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A.
Grundlagentscheidungen im
harmonisierten

Markenrecht

Kik
Urteil des EvGH vom 9.9.2003, C-361/01 P

Es gibt keinen aligemeinen Grundsatz des
Gemeinschaftsrechts, der jedem Bilrger einen
Anspruch darauf gewdhrte, dass alles, was seine
Interessen berlthren konnte, unter allen Umstinden in
seiner Sprache verfasst sein miisste.

Das eingeschriinkte Sprachregime des HABM in
zweiseitigen Verfahren mit der Beschrankung auf die
funf in der europiischen Union meist gebrauchten
Sprachen ist sachgerecht und angemessen.




I.
zur Markenfihigkeit

Durchsichtiger Auffanghehiilter

als duberer Teil eines Staubsaugers
Urteil des EuGH vom 25.1.2007, C-321/03

Der Gegenstand der Anmeldung im Ausgangsverfahren soll sich
auf eine Vielzakl unterschiedlicher Erscheinungsformen
erstrecken kdnnen und ist somit unbestimmt. Die Formen,
Dimensionen, Aufmachungen oder Gestaltungen dieses
Gegenstands sind von den vom Anmelder entwickelten
Staubsaugermodellen ebenso abhingig wie von den techrischen
Entwicklungen. Die Durchsichtigkeit lisst zudem verschiedene
Einfarbungen zu.

Farbkombination Blau/Gelb
Urteil des EuGH vom 24.6,2004, C-49/02

Dies ist bei einer grafischen Darstellung von zwei oder
mehr abstrakt und konturlos beanspruchten Farben rur
dann gewidhrleistet, wenn sie systematisch so angeordnet
ist, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter
und bestlindiger Weise verbunden sind.

Die bloBe form- und konturfose Zusammenstellung
zweier oder mehrerer Farben oder die Nennung zweier
oder mehrerer Farben ,,in jeglichen denkbaren Formen
weist nicht die erforderlichen Merkmalc der
Eindeutigkeit und Bestiindigkeit auf.

Hérmarken
Urteil des EuGH vom 27.11,2003 , C-283/01

Ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrrehmbar
ist, kann eine Marke sein, sofemn es Gegenstand einer
grafischen Darstellung, inshesondere mit Hilfe von
Figuren, Linien oder Schriftzeichen, sein kann, die
klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht
zugiinglich, verstiindlich, daverhaft und objektiv ist.

Riechmarke
Urteil des EuGH vom 12.12,2002, C-273/00

Bei einem Riechzeichen wird den Anforderungen an die
grafische Darstellbarkeit weder durch eine chemische
Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, die
Hinterlegung einer Geruchsprobe oder die Kombination
dieser Elemente genugt.

1I.
zu allgemeinen

Priifungsgrundsitzen




Libertel-Orange
Urteil des EuGH vom 6.5.2003, C-104/01

Die Prilfung der Anmeldung darf sich nicht auf cin
Mindestmal beschrinken, sondemn muss streng und
umfassend sein. um eine ungerechtfertigte Eintragung
von Marken zu vzrhindern und aus Griinden der
Rechtssicherheit und der ordrungsgemaBen
Verwaltung sicherzusteilen, dass Marken, deren
Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten
werden koénnte, nicht eingetragen werden.

Libertel-Orange
Urteil des EuGH vom 6.5.2003, C-104/01

Keinesfalis ist eine groBziigige, den Schuiz der
Anmeldung im Zweifel zulassende Eintragungspraxis
gerechtfertigt ist. Ansonsten wiirde der zustandigen
Behdrde die Aufgabe der Beurteilung der
Eintragungshindemisse im Zeitpunkt der Eintragung der
Marke genommen und auf die Gerichte {iberiragen, die
die Ausiibung der Rechte aus der Marke im Einzelfall zu
gewidhrleisten haben. Dies wire mit dem System der
MarkenRL unvereinbar, das auf einer der Eintragung
vorausgegangenen und nicht auf einer nachtriglichen
Kontrolle beruht.

Gabelstapler
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01

Alle Eintragungshindernisse des Artikel 7 Absatz 1
GMV missen unzbbingig voneinander und getrennt
gepriift werden.

Alle sind im Lichte des ihnen jeweils zugrunde
liegenden Aligemeininteresses auszulegen,

Sechs-Korn-Eier
Urteil des EnGH vom 16.7.1998, C-210/96

Bei der Beurteilung der Eintragungsfihigkeit ist immer
anf das Verstindnis eines normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verstiindigen
Drorchschrittsverbrauchers der angesprochenen
Verkehrskreise abzusteller, wobei je nach den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu
bestimmen ist, ob diese sich an das allgemeine
Publikum richten oder an Spezialverkehrskreise mit
besonderen Fachkenninissen, deren Erfahrung und
Aufmerksamkeit regelmiflig hoher anzusetzen ist.

IIL.
zu

beschreibenden Angaben

DOUBLEMINT
Urteil des EuGH vom 23.10.2003, C-191/01 P

Mit dem Ausschluss von Zeichen und Angaben von
der Eintragung, die im Verkehr zar Bezeichnung der
Merkimale der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen dienen kénnen und damit als
ungeegignet angesehen werden, die Herkunftsfunktion
der Marke zu erfillen, verfolgt Artike! 7 Absatz 1c
GMYV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass
diese Zeichen oder Angaben von jedermann frei
verwendet werden kfinnen.




DOUBLEMINT
Urteil des EuGH vom 23.10.2003, C-191/01 P

Die Zuriickweisung einer Anmeldung setzt nicht
voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die
begehrte Marke besteht, zum Anmeldezeitpunkt
bereits tatsachlich fur die beanspruchten Waren oder
Drienstleistungen oder fir ihre Merkmale
beschreibend verwendet werden.

