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Vorwort zur 6. Auflage

Die Zahl der jahrlichen Anmeldungen in Alicante hat sich 2023 wieder auf etwas
iiber 175.000 stabilisiert, nachdem sie im auferordentliche Jahr 2021 fast 200.000
erreicht hatte. Bislang wurden seit 1996 insgesamt knapp 3 Mio. Marken angemel-
det. Deutschland hilt dabei mit an die 460.000 (15,52 %) die Spitzenposition. Die
gebriuchlichste Verfahrenssprache ist Englisch mit 45,18 %, danach folgt Deutsch
mit 16,23 %.

Uberwiegend werden Wortmarken angemeldet (56,86 %), danach folgen Bildmar-
ken mit 42,55 %. Dagegen spielen die anderen Markenformen kaum eine Rolle: so
die dreidimensionalen mit 0,44 %, die Farbmarken mit 0,04 %, die Positions- und
Klangmarken mit je 0,02 % und die Bewegungs- und Mustermarken mit 0,01 %. Die
tibrigen Markenformen sind praktisch irrelevant. 99,86 % der Anmeldungen betreffen
Individualmarken, jedoch nur 0,11 % Kollektiv- und 0,03 % Gewihrleistungsmarken.

Nach wie vor ist die Unionsmarke das zentrale Thema der Rspr des EuG. Etwa 1/3 der
Verfahren vor dem Gericht, regelmifig iiber 300 jedes Jahr, sind Entscheidungen im
Instanzenzug iiber dem EUIPO. Im Jahr 2023 haben zB die BK 2.621 Entscheidungen
getroffen, von den angefochtenen (etwa 11 %) wurden 87 % in Ex-parte- und 71 %
in Inter-partes-Verfahren bestitigt. Dagegen hat sich der EuGH fast vollstindig aus
der Rspr im Instanzenzug tiber dem EUIPO zuriickgezogen. In bislang tiber 200 Ver-
fahren wurden die Rechtsmittel nicht zugelassen und lediglich sechs markenrechtliche
Fille konnten diese Hiirde iiberspringen, allesamt zu verfahrensrechtlichen Fragen.

Das EUIPO hat seine Datenbanken kontinuierlich weiter ausgebaut. So sind zB der-
zeit tiber 124 Mio. Marken in TMview aufrufbar.

Auf die gewachsenen Anforderungen hat das Amt mit zahlreichen Beschliissen des
Exekutivdirektors sowie des Prisidiums der BK des EUIPO reagiert, die zu teilweise
tiefgreifenden Anderungen in der Verwaltungspraxis gefithrt haben. Die 6. Auflage
trigt sowohl diesen Verinderungen der Verwaltungspraxis Rechnung als auch der
umfangreichen aktuellen Rspr.

Als Mitglied der Beschwerdekammern (BK) in Alicante war der Autor seit dem Start
am Aufbau des europiischen Markensystems beteiligt. Seit dem Anbeginn hat er
aktiv dessen Entwicklung mitgestaltet und verfolgt die Weiterentwicklung nunmehr
als Rechtsanwalt. Da er simtliche Entscheidungen aus Luxemburg auswertet, kann
er in diesem Praxishandbuch auf die relevanten verfahrens- und materiell-rechtlichen
Weichenstellungen verweisen.

Die Gesamtdarstellung gibt angesichts der wachsenden Bedeutung des Markensys-
tems in Europa einen schnellen, klaren und umfassenden Uberblick und hebt speziell
die erheblichen Abweichungen zum deutschen Verfahrensrecht und die noch immer
bestehenden Besonderheiten zum inzwischen harmonisierten deutschen Recht hervor.
Sie ist ideal fiir alle, die sich mit der Unionsmarke als Praktiker befassen, zu Studien-
zwecken oder zur Spezialisierung einarbeiten wollen.
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Vorwort zur 6. Auflage

Fir Hinweise und Anregungen zum Buch an »a.bender@vossius.eu« danke der Autor
allen aufmerksamen Lesern.

Miinchen und Alicante, im September 2024 Achim Bender

Die Online-Version der 6. Auflage wird mehrmals jihrlich aktualisiert.

Carl Heymanns Verlag 2025
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26.2.2009; ABL L 78/1 (aufgehoben durch die UMYV, die an
ihre Stelle getreten ist)

Charta der Grundrechte der Europiischen Union; ABL. C
202/389 vom 7.6.2016

grundsitzlich(e, en)

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler
Teil (Zeitschrift)

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im
Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht (Zeitschrift)
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
Rechtsprechungs-Report (Zeitschrift)
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Abkirzungsverzeichnis

GSortenschutzV
g.t.S

g.U.

HABM

HDB

HdB Markenpraxis
HK-MarkenR

IAK

idF

idR

insb
IR-Marke
iSd

iSv

iVm

Kap.
Kl

MarkenG

MarkenR

MarkenRL

MarkenRL aF

mE
Mio.
Mitt
MMA

MSchG

mwN

XVI

VO (EG) 2100/94 des Rates vom 27.7.1994 iiber den
gemeinschaftlichen Sortenschutz idF der VO 15/2008 des
Rates vom 20.12.2007; ABIL. L 8/2

Garantiert traditionelle Spezialitit

Geschiitzte Ursprungsbezeichnung

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarke (Marken, Muster
und Modelle) (vom 1.4.1996 bis 23.3.2016, jetzt EUIPO)
Harmonisierte Datenbank des EUIPO und der nationalen
Amter zu Waren und DL

Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2016

Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, 2020

Impact Assessment (Arbeitspapier der Kommission vom
27.3.2013 zur Folgenabschitzung der Reformvorschlige zur
MarkenRL und zur GMV (http://ec.curopa.cu/internal
market/indprop/tm/index_de.htm)

in der Fassung

in der Regel

insbesondere

international registrierte Marke (Internationale Registrierung)
im Sinne des/der

im Sinne von

in Verbindung mit

Kapitel
Klasse(n)

Markengesetz (Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen) vom 25.11.1994 idF vom 10.8.2021;
BGBL IS. 13490

Zeitschrift fir deutsches, europiisches und internationales
Markenrecht

Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europiischen Parlaments und
des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken
(Neufassung); ABL L 336/1

Richtlinie 89/104/EWG des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 21.12.1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten tiber die Marken idF 2008/95/EG der
Neukodifizierung vom 22.10.2008; ABL. L 299/25

meines Erachtens

Millionen(en)

Mitteilungen der Deutschen Patentanwilte

Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung
von Marken

osterreichisches Markenschutzgesetz

mit weiteren Nachweisen
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Abkiurzungsverzeichnis

NBE
nF
NK

NKA
Nr
OBl
OGH

PAVIS PROMA

PA-EuGH
PDVerfO-EuG
PMMA
PriambelRL
PriambelRL aF
PriambelUMV

Priambel GMV
PvVU

Rdn
Rn
Rspr

s.
S.
s.a.

