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fi—%mssm Gliederung

Grundlagen
Was schutzt das Kennzeichenrecht?
Voraussetzungen
Rechte Was kann als Marke geschiitzt werden?
Grenzen
) Welche Rechte hat der Markeninhaber?
Verfligungen

Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?

CC-BY4.0-
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2/87 Was kann man mit einer Marke machen?
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Grundlagen

Voraussetzungen
Rechte . .

1 Was schutzt das Kennzeichenrecht?
Grenzen

Verfligungen
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

__,,_._I\"/‘ UNIVERSITAT _ } .
“&4(|PASSAU \Welche Funktion erfullen Kennzeichen?

Grundlagen

Unterscheidung nach Herkunft
Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

) Information Uber Produkt
Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens

Entscheidung durch Abnehmer
4/87




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

UNIVERSITAT ' ' ' “ Geisti
ff%mssw Warum st das Kennzeichenrecht kein ,echtes” Geistiges
Eigentum~

Grundlagen

Voraussetzungen
Rechte //_::1
Urheberrecht, Patentrecht, =
Crenzen etc.: Schutz besonderer
Leis_tan (Erfindung, Werk) Markenrecht: Reine Abgrenzung
Verfligungen 5 & (aber auch: Amortisation von

Werbung/Qualitat durch
Reputation)

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?
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“&4(|PASSAU Woflr gibt es , Kennzeichen”?

Grundlagen

Voraussetzungen
Personen Orte (Betrieb, Region)
Rechte

Grenzen

Verfligungen

CC-BY 4.0 — Waren Dienstleistungen

Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

fl\"/‘ UNIVERSITAT . o
“&4(|PASSAU Warum sind Marken fir Sie relevant?

Wert in Milliarden Dollar

350

Voraussetzungen 302,6 3006
300 :
Rechte
20 207,59 200,99
Grenzen 200 178,99 165 11 e
Verfligungen 100
50
o)
CC-BY 4.0 - e 2 Q X X N N, >
Prof. Dr. Beurskens O(% QQ\ rb/\/o (ng)\ (_,Q/Q OO A\% ’b\ . %Q
S S O
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Was schiitzt das Kennzeichenrecht?

* |UNIVERSITAT
"’ilt\"igmssm Wo ist das Kennzeichenrecht geregelt? (1)

. Markenschutzgesetz (1874): nur Bildmarken

Voraussetzungen o
Rechte Warenbezeichnungsgesetz (1894) / UWG (1896) fir
. gesch. Bezeichnung
Grenzen L“"_"; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pe- o
. Warenzeichengesetz (1936) — Ausstattungsschutz '

Verfiigungen - (nicht eingetragene Marke)

Markenrechtsrichtlinie (89/104/EWG), neu verklndet

als RL 2008/95/EG, heute: RL 2015/2436

CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens

Markengesetz (1995) + MarkenVO (2004)

8/87
e OlympSchG (2004)




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

2 |UNIVERSITAT
""il:”in’z‘mssm Wo ist das Kennzeichenrecht geregelt? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Gemeinschaftsmarkenverordnung (VO 40/94)

Rechte

Grenzen

Verfligungen

R Unionsmarkenverordnung (VO 2015/2424)

Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

¥ |UNIVERSITAT ..
"?;}z‘PASSAU Welche aktuellen Anderungen silt es zu beachten?

voraussetzungen EU-Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 vom 16. Dezember 2015
Rechte
Grenzen
Verfligungen
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung
o der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uiber die Marken
(Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG)

10/ 87
/ beschlossen am 11.10.2018




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

UNIVERSITAT
ffil\fnz‘PASSAU \Was schutzt das Markengesetz ?

§ 1 MarkenG — Geschiitzte Marken und sonstige Kennzeichen

Nach diesem Gesetz werden geschUtzt:

Voraussetzungen

1. Marken,
Rechte

/. geschaftliche Bezeichnungen,
Grenzen

3. geographische Herkunftsangaben.
Verfligungen

CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

f’\"/‘ UNIVERSITAT o
“@L(IPASSAU Was ist eine Marke”

§ 3 MarkenG — Als Marke schutzfihige Zeichen

(1) Als Marke konnen alle Zeichen, insbesondere Worter einschlieldlich

Voraussetzungen
Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Horzeichen,
Rechte dreidimensionale Gestaltungen einschliefllich der Form einer Ware oder ihrer
Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschlielllich Farben und
orenzen Farbzusammenstellungen geschutzt werden, die geeignet sind, Waren oder
Verfigungen Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen
zU unterscheiden.
CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens
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geschaftliche Bezeichnung

§ 5 MarkenG — Geschaftliche Bezeichnungen

Als geschaftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und

Voraussetzungen Werktitel geschitzt.

Rechte lUnternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschéaftlichen Verkehr als
Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs oder

Grenzen eines Unternehmens benutzt werden.’Der besonderen Bezeichnung eines
Geschaftsbetriebs stehen solche Geschaftsabzeichen und sonstige zur

Verfugungen Unterscheidung des Geschaftsbetriebs von anderen Geschaftsbetrieben

bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen des Geschaftsbetriebs gelten.

Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften,

Filmwerken, Tonwerken, Buihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren

13/87 Werken.



Was schutzt das Kennzeichenrecht?

_* |UNIVERSITAT
’i’;}]PASSAU Was ist eine geographische Herkunftsangabe’

§ 126 MarkenG — Als geographische Herkunftsangaben geschitzte Namen, Angaben

oder Zeichen

Voraussetzungen
(1) Geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen

Rechte von Orten, Gegenden, Gebieten oder Landern sowie sonstige Angaben oder
Zeichen, die im geschaftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen

Grenzen
Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

¥ |UNIVERSITAT
’?;:]PASSAU Welchen Schutz gibt es neben dem Markengesetz’

§ 2 MarkenG — Anwendung anderer Vorschriften

Der Schutz von Marken, geschaftlichen Bezeichnungen und geographischen

Voraussetzungen
Herkunftsangaben nach diesem Gesetz schlieft die Anwendung anderer
Rechte Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus.
Grenzen
§ 12 BGB § 37 1l HGB
Verfligungen
§§ 3, 4/5 UWG
CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens

Personlichkeitsrecht: Unionsmarken
15/87 004745402 — Beyoncé, 012467874 — CR7 Cristiano Ronaldo)




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

fl\"/‘ UNIVERSITAT _ ,
“&4(|PASSAU \Welche Markenfunktionen werden unterschieden?

Grundlagen

Herkunftsfunktion Betriebliche Herkunft eines Produkts
Voraussetzungen
Rechte Qualitatsfunktion Gleichbleibende Produktqualitat
Grenzen
— : Information Uber Produkt, Beschreibung des
) Kommunikationsfunktion
Verfligungen Produkts

Verhinderung der Ausnutzung durch

Investitionsfunktion Tritthrettfahrer

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens

Symbolisierung von Werbebotschaften = eigener

16/87 Werbefunktion Wert (Coca Cola Truck)




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

UNIVERSITAT
fi;fqPASSAU \Wie funktioniert das Kennzeichenrecht?

