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I. Einleitung
Frither hat die territoriale Erstreckung der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen' und der
bereits eingetragenen Gemeinschaftsmarken im Verhéltnis zu den neuen Mitgliedsstaaten
neue Verdnderungen sowohl im nationalen (bzw. internationalen) Markenrecht der neuen
Beitrittsstaaten als auch im erweiterten Gemeinschaftsmarkenrecht in einigen Féllen zu
kulturellen, sprachlichen etc. Begriffskollisionen gefiihrt. Zum Beispiel zeigt sich im neuen
Mitgliedsstaat Ungarn mit dem Beitritt zur Europdischen Union, in welcher Weise das
ungarische innerstaatliche gewerbliche Recht an das europdische Markenrecht im Rahmen des
Doppelischutzes angepasst wurde und welche ,,Grundsédtze® fiur die betreffenden
Gemeinschaftsmarken, d. h. fiir ihre Durchsetzung in Ungarn sowie in anderen neuen
Mitgliedsstaaten, gelten. Dann werden nach den besonderen gemeinschaftsrechtlichen
Vorschriften die erstreckten Gemeinschaftsmarken, welche vor dem Beitrittsdatum (?) beim
Harmonisierungsamt fiir Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) angemeldet
wurden und die in den neuen Mitgliedsstaaten in Kollision auf Grund eines konkreten
bestehenden vor dem Beitrittstag (1.5.2004/1.1.2007) Prioritdtsprinzips geschiitzt sind,
behandelt. Die EU-Osterweiterung hat sich in keinem anderen konkreten Rechtsbereich des
Geistigen Eigentums so ,,stark™ in Europa ausgewirkt wie auf das europédische Markenrecht.
Anders als bei frilheren Erweiterungen der Européischen Gemeinschaft waren die neuen
Mitgliedsstaaten nicht nur zur Umsetzung des harmonisierten (vergleichenden) europdischen
innerstaatlichen Markenrechts bereits vor dem Zeitpunkt des Beitritts verpflichtet, sondern
noch erstmals mit einem in Kraft befindlichen vereinheitlichten Gemeinschaftsmarkensystem
d. h. der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie der Durchsetzungsverordnung und der
Gebiihrensverordnung ,,ohne Harmonisierung® direkt (unmittelbar) gegeniiber gestellt. Der
Beitritt von neuen Mitgliedsstaaten zur Europdischen Union hat neben Anpassungen des
Gemeinschaftsmarkenrechts zugleich zu Reaktionen in nationalen Rechten der Beitrittsstaaten
auf die Einbeziehung in das Gemeinschaftsmarkensystem gefiihrt. Der Beitritt wirkt sich

sowohl auf das nationale Markenrecht als auch auf das Gemeinschaftsmarkenrecht aus.>

Die Grundverordnung iiber die Gemeinschaftsmarken als ,unmittelbar geltendes
Gemeinschaftsrecht ist mit dem Beitritt beispielsweise in Ungarn (wie in anderen neuen

Mitgliedsstaaten) ,,automatisch® wirksam geworden. Die Einbeziehung eines neuen

'Am 152004 wurden von mehr als 200.000 Gemeinschaftsmarken und rund  50.000
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckt.

? Knaak, Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns =
GRUR Int. 2005, 886.



Mitgliedsstaates in das supramatiomale Gemeimschaftsmarkemnsystem hatte den Eingang
einer dullerst grofen Zahl von Marken vorher ausldndischer Herkunft in den Bestand der im

neuen Mitgliedsstaat dann geschiitzten Marken zur Folge.

Im Einklang mit der bestimmten Erstreckungsvorschrift d. h. mit dem Art. 165 Abs. 1 GMVO
erweiterte sich der Schutz fiir bereits eingetragene Gemeinschaftsmarken und
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen am Beitrittstag auf das geografische Gebiet aller
Beitrittsstaaten. Andererseits gibt es jetzt flir alte und neue Mitgliedsstaaten ,keine
Unterschiede* mehr. Nach der deutschen Ansicht resultieren jedoch ,,gewisse Unterschiede®,
zum Beispiel zwischen Ungarn und Deutschland daraus, wonach die vor ihrem Beitrittstag
eingetragenen oder angemeldeten Gemeinschaftsmarken in diesem neuen Mitgliedsstaat
lediglich mit einem Priorititsprinzip (vom Beitrittstag) geschiitzt sind. Aus den
Sondervorschriften ergibt sich besonders, dass anldsslich der EU-Erweiterung
Ausnahmebestimmungen in die Gemeinschaftsmarkenverordnung aufgenommen wurden’.
An dieser Stelle sollen nach dem Ausdruck des europidischen Gesetzgebers die drei
wichtigsten Bestimmungen im folgenden Sinn hervorgehoben werden:

= Absolute Eintragungshindernisse in den neuen Beitrittsstaaten (?),

= dltere Rechte in den neuen Beitrittsstaaten,

= Benutzung von erstreckten Gemeinschaftsmarken in den neuen Beitrittsstaaten,

= Kollision zwischen Gemeinschaftsmarken und Altrechten in den neuen

Beitrittsstaaten.

Mit der sechsten EU-Erweiterung’ kommt es im Gemeinschaftsmarkensystem nur
moglicherweise zu einer Kollision zwischen den erstreckten GMen und den vorher
bestehenden (&lteren) nationalen Marken. Einerseits sind alle vor dem Beitritt der neuen
Mitgliedsstaaten zur EU bereits eingetragenen oder angemeldeten GMen auf das
Hoheitsgebiet dieser neuen Mitgliedsstaaten mit derselben einheitlichen Wirkung erstreckt,
andererseits wurden - mit groem Respekt - die é&lteren vor der EU-Erweiterung
eingetragenen innerstaatlichen Marken in diesem Hinblick beriicksichtigt. Diese erwdhnten
»erstreckten Marken® umfassen alle vor dem Beitritt angemeldeten oder bereits im HABM
eingetragenen europaweiten Marken, flir die eine Erstreckung auf das Territorium der neuen

27 Mitgliedsstaaten ,automatisch“ erfolgt ist’. Die neuen Bestimmungen iiber die

* Sowie in Art. 165 Abs. 5 der GMVO.
* Der Beitrittsvertrag mit Bulgarien und Ruminien wurde am 25. April 2005 unterzeichnet.
> Art. 165 Abs. 1 GMVO.



Erweiterung beziehen sich moglicherweise auch auf andere Bestimmungen der GMVO,
ebenso werden die Ziele zweier Grundsdtze der Rechtssicherheit fir die Inhaber der
Gemeinschaftsmarken verglichen, jedenfalls sollten die Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten

vor der Erweiterung respektiert werden.

Mit der EU-Osterweiterung wurde die Europdische Union am 1. Mai 2004 zum fiinften Mal
nach Griindung der EG im Jahr 1957 ausgedehnt’. Dieses historische Ereignis stellt eine
wichtige Verdnderung flir das Gemeinschaftsmarkensystem dar (insb. mit erheblichen
Auswirkungen fiir die Inhaber von GM-Rechten, ihre Vertreter, Dritte, die nationalen Amter
und das HABM). Zum ersten Mal miissen bei einer Erweiterung auch GMen als Innovation
berticksichtigt werden. Dartiber hinaus stellt der Erweiterungsprozess auf Grund der grofen
Anzahl neuer Mitgliedsstaaten und neuer Amtssprachen der Europdischen Gemeinschaft
(Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch
und Ungarisch)’ eine erhebliche Herausforderung fiir das europiische Harmonisierungsamt
dar, welche besondere sprachliche Schwierigkeiten mit sich gebracht haben. Mit der
Mitteilung des Prsidenten des Harmonisierungsamtes® sollen die essentiellen Auswirkungen
der Erweiterung auf das Gemeinschaftsmarkensystem sowie die Vorbereitungen des Amtes

zur Bewiltigung der bevorstehenden Anderungen zusitzlich erldutert werden.

® Am 16. April 2003 wurde der Beitrittsvertrag mit 10 Kandidatenlindern unterzeichnet und den musste von den
Kandidatenlédndern und allen derzeitigen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden, obwohl ihre Beitrittsverhandlungen
mit der EG seit November 1998 begonnen sind.

7 Ab 1.1.2007 wurde sich noch zwei neuen Amtsprachen von den neuen Mitgliedsstaaten erscheint: Ruménisch
und Bulgarisch.

¥ Mitteilung Nr. 05/03 des Prisidenten des Harmonisierungsamtes v. 16. Oktober 2003 iiber die Erweiterung der
EU im Jahr 2004.



Kapitel 1 Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkensystem

durch die EU-Osterweiterung

§1 Gemeinschaftsrechtlicher Begriff :,,Erstreckte Gemeinschaftsmarke*
Der Europiische Gesetzgeber hat die erstreckte Gemeinschaftsmarke konkret in Art. 165 Abs.
1 der GMVO im Rahmen der neuen Mitgliedsstaaten definiert:

»Ab dem Tag des Beitritts Bulgariens, der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands,
Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Ruméiniens, Sloweniens und der Slowakei, nachstehend ,,neuer
Mitgliedstaat™ oder ,,neue Mitgliedstaaten wird eine gemil dieser Verordnung vor dem Tag des
jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf das Hoheitsgebiet

dieser Mitgliedstaaten erstreckt, damit sie dieselbe Wirkung in der gesamten Gemeinschaft hat.*
Zu diesem Zweck werden im Folgenden die essentiellen Auswirkungen der Erweiterung auf
das Gemeinschaftsmarkensystems dargestellt und die zusétzlichen Vorbereitungen des

Harmonisierungsamtes zur Bewiltigung dieser neuen Erweiterungsziele erldutert:

1. Auswirkungen fur Inhaber erstreckter

Gemeinschaftsmarken

Nach Ansicht des europidischen Gesetzgebers konnen ,alle natiirlichen oder juristischen
Personen® - einschlieBlich Korperschaften des offentlichen Rechts - Inhaber der erstreckten
GMen sein’. Der europiische Gesetzgeber hat dabei den Artikel 3 der GMVO iiber die
Rechtsfahigkeit mit Artikel 5 liber die Gemeinschaftsmarkeninhaber verbunden, d. h. bei
Anwendung der GMVO werden Gesellschaften privaten Rechts und andere juristische
Einheiten, welche nach dem fiir sie malgebenden Recht die Rechtsfiahigkeit haben, den
juristischen Personen gleichgestellt. Dies bedeutet zundchst, dass der Anmelder einer
erstreckten GM nach dem maf3geblichen nationalen Recht rechtsfahig sein muss und somit
diese Personen die erstreckten GMen nur durch die zuldssige Eintragung beim HABM

erwerben konnen'’. Daher ist eine Registrierung im europiischen Register nicht moglich,

? Art. 5 GMVO.
10 Art. 6 GMVO.



wenn der Anmelder nur eine Benutzungsabsicht hat oder nur einen europaweiten

Geschiftsbetrieb besitzt''.