Satzung-EuGH

Slg.

Nichtbenutzungseinrede

neue(r) Fassung

Nizzaer Klassifikation, internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen nach dem Nizzaer
Klassifikationsabkommen (NKA), die alle fiinf Jahre in
aktualisierter Ausgabe erscheint und jahrlich neu angepasst
wird

Nizzaer Abkommen iiber die internationale Klassifikation fiir
die Eintragung von Marken

Nummer(n)

dsterreichische Blitter fiir Gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht
Oberster Gerichtshof Osterreichs

PAVIS PROMA Markenentscheidungen (BPatG, BGH,
EUIPO, EuG und EuGH) im Internet, bearbeitet von
Richtern des Bundespatentgerichts mit fortlaufender
Aktualisierung (www.pavis-proma.de)

Praktische Anweisungen fiir die Parteien in den Rechtssachen
vor dem EuGH vom 10.12.2019; ABI. 2020 L 42 I/1
Praktische Durchfithrungsbestimmungen zur VerfO-EuG in
konsolidierter Fassung vom 1.4.2023; ABI. L 73/58
Protokoll zum Madrider Abkommen iiber die internationale
Registrierung von Marken

Erwigungsgriinde der Priambel der aktuellen MarkenRL vom
16.12.2015, ABL. L 336/1

Erwigungsgriinde der Priambel der fritheren MarkenRL vom
22.8.2008, ABIL. L 299/25

Erwigungsgriinde der Praambel der UMV

Erwigungsgriinde der Priambel der GMV

Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums

Deutsches Institut fiir Giitesicherung und Kennzeichnung e.V.
Randnummer(n) innerhalb des Werkes

Randnummer(n) in Entscheidungen und externen Werken
Rechtsprechung

siehe

Satz, Seite

siehe auch

Protokoll (Nr 3) zu EUV und AEUYV iiber die Satzung des
Gerichtshofs (EuGH) in konsolidierter Fassung vom 1.5.2019
aufgrund VO (EU, Euratom) 2019/629 vom 17.4.2019; ABI.
L 111/1 vom 25.4.2019

Sammlung der Rechtsprechung des EuGH und des EuG (bis
2011, danach nur mehr online tiber www.curia.curopa.cu
verfiigbar)
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Abkirzungsverzeichnis

sog.
st.
stRspr

TLT

TRIPS

ua
UD
UbVv

UGM
UKM
UMDV

UMRL

UMV

Union
usw

uU
VerfO-BK

VerfO-EuG

XVl

sogenannt(e, er, es)
stindig(e, er)
stindige Rechtsprechung

Markenrechtsvertrag, Genf 1994, in Kraft seit 1.8.1996,
BGBL. 2002, I11/175, idF von 2006 (Singapur), in Kraft seit
16.3.2009; www.wipo.int/treaties

Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums vom 15.4.1994; ABI. L 336/213

unter anderem

Unionsdesign

UnionsdesignVO (bei Redaktionsschluss noch im
Gesetzgebungsverfahren: Interinstitutional File:
2022/0391(COD), s. https://eur-lex.curopa.eu/procedure/
EN/2022_391)

Unionsgewihrleistungsmarke

Unionskollektivmarke

Durchfithrungs-VO (EU) 2018/626 der Kommission vom
5.3.2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen
der VO (EU) 2017/1001 iiber die Unionsmarke und zur
Aufhebung der UMDYV (EU) 2017/1431 (der Kommission
vom 18.5.2017 mit Einzelheiten zur Umsetzung von
Bestimmungen der VO [EG] 207/2009 des Rates tiber die
Unionsmarke); ABl. L 104/37 vom 24.4.2018.
Priifungsrichtlinien des EUIPO, die stindig aktualisiert
werden, verfligbar in den Amtssprachen der Union auf der
Internetseite www.euipo.europa.eu

VO (EU) 2017/1001 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 14.6.2017 {iber die Unionsmarke; ABI. L 154/1;
idF von Art. 63 der VO (EU) 2023/2411 vom 18.10.2023;
ABI. L 2023/2411; ersetzt die VO (EU) 2015/2424 des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur
Anderung der VO (EG) 207/2009 des Rates iiber die
Gemeinschaftsmarke und der VO (EG) 2868/95 der
Kommission zur Durchfiithrung der VO (EG) 40/94 des Rates
tiber die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der VO
(EG) 2869/95 der Kommission iiber die an das
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarke (Marken, Muster
und Modelle) zu entrichtenden Gebiihren; ABIL. L 341/21.
Europiische Union

und so weiter

unter Umstinden

VO (EG) 216/96 der Kommission vom 5.2.1996 iiber die
Verfahrensordnung vor den BK des HABM idF vom
6.12.2004; vollstindig aufgehoben durch die UMV
Verfahrensordnung des Gerichts (EuG) in konsolidierter
Fassung vom 1.4.2023; ABL. L 44/8 vom 14.2.2023
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Abkiurzungsverzeichnis

VerfO-EuGH

Verz.
VerzWDL
vgl

VO

WerbungRL

WIPO
WRP
WTO

zB
Ziff
zutr

Verfahrensordnung des Gerichtshofs (EuGH) in konsolidierter
Fassung vom 26.11.2019; ABI. L 316/103 vom 6.12.2019
Verzeichnis

