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"Fledermaus in einem Oval"
EuG, Urtell vom 7.6.2023 — T-735/21

Klager begehrt wegen fehlender
Unterscheidungskraft sowie
beschreibender Bedeutung die
Teilldschung der seit dem Jahr 1998
registrierten Unionsmarke. -

Ldschungsantrag betrifft u.a.
Bekleidung, Kopfbedeckungen sowie
Kostiume.

Beschwerdekammer bestatigte
erstinstanzliche Zurickweisung des
Ldschantrags

Mit der Klage vor dem EuG verfolgt der
Klager sein Loschungsbegehren weiter
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"Fledermaus in eilnem Oval"
EuG, Urtell vom 7.6.2023 — T-735/21

Markenregistrierungen, die auf fiktionalen Charakteren beruhen kann
nicht grundsatzlich die Eignung als Herkunftshinweis abgesprochen
werden

Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens tragt Beweislast.
— Anmeldezeitpunkt der Marke entscheidend

Hier: Antragsteller hat keine ausreichenden Dokumente beigebracht, die der
herkunftshinweisenden Funktion der Bildmarke widersprechen.

Auch Urheberrechtsschutz fur das Batman-Logo steht Marke nicht entgegen

— Urheberrechts- und Markenschutz sind nebeneinander bestehende
Schutzsysteme

Logo ist nicht beschreibend.

— Keine direkte Verbindung zu den vom Loschungsantrag betroffenen
Waren

Vgl. BGH GRUR 2018, 301 — Pippi Langstrumpf; BGH GRUR 2003, 342 -

Winnetou
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Wer oder was
ist eine ,,Huqqa“?
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Ruckblick: Fehlende Unterscheidungskraft
BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. | ZB 39/21

Als ,,Hugga®“ — oder ,,Hookah* —
bezeichnet man Wasserpfeifen oder

Hioah

Die Markeninhaberin war Inhaberin der am
21.05.2015 eingetragenen Wort-Bild-Marke

= Die Marke war u.a eingetragen fur die
Klasse 34 (Raucherartikel)

= Loschung der Marke durch das DPMA wg.
mangelnder Unterscheidungskraft und
Freihaltebedurfnis.

= Eine Rechtsbeschwerde vor dem BPatG
blieb ohne Erfolg. BGH bestatigte die
Entscheidung
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Fehlende Unterscheidungskraft
BPatG, Beschluss vom 23.1.2023 — 29 W (pat) 23/20

Als ,,Hugqga®“ — oder ,,Hookah* —
bezeichnet man Wasserpfeifen oder

Shishas HU§QH

Die Markeninhaberin ist Inhaberin der am
21.05.2015 eingetragenen IR-Wort-Bild-
Marke

= Die Marke ist eingetragen fur Klasse 34
(Raucherartikel) und 35 (Dienstleistungen
iIn Bezug auf solche Waren)

= Ldschung der Marke durch das DPMA
wg. mangelnder Unterscheidungskraft
und Freihaltebedirfnis.

= Markeninhaberin legte auch hiergegen
Rechtsbeschwerde vor dem BPatG ein.
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Fehlende Unterscheidungskraft

BPatG, Beschluss vom 23.1.2023 — 29 W (pat) 23/20

Rickblick Entscheidung BGH
Urt. v. 21.04.2022, Az. | ZB 39/21.

= Begriff schon seit 2015 im deutschen Sprachgebrauch
nachweisbar

= Allein die besondere Schreibweise
(Doppelkonsonantenfolge ,QQ") begrindet keine
Unterscheidungskratft.

Huaafl  Huaaf

TaylorWessing

Neu: durch Hinzufigung des zweiteren
bogenartigen Elements wird eine charakteristische
Bildwirkung erzielt

Zwar sind einfache grafische Gestaltungen und
gewohnliche Elemente grds. ungeeignet,

Unterscheidungskraft zu begrinden

Im Gesamtzeichen entsteht
durch die beiden Bdégen und

-~
die Buchstaben ,QQ" aber
der Eindruck eines Gesichts: QQ
S




Erfolglose Gehorsruge
BGH, Beschl. v. 23.02.2023, Az. | ZB 55/22

Rechtsbeschwerdefiihrerin ist Inhaberin der eingetragenen
Bildmarke -

Im Nichtigkeitsverfahren tragt Inhaberin vor:

 Marke kann neben dekorativen Zwecken auch als
Herstellerkennzeichen im Etikett, als Emblem oder auf der
Verpackung angebracht werden

BPatG urteilte: Marke hat keine Unterscheidungskraft

 Bildmarke beschrankt sich auf ein Ubliches dekoratives,
ornamentales Muster und enthalt keinen Hinweis auf
betriebliche Herkunft.

