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Markenrecht

msouperstrong® — Starke Marke?

Was macht eine Marke zu einer starken Marke? Anforderungen des Marketings

lassen sich hier manchmal scheinbar nur schwer mit rechtlichen Gesichtspunkten

verbinden ...

Von Susanna Heurung

Zu einer erfolgreichen Marketing-Strategie fiir ein Produkt
gehért auch eine gute Marken-Strategie. Denn ein Produkt mit
einer bekannten Marke verkauft sich besser als ein No-Name-
Produkt. Eine gute Marke soll dem Kéufer ein positives Bild von
Produkt und Hersteller vermitteln, sie soll einfach im Gedécht-
nis zu behalten sein und sofort wiedererkannt werden. Leider
wird bei der Auswahl einer Marke oft iibersehen, dass auch
rechtliche Aspekte beriicksichtigt werden sollten, damit es
spiter nicht zu Schwierigkeiten kommt. Jedoch lassen sich die
Anforderungen des Marketings manchmal scheinbar nur
schwer mit rechtlichen Gesichtspunkten verbinden.

Aus Marketing-Gesichtspunkten soll die Marke dem
Verbraucher anschaulich vermitteln, worum es sich bei dem
Produkt handelt und worin seine Qualititen liegen. So wird
jeder Verbraucher sofort wissen, dass es sich bei Fantastic
Hairspray um ein fantastisches Haarspray handelt. Im Marken-
recht bezeichnet man so eine Marke als beschreibend. Das
bedeutet, dass der Verbraucher die Marke selbst als Aussage
liber die Art des Produkts, seiner Qualitit, seiner Herkunft oder
seines Verwendungszwecks versteht, Dabei macht es keinen
Unterschied, dass es sich nicht um einen deutschen Begriff,
sondern um zwei englische Worter handelt. Denn aus Sicht der
maBgeblichen Rechtsprechung versteht der deutsche Durch-
schnittsverbraucher auch den englischen Grundwortschatz. Die
Marke Fantastic Hairspray wire fiir Haarspray also rein
beschreibend. Juristisch gesehen ist das fiir eine Marke fatal.

Beschreibende Marken

Eine beschreibende Marke wird bereits Schwierigkeiten im Ein-
tragungsverfahren haben. Eine rein beschteibende Marke darf
nicht eingetragen werden und gewdhrt keinen Schutz, Worte,
die nur die Art des Produkts, seiner Qualitit, seiner Herkunft
oder seines Verwendungszwecks beschreiben, miissen fiir die
Allgemeinheit freigehalten werden. Niemand soll einem
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anderen verbie-
ten kénnen, zu
behaupten, dass
er ein
stisches Haar-
spray verkaufe.
Auch Buchsta-
ben, Zahlen
oder Bilder kénnen beschreibend e
sein, zum Beispiel wenn sich ein Bild in der naturgetreuen
Abbildung der typischen Form eines Produkts oder seiner Ver-
packung erschopft. Beschreibend wire deshalb das Foto einer
ganz normalen Flasche, die als Marke fiir ein Getrdnk eingetra-
gen werden soll. Die Form einer handelsiiblichen Getrdnkefla-
sche darf nicht fiir ein Unternehmen monopolisiert werden.
Eingetragen wird eine Bild-Marke deshalb nur dann, wenn sich
die Form der Ware oder der Verpackung deutlich von den am
Markt iiblichen Formen unterscheidet.

