollte man vor der Mar
kenanmeldung tberlegen, ob die Farbe mit bean-
sprucht oder ob die Eintragung in schwarz/weil}
begehrt werden soll. Schwarz/weiflke Bildmarken
verfligen in der Regel Uber den groRten Schutz-
umfang und decken alle Farbkombinationen ab.
Wenn jedoch mit Sicherheit feststeht, dass das
Zeichen ausschlief3lich in einer bestimmten Farbe
oder Farbkombination benutzt wird, weil es sich
dabei beispielsweise um die ,Hausfarbe” einer
Firma handelt, ist es Uberlegenswert, die Farbe
mit zu beanspruchen. Dabei sollten jedoch Ober
begriffe gewahlt werden (z.B. blau, grin, gelb...),
und nicht die konkreten RAl-Farben, um den
Schutzumfang nicht ungebdihrlich einzuschranken.

c. Warenverzeichnis

Es missen die konkreten Waren und/oder Dienst-
leistungen angegeben werden, flr die Marken-
schutz beansprucht wird. In einem internationalen
Abkommen aus dem Jahr 1957 in der so genannten
.Nizzaer Klassifikation!’ wird die Einteilung von Wa-
ren und Dienstleistungen geregelt, um eine leichte-
rer Handhabung bei Anmeldung und Recherche be-
reitzustellen. Insgesamt gibt es 45 Klassen, davon
34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen.
Empfehlung: Vorzugsweise sollten bei der Mar
kenanmeldung Oberbegriffe gewéahlt werden, wéh-
rend die Aufzéhlung von Einzelwaren unnétig ist.

Beispiele: Der Begriff , pharmazeutische Erzeug-
nisse” ist durchaus zulassig und deckt alle Unter
kategorien ab, so dass die weitere Aufzahlung von
Einzelwaren wie z.B. ,, dermatologische Produkte,

7]

Analgetika, ..." Uberflissig ist. Andere Warenka-
tegorien wie z.B. ,Maschinen” mussen hingegen
naher erldutert werden (Maschinen fur die Textil-
industrie, Bohrmaschinen ...), um eine nahere
Definition des Schutzumfangs zu erlauben. In die-
sem Zusammenhang sei auf die duf3erst hilfreiche
Suchfunktion des DPMA unter
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/niz-
zaklassifikation/suche/suchen.html

verwiesen. Zu ungenaue Angaben missen im
weiteren Anmeldeverfahren auf Aufforderung des
DPMA préazisiert werden und kdénnen das Anmel-

deverfahren erheblich verzogern.

d. Anmeldegebiihren

Die Anmeldegebihren fir eine Marke richten
sich nach der Anzahl der Klassen, in welche die
Waren oder Dienstleistungen fallen, auf die sich
der Schutz beziehen soll. Die amtlichen Gebuhren
fur eine Markenanmeldung sind in 1 — 3 Klassen
gleich hoch (derzeit 300 Euro). Erst ab der 4. Klas-
se und flr jede weitere Klasse fallt eine weitere
ZusatzgebuUhr in Hohe von je 100 Euro an.
Empfehlung: Eine nachtrdgliche Erweiterung
des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
ist nicht moglich, sondern nur Einschrénkungen.
Aus diesem Grund erscheint es empfehlenswert,
mogliche zukiinftige geschdéftliche Aktivitaten bei
der Anmeldung mit abzudecken und gleich drei
Klassen in Anspruch zu nehmen, woflir dariiber
hinaus auch keine Mehrkosten entstehen.

Die Anmeldegebiihren missen spatestens inner
halb von drei Monaten ab dem Anmeldetag beim
DPMA eingegangen sein, ansonsten gilt die An-
meldung als zurlickgenommen. Vorsicht! In der
letzten Zeit sind immer haufiger irreflihrende Zah-
lungsaufforderungen von dubiosen Firmen, die



auf den ersten Blick den Anschein von Behoérden
erwecken, an Markenanmelder versandt worden.
Zahlungen sollen nur an das DPMA direkt gerich-
tet werden. Bei allen anderen Zahlungsaufforde-
rungen lohnt sich eine intensivere Prifung, um

einen unndtigen Mehraufwand zu vermeiden.

3.2 Prifungsverfahren durch das DPMA
Nach Eingang einer Markenanmeldung erfolgt
zunachst eine Formalprifung durch das DPMA,
wobei beispielsweise zu ungenaue Begriffe im
Warenverzeichnis beanstandet werden. Dann
wird die Marke auf absolute Schutzhindernisse
geprift, beispielsweise ob das Zeichen produkt-
beschreibend ist und zur ungehinderten Verwen-
dung durch Dritte freigehalten werden muss,
oder ob ein Zeichen als unterscheidungskraftig
aufzufassen ist. Vor der Zurlickweisung einer Mar-
kenanmeldung wird dem Anmelder die Gelegen-
heit gegeben, Argumente fiir die Schutzfahigkeit
seiner Marke vorzutragen. Bei Zurlckweisung der
Markenanmeldung stehen dem Markenanmelder
der Rechtsbehelf einer ,Erinnerung” oder das
Rechtsmittel der ,, Beschwerde” zum Bundespa-
tentgericht zur Verfligung.

Monopolrechte als Marke werden vom DPMA nur
solchen Zeichen verliehen, die kennzeichnungs-
kraftig sind (s. Punkt 1 oben — Namensfindung).
Wenn diese Hlrden Gberwunden sind, erfolgt die
Registrierung und die Veroffentlichung der Marke
im Markenblatt.

3.3 Widerspruchsverfahren

Eine Amtsprifung auf eventuell entgegenstehen-
de éaltere Marken findet nicht statt. Innerhalb von
drei Monaten ab dem Veroffentlichungstag haben
jedoch Dritte die Moglichkeit, Widerspruch auf-
grund alterer Marken oder Firmennamen einzu-
legen. Das DPMA prift dann, ob die Vergleichs-
kennzeichen ahnlich sind und fir identische oder
ahnliche Waren oder Dienstleistungen Schutz be-
gehren. Bei der Ahnlichkeitspriifung der Marken

spielt die klangliche, bildhafte und begriffliche Ver
wechslungsgefahr eine Rolle. Liegen ausreichen-
de Unterschiede vor, wird der Widerspruch zurtck-
gewiesen, und die Marke ist endguiltig registriert.
Beispiele:

«Il Padrone” = , 1l Portone”

Wortmarken DE 01004743 (links) und DE 39522732 (rechts)
(fur alkoholische Getranke, verwechselbar vor al-
lem wegen der hohen klanglichen Ahnlichkeit der
beiden Zeichen) (BGH | ZB 004/02)

‘uccndrih) +

Die Marken DE 39926788 (links) und IR 00437001 (rechts)

Diese Marken wurden trotz Ahnlichkeit der Waren
(Bekleidungsstlicke) und gesteigerter Kennzeich-
nungskraft der alteren Marke (Lacoste-Krokodil)
fur nicht verwechselbar beurteilt, weil dem Bil-
delement in der jingeren Marke nur eine unterge-
ordnete Rolle zukommt (BGH | ZB 40/03).

4. Notwendigkeit der Verteidigung
von Marken

Mit der Eintragung einer Marke erwirbt der In-
haber das alleinige Recht, die Marke fir die ge-
schitzten Waren und/oder Dienstleistungen zu
benutzen. Gegen Verletzer seines Markenrechts
durch Dritte kann ein Inhaber im Rahmen einer
Verletzungsklage vor den ordentlichen Gerichten
Unterlassungsanspriiche bzw. Schadenersatzan-
spriche geltend machen.

Empfehlung: Die Verteidigung einer Marke ist
wichtig, um diese vor Verwaéasserung zu schiitzen.

Mit der Verwasserung kann stets auch ein Image-
verlust verbunden sein. Wenn der Markeninhaber
Uber eine lange Zeitdauer identische oder dhnliche
Kennzeichen toleriert, die von Dritten fir den glei-
chen Waren- oder Dienstleistungsbereich benutzt



oder sogar als Marke registriert wird, kann dies
zur so genannten Verwirkung seiner Markenrech-
te fUhren.

Nachdem das DPMA keine Prifung auf verwech-
selbare altere Marken durchfihrt, ist es wichtig,
eine Kollisionslberwachung fir seine Marke ein-
zurichten, woflr es spezielle Dienstleister gibt.
Empfehlung: Kollisionsiiberwachung einrichten!

Der Markeninhaber wird dann auf maogliche ver
wechselbare jlingere Markenanmeldungen auf-
merksam gemacht. Innerhalb der 3-monatigen
Widerspruchsfrist ab dem Verdffentlichungstag
der jingeren Marke hat der altere Markeninhaber
die Moglichkeit, Widerspruch beim DPMA einzu-
legen. Das Widerspruchsverfahren ist ein relativ
einfaches und kostenglinstiges Verfahren vor dem
DPMA. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist besteht
auch die Mdaglichkeit eines Ldschungsverfahrens
aufgrund von alteren Kennzeichenrechten, das
vor den ordentlichen Gerichten stattfindet, womit
ein erheblich héheres Prozess- und Kostenrisiko
verbunden ist als bei dem verwaltungsgerichtlich
ausgepragten Widerspruchsverfahren, das vor
dem DPMA stattfindet.

5. Markenpflege nach der
Eintragung

Mit der Eintragung einer Marke erwirbt der Inha-
ber nicht nur Rechte, sondern es sind damit auch
Pflichten verbunden.

5.1 Verlangerungstermin iiberwachen

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke be-
ginnt mit dem Anmeldetag und endet nach zehn
Jahren am letzten Tag des Monats, in den der An-
meldetag fallt. Die Marke kann unter Einzahlung
von Verlangerungsgebihren um jeweils weitere

zehn Jahre verlangert werden. In der Regel wird

der Markeninhaber nicht mehr von Amts wegen
an den Ablauf der Schutzdauer erinnert, so dass er
daflr Sorge tragen muss, diesen Termin zu Uber-

wachen.

5.2 Kollisionsiiberwachung

Nachdem bei einer Markenanmeldung von Amts
wegen keine Prifung auf eventuell entgegenste-
hende altere Marken erfolgt, ist der Markeninhaber
gut beraten, wenn er eine Kollisionstberwachung
einrichten lasst. Es wird auf die Ausfihrungen un-
ter Kapitel 4 verwiesen.

5.3 Kennzeichnung ®

Ab der Eintragung der Marke kann das Zeichen
in Verbindung mit einem Registrierungsvermerk,
beispielsweise einem R im Kreis ®, benutzt wer-
den. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht, je-
doch bringt dies Vorteile mit sich: Der Markeninha-
ber macht mit diesem Registrierungsvermerk auf
seine registrierte Marke aufmerksam, was eine
Abwehrwirkung haben kann. Vorsicht ist dann
geboten, wenn die Marke nicht registriert ist, je-
doch mit den ® benutzt wird: es besteht dann die
Gefahr eines Angriffs durch Wettbewerber wegen
.Markenberthmung” im Wege einer Abmah-
nung, was unangenehme Kostenfolgen mit sich
bringen kann. Bei Unterwerfung hat namlich der
Abgemahnte nach anerkannter Rechtsprechung
die Kosten der Gegenseite (Anwaltskosten) zu er-
statten.

Das Symbol ™ bzw. M steht fUr trade mark bzw.
service mark und hat seinen rechtlichen Hinter
grund im angloamerikanischen Rechtsraum. Es
dient als Hinweis daflir, dass die Marke noch nicht
registriert ist, sondern sich noch im Anmeldesta-
dium befindet und soll als Warnfunktion dienen,
dass Markenschutz fir ein Zeichen angemeldet
wurde. Bei den deutschen Gerichten besteht kei-
ne Einigkeit Gber die Frage, ob die Verwendung
des ™ als Hinweis flr ein bestehendes Marken-
recht in Deutschland als irrefiihrend im Sinne des



§ 3 UWG zu beurteilen sei. Um auf Nummer si-
cher zu gehen, empfiehlt es sich, diese Kennzeich-
nung nicht fir deutsche Marken, sondern nur im
Geschaftsverkehr in den USA zu verwenden.

5.4 Auslandsanmeldungen /
Domainregistrierung

Eine deutsche Marke bietet Schutz im gesamten
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Um den
Markenschutz territorial auszuweiten, besteht die
Maglichkeit einer Gemeinschaftsmarkenanmel-
dung, einer internationalen Registrierung oder von
nationalen Markenanmeldungen im Ausland. VWenn
diese Anmeldungen innerhalb von sechs Monaten
ab dem Anmeldetag der deutschen Marke erfol-
gen, kann die so genannte ,, Prioritdt” in Anspruch
genommen werden, d.h. der frihere Zeitrang der
deutschen Marke. Selbstverstandlich konnen auch
noch spéater Auslandsanmeldungen durchgefihrt
werden, wobei sich jedoch der Zeitrang auf den tat-
sachlichen Anmeldetag verschiebt.

Empfehlung: Gleichzeitig mit einer Markenanmel-
dung die Internet-Domain in den relevanten Kate-
gorien und Léndern sichern, in méglichst vielen
Schreibweisen (z.B. bei Wortkombinationen in

zusammengesetzter Form, mit Bindestrich usw.)!

5.5 Benutzungsvorschriften

Die Benutzung einer Marke sollte innerhalb von
5 Jahren ab Registrierung bzw. Abschluss eines
Widerspruchsverfahrens aufgenommen werden.
Bei Nichtbenutzung oder Unterbrechung der Be-
nutzung fir mehr als finf Jahre ist eine Marke
|6schungsreif. Zwar erfolgt keine Léschung von
Amts wegen. Jedoch kann die Léschung der Mar
ke wegen Nichtbenutzung durch Dritte beantragt
werden. Zudem kann nach Ablauf der Benut-
zungsschonfrist ein Widersprechender im Zuge
eines Widerspruchsverfahrens vom Gegner auf-
gefordert werden, die Benutzung der Marke nach-
zuweisen. Gelingt ihm der Benutzungsnachweis

nicht, wird der Widerspruch zurickgewiesen.

Die Benutzung wird dann als rechtserhaltend aner
kannt, wenn die Marke in der registrierten Form fUr
die registrierten \Waren oder Dienstleistungen im ge-
schéftlichen Verkehr in Deutschland verwendet wird.
Gegebenenfalls missen hierflir Nachweise vorge-
legt werden konnen, z.B. in Form von Etiketten, Bro-
schiren, Produktverpackungen und dergleichen.
Empfehlung: Benutzungsunterlagen sorgféaltig ar
chivieren!

Die beschreibende Benutzung einer Marke, z.B.
im FlieRtext im Internet, ist zu unterlassen und
kann schwerwiegende Negativfolgen haben:
Dritte haben die Maoglichkeit, innerhalb von zehn
Jahren ab Eintragung die Léschung der Marke zu
beantragen, weil diese beschreibend ist und nicht
hatte registriert werden durfen. Beispielsweise
wurde die Eintragung ,,BINARY"” fir Uhren auf
Antrag eines Dritten nachtraglich wieder geldscht,
weil binary ein gelaufiger Ausdruck der englischen
Sprache ist, der eine blo3 warenbeschreibende
Sachangabe darstellt. Der Begriff binary clocks
wurde bereits vor dem Zeitpunkt der Markenan-
meldung von Dritten verwendet. Wenn der Mar
keninhaber dann selbst noch in seiner Webseite
damit Werbung betreibt, dass seine binary clocks
eine Top-Qualitat aufweisen, dann gesteht er in-
direkt selbst zu, dass der Begriff beschreibend
ist. Besser musste es heiRen: ,Unsere Uhren der
Marke BINARY®...”

5.6 Geanderte Markenform?

Vorsicht ist geboten, wenn die Marke im Laufe der
Jahre in einer Form benutzt wird, die von der re-
gistrierten Form abweicht. Es stellt sich dann die
Frage, ob die benutzte Form den kennzeichnen-
den Charakter der registrierten Form verandert,
d.h. ob der angesprochene Verbraucher in der
benutzten Form immer noch die registrierte Form
erkennt oder nicht.

Empfehlung: Weicht die aktuelle Benutzung einer
Marke zu stark von der registrierten Form ab, ist



es gegebenentalls empfehlenswert, die Marke in

der geanderten Form neu anzumelden.

Dabei gilt in der Rechtsprechung die Regel, dass
ein Weglassen von markenrechtlich geschitzten
Bestandteilen schadlicher ist als ein Hinzufligen
von Elementen bei der konkreten Benutzungs-
form zu der geschiitzten Marke. Auch hier hat
man somit mit einer reinen Wortmarke grofiere
Freiheiten.

So z.B. wurde die Benutzung der reinen Wortmar-
ke ,,KORNKAMMER" in der folgenden Form als
rechtserhaltend anerkannt (BGH | ZB 41/97):

i

B

Weizentoast

Zutaten: Welzenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel mit Emul-
gitar Mona-Diglyceride von Spelsefettsiiuren, Saiz.

Mindestens haftbar bis: slehe Etikett oder Aufdruck

500 g
M J

5.7 Deckt das Verzeichnis der Waren/
Dienstleistungen alle aktuellen
Interessen ab?

Nicht zuletzt lohnt es sich, regelmaliig das Waren-
verzeichnis einer Marke daraufhin zu Uberprifen,
ob dieses noch die aktuellen Interessen abdeckt.
Sehr oft erweitert sich das Produktspektrum einer
Firma, so dass Neuanmeldungen empfehlenswert
sind, um den Markenschutz zu sichern. Markenan-
melder, die bereits zum Zeitpunkt der Markenan-
meldung vorausschauend ein breites Warenver
zeichnis angemeldet haben, sind dann im Vorteil.

5.8 Anderung in Firma / Adresse

Diese sollte im Markenregister eingetragen wer
den, da ansonsten Probleme bei der Aktivlegitima-
tion (= Berechtigung, aus der Marke gegen Dritte
vorzugehen) im Falle der Durchsetzung der Marke
entstehen kénnen.

6. Fazit

Eine Markenanmeldung ist eine Investition, die
sich lohnt, auch fir kleinere Unternehmen. Oft
gendgt es, wenn zusatzlich zu der guten Qualitat
eines Produkts oder einer Dienstleistung noch ein
schlagkraftiger Markenname verwendet wird, der
den Produkten ein eigenes positives Image ver
leiht. Die Erfinder der Bionade standen jahrelang
kurz vor dem Ruin, bevor sie quasi Gber Nacht
ihrem Getrank durch einen neuen Namen mit
Wiedererkennungswert zum Markterfolg verhol-
fen haben. Heute zadhlt Bionade zu den Markt-
fahrern. Ware dieser Name damals nicht marken-
rechtlich geschiitzt worden, wirde der Schaden
ins Unermessliche gehen.

Der markenrechtliche Schutz ist mit einer Vielzahl
von rechtlichen Problemen verknlpft, so dass es
sich empfiehlt, professionellen Rat einzuholen
und nicht auf eigene Faust Neuland zu betreten,
wodurch mehr Schaden angerichtet werden kann,
der im schlimmsten Fall nicht mehr gutzumachen
Ist.




Hauptgebédude des Harmonisierungsamts flir den Binnenmarkt in Alicante, Quelle: HABM

Die EU-Gemeinschaftsmarke

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Andreas Horner, Patentanwalt
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Thomas Regelmann , Patentanwalt
und Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Peter Deak, Patentanwalt

Seit 1996 ist es mdglich, eine Marke Uber ein einheitliches Anmelde- und Eintragungs-
verfahren in der gesamten Europaischen Union zu schiitzen. Die Bezeichnung ,, Gemein-
schaftsmarke” bezieht sich hierbei auf die Europdische Gemeinschaft, die Vorlauferin der
EU.

Auf die Gemeinschaftsmarke als einheitliches, Ubernationales Schutzrecht ist nur das ent-
sprechende EU-Recht anwendbar, das in der ,Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 Ulber die Gemeinschaftsmarke” (Gemeinschaftsmarkenverordnung)
niedergelegt ist.

Mit einer einzigen Anmeldung in einer einzigen Anmeldesprache wird dieses Schutzrecht
durch eine zentrale EU-Behorde geprift und eingetragen. Diese Behorde tragt die Be-
zeichnung , Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)”
(HABM; englisch: OHIM) und befindet sich in Alicante/Spanien. Das Harmonisierungs-
amt wurde 1996 fir das europdische Gemeinschaftsmarkensystem neu gegrindet, es ist
gleichzeitig die zustandige Behdrde fir das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.



1. Anmelde- und
Eintragungsverfahren

Der Schutz durch die Gemeinschaftsmarke ent-
steht durch ihre Eintragung. Dazu muss zunachst
eine Markenanmeldung beim Harmonisierungs-
amt fir den Binnenmarkt eingereicht werden.

Fir die Markenanmeldung kann jede Amtsspra-
che der EU verwendet werden. Es ist jedoch eine
zweite Sprache anzugeben, die eine Amtssprache
des Harmonisierungsamtes sein muss, namlich
Deutsch, Englisch, Franzosisch, lItalienisch oder
Spanisch. Nur diese finf Sprachen kénnen als Ver
fahrenssprache in einem Widerspruchs-, Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahren verwendet werden.

In der Markenanmeldung ist die Markenform an-
zugeben, wobei es sich bei der Marke generell um
ein Zeichen handeln muss, das sich grafisch dar
stellen lasst. Die gebrauchlichsten Markenformen
sind Wortmarken (Worter, Abklrzungen, einzelne
Buchstaben oder Zahlen) und Bildmarken (Logos,
Figuren und sonstige Abbildungen), wobei diese
beiden Formen auch zu Wort-/Bildmarken kom-
biniert werden kénnen. Unter bestimmten Vor
aussetzungen kann aber z.B. auch eine abstrak-
te Farbkombination oder die Form der Ware als
Marke geschltzt werden, sofern solche Zeichen
grundsatzlich geeignet sind, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Zusatzlich muss ein Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis eingereicht werden, in dem alle Waren
und Dienstleistungen aufgezahlt sind, fir die die
Marke benutzt werden soll und auf die sich der
Markenschutz erstreckt. Die Waren und Dienst-
leistungen werden in Klassen eingeteilt, wobei
das Harmonisierungsamt die so genannte Nizza-
Klassifikation verwendet, die 45 Klassen umfasst
(34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen).
Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
ist dabei so zu formulieren, dass sich die Art der
Waren und Dienstleistungen klar erkennen lasst

und eine eindeutige Klassifizierung in eine be-
stimmte Klasse der Nizza-Klassifikation moglich
ist.

Die Anmeldungskosten einer Gemeinschafts-
marke richten sich nach der Anzahl der Klas-
sen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis:
Die Anmeldegeblhr fir bis zu drei Waren- und
Dienstleistungsklassen betragt 1.050 Euro (bei
Online-Einreichung 900 Euro). Fur jede weitere
Waren- und Dienstleistungsklasse ab der vierten
Klasse ist eine zusatzliche Gebuhr von jeweils 150
Euro zu entrichten.

Bevor das Harmonisierungsamt eine Markenan-
meldung zur Veroffentlichung zuldsst, wird diese
auf so genannte absolute Eintragungshindernisse
gepruft. Es wird insbesondere geprift, ob es sich
bei dem angemeldeten Zeichen um eine grafisch
darstellbare Markenform handelt, die geeignet
ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unter
nehmens von denjenigen anderer Unternehmen
zu unterscheiden. Ferner wird geprlft, ob die
Marke Unterscheidungskraft hat und ob sie aus-
schlielRlich aus Zeichen oder Angaben besteht,
welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, der geographischen Herkunft oder der
Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung
der Dienstleistung oder zu Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen die-
nen konnen. Solche Angaben werden auch als be-
schreibende Angaben bezeichnet. Sie sind von der
Eintragung als Marke ausgeschlossen.

Die genannten absoluten Eintragungshindernisse
sind in der Praxis die wichtigsten. Es existieren
aber noch weitere absolute Eintragungshindernis-
se, die in Einzelfdllen relevant sein kénnen, wie
beispielsweise ein Versto? gegen die offentliche
Ordnung oder gegen die guten Sitten.

Wenn das Harmonisierungsamt der Ansicht ist,
dass bei der Markenanmeldung keine absolu-
ten Eintragungshindernisse vorliegen und das
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen klar



formuliert ist, lasst es die Markenanmeldung zur
Veroffentlichung zu. Im gegenteiligen Fall wird es
dem Anmelder seine Ansicht mitteilen und ihn zu
einer Stellungnahme auffordern. Falls es dem An-
melder nicht gelingt, den zustandigen Prifer zu
Uberzeugen, kann gegen eine negative Entschei-
dung des Amtes eine Beschwerde eingelegt wer
den, Uber die dann eine Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamtes entscheidet.

Mit Veroffentlichung der Anmeldung beginnt eine
dreimonatige Widerspruchsfrist (siehe Abschnitt
4.1 unten). Wird kein Widerspruch eingelegt oder
wird ein Widerspruchsverfahren fir den Anmel-
der erfolgreich oder teilweise erfolgreich been-
det, wird die Gemeinschaftsmarke eingetragen.
Ab der Veroffentlichung der Eintragung kann das
Recht aus der Gemeinschaftsmarke Dritten entge-
gengehalten werden.

Die Dauer der Eintragung der Gemeinschaftsmar-
ke (Schutzdauer) betragt zehn Jahre gerechnet
vom Tag der Anmeldung. Die Eintragung kann um
jeweils zehn Jahre verlangert werden. Die Verlan-
gerungsgebuhr betragt 1.500 Euro flr bis zu drei
Klassen (bei Online-Verlangerung 1.350 Euro). Ab
der vierten Klasse ist fiir jede weitere Klasse eine
zusatzliche Geblhr von jeweils 400 Euro zu ent-
richten.

2. Schutzwirkung der
Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke gewaéhrt ihrem Inhaber

ein EU-weites ausschlieRliches Recht. Dieses

Recht gestattet es dem Markeninhaber unter an-

derem, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustim-

mung im geschaftlichen Verkehr

e ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches
Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen zu be-
nutzen, die mit denjenigen identisch sind, flr
die sie eingetragen ist;

® ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der
Identitat oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der
Gemeinschaftsmarke und der Identitdt oder
Ahnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke
und das Zeichen erfassten Waren oder Dienst-
leistungen flr das Publikum die Gefahr von Ver
wechslungen besteht; dabei schliel3t die Gefahr
von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das
Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbin-
dung gebracht wird.

Unter anderem ist es fur den Dritten verboten,

¢ das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung
anzubringen;

e unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den
Verkehr zu bringen oder zu den genannten
Zwecken zu besitzen;

e unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubie-
ten oder zu erbringen;

e \Waren unter dem Zeichen einzufihren oder
auszufthren;

¢ das Zeichen in den Geschéftspapieren und der
Werbung zu benutzen.

Damit das Recht aus der Gemeinschaftsmar
ke nach der Eintragung erhalten bleibt bzw.
durchgesetzt werden kann, muss die Gemein-
schaftsmarke durch den Markeninhaber oder
durch einen Lizenznehmer benutzt werden. Die
Benutzung muss fur die Waren oder Dienstleis-
tungen, fir die die Gemeinschaftsmarke einge-
tragen ist, innerhalb von finf Jahren, gerechnet
ab der Eintragung, aufgenommen werden. Die
Benutzung muss ernsthaft sein. Sie darf anschlie-
3end auch nicht flr einen ununterbrochenen Zeit-
raum von mehr als finf Jahren ausgesetzt wer
den.

Die benutzte Marke darf von der eingetragenen
Gemeinschaftsmarke hochstens unwesentlich
abweichen, némlich allenfalls so, dass durch die
Abweichung die Unterscheidungskraft der Marke
nicht beeinflusst wird. Die benutzte Markenform



sollte deshalb mdglichst identisch mit der einge-
tragenen Markenform sein.

Die tatsachliche und ernsthafte Benutzung in
nur einem Mitgliedstaat der Europaischen Union
kann ausreichen, um die Gemeinschaftsmarke in
allen Landern der Europaischen Union aufrecht-
zuerhalten.

Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann im
Rahmen einer Verletzungsklage vor einem Ge-
meinschaftsmarkengericht durchgesetzt werden.
Die Gemeinschaftsmarkengerichte sind von den
Mitgliedstaaten der Europaischen Union benannte
nationale Gerichte, die flr die Verfahren im Bereich
der Gemeinschaftsmarken zustandig sind. lhre Ur
teile gelten in der gesamten Europaischen Union.

3. Widerspruchsverfahren

Nachdem die Gemeinschaftsmarkenanmeldung

vom Harmonisierungsamt auf das Vorliegen abso-

luter Eintragungshindernisse geprUft worden ist,
wird die Anmeldung im Gemeinschaftsmarken-
blatt verdffentlicht.

Ab dem Tage dieser Verdffentlichung lauft eine

nicht verlangerbare, dreimonatige Widerspruchs-

frist.

Innerhalb dieser Frist kann von Dritten Wider

spruch gegen die angemeldete Gemeinschafts-

marke erhoben werden. Zum Widerspruch be-
rechtigt ist jeder Dritte, der mindestens eines der
nachfolgenden Kennzeichenrechte besitzt, das vor
dem Anmeldetag (oder gegebenenfalls vor dem

Prioritdtstag) der angemeldeten Gemeinschafts-

marke entstanden ist:

e Altere Gemeinschaftsmarken, &ltere nationale
Marken eines Mitgliedstaats der Europaischen
Union oder mit Wirkung flar einen Mitglied-
staat international registrierte Marken, wenn
Identitdt oder Verwechslungsgefahr mit der
angemeldeten Gemeinschaftsmarke besteht.

Altere Markenanmeldungen berechtigen zur
Erhebung des Widerspruchs, doch wird dem
Widerspruch erst stattgegeben, wenn sie zur
Eintragung gefihrt haben.

Marken, die in einem Mitgliedstaat der Pari-
ser VerbandsUbereinkunft notorisch bekannt
sind.

Altere Gemeinschaftsmarken, nationale Marken
in einem Mitgliedstaat der Européaischen Union
oder mit Wirkung fir einen Mitgliedsstaat inter
national registrierte Marken, die mit der ange-
meldeten Gemeinschaftsmarke identisch oder
dieser ahnlich sind und fir Waren oder Dienst-
leistungen eingetragen ist, die nicht denen
ahnlich sind, fir die die angemeldete Gemein-
schaftsmarke eingetragen werden soll, wenn
es sich um eine in der Europaischen Union oder
um eine in dem betreffenden Mitgliedsstaat be-
kannte Marke handelt und die Benutzung der
angemeldeten Gemeinschaftsmarke die Un-
terscheidungskraft oder die Wertschatzung der
dlteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachti-
gen wurde.

Nicht eingetragene Marken oder sonstige im
geschaftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen-
rechte von mehr als lediglich ortlicher Bedeu-
tung, wenn und soweit nach dem flir den
Schutz des Kennzeichens malRgeblichen Recht
des Mitgliedstaats der Europaischen Union die-
ses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht ver-
leiht, die Benutzung einer jingeren Marke zu
untersagen. In diese Kategorie fallen beispiels-
weise Firmennamenrechte, Rechte am Namen
einer naturlichen Person, Rechte an Internetdo-
Mmains usw.

Ferner kann ein Markeninhaber Widerspruch
gegen eine angemeldete Gemeinschaftsmar
ke erheben, die ein Agent oder Vertreter des
Markeninhabers ohne dessen Zustimmung un-
gerechtfertigt auf seinen eigenen Namen ange-
meldet hat.



Unabhangig von der Anzahl der alteren Kennzei-
chenrechte, welche der Widersprechende geltend
macht, ist eine Widerspruchsgebuhr in Hohe von
350 Euro zu entrichten.

Wenn der Widerspruch auf die Einhaltung der For
merfordernisse geprift worden ist, wird er dem
Anmelder der angegriffenen Gemeinschaftsmarke
mitgeteilt und den Parteien des Widerspruchs-
verfahrens eine so genannte cooling-off-Frist
von zwei Monaten gesetzt, welche Gelegenheit
dazu geben soll, das Widerspruchsverfahren vor
seiner formlichen Eréffnung zu beenden. Eine
solche Beendigung kann dadurch zu Stande kom-
men, dass der Anmelder das Verzeichnis der
Waren oder Dienstleistungen der angemelde-
ten Gemeinschaftsmarke auf solche Waren oder
Dienstleistungen einschrankt, gegen die sich der
Widerspruch nicht richtet, oder dadurch, dass der
Widersprechende und der Anmelder eine Eini-
gung erzielen, welche die Zurlicknahme des Wi-
derspruchs beinhaltet.

Wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleis-
tungen der angegriffenen Gemeinschaftsmarke
innerhalb der cooling-off-Frist auf nicht angegrif-
fene Waren oder Dienstleistungen eingeschrankt
oder der Widerspruch aufgrund einer Einigung
zwischen den Parteien zuriickgenommen, so er
stattet das Harmonisierungsamt dem Widerspre-
chenden die Widerspruchsgeblhr, und keiner der
Parteien wird eine Kostenerstattung auferlegt.
Die cooling-off-Frist kann erforderlichenfalls auf
gemeinsamen Antrag beider Parteien auf 24 Mo-
nate verlangert werden.

Wenn die genannten Voraussetzungen innerhalb
der cooling-off-Frist nicht erflllt werden, wird das
Widerspruchsverfahren férmlich eréffnet. Der
Widersprechende erhalt Gelegenheit, innerhalb ei-
ner Frist nahere Angaben, Unterlagen, Beweismit-
tel und Argumente zur Stlitzung des Widerspruchs
einzureichen. Der Anmelder der angegriffenen Ge-
meinschaftsmarke erhalt daraufhin Gelegenheit,
innerhalb einer Frist zum Widerspruch Stellung zu

nehmen. Schliefdlich erhalt der Widersprechende
nochmals Gelegenheit, innerhalb einer Frist auf
die Stellungnahme des Anmelders zu antworten.
AnschlieRend entscheidet die Widerspruchsabtei-
lung des Harmonisierungsamtes tber den Wider
spruch.

