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Wie entstehen Markenrechte in den
USA?

* Aus der Verwendung der Marke auf dem Markt

* Nur sekundarerweise aus der Registrierung




In den USA entstehen Markenrechte
aufgrund Benutzung

Schutz entsteht grundsatzlich nur wenn das
Erzeugnis oder die Dienstleistung auf dem Markt
ISt

“Common law’-Rechte normalerweise begrenzt
auf den geografischen Markt, den das Erzeugnis
durchdrungen hat
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Wichtigkeit der
Markenrecherche in den USA

— Markenregister (Bundesstaaten / Staat)
— Common law-Verwendung

— Internet, Domainnamen

— Firmennamen




Vorteile der Registrierung

Gultigkeit im ganzen Land

Prioritat basiert auf dem Anmeldedatum
Prima facie Beweis des Eigentums
Endgultiger Beweis nach 5 Jahren
Zolleintragung

“Erhdhter” Schadensersatz




Markenregistrierung

* Registrierbarkeit

« Verflgbarkeit
— Kein Konflikt mit einer existierenden Registrierung

« Anmeldeverfahren




Markenregistrierung

* Regqistrierbarkeit — erflllt die gesetzlichen
Bedingungen

 Nicht registrierbar wenn:
— Generisch
— Funktional
— Tauschend
— Unmoralisch/Skandalos
— Fahnen/Wappen
— Geografisch irrefihrend




Markenverflgbarkeit

Eine Marke ist nicht verfagbar:

« Fur die Regqistrierung: wenn eine identische oder
verwechslungsfahige ahnliche Marke bereits staatlich
reqgistriert oder Gegenstand einer anhangigen staatlichen
Anmeldung ist (unterstellt, dass die Anmeldung letztlich
angenommen wird); oder

« FUr die Benutzung: wenn eine Iidentische oder
verwechslungsfahige ahnliche Marke bereits auf dem
selben Markt fur ahnliche Waren oder Dienstleistungen
benutzt wird und Verwechslungsgefahr besteht
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Marke vs. Handelsname

Handelsname: identifiziert eine Firma oder ein Unternehmen;
zum Beispiel,

The Coca-Cola Company

Nur weil das zustandige bundesstaatliche Ministerium einen
Unternehmensnamen als verflgbar erklart, bedeutet das
NICHT, dass dieser Name als Marke oder Dienstleistungsmarke
verfugbar ist.




Bundes-Markenregistrierung (fGr das
gesamte Gebiet der USA)

« Grundlage fur die Registrierung
— Benutzung im Handel zwischen Bundesstaaten
— Benutzungserklarung (Intent to use)
— Anmeldung im Ausland (innerhalb von 6 Monaten)

(§ 44(d))
— Registrierung im Ausland (§ 44(e))

— Schutzerstreckung einer Internationalen Registrierung
durch die WIPO (§ 66(a))
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Schritte zur Registrierung far Firmen

mit Sitz im Ausland (nicht USA)

§§ 44(d) und (e), § 66(a)

* Nicht-US-Anmelder missen lediglich eine bona

fide Benutzungserklarung abgeben
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Schritte zur Registrierung far Firmen

mit Sitz im Ausland (nicht USA)

» Voraussetzungen flr das Einreichen nach §§ 44

(d) und (e)

— Die Beschreibung der Waren und Dienstleistungen

darf nicht umfassender sein als die der auslandischen

Anmeldung oder Registrierung
— Die Marke muss identisch sein
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Schritte zur Registrierung fur Firmen
mit Sitz im Ausland (nicht USA)

» Voraussetzungen flr das Einreichen nach §§ 44
(d) und (e)

— Der Anmelder selbst muss der Eigentimer der
auslandischen Anmeldung oder Registrierung sein -
keine Tochtergesellschaft

— Die Auslandsregistrierung muss rechtskraftig sein —
sie darf nicht geldscht werden bevor die US-
Anmeldung registriert ist
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Typische Fehler von Firmen mit Sitz im

Ausland (nicht USA)

 Unwissenhelt daruber, dass Rechte durch die
Benutzung entstehen

« Ein Handelsname kann als Marke reqistriert
werden wenn er als Marke benutzt wird
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Typische Fehler von Firmen mit Sitz im
Ausland (nicht USA)

« Unwissenheit dartber, dass zwischen dem 5.
und 6. Jahr nach der Registrierung eine
Erklarung samt Benutzungsnachweis erbracht
werden muss

» Versaumnis, eine US-Anmeldung innerhalb von
6 Monaten nach Anmeldetag der
Inlandsanmeldung (im Ausland) einzureichen
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Erfordernisse bel Einreichung

Form der Marke

« Wortmarken werden grundsatzlich in
Standardschriftzeichen eingereicht.

