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Deutsche Marke, Unionsmarke, Internationale
Registrierung
Wann und Wie — Ein Uberblick
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Was kann geschutzt werden?

Technische Patente,

Vorrichtungen, Gebrauchsmuster

Schaltungen und

Gegenstande

Herstellungsverfahren Patente

Arbeitsverfahren Patente

Software Urheberrecht, Patente

Neue Sortenschutzrecht

Pflanzenziichtungen

Designs, asthetische Geschmacksmuster,

Formgebungen eigetragene Designs,
Urheberrecht

Produktnamen Marke

Dienstleistungsnamen Marke

Domainnamen Marke

Firmennamen

Firmenrecht, Marke




Blalle 4.

Beleudyfungs:, Hetzungs:, Kod: und Bentilations:
Apparate und Gerdife.

Nr. 1. Carl Holy,

Berlin, Oranienjir. 23a. An- 2
meldung oom 1.10. 94. Ein-
tragung am 16. 10. 94.

Seidyaftsbetried:

Lampenjabrifation.
Waarenverzeidnif: Lampen uny Lampentheile.



Wertvolle Marken 2016:

Google (229 Mrd. Dollar)
Apple (228 Mrd. Dollar)
Microsoft (121 Mrd. Dollar)
at&t (107 Mrd. Dollar)
Facebook (102 Mrd. Dollar)
Visa (100 Mrd. Dollar)
Amazon (98 Mrd. Dollar)
Verizon (93 Mrd. Dollar )
McDonald's (88 Mrd. Dollar)
IBM (86 Mrd. Dollar )

N N N N N N N N N N

Zahlenschatzung nach einer Studie des US-
Marktforschungsunternehmens Millward Brown aus
dem Jahr 2016, BrandZ Top 100 Most Valuable Global
Brands.




Markenprodukt

 Hilfsmittel, um auf dem Markt und in der Offentlichkeit wahr-
genommen zu werden

* Orientierungs- und Vertrauensanker verschiedenster Kunden-
gruppen

 Marke blrgt fir den guten Ruf des Unternehmens, bietet
Gewabhr fur gleichbleibende Qualitat

* in der Marke verbundene Assoziationen erzeugen eine innere
Bindung der Kunden an das Produkt - Emotionalisierung

« auf gesattigten Markten reine Produktqualitat nicht ausreichend,;
Vorstellungsbilder, die Marken vermitteln, hilfreich

« Marken wirken positiv auf Preis und abgesetzte Menge;
Markenprestige

« Marke ist Kapital: gewerblich nutzbar Uber Lizenzen, kann auf
andere Produkte transferiert werden




Vorteille des Markenschutzes
Offensivwirkung

) Schutz gegen Kopien

) Verletzer kbnnen aus Marken verklagt
werden

) .,Markenprodukt*
) Konkurrenten auf Abstand halten
) Wichtig fur alle Schlusselmarkte




Vortelle des Markenschutzes
Defensivwirkung

) Schutz vor Markengrabbern

) Marke schutzt vor Klagen aus jungeren
Marken (gerade bei evtl. beschreibenden
Begriffen mit Logo)

) Rechtliche Basis des Vertriebs

) ,Markenprodukt*

) Wichtig fur jedes Land mit relevantem
Umsatz
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Was wird geschutzt?

) MarkenG schitzt bei Benutzung im geschaftlichen

Verkehr

Namensrecht § 12 BGB, auch privater Gebrauch, nicht
notwendig im geschaftlichen Verkehr

Firmenrecht § 17 ff. HGB, dient der Unterscheidung von
Kaufleuten; Firma kann nur mit dem Gewerbebetrieb
Ubertragen werden, eine Marke auch ohne
Geschaftsbetrieb
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8 3 MarkenG

Als Marke konnen alle Zeichen, Iinsbesondere
Worter einschliel3lich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen, Horzeichen, dreidimensionale
Gestaltungen, einschlie3lich der Form einer Ware
lhrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen
einschliellich  Farben oder Farbzusammen-
stellungen geschutzt werden, die geeignet sind,
Warten oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.
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Entstehung einer Marke

