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« lop-Kanzleien 2011

Das Ranking von S.M.D. Markeur zeigt, welche Kanzleien 2011
die meisten deutschen Marken angemeldet haben. Die Anwalte
sehen einen Trend zur Gemeinschaftsmarke und kritisieren die teil-
weise restriktive Eintragungspraxis des deutschen Markenamtes.

UNTERNEHMEN SETZEN in Deutschland weiterhin auf Inno-
vationen und stirken damit ihre Wettbewerbsfihig-
keit. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
wurden allerdings in 2011 nur 64.042 nationale deut-
sche Marken angemeldet. Das entspricht einem Riick-
gang von gut sieben Prozent, denn im Vorjahr waren
es noch 69.137 nationale Anmeldungen.

Trend zur EU-Marke halt an

Fin Grund dafiir ist, dass Unternehmen und Kanzleien
verstarkt auf den europdischen Markenschutz setzen.
Die sogenannte Gemeinschaftsmarke gewahrleistet seit
nunmehr finfzehn Jahren den Markenschutz im gesam-
ten Bereich der Europiischen Union und stellt inzwi-
schen eine Alternative zur nationalen Markenanmel-
dung dar. Dementsprechend gehen die Anmeldezahlen
fiir EU-Marken weiter nach oben. So ist die Zahl der
Schutzgesuche beim Harmonisierungsamt fiir den eu-
ropdischen Binnenmarkt (HABM) in Alicante im Jah-
re 2011 gegeniiber dem Vorjahr erneut um gut sechs
Prozent gestiegen — auf 86.994 Anmeldungen. Mit ei-
ner Gemeinschaftsmarke wird Schutz fir alle 27 Lin-
der der Europdischen Union gleichzeitig mit einem ein-
zigen Anmeldeverfahren erlangt.

»Der Riickgang der Anmeldungen bei uns bedeutet
nicht, dass Markenschutz fiir Deutschland nicht mehr
nachgefragt wird«, meint dazu das DPMA in seiner
Jahresbilanz 2011. Dass die Anzahl der Anmeldungen
deutscher Anmelder beim HABM stetig steige, sei Fol-
ge der Harmonisierung des europdischen Markensy-
stems und der internationalen Ausrichtung der deut-
schen Wirtschaft. Alle Moglichkeiten, Markenschutz
zu erlangen, wiirden mittlerweile passend zur indivi-
duellen Strategie ausgeschopft.

Karsten Prehm, Prehm & Klare Rechtsanwilte, be-
statigt: »Unsere Erfahrung zeigt, dass die deutsche
Marke insbesondere fiir deutsche, kleine und mitt-
lere Unternehmen interessant ist. Konzerne wie et-
wa die VW AG gehen dazu tiber, nur noch EU-Mar-

ken anzumelden und auf diesen gegebenenfalls eine
IR-Strategie aufzubauen. Die deutsche Marke wird
fur national in Deutschland titige Unternehmen aber
ganz sicher ihre Bedeutung beibehalten.« Dr. Micha-
el Fammler, Leiter der IP Practice Group bei Baker
& McKenzie, erginzt: »Zwar melden wir fiir unsere
Mandanten weiter in grofSem Umfang nationale deut-
sche Marken an, denn sie erkennen die Bedeutung des
strategischen Aufbaus von Markenportfolios. Mar-
ken sind wertvolle immaterielle Vermogensgegenstan-
de, die durch Lizenzierung, Verkauf und als Kredit-
sicherheiten verwertet werden konnen. Von Jahr zu
Jahr verlagert sich aber der Schwerpunkt der Anmel-
dungen mehr auf Gemeinschaftsmarken.« Tobias Bier,
BBS Bier Brehm Spahn Partnerschaft Rechtsanwilte,
stimmt damit iiberein: »Die Attraktivitat und Starke
der Gemeinschaftsmarke ist sicher ein Grund fir die
riickldufigen Anmeldungen«.