Erweist sich der Widerspruch als begriindet, so
wird die angegriffene Gemeinschaftsmarkenan-
meldung fir alle oder fir einen Teil der Waren
oder Dienstleistungen zurlickgewiesen; erweist
sich der Widerspruch als unbegriindet, so wird er
zurlckgewiesen.

Die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten mit
der Beschwerde angegriffen werden, fir die eine
GebUhr in Héhe von 800 Euro zu entrichten ist.
Uber die Beschwerde entscheidet eine Beschwer
dekammer des Harmonisierungsamtes. Die Ent-
scheidung der Beschwerdekammer kann durch
eine Klage vor dem Europaischen Gericht erster
Instanz in Luxemburg angefochten werden. Ge-
gen die Entscheidung des Gerichts erster Instanz
ist schlieRlich das Rechtsmittel zum Europaischen
Gerichtshof gegeben.

Falls die angemeldete Gemeinschaftsmarke
rechtskraftig zurlckgewiesen worden ist, kann
der Anmelder innerhalb von drei Monaten die Um-
wandlung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung
in nationale Markenanmeldungen flir diejenigen
Mitgliedstaaten der Europaischen Union beantra-
gen, in denen keines der in der Entscheidung tber
den Widerspruch festgestellten Eintragungshin-
dernisse besteht.

Wenn der Widerspruch (zumindest teilweise)
rechtskraftig zurlickgewiesen worden ist, wird die
Gemeinschaftsmarke (zumindest fir einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen) eingetragen.

Die Verfahrenssprache des Widerspruchsverfah-
rens ist stets eine der finf Sprachen des Harmo-
nisierungsamtes (Deutsch, Englisch, Franzdsisch,
Italienisch oder Spanisch). Ist in der angegriffenen
Gemeinschaftsmarkenanmeldung eine dieser funf



Sprachen des Harmonisierungsamtes als Verfah-
renssprache bestimmt, so hat der Widersprechen-
de die Wahl zwischen dieser Sprache und der vom
Anmelder der angegriffenen Gemeinschaftsmarke
angegebenen zweiten Sprache. Ist in der angegrif-
fenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung keine der
funf Sprachen des Amtes als Verfahrenssprache
bestimmt, so ist die vom Anmelder angegebene
zweite Sprache automatisch die Verfahrensspra-
che. Die Widerspruchsschrift sowie alle weiteren
im Verfahren eingereichten Schriftsatze und Unter
lagen missen in dieser Verfahrenssprache einge-
reicht oder in diese Verfahrenssprache Ubersetzt
werden.

Ist der Widerspruch auf eine altere Gemeinschafts-
marke oder eine altere nationale Marke gestitzt,
die zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der ange-
griffenen Gemeinschaftsmarke seit mindestens
funf Jahren eingetragen war, so hat der Wider
sprechende auf Verlangen des Anmelders der an-
gegriffenen Gemeinschaftsmarke den Nachweis
zu erbringen, dass er innerhalb der letzten finf
Jahre vor der Veroffentlichung der angegriffenen
Gemeinschaftsmarke die altere Marke in der Eu-
ropdischen Union bzw. in dem betreffenden Mit-
gliedsstaat fUr die Waren oder Dienstleistungen,
auf die sich der Widersprechende zur Begriindung
des Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat.
Waren oder Dienstleistungen, fir welche dieser
Nachweis vom Widersprechenden nicht geflhrt
wird, werden bei der Prifung des Widerspruchs
nicht bericksichtigt.

Die im Widerspruchsverfahren (und gegebenen-
falls im Beschwerdeverfahren) unterliegende
Partei hat der jeweils anderen Partei die fiir das
Verfahren zu entrichtenden Gebihren sowie die
far die Durchflhrung des Verfahrens notwendigen
Kosten zu erstatten. Unterliegen beide Parteien
jeweils teilweise, so werden die Kosten des Ver-
fahrens entsprechend geteilt.

Der Umfang der erstattungsfahigen Kosten ist je-
doch sehr eingeschrankt. So ist fir die der obsie-

genden Partei zu erstattenden Anwaltsgebihren
fUr das Widerspruchsverfahren ein Hochstsatz von
250 Euro vorgesehen. Kosten flr die Anfertigung
von Ubersetzungen im schriftlichen Verfahren sind
insgesamt von der Erstattung ausgeschlossen.
Angesichts dieser Einschrankungen muss auch
die obsiegende Partei in aller Regel einen Grof3teil
der ihr im Widerspruchsverfahren entstandenen
Kosten selbst tragen.

4. Nichtigkeitsverfahren

Hat der Inhaber eines alteren Rechts an einem mit
einer angemeldeten Gemeinschaftsmarke identi-
schen oder ahnlichen Zeichen die Widerspruchs-
frist versdumt, so hat er noch die Mdglichkeit, sein
dlteres Kennzeichenrecht durch Stellung eines An-
trags auf Erklarung der Nichtigkeit der betreffen-
den Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungs-
amt geltend zu machen.

Ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit einer Ge-
meinschaftsmarke kann auch im Rahmen einer
Widerklage vor einem Gemeinschaftsmarkenge-
richt geltend gemacht werden, wenn der Inha-
ber der betreffenden Gemeinschaftsmarke eine
Verletzungsklage gegen den Inhaber des alteren
Kennzeichenrechts erhoben hat.

Ein Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit einer
Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt
oder eine Widerklage im Verletzungsverfahren
kann auf3er auf ein eigenes Recht (relative Nichtig-
keitsgriinde) auch auf so genannte absolute Nich-
tigkeitsgrinde gestltzt werden, wenn namlich
die betreffende Gemeinschaftsmarke trotz des
Bestehens absoluter Eintragungshindernisse (ins-
besondere fehlende Unterscheidungskraft oder
bestehendes Freihaltungsbedurfnis) eingetragen
worden ist oder wenn der Anmelder bei der An-
meldung der Gemeinschaftsmarke bosglaubig

war.



Fir einen beim Harmonisierungsamt gestellten
Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit einer Gemein-
schaftsmarke ist eine Gebulhr in Héhe von 700
Euro zu entrichten.

5. Vorteile und Nachteile einer
Gemeinschaftsmarke im
Vergleich zu nationalen Marken

Die Gemeinschaftsmarke entfaltet ihre Schutzwir
kung in samtlichen Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union. Wenn neue Mitgliedstaaten
beitreten, so erstreckt sich die Wirkung der Ge-
meinschaftsmarke automatisch auch auf diese
neuen Mitgliedstaaten, ohne dass hierfir zuséatzli-
che Kosten entstehen.

Um dieselbe Schutzwirkung durch nationale Mar-
keneintragungen zu erreichen, musste fur jeden
Mitgliedstaat der Europaischen Union eine nati-
onale Marke angemeldet und zur Eintragung ge-
bracht werden, wodurch deutlich hohere Kosten
entstehen. Jedes der betreffenden nationalen
Markendmter kann eigene Beanstandungen ge-
gen die jeweilige nationale Markenanmeldung
geltend machen, so dass es durchaus mdglich
ist, dass die den verschiedenen nationalen Mar
keneintragungen zugrunde liegenden Verzeich-
nisse der Waren und Dienstleistungen vonein-
ander abweichen oder dass eine angemeldete
Marke sogar insgesamt von einzelnen Marken-
amtern zurickgewiesen wird, wahrend andere
Markenamter die betreffende Marke ohne wei-
teres eintragen. Auch nach erfolgter Eintragung
mussen die nationalen Markeneintragungen
jeweils fir sich verwaltet und vor Ablauf ihrer
Schutzdauer verlangert werden, wahrend eine
Gemeinschaftsmarke auch nach ihrer Eintragung
ein einheitliches Schutzrecht bleibt, welches vom
Harmonisierungsamt zentral verwaltet wird und

vom |Inhaber zentral verlangert oder beispielswei-
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se auch zentral auf einen neuen Inhaber umge-
schrieben werden kann.

Ferner bietet die Gemeinschaftsmarke den Vorteil,
dass sie nicht in jedem einzelnen Mitgliedstaat
der Europaischen Union benutzt werden muss,
um nach Ablauf der flnfjahrigen Benutzungs-
schonfrist einen Markenschutz fir die gesamte
Europdische Union aufrechtzuerhalten, sondern
dass eine ernsthafte Benutzung ,,in der Gemein-
schaft’ also unter Umstanden in nur einem einzi-
gen Mitgliedstaat, flr die Aufrechterhaltung des
Markenschutzes ausreicht.

Zudem ist im Falle einer Verletzung einer Gemein-
schaftsmarke das Gemeinschaftsmarkengericht,
in dessen Zustandigkeitsbereich der Verletzer sei-
nen allgemeinen Gerichtsstand hat, fir sémtliche
Verletzungshandlungen zusténdig, die in irgend-
einem Mitgliedstaat der Européaischen Union be-
gangen worden sind, so dass es nicht erforderlich
ist, in verschiedenen Staaten aus verschiedenen
Marken (mit moglicherweise unterschiedlichem
Ausgang) zu klagen.

Ein Nachteil der Gemeinschaftsmarke gegeniber
einer nationalen Marke besteht darin, dass der
Gemeinschaftsmarke eine groRere Anzahl abso-
luter oder relativer Schutzhindernisse entgegen-
stehen kann. So kann eine Gemeinschaftsmarke
nicht eingetragen werden, wenn auch nur in ei-



nem einzigen Mitgliedstaat der Européischen
Union ein Dritter altere Rechte an dem betreffen-
den Zeichen besitzt und diese Rechte in einem
Widerspruchsverfahren geltend macht. In einem
solchen Fall bleibt dem Anmelder der Gemein-
schaftsmarke nur noch die Mdglichkeit, seine Ge-
meinschaftsmarkenanmeldung in nationale Mar
kenanmeldungen fir diejenigen Mitgliedstaaten
der Europaischen Union umzuwandeln, in denen
der Dritte Uber keine alteren Rechte verflgt. Bei
den absoluten Eintragungshindernissen ist z.B.
zu bericksichtigen, dass eine Wortmarke nicht als
Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann,
wenn sie auch nur in einer einzigen Amtssprache
der EU eine beschreibende Angabe darstellt.

Ein weitere Nachteil ist, dass Unterlassungsan-
spriche aus der Gemeinschaftsmarke erst ab
der Veroffentlichung der Eintragung geltend ge-
macht werden kénnen, welche ggf. erst nach dem
rechtskraftigem Abschluss eines Widerspruchs-
verfahrens erfolgt. Im Gegensatz hierzu erfolgt
die Eintragung einer nationalen deutschen Marke
bereits vor der eventuellen Durchfiihrung eines
Widerspruchsverfahrens.

6. Die Gemeinschaftsmarke
innerhalb des PMMA

Seit dem Jahr 2004 ist die Europaische Union
als Ganzes ein Mitglied des Protokolls zum Ma-
drider Markenabkommen (PMMA), wobei die
EU innerhalb der Systematik des PMMA wie
ein einzelner Mitgliedstaat behandelt wird. Hier
aus ergeben sich verschiedene Vorteile fir Mar-
kenanmelder.

Zum einen kann eine angemeldete oder eingetra-
gene Gemeinschaftsmarke als Basismarke fir die
Erstreckung auf andere PMMA-Mitgliedstaaten
aufderhalb der EU dienen, beispielsweise auf die
Schweiz oder auf aulereuropéische Staaten. Der

Antrag auf internationale Registrierung ist in die-
sem Fall beim Harmonisierungsamt zu stellen,
wobei das weitere Verfahren genauso ablauft, wie
wenn ein Antrag auf internationale Registrierung
einer nationalen deutschen Marke beim Deut-
schen Patent- und Markenamt gestellt wird (Ein-
tragung der Marke in das internationale Register
und ggf. Schutzverweigerungen durch die nationa-
len Markenamter der benannten Mitgliedstaaten).
Umgekehrt kann eine nationale Marke in einem
PMMA-Mitgliedstaat (Basismarke) auf die EU als
Ganzes erstreckt werden, ebenso wie eine Erstre-
ckung auf andere PMMA-Mitgliedstaaten moglich
ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Basismarke
in einem EU-Mitgliedstaat registriert ist oder nicht.
Das Harmonisierungsamt prift eine auf die EU er
streckte internationale Marke in derselben Weise
wie eine normale Gemeinschaftsmarkenanmel-
dung, und gewahrt entweder deren Schutz oder
spricht eine Schutzverweigerung aus. Auch flr
ein eventuelles Widerspruchsverfahren gegen die
Schutzgewahrung gelten dieselben Regeln wie
oben beschrieben.

Die Einbindung der Gemeinschaftsmarke in eine
internationale Markenregistrierung ist insbeson-
dere fur solche Markenanmelder interessant, die
einen Markenschutz sowohl in der EU als auch in
mehreren aullereuropdischen Staaten bendtigen.

7. Weitere Informationen im
Internet

Auf der Internetseite des Harmonisierungsamtes
fur den Binnenmarkt (http:// oami.europa.eu) fin-
den sich neben der Gemeinschaftsmarkenverord-
nung und anderen rechtlichen Grundlagen auch
weitere praktische Hinweise zur Anmeldung von
Gemeinschaftsmarken, sowie eine Suchmaschine
zur Klassifikation von Waren und Dienstleistungen
gemal der Nizza-Klassifikation.
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International registrierte Marken (IR-Marken)

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem.Thomas Miutschele, Patentanwalt

Sofern der Inhaber einer Marke diese auch aulRerhalb Deutschlands schiitzen mochte, so
stehen hierflr grundsatzlich mehrere Optionen zu Verfigung. Zum einen kdénnen die Lan-
der, an denen Interesse besteht, Uber nationale Markenregistrierungen in den einzelnen
Landern abgedeckt werden. Insbesondere aufgrund der damit verbundenen Kosten kommt
diese Vorgehensweise jedoch nur dann in Frage, wenn keine anderen Moglichkeiten fir
einen Markenschutz zur Verfligung stehen oder von vorneherein nur wenige Lander von In-
teresse sind. Zum anderen gibt es weitere Optionen, bei denen durch eine einzige Marken-
registrierung Schutz in mehreren Landern gleichzeitig erworben werden kann. Als Beispiel
soll hier die sogenannte EU-Marke oder Gemeinschaftsmarke hervorgehoben werden. Bei
dieser ist es mdglich, durch eine Eintragung der Marke ins Register des EU-Markenamts
in Alicante (OHIM) Schutz flr alle 27 Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft zu
bekommen.

Eine weitere Option in diesem Zusammenhang ist die internationale Marke, oder kurz IR-
Marke, die Gegenstand dieses Aufsatzes ist. Mit Hilfe dieser internationalen Marke kann
durch eine einzige Registrierung Schutz in vielen verschiedenen Landern, die Mitglied des
entsprechenden internationalen Abkommens sind, erlangt werden. Unter diesen Landern be-
finden sich fast alle Lander, die zum Europaischen Raum gezahlt werden, einschlielilich vieler
Staaten Osteuropas. Neben den USA und Australien kénnen auch einige wichtige Staaten
Asiens, beispielsweise China, Japan und SUdkorea durch eine internationale Marke abge-
deckt werden. Fur Kanada, Mittel- und Sidamerika sowie fir viele asiatische Staaten ist der
zeit allerdings kein Schutz Uber eine internationale Marke maoglich.



1. Internationale Marke

Grundlage der internationalen Marke (IR-Marke)
ist das sogenannte Madrider Abkommen Uber die
internationale Registrierung von Marken (MMA),
das bereits im Jahr 1891 von einer Reihe, insbe-
sondere europaischer Staaten geschlossen wur
de. Erganzt wurde dieses Abkommen im Jahr
1989 um ein Zusatzprotokoll (Protokoll zum Madri-
der Abkommen, PMMA). Mit Hilfe dieses Zusatz-
protokolls wurde es einer ganzen Reihe weiterer
Staaten ermoglicht, dem Abkommen beizutreten.
Damit wurde die Zahl der Lander, die durch eine
internationale Marke abgedeckt werden kénnen,
betrachtlich erweitert.

Je nachdem, ob ein Land Mitglied des Abkom-
mens (MMA) und/oder Mitglied des Protokolls
(PMMA) ist, gestaltet sich das Anmeldeverfahren
einer internationalen Marke unterschiedlich. Auf
diese Unterschiede soll jedoch in diesem Grund-
lagenaufsatz nicht néher eingegangen werden.
Dies erscheint auch deshalb gerechtfertigt, da vie-
le Lander in der Zwischenzeit sowohl Mitglied des
Abkommens als auch des Protokolls sind.
Wichtigstes Merkmal der internationalen Marke
ist, dass durch eine einzige Markenanmeldung
bei der WIPO (World Intellectual Property Organi-
zation) in Genf eine Registrierung der Marke flr
alle diejenigen Lander erlangt werden kann, die
der Anmelder in seiner Anmeldung benannt hat.
Allerdings gilt diese Registrierung (Eintragung)
nicht wie bei der oben erwahnten EU-Marke au-
tomatisch als einheitliche Marke flr alle benann-
ten Lénder. Vielmehr kénnen diese Lander die
Registrierung beanstanden und fir das eigene
Territorium verweigern, wenn die Marke nicht den
Schutzvoraussetzungen entspricht, die das Land
bei seinen eigenen nationalen Marken verlangt.
Eine solche Beanstandung oder Schutzverweige-
rung betrifft jedoch nur das jeweilige Land und hat
keinen Einfluss auf die anderen Lander, die bei der
internationalen Marke benannt sind.

2. Anmeldung der Internationalen
Marke

Wichtigste Voraussetzung fir die Anmeldung einer
internationalen Marke ist, dass zum Zeitpunkt die-
ser Anmeldung bereits eine Markenanmeldung oder
Markeneintragung im ,,Heimatland” des Anmelders
existiert. Unter Heimatland wird dabei das Land
verstanden, in dem der Anmelder den Sitz seines
Unternehmens oder seinen Wohnsitz hat. Befinden
sich weder Unternehmenssitz noch Wohnsitz in ei-
nem Land, das Mitglied des MMA/PMMA ist, kann
bei einer naturlichen Person auf die Staatsangehdrig-
keit des Anmelders zurtickgegriffen werden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
der Anmelder ein deutsches Unternehmen oder
eine Person mit Wohnsitz in Deutschland oder ein
deutscher Staatsangehdoriger sein soll.

Dieser Personenkreis bendétigt dementsprechend
fir die Anmeldung einer internationalen Marke
entweder eine nationale deutsche Markenanmel-
dung oder Markeneintragung oder er benétigt
eine angemeldete oder eingetragene EU-Marke
(weil diese ebenfalls Wirkung fur Deutschland
besitzt). Ob als Anmeldevoraussetzung fir eine
internationale Marke der nationale deutsche Weg
oder der Weg Uber eine EU-Marke gewahlt wird,
hangt vom Einzelfall ab. Gegebenenfalls ware dies
dann mit einer Patentanwaltin oder einem Patent-
anwalt zu besprechen.

Die Anmeldung der internationalen Marke wird
Uber das , Heimatamt’ also entweder Uber das
Deutsche Patent- und Markenamt oder Uber das
EU-Markenamt, an die WIPO in Genf weiter
geleitet. Dieser (Um-)Weg hat den Sinn, dass das
Heimatamt der WIPO die Existenz der Heimat-
marke und deren Ubereinstimmung mit der ange-
meldeten internationalen Marke bestatigt.

Die Anmeldung der internationalen Marke selbst
muss in Englisch, Franzdsisch oder Spanisch er
folgen, wobei je nach Heimatamt nur bestimmte

Sprachen in Frage kommen.



Weiter sind in der Anmeldung die Marke selbst,
Name und Adresse des Anmelders sowie die
Waren- und/oder Dienstleistungen, fur die die
Marke vorgesehen ist, anzugeben. Diese Waren
und/oder Dienstleistungen werden dabei in soge-
nannte Klassen eingruppiert. Auf3erdem mussen
natdrlich diejenigen Lander genannt werden, die
durch die internationale Marke abgedeckt werden
sollen. Schlief3lich sind die amtlichen Gebuhren fir
die internationale Marke, und gegebenenfalls flr
das Heimatamt zu entrichten. Die internationalen
Gebuhren setzen sich dabei aus einer Grundge-
bahr (far die WIPO) sowie aus den Landergebih-
ren und gegebenenfalls Klassengeblihren zusam-
men.

Erwahnt werden soll noch, dass fur eine internati-
onale Marke gegebenenfalls auch die sogenannte
Prioritdt der Heimatmarke in Anspruch genom-
men werden kann. Dies ist dann maglich, wenn
es sich bei der Heimatmarke um die weltweit
erste Anmeldung dieser Marke handelt und die
internationale Marke innerhalb von 6 Monaten ab
dem Anmeldetag der Heimatmarke angemeldet
wird. Die internationale Marke erhélt in diesem
Fall dann den Zeitrang der Heimatmarke.

3. Eintragung der Internationalen
Marke

Nachdem die WIPO die Anmeldeunterlagen vom
Heimatamt erhalten hat, wird von WIPO eine
weitgehend nur formale Prifung durchgefihrt.

So muss die notwendige Bestatigung des Hei-
matamts vorliegen, dass die Heimatmarke noch
existiert und mit der angemeldeten internationa-
len Marke Ubereinstimmt. Die angemeldete inter-
nationale Marke selbst muss dabei mit der Hei-
matmarke identisch sein. Auch der Anmelder der
Heimatmarke muss mit dem Anmelder der inter

nationalen Marke Ubereinstimmen. Eine Abwei-

chung bei den beanspruchten Waren/Dienstleis-
tungen ist moglich, aber nur dahingehend, dass
das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen bei
der internationalen Marke enger sein kann als bei
der Heimatmarke. Eine Erweiterung des Verzeich-
nisses bei der internationalen Marke gegenuber
der Heimatmarke ist nicht maglich.

Darlber hinaus prift die WIPO noch nach ei-
genen Kriterien, ob die beanspruchten Waren/
Dienstleistungen richtig in die einzelnen Waren-/
Dienstleistungsgruppen einklassifiziert sind. Wei-
ter wird geprUft, ob die vom Anmelder gewahlten
Bezeichnungen der Waren/Dienstleistungen den
Kriterien der WIPO entsprechen. Sofern es hier zu
Beanstandungen kommt, kdnnen diese in einem
Schriftwechsel mit der WIPO, der Uber das Hei-
matamt lauft, in der Regel durch Umformulierun-
gen ausgeraumt werden.

Weitere Eintragungsvoraussetzungen priift die
WIPO nicht. Wie erwahnt ist dies den einzelnen
Landern, die in der internationalen Anmeldung be-
nannt sind, vorbehalten.

Nach Abschluss der Formalprtfung tragt die WIPO
die internationale Marke in das internationale Mar-
kenregister ein. Die Eintragung wird veroffentlicht
und die Amter der benannten Lander werden
Uber die Eintragung informiert. Der Anmelder
selbst erhalt eine Eintragungsurkunde.

4. Prifung der Internationalen
Marke

Nach Eintragung der internationalen Marke durch
die WIPO haben die bei dieser Marke benannten
Lander 12 bzw. 18 Monate Zeit, Beanstandungen
zu erheben. Dabei kénnen die einzelnen Lander
genau die Kriterien fir den Markenschutz anwen-
den, die sie auch bei einer nationalen Markenan-
meldung im eigenen Land anwenden widrden.

Dementsprechend kann geprift werden, ob die



eingetragene |IR-Marke die notwendige Unter
scheidungskraft besitzt und ob sie beschreibend
oder sogar tauschend ist. Weiter kann je nach
Praxis des jeweiligen Landes auch geprift wer
den, ob es dort schon altere angemeldete oder
eingetragene Marken gibt, die der |IR-Marke ent-
gegenstehen kdnnten. Schliefdlich wird den Mar
keninhabern im jeweiligen Land in der Regel auch
die Moglichkeit eingeraumt, aus eigener Initiative
aufgrund eigener élterer Rechte Widerspruch ge-
gen die IR-Marke zu erheben.

Der Inhaber einer IR-Marke kann sich gegen eine
solche Beanstandung (provisional refusal), die sich
auch nur auf einenTeil seiner Waren/Dienstleistun-
gen beziehen kann, innerhalb bestimmter Fristen
verteidigen. Dazu muss er, in der Regel unter Ein-
schaltung eines Anwalts im jeweiligen Land, mit
dem entsprechenden Amt korrespondieren. Ist
die Verteidigung erfolgreich, wird der Schutz im
betreffenden Land (ganz oder teilweise) besta-
tigt. Verteidigt der Inhaber seine Marke nicht oder
ist die Verteidigung nicht erfolgreich, wird nur ein
Teilschutz gewahrt oder der Schutz im jeweiligen
Land vollstandig verweigert.

In diesem Zusammenhang ist allerdings hervor
zugehen, dass der Inhaber sich gegen eine Bean-
standung nicht verteidigen muss, sofern er dies
aus Kostengrinden oder aus anderen Griinden
nicht mochte.

5. Nachtragliche geografische
Erweiterung der Internationalen
Marke

Eine erfreuliche Eigenschaft der internationalen
Marke ist, dass sie nachtraglich auf weitere Lan-
der, die Mitglied des MMA/PMMA sind (oder wer
den), erstreckt werden kann.

Dies geschieht in derWeise, dass, in der Regel wie-
der Uber das Heimatamt, ein Erstreckungsantrag

Wiedergabe der Marke IR 667267

bei der WIPO gestellt wird. Dabei ist es, wie bei
der Anmeldung der IR-Marke selbst, moglich, fur
bestimmte Lander nur ausgewahlte Waren/Dienst-
leistungen zu beanspruchen. Weiter sind auch hier,
neben moglichen Gebihren fir das Heimatamt,
die internationalen Gebuhren zu entrichten, die sich
ebenfalls aus einer Grundgebihr sowie aus den
entsprechenden Landergebihren und gegebenen-
falls Klassengeblhren zusammensetzen.

Zeitrang des Schutzes fiir die Erstreckungslander
ist selbstverstandlich nicht der Anmelde- oder
Eintragungstag der IR-Marke selbst, sondern das
Datum der Erstreckung der IR-Marke auf das je-
weilige Land.

Das Verfahren bei der Erstreckung gestaltet sich ge-
nauso wie bei der Anmeldung der IR-Marke selbst.
Nachdem die WIPO den Erstreckungsantrag formal
geprift und die Erstreckung eingetragen hat, ha-
ben die Erstreckungslander innerhalb der genann-
ten Fristen Zeit, die IR-Marke nach eigenen Kriteri-
en zu prafen. Auf die obigen Ausfihrungen wird in
diesem Zusammenhang verwiesen.

6. Durchsetzung der
Internationalen Marke

Die Eintragung der internationalen Marke hat in
jedem Land, das bei dieser Marke benannt ist
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oder auf das sie erstreckt wird, die gleiche Wir
kung, d.h. den gleichen Schutz wie eine nationale
Marke, die in dem jeweiligen Land vom nationa-
len Amt eingetragen wurde. Dementsprechend
kann der Inhaber beispielsweise aus dem Schwei-
zer Teil seiner IR-Marke dieselben Rechte in der
Schweiz geltend machen, als wenn er eine natio-
nale Schweizer Marke in der Schweiz angemeldet
und eingetragen hatte.

So kann aus den Lénderteilen einer IR-Marke
genauso Widerspruch gegen jlingere Marken im
entsprechenden Land eingelegt werden, wie aus
einer nationalen Marke in diesem Land. Dabei
kann sich dieser Widerspruch sowohl gegen eine
jungere nationale Marke als auch gegen den ent-
sprechenden Landerteil einer jingeren IR-Marke
richten.

Genauso kann aus dem entsprechenden Lander
teil einer IR-Marke gegen Verletzer der Marke im
jeweiligen Land vorgegangen werden. Die IR-Mar-
ke wird hier von den entsprechenden Gerichten
genau gleich behandelt wie eine nationale Marke.

7. Laufzeit und Verlangerung der
Internationalen Marke

Unter Vernachlassigung feiner Unterschiede zwi-
schen dem MMA und dem PMMA kann man sich
einfach merken, dass fir IR-Marken im Ergebnis
alle zehn Jahre Verlangerungsgebihren bezahlt
werden miussen. Die Zahlung dieser Gebuhren,
die sich wiederum aus einer (internationalen)
Grundgebtihr und landerbezogenen Geblhren so-
wie gegebenenfalls Klassengeblhren zusammen-
setzen, erfolgt zentral bei der WIPO.

Auch hier ist festzuhalten, dass die Verlangerung
der IR-Marke nur fUr einen Teil der vor Verlange-
rung benannten Lander und/oder nur fir einen
Teil der beanspruchten Waren/Dienstleistungen
erfolgen kann. Dementsprechend kann bei jeder
Verlangerung Uberprift werden, inwieweit die
Landerabdeckung oder die Abdeckung der Waren/
Dienstleistungen noch aktuell ist.

Da Verlangerungen im zehnjahrigen Abstand
grundsatzlich beliebig oft erfolgen kdnnen, ist
auch der Schutz der IR-Marke, wie bei Marken all-
gemein, im Prinzip zeitlich unbegrenzt.

8. Besonderheiten der
Internationalen Marke

Die wichtigste Besonderheit bei der internationa-
len Marke ist die Tatsache, dass die Existenz der
internationalen Marke (mindestens) finf Jahre an
die Existenz der Heimatmarke gebunden ist. Mit
anderen Worten: Fallt die Heimatmarke innerhalb
von funf Jahren weg, so verliert auch die internati-
onale Marke ihre Wirkung.

Diese Tatsache wird noch dadurch verscharft, dass
der Wegfall der IR-Marke sogar nach Ablauf des
Flinfjahreszeitraums erfolgen kann, wenn das Ver
fahren gegen die Heimatmarke, das letztendlich
zum Wegfall der Heimatmarke fihrt, vor Ablauf



des genannten Flnfjahreszeitraums initiiert, aber
erst danach abgeschlossen wurde.

In all diesen Fallen ist es nicht von Bedeutung,
ob die Heimatmarke beispielsweise wegen ei-
ner amtlichen Beanstandung oder wegen Wider
spruchs eines Dritten wegfallt. Die Rechtsfolge
far die auf der Heimatmarke basierende IR-Marke
bleibt dieselbe.

Allerdings fallt die internationale Marke nur inso-
weit weg, wie auch die Heimatmarke wegfallt.
Bleibt die Heimatmarke fir einen Teil der ur
sprunglich beanspruchten Waren/Dienstleistun-
gen bestehen, so existiert auch die internationale
Marke fUr die verbleibenden Waren/Dienstleistun-
gen weiter.

Als weitere wichtige Besonderheit bei der inter
nationalen Marke ist zu erwahnen, dass nationa-
le Regelungen, die sich aus dem Rechtssystem
des jeweiligen Landes ergeben, selbstverstand-
lich auch flr den entsprechenden Landerteil der
IR-Marke gelten. Dies zeigt sich ja, wie bereits
erladutert, beispielsweise in der Tatsache, dass in
bestimmten Landern (zum Beispiel China, Japan,
USA und andere) im Prifungsverfahren, das der
Eintragung der IR-Marke nachgeschaltet ist, vom
jeweiligen Markenamt éltere eingetragene Mar-
ken von Dritten entgegengehalten werden.
Solche nationalen Besonderheiten gelten dann
aber auch nach Abschluss solcher amtlicher Ver
fahren. Dies gilt beispielsweise fir die in vielen
Landern geltenden Zeitrdume, innerhalb derer die
Benutzung der Marke im jeweiligen Land zu erfol-
gen hat. So muss beispielsweise in den USA auch
bei IR-Marken zwischen dem Ende des flnften
Jahres und dem Ende des sechsten Jahres nach
Eintragung die Benutzung der Marke in den USA
gegendber dem US-Amt nachgewiesen werden
(genau wie dies auch bei nationalen US-Marken
der Fall ist). Gelingt dieser Benutzungsnachweis
nicht, oder nur fur einen Teil der Waren/Dienstleis-
tungen, so verliert der US-Teil der IR-Marke seine
Wirkung fur die USA ganz oder teilweise.

Genauso muss in den USA bei jeder Verlangerung
der IR-Marke im Abstand von zehn Jahren die Be-
nutzung dieser IR-Marke in den USA nachgewie-
sen werden (genau wie dies auch bei nationalen
US-Marken der Fall ist). Ansonsten ist eine Verlan-
gerung fir die USA nicht (oder nur flr einen Tell
der Waren/Dienstleistungen) moglich.

9. Vorteile der Internationalen
Marke

Sieht man insbesondere von der Bindung der
Existenz der IR-Marke an die Existenz der Heimat-
marke innerhalb der ersten finf Jahre ab, so ist
die internationale Marke (IR-Marke) mit einer gan-
zen Reihe von Vorteilen verbunden.

So bietet die IR-Marke ein vereinfachtes Eintra-
gungsverfahren fur eine Vielzahl von Landern bei
nur einem Markenamt (WIPQO). Damit werden die
Kosten in der Regel deutlich reduziert gegenlber
nationalen Anmeldungen in den einzelnen Lan-
dern.

Der genannte Vorteil der zentralen Anmeldung
und Eintragung setzt sich auch bei der Verlange-
rung der Laufzeit fort, die ebenfalls direkt bei der
WIPQO erfolgen kann. Die Vorteile einer zentralen
Verwaltung der Marke bei der WIPO zeigen sich
auch bei einer moglichen (Teil-)Ubertragung der
IR-Marke, bei der Eintragung von Lizenzen und bei
anderen Gelegenheiten.