) Markenschutz entsteht grundsatzlich
durch Registrierung (8 4 Nr. 1 MarkenG)

¢ Anmeldung zum Markenregister beim DPMA,
 EUIPO (friher HABM) in Alicante
 WIPO in Genf

) Ausnahmsweise auch:

3 Marke kraft Verkehrsgeltung (8 4 Nr. 2
MarkenG) = Benutzungsmarke




Individualschutz far das einzelne
Unternehmen

) Schutz von Marken 88 3, 4 MarkenG durch Eintragung, bzw.
Verkehrsgeltung bei Benutzung

) Schutz von Unternehmenskennzeichen

8 5 Abs. 1 MarkenG durch und ab Benutzung im geschatftl.
Verkehr

) Schutz von Geschaftsabzeichen 8§85 Abs. 2 S. 2 MarkenG

) Unterscheide: Kollektivschutz = Marken von Verbanden
(TUV, Badischer Wein)




Vortell einer eingetragenen Marke

« gewahrt finf Jahre Benutzungsschonfrist

¢ gewahrt Schutz, solange die Verlangerungsgebuhren
bezahlt und die Marke tatsachlich im Geschaftsverkehr
benutzt wird

« gibt im Kollisionsfall bessere Position, denn bei der
Benutzungsmarke muss zunachst der Tatbestand der
Verkehrsgeltung dargelegt und ggf. bewiesen werden

* Wichtig: vor Markeneintragung Recherche und zwar nicht
nur im Ident-, sondern auch im Ahnlichkeitsbereich




Prioritat

Grundsatz der Prioritat § 6 MarkenG:

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.”

) im Kollisionsfall ist der Zeitrang der Rechte maf3geblich

) der Prioritats-/Anmeldetag bestimmt den Zeitrang des
eingetragenen Rechts

) bei durch Benutzung erworbener Verkehrsgeltung innerhalb
der beteiligten Verkehrskreise (8 4 Nr. 2 MarkenG) bestimmt
der Zeitpunkt des Rechtserwerbs den Zeitrang




Absolute Schutzhindernisse

- Mangelnde graphische Darstellbarkeit, 8 8 Abs. 1 MarkenG
- Mangelnde Unterscheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
- Freihaltebedtrfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

- Gattungsbezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

- Tauschende Zeichen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG

- Ausnahmen bei Marken mit Verkehrsdurchsetzung,
8 8 Abs. 3 MarkenG

- diese Schutzhindernisse werden von Amtswegen gepruft
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Beispiele fur Zurickweisungen

* Fehlende Unterscheidungskraft z.B. ,lite”

fur Getranke, ,marktfrisch® fir Lebensmittel als
beschreibende Sachaussage fehlt hier
Unterscheidungskraft

« Glatt beschreibende Begriffe
.mobile office* fur den Mobilfunkbereich

 ,Golf* nicht schutzfahig fur Spiele,
aber flr Fahrzeuge
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Ausnahme bel Marken mit Verkehrs-
durchsetzung

) Sonderfall einer eingetragenen Marke:
Marke kraft Verkehrsdurchsetzung, 8 8 Abs. 3 MarkenG

) Verkehrsdurchsetzung des Kennzeichens ermdglicht es
dem Inhaber, absolute Schutzhindernisse gem. 8§ 8 Abs. 2
Ziff. 1 - 3 MarkenG zu Uberwinden, sodass die Marke doch
eingetragen werden kann.




Beispiel
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Recherchemaoglichkeiten

) Markenregisterabfrage,

DPMA, eSearch, TMView, Madrid Monitor
) Google
) Handelsregister

) Bzgl. Waren- und Dienstleistungen, Nizzaer
Klassifikation, TMClass



**







Relative Schutzhindernisse

8 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG: Identitat der Marken und der Waren oder
Dienstleistungen , fur die die Marken eingetragen sind.
Doppelidentitat

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: Identitat oder Ahnlichkeit der Marken
und Identitat oder Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, fur die
die Marken eintragen sind, da fur das Publikum
Verwechslungsgefahr besteht.