AuBlerdem verlangt Art. 92 Abs. 2 der GMVO, dass die natiirliche oder juristische Person
innerhalb des erweiterten Hoheitsgebietes der Europédischen Union ,,ihren Wohnsitz oder
Sitz* oder eine tatsichliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
»,Handelsniederlassung® besitzt. Diese Bestimmung darf nicht weitergehende Bestimmungen
in Art. 93 Abs. 1 lit. a + b liber den Zugelassenen Vertreter beschaden. Der Begriff des
Wohnsitzes ist nach dem jeweils maligeblichen nationalen Recht definiert und nicht
notwendigerweise auf einen stindigen Aufenthalt oder eine iiberwiegende Anwesenheit
begrenzt. Der Inhaber einer GM muss seinen Wohnsitz wirklich in der EU haben und nicht
nur zum Schein. Auch mehrere bloB voriibergehende Aufenthalte begriinden keinen
Wohnsitz. Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Person mehrere Wohnsitze in
der EU hat. Der Begriff ,,Wohnsitz*“ ist nur fiir natiirliche Personen, welche zugleich Inhaber
der Gemeinschaftsmarken sind, maB3geblich. Hingegen ist der ,,Sitz* fiir juristische Personen
als Gemeinschaftsmarkeninhaber maf3geblich. Grundsitzlich kann eine juristische Person nur
einen realen Sitz haben. Bei den juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts bestimmt sich

der ,,Sitz* nach dem fiir den Standort geltenden nationalen Recht.

In der Folge von Verhandlungen auf hoher politischer Ebene ist die Grundverordnung iiber
die GM in einigen Bestimmungen gedndert worden. Die neuen speziellen Regelungen wurden
zum Zweck der gemeinschaftsrechtlichen Auswirkungen auf die erstreckten GMen in die
Verordnungen aufgenommen: Ab dem Beitrittstag gilt der neu gefassten Artikel 165
GMVO" Hunmittelbar fiir alle erstreckten GMen und bestehenden nationalen Marken,
welche in Fillen von Kollisionen im Zeitpunkt der EU-Ost-Erweiterung auftreten konnten.
Ein Ergebnis der die Verhandlungen fithrenden Personen war, dass verschiedenen wichtigen
Anforderungen geniigt werden musste und besondere Schritte sichergestellt werden sollten:
Das Einheitlichkeitsprinzip der GM wurde in besonderen Fillen'’ angepasst, gleichzeitig
wurden die bereits vor dem Beitritt bestehenden Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten
vollstdndig beriicksichtigt. Jedoch durften die in den Verhandlungen erzielten Beschliisse
daraus nicht den Gesetzen in den neuen Mitgliedsstaaten zuwider laufen. Dies wurde

einerseits durch die automatische Erstreckung idlterer Gemeinschaftsmarkenrechte erreicht

"'Schennen, Art. 5 Rn. 9.
12 Art. 165 GMVO kommt aus gedndertem Art. 159a bzw. frither Art. 142a.
1 Art. 1 Abs. 2 GMVO in Verbindung mit Art. 165 Abs. 2 und 4 GMVO.



und andererseits durch nachstehende Moglichkeit fiir Inhaber dlterer nationaler Rechte in den
neuen Mitgliedsstaaten: Im Fall eines Konflikts konnte die Benutzung des erstreckten
Gemeinschaftsmarkenrechts untersagt werden. Weiterhin besteht die Moglichkeit nach Art.
110 Abs. 2 GMVO, ,,soweit nichts anderes bestimmt ist,” die Benutzung einer erstreckten
GM auf Grund der in den neuen Mitgliedsstaaten geltenden Vorschriften [des Zivil-,

Verwaltungs- oder Strafrechts] zu untersagen.

Die Ergebnisse der Verhandlungen mit Bulgarien und Ruménien iiber das erweiterte
Gemeinschaftsmarkensystem sind gleich jenen, welche damals auch in den neuen
Mitgliedsstaaten ~ angewendet wurden. Die daraus entstandene Kollision betraf die
automatische Erstreckung des Gemeinschaftsmarkenschutzes sowie den Bestandschutz dlterer
Rechte. Dies wurde technisch durch die Anderung (Erweiterung) der Liste der
Mitgliedsstaaten nach Art. 165 Abs. 1 erzielt, die restlichen Bestimmungen blieben
unverdndert. Demnach ergaben sich Auswirkungen, welche vorher in Bezug auf die
Erweiterung im Jahr 2004 in der Mitteilung des Prisidenten des Harmonisierungsamtes'*
erldutert werden, die in gleicher Weise auch fiir die neue Erweiterung 2007 erfiillt werden
sollten'®. Vor allem wird bei dieser Gelegenheit auch das ausnahmsweise Widerspruchsrecht
weiterhin ermdglicht: Gegen die Anmeldungen der zukiinftigen GMen, welche innerhalb
einer Frist von sechs Monaten ab dem Beitritt [1. Juli und 31. Dezember 2006] eingereicht
worden sind, kann nach Art. 165 Abs. 3 GMVO auf Grund alterer, in den neuen
Mitgliedsstaaten erworbener Rechte begriindeter Widerspruch erhoben werden. Das
Harmonisierungsamt hat die Priifungs- und Widerspruchsrichtlinien iiberarbeitet, um sie in
Einklang mit dieser neuen Erweiterung zu bringen. Dann mussten ,,erstreckte GMen* nicht
mehr in die neuen Amtssprachen der EG iibersetzt und auch nicht in diesen Sprachen
verdffentlicht werden. Ab dem 1. Januar 2007 konnten erforderliche Anmeldungen beim

HABM auch in Bulgarisch bzw. Ruminisch eingereicht werden.

2. Vorbereitungen des Harmonisierungsamtes fiir Binnenmarkt

(Marken, Muster und Modelle)

Zuerst zeigten die Amter der Kandidatenstaaten begriindetes Interesse an der Vorbereitung

des Beitritts. Zu diesem Zweck hat das Harmonisierungsamt zur Unterstiitzung der

" Mitteilung  Nr.  05/03 des Prisidenten des Amtes v. 16. Oktober 2003 =

http://oami.europa.eu/de/office/aspects/communications/05-03.htm.
" Der Text der relevanten Bestimmungen unter dem  Abschnitt:  Erweiterung -
http://oami.europa.eu/de/enlargement/enlargement 2007.htm.



http://oami.europa.eu/de/office/aspects/communications/05-03.htm�

Zusammenarbeit mit den nationalen Amtern ein mehrjihriges Kooperationsprogramm
eingereichtet. AuBerdem hat es den nationalen Amtern im Rahmen von Besprechungen und
Konferenzen die Bedeutung der GMen und die Auswirkungen der bisherigen Erweiterungen
auf die entsprechenden Systeme vermittelt: Insbesondere haben an den organisierten
Veranstaltungen Vertreter der nationalen Amter, Sachverstindige und weitere Personen (wie
Richter, zugelassene Vertreter, Rechtsanwélte, andere Rechtsberater und Vertreter der
Wirtschaft) teilgenommen. Die Einbeziehung der Kandidatenstaaten in die Arbeit des
Harmonisierungsamtes wurde durch regelmiBige Treffen der Leiter der nationalen Amter und
regelméBige Expertentreffen sichergestellt, d. h. die betreffenden Leiter wurden dies
beziiglich aufgefordert, an Verbindungstreffen teilzunehmen. Deshalb wurde eine spezielle

Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eingerichtet'®.

Das Harmonisierungsamt war in der Folge gefordert dafiir zu sorgen, dass die Erweiterung

nicht zu Verzégerungen bei den Markenverfahren fiihrt. Auf der Grundlage der

Vorbereitungen wurden fiir die Erweiterung 2004 (wie auch spiéter fiir die Erweiterung 2007)
zur Erreichung dieses Ziels daher zusitzliche Maflnahmen getroffen. Zu den wichtigsten
VorbereitungsmaBnahmen  des Harmonisierungsamtes zihlen die Ubersetzungen der
Dokumente und Datenbanken (Formblitter, Euronice, EuroAce, Eurolocarno) des
Harmonisierungsamtes in die neuen Amtssprachen. Wéhrend der Erweiterung sind die
operativen Kosten des europiischen Amtes gestiegen (insb. durch die Ubersetzungen der
Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisse in die offiziellen Amtssprachen und durch die

Erstellung weiterer nationaler Recherchenberichte).

Im Rahmen der letzten EU- Erweiterung 2007 wurden nach dem wieder verdnderten
umnummerierten Artikel 165 der GMVO - iiber die Erweiterung - die vergleichbaren
essentiellen Auswirkungen auf die erstreckten Gemeinschaftsmarken beeinflusst. Damit erlebt
die Européische Union auch kulturelle, wirtschaftliche, sprachliche und andere Auswirkungen
der neuen Mitgliedsstaaten, insbesondere ein drittes [neben das lateinische, griechische und
auch das kyrillische] Alphabet'’. Dies bedeutet, dass die Antrige in Bezug auf neue GMen

nunmehr auch in den Sprachen der neuen Mitgliedsstaaten ohne zusitzliche Ubersetzung oder

' In der Mitteilung Nr. 5/03 ist ausdriicklich erhoben: Die Leiter der Amter trafen sich dreimal mit dem
Prisidenten und den Vizeprisidenten des HABM, dadurch die Teilnahme der Leiter der Amter von der zehn
Kandidatenlédndern als Beobachter im Verwaltungsrat und Haushaltsausschuss ab November 2003 optimal
vorbereitete.