Ein weiterer grof3er Vorteil liegt darin, dass eine
einmal bestehende IR-Marke nachtraglich auf wei-
tere Lander erstreckt werden kann. Zwar hat die
Erstreckung dann selbstverstandlich fir das ent-
sprechende Land eine spatere zeitliche Wirkung,
es muss jedoch keine neue Marke angemeldet
und eingetragen werden.

Schliellich ist noch hervorzuheben, dass das
Schicksal der IR-Marke in einem der benannten
Lander ohne jede Auswirkung auf das Schicksal



der IR-Marke in den anderen Landern ist. Verliert
die IR-Marke in einem Land (gewollt oder unge-
wollt) ihre Wirkung, so hat dies keinen Einfluss
auf die Rechtskraft der IR-Marke in den anderen
Landern. Damit unterscheidet sich die IR-Marke
beispielsweise vorteilhaft von der EU-Marke, die
nur als Gesamtheit existieren kann.

10. Wichtige Tipps

Der wichtigste Rat ist sicherlich, dass sich jeder
potenzielle Nutzer einer IR-Marke bereits vor der
Anmeldung seiner Heimatmarke eine Strategie
fir die internationale Nutzung seiner Marke Gber
legt. Man sollte sich unbedingt dartiber im Klaren
werden, wie die Marke kurz-, mittel- und langfris-
tig genutzt werden soll. Dann lassen sich in der
Regel die Weichen bereits von Anfang an so stel-
len, dass eine Erweiterung des Markenschutzes
in spateren Jahren ohne unndtigen Aufwand, ins-
besondere Kostenaufwand maglich ist.

In die oben genannten Uberlegungen sollten auch
die nationalen Besonderheiten in einzelnen Léan-
dern einflielen. So ist eine internationale Marke
trotz haufiger Kostenersparnis nicht immer das
Schutzrecht der Wahl. Dies gilt beispielsweise
dann, wenn in bestimmten Landern in der Ver
gangenheit bereits eine Benutzung der Marke
stattgefunden hat. Dann kann eine nationale Mar
keneintragung gegenlber der Abdeckung des ent-
sprechenden Landes Uber eine IR-Marke Vorteile
besitzen.

11. Wichtige Links fur die
Internationale Marke

1.) World Intellectual Property Organization

WWW.WipOo.int

2.) Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de

3.) Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt

www.oami.eu.int

4.) Patentanwaltskammer

www.patentanwalt.de

5.) Bundesverband Deutscher Patentanwalte e.V.
www.bundesverband-patentanwaelte.de

6.) United States Patent and Trademark Office

WWW.Uspto.gov

7) Japan Patent Office

WWW.jP0.go.jp

8.) State Intellectual Property Office of the
People’s Republic of China
www.english.sipo.gov.cn
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United States Patent and Trademark Office in Alexandria (Virginia), Quelle USPTO

US-Markenrecht

Von Dr. jur. Matthias Eck, Rechtsanwalt

In Deutschland und vielen anderen Landern entstehen Markenrechte grundsatzlich durch die Ein-
tragung einer Bezeichnung in amtlich geflihrte Register. In Deutschland ist hierflir das Deutsche
Patent- und Markenamt zustandig. Fur die Entstehung des Markenschutzes ist es in Deutschland
nicht erforderlich, dass die Marke zum Zeitpunkt der Eintragung auch tatsachlich benutzt wird. Ganz
anders in den USA. Dort ist die Benutzung einer Marke malfgebliches Kriterium sowohl fir die Ent-
stehung als auch fir die Aufrechterhaltung des Markenschutzes.

1. Erlangung von Markenschutz in
den USA

Es gibt drei nebeneinander bestehende Mdoglich-
keiten, in den USA Markenschutz zu erlangen:

1.1 Benutzung

Unabhangig von einer Registrierung entstehen
Markenrechte nach dem im angloamerikanischen
Rechtskreis geltenden common law (urspringlich
auf Gewohnheitsrecht beruhendes, durch rich-
terliche Entscheidungen weiterentwickeltes, un-
geschriebenes Recht) allein durch die Benutzung

einer Marke. Dieser Markenschutz ist beschrankt
auf die Waren und/oder Dienstleistungen, fir die
die Marke benutzt wird und auf das geografische
Gebiet innerhalb der USA, in dem die Marke be-
nutzt wird.

Die Markenrechte stehen demjenigen zu, der
nach aufden erkennbar als Benutzer der Marke
auftritt. Er kann allen, die eine verwechslungsfa-
hige Bezeichnung zu einem spéateren Zeitpunkt
far ahnlichen Waren und Dienstleistungen im
selben geografischen Gebiet benutzen oder an-
melden lassen, seine Markenrechte entgegen-
halten.



1.2 Federal Registration

Markenschutz kann auch in Form der Federal Re-
gistration beim US Patent and Trademark Office
erreicht werden. Mit ihr werden formell Marken-
rechte im gesamten geografischen Gebiet der
USA begriindet.

Voraussetzung daflr ist, dass die Marke in mehr
als einem US-Bundesstaat oder zusatzlich in ei-
nem anderen Land (z.B. Frankreich) verwendet

wird.

Vorteile einer Federal Registration

Im Hinblick darauf, dass Markenrechte bereits auf-

grund der bloRen Benutzung einer Bezeichnung

nach den Regeln des common law (siehe Nr. 1.1)

entstehen kdnnen, stellt sich vordergriindig die

Frage, welchen Vorteil die Wirkung einer (evtl. zu-

satzlichen) Federal Registration gegeniber den

common law-Rechten bietet:

¢ Neben der Anmeldung einer bereits in den USA
benutzten Marke kann die Anmeldung fir eine
Federal Registration bereits in einem Stadium
eingereicht werden, in dem die Benutzung zwar
zukUnftig beabsichtigt ist, jedoch noch nicht auf-
genommen wurde (sog. intent-to-use-Anmel-
dungen). Auch kann im Rahmen einer Federal
Registration die zeitliche Prioritdt bestehender
Auslandseintragungen oder -anmeldungen in
Anspruch genommen werden (siehe Punkt 3).

e Die Eintragung stellt eine sog. ,constructive
notice” fir das gesamte geografische Gebiet
der USA dar. Niemand, der zu einem spateren
Zeitpunkt eine verwechslungsfdhige Bezeich-
nung in den USA benutzt oder anmeldet, kann
sich auf eine fehlende Kenntnis der bestehen-
den Rechte des eingetragenen Inhabers be-
rufen. Dies ist insbesondere fiir die Frage der
erfolgreichen Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprlchen relevant.

e Mit der Eintragung wird ein Beweis des ers-
ten Anscheins fir die Rechtsglltigkeit der ein-
getragenen Marke und das Exklusivrecht des

Anmelders flr die Benutzung der Bezeichnung
fir die konkreten Waren und Dienstleistungen
begrindet.

¢ Der Inhaber einer Federal Registration hat die
Madglichkeit, seine Marke bei den US-ameri-
kanischen Zollbehérden (U.S. Customs and
Border Protection) registrieren zu lassen, um
Markenverletzungen durch Warenimporte zu
verhindern, indem die Zollbehérden die betref-
fenden Waren beschlagnahmen.

e Schliellich begriindet eine Federal Registration
die Mdglichkeit, Klagen vor den US-Bundesge-
richten zu erheben. Daneben besteht auch ein
strafrechtlicher Schutz vor Nachahmern.

Verwendung der Angaben ®, TM und SM

Vor der Eintragung und wéahrend des Anmeldever-
fahrens kénnen die Kennzeichen™ (flr trademark)
und SM (flr service mark) verwendet werden. Die-
se bedeuten nur, dass Kennzeichenschutz fir die
betreffende Bezeichnung aufgrund von Benutzung
beansprucht wird (siehe Nr. 1.1).

Das Zeichen ® (fUr registered trademark) darf
erst verwendet werden, wenn die Marke beim
US Patent and Trademark Office eingetragen ist.
Nach der Eintragung sollte das Zeichen ® dann
aber auch verwendet werden, da sonst Nachtei-
le in spateren Verletzungsprozessen hinsichtlich
moglicher Schadensersatzforderungen entste-
hen konnen.

1.3 State Registration

Neben der Mdglichkeit einer Federal Registrati-
on gibt es in den USA auch die Moglichkeit der
Markeneintragung in den einzelnen US-Bundes-
staaten in Form einer so genannten State Regist-
ration. FUr auslandische Unternehmen, die in den
USA Markenschutz begriinden wollen, wird eine
State Registration in aller Regel kaum von Inter
esse sein. State Registrations sind jedoch bei der
Frage moglicherweise entgegenstehender alte-
rer Rechte Dritter zu beachten. Sie sollten daher



gegebenenfalls auch im Rahmen entsprechender
Kollisionsrecherchen mit Uberprift werden.

2. Recherchen

Bereits vor Einreichung einer Markenanmeldung
in den USA empfiehlt es sich, Recherchen nach
moglicherweise entgegenstehenden éalteren Mar
kenrechten Dritter durchflhren zu lassen. Zwar
fihrt auch das US Patent and Trademark Office
im Rahmen einer Federal Registration eine Amts-
recherche durch. Diese beschrankt sich jedoch
auf die bei diesem Amt registrierten Marken und
Anmeldungen. Da US-Markenrechte jedoch unab-
hangig von einer Registrierung bestehen kénnen,
ist —auch wenn eine zunachst in der Online-Daten-
bank des US Patent and Trademark Office durch-
geflhrte knock-out-Recherche negativ geblieben
ist — eine umfassende Recherche sinnvoll, die
nicht nur das Register des US Patent and Trade-
mark Office, sondern auch die State Registrations
und Anmeldungen sowie common law-Rechte
und die Verwendung der Bezeichnung im Internet
mit einschliel3t.

Der Nutzen solcher umfassender ,clearance
searches” genannter Recherchen liegt u.a. dar
in, bereits zu einem frihen Zeitpunkt die Verflg-
barkeit der gewulnschten Bezeichnung als Marke
zu kléren. Darlber hinaus lassen sich dabei auch
Marktinformationen gewinnen. Durch eine Re-
cherche kann so eventuell verhindert werden,
Geld in Marken zu investieren, an denen bereits
altere und damit bessere Rechte Dritten zustehen.

3. Das Anmeldeverfahren einer
Federal Registration

3.1 Grundlagen der Anmeldung

Eine Federal Registration kann auf Basis von un-

terschiedlichen Grundkonstellationen erfolgen:

a) Use-in-commerce-application — bei bereits be-
stehender Benutzung der Marke in den USA.
Hier mUssen bereits bei der Anmeldung Be-
nutzungsnachweise eingereicht werden.

b) Intent-to-use-application — bei ernsthafter und
redlicher Absicht, die Marke in den USA zu be-
nutzen.

Zwar erfolgt hier die Eintragung der Marke erst,
nachdem der Nachweis der Benutzungsauf-
nahme tatsachlich geftihrt wurde. Die Marke
wird jedoch mit dem Anmeldedatum fir den
Anmelder ,reserviert” Das Anmeldedatum
gilt dabei als Prioritatsdatum und so genannte
date of constructive use. Der Anmelder hat bei
einer intent-to-use-application sechs Monate
nach der Nachricht Uber die Zulassung der An-
meldung (notice of allowance) Zeit, die erfor
derlichen Benutzungsnachweise (statement of
use) zu erbringen. Diese Frist kann mehrfach
um sechs Monate bis zu einem Gesamtzeit-
raum von insgesamt 36 Monaten verlangert
werden. Zu beachten ist, dass ab der zweiten
Verlangerung ein wichtiger Grund vorgebracht

werden muss.

c) Application based on foreign application — In-
anspruchnahme einer auslandischen Prioritat.
Auch hier wird — ahnlich wie bei der intent-to-
use-application — das auslandische Anmeldeda-
tum flr den Anmelder reserviert, wenn er die
identische Marke innerhalb von sechs Mona-
ten, nachdem er die Auslandsanmeldung einge-
reicht hat, in den USA anmeldet. Voraussetzung
ist, dass es sich bei der Auslandsanmeldung
um die erste Anmeldung dieser Marke han-



d)

delt und dass die amerikanische Anmeldung
nicht mehr Waren und/oder Dienstleistungen
umfasst wie die Auslandsanmeldung. Eine
Registrierung kann jedoch erst vollzogen wer-
den, wenn die Auslandseintragung erfolgt ist
und gegenlber dem US Patent and Trademark
Office nachgewiesen wurde. Bis zu diesem
Zeitpunkt wird das Anmeldeverfahren in den
USA - nach Prifung der sonstigen Vorausset-
zungen (siehe Punkt 3.2) — ausgesetzt. Anders
als bei einer intent-to-use-application muss
der Benutzungsnachweis nicht vor Eintragung
der Marke erbracht werden, sondern erst nach
dem flnften Jahr (siehe Punkt 6.). Dies ist ein
groRer Vorteil der application based on foreign
application.

Empfehlenswert ist es in solchen Féllen, die
US-Anmeldung nicht allein auf die Auslandsan-
meldung, sondern parallel auch auf den intent-
to-use zu stutzen. Sollte sich die Auslandsan-
meldung verzdgern oder endglltig scheitern,
kann die US-Anmeldung dann zumindest noch
auf der intent-to-use-Basis weiterverfolgt wer
den. Dann muss allerdings der Benutzungs-
nachweis vor der Markeneintragung erbracht

werden.

Application based on foreign registration — Ein-
tragung ohne Benutzungsnachweis bei bereits
bestehender Eintragung der Marke im Aus-
land.

Wenn der Anmelder nachweist, dass die Mar
ke im Ausland registriert wurde, sechs Monate
seit Einreichung der Auslandsanmeldung und
es keine sonstige Beanstandung oder Wider
spriche gibt, wird die Marke in den USA einge-
tragen, auch ohne dass der Markeninhaber bei
der Anmeldung nachweisen muss, dass sie in
den USA oder in einem anderen Land benutzt
wird. Eine Inanspruchnahme einer auslandi-
schen Prioritat — wie bei der application based
on foreign application — erfolgt hier nicht.

e) Madrid System of International Registration
Bereits seit dem 2. November 2003 ist es
maoglich, die USA im Rahmen eines Antrags
auf internationale Registrierung einer Marke
bei der WIPO (World Intellectual Property Or
ganization in Genf) als eines der Schutzlander
zu benennen oder die Erstreckung einer be-
reits bestehenden nationalen Registrierung auf
die USA zu beantragen.

Marken, bei denen keine Beanstandungen
oder Widerspriiche zu erwarten sind oder nur
das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
eingeschrankt werden muss, kann auf die Be-
auftragung eines US-Anwalts verzichtet wer
den und es kdnnen so die hohen Honorare fiir
US-Anwilte eingespart werden., Hinsichtlich
der Amtsgebuhren werden sich jedoch kaum
Einsparungen ergeben, da die USA im Rahmen
der Internationalen Registrierung, zuséatzlich zu
der Basisgebihr in Hohe von 653 SFr, Gebuh-
ren in Hohe von 337 SFr fir jede Waren- und
Dienstleistungsklasse erheben.

Trotz der Einbindung der USA in das Madri-
der Marken-System bleibt es aber dabei, dass
sich auch bei Marken, die im Wege einer in-
ternationalen Registrierung Uber die WIPO
in den USA angemeldet werden, alle Fragen
der Gewdhrung und Aufrechterhaltung des
Markenschutzes alleine nach dem nationalen
US-Markenrecht richten. Dies gilt auch fir die
Formulierung des Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnisses und die erforderlichen Benut-
zungsnachweise (siehe Punkt 3.5 und 5).

3.2 Kosten

Die im Laufe des Anmeldeverfahrens anfallenden
Geblhren sind — je nachdem, welche der oben
genannten Alternativen gewahlt wird — sehr un-
terschiedlich. Doch ist in jedem Fall bei der An-
meldung mindestens die amtliche Anmeldege-
blhr in Hohe von derzeit 275 — 375 US $ je nach
Anmeldeart, pro Klasse zu zahlen. Hinzu kommen



in der Regel die in den USA nicht unerheblichen
AnwaltsgebUhren.

Das US Patent and Trademark Office verfigt seit
einigen Jahren Uber ein Trademark Electronic Ap-
plication System (TEAS und TEAS Plus) mit dem
Markenanmeldungen online durchgefihrt werden
kdnnen. Der Vorteil besteht darin, dass die Online-
Anmeldung billiger ist als die normale, der Anmel-
der direkt ein Anmeldedatum erhalt und diese An-
meldung von jedem durchgefliihrt werden kann.
Fir auslandische Markenanmelder ist es erforder
lich, dass sie sich vor dem US Patent and Trademark
Office von einem US-Anwalt vertreten lassen.

3.3 Dauer des Verfahrens

Die Dauer des Anmeldeverfahrens kann zwischen
sieben Monaten und mehreren Jahren betragen,
je nachdem welche Art der Anmeldung begehrt
wird und ob der Anmeldung Hindernisse entge-
genstehen, die erst noch im Laufe des Verfahrens
ausgeraumt werden mussen.

3.4 Markenarten

Ebenso wie in Deutschland und Europa kénnen
auch in den USA sowohl Worter, Logos, Num-
mern, Buchstaben, Farben, Packungen, Klangfol-
gen, Gerlche als auch Werbeslogans als Marke
angemeldet werden.

3.5 Priifung der Anmeldung durch US
Patent and Trademark Office
Unabhéangig davon, welche der oben genannten
Konstellationen (siehe Nr. 3.1) einer Anmeldung
zugrunde liegt, prift das US Patent and Trademark
Office, ob der Markenanmeldung absolute oder
relative Schutzhindernisse entgegenstehen und
ob das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
den rechtlichen Anforderungen entspricht.

Absolute Schutzhindernisse
Die absoluten Schutzhindernisse betreffen die
auch aus dem deutschen Markenrecht bekannten

Fragen der Schutzfahigkeit der Marke. Sie fehlt
z.B. bei unmoralischen, tauschenden oder herab-
setzenden Zeichen oder bei Zeichen, die unmittel-
bar beschreibend oder schmiickend sind oder bei
geografischen Angaben, Familiennamen, Portraits
und Namen lebender Personlichkeiten und Natio-
nalsymbolen und daher keine Unterscheidungs-
kraft besitzen.

Besteht eine Marke aus mehreren Zeichenbe-
standteilen, von denen nur einige schutzunfahig
sind (z.B. weil sie einen beschreibenden Charak-
ter haben), kann im Rahmen eines so genannten
disclaimers erklart werden, dass der Anmelder
fUr die schutzunfahigen Bestandteile der Gesamt-
marke keinen eigenstandigen Markenschutz be-
ansprucht.

Marken, denen keine Schutzhindernisse entge-
genstehen, werden im Hauptregister (Principal
Register) eingetragen. Daneben gibt es die Mog-
lichkeit, Bezeichnungen, die zwar zum Zeitpunkt
der Anmeldung beschreibenden Charakter ha-
ben — also nicht eintragungsfahig sind — die aber
durch fortlaufende Benutzung in Zukunft Marken-
schutz kraft Verkehrsgeltung erlangen koénnen
(secondary meaning), eintragen zu lassen. Die-
se Maglichkeit ist vor allem deshalb interessant,
weil auch die Eintragung im Supplemental Re-
gister zur Verwendung des Zeichens ® berech-
tigt. Erlangt die Marke spéater Verkehrsgeltung,
kann sie u.U. im Principal Register eingetragen
werden, wenn der Nachweis der Verkehrs-
geltung z.B. durch eine Verkehrsbefragung, er
bracht wird.

Relative Schutzverweigerungsgriinde

Die relativen Schutzverweigerungsgrinde betref-
fen die im Rahmen der Amtsrecherche ermittelten
ahnlichen und verwechselbaren Zeichen. Das Amt
wird dem Anmelder etwaige ermittelte Rechte
Dritter, die aus seiner Sicht einer Eintragung ent-
gegenstehen, mitteilen und ihm Gelegenheit zu
einer Stellungnahme geben.



In diesem Zusammenhang spielen die Erteilung
von Zustimmungserklarungen (consents) oder
der Abschluss von Abgrenzungsvereinbarungen
(co-existence agreements) mit den Inhabern
entgegenstehender Marken eine wichtige Rol-
le. Allerdings wird das US Patent and Trademark
Office eine Beanstandung wegen entgegenste-
hender Rechte Dritter nicht allein deshalb fallen
lassen, weil Zustimmungserklarungen oder Ab-
grenzungsvereinbarungen vom Markenanmel-
der vorgelegt werden. Diesen Erklarungen und
Vereinbarungen der Parteien wird bei seiner Ent-
scheidung zwar grofdes Gewicht beimessen. Es
muss aber darlber hinaus noch davon lberzeugt
werden, dass bei einer parallelen Verwendung
dhnlicher Bezeichnungen keine Irrefihrungsge-
fahr fir den Markt und die Verbraucher besteht.
Erst dann wird es eine Marke auch tatsachlich
eintragen.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Im Rahmen der Anmeldung prift das US Patent
and Trademark Office auch die Fassung des Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Zwar gilt
auch in den USA die internationale Klassifizierung
von Waren und Dienstleistungen mit ihren 45
Klassen. Anders als viele andere nationale Amter
akzeptiert das US Patent and Trademark Office
jedoch nicht die Verwendung der in dieser Klas-
sifizierung enthaltenen Oberbegriffe. Vielmehr
fordert es sehr konkrete und genaue Angaben
darlUber, fur welche Waren oder Dienstleistun-
gen die Marke verwendet wird. Hier stellt sich
fur deutsche Anmelder haufig ein Problem, wenn
die deutsche Marke, deren Prioritat in Anspruch
genommen wird, in ihrem Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis derartige Oberbegriffe verwen-
det. Bei schlichter Ubernahme dieser Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse fir die amerikani-
sche Markenanmeldung sind Beanstandungen
durch das US Patent and Trademark Office vor
programmiert. Nichtsdestotrotz kann es ratsam

sein, es bei der US-Markenanmeldung zunéchst
einmal bei den Oberbegriffen der deutschen Mar
kenanmeldung zu belassen, um nicht durch eine
eventuelle zu weit gehende Konkretisierung bei
der US-amerikanischen Fassung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses den Schutzbereich
der Marke schon von vornherein zu sehr einzu-
schranken. Es kann unter diesem Aspekt durch-
aus sinnvoll sein, erst einmal abzuwarten, welche
Oberbegriffe das US Patent and Trademark Office
denn konkret beanstandet, um dann nur diese im
Laufe des Verfahrens praziser zu fassen.

Zu beachten ist auch, dass wéahrend des Eintra-
gungsverfahrens eine Erweiterung des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses nicht mdglich
ist. Auch aus diesem Grund ist es ratsam, zunachst
nur Oberbegriffe zu verwenden, da ansonsten das
Problem entstehen kann, dass einzelne Waren
oder Dienstleistungen nicht erfasst sind und sie
dann auch nicht mehr nachtraglich eingefihrt wer
den konnen.

Zuriickweisung der Anmeldung

Wird eine Markenanmeldung zurlickgewiesen,
hat der Anmelder sechs Monate Zeit gegen diese
Entscheidung Berufung beim Trademark Trial and
Appeal Board des US Patent and Trademark Office
einzulegen. Auch hierbei ist die Vertretung durch
einen US-Anwalt erforderlich.

Veroffentlichung in der Official Gazette
Bestehen bei einer Markenanmeldung keine
Beanstandungen oder sind sie im Laufe des An-
meldeverfahrens ausgeraumt worden, wird die
Anmeldung in der wochentlich erscheinenden
. Official Gazette of the United States Patent and
Trademark Office” veroffentlicht.



4. Widerspruchsverfahren

Nach der Veroffentlichung der Anmeldung in der
. Official Gazette” beginnt eine dreifdigtagige Wi-
derspruchsfrist, die aber ohne Zustimmung des
Anmelders auf Antrag eines Dritten um insge-
samt bis zu drei Monate verldngerbar ist. Weitere
Verlangerungen kénnen nur mit Zustimmung des
Anmelders gewahrt werden, etwa wenn sich die
Beteiligten in Vergleichsverhandlungen befinden.
Dritte konnen Widerspriche gegen die Markenan-
meldung auf altere Markenrechte ebenso stlitzen
wie auf absolute Schutzverweigerungsgriinde
(z.B. einen beschreibenden Charakter der ange-
meldeten Marke).

5. Benutzung und
Benutzungsnachweis

Der Grundgedanke des US-amerikanischen Mar-
kenrechts ist es, nur Marken zu schitzen, die auch
tatsachlich benutzt werden. Die Frage der Benut-
zung und des Nachweises der Benutzung ist da-
her sowohl im Anmeldeverfahren als auch nach
der Eintragung einer Marke immer wieder von
Bedeutung.

So sind im Rahmen des Anmeldeverfahrens Be-
nutzungserkldrungen abzugeben. Den Benut-
zungserklarungen ist pro Klasse je ein Muster flr
die Benutzung — so genannte specimens — bei-
zuflgen. Wird innerhalb einer Klasse fir unter
schiedliche Waren oder Dienstleistungen Schutz
beansprucht, sind zwar nicht flr jedes einzelne
Produkt auch jeweils specimens vorzulegen.
Jedoch ist im Rahmen einer eidesstattlichen Er
klarung zu versichern, dass die Marke fur alle
in dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen
auch benutzt wird. Selbstverstandlich muss diese
eidesstattliche Erklarung den Tatsachen entspre-

chen. Werden diese Anforderungen nicht erflllt,
muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
reduziert oder — bei noch verlangerbaren Fristen
far den Benutzungsnachweis — die Marke geteilt
und der Benutzungsnachweis zunachst nur fir ei-
nen Teil des urspringlichen Verzeichnisses gefiihrt
werden. Die Anforderungen an die einzureichen-
den Muster differieren, je nachdem, ob es sich um
Waren oder um Dienstleistungen handelt:

Bei Waren mussen die specimens die Benutzung
der Marke auf dem Produkt oder dessen Verpa-
ckung belegen. Es kénnen also z.B. Etiketten,
Behélter oder Fotos eingereicht werden, die eine
solche Benutzung zeigen. Grundsatzlich nicht aus-
reichend sind dagegen Broschiren, Werbung,
Geschaftspapier, Rechnungen und ahnliche Do-
kumente. Die Angabe einer Internetseite kann
ausreichen, wenn die Marke darauf erkennbar
in Verbindung zum Produkt steht und die Waren
Uber die Seite bestellbar sind; reine Werbeseiten
reichen nicht aus.

Bei Dienstleistungen missen die Benutzungs-
nachweise die Verwendung der Marke so zeigen,
wie sie im Verkauf und in der Werbung fir die be-
treffende Dienstleistung verwendet wird. Ausrei-
chend ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel
die Verwendung der Marke in einer Broschure, auf
Briefkopfen, Packungsbeilagen, Rechnungen oder
in sonstiger Werbung flr die konkrete Dienstleis-
tung. Hier kann auch die Benutzung auf einer Vi-
sitenkarte oder auf Geschéftspapier ausreichend
sein. Dies setzt jedoch immer eine Bezugnahme
auf die konkreten angebotenen Dienstleistungen
voraus.

FUr die Aufrechterhaltung eingetragener Marken-
rechte ist es erforderlich, dass die Benutzung (use
in commerce) auch , bona fide’, d.h. redlich und
nicht nur pro forma erfolgt.




6. Schutzdauer

Die Schutzdauer einer Federal Registration betragt
(seit 1989) zunachst zehn Jahre. Sie ist beliebig oft
verlangerbar. Zu beachten ist jedoch, dass bereits
zwischen dem flinften und sechsten Jahr nach
dem Registrierungsdatum eine Erklarung Uber
die fortgesetzte Benutzung der Marke im Wirt-
schaftsverkehr mit entsprechenden Benutzungs-
nachweisen (oder eine Erklarung mit Grinden fir
eine entschuldbare Nichtbenutzung) abzugeben
ist. Falls dies nicht innerhalb einer Nachfrist von
sechs Monaten und Zahlung eines Verspatungszu-
schlages geschieht, wird die Marke — trotz an sich
noch laufender gesetzlicher Schutzdauer — wegen
Verfalls geldscht.

Wahrend des letzten Jahres vor Ablauf der Schutz-
dauer muss dann jeweils ein Antrag auf Aufrecht-
erhaltung der Marke — mit erneutem Benutzungs-
nachweis — gestellt werden. Innerhalb einer
Nachfrist von sechs Monaten ist dies auch noch
nach Ablauf der eigentlichen Frist unter Zahlung
eines Verspatungszuschlags maoglich.

Generell gilt die Grundregel, dass eine Marke wei-
ter benutzt werden muss, um wirksam zu bleiben.
Es besteht ansonsten das Risiko, dass Dritte er
folgreich Ldschungsantrage wegen Verfalls stel-
len. Dabei gilt eine dreijahrige Nichtbenutzung als
prima facie-Beweis fur die Aufgabe des Zeichens.
Insofern sollte im Rahmen der Markenpolitik eines
Unternehmens auf eine ausreichende Benutzung
der in den USA registrierten Marken und vor allem
auch auf deren Dokumentation geachtet werden.

7. Verteidigung einer Federal
Registered Trademark

Zu unterscheiden sind die Verfahren vor dem
Trademark Trial and Appeal Board und gerichtliche
Verfahren vor den Bundesgerichten.

Bei den Verfahren vor dem Trademark Trial and Ap-
peal Board handelt es sich um verwaltungsgericht-
liche Verfahren, insbesondere Widerspruchs- und
Léschungsverfahren, in denen es ausschliefRlich
darum geht, ob eine Marke eingetragen wird oder
eingetragen bleibt. Im Rahmen dieser Verfahren
ist es z.B. nicht mdglich, Schadensersatzanspri-
che geltend zu machen.

Daneben besteht die Mdglichkeit, Dritte vor den
Bundesgerichten oder der US International Trade
Commission wegen Markenverletzung und unlau-
teren Wettbewerbs, der Schwachung beriihmter
Marken oder — in der Praxis von erheblicher Re-
levanz — unberechtigtem Internetauftritt zu verfol-
gen.

Generell qilt, dass angesichts der erheblichen
Kostenrisiken von Gerichtsverfahren in den USA
und der haufig bestehenden Unsicherheiten hin-
sichtlich der Prioritdt der aus einer tatsachlichen
Benutzung resultierenden Marken in der Uberwie-
genden Zahl der Félle Verhandlungen zwischen
den Parteien aufgenommen werden, um eine
vergleichsweise Regelung der Angelegenheit zu
erreichen.

8. Ubertragung von Markenrechten
und Lizenzen

Markenrechte aus einer Federal Registration kon-
nen Ubertragen werden und Gegenstand von Li-
zenzvereinbarungen sein. Bei der Ubertragung
von Markenrechten ist zu beachten, dass die
Ubertragungserklarung stets auch die Mitlbertra-
gung des so genannten good will enthalten muss,
andernfalls ist die Ubertragung nichtig. Die Anfor
derungen an diesen transfer of good will sind nicht
genau definiert und auch die dazu bisher ergange-
ne Rechtsprechung ist nicht einheitlich. Die reine
Erklarung im Ubertragungsvertrag wird im Streit-
fall sicher nicht ausreichend sein. Umgekehrt ist



es nicht unbedingt erforderlich, dass Maschinen
oder Kundenlisten Ubergeben werden, wenn auf
sonstige Art und Weise gewahrleistet ist, dass der
neue Markeninhaber in der Lage ist, die Marke flr
Produkte und Dienstleistungen zu benutzten, die
entsprechende Eigenschaften wie die bisher un-
ter der Marke angebotenen aufweisen.

Die Eintragung der Ubertragung der Marke wirkt
rein deklaratorisch, d.h. das US Patent and Trade-
mark Office Uberpriift die Wirksamkeit der Uber
tragung nicht. Es ist daher wichtig, sich vorher
ausreichend beraten zu lassen, da die Ubertra-
gung nach der Eintragung durch Dritte gerichtlich
angreifbar ist.

FUr intent-to-use-Anmeldungen gilt die Besonder-
heit, dass diese in der Regel erst nach Abgabe der
Benutzungserklarung Ubertragen werden drfen.
Bei der Gewahrung von Lizenzen ist zu beachten,
dass eine gewisse Qualitatskontrolle des Lizenz-
gebers hinsichtlich der Lizenzprodukte gewéahr
leistet sein muss. Anderenfalls besteht die Ge-
fahr, dass sich der Lizenzgeber selbst nicht mehr
erfolgreich auf seine Markenrechte berufen kann.




Die Firma und andere Unternehmenskennzeichen

Von Robert Kiesel, Assessor

Welche Bezeichnung darf ein Unternehmen fihren? Handelt es sich dabei um eine Firma,
eine Marke oder eine Geschaftsbezeichnung und welchen Schutz bieten diese Varianten?
Das Recht der Unternehmenskennzeichen als Teil der gewerblichen Kennzeichenrechte
ist auf den ersten Blick verwirrend. Schon die in der Umgangssprache verwendeten Be-
griffe stimmen mit der juristischen Fachterminologie oftmals nicht Uberein. So sprechen
etwa Unternehmer, die gar keine Firma im Handelsregister eingetragen haben, von ihrer
.Firma” und meinen damit ihr Unternehmen — oder die Bezeichnung, mit der das Unter-
nehmen auftritt.

Der folgende Beitrag soll einen Uberblick dariber geben, wodurch sich die Firma von
anderen Kennzeichen, insbesondere einer Geschaftsbezeichnung, unterscheidet und wel-
che Anforderungen an die verschiedenen Kennzeichen gestellt werden.

