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Aulergerichtliche Konfliktlosungen 1

Berechtigungsanfrage
EULAW®

COPAT® - Prift, ob der Verletzer altere Kennzeichenrechte hat
- Lost keinen Schadensersatzanspruch aus

Die wesentliche Elemente des Schreibens:

- Darlegung der Verletzungshandlung (wo, wann, ...)
- Darlegung der eigenen Markenrechte (beiftigen),

- Darlegung der Verwechslungsgefahr

- ggf Ubersendung von 8§ 14, 19 MarkenG

- mit Fristsetzung zur Stellungnahme (7 — 14 Tage)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat



Aul3ergerichtliche Konfliktlosungen 2

8 14 MarkenG (1) Der Erwerb des Markenschutzes gewéhrt dem Markeninhaber ein
ausschlie3liches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im

EULAW® geschaftlichen Verkehr

COPAT® 2. ein Zeichen , wenn wegen der Identitat oder Ahnlichkeit des Zeichens
mit, der Marke und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen
erfaldten Waren oder Dienstleistungen fir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, einschliel3lich der Gefahr, dal3 das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder ...

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erflillt, so ist es insbesondere untersagt,
1. das oder ihrer Aufmachung oder

2. unter dem Zeichen Waren , 1N den zu oder zu den
genannten Zwecken zu besitzen,

3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,

4. unter dem Zeichen Waren

5. das Zeichen in Geschaftspapieren oder in der

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Abséatzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber

der Marke auf in Anspruch genommen wer-
den. DerAnspruch besteht eine Zuwiderhandlung droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung begeht, ist dem Marken-

inhaber durch die Verletzungshandlung entstandenen

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 3



EULAW®
COPAT®

Aulergerichtliche Konfliktlosungen 3

8 19 (1) Der Inhaber einer Marke .... kann den Verletzer in den Féllen der 88 14,
auf unverzugliche die und den von wider-
rechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen tber
1. und anderer Vorbesitzer der

sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufs-
stellen, fir die sie bestimmt waren, und
2. die hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten

, die fur die betreffenden Waren oder Dienstleistungen

bezahlt wurden.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorséatzlich oder grob fahr-
lassig falsch oder unvollstandig, ist er dem Inhaber einer Marke oder einer
geschaftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.

(7) In Fallen kann die Verpflichtung zur

nach den 88 935 bis 945 der
Zivilprozessordnung

(c) PA Dr. Sieckmann Copat



Aul3ergerichtliche Konfliktlosungen 4

Abmahnung
EULAW®

COPAT®  Ernsthaftes und endgdiltiges Unterlassungsbegehren
Griinde flr eine Abmahnung:

- vermeidet ein Kostenrisiko nach § 93 ZPO
- Kennenlernen der Einwendungen des Verletzers
- Einleitungen von Vergleichsverhandlungen

Griinde gegen eine Abmahnung:

- Zeitverlust
- Verlust der Mdglichkeit einer einstweiligen Verfligung

ZP0 § 93 Kosten bei sofortigen Anerkenntnis

Hat -:1n~]-_ Beklagte nicht durch =sein Verhalten =zur Erhebung der EKlage Veranlassung
, 8o fallen dem EKlager die Prozeffkosten zur Last, wenn der Beklagte den

.Fm:[lu"h gofort anerkennt.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat




Aulergerichtliche Konfliktlosungen 5

Abmahnung 2
EULAW®
COPAT®
Die wesentliche Elemente des Abmahnschreibens:

- Darlegung der Verletzungshandlung (wann, wo)

- Darlegung / Nachweis der eigenen Markenrechte,

- Darlegung der Verwechslungsgefahr

— ggf Ubersendung von 88 14, 19 MarkenG (kleine Firmen)
- mit Fristsetzung zur Stellungnahme (7 — 14 Tage)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat



Aulergerichtliche Konfliktlosungen 6

Abmahnung 3
EULAW®

COPAT®
Mogliche Reaktionen des Verletzers:

- Feststellung des Sachverhaltes

- Fortfall der Wiederholungsgefahr durch Unterwerfung gegentber Dritten
- Beméngeln der unangemessenen Vertragsstrafe

- Beméngeln der Hohe der Kostenrechnung

- Beméngeln der Art der Unterlassungszusage

- Einreichen einer beim Landgericht

(c) PA Dr. Sieckmann Copat



Aulergerichtliche Konfliktlosungen 7

Abmahnung 4
EULAW®

COPAT® : : )
Die wesentliche Elemente der Unterlassungserklarung:

- Unterlassungs

- , Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs)
- Beschrénkungen und Bedingungen der Unterlassung

- gof Aufbrauchs- und Umstellungsfrist

- Auskunft / Schadensersatz

- ggf Anerkennung des Schadensersatzes

- ggf Zahlung der Anwaltskosten

- ggf Vernichtung der verletzenden Produkte

(c) PA Dr. Sieckmann Copat



EULAW®
COPAT®

Aulergerichtliche Konfliktlosungen 8
Abmahnung 4

Die Firma B-AG ... ...

verpflichtet sich hiermit gegentiber

der Firma A-GmbH . . . . ..

