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Markenrecht

Angesichts des standig steigenden Markenbewusstseins der Verbraucher gewinnt die Marke,
friher Warenzeichen genannt, einen immer héheren Stellenwert als Marketinginstrument. Sie
steht fur die Qualitdt und das Image eines Produktes und hilft dem Kunden bei der Wiederer-
kennung. Das Markenrecht und insbesondere die Eintragung einer Marke tragen dazu bei, die-
se Vorteile zu sichern und die Marke gegen Missbrauch zu schitzen.

1. Was ist als Marke schutzfahig?

Die haufigsten Markenformen sind Wortmarken und Bildmarken. Als Wortmarke schutzfahig
sind Kennzeichen bzw. Begriffe, die aus Buchstaben oder Zahlen bestehen wie z. B. Nivea,
Golf, Nike, O,, Audi A4. Auch Personennamen oder Werbeslogans wie ,Freude am Fahren®
kénnen die erforderliche Kennzeichnungskraft haben. Als Bildmarken sind Bildzeichen wie ins-
besondere Logos schutzfahig (z. B. der ,Mercedes-Stern“ oder der angebissene Apfel von
,<Apple Macintosh®). Wort- und Bildmarken kénnen dartber hinaus in Kombination als Wort- /
Bildmarke geschitzt werden (z. B. das geschwungene ,M“ im Wort ,McDonalds®). Neben die-
sen klassischen Markenformen sind aber auch Zahlen, Horzeichen, dreidimensionale Gestal-
tungen einschlieBlich der Form oder Verpackung einer Ware sowie Farben und Farbzusam-
menstellungen als Marke schutzfahig.

Schutzvoraussetzung fir alle Zeichen ist, dass sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleis-
tungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zudem
mussen sie sich graphisch darstellen lassen. Bei Horzeichen reicht es daher beispielsweise
aus, dass sie in Notenschrift niedergelegt werden kénnen.

2. Was sind absolute Schutzhindernisse (8 8 Markengesetz)?

Im Markenrecht sind verschiedene Fallgruppen geregelt, bei deren Vorliegen ein Zeichen nicht
schutzfahig ist (absolute Schutzhindernisse), vgl. § 8 Markengesetz (MarkenG).

Absolute Schutzhindernisse sind:

e Fehlende Unterscheidungskraft

Zeichen, die keine Unterscheidungskraft besitzen, also rein beschreibend sind. Einem Zei-
chen fehlt die Unterscheidungskraft, wenn es ein Produkt nicht nach seiner betrieblichen
Herkunft unterscheidbar macht, sondern lediglich seine Beschaffenheit oder seine Bestim-
mung beschreibt. (z. B. ,marktfrisch® fir Lebensmittel; unterscheidungskraftig dagegen z. B.
LApfel“ fir Computer. Dabei ist aber immer der Gesamteindruck entscheidend, so dass zum
Beispiel ein grundsatzlich beschreibendes (also nicht unterscheidungskréftiges) Wort aus-
nahmsweise durch seine originelle Schreibweise oder Darstellung schutzfahig sein kann
(z. B. ,FRISH® fur die Verpflegung von Gasten mit frischen Speisen wegen englischer
Schreibweise und Grol3buchstaben. Diese Grundsatze gelten gleichermalRen fur die Gbri-
gen Markenformen wie Bild-, Farb- oder 3-D-Marken.
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e Freihaltebedurfnis
Die Benutzung eines Zeichens muss fir den allgemeinen Geschéftsverkehr zur Bezeich-
nung und Beschreibung von Produkten mdoglich bleiben. Bei Wortmarken fallen darunter
insbesondere auch gangige Abkurzungen, zum Teil kdnnen auch fremdsprachige Bezeich-
nungen freihaltebedurftig sein. (Bsp.: ,FuBball WM 2010“ ist freihaltebedurftig, ,WM 2010“
dagegen schutzfahig; ,Funfer” fir Kfz (BMW) ist nicht sachbeschreibend und daher schutz-
fahig.)

e Gattungsangaben / Gibliche Bezeichnungen
Bezeichnungen, die lediglich die Gattung der Waren oder Dienstleistungen bestimmen oder
fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch tblich gewor-
den sind (Bsp.: ,Diesel® ist eine Gattungsbezeichnung fur Kraftstoff, ist aber schutzfahig
z. B. fiir Bekleidung / Jeans.

