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Bildung und Schutz von Marken
R E C H T a u s f ü h r l i c h

Wissenswertes rund um Kreation und Schutz einer Marke 

Gäbe es keine Marken, wür-
den Produkte in der Anony-
mität des Marktgeschehens 
verschwinden. Durch Marken 
werden Produkte individuali-
sierbar und lassen sich leichter 
kommunizieren. Doch was ge-
nau muss eine Marke erfüllen, 
um schützbar zu sein, und was 
sollte man bei der Kreation ei-
ner neuen Marke beachten? 

Was macht eine Marke
zur Marke?

Eine Marke ist ein Kennzeich-
nungsmittel  für  Waren und 
Dienstleistungen. Der Begriff des 
„Branding“ bringt die ursprüngli-
che Idee der Marke recht treffend 
zum Ausdruck:  So wie seinerzeit 
Viehzüchter ihre Rinder und Pfer-
de mittels eines Brandzeichens 
als aus ihrer Zucht stammend 
gekennzeichnet haben, genauso 
kennzeichnet die Marke Produk-
te, um den Kunden darauf hinzu-
weisen, aus welchem „Stall“ sie 
stammen. Erst diese Funktion, auf 
die Herkunft der mit ihr versehe-
nen Produkte hinzuweisen, macht 
die Marke auch zu einer Marke im 
Rechtssinn. 

Der Schutz an einer Marke ent-
steht durch die Eintragung in 
das zuständige Markenregister. 
Eine Marke kann deutschland-
weit oder europaweit geschützt 
werden, sie kann auch im Wege 
einer internationalen Registrie-
rung in mehreren Ländern zu-
gleich geschützt werden. Durch 
die Eintragung entsteht ein ab-
solutes Schutzrecht, welches es 
dem Inhaber erlaubt, Dritten die 
Benutzung verwechselungsfä-
higer Zeichen im gleichen Wa-
ren- und Dienstleistungssektor 
zu benutzen.

Welche Elemente sind über-
haupt als Marke schutzfähig?

Generell sind sämtliche Informa-
tionen, die sinnlich wahrnehmbar 
und grafi sch darstellbar sind, als 
Marke schutzfähig, wie z.B. Wör-
ter, Namen, Abbildungen, Buch-
staben, Zahlen, Tonfolgen, dreidi-
mensionale Gestaltungen, Farben 
und Farbzusammenstellungen. 
Dementsprechend tummeln sich 
auch Marken aller Formen in den 
Registern, wie z.B. die Abbildung 
des Langnese-Honig glases, ein 
Sonogramm vom Gebrüll des 
MGM-Löwen, die Pantone-Num-
mern für die grüne und gelbe Far-
be der BP-Tankstellen sowie zahl-
reiche Wortkre ationen und Logos. 
Voraussetzung für den Marken-
schutz ist hierbei stets, dass das 
jeweilige Element geeignet ist, 
auf die Herkunft der Produkte 
hinzuweisen, um sie voneinander 
unterscheidbar zu machen. 

Unterscheidungskraft als 
Grundvoraussetzung für den 
Markenschutz

Viele Unternehmen wünschen 
sich für ihre Produkte eine „spre-
chende“ Marke, die dem Kunden 
schon etwas über die Eigenschaft 
der angebotenen Produkte verrät, 
wie z.B. die Bezeichnung „Nah-
strom“ für regional vermarktete 
Energie oder die Bezeichnung 
„Hemdenmanufaktur“ für eine 
Schneiderei. Das Problem bei 
solchen „sprechenden“ Bezeich-
nungen ist, dass sie nicht dazu 
geeignet sind, die Produkte von 
den Konkurrenzprodukten un-
terscheidbar zu machen. „Nah-
strom“ ist Strom, der aus der 
Nähe kommt und eine „Hemden-
manufaktur“ ist ein Betrieb, der 
Hemden herstellt. Diese Bezeich-
nungen können auf jeden Anbie-

ter regionaler Energie oder ge-
schneiderter Hemden hinweisen, 
nicht aber auf einen bestimmten 
Hersteller.