1.a) es bei Meidung einer fir jeden Fall der Zuwiderhandlung fallig werdenden Vertrags-
strafe in Hohevon € . . . . .. (in Worten: Euro) — unter Ausschluss des Fortsetzungszusam-
menhangs — zu unterlassen,

Im geschaftlichen Verkehr die Bezeichnung ,XXXX* fur ,, ,, zu benutzen und / oder benutzen zu
lassen sowie unter dieser Bezeichnung Dienstleistungen zu bewerben, insbesondere auf
Druckschriften und tber das Internet, ,,

b) wobei der Firma B-AG fur die vordem . . . ... beworbenen ...eine Aufbrauchsfrist bis zum
...... eingeraumt wird;

2. Auskunft zu erteilen tber .....

3. der Firma A-GmbH allen Schaden zu ersetzen, der der Firma A-GmbH seit dem . . entstan-
den ist und kuinftig entstehen wird,

4. die in ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, vorstehend in
Ziff. 1 beschriebenen Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten,

5. der Firma A-GmbH die fir unsere Einschaltung entstandenen Kosten auf der Grundlage
eines Gegenstandswertes von € . 000 . in HOhe einer 13/10 Rgeschéaftsgebihr zuztglich
Auslagen und gesetzlicher Mehrwertsteuer zu erstatten.

...... ,den......

(Firma B-AG)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat



Aul3ergerichtliche Konfliktlosungen 9

Schutzschrift
- In ZPO . aber Gewohnheitsrecht in Markensachen
EULAW® .
- Reaktion auf Abmahnung zur
COPAT®

-- 2.B: keine Fristverlangerung, Hinweis auf erfolgreiche parallele Klage, Einst-
. weilige Verfligung)

- kein Anwaltszwang,
Die wesentliche Elemente der Schutzschrift:

An LG, Kennzeichenstreitkammer*
Parteien (mutmaRlich)
- Antrége: [Zuriickweisung der e.V, sonst] mindliche Verhandlung
- Begriindung:
-- Historie Abmahnung mit Anlagen,
--- Begriindung der fehlenden Markenverletzung

*Auswahl: Baden-Wrttemberg: LG Mannheim, Stuttgart; Bayern: LG Miinchen | OLG-Bezirk Minchen
u. LG Nurnberg-Furth flr die OLG-Bezirke Nirnberg u Bamberg; Berlin, Brandenburg: LG Berlin; Hamburg:
LG Hamburg; Mecklenburg-Vorpommern, LG Rostock; Hessen : LG Frankfurt; Niedersachsen: LG
Braun-schweig; Nordrhein-Westfalen: LG Dusseldorf, LG Kdin, LG Bochum, LG Bielefeld; Saarland: LG
Saarbriicken; Sachsen: LG Leipzig; Sachsen-Anhalt: LG Magdeburg; Thiringen: LG Erfurt.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 10



EULAW®
COPAT®

Auliergerichtliche Konfliktlosung 10

Verfahrenskosten einer Abomahnung / Markenverletzungsklage

Abmahnung nur Patentanwalt oder Rechtsanwalt des Gegners:
Bei Streitwert 50.000 Euro 13/10 Gebiihr: 1.642 € brutto

Bei Streitwert 100.000 Euro 13/10 Gebiihr:

Bei Streitwert 250.000 Euro 13/10 Gebiihr: 3.198 € brutto

Abmahnung Rechts- und Patentanwalt des Gegners:
Bei einem Streitwert von 50.000 Euro 13/10 Gebiihr: 3.284 € brutto
Bei einem Streitwert von 100.000 Euro 13/10 Gebdihr:

Bei einem Streitwert von 250.000 Euro 13/10 Gebdihr: 6.396 € brutto
Prozesskostenrisiko 3 Anwaltsgebihren* mit Verhandlung + Gerichtskosten:

Bei einem Streitwert von 50.000 €: 12.589 € brutto
Bei einem Streitwert von 100.000 €;
Bei einem Streitwert von 250.000 €; 27.143 € brutto *2RAe + 1PA

Regelstreitwerte: , Mlnchen: , Ostdeutschland: ab 25.000 €

11



EULAW®
COPAT®

Gerichtliche Konfliktlosungen 1
Hauptsacheklage Marke

- Gericht priftu.a. sachliche Zustandigkeit,
- verweist ggf an Kammer fur Kennzeichenstreitsachen

Verlauf des Verfahrens (ldR maximal 1 Jahr)

4 — 6 Wochen

2 — 3 Monate

| (Fruher erster Termin)

2 — 3 Monate

1 — 3 Monate

2 Wochen

Ggf weiterer Schriftwechsel

2 — 3 Monate

(2,5 -9 Monate) .