Grundlagen

Verwechslungsschutz = Verhinderung von Fehlzurechnungen

Voraussetzungen
| | |
Rechte
Anreizfunktion = Market for Markttransparenz = Zuordnung
Grenzen Lemons vermeiden von Informationen
Verfligungen
Qualitat Informationsfunktion
CC-BY 4.0 -
Prof. Dr. Beurskens
17/ 87 Reputation Kommunikationsfunktion




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

fl\"/‘ UNIVERSITAT o _
“&4(|PASSAU Welches Problem stellt sich im Kennzeichenrecht?

Grundlagen

Voraussetzungen
Rechte
G .
reneen Kein absoluter Schutz des
(absoluter) Schutz des ) .
Verfligungen Kennzeichens flr Produkt Zeichens (Wort, Bild, etc.) -
z.B. Apple fur Obst
CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

UNIVERSITAT
ffil\fnz‘mssw Wofliir sind Marken gut?

Grundlagen

Voraussetzungen Verantwortung
Rechte
Grenzen Unterscheidung von
Produkten
Verfligungen
< Werbung
CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

'Y |UNIVERSITAT L :
"?;}z‘msmu Was gilt fur Domainnamen? (1)

Grundlagen

Vergabe durch private Stellen (nicht Staat!) — fir ,,.de”: DENIC

Voraussetzungen
e Keine Priufung der Berechtigung (Prioritatsprinzip)
Rechte
Grenzen
. Grds. keine Anspriche gegen Vergabestelle (BGHZ 148, 13 —ambiente.de)
Verfligungen
e |CANN Uniform Dispute Resolution Policy fir generische Domainnamen
CC-BY4.0-

Prof. Dr. Beurskens

Kein absolutes Recht am Domainnamen (nur vertraglicher Anspruch gegen DENIC),
20/ 87 BVerfG GRUR 2005, 261




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

L~ |UNIVERSITAT
f?l;”}:‘msmu Was gilt fur Domainnamen? (2)

Grundsatz: Allgemeine Regeln (§ 12 BGB, §§ 14, 15 MarkenG)
N4
Voraussetzungen
Jede Domain kann nur einmal existieren
Rechte N
Grenzen Mehrfachverwendung von Bezeichnungen (insb. international)
Verfigungen BGHZ 149, 191 — shell.de: Andreas Shell vs. Mineraldlkonzern
BGH GRUR 2005, 431 — hotel-maritime.dk
CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens

Ggf. Klarstellung, Weiterleitung, bei Uberwiegendem Interesse:
21/ 87 Unterlassung/Beseitigung




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

L2 |UNIVERSITAT
’?;}JPASSAU sonderfall:, Gewahrleistungsmarke™ nach & 106a MarkenG

Grundlagen

Voraussetzungen
Rechte
Garantiefunktion (statt Herkunftsfunktion)
Grenzen
Verfigungen e Hinweis auf (durch Dritte gewahrleistete) Eigenschaften des Produkts

(Material, Herstellung, Eigenschaften)
e Daher: Markeninhaber und Anwender muissen personenverschieden sein
e (ahnlich Kollektivmarke, dort aber Verband als Verbindung)

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

UNIVERSITAT ' tzt?
(| PASS A Wodurch wird der Name geschutzt:

512 BGE — Namensrecht

IWird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem
anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass

Voraussetzungen ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von

Rechte dem anderen Beseiticung der Beeintrachtigung verlangen. 2Sind weitere
Beeintrachtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

Wie sieht das in einem Fall aus?

Der Sanger Michael Wendler ist Uberregional bekannt und tritt seit Jahrzehnten
regelmallig unter der Bezeichnung ,Der Wendler” auf. Er hat bereits zahlreiche
Alben und Singles veroffentlicht, von denen mehrere mit Gold oder Platin pramiert

wurden.

Frank Wendler ist ein deutlich weniger bekannter Hobbysanger, der sich jedoch
2008 die Wortmarke ,Der Wendler” beim Deutschen Patent- und Markenamt

eintragen lassen.

Hat Frank Wendler einen Anspruch gegen Michael Wendler, die Verwendung des
Kinstlernamens ,,Der Wendler” zu unterlassen?



Was schutzt das Kennzeichenrecht?

’%E‘H%%SSITM OLG Dusseldorf, Urteil des 20. Zivilsenats

vom 21. Mai 2013; Az: 1-20 U 67/12

Zwar tragt Frank Wendler den Namen von Geburt an. Der Kiinstlername von
Michael Wendler sei in der deutschen Schlagerszene aber zumindest seit 2007

Voraussetzungen hinlanglich bekannt, so dass auch er ein Recht an dieser Namensbezeichnung

Rechte erlangt hat. Dieses Recht stehe dem Recht an einem burgerlichen Namen gleich.

. Unabhangig davon, wer den Namen zuerst getragen habe, sind die Namenstrager

renzen
in dieser Situation zur wechselseitigen Rucksichtnahme verpflichtet.

Verfugungen Daher darf keiner die Bezeichnung ,,Der Wendler” ohne Klarstellung, um welchen
Wendler es sich handelt, verwenden. Stattdessen muss in der Regel der Vorname
hinzugefligt werden.

CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens
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Was schutzt das Kennzeichenrecht?

UNIVERSITAT

L 7 7 - :
@4 PASSAU Kommt so was auch in kleinerem Rahmen vor?