Ausnahme: Ausnahmsweise kann aber ein Zeichen, welchem aus einem der drei genannten
Grinde die Schutzfahigkeit fehlt, Markenschutz erlangen, wenn es sich infolge seiner standigen
Benutzung fur die Waren oder Dienstleistungen, fiir welche die Marke angemeldet wurde, in
den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung).
So z. B. der Werbeslogan ,Nicht immer, aber immer 6fter, dem vor der erfolgreichen Werbe-
kampagne noch die Markeneintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert wor-
den war.

Ausnahmslos ausgeschlossen von der Eintragung sind aber auRerdem:

tauschende Zeichen

ordnungs- oder sittenwidrige Zeichen
Hoheitszeichen

amtliche Prifzeichen

Kennzeichen internationaler Organisationen.

Achtung: Diese Darstellung liefert nur einen groben Uberblick tiber die Kriterien der Schutzfa-
higkeit von Marken. Letztlich ist dies aber immer im Einzelfall zu entscheiden, wobei hierzu eine
umfangreiche und z. T. unibersichtliche Einzelfallrechtsprechung existiert. Vor diesem Hinter-
grund ist die Beurteilung der Schutzfahigkeit meist sehr schwierig, so dass bei der Anmeldung
einer Marke unbedingt die Hilfe eines erfahrenen Rechtsanwalts flir gewerblichen Rechtsschutz
in Anspruch genommen werden sollte.

3. Was bedeutet Prioritat?

Im Markenrecht gilt der so genannte Grundsatz der Prioritat, der sich auch mit der Formel ,Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst® umschreiben lasst. Wer sein Kennzeichenrecht friher erworben
hat, kann sich grundsatzlich gegeniiber demjenigen, der es spéter erworben hat, durchsetzen.
Das Prioritatsprinzip ist damit fur die Berechtigung sowohl im Widerspruchs- und Loschungsver-
fahren als auch im Verletzungsverfahren maf3gebend. Maf3geblich fur die Prioritat ist grundsétz-
lich der Tag der Anmeldung (8 33 MarkenG) der Marke beim DPMA (siehe dazu unten Nr. 18).

4. Wie entsteht Markenschutz (8§ 4 MarkenG)?

Das Markengesetz sieht drei Wege vor, Markenschutz zu erlangen: Durch Eintragung in das
Markenregister, mittels Durchsetzung eines benutzen Zeichens im Verkehr (Verkehrsgeltung)
und aufgrund notorischer Bekanntheit einer Marke.
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Markenschutz durch Verkehrsgeltung entsteht, wenn ein Zeichen regelmafig im geschéftlichen
Verkehr fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und sich das Zeichen auf dem
Markt zur Kennzeichnung dieser Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat, so dass die
beteiligten Verkehrskreise ein bestimmtes Unternehmen mit dem Zeichen in Verbindung brin-
gen. Ebenso genieldt eine im Ausland registrierte Marke Schutz im Inland, wenn sie auch im
Inland ,notorisch bekannt* ist. Das bedeutet, dass sie einen besonderen Bekanntheitsgrad er-
langt haben muss, was jeweils im Einzelfall zu klaren ist.

Die beiden beschriebenen Wege haben den Vorteil, dass der Schutz quasi automatisch, ohne
Eintragung in ein Markenregister entsteht. Auf der anderen Seite sind der Zeitpunkt der Entste-
hung des Markenschutzes und die Voraussetzungen fiir die Verkehrsdurchsetzung oder die
notorische Bekanntheit eines Zeichens oft nur schwer nachzuweisen. Je bekannter aber eine
Marke bzw. ein Zeichen ist, desto groRer ist die Gefahr, dass Konkurrenten das Zeichen kopie-
ren. Tragt der Konkurrent das Zeichen dann als erster ins Markenregister ein, kann er dem ei-
gentlichen Schopfer des Zeichens im schlimmsten Fall die Verwendung seines Zeichens unter-
sagen, wenn diesem nicht der Nachweis der vorherigen Verkehrsgeltung oder Bekanntheit ge-
lingt. Der sicherste Schutz ist daher die rechtzeitige Eintragung als Marke im Markenregister
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA); sie ist bei der beabsichtigten Verwendung
eines markenfahigen Zeichens unbedingt zu empfehlen. Erforderlich ist daflr die gebihren-
pflichtige Anmeldung der Marke beim DPMA.