Hiergegen Rechtsbeschwerde beim BGH mit der
Geltendmachung einer Verletzung ihres Grundrechts auf
rechtliches Gehor
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Erfolglose Gehorsruge
BGH, Beschl. v. 23.02.2023, Az. | ZB 55/22

BGH: Rechtsbeschwerde ist unbegrindet
Rechtliches Gehor ist nicht verletzt

BPatG ist auf den Vortrag der Rechtsbeschwerdeflhrerin im
Nichtigkeitsverfahren eingegangen

Kam aber zu einem anderen rechtlichen Schluss:

BPatG wertete Bildmarke in Anlehnung an eine Entscheidung des EuGH (C-
26/17) wegen der wiederholenden Sequenz von Bestandteilen nur als
Oberflachenmuster ohne Herkunftshinweis

Andere rechtliche Wirdigung eines Gerichts kann nicht durch die
Gehorsriuge angegriffen werden!
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,Glga Bier” fur Getranke beschreibend?
BPatG, Beschluss vom 20.6.2023 — 26 W (pat) 547/22

Anmeldung der Wortmarke "Giga Bier"

fur ,Biere; alkoholfreie Getranke; Mineralwasser und
kohlensaurehaltige Wasser; Fruchtgetranke; Fruchtsafte; Sirupe und
andere alkoholfreie Praparate fur die Zubereitung von Getranken”

= Markenstelle wies zuruck, weil sie ,Giga”“ als eine Steigerung von
,ouper” sah.

= Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.
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,Glga Bier* ist fur Getranke nicht beschreibend
BPatG, Beschluss vom 20.6.2023 — 26 W (pat) 547/22

,Giga Bier” vermittelt fir Waren der Klasse 32 keinen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

Die Vorsilbe ,Giga-“ sei laut BPatG
= in der Informatik als Grofenangabe fir Datentrager
= in der Physik als Mengenangabe, zB Gigahertz, gelaufig

= auch umgangssprachlich wegen der Anlehnung an das deutsche
Substantiv ,Gigant” und das deutsche Adjektiv ,gigantisch” fur etwas
riesig Grol3es

Bisherige Recherchen des BPatG belegen, dass ,Giga-“ nicht mit
,Mega-“ oder ,Super-* als Qualitatsangabe verwendet wird
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,Glga Bier* ist fur Getranke nicht beschreibend
BPatG, Beschluss vom 20.6.2023 — 26 W (pat) 547/22

Das BPatG weiter:

Anmeldezeichen kommt die Bedeutungen das 10" 9-fache
einer [physikalischen] Einheit eines Getranks, das Milliardenfache
einer Biereinheit oder ein besonders grol3es Bier zu.

» Der Ausdruck hat keinen vernunftigen Sinngehalt

Weder Bier noch alkoholfreie Getranke begegneten den breiten
Inlandischen Verkehrskreisen auf dem Markt in milliardenfachen
Einheiten

Senat: Ausdruck ,Giga Bier” im Sinn ,eines besonders grof3en Bieres”
Ist bisher weder in der Umgangssprache noch in der Werbung
gebrauchlich.
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Eintragungsfahigkeit einer 3D-Marke
BPatG, Beschluss vom 8.12.2022 — 30 W (pat) 38/20

Beschwerdefiihrerin beantragt, die 3D-Marke, die
fur Klasse 29 ,Kase: verarbeiteter Kase”
eingetragen wurde, fur nichtig zu erklaren und ihre
Ldschung anzuordnen. .

Beschwerdegegnerin meint, die Marke weiche N

erheblich von der brancheniblichen Kaseform ab ( )

(mit demoskopischem Gutachten, in dem 76,8 %
der Befragten angaben, eine solche Kaseform
noch nie gesehen zu haben)

Markenabteilung des DPMA wies den
Ldschungsantrag zuriick.

—~Hiergegen wendet sich die Beschwerdefthrerin.

NS

TaylorWessing
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Eintragungsfahigkeit einer 3D-Marke
BPatG, Beschluss vom 8.12.2022 — 30 W (pat) 38/20

BPatG erklart die Marke fur nichtig und ordnet
Ihre LOschung an.

= Die Marke ist zwar unterscheidungskraftig

— Unterscheidungskraft einer 3D-Marke
Ist ausschlief3lich danach zu bemessen, ob der
Verkehr in der Form einen Herkunftshinweis fur
die in Rede stehenden Waren erkennt

Eine 3D-Marke, die allein aus der Form der Ware
besteht, ist nur dann unterscheidungskraftig, wenn
sich die Form erheblich von branchenublichen
Formen unterscheidet.

