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Wir danken der Geschaftsfihrung bzw. den Markenabteilungen der
folgenden Unternehmen fiir die freundliche Unterstiitzung durch Erteilung
einer Abdruckgenehmigung fiir die jeweiligen Marken:

adidas-Salomon AG, Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Allgauer Alpenmilch
GmbH, AOL Deutschland GmbH & Co. KG, Beiersdorf AG, BMW AG, British
American Tobacco Germany GmbH, Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Charité Universitatsmedizin Berlin,
Coca-Cola GmbH, Deutsche BP AG, Epson Deutschland GmbH, Heineken
Deutschland GmbH, Henkel KGaA, Honda Motor Europe GmbH, Kawasaki
Motors Europe N.V., MasterCard Europe sprl, Melitta GmbH & Co. KG,
Microsoft Deutschland GmbH, Miele & Cie. KG, Reebok Deutschland GmbH,
tesa AG, Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG
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Neben den Unternehmenskennzeichen stellen Marken, die ein Produkt oder eine
Dienstleistung kennzeichnen, einen nicht zu unterschdtzenden Vermégenswert
eines Unternehmens dar. So wird der Wert der Marke ,Coca-Cola” auf ca. 54

Mrd. Euro geschatzt und damit als wertvollste Marke weltweit eingestuft.

Wird eine Marke erfolgreich eingesetzt, ruft sie ebenso wie ein Unternehmens-
kennzeichen bei den angesprochenen Verbrauchern bestimmte Vorstellungen
hervor, beispielsweise eine besonders hohe Qualitdt der angebotenen
Leistungen, die die Kaufentscheidung oder die Entscheidung der Verbraucher fir

einen bestimmten Dienstleister erheblich beeinflussen kénnen.

Es entspricht daher den Interessen des jeweiligen Anbieters, eine Produkt- oder
Dienstleistungsbezeichnung madglichst schon vor ihrer Markteinfithrung so
umfassend wie maoglich schitzen zu lassen. Ein umfassender Schutz des
verwendeten Zeichens ist insbesondere dann von wesentlicher Bedeutung,
wenn in die Entwicklung dieses Zeichens bereits erhebliche Kosten und Mihen

investiert wurden.

Der markenrechtliche Schutz eines Zeichens verhindert eine ausbeutende
Nachahmung durch Wettbewerber, beispielsweise durch den Vertrieb von
Piraterieprodukten, die zu erheblichen UmsatzeinbuBen fiihren kdnnen. Durch
eine Lizenzierung der geschiitzten Marke kénnen zusatzliche Einnahmen erzielt

werden.

Der Vorteil einer Marke liegt unter anderem darin, dass der Schutz grundsatzlich
bereits durch deren Eintragung entsteht und Dritten gegeniber somit durch
Vorlage eines Auszugs des Markenregisters regelmdfRig schnell und
unkompliziert nachgewiesen werden kann. Im Gegensatz hierzu entsteht der
Schutz eines Firmennamens, der nicht als Marke geschitzt ist, mit der Aufnahme
der Benutzung im geschaftlichen Verkehr. Erfolgt die geschaftliche Nutzung
ausschlieRlich oder Giberwiegend in einem begrenzten geographischen Gebiet,
entsteht hierdurch maoglicherweise nur ein ortlich begrenzter Schutz des

Firmennamens. Selbst wenn der Firmenname eines Unternehmens bereits
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firmenrechtlich geschitzt ist, kann es ratsam sein, diesen Schutz durch die

Eintragung einer Marke auszuweiten.

Mit der Herausgabe dieses ,White Paper” beschreiten wir in der Kooperation von
Kommunikationsagentur und Patentanwaltskanzlei einen neuen Weg, um unser
gemeinsames Know-how in Kreation, Schutz und Pflege von Marken zu

dokumentieren.

Kdln, im Juli 2005

Stephan Rotthaus Dr. Christoph Geskes
Geschaftsfihrender Gesellschafter Patentanwalt
rotthaus.com MAXTON LANGMAACK & PARTNER

agentur fir strategische Kommunikation
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Il. Rahmenbedingungen
und Risiken

Inhalt des Kennzeichenschutzes

Dem Kennzeichenrecht unterliegen neben den Marken insbesondere auch
geschaftliche Bezeichnungen wie z. B. Werktitel, etwa der Titel einer Fernseh-
serie beziehungsweise eines Buches, oder Unternehmenskennzeichen,
insbesondere Firmennamen. Der Schutzumfang des Unternehmenskennzeichens
eines Unternehmens ist allerdings abhdngig von dem Umfang der geschaftlichen
Tatigkeit des Unternehmens, so dass eine Ausdehnung des Schutzes durch die

Anmeldung desselben als Marke sinnvoll sein kann.