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

vergleiche

Verordnung(en)

Richtlinie 2006/114/EG des Europiischen Parlaments und
des Rates vom 12.12.2006 iiber irrefithrende und
vergleichende Werbung; ABI. L 376/21

Weltorganisation fiir Geistiges Eigentum

Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)

World Trade Organization (Welthandelsorganisation)

zum Beispiel

Ziffer

zutreffend
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Zitierhinweis

Dieses Onlinewerk wird regelmifig akcualisiert. Den derzeitigen Stand entnehmen
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Dadurch ergeben sich Abweichungen zur 6. Auflage des Printwerks

Fiir eine exakte Zitierung bitte die Online-Ausgabe unter Angabe des Bearbeitungs-
stands wie folgt zitieren:

»Bender, Unionsmarke, 6. Auflage, Kap. 6 Rdn. 31 [August 2025]«
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D. Die Anmeldung der Unionsmarke

730 Dagegen scheiterte ein Nichtigkeitsantrag gegen die ua fiir Reinigungsmittel, Reini-

731

732

733

gungsmaschinen und deren Wartung eingetragene Marke WET DUST CAN’T FLY,
weil diese Waren und DL nicht dazu dienen, Staub zu befeuchten, sondern um Tep-
piche, Bodenbelige, Polstermébel und Fenster von Schmutz zu reinigen. Auf§erdem
ist diese Kombination sprachlich ungenau, da Staub kein Staub mehr ist, wenn er nass
ist’®. Ebenso konnte sich im Nichtigkeitsverfahren die fiir Bekleidung, Schuhwaren
und Kopfbedeckungen eingetragene Marke LOVE 7O LOUNGE behaupten, da die-
ser Begriff mit der Bedeutung von ganzheitlicher Freude am Faulenzen im Hinblick
auf die geschiitzten Waren vage, unklar und héchstenfalls andeutend ist™. Schlief3-
lich erkannte das EuG dem Spruch /7°S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS
Unterscheidungskraft zu, weil die Verbraucher wegen der koordinierenden (wohl
cher einschrinkenden) Verbindung »but« in der Zeichenmitte einen Gegensatz zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Teil wahrnehmen werden und die Anmeldung
somit eine Botschaft vermittelt, die geeignet ist, in den Képfen des von Milchersatz-
produkten angesprochenen Publikums einen Erkenntnisprozess auszuldsen, der sie
einprigsam macht””'.

5. Wortkombinationen

Bei Wortkombinationsmarken miissen ein etwaiger beschreibender Charakeer und feh-
lende Unterscheidungskraft nicht nur gesondert fiir jedes Wort, sondern auch fiir das
durch die Worter gebildete Ganze festgestellt werden.

Jede klar erkennbare Abweichung oder Abwandlung von der im tiblichen Sprachgebrauch
der betroffenen Verbraucherkreise fiir die Bezeichnung der Ware oder der DL oder
ihrer wesentlichen Merkmale verwendeten Ausdrucksweise ist geeignet, einer Wort-
verbindung die erforderliche Schurtzfihigkeit zu verleihen, soweit sie nicht lediglich
als Hor- oder Schreibfehler erscheint.

Handelt es sich also um eine Wortneuschipfung, eine der Struktur nach ungewihnliche
Kombination, also das Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, die keinen bekannten
Ausdruck zur Bezeichnung der Waren oder DL bzw von ihren wesentlichen Elemen-

789 EuG, 22.01.2015,T-133/13 = WET DUST CAN’T FLY. Dies erscheint aber im Hinblick
zB auf Dampfstaubsauger nicht iiberzeugend. Die BK hat zB auch den Slogan SEE THE
UNSEEN. fiir zahlreiche Waren und DL der KI. 9 und 35 als unterscheidungskriftig
angesehen; BK, 20.10.2015, R 1073/15-2.

790 EuG, 15.09.2017, T-305/16 — LOVE TO LOUNGE.

791 EuG, 20.01.2021, T-253/20 — IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS. Folg-
lich vermittelt die Anmeldung nicht nur die Vorstellung, dass die fraglichen Lebensmit-
tel der Milch dhneln und fir den menschlichen Verzehr bestimmt sind, sondern auch
diejenige, dass sie eben gerade nicht aus Milch selbst bestehen. Damit stelle die Marke
die allgemein anerkannte Vorstellung in Frage, dass Milch ein wichtiger Bestandteil der
menschlichen Ernihrung ist. Die Auffassung des EuG erscheint sehr kreativ. Es bleiben
mE doch erhebliche Zweifel, ob die Aussage »Es ist wie Milch, aber fiir Menschen, also
nicht fiir Tiere, nicht schlicht eine einfache beschreibende Angabe von Milchersatz fiir
den menschlichen Konsum ist.
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V. Fehlende Unterscheidungskraft D.

ten enthilt, so kann die so gebildeten Marke nicht von der Eintragung ausgeschlossen
werden’. Vorstellbar wire zB die Akzeptanz von grammatikalisch véllig missgestalte-
ten Begriffen als Marke, wie zB »Brusthuhn« anstelle der geldufigen »Hithnerbruste.

Jedoch erschien die Aufforderung 7AME IT fiir Mittel zur Kérper- und Schon-
heitspflege sowie Haarwisser als rein verkaufsférdernde Information, um die Haare
geschmeidig zu machen, und daher nicht unterscheidungskriftig’”. Dasselbe galt
als lobende Groflenangabe fiir Premium XL und Premium L fiir elekerische Apparate
und Solaranlagen™*. Auch diegesellschafter.de wird fiir Werbung, Geschiftsfithrung,
Ausbildung und Veranstaltungen nur als Internetportal und nicht als Angabe der
betrieblichen Herkunft verstanden”>. Selbst PHOTOS. COM fehlt die Unterschei-
dungskraft fiir Computersoftware, Zeitschriften und elektronische Publikationen, da
die Anmeldung in ihrer Gesamtheit nicht fantasievoll ist, sondern nur eine schlichte
Internetadresse ohne jeden Zusatz enthilt™".