—Hier der Fall

TaylorWessing

Aber: Marke unterliegt einem
Freihaltebedirfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

— Zweck der Vorschrift ist es, im berechtigten
Interesse der Allgemeinheit, Zeichen und
Angaben, die geeignet sind, die in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen zu
beschreiben, von ihrer Monopolisierung
auszuschliel3en

= Ein Freihaltebedurfnis besteht flr die Zukunft,
wenn es im Anmeldezeitpunkt gentigend
Anhaltspunkte gibt, dass die Form kinftig zum
branchenublichen Formenschatz gehdren wird

Hier der Fall geflochtener Kase gehdort in vielen
Landern aulRerhalb Deutschlands bereits zur
ublichen Warenform.

16



Fehlende Unterscheidungskraft
BPatG, Beschluss vom 10.5.2023 — 25 W (pat) 54/21

Anmeldung der Wortmarke ,,Fritzkugel” beim
DPMA

= Klasse 30 ua ,Pralinen aus Schokolade; Eis;
Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets*

Widerspruch gegen die Eintragung gestutzt auf die
deutsche Marke

= Schutz in Klasse 30 fur spezifische Backwaren

= DPMA wies Widerspr. mangels
Verwechslungsgefahr zurick.
= Marken unterschieden sich klar in sdmtlichen
Wahrnehmungsbereichen

= Gegen die Entscheidung legte die

Widersprechende Beschwerde ein
TaylorWessing



Fehlende Unterscheidungskraft
BPatG, Beschluss vom 10.5.2023 — 25 W (pat) 54/21

BPatG gibt der Beschwerde statt.
= mittelgradige Warenahnlichkeit

= durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

Insgesamt: Kollisionszeichen zu ahnlich, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliel3en

- Fur die Bejahung einer Markenahnlichkeit gentige regelmaRig die Ahnlichkeit in einem
Wahrnehmungsbereich.

= Beide Marken mit dem Bestandteil ,Fritz“ benannt.

= Auch Bestandteil ,-kugel® ein klar warenbeschreibendes Element, das vom DPMA
vernachlassigt wurde

= In Anbetracht der Waren ein kennzeichnendes Verstandnis des Bestandteils ,,Fritz“ — in
Alleinstellung — im Sinne von ,Pralinen-, Schokoladen- oder Eiskugeln aus dem Hause/der
Marke Fritz" nahe.

TaylorWessing
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Verwechslungsgefahr wegen komplexer Markenahnlichkeit
BPatG, Beschluss vom 26.6.2023 — 26 W (pat) 24/18

Anmeldung Eintragung Marke (,,Black Horse®)

= Schutz fur Waren der Klasse 32

= Inhaberin Marke ,,Power Horse" hatte gegen die
Eintragung Widerspruch eingeleqgt.

= Die Markenstelle des DPMA hat den Widerspruch
zurlickgewiesen

= Keine Verwechselungsgefahr

= Hiergegen richtet sich die Beschwerdeftihrerin

TaylorWessing
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Verwechslungsgefahr wegen komplexer Markenahnlichkeit
BPatG, Beschluss vom 26.6.2023 — 26 W (pat) 24/18

Beschwerde hat Erfolg

Zahlreiche Ahnlichkeiten verhindern in der Summe ein sicheres
Auseinanderhalten und begriinden ausnahmsweise eine unmittelbare
Verwechselungsgefahr

= Wortbildung, im Wort ,HORSE",
= Verwendung von Versalien und der Farben Schwarz, Weil3 und Rot,
= Kontrastbildung

= prominente Darstellung eines schwarzen Pferdes mit angehobenen
Vorderlaufen und Blickrichtung nach rechts

Komplexen Markenahnlichkeit wird mit dem Erfahrungssatz begrtindet,
dass die Vergleichsmarken fast nie gleichzeitig nebeneinander
wahrgenommen werden, so dass letztlich nur das meist ungenaue

Erinnerungsbild entscheidet.
TaylorWessing
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Grenzen des Bekanntheitsschutzes |
EuG, Urteill vom 21.12.2022 — T-4/22

Anmeldung der Wort-/Bildmarke
"PUMA" fur Waren der Klasse 7,
darunter ,Drehbanke“ und ,CNC- pumﬂ
Drehmaschinen (mit computer-

gestutzter numerischer Steuerung)”

Widerspruch gegen die Anmeldung ua
aus der bekannten Marke "PUMA",
eingetragen fur Waren der Klassen 18,
25 und 28.

= EUIPO weist den Widerspruch zurlick

= Hiergegen richtet sich die Klagerin.

TaylorWessing




Grenzen des Bekanntheitsschutzes |
EuG, Urteill vom 21.12.2022 — T-4/22

EuG weist die Klage ab

PUumA

= von der angemeldeten Marke erfassten Waren
und unterschiedlichen Branchen,

= Besonderheiten der Verkehrskreise

Und das, ungeachtet der Bekanntheit der alteren
Marke, ithrer hohen Unterscheidungskraft und des
Grades der Ahnlichkeit der Zeichen

Verbraucher kann keine gedankliche Verbindung zwischen den
Zeichen herstellen

Aul3erdem: hdherer Beweismaldstab anzulegen, da altere Marke nicht
aus Phantasienamen, sondern aus einem gebrauchlichen Substantiv
besteht

TaylorWessing




Grenzen der Verwechslungsgefahr zwischen

stilisierten Buchstabenmarken
EuG, Urteil vom 9.11.2022—- T-610/21

Der Klager meldete Bildmarke -

fur Waren der Klasse 3 an.