Es geniigt, dass sie hierzu verwendet werden

kinnen. Es kommt also darauf an, ob die

beanspruchte Wortverbindung geeignet ist, von

anderen Wirtschaftsteilnehmemn zur Bezeichnung

eines Merkmals threr Waren oder Dienstleistungen
verwendet zu werden, 1w

DOUBLEMINT
Urteil des EuGH vom 23.10.2003, C-191/01 P

Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung
ausgeschlossen werder, wenn es zumindest in einer
seiner mijglichen Bedeutungen ein Merkmal der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
bezeichnet.

]

Postkantoor
Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-363/99

Es spielt keine Rolle, ob andere Zeichen oder Angaben, diz
gebriiuchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke
besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen existieren. Es ist auch nicht
entscheidend, wie groi die 2ahl der Konkurrenten ist, diz eins
Interesse an der Verwendung der Zeichen eder Angaben haben
kénnen, aus denen die Marke bestehs.

Die Tatsache, dass eine Marke nicht unter eines der
Eintragungshindernisse fillt, lisst nicht den Schluss zu, dass sie
nicht unter ein anderes fallen kam.
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Postkantoor
Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-363/99

Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das
Eintragungshindernis fallt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme
gibt, mit denen dieselben Merkmale der beanspruchien Waren
oder Dienstleistungen bezeichnet werden kénnen. Es spielt auch
keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen,
die beschricben wzrden konnen, wirtschafilich wesentlich oder
nebensichlich sind, Der Wortlaut von Artikel 3 Absatz Ic
MarkenRL unterscheidet nicht danach, welche Merkimale die
Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen
konnen.

Chiemsee
Urteil des EnGH vom 4.5.1999, C-108/97, C-109/97

Dabei kommt es insbesondere darauf an, inwieweit den
beteiligten Verkehrskreisen die betreffende geografische
Angabe bekannt ist und welche Eigenschaften der
bezeichnete Ort und die betreffende Waren- oder
Dienstleistungsgruppe haben, wobei die Verbindung nicht
netwendigerweise auf der Herstellung der Ware oder der
Erbringung der Dienstleistung an diesem Ort beruht,
sondern auch darauf, dass die Vorlieben der Verbraucher in
anderer Weise beeinflusst werden kéiinnen, zB durch das
Hervorrufen einer positiv besetzten Vorstellung. Dabei
kann der Name eines Sees auch dessen Ufer oder
Umngebung mit einschlieBen.
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IIL.
Zu

fehlender
Unterscheidungskraft




SAT.2
Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P

Ir: Anbetracht des Umfangs des einer Marke durch die GMV
verlichenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, des
Artikel 7 Absatz 1b GMV zugrunde liegt, und die wesentliche
Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder
Endabnehmer die Ursprungsidentitiit der durch die Marke
pekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieen,
um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer
Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander iiber.

Vorsprung durch Technik
Urteil des EuGH vom 21.1.2010, C-398/08 P

Die Merkmale, dass die Anmeldung mehrere
Bedeutungen haben, ¢in Wertspiel darstellen oder
als fantasievoll, iberraschend und unerwartet und
damit merkfiihig aufgefasst werden kénne, stellen
zwar keine notwendige Voraussetzung fiir die
Feststellung der Unterscheidungskrafl eines
Werbeslogans dar, thr Vorliegen ist aber gleichwohl
geeignet, ihm Unterscheidungskraft zu verleihen.

Auch wenn sie naturgeméf in mehr oder weniger
groflem Umfang eine Sachaussage enthiit, fehlt ihr

nicht allein deswegen die Unterscheidungskraft, n

Henkelflasche
Urteil des EuGH vom 12,2.2004, C-218/0%

Nur wenn die Marke von der Norm oder
Brancheniiblichkeit erheblich abweicht, es dem
Darchschnittsverbraucher der betreffenden Waren also
eimbgiici, die beanspruchten Waren auch ohne
analysierende und vergleichende Betrachtungsweise
sowie ohne besondere Aufmerksamkeit vor: denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfiillt sie ihre
wesentliche Herkunftsfunktion und verflgt ther
Unterscheidungskraft.
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B.
Aktuelle
verfahrensrechtliche

Entscheidungen

Seit 1. November 2012:

Eine neue
Verfahrensordnung fiir den
Gerichtshof
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- Maglichkeit der Begrenzung eingereichter Schriftsiitze

= Lockerung der Voraussetzungen fiir den Erlass eines
mit Griinden versehenen Beschlusses (namentlich bei
Vorabentscheidungsverfahren)

-Miindliche Verhandlungen nicht mehr zwingend

- Regelung der Erfordernisse von
Vorabentscheidungsersuchen (Mindestinhalt)

- Verfahrensvereinfachungen

an




R10/R10

Urteil des EuGH vom 19.1.2012, C-53/11 P

Fine Beschwerde bei der Beschwerdekammer ist nur zulissig,
wenn derjenige, der sie einlegt, seine
Beschwerdeberechtigung innerhalb der in Artikel 60 GMV
vorgesehenen Frist von 4 Monaten nachweist.

ATLAS/atlasair
Lirteil des EuG vom 16.5.2011, T-145/08, bestitigt durch
Beschiluss des EuGH vom 9.3.2012, C-405/11 P

Der Beschwerdebegriindungssehriftsatz muss es
ermdglichen, zu verstehen, warum der Beschwerdefihrer
beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder zu
andem. Er muss schriftlich und hinreichend klar die
tatsfichlichen und/oder rechilichen Umstiinde darlegen, die
seinen an die Kammer gerichteten Antrag auf Aufhebung
und/oder Anderung der angefochtenen Entscheidung
rechtfertigen.