Zuriickgewiesen wurde weiter 2good fiir Stif§- und Schokoladenwaren, da die Ziff »2«
in Kombination mit dem Wort »good« vom englischsprachigen Publikum als »too«
mit der Bedeutung von »auflerordentlich gut« verstanden wird, so dass das Zeichen
nur einen iiblichen anpreisenden Werbeslogan enthilt””’. Den strengen Anforde-
rungen an die Unterscheidungskraft von Wortzusammenstellungen wurde sogar die
grammatikalisch unkorrekte Kombination MIGHTY BRIGHT in Bezug auf tragbare
einschaltbare Lese- und Glithlampen nicht gerecht, da sie sofort als »michtig hell«
verstanden wird”®®.

Dasselbe gilt fiir HOUSE OF CARS fiir ua Reparatur, Wartung von Maschinen und
Kraftfahrzeugen, da damit ein Haus, ein Gebaude, ein Geschift von oder fiir Fahrzeuge
bezeichnet wird”®’. Auch Serviceplan fehlt die Unterscheidungskraft ua fiir Werbung,
Marketing, Geschiftsfilhrung, Designer-DL, weil dies als DL-Plan verstanden wird,
der ein breit gefichertes Angebot verschiedener Einzelleistungen enthilt, die magli-
cherweise nach Umfang oder Zeit gestaffelt werden konnen®.

Weiter wurde /DIRECT24 fiisr Computersoftware, Finanz-, Immobilienwesen und
Telekommunikation zuriickgewiesen, da sie als Kombination von »I«, hDIRECT« und
»24« mit dem Bezug auf Internet als direkte Anwendbarkeit ohne Unterbrechung
und den Einsatz rund um die Uhr verstanden wird®'. Dasselbe galt hinsichtlich von

792 EuGH, 12.02.2004, C-363/99 — Postkantoor, Rn 54 ff, 67 ff, 86, 98 ff; 12.02.2004,
C-265/00 — BIOMILD; EuGH, 23.10.2003, C-191/01 P - DOUBLEMINT, Rn 30-32.

793 EuG, 15.09.2009, T-471/07 — TAME IT, Rn 25, 26.

794 EuG, 17.01.2013, T-582/11. und T-583/11— Premium XL und Premium L.

795 EuG, 07.10.2010, T-47/09 — diegesellschafter.de, Rn 30-50.

796 EuG, 21.11.2012, T-338/11 — PHOTOS.COM.

797 EuG, 25.09.2015, T-366/14 — 2good.

798 EuG, 08.09.2015, T-714/13 — MIGHTY BRIGHT.

799 EuG, 17.04.2018, T-364/17 — HOUSE OF CARS.

800 EuG, 25.06.2020, T-379/19 — Serviceplan.

801 EuG, 03.09.2015, T-225/14 — IDIRECT24.
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D. Die Anmeldung der Unionsmarke

Computersystemen auch fiir Nezguru, da sich das Zeichen auf einen Experten in den
elektronischen Medien, dem Internet bezieht®2.

Dagegen erschien HOT SOX als nicht beschreibend und unterscheidungskriftig fiir
Strumpfwaren. SOX entspricht schon nicht exakt dem englischen Wort »socks« (Socken)
und der Begriff »hot« (heif§) hat mehrere Bedeutungen, ua sehr warm, aber auch
populir, modisch oder stark nachgefragt und lustvoll, erotisch. Jedoch kann »heifle
Socken« nicht als Bezeichnung von warmen oder wirmenden Strumpfwaren verwendet
werden, und zum Anmeldezeitpunkt im Jahr 2008 war kein Verstindnis in Richtung
auf modisch angefragte Socken feststellbar. Es ist auch hchst unwahrscheinlich, dass
das Publikum die Marke als erotische oder sexy Socken verstehen wird®®.

Ebenso wenig mangelt die Unterscheidungskraft der Anmeldung real nature fiir ua
Werbung, Marketing und betriebswirtschaftliche, organisatorische Beratung, da es
insoweit an einem hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen
diesen DL und einer besonderen Natiirlichkeit fehlt*. Dasselbe gilt fiir Coo/TUBE in
Bezug ua auf Schutzvorrichtungen fiir Stromleitungen, Isolierhiillen zur elektrischen
Abschirmung von Kabeln, da es als ambivalente Botschaft, ja sogar als tiberraschen-
des und unerwartetes Wortspiel wahrgenommen wird und somit leicht einprigsam
ist. Denn die Marke kann den Verkehr an zwei Bedeutungen denken lassen, die sich
deutlich voneinander unterscheiden, nimlich an ein Rohr, das kiihlt oder kiihl bleibt,
oder als Hinweis auf ein ldssiges oder angenchmes Rohr®®.

6. Bildmarken

Eine Bildmarke ist eine spezielle grafische Darstellung oder eine Kombination von
Wort- und Bildelementen mit oder ohne Farbe. Dieser Begriff schliefit also sog. Wort-/
Bildmarken mit ein. Soweit die Begriffsbildung des Wortelements nur andeutend,
aber nicht eindeutig beschreibend ist, kann ihr der Schutz nicht verweigert werden®.

Jedoch sind Zeichen, die im Wesentlichen einen beschreibenden Begriff enthalten
und nur geringfiigige oder gewohnliche grafische Elemente aufweisen, wie hiufig ver-
wendete typografische Merkmale, zB eine geldufige (handschriftliche) Schriftart und
Buchstaben von unterschiedlicher Strichstirke bzw Grofle, eine Fett- oder Kursiv-
schrift, Satzzeichen oder andere iiblicherweise im geschiftlichen Verkehr verwendeten

802 EuG, 17.01.2017, T-54/16 — NETGURU.

803 EuG, 26.02.2016, T-543/14 - HOT SOX.

804 EuG, 20.09.2019, T-458/18 — real nature, Rn 30-34, 48—54. Fiir Nahrungserginzungs-
mittel, Spielzeug fiir Haustiere und Handel damit wurde die Anmeldung allerdings als
beschreibend zuriickgewiesen; Rn 21-29.