Hiergegen Widerspruch gestuitzt auf die
ebenfalls fur Waren der Klasse 3
eingetragene Unionsmarke -

EUIPO wies Widerspruch zurtck.
Verwechselungsgefahr (-)

Beschwerde wurde stattgegeben
Verwechselungsgefahr (+)

Hiergegen richtet sich die Klage
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Grenzen der Verwechslungsgefahr zwischen

stilisierten Buchstabenmarken
EuG, Urteil vom 9.11.2022—- T-610/21

EuG: Keine Verwechselungsgefahr zwischen den Marken!

= Beschwerdekammer hat zu Unrecht festgestellt, die Elemente , k"
und ,water” nur einen geringen Einfluss auf den bildlichen
Gesamteindruck haben.

= BK hat den stilistischen Unterschieden zwischen den
Ausgestaltungen der beiden ,K* zu wenig Gewicht beigemessen.

= Auch beim klanglichen Zeichenvergleich ist der Einfluss des
Elementes ,water” unberucksichtigt geblieben

— Deutlicher Unterschied in der Lange und Aussprache der Zeichen

Annahme von Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen die im
Wesentlichen aus einem stark stilisierten Buchstaben bestehen
wirde de facto zur Monopolisierung der Rechte an Buchstaben
fahren.

TaylorWessing




Voraussetzungen und Reichweite der

Verwirkung markenrechtlicher Anspriche
BGH, Urtell vom 26.01.2023 — | ZR 56/19

Klagerin ist Inhaberin des Kenn
zeichens "HEITEC"

2008: Beklagte meldet
Unionsmarke "HEITECH" an

Juli 2008: Kenntnis der Klagerin
von neuer Unionsmarke

April 2009: Erfolglose
Abmahnung

Mai 2009: Antwort der
Bekl.; schlug Abschluss einer
Abgrenzungsvereinbarung vor.

TaylorWessing

31.12.2012: Klagerin erhebt
Klage gegen die Markennutzung

23.05.2014: Zustellung Klage
wegen versch. zivilprozessualer
Versaumnisse auf Klagerseite

LG: Klage teilweise begrindet
OLG: Urteil abgeéandert & Klage
abgewiesen wegen Verwirkung

BGH: Legte dem EuGH Fragen
zur Verwirkung vor

EuGH: Antwort 2022

BGH 2023: Urteil in der Sache




Voraussetzungen und Reichwelte
der Verwirkung markenrechtlicher Anspruche
BGH, Urtell vom 26.01.2023 - | ZR 56/19

Anspriche der Klagerin verwirkt, § 21 MarkenG; Art. 61 UMV?

Seit Zugang des Antwortschreibens (Mai 2009), hat die Klagerin die
fur die Verwirkung erforderliche Kenntnis gehabit.

Daraufhin Duldung der Markennutzung fur einen Zeitraum von funf
aufeinander folgenden Jahren.

Klagerin hatte innerhalb einer angemessenen Frist inren
Widersetzungs-willen bzgl. Zeichenbenutzung zum Ausdruck
bringen mussen.

Dazu ware die Klageerhebung zwar grundsatzlich geeignet gewesen.

TaylorWessing




Voraussetzungen und Reichwelte
der Verwirkung markenrechtlicher Anspruche
BGH, Urtell vom 26.01.2023 - | ZR 56/19

ABER: Klage genigte nicht den Zustellungserfordernissen und
wurde nicht rechtzeitig, sondern erst nach Ablauf der Frist flr
den Eintritt der Verwirkung zugestellt

Verwirkungsfrist wurde auch nicht durch das Verhandlungsangebot
der Beklagten unterbrochen.

= KIagerin zeigte nicht rechtzeitig ihre Verhandlungsbereitschaft an

Auch weitere Verletzungshandlungen der Beklagten nach der
Abmahnung setzten keine neue Verwirkungsfrist in Gang

Die Verwirkung erstrecke sich demnach auch auf
Folgeanspriche.
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Schutz nationaler Traditionen als

Rechtfertigung der Rufausbeutung?
BGH, Urteil vom 12.1.2023 - | ZR 86/22

Klagerin ist Logistikunternenmen

Inhaberin der Wort-/Bildmarke flr Waren DACHSER

und Dienstleistungen im Logistik- und
Transportbereich -

Beklagten vertreiben Spielzeugmodelle -

OLG: Rufausbeutung (-) wegen jahrzehnte-
langen Tradition detailgetreuer
Nachbildungen im Spielzeug- und
Modellbereich

Klagerin legt Revision ein

TaylorWessing




Schutz nationaler Traditionen als

Rechtfertigung der Rufausbeutung
BGH, Urtell vom 12.1.2023 — | ZR 86/22

Der BGH bestatigt und erweitert seine Grundentscheidung zu
einer Warenmarke (BGH, Urteil vom 14. 1. 2010 - | ZR 88/08) auf die
Benutzung von Dienstleistungsmarken einer Spedition sowie auf
Lagerhallen als Modell.