Der Namensschutz des Birgerlichen Gesetzbuches erfasst grundsatzlich nicht nur
Personennamen, sondern auch Firmennamen. Der Inhaber eines Firmennamens
kann aus diesem daher maglicherweise sowohl firmenrechtliche als auch
namensrechtliche Anspriiche herleiten. Ist der Firmenname zusatzlich als Marke
geschitzt, bestehen bei einer markenméaBigen Benutzung dariiber hinaus

markenrechtliche Anspriche.

Bedeutung des Markenschutzes

Wadhrend in die Entwicklung von reprdsentativen und innovativen Firmenlogos
und Produktbezeichnungen vielfach hohe Kosten und Mihen investiert werden,
werden die markenrechtlichen Aspekte, die die Entwicklung eines neuen

Firmenlogos mit sich bringen konnen, leider oft vernachlassigt.

Hierdurch besteht zum einen die Gefahr, dass Erfolg und Bekanntheit eines
Logos, die nicht zuletzt durch hohen Entwicklungs- und Werbeaufwand erzielt
wurden, von Wettbewerbern ausgenutzt werden. Wurde das eigene Logo nicht
ausreichend geschitzt, kann es schwierig oder gar ausgeschlossen sein, einem
Wettbewerber die Nutzung zu untersagen. Eine Koexistenz der jeweiligen

Marken ist die Folge, welche oft zu einer Verwirrung bei den Verbrauchern fihrt.
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Zudem muss gar eine Verwdsserung der eigenen Marke in Kauf genommen
werden, insbesondere kann aber auch eine zukiinftige Ausdehnung auf neue

Geschaftsfelder ausgeschlossen sein.

Andererseits sind bei der Markteinfithrung eines neuen Firmenlogos oder einer
neuen Produktbezeichnung entgegenstehende Rechte Dritter zu beriicksichtigen.
So wird oftmals (bersehen, dass bestehende Rechte Dritter verletzt werden
konnen, ohne dass diese dem Verletzer bekannt sein missen. Eine solche
Verletzung von insbesondere Marken-, Firmen- oder Namensrechten kann
erhebliche Nachteile mit sich bringen. Neben den Kosten, die fiir das Ersetzen
der beanstandeten Bezeichnung begriindet werden, kénnen Auskunfts- und
Schadensersatzanspriiche entstehen. Sofern der Rechteinhaber seine Anspriiche
gerichtlich geltend macht, hat der Verletzer im Falle des Unterliegens zudem die
Verfahrenskosten sowie die Anwaltskosten zu tragen. Da die Streitwerte in
marken- bzw. kennzeichenrechtlichen Verfahren vergleichsweise hoch sind,
konnen gerichtliche Auseinandersetzungen betrdchtliche Kosten nach sich

ziehen.

Neben einer nationalen Marke, die Schutz fir den jeweiligen Staat gewdhrt,
besteht die Mdoglichkeit, eine Gemeinschaftsmarke oder eine Internationale
Marke anzumelden, um den Schutzbereich entsprechend dem wirtschaftlichen

Tatigkeitsbereich eines Unternehmens auszudehnen.

In Deutschland werden nationale Marken beim Deutschen Patent- und
Markenamt in Minchen angemeldet. Der Schutzbereich einer deutschen Marke

erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Ein erweiterter geographischer Schutz kann durch die Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke bei dem hierfir zustandigen Harmonisierungsamt in
Alicante, Spanien, erzielt werden. Eine Gemeinschaftsmarke ist in allen

Mitgliedsstaaten der Europdischen Union geschiitzt.

Soll der Schutz einer deutschen Marke lediglich auf einzelne Staaten,

moglicherweise auch auBerhalb der Europdischen Union, erweitert werden, kann
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dies fir die meisten Lander durch eine Internationale Registrierung erreicht
werden. Obwohl fir Internationale Registrierungen die Weltorganisation fur
geistiges Eigentum (WIPO) in Genf zustandig ist, erfolgt die Anmeldung jeweils
bei den nationalen Markenamtern, in Deutschland also beim Deutschen Patent-
und Markenamt. Der Anmelder der Internationalen Registrierung muss bereits
Inhaber einer nationalen oder einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung bzw.
eines -eintrags sein und kann dann bestimmen, in welchen weiteren Landern

der Markenschutz bestehen soll.