805 EuG, 16.06.2021, T-481/20 — CoolTUBE.

806 EuG, 16.09.2009, T-180/07 — MADRIDEXPORTA.
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Symbole, wie das °-Symbol®”, oder Rahmen, Binder®®, Etiketten®” oder Stempel,

insb wenn letztere als Rahmen oder Umrandung verwendet werden, nicht unter-
scheidungskriftig.

Dasselbe gilt bei senkrechter, auf dem Kopf stehend oder in einer oder mehreren Zei-
len erfolgter Anordnung von Wortelementen. Auch das blofe Hinzufiigen von Farben
zu einem beschreibenden bzw nicht unterscheidungskriftigen Wortelement, sei es zu
den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, reicht nicht aus, um einer Marke Unter-
scheidungskraft zu verleihen, es sei denn, die Farbanordnung ist sehr ungewshnlich
und fiir den maf3geblichen Verbraucher einprigsam. Wenn nimlich die grafischen
Elemente die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der beschreibenden Bedeutung
des Wortelements abzulenken vermégen oder in der Lage sind, einen bleibenden Ein-
druck der Marke zu hinterlassen, ist die Anmeldung eintragungsfihig®'°.

Bildmarken ohne beschreibende Elemente verfiigen idR tiber die erforderliche Unter-
scheidungskraft, wobei an den Grad einer fantasievollen, auffilligen und merkfihigen
Gestaltung nur geringe Anspriiche zu stellen sind. Insb komplexere Gestaltungen sind
unterscheidungskriftig, zB die Grafik des Jeep-Kiihlergrills*'', die wegen ihrer Unge-
wohnlichkeit, Uniiblichkeit, ja ihrer aus fritheren Zeiten stammenden Gestaltung
zur Erkennung eines Modells, einer Modellpalette und damit verschiedener Fahr-
zeugmarken dienen kann. Dasselbe gilt fiir die Abbildungen von halbmondfirmigen
Kurven®? hinsichtlich von Pharmazeutika. Diese werden nimlich weder als Pillen-
form verstanden, noch stellen sie eine geometrische Form dar. Mit ihrer Anlehnung
an den Buchstaben »C« und einen Halbmond, mit den unterschiedlichen Farbténen,
dem Spiel von Licht und Schatten sowie der verschieden dicken und leicht gedrehten
Kurvenlinie verfiigen sie {iber eine gewisse Eigentiimlichkeit.

Abb. 7

807 EuGH, 15.09.2005, C-37/03 P — BiolD, Rn 68-75.

808 EuG, 19.11.2009, T-425/07 und T-426/07 — Bildmarken 100 und 300; bestitigt durch
EuGH, 22.06.2011, C-56/10 P.

809 EuG, 03.07.2003, T-122/01 — BEST BUY fiir ua Reparatur- und Wartungs-DL. S.a.
EuG, 15.12.2009, T-476/08 — BEST BUY 11, fiir eine Vielzahl unterschiedlichster Waren
und DL; bestitigt durch EuGH, 13.01.2011, C-92/10 P.

810 S. hierzu GMitt zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft — Wort-/Bildmar-
ken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskriftigen Wortern vom 02.10.2015 (mit
Beispielen).

811 EuG, 06.03.2003, T-128/01 — Jeep-Kiihlergrill, Rn 41, 42, 46.

812 EuG, 15.12.2016, T-678/15 und T-679/15 — Grauer und Griiner Halbmond.
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Weiter wird der Durchschnittsverbraucher auch keinen unmittelbaren Zusammenhang
zwischen der Darstellung eines roten Hummers und den Merkmalen von Siifiwaren,
Schokoladen und Kaffee herstellen, so dass die in einem Nichtigkeitsverfahren ange-
fochtene Marke als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft dienen kann®'®. Dasselbe
gilt bei einer Fledermaus in ovaler Umrandung (Batman) fiir ua Hiite, Hemden, Hosen,
Kostiime, Schuhe und Scherzartikel®'4. Von der BK wurde das Foto des Gesichts einer
Frau als unterscheidungskriftig angesehen, da es die einzigartige Darstellung dieser
Person einschl. ihrer spezifischen duferen Merkmale mit ihren Gesichtsziigen enthile
und daher die Identifizierung einer individuellen Person erméglicht®”.

Im Allgemeinen ist eine Marke jedenfalls dann eintragungsfihig, wenn ein Bildele-
ment, das selbst unterscheidungskriftig ist, einem beschreibenden oder nicht unter-
scheidungskriftigen Wortelement hinzugefiigt ist, sofern das Bildelement aufgrund
seiner Grofle und Position klar im Zeichen erkennbar, insb dominierend bleibt®®.

Ein Bildelement ist jedoch als nicht unterscheidungskriftig anzusehen, wenn es sich
um eine naturgetrene Abbildung der Waren und DL handelt oder um eine symbolische
oder stilisierte Darstellung, die nicht wesentlich von deren gebriuchlicher Wiedergabe
abweicht oder wenn es eine direkte Verbindung zu den charakreristischen Merkma-
len der Waren und DL aufweist. Das gilt auch fiir Bildelemente, die gewohnlich im
geschiftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und/oder
DL verwendet werden oder verkehrsiiblich sind®.

Das erforderliche Mindestmaf§ an Unterscheidungskraft fehlt Bildmarken, wenn sie eine
dufSerst einfache, gewdhnliche und banale Form aufweisen, die nicht erheblich von
der Norm oder den {iiblicherweise in der jeweiligen Branche verwendeten Formen
abweicht, oder ausschlieflich dekorative Funktion haben®'®, wie zB die Silhouette eines
Wappens ohne jeden Inhalt fiir ua Papierwaren und Bekleidung (s. Rdn 724)%" oder
zwei sich gegeniiberliegende Bigen fiir eine ganze Reihe von Waren und DL und zwei
gespiegelte schrige rote Linien fiir technische Waren und DL (s. Rdn 725)%.