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG: Identitat oder Ahnlichkeit der neuen
Marke mit einer im Inland bekannten Marke alteren Zeitrangs,
jedoch keine Identitat oder Ahnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen; Benutzung der jingeren Marke hat zur Folge,
dass die altere Marke in ihrer Unterscheidungskraft oder
Wertschatzung ohne rechtfertigenden Grund in unlaute rer
Weise ausgenutzt oder beeintrachtigt wird.

Prafung nur bei Widerspruch/Ldschungsklage eines Dritten



Doppelidentitat

) Beiidentischen Marken und Waren/Dienstleistungen
1.S.v. 88 9 Abs. 1 Nr. 1, 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
bedarf es keiner Feststellung der
Verwechslungsgefahr
(unwiderlegliche Vermutung)

) Praktisch relevant insbesondere flr Parallelimporte
und Markenpiraterie



Verwechslungsgefahr
)

Rechtsbegriff: Abstrakte Gefahr — tatsachliche
Verwechslungen nicht erforderlich

Grundsatz der Wechselwirkung
(1) Zeichenahnlichkeit
(2) Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit
(3) Kennzeichnungskraft der alteren Marke

Ausgleich des geringeren Grades eines Faktors durch
hoheren Grad eines anderen Faktors (Wechselwirkung)

Mal3gebliche Auffassung der beteiligten Verkehrskreise
(als Abnehmer der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen)
— z. B. Fachleute vs. Endverbraucher
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Verwechslungsgefahr

) Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen  ist anzunehmen,
wenn so enge Beridhrungspunkte bestehen, dass die
beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein konnten, sie
stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen.

) Faktoren:
3 Regelmaldige gemeinsame betriebliche Herkunft

3 Regelmallige gemeinsame Vertriebs- oder
Erbringungsart (z.B. in Spezialgeschaften)

3 Art der Waren, Verwendungszweck, Nutzung
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Verwechslungsgefahr

) Beispiele fur ahnliche Waren und DL.:

Wein = Mineralwasser; Bekleidungsstiicke =
Schuhe; Fahrrader = Fahrradbekleidung;

Verpflegungsdienstleistungen = verschiedene
Lebensmittel

Waschmittel Waschereidienstleistungen
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Verwechslungsgefahr

)

Mal3geblich fur Zeichenahnlichkeit ist Auffassung eines
nicht unerheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise

Verbraucherleitbild des EuGH: normal informierter,
angemessen aufmerksamer und verstandiger Durch-
schnittsverbraucher

Erfahrungssatz der undeutlichen Erinnerung — Verbraucher
nehmen beiderseitige Marken nicht regelmallig neben-
einander wahr, sondern urteilen aufgrund eines
meist undeutlichen Erinnerungsbildes
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Verwechslungsgefahr

)
)

N

Hauptanwendungsfall ist unmittelbare
Verwechslungsgefahr

(,eine Marke wird fiir die andere gehalten®),
Ubereinstimmung genligt regelmaRig in eine der drei
Kategorien

Klanglich (z.B. Odol = Eau Dole)
(Schrift-) bildlich  (z.B. Marc = Mars)

Begrifflich (Sinngehalt) (z.B. Rebenfreund =
Traubenfreund)



Verwechslungsgefahr

) Bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist Kennzeichnungskraft
des prioritatsalteren Zeichens ein wesentlicher Faktor

) Verwechslungsgefahr ist um so grof3er, je hoher sich die
Kennzeichnungskraft der alteren Marke darstellt

) Marken, die von Hause aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem
Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, geniel3en einen
umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft
geringer ist.

) Faktoren fur Kennzeichnungskraft:
3 Marktanteil der Marke
3 Intensitat, geografische Ausdehnung und Dauer der Benutzung
3 Werbeaufwand des Unternehmens flr die Marke

3 Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder
Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten
Unternehmen stammend erkennt (Befragung des Verkehrs)



Beispiele
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Markenanmeldungen in Deutschland

) 2017 wurden 72.000 Marken angemeldet.
(2013 waren es 60.200)

) Davon 93
) Niedersac
) 2017 wuro
) 2017 wuro

% aus dem Inland.

nsen 4800 oder 61/100.000E
en 51.000 Marken eingetragen.
en 2900 Widersprlche erhoben.