5. Wie und wo kann eine Marke angemeldet werden?

Fur die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Markenregister ist die Vorlage eines An-
trages beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erforderlich. Das entsprechende An-
meldeformular ist beim DPMA erhéltlich (auch als interaktives Anmeldeformular im Internet):

Deutsches Patent- und Markenamt,

Zweibriickenstrafle 12, 80331 Miinchen

Tel.: (089) 2195-0/ 2195-3402, Telefax: (089) 2195-2221,
http:/mwww.dpma.de.

Erforderliche Angaben fiir die Anmeldung sind:

e Angaben zur ldentitat des Anmelders

e Wiedergabe der anzumeldenden Marke: Wortlaut oder (v. a. bei Bildmarken) graphische
Darstellung

e Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen (siehe dazu unten Nr. 6)

Wichtig: Nach Eingang der Anmeldung beim DPMA diirfen keine weiteren Waren und Dienst-
leistungen mehr nachtraglich aufgenommen werden. Eine nachtragliche Beschrankung der Wa-
ren- / Dienstleistungsklassen ist hingegen jederzeit méglich.

Das DPMA vermerkt den so genannten ,Anmeldetag” (Tag des Eingangs der Anmeldung) und
das Aktenzeichen und teilt dem Anmelder beides mittels einer Empfangsbescheinigung mit.

Auf entsprechenden Antrag hin fihrt das DPMA (gegen gesonderte Gebihr, siehe unten Nr. 8)
eine beschleunigte Prifung durch.

6. Was ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen?

Im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind alle Waren und Dienstleistungen aufzuftih-

ren, fir welche die Marke eingetragen werden soll. Das Verzeichnis darf keine Markennamen
enthalten, sondern es missen entsprechende Gattungsbegriffe verwendet werden.
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Dabei sollte die Liste von Waren und Dienstleistungen nach dem Abkommen von Nizza (so ge-
nannte ,Nizza-Klassifikation“) verwendet werden. Die ,Nizza-Klassifikation® enthalt ein Ver-
zeichnis aller gangigen Waren und Dienstleistungen, die in insgesamt 45 verschiedene Produkt-
Gattungen (,Klassen®) eingeteilt sind. Der Anmelder kann entweder die jeweils fett gedruckten
Oberbegriffe einer Klasse Ubernehmen oder die jeweils darunter aufgelisteten Einzelbegriffe.
Sofern man eigene Begriffe verwenden méchte, weil z. B. die Liste keine passende Produktbe-
zeichnung enthalt, muss man diese aber der passenden Klasse zuordnen.

Die ,Nizza-Klassifikation“ ist ebenfalls beim DPMA auf der Homepage zu finden unter:
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html

Das Waren und Dienstleistungsverzeichnisse muss geordnet nach Klassen und in der Reihen-
folge der Klasseneinteilung erstellt werden (siehe hierzu auch die Hinweise des DPMA im Inter-
net).

Achtung: Nach Eingang der Anmeldung beim DPMA durfen keine zusatzlichen Waren und
Dienstleistungen mehr nachtraglich aufgenommen werden. Eine nachtragliche Beschrankung
der Waren- / Dienstleistungsklassen ist hingegen jederzeit mdglich.

7. Wer kann eine Marke anmelden (Antragsberechtigung)?

Inhaber einer Marke kdnnen nattrliche und juristische Personen sowie rechtsfahige Personen-
gesellschaften sein. Auch eine Gesellschaft des burgerlichen Rechts kann daher Markeninha-
ber sein, wenn mindestens ein vertretungsberechtigter Gesellschafter mit Namen und Anschrift
angegeben wird. Im Ubrigen kénnen auch Privatpersonen Inhaber von Marken sein, die Fiih-
rung eines Geschaftsbetriebes ist nicht erforderlich.