Als beschreibend gilt eine Marke schon dann, wenn sie
zwar derzeit nicht als Beschreibung des Produkts oder seiner
wesentlichen Merkmale verwendet wird, aber eine solche Ver-
wendung maoglich ist und in der Zukunft verniinftigerweise
erwartet werden kann. Das gilt fiir deutsche Worte und alle
Worte einer bekannten Fremdsprache wie Englisch oder Fran-
zosisch, zumindest wenn sie zum Grundwortschatz dieser
Fremdsprache gehdren, der dem deutschen Verbraucher in der
Regel bekannt ist. Beschreibend ist eine Marke auBerdem auch
dann, wenn sie bloB aus leicht verstindlichen Abkiirzungen
zusammengesetzt ist. So stehen beispielsweise die Abkiirzun-
gen ,com” fast immer fiir ,Computer” oder ,communication®,
Jtech” fiir ,Technologie® und ,sys" fiir ,systems”. Besteht eine
Marke nur aus einer Verbindung solcher leicht verstindlichen
und iiblichen Abkiirzungen, wird sie fiir die entsprechenden
Produkte oder Dienstleistungen als beschreibend angesehen.
Die Eintragung einer solchen Marke wird regelmiifig abgelehnt.
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Um die Zuriickweisung der Marke zu verhindern, wird
deshalb hdufig zu einem beschreibenden Wort ein nicht-
beschreibender Bildbestandteil hinzugefiigt. Oder man
versucht, das Wort durch eine ungewdhnliche Schreibweise
vor der Zurlickweisung als beschreibend zu bewahren. Aller-
dings ist das deutsche Markenamt relativ streng und lehnt eine
Marke auch dann als beschreibend ab, wenn sie blo8 leicht
vom normalen Sprachgebrauch abweicht, oder wenn nur ein
ganz unbedeutender Bildbestandteil hinzugefiigt wurde. Das
fiir europdische Marken zustindige Amt ist zwar etwas
weniger streng, rein beschreibende Marken werden aber auch
hier zuriickgewiesen. Die Eintragung einer derartigen Marke
dann im Beschwerdeverfahren durchzusetzen kostet, sofern es
tiberhaupt gelingt, Zeit und Geld. Fiir das Eintragungs-
verfahren gilt eine Marke deshalb als stark, wenn sie am
besten gar nicht oder allenfalls in einem kreativen Wortspiel
aul das Produkt und seine Eigenschaften hinweist, sodass der
Verbraucher nachdenken muss, bevor er den Sinn der Marke
erkennt.

Beschreibende Marken haben es aber nicht nur im
Eintragungsverfahren schwer, sondern auch bei der spéteren
Durchsetzung gegen Wetthewerber. Denn mit dem Trick der
hinzugefiigten Bildbestandteile oder der ungewd&hnlichen
Schreibweise kann man einer eigentlich beschreibenden Marke

zwar manchmal doch noch zur Eintragung verhelfen. Einer
Marke, bei der es trotz stark beschreibender Anklinge wegen
der weiteren Bestandteile gerade eben zur Eintragung gereicht
hat, fehlt es dann aber oft an Kennzeichnungskraft. Kennzeich-
nungskraft hat eine Marke dann, wenn der Verbraucher die
Marke eindeutig als Produktbezeichnung eines bestimmten
Unternehmens erkennt. Die Marke muss als zuverlissiges
Unterscheidungsmerkmal fiir Produkte verschiedener Hersteller
auf demselben Markt dienen kénnen. Je kreativer die Marke ist,
desto mehr Kennzeichnungskraft hat sie. Umgekehrt ist eine
Marke umso schwicher, umso weniger Kennzeichnungskraft sie
hat. Kann man aufgrund einer dlteren Marke normalerweise
gegen identische und sogar gegen bloB dhnliche, jlingere
Marken vorgehen, kann bei einer mangels Kennzeichnungs-
kraft schwachen Marke der Schutzbereich so reduziert sein,
dass man sich nur noch gegen identische jiingere Marken
wehren kann. Solange der Wettbewerber die kennzeichnungs-
schwache Marke nicht identisch iibernimmt, kann er sich mit
seiner Marke ganz eng an die dltere Marke anlehnen. Die
Funktion einer Marke, als Unterscheidungsmittel fiir die
Produkte verschiedener Hersteller auf demselben Markt zu
dienen, ist dann erheblich beeintriichtigt. Ob sich der Zeit- und
Kostenaufwand im Eintragungsverfahren angesichts der
spiteren Schwiiche der Marke lohnt, erscheint fraglich,
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Dermatologisch

getestet
*Nauveau: Mainlonant encore plus doux
Dachmarken folgen kann man deshalb am besten ver-