Die Beschwerdebegriindungspflicht ist nicht erfiillt, wenn
der Beschwerdefthrer nur irgendetwas zur Rechtssache
schreibt und sich allein auf die Antragstellung beschriink:.
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-~ ZENTYLOR/XENTRIOR

Beschluss des EuGH vom 21.9.2012, C-6%/12 P

Der Geschafisstellenbeamte des EuG ist nicht verpflichtet,
den Formfehler einer Klage unverzigtich zu rilgen, um dem
Klager eine fristgerechte Fehlerbehebung zu erméglichen.
Beim Fehien einer Unterschrift unter der Klage handelt es sich
ym keinen heilharen Mangel, sondern um einen, der zur
Unzulassigkeit der Klage fishrt.

Montres design
Urteil des EuGH vom 22.9.2011, C-426/10 P

Eine vom Anwalt beim EuG eingereichte nicht
unterzeichnete Klageschrift ist mit einem Mangel
behafiet, der nach Fristablauf zur Unzulissigkeit der Klage
fithrt und nicht behoben werden kann.

Fir Vorbereitung, [berwachung und Uberprifung der bei
Gericht einzureichenden Verfahrensunterlagen ist der
Anwalt verantwortlich, Daher knnen der Umstand, dass
die Verwechslung von Urschrift und Abschriften der
Klage dem Tatigwerden eines mit der Anfertigung der
Fotokopien beauftragten Dritten zuzuschreiben ist, nicht als
Ausnabmefall oder als ungewdhnliche, auBierhalb seiner
Sphare liggende Ereignisse angeschen werden, die fiir ihn
einen entschuldbaren Irrtumn oder einen Zufall begrinden
kénnten.

VITACHRON

FEMALE/VITATHION
Beschluss des EuGH vom 21.9.2011, C-316/11 P

Das Rechtsmittel muss prizise die angefochtenen

" Feststellungen des angegriffenen Urteils des EuG
angeben und die rechtlicher Argumente darlegen, auf die
es sich stiitzt. Diese Anforderung ist nicht erfiillt, wenn der
Rechtsmittelfithrer lediglich seinen Sachvortrag vor der
Vorinstanz wiederholt, ohne den Rechtsirrtum zu
spezifizieren, den das EuG begangen haben soll. Der
Zwzck des Rechtsmittels ist namlich nicht eing erneute
Priifung der vor dem EuG gestellten Antrage.

ki)




Solaria/SOLARTIA
Beschluss des EwGH vom 20.10.2011, C-67/11 P

Das Rechtsmittel ist offensichtlich unbegrindet, soweit der
Rechtsmittelfithrer rigt, dass das EuG das Verfahren nicht
gemal Artikel 77 Nr. ¢ und d VerfOEuG ausgesetzt hat

Das EuG kann das Verfahren aussetzen, wenn die Parteien
gemeinsam einen entsprechenden Antrag stellen oder dis
Aussetzung in sonstigen besonderen Fillen den Erfordemnissen
einer geordneten Rechtspflege entspricht. Es handelt sich
dabei um eine prozessuale Ermessensentscheidung, Das
Eu( ist daher bei Vorliegen der Voraussetzungen keineswegs
zwingend zur Aussetzung verpflichtet,

KOMPRESSOR PLUS
Beschluss des EuGH vom 10.11.2011, C-88/11 P

Tatsachen (Dokumente und Beweisimnittel), die vor dem
HABM nicht geltend gemacht wurden, diirfen nicht erstmals
vor dem EuG vorgetragen werden.

Das HABM ist bei absoluten Eintragungshindernissen
berechtigt, von Amts wegen den Sachverhalt zu ermitteln und
auch Tatsachen zu berlicksichtigen, die vom Anmelder nicht
vorgetragen wurden, lasbesondere kann es sich auf allgemein
bekannte Tatsachen berufen,

UNIWEB/UNIFONDS

Urteil des EuGH vom 16.6.2011, C-317/10 P

Das EuG hat den Inhalt der Entscheidung der
Beschwerdekammer verfiilscht {,in gleichsam automatischer
Weise ... ohne eingehende Prifung hitte die Kammer eine
Verbindung zwischen Anmeldung und Markenserie des
Widersprechenden nnd Verwechsinngsgefahr hergesteilty. Das
Eu( hat sein Urteil unzureichend begriéindet.

Das EuG hat cine Verwechslungsgefahr verneint, ohne aile
Umstinde zu beriicksichtigen, die fiirr die konkrete
Beurteilung televant sind, ob die Gefahr besteht, dass die
mabBgeblichen Verkehrskreise glauben kannten, dass die
Anmeldung zu der vom Widersprechenden angefthrten
Markenserie gehart. o

C.
Materielle
Rechtsfragen

Mattierte Weille Flasche

(Freixenet)
Lrteil des EuG vom 27.4.2010, T-109/08, aufgehoben
durch Urteil des EnGH vom 20.10.2011, C-344/10 P

Schaumweine

Oberflichenaspekt einer weillen Flasche, die, mit Wein gefiillt, eine
golden matte Erscheinung annimimt, als ob sie frostig gefullt wire 41

Freixenet-Flasche
Urteil des EuGH vom 20.10,2011, C-344/10 P u.a.