8. Kosten der Anmeldung

Bei Anmeldung einer Marke sind Gebuhren zu entrichten. Bei der Hinzuziehung eines Patent-
oder Rechtsanwalts kommen die entsprechenden Kosten hinzu.

Informationen dazu finden Sie unter: http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html
Eine detaillierte GebUhrenlbersicht enthélt das Merkblatt des Deutschen Patent- und Marken-
amtes: http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf

Achtung: Die Zahlungsfrist betragt drei Monate ab Einreichung der Anmeldung. Wird sie ver-
saumt, so gilt die Anmeldung als zurtickgenommen.

Die Anmeldegebuhr ist eine Pauschalgebihr. Sie umfasst neben den Anmeldegebihren fir drei
Waren- / Dienstleistungsklassen den Druckkostenbeitrag fur die Veroéffentlichung der Marke im
Markenblatt sowie die Gebuhr fir die Eintragung in das Register.

9. Was wird bei der Anmeldung vom DPMA gepruft?

Das DPMA prift, ob formelle Mangel (z. B. Antragsberechtigung, Fehlen des Waren- bzw.
Dienstleistungsverzeichnisses) oder absolute Schutzhindernisse (z. B. fehlende Unterschei-
dungskraft) bestehen. Nicht geprift wird die etwaige Kollision mit anderen, mdglicherweise ent-
gegenstehenden alteren Marken- oder Firmenrechten, die nach dem oben genannten Grund-
satz der Prioritat gegebenenfalls Vorrang haben und von den betroffenen Rechtsinhabern im
Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kdnnen. Es ist daher unbedingt zu empfehlen,
vor der Anmeldung eine Markenrecherche hinsichtlich bestehender Rechte durchzufiihren.
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10. Wie kann ich eine Markenrecherche durchfithren?

Die Gefahr, durch die Anmeldung einer Marke oder die Benutzung eines Zeichens im Ge-
schaftsverkehr bereits bestehende Marken oder nicht eingetragene Firmenrechte (vgl. dazu
IHK-Merkblatt ,Der Schutz der Firma und anderer Unternehmenskennzeichen®) zu verletzen,
l&sst sich durch eine sorgfaltige Markenrecherche im Vorfeld minimieren.

Achtung: Eine professionelle Markenrecherche ist bereits vor der Anmeldung eines Zeichens
beim DPMA, aber auch schon vor der blol3en Benutzung im Geschéftsverkehr erforderlich, da
andernfalls der Vorwurf der Fahrlassigkeit besteht und somit Schadenersatzanspriiche des
Markeninhabers bestehen.

Fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sind dabei alle registrierten deutschen Marken
relevant, aul3erdem alle europaischen Gemeinschaftsmarken sowie alle internationalen Regist-
rierungen, soweit sie auch Geltung in Deutschland haben. Nicht eingetragene Unternehmens-
kennzeichen sind bedeutsam, wenn sie zumindest auch im gesamten Gebiet der Bundesrepub-
lik Deutschland genutzt werden (diese kdnnen natirlich auch von ausléandischen Unternehmen
stammen.

Achtung: Nicht nur identische, sondern auch ,nur® ahnliche Marken und Geschaftsbezeichnun-
gen kdnnen relevant sein! Entsprechend umfangreich sollte deshalb die Recherche ausfallen.

Da es fur den Einzelnen oft unmdglich ist, alle in Frage kommenden Marken- und Firmenrechte
in einem derart weiteren Umfang zu beriicksichtigen, werden Markenrecherchen auch von spe-
zialisierten Firmen durchgefiihrt. Diese Markenrecherchedienste ermitteln samtliche Marken
und Kennzeichen, die mit dem gewtnschten Zeichen identisch oder diesem &hnlich sein kdn-
nen. Die so ermittelten Daten missen dann mit Hilfe eines erfahrenen Markenrechts- oder Pa-
tentanwalts analysiert und mégliche Kollisionsfélle ausgesondert werden. Auch wenn die hier-
durch entstehenden Kosten (sie kénnen nach Anbieter und Umfang der Recherche zwischen
100 und 1.000 EUR liegen) abschreckend wirken, ist zu bedenken, dass die Schadenersatzan-
spruche (plus Anwalts- und ggf. Verfahrenskosten) im Falle einer Markenrechtsverletzung um
ein Vielfaches hoher sind.