Manche Unternehmen versuchen, solche Schwierigkeiten zu
vermeiden, indem sie sich auf eine Dachmarke konzentrieren.
Diese ist oft identisch mit dem Firmennamen, der dann fiir
jedes Produkt zusammen mit der tiblichen Bezeichnung fiir die-
ses Produkt verwendet wird. Die (fiktive) Imaginary Company
bietet so vielleicht Imaginary Hairspray, Imaginary Conditioner
und andere Haarpflegeprodukte an. Die eigentliche Marke ist
dann immer dieselbe, ndmlich Imaginary. Dieser Ansatz bietet
den Vorteil, dass die Imaginary Company nicht eine Vielzahl
von Marken anmelden und betreuen muss, sondern nur eine
einzige. Das ist kosten- und zeiteffektiv. AuBerdem lésst sich so
gut eine Corporate-Identity aufbauen.

Dass diese Vorgehensweise allerdings auch nicht immer die
beste Lésung sein muss, zeigt sich, wenn sich durch Verkauf
oder Umfirmierung der Firmenname des Herstellers dndert. Eine
vom Firmennamen unabhiingige Marke kann bei einem Unter-
nehmensverkaufl von dem neuen Inhaber ohne grofen Auf-
wand iibernommen und in den eigenen Vertrieb eingegliedert
werden. Dies wird aber oft nicht méglich oder zumindest nicht
gewiinscht sein, wenn die Marke aus dem Namen des bisheri-
gen Konkurrenten besteht. Der immaterielle Wert einer etablier-
ten Marke, der durch erhebliche Investitionen und intensive
Werbeaktivititen miithsam aufgebaut wurde, geht dann einfach
verloren.

Abstand zu anderen Marken

Aus juristischer Sicht schwach ist eine Marke auch dann, wenn
sie zu anderen, dlteren Marken keinen hinreichenden ,Sicher-
heitsabstand” einhilt. Kommt eine neue Marke einer dlteren
Marke zu nahe, reagieren die Inhaber der dlteren Marke oft mit
Widerspriichen, Abmahnungen oder gar Verletzungsklagen.
Das kann teuer werden und zwar auch dann, wenn die Ahn-
lichkeit zu der dlteren Marke gar nicht beabsichtigt war. Der
Inhaber einer élteren Marke kann die Eintragung und Benut-
zung einer dhnlichen, jiingeren Marke sogar verbieten, wenn
der Inhaber der jlingeren Marke die iftere Marke gar nicht
kannte. In Widerspruchsverfahren kommt es nur auf die Ahn-
lichkeit der Marken an, nicht auf die Kenntnis oder die Absich-
ten des Inhabers der jlingeren Marke. Die mit Widerspriichen,
Abmahnungen oder Verletzungsklagen verbundenen Kosten-
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meiden, indem man sich vor der
Anmeldung einer Marke durch eine
Recherche davon iiberzeugt, dass es
an der gewiinschten Marke keine
dlteren Rechte gibt.

Nach der Eintragung der eige-
nen Marke gilt es dann, fiir Abstand
zwischen der eigenen Marke und
den Marken anderer Unternehmen
zu sorgen. Lisst es ein Markeninha-
ber nédmlich zu, dass nach und nach
eine erhebliche Zahl sehr dhnlicher
Marken fiir sehr dhnliche Produkte
eingetragen wird, verliert die eigene Marke an Kennzeich-
nungskraft und damit an Starke. Wird der Verbraucher mit
einer Vielzahl ganz dhnlicher Marken konfrontiert, geht die
dltere Marke in der Fiille dhnlicher Marken unter. Der Verbrau-
cher muss genau hinsehen, damit er die Unterschiede der Mar-
ken noch erkennt. [hre Funktion, das Produkt eindeutig als Pro-
dukt eines ganz bestimmten Herstellers zu identifizieren, hat
die Marke dann eingebiift. Der Markeninhaber wird sich des-
halb in rechtlichen Verfahren gegen andere Marken mit der
steigenden Anzahl dhnlicher Marken immer schwerer tun, weil
der Schutzumfang der eigenen Marke mangels Kennzeich-
nungskraft reduziert ist, Daher empfiehlt es sich, gegen jiinge-
re Marken sobald wie méglich vorzugehen, wenn diese der
eigenen Marke zu nahe kommen.