Anstatt zu prifen, ob die Anmeldung erheblich von der
Branchennorm oder -iiblichkeit abweicht, hat das EuG
lediglich festgestelit, dass, da keine Flasche chne Etikett oder
entsprechende Kennzeicknung verkauft werde, nur ein solches
Wortelement die Herkunft von Schaumwein kennzeichnen konne,
s0 dass die Farbe und diec Mattierung des Flaschenglases fir
Schaumwein im Hinhlick auf die mafgeblicken Verkehrskreise
nicht ,.als Marke funktionieren” kénnten, wenn sie nicht in
Verbindung mit einem Wortelement verwendet wirden,




Freixenet-Flasche
Urteil des EuGH vom 20.10.2011, C-344/10 P u.a.

Eine solche Beurteilung hat zur Folge, dass Marken, die aus dem
Erscheinungsbild der Aufimachung der Ware selbst bestehen und
keine Aufschrift oder kein Wortelement aufweisen,
systematisch von dem durch die GMV gewahrten Schutz
ausgeschlossen werden.
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4 La croissance M
Praktiker
Urteil des EnGH vom 7.7.2005, C-418/02 IP Tl‘allslator

Der Begriff , Dienstleistungen* erfasst auch solche,
die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren
erbracht werden,

Jedoch sind nfihere Angaben in Bezug auf dic
‘Waren oder Arten von Waren notwendig, auf die sich
die Dienstleistungen beziehen.

Far die Zwecke der Eintragung einer Marke fiir
solche Dienstleistungen ist es aber nicht notwendig,
die beanspruchten Dienstleistungen konkret zu
bezeichnen,

R

Uirteil des EuGH vom 19.6.2012, C-307/10

1. Die MarkenRL ist dahin auszulegen, dass die Waren oder
Dienstleistungen, fir die Markenschutz beantragt wird, vom
Anmelder so kiar und eindeutig anzugeben sind, dass die
zustandigen Behdrden und die Wirtschaftsteilnehmer allein
auf dieser Grundlage den Umfanyg des Markenschutzes
bestimmen konnen.

IP Translator
Urteil des EuGH vom 19.6.2012, C-307/10

2. Die MarkenRL ist dahin auszulegen, dass sie der
Verwendung der Oberbegriffe, die in den
Klasseniiberschriften der Nizzaer Klassifikation enthalten
sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, fiir die der
Schutz der Marke beantragt wird, nicht entgegensteht, sofern
diese Angabe hinreichend klar und eindeuntig ist.

a7

IP Translator
Urteii des EnGH vom 19.6.2012, C-307/10

3. Um den Erfordemissen der Klarheit und der Eindeutigkeit
des Registers zu geniigen, muss der Anmelder, der zur
Angabe der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen alle
Oberbegriffe der Uberschrift einer bestimmten Klasse der
Nizzaer Klassifikation verwendet, klarstellen, ob sich seine
Anmeldung auf alle oder nur anf einige der in der
alphabetischen Liste der betrefTenden Klasse aufgefithrten
Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf
einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat
der Anmelder anzugeben, welche Waren oder
Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden. -




IP Translator
Urteii des EuGH vom 19.6.2012, C-307/10

Neue Praxis des HABM:
Eine Anmeldung, die nicht erkennen l4sst, ob der Anmeldet 1
durch die Verwendung der Uberschrift einer bestimmten Ob erbegrlffe
Klasse der Nizzaer Klassifikation alle oder nur einen Teil der
Waren dieser Klasse beansprucht, kann nicht als hinreichend -+
klar und eindeutig angesehen werden.
alphabetische Liste
4 50
Korrekturméglichkeiten Neue (10.) Nizzaer
. Klassifikation
bei
ab 1.1.2012

angemeideten und

eingetragenen Marken?

5

Yeriinderung u.a.:

Neuer Oberbegriff in Klasse 9
pComputersoftware®

D.
Absolute

Schutzhindernisse

5
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Beschreibende Angaben

35

1000

Urteil des EuGH vom 10.3.2011, C-51/10 P

Eine Anwendung von Artikel 7 Absatz 1c GMV setzt nicht
voraus, dass das fragliche Zeichen der iiblichen Art und Weise
der Bezeichnung entspricht.

Die Wahl des Begriffs .Merkmal“ hebt den Umstand hervor,
dass die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen nur solche
sind, die dazu dienen, eine leicht von dzn beteiligten
Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen. Die Eintragung
eines Zeichens kann nur dann verweigert werden, wenn
verniinftigerweise davon avszugehen ist, dass es von den
beteiligten Verkehrskreisen tatsdchlich als eine Beschreibung
eines dieser Merkmale erkannt werden wird. -

Multi Markets Fund MMF

NAI - Der Natur-Aktien-Index
Urteil des EuGH vom 15.3,2012, C-90/11, C-91/i1

Auf eine Wortmarke, die aus der Zusammenfugung einer
beschreibenden Wortkombination und einer — isoliert
betrachtet — nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht,
ist Artikel 3 Absatz 1 b und ¢ MarkenRL anwendter, v.enn
die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkfirzung der
Wortkombination wahrgenommen wird, weii sie den
Anfangsbuchstaben jedes Wortes dieser Wortkombination
wiedergibt, und die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet
damitals eine Kombination beschreibender Angaben
oder Abktirzungen verstanden werden kann, der
infolgedessen die Unterscheidungskraft fehlt.