Besseres Preis-Leistungs-Verhaltnis der EU-Marke
Laut Jens Liesegang, geschiftsfithrender Partner
bei Liibeck Steuerberater Rechtsanwilte, stehen die
riickldufigen Anmeldezahlen beim Deutschen Mar-
kenamt mit der Gebithrensenkung firr die Gemein-
schaftsmarke im Zusammenhang. Die Gebiithren
liegen aktuell im Falle einer Anmeldung uber das
Internet bei 900 Euro fiir bis zu drei Waren- und
Dienstleistungsklassen. Beim DPMA dagegen ko-
stet allein die Anmeldung zum Schutz in Deutsch-
land bereits 300 Euro fiir dieselbe Klassenanzahl.
Dadurch sei die Anmeldung in Alicante gegentiber
den nationalen Schutzrechten attraktiver geworden.
Insbesondere, wenn Schutz in mehreren Nationen der
Europdischen Union angestrebt wird, ist die Gemein-
schaftsmarke aufgrund des besseren Preis-Leistungs-
Verhiltnisses oft attraktiver.

Dr. Albrecht Rau von der Kanzlei Rau, Schneck &
Hiibner, bemangelt aufSerdem die Prufungspraxis des
DPMA im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von
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DIE 50 KANZLEIEN MIT DEN MEISTEN MARKENANMELDUNGEN IN DEUTSCHLAND 2011 gecur

Name DE Anmel- Davonein- | DE Anmel- Davonein- | +/-inProzent
dungen getragen dungen getragen (2011 ggii.
2011 (Stand 06/12) 2010 (Stand 06/12) 2010)
Prehm & Klare, Kiel 476 426 400 346 19,00
Boehmert & Boehmert, Bremen 360 308 449 383 -19,82
Lovells, Hamburg 271 197 270 187 2,59 1 []1
Dipl.-Ing. Michael Horak, Hannover 245 142 480 459 -48,96
CMS Hasche Sigle, Hamburg 240 180 241 198 -0,41
F200 A/S/G GmbH, Berlin 225 182 265 203 -15,09
Meissner, Bolte & Partner, Miinchen 214 166 249 199 -14,06
Weickmann & Weickmann, Miinchen 196 164 172 141 13,95
Eisenfiihr, Speiser & Partner, Bremen 190 161 247 200 -23,08
Griinecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhausser, Miinchen 183 143 215 175 -14,88
Harmsen & Utescher, Hamburg 181 154 160 137 13,13
Zimmer, Berlin 176 85 350 126 -49,71
FPS, Fritze Wicke Seelig, Hamburg/Frankfurt 170 128 183 165 -1,10
Bird & Bird LLP, Miinchen 155 121 125 100 24,00
Liibeck GBR, Frankfurt 155 125 96 85 61,46
Meissner & Meissner, Berlin 151 85 114 101 32,46
Gramm, Lins & Partner, Braunschweig 146 123 167 136 -12,57
Schneiders & Behrendt, Bochum 142 103 144 120 -1,39
Ihr Anwalt 24, Miinchen 136 m 196 155 -30,61
Stephan Hucke, Pulheim 133 90 114 16 16,67
Lindner Blaumeier, Niirnberg 121 83 92 15 31,52
Taylor Wessing, Miinchen 120 101 142 m -15,49
Rau, Schneck & Hiibner, Niirnberg 118 104 84 12 40,48
Friedrich Graf von Westphalen & Partner, Freiburg 114 96 110 85 3,64
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff, Oldenburg 114 88 13 91 0,88
Lorenz Seidler Gossel, Miinchen 114 17 161 139 -29,19
Uexkiill & Stolberg, Hamburg 104 83 116 97 -10,34
Von Kreisler Selting Werner, Kdln 102 89 123 86 -17,07
Jonas mbH, Koln 101 81 120 101 -15,83
Tergau & Walkenhorst, Niirnberg 100 18 80 58 25,00
Cohausz & Florack Partnerschaftsgesellschaft, Diisseldorf 97 70 110 93 -11,82
Regina Richter, Miinchen 97 70 59 58 64,41
Charrier Rapp & Liebau, Augsburg 96 82 90 83 6,67
Lichtenstein, Kdrner & Partner, Stuttgart 96 85 94 11 213
Weber & Sauberschwarz, Diisseldorf 96 81 110 91 12,73
Habbel & Habbel, Miinster 93 68 101 61 -1,92
Bettina Krause, Tutzing 92 69 96 80 -4.17
Maucher & Partner, Freiburg 92 83 108 96 -14,81
SKW Schwarz, Miinchen/Hamburg/Frankfurt 92 70 112 92 -17,86
Gesthuysen, Von Rohr & Eggert, Essen 91 13 85 69 1,06
Luther mbH, Kéln/Hamburg 88 14 106 89 -16,98
Nesselhauf, Hamburg 87 68 86 62 1,16
Heuking Kiihn Liier Wojtek, Hamburg/Diisseldorf 85 64 97 81 12,37
Klaka, Miinchen 84 n 76 65 10,53
Maxton Langmaack & Partner, Kdln 84 67 182 146 -93,85
BBS Bier Brehm Spahn Partnerschaft, Hamburg 82 67 61 55 34,43
Bettinger Schneider Schramm, Miinchen 82 70 1 5 1071,43
Hoffmann Eitle, Miinchen 82 n 69 50 18,84
Loesenbeck und Kollegen, Bielefeld 18 57 11 63 1,30
Baker & McKenzie, Frankfurt 11 70 91 41 50,98
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MARKENINHABER MIT DEN MEISTEN EINTRAGUNGEN

