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Brand und Marke -
am Anfang
stand das Wort

Das Los der Namenlosen , An die Stelle der kurzfristig wirksamen
Reklametechnik tritt die dauerwirksame Markentechnik.”

it diesem Satz fasste
Hans Domizlaff' den
Unterschied zwischen
dem auf einmaligen
Verkaufserfolg ausgerichteten Stil
des Jahrmarktverkdufers und
dem einen nachhaltigen Absatz
anstrebenden Stil des Kaufherrn,
wie er ihn nannte, also des seri-
Osen Kaufmanns oder der seri6-
sen Kauffrau, zusammen. Hier
das Augenblicksgeschdft mit
seiner Kurzfristigkeit der
Geschéaftsabwicklung und un-
wiederholbarer schneller
Gewinnabschdépfung und dort
das Dauergeschaft mit einem
Fundament aus auf Produktqua-
litat beruhenden langjahrigen
guten Kundenerfahrungen, aus
denen sich ein Vertrauen der Ver-
braucher entwickeln kann.

Aus diesem Vertrauen in die
verldssliche, gleichbleibende Pro-
duktqualitat entwickelt sich der
Markenartikel. Domizlaff nannte
dies die nattirliche Markenbil-
dung3 Dazu gehort allerdings
auch die Beobachtung, dass der
Kunde sich zwar an den Laden
erinnern kann, in dem er das
qualitativ hochwertige und na-
menlose Produkt gekauft hat,
aber nicht in der Lage ist, das
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gleiche Produkt woanders wie-
derzufinden; seine Moglichkeiten
zur Produktidentifikation be-
schranken sich also auf den erst-
maligen Kaufort. Daraus leitet
sich die Erkenntnis ab, dass das
Produkt eine eigenstandige, ein-
malige Bezeichnung erhalten
muss, die vom Kaufort unab-
hdngig ist, namlich den Produkt-
namen des Markenartikels.

Ein Produkt
braucht einen
Produktnamen als
eigenstandige,
einmalige
Bezeichnung.

Dieser historische Ausflug zu
den wissenschaftlichen Anfan-
gen der Markentechnik zeigt den
Ursprung des Marketingbegriffs
der Marke auf. Domizlaff defi-
nierte Marke an keiner Stelle,
sondern er leitete diesen Begriff
aus der praktischen Beobachtung
und analytischen Betrachtung
heraus ab, indem er ein Produkt,
das sich gemaf3 seinen Grundsat-

zen der Markenbildung entwi-
ckelt hat, als markiertes Produkt
ansah und dieses als Markenar-
tikel bezeichnete. Das Produkt
wird somit nach dem Erfiillen der
Grundsatze der Markenbildung
quasi mit einem Brandzeichen
markiert oder auf Neudeutsch:
gebranded. Im englischen
Sprachraum spricht man deswe-
gen auch von einem brand und
anstatt markieren heif3t es dort
branding.

Die Polysemie des
Wortes ,,Marke**

Im Unterschied zu dem vorste-
hend erldauterten Marketingbe-
griff der Marke steht der juristi-
sche Begriff der Marke, zu deren
Erwerb in § 3 Absatz 1 des deut-
schen Markengesetzes (DE-Mar-
kenG) die Voraussetzungen ge-
nannt sind und die als Begriff in
§ 4 legaldefiniert ist:

§ 3 (): Als Marke kénnen alle
Zeichen, insbesondere ..., geschiitzt
werden, die geeignet sind, Waren
oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unter-
scheiden.

1 Domizlaff, Hans: Die Gewinnung des 6ffentlichen Vertrauens, Neuauflage, Hamburg 1992, S. 17
(1. Auflage 1939; 2. Uberarbeitete und erganzte Auflage 1951)

2 Domizlaff, Hans, ebd. S. 22
3 Domizlaff, Hans, ebd. S. 33 ff.



Hiermit wird die sogenannte
Unterscheidungskraft eines Zei-
chens gefordert, also die Eignung
des Zeichens, als konkreter Her-
kunftshinweis dienen zu kénnen.

Nach § 4 DE-MarkenG entsteht

der Markenschutz

1. durch die Eintragung eines
Zeichens als Marke in das
vom Deutschen Patent- und
Markenamt gefiihrte Register,

2. durch die Benutzung eines
Zeichens im geschdiftlichen
Verkehr, soweit das Zeichen
innerhalb beteiligter Verkehrs-
kreise als Marke Verkehrs-
geltung erworben hat,
oder

DAS ERSTE AUTOMOBIL mit dem Namen
Mercedes, benannt nach der Tochter des
stdfranzdsischen Autoimporteurs Emil Jellinek.