1. Oberbegriff: Geschaftliche
Bezeichnungen

Geschéaftliche Bezeichnungen sind nach der in 8 5
Abs. 1 MarkenG enthaltenen Definition der Ober-
begriff fir Unternehmenskennzeichen und Werkti-
tel (auf letztere wird hier nicht eingegangen).

In 8 5 Abs. 2 MarkenG werden die einzelnen Un-

ternehmenskennzeichen beschrieben als ,,Zeichen,
die im geschéaftlichen Verkehr als Name, als Firma
oder als besondere Bezeichnung eines Geschafts-
betriebs oder eines Unternehmens benutzt werden.
Der besonderen Bezeichnung eines Geschaftsbe-
triebs stehen solche Geschaftsabzeichen und sons-
tige zur Unterscheidung des Geschaftsbetriebs von
anderen Geschaftsbetrieben bestimmte Zeichen



gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen des Geschaftsbetriebs gelten.”

Der Begriff des Namens umfasst zum Beispiel den
Namen natdrlicher oder juristischer Personen. Durch
die namensrechtliche Regelung in § 12 BGB ist der
Name als besonderes Persdnlichkeitsrecht geschiitzt.
Die Bedeutung der Firma wird in 8 17 HGB erlau-
tert: ,,Die Firma eines Kaufmanns ist der Name,
unter dem er seine Geschéfte betreibt und die Un-
terschrift abgibt.” Diese Definition stellt klar, dass
nur Kaufleute im Sinne des HGB eine Firma fuhren
kénnen. Unternehmer, die lediglich ein Kleingewer
be ausiben, haben daher kein Recht, eine Firma zu
fahren. Kleingewerbetreibende kénnen sich jedoch
freiwillig in das Handelsregister eintragen lassen.
Mit der Eintragung erhalten diese den Status eines
Kaufmanns — und das Recht zur Firmenfihrung.
Das Handelsregister ist ein 6ffentliches Register
und kann von jedem eingesehen werden.

Die besondere Bezeichnung eines Geschaftsbe-
triebs oder eines Unternehmens bedeuten sach-
lich das gleiche: Gemeint ist ein Kennzeichen,
dessen sich ein Unternehmer zur Unterscheidung
seines Geschéafts von den Geschéaften anderer
bedient. Weniger sperrig werden diese Kennzei-
chen auch Geschaftsbezeichnung oder Etablis-
sementbezeichnung genannt. Auch Kleingewer
betreibende oder freiberufliche Unternehmer, die
nicht im Handelsregister eingetragen sind und
kein Recht zur Firmenfihrung haben, durfen eine
Geschaftsbezeichnung benutzen. Daneben kdn-
nen aber auch im Handelsregister eingetragene
Unternehmen neben ihrer Firma eine eigenstan-
dige Geschéftsbezeichnung fihren. Da ein 6ffent-
liches Register flr Geschéaftsbezeichnungen nicht
existiert, mussen und konnen diese auch nicht bei
einer 6ffentlichen Stelle angemeldet werden.

Im Unterschied zu diesen geschaftlichen Bezeich-
nungen kennzeichnet die Marke insbesondere
Waren oder angebotene Dienstleistungen eines
Unternehmens. In der Praxis kénnen die Grenzen

jedoch verschwimmen: Ein Unternehmen kann

seinen Firmenwortlaut oder dessen Kurzform
auch als Marke eintragen lassen. Ein bekanntes
Beispiel hierfir ist die Coca-Cola GmbH und die
Marke Coca-Cola. Die Marke kann in diesem Bei-
spiel als Unternehmenskennzeichen und zugleich
als Unterscheidung von Waren benutzt werden.

2. Die Firma

Bei der Auswahl des Firmenwortlauts sind gesetz-
liche Vorgaben zu beachten. Die Registergerichte
prufen die Zulassigkeit einer Firma von Amts we-
gen. VerstolRt der Firmenwortlaut gegen gesetzli-
che Bestimmungen, muss das Gericht den Antrag
auf Eintragung zurlickweisen. Insbesondere die
Regelung des & 18 HGB setzt der Kreativitat bei
der Firmenbildung Grenzen. Diese zentrale Vor
schrift flr die Firmenbildung fordert, dass die Fir
ma zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet
ist und Unterscheidungskraft besitzt. Sie darf auch
keine Angaben enthalten, die geeignet sind, Uber
geschaftliche Verhaltnisse, die flr die angesproche-
nen Verkehrskreise wesentlich sind, irre zu fihren.
Unter Berlcksichtigung dieser Vorgaben kann die
Firma gebildet werden aus den Personennamen
der Gesellschafter oder Inhaber (,, Mayer GmbH"),
als reine Phantasiefirma (, Jupiter OHG"), aus
einer Kombination dieser Bestandteile (Mayers
Jupiter AG") oder in Verbindung mit einem Sach-
oder Branchenhinweis (,Mayer Textil GmbH";
LJupiter Textil GmbH").

Folgende Grundsétze sind bei der Firmenbildung
besonders zu beachten:

2.1 Kennzeichnungs- und
Unterscheidungskraft

Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft —

und somit Namensqualitdt - hat eine Firma nur

dann, wenn sie geeignet ist, ein ganz bestimm-

tes Unternehmen unter vielen branchengleichen



Marktteilnehmern zu bezeichnen. Diese Kriterien
werden regelmafig dann erfillt, wenn die Firma
Personennamen und / oder Phantasiebezeichnun-
gen enthalt.

Umgekehrt fehlt die Kennzeichnungseignung und
Unterscheidungskraft solchen Firmen, die nur
aus beschreibenden Branchen- oder Sachbegrif-
fen gebildet sind, wie z. B. ,,Autohandel GmbH"
oder ,Textil e. K! Die Beispiele enthalten zwar
einen Hinweis auf eine bestimmte Branche oder
Geschaftstatigkeit. Ein bestimmtes Unternehmen
aus der jeweiligen Branche wird aber gerade nicht
namentlich benannt.

Daneben besteht ein Freihaltebedurfnis der Allge-
meinheit an beschreibenden Branchenbegriffen,
da diese sonst zugunsten eines Unternehmens
monopolisiert werden koénnten. Soll eine Firma
eine Sach- und Branchenbezeichnunge enthalten,
muss diese daher um einen weiteren Zusatz er
ganzt werden, der die erforderliche Kennzeich-
nungs- und Unterscheidungskraft bewirkt. Dazu
eignen sich Personennamen der Inhaber bzw.
Gesellschafter oder Phantasiebezeichnungen und
Buchstabenkurzel, etwa: ,, ABC Textil e. K

Es gibt auch bestimmte Zeichen, die mangels
Kennzeichnungseignung nicht zur Firmenbildung
verwendet werden durfen. Darunter fallen bei-
spielsweise Zeichen, die nicht kommunizierbar
sind, oder Sonderzeichen, wie etwa ,!!l7 , §8§"
Umstritten ist die Zulassigkeit von Wort-Bildzei-
chen wie , €€€" oder ,@@@"

2.2 Firmenrechtliches Irrefithrungsverbot

Nicht zulassig sind Angaben in der Firma, welche die
angesprochenen Verkehrskreise Uber Art, Umfang
oder sonstige geschaftliche Verhéltnisse des Unter
nehmens wesentlich irreflhren, § 18 Abs. 2 HGB.

Verboten sind beispielsweise Firmenzusatze, die
eine besondere Leistungsfahigkeit, Marktbedeu-
tung, Unternehmensstruktur, den Umweltbezug,
das Fachwissen oder eine bestimmte Geschafts-
tatigkeit anklingen lassen, obwohl die tatsachli-

chen Verhaltnisse nicht mit der Firmenaussage
Ubereinstimmen. Die genannten Merkmale sind
fur die angesprochenen Verkehrskreise regelma-
3ig von wesentlicher Bedeutung und damit geeig-
net, das wirtschaftliche Handeln zu beeinflussen.
Stellt das Registergericht bei der Prifung der Fir
ma fest, dass die Firma ersichtlich zu einer we-
sentlichen Irreflhrung geeignet ist, darf die Firma
nicht in das Handelsregister eingetragen werden.
Unzulassig sind zum Beispiel Begriffe wie ,, Group”
oder ,Gruppe! wenn kein Zusammenschluss
mehrerer selbstandiger Unternehmen vorliegt.
Problematisch sind Zusatze wie ,, Deutsche” oder
. Europaische” in der Firma kleiner Unternehmen,
die nicht in dem benannten geografischen Gebiet
aktiv werden. Bei Zusatzen wie ,Bio" oder ,, Oko"
muss tatsachlich ein besonderer Bezug zu biologi-
scher oder dkologischer Produktion bestehen. Der
Hinweis auf ein , Institut” legt regelméaRig die An-
nahme einer offentlichen Tragerschaft nahe.
Einige Begriffe sind gesetzlich geschiitzt und dirfen
nur von bestimmten Unternehmen oder Berufs-
gruppen verwendet werden, etwa ,, Rechtsanwalt’
LArchitekt’ ,Bank’ , Kapitalanlagegesellschaft” usw.
Dariiber hinaus darf die Firma keinen Zweifel an
der Rechtsform des Unternehmens aufkommen
lassen. Unzulassig sind z. B. unterschiedliche
Rechtsformzusatze in einer Firma (,AG Mayer
OHG "). Die Begriffe ,Partner’ ,Partners” oder , &
Partner” wurden durch die EinfUhrung der neuen
Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft im Jahr
1995 zu einem Rechtsformzusatz umgewidmet.
Nur Partnerschaftsgesellschaften nach dem Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) durfen den
Rechtsformzusatz nutzen. Eine Firma ,Mayer und
Partner GmbH" ist dementsprechend unzuldssig.

2.3 Rechtsformzusatz

Zwingend vorgeschrieben fiir alle Handelsregis-
terfirmen ist die Offenbarung der Haftungsverhalt-
nisse und damit die Aufnahme eines eindeutigen
Rechtsformzusatzes in die Firma.



2.4 Deutliche Unterscheidbarkeit

Die gewahlte Firma muss sich von allen an dem-
selben Ort bereits bestehenden und in das Han-
delsregister oder in das Genossenschaftsregister
eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden,
§ 30 HGB. Das Registergericht prift diese Vor
aussetzungen von Amts wegen. Ist beispiels-
weise bereits eine Firma ,Phonix KFZ Handel
e.K” mit Sitz in Stuttgart im Handelsregister
Stuttgart eingetragen, muss das Registergericht
die Eintragung einer Firma ,,Phoenix KFZ Handel
GmbH" mit Sitz in Stuttgart mangels deutlicher
Unterscheidbarkeit zurlickweisen. Das Erschei-
nungsbild und die Aussprache dieser Firmen lie-
gen zu nahe beieinander. Der unterschiedliche
Rechtsformzusatz fallt bei der Beurteilung nicht
ins Gewicht, da dieser generell nur sehr schwa-
che Unterscheidungskraft hat. Selbst wenn beide
Unternehmen sich nicht an der Ahnlichkeit ihrer
Firmen storen, gilt das Eintragungsverbot. Denn
§ 30 HGB ist eine Schutzvorschrift im 6ffentli-
chen Interesse: Das Publikum soll vor Verwechs-
lungen der Firmen, etwa bei der Postzustellung,
geschutzt werden.

Da & 30 HGB auf denselben Sitz der Unterneh-
men abstellt, ist die mehrfache Eintragung einer
gleichlautenden oder sehr ahnlichen Firma dann
moglich, wenn die Unternehmen einen unter
schiedlichen Sitz haben, etwa in Stuttgart und im
nahe gelegenen Leonberg. Das Registergericht
hat insbesondere nicht die Aufgabe, bundesweit
Firmennamen auf ihre deutliche Unterscheidbar
keit zu Uberprifen. Es liegt daher im eigenen Inte-
resse der Unternehmen, zu recherchieren, ob der
gewahlte Firmenname schon von einem anderen
Unternehmen genutzt wird, um einen namens-
rechtlichen Streit zu vermeiden.

2.5 Vorpriifung!

Um ein Eintragungshindernis nach &8 30 HGB, bzw.
die Verletzung eines fremden Namensrechts aus-
zuschlief3en, ist eine Recherche von Firmen- und

Markennamen dringend zu empfehlen, mehr
dazu unten.

Daneben ist es sinnvoll, die Zulassigkeit einer Fir
ma frihzeitig von einem Rechtsberater oder der
ortlichen Industrie- und Handelskammer (IHK)
prifen zu lassen. Dies kann Zeitverluste bei der
Eintragung sowie Kosten sparen. Dabei priift die
IHK auch, ob die Firma im &rtlichen Handelsregis-

ter noch frei ist.

2.6 Firmenwert

Die Firma kann eine erhebliche wirtschaftliche Be-
deutung erlangen. Sie dient schlief3lich dazu, das
Unternehmen im Geschaftsverkehr zu kennzeich-
nen. Der Bekanntheitsgrad einer Firma und die mit
ihr verknUpfte Wertschatzung pragen grundlegend
die Corporate Identity und bilden eine Konstante
gegenUber anderen betrieblichen Merkmalen, die
sich oft veranderten Rahmenbedingungen anpas-
sen mussen.

Der wirtschaftliche Wert der Firma wird durch das
Gesetz ausdriicklich anerkannt und geschutzt.
In den 88 21 ff. HGB sind spezielle Regelungen
enthalten, welche die Fortfiihrung der Firma z. B.
bei Veraufierung oder Ein- und Austritt von Gesell-
schaftern regeln. Damit kann der wirtschaftliche
Wert einer Firma bei der VerduRerung des Han-
delsgeschafts berlcksichtigt werden. Entspre-
chende Fortfihrungsregeln flr Geschéaftsbezeich-
nungen gibt es dagegen nicht.

Bedenkt man den Wert und die Marketingfunkti-
on einer bekannten Firma, werden die negativen
Auswirkungen einer ,,aufgezwungenen” Firmenan-
derung deutlich. Denkbar ist etwa, dass die Firma
das Namensrecht eines anderen Unternehmens
verletzt und der geschadigte Namensinhaber Unter
lassungsanspriche durchsetzt. Dies bedeutet, dass
die Verwendung der Firma unterlassen werden
muss, bzw. die Firma so abgeandert werden muss,
dass sie nicht mehr in fremde Rechte eingreift.

In der Praxis kann es auch vorkommen, dass

eine unzulassige, etwa irreflihrende Firma in das



Handelsregister eingetragen wird. Durch die Ein-
tragung wird die Unzulassigkeit der Firma jedoch
nicht geheilt. In diesem Fall besteht das Risiko,
dass ein Konkurrent die unzuldssige Firma zum
Beispiel wegen einem Verstold gegen das Wett-
bewerbsrecht angreift. Der betroffene Unterneh-
mer kann so zur Aufgabe seiner Firma gezwungen
werden.

Die Anderung des Erscheinungsbildes nach aufen
kann zu erheblichen Nachteilen fihren. Denn Au-
Renstehenden, etwa Kunden und Geschéaftspart-
nern, denen die Grinde der Umbenennung nicht
bekannt sind, werden durch die Anderung einer
bekannten Firma hinsichtlich Kontinuitat, Identitat
und Seriositat des Unternehmens irritiert. Dane-
ben drohen unmittelbare Kosten durch Abmah-
nungen, Gerichtsverfahren und der Umstellung
der Werbung oder des Internetauftritts.

Die rechtzeitige Prifung der Zuldssigkeit einer
Firma ist daher von nicht zu unterschatzender Be-
deutung.

3. Die Geschaftsbezeichnung

Im Gegensatz zur Firma, die in das Handelsregis-
ter eingetragen wird, gibt es fir Geschafts- und
Etablissementbezeichnungen kein 6ffentliches Re-
gister. Dies bedeutet zugleich, dass eine Prifung
von Amts wegen, ob die gewéahlte Geschéftsbe-
zeichnung zuldssig ist, nicht erfolgt. Umso mehr
liegt es in der Verantwortung des Verwenders ei-
ner Geschaftsbezeichnung, auf deren Zulassigkeit
zu achten.

Auch Geschaftsbezeichnungen dirfen keine An-
gaben enthalten, die zu einer Irreflihrung der an-
gesprochenen Verkehrskreise Uber wesentliche
Merkmale geeignet sind. Problematisch sind bei-
spielsweise irrefihrende Angaben zu einer nicht
vorhandenen GroRe oder Leistungsfahigkeit des
Unternehmens, etwa ,KFZ-Zentrum” fir eine

kleine Werkstatt. Die Verwendung einer irreflh-
renden Geschaftsbezeichnung ist mit Blick auf das
Wettbewerbsrecht riskant: Branchenverwandte
Marktteilnehmer kdnnen einen Konkurrenten, der
sich wettbewerbswidrig verhalt, abmahnen oder
mit Hilfe des Gerichts zur Unterlassung der wett-
bewerbswidrigen Handlung zwingen.

Verboten ist insbesondere, dass die Geschéaftsbe-
zeichnung den Eindruck einer Handelsregisterfir
ma hervorruft. Dies ware etwa der Fall, wenn eine
Geschaftsbezeichnung mit einem Rechtsformzu-
satz wie ,,OHG" oder ,,GmbH" versehen wird.
Die Folgen eines solchen unzuldssigen Firmen-
gebrauchs regelt 8 37 HGB: Wer eine ihm nicht
zustehende Firma benutzt, wird vom Registerge-
richt zur Unterlassung durch Festsetzung von Ord-
nungsgeld angehalten. Dartber hinaus kann jeder,
der in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass
andere eine Firma unbefugt gebrauchen, von die-
sen die Unterlassung verlangen.

Der Verwender einer Geschaftsbezeichnung muss
auch prifen, ob er moglicherweise ein bestehen-
des Namensrecht verletzt, mehr dazu unten.
Unter Bericksichtung dieser Grundsatze besteht
flr die Gestaltung einer Geschafts- oder Etablisse-
mentbezeichnung ein grofRer Spielraum. Denkbar
sind etwa Bezeichnungen, die auf die Geschaftsta-
tigkeit oder Branche hinweisen, aber auch Phanta-
siebezeichnungen. Beispiele sind etwa ,, Gasthof
zum Hirsch’ ,Haarstudio Mdller’ ,, XXL:Dienstleis-
tungen’ ,, SoLiMo" usw.

Da die Geschaftsbezeichnung in keinem offent-
lichen Verzeichnis aufgenommen wird, waére
es nicht moglich, den Inhaber eines Betriebs zu
identifizieren, wenn dieser allein unter einer Ge-
schéaftsbezeichnung auftreten wiirde. Daher mus-
sen zum Beispiel in Geschaftsbriefen immer auch
die Vo und Zunamen des Betriebsinhabers an-
gegeben werden. Fir bestimmte Medien gelten
gesetzliche Pflichtangaben, so muss der Vor und
Zuname etwa im Internet-Impressum genannt

werden. Sofern die Angabe des Namens nicht



durch ausdrickliche gesetzliche Regelungen vor
gegeben ist, ergibt sich diese Pflicht aus allgemei-
nen wettbewerbsrechtlichen Erwagungen (Trans-
parenzgebot).

4. Recherche von geschiitzten
geschiaftlichen Bezeichnungen

Das Risiko der Kollision geschitzter geschaftlicher
Bezeichnungen kann durch Namensrecherchen
ausgeraumt werden.

Unternehmer kdnnen dabei auf private Dienst-
leister oder Rechtsberater zurlickgreifen, um ent-
sprechende Recherchen durchfiihren zu lassen.
Auch die ortliche IHK kann mit einer ortlichen bzw.
bundesweiten Firmennamenrecherche beauftragt
werden.

Neben der Recherche von Firmennamen ist je-
doch zusétzlich auch eine Markennamenrecherche
dringend zu empfehlen.

Uber das Internet sind auch kostenlose Eigenre-
cherchen mdglich. Firmennamen kénnen im elek-
tronischen Handelsregister recherchiert werden:
www.handelsregister.de.

Informationen zur Recherche von Marken, Ge-
meinschaftsmarken und international registrierte
Marken enthalt die Homepage des Marken- und
Patentamts:
http://www.dpma.de/marke/recherche/

Ein gewisses Restrisiko, mit einer geschitzten
geschaftlichen Bezeichnung zu kollidieren, bleibt
jedoch selbst bei einer griindlichen Recherche in
den genannten Registern bestehen. Dies liegt da-
ran, dass — wie schon ausgefihrt - Geschaftsbe-
zeichnungen in keinem offentlichen Register ein-
getragen werden. Eine llickenlose Recherche von
Geschaftsbezeichnungen ist daher nicht maglich.
Eine Recherche im Internet wird lediglich zu ei-
nem unvollstdndigen Ergebnis flihren, da dort
nicht alle Unternehmen prasent sind. Gleichwohl

bietet diese Recherche gute Anhaltspunkte daflr,
ob eine Bezeichnung haufig vertreten ist und eine
Kollisionsgefahr nahe liegt.

5. Gesetzliche Schutzrechte

Geschéftliche Bezeichnungen werden durch
verschiedene Gesetze geschltzt. Die zentrale
Schutzvorschrift enthalt § 15 MarkenG. Daneben
wird zusatzlicher Schutz durch & 12 BGB (Namens-
recht), 8 30 HGB (Unterscheidbarkeit), 8 37 Abs. 2
HGB (Unbefugter Gebrauch einer Firma) oder die
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften des UWG
gewahrleistet, jedoch Uberwiegt in der Praxis die
Anwendung des &8 15 MarkenG als Anspruchs-
grundlage fur Unterlassungs- und Schadenersatz-
ansprlche. Denn der Umfang des Schutzes, den
diese Regelung gewahrt, ist weiter, als zum Bei-
spiel der, den die firmenrechtlichen Bestimmun-
gen des HGB hinsichtlich der Firma gewaéhren.
Hier ein Uberblick:

8 15 MarkenG

e Abs. 1: Der Erwerb des Schutzes einer ge-
schaftlichen Bezeichnung gewahrt ihrem Inha-
ber ein ausschlief3liches Recht.

e Abs. 2: Dritten ist es untersagt, die geschéftliche
Bezeichnung oder ein ahnliches Zeichen im ge-
schaftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu
benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit
der geschitzten Bezeichnung hervorzurufen.

e Abs. 3: Handelt es sich bei der geschéftlichen
Bezeichnung um eine im Inland bekannte ge-
schaftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner
untersagt, die geschéaftliche Bezeichnung oder
ein ahnliches Zeichen im geschaftlichen Verkehr
zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechs-
lungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit
die Benutzung des Zeichens die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschatzung der geschaft-



lichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund
in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

e Abs. 4: Wer eine geschéftliche Bezeichnung
oder ein ahnliches Zeichen entgegen Absatz 2
oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber
der geschaftlichen Bezeichnung bei Wiederho-
lungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen werden. Der Anspruch besteht auch
dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

e Abs. 5:Wer die Verletzungshandlung vorsatzlich
oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber der ge-
schéftlichen Bezeichnung zum Ersatz des dar
aus entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 12 BGB

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens
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 Beeintrachtigung
verlangen. Sind weitere Beeintrdchtigungen zu
besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

§ 37 Abs. 2 HGB

Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass
ein anderer eine Firma unbefugt gebraucht, kann
von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der
Firma verlangen. Ein nach sonstigen Vorschriften
begriindeter Anspruch auf Schadensersatz bleibt
unberthrt.

§ 30 HGB

Abs. 1: Jede neue Firma muss sich von allen an
demselben Ort oder in derselben Gemeinde be-
reits bestehenden und in das Handelsregister
oder in das Genossenschaftsregister eingetrage-
nen Firmen deutlich unterscheiden.

§ 14 MarkenG
Im Bereich der Marken ist die Rechtslage noch kon-
kreter geregelt. Allein dem Inhaber der Marke steht

das Recht zu, diese flrWaren oder Dienstleistungen
der angemeldeten Art im Geschéftsverkehr zu be-
nutzen. Gegen andere, die das Zeichen widerrecht-
lich benutzten, kénnen Unterlassungs- bzw. Scha-
densersatzansprichen geltend gemacht werden.

6. Beginn des Schutzes

Der Schutz der Firma beginnt ab Ingebrauchnah-
me im Geschéftsverkehr, also nicht erst mit der
Eintragung im Handelsregister. Dasselbe gilt far
die Geschéafts- und Etablissementbezeichnung:
Der Beginn des Schutzes liegt in der Benutzung
des Bezeichnung im geschaftlichen Verkehr.

Eine grundlegende Voraussetzung fir den Beginn
des Schutzes der Firma und Geschéftsbezeich-
nung durch Ingebrauchnahme ist jedoch, dass die-
se Kennzeichen Namensqualitat besitzen.

Dies durfte bei Firmen regelméaRig vorliegen, da
— wie oben ausgeflihrt - das Registergericht die
Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft der
Firma als Eintragungsvoraussetzung gem. § 18
Abs. 1 HGB von Amts wegen prift. Sollte aus-
nahmsweise doch eine Firma ohne Namensqua-
litdt in das Handelsregister eingetragen worden
sein, wird dadurch die fehlende Namensqualitat
nicht beseitigt, auch Namensschutz kann die Ein-
tragung nicht erzeugen.

Bei Geschaftsbezeichnungen gelten dieselben
Grundsatze: Nur beschreibende Begriffe und An-
gaben erlangen mangels Namensqualitat bei Inge-
brauchnahme keinen Schutz.

Der Kennzeichenschutz kann jedoch nachtraglich
entstehen, wenn die verwendete Bezeichnung
Verkehrsgeltung erlangt. Verkehrsgeltung erlangen
Zeichen dann, wenn die beteiligten Verkehrskreise
diese als Bezeichnung eines bestimmten Unterneh-
mens ansehen, 8 5 MarkenG. Dabei gilt: Je schwa-
cher die Kennzeichnungskraft des Zeichens ist,
umso hoher muss die Bekanntheit im Verkehr sein.



Markenschutz entsteht durch Eintragung als Mar-
ke oder die Benutzung eines Zeichens im ge-
schaftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb
beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgel-
tung erlangt hat, oder durch notorische Bekannt-
heit einer Marke, § 4 MarkenG.

7. Prioritatsprinzip

Der genaue Zeitpunkt, wann der Schutz an der
Firma oder Geschaftsbezeichnung entstan-
den ist, ist von erheblicher Bedeutung, da vom
Grundsatz der Gleichwertigkeit aller Kennzeichen
auszugehen ist. Kollidieren etwa eine gleichlau-
tende oder ahnliche Marke und eine Firma, gilt in
der Regel der Grundsatz der Prioritat: Entschei-
dend ist, wer das altere Recht hat. Die genaue
Dokumentation der Ingebrauchnahme eines
Kennzeichens, etwa durch Aufbewahrung von
Geschéftsbriefen Uber die Aufbewahrungsfris-
ten hinaus, kann im Streitfall den Nachweis des
Schutzbeginns erleichtern.

Die Prioritat allein berechtigt den Inhaber des alte-
ren Zeichens jedoch noch nicht zur Durchsetzung
von Anspruchen. Hinzukommen muss, dass durch
den Gebrauch des Zeichens ein anerkanntes und
schutzwUrdiges Interesse des Betroffenen ver
letzt wird. Dies hangt im Wesentlichen vom Vorlie-
gen einer Verwechslungsgefahr ab. Hierbei ist der
territoriale Wirkungsbereich eines Unternehmens
von Bedeutung.

8. Raumlicher Geltungsbereich

Bei der Marke lasst sich der raumliche Schutzbe-
reich einfach zusammenfassen: Der Schutz einer
eingetragenen Marke erstreckt sich auf das ge-
samte Bundesgebiet.

Der territoriale Schutzbereich der Firma und Ge-
schaftsbezeichnung muss differenzierter betrach-
tet werden. Dieser kann sich grundséatzlich ohne
Beschrankung auf das gesamte Bundesgebiet er
strecken. Wie weit der raumliche Schutz tatsach-
lich reicht, muss aber im Einzelfall geprift werden.
So ist z. B. der Firmenname durch die Eintragung
im Handelsregister wohl regelmaliig, aber nicht
zwingend bundesweit geschutzt.

Entscheidend fir den Umfang des territorialen
Schutzbereichs sind die Art der Bezeichnung, der
raumliche Umfang ihrer tatsdchlichen Benutzung
bzw. Verkehrsgeltung und die raumliche Ausrich-
tung des Unternehmens.

Der territoriale Schutzbereich ist dann ortlich be-
grenzt, wenn die geschéftliche Tatigkeit eines
Unternehmens nur ortsgebunden ist. Dies ist
typischerweise der Fall bei Gaststatten, Hotels,
Apotheken sowie ortlich gebundenen kleinen
Dienstleistern und Einzelhadndlern, die nur einen
ortlichen Betrieb haben.

Ein Beispiel: Der Name ,Goldenes Lamm® wird
von zahlreichen Gaststatten verwendet. Ein Gast-
stattenbetreiber koénnte den Schutz an dieser
Geschaftsbezeichnung zwar gegentber einem
Konkurrenten durchsetzen, der mit derselben Be-
zeichnung im selben Ort eine Gaststatte neu er
offnet. Wird die namensgleiche Gaststatte jedoch
in einem anderen Ort (eine gewisse Entfernung
vorausgesetzt) eroffnet, konnte der Gastwirt nicht
gegen die Nutzung der gleichlautenden Bezeich-
nung vorgehen, da sein territorialer Schutzbereich
an der Bezeichnung begrenzt ist. Das angespro-
chene Publikum wird angesichts der gleichlau-
tenden Gaststatten-Bezeichnungen nicht darauf
schliel3en, dass zwischen den vielen gleichnami-
gen Betrieben an verschiedenen Orten eine Ver
bindung besteht.

Ein weiter territorialer Schutz liegt regelmaRig
dann vor, wenn die Bezeichnung besonders be-
kannt ist und Uber Uberragender Verkehrsgeltung
verflgt. Dasselbe gilt, wenn die Bezeichnung



von einem groReren Unternehmen geflhrt wird
und dieses an vielen Orten gleichnamige Filialen
betreibt.

Je nach Einzelfall muss abgewogen werden, ob
der Inhaber einer geschéftlichen Bezeichnung bei
einer Namenskollision Schutzrechte geltend ma-
chen kann. Dabei sind auch Individualinteressen zu
bericksichtigen. Ausschlaggebend ist hierbei, ob
und inwieweit sich die geschéaftlichen Tatigkeitsbe-
reiche der betroffenen Unternehmen Uberschnei-
den, ob dadurch die Gefahr einer Verwechslung
hervorgerufen wird und welche Auswirkungen ein
Verbot der Namensflihrung auf den Geschéftsbe-
trieb des Unternehmens haben kénnte.

9. Die Verwechslungsgefahr

Die Gefahr einer Verwechslung besteht, wenn die
Verwendung einer identischen oder ahnlichen Fir
ma oder Geschaftsbezeichnung die Gefahr einer
IrrefUhrung Gber die betriebliche Herkunft von Wa-
ren oder Uber das Bestehen besonderer geschaft-
licher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Be-
ziehungen zwischen verschiedenen Unternehmen
hervorruft.

Die Branchennahe der beteiligten Unternehmen
spielt dabei eine erhebliche Rolle: Je grofier der
Abstand ist, desto weniger werden AulRenstehen-
de geneigt sein, aus der Verwendung ahnlicher
oder selbst identischer Bezeichnungen auf Bezie-
hungen zwischen den Unternehmen zu schlieRen.
Bei volliger Branchenverschiedenheit scheidet -
selbst bei Verwendung identischer Zeichen - eine
Verwechslungsgefahr aus. Umgekehrt ist die Ver-
wechslungsgefahr selbst bei blof3 dhnlichen Be-
zeichnungen umso eher zu bejahen, je naher sich
die Tatigkeitsgebiete der Unternehmen stehen.
Beweisen muss die Verwechslungsgefahr derjeni-
ge, der eine Rechtsverletzung geltend macht. Indi-
zien fr eine Verwechslungsgefahr sind z. B. Fehl-

zustellungen der Post, Irrtimer bei Kunden und
Lieferanten Uber die ldentitat der Unternehmen
usw. Eine Verwechslungsgefahr kann schon dann
bestehen, wenn nur einzelne Teile von Unterneh-
mensbezeichnungen identisch oder ahnlich sind,
wie z. B. Abklrzungen und Schlagworte, die oft
den eigentlich kennzeichnenden bzw. unterschei-
dungskraftigen Teil des Namens darstellen. Dabei
kann es auch auf sonstige Umstande ankommen,
etwa auf die Gestaltung der Briefbogen, der Wer
bung und des Firmenlogos.

10. Einschrankungen des Schutzes

Wenn verwechslungsfahige Firmen jahrelang
unbeanstandet nebeneinander geflhrt wurden,
kann der Kennzeichenschutz verwirkt sein. Vor
rang hat dann der Besitzstand, den beide Seiten
an ihrem Namenszug erworben haben, da sonst
unzumutbare wirtschaftliche Nachteile fir eine
Seite entstehen konnten.



Domainnamen und Internetrecht

Von Markus Schliel3, Rechtsanwalt

1. Einfiihrung

Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Internets hin zu einer kommerziel-
len Informations- und Kommunikationsplattform
kommt den Domains, also den Adressen der
Homepages, eine hohe Bedeutung zu. Denn die
Domain macht ein Angebot im World Wide Web
Uberhaupt erst auffindbar und ist damit der erste
prdgnante und aussagekraftige Hinweis auf eine
Internetprasenz.

