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Vorwort

Das Anmelden einer Marke bei einem Patentamt ist nicht schwierig. Allerdings erhilt
man dadurch nicht automatisch eine wertvolle Marke. Der Erwerb einer wertvollen
Marke erfordert eine systematische Vorgehensweise, die sich typischerweise nicht
intuitiv einstellt. Im Gegenteil gerit der unerfahrene Anmelder bei der Markenschopfung
leicht auf einen falschen Weg. Der Erwerb einer wertvollen Marke ist dann nahezu aus-
geschlossen.

Eine Markenanmeldung birgt auflerdem das Risiko, dass nach ein paar Jahren,
wenn der Break-Even ldngst iiberschritten ist, ein Markeninhaber eines dlteren Rechts
erscheint und die weitere Benutzung der Marke verbietet. Fiir den Markeninhaber der
jiingeren Marke ein Desaster.

Dieses Fachbuch erfiillt insbesondere zwei Aufgaben. Zum wird der Weg gewiesen,
um wertvolle Marken zu erhalten. Auflerdem sollen dem Anmelder einer Marke die
Instrumente an die Hand gegeben werden, das Schreckensszenario eines Verbots der
Benutzung der eigenen Marke auszuschlief3en.

Das Fachbuch vermittelt das komplette Know-How zur Anmeldung und
Administration einer Marke, von dem Finden eines Markennamens, der Bestimmung
der Waren und Dienstleistungen und der Wahl der Markenform. Es wird beschrieben, bei
welchem Patentamt eine Marke angemeldet werden kann und wie eine Markenrecherche
durchgefiihrt wird. Die Markeniiberwachung und das Durchsetzen einer Marke sind
weitere Schwerpunkte. Auflerdem werden die rechtlichen Moglichkeiten erlédutert, sich
gegen storende Marken zu wehren und das eigene Markenrecht aufrecht zu halten.

Miinchen Patentanwalt Dr. Thomas Heinz Meitinger
im Juni 2021
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Einleitung

Es werden wichtige Aspekte des Markenrechts diskutiert, um eine Leitlinie fiir den
Erwerb einer wertvollen Marke zu bieten.

1.1 Marke anmelden!

Es sollte unbedingt eine Marke angemeldet werden, wenn eine ernsthafte, geschift-
liche Tétigkeit aufgenommen werden soll. Eine Marke ist ein wichtiger Ausgangspunkt
fiir Angriffe gegen Wettbewerber bzw. bietet eine Verteidigung der eigenen geschiift-
lichen Titigkeit. Die Kosten einer Markenanmeldung sind iiberschaubar. Eine Marken-
anmeldung stellt ein unbedingtes Muss fiir den Existenzgriinder und Unternehmer mit
einem neuen Produkt oder einer neuen Dienstleistung dar.

Beispiel

Die Best Software GmbH verwendet die Marke ,,Pasquale” fiir ihr Softwareprodukt
einer Finanzbuchhaltung fiir kleine und mittlere Unternehmen. Es wurde vergessen,
die Marke beim Patentamt anzumelden. Die Bad GmbH meldet fiir sich die Marke
,Pasquale” an und benutzt sie fiir ihre Finanzbuchhaltungssoftware. Auflerdem ver-
bietet die Bad Software GmbH der Best Software GmbH die Marke ,,Pasquale*
weiterhin zu verwenden. Die Best Software GmbH muss sich eine andere Marke fiir
die Vermarktung ihres Softwareprodukts suchen. <

Wird die eigene Marke nicht beim Patentamt angemeldet, bevor die eigenen Produkte
mit der Marke angeboten und verkauft werden, droht die Gefahr des erzwungenen
Abbruchs der geschiftlichen Titigkeit. Ein Dritter kann die Marke fiir sich anmelden
und benutzen und dem bisherigen Benutzer die weitere Verwendung untersagen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von 1
Springer Nature 2021
T. H. Meitinger, Ohne Anwalt zur Marke, https://doi.org/10.1007/978-3-662-64159-0_1
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2 1 Einleitung

1.2 Phantasievolle Marken sind starke Marken

RegelmiBig suchen die Anmelder nach einer Marke, die das Produkt oder die Dien-
stleistung beschreibt, die von der Marke gekennzeichnet werden soll. Die Anmelder
streben in der Praxis oft nach einer beschreibenden Marke. Sie glauben hierdurch eine
starke und wertvolle Marke zu erhalten. Das ist ein Irrtum. Eine beschreibende Marke
wird nie zu einer starken Marke. Es ist bereits fraglich, ob sie eingetragen wird.

Es ist eine gewisse Uberwindung und Anstrengung fiir den Anmelder, sich von dem
zu 10sen, was bezeichnet werden soll und eine Marke zu finden, die mit den zu kenn-
zeichnenden Waren nichts zu tun hat. Leider glaubt der Anmelder oft, dass nur eine
Marke, die das Produkt beschreibt, wertvoll ist. Der Anmelder strebt daher danach,
sich einen Gattungsbegriff als Marke zu schiitzen. Allerdings handelt es sich hier um
einen Irrweg, der erst langsam offenkundig wird. Nach einiger Zeit wird klar, dass die
beschreibende Marke kein wertvolles Asset ist, weil sie keinen Wiedererkennungswert
erzeugt. Eine Marke muss phantasievoll sein, um wertvoll werden zu konnen.

Die Tab. 1.1 stellt fiir eine Ware bzw. fiir eine Dienstleistung Beispiele fiir schwache
und starke Marken gegeniiber. Durch den Vergleich kann ein Gefiihl dafiir gewonnen
werden, was eine starke und was eine schwache Marke ist. Ist die Marke an die zu kenn-
zeichnende Ware angelehnt, ist die Marke schwach. Eine schwache Marke ist daher in
aller Regel beschreibend. Durch Abwandlungen und Zusitze kann ein derartiges Zeichen
eventuell eintragungsfiahig gemacht werden. Allerdings wird es stets eine Marke bleiben,
die einen nur kleinen Schutzumfang aufweist. Im Gegensatz dazu ist eine starke Marke
losgelost von den zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen. Zumeist stellt eine
starke Marke ein Kunstwort dar, das keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen hat.

Die starken Marken der Tab. 1.1 sind eventuell nicht wohlklingend und aus diesem
Grund nicht geeignet fiir eine Marke. Es kann ihnen noch der ,Feinschliff* fehlen.
Zumindest weisen sie in die richtige Richtung. Es ist wichtig zu verstehen, dass bei der
Namensfindung zumindest ein teilweises Loslosen von den zu kennzeichnenden Waren
und Dienstleistungen erforderlich ist, um zu einer wertvollen Marke zu gelangen.

1.3 Bitte nicht!

In der Praxis tritt oft der Fall ein, dass fiir eine Marke nach einem Zeichen gesucht wird,
das die Waren und Dienstleistungen beschreibt, die hergestellt oder angeboten werden
sollen. Beispielsweise wird eine Marke ,,BestSoft™ fiir Software gewihlt. Dann werden
noch einige grafische Elemente aufgenommen, um die Marke etwas attraktiver und ein-
fallsreicher erscheinen zu lassen. Schlieflich hat man eine Wort-/Bildmarke mit einem
Textbestandteil, der fiir die Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, und noch ein
paar grafische Elemente. Die grafischen Elemente sind schlimmstenfalls fiir die Waren
und Dienstleistungen, fiir die die Marke verwendet werden soll, beschreibend oder
andernfalls einfach iibliche Verzierungen.