(ca.2/30

nne Auswirkung auf Marke)

) Bestand: 811.000 Marken.
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Markenanmeldung

) Anmeldung

) Prufung Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
(Amt)

) Prufung absolute Schutzhindernisse (Amt)
) Eintragung (nach 2-4 Monaten)

) 3 Monate Widerspruchsfrist gegen eingetragene
Marke

) Evtl. Widerspruch durch Inhaber alteren Rechts



Deutsche Marke

) Bel Aktivitat ausschlief3lich in DE sinnvoll und
ausreichend.

) Als Basismarke oder Heimatregistrierung fur
spatere internationale Registrierung sehr sinnvoll
(Warenverzeichnis muss dann auch bei DE-
Marke schon umfassend sein).
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EU-Marken
EU-Markenverordnung (GMVO) seit 1993

seit 1996 Harmonisierungsamt flr den Binnenmarkt
(HABM) in Alicante/Spanien

1.4.1996 22000 Anmeldungen

Prinzip der Einheitlichkeit, Eintragung erfolgt nur flir das
gesamte EU-Gebiet

Absolute und relative Eintragungsvoraussetzungen (Art. 7,
8 GMVO)

Seit 23.3.2016 Neufassungen der EU-Markenverordnung,
durch VO (EU) 2015/2424 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 16.12.2015, und der Markenrichtlinie,
RL (EU) 2015/2436 in Kratft.

Aus Gemeinschaftsmarke wurde Unionsmarke, aus dem
HABM wurde das EUIPO



Unionsmarkenanmeldungen EU -Marken

) 2017 wurden 146.000 Unionsmarken angemeldet
(davon 25.000 Uber IR-Marke)(2013 wurden
118.000 UM angemeldet).

) 66% aller Anmeldungen aus EU.
) DE, US, CN, UK, IT, ES, FR.

) Verfahrenssprache 47% EN, 15% DE, 8% FR, 7%
ES und IT.

) 2017 wurden 19.000 Widerspruche erhoben (ca.
15%).

) Bestand: 1,2 Mio. Unionsmarken zzgl. 0,2 Mio.
Uber IR-Marke



EU-Markenverfahren

Anmeldung
Prifung Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Amt)

Prifung Eintragbarkeit (Amt)

3-monatige Widerspruchsfrist

)

)

)

) Offenlegung
)

) Evtl. Widerspruch durch Inhaber alteren Rechts
)

Eintragung (nach 4 - 6 Monaten)



EU-Widerspruchsverfahren

) Auf 100 Anmeldungen ~15 Widerspruche

) Widerspruch aus allen nationalen Rechten,
Marken- und Namensrechten maoglich

) Cooling-off Phase und starres Fristenregime
) Beschrankte Kostenerstattung

) Beschwerdekammer, EuG |, EUGH



Vortelle EU -Marke

) Ein zentrales Verfahren.

) Kostenreduzierung.

) Integration alterer nationaler Marken.

) Benutzungserfordernis auch bei Nutzung nur in
DE erflllt.

) Gemeinschaftsmarkengerichte.

) EU-Erweiterung fuhrt zu Markenerweiterung.

) ldeal fir EU-weite Tatigkeit
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IR-Marke

MMA (Madrider Markenabkommen) 1891
PMMA (Protokoll zum MMA) 1989

Durch PMMA US, JP, AU, GB u.a.

101 Mitglieder

SN’ N N N

EinfUhrung von Spanisch (neben Franzoisisch
und Englisch) als Amtssprache mit dem Ziel der
Aufnahme der sidamerik. Lander



Internationale Registrierungen

) 2016 wurden 53.000 IR- Marken mit
350.000 Benennungen angemeldet.