Dennis Harder

Grundlagen e L] (O] [tes [DRSRRs] [O865

Musiker kontaktieren

Voraussetzungen

o~ DENNIS Official 2

Home Videos Playlists Channels Discussion About

Rechte @‘\

Teile dieses Kiinstlerprofil auf

v £ 32 subscribers * 94,716 views |~v
Joined May 15, 2008

G r‘e n Ze n Dennis Harder Selbstdarstellung Desception

0Ob Business Events, private Feiern oder auf der Stadtfestbiihne: Herkunft
DENNIS - ein kurzer Name und doch steht dieser Name fiir "Finest Dance Music" !
Wenn Sie nach dem “gewissen Etwas” fiir Ihre Veranstaltung suchen, Wuppertal DE
sollten Sie mit Dennis Harder in Kontakt treten. Aufgewachsen in Osterreich wusste Dennis schon sehr friih, dass er in der Musikbranche Fu fassen will. Und was sich Dennis Bogner
Gegriindet vornimmt, zieht er durch! 2004 zog er nach K&In und arbeitet seitdem an seiner Kiinstlerkarriere.
V f C hireiche L und vertrauen bereits auf seine Professionalitat
e r u g u n ge n und auf seine Art ein Publikum zu unterhalten. 2005 Zudem arbeitet Dennis auch als Model.
Als Sanger, mit o) H't_s und Sl Links 2012 distanziert sich Dennis von seiner bisherigen Plattenfirma und beendet die Zusammenarbeit. Er beschreitet nun musikalisch neue Wege.
Als Moderator, mit viel Charme, Witz und Natiirlichkeit.
; ® gigmit.com/dennis-harder Im Juli 2013 versffentlicht er seinen ersten Roman "Alte Seelen” als E-Book fiir den Amazon Kindle.
Eben als ganz besonderer Entertainer.
Dennis Harder - Ein Kiinstler voller Talente. Jung, dynamisch und sprithend vor Energie betritt er die Bihne @ Facebook
und erobert im Sturm jedes Publikum. .
@ Twitter
Werde Follower auf Twitter: https://twitter.com/DennisBogner
Mt seinef unv Stmme e und alich Songs. Balladen singter @ gondcioud Guck dir Dennis' BLOG an: http://dennisofficial.blogspot.de/
voller Gefiihl und Emotion und fetzigen, groovigen Songs verleiht er mit seiner Ausstrahlung die nétige
Rower: @ YouTube Referenzen und Awards:
Zu seinem Repertoire zahlen viele bek lassiker, Hits und gl aus den unterschiedli DENNIS HARDER - Offizielle Homepage * Sound Award als bester Newcomer der EGFM
C C_ BY 4 O . Bereichen der Musik. Von Swing tiber Rock'n Roll, bis hin zu internationalem Pop und deutschem Schiager. % 2x in Folge Deutscher Rock- und Pop Preis

Mit Leidenschaft verkorpert er die grofien Songs von Roger Cicero, Michael Buble oder Udo Jiirgens, um nur Downloads / Presse Material *VOX / RTL / VIVA
ein paar der Interpreten zu nennen, die Dennis Harder covert. In vielen Genres ist er einfach zuhause und

P rof D I. B eurs ke ns trifft den personlich X seines Publil I * Diverse Chartsplatzierungen

Auch als Moderator konnte sich Dennis Harder auf i rar i Er fahit sich & Pressefoto 2 .
gekonnt in die jeweiligen Themen hinein und fiihrt souveran und charmant durch jede Veranstaltung. Links

2 6 / 87 Dennis Harder ist mit viel Herz bei der Sache und macht jede seiner Shows zu einem musikalischen B Official Homepage @ Facebook
Erlebnis. (® Facebook




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

_.____,’\"/‘ UNIVERSITAT | :
“@L(IPASSAU Wie kommt es zum Konflikt?

Klnstlername:

Grundlagen

,Dennis”’
Voraussetzungen
.|.
Rechte i i
Single-Titel:
Grenzen ,Harder”
Verfligungen =
Cover:
,Dennis Harder”
CC-BY 4.0 -

Prof. Dr. Beurskens
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Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfligungen

28 /87

"1 Priire

Alle
Kategorien ~

‘ormat
jongs

\mazon Music
Amazon Music Unlimited

leuheiten
.etzter Monat
efzte 3 Monate

tiirzlich hinzugefiigt zu Prime

etzte 30 Tage
.etzte 60 Tage

jeliebige Kategorie
Nusik-Downloads
Schlager & Volksmusik
Folk

Easy Listening

Pop

Dance & Electronic
Diverses

Hip-Hop & Rap
Feggae

\mazon Prime

Prirme

Musik-Downloads

Michaels Amazon

Dennis Harder

(] = Hallo, Michael

Verkaufen & - Mein Konto ~

Angebote  Gutscheine

Amazon Music Unlimited Prime Music Musik-CDs & Vinyl Musik-Downloads

Musik-Downloads : "Dennis Harder”

ic [unlimited

Neu: Amazon Music Unlimited. So klingt mein Leben.

fehr erfahren 0

MP3-Alben

Harder
von Dennis

Mit Unlimited anhdren
oder MP3-Album kaufen
fur EUR 2,97

Songs
| Alle Horproben abspielen 'E)
1- 50 von allen Treffern werden angezeigt

Song-Titel Kiinstler Album Zeit
s Schla Fol
» Merci Cherie Dennis Harder 1 tper>chiager, Folge 2:42
f 200 Jahre Oktoberfest
» Aber bitte mit Sahne Dennis Harder 330

Folge 6

Meine
Listen ~

Mein
Prime ~

CYBERMONDAY ERXZH Bis zu -50
-\El Einkaufs-

* Wwagen

° Ihre Musikbibliothek MP3-Einkau

Sortieren nach | Beste Ergebnisse

‘ EUR 1.09 ‘

‘ EUR 1.09 ‘

v

:['1-

:['1-






Was schitzt das Kennzeichenrecht?

fm UNIVERSITAT '
“@U(IPASSAV \Was passierte dann?

Grundlagen
Voraussetzungen
Rechte

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

UNIVERSITAT
’?’%msmu Was gilt bei Gleichnamigen” (1)

Grundlagen Es gibt zwei rechtlich und wirtschaftiich unabhangige Untemehmen Peek & Cloppenburg. Dies ist die Webseite der Peek & Cloppenburg KG, Dusseldorf. Unsere Standorte finden Sie hier

NEWSLETTER |E-mail eingeben [ » |
pEEk&nIuppenburg SUCHE |Suchbegriff eingeben
Voraussetzungen
B sHOP DAMEN HERREN KINDER MARKEN UNTERNEHMEN ® WUNSCHLISTE A MEIN P&C-HAUS
Rechte
Grenzen . . . : : .
Es gibt zwei rechtlich und wirtschaftlich unabhangige Unternehmen Peek & Cloppenburg.
Verflgungen Dies ist die Webseite der Peek & Cloppenburg KG, Dusseldorf.

Jetzt zugreifen! Bis zu -50% auf Ubergangs-Looks

CC-BY 4.0 - 70h @
Prof. Dr. Beurskens DAMEN > HERREN > KINDER » b

31/87
www.peek-cloppenburg.de



Was schutzt das Kennzeichenrecht?