Der Schutz einer Marke fir einzelne Staaten kann dariber hinaus durch die
Anmeldung einzelner nationaler Marken bei den jeweiligen nationalen
Markenamtern erreicht werden. Hierfiir missen regelmaBig nationale Vertreter
bestimmt werden, die die Markenanmeldung durchfihren, wodurch zusatzliche

Kosten entstehen.
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lll. Die 33 hdufigsten
Fragen zum Markenrecht

Bei ndherer Beschaftigung mit dem Thema Markenrecht tauchen einige Fragen
immer wieder auf. Auf den folgenden Seiten haben wir die wichtigsten

Antworten zusammengestellt.

Allgemein

1. Warum sollte eine Marke registriert werden? Welche Vorteile bietet eine
Markenanmeldung?

Welche Rechte hat der Markeninhaber?

Wie kann man Markenschutz erhalten?

Welche Voraussetzungen fiir Markenanmeldungen gibt es in Deutschland?

vlT &~ W N

Unter welchen Umstanden macht die Anmeldung einer Gemeinschafts-

marke Sinn? Was sind die Voraussetzungen?

6. Was ist im Schutzumfang einer eingetragenen Marke enthalten?

7. Wie wird ein moglichst breiter Schutz erzielt?

8. Was sind die Unterschiede zwischen Wortmarken, Bildmarken und Wort-/
Bildmarken?

9.  Wo kann man nach Marken recherchieren? Was wird bei einer Marken-
recherche geprift?

10. Was ist der Unterschied zwischen einer Marke und einem Unternehmens-

kennzeichen?

Die Anmeldung einer Marke

11. Wie tragt man in Deutschland eine Marke ein?

12. Was ist als Marke eintragungsfahig?

13. Aus welchen Grinden werden Marken zuriickgewiesen?

14. Wann sollte man einen Antrag auf beschleunigte Prifung stellen?
15. Was kostet eine Markeneintragung?

16. In welchen Landern sollte man eine Marke schitzen?

17. Wie lange dauert das Eintragungsverfahren?
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Nach Eintragung einer Marke

18. Wie lange ist eine Marke geschitzt? Wie kann man die Schutzdauer der
eigenen Marke verlangern?

19. Hat die Eintragung einer Marke in jedem Fall zehn Jahre Bestand?

20. Kann eine Marke nachtraglich gedndert werden?

21. Welche Vorteile bietet eine Markeniberwachung?

22. Was versteht man unter Benutzungszwang?

23. Wie kann man Markenrechtsverletzungen feststellen?

24. Wie kann man seine Markenrechte durchsetzen?

25. Was kann man tun, wenn das neue Logo der Konkurrenz dem eigenen zu
sehr dhnelt?

26. Wie kann man erreichen, dass eine unberechtigt eingetragene Marke
wieder aus dem Register entfernt wird?

27. Konnen durch die Benutzung einer Marke die Rechte Dritter verletzt
werden?

28. Wie kann eine solche Verletzung vermieden werden?

Abmahnung und Widerspruch

29. Was regelt das Widerspruchsverfahren?

30. Wie kann man der Eintragung einer Marke widersprechen?
31. Was ist bei einer Abmahnung zu tun?

32. Wie kann man einen Konkurrenten abmahnen?

33. Was ist unter der Teilung einer Marke zu verstehen?
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VIl. Herausgeber und
Impressum

Dieses White Paper ,Markenrecht” wird herausgegeben von der Kommuni-
kationsagentur rotthaus.com in Kooperation mit den Patentanwdlten Maxton

Langmaack & Partner.

Die beiden Partner arbeiten im Bereich der Markenkreierung und des Marken-
schutzes zusammen. In der Kombination von Anwaltssozietdt und Kommuni-
kationsagentur kénnen so professionelle und rechtssicher konzipierte Kommuni-

kationsldsungen angeboten werden.

rotthaus.com

agentur fir strategische Kommunikation

rotthaus.com ist eine inhabergefiihrte Agentur fiir strategische Kommunikation
in Koln. Die Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und Umsetzung
komplexer Kommunikationskonzepte in Public Relations, Marketing und Wer-
bung.

