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Vorwort

Fiir Unternehmen ist der Erwerb einer Marke und ihre Verteidi-
gung von zentraler Bedeutung. Vor der Anmeldung einer Registermarke
sind strategische Uberlegungen unter anderem zur Wahl der Marken-
form anzustellen, aber auch die rechtlichen Schutzvoraussetzungen sind
zu priifen und dltere kollidierende Markenrechte zu recherchieren. Zur
Verteidigung von Markenrechten gehort, jiingere Kollisionszeichen im
Markenregister 16schen zu lassen und Abwehrrechte bei Rechtsverletzun-
gen geltend zu machen. Es bedarf dementsprechend anwendungsorien-
tierten Fachwissens zum Markenrecht, um Chancen und Risiken von der
Anmeldung einer Marke bis zu ihrer Verteidigung erkennen und bewerten
zu kénnen.

Diese Themen werden praxisnah unter mafgeblicher Beriicksichtigung
der aktuellen Rechtsprechung zum deutschen Markenrecht behandelt.
Beispiele, Hinweise fiir die Praxis, Abbildungen zur Veranschaulichung
von Rechtsaspekten und Priifungsschemata ergédnzen die Ausfithrungen.
Musterfille sowie 45 Ubungsfille mit ausformulierten Losungen zu Ein-
tragungshindernissen, Loschungs- und Verletzungstatbestdnden sowie
zum Widerspruchs- und Verletzungsverfahren vermitteln die praktische
Rechtsanwendung.

Meine Rechtskenntnisse, Praxis- und Lehrerfahrungen sind in dieses Werk
zum deutschen Markenrecht eingeflossen. Ich war viele Jahre IP-Rechts-
anwaltin in einer international tatigen Grofikanzlei in Hamburg und
Frankfurt am Main. Seit tiber zwolf Jahren habe ich eine Professur fiir
Geistige Eigentumsrechte an der Hochschule Darmstadt und lehre in den
juristischen Studiengidngen Informationsrecht (LL.B.) und Internationales
Lizenzrecht (LL.M.).

Allein im Interesse einer besseren Lesbarkeit habe ich auf die gleichzei-
tige Verwendung der Sprachformen ménnlich, weiblich und divers ver-
zichtet. Sdmtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaflen fiir alle
Geschlechter.

Darmstadt, im August 2022
Gisela Jung-Weiser
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EINLEITUNG

Dieses Werk hat das Ziel, markenrechtliches Wissen fiir die Pra-
xis von der Anmeldung einer deutschen Marke bis zu ihrer Verteidigung
zu vermitteln. Dazu gehoren Antworten auf folgende Rechtsfragen:

=  Welche strategischen Uberlegungen sind schon bei der Wahl einer
Marke - Erwerbstatbestand, Markenform und beanspruchte Waren
oder Dienstleistungen — anzustellen?

=  Wann kann eine Marke eingetragen werden? Wie ist die Eintragungs-
fahigkeit materiell-rechtlich zu priifen, damit eine Markenanmeldung
Aussicht auf Erfolg hat? Wie erfolgt eine formell wirksame Markenan-
meldung?

=  Wie werden die Kollisionstatbestinde der Doppelidentitit, unmittelba-
ren Verwechslungsgefahr, der Gefahr des gedanklichen Inverbindung-
bringens oder der Beeintriachtigung einer bekannten Marke gepriift, die
Anspriiche des Markeninhabers auslosen?

= Welche prozessualen Moglichkeiten gibt es fiir die Loschung einer
prioritétsjiingeren Registermarke? Wie ist die Zulédssigkeit und Be-
griindetheit eines Widerspruchs zu priifen, um die Erfolgsaussichten
zu beurteilen?

=  Wie sieht die materiell-rechtliche Prifung eines Unterlassungsan-
spruchs — als Hauptabwehrrecht — bei Markenrechtsverletzung aus,
um dessen Erfolgsaussichten bewerten zu konnen?