Rang | Inhaber Anzahl
1 | BoehringerIngelheim International GmbH 110
2 | Daimler AG 85
3 | Bayerische Motoren Werke AG 15
4 | BayerAG 73
5 | Volkswagen AG n
5 | Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH n
7 | BSHBoschund Siemens Hausgerate GmbH 66
1 | Fraunhofer-Gesellschafte. V. 66
9 | MIP METRO Group Intellectual Property 59

GmbH & Co. KG
10 | STADA Arzneimittel AG 91

Eintragungen von Marken gemifl § 41 Markengesetz im Jahr 2011

Marken. Mandanten, die jahrzehntelang Marken an-
gemeldet und diese auch eingetragen bekommen hat-
ten, wiirden sich jetzt mit Ablehnungen konfrontiert
sehen. »Was jahrzehntelang Praxis war, geht auf ein-
mal nicht mehr«, so der Nirnberger Anwalt. »Die
Behorde argumentiert zwar, dass sie durch ihre ei-
genen Verwaltungsvorginge nicht gebunden sei. Sie
sollte aber auch nicht willkurlich handeln kénnen.«
Das Problem sei, dass die Spruchpraxis sehr personen-
abhingig sei. AufSerdem seien die Erstpriifer keine Ju-
risten. Dr. Rau rit deshalb vielen Mandanten zur An-
meldung beim HABM, da dort die Wahrscheinlichkeit
der Eintragung grofSer sei. »In Alicante wird weniger
restriktiv geurteilt, insbesondere auch im Hinblick auf
Wort-Bild-Marken.«

METHODIK

Die Betrachtung bezieht sich auf die 2011 getatigten Anmeldungen von DE-Marken beim
Deutschen Patent-und Markenamt (DPMA) unabhéngig von deren Verfahrensstand. So-
weit nicht ausdriicklich anders erwahnt, wurden Schutzerweiterungen von IR-Marken

MARKENANMELDUNGEN NACH HERKUNFTSLANDERN

Anmeldungen Anteilin %
heim DPMA

Deutschland 60.415 94,3
Bulgarien 123 1,
Schweiz 519 0,8
Vereinigte Staaten 442 0,7
China 270 0,4
Vereinigtes Kdnigreich 203 0,3
.___S_(_)_r!_s_tige 1.470 23
Insgesamt 64.042 100

Markenanmeldungen 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt

Die meisten Markenanmeldungen beim DPMA kommen aus Deutschland. Ins-

gesamt wurden 2011 sieben Prozent weniger Marken angemeldet als 2010.