1.
Wortmarken

M

Rechtsprechung des EuG

Urteile vem 19.11,2009, T-298/06, T-64/07, T-200/07 u.a. — 1000,
350, 250, 150, 222, 333, 555
- wLeitschriften, Biicher, Broschiiren iiber Spiele®

(Urteile bestitigt durch Urteil bzw. Beschluss des EuGH vom
10.3.2011, C-51/10 P, bzw. vom 22.6.2011, C-54°10, C-55/10 P}

Urteil vom 6,7.2011, T-318/0% - TD1
- oKraftfahrzeuge und deren konstruktionsgebundene Teile™

(Anmeldung zurickgenommen)

i
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Rechtsprechung des EuG

Urteil vom 21.9.2011, T-201/09 - SCOMBER MIX
- nFischkonserven; Fischzubereitungen®

(bestitigt durch Beschlurs des EuGH vom 10.7.2012, C-582/11 Py

wScomber ist der wissenschaftliche Name der Makrele in der
Zoologie, dhnelt dem fialienischen ,,sgombro™

Rechésprechung des EuG

Urteil vom 16.12.2010, T-497/09 - KOMPRESSOR PLUS
- yElekirostaubsauger®
(bestiiligt durch Beschluss des EuGH vom 10112611, C-88/1! #)

Urteil vom 10.9,.2010, T-233/08 — ROI ANALYZER

- AComy ftware. Organisati atung"

{return on investment)

(bastatigt durch Beschiuss des EuGH vom 7.7.2011, C-535/10 )

Rechtsprechung des EuG

Urteil vom 16.12,201¢, T-286/08 — Hallux,
- wOrthopiidische Artikel. Schuhwaren®

Hallux valgus = eine Schieftellung der Grolzehe im Grundgelenk
nach aufen

{bestatigt durch Beschluss des EuGH vom 21.3.2012, C-87/11 P)

[X]

IL.
Fehlende
Unterscheidungskraft

Winkel

Beschluss des EnGH vom 26.4.2012, C-307/11 P

Der Unterschied zwischen den Anwendungsvoraussetzungen for
die Fille absoluter Eintragungshindernisse nach Artikel 7
Absatz 1b und nach Artikel 7 Absatz 1¢ GMV liegt nicht darin,
dass eine dieser Bestimmmungen ein potenzielles Element
aufwiese, sondern im Umfang ihres Anwendungsbereichs.

Es gentigt die blofle Maglichkeit oder Wahrscheinlichkeit
einer nicht unterscheidungskriftigen Yerwendung der
Anmeldung, um ihre Unterscheidungskraft abzulehnen,

Das HABM ist nicht verpflichtet, die konkrete Prafung der
Unterscheidungskraft auf andere Verwendungen der
Anmeldung zu erstrecken als diejenige, die es mit Hilfe seiner

Sachkunde als die wahrscheinlichste erkennt. 3
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1.

Slogans

61

WIR MACHEN DAS BESONDERE

EINFACH
lirteil des EuGH vom 12.7.2012, C-311/11 P

Das EuG ist zutreffend zu der Schlussfolgerung gelangt, dass
die mit dieser Marke konfrontierten maBgebiichen
Verkehrskreise nicht dazu veranlasst werden, in dieser Marke
iiber die Werbeaussage hinaus, der zufolpe die fraglichen
Waren die Ausfiihrung einer komplizierten Aufgabe einfach
machen, einen Hinweis auf eine besondere hetriebliche
Herkunft wahrzunehmen.

2.

Bildmarken

Winkel
Urteil des EuG vom 13.4,2011, T-202/09, bestiitigt
durch Beschluss des EuGH vom 26.4,2012, C-307/11 P

f“‘ﬁmﬁ?’"

7

f - =
&

Orthopiidische Schebe, Schuhe
n

100

Urteil des EuG vom 19.11.2009, T-425/07 u.a.,
bestiitigt durch Beschluss des Eu(zH vom 22.6.2011, C-56/10 P

i

‘u LA '

Poster, Biicher, Magazine, Riitsel, Puzzle

12



Gitarrenkopf

in Silber, Grau und Braun
Urteil vom 8.9.2010, T-458/08 , bestiitigt durch
Beschluss des EuGH vom 13.9,2011, C-546/10 P

X 3.
Y Dreidimensionale
: Markenformen
Musikinstrumente, Gitarren. Verstirker n -
Schokoladenhase (rat, Gold, Braun) Schokoladenmaus

Ustedl des EuG vom 17.12.2010, T-336/08, bestiitigt durch
Urteil des EuGH vom 24.5.2012, C-98/i1 P

Uiteil des EuG vom §7.12.2010, T-13/09, bestiitigt durch
Urteil des EuGH vom 6,9.2012, C-96/11 P

- Zuckerwaren, Schokelade, Schokoladewaren, feine

-Schokolade, Schokoladewaren ke Backwaren .
Uhr mit gezahntem Rand Positionsmarke:
Urteil des EuG vom 6.7.2011, T-235/10, bestitigt durch Orange Einﬁrbung des

Beschluss des EuGH vom 14.5.2012, C-453/11 P

- Juwelier-, Schmuckwaren; Uhren "

Zehenbereichs einer Socke
Urteil des EnG vom 15.6.2010, T-547/08, bestiitigt
durch Beschluss des EuGH vom 16.5.2011, C-429%10 P

-
- .
Strumpfwaren 7
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Farben Grau und Rot

(waagerechte Kombination)
Urteil des EaG vom 12.11.2010, T-404/09, bestiitig: mit
Beschluss des EuGH vom 7.12,2011, C-45/11 P

Befirderung von Personen und Giitern mittels Schienenbahnen

111,

Sonstige
Schutzversagungsgriinde

SHTP
Urteil des EuG vom 9.3.2011, T-190/09,
bestiitigt durch Beschluss des EuGH vom 1.12.2011,
C-222/11 P

= Pharmazeutische Erzengnisse

Artikel 7 Ahsatz 1d GMY

Das Zeichen stellt die offizielle Abkiirzung fiir den Stoff
5-Hydroxytryptophan, also eine chemische Formel, dar und
ist damit im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung

dieser Erzeugnisse Giblich geworden.
#2

Absolute Eintragungshindernisse
Artikel 7 Absstz 1 GMV
Von der Eintragung ausgeschlossen sind

e} Zeichen, die ausschlieBlich bestehen

i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt
ist, oder

ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich ist, oder

iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert
verleiht,

A3

Lego-Baustein
Urteil des EunGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Bauspielzeug
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Lego-Baustein
Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Das Artikel 7 Absatz le Ziff, ii GMV zugrunde liegende
Allgemeininteresse besteht darin, zu verhindern, dass einem
Untemehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol
fiir technische Ldsungen oder Gebrauchseigenschaften
einer Ware eingerdumt wird.