3. durch die im Sinne des
Artikels 6" der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum
Schutz des gewerblichen
Eigentums (Pariser Verbands-
tibereinkunft) notorische
Bekanntheit einer Marke.

Nach rechtlicher Definition ist
ein Zeichen in Deutschland also
nur dann eine bundesweit
Schutz entfaltende Marke, wenn
es in das Markenregister einge-
tragen ist oder einen der selten
zutreffenden Benutzungs- oder
Bekanntheits-Tatbestande er-
fiillt. Wir miissen im Deutschen
also damit leben, dass dasselbe
Wort Marke im Marketing eine

andere Bedeutung hat als im
Markenrecht.

Diese Mehrdeutigkeit des
Wortes Marke - im Marketing
als Auspragung der Produktiden-
titdt im Sinne eines Markenarti-
kels und im Markenrecht als
rechtlich geschiitzte Produktbe-
zeichnung - kann schnell dazu
fihren, dass Marketingleute und
Markenjuristen aneinander vor-
beireden. Es ist daher bei der Be-
nutzung des deutschen Wortes
Marke stets der semantische
Kontext mit zu beachten.

Im Englischen ist es dagegen
einfacher. Die Marketingszene
spricht von brand und die Uni-
onsmarkenverordnung der Euro-
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pdischen Union# verwendet in
ihrem englischen Text des Arti-
kels 4 den Begriff trade mark:

An EU trade mark may consist

of any signs, in particular ...,
provided that such signs are
capable of:

a) distinguishing the goods or
services of one undertaking from
those of other undertakings, and ...

einen Markenartikel muss durch
eine Bezeichnung geschiitzt wer-
den, die nicht nachgeahmt wer-
den kann? Um eine Nachahmung
verhindern oder zumindest un-
terbinden zu konnen, bedarf es
somit rechtlicher Mittel zur
Monopolisierung des Zeichens,
welches das Produkt beispiels-
weise in Form eines Wortzei-
chens bezeichnet, wobei das pro-

Um als Marke in das Markenregister
eingetragen werden zu kénnen,
muss ein Zeichen grundsatzlich geeignet
sein, auf einen ganz bestimmten
Geschaftsbetrieb hinzuweisen, es muss
also unterscheidungskraftig sein.

Im Englischen steht also der Mar-
ketingbegriff brand dem juristi-
schen Begriff trade mark (ameri-
kanisch: trademark) gegeniiber,
was zu mehr Klarheit fihrt. In
beiden vorstehend genannten Ge-
setzestexten wird librigens unter-
schieden zwischen dem allgemei-
nen Begriff eines Zeichens (sign)
und dem Begriff der Marke (trade
mark) fiir ein markenrechtlich
geschiitztes Zeichen.

Vielleicht wére es auch im
Deutschen hilfreich, die Begriffe
Brand (Bedeutung im Marketing)
und Marke (rechtliche Bedeutung)
nebeneinander zu verwenden.

Das Kind braucht einen
eigenen Namen

Wie oben bereits festgestellt wur-
de, braucht ein Produkt einen
Produktnamen als eigenstdndige,
einmalige Bezeichnung. Do-
mizlaff hatte diesbezliglich be-
reits erkannt: Das Vorrecht auf
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bate Mittel der Markenschutz als
eingetragene Marke ist. Eine im
Markenregister eingetragene
Marke verleiht dem Markeninha-
ber mit der Eintragung ein aus-
schlieliches Verbietungsrecht.®
Nachstehend werden die
wichtigsten rechtlichen Voraus-
setzungen aufgeftihrt, die ein
Zeichen erfiillen muss, um zum
Beispiel als Wortmarke in das
Markenregister eingetragen wer-
den zu kdnnen. Dabei sei zu-
ndchst darauf hingewiesen, dass
das Markenrecht international so
weit harmonisiert ist, dass die
nachstehenden Ausfiihrungen fiir
das Rechtsterritorium der Euro-
paischen Union und auch von de-
ren jeweiligen Nationalstaaten
gelten und im Wesentlichen auch
flr den Rest der Welt zutreffen.
Die aus dem Marketing tber-
nommene Kerneigenschaft einer
Marke im Marketingsinn (Brand),
ndamlich die Identifizierbarkeit
der Herkunft des Produkts, be-

stimmt auch die Leitlinien des
Rechtsschutzes einer Marke,
ndmlich deren Herkunftsfunkti-
on. Zudem darf die Monopol-
funktion einer rechtlich ge-
schiitzten Marke Dritte, also im
Wesentlichen Mitbewerber, nicht
ungerechtfertigt benachteiligen.
Vom Markenschutz ausgeschlos-
sen sind auch Zeichen, die aus-
schlielich aus Formen oder an-
deren charakteristischen Merk-
malen bestehen, die durch die Art
der Ware selbst bedingt sind, die
zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich sind oder
die der Ware einen wesentlichen
Wert verleihen.