Mit der Domain verknUpfen sich jedoch noch mehr
Aspekte als mit einer nichtvirtuellen Adresse, die
aus Name und Anschrift besteht. Denn der Surfer
im Internet verbindet mit der Domain auch einen
Hinweis auf den Inhalt der Webpréasenz. Also er
wartet er unter www.jugendherberge.de nicht In-
formationen zu Gebrauchtwagen und unter www.
vw.de ein Angebot des gleichnamigen Autopro-
duzenten. Jeder Anbieter im Internet winscht,
eine besonders einpragsame, kurze und so eng

wie moglich an den eigenen bulrgerlichen oder Fir
mennamen angelehnte Buchstaben-/Zahlenfolge
bei DENIC, der Registrierungsstelle fir deutsche
Internetdomains (www.denic.de) bzw. anderen,
internationalen registries, zu registrieren, um so
eine direkte Verknipfung zwischen sich, der Fir
ma und dem Besucher oder Kunden herstellen zu
kénnen und damit die offline erworbene Markt-
geltung auch ,,im” Internet, also online fortsetzen
und ausnutzen zu kénnen.

Umso grosser ist dann die Verargerung, wenn die
gewlinschte Domain bereits auf einen Anderen
als Inhaber registriert wurde oder wenn man — als
Surfer - hinter einem doch eigentlich recht aus-
sagekraftigen Begriff vollig andere Informationen
oder schlicht gar nichts findet. Und sofort stellt
sich die Frage: Wer hat die ,besseren” Rechte
an einer Domain, wem also steht die Domain als
wirklich Berechtigter letztlich zu?

Der Jurist sagt in solchem Fall salomonisch: das
kommt darauf an. Als Domain registrierungsfahig



sind ja bekanntlich praktisch alle Buchstabenkom-
binationen der rémischen Schrift und der arabi-
schen Zahlenfolge in allen denkbaren, mehr oder
weniger sinnvollen Kombinationen. Es ist also
zu unterscheiden, was fur eine Kombination ge-
wahlt wurde und — wie diese einzuordnen ist. Die
nachfolgenden Ausfihrungen missen zwischen
verschiedenen ,Worttypen” differenzieren, da sie
jeweils einer eigenstandigen rechtlichen Betrach-
tung zu unterwerfen sind. An Beispielen soll dies
nun erlautert werden.

Ubrigens: auf die Top-Level-Domain, also die , En-
dung” der Domain (.eu, .com, .tv etc.) kommet es
nicht an. Diese besagt nur etwas dartber, wo die
Domain registriert ist. Es kommt also ausschlief3-
lich auf den Sitz des Domain-Name-Registrars an
fUr die Beurteilung der Frage, welches Recht auf
die Domain anwendbar ist.

1.1 Stadtenamen

(heidelberg.de)
Mit Staddtenamen fing alles an. Der — inzwischen
berihmte — erste Rechtsstreit um ein tatsach-
lich rein internetrechtliches Problem drehte sich
vor dem Landgericht Mannheim um die Frage,
ob Informationen im Internet Uber die Stadt
Heidelberg auch von der Stadt stammen mus-
sen. Denn die Informationen, die der Anbieter
bereithielt, der ansonsten keine Beziehung zu
der Bezeichnung Heidelberg hatte, also nicht
etwa so hiess, drehten sich durchaus um Hei-
delberg.
Dies, so das Landgericht (Urteil vom 08.03.1996,
Az.: 7 O 60/96), misse die Stadt Heidelberg nicht
dulden, und zwar aus ihrem Namensrecht (8 12
des Biurgerlichen Gesetzbuches) heraus. Die
Nutzung der Domain im Internet stellt gleichzei-
tig eine Namensnutzung dar, die entweder nur
der Namensinhaber selber tatigen darf oder ein
Anderer, der hierzu die Erlaubnis bekommen hat
(z.B. im Wege einer so genannten Domainpacht
oder eines Domainsharings).

Von dieser Entscheidung gingen dann bis zum
heutigen Tage alle weiteren, auf Namensrecht be-
ruhenden Entscheidungen — inzwischen mehrere
hundert — aus. Prinzipiell gilt also: bisher wurde
praktisch jeder von Gemeinden geflhrte Rechts-
streit gewonnen, Ubrigens auch, wenn an den Ge-
meindenamen , internettypische” Erganzungen
angefligt werden, wie etwa , heidelberg-online.de”
oder ,heidelberg-direkt.de” Auch ist die Stadt
Heidelberg nicht gehalten, auf die Domain
www.stadt-heidelberg.de auszuweichen.

Zu warnen ist unter diesem Aspekt vor értlichen
Branchenverzeichnissen wie ,heidelberg-gewer
be.de” etc. Es darf auf keinen Fall der Eindruck er
weckt werden, es handele sich um eine offizielle
Website, ,amtlich” betrieben durch die jeweilige
Gemeinde. Und nochmals: auch unter anderen
Top-Level-Domains als der .de-Domain entfaltet
sich dieser Schutz des Namensinhabers. Ein Aus-
weichen auf etwa die .eu- oder die .com-Domain

bringt daher keine Vorteile.

1.2 Birgerliche Namen

(guenter-jauch.de)
Unser bulrgerlicher Namen kommt von unseren
Eltern auf uns, dagegen wehren kénnen wir uns
praktisch nicht. Das Burgerliche Recht spricht
deshalb von ,,Zwangsnamen” Doch es gibt auch
Wahlnamen, wie etwa Kiinstlemamen oder auch
Pseudonyme.
Aus solchen Namen gebildete Domains stehen
immer dem Trager des Namens zu. Freilich gibt
es eben solche Namenstrager, die berihmter sind
als andere. Hier nltzt schnellere Registrierung
nichts — Berihmtheit hat immer Vorrang!
Und Ubrigens: schreibt sich der beriihmteste Fra-
gensteller der Nation eigentlich mit oder ohne
.h" imVornamen? Sie wissen es nicht so genau?
Eben! Und deshalb sind die sogenannten Tippfeh-
lerdomains — auch und gerade im Bereich von Fir
mennamen (etwa: lusthansa.de) - hochgefahrlich.
Und Pseudonyme? Die konnten sich bisher durch-



aus neben Wahlnamen behaupten, wenn man
denn nachweisen konnte, dass der Spitzname
schon langere Zeit gefihrt wird und keine bewul3-
tes ,Wegschnappen” vorliegt. So konnte sich der
Trager des selbst gewahlten Pseudonyms Maxem
(maxem.de), der diese Buchstabenkette aus sei-
nem eigenen und den Vornamen von Vater und
GroRvater gebildet hatte, gegen den Trager des
Nachnamens Maxem, einen Kdlner Rechtsanwalt,
zunachst durchsetzen.

Jedoch hatte der Bundesgerichtshof (Aktenzei-
chen: | ZR 296/00, Entscheidung vom 26. Juni
2003) seinerzeit das Urteil des Oberlandesgericht
KéIn aufgehoben und in diesem speziellen Fall
dem Beklagten, also dem Pseudonymtrager, das
Nutzen des Pseudonyms als Domainnamen un-
tersagt.

Daraus ziehen wir den Schluss, dass man frem-
de Namen nicht ohne Zustimmung des jeweiligen
Namenstragers als Domain registrieren sollte.

1.3 Firmennamen
(krupp.de, shell.de)

Grundsatzlich gilt: eine Firma, die im Geschéftsle-
ben auftritt und Aktivitét entfaltet, kann und darf
auch die aus ihrem Firmennamen (auch ohne Hin-
zufligung der Gesellschaftsform ,GmbH" etc.)
gebildete Domain registrieren. Bei Gleichnamig-
keit setzt sich sowohl im geschaftlichen wie im
privaten Bereich der BerUhmtere durch, wenn es
denn einen Berihmteren gibt. In den beiden ge-
nannten Fallen krupp.de und shell.de haben sich
beide Konzerne gegen den jeweiligen Domainin-
haber mit gleichlautendem birgerlichemn Namen
durchgesetzt.

Anders ist die Rechtslage, wenn keine eindeuti-
ge Feststellung hinsichtlich der ,Berihmtheit”
getroffen werden kann, etwa bei gleichlautenden
Unternehmen (Beispiel: Beck Verlag, Becks Bier,
Beck am Rathauseck oder Soldan Anwaltsbedarf,
Soldan Arzneimittel). Hier gilt: wer zuerst kommt,
darf die Domain behalten. Es kann aber hier ein

Domainsharing in Frage kommen, um einen lang-
wierigen Streit um die ,,hohere” Berlihmtheit zu
vermeiden.

1.4 Beschreibende Begriffe
(mitwohnzentrale.de, champagner.de)
Schwierig zu l16sen sind die Féalle, in denen die
Domain einen Gegenstand (Ware oder Dienst-
leistung) oder ein Vorkommnis (www.unfall.de)
bezeichnet. Solche Begriffe beschreiben etwas,
fUr sie kann auch keine Marke eingetragen wer
den, da sie nicht ,monopolisiert” werden sollen.
Diese Begriffe entziehen sich damit der Anwen-
dung von Namens- und Markenrecht und werden
von den Gerichten unter wettbewerbsrechtlichen
Aspekten betrachtet. Durch die Nutzung der Do-
main darf kein Vorteil im Wettbewerb gegeniber
anderen Konkurrenten erzielt werden, etwa ein so
genannter , Kanalisierungseffekt”
Unter solchen Domains sollten also praktisch nur
Portale betrieben werden, die nicht auf einen
.NutznieBer” hindeuten (bspw. einen einzigen
Champagnerhersteller unter der Domain cham-
pagner.de), sondern vielfaltige Informationen
zur Thematik, durchaus aber mit Prasentations-
und Werbemadglichkeiten, bereithalten. So hatte
es der Betreiber von champagner.de auch ge-
macht — und konnte sich damit gegen den Ver
band der Champagnerhersteller durchsetzen.
Das Urteil des OLG Munchen vom 20.09.2001,
Az.: 29 U 5906/00 wurde seinerzeit vom BGH be-
statigt (Aktenzeichen: | ZR 292/01, Entscheidung
vom 13. Juni 2002).
Ahnlich wurde im Falle marine.de entschieden. Ein
Anbieter von Bootszubehor konnte die Domain be-
halten, da nach Auffassung des Gerichts mit dem
Wort ,,Marine” keine besonderen Assoziationen
an einen bestimmten Domaininhaber verbunden
werden, insbes. nicht an die Truppengattung der
deutschen Bundeswehr (,,Bundesmarine”).
Vorsicht aber wiederum bei Bezeichnungen wie
buergermeister.de, rathaus.de, bahnhof.de. Hier



mit ist der Gedanke an amtliche Institutionen bzw.
an die Bundesbahn verknipft.

1.5 Fazit

Leider ist festzustellen, dass nur in wenigen Fallen
eine wirklich zweifelsfreie Zuordnung eines Do-
mainnamens zu einem Berechtigten mdglich ist.
Am einfachsten ist dies noch bei eingetragenen
Markenrechten, da diese sich praktisch immer als
gegeniber der reinen Domainnutzuung starkeres
Recht erweisen. Es ist also tatsachlich in jedem
Einzelfall genau zu prifen, wer welche Rechte an
welchen Domains beanspruchen kann — letztlich
eine Arbeit fur den hierauf spezialisierten Fach-
mann: den Patent- oder Rechtsanwalt. Und — die
Eintragung einer Marke zahlt sich fast immer aus...

2. Anmerkungen

Abschlie3end nun einige Anmerkungen zu héaufig
gestellten Fragen, die alle Domains gleicherma-
Ren betreffen:

2.1 Abgrenzung zur Marke

Markenrechtlicher Schutz an einem so genannten

.Zeichen” entsteht gemass § 4 Markengesetz

durch

e FEintragung eines Zeichens in das vom Deut-
schen Patent- und Markenamt geflhrte Regis-
ter

e durch die Benutzung eines Zeichens im ge-
schéftlichen Verkehr, soweit das Zeichen inner
halb beteiligter Verkehrskreise als Marke Ver
kehrsgeltung erworben hat

e durch notorische Bekanntheit der Marke.

Hieraus folgt, dass eine Domain Markengeltung
erlangt, wenn sie eben als Marke angemeldet und
in die entsprechende Waren- und/oder Dienstleis-
tungsklasse eingetragen wurde. Liegt bereits fir

ein Zeichen (also einen Firmen- oder Produktna-
men, eine Dienstleistung etc.) Markenschutz vor,
erstreckt sich dieser ,,automatisch” auf die Do-
main, ohne dass weitere Schritte zur Erlangung
des Markenschutzes erforderlich sind.

Beispiel: zafira wurde von Opel als Marke fir ein
Pkw-Modell der Firma Opel in der einschlagigen
Warenklasse eingetragen. Der Markenschutz er
streckt sich automatisch auch auf die Domain zafi-
ra.de und — wie wir ja schon wissen - jede andere
Top-Level-Domain, also auch .com, .org etc.

Tipp: Die Eintragung einer Marke ist also auf jeden
Fall ratsam, denn aus dem Markenschutz folgt im-

mer der Domainschutz.

Freilich ist auch die Erlangung von Markenschutz
durch reine Nutzung der Domain maoglich, nur: die
Anforderungen an die Entstehung des Marken-
schutzes sind hier viel hoher. Denn dann muss
die Domain im WWW Verkehrsgeltung erworben
haben — und das bedarf einer langen Zeit der Préa-
senz im Internet.

Beispiel: Wenn ebay(.de) amazon(.de) nicht als
Marke registriert wéaren, wlrden sie fraglos als
mittlerweile auch sogar weit Gber die Nutzerkreise
des Internet hinaus bekannte , Nutzungsmarke”
vollen Markenschutz geniefden.

Tipp: Auf eine Markenregistrierung zu verzichten
und auf den Schutz als Nutzungsmarke zu hoffen,
ist in der Regel nicht aussichtsreich. Es empfiehit
sich in jedem Fall die Anmeldung, um auf der si-
cheren Seite zu sein. Spezialisierte Patent- und
Rechtsanwalte helfen hier kompetent weiter.

Coca-Cola und Aspirin sind allein durch lhre , noto-
rische” Bekanntheit Marken. Diese Art des Mar
kenschutzes dirfte heutzutage den allermeisten

Zeichen verwehrt sein...

2.2 Schutzgebiet
Der deutsche Markenschutz ist immer nur auf
deutschem Staatsgebiet gegeben. Ob ein interna-



tionaler Schutz gewlnscht wird, ist nicht zuletzt
eine Kostenfrage. Je nach Schutzumfang der je-
weiligen Markenregistrierung erstreckt sich der
Schutz an Marke — und damit auch Domain — dann
auf mehrere Lander bzw. deren Staatsgebiete
(Beispiel: ,,EU-Marke”).

Tipp: Wenn eine internationale Tétigkeit unter
Marke und korrespondierender Domain geplant
oder bereits verwirklicht wird, empfiehlt sich die
—librigens erhebliche - Investition zum Schutz vor
Jrittbrettfahrern” In Frage dlrfte dies jedoch im
Rahmen einer konsequenten Markenstrategie nur
flir gréfBere Unternehmen kommen.

2.3 Schutzbeginn und -umfang

Mit dem Datum der Eintragung ins Markenregis-
ter beginnt auch der Markenschutz, egal, ob die
Marke dann tatsachlich im Rechtsverkehr genutzt
wird oder nicht. Allerdings sollte zur Vermeidung
von Rechtsnachteilen die Marke innerhalb von
finf Jahren nach Eintragung tatsachlich bestim-
mungsgemafd genutzt werden.

Mit dem Eintritt des Markenschutzes entsteht
auch der Schutz vor Nutzung &hnlicher, d.h. ver
wechslungsfahiger Zeichen durch Dritte. Ein Drit-
ter darf sich also nicht zu ,,nah” an die Marke he-
ranwagen, wobei diese ,,Nahe" jeweils stark vom
Einzelfall abhangt

Tipp: Je allgemeiner, unspezifizierter eine Marke
gehalten ist, desto grdsser ist ihr Schutzumfang.
Die Grenze liegt hier freilich bei den so genann-
ten ,freihaltebedlirftigen” Begriffen, wie etwa
Produktbezeichnungen (bspw. Tisch, Computer,
Auto), die nicht eintragungstéhig sind.

2.4 Risiken

Ein hohes Risiko liegt darin, eine Domain zu re-
gistrieren, an der eine andere Person oder Firma
bessere Rechte, insbesondere registrierte Mar
kenrechte, hat. Dieser kann dann Uber einen An-
walt eine Abmahnung aussprechen lassen. Und
die kann richtig teuer werden. Denn je nachdem,

welcher Wert der Domain zugemessen wird, be-
rechnet sich auch der Streitwert, der zur Basis der
Gebihrenrechnung von Gerichten und Anwalten
gemacht wird. Oft wird ohne weiteres von einem
Wert ab 25.000 Euro ausgegangen, und eine
durchschnittliche Anwaltsgebthr aus diesem Wert
belduft sich auf 1.085 Euro inklusive Mehrwert-
steuer.

Sind mit der Domain wéahrend der Zeit der unbe-
rechtigten Nutzung Gewinne erzielt worden, sind
diese herauszugeben — kurzum: eine unerfreuli-
che Kette von vermeidbaren Problemen

Im Domainrecht gilt jedoch wie im gesamten Zivil-
recht ,,wo kein Klager, da kein Richter’ Lange Zeit
kann also nichts passieren, entweder weil jemand
die unberechtigte Nutzung gar nicht wahrnimmt
(,,Internet-Muffel”) oder sie ihm schlicht gleichgul-
tig ist. Leider ist dies kein Garant daf(r, nicht doch
irgendwann einen teuren Brief zu erhalten.

Und noch etwas: bloR weil ein Hersteller eine
naheliegende Domain nicht registriert hat, etwa:
www.microsoft-windows-7de  bedeutet dies
nicht, dass er auf diese Markenrechte verzichtet
— wir erinnern uns: der Schutzumfang der einge-
tragenen Marke bezieht immer auch alle Domains

mit ein, ohne dass diese registriert sein missen.

2.5 Recherche

Vor der Registrierung einer Internetdomain — und
gegebenenfalls auch danach - steht immer die
Recherche nach gleich- oder dhnlichlautenden Do-
mains bzw. Marken.

Erste Adressen hierfir sind das Informationszent-
rum Patente beim Regierungsprasidium Stuttgart
und die Online-Prasenz des Deutschen Patent-
und Markenamtes (www.dpma.de). Hier stehen
aktuelle Recherchemedien zur Verfligung. Die Mit-
arbeiter sind gern bei der Einweisung in die recht
komplexe Suche behilflich.



Werktitelschutz

Von Dr. jur. Andreas Sautter, Rechtsanwalt

Werktitel stellen neben den Marken und Unternehmenskennzeichen eine gleichberechtig-
te dritte Kategorie eines geschltzten Kennzeichens dar. Neben einer Marke wie , ARIEL'
und einem Unternehmen wie ,Siemens” kennen wir alle Werknamen wie ,,Der Spiegel’,
.Letit be’ ,LindenstralRe’, ,Greg’s Tagebuch” — oder auch , PowerPoint”.

Der Schutz von Werktiteln ist eine deutsche Besonderheit. Der im ehemaligen 8 16 | UWG
gewahrte Schutz von Druckschriften wurde bereits friher von der Rechtsprechung auch
auf Bihnen-, Film- und Tonwerke etc. ausgeweitet. Seit 1995 ist der Schutz von Werkti-
teln in den §8 5 und 15 MarkenG gesetzlich verankert worden.

1. Schutzgegenstand

Schutzgegenstand des Werktitels sind Druck-

schriften, Filmwerke, Tonwerke, BUhnenwerke

oder sonstige vergleichbare Werke (8 5 Abs. 3

MarkenG). Im Einzelnen:

e Druckschriften
Hierunter fallen alle Erzeugnisse der Drucker
presse einschlieRlich Untertitel, Kolumnen, Bei-
lagen, selbst Warenkataloge.

¢ Filmwerke
Neben klassischen Filmwerken sind auch Titel
von Fernsehprogrammen geschitzt.

¢ Ton- und Buhnenwerke
Neben der Fixierung auf Tontragern ist auch
schon die akustische Wiedergabe von Musik-
und Sprachwerken als Tonwerk anzusehen.
Geschlitzt sind sowohl die Titel des gesamten
Werkes (z. B. ,,Schwanensee”) wie auch einzel-
ne Bestandteile, wie z. B. eine spezielle Melo-
die oder Bewegungsfolge.

e Sonstige
Hierzu gehoéren z. B. CD-ROMs und Spiele. Von
besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind die
Titel von ComputerSoftware (z. B. ,Microsoft
Word").

Der Werktitel dient zur Unterscheidung eines
Werks von anderen Werken. Er besitzt Individua-

lisierungsfunktion; anders als bei einer Marke ist
mit dem Titel aber kein betrieblicher Herkunftshin-

weis verbunden.

2. Besonderheiten bzgl. der
Unterscheidungskraft

Grundsatzlich sind an die Unterscheidungskraft
eines Werktitels die gleichen Anforderungen zu
stellen wie bei anderen Kennzeichen: Der Titel
muss geeignet sein, das Werk von einem ande-
ren zu unterscheiden. Anders als die Marke, die in
erster Linie auf die betriebliche Herkunft hinweist,
ist der Werktitel im Kern jedoch eher inhaltsbezo-
gen. Dieser Erforderlichkeit, den Inhalt eines Wer
kes kurz und pragnant im Titel darzustellen, tragt
die Rechtsprechung dadurch Rechnung, dass bei
Werktiteln beschreibende Angaben groRzigiger
als bei Marken geschitzt werden.

Nicht jeder Prifer des Markenamtes hatte etwa die
Grolszlgigkeit besessen, einer Anmeldung ,,Pizza
& Pasta” (fur ein Buch) Unterscheidungskraft zuzu-
billigen. Der BGH — und vor ihm das OLG Frank-
furt — sahen denTitel als unterscheidungskraftig an.
Aufgrund dieses grofRzligigeren Malstabes besit-
zen auch Zeitschriften wie , Elektrotechnik’ ,,Mein
Zuhause” oder ,,Micro-Chip” Titelschutz.



3. Entstehung des
Werktitelschutzes

Ein kennzeichnungskréaftiger Titel ist bereits mit
Benutzungsaufnahme, also dem Erscheinen des
Werkes (Buch, Zeitschrift, Film etc.) geschiitzt -
ohne dalk es einer Registrierung oder sonstigen
Formalitat bedarf.

Auch die in der Praxis haufige Anzeige im ,Titel-
schutzanzeiger” oder einer anderen hierflr vor
gesehenen Publikation flhrt als solche nicht zum
Schutz desTitels. Entscheidend ist die tatsachliche
Aufnahme der Benutzung des Titels in marktibli-
cher Weise.

4. Vorverlagerter Schutz in der
Phase der Vorbereitung durch
Titelschutzanzeige

Dennoch ist es im geschaftlichen Verkehr Ublich
geworden, bereits vor Benutzungsaufnahme eine
Anzeige im ,Titelschutzanzeiger” aufzugeben.
Hintergrund dafir ist, dass Zeitungen und Zeit-
schriften, aber auch andere Werke wie z. B. eine
Fernsehreihe oder ein Spielfilm eine langere
Vorlaufzeit bendtigen. Dringt der Titel in der Zwi-
schenzeit nach aullen, konnte ihn ein anderer
wegnehmen. Da somit ein Schutzbedrfnis des
Titelinhabers schon in der Phase der Vorbereitung
des Werkes besteht und umgekehrt auch Dritte
ein Interesse besitzen, Uber Titel von erst in der
Entstehung begriffenen Werken rechtzeitig infor
miert zu werden, kann ein Werktitelrecht bereits
vorab durch die 6ffentliche Bekanntmachung in
branchenlblicher Weise begriindet werden.
Titelschutzanzeigen fur Filme, Blicher, Zeitungen,
Zeitschriften, Horfunk, TV, Tontrager, Spiele, Soft-
ware etc. kénnen in den fir Titelschutzanzeigen
Ublicherweise benutzten Medien verdffentlicht
werden. Diese sind z. B. das ,Titelschutz-Journal”

sowie fUr Buchtitel das ,, Borsenblatt” des Borsen-
verein des Deutschen Buchhandels.

Wichtig ist, dass das Werk innerhalb angemesse-
ner Frist nach Schaltung der Titelschutz-Anzeige,
in der Regel nach finf bis sechs Monaten, auf den
Markt kommt, also ver6ffentlicht wird. Ansonsten
erlischt der Titelschutz und der Titel wird wieder
frei.

Hervorzuheben ist hierbei nochmals, dass die
Titelanklndigung keinen ein Recht begrindenden
Akt darstellt wie die Registereintragung im Mar
ken- und im Geschmacksmusterrecht. Durch die
offentliche (Vor) Anklndigung der Titelbenutzung
wird zugunsten des Anklndigenden lediglich der
Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme — also die Pri-
oritdt — auf einen Zeitpunkt bereits vor tatsachli-
chem Erscheinen vorverlegt. In jedem Fall jedoch
muss der angekindigte Titel spater fristgerecht
tatsachlich benutzt werden, um den durch die An-
kiindigung erlangten Prioritadtszeitpunkt zu behal-
ten.

Die Schaltung einer Titelschutzanzeige kann aller
dings fir den Anmelder auch erhebliche Nachteile
bringen: Diejenigen, die einen identischen oder
verwechslungsfahigen Titel bereits rechtmaliig
benutzen oder sonstige éaltere Rechte haben,
konnen mit Erscheinen der Titelschutzanzeige so-
gleich gegen den Anmelder Unterlassungsanspru-
che geltend machen, da durch die Anzeige zumin-
dest eine Erstbegehungsgefahr begriindet wird.
Die Anwaltskosten fur die Reaktion des prioritat-
salteren Benutzers auf eine Titelschutzanzeige
sind hierbei in der Regel vom Ankindigenden zu
ersetzen.



5. Problempunkt: Fehlende
Recherchemaoglichkeit

Das Risiko einer Abmahnung kann der Ankindi-
gende oder neue Benutzer nur eingeschrankt be-
grenzen, da ihm im Gegensatz zum Markenrecht
keine ausreichenden Recherchemadglichkeiten zur
Verfligung stehen.

Auch nach sorgfaltiger Recherche im Archiv des
Jlitelschutzanzeiger” (www.titelschutzanzeiger.de),
einer Markenrecherche in den besonders gefah-
rentrachtigen Klassen 05, 09, 16, 38, 41 und 42
sowie einer ,allgemeinen Internet-Recherche”
bleiben dem Benutzer eines neuen Werktitels
erheblich groRere Rechtsunsicherheiten als dem
Benutzer einer neuen Marke.

6. Schutzumfang - raumlich und
sachlich—inhaltlich

Grundsatzlich ist ein Titel im gesamten Bundes-
gebiet geschitzt. Ausnahmen vom bundesweiten
Schutz bestehen allerdings bei lediglich regionaler
oder lokaler Verbreitung (z. B. einer Zeitung oder
Rundfunksendung) bzw. bei raumlich beschrank-
ter Verkehrsgeltung.

Sachlich-inhaltlich ist der Schutzumfang eines
Werktitels nach den gleichen Grundséatzen zu be-
stimmen wie bei anderen Kennzeichenrechten. Al-
lerdings folgt aus den herabgesetzten Anforderun-
gen an die Unterscheidungskraft (siehe 2), dass
auch der Schutzumfang entsprechend geringer
ist. Geringe Abweichungen kdnnen ausreichend
sein. So hat die Rechtsprechung Verwechslungs-
fahigkeit zwischen , Oldtimermagazin” und , Old-

timerpraxis” verneint.

7. Schutzdauer

Anders als im Markenrecht bedarf der Titelschutz
nicht einer formalen Verlangerung im Zehnjahres-
rhythmus. Der Titelschutz besteht fort solange der
Titel benutzt wird und endet erst wenn der Titel
nicht nur vorlibergehend, sondern endgultig auf-
gegeben oder das Erscheinen des Werkes einge-
stellt wird.

8. Anspriiche bei Verletzung eines
Werktitels

DerWerktitel wird verletzt, wenn ein Dritter im ge-
schéftlichen Verkehr dieselbe oder eine verwechs-
lungsfahige Bezeichnung benutzt.

Die hieraus resultierenden Anspriche des Be-
rechtigten gegen den Verletzer sind inhaltsgleich
mit den Ansprichen des Markeninhabers gegen
einen Verletzer. Es bestehen nebeneinander An-
spriche auf Unterlassung des verletzenden Ge-
brauchs (also ein Verkaufs-/Auffihrungsverbot
fur das verletzte Werk), auf Schadensersatz, auf
Vernichtung der verletzenden Werke sowie auf
Auskunft Gber den Umfang des verletzenden Ge-
brauchs einschlieRlich Auskunft Uber Hersteller,
Lieferanten und Abnehmer.

9. InternatinalerTitelschutz

Der Werktitelschutz nach deutschem Recht be-
steht nur in Deutschland.

Wird daher ein auslandischer Titel im Inland be-
nutzt, gelten fir ihn gleichermalRen die Regelun-
gen des Titelschutzes nach deutschem Recht.
Wird ein deutscher Titel im Ausland verwendet,
erlangt er nur nach den dortigen Rechtsvorschrif-
ten Kennzeichenschutz. Ein dem deutschen Recht



sehr dhnlicher Werktitelschutz besteht im Ausland
lediglich in Osterreich. Ansonsten steht im Ausland
lediglich der Markenschutz zur Verfligung: Soweit
der Werktitel die Eintragungsvoraussetzungen flr
eine Marke erflllt, kann er in den Mitgliedstaaten
der Europaischen Union als Gemeinschaftsmarke
geschltzt oder innerhalb des Verbandsgebietes
als internationale Marke registriert werden.



Urheberrecht

Von Dr. jur. Arno Grohmann, Rechtsanwalt

1. Was ist Urheberrecht?

Im Gegensatz zu Patenten, Gebrauchsmustern
und Geschmacksmustern, die technische oder
asthetische Entwicklungen schiitzen, dient das
Urheberrecht in erster Linie dem Schutz von Wer
ken der Literatur, Kunst und Wissenschaft. Das Ur
heberrecht hat allerdings Uber dieses klassische
Versténdnis hinaus in den letzten Jahren eine im-
mer grofdere wirtschaftliche Bedeutung erlangt.
Aufgrund des Wandels von der Industrie- zur In-
formationsgesellschaft und durch die technischen
Maoglichkeiten zur Digitalisierung von Werken
greift das Urheberrecht immer starker in alle Be-
reiche des gesellschaftlichen Lebens ein. Praktisch
alle modernen Medien wie Internet, Multimedia,
Musik, Fotos, Filme und Computerprogramme
haben urheberrechtliche Relevanz. Aus diesem
Grunde muss sich nicht nur die Kreativwirtschaft,
sondern jedes Wirtschaftsunternehmen mit dem
Urheberrecht auseinandersetzen, sei es bei der

Nutzung von Software und Datenbanken, der
Verwendung von Musik, Fotografien oder Filmen
zu Werbezwecken, Website-Auftritten, Apps flr
Smartphones oder bei Fragen der Geratevergu-
tung. Die Gefahr, sich einer (ggf. sogar strafbaren)
Urheberrechtsverletzung auszusetzen, ist grof3.

Die Funktion des Urheberrechts definiert das Ur
heberrechtsgesetz (UrhG) in § 11 wie folgt: , Das
Urheberrecht schitzt den Urheber in seinen geisti-
gen und personlichen Beziehungen zum Werk und
in der Nutzung des Werks. Es dient zugleich der
Sicherung einer angemessenen Vergltung fur die
Nutzung des Werks.” Inhaber des Urheberrechts
ist der Schopfer des Werks. Schépfer kann nach
deutschem Recht nur eine naturliche Person sein,
keine juristische Person. Dies unterscheidet das
deutsche Urheberrecht erheblich von der angel-
séchsischen Rechtstradition, wonach das Urheber
recht beim Arbeitgeber entstehen und Ubertragen
werden kann (work made for hire). Das deutsche
UrhG stellt dagegen das Urheberpersonlichkeits-



recht in den Vordergrund. Das Urheberrecht ist als
ganzes nicht durch Vertrag Ubertragbar. Fir Unter
nehmen ist es daher von elementarer Bedeutung,
sich durch professionelle Vertrage die erforderli-
chen Nutzungsrechte einrdumen zu lassen. Dies
wird in der Praxis haufig unterschatzt.
Rechtsquellen des Urheberrechts in Deutschland
sind neben dem UrhG noch das Verlagsgesetz und
das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Auf eu-
ropdischer Ebene existiert — anders als etwa im
Markenrecht — kein einheitliches gemeinschafts-
weites Urheberrecht. Es gibt eine Anzahl von EU-
Richtlinien, die jedoch nur einzelne Teilbereiche
wie Computerprogramme, Datenbanken oder die
Schutzdauer regeln. Ansonsten weichen die Vor
schriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten mehr
oder weniger deutlich voneinander ab. SchliefRlich
sind internationale Abkommen zu beachten, wie
z.B. die Revidierte Berner Ubereinkunft oder das
Welturheberrechtsabkommen.

Das Urheberrecht wurde in den letzten Jahren
haufig reformiert und befindet sich nach wie vor
im Fluss. Seit der Jahrtausendwende sind als
wichtigste Novellen das Gesetz zur Starkung der
vertraglichen Stellung von Urhebern und austben-
den Klnstlern sowie das Gesetz zur Regelung
des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft
(sog. Zweiter Korb) zu nennen. Der , Dritte Korb'
bei dem beispielsweise ein neues Leistungs-
schutzrecht fir Verleger diskutiert wird, ist in Pla-
nung.