'7'S. Mitteilung Nr. 2/06 des Prisidenten des Amtes v. 19. Juni 2006 iiber die Erweiterung der Européischen
Union im Jahr 2007: In Bulgarien wird kyrillische Schrift ab dem Beitrittstag verwendet.



Veroffentlichung eingereicht werden konnen. Folglich bringt die Erstreckung der
Gemeinschaftsmarken fiir ihre Inhaber, welche bereits vor dem Beitrittstag angemeldete oder
eingetragene Gemeinschaftsmarken besitzen, vor allem erhebliche positive Auswirkungen in
Handelsverkehr ihrer Waren oder Dienstleistungen auf in den neuen Mitgliedsstaaten neue

eroffnete Markte, in denen diese Marken nunmehr ,,gliltig™ benutzbar sind.

Die Erweiterung des Schutzgebietes brachte fiir Inhaber erstreckter GMen im Zusammenhang
mit den relativ dlteren nationalen Rechten zugleich auch ein erhdhtes Prozessrisiko. Der
Beweis der Bosglaubigkeit des Erwerbers des élteren nationalen Rechtes war ndmlich nach
generellen Beweislastregeln vom Inhaber einer erstreckten GM zu erbringen, was
problematisch werden konnte, weil die betreffenden Rechtsprechungen in diesem Bereich
weder auf der Gemeinschaftsebene noch auf den erweiterten nationalen Ebenen ausreichend
Rechtssicherheit geboten haben. Auf diese mogliche Rechtsunsicherheit hat schon der

osterreichische Autor Boesch als Nachteil der EU-Osterweiterung aufmerksam gemacht'®.

Recherchen haben ergeben, dass es zwischen einer nationalen Marke in den neuen
Mitgliedsstaaten und der GM der erweiterten Europdischen Union ,,automatisch® zur
Verwechslung kommen konnte. Auf Grund eines élteren Rechts konnte dann nach der
mayfsgeblichen nationalen Rechtsvorschrift gegebenenfalls ein im Mitgliedsstaat verwendetes
Zeichen geltend gemacht werden, das durch Verkehr konkrete Geltung erlangt hatte.
Gleichzeitig hat der europdische Gesetzgeber in Art. 8 Abs. 2 der GMVO den Begriff , dltere
Rechte als vorrangiges Recht (Priorititsrecht) definiert. Dieses gemeinschaftsrechtliche
materielle Risiko kann ferner von kiinftigen Anmeldern von GMen mit Hilfe der

Ahnlichkeitsrecherchen nicht vorab beurteilt werden, weil nicht registrierte Zeichen ,keinen

Hauptgegenstand™ der Recherchen darstellen konnten. Daraus ergibt sich die Frage, ob ein
bestimmtes nationales Zeichen durch Verkehr bereits konkrete Geltung erlangt hat, was ohne
Kenntnis der ndheren regionalen Situationen nur schwer festgestellt werden kann. Die
Interessen der Inhaber miissen oft beziiglich der erstreckten GMen im Rahmen des
Bestandschutzprinzips ,,gegen absolute und relative Schutzverweigerungsgriinde* verteidigt
werden. In den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmenfillen kann ein auf dltere innerstaatliche
Rechte gestiitzter Widerspruch im Einklang mit Art. 41 der GMVO nur durch den

Eintragungsprozess erhoben werden'®. Im Rahmen des nationalen Gerichtsverfahrens hat der

' Emanuel Boesch, Die Auswirkungen der Erweiterung der EU auf die Gemeinschaftsmarke, Vorteile und
Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Erstreckung der Gemeinschaftsmarke = OBI [2005], 100.
1% Siche Art. 165 Abs. 3 und Abs. 4 lit. b GMVO.



Inhaber relativ élteren nationalen Rechts eine Mdoglichkeit auf Unterlassungsanspruch gegen
kollisionsfdhige Gemeinschaftsmarken. Dagegen gibt es auch einige nationale

Rechtssysteme,” in denen nicht registrierte Zeichen durch ihre Geltung im Verkehr als

kollisionsfahig angesehen werden konnten. Dies hing besonders von den Umstdnden in dem
letztgenannten Mitgliedsstaat ab, in dem eine automatisch erstreckte GM als irrefiihrend,
unziichtig, ldsterlich oder in anderem Sinn nicht anwendbar war; in einer anderen Sprache der

neuen Mitgliedsstaaten konnte sie aber durch eine andere Bedeutung benutzbar sein.

Z. B.: In Erinnerung an einen vor dem Beitritt (1.Mai 2004) beim HABM angemeldeten Antrag
wurde danach eine erstreckte GM ,Lod“ in der begrifflichen Bedeutung des Wortes fiir Eis
zugelassen, obwohl das Wort ,,Lod* in Polnisch ,,Eis* bedeutet. Es stellt sich gemeinschaftsrechtlich
die praktische Frage: Konnte diese Wortmarke im beschriebenen polnischen Begriff im Zeitpunkt des
Beitritts Polen zur EU zu einer erstreckten Gemeinschaftsmarke werden? Im bejahenden Fall wiirde
sich die Auslegung des Art. 165 Abs. 2 der GMVO in besonderer Weise auswirken und dadurch eine
Ablehnung der Registrierung durch das HABM auf gemeinschaftsrechtlicher Grundlage verhindert;
diese wire ,,als solche” dann eine beschriebene Marke. Ferner bedeutet dies, dass darin die GM
dieses Ursprungs, welche schon einmal registriert wurde, normalerweise nicht nochmals unter
demselben Begriff aufscheint. Dadurch hat sie eigenen Monopolcharakter im oben beschriebenen
Wort in Bezug auf einen neuen Mitgliedsstaat d. h. im erweiterten Teil der Gemeinschaft®'. Falls der
absolute Nichtigkeitsgrund gemall Art. 52 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO vor der
Erweiterung als Hindernis bereits in diesem Fall entstanden ist, darf diese besprochene GM auf dieser

Rechtsgrundlage nicht fiir nichtig erklart werden.

Auf dem ersten Platz im Gemeinschaftsmarkenrecht steht ein spezifisches Element einer
Marke, welches ein erfasstes beschriebenes Element in Verbindung mit einem Teil der
Gemeinschaft zur ,.freien Benutzung* als Grundsatz bestehen lassen will, das im Einklang mit
der Bestimmung in Art. 12 lit. b der GMVO interpretiert wird, worauf im weiteren Sinn zur
Bezeichnung im Handelsverkehr bestimmte Angaben [iiber Art, Beschaffenheit, Menge,
Bestimmung, Wert, geografische Herkunft, oder Herstellungszeit der Ware oder
Erbringung der Dienstleistung oder iiber andere Merkmale auf die Ware oder
Dienstleistung] erst nach ihrer Registrierung im europdischen Harmonisierungsamt zum

. 22
Gebrauch vorgesehen sind.

2 Wie in Bulgarien und Ruménien sowie in Slowenien.
> Art. 7 Abs. 2 GMVO.
22'ygl. Monguiral/Rogers, [2004] E.LP.R., 49.




Andererseits musste der existierende absolute Nichtigkeitsgrund im Zusammenhang mit
einem erweiterten Teil der Gemeinschaft die Begriindung zum Schutz der erstreckten
Markenbenutzung geltend machen. Obschon diese erstreckte GM keine Wirkung auf diesem
erweiterten Territorium des neuen Mitgliedsstaates hatte, konnte es jedoch nicht mdglich sein,
solche erstreckte GM auf der geltenden Rechtsgrundlage zu l6schen, weil diese schon vor

dem Beitrittsdatum einen lokalen absoluten Nichtigkeitsgrund hatte.

Anlésslich der Erweiterung wurden die erstreckten GMen hinsichtlich der anderen absoluten
Nichtigkeitsgriinde nicht angewendet und nicht {iberpriift, sondern konnten in den neuen
Mitgliedsstaaten weiter benutzt werden; deshalb schienen sie in alten und auch in neuen
Bedeutungsbegriffen auf. Eine gleiche Situation war, als sie den absoluten

Nichtigkeitsgriinden der offentlichen Ordnung oder Moral entgegenstanden.

Z. B.: In einem Antrag wurde vor dem Beitritt (1.Mai 2004) eine Wortmarke gemeinschaftsrechtlich
als staatliche Flagge Litauens aufgefasst. Dies konnte auf Grund des absoluten
Eintragungshindernisses des Art. 7 Abs. 1 lit. f (frither lit. h) der GMVO jedoch abgelehnt werden,
wonach die Bedeutung des verwendeten Wortes dieser Marke gegen die 6ffentliche Ordnung (oder
Guten Sitten) verstie3, unabhéngig davon, ob Litauen damals schon ein Mitgliedsstaat d. h. ein Teil
der EU war oder nicht, was im Zeitpunkt der Anmeldung beim HABM im Eintragungsverfahren

iiberpriift worden ist.

Im Rahmen der letzten Erweiterung der EU hatten die iibrigen absoluten
Eintragungshindernisse keine Auswirkung auf die erstreckten GMen, weder weil sie ohne
Bezugnahme auf irgendeinem sprachlichen Rahmenwerk eines neuen Mitgliedsstaates
eingeschdtzt wurde, noch die konkrete Begriindung zur auf einer internationalen

Rechtsgrundlage™ abgelehnten Eintragung erfassten.

In Art. 165 Abs. 1 der GMVO hat der europdische Gesetzgeber den Begriff ,erstreckte
Gemeinschaftsmarke® als alle vor dem jeweiligen Beitrittstag beim europdischen Register
angemeldeten oder bereits eingetragenen GMen definiert, welche am Beitrittstag auf die
Hoheitsgebiete der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt wurden und dadurch gleiche Wirkung

innerhalb der gesamten Europédischen Gemeinschaft haben. Dies steht im Einklang mit dem

3 Diese Bestimmung ist der europiische Gesetzgeber mit der weiteren Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 Lit. g
GMVO verbunden.
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Einheitlichkeitsprinzip.”* Dieser Grundsatz gilt in einigen Fillen, sofern in der

Grundverordnung tliber die Gemeinschaftsmarke nichts anderes bestimmt ist.