Eine eigene Vorabrecherche fur Marken kann jeder bei den jeweiligen Markendmtern online

kostenlos durchfiihren:

e beim DPMA (fur deutsche und internationale Marken mit Wirkung fur Deutschland) unter:
http://register.dpma.de

e beim HABM (fUr européaische Gemeinschaftsmarken) unter: http://oami.europa.eu

e bei der WIPO (fur internationale Marken) unter www.wipo.int

Achtung: Die eigene Recherche beim DPMA und im Internet ohne professionelle rechtliche
Beratung reicht jedoch nicht aus, um ggf. den Vorwurf der fahrlassigen Markenverletzung zu
beseitigen!

11. Dauer des Anmeldeverfahrens / Antrag auf beschleunigte Prufung

Die Prufung eines Antrages beim DPMA dauert aufgrund des hohen Arbeitsanfalls in der Regel
mindestens sechs Monate, in vielen Fallen auch langer. Der Antrag auf beschleunigte Prifung
dient dazu, eine rasche Entscheidung tber die Anmeldung herbeizufihren. Fir die beschleunig-
te Prifung ist eine gesonderte Gebuhr zu entrichten. Dauert das Verfahren dennoch langer als
sechs Monate und tritt somit keine Beschleunigung des Verfahrens ein, so kann die Gebihr
zuruickgefordert werden.
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12. Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG)

Ergeben sich bei der Prifung durch das DPMA keine formellen Mangel oder absoluten Schutz-
hindernisse, so wird die Marke in das Markenregister beim DPMA eingetragen und die Eintra-
gung im Markenblatt veroffentlicht.

Altere Rechte im Sinne des Gesetzes sind:

e Angemeldete oder eingetragene, identische oder dhnliche (verwechslungsfahige) altere
Marken

e Angemeldete oder eingetragene, identische oder ahnliche (auch nicht verwechslungsfahi-
ge) altere bekannte Marken

e Identische oder ahnliche altere ,notorisch bekannte Marken® (hier gilt dasselbe wie bei den
zwei vorstehenden Punkten)

e Identische oder ahnliche altere Zeichen, die durch Verkehrsgeltung Markenschutz erlangt
haben

e Identische oder ahnliche altere geschéftliche Bezeichnungen / Unternehmenskennzeichen,
die im gesamten Bundesgebiet benutzt werden

e Identische oder ahnliche altere Werktitel

Auch der Widerspruch ist gebiihrenpflichtig. Die Widerspruchsgebihr muss innerhalb der Wi-
derspruchsfrist gezahlt werden. Erweist sich der Widerspruch als berechtigt, so wird die zeitlich
jungere Eintragung geléscht.

13. Kann nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch gegen eine eingetragene Marke
vorgegangen werden?

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist kann eine Marke auf Antrag eines Dritten in zwei Fallen ge-
|6scht werden:

e Wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein absolutes Schutzhindernis besteht, das beispielsweise
vom DPMA bei der Priifung Gbersehen wurde.

e Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Inhaber eines prioritatsalteren, eingetragenen
(z. B. eingetragene Marke mit fruiherem Anmeldetag) oder nicht eingetragenen (z. B. Fir-
menname) Zeichens im Wege eines Ldschungsverfahrens beim DPMA (88 50, 54 Mar-
kenG) oder mit einer Loschungsklage (88 51, 55 MarkenG) die Loschung einer anderen
Marke geltend machen.

14. Schutzdauer und ihre Verlangerung (8 47 MarkenG)

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jah-
re nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag féllt. Die Schutzdauer kann durch rechtzeiti-
ge Zahlung der Verlangerungsgebihr jeweils um weitere zehn Jahre verlangert werden.