Bei der Priifung einer ange-
meldeten Marke auf Eintragbar-
keit wird unterschieden zwischen
vor der Eintragung vom Patent-
amt gepriiften absoluten Schutz-
hindernissen und in einem nach-
geordneten Widerspruchsverfah-
ren gepriiften relativen Schutz-
hindernissen, wobei es sich bei
Letzteren um dltere Rechte Drit-
ter handelt.

Um als Marke in das Marken-
register eingetragen werden zu
kénnen, muss ein Zeichen grund-
sdtzlich geeignet sein, auf einen
ganz bestimmten Geschaftsbe-
trieb hinzuweisen, es muss also
unterscheidungskraftig sein.’
Hier spiegelt sich die Herkunfts-
hinweisfunktion einer Marke im
Markenrecht wider. Beispiels-
weise das Wortzeichen Unterneh-
merfreiheit (DE 30 2021 234 558.8),
angemeldet unter anderem fiir
die Dienstleistungen Verleih und
Vermietung von Telekommuni-
kationsanlagen, wurde vom Bun-
despatentgericht als nicht unter-
scheidungskraftig angesehen®, da
,der Verkehr, insbesondere der
Fachverkehr, dessen Auffassung
auch allein entscheidend ist, da-

4 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 14. Juni 2017 Uber die Unionsmarke

5 Domizlaff, Hans: Die Gewinnung des offentlichen Vertrauens, Neuauflage, Hamburg 1992, S. 61



== SCHUHE SEIT 1909 ==

rin lediglich einen rechtlichen
bzw. wirtschaftlichen Fachbe-
griff als solchen und keinen Hin-
weis auf ein bestimmtes Unter-
nehmen“ sehe (BPatG 29 W (pat)
037/22).

Ein weiteres wichtiges Krite-
rium als Eintragungshindernis
stellt das sogenannte Freihal-
tungsbediirfnis dar. Hierdurch
soll verhindert werden, dass Be-
griffe, die der Wettbewerb frei
verwenden kénnen muss, fiir ei-
ne einzelne Person monopolisiert

6 § 14 DE-MarkenG
7 § 8 DE-MarkenG
8 BPatG, 29W(pat)037/22 vom 02.04.2025

werden. So ware es zum Beispiel
unmoglich, sich den Namen
Brotchen fiir Backwaren mar-
kenrechtlich schiitzen zu lassen.

Die Anwendung der Kriterien
der Unterscheidungskraft und
des Freihaltungsbediirfnisses ist
im Ubrigen nicht auf die Priifung
von Wortzeichen beschrankt,
sondern erfolgt bei allen Zeichen,
die zu einer registrierten Marke
werden sollen, beispielsweise
auch bei Bildzeichen, Wort-Bild-
Zeichen oder Slogans.

SchlieRlich gibt es noch einige
weitere absolute Schutzhinder-
nisse, die in § 8 DE-MarkenG
aufgefiihrt sind. Auch andere Ge-
setze und Verordnungen wie bei-
spielsweise das Olympiaschutz-
gesetz oder gesetzlich geschiitzte

= SCHUHE SEIT 2909=.

Eine eingetragene
Marke kann nur
fur bestimmte, bei
der Anmeldung
angegebene Waren
und/oder Dienst-
leistungen Marken-

schutz entfalten.

Herkunftsbezeichnungen und
Weinlagen sind bei der Priifung
einer Markenanmeldung zu be-
riicksichtigen.

Eine eingetragene Marke
kann nur fiir bestimmte, bei der
Anmeldung angegebene Waren
und/oder Dienstleistungen Mar-
kenschutz entfalten. Auch das
beruht auf der Herkunftshin-
weisfunktion einer Marke. So
kann zum Beispiel auch heute
noch eine bereits im Jahr 1909
von einer ehemaligen Schuhfab-
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Merksatze

* Die Bedeutung des Wortes Marke ist
in der deutschen Sprache im Marketing
und im Markenrecht unterschiedlich.

Ein Zeichen kann nur fur bestimmte Waren
und/oder Dienstleistungen als rechtlich

geschltzte Marke eingetragen werden, die
bereits bei der Markenanmeldung anzugeben sind.

Zu einem spateren Zeitpunkt kann es erforder-
lich werden, die tatsachliche Benutzung der Marke
fur diese Waren/Dienstleistungen darzulegen.