Trotz unterschiedlichem Charakter des Gemeinschaftsmarkensystems hat die erstreckte GM
auch einheitliche gemeinschaftsweite Auswirkung®. Demgegeniiber haben bestehende iltere
innerstaatliche Marken keine einheitliche Wirkung in der gesamten Gemeinschaft, sondern
nur eine territoriale Wirkung. Die systematische Geltung des Art. 165 Abs. 1 hat beziiglich
des Markenrechtserwerbs auf ihre Gesamtheit verwiesen. Der Inhaber einer erstreckten GM
konnte gegeniiber einer nach dem Beitrittsdatum beim Harmonisierungsamt angemeldeten
Marke auf Grund ihres vor dem Beitritt liegenden Vorrangs [=Prioritédt] beanspruchen. Fiir
alle besprochenen GMen gelten normalerweise auch andere Bestimmungen der GMVO, falls
das Erstreckungs- oder Kollisionsrecht in einem Fall nicht anwendbar ist. Daher war es
fraglich, ob die erstreckten gewerblichen Markenschutzrechte nicht in beiden Richtungen
erworben und im innerstaatlichen Handelsverkehr benutzt werden konnten. Nach dem
Gemeinschaftsmarkenrecht konnte die Erstreckung fiir Marken der nationalen Systeme nicht
in beiden Richtungen durchgesetzt werden, aber gleichzeitig ist der Doppelschutz fiir dieselbe
Marke in beiden getrennten Systemen moglich und Verbraucher konnen diese Marke im
Zusammenhang mit den Waren im innerstaatlichen Handelsverkehr gebrauchen. Vor allem
wollte der europdische Gesetzgeber fiir alle erstreckten Gemeinschaftsmarken, fiir die
Antrdge schon vor dem Beitrittsdatum (1.Mai 2004) im europdischen Register (HABM)
eingelangt sind, durch Art. 165 Abs. 1 GMVO als Registrierungsziele automatischer
Erstreckung auf dem Territorium der neuen Mitgliedsstaaten verschaffen. Folglich konnten
die Erstreckungsziele nicht entgegengesetzt sein, sondern den vorgeschriebenen einheitlichen

Charakter der erstreckten Gemeinschaftsmarke beriicksichtigt werden musste.

Der Meinung des Osterreichischen Autors Herzog nach konnte die besprochene Erstreckung

gewerblicher Gemeinschaftsmarkenschutzrechte nicht in beiden Richtungen erfolgen.

Praktisch wire es moglich, die einseitige Erstreckung der GM auf ein auBler dem
urspriinglichen Schutzgebiet liegendes Territorium anzuordnen und im Falle einer Kollision
einen gerechten Ausgleich zu schaffen. Nach seiner Ansicht ist dies im Zusammenhang mit

der betreffenden Marke ,,unterschiedlich gut“ gelungen. Weiter sollten die damals neuen

* Art. 1 Abs. 2 GMVO: ,,Sie kann nur fiir dieses gesamte Gebiet eingetragen oder iibertragen werden oder
Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung iiber den Verfall der Rechte des Inhabers oder die
Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur fiir die gesamte Gemeinschaft untersagt werden.*

B Art. 1 GMVO; Pretnar, Is the Future Enlargement of the European Union an Immediate Issue for the
Community Trade Mark System? =[1997]EIPR, 185.
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Erweiterungsregelungen der GMVO auf das Kollisionsrecht verweisen und etwas kritisch
beleuchtet werden, wie die Vertragsparteien das vorgesehene Erstreckungs- und
Kollisionsrecht im Einklang mit dem neuen Art. 165 der GMVO geltend machen miissten. Im
Rahmen der theoretischen Auslegung wird die Erweiterungsvorschrift ,,insgesamt® gelungen,
je erst in Gemeinschaftsmarkenpraxis gezeigt wird, soweit dies tatsdchlich ein Beispielfall ist.
In den fiinf Absdtzen des genannten Artikels redet man iiber die Folge der Erstreckung der
GM sowohl {iiber den Ausschluss bestimmter absoluter Schutzhinderungsgriinde in Falle des

Kollisionsrechts.

Gemidll Art. 165 Abs. 1 werden alle vor dem Beitrittsdatum bereits eingetragenen oder
angemeldeten GMen mit den einheitlichen Schutzrechten auf das gesamte Beitrittsterritorium
erstreckt. Weitergehende Bestimmung in Abs. 2 spricht iiber die erstreckte GM, welche sich
im Zeitpunkt des Beitritts im Anmeldestadium beim Harmonisierungsamt befand und die
nicht auf Grund absoluter Schutzhindernisse*® zuriickgewiesen werden durfte, deshalb diese

GM von Beitritt auf die neuen mitgliedsstaatlichen Hoheitsgebiete erstrecken konnten.

Zundchst besagen die Bestimmungen in Abs. 3 bis 5 desselben Artikels iiber das
Kollisionsrecht im Zeitpunkt der EU- Osterweiterung zwischen den bestehenden nationalen
Marken und erstreckten GMen, sogleich in der Bestimmung Abs. 3 das Widerspruchsrecht
beziiglich eines nationalen Rechts gegen eine GM vorgesehen wird. Der Widerspruch kann
den Inhaber einer nationalen Marke nur in einer bestimmten Frist von drei Monaten nach
Verbffentlichung der Anmeldung der GM*’ gegen eine erstreckten Gemeinschaftsmarke, die
,wahrend der sechs Monate vor dem Beitrittstag® beim Harmonisierungsamt angemeldet
wurde, in Besondererweise ermdglicht werden, im Fall dass die dltere Marke oder ein
sonstiges élteres Recht im Sinne Art. 8 der GMVO von dem Erwerber gutgldaubig erworben
wurde oder abhédngig davon ist, ob das Anmeldedatum oder das Priorititsdatum oder das
Datum der Erlangung der dlteren Marke (bzw. des sonstigen élteren Rechts) im nationalen
Amt vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritdtsdatum der angemeldeten erstreckten GM
im europdischen Amt schon liegt. Weiter schlieft Abs. 4 begriindete auf absoluter und
relativer Nichtigkeitsgriinde mogliche Anspriiche gegen erstreckte GMen aus. Gemall Abs. 5
konnte der Inhaber eines élteren nationalen Rechts die Benutzung einer erstreckten GM auf

dem jeweiligen erweiterten Territorium der neuen Mitgliedsstaaten untersagen.

% Art. 7 (1) GMVO.
27 Art. 41 Abs. 1 GMVO.
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Die erstreckten Gemeinschaftsmarken genieBen in nidchsten erweiterten Teilen der
Gemeinschaft den Beitrittstag (1.5.2004) als Prioritiatstag, wihrend sich diese als
umgekehrte Problematik hinsichtlich der absoluten Eintragungshindernisse nicht in Frage
stellt.” In Respekt nach einer erstreckten GM berufen sich die Anmeldungsantrige vor dem
Beitritt auf absolute Eintragungsverweigerungsgriinde, welche fiir einen oder mehr

Kandidatenstaaten spezifisch sind, was nicht als notwendig beim HABM iiberpriift wurde.

Weitergehende Ausnahme begriindet sich aus Abs. 5 des genannten Artikels, wonach als
»systemgerecht™ iiber Art. 110 und 111 GMVO entsprechende Untersagung einer durch die
Unterlassungsklage erstreckte GM als moglich vorgesehen ist.”’ Darunter fallen auch solche
Gemeinschaftsmarken, welche nach dem Beitrittsdatum beim Harmonisierungsamt
angemeldet wurden, denen also eine vor dem Beitrittsdatum liegende Prioritit als
Vorrangsrecht zuerkannt wurde. Dies wurde auf Grund des eindeutigen Wortlauts des Art.
165 Abs. 1 der GMVO abgestellt. Daher kommt es zuerst in der Frage, obschon eine
erstreckte Gemeinschaftsmarke vor dem Beitrittsdatum beim HABM eingetragen oder
angemeldet wurde. Sofern in diesem Zusammenhang einer beanspruchten Prioritét bestimmte
Bedeutung fiir die automatische Erstreckung zukommen sollte, wire dies in Einklang mit
Abs. 1 der Vorschrift iiber die Erweiterung deutlich geregelt worden. Umso auf die
entsprechende Markenprioritdt abzustellen, wére sowohl eindeutigen Ausdruck in
Beriicksichtigung angenommen worden, wie beispielsweise: ,(...) wird eine
Gemeinschaftsmarke mit einem vor dem Beitritt liegenden Prioritdtsdatum auf das
Hoheitsgebiet dieser Mitgliedsstaaten erstreckt, damit sie dieselbe Wirkung in der gesamten
Gemeinschaft hat*. Hier wird ein Prioritdtsrecht nach Art. 31 GMVO in besonderer Weise
geltend gemacht, wonach eingetretener Vorrang von Kollisionsrechten der Priorititstag als
Tag der Anmeldung der GM gilt. Dies hat also keinen Einfluss auf die Frage iiber die
Erstreckung einer GM, welche nicht erstreckt worden ist, obwohl deren ein Prioritdtsdatum
beansprucht werden kann. Griinzweig enthélt auch darunter nur moglich erstreckte GM mit
konkretem Anmeldetag ,,vor dem Beitrittstag™ (1.5.2004), welche auf die erweiterten Teilen
der Europdischen Gemeinschaft im Rahmen des Doppelschutzprinzips erstreckt werden
konnten [Koexistenzprinzip], ohne Berufung durch die Inanspruchnahme auf einer Prioritdt

einzufuhren.

2 Art. 165 Rn. 2-3 in: Eisenfiihr/Schennen, GMVO (2010).

¥ Eisenfithr/Schennen (2010), Art. 165 Rn. 8: ,,.Die GM wird erstreckt und hat auch weiterhin einheitliche
Wirkung in der gesamten EG, jedoch darf sie in den neuen Mitgliedsstaaten nicht benutzt werden, solange das
altere Recht besteht.
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Der Europédische Gesetzgeber hat den ,,Anmeldetag® in Art. 27 der GMVO deutlich definiert,
wonach der Anmeldetag in Beziechung mit einer erstreckten Gemeinschaftsmarke zu
entsprechendem Tag entspricht, an dem die Angaben gemil Art. 26 Abs. 1 der GMVO
enthaltende vor dem Beitritt Unterlagen von dem Anmelder beim Harmonisierungsamt
darstellen oder, sofern die Anmeldung bei der Zentralbehorde des nationalen Amtes fiir den
gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedsstaates oder beim BENELUX-Amt fiir geistiges
Eigentum eingefiihrt worden ist, wenn binnen eines Monats nach Einreichung der genannten
Unterlagen die Anmeldegebiihr gezahlt wird. Hinsichtlich der vorher angemeldeten
erstreckten Gemeinschaftsmarke werden entsprechende Ausnahmen im Rahmen des
automatischen Prinzips angenommen (ohne Gebiihr und ohne normale administrative

Behandlung).