) 62% aller Anmeldungen aus EU.

) US, DE, FR, CN, CH, IT, UK, JP, AU

) Durchschnittlich 7 Benennungen

) Haufigste Benennungen: CN, EU, US, RU,
JP, CH, AU, KR, IN, MX

) Bestand: 640.000 mit 5,7 Mio.
Benennungen




IR-Marke

) Heimatanmeldung (-registrierung)
) 1 Markenanmeldung bei WIPO (Genf)
) Benennung einzelner Lander

) Beanstandungen/Widersprlche Uber nationale
Amter

) IR-Reqgistrierung hat gleiche Rechte wie
nationale Marken

) Benutzungserfordernis nach nationalem Recht



IR-Marke

) IR-Marke ist 5 Jahre abhangig von
Heimatmarke

) Nachtragliche Erstreckungen moglich, jetzt z.B.
auf Grol3britannien wegen/falls BREXIT no Deal

) Wiederholte Erstreckung maoglich

) Verlangerung richtet sich nach ursprunglicher
Registrierung

) Ideal fur weltweite Tatigkeit, nur eine Marke
verwalten, kostengunstig, aber nicht alle Lander
erfassbar.



MMA und PMMA Staaten

Agypten, African Intellectual Property Organization (OAPI) , Albanien,
Algerien, Antigua und Barbuda , Armenien, Aserbaidschan, Australien,
Bahrain , Belgien, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botsuana , Brunei
Darussalam , Bulgarien, Volksrepublik China (ohne HK, TW und Macao),
Danemark, Deutschland, Estland*, Eswatini, Europ. Gemeinschatft,
Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland,

Indien*, Indonesien , Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Japan,
Kambodscha , Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Dem.
Volksrep. Korea, Republik Korea, Kroatien, Kuba, Laos, Lesotho,
Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Marokko, enem. jug. Rep. Mazedonien, Mexiko, Republik Moldau,
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Namibia*, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Oman, Philippinen*, Polen,
Portugal, Ruanda, Rumanien, Russische Fdderation, Sambia, San
Marino, Sao Tomé und Principe, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe , Singapur , Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan,
Syrien, Tadjikistan, Thailand , Tschechische Republik, Ttrkei*, Tunesien,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vgt. Staaten von Amerika
Vereinigtes Konigreich, Vietnam, Weil3russland, Zypern.
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Nationale Markenanmeldungen

) Einzelne Lander z.B.
 Schweiz

« USA
 GB wegen Brexit no Deal am 30.3.2019

* Transliteration in andere Schriftzeichen
China
Sudkorea
Russland
Saudi-Arabien



Nationale Markenanmeldungen

Bel Interesse an einem ,weltweiten“ Markenschutz
mussen nationale Markenanmeldungen in den
Landern durchgefuhrt werden, die nicht dem
Madrider Markenabkommen beigetreten sind, wie
zum Beispiel:

African Regional Intellectual Property Organization
(ARIPQO), Arabische Emirate, Argentinien, Bolivien,
Brasilien, Chile, Hongkong, Indonesien, Jordanien,
Kanada, Kuwait, Macao, Malawi, Malaysia, Nigeria,
Peru, Saudi-Arabien, Sudafrika, Taiwan und
Venezuela (Liste nicht abschliel3end).
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Kombinationsmaoglichkeiten

) DE-Heimatanmeldung mit folgender IR-Marke;
EU-Marke getrennt

) DE-Heimatmarke mit folgender IR-Marke mit
Benennung EU

) EU-Heimatmarke mit folgender IR-Marke




Kombinationsmaoglichkeiten

Im Moment von uns meistens empfohlen:

) DE-Heimatanmeldung mit IR-Marke mit EU

DE-Marke hat nicht so viele
Angriffspunkte wie EU-Heimatmarke

Beschleunigte Priufung der DE-Marke,
dadurch Prioritatsbeanspruchung

statistisch weniger Widerspriche gegen
EU-Marke in IR als gegen einzelne EU-
Marke

Umwandlung der EU-Marke Uber IR
moglich
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