Auch Jens Liesegang sieht in der verhaltenen Eintra-
gungspraxis des DPMA einen Grund fiir den Riick-
gang der deutschen Anmeldungen. Das DPMA sei
»zunehmend restriktiver geworden, wenn es um Ein-
tragungshindernisse geht. Daher wird lieber eine Ge-
meinschaftsmarke angemeldet, die mit hoherer Wahr-
scheinlichkeit eingetragen wird.«

Die Gemeinschaftsmarken konne man aufSerdem in
verschiedenen Sprachen einreichen, so Tobias Bier.
Zudem seien die elektronischen Services des HABM
denen des DPMA weit voraus. »Auch die Geschwin-
digkeit des Eintragungsverfahrens und die Eintra-
gungspraxis sprechen fiir die Gemeinschaftsmarke,
wenn der auslindische Anmelder eher den europa-
ischen Wirtschaftsraum als Absatzmarkt im Blick hat

S.M.D.II Markeur

auf Deutschland in den Zahlen und Statistiken nicht beriicksichtigt. Die Daten wurden im Juni 2012 recherchiert. Aufgrund von Vertreterwechsel,
unterschiedlichen Schreibweisen etc. kdnnen die aktuellen Zahlen von historischen Daten abweichen. Bei Kanzleien mit mehreren Standorten wur-
de der Standort mit den meisten Anmeldungen im Ranking aufgefiihrt und diesem die Gesamtzahl der Anmeldungen zugerechnet.

Bei der Zahl »davon eingetragen« geht es darum, wie viele der im betreffenden Jahr angemeldeten Marken bis zum Zeitpunkt unserer Recherche
zur Eintragung gelangt sind. Dabei muss hinsichtlich der in 2011 angemeldeten Marken eine gewisse Unscharfe in Kauf genommen werden: Auf-
grund der Verfahrensdauer von bis zu eineinhalb Jahren kdnnen sich inshesondere Marken, die erst gegen Ende des Jahres angemeldet wurden,
noch im Anmeldeverfahren befinden. Da die Vertreter nicht mit einer Identifizierungsnummer wiedergegeben werden, sondern mit dem in der An-
meldung tatséchlich eingetragenen Namen, konnen sich aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen oder Kanzleinamen Abweichungen gegeniiber
den hier wiedergegebenen Zahlen ergeben, die die Positionierung der jeweiligen Kanzlei verandern. Dies gilt inshesondere im Hinblick auf Namens-
anderungen sowie Zusammenschliisse und Trennungen im Laufe des Jahres 2011. Bei der zeitlichen Aufteilung der Anmeldungen wurde nach An-
meldedatum vorgegangen. Ubernahmen von friiher angemeldeten Marken blieben unberiicksichtigt. Es handelt sich um eine Teilbetrachtung der
Aktivitaten der aufgefiihrten Kandidaten, die keine Aussage iiber deren wirtschaftliche oder rechtliche Ordnung darstellt.

Die Daten wurden recherchiert unter Verwendung von www.markenfacts.de und CEDELEX, einer Software der Schutz Marken Dienst GmbH zur Re-
cherche von Marken. Das Ranking der Kanzleien wurde erstellt von S.M.D. Markeur, Schutz Marken Dienst GmbH. Bei allen Wiedergaben hat ein
ausdriicklicher Hinweis auf die Quelle S.M.D. Markeur, Schutz Marken Dienst GmbH zu erfolgen. Veranderungen im Layout bediirfen der ausdriick-
lichen Zustimmung von Schutz Marken Dienst GmbH und aller Autoren.