_" |UNIVERSITAT
’?AD'(‘JPASSAU Was gilt bel Gleichnamigen? ()

Grundlagen

Es gibt zwei unabhéngige Unternehmen Peek&Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Disseldorf und Hamburg MEIN P&C HAUS WAHLEN ~ MERI
Dies ist die Website der Peek&Cloppenburg KG in Hamburg, deren Standorte Sie > hier finden

Peeks&Cloppenburg

WERBUNG MARKEN TRENDMAGAZIN AKTUELL HAUSER SERVICE KARRIERE

Voraussetzungen .
Rechte Es gibt zwei unabhangige Unternehmen Peek&Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in
Disseldorf und Hamburg.
Grenzen o _ _ . _ _
Dies ist die Website der Peek&Cloppenburg KG in Hamburg, deren Standorte Sie > hier
Verflgungen finden.
CC-BY 4.0—

Prof. Dr. Beurskens

32/87




Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfligungen

33/87

beiden P & C

Das urspringliche Unternehmen wurde am 20. April 1900 von den
niederlandischen Kaufleuten Johann Theodor Peek und Heinrich Anton Adolph
Cloppenburg als Peek et Cloppenburg GmbH in Dusseldorf gegrindet. Im selben
Jahr folgte die Eroffnung des ersten Verkaufshauses in der Dusseldorfer
SchadowstralSe 30.

Am 12. Marz 1912 wurde das erste Peek&Cloppenburg-Geschaft durch Anton
Cloppenburg im Bulro- und Geschaftshaus Alsenhof am Graskeller in Hamburg
eroffnet. Anton Cloppenburg war der Sohn von Heinrich Anton Adolph
Cloppenburg und Schwiegersohn von Johann Theodor Peek, den beiden Grindern
von Peek & Cloppenburg (Dusseldorf), welches sein Bruder James zu diesem
Zeitpunkt bereits fuhrte.



Was schutzt das Kennzeichenrecht?

___|UNIVERSITAT | i ?
’?l:}]mssw Und warum interessiert uns das:

BGH, Urteil vom 24.1.2013 — Az. | ZR 60/11

Grundlagen Stort  eines von zwei gleichnamigen Handelsunternehmen, die an

unterschiedlichen Standorten im Bundesgebiet tatig sind, die zwischen ihnen

Voraussetzungen bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage durch eine bundesweite
Rechte Werbung, muss es mit einem aufklarenden Hinweis deutlich machen, welchem

Unternehmen die Werbung zuzuordnen ist. Dieser Hinweis muss leicht erkennbar,
Grenzen deutlich lesbar, inhaltlich zutreffend, seinem Sinn nach ohne weiteres erfassbar und
Verfigungen geeignet sein, einem unzutreffenden Verkehrsverstandnis in ausreichendem MalSe

ZU begegnen.

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was schitzt das Kennzeichenrecht?

\Was gilt bel Namenskollisionen im Internet’

Grundsatz: Prioritatsprinzip

Ausnahme: ,Berihmte”“ Namen

C.H. Beck-Verlag OHG

Peter Beck

Deutsche Shell AG

Andreas Shell

Deutsche Telekom AG

detag

Ubertragung, Hinweis, Link, gemeinsame Startseite




Was schutzt das Kennzeichenrecht?

_,___J\"/‘ UNIVERSITAT o
“&4(|PASSAU Frkennen Sie die Firma®?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Verfligungen
Henkel AG & Co KGaA

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens Marken
36/87
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Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte 2 Was kann als Marke geschutzt
werden?

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

fl\"/‘ UNIVERSITAT }
4L PASSAU Was kann als Marke geschutzt werden?

Grundlagen § 3 MarkenG — Als Marke schutzfahige Zeichen
_ (1) Als Marke kénnen alle Zeichen, ... geschitzt werden, die geeignet sind, Waren
Voraussetzungen

oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer

Rechte Unternehmen zu unterscheiden.
Grenzen
Verfugungen Abstrakte Unterscheidungskraft
CC-BY 4.0 -

Problem: Farbmarke, Riechmarke, Hormarke...
Verkehr unterscheidet idR Symbole / Worte

Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

__~ |UNIVERSITAT
"?;}:‘PASSAU Welche Besonderheiten gelten fur Formmarken (,30D-Marken™)?

Grundlagen § 3 MarkenG — Als Marke schutzfahige Zeichen
_ (7) Dem Schutz als Marke nicht zuganglich sind Zeichen, die ausschlielllich aus
Voraussetzungen
einer Form bestehen,
Recht
s 1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
Grenzen 2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
Verfugungen 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

) UNIVERSITAT
“&4(| PASSAU Kann eine Farbe als Kennzeichen dienen?

Grundlagen
Voraussetzungen
Rechte

Grenzen

& Santander

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

fl\"/‘ UNIVERSITAT , .
“&4(|PASSAU Wer kann Inhaber einer Marke sein?

Grundlagen
Rechte
§ 7 MarkenG: NatUrliche Personen, juristische Personen, Personengesellschaften
Grenzen
Verfligungen _ .y .
Sonderfall: Kollektivmarke (§§ 97- 106 MarkenG): Rechtsfahige Verbande und
juristische Personen des offentlichen Rechts (z.B. ,DIN-geprift”, ,, Bio-Siegel”) +
Markensatzung (§ 102 MarkenG)

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

A PASSAU Wie tragt man Hormarken und Riechmarken im Register ein?

Grundlagen
e Nicht hinreichend: chemische Formel, Beschreibung in
Riechmarke Worten, Hinterlegung einer Probe bei Riechmarke
Rechte e EUGH, 12.12.2002, Rs. C-273/00
Grenzen
Verfligungen
e Nicht hinreichend: Vergleich mit Tierlauten oder
Lautmalerei
i Hérmarke e durch in Takten gegliedertes Notensystem, schriftliche
Prof. Dr. Beurskens BeSChreibung,
4287 e EuGH, 27.11.2003, Rs. C-283/01 — Shield Mark




Was kann als Marke geschitzt werden?

____?I;__,"/‘ UNIVERSITAT )
A(IPASSAU Welche besonderen Anforderungen gelten fur Formmarken?

Grundlagen § 3 MarkenG — Als Marke schutzfahige Zeichen
_ (7) Dem Schutz als Marke nicht zuganglich sind Zeichen, die ausschlielllich aus
Voraussetzungen

einer Form bestehen,

Rechte

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
Grenzen 2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
Verfugungen 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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_*® |UNIVERSITAT
’7’;}] PASSAU

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

Welche aktuellen Falle zu dieser Regelung gab es? (1)

MARZIPAN

mit 100% Edel-Marzipan

Kein Schutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG?

Quadrat nur besondere Form des Rechtecks
und Schokolade wird i.d.R. rechteckig
angeboten

BGH Urt. v. 18.10.2017, Az. | ZB 106/16



Was kann als Marke geschitzt werden?

_¥ |UNIVERSITAT
’i’;}]PASSAU \Welche aktuellen Falle 7u dieser Regelung gab es? (2)

Grundlagen

Kein Schutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG?
et Pragende Vertiefung in der Mitte dient technischer
echte Funktion einer Sollbruchstelle zur leichten und

gleichmaligen Teilung des Tafelchens. Abgerundete
Grenzen .