 Der Schutz erstreckt sich auf alle Stilarten,
Schriftarten, Schriftgrade, Umrahmungen oder
Gestaltungselemente
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Anmeldung wird
eingereicht

|

Uberpriifung der Anmeldung durch
"Examining Attorney"
- Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen
- Kein Konflilt mit einer dlteren
Markenanmeldung oder - registrierung

/

Anmeldung
genehmigt

!

Verdffentlichung der Anmeldung
ermbglicht Widerspriiche Dritter

|

Anmeldung nicht
genehmigt
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Anmelder kommt der
Beanstandung nicht
mach

Anmeldung wird
zunickgewiesen
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w1 Anmelder verliert
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Anmelder gewinnt

-
I Registriermng

Benutzungs- und Unanfechtbarkeitserklinng
zwischen dem 5. und 6. JTahr nach Registrierung

Verlingemng 10 Jahre nach
Registrierung
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Was ist als Marke in den USA
schutzbar?

* Logos

 Wortmarken, Handelsnamen,
Dienstleistungsmarken

— Quelle kann anonym bleiben
Produktgestaltung

— Muss Sekundarbedeutung aufweisen
Produktverpackung

— Muss eigene Unterscheidungskraft oder
Sekundarbedeutung aufweisen
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Nicht-traditionelle Marken

Ton

Farbe

Duft

Design eines
Geschaftsbetriebes
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Auswahlen einer Marke

« Bandbreite der Unterscheidungskraft

geringere Unterscheidungskraft héhere Unterscheidungskraft
L —— = D EEEEE——

Generisch Beschreibend Suggestiv Willkiirlich Phantasievoll

CARPET : Vi
CLEAMIN G R
COMPANY AmericanAirlines pﬂRﬁG ‘ M

Je mehr Unterscheidungskraft die Marke besitzt desto hoher ist ihr Grad
an rechtlicher Schutzfahigkeit.
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Aufrechterhaltung, Uberwachung
und Schutz von Marken in den
USA
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Aufrechterhalten einer
Markenregistrierung

« Ununterbrochene Benutzung
« Verlangerungsgeblhren

» Uberwachung
— Unerlaubte Benutzung durch Dritte
— Missbrauchliche Verwendung
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Uberwachung und Schutz von Marken

» Uberwachungsdienste
beauftragen

* |[nternet-Recherchen

» (Gegenstand unerlaubter
Benutzung

« Gegenstand der
Registrierung einer
identischen oder
ahnlichen Benutzung
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Rechtsverlust

“Genericide”

Fehlerhafte Ubertragung

Nichteinhaltung von zu
erflllenden
Inhabervoraussetzungen

Nichtbenutzung
Falsche Lizensierung
Loschung

Keine Uberwachung

Betrug
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Vermeidung von “Genericide”

 Einmal Marke, nicht immer Marke.

© Xerox Corporation
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Markenprozessfuhrung
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Markenprozessfuhrung

« Amtsverfahren vor dem Trademark Trial and

Vor US-Gerichten

— Verletzung

— Falschung

— Unlauterer Wettbewerb
— Markenverwasserung

Appeal Board

— Widerspruchsverfahren
— Loschungsverfahren
— Concurrent use-Verfahren
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Rechtsschutz

 Gerichtliche Verfligung
— Einstweilige Verflgung

« Monetare Rechtsbehelfe
— Herausgabe des Gewinns des Beklagten
— Normaler Schadensersatz

» Anwaltsgebuthren in Ausnahmefallen
(Vorsatzlichkeit)
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Lanham Act —
15 U.S.C. § 1051 et seaq.

« Markenverletzung/Unlauterer Wettbewerb
— Registrierte Marken - § 32

— Falsche Herkunftsbezeichnung - § 43(a)
(Unregistrierte Marken)

» Falschung
» Falsche Werbung - § 43(a)(1)(B)
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Lanham Act —
15 U.S.C. § 1051 et seaq.

