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BEHORDEN
& (GERICHTE

1. Deutsches Patent- und
Markenamt (DPMA)

2. Erinnerung

§ 64
Erinnerung

(1) Gegen die Beschlisse der Markenstellen und der
Markenabteilungen, die von einem Beamten des
gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren
Angestellten erlassen worden sind, findet die Erinnerung
statt. Die Erinnerung hat aufschiebende Wirkung.

(4) Uber die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des
Patentamts durch BeschluB.

3. Patentgericht

§ 66
Beschwerde

(1) Gegen die Beschlusse der Markenstellen und der

Markenabteilungen findet, soweit gegen sie nicht die Erinnerung
gegeben ist (§ 64 Abs. 1), die Beschwerde an das Patentgericht

statt. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem
Patentamt Beteiligten zu. Die Beschwerde hat aufschiebende
Wirkung.

4. Bundesgerichtshof

§ 83
Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde

(1) Gegen die Beschlusse der Beschwerdesenate des
Patentgerichts, durch die Uber eine Beschwerde nach § 66
entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den
Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die
Rechtsbeschwerde in dem Beschlul zugelassen hat. Die
Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1. eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu
entscheiden ist oder

2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs erfordert.



http://publikationen.dpma.de/qry_tm_beg.do
http://publikationen.dpma.de/qry_tm_beg.do
http://publikationen.dpma.de/qry_tm_beg.do
http://publikationen.dpma.de/qry_tm_beg.do
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MARKENSCHUTZ

§4

Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht
1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt gefuhrte Register,

2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschaftlichen Verkehr, soweit das Zeichen
innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder

3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsubereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.

§ 5

Geschaftliche Bezeichnungen

(1) Als geschaftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel
geschutzt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschaftlichen Verkehr als Name, als
Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs oder eines Unternehmens
benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschaftsbetriebs stehen solche
Geschaftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschaftsbetriebs von anderen
Geschaftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen des Geschaftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften,
Filmwerken, Tonwerken, Buhnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.
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ABSOLUTE HINDERNISSE

§8
Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfahige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch
darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1. denen fur die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung
der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen konnen,

3. die ausschlielich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
standigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen Ublich geworden sind,

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere uber die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen zu tauschen,

5. die gegen die offentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstol3en,

6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inlandischen Ortes oder
eines inlandischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,

7. die amtliche Pruf- oder Gewahrzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz
im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher
Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von
der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im 6ffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder

10. die bosglaubig angemeldet worden sind.

(Sperrmarken, Markenerschleichung, Hinterhaltsmarke, Spekulationsmarke)
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FREIHALTEBEDURFNIS

Ein Freihaltebedurfnis besteht, wenn die Bezeichnung auch von anderen Unternehmen fur ihre Werbung benotigt wird.

BGH, 27. April 2006 Az. | ZB 96/05

Die Eintragung der Marken «FUSSBALL WM 2006
und «WM 2006 sind fir alle beanspruchten Waren
und Dienstleistungen zu |6schen. Den Marken fehlt
jegliche Unterscheidungskraft.
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REerATIVE HINDERNISSE

1. identisches Zeichen fiir identische Waren
oder Dienstleistung

...Ein Gericht in Shanghai sah

2. identisches oder dhnliches Zeichen fur
oo Fra identische oder dhnliche Waren oder

ihrem Krokodil-Logo einen
Konkurrenten aus Singapur

Dienstleistung, sofern eine
Verwechslungsgefahr besteht

3. identisches oder dhnliches Zeichen fir
nicht dhnliche Waren oder Dienstleistung
sofern die alteres Zeichen eine bekannte
Marke ist und die Gefahr der Verwiasserung
oder Rufausbeutung besteht.
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RECHTE

§ 14

AusschlieBliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch,
Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewahrt dem Inhaber der Marke ein
ausschlief3liches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschaftlichen
Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen fur Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die
mit denjenigen identisch sind, fur die sie Schutz geniel3t,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitat oder Ahnlichkeit des Zeichens mit
der Marke und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaliten
Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
einschliel3lich der Gefahr, dal’ das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ahnliches Zeichen fur Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ahnlich sind, fur die die Marke Schutz
genieldt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die
Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der bekannten
Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.
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SCHUTZDAUER

§ 47
Schutzdauer und Verlangerung

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem
Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) und endet nach zehn Jahren am letzten Tag
des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den
der Anmeldetag fallt.

(2) Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre verlangert werden.