Eine wichtige Rolle spielen in der Praxis die Ver-
wertungsgesellschaften. Sie lassen sich von
Urhebern vertraglich Rechte zur Wahrnehmung
gegentber den Werknutzern einraumen und neh-
men gesetzlich geregelte Vergltungsanspriiche
wahr. Verwertungsgesellschaften sind gesetzlich
sowohl verpflichtet, die zu ihrem Tatigkeitsbereich
gehorenden Rechte und Ansprliche der Berech-
tigten wahrzunehmen als auch Werknutzern auf
Verlangen Nutzungsrechte zu angemessen Be-
dingungen zu einzurdumen. Die Verwertungsge-

sellschaft sammelt kollektiv die Zahlungen nach
ihren Tarifen ein und schdttet sie nach Abzug der
Verwaltungskosten als Tantiemen den Urhebern
aus. Alle Verwertungsgesellschaften unterliegen
nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
der Aufsicht und der Kontrolle des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts (DPMA).

Die wichtigste Verwertungsgesellschaft ist die
GEMA (Gesellschaft fur musikalische Auffih-
rungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte).
Sie nimmt die Rechte von Komponisten, Textdich-
tern und Musikverlegern wahr. Aufgrund des von
der GEMA vertretenen umfassenden Repertoires
an Musikwerken verfligt sie Uber ein faktisches
Monopol bei der Verwertung von Musikwerken.
Die GEMA verwaltet Rechte an solchen Nutzungs-
arten, die fUr den einzelnen kaum zu kontrollieren
sind und den Charakter des Werks nicht veran-
dern, also vor allem die Vervielfaltigungs-, Verbrei-
tungs-, Auffiihrungs-, Senderechte und Rechte der
elektronischen Nutzung. Hingegen werden das
Verlagsrecht (zum Notenvertrieb), Bearbeitungen,
Neuvertextungen usw. in der Regel von Musikver
lagen wahrgenommen, die sich diese Rechte ver
traglich im Musikverlagsvertrag einrdumen lassen.
Weitere wichtige Verwertungsgesellschaften sind
die VG Wort (Autoren und Verleger von Sprachwer-
ken), die GVL (austbende Kinstler und Tontrager
hersteller), die VG Bild-Kunst (Bildende Kinstler,
Fotografen, Filmurheber), die VG Musikedition
(u.a. Notenausgaben fir Schulblcher, Kirchen,
Musikschulen, Kindergarten) und die GUFA (Rech-
te an erotischen und pornografischen Filmen).

2. Schutzgegenstande

Das UrhG schitzt alle Werke, die die inhaltlichen
Anforderungen an eine ,persdnliche geistige
Schopfung” erfillen. Nicht geschiitzt werden rei-
ne Ideen wie z.B. ein Spielkonzept oder ein Fern-



sehformat als solches, Motive, Themen oder ein
bestimmter Stil eines Kinstlers. Das Werk muss
in einer wahrnehmbaren Form verkdrpert sein.
Daflir gentigt etwa das Live-Konzert einer Jazz-
Band mit einer einmaligen Improvisation. Folgen-

de Werkarten sind im Gesetz beispielhaft genannt:

e Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und
Computerprogramme

¢ \Werke der Musik

¢ Pantomimische Werke einschlief3lich Werke der
Tanzkunst

¢ \Werke der bildenden Kinste einschlieilich der
Werke der Baukunst und der angewandten
Kunst sowie Entwdrfe solcher Werke

e Lichtbildwerke einschlieRlich der Werke, die
ahnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden

e Filmwerke einschlief’lich der Werke, die dhnlich
wie Filmwerke geschaffen werden

e Darstellungen wissenschaftlicher oder techni-
scher Art, wie Zeichnungen, Plane, Karten, Skiz-
zen, Tabellen und plastische Schoépfungen

DarUber hinaus ist das Urheberrecht auch fur vol-
lig neue Werkarten offen, die von dem Katalog der
Werkarten nicht erfasst werden. Auch Entwirfe
von Werken sind geschitzt.

Besondere Regeln gelten fir Computerprogram-
me: der Gesetzgeber hat sich entschieden, den
Schutz weniger Uber das Patentrecht als vielmehr
Uber das Urheberrecht sicherzustellen. Computer-
programme sind im Urheberrecht der Spezialfall
eines Sprachwerks. Geschitzt ist daher vor allem
der Quellcode, der in einer Programmiersprache
geschrieben ist. Fir den Schutz eines Computer
programms gelten geringere Anforderungen als
bei allen anderenWerkarten. Eine weitere wichtige
Besonderheit besteht darin, dass alle vermogens-
rechtlichen Befugnisse an Computerprogrammen
kraft Gesetzes dem Arbeitgeber zustehen.

Auch sog. verwandte Schutzrechte (Leistungs-
schutzrechte) geniefsen den Schutz des UrhG.

Diese Rechte haben eine grof’e wirtschaftliche
Bedeutung, vor allem fir die gesamte ,Kreativ-
wirtschaft” Das Gesetz stellt hier bestimmte, qua-
litativ geringere Leistungen von Personen und Un-
ternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung
urheberrechtlicher Werke oder ahnlicher Leistun-
gen unter Schutz und sichert damit die wirtschaft-
liche Auswertung dieser Leistungen. Inhaber ei-
nes Leistungsschutzrechts kénnen sein:

e Hersteller von Lichtbildern (Knipsbilder ohne
Werkcharakter)

¢ Hersteller von Laufbildern (Filme ohne Werk-
charakter)

e Ausibende Kdunstler (Interpreten von Musik-
werken)

e Tontragerhersteller (wirtschaftlicher Produzent
bei Musikaufnahmen)

¢ Datenbankhersteller

e Hersteller von Filmwerken

e Sendeunternehmen

e \erfasser wissenschaftlicher Ausgaben ge-
meinfreier Werke

Der Schutzumfang der Leistungsschutzrechte ist
jeweils genau geregelt, entspricht in den Rechts-
folgen allerdings im Wesentlichen demjenigen fir
urheberrechtliche Werke. Die Schutzdauer ist al-
lerdings geringer.

3. Inhalt des Schutzes

Der Urheber hat wie der Eigentimer einer Sache
das alleinige und absolute Recht, sein Werk zu nut-
zen und Dritte von der Nutzung auszuschlieRen.
Das Urheberrecht umfasst sowohl das Urheber
personlichkeitsrecht als auch Verwertungsrechte.
Zum Urheberpersonlichkeitsrecht gehéren das
Recht auf die (erstmalige) Veroffentlichung, das
Recht auf Anerkennung der Urheberschaft sowie



das Recht, Entstellungen oder eine andere Beein-
trachtigung des Werks zu verbieten.

Dem Urheber stehen weiter alle nur denkbaren
Verwertungsrechte an seinem Werk ausschlief3-
lich zu. Er kann allein entscheiden, ob bzw. gegen
welche Vergltung er anderen die Nutzung erlaubt.
Die Verwertungsrechte sind im Gesetz nur bei-
spielhaft aufgezahlt. Bei den korperlichen Verwer
tungsrechten sind das:

¢ Das Vervielfaltigungsrecht

e Das Verbreitungsrecht

e Das Ausstellungsrecht

Zu den gesetzlich explizit genannten unkorperli-

chen Verwertungsrechten gehoren:

e Das Vortrags-, Auffiihrungs- und Vorfiihrungs-
recht

¢ Das Recht der 6ffentlichen Zuganglichmachung
(vor allem im Internet)

e Das Senderecht

e Das Recht der Wiedergabe durch Bild- und Ton-
trager

¢ Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen
und von o6ffentlicher Zuganglichmachung

Auch das Bearbeitungsrecht steht dem Urheber
zu. Wenn ein Werk bearbeitet werden soll, bedarf
die Veroffentlichung (bei Filmwerken schon die
Herstellung) der Einwilligung des Urhebers.

Das Urheberrecht ist vom Sacheigentum zu un-
terscheiden. So darf der Kaufer eines mit Zustim-
mung des Urhebers in den Verkehr gebrachten
Buches dieses lesen, verkaufen und es im Rah-
men seiner Eigentimerstellung sogar zerstdren.
Das geistige Werk steht aber dem Urheber zu,
weshalb der Kaufer ohne Zustimmung des Urhe-
bers nicht berechtigt ist, das Buch einzuscannen
(= Vervielfaltigung) und fur jedermann zuganglich
in das Internet zu stellen (= offentliche Zugang-
lichmachung) oder einen Fortsetzungsroman zu
schreiben, der an die bisherige Handlung an-
knlpft.

4. Entstehung und Dauer

Das Urheberrecht entsteht automatisch durch den
Schopfungsakt, also durch das Malen des Bildes,
Komponieren des Musikwerks, Schreiben des
Schriftwerks usw. Eine Registrierung oder Anmel-
dung ist fir die Schutzentstehung nicht erforder
lich. Mehrere Schopfer sind Miturheber. Von den
Miturhebern sind blofse Anregungen oder Gehil-
fen zu unterscheiden, denen kein Urheberrecht
zusteht. Werden verschiedene Werke verbunden
(z.B. Text mit Musik), gehen die Urheber der ver
bundenen Werke eine Gesellschaft birgerlichen
Rechts ein.

Das Urheberrecht an Werken erlischt 70 Jahre
nach dem Tod des Urhebers. Die Schutzdauer der
Leistungsschutzrechte ist kidrzer. So erlischt das
Recht eines Sangers an seiner Aufnahme eines
Musikwerks 50 Jahre nach dem Erscheinen der
Tonaufnahme.

5. Qualitative Anforderungen

Nicht jedes geistige Schaffen ist urheberrechtlich
geschutzt. Es bedarf vielmehr einer ,,persdnlichen
geistigen Schopfung’ was auch als Schopfungs-
hohe, Gestaltungshdhe, Eigentimlichkeit oder
Individualitét bezeichnet wird. Es muss also ein
gewisser personlicher, individueller Gehalt zum
Ausdruck kommen. Rein handwerkliche Schoép-
fungen fallen nicht darunter. Je stérker das Ge-
schaffene einen kinstlerischen Ausdruck besitzt,
desto eher sind die qualitativen Anforderungen er
fallt. Die Gerichte sind bei der Gewahrung des Ur
heberschutzes eher groRziigig. So ist auch die so
genannte kleine Miinze geschltzt, also ein Werk,
das gerade noch eine bestimmte Gestaltungsho-
he erreicht.

Besonderheiten gelten aber fir Werke der an-
gewandten Kunst, beispielsweise Mdbel, Autos,



Spielzeug, Stoffmuster, Logos und Grafiken (, De-
signs”). Hier verlangt die Rechtsprechung ein
deutliches Uberragen der Durchschnittsgestal-
tung. Dies wird damit begrindet, dass fur Designs
die Mdoglichkeit besteht, ein Geschmacksmuster
anzumelden.

Auch der Bearbeiter eines Werks wird Inhaber
eines eigenen Bearbeiterurheberrechts. Typi-
sche Bearbeitungen sind die Ubersetzung eines
Sprachwerks in eine andere Sprache oder die
Komposition einer Volkslied-Bearbeitung. Die Ver
wertung der Bearbeitung bedarf aber — falls das
Originalwerk noch geschiitzt ist — der Einwilligung
des Originalurhebers.

6. Schutzumfang

Der Schutzumfang des Urheberrechts ist umso
groRer, je individueller und schopferischer das
Werk ist. Umgekehrt ist der Schutz schwaécher,
wenn das Werk nur ein geringes Mal an Individu-
alitat aufweist. Beispielsweise enthalt ein Lexikon-
eintrag zu einem Fachthema regelmalf3ig keinen
eigenschopferischen Inhalt, so dass er schon bei
Umformulierungen im Ausdruck verwendet wer
den darf. Umgekehrt reicht das blofse sprachliche
Umformulieren eines Romans nicht aus, da auch
die inhaltlichen individuellen Handlungsstrange,
Charaktere und Plots geschitzt sind.

Nicht nur identische Kopien, sondern auch Abwei-
chungen vom Werk kénnen in den Schutzbereich
fallen, so vor allem Bearbeitungen und sonstige
Umgestaltungen. Ein originelles Geschaftslogo darf
also ohne Erlaubnis nicht mit bloR geringfiigigen An-
derungen Ubernommen werden. Enthalt die Veran-
derung des Originalwerks aber Veranderungen mit
eigenem Charakter, so dass die eigenpersonlichen
Z(ge des Originals in dem neuen Werk verblassen,
handelt es sich nicht mehr um eine Bearbeitung,
sondern um eine zulassige freie Benutzung.

7. Schranken des Urheberrechts

Das Urheberrecht ist Eigentum im Sinne des
Grundrechts nach Art. 14 Abs. 1 GG. Auf der ande-
ren Seite kann die Nutzung fremder Werke eben-
falls grundrechtlich geschltzt sein oder im 6ffent-
lichen Interesse liegen. Presse-, Meinungs- und
Kunstfreiheit kdnnen dem Interesse des Urhebers
an der alleinigen Nutzung entgegenstehen. Der
Gesetzgeber hat dem Urheberrecht daher Schran-
ken gesetzt.

Die bekannteste Schranke dlrfte die Privatkopie
sein. Danach darf eine natlrliche Person einzelne
Vervielfaltigungen eines Werkes zum privaten Ge-
brauch auf beliebigen Tragern anfertigen, soweit
nicht eine offensichtlich rechtswidrige Vorlage
verwendet wird. Im Gegenzug missen die Her
steller von Geraten und Speichermedien, mit de-
nen die Privatkopien typischerweise durchgefiihrt
werden, an den Urheber Uber Verwertungsgesell-
schaften eine angemessene Vergltung bezahlen.
Dieses kollektive Vergltungsprinzip wird auch bei
anderen Schranken angewendet.

Zulassig ist die Nutzung eines Werks auch im Rah-
men des Zitatrechts. Der Inhalt dieser Schranke
wird jedoch haufig falsch eingeschatzt. Das Zitat-
recht greift nur, wenn eigene Aussagen mit frem-
den Werken belegt werden, also beispielsweise
nicht bei der blofien Ausschmickung einer Web-
site durch fremde Lichtbildwerke.

Weitere wichtige Schranken sind z.B. das Recht
zur Berichterstattung Uber Tagesereignisse, die
Wiedergabe fremder Zeitungsartikel in Presse-
Ubersichten, Sammlungen fir den Kirchen-, Schul-
oder Unterrichtsgebrauch und die so genannte
Panoramafreiheit (Wiedergabe von Lichtbildern
oder Filmen von Werken, die sich dauerhaft an 6f-
fentlichen Platzen befinden — z.B. Google Street
View).



8. Ubertragung und Lizenzierung

Das Urheberrecht ist vererblich, kann aber nicht
durch Vertrag Ubertragen werden. Dies ist Aus-
druck des starken Urheberpersonlichkeitsrechts
im deutschen Recht. Zulassig sind nur die Einrau-
mung von Nutzungsrechten, schuldrechtliche Ein-
willigungen und Vereinbarungen zu Verwertungs-
rechten sowie bestimmte Rechtsgeschafte Uber
Urheberpersdnlichkeitsrechte.

Wenn jemand ein Werk nutzen will, muss er sich
also von dem Urheber die hierflr erforderlichen
Nutzungsrechte einrdumen lassen (untechnisch
spricht man auch von einem Lizenzvertrag). Es
gibt kein spezielles Urhebervertragsgesetz, das
wie beim Kauf- oder Werkvertrag bestimmte Ver
tragstypen regelt. Lediglich das Verlagsgesetz ist
fir den Verlagsbereich zu beachten.

Allgemein gilt fir Urheberrechtsvertrage die
Auslegungsregel, dass der Urheber im Zwei-
fel nur Rechte an solchen Nutzungsarten ein-
raumt, die nach dem jeweiligen Vertragszweck
benotigt werden (Zweckiibertragungsregel).
Lasst sich beispielsweise ein Buchverlag das
Verlagsrecht flr eine geplante Hardcoverausga-
be eines Schriftwerks einraumen, umfasst dies
nicht gleichzeitig auch das Recht, das Werk als
E-book im Internet zu verbreiten, wenn dies nicht
ausdricklich vertraglich geregelt wurde. Nutzt
der Buchverlag das Werk im Internet dennoch,
verletzt er das Urheberrecht des Autors. Urheber
rechtliche Vertrage sind aus diesem Grunde hau-
fig sehr umfangreich. Die Werknutzer versuchen,
moglichst alle denkbaren Nutzungsarten durch
ausdrUckliche Erwahnung abzudecken.

Friher war die Einrdumung unbekannter Nut-
zungsrechte gesetzlich verboten. Bei Aufkom-
men neuer Nutzungsarten (vor allem elektro-
nische Verwertungsmaoglichkeiten) mussten die
Werknutzer sich die Rechte nachtraglich beschaf-
fen. Seit 2008 durfen auch Rechte an unbekann-
ten Nutzungsarten durch schriftlichen Vertrag

eingerdumt werden. Im Gegenzug steht dem Ur
heber bei Nutzung der spater bekannt geworde-
nen Nutzungsarten eine gesonderte Vergitung
zu.

Das Gesetz unterscheidet zwischen ausschlief3li-
chen und einfachen Nutzungsrechten. Ausschliel3-
liche Nutzungsrechte begriinden ein Exklusivrecht
und schliefsen damit eine Nutzung durch weitere
Personen (einschlieRlich des Urhebers selbst!) aus.
Dem Inhaber eines ausschlieRlichen Nutzungs-
rechts kommt damit eine starke Stellung zu. Bei
einfachen Nutzungsrechten kann der Urheber
oder ausschlieRliche Nutzungsrechtsinhaber auch
mehrfach einfache Nutzungsrechte an weitere
Personen erteilen. Weiter kann das Nutzungsrecht
raumlich, zeitlich oder inhaltlich beschrankt einge-
raumt werden. Auch die Unterlizenzierung und
WeiterUbertragung von Nutzungsrechten ist unter
gewissen Bedingungen zulassig.

Dem Urheber steht seit 2002 ein gesetzlicher
Anspruch auf angemessene Verglitung zu. Ist
die Vergltung nicht angemessen, hat er einen
Anspruch auf Einwilligung in eine Vertragsanpas-
sung. Angemessen ist eine Vergltung, die von
Verbénden der Urheber und Werknutzer (ahnlich
Tarifvertragsparteien) in einer gemeinsamen Ver
gUtungsregel ermittelt wurde. Solche Vergltungs-
regeln liegen in der Praxis aber bislang kaum vor.
Letztlich mUssen die Gerichte entscheiden, wel-
che Vergutung bei Vertragsschluss angemessen,
namlich , Ublicher und redlicherweise zu leisten
ist” Denkbar ist, dass die gezahlte Verglitung zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwar Ublich, aber
Lunredlich” war und deswegen auf Verlangen des
Urhebers angepasst werden muss.

Schlief3lich kann dem Urheber nach dem so ge-
nannten Bestsellerparagraphen eine weitere Be-
teiligung an den Einnahmen des Werknutzers
zustehen, wenn sich im Nachhinein bei einem
ein auffalliges Missverhaltnis zwischen den Ein-
nahmen des Werknutzers und der Vergltung des
Urhebers ergibt.



9. Anspriiche bei
Rechtsverletzungen

Der Urheber, sein Rechtsnachfolger oder der Inha-

ber eines ausschlielRlichen Nutzungsrechts kann

von jedem, der das Urheberrecht widerrechtlich

durch Nutzung des Werks verletzt, u.a. folgende

Anspriche geltend machen:

e Beseitigung und Unterlassung bei Wiederho-
lungs- oder Erstbegehungsgefahr

e Zahlung von Schadensersatz bei Verschulden

e Vernichtung, Ruickruf, Uberlassung der Verviel-
faltigungsstlicke

e Auskunft Uber Bezugsquellen und Vertriebs-
wege des Verletzers

¢ Erstattung von Abmahnkosten

Der Unterlassungsanspruch kann nicht nur durch
Klage, sondern auch kurzfristig durch eine einst-
weilige Verfligung ohne mundliche Verhandlung
und ohne Anhorung des Gegners durchgesetzt
werden. Folge kann etwa der sofortige Ausliefe-
rungsstopp einer kompletten Buchauflage sein.
Der Unterlassungsanspruch ist daher ein scharfes
Schwert.

Die Schadensberechnung wird dem Rechtsinha-
ber erleichtert. So kann der Urheber zwischen drei
verschiedenen Berechnungsarten wahlen: kon-
kret entstandener Schaden, fiktive LizenzgebUhr
oder Herausgabe des erzielten Gewinns.

Der gerichtlichen Geltendmachung der Anspriiche
geht regelméaRig eine auldergerichtliche Abmah-
nung voraus. Die damit verbundenen Anwaltskos-
ten kann der Urheber ebenfalls vom Verletzer ver
langen, wenn die Abmahnung berechtigt war. Bei
erstmaliger Abmahnung in einfach gelagerten Fal-
len mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung
aulRerhalb des geschaftlichen Verkehrs beschrankt
sich der Erstattungsanspruch auf 100 Euro. Der
Anwendungsbereich dieser Kostendeckelung ist
allerdings noch nicht abschlief3end geklart.

Fir Urheberrechtssachen sind die ordentlichen
Gerichte zustandig. Anders als bei Kennzeichen-
streitsachen gibt es keine Konzentration auf die
Landgerichte. Es kénnen also — bei Streitwerten
bis 5.000 Euro — auch die Amtsgerichte zustandig
sein. Fur Baden-Wlrttemberg haben das Land-
gericht Stuttgart und das Landgericht Mannheim
Spezialkammern fir das Urheberrecht eingerich-
tet.
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Produktpiraterie
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Original von Dornbracht (links) und Plagiat,
Quelle: Aktion Plagiarius e.V., http://www.plagiarius.com

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Manfred Puchinger, Patentanwalt

1. Produktpiraterie —Was ist das?

Weltweit werden taglich zahllose Produkte (ins-
besondere Waren, aber auch Dienstleistungen)
angeboten. Aufgrund des Wettbewerbs versu-
chen die meisten Produktanbieter, ihren Kunden
Besonderheiten zu bieten, etwa Produkte, die bei
anderen Anbietern nicht erhaltliche Technologien
beinhalten, besonders &sthetisch oder funktio-
nell gestaltete Produkte, eine besondere Qualitat
oder auch ein besonderes Image. Mit diesen Be-
sonderheiten mdéchten die Produktanbieter ihre
Marktposition festigen oder ausbauen; die Beson-
derheiten erfordern in der Regel erhebliche Auf-
wendungen, etwa fir Forschung und Entwicklung
oder auch fur Marketing.

Am Markt erfolgreiche Produkte erwecken einer
seits das Interesse von weniger erfolgreichen
Wettbewerbern und regen zur Nachahmung an.
Das Aufbauen auf fremden Leistungen ist dem
Wettbewerb immanent; die Orientierung von

Wettbewerbern an erfolgreichen Produkten an-
derer Wettbewerber verbessert grundséatzlich das
Produktangebot und tragt so zum Wohlstand der
Bevdlkerung und dem Erfolg der Wirtschaft insge-
samt bei.

Andererseits mussen aber auch die Leistungen
und Aufwendungen von Wettbewerbern vor einer
nicht gerechtfertigten Ubernahme oder Ausbeu-
tung durch andere Wettbewerber geschutzt wer
den; anderenfalls wirden sich Innovationen und
Investitionen nicht lohnen. In Deutschland werden
Produkte (einschlief3lich deren Kennzeichnungen)
unter bestimmten Voraussetzungen vor Nachah-
mungen geschltzt, insbesondere durch gewerb-
liche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster, Marken), das Urheberrecht
und das Wettbewerbsrecht (UWG).

Das Herstellen und Anbieten von Produkten, die
geschitzte Original-Produkte widerrechtlich nach-
ahmen, wird oft als Produktpiraterie bezeichnet.
Im Rahmen der Produktpiraterie wird meist ein



Original-Produkt technisch genau kopiert und mit
der gleichen Kennzeichnung (Marke, Unterneh-
mensangabe) wie das Original-Produkt versehen.
Das derart nachgeahmte Produkt ist auf den ers-
ten Blick oft nur schwer vom Original-Produkt zu
unterscheiden; in vielen Fallen ist jedoch die Qua-
litdt des nachgeahmten Produkts minderwertig.
Eine Nachahmung kann sich aber auch lediglich
auf Teilaspekte beschranken. Beispielsweise kann
ein Original-Produkt technisch genau kopiert wer
den, jedoch mit einer (oftmals nur leicht) abwei-
chenden Kennzeichnung versehen sein. Ebenso
ist es maoglich, dass ein Produkt mit einer be-
kannten Kennzeichnung eines Original-Herstellers
versehen wird, obwohl der Original-Hersteller ein
solches Produkt gar nicht anbietet.

Durch das NachahmerProdukt entgeht dem Origi-
nal-Hersteller Umsatz; durch minderwertige Qua-
litdt von nachgeahmten Produkten kann auch der
Ruf des Original-Herstellers geschadigt werden.

2. Rechtschutz gegen
Produktpiraterie — ein Uberblick

Die deutsche Rechtsordnung stellt Instrumen-
te zur Verflgung, mit denen der Produktpiraterie
begegnet werden kann. Durch diese Instrumen-
te kann ein Original-Hersteller seine Investitionen
und Innovationen schitzen.

Mit Patenten und Gebrauchsmustern kénnen
Erfindungen, d.h. technische Innovationen, fir bis
zu 20 Jahre vor Nachahmung geschutzt werden.
Fir diesen Schutz ist die Anmeldung der Erfindung
zum Patent oder Gebrauchsmuster erforderlich.
Die Erfindung muss neu sein und auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhen.

Mit Geschmacksmustern kdénnen Designs, d.h.
die aufiere Gestaltung von Produkten, fir bis zu
25 Jahre vor Nachahmung geschltzt werden. Fur
diesen Schutz ist grundséatzlich die Anmeldung des

Designs zum Geschmacksmuster erforderlich; mit
einem nicht eingetragenen EU-Geschmacksmus-
ter kann bis zu 3 Jahren Schutz erlangt werden.
Das Design muss neu sein und Eigenart aufwei-
sen.

Mit Marken koénnen Kennzeichnungen fir Waren
und Dienstleistungen beliebig lange vor Nachah-
mung geschutzt werden. Fur diesen Schutz ist
grundsatzlich die Anmeldung der Kennzeichnung
zur Marke erforderlich; bei Verkehrsgeltung und
fUr geschaftliche Bezeichnungen (Unternehmens-
kennzeichen, Werktitel) ist eine Anmeldung ent-
behrlich.

Die Marke muss Unterscheidungskraft aufweisen
und darf sich nicht in produktbeschreibenden An-
gaben erschdpfen; zudem sollte die Marke nicht
mit alteren Marken verwechselbar sein.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) gewaéhrt allgemein Schutz vor unlauteren
Nachahmungen; eine Nachahmung kann insbe-
sondere wegen einer vermeidbaren Herkunftstau-
schung oder der Ausbeutung des guten Rufs eines
Wettbewerbers unlauter sein. Fir die Geltendma-
chung einer unlauteren Nachahmung ist oftmals
eine gesteigerte Bekanntheit der Original-Produk-
te eine Voraussetzung, deren Nachweis schwierig
und aufwandig sein kann. Fir den UWG-Schutz ist
keine Anmeldung erforderlich.

Durch das Urheberrecht werden Werke der Li-
teratur, Wissenschaft und Kunst geschitzt, ins-
besondere sind dem Urheber die Vervielfaltigung
und Verbreitung des Werks vorbehalten. Flr einen
Urheberrechtsschutz ist keine Anmeldung erfor
derlich.

Allerdings wird nur durch wenige Produkte (als
solche) ein durch das Urheberrecht geschltztes
Werk verwirklicht, da hierfiir eine personlich geis-
tige Schopfung mit einer ausreichenden Individu-
alitat (Gestaltungshohe) vorausgesetzt wird. Man
beachte, dass Bilder und Computerprogramme in
der Regel Uber das Urheberrecht geschitzt sind.
Durch die so genannte , Durchsetzungs-Richtline”



der Europaischen Union (Richtlinie 2004/48/EG
des Européaischen Parlaments und des Rates zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigen-
tums vom 29.4.2004), die mittlerweile in deut-
sches Recht umgesetzt ist, wurde die Rechts-
position von Original-Herstellern zuletzt deutlich
gestarkt.

3. Vorbeugung gegen
Produktpiraterie:
Schutzrechtspositionen
aufbauen

Die am meisten Erfolg versprechenden Maf3nah-
men gegen Produktpiraten setzen ein gewerb-
liches Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster, Marke) voraus. Daher ist es
Uberaus wichtig, rechtzeitig geeignete gewerbli-
che Schutzrechte zum Schutz der eigenen Produk-
te zu erwerben.

Gewerbliche Schutzrechte sollten vor der Vor-
stellung oder Markteinflihrung eines neuen
Produkts bzw. einer neuen Kennzeichnung ange-
meldet werden. Insbesondere fir Erfindungen
und Designs ist die Erlangung eines Schutzrechts
grundsétzlich ausgeschlossen, wenn die Erfin-
dung oder das Design zum Anmeldezeitpunkt be-
reits in der Offentlichkeit bekannt geworden ist.
Auf in Einzelfallen vom Gesetzgeber vorgesehene
Neuheitsschonfristen sollte man sich nicht verlas-
sen.

Durch eine eingetragene Marke kann ein effek-
tiver Schutz vor Nachahmungs-Produkten, die
die Kennzeichnung des Original-Herstellers tber
nehmen, erreicht werden. Da die Erlangung von
Markenschutz relativ kostenglnstig ist, sollte als
Vorbeugungsmalinahme gegen Produktpiraterie
eine Markenanmeldung stets eingeplant werden.
Erteilte Patente und andere, eingetragene ge-
werbliche Schutzrechte entfalten eine gewisse

Abschreckungswirkung, so dass oftmals allein
durch die Existenz eines gewerblichen Schutz-
rechts eine Nachahmung durch Wettbewerber er
folgreich verhindert werden kann.

4. Anspriuche gegen Produktpiraten

Gegen einen Produktpiraten, der widerrechtlich

Original-Produkte oder deren Kennzeichnungen

nachahmt, stehen - sofern geeignete Schutz-

rechtspositionen erworben wurden bzw. die ent-
sprechenden Schutzvoraussetzungen erflllt sind

— grundsatzlich die folgende Anspriiche zur Verfu-

gung:

¢ Unterlassungsanspruch: Dies ist in der Praxis
der wichtigste Anspruch. Dem Nachahmer wird
meist verboten, das Nachahmerprodukt herzu-
stellen, einzuflhren, auszufihren, anzubieten
und/oder zu verkaufen. Ein gerichtlich ausge-
sprochenes Unterlassungsgebot sollte durch
die gerichtliche Androhung von Zwangsmitteln
(Ordnungshaft oder Ordnungsgelder), ggf. auch
gegen die Geschaftsflihrer oder Organvertreter
von juristischen Personen, untermauert wer
den.

e Schadenersatzanspruch: Dadurch kann der
Gewinn, den der Produktpirat mit den nachge-
ahmten Produkten erzielt hat, heraus verlangt
werden; zur Bestimmung dieses Gewinns
kénnen auch Ausklnfte und Rechnungslegung
verlangt werden. Es kann auch ein entgange-
ner Gewinn des Original-Herstellers geltend
gemacht werden, oder eine umsatzabhangige
Entschadigung verlangt werden.

¢ Auskunftsanspriiche bezliglich Herkunft und
Vertriebswege: Dadurch kann die Produkt-
kette vom Hersteller bis zum Endverdufierer
erforscht werden, um weitere, an einer Pro-
duktpiraterie beteiligte Personen in Anspruch
nehmen zu kénnen.



¢ Vernichtungsanspruch: Es kann die Vernich-
tung von rechtsverletzenden Produkten oder
auch deren Produktionsmittel verlangt werden,;
die Vernichtung darf jedoch nicht unverhaltnis-
malRig sein.

Darlber hinaus kann unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Besichtigungsanspruch geltend
gemacht werden, um Gewissheit Uber eine mdg-
liche Rechtsverletzung zu erlangen.

5. Vorgehen gegen Produktpiraten:
Ein Uberblick

Ein Produktpirat kann vom Original-Hersteller
grundsatzlich direkt angesprochen werden, und
beispielsweise zur Unterlassung der widerrecht-
lichen Nachahmung aufgefordert werden. In der
Praxis ist dies aber oftmals nicht empfehlenswert,
weil durch das Herantreten an den Produktpiraten
dieser gewarnt wird und er so unter Umstanden
weitere MalRnahmen gegen sich vereiteln kann,
etwa indem er nachgeahmte Produkte ins Aus-
land verbringt und sich so dem Zugriff eines deut-
schen Gerichts entzieht.

Wenn Sie als Original-Hersteller auf einen lhrer
Einschatzung nach widerrechtlichen Nachahmer
ihrer Original-Produkte gestoRRen sind, sollte un-
verzlglich der Rat eines Rechts- oder Patentan-
walts eingeholt werden, um die Rechtslage zu
prufen und das weitere Vorgehen zu planen. Damit
der Rechts- oder Patentanwalt fundiert beraten
kann, sollten ihm mdoglichst viele Informationen
Uber die nachgeahmten Produkte zur Verfligung
gestellt werden. Bei nicht allzu teuren Produk-
ten kann ein Testkauf hilfreich sein, auch um eine
bereits erfolgte Rechtsverletzung (durch Verkauf)
zweifelsfrei belegen zu kénnen.

Im Allgemeinen sollte gegen Produktpiraten
schnell und entschlossen vorgegangen werden,

um einer Verwirrung des Marktes durch die nach-
geahmten Produkte zuvorzukommen. Vor allem
im Kampf gegen professionelle Produktpiraten
sollte nicht gezogert werden, die Hilfe von Gerich-

ten in Anspruch zu nehmen.