Ecken und Kanten dienen dazu, den Verzehr zu
Verfi erleichtern. Die Form des flachen Quaders ermogliche
erfigungen

schlielllich eine raumsparende Konfektionierung der
Ware, die gerade beim Transport durch den
Verbraucher dienlich sei.

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

_* |UNIVERSITAT
’%]PASSAU \Welche aktuellen Falle 7u dieser Regelung gab es? (3)

Grundlagen
Rein technische Gestaltung im Sinne
von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG?
Rechte
Grenzen
Verfligungen
FuGH vom 10.11.2016 - C-30/15
- Rubik's Cube
CC-BY4.0-
Prof. br. Beurskens —y/on Brett Reynolds - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
46 / 87 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2

087863



Was kann als Marke geschitzt werden?

%UNWERSW@T Welche drei Wege zum Erwerb des Markenschutzes sind zu

PASSAU .
unterscheiden?

Grundlagen
Eingetragene Marke, . .
§ i NI :gl MarkenG Priafung und Erteilung durch DPMA
Rechte
Grenzen
B I [T Benutzung und Verkehrsgeltung innerhalb
. Verkehrsgeltung, 1 . A
Verfligungen § 4 Nr. 2 MarkenG beteiligter Kreise (20-50%)

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens

Notorisch bekannte Marke, = deutlich > 50% der im Inland angesprochenen

§ 4 Nr. 3 MarkenG Verkehrskreise
47 / 87




¥ |UNIVERSITAT
""fll::’z‘ PASSAU
Grundlagen

Rechte

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

Wie bekomme ich eine eingetragene Marke” (1)

Anmeldung
(300 €
bzw. 900 €)

Eintragung

D

Prifung

e

@

(Widerspruch)




Was kann als Marke geschitzt werden?

¥ |UNIVERSITAT
"i;quASSAU Wie bekomme ich eine eingetragene Marke” (7)

Grundlagen
Bestimmte Waren / Dienstleistungen
Rechte
Grenzen Deutsches Patent- und Markenamt /
Amt der EU fUr Geistiges Eigentum (EUIPO)
Verfligungen
CC-BY 4.0 - ..
Prof Dr. Beurskens Verlangerung alle 10 Jahre: 750 € (bzw. 1.350 €)

49 / 87




UNIVERSITAT
"”i%q PASSAU

Grundlagen
Rechte
Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

Warum kann man nicht einfach nur Platzhaltermarken

registrieren?

Benutzungszwang (Frist: 5 Jahre)

§ 25 MarkenG

§ 49 MarkenG

Anspruchsausschlusss

Loschen der Marke auf Antrag
(,Verfall“)




UNIVERSITAT

~““&4(| PASSAU

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Wie meldet man eine Marke an? (1)

*l

Deutsches
Patent- und Markenamt

Deutsches Patent- und Markenamt
80297 Miinchen

o o 5 2 a1 = a

g

)

Sendungen
des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an

Name, Vorname oder Firma

Antrag auf
Eintragung einer Marke

in das Register

Strafe, Hausnummer / ggf. Postfach

O 1eELerax 1t MM Ja
vorab am

[0 hur per Fax (nurbeireinen Wortmarken méglich)

an Fax-Nr.: +49 89 2195 - 4000

Postleitzahl Ort Land (falls nicht Deutschland)
@ Kontaktdaten
des 1 des 1 (max. 20 Stellen)

Telefaxnummer des Anmelders / Vertreters

E-Mail-Adresse des Anmelders / Vertreters

Antrag:
§ 32 MarkenG

Vertreter des Anmelders
(Rechts- oder Patentanwalt, Patentassessor)

Name, Vorname / Bezeichnung

©) |  Anmelder 00 weitere Anmelder sishe Anlage
nur aus-
z;fm Name, Vorname oder Firma (ggf. ich R Eii
len,
wenn
abwei-
chend
von
Feld (1)
StraBe, Hausnummer (kein Postfach!)
Postleitzahl Ort Land (falls nicht Deutschland)
(4)

StraRe, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land (falls nicht Deutschland)

Nummer der i (soweit v




Was kann als Marke geschitzt werden?

UNIVERSITAT
ffi( PASSAU Wl/in maldat man aina NMarka gn? (2

o O &5 - =

Wz

12) . "
2 Sonstige Antrige
G r u n d | a g e n | Antrag auf beschleunigte Priifung nach § 38 Markengesetz (gebahrenpflichtig)
D Antrag auf die Eintragung als Kollektivmarke nach §§ 97 ff. (nicht far Privatp maglich)
D Antrag auf internationale Registrierung dieser Markenanmeldung liegt bei (Formblatt der WIPO)
13 Gebiihrenzahlung von EUR
VO ra u S S etz u n g e n Zahlung per Bankilberweisung Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift
Uberweisung D Ein giittiges SEPA-Basis-Lastschriftmandat (Vordruck A 9530)
(drefmonatige Zahilungsfrist beachten!)
Zahlungsempfanger: I:l liegt dem DPMA bereits vor (Mandat fiir mehrmalige Zahlungen)
Bundeskasse Halle/DPMA .
IBAN- DE&4 7000 0000 0070 0010 54 [ stbeigefugt
BIC (SWIFT. le)- MARKDEF1700 D Angaben zum (Vordruck A 9532) des Mandats mit
R h Anschrift der Bank: Mandatsreferenznummer sind beigefiigt
e C te Bundesbankfiliale Manchen

Leopoldstr. 234, 80807 Minchen P r‘ U fu n g :

Wird die Anmeldegebiihr nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem Tag des Eingangs der Anmeldung gezahlt, so gilt die Anmeldung
als zuriickgenommen. Bitte beachten Sie, dass die Priifung der Schutzfihigkeit der Marke erst nach Zahlungseingang beginnt.

vo | amtan §§ 33-41 MarkenG

Grenzen

D Markendarstellung auf Vordruck W 7005.1 oder auf Blatt DIN A4
D Mar i 0 auf D a (zulassige D:
O is der Waren/Di
e D Markenbeschreibung (maximal 100 Worter, darf keine oder
Ve rfu g u n ge n D Transkription (phonetische Wiedergabe in Lautschrift)
O
(15| Unterschrift

Der Unterschrift ist der Name in Druckbuchstaben oder Maschinenschrift hinzuzufagen; bei Firmen die Bezeichnung laut Handelsregister
mit Angabe der Stellung/Funktion des Unterzeichnenden.

Bitte beachten Sie hinsichtlich der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten unser Merkblatt
A 9106 "Dat hutz bei Schutzrect Idungen™. Dieses finden Sie unter www.dpma.de:
Service — Formulare — Sonstige Formulare — Hinweise zum Datenschutz.