« Gefahr der Verwasserung von beriihmten

Marken
— Federal Trademark Dilution Revision Act - § 43(c)

« Anti-Cybersquatting Protection Act - § 43(d)

— Bosglaubige Registrierung oder Benutzung einer
berihmten Marke in einem Domainnamen
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Wahrscheinlichkeit von
Verwechselbarkeit

 Verkaufsort
— Das ubliche Schlachtfeld

« Vorverkaufs-/Anfangliches Interesse

— Auch wenn das Ergebnis nicht der Verkauf ist
— Konzentration auf die Ausnutzung von goodwill
— Klagbarkeit kann von der Gerichtsbarkeit abhangen

* Nach dem Verkauf/Nach dem Kauf
— Muss nicht unbedingt von dem Kaufer selbst

JONES
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Faktoren fur die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr

o Starke der Marke

— Konzeptionelle und kommerzielle Starke
— Bestimmt das Ausmalf der Durchsetzbarkeit

« Ahnlichkeit der Marken

— Aussehen, Klang, Bedeutung

« Ahnlichkeit der Waren

— |dentisch oder verwandt
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Verwechselbarkeltsfaktoren

Vertriebskanale
Aufmerksamkeit des Kaufers

Tatsachliche Verwirrung
— Nicht gefordert, aber kann hilfreich sein

Vorsatzlichkeit
— Nicht gefordert, aber kann hilfreich sein

« Wahrscheinlichkeit der Expansion
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Mogliche Gerichtsstande

» Uberlegungen:

— Zustandigkeit fir die Person und den Sachverhalt

— Schnelle Gerichte sparen Geld und bieten
Abschreckungseffekt
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Geschwindigkeit ist ein Vortell
fir den Klager/Markeninhaber

» Einstweilige Verflgungen:
— Viele Markenstreitfalle enden in dieser Phase

« Durchschnittliche Dauer bis zu einer Entscheidung in einem
Markenfall ist fast 2 Monate

« Kosten konnen gespart werden
— Verhindern des Eintritts einer Verletzung

— Fehlende Nachweise fur eine tatsachliche
Marktverwirrung sollten kein Faktor sein

— Vorsicht vor Verzicht
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Breite vorprozessuale Beweisermittlung

 Erste Phase eines Verfahrens ist besonders
wichtig

« Zeitraum und Kosten hangen weitestgehend
vom Umfang der Tatsachenermittlung ab
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Verfahrensdauer

VorUbergehende Unterlassungsverfigung: nur
Tage

Einstweilige Verflgungen: 2 Monate
(durchschnittlich)

Prozess: Unterschiedlich

— Dauert durchschnittlich zwischen 8 bis 11 Monate
(ED VA) und 36 bis 47 Monate (DNJ, NDNY)

Markenfalle schneller als andere Falle
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Verfahrenskosten

« Hangen weitgehend von Gerichtsstand und
Dauer ab

* Viele werden kurz nach Beginn verglichen

 Klageschrift bis Entscheidung eines
einstweiligen Verfligungsantrags kann $100,000
bis $1 Million kosten
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Besondere Uberlegungen
fir deutsche Unternehmen

Unterschiede zw. Nicht-US Muttergesellschaft
und US-Tochter beachten

Unterlagen in jeder Form aufbewahren
Effektiv Gbersetzen und dolmetschen

Ausforschen
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Ratschlag flr Nicht-US-Prozessflhrer

» Der SchlUssel ist gute Kommunikation

— Entfernung, Sprache, Zeitzonen sind einer guten
Kommunikation oft hinderlich. Diese Hurde muss
uberwunden werden.

— RegelmaBige Email-Korrespondenz

— Wochentliche Statusberichte, selbst wenn wenig
berichtenswerte Aktivitat herrscht




Ratschlag flr Nicht-US-Prozessflhrer

» Der SchlUssel ist gute Kommunikation

— Wenn moglich bei wichtigen Gerichtsverhandlungen
anwesend sein

— Sich mit Strategien befassen. US-Vertretern die
eigenen Ziele, Zeitrahmen etc. begreiflich machen
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jfroemming@jonesday.com
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