Ein Zeichen muss unterscheidungskraftig sein, also geeignet sein,
als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Geschaftsbetrieb zu dienen,
um als rechtlich geschltzte Marke eingetragen werden zu kénnen.

Ein Zeichen darf nicht fur Dritte freihaltungsbedurftig sein, um als
rechtlich geschitzte Marke eingetragen werden zu kénnen.

Eine obligatorische amtliche Prifung eines zum Markenschutz ange-
meldeten Zeichens erfolgt nur hinsichtlich absoluter Schutzhindernisse.

Eine Prufung relativer Schutzhindernisse, also alterer Rechte Dritter,
erfolgt nur auf Antrag der alteren Rechteinhaber in einem spéateren
Widerspruchs- oder Léschungsverfahren.

* Eine Marke ist der Name flr eine Ware oder Dienstleistung - eine Firma
hingegen ist der Name fur eine Person, zum Beispiel flr ein Unternehmen.

* Neben der bundesweit geschltzten eingetragenen Marke gibt es auch
durch Benutzung erworbenen lokalen Markenschutz, beispielsweise fur

geschaftliche Bezeichnungen.

Der hier wiedergegebene Inhalt stellt keine Rechtsberatung dar, sondern dient der allgemeinen
Information Uber Grundztge des Markenrechts. Er kann keine individuelle Rechtsberatung
ersetzen. FUr etwaige Handlungen, die aufgrund der hier vermittelten Information vorgenommen
werden, Ubernehmen weder der Autor noch der Verlag oder der Herausgeber irgendeine Haftung

rik in Balingen angemeldete
Marke MERCEDES® (DE 119 661)
fiir die Waren Stiefel, Schuhe und
Gamaschen aus Leder und Stoff,
Schuh- und Stiefelleisten neben
einer im Jahr 1903 angemeldeten
Marke Mercédes® (DE 82 546) ei-
nes damals noch jungen Fahr-
zeugherstellers bestehen, die
Markenschutz unter anderem fiir
die Waren Gasmotoren, Explosi-
onsmotoren, Verbrennungsmoto-
ren, Motorwagen, Fahrrdder,
Draisinen, Motorschlitten, Was-
serfahrzeuge, Luftschiffe aber
auch fiir FuBschiitzer, Fufisacke,
FulRwarmer entfaltet. Erst im
Jahr 1916 meldete dieser Fahr-
zeughersteller seine Marke dann
ebenfalls in Grofbuchstaben als
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MERCEDES® (DE 297 235) ohne
die Akzente an.

Von der Marke als Produktna-
me fiir eine Ware oder Dienstleis-
tung streng zu unterscheiden ist
die Firma als Name eines Unter-
nehmens. Wahrend die Marke
nach dem Markenrecht geschiitzt
ist, ist die Firma nach namens-
oder handelsrechtlichen Vor-
schriften geschiitzt. Haufig, ins-
besondere bei Dienstleistungs-
unternehmen, wird aber auch die
Firma als Marke zur Bezeichnung
der erbrachten Dienstleistung
verwendet, sodass es erforderlich
sein kann, auch die Firma zu-
satzlich als Marke zum Marken-
schutz anzumelden. Eine von der
Firma abweichende geschaftliche

Bezeichnung, zum Beispiel ,, Kur-
park-Apotheke oder ,,Gasthaus
zum wilden Jager“, kann sich
durch Benutzung ebenfalls zu ei-
ner lokal geschiitzten Marke ent-
wickeln, ohne dass es dazu einer
Markeneintragung bedarf. Aller-
dings ist eine eingetragene Mar-
ke starker, weil sie per se bundes-
weit durchsetzbar ist.

Die Eignung eines Zeichens
als Herkunftshinweis auf einen
ganz bestimmten Geschaftsbe-
trieb und die Notwendigkeit der
Freihaltung beschreibender Be-

Wahrend die Marke
nach dem Marken-
recht geschitzt ist,
ist die Firma
nach namens- oder
handelsrechtlichen
Vorschriften
geschitzt.

griffe flir Wettbewerber sollten
im Marketing bei der Marken-
entwicklung stets prdsent sein,
ebenso wie die anderen gesetzli-
chen Eintragungshindernisse.

Daher wird sich das ndchste Ka-
pitel, das im kommenden Heft
des Marketingmagazins marke41
erscheinen wird, mit den mar-
kenrechtlichen Implikationen bei
der Entwicklung einer Wortmar-
ke befassen.

DR. WOLFRAM
SCHLIMME,
Patentanwalt
www.brandeur.de