Beispiele aus der Rechtsprechung, Hinweise fiir die Praxis, Abbildungen zur
Veranschaulichung von Rechtsaspekten, Priifungsschemata, Musterfélle so-
wie 45 Ubungsfille mit ausformulierten Losungen erginzen die Ausfithrun-
gen. Zu Ausbildungszwecken erfolgt die Losung der Falle im Gutachtenstil.

Die Hauptquelle des Werks ist die Rechtsprechung des BGH, des BPatG
sowie der Instanzgerichte. Die Muster- und Ubungsfille sind idR der Ge-
richtspraxis unter Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage und Vereinfa-
chung des Sachverhaltes nachgebildet.

Aus technischen Griinden erfolgt der Druck schwarz-weifS. Marken und
Abbildungen, deren Farbgebung fiir das Verstandnis und die Bewertung
relevant ist, sind am Ende des Textes noch einmal in Farbe wiedergegeben.
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A DEUTSCHES MARKENRECHT

Fiir ein Unternehmen, das in der Bundesrepublik Deutschland
gegriindet worden ist und hier seinen Hauptsitz hat, ist zunéchst das natio-
nale Kennzeichenrecht mafigeblich. Dies gilt fiir die Frage der Wahl der Un-
ternehmensbezeichnung gem. §§ 5 Abs. 2 MarkenG, 12 BGB wie auch fiir
die Markenwahl gem. § 4 MarkenG sowie entsprechender Domainnamen.

Der Erwerb eines deutschen Registermarkenrechts ist auch dann zu emp-
fehlen, wenn Warenvertrieb oder Dienstleistungserbringung von vornherein
innerhalb wie auflerhalb der EU angestrebt werden. Zwar konnte statt einer
deutschen Registermarke sogleich eine Unionsmarke erworben und auf deren
Grundlage eine internationale Registrierung fiir bestimmte Staaten erreicht
werden. Doch sind der Erwerb und der Bestand einer Unionsmarke aufgrund
des Einheitlichkeitsprinzips gem. Art. 1 Abs. 2 Satz 1 UMV grof3eren Risiken
ausgesetzt als dies bei einer nationalen Marke der Fall ist. Denkbar wire es
auch, eine deutsche Registermarke zu erwerben und auf deren Grundlage
die Schutzrechtserstreckung auf die EU sowie einzelne benannte Staaten im
Wege der internationalen Registrierung zu beantragen. Eine Unionsmarke
bietet gegeniiber einer international registrierten Marke mit Schutz in der EU
aber schon allein den Vorteil, dass sie von Anfang an rechtlich selbststdndig,
also nicht vom Bestand der Erstregistrierung abhéingig ist.

Ist das Inland der Primarmarkt, so sind der Erwerb eines deutschen Regis-
termarkenrechts, nachfolgend - binnen sechs Monaten unter Prioritits-
erhalt - die Anmeldung einer identischen Unionsmarke und schlief3lich
auf Basis der deutschen Marke die Schutzrechtserstreckung auf benannte
Staaten und damit ihre internationale Registrierung ratsam.

Rechtsquellen des deutschen Markenrechts sind das Markengesetz und die
Markenverordnung, die zuletzt Anderungen erfahren haben durch das am
14. Januar 2019 in Kraft getretene Markenrechtsmodernisierungsgesetz
(MaMoG) in Umsetzung der Markenrichtlinie (EU) 2015/2436.

| Begriff und systematische Stellung der Marke
Eine Marke ist gem. § 3 Abs. 1 MarkenG ein Zeichen, das geeig-

net ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Unterscheidungsfunktion

1 Vgl. Fezer/Buscher/Obergfell — Jung-Weiser Domainrecht (S 11).



ist - wie bei Unternehmensbezeichnungen, Werktiteln und geographischen
Herkunftsangaben gem. §§ 1, 5, 126 MarkenG auch - eine Grundfunktion
der Marke. Die Marke ist ein produktidentifizierendes Unterscheidungs-
zeichen, das einen betrieblichen Herkunftshinweis gibt. Die Hauptfunk-
tion der Marke besteht somit darin, die Ursprungsidentitit der gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewihrleisten.? Neben der
Gewihrleistung der Herkunft erfiillt sie auch weitere Markenfunktionen,
wie die Gewiéhrleistung der Qualitit der gekennzeichneten Produkte und
Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktionen; diese sind durch
den Doppelidentitits- sowie Bekanntheitsschutz rechtlich anerkannt.?

