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entscheidet

Wer eine neue Marke lancieren will, muss vorher genau priifen,
ob der gewahlte Name nicht die Rechte Dritter verletzt. Bei der
Recherche gibt es einiges zu beachten.

WER NACH EINEM NAMEN fiir sein neues Produkt oder seine
neue Dienstleistung sucht, kennt das Problem: Es ist
bereits sehr schwierig, eine Bezeichnung zu finden, die
gut klingt. Neben dem Klang soll oft noch eine gewisse
inhaltliche Anspielung auf das Produkt selbst erfolgen,
damit der Verbraucher eine Kategorie mit der Marke
verbinden kann. Ferner soll der Markenname nicht nur
in Deutschland eine positive Konnotation aufweisen,
sondern auch in auslandischen Markten. Hier kann
man schnell in Fallen tappen. Bekanntes Beispiel fur
einen sogenannten Brand Failure war die Idee des Un-
ternehmens Gazprom, sein Joint Venture mit einem
nigerianischen Partner als 'Nigaz' zu bezeichnen. Die
englische Aussprache war klanglich identisch mit dem
abwertenden Ausdruck 'niggers'.

Hat man sich fir eine oder mehrere Bezeichnungen
entschieden, sollte man in jedem Fall priifen lassen,
ob die gewihlte Bezeichnung Rechte Dritter verletzen
kann. Die Markenregister der Territorien, in denen
die Marke benutzt werden soll, miissen auf identische
oder dhnliche Bezeichnungen in identischen oder dihn-
lichen Produktkategorien gepriift werden. Neben den
nationalen Marken sollten auch das internationale
Markenregister und das Register des Amts der Euro-
péischen Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) ge-
priift werden.

Namen im Vorfeld recherchieren

Um sich einen ersten Uberblick zu verschaffen, lohnt
es sich, den geplanten deutschen Markennamen auf
der Internetseite www.dpma.de in das Suchfeld einzu-
geben. Wenn dort keine Ergebnisse ausgeworfen wer-
den, bedeutet dies allerdings nicht, dass die Benutzung
des Namens rechtlich sicher ist. Entscheidend ist, dass
auch dhnliche Bezeichnungen eine Gefahr darstellen
konnen, wenn sie fiir identische oder dhnliche Pro-
dukte oder Dienstleistungen geschiitzt sind. Die Ahn-
lichkeit kann sich aus dem Schriftbild ergeben (Nike
.I. Mike), aus dem Klangbild (Nike./.Naiky) oder aus
dem Bedeutungsgehalt des Begriffs (Zwerg ./. Gnom).

Im Rahmen von Feinrecherchen sollten deshalb darii-
ber hinaus in der Regel Datenbanken externer Dienst-
leister herangezogen werden, die mit Algorithmen die
Markenregister auf Ahnlichkeiten mit der geplanten
Markeneintragung prifen. In einigen Territorien (z.B.
USA) kann Markenschutz nicht nur durch die Anmel-
dung beim Markenregister, sondern bereits durch die
reine Benutzung einer Marke entstehen. Bei der Re-
cherche muss man daher sicherstellen, dass auch die-
se Benutzungsrechte erfasst werden.

Uber die Markenregister hinaus kénnen auch Rech-
te an Geschiftsbezeichnungen relevant werden sowie
Rechte an im Handelsregister eingetragenen Firmen-
namen. Schlieflich konnen unter bestimmten Umstan-
den auch durch die Benutzung von Domains Rechte
an Geschiftsbezeichnungen entstehen, die beriicksich-
tigt werden miissen.

Zahl der Markenanmeldungen steigt

Die Zahl der deutschen Markenanmeldungen steig:
seit 2012 stetig. Im Jahr 2016 wurden beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) in Miinchen
75.501 Markeneintragungsverfahren abgeschlossen.
Von allen erledigten Verfahren endeten tiber zwei Drit-
tel (69,1 Prozent) durch die Eintragung der Marke. Die
attraktivsten Produkt- und Dienstleistungskategorien
sind — in dieser Reihenfolge — 'Werbung, Geschifts-
fuhrung, Ausbildung', 'sportliche und kulturelle Akti-
vitdten', 'Elektrische Apparate und Instrumente', 'wis-
senschaftliche, technologische Dienstleistungen' sowic
'Bekleidung, Schuhwaren'. In diesen Bereichen sind dic
Bezeichnungen besonders umkampft.