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens

Datum Unterschrift(en)

52/87

Funktion des Unterzeichners




UNIVERSITAT
-'?%{‘ PASSAU

Grundlagen
Rechte
Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

Wie meldet man eine Marke an? (3)

(nach Klassen gruppiert)

Anlage
(eKDB)

Eintragung
(§ 41 MarkenG)

(10) Seri Id

[ e Anmeldung ist Bestandeil einer Serie von (Varbiatt bitte

O e Serie enthan Waren- D

ausfullen und beifugen)

Diese Anmeldung ist Nr

von

0 Prioritat

Kopie / Abschrift der auslandischen Ve

Zuruckweisung
(§ 61 MarkenG)

Beschwerde
zum BPatG
(§§ 66-82
MarkenG)

Rechtsbeschwerde
zum BGH (§§ 83-
90 MarkenG)




Was kann als Marke geschitzt werden?

_,?r:"/‘ UNIVERSITAT | _ _
a4(IPASSAU Was sind absolute Schutzhindernisse” (1) Priifung von Amts wegen

Grundlagen
§8Abs.1  (Grafische) Darstellbarkeit

Rechte N
§ 8 Abs.2 = Konkrete Unterscheidungskraft:

Grenzen Nr. 1 keine Zeichenmonopolisierung

Verflgungen Uberwindung durch
§ 8 Abs. 2 Beschreibende Produktmerkmale _ Verkehrsdurchsetzung,

Nr. 2 (,Freihaltebedlrfnis®) § 8 Abs. 3 MarkenG
CC-BY 4.0 -
Prof. Dr. Beurskens ..

§ 8 Abs. 2 Ggf. Loschungsverfahren

Gattungsbezeichnungen

54 /87 Nr. 3 nach §§ 50, 54




Was kann als Marke geschitzt werden?

_,_J\"/‘ UNIVERSITAT - L
“&4(|PASSAU Wie sieht das in Fallen aus?

Grundlagen * Kann man die Marke ,STREETBALL" fir ,Sportschuhe und Sportbekleidung

eintragen lassen?
* Kann man die Marke ,HOT" fir ,Reinigungsmittel, Korperpflegemittel,

Rechte Nahrungserganzungsmittel, Druckereierzeugnisse und Bekleidung” eintragen

lassen?

Grenzen
* Kann die , Stadtwerke Bremen GmbH® an denen die Stadt Bremen nur eine

Verfigungen mittelbare Minderheitsbeteiligung halt, die Wortmake , Stadtwerke Bremen® fur
sich eintragen lassen?

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

fl\"/‘ UNIVERSITAT .
“@L(IPASSAU \Was ist nicht darstellbar?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Abstrakte Farbkombinationen

Grenzen

Veranderliche Farbmuster
Verfligungen

Variable Bildmarke (flexible Malie)

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann als Marke geschitzt werden?

UNIVERSITAT
"""%;‘PASSAU Was bedeutet  Verkehrsdurchsetzung””’

Grundlagen \
Rechte /

Grenzen v

Verfiigungen \

>50%

Verkehrsdurchsetzung o . ,
CC-BY 4.0 - Bei rein beschreibenden Zeichen ,nahezu

Prof. Dr. Beurskens ) . "
einhellige Bekanntheit“?

57/87

/




Was kann als Marke geschitzt werden?

_,?‘D‘/‘ UNIVERSITAT | _ _
A(IPASSAU Was sind absolute Schutzhindernisse? (2) Priifung von Amts wegen

|
Grundlagen § 8 Abs. 2 IrrefGhrungsverbot .
Nr.4 Ggf. Loschungsverfahren
roc 56 50,54
S 2 Ordre Public
Nr. 5
Rechte 3 Abs. 2
3 N é’ Hoheitszeichen (Ausn.: Befugnis, § 8 Abs. 4)
Grenzen &
§ 8 Abs. 2 ) o . .
verfiigungen NF. 7 Prif-/Gewahrzeichen (Ausn.: Befugnis, § 8 Abs. 4)
3 8N'Ar‘b85' 2 Zeichen int. Organisationen(Ausn.: Befugnis, § 8 Abs. 4)
ccevao- | 38ADS.2 JNorschriften im offentlichen Interesse”
Prof. Dr. Beurskens Nr. 9
58/87 3 ?\lflif) 2 Bosglaubige Anmeldung (Behinderungsabsicht) —insb. Spekulation




Was kann als Marke geschitzt werden?

UNIVERSITAT
’?%PASSAU Was sind , relative Schutzhindernisse” (& S MarkenG)?

Grundlagen Widerspruch (§ 42 MarkenG): Drei Monate
Loschungsklage (§§ 51, 55 MarkenG)
Rechte
Grenzen Recht auf Loschung zugunsten fritherer Kennzeichen (§ 6 MarkenG)
Verfiigungen | |
|dentitatsschutz Verwechslungsschutz Bekanntheitsschutz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ~ (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (§ 9 Abs. 1 Nr. 3
~§ 14 Abs. 2 Nr. 1 ~§ 14 Abs. 2 Nr. 2 I\/Iark.enG).
P fDCECS_BYZIEO_ MarkenG) MarkenG)

59 /87



relative Schutzhindernisse

§ 13 Sonstige altere Rechte

Die Eintragung einer Marke kann geldscht werden, wenn ein anderer vor dem
fir den Zeitrang der eingetragenen Marke maldgeblichen Tag ein sonstiges,
nicht in den §§ 9 bis 12 aufgeflihrtes Recht erworben hat und dieses ihn

Rechte berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Grundlagen

c | o N
renzen Zu den sonstigen Rechten im Sinne des Absatzes 1 gehdren insbesondere:

Verflgungen Namensrechte,
das Recht an der eigenen Abbildung, Siehe auch § 10 fur notorisch
bekannte Marken
§ 11 fur Agentenmarken

§ 12 fUr nicht eingetragene
geographische Herkunftsangaben, Marken

Urheberrechte,

Sortenbezeichnungen,

60/ 87 sonstige gewerbliche Schutzrechte.



Was kann als Marke geschitzt werden?

fl\"/‘ UNIVERSITAT - . )
“&4(|PASSAU Wie sieht das in Fallen aus?

Grundlagen Kann ,Kellog’s” erfolgreich gegen die Eintragung der Marke ,Kelly’s” flr salzige
Knabberartikel vorgehen?
Kann der Sprudelhersteller Gerolsteiner aufgrund seiner Marke "Gerri“ (fUr
Rechte Limonaden) gegen die aus Irland stammenden Exportmarke "Kerry Spring"
vorgehen?
Grenzen
Verfligungen
CC-BY4.0-

Prof. Dr. Beurskens
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* |UNIVERSITAT
""f;(q PASSAU
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte 3 Wel(:he ReChte hat del’
Markeninhaber?

Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens

62 /87



Welche Rechte hat der Markeninhaber?

_,?’?"/‘UNNERSHAT | . ) o
a4(IPASSAU Warum ist der ,geschaftliche Verkehr” so wichtig?