Ein Markenrecht kann fiir verschiedene Zeichenformen erworben werden. § 3
Abs. 1 MarkenG nennt Beispiele, ohne dass diese Aufzahlung abschlieflend
wiire, was sich aus dem Wort ,,insbesondere” ergibt. Uber die dort genannten
Markenformen der Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke, Klangmarke -
vormals Hérmarke genannt -, dreidimensionalen Marke — auch Formmarke
genannt — und Farbmarke hinaus gibt es nach §§ 6, 12 MarkenV Positionsmar-
ken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamar-
ken und Hologrammmarken. Letztere gibt es bislang nur als Unionsmarken.*
Anmeldungen von Multimediamarken und Mustermarken sind ab April 2019
beim DPMA eingegangen. Der Eintragung anderer Markenformen wie Ge-
ruchs- und Geschmacksmarken stand bislang das Erfordernis der graphi-
schen Darstellbarkeit gem. § 8 Abs. 1 MarkenG a. F. entgegen. Denn auch die
Kombination bspw. von Wortbeschreibung, chemischer Strukturformel und
Hinterlegung einer Probe erfiillte nicht die Anforderungen an die Darstellung
des Zeichens, die klar, eindeutig, in sich geschlossen, leicht zugénglich und
fir die Benutzer des Markenregisters verstindlich, dauerhaft sowie objektiv
sein musste.” Bei Tastmarken war es zur Erfilllung dieser Anforderungen
erforderlich, dass die mafigeblichen Eigenschaften des Gegenstandes, durch
dessen Beriihrung die Tastwahrnehmungen ausgelost werden, hinreichend
bestimmt angegeben wurden.® Mit Streichung der Anforderung der graphi-
schen Wiedergabe fiir Unionsmarken diirfen seit Oktober 2017 Zeichen in
jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zuginglicher Technologie
wiedergegeben werden, Art. 3 Abs. 1 UMDV. Nach Art. 4 Buchst. b UMV
muss die Darstellung der Marke jedoch weiterhin in einer Weise erfolgen, dass
»die zustdndigen Behorden und das Publikum den Gegenstand des dem Inha-
ber einer solchen Marke gewéhrten Schutzes klar und eindeutig bestimmen

2 BGH GRUR 2014, 872 Rn. 12 — Gute Laune Drops.

3 EuGH GRUR 2011, 1124 — Interflora/M&S; BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 80 —
Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2010, 726 Rn. 16, 25 — Opel-Blitz II.

4 Z.B. Unionsmarken Nr. 001787456, 002559144, 012383171.

5> EuGH GRUR 2003, 145 — Sieckmann.

6 BGH GRUR 2007, 148 Rn. 17 — Tastmarke.

Begriff und systematische Stellung der Marke

15



16

A Deutsches Markenrecht

kénnen'. Dies gilt seit dem 14. Januar 2019 auch im nationalen Markenrecht
durch die entsprechende Anderung des § 8 Abs. 1 MarkenG. Es ist fraglich,
ob Anmeldungen insbesondere von Tast-, Geruchs- und Geschmacksmarken
kiinftig zu deren Registrierung fithren werden.