Ggf Sachverstandiger / ggf Schriftsatzfrist

(2 Monate)

1 Monat

Ggf Berufung an OLG (Verfahrensdauer >12 Monate)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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Gerichtliche Konfliktlosung 1

Vor welchem Gericht muss geklagt werden (Gerichtsstand) §§ 140 f MarkenG, § 32 ZPO
Vor Landgericht, idR dem Begehungsort der unerlaubten Handlung

EULAW®
COPAT®

* bei kennzeichenverletzenden Wiedergaben Zustandigkeit bei jedem als Kenn-
zeichengericht zustandigen deutschen LG, da die Abrufbarkeit jedenfalls bun-
desweite Erstbegehungsgefahr begriindet (LG Diisseldorf, Urteil v.
4.4,1997 - 34 O 191/96 — epson.de)

. dito bei deutschlandweit geschalteter Werbeanzeige

 Jeder Ort, an dem die Information dritten Personen bestimmungs-
gemald zur Kenntnis gebracht wird und keine nur zuféllige Kenntnis-
nahme vorliegt (LG Hamburg, Urteil v. 5.5.1999 - 315 O 271/98

Fir NRW an 4 Landgerichten:
OLG Dusseldorf: LG Dusseldorf

OLG Kaoln: LG KdIn
OLG HAMM: LG Bochum (Siid); LG Bielefeld (Nord)

13




Gerichtliche Konfliktlosung 3

Schadensersatz:

EULAW® Erfordert Verschulden vor Benutzung der verletzenden Marke

Beklagter handelt fahrlassig, wenn er keine Recherche durchgeftihrt hat
- nach alteren Marken(anmeldungen) [DE, IR, EU], Firmen,
- nach nicht eingetragenen Kennzeichen ? (Werktitel: Medien)

-auch fir ahnliche Branchen, ahnliche Ware, Dienstleistung
-auchfir ahnliche Zeichen

Schadensersatz berechnet sich (nach Wahl des Klagers) als

- marktibliche Lizenz (meist 1 - 5 % pro Stlck auf Bruttoerlds, bei Mer-
. chandisingartikel hoher z.B. 15% bei Designer T-Shirt; geschatzt: Ver-
. letzung durch Domain: 150 Euro / Monat, je zzgl Verzugszinsen)

COPAT®

- Verletzergewinn (Anteil, der gerade auf die Kennzeichenbenutzung .
zuruckgeht, Gemeinkosten konnen in der Regel nic ht abgezo-

. gen werden)

- Entgangener Gewinn (kann Kausalitat zwischen Rechtsverletzung

. und Gewinnausfall nachgewiesen werden)

14



Gerichtliche Konfliktlosung 4
Kosten | Honorar | Gericht ggf Gut- | Ggf Auskuntt /
EULAW® achter** | Schadensersatz
COPAT® Berechti- *
gungsanfrage
Abmahnung | Nach = - Kk
Streitwert*
Klage Nach Nach Nach Tarif | Nach %-satz
Streitwert* | Streitwert vom Streitwert

* Nach zeitlichem Aufwand des Anwalts (Stundenhonorar ab 250 € auf-
warts). Der Anwalt schliesst mit seinem Mandanten vorher eine Honorar-
vereinbarung. Bei schwierigen Fallen kann das vom Gericht festgesetzte
Honorar, das der Verlierer zahlt, auch deutlich Gberschritten werden.

** aher selten

** Sofern die Unterlassungserklarung auch Schadensersatz anerkennt.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat -



Gerichtliche Konfliktlosungen 5

Einstwellige Verfiigung

EULAW®
COPAT®

Inhalt des Verfligungsantrags:

- Ist Klageschutzrecht in Kraft (Glaubhaftmachung)

- Begeht Verletzungsform Markenverletzung
(Je nach Gericht unterschiedlich)

Verfahrensablauf:

- Einreichung des Verfligungsantrags

- Verfligungsbeschluss innerhalb weniger Stunden
- Zustellung an Antragsgegner

- ggf. Widerspruch durch Antragsgegner

- sonst Termin zur mindlichen Verhandlung

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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euawe — Schutzrechtsverletzung im World Wide Web
COPAT®

- Patent, Gebrauchsmuster

- Design, Urheberrecht
- Marke, Firma



Benutzungshandlungen auf Domains

VWA _ _ _
corate  Unberechtigte Benutzung von Zeichen, die

- mit Marken

- oder sonstigen Kennzeichen

- Identisch oder ahnlich sind, sofern
- Waren- / Branchennahe gegeben

18



Benutzungshandlungen auf Domains

Links:
EULAW®

COPAT® Zugang zu Internet-Inhalten erleichtern, Zitate,
Quellenhinwelse,
Fremde Inhalte in eigenes Angebot integrieren,
- Surface-Link: wettbewerbsr. O.k.
- Deep link: zulassig BGH 2.7.03 VG Handelsblatt / Paperboy

- Framing: Urheberrechtsverl durch Vervielfaltigung ?
- Inline Link: urheberrechtsverl durch Vervielfaltigung ?