Lego-Baustein
Urteil des EuGH vom 14.9.201¢, C-48/09 P

Die vennutete Wahrnehmung des Zeichens durch den
Durchschnittsverbraucher ist kein entscheidender
Faktor bei der Anwendung dieses Eintragungshindernisses,
sondern kann allenfalls ein nitzliches Beurteilungskriterium
fr die zusténdige Behdrde bei der Ermitdung der
wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden.

Die technische Funktionalitiat der Merkimale einer Form
kann insbesondere unter Beriicksichtigung der Unterlagen
iiber friihere Patente beurteilt werden, die die funktionellen
Elemente der betreffenden Form beschreiben,

R’h

IV.
Verkehrsdurchsetzung
bet
Nichtwortmarken

/7

TDL
Urteil des EuG vom 6.7.2011, T-318/09
{Anmeldung zuriickgenommen)

Dras das Zeichen von Haus aus in der gesamien Union
beschreibend ist, ist der Erwerb der Unterscheidungskraft
durch Benutzung fiir jeden Mitgliedstaat der Union
nachzaweisen, woran es hier fehlt.

Schokoladenhase
Urteil des EnGH vom 24.5.2012, C-98/11 P

Bei einer dreidimensionalen Warenformmarke muss zwar
Verkehrsdurchsetzung fiir den Teil der Union nachgewiesen
werden, in dem die Marke keine origindre
Unterscheidungskrait besitzt, es ginge aber zu weit (serait
excessif, would be unreasonable, resultaria excesivo), zu
verlangen, dass der Nachweis fiir jeden Mitgliedstaat
einzeln erbracht werden muss,

Der Anmelder hat hier jedoch keinen qoantitativ
hinreichenden Nachweis fir die Verkehrsdurchsetzung
im gesamten Unionsgebiet erbracht.

L

E.
Nichtigkeitsverfahren

[0
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CANNABIS

Urteil vom 19.11.2009, T-234/06,
bestiitigt durch Beschluss des EuGH vom 16.5.2011,
C-5/10P

- Biere. Weine, Spirituosen

%l

F.
Relative
Eintragungshindernisse

”

L
Verwechslungsgefahr

1.

Verfahrensregeln

a5

F1-LIVE/F1

Urteil des EuGH vom 24.5.2012, C-196/11 P

Keinesfalls darf die Giiltigkeit einer filteren
nationalen Marke implizit dadurch in Frage gestellt
wrrden, dass sie im Widerspruchs erfahren als
beschreibend, nicht unterscheidungskriftig oder als
Cntungsbegriff angesehen wird.

[hr muss immer ein gewisser Grad an
linterscheidungskraft zuerkannt werden.

16



ACNO FOCUS/FOCUS

Beschiuss des EuGH vom 29.3.2012, C-334/11 P

Der Zeitpunkt des Abschlusses des
Widerspruchsverfahrens nach § 26 Absatz §
MarkenG ist der Tag, an dem die nationalen
Widerspruchsverfahren abgeschlossen sind.

Deas gilt auch hinsichtiich des Teils der Waren und

Dienstleistungen, hinsichtlich derer ein Widerspruch
nicht geltend gemacht wurde.

u7

Rizo‘s/Rizo (Génesis)

Urteil des EuGH vom 22.3.2012, C-190/1¢

Artikel 27 GMV erlaubt nicht, nicht nur den Tag,
sondern auch die Stunde und die Minate der
Einreichung einer Gemeinschaftsmarkenanmeld ung
beim HABM zu bertcksichtigen, um dber den
zeitlichen Vorrang einer solchen Marke gegeniber
einer am selben Tag angemeldeten nationalen Marke
zu entschetden, wenn nach der nationalen
Anmelderegelung die Stunde und die Minute der
Einreichung der Anmeldung zu berticksichtigen sind,

2.

PROTI
Urteil des EuGH vom 25.10.2012, C-495/07

Artikel [0 Absatz 2a MarkenRL ist dahin auszulegen,
dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht

Er BSthafte B enutz ung verwehrt, sich zum Nachweis fiir deren Benutzeng
darauf zu berufen, dass sie in einer von threr
Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne
dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen
die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und
ZWar ungenchtet dessen, dass die abweichende Form
ihrerseits 2ls Marke eingetragen ist.
w 100
Minimax
(Ansul/Ajax) La Mer
Urteil des EuGH vom 11.3.2003, C-40/01 Urteil des EuGH vam 27.1.2004, C-259/02

Ernsthafte Benutzung ist eine tatsfichliche

Benutzung, also eine soiche, die nicht symbolisch

allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke Im Einzeifall kann auch dann eine ernsthafee

veriichenen Rechte erfolgt. Benutzung vortiegen, wenn sie mengenmabig nicht
bedeutend ist.