813 EuG, 06.10.2021, T-254/20 — Hummer.

814 EuG, 07.06.2023, T-735/21 — Fledermaus in ovaler Umrandung (Batman), Rn 32-46.
Zwar weist die Marke auf das Batman-Symbol hin, jedoch schlieffit der Umstand, dass
sie mit einer fiktiven Figur in Verbindung gebracht wird, als solcher nicht aus, dass sie
auch als Hinweis auf die Herkunft der streitigen Waren dienen kann.

815 BK, 16.11.2017, R 2063/16—4 — Foto des Gesichts einer Frau.

816 S. hierzu GMitt zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft — Wort-/Bildmarken
mit beschreibenden/nicht unterscheidungskriftigen Wortern vom 02.10.2015.

817 S. hierzu GMitt zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft — Wort-/Bildmarken
mit beschreibenden/nicht unterscheidungskriftigen Wértern vom 02.10.2015.

818 EuGH, 26.04.2012, C-307/11 P — Winkel (Deichmann), Rn 50-53.

819 EuG, 10.12.2015, T-615/14 — Silhouette eines Wappens, Rn 33—41.

820 EuG, 04.04.2019, T-804/17 — Zwei sich gegeniiberliegende Bégen; Rechtsmittel nicht
zugelassen, EuGH, 01.10.2019, C-460/19 P.

821 EuG, 28.03.2019, T-829/17 — Zwei gespiegelte schrige rote Linien.
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Abb. 8

Abb. 9

Nicht unterscheidungskriftig sind weiter ein rot-weiff kariertes Muster™* fiir Milch und
Milcherzeugnisse, ein Smiley-Halbmund®® fiir ua Edelmetalle, Taschen und Bekleidung.

Dies gilt ebenso fiir Zeichen, die nur als Verzierung wahrgenommen werden, wie ein
mit gestrichelten Linien umsiumter Winkel** fiir (orthopidische) Schuhwaren, fiinf
parallele Steifen auf der Seite eines Schuhs®™® (s. Rdn 728) oder eine schlichte Wellen-
linie®® fiir Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen sowie eine geschwungene
wezﬁe Linie in dunklem Quadyat fiir ua Werbung, Marketing, Bauwesen, wissenschaft-
liche und technologische Dienste®”.

Abb. 10

Auch sich kreuzende Wellenlinien®*® sind ua fiir drztliche Instrumente, Lederwaren und
Bekleidung nicht eintragungsfihig. In Anbetracht der Merkmale, die dem Zeichen

822 FuG, 03.12.2015, T-327/14 — Rot-weif$ kariertes Muster.

823 EuG, 29.09.2009, T-139/08 — Smiley-Halbmund.

824 FuG, 13.04.2011, T-202/09 — Winkel (Deichmann).

825 EuG, 13.06.2014, T-85/13 — Fiinf parallele Streifen auf Schuh I. Auch als Positions-
marke hat eine derartige Anmeldung keine Chance; EuG, 04.12.2015, T-3/15 - Fiinf
parallele Streifen auf Schuh II.

826 EuG, 06.11.2014, T-53/13 — Wellenlinie.

827 EuG, 13.09.2023, T-745/22 — Geschwungene weifle Linie in dunklem Quadrat.

828 EuG, 09.11.2016, T-579/14 — Sich kreuzende Wellenlinien; bestitigt durch EuGH,
13.09.2018, C-26/17 P, Rn 40, 41.
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innewohnen, das sich aus einer Serie von sich regelmiflig wiederholenden Bestandtei-
len zusammensetzt, und der Art der beanspruchten Waren ist es nimlich grds dafiir
pridestiniert, auf deren Oberfliche angebracht zu werden. Aus seinem Wesen folgt
daher eine Wahrscheinlichkeit, als Oberflichenmuster verwendet zu werden und damit
mit dem Erscheinungsbild der betr Waren zu verschmelzen.

Abb. 11

Unterscheidungskraft fehlt ebenfalls, wenn die Zeichen lediglich ein simples Ausru-
fezeichen®® fiir Schmuck und Bekleidung beinhalten, das als blofSe Anpreisung oder
als Blickfang wahrgenommen wird, oder nur geometrische Grundfiguren, wie Punkte,
Linien, Liniensegmente, Kreise, ein Dreieck*™, Rechreck*>' darstellen, auch wenn letz-
teres mit drei Farbstreifen gefiillt ist*>? oder einen weiflen Kreis mit Offnung nach
unten enthile®,

829 EuG, 30.09.2009, T-75/08 —! (Ausrufezeichen) und T-191/08 —! (Ausrufezeichen in
einem Rechteck).

830 EuG, 05.04.2006, T-388/04 — Horizontale Linie, die in einem Dreieck endet (fiir Beklei-
dung); EuG, 28.06.2017, T-470/16 — Dreieck; selbst wenn das Zeichen als eine aus zwei
Dreiecken bestehende Figur angeschen werden kann (fiir verschiedene Waren); bestitigt
durch EuGH, 30.11.2017, C-520/17 P.

831 EuG, 13.07.2011, T-499/09 — Rechteck in Purpur (auf einer Seite nach auflen gewdlbt)
(fiir Waren und DL der Kl. 1 bis 45).

832 EuG, 20.07.2017, T-612/15 — Drei vertikale Streifen; bestitigt durch EuGH, 07.09.2018,
C-547/17 P; EuG, 09.09.2020, T-81/20 — Rechteck mit drei farbigen Segmenten; Rechts-
mittel nicht zugelassen, EuGH, 11.02.2021, C-600/20 P.