19



EULAW®
COPAT®

Benutzungshandlungen auf Domains

META-TAG: Steuerzeichen, die bei der Erstellung
von Websites eingesetzt werden

e richten sich an Filterprogramme von Suchmaschinen

e optionaler Bestandteil einer Homepage

o fir den Nutzer unsichtbar im Quellcode verborgen

OLG Munchen, Urteil v. 06.04.2000 — 6 U 4123/99 - Hanseatic

Problem: Metatags sind nicht sichtbar, daher keine direkte

Kenntnisnahme durch die angesprochenen Verkehrskreise

h.M.: Eine Markenverletzung liegt auch vor, wenn im nicht sicht-
baren Teil einer Internet-Webseite ein Markenname als Meta-tag,
d.h. als blosses Suchwort, verwendet wird — mittelbare Wahr-
nehmung Uber die Suchworteingabe ist ausreichend

a.A.. Keine Markenverletzung, da die massgeblichen betroffenen
Verkehrskreise Metatags nicht wahrnehmen - daher ,nur
sittenwidrige Verwendung bzw. Irrefiihrung 88 1, 3 UWG

20



Benutzungshandlungen auf Domains

Benutzung als Meta-tag (Search Engine
EULAW® Spamm|ng)

“OPAT® Benutzung einer fremden Marke als Metatag
zulassig wenn ,echte” Waren standig
angeboten werden

Benutzung einer fremden Marke als Metatag
unzulassig, wenn keine ,echten” Waren
angeboten werden, wenn Marke eines

Wettbewerbers einbezogen wird.

LG Hamburg Galerie, LG Mannheim Arwis,
OLG Munchen Hanseatic, LG Frankfurt diaprog

21



EULAW®
COPAT®

Verteidigungsmaoglichkeit (1)

Ist Domain benutzt / Ist Content auf der Homepage®?

22



EULAW®
COPAT®

Verteidigungsmaoglichkeit (II)
Klage aus Wortmarke PCB Pool

Domain der Beklagten wird Uber
Suchmaschine mit PCB POOL ge-
funden, Benutzung des Begriffs
s. rechts (LG Munchen 23.07.03
AZ:. 1HK 0 1755/03)

PCB POOL SERVICE

PCB POOL SERVICE

P C B POOL SERVICE
P CTPOOL SERVICE

23



EULAW®
COPAT®

Verteidigungsmaoglichkeit (111)

Ist Marke im geschatftlichen Verkehr benutzt ?
Grundsatzlich weite Auslegung
Nicht bel
- privatem Handeln: private Homepage ohne geschaftl. Aktivitat
- rein wissenschaftlicher Tatigkeit
- redaktioneller Nennung von Marken in Medienberichten

BGH — Visper GRUR 1991, 607

24



Verteidigungsmoglichkeit (1V)

Ist Marke im Bereich des Markenrechts benutzt ?
www.budweiser.com

! |

EULAW®
COPAT®

Budweiser International
Choose a country:

United Kingdom

Italy

Japan

Canada

25



EULAW®

COPAT®

Verteidigungsmoglichkeit (V)

Ist die Bezeic
fr 1dentisc
Dienst

nnung auf der

lomepage

ne oder ahnliche Waren /

eistungen benutzt ?

26



EULAW®
COPAT®

Vergleich (I)
PKW-Hersteller und Feinkostgeschaft

27



EULAW®
COPAT®

Vergleich (ll)

Hand-helt Vertreiber und Modehaus

28



EULAW®
COPAT®

Vergleich (lIl)

Zwel deutsche Stadte

AS



EULAW®
COPAT®

Vergleich (IV)

Marke mit unterschiedlichen Inhabern in der Welt

30



EULAW®
COPAT®

Vergleich (V)
Scrabble Mattel

31



EULAW®
COPAT®

Vergleich (VI)

Scrabble Nordamerika

32



EULAW®
COPAT®

Separate Domains (1)

Henkel DE www.persil.o

33



EULAW®
COPAT®

Separate Domains (Il)
Unilever GB www.persil.com

34



Literatur / Haben Sie Fragen ?

EULAW®
corate  INgerl / Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl.

2010, 814, § 19, nach 8 15, S. 836 - 905

www.netlaw.de (Entscheidungssammiung)

e
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