Eine ernsthafie Benutzung der Marke setzt voraus,

dass diese auf dem Markt der durch sie geschiitzten Selbst eine minimale Benutzung kann ausreichen,

Waren oder Dienstleistungen betwutzt wird und nicht wenn sie im konkreten Wirtschafisbereich zur

nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Der Schaffung oder Erhaltung eines Marktantei| s fiir die

geschafiliche Sinn und Zweck der Marke besteht geschitzten Waren oder Dienstleistungen

darin, dass fiir die damit gekennzeichneten Waren gerechtfertigt erscheint.

oder Dienstleistungen ein Absatzmarkt erschlossen

oder gesichert wird, 1ot n
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VITAFRUIT/VITAFRUT
Urteil des EuGH vam 11.5.2006, C-416/04 P

Der Wert der unter der dlteren Marke vermarkteten Waren,
die zwischen Mai 1996 und Mai 1997 an cinen einzigen
Konden in Spanien geliefert worden sind, hat héchstens
4 800 Euro betragen, was dem Verkauf von 293 Kisten zu
je 12 Stlick entspricht. Das EuG hat die Ernsthaftigkeit der
Benutzung der alteren Marke rechtsfehlerfrei festgestellt.
Dass der Verkauf nur an einen einzigen Kunden erfolgte,
kann nicht von vornherein die Emsthaftigkeit der
Benutzung ausschlieBen.

n3

Vorabentscheidungsersuchen des
Gerechtshof*s Gravenhage zaum EuGH

Schlussantriige des GA vom 5.7.2012 - OMEL/ONEL

Artikel 15 Absatz 1 GMYV ist dahin auszulegen, dass

1) die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke
innerhalb der Grenzen eines einzigen Mitgliedstaats
fiar sich allein nicht unbedingt fur das Voriiegen einer
emsthaften Benutzung der Marke hinreicht, es aber

ii) mdglich ist, dass bei Beriicksichtigung aller
relevanten Umsténde die Benutzung einer
Gemeinschaftsmarke innerhalb eines Gebiets, das dem
Heheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats entspricht,
eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft
darstellt.

T

Vorabentscheidungsersuchen des
Gerechtshof*s Gravenhage zum EuGH

Schiussantrige des GA vom 5.7.2012 - ONEL/OMEL

Unter einer ernsthaften Benutzung in der
Gemeinschaft iSv Artikel 15 Absatz 1 GMV ist eine
Benutzung zu verstehen, die unter Berticksichtigung
der besonderen Merkmale des betreffenden Marktes
mengenmiig hinreichend ist, umn auf diesem Markt
Anteile fiir die von der Gemeinschaflsmarke erfassten
Waren und Dienstleistungen zu behalten oder
hinzuzugewinnen.

BASKAYA/Passaia
Urteil des EuG vom 12.7.2012, T-170/11
(nicht rechtskraftig)

In einem Widerspruchsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke
kann sich ein Widersprechender nicht auf die Benutzung seiner
filteren deutschen Marke in der Schweiz berufen. Dass
Widerspriiche gegen die Eintragung von Gemeinschaftsmarken
auf 4ltere natienale Marken gestitzt werden konnen, bedeutet
nicht, dass das nationale Recht, das fr die dem Widerspruch
zugrunde liegende nationale Marke gilt, das mafgebliche Recht
fir ein gemeinschaftsrechtliches Widerspruchsverfahren wire.
Daher muss die ersthafte Benutzung ziner Alteren Marke,
gleichviel ob es sich um eine Gemeinschafismarke, eine nationale
oder eine internationale Marke handelt, in der EU oder im
betreffenden Mitgliedstaat nachgewiesen werden.

195 (0.
BASKAYA/Passaia
Urteil des EnG vom 12.7,2012, T-170/11

3.
AuBerdem setzt auch das harmonisierte Markenrecht der .
Mitgliedstaaten eine zwingende Benutzung im betreffenden InhaltIIChe
Mitgliedstaat voraus (Artikel 10 Absatz 1 MarkenRL)

Entscheidungen
108
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Lo Lov: st urTie

THOMSON LIFE/LIFE
-~ Urteil des EvGH vom 6.10.2005, C-120/04

Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittss arbraucher eine harke
als Ganzes w ahmimmt, und ungeachtet dessen, dass der
Gesamteindruck on einem oder mehrer-i: Bestandteilen einer

Ata brrrenaodes komplexen Marke dominiert werden kann,
ZIAAA BN
ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall
eine dltere Marke {LIFE), die von einem Dritten in einem
zusammengesetzten Zeichen { THOMSON LIFE) benytzt
wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritlen
(THOMSON]} enthilt, eine selbstiindig kennzeichnende
Stellung in dem zusammenpesetzten Zeichen behilt, ohne
aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden,
wy 1o
Rechtsprechung des EuG
bestatigt durch Urteil des EuGH vom 24.3.2011, C-552/09 P
a. T
T-14008 __® / KINDER
_ KINDERJOGHURY
Keine
Zeichenéhnlichkeit = i
Joghurt
/
Schokoladenprodukte
m nz2
CK CREACIONES KENNYA/ Rechtsprechung des EuG
{anfgehoben mit Urteils des EuGH vom 24.6.2010,
&K ‘(K C-51/09 P)
Urteil des EuGH vom 2.9.2010, C-254/09 P
Das EuG hat zum einen darauf hingewiesen, dass der von T-212007 Barbare Becker / BECKER
der Anmeldung hervorgerufene Gesamteindruck von dem
Bestandteil ,.creaciones kennya™ gepriigt wird, auf den der GM
angesprochene Verbraucher seine Aufmerksamkeit
weitestgehend konzentrieren wird, und zum anderen Wissenschaftliche Geriite
insbesondere ausgefuhrt, dass der Bestandteil ..ck” ersterem
gegenliber akzessorische Bedentung [,,position
accessoire”, , ancillary position®, ,,posicién accesoria®? hat, . .
was im Wesentlichen der Schlussfolgerung gleichkommt, Etektrische, elektronische Gerfie
dass der Bestandteil . ,ck™ in der Anmeldung zu Identischer Nacl reicht zur Zeichenhnlichkeit aliein nicht aus

vernachlissigen ist, 113

14
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b.