833 EuG, 03.12.2015, T-695/14 — Schwarzes Rechteck mit weiflem Kreis (fiir ua Waschmit-
tel, Kosmetika, alkoholische und alkoholfreie Getrinke).
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Abb. 12

Das gilt weiter fiir Linien in Schwarz und Weif#*, fiir ein im unteren Bereich leicht
J-formig geschwungenes Parallelogramm®, ein konvexes griines Quadrat™®, ein Fiin-
feck®7, einen achreckigen griinen Rahmen®®, Trapeze, Ellipsen, fiir die Ikone einer
Glocke bei wissenschaftlichen Geriten und Computern, weil ein Klingel- oder Glo-
ckenton die besondere Aufmerksamkeit fiir eine Nachricht, eine Warnung hervorrufen
oder einen Anti-Diebstahlsalarm auslésen kann®, oder fiir schlichte Piktogramme,
nimlich eine Hand, eine Karte haltend®®, als Gebrauchshinweis zur Vornahme von
Transaktionen an Bankautomaten.

Abb. 13

Die grafische Stilisierung eines Herzens wiederum wird nur als Hinweis auf die bean-
spruchten medizinischen DL im Bereich von kardiovaskuliren Erkrankungen wahrge-
nommen®". Selbst ein geschliipfies Kiiken ist fiir ua Babyiiberwachungsgerite, LED-Lam-
pen, Leuchten und Spielzeug nicht schutzfihig, weil die Marke als blofle Variante
von in dieser Branche durchaus tiblichen, nicht natiirlichen Tierformen erscheint®*2.
Auch eine schwarze Schleife ist fiir DL mit Bezug zum Thema Sterben nicht unter-

834 EuG, 05.10.2022, T-501/21 und T-502/21 — Linien in Schwarz und Weif3.

835 EuG, 13.04.2011, T-159/10 — Parallelogramm (fiir Waren und DL der Kl. 9 bis 45).

836 EuG, 09.12.2010, T-282/09 — Quadrat, konvex und griin (fiir Parfiimeriewaren, Taschen,
Restaurant- und Hoteldienste).

837 EuG, 12.09.2007, T-304/05 — Pentagon (fiir Wein), Rn 22-35.

838 EuG, 25.09.2015, T-209/14 — Achteckiger griiner Rahmen (in Form eines Qualititssie-
gels) (fiir Werbung), Rn 53-60; bestitigt durch EuGH, 07.04.2016, C-635/15 P. S.a.
EuG, 21.11.2018, T-460/17 — Achteckiger blauer Rahmen.

839 EuG, 07.11.2019, T-240/19 — Glocke.

840 FuG, 02.07.2009, T-414/07 — Hand, eine Karte haltend, Rn 37-40.

841 FEuG, 14.02.2019, T-123/18 — Herz.

842 EuG, 26.06.2024, T-595/23 — Geschliipftes Kiiken.

Leseprobe 185

757

758

759

760

GZ0z bepap suuewhsH e



Carl Heymanns Verlag 2025

761

762

763

D. Die Anmeldung der Unionsmarke

scheidungskriftig, da eine schwarze Schleife allgemein als Ausdruck der Trauer und
der Solidaritit mit Personen verstanden wird, die einen Angehdrigen oder sonstigen
Nahestehenden verloren haben®®.

Abb. 14

Bildmarken, die in der naturgetrenen Wiedergabe der Ware oder von Warenteilen selbst
bestehen, kann zwar grds die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, ihre
Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise wird aber nicht notwen-
dig die gleiche sein wie bei einer Marke, die nicht die Ware naturgetreu wiedergibt.
Bildmarken also, die lediglich die Abbildung des Erscheinungsbilds der beanspruch-
ten, nicht erheblich von der Norm oder der Brancheniiblichkeit im jeweiligen Sektor
abweichenden Waren oder deren Verpackung darstellen, sind nicht schutzfihigh.

Daher sind zB nicht unterscheidungskriftig: eine schwarze Linie mit Steinen bzw eine
weifSe Linie vor schwarzem Hintergrund®® in Bezug auf Halbleiter fiir Solarzellen, die
lediglich als schematische Darstellung einer Reihe von Sonnenkollektoren verstanden
werden, weiffe Punkte vor grauem, blauem, gelben und elfenbeinfarbigem Grund®*
fiir zahlreiche Waren und DL, verschiedenfarbige Karomuster®” fiir Leder-, Textil-
waren, Bekleidung und Koffer, farbige Schachbrettmuster™® fiir Lederwaren, GeséifSta-
schen™ fiir Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, eine Handtaschenform
fiur Handtaschen®°, Lowenkdipfe in einer Panzerkette fiir Knopfe und Edelmetalle®!
sowie dreilagige Tablettenformen fiir Wasch- und Geschirrspiilmittelmitcel®>2.

843 EuG, 09.09.2015, T-530/14 — Schwarze Schleife.

844 EuGH, 22.06.2006, C-25/05 P — Goldfarbene Bonbonverpackung (Werther’s Wick-
lerform), Rn 30-33.

845 EuG, 24.11.2016, T-614/15 — Schwarze Linie mit Steinen, und T-578/15 — Weife Linie
mit Steinen vor schwarzem Hintergrund.

846 EuG, 10.09.2015, T-77/14, T-94/14, T-143/14 und T-144/14 — Weifle Punkte.

847 FuG, 19.09.2012, T-326/10 ua — Karomuster. S.a. EuG, 03.12.2019, T-658/18 — Karo-
muster (graublau, weif$); Rechtsmittel nicht zugelassen, EuGH, 28.05.2020, C-74/20 P.

848 EuG, 21.04.2015, T-359/12 und T-360/12 — Schachbrettmuster in Braun/Beige und
in Grau.

849 EuG, 28.04.2009, T-282/07 und T-283/07 — GesifStasche links und rechts.

850 EuG, 21.10.2008, T-73/06 — Sac (Handtasche).

851 EuG, 05.02.2020, T-331/19 und T-332/19 — Léwenkopf in einer Panzerkette.

852 EuG, 17.01.2006, T-398/04 — TABS, Rn 29-39; bcstﬁtigt durch EuGH, 04.10.2007,
C-144/06 P.
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Abb. 14.1

Das gilt weiter fiir die Abbildungen typischer Blitter und Farben eines spanischen
Kartenspiels fiir Spielkarten®? oder die schwarz-weifle Wiedergabe von Spielbrettern
fiir Gesellschafisspiele fiir ua Computer, Spiele, Unterhaltung®™
einem Uhrenziffernblat?® fisr Uhren, Griine Facetten eines Gehduses fiir Heizungspum-
pen®®, oder einen Gitarrenkopf in Silber, Grau und Braun fiir Musikinstrumente®’.