Das Markenrecht gewihrt dem Inhaber ein subjektives AusschliefSlichkeits-
recht gem. § 14 Abs. 1 MarkenG. Die Abwehrrechte umfassen vor allem
Anspriiche auf Unterlassung, Auskunft und bei Verschulden auch Schaden-
ersatz, aber auch Vernichtungs- und Riickrufanspriiche sowie Vorlage-, Be-
sichtigungs- und Sicherungsanspriiche, §§ 14 Abs. 5 und 6, 18 ff. MarkenG.
Hinzu kommt ein Loschungsanspruch gegentiber kollidierenden jiingeren
Marken gem. §$ 9 bis 13 MarkenG, der zeitlich befristet im Wege des Wider-
spruchsverfahrens gem. § 42 MarkenG beim DPMA, durch Nichtigkeitsantrag
nach §$ 51, 53 MarkenG beim DPMA oder im Klageverfahren gem. §$ 51,
55 MarkenG bei den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden kann.

Das Immaterialgiiterrecht umfasst den Gewerblichen Rechtsschutz und das
Urheberrecht. Das Kennzeichen- und damit das Markenrecht ist Bestandteil
des Gewerblichen Rechtsschutzes und gehort folglich zu einem Teilbereich
des Immaterialgiiterrechts, das auch als Geistiges Eigentumsrecht bezeichnet
wird. In Ableitung aus dem englischen Begriff ,, Intellectual Property Rights*
ist die Bezeichnung ,,IP-Recht® gebrauchlich und in Anlehnung an die griine
Farbe der GRUR-Zeitschrift wird dieser Rechtsbereich salopp auch ,,griiner
Bereich® genannt.

Die meisten Immaterialgiiterrechte sind subjektive Ausschlief3lichkeits-
rechte, die wegen des Ausgleichs des Individualinteresses mit dem All-
gemeininteresse nur zeitlich beschrankt gewahrt werden. So betragt die
Schutzdauer eines Designs hochstens 25 Jahre, § 27 Abs. 2 DesignG, und
eines Patents hochstens 20 Jahre, § 16 PatG. Das Urheberrecht endet 70
Jahre post mortem auctoris, § 64 UrhG. Das Markenrecht bildet hier eine
Ausnahme, da es zeitlich unbeschrinkt bestehen kann. Zwar betrigt die
Schutzdauer einer Registermarke zehn Jahre, doch ist diese beliebig oft um
jeweils weitere zehn Jahre verldngerbar, § 47 MarkenG. Benutzungsmar-
ken- sowie Notorietdtsmarkenrechte nach § 4 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG
gelten solange fort, wie ihre Schutzentstehungsvoraussetzungen vorliegen.

Das Markenrecht féllt im System der Immaterialgiiterrechte auch dadurch
auf, dass es entgegen dem vorherrschenden Grundprinzip des Schutz-
rechtserwerbs durch Eintragung nicht nur durch die Registrierung gem.
§ 4 Nr. 1 MarkenG, sondern auch - wie beim urheberrechtlichen Schop-
fungsakt, § 2 Abs. 2 UrhG - durch tatséchliche Voraussetzungen gem. § 4
Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG entstehen kann.



Il Schutzrechtsentstehung

Es gibt im nationalen Recht drei Moglichkeiten, ein Markenrecht
zu erwerben. Diese sind in § 4 MarkenG normiert. Die Grundvorausset-
zung fiir die Entstehung von Markenschutz ist die Markenfihigkeit des
Zeichens nach § 3 Abs. 1 MarkenG. Zu dieser Grundvoraussetzung treten
die spezifischen Erwerbstatbestdnde gem. § 4 MarkenG hinzu.

Der Schutz einer Registermarke nach § 4 Nr. 1 MarkenG entsteht durch
die Eintragung der Marke und hat eine Schutzdauer von zehn Jahren gem.
§ 47 Abs. 1 MarkenG, die beliebig oft verlingert werden kann. Ein Zeichen
wird vom DPMA in das Markenregister eingetragen, wenn es wirksam
angemeldet worden ist und eintragungsfahig ist, d. h. markenfahigiSd § 3
Abs. 1 MarkenG und kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 MarkenG
vorliegt, § 41 Abs. 1 MarkenG. Das DPMA iiberpriift nicht, ob relative
Schutzhindernisse gem. § 9 MarkenG vorliegen. Zu beachten ist, dass eine
Registermarke fiir die Produkte, fiir die sie eingetragen ist, nach Ablauf von
fiinf Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die
Marke méglich war, ernsthaft im Inland benutzt werden muss. Anderen-
falls kann der Markeninhaber keine Rechte aus ihr herleiten und ist die
Registermarke l6schungsreif gem. §§ 25 f., 49 MarkenG. Der Schutz einer
Registermarke endet mit ihrer Loschung aus dem Markenregister, fiir die
es verschiedene Griinde geben kann: Nichtverldngerung der Eintragung,
Verzicht des Markeninhabers, Verfall oder Nichtigkeit der Marke wegen
absoluter oder relativer Schutzhindernisse, §$ 48 ff. MarkenG.