= Grundséatzlich missen die Fahrzeugmodelle dem Original
entsprechen.

= Ferner dirfen die Marken auf dem Spielzeugmodell nicht gedndert
werden.

= Bei Spielzeugmodellen von Geb&auden reicht es aus, wenn
die entscheidenden Gestaltungsmerkmale Gbernommen werden.

= Bei einer bekannten Marke wie DACHSER liege zwar eine
Ausnutzung der Wertschatzung vor. Die jahrzehntelange
Tradition im Spielzeugmarkt ist aber ein Rechtfertigungsgrund.

TaylorWessing




Schuhe beim Lebensmitteleinzelhandler
OLG Dusseldorf, Urtell vom 19.5.2022 — 20 U 312/20

Klagerin ist Inhaberin der Marke
Birkenstock

Im Oktober 2016 bot die Beklagte in einer
ihrer Filialen original Birkenstock Schuhe
an.

= Dabei wurden Schuhe teilw. in erheblich
beschadigten Kartons vertrieben, auf
denen Ubereinander geklebte
Preisetiketten (teilw.
Signalrot) aufgebracht waren

= Teilweise wurden die Schuhe ohne
Verpackung lose in einer Schitte
angeboten:

TaylorWessing
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Schuhe beim Lebensmitteleinzelhandler
OLG Dusseldorf, Urtell vom 19.5.2022 — 20 U 312/20

LG verurteilt, OLG weist die Berufung zuruck:

Ungeachtet der Erschdpfungsregelung bleibt der Markeninhaber Herr
des Auftritts der Ware und kann sich dem Weitervertrieb widersetzen,

= wenn die Herkunfts-/ oder Garantiefunktion der Marke verletzt
oder Unterscheidungskraft / Wertschatzung in unlauterer Weise
ausgenutzt wird.

Ein unordentlicher Eindruck der Verpackung kann diese
Voraussetzungen ebenso erflllen wie eine Abweichung von den
Gepflogenheiten im Handel mit den betroffenen Produkten (hier:
Schuhe ohne Karton)

Klagerin kann sich auf berechtigte Griinde im
Sinne von Art. 15 Il UMV berufen und sich dem weiteren Vertrieb der

Waren widersetzen.

Es liegt ein Vertrieb der Waren in veranderter Form vor.

TaylorWessing



Farbton der Lindt-Goldhasen
OLG Minchen, Urteil vom 27.10.2022 — 29 U 6389/19

Lindt vertreibt seine sitzenden Schoko-Goldhasen seit 1997
im aktuellen Farbton

= Gutachten belegen einen Zuordnungsgrad der goldenen Farbe von 70 %.

= Konkurrent bot in der Saison 2018 ebenfalls sitzende Schokohasen in
Goldfolie an.

Prozessgeschichte:
1.Das LG Minchen | gab Klage statt und verurteilte zur Unterlassung.
2. Auf die Berufung hin wies das OLG Munchen die Klage vollstandig ab.

3.Der BGH hob das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung zurtick an das OLG

TaylorWessing




Farbton der Lindt-Goldhasen
OLG Minchen, Urteil vom 27.10.2022 — 29 U 6389/19

OLG: Es besteht Verwechselungsgefahr
Die Kennzeichnungskraft des klagerischen Goldtons ist durchschnittlich
Es liegt Warenidentitat vor

Aus dem hohen Zuordnungsgrad des Farbtons der Hasen zu Lindt kann auf
die markenmallige Benutzung des Farbtons geschlossen werden.

= Dominanz des Goldtons bleibt trotz der Kennzeichnung
mit der Wortmarke ,Heilemann® und abw. zeichnerischen Attributen der
Hasen erhalten

= Trotz des nahezu gleichen Heilemann-Goldtons ist eine Verschiebung von
Gelb in Richtung Rot / Braun zu erkennen.

* Durchschnittverbraucher behalt solche Unterschiede bei Kalte-/Warme-
Abweichungen von Farbtonen im Gedéachtnis.

= Fur den Zeichenvergleich ist bei Farbmarken die Ahnlichkeit der Farbtone
malfdgeblich, nicht das Produkt insgesamt

TaylorWessing




Zulassiges Keyword-Advertising
OLG Braunschweig, Urteil vom 9.2.2023 -2 U 1/22

Klagerin betreibt unter Domain smava.de ein
grofRes Online-Vergleichs-portal fir Ratenkredite.