Als Vorteil zur Erstreckung der EU besteht nach der Interpretation von Boesch eine
Moglichkeit der Beanspruchung auf die Zeitrdnge fiir das erweiterte Hoheitsgebiet, in welche
Weise der Inhaber einer erstreckten Gemeinschaftsmarke gegen die betreffende identische
nationale Marke in dem neuen Mitgliedsstaat auf einen Zeitrang beanspruchen konnte. Nach
den Argumenten aus Art. 34 und 35 GMVO werden die angesprochenen Zeitrangsfragen im
Anmeldestadium sowohl nach der Eintragung als geltendes Recht bestimmt. Deshalb kann
sich in Einklang mit einem nationalen so genannten Seniorititsprinzip auf die erstreckte GM

beansprucht werden.

Es macht besonders geltend, dass die erfassten Waren oder Dienstleistungen durch die
erstreckte GM entweder mit denjenigen der nationalen Marke identisch sein miissen oder dass
die Waren und Dienstleistungen der erstreckten GM zumindest von denjenigen der ,,dlteren
nationalen Marke® umfasst sein miissen. Nunmehr geht es kein besonderes Problem hinaus,
falls das Warenverzeichnis der erstreckten GM im Verhéltnis zu einer nationalen Marke ,,als
Doppelschutz® angenommen wurde.*® Man sollte nicht das Erfordernis der Identitdt des
Inhabers der erstreckten GM und der &lteren nationalen in diesem Zusammenhang iibersehen,

damit bloBe Konzernzugehérigkeit jedoch nicht ausgereicht war.>'Um einen Zeitrang damals

darauf zu erkennen, sollte der Inhaber der erstreckten GM allein noch nicht die Rechte aus der
nationalen Marke iibernommen, falls er diese erloschen gelassen wurde oder auf sie verzichtet

wurde. Die Zeitrangszuerkennung spart konkrete Schutzdauergebiihren im Sinne des

30'vgl. Eisenfiihr, in: FS fiir von Miihlendahl, 2005, S. 341.
3! Eisenfiihr/Schennen, Art. 34 Rn. 22 GMVO (2010).
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doppelten nationalen Markenschutzes und erleichtert somit die zentrale Verwaltung der
Markenrechte.”> Deshalb werden alle bisher registrierten erstreckten GMen mit der

Wirksamkeit des Beitritts auf die territorialen Ebenen der neuen Mitgliedsstaaten ausgedehnt.

A. Erweiterte Vereinheitlichung des Gemeinschaftsmarkenrechts
auf die neuen Mitgliedsstaaten der Européischen Union
Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen der EU mit den neuen Mitgliedsstaaten wurden bereits
mit dem Anhang III der Beitrittsakte die neuen Bestimmungen iiber die Erweiterung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung® angenommen und die restlichen Bestimmungen der
GMVO wurden mit der EU-Erweiterung gleich hintergelassen,”® um das
Gemeinschaftsmarkenrecht in erweiterter EU selbstindig innerhalb des -einheitlichen
Gemeinschaftsmarkensystems als umfassendes Teil der acquis communitaire zu
vereinheitlichen. Die neuen Bestimmungen gelten mit In-Kraft-Treten der geénderten
GMVO, ebenfalls in den Rechtsordnungen dieser neuen Mitgliedsstaaten ,,unmittelbar® seit
der EU-Erweiterung. Ahnliche Situationen besprachen im Beitrittsakt hinsichtlich des neuen
Mitgliedsstaates, in dem Inhaber einer nationalen Marke die folgende Auffassung vertrat, dass
die unmittelbare Anwendung der Erweiterungsvorschrift im Sinne Abs. 5 aus der
Grundverordnung der zuldssigen Untersagung der Benutzung einer GM im Hoheitsgebiet der

Republik Lettland nach Art. 110 Abs. 2 nicht entgegenstehen durfte™.

Im Gemeinschaftsmarkenrecht sind eingetretene Anderungen im Zeitpunkt der Erweiterung
als notwendig angesehen, womit die Geltung der erstreckten GM in Verkehr der neuen
Beitrittsstaaten geregelt ist. Es musste eine Losungsmoglichkeit herausfinden, welche ein

Verhiltnis zu der erstreckten GM in diesem Fall regelte und daher auf die Interessen des

32 Griinzweig, ecolex 2004, 344.

» Verinderte und umnummerierte zu Art. 165 GMVO — erstes Mal wurde diese gemeinschaftsrechtliche
Bestimmung iiber die Erweiterung (als ex. Art. 142a GMV) am 16.4.2003 im Rahmen des gezeichneten
Beitrittsvertrages hinzugefiigt, welche iiber die Erweiterung der Gemeinschaft um 10 (oder spéter noch 2) neue
Mitgliedsstaaten erfasst. Diese Vorschrift tritt am 1.Mai 2004/ 1.1.2007 mit dem Beitritt dieser neuen
Mitgliedsstaaten in Kraft. Zum Zweck sieht diese Bestimmung vor, dass ,alle anhingen Anmeldungen und
eingetragenen GMen am 1. Mai 2004/ 1.1.2007 ,,automatisch* auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckt worden
sind, konnten sie aus den absoluten Eintragungshindernisgriinden nicht zuriickgewiesen oder fiir nichtig erklart
werden, weil durch die erstreckten GMen diese Griinde bereits im Zeitpunkt des Beitritts entstanden sind,
deshalb nur in Folge des Beitritts der neuen Mitgliedsstaaten anwendbar geworden sind. Andererseits gilt dieses
Bestandschutzprinzip nicht fiir Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, welche ab dem 1. Mai 2004 eingereicht
worden sind, sondern konnten im Wege des Widerspruchs wegen eines alteren nationalen Rechts aus einem
neuen Mitgliedsstaat zuriickgewiesen oder fiir nichtig erklart werden, falls dieses ,,éltere” Recht im Falle des
Vergleichs der beiden Anmelde- und Prioritdtsdaten betroffen wurde.

* Kresbach/Grogerova, Die Gemeinschaftsmarke nach dem Beitritt von Bulgarien und Ruminien zur
Europiischen Union, OBI[2007], 154.

3333, Erkldrung, Der Republik Lettland zu Art 142a der Verordnung (EG) des Rates v. 20. Dezember 1993 iiber
die GM.
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Inhabers einer erstreckten GM und der Inhabern der dlteren nationalen Rechte mit Riickblick
berticksichtigte. Der gegossene Kompromiss im Sinne des Art. 165 GMVO gilt fiir die neuen
mitgliedsstaatlichen Rechtsordnungen ,,unmittelbar* ab dem Beitrittstag sowie zu erstreckten
Gemeinschaftsmarken in den neuen erweiterten Teilen der Europédischen Union. Weiterhin

gibt es auch nicht eine spezifische erstreckte GM mit ,,Lochern®.

Anwendbare Bestimmungen der GMVO bestimmen den eingefilhrten im europdischen
Register Inhaber der GM allgemein in den verschiedenen rechtsfdhigen Personenformen:
Nachgemill werden konkrete ,,Gesellschaften und andere juristischen Einheiten®™, welche
nach dem mitgliedsstaatlichen fiir sie maflgebenden Recht die Rechtsfahigkeit haben, ,,im
eigenen Namen Triger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Vertrige zu schlieBen
oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vom kompetenten Gericht zu stehen,*
besonders zu juristischen Personen gleichgestellt’*. Darunter zihlt man auch eine
rechtskriftige’” natiirliche Personen und daneben juristische Personen des Privatrechts™ und
gleichgestellte ,,Einheiten” (als unzweifelhaft die OHG, die KG, die Europdische

wirtschaftliche Interessenvereinigung [EWIV]*")

ein. Demgegeniiber ist der nicht
eingetragene Verein daher unrechtsfiahig, weil sie nicht klagen kann. Unrechtsfahig ist sowohl
die  Bruchteilsgemeinschaft  (einschlieBlich der = Wohnungseigentiimergemeinschatft,
Erbengemeinschaft, Verbdnde, Innengesellschaften und Gesellschaften des biirgerlichen
Rechts in einigen Mitgliedsstaaten)*’, wobei es sich um eine bloie Mehrheit von Berechtigten
(bzw. Beteiligten ohne gesamt Bindung) handelt, welche somit Mitanmelder und
Miteigentiimer der GM sein konnen, jedoch dabei konkrete Rechtsfahigkeit nicht besteht.
Folglich kann man nicht ein Inhaber der GM als rechtsfahig durch die Erbengemeinschaft,
verschiedener Verbinde, Biirgerinitiativen und dergleichen sehen. Es sei nur denn, wenn sie

in der Rechtsform des eingetragenen Vereins gestaltet sind. Gleiches sind Innengesellschaften

und die Gesellschaftlichen biirgerlichen Rechts in einigen Mitgliedsstaaten®'.

*° Art. 3 GMVO.

37 Im zivilrechtlichen Sinn von der Geburt bis zum Tod einer natiirlichen Person.

** FEisenfiihr/ Schennen Art. 3 Rn. 11 (2010)- z B: eingefilhrte im Register Vereine, Stiftungen,
Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien, GmbH, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, u.
a.

* Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates vom 25. Juli 1985 iiber die Schaffung einer Europiischen
Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).

% Eisenfiihr/Schennen, Art. 3 Rn. 18 (2010): Nach dem osterreichischen und niederlidndischen Recht ist
beispielsweise nicht rechtsfahig die ,,maatschap®, welche nicht mit der ,,maatschappij* verwechseln kann.
AuBerdem hat die 1. HABM-BK die ,,maatschap* mit der Begriindung als Rechtsfahig angesehen.