(3) Die Verlangerung der Schutzdauer wird dadurch bewirkt, dal} eine
Verlangerungsgebuhr und, falls die Verlangerung fur Waren und
Dienstleistungen begehrt wird, die in mehr als drei Klassen der
Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen fallen, fur jede
weitere Klasse eine Klassenaebuhr aezahlt werden.
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Ni1zzA-K1.ASSIFIKATION

http://www.dpma.de/suche/klass/wd/einteilung.html



http://www.dpma.de/suche/klass/wd/einteilung.html
http://www.dpma.de/suche/klass/wd/einteilung.html
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URTEILE

§ 140
Kennzeichenstreitsachen

(1) Fur alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem
Gesetz geregelten Rechtsverhaltnisse geltend gemacht wird
(Kennzeichenstreitsachen), sind die Landgerichte ohne Rucksicht auf den
Streitwert ausschlief3lich zustandig.
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MARKENG UND INTERNET

1. Domainrecht

2. Google Ad-Words

3. Metatags

Software-Falschung ist auch ein Problem des Markenrechts
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DOMAINRECHT

1. Domains zum Zwecke des Weiterverkaufs

2. Verwechslungsgefahr

3. Ahnliche Domains

allesueberwein.de vs. alles-ueber-wein.de (nein)
T-Online vs. donline.de (nein)

T-Online vs. d-online und t-offline (ja)
pizza-direkt.de vs. pizza-direct (nein)

mbp.de vs. MB&P (nein)

Intershop vs. Intershopping (ja)

be-mobile.de vs. T-Mobile (ja)

4. Gleichnamigkeit

5. Gattungsbegriffe
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(GESCHAFTLICHE BEZEICHNUNG

§ 15

AusschlieBliches Recht des Inhabers einer geschaftlichen Bezeichnung,
Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschaftlichen Bezeichnung gewahrt ihrem Inhaber ein
ausschliel3liches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschaftliche Bezeichnung oder ein ahnliches Zeichen im
geschaftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen
mit der geschutzten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschaftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte
geschaftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschaftliche Bezeichnung
oder ein ahnliches Zeichen im geschaftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von
Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der geschaftlichen Bezeichnung ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.

(4) Wer eine geschaftliche Bezeichnung oder ein ahnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 3
benutzt, kann von dem Inhaber der geschaftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch
genommen werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsatzlich oder fahrlassig begeht, ist dem Inhaber der
geschaftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
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(GESCHAFTLICHE NUTZUNG

Computer-Partner vs. Computerpartner

romputerpartne - LG Diisseldorf, Urteil vom 01.06.2005, Az.: 2a O g/og

d Meinungen far IT., TK-, CE-Héndler und -Disnstleister

HerbetFri (Frtz & Maczioll \gnn der Markenrechtliche Unterlassungsanspriiche hinsichtlich
| ? h Kragen platzt der Nutzung einer Domain scheiden aus, wenn der

Betrieb der Domain nicht im geschaftlichen Verkehr
stattfindet. Ein solches Handeln im geschéftlichen
R Verkehr ist auch dann nicht anzunehmen, wenn nach
Swyx Solutions GmbH erfolgter anwaltlicher Abmahnung ein Forum unter dieser
ke bl Domain online gestellt wird. Ebenfalls dndert es nichts an
_ dieser Annahme, wenn Verkaufsgesprache uber die
= [U@H e Domain stattfinden, da hier der Kaufer an den Inhaber

herangetreten ist und nicht umgekehrt.
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(GLEICHNAMIGKEIT

§ 23

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

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. 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

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 verstoft.
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KRUPP.DE

Hr Krupp vs. ThyssenKrupp

OLG Hamm, Urteil vom 13.01.98 (Az.: 4 U 135/97)

1. Ein Unternehmen mit liberragender Verkehrsgeltung

kann die Nutzung des sogenannten Firmenschlagwortes
durch einen Dritten als Internet-Domain-Adresse
untersagen. Dies gilt auch bei Identitat des
Firmenschlagwortes mit dem Familiennamen des Dritten.

2. Es besteht jedoch lediglich ein Anspruch auf
Unterlassung, nicht auf Ubertragung der Domain-
Adresse.
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SHELL.DE

Andreas Shell vs. Shell

BGH, Urteil vom 22. November 2001, | ZR 138/99, NJW 2002, 2031.

Kommen mehrere berechtigte Namenstrager fur einen Domain-Namen in
Betracht, fuihrt die in Féllen der Gleichnamigkeit gebotene Abwagung der sich
gegenliberstehenden Interessen im allgemeinen dazu, dafs es mit der
Prioritdt der Registrierung sein Bewenden hat. Nur wenn einer der beiden
Namenstrager eine liberragende Bekanntheit geniefdt und der Verkehr seinen
Internet-Auftritt unter diesem Namen erwartet, der Inhaber des Domain-
Namens dagegen kein besonderes Interesse gerade an dieser Internet-
Adresse dartun kann, kann der Inhaber des Domain-Namens verpflichtet
sein, seinem Namen in der Internet-Adresse einen unterscheidenden Zusatz
beizufligen.