Fantasiemarken

Um bei der Eintragung und auch spéter bei der Durchsetzung
stark zu sein, sollte die Marke am besten ganz frei erfunden
sein und nichts mit dem Produkt oder seinen wesentlichen
Eigenschaften zu tun haben. Dabei kann es sich um ein ganz
neues Fantasiewort handeln oder um einen Begriff, der zumin-
dest fiir das betroffene Produkt nicht beschreibend ist. So mag
Apple fiir Apfel beschreibend sein, nicht aber fiir Computer.
Wie wiire es also mit den Marken Harry, Larry und Mary fiir
verschiedene Produkte eines Software-Herstellers? Bei diesem
Vorschlag mag sich jedoch Widerstand aus der Marketingab-
teilung regen. Seine Mébel kann man ja viclleicht als Nils und
Bjérn verkaufen, aber bei Software funktioniert das nicht
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unbedingt. Mit solchen Namen kann der Kédufer von Software
nichts anfangen. Sind Harry und Larry nun kompatibel oder
nicht? Ist Mary die neue Version von Harry oder etwas villig
anderes? Dem Kunden eine Marke nahezubringen, die keiner-
lei Riickschluss auf das so bezeichnete Produkt zuliisst,
bedeutet einen erheblichen Aufwand. Zumindest aus juristi-
scher Sicht lohnt sich dieser Aufwand aber. Denn eine solche
Marke geht im Eintragungsverfahren glatt durch und ist spiter
in der Durchsetzung gegeniiber anderen Marken eindeutig im
Vorteil.

Rechtlich gesehen stark sind vor allem auch Markenserien.
Bei einer Markenserie bildet ein Unternchmen seine Marken
immer in der Weise, dass zu einem gleichbleibenden Bestand-
teil, dem sogenannten Stammbestandteil, weitere Elemente hin-
zugefiligt werden. Der gleichbleibende Stammbestandteil ist der
starke Bestandteil der Marke, er darf nicht beschreibend sein.
Die weiteren Bestandteile diirfen dagegen beschreibend sein
und so dem Verbraucher erklidren, welches Produkt er vor sich
hat. Die Imaginary Company konnte sich zum Beispiel den
Stammbestandteil Imco aussuchen und dann Imcospray, Imco-
gel und Imcostyle anbieten. Wegen des Bestandteils Imco sind
diese Marken nicht beschreibend und deshalb sowohl im Ein-
tragungsverfahren als auch spiter bei ihrer Durchsetzung
gegeniiber jlingeren Marken stark. Wegen der zusétzlichen

beschreibenden Bestandteile erkennt der Verbraucher, welches
Produkt er vor sich hat, ndimlich bei Imcospray eben ein Haar-
spray. AuBerdem bietet die Markenserie einen weiteren Vorteil.
Der Inhaber einer Markenserie kann Dritten ndmlich verbieten,
sich in die Markenserie einzuschleichen. Denn wenn es neben
Imcospray, Imcogel und Imcostyle plétzlich auch Imcoshampoo
gibt, wird der Verbraucher filschlicherweise glauben, letzteres
sei ein neues Produkt der Imco Haarpflegeserie. Das muss die
Imaginary Company nicht hinnehmen, sie kann Imcoshampoo
verbieten lassen. Voraussetzung ist lediglich, dass alle Marken
einer Serie einen immer gleichbleibenden Stammbestandteil
gemeinsam haben, der nicht beschreibend sein darf. Am besten
sollte dieser Stammbestandteil unabhingig von dem Namen
des Herstellers sein, damit die Markenserie auch bei einer Ver-
dnderung im Namen oder in der Identitit des Herstellers stark
bleibt.

Was macht eine Marke also zu einer starken Marke? Aus
Juristischer Sicht ist die Antwort relativ einfach: Neben einem
guten Produkt, das hinter der Marke steht, ist es vor allem die
eigene Kreativitidt! ™

Susanna Heurung ist in der auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisierten
Kanzlei Kador & Partner vor allem mit deutschen, europdischen und internatio-
nalen Markenrechtsangelegenheiten sowie mit domainrechtlichen Fragen und
Fiillen der Produkt- und Markenpiraterie betraut.