Die Arbeitsschwerpunkte der Agentur liegen in den Bereichen Finanzkommuni-
kation/Investor Relations, Gesundheit/Klinikmarketing, Okologie/
Sustainability sowie Non-Profit/Stiftungen.

Die Agentur rotthaus.com wurde im Jahre 1999 von Stephan Rotthaus nach
langjahriger Tatigkeit als Pressesprecher und Leiter der Offentlichkeitsarbeit
einer Bank gegriindet. Als geschaftsfihrender Gesellschafter verfiigt Stephan
Rotthaus iiber 20 Jahre Know-how in Marketing und Public Relations.

Mit insgesamt zwolf Mitarbeitern ist die Agentur rotthaus.com klein genug, um
mit Leidenschaft und personlichem Engagement bei der Sache zu sein. Und groR
genug, um als Full-Service-Agentur ein breites Leistungsspektrum anbieten zu
konnen. Hierzu gehért auch die Entwicklung und Implementierung von Corporate

Design- und Markenkonzepten.
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Uber 50 Arbeitsbeispiele finden Sie unter

www.rotthaus.com/beispiele.

Ansprechpartner:
Stephan Rotthaus, Geschaftsfihrender Gesellschafter
D-50935 Koln, Riickertstr. 10

Telefon (02 21) 43 09 19-0
Telefax (02 21) 43 09 19-10
E-Mail  geschaeftsfuehrung@rotthaus.com

Internet www.rotthaus.com

Die Patentanwaltskanzlei Maxton Langmaack & Partner wurde im Jahre 1895
gegriindet durch den ,Civilingenieur" Robert Brede als ,Patentbureau Brede &
Cie.". Erst funf Jahre nach der Grindung wurde der Beruf des Patentanwalts
durch Gesetz geschaffen. Maxton Langmaack & Partner ist damit die dlteste
Patentanwaltskanzlei Kdlns. Die heutige Partnerschaft berdt und vertritt in- und
auslandische Mandanten im gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
und stellt ihre rechtliche und technische Erfahrung zur Verfigung, damit
Mandanten im Wettbewerb erfolgreich bestehen. Dabei werden sowohl patent-
rechtliche als auch marken- und designrechtliche Fragen behandelt, Innova-
tionen geschitzt und bei auftretenden vertraglichen Fragen Hilfestellung

geleistet.

Dr. Christoph Geskes ist Partner der Kanzlei Maxton Langmaack & Partner. Nach
dem Studium der Chemie an den Universitaten Kéln und Freiburg begann er
seine patentanwaltliche Laufbahn 1996 bei der Sozietdt Hoeger Stellrecht &
Partner, Stuttgart. Nachfolgend ging er nach Minchen und schloss die Aus-
bildung zum Patentanwalt am Deutschen Patent- und Markenamt sowie am
Bundespatentgericht ab. Neben der patentanwaltlichen Vertretung von Mandan-
ten in Anmeldeverfahren sowie in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt wie auch vor dem Europdischen

Patentamt, vertritt Dr. Geskes auch Mandanten in Klage- und Vorlageverfahren

Markenrecht 41



vor dem Europdischen Gerichtshof und dem Europdischen Gericht Erster Instanz

sowie in Verfahren vor den ordentlichen Gerichten.

Ansprechpartner:
Dr. Christoph Geskes, Patentanwalt
D-50968 Koln, Mathiaskirchplatz 5

Telefon (02 21) 38 02 38
Telefax (02 21) 38 02 30
E-Mail  c.geskes@maxton.info

Internet www.maxton.info

Redaktion: Die Zusammenstellung der Inhalte erfolgte durch Maxton Langmaack
& Partner. Die Informationen aus dem White Paper ersetzen nicht die anwalt-
liche Beratung im konkreten Einzelfall. Fiir die Anwendung im konkreten Fall

kann aus diesem White Paper eine Haftung nicht ibernommen werden.

Konzept und Gestaltung: rotthaus.com

Die gedruckte Fassung des White Papers ,Markenrecht” ist gegen eine Schutz-
gebihr von 29 Euro (zzgl. Versand und MwsSt.) bei beiden Herausgebern

erhaltlich.

Stand: 1. Juli 2005
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Die ,White Papers” dokumentieren den hohen fachlichen Standard von
rotthaus.com und wber 20 Jahre Know-how in Marketing und Public Relations.
Wir werden die Reihe kontinuierlich ausbauen mit Fallstudien, Dossiers, Check-

listen und Forschungsstudien zu zentralen Kommunikationsthemen.