Der Schutz einer Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG entsteht mit
Benutzung des Zeichens im geschiftlichen Verkehr und ihrer Verkehrsgel-
tung fiir bestimmte Produkte. Sie wird daher auch Verkehrsgeltungsmarke
genannt. Im Gegensatz zur Registermarke, die mit ihrer Eintragung im
gesamten Inland Schutz erlangt, kann das Benutzungsmarkenrecht auch
geographisch beschrankt entstehen, wenn die Marke tiber Verkehrsgeltung
nur in einem Teilbereich der Bundesrepublik Deutschland verfiigt.” Der
Schutz einer Notorietidtsmarke nach § 4 Nr. 3 MarkenG entsteht mit der
notorischen Bekanntheit des Zeichens fiir bestimmte Produkte im Inland,
ohne dass ihre inlandische Benutzung erforderlich ist.® Diese Markenrechte
enden mit Wegfall ihrer Schutzentstehungsvoraussetzungen.

7 OLG Kéln GRUR 2008, 79, 80 — 4E; OLG Dresden GRUR 2002, 257 — Halber-
stadter Wirstchen.
& Vgl. BPatG Beschl. v. 26.2.2009 — 32 W (pat) 125/07, BeckRS 2009, 7649.
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A Deutsches Markenrecht

Die Markenrechte nach § 4 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG bestehen unabhingig
voneinander, so dass der Inhaber einer im inlindischen Geschiftsverkehr
bekannten Registermarke idR auch ein Benutzungsmarkenrecht und bei
einer allberithmten Marke zusétzlich auch ein Notorietatsmarkenrecht
geltend machen kann.

Hinweis:

Es sollte unbedingt ein Registermarkenschutz angestrebt und erreicht
werden, da eine Registermarke gegeniiber einer Benutzungs- oder
Verkehrsgeltungsmarke sowie einer Notorietdtsmarke den klaren
Vorteil hat, dass ihre Schutzentstehung durch die Registerlage nach-
weisbar ist und der fir den Vor- und Zeitrang iSd § 6 MarkenG mafR-
gebliche Zeitpunkt der Schutzentstehung, ihr Schutzgegenstand — das
beanspruchte Zeichen und die beanspruchten Produkte — sowie der
Inhaber eindeutig feststehen. Im Gegensatz dazu muss der Inhaber
einer Marke gem. § 4 Nr. 2 oder Nr. 3 MarkenG dies darlegen und
ggf. nachweisen, was insbesondere fiir den Zeitpunkt der Schutz-
rechtsentstehung schwierig ist. So kann eine Verkehrsbefragung als
Nachweis der Verkehrsgeltung oder notorischen Bekanntheit nicht
fiir die Vergangenheit durchgefiihrt werden.

1 Abgrenzung zur Unionsmarke und IR-Marke

Aus dem Territorialitatsgrundsatz folgt, dass bei beabsichtigter
grenziiberschreitender Markennutzung ein rein nationales Markenrecht
keinen ausreichenden Schutz bietet. Neben dem Schutzerwerb des Zei-
chens als deutsche Marke gibt es die Moglichkeit, das Zeichen als Unions-
marke mit Schutzerlangung in allen Mitgliedstaaten der EU und/oder als
international registrierte Marke fiir konkret benannte Staaten schiitzen
zu lassen. Diese Markensysteme sind eigenstindig und bewirken, dass
entsprechende Markenrechte unabhingig voneinander erworben werden
konnen und bestehen.