Die Gebuhren sind am letzten Tag des Monats féllig, in dem die Schutzdauer endet. Aus Grin-
den der Kostenersparnis und der Verfahrensvereinfachung wird den Markeninhabern dringend
empfohlen, von der Moglichkeit der rechtzeitigen zuschlagsfreien Zahlung Gebrauch zu machen
bzw. selbst den (teilweisen) Verzicht auf die Marke zu erklaren, soweit eine Verlangerung der
Schutzdauer nicht beabsichtigt ist.

Informationen zu den Kosten finden Sie unter: http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html
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15. Was umfasst der Schutzbereich der Marke?

Der Schutzbereich umfasst bei einer Eintragung in das Markenregister beim DPMA das gesam-
te deutsche Bundesgebiet. Wird eine Marke auf EU-Ebene oder weltweit eingetragen, so ist der
Schutzbereich entsprechend erweitert (zur EU-Marke vgl. IHK-Merkblatt ,Die europaische Ge-
meinschaftsmarke®).

16. Was bedeutet Benutzungszwang?

Eine eingetragene Marke muss benutzt werden. Mit der Eintragung beginnt die 5-Jahresfrist flr
die Aufnahme der Benutzung. Eine Marke, die wahrend dieser funf Jahre nicht benutzt wird,
kann auf Antrag eines Konkurrenten wegen Nichtbenutzung geléscht werden (8 43 MarkenG).

17. Was bedeutet Verwechslungsgefahr?

Der Markeninhaber kann sich dagegen wehren, dass ein Konkurrent identische oder ahnliche,
verwechselbare Bezeichnungen fir &hnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet. Bei der
Frage, ob tatsachlich die Gefahr einer Verwechslung zweier Zeichen besteht, sind drei Kriterien
Zu beachten:

« die Ahnlichkeit der Bezeichnungen nach dem Klang (z. B. LIOR/DIOR), dem Bild (z. B. ahnli-
ches Logo), dem Schriftbild (Nachahmung eines eigentiimlichen Schriftzugs, z. B. bei Coca
Cola) oder nach dem Sinn (Wortbedeutung);

* Waren- oder Branchennahe, also eine gewisse Nahe zwischen den Waren / Dienstleistun-
gen des Inhabers der adlteren Marke und denjenigen des Verletzers;

» die Kennzeichnungskraft der verwendeten Zeichen: Verwechslungsgefahr wird umso eher
vorliegen, je starker die Kennzeichnungskraft des prioritatsélteren Zeichens ist. Dabei gilt der
Grundsatz: Je phantasievoller und origineller das Zeichen ist, desto hdher ist auch seine
Kennzeichnungskraft.

Fur die Beurteilung, ob fir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, ist auf die
Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsver-
brauchers abzustellen.

Wichtig: Im Einzelfall ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausgesprochen schwierig,
so dass sich in diesem Bereich eine umfangreiche Rechtsprechung herausgebildet hat. Auch
dabei sollte also immer ein erfahrener Rechtsanwalt zur Rate gezogen werden.

18. Welche Anspriiche hat der Markeninhaber bei Rechtsverletzungen?
Wie kann er seine Rechte durchsetzten?

Mit der Eintragung der Marke erwirbt der Inhaber das alleinige Recht, die betreffende Kenn-
zeichnung fir die geschitzten Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Daher kann er
grundsatzlich verlangen, dass innerhalb des Schutzbereiches der Eintragung niemand ein iden-
tisches oder verwechslungsfahig &hnliches Zeichen verwendet, § 14 MarkenG. Im Falle einer
Verletzung seiner Rechte stehen dem Markeninhaber verschiedene Anspriiche gegen den
Rechtsverletzer zu: Zum einen kann er Unterlassung des Markengebrauchs verlangen, sofern
die Gefahr einer Wiederholung droht. Zu diesem Zweck wird er den Verletzer schriftlich abmah-
nen und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklarung verlangen.
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Wichtig: Verschulden ist dabei nicht erforderlich; Unkenntnis bezlglich des Markenrechts
schitzt nicht vor einer Abmahnung!