Grundlagen § 4 MarkenG — Entstehung des Markenschutzes

Voraussetzungen Der Markenschutz entsteht
2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschaftlichen Verkehr

Grenzen § 14 MarkenG - Ausschlielliches Recht des Inhabers einer Marke,
Verfiigungen Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch
(7) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im
geschaftlichen Verkehr ...
CC-BY4.0-

Prof. Dr. Beurskens
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Welche Rechte hat der Markeninhaber?

UNIVERSITAT
fi;‘qPASSAU Was versteht man unter dem , geschaftlichen Verkehr®?

Grundlagen
Jede nach aulden tretende wirtschaftliche

Voraussetzungen Betatigung, mit der eigene oder fremde
Geschaftsinteressen gefordert (d.h. ein

wirtschaftlicher Vorteil erstrebt wird) und am

Erwerbsleben teilgenommen wird

Grenzen
Verfligungen
Abgrenzung: rein privater Bereich (keine
CC-BY 4.0 — Forderung eigenen oder fremden
Prof. Dr. Beurskens Unternehmens)
64 /87




|_® [UNIVERSITAT
’?;};‘PASSAU

Grundlagen
Voraussetzungen
Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Welche Rechte hat der Markeninhaber?

\Was versteht man unter ,Unterscheidungskraft” und

_Kennzeichnungskraft”’

Unterscheidungskraft

FUr Schutzfahigkeit

Eignung zur Zuordnung der
betrieblichen Herkunft / des
Unternehmens

Kennzeichnungskraft

Fur Verwechslungsgefahr

,Bekanntheitsgrad” /
,2Abgrenzungsstarke”




Welche Rechte hat der Markeninhaber?

_" |UNIVERSITAT
’F’;}]PASSAU Wovor ist die Marke geschiitzt? (1)

Grundlagen o Unwiderlegliche Vermutung einer Verwechslungsgefahr bei
|dentitatsschutz 3 dentischer Zeichen fiir identische Produk
bs 2 Nr 1 enutzung identischer Zeichen fir identische Produkte
Voraussetzungen (§ 14 Aps. . : : Lai oY
MarkenG) (bereits Farbunterschiede schaden!) — kein ,markenmaliger
Gebrauch” erforderlich
Grenzen
e Benutzung ahnlicher Zeichen fir identische/ahnliche
verfligungen Verwechslungs- Produkte: Verwechslungsgefahr nachzuweisen
hut . . . .
(5 145&): ; NI 2 e je ,starker” (fantasievoll, auffallig, verkehrsbekannt) das
MarkenG) Zeichen, desto groller der Schutzbereich
CC-BY 4.0 -
Prof. Dr. Beurskens e Je ahnlicher Produkte, desto eher Verwechslungsgefahr
66 /87




¥ |UNIVERSITAT
’?PT]PASSAU

Grundlagen
Voraussetzungen
Grenzen

Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Welche Rechte hat der Markeninhaber?

\Was setzt Verwechslungsgefahr voraus?

Ahnlichkeit der Zeichen

Ahnlichkeit der Waren /
Dienstleistungen

Kennzeichnungskraft der
alteren Marke

Gesamteindruck: (Schrift)Bild, Klang, Bedeutung
(Gedanklich)

Gemeinsame betriebliche Zuordnung und
Verantwortung, insb. ergdnzende Waren /
Dienstleistungen

Je origineller (,originar”) / bekannter desto
weiter: ,hoch” ,normal” ,gering ,sehr gering”



Welche Rechte hat der Markeninhaber?

L~ |UNIVERSITAT
"?;}]PASSAU Wovor ist die Marke geschutzt? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

e Im Inland bekannte Marken Uber sog.

Warengleichartigkeitsbereich hinaus geschitzt
Grenzen

” Bekanntheitsschutz e Hier: nicht Verwechslungsgefahr, sondern
Verfiigungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) unlautere Ausnutzung/Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung

der bekannten Marke

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Welche Rechte hat der Markeninhaber?

_,_.,’\"/‘ UNIVERSITAT ) o
“@L(IPASSAU Welche Anspriche bestehen bel einer Verletzung?

Grundlagen Unterlassungs-
anspruch e § 15 Abs. 3, 4 MarkenG fur gesch. Bezeichnung
Voraussetzungen (§ 14 Abs. 5 e §127iVm § 128 Abs. 1 flr geogr. Herkunftsangabe
MarkenG)
Grenzen Schadenserrs]atz- e § 15 Abs. 5 MarkenG fir geschiftliche Bezeichnungen
anspruc . . .
Verfiigungen (§ 14 Abs. 6 § 128 Abs. 2 fur geographische Herkunftsangaben
MarkenG) e dreifache Schadensberechnung
L Vernichtungs-und | o \iarken und geschéftliche Bezeichnungen: §§ 18, 19
rof. Dr. Beurskens Auskunfts- . Fi hische Herkunft ben: § 242 BGB
e anspriiche Ur geographische Herkunftsangaben:




Welche Rechte hat der Markeninhaber?

fl\"/‘ UNIVERSITAT .
“&4(|PASSAU Kann man sich auch strafbar machen?

Grundlagen

e Vorsatzliche Verwirklichung von §§ 14, 15 MarkenG
Voraussetzungen

§ 143 e Antragsdelikt (§ 143 Abs. 4 MarkenG)

e Qualifikation: Gewerbsmaliges Vorgehen, § 143 Abs. 2
Grenzen MarkenG
Verfligungen

145
v M§arkenG e Ordnungswidrigkeiten
Prof. Dr. Beurskens
70/ 87




* |UNIVERSITAT
""f;(n:‘ PASSAU

Grundlagen

Voraussetzungen

Was kann gegen eine vermeintliche
ecnhte
e 4 Markenverletzung vorgebracht

Grenzen Werden?

Verflgungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?

;?MUNIVERSITAT . . :
A(|PASSAU Wann ist eine Markenbenutzung (ausnahmsweise) erlaubt? (1)

Grundlagen § 23 MarkenG - Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben,
Ersatzteilgeschaft
Voraussetzungen
Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Rechte Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

Verfiigungen sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstolt.

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens
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Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Verfligungen

73/ 87

(ausnahmsweise) erlaubt

§ 23 MarkenG — Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben,
Ersatzteilgeschaft

Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr

ein mit der Marke oder der geschaftlichen Bezeichnung identisches Zeichen
oder ein ahnliches Zeichen als Angabe Uber Merkmale oder Eigenschaften von
Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit,
ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer
Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstolst.



_¥ |UNIVERSITAT
"'7’2] PASSAU

Grundlagen
Voraussetzungen
Rechte

Grenzen

Verfligungen
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Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?