Auch die Abbildung eines Menstruationstampons mit Pfeilen seiner Wirkweise ldsst
nicht auf die betriebliche Herkunft der Waren schliefSen, da sich der Gesamteindruck
des Zeichens auf die Kombination seiner funktionellen Elemente beschrinkt. Die
Besonderheit, dass mehrere Aspekte der Ware dargestellt werden, hat kein hinreichen-
des Gewicht, da sie es den maf3geblichen Verkehrskreisen nicht erméglichen wird,
die Anmeldewaren unmittelbar und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher
Herkunft zu unterscheiden®>®.

Schliefllich gilt dasselbe Eintragungshindernis ebenso fiir Verpackungsformen, wie eine
viereckige, griine Flasche mit dem Schriftzug OLIVE LINE fiir Olivensl®’, eine han-
delsiibliche, normale und traditionelle goldfarbene Bonbonverpackung in Wicklerform
fiir Bonbons®®, eine blau-weiffe quaderformige Verpackung fiir Siifiwaren®' sowie einen

853 EuG, 11.05.2005, T-160/02. bis T-162/02 — Kartenspiel, Rn 42-56; bestitigt durch
EuGH, 04.10.2007, C-311/05 1.

854 EuG, 03.03.2015, T-492/13 und T-493/15 — Spielbretter von Gesellschaftsspielen. Im ent-
schiedenen Fall handelte es sich um das »Mensch irgere Dich nicht«-Spiel. Der Umstand,
dass ein Teil des Verkehrs dieses Spiel wiedererkennen kann, belegt nicht die Unterschei-
dungskraft oder Verkehrsdurchsetzung der Anmeldung als Marke, sondern lediglich die
Bekanntheit dieses Spiels (Rn 39, 60.).

855 EuG, 14.09.2009, T-152/07 — Uhrenziffernblatt.

856 EuG, 09.12.2010, T-254/09 — Griine Facetten eines Gehiuses.

857 EuG, 08.09.2010, T-458/08 — Gitarrenkopf; bestitigt durch EuGH, 13.09.2011, C-546/10
P

858 EuG, 12.09.2013, T-492/11 — Menstruationstampon, Rn 21-28.

859 EuG, Urteil vom 11.04.2014, T-209/13 — OLIVE LINE.

860 EuG, Urteil vom 10.11.2004, T-402/02 — Goldfarbene Bonbonverpackung (Werther’s
Wicklerform); Slg. 2004, 11-3849; MarkenR 2005, 102; GRUR-RR 2005, 6; GRUR Int
2005, 317; ABLHABM 2005, 254; bestitigt durch EuGH.

861 EuG, Urteil vom 10.05.2016, T-806/14 — Blau-weifle quaderférmige Verpackung; besti-
tigt durch EuGH, Urteil vom 04.05.2017, C-417/16 P; MarkenR 2017, 271; GRUR-
Prax 2017, 301 LS.
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zgylindrischen Behilter aus Wellenlinien fiir Bonbons, Siff- und Backwaren®?. Denn die
Grundsitze, die in der Rspr im Zusammenhang mit dreidimensionalen Marken, die
aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehen, entwi-
ckelt wurden, sind auch auf Bildmarken anzuwenden, die aus der zweidimensionalen
Darstellung der beanspruchten Ware oder ihrer Verpackung bestehen. Sie gelten nicht
nur dann, wenn die zweidimensionale Marke aus einer Fotografie oder einer naturge-
treuen und perspektivischen grafischen Wiedergabe der Ware besteht, sondern auch
dann, wenn es sich um eine sehr einfache und rein schematische Warendarstellung
ohne jegliche Perspektive handelt.

Abb. 15

Hingegen fehlt einem Schliefimechanismus die Unterscheidungskraft nur fiir optische
Geriite, Brillen, Schmuckbehilter, Koffer und Taschen, nicht aber fiir Uhren, Juwe-
lier-, Lederwaren und Schirme®®.

7. Dreidimensionale Marken

Eine dreidimensionale Marke ist eine solche, die aus einer plastischen Form (einschl
Behiltern, Verpackung und der Ware selbst) besteht. Die (konkrete) Unterscheidungs-
kraft einer Marke bestimmt sich im Hinblick auf die beanspruchten Waren und DL
und auf die Anschauungen der beteiligten Verkehrskreise.

Dabei weichen die Kriterien fiir die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidi-
mensionaler Marken, die aus der Form der Waren bestehen, nicht von denjenigen fiir
andere Markenformen ab, so dass insoweit keine strengeren Kriterien angelegt werden
miissen. Jedoch wird es in der Praxis schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer
aus der Warenform bestehenden Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bild-
marke. Dies schliefSt jedoch nicht aus, dass dreidimensionale Warenformen infolge
Verkehrsdurchsetzung Schutzfihigkeit erlangen kdnnen®*.

Je mehr sich die angemeldete Form derjenigen annihert, in der die beanspruchte
Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso cher ist zu erwarten, dass die-
ser Form die Unterscheidungskraft fehlt. Denn nur eine Marke, die erheblich von der
Norm oder der Brancheniiblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunfts-

862 EuG, 29.03.2023, T-199/22 — Zylindrischer Behilter aus Wellenlinien, Rn 21-40.

863 EuG, 14.12.2011, T-237/10 — Schlieimechanismus; bestitigt durch EuGH, 15.05.2014,
C-97/12 .

864 EuGH, 18.06.2002, C-299/99 — Rasierscherkopf (Philips-Remington), Rn 48-50; EuGH,
08.04.2003, C-53-55/01 — Gabelstapler/Rado-Uhren/Stabtaschenlampen, Rn 42, 46, 48.
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