Dem Berechtigten steht gegeniiber dem nichtberechtigten Inhaber eines
Domain-Namens kein Anspruch auf Uberschreibung, sondern nur ein
Anspruch auf Léschung des Domain-Namens zu.



http://www.netlaw.de/urteile/bgh_13.htm
http://www.netlaw.de/urteile/bgh_13.htm

MAGGI.COM

Romeo Maggi vs. Nestle

Schweizerisches Bundesgericht
Urteil vom 21.01.2005, 4C.376/2004

1. Internet-Benutzer, die den Domain-Namen "maggi.com" gebrauchen,
erwarten unter dieser Bezeichnung nicht einen unbekannten Familien-
Namen, sondern bringen damit das berlihmte Zeichen "Maggi" in
Verbindung.

2. Das Interesse, von (potentiellen) Kunden und Geschéftspartnern unter
dem beriihmten Kennzeichen im Internet kontaktiert und in diesem Kontakt
nicht behindert zu werden sowie das Interesse an der Erhaltung des Rufs und
der Unterscheidungskraft der Marke "Maggi", die durch Verwechslungen mit
einer unbekannten Person verwissert werden kdnnte, sind hoher
einzustufen als das Interesse des privaten Namenstragers, die Internet-
Adresse seiner privaten Website allein mit seinem Nachnamen zu
bezeichnen.
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KINDER.AT

Media Clan vs. Ferrero

Ferrero: «die Bezeichnung KINDER werde von einem weit liberwiegenden
Teil der angesprochenen Verkehrskreise als Hinweis auf die klagende Partei
und auf die von ihr hergestellten Produkte verstanden».

MediaClan war der Meinung, dass Herr und Frau Osterreicher beim Wort
«Kinder» wohl immer noch an junge Menschen und nicht an
Schokoladeprodukte denken.

Kinder

Schokolade®

Kind

SCHOKOLADE®

_F ]
&€ .'.:. . = |
3 Riegﬂ! Gl Wolrmbcfechiokcinga
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VERKEHRSGELTUNG

Der fur die Bestimmung der Verkehrsgeltung mafdgebliche
Durchsetzungsgrad der Marke innerhalb der beteiligten Verkehrskreise

ist dabei von einem etwa bestehenden Freihaltebediirfnis abhangig.
Besteht ein Freihaltebediirfnis, ist also die Marke nicht
unterscheidungskriftig, so wurde in der BGH-Rechtsprechung ein

Durchsetzungsgrad von mehr als 50 % gefordert. Bei
unterscheidungskraftigen und daher nicht freihaltungsbeddrftigen

Zeichen soll ein Durchsetzungsgrad von etwa 20 % ausreichen.

Die beteiligten Verkehrskreise sind der Handel und/oder die
normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder
Dienstleistungen in dem Gebiet, fur das die Eintragung
beantragt wird
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(GATTUNGSBEGRIFFE

BGH, Urteil vom 17. Mai 2001, | ZR 216/99 - mitwohnzentrale.de |l

Werden Gattungsbegriffe als Domainnamen verwendet, so verstéf3t dies
nicht per se gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften. Die Verwendung
eines beschreibenden Begriffs kann jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen eine irreflihrende Alleinstellung darstellen.

Der durchschnittlich unterrichtete und verstandige Biirger wisse in der Regel,
dass es sich bei der mit einem Gattungsbegriff bezeichneten Website nicht
um das alleinige Angebot handele.
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stellt eine Verletzungshandlung dar.

AdWords sind im Ergebnis wie Meta-
Tags zu behandeln.

Durch die Unterbringung im Quellcode
bzw. die Nutzung als Keyword sollen die
Suchmaschinen dazu veranlasst werden,
bei Eingabe des Wortzeichens durch den
Internetnutzer die Homepage des
Verletzers auf der Trefferliste bzw.
dessen Werbung anzuzeigen, obwohl
dieses Wortzeichen als Marke oder
Geschiftsbezeichnung einem anderen
Inhaber zugeordnet ist.




Humboldt-Universitat zu Berlin Jochen Koubek Informatik & Recht

MEeTA-TAGS

Das BGH untersagt am 18. Mai 2006 eindeutig die Verwendung fremder Marken in Metatags.

Den Beklagten wird es untersagt,

a) im Internet Versicherungen, Dienstleistungen zur Vermittlung, Bewerbung oder Vergleich von
Versicherungen unter dem Wort , Impuls" in Form des Domainnamens ,impuls-private-
krankenversicherung-im-vergleich.de" und in Form einer isolierten Uberschrift, wie nachstehend

wiedergegeben, anzubieten:
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b) im HTML-Code von Internetseiten, auf denen Dienstleistungen der unter a) bezeichneten Art angeboten
werden, das Wort ,,impuls" zu verwenden;

c) einen Teledienst zu unterhalten, ohne dabei die nach § 6 TDG vorgeschriebene vollstiandige
Anbieterkennzeichnung anzubringen.