Erinnern wir uns zurück an die 
ursprüngliche Idee des Bran-
dings: Das Brandzeichen soll 
das Rind einem bestimmten 
Züchter zuordnen, so dass es 
nicht mit den Rindern anderer 
Züchter verwechselt werden 
kann. Das Brandzeichen dient 
der Unterscheidbarkeit, es dient 
hingegen nicht der Information, 
dass das Rind Rindfleisch ent-
hält, und es dient auch nicht 
der bloßen Verzierung des Rin-
des. 
Nicht anders ist es bei einer Mar-
ke: Elemente, die nicht als Unter-
scheidungsmittel, sondern nur 
als beschreibende Angaben, all-
gemeines Werbeschlagwort oder 
als schmückende Grafikgestal-
tung aufgefasst werden können, 
sind nicht als Marke schutzfähig. 

Dies betrifft sämtliche Bezeich-
nungen, die für die betreffenden 
Waren und Dienstleistungen 
nahe liegend sind, die Eingang in 
die Umgangssprache gefunden 
haben und die keinen phanta-
sievoll wirkenden Überschuss 
aufweisen, der eine Individuali-
sierung ermöglichen könnte. 

Auch der Rückgriff auf englisch-
sprachige Begriffe führt noch 
nicht zur erforderlichen Unter-
scheidungskraft, da englisch 
auch in Deutschland als sprach-
üblich gilt. So wäre z.B. die Be-
zeichnung „intelligent voltage 
guard“ im Zusammenhang mit 
Elektrogeräten, nicht als Marke 
schützbar, da diese Bezeichnung 
auch nach deutschem Sprach-
verständnis auf eine technische 
Sicherheitsfunktion hinweist und 
daher als Marke nicht zu erkennen 
ist, sondern eher als Merkmals-
beschreibung wahrgenommen 
wird. 
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Bei Symbolen ist die Verwendung 
von Allerweltsymbolen, die für  
Produktgestaltungen üblich sind 
oder überwiegend als Zierele-
ment benutzt werden, problema-
tisch. So wird z.B. die Darstellung 
eines gleichmäßigen fünfzacki-
gen Sterns ohne weitere grafi sche 
Elemente bei der Markenanmel-
dung auf Probleme stoßen, denn 
Sterne werden häufi g auf Textili-
en oder Etiketten angebracht, um 
einen optischen Akzent zu setzen. 

Auch Freihaltebedürfnis 
schließt Markenschutz aus

Bei beschreibenden, schlag-
wortartigen und sprachüblichen 
Begriffen besteht zugleich das 
Schutzhindernis des Freihaltebe-
dürfnisses. Würde einem einzel-
nen Unternehmen ein Monopol-
recht auf eine solche Bezeichnung 
zugesprochen werden, wäre es 
anderen Unternehmen unmög-
lich, diese Bezeichnungen in ihrer 
Werbung zu benutzen. Formen, 
Gestaltungen oder Begriffe, die 
für den Gebrauch durch die All-
gemeinheit offen bleiben müs-
sen, sie z.B. die Begriffe „Ciao“, 
„Mega“, „Today“, „Hey!“ sind da-
her ebenfalls vom Markenschutz 
ausgenommen. 

Originelle und einprägsame 
Elemente sind gefragt 

Wer eine schutzfähige Marke eta-
blieren will, sollte daher etwas 
Kreativität walten lassen und sich 
ein Stück weit von allgemein übli-
chen Bezeichnungen und Symbo-
len absetzen. Als Marke geeignete 
Bezeichnungen sind vor allem frei 
erfundene Phantasiebegriffe (z.B. 
Yoom-la, Napster), abgewandel-
te Begriffe (z.B. nasic für Nasen-
spray), Personennamen (z.B. Sie-
mens, Otto) oder Begriffe, die mit 

den jeweiligen Produkten über-
haupt nichts zu tun haben (z.B. 
Apple, Quelle). Möglich sind auch 
Begriffe, mit einem beschreiben-
den Anklang, die aber durch eine 
gewisse Mehrdeutigkeit oder 
untypische Wortzusammenset-
zungen originell und einprägsam 
sind (z.B. Designerdock, Lichtblick, 
Intershop).