In der Reihe der White Papers sind bisher erschienen:

+  Rechtsdossier: , Klinikwerberecht”
Wie weit dirfen Sie bei der Werbung fir Ihr Krankenhaus gehen?
Welche Abbildungen sind erlaubt, welche nicht? Wie erweitert die
aktuelle Rechtsprechung Ihren Handlungsspielraum. Ein Rechtsdossier
von rotthaus.com in Zusammenarbeit mit der auf Medizinrecht speziali-

sierten Anwaltssozietat Leinen & Derichs. Schutzgebihr 29 Euro.

«  Rechtsdossier: ,,Markenrecht"
Warum der Schutz lhres Namens und Logos unabdingbar ist. Wie Sie
diese effektiv schitzen. Verschiedene Anmeldestrategien. Sind die
Aufwendungen fiir einen Markenanwalt gerechtfertigt? Ein Rechts-
dossier von rotthaus.com in Zusammenarbeit mit den Patentanwalten

Maxton Langmaack & Partner. Schutzgebihr 29 Euro.

Folgende weitere Themen sind geplant:

» Dossier: ,Patientenbefragungen”
Was missen Sie bei Konzeption und Durchfihrung beachten? Warum
der Fragebogen so wichtig ist. Wie Sie die Kosten reduzieren und die
Ergebnisse optimal nutzen. Ein Uberblick fiir die Krankenhauspraxis mit

verschiedenen Checklisten.

Markenrecht 43



» Fallstudie: ,Der Konigsweg in der Pressearbeit”
Wie Sie die Resonanz auf Presseaussendungen verdoppeln kdnnen. Eine
Kurzstudie zur Effektivitdt verschiedener Medien in der Pressearbeit am

Beispiel einer Pressekampagne fiir den BWE.

«  Forschungsstudie: ,Krankenhausmarketing”
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Forschungsergebnisse zum

Thema Krankenhausmarketing.

+ Checkliste: ,,Der Budgetplaner”
Hilfreiche Informationen fir die Planung lhres Marketingetats. Was
kostet eine Logoentwicklung? Wie kénnen Sie die Druckpreise
optimieren? Wie viel missen Sie fir eine kontinuierliche Pressearbeit

einplanen - und viele Angaben mehr.

- Dossier: ,Corporate Design”
Wann missen Sie Ihr Erscheinungsbild modernisieren? Wie gehen Sie
systematisch vor? Wie behalten Sie die Kosten im Griff? Das Dossier

stellt drei verschiedene Strategien vor.

« Dossier: ,Kapitalbeschaffung”
Das Dossier gibt lhnen einen Uberblick Gber verschiedene Formen der
Kapitalbeschaffung jenseits klassischer Bankfinanzierungen - von Kom-
manditbeteiligungen Gber Schuldverschreibungen bis zur Aktienemis-
sion. Dabei werden sowohl grundlegende Rechtsfragen als auch Anfor-

derungen an lhr Marketing beschrieben.

+  Rechtsdossier: ,Risiko Fotobeschaffung”
Welche Risiken gehen Sie bei der Verwendung von Personenfotos in
Ihren Broschiren und im Internet ein? Was ist mit Abbildungen Ihrer
Mitarbeiter? Warum auch gekaufte Bilder teuer werden kénnen. Wann
lohnt sich ein eigenes Fotoarchiv? Typische Fotografenhonorare. Mit
Vertragsmustern fir den korrekten Umgang mit Persdnlichkeitsrechten

und Copyrights.
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« Dossier: , Krisen-Kommunikation”
Was tun bei negativer Presse? Die wichtigsten Kommunikationsregeln.
Warum jedes Unternehmen einen individuellen Krisenplan braucht.

Checklisten fir das Verhalten in der Krise.

Wir notieren gern Ihr Interesse an einzelnen Themen und informieren Sie
unverbindlich bei Erscheinen. Bitte senden Sie eine E-Mail an

whitepapers@rotthaus.com.
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Die Reihe der ,White Papers”

Die ,White Papers” dokumentieren den hohen fachlichen Standard von
rotthaus.com und dber 20 Jahre Know-how in Marketing und Public
Relations. Die Reihe wird kontinuierlich ausgebaut mit Fallstudien,
Dossiers, Checklisten und Forschungsstudien zu zentralen
Kommunikationsthemen.