*!' Wie in Osterreich und Niederland.
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Zu juristischen Personen des offentlichen Rechts denkt man an spezifische rechtsfahige
Personen des offentlichen Rechts, welche Zusatz ,,und diesen gleichgestellten Einheiten
daher keine konkrete Bedeutung hat. Nach mafgeblichem innerstaatlichem Recht erwerben
sonstige juristische Personen entsprechende Rechtsfdhigkeit im Rahmen der
Verwaltungsgesetzordnung und Griindungsakt. Spezifische Korperschaften des offentlichen
Rechts als Inhaber der GM sind ebenfalls rechtsfahig: Dabei handelt es sich, um den Bund,
den Staat und die Selbstverwaltungskorperschaften [Gemeinden, Kreise, Universitéten].
Vorgesehen ist im innerstaatlichen Recht, dass Ministerien und nationale Amter von ihren
Behorden vertretet sind, deshalb sie selbst nicht rechtsfédhig sind. Beispielsweise beruft sich
auf den Namen eines schlechthin unrechtsfihigen Gebildes (z. B. Biirgerinitiativen), im
Fall dass eine erstreckte GM vom HABM angemeldet wurde, kommt dann eine Berichtigung
der Bezeichnung des Anmelders nicht in der Uberpriifung. Niimlich muss der Anmelder von
Anfang der Anmeldung beim HABM nach klargestellten objektiven Bedingungen

bestimmbar sein.

Nach Art. 17 der GMVO kann Anmelder als eine rechtsfihige Person eine Ubertragung der
Anmeldung einer europaweiten (erstreckten) Marke erreichen. Die gemeinschaftliche
Regelungen in Art. 17 Abs. 1 der GMVO zulassen die Rechtsiibertragung, selbst wenn die
erstreckte GM, unabhingig von der Ubertragung des Unternehmens, ,,fiir alle oder einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen®, fiir die sie im europdischen Register [HABM] registriert
ist, gegebenenfalls Gegenstand eines Rechtsiibergangs sein kann. Weiter ergibt sich die
Ubertragung des Unternehmens ,,in seiner Gesamtheit. Dagegen sei es andere Situation,
falls in Ubereinstimmung mit dem zur Ubertragung anwendbaren Recht etwas anderes steht
oder aus den erforderlichen Umstinden klargestellt ist, was besonders fiir die
rechtsgeschiiftliche Obligation zur Ubertragung des Unternehmens gilt. GemiB Art. 17 Abs. 4
der GMVO ergibt sich aus den Unterlagen ,iiber den Rechtsiibergang® in offensichtlicher
Weise, dass die besprochene GM auf Grund des Rechtsilibergangs geeignet ist. Daher ist es
auch mdglich, dass sie das Publikum iiber die Art, die Beschaffenheit, oder die geografische
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, fiir die diese Marke im europdischen Register
eingetragen ist, im Handelsverkehr irrefithrt. Dann wird das Harmonisierungsamt die
Eintragung eines Rechtsiibergangs zuriickweisen, wenn der Rechtsnachfolger somit nicht

einverstanden ist, gegebenenfalls die Registrierung einer erstreckten GM auf Waren oder

Dienstleistungen zu beschrinken, beziiglich deren sie nicht irrefiihrend ist.
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Nach malBgeblichem nationalem mitgliedsstaatlichem Recht finden sich die Auslegung der
Bezeichnung des Beteiligten und die Berichtigung einer ungenauen oder unrichtigen
Bezeichnung im Rahmen ihrer Grenze zur Bestimmbarkeit des Beteiligten. Praktisch werden
eine solche Berichtigung der Parteibezeichnung im Handeln fiir Korperschaften des
offentlichen Rechts angenommen werden, wenn ein Handeln fiir und gegen die Korperschaft
erkennbar ist,** obwohl es nicht dariiber hinausgeht (wie Aktion eines Universititsinstituts).
Abhéngig ist es davon, soweit keine Berichtigung erreichbar ist, ob der europaweite
Anmelder rechtsfahig ist, was im Rahmen der bestimmten Formerfordernisse zu priifen ist*.
Daraus folgt die Anderung des Art. 36 Abs. 1 lit. b GMVO deutlich,** welche durch die
Priifung der Argumente aus der DVO im Zusammenhang mit den Voraussetzungen aus der

GMVO erweitert®.

In Einklang mit dem mafigeblichen nationalen Recht [HGB] kann ein Einzelkaufmann eine
Firma leiten, unter der er ebenfalls klagen und verklagt werden kann. Rechtstriger und
Beteiligter konnen ferner nicht die Firma, welche kein selbstdndiges Rechtsgebilde darstellt,
sondern nur der Inhaber der erstreckte GM. Im Allgemeinen ist es iiblich, dass
Einzelkaufleute nach aullen besonders auBlergerichtlich und gerichtlich, die Anmeldung einer
europaweiten Marken in einem Fall unter ihrer Firma, aber nicht dann unter dem
biirgerlichen Namen des Inhabers auftreten. In anderem Fall kann eine erstreckte GM auf den
Namen der Firma eines Einzelkaufmanns beim HABM angemeldet werden, was nach dem
maflgeblichen mitgliedsstaatlichen Recht zuldssig ist, soweit die Benutzung der Firma im
Rechtsverkehr zuldssig ist. Dagegen ist es nicht mdglich eine Berichtigung der Bezeichnung

des Anmelders.

Die spezielle europidische Vorschrift iiber die Gemeinschaftsmarke [GMVO] als sekundéres
Gemeinschaftsrecht gilt in der gesamten (erweiterten) Europédischen Union und tritt neben
mitgliedsstaatliches nationales Recht. Einerseits mussten die Beitrittsstaaten die Regelungen
der GMVO vorbehaltlos akzeptieren und andererseits mussten sie zugleich ihr nationales
Recht an die GMVO anpassen. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Voraussetzungen und
Einzelheiten dieser Grundverordnung fiir die europaweiten eingetragenen Marken in

Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen nachgemél ,,Gemeinschaftsmarken heif3t.

42 7. B. Fakultit fiir die Universitit, Ministerium fiir Land oder Bund.
“ R 9 Abs. 3 DVO.

“ Eingefiigt ist durch VO Nr. 422/2004, in Kraft seit 10.3.2004.

* Schennen, Art. 3 Rn. 34 GMVO (2010).
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Wihrend der letzten EU- Osterweiterung besteht keine Priifungsmdglichkeit auf absolute
Eintragungsschutzhindernisse fiir angemeldete oder bereits registrierte vor dem Beitritt GMen
[Erstreckte GMen]. Beispielsweise konnen nur Irrefiihrende oder unmoralische

. . . .. 4
Bezeichnungen® in einzelnen Beitrittsstaaten verboten werden™.

Gleichzeitig kann in der gesamten (erweiterten) EU und auch in den Beitrittsstaaten das

Privateigentum geschiitzt sein [Koexistenzprinzip]. Daher diirfen ,,dltere nationale Rechte® in

den Beitrittsstaaten nicht enteignet oder monopolisiert werden. Ferner miissen die

(erstreckten) GMen mit bestehenden nationalen Marken im Wettbewerb auf dem
gemeinsamen Markt konkurriert werden, welche im zusammen Verhéltnis von ilter als die

GMen sind oder kaum lediglich vor dem Beitritt angemeldet wurden.

* Art. 110 Abs. 2 GMVO.
77.B.v. Kapft, in Ekey/Klippel, HK-Markenrecht, 2003, S. 840-852, in: Bugdahl, MarkenR 11-12/2003, 425.
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B. Weitere Auswirkungen der EU-Osterweiterung
Mit der Erweiterung der EU sind nunmehr das EU-Kartellrecht*® und der Grundsatz des
freien Warenverkehrs® in den neuen Beitrittsstaaten auch anwendbar. Die erweiterte Geltung
des EU-Kartellrechtsystems hat Auswirkungen auf zahlreiche Geschiftsaktivitdten in den
neuen Mitgliedsstaaten, und dafiir z&hlen nicht lediglich die offensichtlichen Problemkreise
(wie im Bereich der Fusionen und Ubernahmen (M&A>®). Vertriebsvertrige und Lizenzen
miissen  zur  Nutzung von  gewerblichen  Schutzrechten  sowie  fiir  das
Gemeinschaftsmarkenrecht, welche in Bezug auf die Gebiete der Beitrittsstaaten gewihrt

wurden, tiberpriift und gegebenenfalls modifiziert werden.

Dies ist besonders zu den ,,ausschlie8lichen Lizenzen* und sonstigen Vereinbarungen, welche
das Recht auf Verkauf von Waren aullerhalb des Vertragsgebietes beschrinken, zu betreffen.
Daneben miissen auch Vertrége, welche sich in gleichen Maflen auf neue Mitgliedsstaaten
und auf andere Nicht-EU-Mitgliedsstaaten beziehen, unter Umstinden aufgespaltet werden,
um die EU-Erweiterung zugleich die neuen 10 (spdter noch 2) Beitrittstaaten zu
beriicksichtigen. Es ist somit nicht lidnger erreichbar, die Warenmédrkte der neuen
Mitgliedsstaaten vom Rest der EU abzutrennen. Insofern in einem Fall betreffende Giiter oder
Dienstleistungen durch ein Unternehmen oder seinen Vertriebshéndler oder Lizenznehmer in
einem neuen Beitrittsstaat auf dem erweiterten Markt gebracht worden sind, so wird es
diesem Unternehmen normalerweise nicht moglich sein, seine gewerbliche Schutzrechte in
anderen Mitgliedsstaaten der EU geltend zu machen, um den freien Warenverkehr dieser

Giter und Dienstleistungen auf dem gesamten Gebiet der EU zu behindern.

Im allgemeinen Sinn konnten bedenklich niedrigere Preisniveaus in den neuen
Mitgliedsstaaten im Vergleich mit dem Rest der EU sein. Ebenfalls miissen die
Vertriebsstrategien die Ausweitung des Erschopfungsprinzips auf die erweiterten Gebiete der
Beitrittsstaaten bertlicksichtigen. Nach dem Erschopfungsprinzip ergibt sich, dass die
erstreckte GM ihrem Inhaber nicht das Recht gewdhrt, einem Dritten zu verbieten, diese
Marke fiir Waren zu benutzen, welche unter dieser Marke von ihm oder mit seiner
Zustimmung in der gesamten Europidischen Gemeinschaft in den Handelsverkehr gebracht

worden sind.”' Dies findet keine Anwendung, wenn ,,berechtigte Griinde es rechtfertigen,

* Art. 101 und 102 AEUV - http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/126108_de.htm.
*“ Art. 28-37 AEUV.