Daruiber hinaus hat der Markeninhaber bei Verschulden (vorsatzlichem oder fahrlassigem Han-
deln) des Verletzers einen Anspruch auf Schadenersatz. Da der tatsachlich entstandene Scha-
den aber meist kaum nachweisbar ist, wird in aller Regel eine fiktive Lizenzgebihr berechnet
(sog. ,Lizenzanalogie®, siehe unten Nr. 19). Fahrlassigkeit wird dabei schon dann angenom-
men, wenn keine professionelle Markenrecherche durchgefuhrt wurde. Zudem kann der Mar-
keninhaber die durch die Abmahnung entstandenen Kosten geltend machen (z. B. Rechtsan-
waltskosten). Daneben kann der nicht berechtigte Nutzer unter bestimmten Voraussetzungen
verpflichtet sein, die widerrechtlich mit der Marke gekennzeichneten Gegenstéande zu vernich-
ten und deren Herkunft und Vertriebswege offen zu legen. Naheres zu diesen Ansprichen fin-
den Sie im IHK-Merkblatt ,Abmahnung im Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrecht®.

19. Markenubertragung und Lizenz

Der Inhaber einer Marke kann sowohl die durch Benutzung oder Eintragung geschitzte Marke
als auch eine vorerst nur angemeldete Marke auf Dritte durch vertragliche Regelung (Lizenz)
Ubertragen. Dabei kann der Markeninhaber entweder eine ausschlie3liche Lizenz oder eine
einfache Lizenz vergeben. Bei der ausschlief3lichen Lizenz erhélt der Lizenznehmer die alleini-
ge Berechtigung zur Nutzung der Marke, so dass auch eine Benutzung durch den Lizenzgeber
selbst ausgeschlossen ist. Bei einer nicht ausschlieBlichen (einfachen) Lizenz vergibt der Li-
zenzgeber an der Marke weitere Lizenzen (Unterlizenzen). Daneben kann auch dem Lizenz-
nehmer das Recht eingeraumt werden, seinerseits Unterlizenzen zu vergeben. Die Lizenz kann
fur alle oder nur fir einen Teil der eingetragenen Waren- / Dienstleistungsklassen lbertragen
werden, sie kann zeitlich befristet oder unbefristet, entgeltlich oder unentgeltlich sein.

In der Regel wird der Markeninhaber fiir die Ubertragung der Rechte eine Lizenzgebiihr abhan-
gig vom Umfang der Nutzung aushandeln. Meist werden so genannte ,Umsatzlizenzen® verein-
bart, bei denen ein bestimmter Prozentsatz der vom Lizenznehmer erzielten Umsétze abzufiih-
ren ist. Sind die zulassigen Nutzungsarten und die lizenzierten Produkte klar definiert, werden
haufig ,Stucklizenzen® festgelegt, bei denen unabhangig vom Verkaufspreis eine bestimmte
Summe pro ausgeliefertem Stiick bezahlt wird. Schlie3lich gibt es auch eine ,Pauschallizenz,
bei der eine pauschale Gebihr unabhangig vom Nutzungsumfang zu zahlen ist. Die H6he kann
dabei von den Parteien grundsatzlich frei vereinbart werden, wobei diese von vielen Faktoren,
insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke und ihrem Werbewert abhéngig sein kann.

20. Was bedeutet Erschépfung des Markenrechts?

Wird eine Ware unter einer eingetragenen Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustim-
mung im Inland, in einem Mitgliedsstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des EWG-
Vertrages auf den Markt gebracht, so ist grundséatzlich jedermann befugt, den Markennamen fiir
diese Ware zu benutzen (8 24 MarkenG). Diese Nutzung kann der Markeninhaber nur in be-
sonderen Ausnahmeféllen (z. B. Veranderung oder Verschlechterung der Ware nach ihrem In-
verkehrbringen) verbieten. Insoweit ist also mit dem Inverkehrbringen der betreffenden Ware in
den genannten Landern das Markenrecht des Markeninhabers ,erschopft®.

Dieses Merkblatt soll — als Service Ihrer Kammer — nur erste Hinweise geben und erhebt daher
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Obwohl es mit gro3tmdglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann
eine Haftung fur die inhaltliche Richtigkeit nicht Ubernommen werden.

Stand: September 2010
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