Kostenglinstig: Abmahnung

Ein Anbieter eines nachgeahmten Produkts, der
die Schutzrechte zu einem Original-Produkt mog-
licherweise nicht kennt, kann in manchen Féllen
durch eine Abmahnung von weiteren Rechtsver
letzungen abgehalten werden. Eine Abmahnung
ist eine unbedingte Aufforderung zur Unterlas-
sung von weiteren Rechtsverletzungen unter
Fristsetzung und Androhung gerichtlicher Schritte.
Eine Abmahnung ist relativ kostenglnstig, da
noch kein Gericht bemuiht wird, und vermeidet
eine Kostentragungspflicht des Rechtsinhabers,
falls der Nachahmer in einem spateren Gerichts-
verfahren sofort die Anspriche des Rechtsinha-
bers anerkennt.

Bei professionellen Produktpiraten ist die Abmah-
nung jedoch meist fruchtlos und nimmt den wei-
teren MaRnahmen das Uberraschungsmoment.
Uberraschungsmoment  nutzen:  Unterlas-
sungsverfligung

Gegen einen professionellen Produktpiraten emp-
fiehlt es sich grundsatzlich, Uberraschend und so-
fort mit gerichtlicher Hilfe vorzugehen. Dazu kann
im Wege der einstweiligen Verfligung ein vorlau-
figes gerichtliches Unterlassungsgebot auf dem
Beschlusswege (d.h. ohne vorherige Anhérung
des Produktpiraten) erwirkt werden. Das gericht-
liche Unterlassungsgebot kann erforderlichenfalls
mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

Eine einstweilige Verfligung kann sehr kurzfristig
(innerhalb von Tagen oder gar Stunden) erwirkt
werden, etwa um die SchlieRung eines Messe-
standes eines Nachahmers noch wéahrend einer
laufenden Messe zu erzwingen.

Um eine einstweilige Verfliigung erwirken zu kon-



nen, ist es erforderlich, zligig nach Kenntnisnah-
me von der Rechtsverletzung das Gericht anzuru-
fen. Wird zu lange zugewartet (bei den meisten
deutschen Gerichten: langer als ein Monat), ver
mutet das Gericht, dass die Angelegenheit nicht
so dringlich ist und verweist auf ein normales Ge-
richtsverfahren (,Hauptsacheverfahren”).

Die Rechtsverletzung sollte bei diesem Eilverfah-
ren ohne eingehende Prifung ersichtlich sein; falls
die Rechtsverletzung nicht ,glaubhaft” gemacht
werden kann, wird das Gericht auf ein Hauptsa-
cheverfahren verweisen.

Schadenersatz durchsetzen: Hauptsachever-
fahren

Im ordentlichen Gerichtsverfahren (,,Hauptsache-
verfahren”) kénnen grundsatzlich alle oben ge-
nannten Ansprliche gegen einen Produktpiraten
geltend gemacht werden. Insbesondere kann
Schadenersatz gefordert werden, was im Verfah-
ren der einstweiligen Verfligung nicht mdéglich ist.
Im Hauptsacheverfahren werden in der Regel
auch Auskunftsanspriche Uber Herkunft und Ver
triebswege geltend gemacht; im Falle von offen-
sichtlichen Rechtsverletzungen koénnen solche
Auskinfte jedoch auch im Wege der einstweiligen
Verfligung geltend gemacht werden.

Ordentliche Gerichtsverfahren im Bereich des ge-
werblichen Rechtsschutzes dauern in Deutschland
in der ersten Instanz — abhangig von der Auslas-
tung des Gerichts und der Anspruchsgrundlage
— typischerweise zwischen sechs Monaten und
zwei Jahren.

Beschlagnahme oder Zuriickhaltung durch die
Zollbehorde

Rechtsverletzende Produkte kdnnen auch bei der
Einfuhr nach Deutschland oder auch bei der Aus-
fuhraus Deutschland heraus durch die Zollbehdrde
beschlagnahmt oder zuriickgehalten werden. Da-
bei ist zwischen innergemeinschaftlichem Waren-

verkehr (der durch nationales Recht geregelt wird)

Original von Festo (links) und Plagiat,
Quelle: Aktion Plagiarius e.V. , http://www.plagiarius.com

und dem Warenverkehr Gber die AuRengrenze der
EU (der durch die EG-Verordnung 1383/2003 gere-
gelt wird) zu unterscheiden.

Beschlagnahme beim innergemeinschaftlichen

Warenverkehr (nationales Recht):

¢ Die Grenzbeschlagnahme findet nur auf Antrag
des Rechtsinhabers (etwa des Inhabers einer
eingetragenen Marke) und nach Sicherheitsleis-
tung durch den Antragsteller statt.

¢ Die Rechtsverletzung muss fir die Zollbehérde
.offensichtlich” sein; von einer offensichtlichen
Rechtsverletzung kann beispielsweise in der
Regel bei identischer Ubernahme einer einge-
tragenen Marke ausgegangen werden.

e Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlag-
nahme nicht, werden die Waren eingezogen
und vernichtet.

e Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlag-
nahme, muss der Antragsteller innerhalb von
zwei Wochen nach der Unterrichtung der Betei-
ligten von der Beschlagnahme eine vollziehbare
Gerichtsentscheidung (etwa eine einstweilige
Verfligung) beibringen, die die Verwahrung der
Waren oder eine Verfigungsbeschrankung an-
ordnet. Anderenfalls werden die Waren wieder
freigegeben.




Zurlickhaltung von Waren oder Aussetzung der
Uberlassung der Waren beim Warenverkehr (iber
die EU-AuRengrenzen (EG-VO 1383/2003):

e Fir ein Zurlckhalten von Waren muss ein Ver
dacht einer Schutzrechtsverletzung bestehen
(die Schutzrechtsverletzung muss nicht ,, offen-
sichtlich” sein).

e Auch ohne Antrag kdénnen verdachtige Waren
bis zu drei Arbeitstage zurlckgehalten werden;
der Schutzrechtsinhaber wird informiert und
kann eine (weitere) Zurlckhaltung der Waren
beantragen.

¢ Ein Schutzrechtsinhaber kann auch von sich aus
die Zurlckhaltung von rechtsverletzenden Wa-
ren beantragen.

¢ Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der Benach-
richtigung der Beteiligten muss der Antragstel-
ler nachweisen, dass ein Gerichtsverfahren zur
Feststellung einer Schutzrechtsverletzung ein-
geleitet worden ist, um die Zuriickhaltung der
Waren aufrechtzuerhalten; anderenfalls werden
die Waren freigegeben.

e Die Waren kdénnen aulRerdem im vereinfachten
Verfahren vernichtet werden, wenn der Antrag-
steller dies beantragt und erklart, dass eine
Schutzrechtsverletzung vorliegt, und weiterhin
der Warenbesitzer der Vernichtung zustimmt.
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Wa-
renbesitzer der Vernichtung nicht innerhalb von
zehn Arbeitstagen nach seiner Unterrichtung
widersprochen hat.

e Der Warenbesitzer kann die Herausgabe von
zurlickbehaltenen Waren gegen Sicherheitsleis-
tung erwirken.

Grundséatzlich muss der Antragsteller haften,
wenn sich die Beschlagnahme, Zuriickhaltung
oder Vernichtung als ungerechtfertigt herausstellt,
etwa weil die beschlagnahmten Waren kein Recht
des geistigen Eigentums verletzen.

6. Strafvorschriften

Vorsétzliche Patent-, Gebrauchsmuster, Marken-,
Geschmacksmuster und Urheberrechtsverletzun-
gen werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
(bei gewerbsmafligem Handeln bis finf Jahre)
oder mit Geldstrafe bedroht; der Versuch ist straf-
bar.

Eine Strafverfolgung findet jedoch grundsatzlich
nur auf Antrag (, Strafanzeige”) statt; der Antrag
muss innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis
von der Handlung und der Person des Taters erfol-
gen. Der Antrag kann von jedem durch die Schutz-
rechtsverletzung Verletzten, insbesondere vom
Schutzrechtsinhaber, gestellt werden. Bei 6ffent-
lichem Interesse kann auch eine Strafverfolgung
von Amts wegen erfolgen.

Ein Strafantrag kommmt vor allem bei Markenpira-
terie in Betracht, da hier die Fremdmarken meist
in der Absicht, Uber die Herkunft der Waren zu tau-
schen, gezielt verwendet werden.

Bei der Verletzung von technischen Schutzrechten
(wie Patenten) ist ein Vorsatz weit schwerer nach-
zuweisen, da ein Irrtum Uber das Bestehen oder
die Tragweite eines Patents eine vorsatzliche Pa-
tentverletzung ausschlief3t.

Falls die Prifung der Frage der Schutzrechtsver
letzung schwierig ist, kann die Staatsanwaltschaft
eine Frist zur Klarung der Verletzungsfrage im Zivil-
prozess setzen; falls eine Schutzrechtsverletzung
innerhalb der Frist nicht festgestellt wird, kann sie
das Verfahren einstellen. Uber eine Strafanzeige
ist es daher in der Regel nicht moglich, die Ver
letzungsfrage vor Anstrengung einer Zivilklage zu
klaren.

Die Strafandrohung bei vorséatzlichen Schutz-
rechtsverletzungen soll eine generalpraventive
(abschreckende) Wirkung gegen Produktpiraten
entfalten; die Strafvorschriften sind jedoch nach
den Erfahrungen des Verfassers in der Praxis von
eher geringer Bedeutung.



7. Technische MaBRnahmen

Um Original-Produkte vor Produktpiraterie zu
schitzen, ist es auch maoglich, die Original-Pro-
dukte mit schwer zu kopierenden Markierungen,
etwa Hologramm-Etiketten oder RFID-Chips, aus-
zustatten. Die Einsetzbarkeit von solchen Markie-
rungen und deren Akzeptanz beim Kunden hangt
stark von der Art des Produkts ab.

8. Zusammenfassung

Durch gewerbliche Schutzrechte kann die Rechts-
position gegenlber Produktpiraten gestarkt wer
den. Je nach Produkt kommen verschiedene
gewerbliche Schutzrechte in Betracht. Ein Mar
kenschutz ist grundsatzlich fir jede Art von Pro-
dukt geeignet und verfligbar, und kann zumindest
bei Nachahmungen, die auch die Kennzeichnung
des Original-Produkts identisch oder zumindest
in zu Verwechslungen fihrender, ahnlicher Weise
Ubernehmen, geltend gemacht werden. Marken-
schutz ist daher im Kampf gegen Produktpiraterie
ein besonders wichtiges Instrument.

Im Kampf gegen Produktpiraterie sollte schnell
und entschlossen gehandelt werden; insbeson-
dere kann mit einstweiligen Verfligungen die wirt-
schaftliche Aktivitdt von Produktpiraten effektiv
eingeschrankt werden. Es empfiehlt sich auch,
den Markt aufmerksam zu beobachten, um so
Produktpiraten friihzeitig zu erkennen und reagie-
ren zu kénnen, bevor ein grolRerer wirtschaftlicher
Schaden entstanden ist.

Im Kampf gegen Produktpiraten kdnnen Rechts-
anwalte und Patentanwaélte die Original-Hersteller
unterstltzen, um geeignete Gegenmalinahmen
zu planen und umzusetzen.




Nachahmung als unlauterer Wettbewerb

Von Dr. jur. Nils Heide, Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir gewerblichen Rechtsschutz

Das im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelte Wettbewerbsrecht
zielt auf einen Schutz gegen unlauteres Marktverhalten. Das Wettbewerbsrecht ist von
den Rechten des geistigen Eigentums, das heildt den Patent-, Gebrauchsmuster-, Ge-
schmacksmuster-, Marken- und sonstigen Schutzrechten, zu unterscheiden, da das Wett-
bewerbsrecht keine absoluten Ausschliel3lichkeitsrechte schafft. Gleichwohl spielt der
wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz, welcher teilweise auch als sogenannter , er-
ganzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz” bezeichnet wird, in der Praxis eine
erhebliche Rolle. Der UWG-Nachahmungsschutz beschrankt sich dabei nicht auf eine LU-
ckenflllungsfunktion an den Grenzen des Sonderrechtschutzes, sondern es besteht ein
relevanter selbststandiger Anwendungsbereich, welcher sich aus dem weitergehenden
Schutzzweck des Wettbewerbsrechtes ergibt. In Streitfallen wird die Aufmerksamkeit
haufig dann auf das Wettbewerbsrecht gelenkt, wenn sich der Originalhersteller nicht auf
Rechte des geistigen Eigentums berufen kann. Teilweise wird der UWG-Nachahmungs-
schutz auch flankierend neben Schutzrechten geltend gemacht, um ein spezifisches
Handlungsunrecht zu erfassen, welches die Rechte des geistigen Eigentums nicht be-
rahrt. In der praktischen Handhabung erweist sich das Wettbewerbrecht haufig als einzig
verbleibendes und flexibles Instrument zur Verfolgung von Nachahmungsféllen.

1. Grundsatz der
Nachahmungsfreiheit

Fir das Verstandnis des UWG-Nachahmungs-
schutzes ist bedeutsam, dass das Wettbewerbs-
recht von dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit
ausgeht. So wurde in der Rechtsprechung immer
wieder bestatigt, dass die Nachahmung nicht
schutzrechtlich geschltzter Produkte und Leistun-
gen auch nicht wettbewerbsrechtlich angreifbar
ist, sofern nicht zuséatzliche unlauterkeitsbegrin-
dende Umsténde hinzutreten. Diesem Grund-
satz liegt die Uberlegung zugrunde, dass auch
der Akt der Nachahmung innovationsférdernd ist.
Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz
kann nicht zu einer sachlichen oder zeitlichen Aus-
dehnung des Schutzes von Rechten des geistigen
Eigentums fiihren, das heit die Ubernahme einer
technischen Losung, welche nicht patentrechtlich
geschitzt ist oder deren Patentschutz abgelaufen

ist, kann nicht allein wegen der Nachahmungs-
handlung wettbewerbsrechtlich angegriffen wer
den, sondern es mussen zusatzliche Umsténde
hinzutreten, welche eine wettbewerbsrechtlich
relevante Unlauterkeit des Handelns begrinden.
Soweit keine entsprechenden Unlauterkeits-
gesichtspunkte vorliegen, besteht Nachahmungs-
freiheit, welche im Allgemeininteresse der
Innovationsstimulierung selbst schutzwrdig ist.

2. Allgemeine Voraussetzungen des
UWG-Nachahmungsschutzes
nach 8 4 Nr. 9 UWG

Im UWG findet sich der Nachahmungsschutz ins-
besondere in 8 4 Nr. 9 UWG normiert. Nach dem
Gesetzeswortlaut und der Rechtsprechung sind in
vier Voraussetzungen herauszuarbeiten:



2.1 Schutzgegenstinde

Zum einen mussen Waren oder Dienstleistungen
eines Mitwettbewerbers betroffen sein. Aus der
Formulierung ,Waren” in 8 4 Nr. 9 UWG resultiert
keine Beschrankung auf korperliche Gegenstan-
de, wie z. B. technische Erzeugnisse oder Design-
produkte, sondern nach der Rechtsprechung
unterfallen auch unkérperliche Gegenstande,
wie z. B. Daten oder Werbeslogans, dem wett-
bewerbsrechtlichen Schutz nach § 4 Nr. 9 UWG.
Zu berlcksichtigen ist jedoch, dass der UWG-
Nachahmungsschutz sich nur auf die konkrete
Ausformung und nicht auf die dahinter stehende
abstrakte |dee bezieht, das heildt eine Konstruk-
tionsidee, eine technische Methode, ein Design-
stil oder eine Werbeidee konnen nicht Gegen-
stand eines UWG-Nachahmungsschutzes sein.

2.2 Wettbhewerbliche Eigenart

Zu den wesentlichen Schutzvoraussetzungen des
UWG-Nachahmungsschutzes nach 8 4 Nr. 9 UWG
gehdrt, dass die Leistung eine sogenannte , wett-
bewerbliche Eigenart” aufweisen muss. Dies ist
dann der Fall, wenn die konkrete Ausgestaltung
oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses ge-
eignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise,
das heil3t insbesondere die Abnehmer, auf seine
betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten
hinzuweisen. Diese ungeschriebene Voraus-
setzung dient dazu, eine gewisse Schutzwrdig-
keitsschwelle zu definieren und , Dutzendware”
aus dem UWG-Nachahmungsschutz auszuklam-
mern. Diese Schutzhirde ist nicht sonderlich hoch
anzusetzen. Hinreichend ist, dass das Produkt
Merkmale aufweist, welche geeignet sind, eine
Abgrenzung von anderen Produkten zu erlauben.
Eine solche wettbewerbliche Eigenart kann durch
technische Merkmale oder auch durch Design-
merkmale begrindet werden, soweit diese ge-
eignet sind, das Produkt individualisierend her
auszustellen. Keine wettbewerblichen Eigenarten
werden durch Merkmale begriindet, die von einer

Vielzahl von Wettbewerbern in gleicher oder dhn-
licher Form verwendet werden. Im Rahmen der
Prifung der wettbewerblichen Eigenart findet
insoweit ein Vergleich mit den am Markt befind-
lichen Produkten statt. Eine ursprlinglich beste-
hende wettbewerbliche Eigenart kann auch nach-
traglich entfallen, wenn ein Gestaltungsmerkmal
spater Ublich und zum Allgemeingut wird. Eine
~Verwasserung” durch Nachahmungen, welche
auf dem Markt vom Originalhersteller geduldet
werden, fuhrt solange nicht zum Wegfall der wett-
bewerblichen Eigenart, solange im relevanten Ab-
nehmerkreis noch zwischen dem Original und der
Kopie unterschieden wird.

Bei Designmerkmalen wird dann eine wettbe-
werbliche Eigenart angenommen, wenn die Form-
gestaltung sich so von dem Design vergleichbarer
Erzeugnisse unterscheidet, so dass diese einen
Ruckschluss auf die betriebliche Herkunft erlau-
ben. Anders als im Geschmacksmusterrecht fin-
det keine Prifung der Neuheit der Gestaltungs-
form statt.

Bei technischen Merkmalen gilt der Grundsatz,
dass der Stand der Technik frei genutzt werden
darf und Umsetzungen des Standes der Technik
insoweit nicht mehr als wettbewerbliche Eigenart
beansprucht werden kénnen. Technisch notwen-
dige Elemente, welche aus technischen Griinden
zwingend verwendet werden mussen, um die mit
dem Produkt angestrebte technische Wirkung zu
erzielen und sich im freien Stand der Technik be-
wegen, das heifdt nicht (oder nicht mehr) Gegen-
stand technischer Schutzrechte sind, kdnnen auch
wettbewerbsrechtlich nicht monopolisiert werden.
Eine solche technische Bedingtheit liegt jedoch
nicht vor, wenn sich die angestrebte technische
Wirkung auch durch eine andere Ausgestaltung
des Produktes erzielen lasst. In der Rechtspre-
chung wird in diesem Zusammenhang angenom-
men, dass eine optimale Kombination von tech-
nischen Merkmale nicht gleichzusetzen ist mit
einer technischen notwendigen Ldsung, das heifst



wenn flr den Nachahmer eine weitere Gestal-
tungsfreiheit bestanden hatte, kann er sich nicht
darauf berufen, dass er lediglich ein technisch not-
wendiges Element Gbernommen hat. Technische
Merkmale, welche im relevanten Abnehmerkreis
nicht als technisch bedingt wahrgenommen wer
den, sondern hinsichtlich welcher die Abnehmer
die Erwartung der Herkunft aus einem bestimm-
ten Unternehmen oder eine bestimmte Qualitat
beziehungsweise Eignung verbinden, begriinden
eine wettbewerbliche Eigenart.

Eine wettbewerbliche Eigenart kann auch daraus
abgeleitet werden, dass mehrere Erzeugnisse
charakteristische Gemeinsamkeiten aufweisen
und insoweit im relevanten Abnehmerkreis als
Produktprogramm eines Herstellers wahrgenom-
men werden. In diesem Zusammenhang ist es
nicht notwendig, dass die jeweiligen Einzeler
zeugnisse eine wettbewerbliche Eigenart aufwei-
sen, sondern relevant ist, ob besondere Formge-
staltungen vorliegen, welche die zum Programm
gehdrenden Produkte von anderen Herstellern
unterscheiden.

2.3 Anbieten einer Nachahmung

§ 4 Nr. 9 UWG setzt das Anbieten eine Nachah-
mung durch einen Mitwettbewerber voraus. Die
Feststellung einer Nachahmung ist in den Fallen
einfach, in denen eine identische Nachbildung
vorliegt. Schwieriger sind indes die Falle einer
sogenannten ,nachschaffenden Ubernahme’ bei
welchen das Originalprodukt das Vorbild bildet und
in Anlehnung hieran eigene Abwandlungen vorge-
nommen werden. In diesen Fallen kommt es auf
den Grad der Annaherung an das Originalprodukt
an, das heil3t malRgeblich ist, ob wesentliche, ins-
besondere die Eigenart des Gegenstandes pra-
gende Merkmale Ubernommen wurden und das

Original als Vorbild erkennbar bleibt.

3. Vorliegen von
Unlauterkeitsmerkmalen

Aus dem zuvor erdrterten Grundsatz der Nachah-
mungsfreiheit ergibt sich, dass die blofRe Nach-
ahmung isoliert betrachtet noch nicht zur Wett-
bewerbswidrigkeit fihrt, sondern es mdissen
besondere Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten. In
8 4 Nr. 9 UWG sind die wichtigsten Fallgruppen
normiert. Die dortige Auflistung ist nicht abschlie-
3end, jedoch wurde in der Rechtsprechung betont,
dass eine Erweiterung Uber die dort geregelten
Fallgruppen hinaus nur in Ausnahmefallen in Frage
kommt. Grundsatzlich erfasst § 4 Nr. 9 UWG die in
der Praxis zumeist relevanten Konstellationen:

3.1 Vermeidbare Herkunftstauschung

So ist eine Nachahmung nach § 4 Nr. 9 a) UWG
unlauter, wenn diese zu einer vermeidbaren Her
kunftstduschung fihrt. MaRgeblich hierflr ist,
ob zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung die Ge-
fahr droht, dass der Abnehmer Uber die Herkunft
des Produktes getauscht wird. Diese Fallgruppe
dokumentiert auch noch einmal die einleitend er
wéahnte Schutzrichtung des Wettbewerbsrechts,
welche Uber die Rechte des geistigen Eigentums
hinausgeht: Erfasst ist nicht nur der Schutz des
Originalherstellers, sondern &8 4 Nr. 9 a) UWG zielt
auch auf die Vermeidung einer Tauschung der Ver
braucher und Abnehmer.

Zu § 4 Nr. 9 a) UWG wurden in der Rechtsprechung
folgende Einzelvoraussetzungen herausgearbeitet:

Bekanntheit

Zum einen ist vom Originalhersteller der Nach-
weis zu flhren, dass das nachgeahmte Produkt
Uber eine gewisse Bekanntheit auf dem inlandi-
schen Markt verfligt. Diese Voraussetzung folgt
daraus, dass die Gefahr einer Herkunftstduschung
bereits per se ausgeschlossen ist, wenn das Ori-
ginalprodukt im relevanten Abnehmerkreis nicht
bekannt ist. Die Anforderungen an die Bekannt-



heit sind nicht zu hoch anzusetzen. Erforderlich ist
nach der Rechtsprechung eine , gewisse Bekannt-
heit bei nicht unerheblichen Teilen der angespro-
chenen Verkehrskreise” Hervorzuheben ist, dass
die Annahme einer Bekanntheit nicht voraussetzt,
dass der Abnehmerkreis mit dem nachgeahmten
Produkt den Namen des Originalherstellers ver
bindet, sondern ausreichend ist, wenn der Abneh-
merkreis annimmt, dass das Produkt von einem
bestimmten Hersteller stammmt, das heif3t das Pro-
dukt mit einer Herkunftsquelle verbindet und nicht
davon ausgeht, dass es sich um ein , Allerwelts-
produkt” handelt, welches von einer beliebigen
Vielzahl von Herstellern angeboten wird. In Fallen
mit Auslandsberlhrung ist es wichtig, dass eine
Bekanntheit auf dem deutschen Markt dargelegt
werden kann.

In der praktischen Durchsetzung ist der Nachweis
der Bekanntheit dadurch zu fihren, dass man die
Werbeanstrengungen sowie die Absatzzahlen
hinsichtlich des Originalproduktes auf dem inlan-
dischen Markt dokumentiert.

Herkunftstauschung

Die nach § 4 Nr. 9 a) UWG vorausgesetzte Eignung
zur Herkunftstauschung ist dann gegeben, wenn
der angesprochene Abnehmerkreis den Eindruck
gewinnen koénnte, dass das Nachahmungsprodukt
vom QOriginalhersteller oder von einem mit ihm ge-
schéftlich oder organisatorisch verbundenem Un-
ternehmen stammt.

Eine sogenannte unmittelbare Herkunftstauschung
liegt vor, wenn der Abnehmerkreis aufgrund der
Ubereinstimmung des Gesamteindruckes des Pro-
duktes zu der Annahme gelangt, dass die Produk-
te auch von demselben Hersteller stammen. Dies
wird insbesondere dann zu bejahen sein, wenn
eine identische Nachahmung vorliegt. Bei Abwand-
lungen des Produktes ist im Einzelfall zu priifen, ob
diese aus der Sicht des relevanten Abnehmerkrei-
ses geringfigig sind und hinter den Ubereinstim-
mungen der Ubernommenen wettbewerblichen

Eigenarten zurlcktreten. Bei der Prifung dieser
Voraussetzung wird auf die konkrete Wahrneh-
mung und Kaufentscheidung des angesprochenen
Verkehrskreises abgestellt, das heif3t ein Gericht
differenziert nach der Zusammensetzung des Ab-
nehmerkreises und der produkttypischen Vermark-
tungssituation. So werden zur Annahme einer
Herkunftstduschung bei komplexeren technischen
Maschinen, welche zumeist von Fachleuten (z. B.
der Einkaufsabteilung von Unternehmen) nach ei-
ner genaueren Prifung eingekauft werden, ande-
re Maldstédbe angesetzt als bei Massenprodukten,
welche im Regelfall in einer schnellen Kaufent-
scheidung nach flichtiger Betrachtung erworben
werden. Die Gerichte befassen sich im Rahmen
der Beurteilung der Herkunftstduschung einzelfall-
bezogen sehr genau mit der Auswahlentscheidung
hinsichtlich der jeweiligen Produkte. So wird der
Kaufer einer Brille z. B. mehr Zeit auf den Vergleich
einzelner Gestaltungsmerkmale verwenden als der
Erwerber eines Produktes des taglichen Bedarfs
(z. B. Spllmittel). Im letztgenannten Fall wird man
auch annehmen koénnen, dass sich der Erwerber
starker an Produkt- und Herstellerangaben orien-
tiert als an aufReren Erscheinungsformen der Pro-
duktverpackung, so dass an die Annahme einer
Herkunftstauschung aufgrund der Ubernahme von
Designmerkmalen bezlglich der Produktverpa-
ckung hohere Anforderungen zu stellen sind. Wei-
terhin wird auch berUcksichtigt, ob flr ein Produkt
Garantie- und Serviceleistungen relevant sind. In
diesen Féllen orientiert sich der Abnehmer namlich
genauer an Herstellerangaben.

Darlber hinaus findet auch eine detaillierte Beur
teilung der Wahrnehmung in der konkreten Kauf-
situation statt. Beispielsweise wird man fir die
Feststellung von Ubereinstimmungen hinsichtlich
der Produktgestaltung bei Produkten, welche im
verpackten Zustand verkauft werden, vornehmlich
auf die Ansichten abstellen, welche im verpackten
Zustand erkennbar sind. Soweit die entsprechen-
den Produkte zu Prasentationszwecken in den



Verkaufsraumen auch unverpackt gezeigt werden,
ist natlrlich das Produkt in seiner Gesamterschei-
nung als Vergleichsmalstab heranzuziehen.

Uber die zuvor behandelte unmittelbare Herkunfts-
tauschung hinaus erfasst § 4 Nr. 9 a) UWG auch
die sogenannte Herkunftstduschung im weiteren
Sinne. Diese wird dann angenommen, wenn auf-
grund der angebotenen Nachahmung im Abneh-
merkreis die Annahme entstehen konnte, dass
zwischen dem Originalhersteller und dem Nach-
ahmer eine Verbindung besteht, das heildt das es
sich bei dem Nachahmer um einen Lizenzpartner
oder ein verbundenes Unternehmen handelt oder
dass es sich bei dem angebotenen Nachahmungs-
produkt um die Zweitmarke des Originalherstel-
lers handelt.

Vermeidbarkeit der Herkunftstauschung

Eine Herkunftstduschung ist nur dann wettbe-
werbsrechtlich zu beanstanden, soweit diese ver
meidbar ist, das heil’t durch geeignete und zumut-
bare Malinahme hatte verhindert werden kénnen.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch
eine abweichende Gestaltung eine Abgrenzung
gegeniber dem Originalprodukt mdglich gewesen
ware. Die Beurteilung der Eignung und Zumutbar-
keit hinsichtlich einer abweichenden Gestaltung
ist davon abhangig, welcher Gestaltungsspielraum
hinsichtlich des jeweiligen Erzeugnisses besteht.
Dieser Gestaltungsspielraum kann bei techni-
schen Produkten durch die Funktion beschrankt
sein, das heildt ein Wettbewerber muss nicht auf
Ausgestaltungen ausweichen, welche die techni-
sche Funktion des Erzeugnisses in Frage stellt.
Weiterhin ergibt sich aus dem bereits zuvor eror
tertem Grundsatz des freien Standes der Technik,
dass keine Abwandlung von Merkmalen verlangt
werden kann, welche lediglich den Stand der Tech-
nik realisieren. Diesbezlglich fehlt es zumeist be-
reits an einer wettbewerblichen Eigenart.

Bei Mode- oder Designprodukten kann sich
dadurch eine Einschrankung des Gestaltungs-

spielraumes ergeben, dass Modestile oder De-
signtrends quasi einen Rahmen fir die Produktge-
staltung bilden. Entsprechende Vorgaben kénnen
die Zumutbarkeit von abweichenden Gestaltungen
begrenzen, jedoch kaum eine identische Nachah-
mung rechtfertigen.

In den Féllen, in denen hinsichtlich der Produkt-
gestaltung eine wesentliche Annaherung erfolgt,
wird haufig Uber die Frage gestritten, ob durch das
Hinzufliigen einer eigenen Herkunftskennzeich-
nung eine Herkunftstduschung ausgeschlossen
wird. Mafdgeblich fir die Beantwortung dieser
Frage ist zumeist, ob hinsichtlich des relevanten
Erzeugnisses, des betroffenen Abnehmerkreises
und der konkreten Kaufsituation angenommen
werden kann, dass der Abnehmer auf abwei-
chende Herkunftskennzeichnungen achtet oder
vornehmlich durch bestehende Ubereinstimmun-
gen hinsichtlich der Produktform oder technischer
Merkmale gelenkt wird. Auch kommmt es darauf an,
ob entsprechende Herkunftskennzeichen deutlich
wahrnehmbar gestaltet und nicht leicht entfernbar
mit dem Produkt verbunden sind.

Allgemein gilt bei der Beurteilung der Vermeid-
barkeit, das die Anforderungen hinsichtlich der
abgrenzenden Mafinahmen umso hdher sind, je
groRer die jeweiligen Ubereinstimmungen und
der Grad der wettbewerblichen Eigenart der Pro-
duktmerkmale des Originalherstellers sind.

3.2 Rufausbeutung und Rufschadigung
nach § 4 Nr. 9 b) UWG

Eine weitere in § 4 Nr. 9 b) UWG normierte Fall-

gruppe ist die Rufausbeutung und Rufschadigung,

welche dann unlauter ist, wenn diese unange-

messen ist.

Rufausbeutung

Als Voraussetzungen des § 4 Nr. 9 b) UWG wird
verlangt, dass dem Originalprodukt eine ,Wert-
schatzung” zugeordnet wird. Hierzu gehdren ei-
nerseits eine gewisse Bekanntheit und anderer



seits eine positive Assoziation mit dem Produkt,
welche auf einem Qualitatsruf oder ein sonstiges
positives Image (Exklusivitat etc.) beruhen kann.
Eine unangemessene Ausnutzung dieser Wert-
schatzung, das heit eine Rufausbeutung, liegt
dann vor, wenn es zu einer Ubertragung des Rufes
des Originalproduktes kommt. Der Versuch durch
die Anlehnung an das Originalprodukt eine ver
starkte Aufmerksamkeit zu erlangen, reicht nicht
aus, sondern es muss ein Imagetransfer stattfin-
den. Diese wird man dann annehmen koénnen,
wenn aufgrund der Nachahmung eine Verwechs-
lung der Produkte droht. Im Einzelfall kann jedoch
auch eine Anlehnung an das Originalprodukt hin-
reichend sein.

Rufbeeintrachtigung

Ebenfalls unlauter ist eine mit der Nachahmung
verbundene Rufbeeintrachtigung. Diese liegt
dann vor, wenn aus der Nachahmung eine Scha-
digung des Qualitatsrufes oder des Produktima-
ges des Originalproduktes resultieren kann. Diese
Fallgruppe ist insbesondere relevant flr Hersteller
von Originalprodukten, welche sich durch beson-
dere Sicherheits- beziehungsweise Qualitatsstan-
dards oder auch durch ein Luxusimage oder ein
sonstiges Prestige auszeichnen. Das Auftreten
von Nachahmungsprodukten, welche diese Stan-
dards nicht erflllen beziehungsweise deren Art
des Vertriebes im Widerspruch zu dem Ruf des
Originalproduktes steht, kann zu einer Rufbeein-
trachtigung flhren.