Wann ist eine Markenbenutzung (ausnahmsweise) erlaubt”

§ 23 MarkenG — Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben,
Ersatzteilgeschaft

Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr

3. die Marke oder die geschaftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung
einer Ware, insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
ZU benutzen, soweit die Benutzung dafur notwendig ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstolst.



Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?
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“&4(|PASSAU Um welches besondere Problem geht es bei , Zwischenrechten?

Grundlagen
Voraussetzungen Eingetragene Marke 1 Eingetragene Marke 2
Rechte .
, >
Marke 1 verfallsreif Marke 1 wieder genutzt
Verfligungen
Benutzungsmarke 1 Eingetragene Marke 2

CC-BY4.0-
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Zwischenrechten

Grundlagen § 22 MarkenG — Ausschlul von Anspriichen bei Bestandskraft der Eintragung einer
Marke mit jingerem Zeitrang
Voraussetzungen
Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Rechte Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jingerem Zeitrang fur die
Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn
ein Antrag auf Loschung der Eintragung der Marke mit jungerem Zeitrang
Verfugungen zurickgewiesen worden ist oder zurtckzuweisen ware,

weil die Marke oder geschaftliche Bezeichnung mit alterem Zeitrang an
dem fur den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jungerem Zeitrang
maldgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Abs.

2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war (§ 51 Abs. 3),
76 /87



Zwischenrechten

§ 22 MarkenG — Ausschlul von Anspriichen bei Bestandskraft der Eintragung einer
Marke mit jingerem Zeitrang

Grundlagen

Voraussetzungen
Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das

Rechte Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jingerem Zeitrang fur die
Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn
ein Antrag auf Loschung der Eintragung der Marke mit jungerem Zeitrang

Verfiigungen zuruckgewiesen worden ist oder zurtickzuweisen ware,

weil die Eintragung der Marke mit alterem Zeitrang am Tag der
Verdffentlichung der Eintragung der Marke mit jingerem Zeitrang wegen
Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hatte geloscht werden

konnen (§ 51 Abs. 4).
77/ 87
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Grundlagen
Voraussetzungen
Rechte

Grenzen
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Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?

Um welches besondere Problem geht es bel , Zwischenrechten””

§ 22 MarkenG — Ausschlul® von Anspriichen bei Bestandskraft der Eintragung einer
Marke mit jingerem Zeitrang

(2) In den Fallen des Absatzes 1 kann der Inhaber der eingetragenen Marke mit
jungerem Zeitrang die Benutzung der Marke oder der geschaftlichen Bezeichnung
mit alterem Zeitrang nicht untersagen.



Erschépfung

§ 24 MarkenG — Erschopfung

Grundlagen

Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschaftliche
Bezeichnung fur Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser
geschaftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in
einem der Ubrigen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder in einem
anderen  Vertragsstaat des Abkommens Uber den  Europaischen
Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

Voraussetzungen

Rechte

Verfligungen

Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der
geschaftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschaftlichen
Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus
berechtigten Grinden widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren

79/87 nach ihrem Inverkehrbringen verandert oder verschlechtert ist.



Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?
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A(IPASSAU nwiewelt besteht im Markenrecht ein Benutzungszwang: (1)

Grundlagen § 25 MarkenG — Ausschlufd von Anspriichen bei mangelnder Benutzung

Voraussetzungen (1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Anspriche im Sinne
der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der

Rechte letzten funf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs fur die Waren oder
Dienstleistungen, auf die er sich zur Begriindung seines Anspruchs beruft, nicht

renzen
gemals § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit
Verfigungen mindestens funf Jahren eingetragen ist.
Benutzungsschonfrist
CC-BY 4.0 -
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Benutzungszwang

§ 26 MarkenG — Benutzung der Marke

Grundlagen

Soweit die Geltendmachung von Ansprichen aus einer eingetragenen Marke
oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhangig ist, dald die Marke
benutzt worden ist, muls sie von ihrem Inhaber fir die Waren oder
Dienstleistungen, flur die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt
worden sein, es sei denn, dall berechtigte Griunde fir die Nichtbenutzung
vorliegen.

Voraussetzungen

Rechte

Verfligungen Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung
durch den Inhaber.

IAls Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke
in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den
kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verandern. ?Satz 1 ist auch dann
anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist,

81/87 . :
/ ebenfalls eingetragen ist.
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Grundlagen
Voraussetzungen
Rechte
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Verfligungen

CC-BY4.0-
Prof. Dr. Beurskens

82 /87

Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?

Wann verjahren Anspriche aus dem Markenrecht?

§ 20 MarkenG — Verjahrung

IAuf die Verjghrung der in den §§ 14 bis 19c genannten Anspriiche finden die
Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Birgerlichen Gesetzbuchs
entsprechende Anwendung. ?Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten
des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Burgerlichen Gesetzbuchs
entsprechende Anwendung.



Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Verfligungen
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Verwirkung

§ 21 MarkenG — Verwirkung von Anspriichen

Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jingerem Zeitrang fur die
Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit
er die Benutzung der Marke wahrend eines Zeitraums von funf
aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei
denn, dald die Anmeldung der Marke mit jlingerem Zeitrang bosglaubig
vorgenommen worden ist.

In den Fallen der Absatze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jingerem
Zeitrang die Benutzung des Rechts mit alterem Zeitrang nicht untersagen.

Die Absatze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsatze Uber die
Verwirkung von Ansprichen unberuihrt.



Verwirkung

§ 21 MarkenG — Verwirkung von Anspriichen

Grundlagen
Der Inhaber einer Marke oder einer geschaftlichen Bezeichnung hat nicht das
Voraussetzungen : . : : :
Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer
Rechte geschaftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit
jungerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts
wahrend eines Zeitraums von funf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis
dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dald der Inhaber dieses Rechts im
Verfligungen

Zeitpunkt des Rechtserwerbs bosglaubig war.

In den Fallen der Absatze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jingerem
Zeitrang die Benutzung des Rechts mit alterem Zeitrang nicht untersagen.

Die Absatze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsatze Uber die

84 /87 Verwirkung von Anspruchen unberihrt.
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Was kann man mit einer Marke machen?

Wie kann man tber eine Marke verfagen? (1)

Ubertragung (§ 27 MarkenG)

durch Abtretung (§§ 398,
413 BGB)

auch fur einzelne Produkte
(vgl. §§ 46, 27 MarkenG)

kraft Gesetzes (z.B. § 1922
BGB)

Im Zweifel mit
Geschaftsbetrieb
(§ 27 Abs. 2 MarkenG)
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Grundlagen
Voraussetzungen
Rechte

Grenzen
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Was kann man mit einer Marke machen?

Wie kann man Uber eine Marke verfugen? (2)

Lizenzerteilung (§ 30 MarkenG)

einfach

ausschlielSlich

Grenzen (§ 30 Abs. 2 MarkenG)

Sukzessionsschutz (§ 30 Abs. 5 MarkenG)