Sie ist Inhaberin der Wortmarke "smava Direkt Kredit" : S mava
ua fur ,Dienstleistungen eines Online-Kreditvermittlers®
in Klasse 36

Beklagte betreibt unter kredit.onlinevergleich24.de ebenfalls ein
Vergleichsportal mit Kreditvermittlungsangeboten.

Hierflr schaltete sie ua bei Google unter Verwendung von ,,smava“ als
Keyword eine Werbeanzeige

Anzeige - kredit onlinevergieich24 de/online/kreditvergleich «

Online Kreditvergleich 10/2020 - Schneller online Kreditantrag
Schulaneutraler Kreditvergleich Kosteniose und unverbindhiche Anfrage Schnelle Auszahlung

[
gunstige Zinsen jetzt auf onkinevergleich24 de Ralgeberangebot Gunstige Tanfe Schnell und

Einfach
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Zulassiges Keyword-Advertising
OLG Braunschweig, Urteil vom 9.2.2023 -2 U 1/22

Doppelidentitat iSv § 14 11 1 Nr. 1 MarkenG ist gegeben
= Beklagte nutzt identischen Begriff flr identische Dienstleistungen

= Aber: Erforderliche Beeintrachtigung einer der Funktionen der Marke fehlt

- Entscheidend ist, ob fur Internetnutzer erkennbar ist, dass die vom
Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom
Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen stammen.

= Hier wegen des Wortes ,,Anzeige* klar erkennbar, dass es sich um eine
bezahlte Werbeanzeige und kein originares Suchergebnis handelt und

= Anzeige enthalt keinerlei Hinweis auf die Marke ,smava“ oder die unter ihr
angebotenen Produkte.

= Domainangabe in der Anzeige weist auf eine andere betriebliche Herkunft
hin.

TaylorWessing




Zulassiges Keyword-Advertising
OLG Braunschweig, Urteil vom 9.2.2023 -2 U 1/22

AulRerdem:

Trotz Bekanntheit der Marke ,smava“ ist auch der
Verletzungstatbestand
des § 14 11 1 Nr. 3 MarkenG nicht erfullt.

— Die Verwendung der bekannten Marke erfolgte nicht ,ohne
rechtfertigenden Grund in unlautere Weise"

Uund:

Wettbewerbsrechtliche Anspriche stehen der Klagerin ebenfalls
nicht zu.

— Es fehlt an einer gezielten Behinderung iSd § 4 Nr. 4 UWG, da
diese Form

des Keyword-Advertising kein unzulassiges Abfangen von Kunden
darstellt
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EuGH zur Zustandigkeit mitgliedstaatlicher

Gerichte
EuGH, Urtell vom 27.4.2023 — C-104/22

Die finnische Gesellschaft Lannen ist ua eine Herstellerin von
schwimmfahigen Baggern, die sie unter der eingetragenen
Unionsmarke ,,Watermaster® vertreibt.

Im Januar 2020 reichte Lannen bei einem finnischen Gericht eine
Verletzungsklage gegen zwei deutsche konzernverwandte
Gesellschaften, Berky und Senwatec ein.

Die beiden Gesellschaften hatten Rechte aus der Unionsmarke verletzt:

= Senwatec hatte unter der nationalen generischen Top Level Domain ,,.fi*
einen kostenpflichtigen Suchmaschinenverweis ("Adword") eingestellt

= Berky hatte Uber Jahre mit Meta-Tags mit dem Schllisselwort
,Watermaster” auf google.fi organische Suchmaschinenverweise auf Fotos
von Berky-Maschinen erzeugt, die auf der Foto-Sharing-Webseite
Flickr.com frei verfigbar vorgehalten wurden.
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EuGH zur Zustandigkeit mitgliedstaatlicher

Gerichte
EuGH, Urtell vom 27.4.2023 — C-104/22

EuGH: UMV in Verletzungsverfahren bzgl. Unionsmarken lex specialis
gegeniber der Brissel la-vVO

Regelfall: Der Klager kann gem. § 125 | UMV das Gericht desjenigen Mitgliedstaats
anrufen, in dem der Beklagte seinen (Wohn-)Sitz hat.

Daneben: Gem. § 125 V UMV besteht die Moéglichkeit die Klage bei dem Gericht
eines Mitgliedstaats zu erheben, in dem die Verletzungshandlungen begangen wurde

— dann jedoch beschrankt auf (drohende) Verletzungshandlungen in diesem Land.

— Hierfur reicht aus, wenn sich Inhalte auch nur potenziell an Konsumenten oder
Handler im betreffenden Mitgliedstaat richteten.

Im Fall Senwatec:
Aktives buchen des Adwords auf ,,google.fi“ zustandigkeitsbegriindend.