Das Unionsmarkenrecht wird gem. Art. 6 UMV allein durch Registrie-
rung beim EUIPO mit Sitz in Alicante erworben, kann also nicht auch
durch Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit entstehen. Es gilt das
Prinzip der Einheitlichkeit gem. Art. 1 Abs. 2 Satz 1 UMYV, so dass sich
der Schutz einer Unionsmarke bei EU-Erweiterung automatisch auf den
neuen Mitgliedsstaat erstreckt und seit dem Austritt von Grofibritannien
aus der EU auf die iibrigen Mitgliedsstaaten beschrinkt. Allerdings wird



dieser drastische Verlust des Unionsmarkenschutzes fiir Grofibritannien
durch eine Umwandlung in nationale britische Marken (,,comparable UK
trademarks®) unter Prioritdtserhalt ausgeglichen.” Auch die Nichtigkeits-
erklirung einer Unionsmarke in nur einem EU-Mitgliedsstaat hat eine
einheitliche Wirkung, wonach das Recht dann in jedem Mitgliedsstaat
nichtig ist. Die Benutzung einer Unionsmarke kann grundsatzlich nur fiir
die gesamte Union untersagt werden, Art. 1 Abs. 2 Satz 2 UMV.

Erfolgt die Registrierung einer Unionsmarke, wird diese in allen EU-Mit-
gliedsstaaten gleich einer nationalen Marke behandelt iSd Art. 19 UMV. In
den wesentlichen Aspekten stimmen Unionsmarkenrecht und deutsches
Registermarkenrecht tiberein. Eine weitere Harmonisierung ist durch das
am 14. Januar 2019 in Kraft getretene MaMoG erfolgt. Seither konnen auch
Lizenzen an einer deutschen Marke in das Markenregister eingetragen wer-
den, § 30 Abs. 6 MarkenG. Diese hat aber nur deklaratorischen Charakter,
wihrend eine Unionsmarkenlizenz erst mit ihrer Eintragung nach Art. 26,
27 Abs. 1 UMV gegeniiber Dritten wirkt.

Es ist empfehlenswert, eine deutsche Registermarke innerhalb von sechs
Monaten identisch als Unionsmarke anzumelden, da dann die Prioritat
der deutschen Marke in Anspruch genommen werden kann, Art. 34 UMV.

Wird ein Markenschutz fiir mehrere — auflereuropdische - Staaten be-
gehrt, so bietet sich die IR-Marke, also die internationale Registrierung
der deutschen Marke mit nur einer Anmeldung bei der WIPO mit Sitz in
Genf an. Ermoglicht wird dieses Markensystem durch das Madrider Ab-
kommen tiber die internationale Registrierung von Marken (, MMA®) und
das Protokoll zum MMA (,PMMA"). Voraussetzung fiir die internationale
Markenregistrierung ist ein bereits bestehendes Markenrecht in Form einer
Basismarke, was sowohl eine nationale Marke als auch eine Unionsmarke
sein kann. Auf der Grundlage bspw. einer deutschen Marke kann tiber das
DPMA bei der WIPO eine Schutzerstreckung auf weitere Lander, welche
Mitglieder des MMA/PMMA sind, beantragt werden. Gem. Art. 6 Abs. 2
MMA wird die IR-Marke fiinf Jahre nach deren Schutzerteilung von der
Basismarke unabhingig.