Weitere mögliche 
Schutzhindernisse 

Abgesehen von nicht unterschei-
dungskräftigen und freihaltebe-
dürftigen Zeichen sind ersichtlich 
irreführende oder sittenwidrige 
Bezeichnungen von der Marken-
eintragung ausgeschlossen. 
Ersichtlich irreführend ist eine 
Bezeichnung dann, wenn keine 
Benutzungsform denkbar ist, in 
der das Zeichen ohne Täuschung 
verwendet werden könnte. Dies 
wäre z.B. für eine erst noch zu eta-
blierende Marke mit dem Zusatz 
„seit 1885“ denkbar. Sittenwidrige 
Bezeichnungen sind solche Be-
zeichnungen, die diskriminieren-
de oder entwürdigende Aussagen 
enthalten, wie z.B. „Schenkel-
spreizer“ für Liköre oder „Koran“ 
für Dessous. Von der Markenein-
tragung ausgenommen sind fer-
ner sämtliche Darstellungen, die 
staatliche oder kommunale Ho-
heitszeichen (z.B. Flaggen, Wap-
pen) oder amtlich vorgeschrie-
bene Zeichen zur Kennzeichnung 
der Prüfung eines Produkts auf die 
Erfüllung bestimmter Erfordernis-
se, die im Bundesgesetzblatt ver-
öffentlicht sind.    

Marke eingetragen –
alles gut?

Sofern in der Marke kein Schutz-
hindernis begründet ist, wird sie 
vom Markenamt in das Register 

eingetragen. Das Markenamt 
prüft hierbei allerdings nicht, ob 
die einzutragende Marke bereits 
bestehende Marken- oder Na-
mensrechte verletzt. Diese Prü-
fung obliegt allein dem Marken-
anmelder. Meldet er die Marke 
an, obwohl bereits eine ähnlich 
lautende Marke oder Geschäfts-
bezeichnung existiert, geht er das 
Risiko ein, vom Inhaber des älte-
ren Rechts auf Unterlassung und 
Löschung der Marke in Anspruch 
genommen zu werden. Dies 
kann – abgesehen von eventuell 
entstehenden Anwalts- und Ge-
richtskosten – dann besonders 
ärgerlich sein, wenn bereits fi nan-
zielle Aufwendungen in die Um-
setzung der gewünschten Marke 
getätigt worden sind. 

Eine vorherige Kollisions-
recherche ist unabdingbar! 

Vor einer Markenanmeldung soll-
te daher gründlich recherchiert 
werden, ob die gewünschte Mar-
ke noch nicht „besetzt“ ist. Die 
Recherche muss sämtliche iden-
tische oder ähnliche Marken um-
fassen, die für die gleichen oder 
vergleichbaren Waren und Dienst-
leistungen in den für das Schutz-
land relevanten Markenregistern 
eingetragen sind. Da eine Marke 
auch mit älteren Namen, Firmen, 
Geschäftsbezeichnungen sowie 
Domains kollidieren kann, sollte 
die Recherche entsprechend er-
weitert werden. Für derartig um-
fassende Recherchen beauftragt 
man in der Regel einen professio-
nellen Recherchedienst. Sodann 
muss rechtlich geprüft werden, ob 
aufgrund der Ähnlichkeit der Mar-
ken und der jeweiligen Waren und 
Dienstleistungen eine Verwech-
selungsgefahr vorliegt, denn nur 
in diesem Fall ist eine Kollisions-
lage gegeben. Und um die Sache 

noch weiter zu verkomplizieren: 
Enthält die Marke ein besonders 
gestaltetes Design, kann eine 
weitergehende Recherche in den 
Registern für Geschmacksmuster 
geboten sein, da eine Bildmarke 
auch mit einem Designschutz-
recht kollidieren kann. 

Ist eine zusätzliche 
Geschmacksmuster-
anmeldung sinnvoll?

Bei einer besonderen grafi schen 
Gestaltung der Marke kann die 
zusätzliche Anmeldung eines 
Geschmacksmusters sinnvoll 
sein, da das Geschmacksmuster 
nicht an bestimmte Produkte ge-
bunden ist. Im Gegensatz zu einer 
Marke kann man daher aus einem 
Geschmacksmuster auch gegen 
eine im Wesentlichen überein-
stimmende grafi sche Gestaltung 
vorgehen, wenn diese für einen 
andere Waren- oder Dienstleis-
tungssektor benutzt wird.