Anders im Fall Berky:
MalRnahmen auf .com Website adressieren nicht Finnland

— Klagerin kann sich im Verhaltnis zu Berky nicht auf § 125 V UMV berufen
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Reichweite der Widerklage auf Erklarung der Nichtigkeit einer

Unionsmarke
EuGH, Urtell vom 8.6.2023 — C-654/21

Vorlagefrage eines polnischen Gerichts: Antwort des EuGH:

Ist der Ausdruck ,,Widerklage auf Erklarung der | Art. 124 lit. d iVm Art. 128 | ist dahin auszulegen,
Nichtigkeit”“ (Artt. 124, 128 EUMV) dahingehend | dass eine Widerklage auf Erklarung der

auszulegen, dass der Antrag auf Nichtigerklarung Nichtigkeit einer Unionsmarke samtliche

nur insoweit greife, als er Rechte betreffen kann, die der Inhaber dieser
in tatsachlichem Zusammenhang mit den Marke aus ihrer Eintragung ableitet, ohne dass
Anspruchen des Klagers wegen der Verletzung | die Widerklage in ihrem Gegenstand durch den
seiner Unionsmarke steht, was zur Folge hatte, Rahmen begrenzt wird, der durch die

dass das nationale Gericht Gber Widerklagen auf Verletzungsklage abgesteckt wird.

Nichtigkeitserklarung nicht entscheiden msse,
soweit diese nicht im Zusammenhang mit den
Ansprichen des Klagers stiinden.
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Auslegung der Online-Widerspruchsschrift
EuG, Urtell vom 1.2.2023 — T-349/22

Klagerin legt Widerspruch ohne anwaltliche Hilfe ein, nutzt das
Online-Tool des EUIPO.

Kreuzt fur alle ihrer vier alteren Marken das Kastchen

JArt. 8 Abs. 1 Buchst. A" an: "Die angefochtene Marke ist mit der
alteren Marke identisch und bezieht sich auf identische Waren
und/oder Dienstleistungen® als Widerspruchsgrund an.

Das andere Kastchen ,Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung
2017/1001 — Es besteht Verwechslungsgefahr fur das Publikum®
kreuzte die Klagerin nicht an.

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist reichte sie
eine Widerspruchsbegrindung ein, in der sie argumentierte, dass
zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe.
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Auslegung der Online-Widerspruchsschrift
EuG, Urtell vom 1.2.2023 — T-349/22

= Grundlage: Art. 8 | enthalt zwei voneinander unabhangige
Widerspruchsgrinde: Doppelidentitat (lit. a) &
Verwechslungsgefahr (lit. b)

= Die Widersprechende muss sich innerhalb der Widerspruchsfrist
festlegen, ob sie sich auf einen oder beide Widerspruchsgrinde
beruft

= Eine nachtragliche Ermittlung der Widerspruchsgrtinde anhand
der Widerspruchsbegriindung, die erst nach Ablauf der
Widerspruchsfrist eingereicht wird, ist nicht moéglich.

= Es stelle auch keinen Verfahrensverstol? der Beschwerdekammer
dar, dass sie den Widerspruch nicht unter dem Widerspruchsgrund
der Verwechslungsgefahr geprift hat.
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Wiederholungsgefahr Il

BGH, Versaumnisurt. v. 01.12.2022, Az. | ZR 144/21

= Die Parteien fuhrten im Jahr 2016 eine
markenrechtliche Auseinandersetzung lber den
Vertrieb von Autotlrlichtern.

= Beklagten gaben eine auf die konkrete
Verletzungs-handlung bezogene
Unterlassungserklarung nach dem ,,Hamburger
Brauch® ab, die die Klagerin annahm.

= Im August 2019 wurde ein erneuter Verstol3 der
Beklagten in Bezug auf die Autotlrlichter festgestellt

= Nach erneuter Abmahnung der Klagerin gaben die
Beklagten erneut eine Unterlassungserklarung
nach ,,Hamburger Brauch* ab.

TaylorWessing

= Die Klagerin lehnte diese ab und erhob
u.a. Unterlassungsklage

Die UE sei mangels einer bezifferten
Vertragsstrafe nicht geeignet, die
Wiederholungsgefahr auszuraumen.

= Die Vorinstanz lehnte einen
Unterlassungsanspruch mangels
Wiederholungsgefahr ab.

= Das Berufungsgericht gab dem
Unterlassungsantrag nur hinsichtlich kerngleicher
Verletzungshandlungen statt, da diese nicht von
der neuen Unterlassungserklarung umfasst sein
sollten.
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Wiederholungsgefahr Il

BGH, Versaumnisurt. v. 01.12.2022, Az. | ZR 144/21

= BGH gab der Revision der Klagerin statt und
bejahte den Unterlassungsanspruch
vollumfanglich.