3.3 Unredliche Erlangung von Kenntnissen
und Unterlagen

Der Vorwurf der UW Nachahmung kann auch da-

rauf gestltzt werden, dass die hierfiir erforderli-

chen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich er

langt wurden (8 4 Nr. 9 c) UWG).

Schutzvoraussetzungen des § 4 Nr. 9 ¢c) UWG
Vom Schutz des § 4 Nr. 9 ¢) UWG erfasst sind
alle Informationen und deren Verkdrperungen,
welche flr die Nachahmung genutzt werden. Ty-
pische Beispiele hierflir sind Designunterlagen,
technische Konstruktionszeichnungen, Testdaten
und sonstige Entwicklungsgrund-lagen. Geschitzt
werden nur Informationen, welche fir die Nachah-
mung genutzt werden, d.h. der Schutz erstreckt
sich nicht auf Informationen, die lediglich flr den
Vertrieb des Nachahmerproduktes relevant sind
(z. B. Kundendaten).

Unredlich ist die Erlangung dieser Informationen,
wenn sie auf einem Datendiebstahl oder einer
sonstigen unerlaubten Uberwindung von Siche-
rungen beruht. Die Unredlichkeit kann jedoch auch
dadurch begrindet werden, dass im Rahmen ei-
nes Vertrauensverhéltnisses redlich erlangte In-
formationen spéater unter Bruch des Vertrauens
fir eine Nachahmung verwendet werden. Ein
entsprechendes Vertrauensverhéltnis kann durch
eine Auftragsbeziehung oder auch durch Vertrags-
verhandlungen begriindet sein, soweit bei der
Ubergabe der Informationen ausdricklich oder
konkludent auf die Verpflichtung zur Vertraulichkeit
hingewiesen wurde. In den haufig auftretenden
Streitigkeiten hinsichtlich der Verwendung von In-
formationen nach einem Wechsel des Arbeitneh-
mers zu einem Wettbewerber kommt es maldgeb-
lich darauf an, ob und in welchem Umfang dem
Arbeitnehmer durch Geheimhaltungs- und Wett-
bewerbsregelungen in zuldssiger Weise eine Wei-
terverwertung von im Arbeitsverhéltnis erlangten
Informationen untersagt wurde.

Weiterer Schutz von Geschafts- und Betriebs-
geheimnissen in 88 17, 18 UWG

Erganzend ist in Fallen des Streites Uber die Ver
wendung von Konstruktionsunterlagen und sons-
tigen geheimen Informationen auch die Anwen-
dung der 88 17 und 18 UWG zu prifen, welche
einen strafrechtlichen Schutz von Geschéfts- und



Betriebsgeheimnissen begriinden. Ein Verrat von
Geschafts- und Betriebsgeheimnissen nach & 17
UWG beziehungsweise eine unberechtigte Ver
wertung von Unterlagen nach § 18 UWG kann
auch zivilrechtlich in Verbindung mit &8 4 Nr. 11
UWG beziehungsweise § 823 Abs. 2 BGB geltend
gemacht werden.

Die in § 17 UWG geschltzten Geschafts- und Be-
triebsgeheimnisse erfassen sowohl technische
Informationen (z. B. Konstruktionsunterlagen) als
auch kaufmannische Informationen (z. B. Kunden-
daten). Voraussetzung des Schutzes ist, dass die
entsprechenden Informationen nicht offenkun-
dig sind, das heilRt die Informationen durfen nur
einem eng begrenzten und kontrollierten Perso-
nenkreis zugadnglich gewesen sein. Schwierige
Abgrenzungsfélle entstehen haufig in den Kons-
tellationen, in denen Informationen betroffen sind,
welche in technischen Geraten verkorpert sind, je-
doch im Wege eines sogenannten Reverse Engi-
neering ermittelt werden kénnen. Gleiches gilt fur
gesammelte Informationen (z. B. Lieferantenlis-
ten), deren Teilinhalte sich grundsatzlich auch tber
offentlich zugangliche Quellen ermitteln lassen. In
diesen Fallen kommt es flr die Beurteilung der
wettbewerbsrechtlichen Schutzfahigkeit mafRgeb-
lich darauf an, mit welchen Schwierigkeiten und
Aufwendungen eine Gewinnung der Informatio-
nen aus diesen Quellen verbunden ist.

Als eine weitere Schutzvoraussetzung wird der
Nachweis einer Manifestation des Geheimhal-
tungswillens verlangt, das heil3t es muss sich aus
konkreten Umstanden (z. B. Sicherungsmafnah-
men) ein Indiz daflr ergeben, dass die entspre-
chenden Informationen geheim gehalten werden
sollen.

§8 17 UWG regelt den Verrat von Geschafts-
und Betriebsgeheimnissen durch Beschaftigte
(8 17 Abs. 1T UWG), die Betriebsspionage durch
Beschaftigte oder Dritte (8 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG)
sowie die unbefugte Verwertung rechtswidrig
erlangter Geheimnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

8 18 UWG erganzt den zuvor beschriebenen
Schutz dadurch, das die gegenlber unter
nehmensexternen Geschaftspartner begriindeten
Vertrauensbeziehungen einbezogen werden, das
heilt wahrend 8 17 UWG die Ausnutzung innerbe-
trieblicher Beziehungen erfasst, stellt § 18 UWG
auf den Schutz von Informationen ab, die im Rah-
men vertraglich oder vorvertraglicher Beziehun-
gen im geschéaftlichen Verkehr anvertraut wurden.
Ein Versto? gegen § 18 UWG liegt vor, soweit
eine unbefugte Verwertung oder Mitteilung der
geschitzten Informationen erfolgt.

3.4 Nachahmung in Behinderungsabsicht

In Einzelfallen kann eine Wettbewerbrechtswidrig-
keit der Nachahmung auch damit begriindet wer
den, dass diese zu einer unlauteren Behinderung
fUhrt. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch das
Anbieten des Nachahmungsproduktes die Mdg-
lichkeit der Vermarktung eingeschrankt wird. Eine
solche Konstellation kann beispielsweise dann vor
liegen, soweit ein Wettbewerber unmittelbar nach
Markteinfihrung eines neuen Produktes des Origi-
nalherstellers den Markt gezielt mit Nachahmungs-
produkten versorgt und dabei noch eine Preisunter
bietung vornimmt. Eine unlautere Behinderung kann
weiterhin in den Fallen gegeben sein, in denen eine
Vielzahl von Produkten eines Herstellers nachge-
ahmt werden. Dabei ist es nicht erforderlich, dass
ein gesamtes Produktprogramm oder Sortiment be-
troffen ist, sondern mafRgeblich ist, ob ein systemati-
scher Nachahmungsansatz erkennbar wird.



4. Anspriiche im Falle einer
wettbewerbsrechtlich relevanten
Nachahmung

Im Rahmen der Durchsetzung wettbewerbsrecht-
licher Ansprlche gegentber Nachahmern ist hin-
sichtlich der folgenden Anspruchsinhalte zu diffe-

renzieren:

Besichtigungsanspruch

Hinsichtlich der Verfolgung eines wettbewerbs-
rechtlichen Verstofdes kann im Einzelfall die Durch-
setzung eines Besichtigungsanspruches geboten
sein. Dies gilt insbesondere in den Fallen, in de-
nen die unberechtigte Verwendung von Informati-
onen nach &8 4 Nr. 9 ¢) UWG oder &8 4 Nr. 11 UWG
in Verbindung mit 88 17 18 UWG geltend gemacht
werden. Im Rahmen dieser Streitigkeiten ist
haufig ein Einblick in Produktionsprozesse bezie-
hungsweise Maschinenkonstruktionen notwen-
dig, um sich hinsichtlich des Vorwurfs Gewissheit
zu verschaffen. Natdrlich liefert der Besichtigungs-
anspruch kein Ausforschungsinstrument, sondern
es muss bei Geltendmachung des Anspruchs
konkret dargelegt werden kénnen, dass ein ent-
sprechender Wettbewerbsrechtsverstold mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit vorliegt und eine
Besichtigung im begehrten Umfang geboten ist.
Der Anspruchsgegner ist berechtigt, begrindete
Geheimhaltungsinteressen einzuwenden, welche
dazu flhren koénnen, dass die Einsichtnahme in
schutzbedUrftige Teile verwehrt wird beziehungs-
weise nur unter Auflagen und Einschréankungen
hinsichtlich des Personenkreises etc. gewahrt

wird.

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Ist eine wettbewerbsrechtswidrige Nachahmung
festgestellt, besteht ein Unterlassungsanspruch
gegendber dem Nachahmer. Anders als bei der
Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums
erfasst der Unterlassungsanspruch bei der UNG-

Nachahmung nur Angebots- und Vertriebshandlun-
gen und nicht den Gebrauch oder das Herstellen.
Neben dem Unterlassungsanspruch besteht auch
ein Beseitigungsanspruch, welcher darauf gerich-
tet ist, die Nachahmungsprodukte vom Markt zu
entfernen. Ein Anspruch auf Vernichtung, wie er
far die meisten Rechte des geistigen Eigentums
vorgesehen ist, besteht bei der UWG-Nachah-
mung nicht.

Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch
Dariiber hinaus besteht im Fall einer UWG-Nach-
ahmung ein Schadensersatzanspruch. Dieser
setzt ein Verschulden voraus, wobei ein Fahrlas-
sigkeitsvorwurf hinreichend ist. Ein Verschulden
ist mithin bereits dann zu bejahen, wenn bei der
Markteinfihrung eines Produktes, die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt nicht beachtet wurde und
maogliche und zumutbare Malinahmen zur Vermei-
dung einer Herkunftstduschung hinsichtlich eines
bereits am Markt erfolgreichen Produktes nicht
vorgenommen wurden. Die Anforderungen an die
Sorgfaltspflicht sind hoch, so dass ein Nachahmer
bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen sich
nur selten dem Schadensersatzanspruch unter
Hinweis auf ein fehlendes Verschulden entziehen
kann.

Zur Bestimmung der Schadenshdéhe sieht die
Rechtsprechung drei alternative Berechnungsme-
thoden vor, namlich (1) die Ersetzung des konkre-
ten Schadens, einschlieRlich des entgangenen Ge-
winns, (2) die Herausgabe des Verletzergewinns
oder (3) die Zahlung einer angemessenen (fikti-
ven) Lizenzgeblhr. Nach der letztgenannten Be-
rechnungsmethode, der sogenannten Lizenzana-
logie, wird darauf abgestellt, was ,verninftig
denkende Parteien bei Kenntnis der Sachlage”
fUr die beanstandete Nutzung als ,angemessene
und Ubliche LizenzgebUhr vereinbart hatten' Es
kommt nicht darauf an, ob fir die Nutzung Uber
haupt eine Lizenz gewahrt worden ware, da die
Wordigung auf Basis eines fiktiven Lizenzvertra-



ges erfolgt. Die Gerichte orientieren sich bei der
Festlegung der Hohe der Lizenzgebihren an den
branchenUblichen Satzen im jeweiligen Produkt-
bereich und nehmen eine Wirdigung der Ange-
messenheit im jeweiligen Einzelfall vor. Bei der
Berechnung der Schadenshohe auf Grundlage
des Verletzergewinns wird der Gewinn herange-
zogen, welcher auf der Rechtsverletzung beruht.
Bei der Bestimmung des Verletzergewinns ist der
Nachahmer nicht berechtigt, Gemeinkosten abzu-
ziehen, sondern abzugsfahig sind nur Kostenpo-
sitionen, die direkt mit der Herstellung und dem
Vertrieb der Nachahmung in Verbindung stehen.
In den meisten UWG-Nachahmungsfallen erfolgt
eine Bestimmung der Hohe auf Grundlage des
Verletzergewinns oder nach der Lizenzanalogie-
methode, wobei der Verletzte hinsichtlich aller zu-
vor erlauterten Methoden ein Wahlrecht hat.
Alternativ zum Schadensersatzanspruch kommt
auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch nach
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB in Frage.

Auskunfts- und Rechnungslegungsanspriiche
Dem durch eine UWG-Nachahmung Betroffe-
nen stehen zudem Auskunfts- und Rechnungsle-
gungsansprliche zu. Der sogenannte selbststan-
dige Auskunftsanspruch zielt darauf, Namen und
Adressen von Dritten zu erlangen, welche in die
UWG-Nachahmung involviert sind, um gegen
diese Dritte Unterlassungs- und Schadensersatz-
ansprlche durchzusetzen. Davon zu unterschei-
den sind die unselbststandigen Auskunfts- und
Rechnungslegungsanspriche, welche der Durch-
setzung eines Schadensersatzanspruches und
Bereicherungsanspruches dienen, das heiflst den
Verletzten in die Lage versetzen sollen, Informati-
onen Uber den Umfang der Nutzungshandlungen,
die Hohe der erzielten Gewinne etc. zu erlangen,
um dann auf dieser Basis die Schadenshohe zu
bestimmen.



Autorenverzeichnis iphabstisch)

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Deak, Peter
Patentanwalt

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwélte
http://www.hoegerstellrecht.de

Dr. jur. Eck, Matthias

Rechtsanwalt

CMS Hasche Sigle Rechtsanwalte Steuerberater
http://www.cms-hs.com

Dr. jur. Grohmann, Arno

Rechtsanwalt

Lichtenstein, Kérner & Partner Rechtsanwalte
Steuerberater

http://www.lkpa.de

Dr. jur. Heide, Nils

Rechtsanwalt und Fachanwalt flir gewerblichen
Rechtsschutz

Gleiss GrofRe Schrell & Partner Patentanwalte
Rechtsanwalte

www.gleiss-grosse.com

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Horner, Andreas
Patentanwalt

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwalte
http://www.hoegerstellrecht.de

Assessor Kiesel, Robert
Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
http://www.stuttgart.ihk.de

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Mutschele, Thomas
Patentanwalt

Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner Patent-
anwalte

http://www.kronenpat.de

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Puchinger, Manfred
Patentanwalt
Kohler Schmid Mébus Patentanwalte

www.ksmpatent.de

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Regelmann, Thomas
Patentanwalt

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwalte
http://www.hoegerstellrecht.de

Dr. jur. Sautter, Andreas
Rechtsanwalt

Schiefer und Schmid Rechtsanwalte
http://www.schieferschmid.de

Schliel3, Markus

Rechtsanwalt

Rudisthli Friedrich Brenner Renz Anwaltszanzlei
http://www.schliess.de

Mag. phil. Stumpf, Karin
Patentanwaltin
Patentanwalts-Partnerschaft Kaufmann & Stumpf

www.pat-ks.de
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Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Wurttemberg

Art des Wettbewerbs

Wettbewerb flr private Erfinder

Teilnahmeberechtigung

Die Ausschreibung richtet sich gezielt an private Erfinder. So kénnen

z.B. keine Unternehmen oder Arbeitnehmer, deren Erfindung durch ihr

Unternehmen in Anspruch genommen wurde, berlcksichtigt werden.

Betriebsinhaber kénnen sich aber als private Erfinder bewerben.

Teilnehmen kénnen alle Personen

e die ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Baden-Wirttemberg haben
und innerhalb eines in der Ausschreibung festgelegten Zeitraumes

e ¢in Patent beim Deutschen Patent- und Markenamt, beim Européa-
ischen Patentamt oder bei der Weltorganisation fir geistiges Ei-
gentum angemeldet und erteilt bekommen haben oder den ersten
Prifungsbescheid bzw. den amtlichen Recherchebericht vorlegen
kdénnen

e oder ein Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt
angemeldet haben und einen amtlichen Recherchebericht vorlegen
kdénnen.

Teilnahmevoraussetzung

Patente und Gebrauchsmuster missen in Kraft, Patentanmeldungen
mUssen anhéngig sein. Bei Erfindungen von Arbeitnehmern muss der
Arbeitgeber die Erfindung freigegeben haben. Der Preis soll private
Erfinder zur Umsetzung von technischen Losungen ermutigen und
die Bedeutung der Forschung hervorheben. Erfindungen, die bereits
wirtschaftlich erfolgreich verwertet werden, finden bei der Preisverga-
be keine Bericksichtigung. Ein auf der Erfindung beruhendes Produkt
oder Verfahren darf deshalb zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses
noch nicht auf dem Markt sein.

Gegenstand der Pramierung

Technische Erfindungen

Art der Pramierung
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Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.



Verfahren

Uber die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury. Sie bewertet die
Bewerbungen nach folgenden Gesichtspunkten:

1.) Innovationspotential der Erfindung

2.) Nutzen fir die Allgemeinheit

3.) Initiative bei der Umsetzung

Sonstiges

Der Wettbewerb wird in zweijahrigem Rhythmus ausgeschrieben.
Weitere Informationen Gber den Artur Fischer Erfinderpreis und den
Schilerwettbewerb sind auch im Internet unter
http://www.erfinderpreis-bw.de abrufbar

Kontakt

Regierungspréasidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Strafke 19

70174 Stuttgart

Telefon: 0711 123-2602

Internet: http://www.erfinderpreis-bw.de

Foto: Viola Schlitz
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Innovationspreis des Landes
Baden-Wirttemberg — Dr.-Rudolf-Eberle-Preis -

Art des Wettbewerbs

Wettbewerb fir Industrie, Handwerk und technologische Dienstleis-
tung

Teilnahmeberechtigung

Bewerben kénnen sich kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie,

Handwerk sowie technologischer Dienstleistung

¢ mit Sitz in Baden-Wirttemberg und

* mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Mio. Euro und max. 500
Beschéftigten

Teilnahmevoraussetzung

Einreichen der Bewerbungsunterlagen bei

e der zustandigen Industrie- und Handelskammer,

e der zustandigen Handwerkskammer oder

e dem Landesverband der Baden-Wirttembergischen Industrie e.V.

Gegenstand der Pramierung

Vom Land Baden-Wirttemberg werden beispielhafte Leistungen aus-

gezeichnet

¢ bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und technologischer
Dienstleistungen

® bei der Anwendung moderner Technologien in Produkten, Produk-
tion oder Dienstleistungen

Art der Pramierung

Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.

Verfahren

Uber die Vergabe des Preises entscheidet ein Preiskomitee. Es bewer-
tet die Bewerbungen nach folgenden drei Kriterien:

1.) technischer Fortschritt

2.) besondere unternehmerische Leistung

3.) nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg.

Ist eines dieser Kriterien nicht erflllt, kann die Bewerbung nicht berlck-
sichtigt werden.

Sonstiges
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Der Wettbewerb findet jahrlich statt.



Kontakt

Regierungsprasidium Stuttgart

Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-StraRe 19

70174 Stuttgart

Telefon: 0711 123-2602

Internet: http://www.innovationspreis-bw.de

Foto: Susanne M. K. Baur
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Focus

Internationaler Designpreis Baden-Wiirttemberg

Art des
Wettbewerbs

Teilnahme-
berechtigung

Der internationale Designpreis Baden Wirttemberg, ,,Focus Open’ ist seit vielen
Jahren fester Bestandteil der Wettbewerbslandschaft in Deutschland. Er ist einer der
wenigen nicht kommerziellen Wettbewerbe, dessen Intension das Aufzeigen von
Tendenzen im Design, das Aufsplren innovativer Losungen und in erster Linie die
Forderung der jahrlichen Preistrager ist.

Der renommierte Designpreis setzt Mal3stabe flr Produktqualitdt und unterstitzt
gleichzeitig Unternehmen und Designstudios mit den Auszeichnungen ,Focus in
Gold” und ,,Focus in Silber” bei der Marktkommunikation.

Die Einreicher kénnen zwischen 17 Kategorien wahlen.

Weltweit sind Hersteller oder Designer von professionellen Serienprodukten zur Teil-
nahme eingeladen. Die nicht-kommerzielle Ausrichtung ermdglicht auch kleinen und

mittleren Unternehmen die Teilnahme.

Teilnahme-

voraussetzung

Sie kdnnen jedes Produkt, das nicht langer als zwei Jahre auf dem deutschen Markt
ist, anmelden. Zugelassen sind auch Prototypen, deren Serienreife gewahrleistet ist,
jedoch keine Unikate.

Gegenstand der
Pramierung

Dieser Staatspreis wird flr zukunftsweisende und herausragende Gestaltungsleis-
tungen an Hersteller und Designer verliehen. Der renommierte Wettbewerb blickt
auf eine lange Tradition zurick und genief3t im In- und Ausland hohes Ansehen.

Art und Hohe der
Pramierung

FUr Hersteller und Designer pramierter Produkte ergeben sich klare Vorteile im
Markt, denn die Auszeichnungen ,Focus in Gold” und ,,Focus in Silber” blrgen flr
hdchste Produktqualitat.

Bei der Preisverleihung und Ausstellungserdffnung in festlichem Rahmen riicken alle
pramierten Produkte in den Blickpunkt der Offentlichkeit und werden anschlieRend
mehrere Wochen lang in der Ausstellung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart pra-
sentiert. Jahr flr Jahr zahlt das Design Center Stuttgart mehrere tausend Besucher
bei der Focus-Ausstellung. Alle pramierten und ausgestellten Produkte werden im
Jahrbuch verdffentlicht. Produkte, die den Focus in Gold erhalten haben, werden
zusatzlich im Internet prasentiert. SchlieRlich bestimmen die Ausstellungsbesucher
den Publikumspreis, in dem sie ihre persdnlichen Produktfavoriten wahlen.

Darlber hinaus erhalten die Preistrager fur eigene MarketingmafRnahmen Urkunden
und Druckvorlagen der Logos ,Focus in Gold” beziehungsweise , Focus in Silber”
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Verfahren

Um hochste Objektivitat zu wahren, werden maglichst alle Einreichungen im Original
beurteilt und durchlaufen zuvor keine selektive Foto-Jury. Die Produkte werden von
einer Jury international erfahrender und anerkannter Experten aus unterschiedlichen
Designdisziplinen bewertet. Auf die Neutralitat der Juroren wird grofter Wert gelegt,
und so sind deren eigene Produkte vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Sonstiges Der Wettbewerb wird jahrlich ausgeschrieben.

Kontakt Design Center Stuttgart Telefon: 0711 123-2781
Willi-Bleicher-StralRe 19 Telefax: 0711 123-2577
70174 Stuttgart Internet: http://www.design-center.de

Quelle: Design Center Stuttgart
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Das Informationszentrum Patente

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer! Darum wird es immer wichtiger, den Namen
lhres Unternehmens, |hre Erfindungen oder Ihr Design zu schitzen.

Im Informationszentrum Patente Stuttgart des Regierungsprasidiums Stuttgart — Gbrigens
der einzigen Einrichtung dieser Art in Baden-Wirttemberg — steht Ihnen ein umfangrei-
ches kostenloses Informationsangebot zur Verfligung.

Recherche

Egal ob Patent, Gebrauchsmuster, Marke oder
Geschmacksmuster - bei uns nutzen Sie kosten-
los modernste Recherchemedien und erzielen in
kurzer Zeit mit Unterstltzung unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ein aussagekréaftiges Er
gebnis.

Veranstaltungen

Wir organisieren regelmallig Informationsveran-
staltungen fir Sie. Unser Spektrum reicht von all-
gemeinen Schutzrechtsvortragen dber Seminare
zur Patentrecherche bis hin zu Spezialvortragen
flr Studentengruppen einzelner Fachrichtungen.
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Fir eine Terminvereinbarung nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf.

Erfinderberatung/Rechtsberatung

In Zusammenarbeit mit der Patentanwaltschaft
bieten wir lhnen eine kostenfreie Kurzberatung zu
allen gewerblichen Schutzrechten an.

Die Beratung findet jeden Donnerstag statt. Die
Anmeldung ist nur vor Ort von 9.00 bis 11.30 Uhr
maoglich.

Weitere Informationen und Erfinderberatungs-
stellen in Baden-Wirttemberg finden Sie unter:
www.erfinderberatung-bw.de



Weitere Dienstleistungen
Wenn Sie einzelne Patentschriften, Marken oder

Geschmacksmuster bendtigen, schicken wir |h-
nen diese gerne gegen eine geringe Geblhr per
Fax oder per Post zu.

Ihre Schutzrechtsanmeldungen flrs Deutsche
Patent- und Markenamt kénnen Sie wéahrend der
Offnungszeiten direkt im Informationszentrum ab-
geben oder rund um die Uhr Uber unseren Patent-
briefkasten fristwahrend einreichen.

Alle Fotos dieser Seite von Sebastian Berger

ONtrym

P

AT

Infoy
P

Offnungszeiten

Mo, Di, Mi 9.00 bis 16.00 Uhr
Do 9.00 bis 19.00 Uhr
Fr 9.00 bis 13.00 Uhr

Regierungsprasidium Stuttgart
Informationszentrum Patente

im Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19

70174 Stuttgart

Tel.: (0711) 123-2558

E-Mail: info@patente-stuttgart.de
Internet: www.patente-stuttgart.de
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Das Design Center Stuttgart

Das Design Center Stuttgart engagiert sich in
der Wirtschaftsforderung des Landes Baden-
Wirttemberg. Seine Aufgabe besteht darin,
Designthemen in die Offentlichkeit zu tragen und
Orientierung zu geben, wenn es darum geht,
durch konsequenten Einsatz von professioneller
Gestaltung Vorteile bei der Marktpositionierung
von Produkten, Dienstleistungen und Unterneh-
men zu erreichen. Die Offentlichkeit besteht fiir
das Design Center Stuttgart aus Unternehmen,
Designern und der Bevolkerung, ganz im Sinne
von (kinftigen) Design-Auftraggebern, -Anbietern
und -Konsumenten. Um seinen Aufgaben gerecht
werden zu kénnen, arbeitet das Design Center
Stuttgart eng zusammen mit kompetenten Part-
nern in Verbanden, Institutionen, Unternehmen
und Designbdros.
Das Design Center Stuttgart leistet mit seiner Ar
beit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Exis-
tenzsicherung baden-wirttembergischer Unter-
nehmen. Design zu verstehen ist die wichtigste
Voraussetzung, um die Bedeutung von professio-
neller Gestaltung fir die strategische Ausrichtung
von Organisationen und Unternehmen zu erken-
nen. Oberstes Ziel des Design Center Stuttgart
ist, Unternehmen und DesignbUros die groRtmag-
liche Unterstltzung zu geben, damit sie verscharf-
ten Wettbewerbsbedingungen und dem Tempo
des Wandels standhalten kénnen. Spezielle Ange-
bote bieten Unterstitzung flr Unternehmen, die
sich bislang noch nicht mit Designfragen befass-
ten oder Begleitung in der Anfangsphase suchen:
¢ Bei der individuellen, kostenfreien Design1stBe-
ratung erhalten Unternehmen Informationen zu
Gestaltungsfragen rund um Produkt- und Grafik-
Design. Erfahrene Gestalter bieten Rat zur Auf-
tragsvergabe, dem Briefing von Designern und
zur Einschatzung von Leistungen und Kosten.
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Design Center
Stuttgart

¢ Die Bibliothek bietet mit etwa 9000 Banden und
zahlreichen Fachzeitschriften aus dem In- und
Ausland einen grofien Fundus zu Fachthemen
aus den verschiedensten Designdisziplinen. Er
ganzend kann ein Grof3teil des Bestandes Uber
einen Online-Katalog im Internet recherchiert
werden.

e Die Ausstellungsreihe Ein()sichten ist ein at-
traktiver Treffpunkt flr Designinteressierte.
Hier konnen sich Unternehmen und Design-
biros mit ihren Arbeiten présentieren. Ein
wichtiger Beitrag zum Dialog zwischen Un-
ernehmern, Desginern und Konsumenten.
Zusatzlich besteht die Mdaglichkeit temporarer
Einzelausstellungen mit Partnern aus Gewerbe,
Kreativwirtschaft, Verbanden und Institutionen.

¢ |n\Veranstaltungen, Foren und Kongressen wird
Know How rund um Gestaltung aus den unter
schiedlichsten Design-Disziplinen vermittelt.
Die Aktivitaten orientieren sich dabei an den ak-
tuellen Entwicklungen aus Wirtschaft, Technik
und Gesellschaft.

Darlber hinaus stehen verschiedene andere Ak-
tivitaten auf dem Programm des Design Center
Stuttgart: So wird jahrlich der Internationale De-
signpreis Baden-Wirttemberg ausgeschrieben.
Der Preis wendet sich an professionelle Hersteller
und Designer. Fir den Nachwuchs wird unter dem
gleichen Thema der Mia Seeger Preis ausgelobt.

Design Center Stuttgart
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 123-2781

www.design-center.de



Adressen

Patentamter und andere Amter fiir
den Gewerblichen Rechtsschutz

Regierungspréasidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Strafde 19

70174 Stuttgart

Telefon (0711) 123-2558

Telefax (0711) 123-2560

Internet: www.patente-stuttgart.de

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrickenstral3e 12

80331 Minchen

Telefon (089) 2195-0

Telefax (089) 2195-2221

Internet: www.dpma.de

Schiedsstelle flir Arbeitnehmererfindungen
Beim Deutschen Patent- und Markenamt
Zweibrlckenstrale 12

80331 Munchen

Telefon (089) 2195-3943

Telefax (089) 2195-2221

Internet: www.dpma.de

Européaisches Patentamt
ErhardtstralRe 27

80469 Munchen

Telefon (089) 2399-0
Telefax (089) 2399-4560

Internet www.epo.org

Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle)

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

SPANIEN

Telefon (+34 96) 513-9100

Telefax (+34 96) 513-1344

Internet: http://oami.europa.eu

Weltorganisation fiir Geistiges Eigentum
(WIPQ)

34, Chemin des Colombettes

CH-1211 Genf 20

SCHWEIZ

Telefon (+41 22) 338-9111

Telefax (+41 22) 7335428

Internet: www.wipo.int

U. S. Patent and Trademark Office
USPTO Headquarters

Madison Buildings (East & West)
600 Dulany Street

Alexandria, VA 22314

USA

Telefon (+1 571) 272-1000

Internet: www.uspto.gov
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Erfinderforderung

Bundesministerium fir

Wirtschaft und Technologie - Patentserver
Scharnhorststrafée 34-37

10115 Berlin

Postanschrift: 11019 Berlin

Telefax (030) 18615-5208

Internet: www.patentserver.de

Deutscher Erfinder-Verband e.V.
SandstralRe 7

90443 Nurnberg

Telefon (0911) 269811

Telefax (0911) 269780

Internet: www.deutschererfinderverband.de

Forderberatung ,Forschung und Innovation”
des Bundes

Projekttrager Jlich (PtJ),

Forschungszentrum Jilich GmbH

Aulienstelle Berlin

Zimmerstralie 26-27

10969 Berlin

Telefon (0800) 2623008

Telefax (030) 20199470

Internet: www.foerderinfo.bund.de

Ministerium fiir Finanzen und Wirtschaft
Baden-Wirttemberg -
Innovationsgutscheine Ref. 83,
Modellvorhaben Innovationsgutscheine
Schlossplatz 4 (Neues Schloss)

70173 Stuttgart

Telefon (0711) 123-0

Telefax (0711) 123-2556

Internet: www.innovationsgutscheine.de
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SIGNO Deutschland

Projekttrager Jalich (PtJ)
Technologietransfer und Unternehmens-
grindungen (UBV2)

ZimmerstralRe 26-27

10969 Berlin

Telefon (030) 20199-451

Telefax (030) 20199-470

Internet: www.signo-deutschland.de

Steinbeis-Transferzentrum INFOTHEK
Gerberstralde 63

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon (07721) 87865-3

Telefax (07721) 87865-59

Internet: www.steinbeis-infothek.de

Technologie-Lizenz-Bliro (TLB)
der Baden-Wirttembergischen
Hochschulen GmbH

Ettlinger StralRe 25

76137 Karlsruhe

Telefon (0721) 79004-0

Telefax (0721) 79004-79
Internet: www.tlb.de



Kammern

Baden-Wiurttembergischer Handwerkstag e.V.
Heilbronner Strafde 43

70191 Stuttgart

Telefon (0711) 263709-0

Telefax (0711) 263709-100

Internet www.handwerk-bw.de

Baden-Wirttembergischer
Industrie- und Handelskammertag
JagerstralRe 40

70174 Stuttgart

Telefon (0711) 2255-0060

Telefax (0711) 2255-0077

Internet: www.bw.ihk.de

Patentanwaltskammer
Tal 29

80331 Munchen
Telefon (089) 242278-0
Telefax (089) 242278-24

Internet: www.patentanwaltskammer.de

Rechtsanwaltskammer Freiburg
GartenstralRe 21

79098 Freiburg

Telefon (0761) 32563

Telefax (0761) 286261

Internet: www.rak-freiburg.de

Rechtsanwaltskammer Karlsruhe
Reinhold-Frank-Strafse 72

76133 Karlsruhe

Telefon (0721) 25340

Telefax (0721) 26627

Internet: www.rak-karlsruhe.de

Rechtsanwaltskammer Stuttgart
Konigstralie 14

D-70173 Stuttgart

Telefon (0711) 222155-0

Telefax (0711) 222155-11

Internet: www.rak-stuttgart.de

Rechtsanwaltskammer Tiibingen
Christophstrafie 30

72072 Tubingen

Telefon (07071) 79369-10

Telefax (07071) 79369-11

Internet: www.rak-tlbingen.de
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Redaktionshinweis:

Alle Angaben in dieser Broschlire wurden sorgfaltig auf ihre Richtigkeit hin Uberprift. Das Informations-
zentrum Patente kann dennoch keine Gewahrleistung fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben
Ubernehmen. Eine Haftung fur fehlerhafte und/oder unvollstdndige Darstellungen in den Aufsédtzen und sich
daraus ergebende Schaden sind ausgeschlossen! Bitte informieren Sie sich daher insbesondere Gber die
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Die angegebene Internetlinks kénnen sich mit der Zeit dndern, daher Gbernehmen wir keine Garantie fir
deren Aktualitat.
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