Die steigende Anzahl der Anmeldungen fiihrt dazu.
dass immer mehr Markennamen besetzt sind und ins-
besondere Gefahren durch Marken entstehen, die der
eigenen geplanten Marke dhnlich sind. Es gibt prak-
tisch kaum mehr eine Bezeichnung, deren Benutzung
vollig risikolos ist. Der Grund dafir liegt in dem Um-
stand, dass in Europa Marken eingetragen werden
konnen, ohne dass diese aktiv benutzt werden.



Eine aktive Benutzung muss nicht generell nachge-
wiesen werden. Eine Marke, die fiinf Jahre lang nicht
benutzt worden ist, kann nur auf Antrag geldscht
werden. Dies fithrt dazu, dass das Markenregister
zahlreiche Karteileichen aufweist, also Marken, die
zwar eingetragen sind, aber nicht mehr in Benutzung
sind und deren Inhaber auch kein Interesse mehr an
ihnen haben. Auch solche Marken gilt es, im Rahmen
einer Recherche als Risiken zu identifizieren.

Es besteht daher immer eine Abwagung des unter-
nehmerischen Risikos im Einzelfall, ob man trotz Be-
stehens dhnlicher Marken Produkte unter der eige-
nen gewihlten Bezeichnung auf den Markt bringen
mochte. Der Umstand, dass eine Marke vom Marken-
amt eingetragen wird, bedeutet dabei nicht, dass diese
Bezeichnung keine Rechte Dritter verletzt. Die Mar-
kenamter priifen in der Regel nicht, ob es dltere kon-
kurrierende Rechte gibt. Unternehmen mussen dazu
also selbst Nachforschungen anstellen

Benutzung allein reicht nicht

Hat man schlieflich eine Bezeichnung gefunden, die
aus Marketingsicht attraktiv ist und die mit vertret-
baren markenrechtlichen Risiken behaftet ist, muss
entschieden werden, in welchem Umfang die Marke
geschiitzt werden soll.

Ein Schutz ist erforderlich, weil die reine Benutzung
einer Marke in den meisten Territorien keine Rechte
entstehen ldsst. Dies kann dazu fithren, dass ein Unter-
nehmen seine Produkte aufgrund eines markenrecht-
lichen Angriffs umbenennen muss, obwohl die Pro-
dukte auf dem Markt waren, bevor der Gegner seine
Marke angemeldet hat. Es gilt also der Grundsatz,
dass Rechte an Marken nur durch Anmeldung und
Eintragung erlangt werden konnen.

Da ein weltweiter Markenschutz in der Regel zu teu-
er ist, sollte man sich auf die Kernmarkte beschran-
ken, in denen das Produkt verkauft werden soll. Hier-
bei ist allerdings zu beachten, dass insbesondere in
China Markenpiraten den europdischen Markt beo-
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bachten und solche registrieren, die erfolgreichen eu-
ropdischen Marken entsprechen. Die Markeninhaber
haben dann grofSe Miihe und sehr groflen finanziellen
Aufwand, ihre Markenrechte in China zurtickzuerhal-
ten. Sie sind sogar dem Risiko ausgesetzt, dass der Ver-
trieb ihrer Originalware von dem chinesischen 'Mar-
keninhaber' behindert wird. Es ist daher dringend zu
empfehlen, frithzeitig eine chinesische Markenanmel-
dung in Erwagung zu ziehen, sofern eine reale Mog-
lichkeit besteht, dass das betreffende Produkt spater
einmal in China vertrieben werden soll.
Die Suche nach einem geeigneten Namen und die
Quantifizierung der Risiken sind eine anspruchsvolle
Aufgabe. Wer die Herausforderung erfolgreich mei-
stern will, muss die Fallstricke kennen. Nur dann
kann die Marke umfassend geschuitzt werden.
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