= Grundséatzlich genlgt einseitiger Zugang einer
strafbewehrten Unterlassungserklarung zum
Ausraumen der Wiederholungsgefahr - kann
jederzeit angenommen werden was das Risiko der
Vertragsstrafe realisiert.

= Auch im Fall eines erneuten Verstol3es reicht
eine Unterlassungserklarung nach "Hamburger
Brauch" aus, und zwar auch ohne Mindeststrafe.

— Mdglichkeit der Festsetzung einer héheren
Vertragsstrafe ist dem ,Hamburger Brauch®
iImmanent.
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= ABER: Lehnt der Glaubiger die
Unterlassungserklarung ab, kommt kein
Unterlassungsvertrag zustande

Es fehlt dann an der erforderlichen
abschreckenden Wirkung der
Unterlassungserklarung durch die im
Fall zukilnftiger Verst63e drohende Vertragsstrafe

= Der Schuldner hat jedoch die Mdglichkeit, sich im
Falle einer gerichtlichen Geltendmachung des
Unterlassungsanspruchs trotz ausreichender
Unterwerfung durch ein sofortiges Anerkenntnis
nach § 93 ZPO der Kostenlast zu entziehen.
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HOhe der Vertragsstrafe ohne Verletzung
OLG Nurnberg, Hinweis-Beschluss vom 26.9.2022 —
3 U 1101/22

Klagerin ist Inhaberin zweier beim DPMA registrierter
Wortmarken ,,Barentaler” fur Dienstleistungen

= Sie hatte den Beklagten, in Hinblick auf die Verwendung von an
seine Kunden ausgegebene Wertchips zur Einldsung gegen
bestimmte Pramien mit der Bezeichnung ,M2 s Baren-Taler” wegen
Markenverletzung abgemahnt.

= Beklagter unterzeichnete eine strafbewahrte
Unterlassungserklarung nach ,Hamburger Brauch®.

= Stellte Nutzung der ,Baren-Taler” auf seiner Internetseite aber nicht
ein.

= Klagerin macht fur zwei Verstol3e gegen die
Unterlassungsvereinbarung, Vertragsstrafen in Hohe von 5100€
und 8000€ geltend.
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HOhe der Vertragsstrafe ohne Verletzung
OLG Nurnberg, Hinweis-Beschluss vom 26.9.2022 —
3 U 1101/22

= Gericht stellt fest: Benutzung von ,M2's Baren-Taler” durch den Beklagten
begriindet keine Ahnlichkeit mit den fur die Klagerin eingetragenen
"Barentaler" Dienstleistungen.

= Daher: Vertragsstrafe war zu reduzieren, OLG verurteilte den Beklagten
zur Zahlung iHv 3000€ und 4000€

= FUr die H6he der Vertragsstrafe ist nicht unmittelbar von Bedeutung, ob
sich das beanstandete Verhalten als Verletzung qualifizieren lasse.

= H6he hangt aber aul3er von der Bedeutung, Schwere und Gewicht des
VerstolR3es auch davon ab, welche Rechtspositionen wie intensiv
beeintrachtigt worden ist.

» Daher jedenfalls mittelbar von Bedeutung, ob der Beklagte durch
seine Handlung zugleich typische Markenfunktionen beeintréachtigt
hat.
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Vielen Dank!
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Inre Ansprechpartner

Dr. Dirk Wieddekind

Partner, Hamburg
+49 40 36803-159
d.wieddekind@taylorwessing.com

Dirk Wieddekind ist Fachanwalt fur gewerblichen Rechtsschutz und Mitglied der Practice Area
Trademarks, Advertising und Design. Er berat vornehmlich Unternehmen aus der Medien- und IT-
Branche sowie der Konsumguterindustrie in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des
Urheberrechts. Ein Schwerpunkt seiner Tatigkeit liegt auf der Prozessvertretung in Urheber-,
Wettbewerbs-, und Markenrechtsstreitigkeiten. Er berat aul3erdem bei Abschluss und Ausgestaltung
von Lizenzvertragen und anderen immaterialgiiterrechtsbezogenen Transaktionen sowie zu Fragen
des Presse- und AuRerungsrechts.

Sprachen

= Deutsch, Englisch
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” Haufig empfohlen fir Marken-, Design- und Wettbewerbsrecht,

JUVE 2016/2017 - 2020/2021

,Dirk Wieddekind arbeitet sehr proaktiv und I6sungsorientiert. Schnelle
und kompetente Beratung*
Legal 500 Deutschland 2020

Hervorgehoben als ,Bester Anwalt” fir Medien- und Urheberrecht,
Best Lawyers in Germany, Handelsblatt 2020

Besonders empfohlen fir Marken- und Wettbewerbsrecht,
~herausragender Litigator und IP-Rechtler” Legal 500 Deutschland 2015
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