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Wichtiger Hinweis zum Schutz lhrer Marken und
Firmennamen

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 ist eine wichtige
Anderung im Markengesetz in Kraft getreten. Diese hat
direkte Auswirkungen auf den Schutzbereich Ihrer
Marken und Firmennamen. Einerseits kdnnen Sie nach
der Neuerung leichter aus Ihrem Firmennamen gegen
neu angemeldete Marken vorgehen. Andererseits
kénnen bei Markenanmeldungen nach der Neuregelung
auch Widerspriche aus élteren Geschéftsbezeichnungen
erfolgen.

Widerspruchsverfahren ausgeweitet

Wenn eine Marke neu angemeldet wird, besteht eine
kostengiinstige = Mdglichkeit, die Eintragung zu
verhindern, wenn |hnen &altere Rechte an einer
Bezeichnung zustehen. Bisher war diese Moglichkeit des
amtlichen Widerspruchsverfahrens lediglich Inhabern
alterer eingetragener Marken vorbehalten. Zwar konnte
der Widerspruch auf deutsche, européische oder
internationale Marken gestitzt werden. Ein Vorgehen
aus alteren Firmennamen war hingegen nicht méglich.

Mit der jetzigen Gesetzesédnderung wird das deutsche
Recht den Regelungen der
Gemeinschaftsmarkenverordnung  angeglichen,  die
bereits seit ihrem Inkrafttreten die Mdoglichkeit eines
Widerspruchs auf Grund einer &lteren geschéftlichen
Bezeichnung vorsahen.

Somit ist ab sofort auch in Deutschland ein Vorgehen
gegen neu eingetragene Marken auf der Basis von
geschéftlichen Bezeichnungen, z.B. Firmennamen,
besonderen Geschéftsbezeichnungen, etc., moglich.

Durch die Neuregelung von §42 | MarkenG kann
nunmehr auch der Inhaber einer geschéftlichen
Bezeichnung mit &lterem Zeitrang im Sinne vom 85
MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt
Widerspruch gegen neu eingetragene Marken einlegen.

Eine &ltere geschaftliche Bezeichnung kann nicht nur
eine im Handelsregister eingetragene altere Firma,
sondern auch die nicht eingetragene, aber tatsachlich
benutzte  Firma  einer BGB-Gesellschaft  sein.
Voraussetzung far den firmenrechtlichen
Kennzeichenschutz ist, dass die Firma tatsachlich fir
den jeweiligen Geschéftsbereich, nach Ma@&glichkeit
bundesweit, benutzt wird. Letzteres ist nunmehr im
Rahmen des Widerspruchsverfahrens nachzuweisen.

Bislang waren die Inhaber Aalterer Firmennamen, die
gegen die Eintragung einer jingeren Marke vorgehen
wollten, auf den Klageweg vor den ordentlichen
Gerichten beschrénkt. Solche Verfahren waren in der
Praxis aufgrund des Kostenrisikos relativ selten.

Markeniberwachung lhres Firmennamens

Die Frist zur Einlegung eines Widerspruchs betragt 3
Monate nach Veroffentlichung der Eintragung der Marke
im Markenblatt. Diese Frist ist nicht verlangerbar.

Wir empfehlen daher nunmehr dringend auch
Unternehmen, die ihre Firma nicht als Marke haben
registrieren lassen, ihren Firmennamen auf identische
oder verwechselbar ahnliche neu angemeldete Marken
Uberwachen zu lassen. In der Praxis erhalten Sie dann
von uns Hinweise, welche &hnlichen Marken neu zur
Eintragung gebracht werden kdnnen. Somit haben Sie
noch innerhalb der Widerspruchsfrist die Moglichkeit zu
reagieren und das kostengunstige Verfahren einzuleiten.
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Besonderer Vorteil ist dabei, dass lhnen auch im
negativen Ausgang des Verfahrens regelméaRig keine
Kosten der Gegenseite auferlegt werden kénnen.

Markenlberwachung auf Firmennamen ausweiten

Umgekehrt empfehlen wir Markeninhabern, die bereits
eine Uberwachung durchfiihren lassen, diese zumindest
in Deutschland auch auf die Anmeldung neuer
identischer oder verwechselbar ahnlicher Firmennamen
auszudehnen. Der finanzielle Mehraufwand st
Uberschaubar und sichert einen effektiven Schutz des
eigenen Kennzeichnens bereits in einem frihen Stadium.

Weitere Anderungen

Eine weitere Anderung betrifft das Verfahren, falls Sie mit
einem Beschluss des Amtes nicht einverstanden sind
(8 64 MarkenG). Gegen Beschlusse der Markenstellen
und der Markenabteilungen kann nunmehr in jedem Fall
Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt werden,
unabhéngig davon, ob Erinnerung zuléssig ist oder nicht.
Vorteil der Beschwerde ist insbesondere, dass diese
nicht wie die Erinnerung vom selben Amt beschieden
wird, sondern von einer héheren Instanz, namlich dem
Bundespatentgericht.

Sind am Rechtsmittelverfahren mehrere beteiligt, ist die

durch einen Beteiligten eingelegte Beschwerde
vorrangig, d. h. eine gleichzeitig von einem anderen
Beteiligten eingelegte Erinnerung gilt als

zuriickgenommen, wenn der Erinnerungsfuhrer nicht

ebenfalls Beschwerde einlegt.

Handlungsbedarf fur Sie

Wir beraten Sie gerne, welche konkreten Veranderungen
sich aus der Neuregelung fir lhre Markenportfolio oder

Ihren Firmennamen ergaben. Bitte setzen Sie sich gerne
unverbindlich mit uns in Verbindung.

Dr. Dorothee Altenburg
d.altenburg@skwschwarz.de
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s.schicker@skwschwarz.de
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