° Siehe hierzu Schwienhorst, Der Brexit und seine Auswirkungen auf Unions-
marken, GRUR-Prax 2021, 72.
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A Deutsches Markenrecht

Hinweis:

Als Strategie fiir den Erwerb von Markenrechten fir ein deutsches
Unternehmen, das seine Markenprodukte auch auRerhalb Deutsch-
lands in einzelnen EU-Mitgliedstaaten, aber auch in anderen Lan-
dern der Welt exportieren moéchte, bietet sich in der Regel folgende
Vorgehensweise an: Zunachst sollte eine deutsche Registermarke
erworben, diese also beim DPMA in Miinchen zur Eintragung ange-
meldet werden. Innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag
der Marke sollte diese als Unionsmarke beim EUIPO in Alicante an-
gemeldet werden, da diese dann die Prioritdt der deutschen Marke
erhalten kann. Die Unionsmarke ist in allen EU-Mitgliedstaaten ge-
schiitzt. Fir den Erwerb von Markenschutz in Nicht-EU-Landern bie-
tet sich auf der Basis der deutschen Registermarke eine IR-Marken-
eintragung an, die Uber das DPMA bei der WIPO in Genf beantragt
werden kann. Auch wenn hierfiir ggf. bereits die Anmeldung der
deutschen Marke gengt, sollte ihre Eintragung abgewartet werden.
Denn eine IR-Marke ist in der Anfangszeit von dem Bestand der
Basismarke abhangig.




B ALLGEMEINES ZUR REGISTERMARKE

Der Erwerb eines Registermarkenrechts nach § 4 Nr. 1 MarkenG
ist — wie bereits ausgefiithrt — aus mehreren Griinden vorzugswiirdig vor
den anderen Entstehungstatbestdnden.

Am Anfang des Prozesses zum Schutzrechtserwerb steht die Auswahl des
Zeichens und der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen. Nahe-
res folgt hierzu in den néchsten beiden Abschnitten. Sodann ist die Priifung
vorzunehmen, die auch das DPMA gem. § 37 MarkenG durchfiihrt: Ist das
Zeichen in der konkreten Form fiir die konkreten Waren und Dienstleistun-
gen materiell-rechtlich eintragungsfahig iSv §$ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und Abs. 2
MarkenG? Wird diese Frage bejaht, so ist im néachsten Schritt eine Priifung
nach dem Vorliegen relativer Schutzhindernisse iSv § 9 MarkenG vorzuneh-
men, auch wenn das keine Eintragungsvoraussetzung ist. Diese Priifung ist
erforderlich, um das Risiko der Loschung der beabsichtigten Registermarke
aufgrund eines dlteren Kollisionsrechts zu bestimmen. Das setzt wiederum
eine Recherche nach Marken mit Schutz im Inland voraus, so dass die Daten-
banken fiir deutsche Marken, Unionsmarken und IR-Marken mit Schutzer-
streckung auf die Bundesrepublik Deutschland zu konsultieren sind. Wahrend
die Suche nach einer bereits existierenden identischen Marke verhéltnisméfig
einfach ist, gestaltet sich die Suche nach verwechslungsfihigen dlteren Marken
schwieriger. Diese Markenrecherche kann durch eine eigene (Vorab)Recher-
che in Online-Datenbanken'® oder durch auf solche Dienstleistungen spezia-
lisierte Firmen erfolgen. Auch nach dem Erwerb des Registermarkenschutzes
sollte regelméfig nach identischen oder dhnlichen Neueintragungen anderer
Marken recherchiert werden, um gegen diese vorzugehen und die eigene
Marke zu verteidigen. In beiden Féllen sind die Rechercheergebnisse rechtlich
dahingehend zu priifen, ob ein Loschungsgrund nach § 9 Abs. 1 MarkenG
besteht: Identitdtsschutz, Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz. Da
diese Loschungsgriinde den Verletzungstatbestdnden des § 14 Abs. 2 Mar-
kenG entsprechen," wird auf die gutachterlichen Falllosungen von Marken-
rechtskollisionen in diesem Werk verwiesen. Die Recherche sollte nicht nur
dltere Registermarken erfassen, sondern weitere éltere Kennzeichenrechte
iSv §$ 9 bis 13 MarkenG, namlich Benutzungsmarken, Notorietdtsmarken,
geschiftliche Bezeichnungen sowie Ursprungsangaben oder geographische

10 https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/basis; https://www.tmdn.org/
tmview/#/tmview; https://euipo.europa.eu/eSearch/; https://branddb.wipo.
int/branddb/en/.