Quelle: DPMA
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und nicht allein die Bundesrepublik Deutschland«,
so Bier, der aber gleichzeitig betont: »Dabei wird
nach unserer Auffassung haufig aufSer Acht gelas-
sen, dass eine nationale deutsche Marke in zivilpro-
zessualer Hinsicht deutliche Vorteile mit sich bringt
und im Hinblick auf ihre Angreifbarkeit gegeniiber
der Gemeinschaftsmarke das stabilere Schutzrecht
darstellt.«

Internationale Marke als Alternative

In 2011 wurden zusitzlich zu den nationalen Mar-
kenanmeldungen 5.075 Antrige auf Schutzerstreckung
von internationalen Registrierungen auf Deutschland
gestellt. Im Jahr 2010 waren es noch 5.225 Marken.
Dabei handelt es sich um internationale Marken, die
im Ausland bereits eingetragen sind. Uber eine in-
ternationale Registrierung nach dem Madrider Sys-
tem kann der Inhaber einer nationalen Marke den
Schutz auf andere Staaten ausdehnen. Derzeit gehoren
85 Lander dem System an. Die sogenannte IR-Marke
wird in einem internationalen Register eingetragen,
das von der Weltorganisation fiir Geistiges Eigentum
(WIPO) in Genf gefiihrt wird. Die WIPO informiert
ihrerseits die nationale Behorde jedes Staates, fiir den
der Markeninhaber Schutz beantragt. Die nationale
Behorde beurteilt dann, ob die Marke in ihrem Land
geschutzt wird.

Von den 60.415 Anmeldungen aus Deutschland
kommen 13.058 aus Nordrhein-Westfalen (21,6%),
das damit die Spitzenposition besetzt.

»Trotz der Modernisierung des Madrider Systems der
Internationalen Registrierungen wird diese Anmelde-
strategie insbesondere von US-amerikanischen Man-
danten weiterhin wenig verfolgt«, meint Dr. Famm-
ler. »Die Beantragung einer deutschen Marke tiber die
WIPO wird von vielen auslindischen Markenanmel-
dern in der Regel nur durchgefiihrt, wenn eine EU-
Markenanmeldung aufgrund bestehender Kollisions-
lagen in anderen Lindern nicht méglich erscheint,
erganzt Prehm. »Ansonsten bevorzugen Asiaten und
Amerikaner die EU-Marke.«

Produktpiraten die Stirn hieten
In jedem Fall ist es »enorm wichtig, dass sich die Un-
ternehmen vor der Anmeldung tiberlegen, in welchen
Lindern sie ihre Marke tiberall schiitzen wollen«, be-
tont Dr. Rau. »Dabei miissen sie sich Fragen stellen
wie: An wen will ich verkaufen? Wo lasse ich pro-
duzieren?« So sei es etwa sinnvoll, dass man auch in
der Tiirkei Schutz suche, da dort viele Plagiate her-
gestellt werden. »Viele kleinere Mandanten melden
aus Sparsamkeit nicht in der Turkei an. Sie bekom-
men dann aber schnell Probleme, wenn sie dort ihre
Ware zwar nicht verkaufen, sie aber beispielsweise
fertigen lassen.« Es komme oft vor, dass sich dann
ein tiirkischer Hersteller die Marke schiitzen lasse.
Als Konsequenz daraus dirfe zum Beispiel das Eti-
kett nicht mehr in der Turkei eingenaht werden. Pro-
duktpiraten nutzten so zunehmend Markenanmel-
dungen, um Rechteinhabern das Leben schwer zu
machen. »Markenschutz ist wichtig, tiberall«, appel-
liert deshalb der Anwalt. »Hersteller miissen ihre of-
fenen Flanken schiitzen.«

Miriam Holscher, Vanessa Gdbel

103