30 hittp://de.wikipedia.org/wiki/M%26G.
SLArt. 13 Abs. 1 GMVO.
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dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren nach ihrem Inverkehrbringen
verdndert oder verschlechtert ist.”> Die berechtigten Griinden bedeuten, worauf derer der
Inhaber einer GM sich dem weiteren Vertrieb der markierten Ware widersetzen kann, jedoch
gehort nicht sein Interesse an einem bestimmten wirtschaftlich vorteilhaften Vertriebssystem
oder die Abgrenzung von Mirkten in territorialer oder anderer Hinsicht.”> Dabei miissen
verschiedenste Gesichtspunkte beachtet werden (wie z. B. die Preisgestaltung,
Kennzeichnung und Beschriftung, Verpackung und Aufmachung, Design, Qualitdt sowie

Warenstandard).

Weitergehende praktische Schwierigkeiten konnen in Verbindung mit bereits bestehenden
Vertrdgen nach dem nationalen Recht auftreten, wie im Vereinbarungen mit Bezug auf
bestimmte Gebiete (insb. Vertriebs-, Lizenz-, Handelsvertreter- und Franchisevertrige)
iberpriift werden miissen. Ebenso konnten sich diese vertraglichen innerstaatlichen Rechte in
Einklang mit der GMVO in der erweiterten Europidischen Union wieder veridndern.”* Dies
konnte wiederum im Rahmen anderer Vereinbarungen, welche Dritten ausschlieBlicher
Lizenzen auf dem erweiterten Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten gestatten sind,” einen
Vertragsbruch zur Folge haben. Dabei miissen entsprechende Mallnahmen im weiteren
gemeinschaftsrechtlichen Schritt verwendet werden, um drohende Streitigkeiten von

vornherein auszuschlief3en.

C. ,,Doppelschutz“ im Verhiltnis zu den Parallelanmeldungen
Am Beitrittstag sind schon mehrere innerstaatliche Verfahren in Ungarn sowie in anderen
neuen Mitgliedsstaaten vorgebracht, in denen Schutz fiir eine parallele nationale und
internationale Marke durch den gleichen Anmelder beantragt wurde. In diesen Féllen kann
sich das ungarische nationale Patentamt hinsichtlich solcher Parallelanmeldungen auf
absolute Eintragungshindernisse orientieren, welche in Bezug auf einen erweiterten Teil der
Gemeinschaft stehen®® oder die sich beispielsweise aus der beschreibenden Bedeutung des
Zeichens”” in dem erforderlichen neuen Mitgliedsstaat ergeben. Soweit es solche
Eintragungshindernisse, welche im Rahmen des Anmeldeverfahrens einer GM vor dem

HABM nicht beriicksichtigt worden sind, nicht entsteht, sollte jedoch im Interesse des

2 Art. 13 Abs. 2 GMVO.

>3 Eisenfiihr/Schennen (2007), Art. 13 Rn. 28.
** Art. 22 GMVO.

> Art. 22 (1) GMVO.

% Art. 7 Abs. 1 lit. d und Art. 7 Abs. 2 GMVO.
ST Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO.
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europdischen Markenregisters, welche sich auf den Rechtserwerb erstreckt, moglicherweise
der Schutz fiir die parallele nationale bzw. internationale Marke in neuen Mitgliedsstaaten
erteilt werden. Beispielsweise wire bei Nutzen solcher Rechtsanwendung eine frithere
mitgliedsstaatlichen Prioritdt fiir die nationale bzw. internationale Marke, wo die erstreckte

GM in einem neuen Mitgliedsstaat (d. h. in Ungarn erst seit 1.Mai 2004) Schutz genief3t.

Hinsichtlich der Erstreckung der GM kommt im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystems
auf den neuen Mitgliedsstaat Ungarn sowohl auf die anderen neuen Mitgliedsstaaten und
dieses System im Verbunden mit dem Madrider Markenabkommen dadurch eine Frage, ob es
zum Beispiel fiir ein innerstaatliches registriertes Unternehmen (bzw. auslidndisches
Unternehmen) verkniipfend mit ungarischen Tochtergesellschaften noch Sinnvoll ist,
moglicherweise neben einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung eine parallele nationale
Anmeldung ,,als Doppelschutz* einzureichen. Hier gibt es noch ein untergestiitzter Grund, d.
h. neben einer Gemeinschaftsmarke auch eine parallele nationale anzumelden, aufrecht zu
erhalten. Dadurch konnte es besondere Probleme beriihren, welche die Durchsetzung der
Rechte aus einer GM trotz ihres einheitlichen Charakters im Hinblick auf das 27
Mitgliedsstaaten umfassendes Schutzterritorium mit sich bringt, gleichzeitig flir diese
europdische erstreckte Marke ermdglicht wurde, wie mit dem Zweifel aus einer nationalen
Marke auszufiihren, dass mit deren Rechtsdurchsetzung und Verletzungsfragen die nationalen

benannten Gemeinschaftsmarkengerichten erster und zweiter Instanz zustdndig sind.

D. Zulassige bestehende (bzw. erstreckte) Gemeinschaftsmarken
Im Zeitpunkt der EU-Osterweiterung haben die erstreckten GMen selbst, einschlieBlich der
schon eingereichten Anmeldungen durch néichste Auswirkungen aufgezeigt wurden: Mit
Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten am Beitrittstag (1.5.2004/1.1.2007) erstreckt sich die
Schutzwirkung einer GM oder an demselben Datum bereits existierende Anmeldung nach
Art. 165 Abs. 1 GMVO ,automatisch“ d. h. ohne besonderes Verwaltungsakts oder
bestimmter Gebiihren auf die neuen Mitgliedsstaaten. Nach der Systematik des Art. 165 Abs.
1 GMVO werden durch die Erstreckung erforderliche GMen erfasst, welche nach dem
Beitrittsdatum angemeldet wurden, deren auf Grund einer vor dem Beitrittstag liegenden

Prioritdt beansprucht werden kann.

Art. 165 Abs. 3 GMVO regelt das Widerspruchsrecht auf der Basis eines nationalen é&lteren

Prioritdtsrechts gegen eine sich automatisch auf die neuen erweiterten EU-Staaten
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erstreckende GM oder nur ihre Anmeldung. Prinzipiell kann gegen eine erstreckte GM in
einem neuen Mitgliedsstaat kein Widerspruch erhoben werden, was nach der letztgenannten
Erweiterungsbestimmung vorausgesetzt wird, weil die Anmeldung ,,mehr als sechs Monate
vor dem tatsdchlichen Beitrittsdatum* (bzw. vor dem 1.11.2003) eingereicht wurde oder auf

einer vor diesem Datum liegenden Prioritiit beansprucht wurde™®.

Eine Ausnahme von dieser Regel ist in weiterer Bestimmung des Art. 165 Abs. 4 b GMVO
vorgesehen: Gegen eine wéhrend der 6 Monate vor dem Beitrittsdatum (d. h. zwischen dem
1.11.2003 und 30.4.2004) eingereichten Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann einerseits ein
Widerspruch  beim  Harmonisierungsamt erhoben  werden, andererseits keinen
Nichtigkeitsantrag auf der Grundlage eines élteren nationalen Rechts, welches zum
Beitrittsdatum in einem neuen Mitgliedsstaat bestand, eingereicht werden kann, insofern

dieses ein élteres Anmelde- oder Priorititsdatum als die Gemeinschaftsmarkenanmeldung hat.

Nach der Auffassung des europdischen Gesetzgebers folgen die nédchsten praktischen
Auswirkungen besonders daraus:
a) Beispielsweise kann Anmeldung einer Marke beim Harmonisierungsamt mit einem

bestimmten Anmelde- oder Priorititsdatum nach dem Beitritt (2.5.2004) oder

spiter auf Grund einer in einem neuen Mitgliedsstaat bereits eingetragenen nationalen
Marke im Wege des Widerspruchs angegriffen oder fiir nichtig erklidrt werden, sofern
jene nationale Marke ein bei Anwendung der normalen Regeln ,dlteres
Prioritdtsdatum* hat: Dies schliefit ,,alle nationalen Marken*“ ein, welche in einem

neuen Mitgliedsstaat vor dem Beitritt schon eingereicht worden sind.

b) Weiter kann Anmeldung einer GM mit einem Anmeldetag vor dem Beitritt (2. Mai

2004 oder danach), ebenfalls mit einem Priorititsdatum vor dem Beitritt auf der

Grundlage einer in einem neuen Mitgliedsstaat bereits registrierten nationalen Marke
im Wege des Widerspruchs angegriffen oder fiir nichtig erkldrt werden, sofern jene
Marke bei Anwendung der normalen Regeln ein élteres Priorititsdatum hat.®

c) Gegen die Anmeldung einer GM mit dem Anmeldetag wihrend der sechs Monate
vor dem Beitritt (zwischen dem 1.11.2003 und dem 30.4.2004) - unabhingig vom
Prioritdtsdatum - kann der Inhaber einer in einem neuen Mitgliedsstaat bereits

eingetragenen nationalen Marke Widerspruch erheben, sofern das Anmelde- oder

*¥ Vgl. Herzog, MarkenR 2003, 181.
% Widerspruchsrichtlinie, Teil 7: Ubergangsvorschriften beziiglich der Erweiterung — Stand: Mirz 2004;
5 vgl. Art. 165 Abs. 3 der GMVO.
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d)

Prioritdtsdatum der nationalen Marke ,,ilter* als das Anmelde- oder Priorititsdatum
der angegriffenen Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ist und sofern die nationale

Marke nicht bosgldubig angemeldet worden war. Dieses ,begrenzte

Widerspruchsrecht schlie3t nicht das entsprechende Recht ein, um einen Antrag auf
Erklarung der Nichtigkeit aus relativen Griinden einzureichen. Wenn die
Widerspruchsfrist ,,ohne Einlegung eines Widerspruchs abgelaufen ist, gilt dann das
fiir eine innerhalb dieses sechs Monate Zeitraums vor Beitritt eingereichte GM, was
in folgendem Absatz ausgelegt ist.