1 EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 24 f. — Intel Corporation/CPM United Kingdom; GRUR
2003, 422 Rn. 41 — Arthur/Arthur et Félicie; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 19 —
BioGourmet.
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B Allgemeines zur Registermarke

Angaben, sofern letztere nach dem 14. Januar 2019 angemeldet worden sind,
§ 158 Abs. 3 MarkenG. Denn auch diese Kennzeichenrechte kénnen zur
Loschung berechtigen, §§ 42 Abs. 2, 51 Abs. 1, 53 Abs. 1 MarkenG.

Im letzten Schritt ist sicher zu stellen, dass die Anmeldung formell wirksam
ist, § 36 MarkenG.

Hinweis:

MarkenG

Die folgende Vorgehensweise empfiehlt sich fiir den Erwerb eines
Registermarkenrechts:
1. Wahldes Zeichens (Markenform? Konkrete Darstellung?) und der
beanspruchten Produkte (Formulierung und Klassifizierung?)
2. Rechtliche Prifung der Eintragungsfahigkeit
a) Markenfahigkeit, § 3 Abs. 1 MarkenG
b) Kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 MarkenG
3. Markenrecherche nach entgegenstehenden alteren Rechten, § 9

4. Formell wirksame Anmeldung der Marke, § 36 MarkenG

| Strategie der Markenwahl

Mit der Auswahl des Zeichens beginnt der Prozess, der zum
Erwerb eines Registermarkenrechts fithren soll. Fiir die Wahl des Zei-
chens stehen viele Markenformen zur Verfiigung, die iberwiegend, aber
nicht abschlieffend in § 3 Abs. 1 MarkenG aufgezahlt sind. Hinzukom-
men Markenformen, die wie die Positions- und Bewegungsmarke in der
Praxis schon langer anerkannt sind, aber erst seit dem MaMoG in §§ 6,
12 MarkenV namentlich benannt werden. Als neue Markenform hat die
Markenrechtsreform in 2019 die Mustermarke eingefiihrt, §§ 6 Nr. 6, 12
MarkenV. Nachfolgend ein Uberblick:

Markenform | Erlduterung | Beispiele

Wortmarke

Einzelne Worte, mehrere
Worter, Personennamen,
ganze Satze (Slogans),
Buchstaben, Zahlen und
Buchstaben-/Zahlenkom-
binationen. Es handelt
sich bei all diesen Fallen
um Wortmarken.

SAP, Audi A8, P 5, 11833,
Wohnst du noch oder lebst du
schon?, Claus Hipp




Markenform ‘ Erlauterung ‘ Beispiele

Bildbestandteilen bestehen
oder aus Wortern, die
graphisch gestaltet sind.

Bildmarke Eine Bildmarke ist ein Bild,
ein Bildelement oder eine @ ‘ ‘/‘ %
Abbildung ohne Wortbe-
standteile.

Wort-/Bild- Marken, die aus einer Kom-

marke bination von Wort- und @6% VANS,|

Klangmarken

Klangmarken sind Zeichen,
die vom Gehor wahrge-
nommen werden, ohne
Sprache zu sein, also Tone,
Tonfolgen, Melodien

oder sonstige Klange und
Gerausche.

of de-se Seinre Komen S Baucly” Sermhannnee

genommen wird.

Formmarken/ | Als Formmarke kann die
dreidimensio- | Ware selbst, deren Verpa- ] &
nale Marken | ckung oder eine Phanta-
siefigur geschitzt sein. 7
Farb- Eine Farbmarke besteht
marken?*? aus einer konturlosen
Farbe oder aus Farbzu-
sammenstellungen.
Positions- Ein Zeichen, das durch
marken seine Position, also seine e
immer gleiche Anbringung i i ®
an der gleichen Stelle an i J
der Ware, wahrgenom- e
men wird.
Bewegungs- | Ein Zeichen, das durch
marken seine Bewegung wahr-

2 Sijehe Abb. in Farbe am Textende.
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