Waren- bzw,

Rechtsprechung des EuG,
bestiitigt durch Beschluss des EvGH vom §.2.2012, C-
191/11 P

T-213/09 ! NORMA
Dienstleistungséihnlichkeit GM
bejaht
Einzelhandel mit Lek itteln, Verpdl von Gisten
/
13 Lebensmitiel, Getriinke
Rechtsprechung des EuG
c. bestiitigt durch Urteil des EuGH vom 7.5.2009,

Waren- bzw.
Dienstleistungsihnlichkeit

verneint

n7

C-398/07 P

T-105/05 ¢ WATERFORD
GM #
Weine
uniihnlich mit
Glaswaren 18

d.
Verwechslungsgefahr

bejaht

(1L

Rechtsprechung des EuGH
Urteil des EuG, T-310/04, aufgehoben durch
Urteil des EuGH vom 17.4.2008, C-108/07

FERRO / FERRERO
DE ]
Sakzgebiick

Kokos-Mandel-Pralinen, Haselnusscremewaffeln, Kirschlikdrpralinen
(NBE)

Stark gesteigerte K

2t wepen groBer Bekanntheit
[E
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Rechtsprechung des EuG
Urteil vom 12.9.2007, T-363/04,
bestiitigt durch Urteil des EuGH vom
3.9.2009, C-498/07 P

'F ,_,,:-i e H_?:j

[

ES

Speisedte/Olivend]

121

Rechisprechung des EuG,
bestiitigt durch Beschluss des EuGH vom 22.3.2012, C-
IS4 P

T-187/10 - E /

M

Lederwaren, Bekleidung

Rechtsprechung des EuG,
bestiitigt durch Beschluss des EuGH
vom 15.12.2010, C-156/16 P

Rechtsprechung des EuG, bestatigt
durch Urteil des EuGH vom 28.6.2012, C-306/11 P

T-34/07 - DSBW ! DSB T-54/02 !
GM
selection
Reiscver ltungen. Erziel und Ausbildung
GM =
123 Kosmetika 124
PICARO/PICASSO
Urteil des EvGH vom 12.1,2006, C-361/04 P
#
el B . ..
Mit sciner Feststellung, dass dann, wenn {wie im zu
beurteilenden Fall) zumindest eines der fraglichen Zeichen
Ve]'WEChSlullgSgEfahr eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe, so dass die
mafgeblichen Verkehrskreise sic ohie weiteres erfassen
. konnten, die vorhandenen Bedeutungsunterschiede zwischen
Vernelnt den Zeichen deren optische und klangliche Ahnlichkeiten

125

neutralisieren kdnnten, ist dem EuG kein Rechtsfehler
unterlaufen.

Es hat namlich festgestellt, dass beide Zeichen optisch und
klanglich (wenn auch klanglich nur gering) ahnlich, aber
begrifflich nicht &hnlich seien.
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ZIRH/SIR

Urteil des EuGH vom 23.3.2006, C-206/04 P
#

Das EuG konnte, nachdem es festgestellt hatte, dass die
umfassende Beurteilung auch eine Beriicksichtigung der
kennzeichnungskraftigen und dominierenden Bestand:eile
der betreffenden Zeichen einschiieBt und dass die
kianglichen Ahnlichkeiten durch die begrifflichen
Unterschiede zwischen den Zeichen neutralisiert werden
kiinnen, anschlieBend zu dem Ergebnis pelangen, dass der
Grad der Ahnlichkeit zwischen den Zeichen nicht hoch
genug ist, um annehmen zu kénnen, dass die maBgebl:chen
Verkehrskreise glauben kénnten, die betreffenden Waren
stammten vom selben Unternehmen oder ggf. vor

wirtschaftlich miteinander verbundenen,
127

Rechtsprechung des EuG, bestatigt
durch Beschluss des EuGH vom 10.10.2012, C-611/11 P

T-174/10 - ! A
VA

DE #

Leder und Lederimitationen
128

IL.
Schutz
bekannter
Marken

Rechtsprechung des EuG,
bestitigt durch Urteil des EnGH vom 10.5.2012, C-100/11 P

T-345/08 BOTOLIST / BOTOX
T-357/08 BOTOCYL

GB

Parfiim, Eau de Toilette, Bad- und Daschgels

Artikel 3 Absatz 5 GMV
/
129 Pharmazeutische Priparate zur Behandlung von Falten 130
Erhéhung der Richterzahl
G. am EuG

Die Zukunft des
EuGH

Jedoch derzeit keine
spezialisierten Kammern
fiir den gewerblichen
Rechtsschutz

132
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Weitere Informationen:

Internetseite des HABM: http:/foami.europa.cu’

Internetseite des Gerichtshofs: hitp:/curia.europa.eu/

1m

Veriffentlichungen des Referenten:

Fezer, Handbuch der Markenpraxis
Kapitel 2: Gemeinschafismarkenverfahren, 2. Auflage, 2012

Gotting/Meyer/Vormbrock,
Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht
§ 22 Das Verfahren der Gemeinschaftsmarke, 2011

Europiisches Markenrecht — Das Gemeinschaftsmarkensystem
2008

Heidelberger Kommentar zum Markenrecht
mit vollstindiger Kommentierung der GMV, 2003

PAVIS PROMA, Markenentscheidungen BPatG, BGH, HABM,
EuG, EuGH, 2012
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