Eine GMen, welche einen Anmeldetag vor dem vorgesehenen Zeitraum (vor
1.11.2003) - unabhdingig vom Priorititsdatum - hat, kann nicht auf Grund einer in
einem neuen Mitgliedsstaat eingetragenen ,dlteren Marke* mit dem Widerspruch
angegriffen oder fiir nichtig erklirt werden®'.

Gegeniiber den Anmeldungen der GMen- und den bereits eingetragenen GMen mit
einem Anmeldetag vor dem Beitrittstag (1.Mai 2004), also - unabhdngig vom
Prioritdtsdatum -, 2 kann der Inhaber einer in einem neuen Mitgliedsstaat schon
eingetragenen dlteren Marke, welche einen Anmelde- oder Priorititstag vor dem
Beitrittstag (1. Mai 2004/1.1.2007) hat, einen Anspruch auf Untersagung der
Benutzung der erstreckten GM in dem erweiterten Gemeinschaftsgebiet des
betreffenden Mitgliedsstaates geltend machen kann, also ,,unabhédngig von der absolut
besseren Prioritdt”, sondern unter der weiteren Voraussetzung, dass seine nationale

Marke nicht bosgldubig angemeldet wurde.

,Was flir in den neuen Mitgliedsstaaten eingetragene Marken gilt“, gilt es auch fiir:

= eingereichte Anmeldungen in den neuen Mitgliedsstaaten als bereits registrierte

nationale Marken, dass diese mit der folgenden Voraussetzung: ,,anschliefend
eingetragen werden verkniipft ist, und

erworbene nicht eingetragene mitgliedsstaatliche Kennzeichenrechte, welche unter

Art. 8 (4) GMVO ,,von mehr als lediglich 6rtlicher Bedeutung* fallen,* insbesondere
mit der Mal3gabe, dass der Zeitpunkt des Erwerbs dieses Rechts ,,nach dem nationalen

Recht* an die Stelle des Anmelde- oder Priorititsdatums geht.

Die Grundverordnung ldsst in ihrem Art. 8 Abs. 4 dem Inhaber der nicht eingetragenen Marke

ein sonstiges benutztes Kennzeichenrecht im geschéftlichen Verkehr ,,von mehr als lediglich

' ygl. Art. 165 Abs. 4 der GMVO.
%2 Wie in den erwéhnten Fillen ¢ und d.
8 Dr. N°“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.
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6464 [

ortlicher Bedeutung wie in Anspruch genommene Prioritdt, oder wegen Benutzung einer

jiingeren Marke zu untersagen].

Wenn ein Widerspruch auf eine nationale eingetragene Marke oder ein anderes nationalen
Recht aus einem neuen Mitgliedsstaat gestiitzt wird, kommt dann in der Frage die
Begriindetheit des Widerspruchs, aber nicht etwa eine Frage der Zuléssigkeit. Abhédngig ist es
davon, ob dieses Recht wirksam im Wege des Widerspruchs gegen die Anmeldung einer GM
geltend gemacht werden kann. Soweit die Vorschrift {iber die Erweiterung verlangt, dass das
dltere Recht gutgldubig erworben wurde, wird dann verfahrensmiBig Gutgladubigkeit
vermutet. Damit obliegt es den anderen Verfahrensbeteiligten bzw. dem Anmelder der mit
dem Widerspruch angegriffenen Anmeldung einer kiinftigen GM, darzulegen und auf
konkreter Grundlage zu beweisen, dass der Inhaber des &dlteren nationalen Rechts aus dem
neuen Mitgliedsstaat durch die Einreichung der nationalen Anmeldung oder zum Erwerb des

Rechts damals bosgldubig war.

Nimlich enthilt der Art. 165 keine Ubergangsregeln zum Benutzungszwang im Sinne Art. 15

und 42 der GMVO.* Im Widerspruchsverfahren kann sich der entsprechende Zwang zum
Nachweis der erhaltenden Rechtsbenutzung ergeben, sofern der Anmelder der mit dem
Widerspruch angegriffenen Anmeldung einer GM verlangt, dass der Widersprechende nach
Art. 42 Abs. 2 und 3 der GMVO® die Benutzung einer ilteren Marke nachweist.
Erweiterungsbezogene Fragen kommen im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt und dem Ort

der Benutzung der dlteren Marke.

Folgende zwei Fille sind in diesem Sinne zu unterscheiden:

1. In einem Fall ist besonders zu betreffen, dass die dltere Marke einer nationalen Marke
darstellt, welche in einem neuen mitgliedsstaatlichen Markenregister im Zeitpunkt der
Erweiterung bereits eingetragen ist. Die Notwendigkeit des Nachweises der
erhaltenden Rechtsbenutzung einer é&lteren Marke, welche in einem neuen
Mitgliedsstaat schon registriert ist, kann sich lediglich im Rahmen eines Widerspruchs
ergeben. Dieser Widerspruch wird gegen eine Anmeldung einer GM, welche einen

Anmelde- oder Priorititstag nach dem Beitritt (1. Mai 2004) hat oder die im Sinne

Art. 165 Abs. 3 einen Anmeldetag wihrend der sechs Monate vor dem Tag des

% Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.
% Anheuser Busch Inc/ Bud&jovicky Budvar, EuG T-191/07 v. 25.3.2009 = wbl 2009, 298.
% ygl. Regel 22 der DVO.

25



Beitritts (zwischen dem 1.11.2003 und dem 1.5.2004) als Anmeldung notwendig
geltend macht, dann beim Harmonisierungsamt eingelegt. In diesem Fall muss die
»altere nationale Marke®, die nach dem malgeblichen nationalen Recht bereits
geschiitzt ist, abhdngig ist es in dem erweiterten Gebiet davon, ob diese éltere Marke
wiéhrend fiinf Jahre vor dem Zeitpunkt der Verdffentlichung in Verbindung mit dem
Widerspruch auf die angegriffene Anmeldung einer GM ernsthaft benutzt worden
sein. Es ist unerheblich in diesem Fall, ob sich die Benutzung auf einen Zeitraum
bezieht, wessen der betreffende Staat schon Mitglied der EU war. Dies bedeutet im
Widerspruchsverfahren, dass sich der Nachweis von der élteren Markenbenutzung auf

den Zeitraum vor dem Beitrittstag beziehen kann.

In anderem Fall kann auch parallel die &ltere Marke als eine GM im
Gemeinschaftsmarkensystem erwerben, insbesondere wenn es sich bei der &lteren
Marke um eine GM zugleich handelt, stellt sich dann das Ubergangsproblem, ob es in
Besondererweise freilich ausreichen kann, dass sie nur in einem neuen Mitgliedsstaat
benutzt wurde, gleichzeitig prinzipiell erhaltende Rechtsbenutzung einer GM in nur
einem Mitgliedsstaat ausgereicht werden kann. Da der Nachweis der Benutzung in
den Zeitraum von fiinf Jahren vor dem Tag der Verdffentlichung der angegriffenen
Anmeldung einer GM betrifft, ist dann die besprochene Benutzung in einem neuen
Teil der Gemeinschaft oder in mehreren neuen Mitgliedsstaaten selbst nur damals
beriicksichtigungsfahig, falls der betreffende Staat schon zum Zeitpunkt der
Verdffentlichung der angegriffenen  Gemeinschaftsmarkenanmeldung  dieser
erforderlichen Mitgliedsstaat der Europdischen Gemeinschaft war und die Benutzung
in dem neuen Mitgliedsstaat nach dem Beitrittstag (1. Mai 2004) erworben wurde.
Demgegeniiber war eine Benutzung vor diesem Beitrittsdatum in einem neuen
Mitgliedsstaat, aber dann noch nicht in der Europdischen Union. Dagegen reicht es
auch nicht aus, im Fall dass der betreffende Staat zum Zeitpunkt der Entscheidung

iiber den Widerspruch einen Mitgliedsstaat der EG ist.

Was aus dem Widerspruchsverfahren angeht, beriihren sich dadurch keine spezifischen

Ubergangsprobleme: Das gemeinschaftliche Recht nach der Bestimmung in Art. 119 Abs. 7

der GMVO, eine andere Sprache als eine der fiinf Werksprachen des europédischen Amtes im

Verfahren zu wéhlen, kann ab dem Beitrittstag (1. Mai 2004/ 1.1.2007) im Sinne der EU-

Osterweiterung in Bezug auf eine der neuen offiziellen Sprachen der Europdischen

Gemeinschaft in konkretem Umstand ausgeiibt werden.
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»Ausdriickliche absolute Eintragungshindernisse®, welche nur als die Hindernisgriinde einer
im Rahmen des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates schon enthaltenden erstreckten GMen

entstanden sind, werden jedoch in Einklang mit dem Art. 165 Abs. 2 fiir die erstreckten

GMen, welche bereits vor dem Beitrittsdatum angemeldet wurde, nicht gepriift. Anders erhélt

es sich im Fall nach dem Beitrittstag angemeldeten kiinftigen GMen, beispielsweise eine

Zuriickweisung darauf eintritt, insofern sie einer bestehenden nationalen Marke
entgegensteht. Sonst spielen in Gemeinschaftsmarkenpraxis die Eintragungshindernisse eine
zentrale Rolle, weil sie gewdhrleisten sollen, nur solche Zeichen als kiinftige GMen zu
werden, welche ihre Funktion, ohne Einschrinkung erfiillen koénnen, insbesondere die

betroffenen Produkte zu individualisieren und ihrem Ursprung nach zu identifizieren.

Das wiirde nicht im Fall geschehen, falls der europaweite Verkehr dem Zeichen keinerlei
Individualisierung entnimmt. Demgegeniiber ist nur dann, wenn ihm wegen des Bestehens
und Gebrauchs identischer oder dhnlicher Zeichen fiir identische oder &hnliche Produkte die
Moglichkeit der Unterscheidung hinsichtlich der Ursprungsidentifizierung genommen ist.
Einerseits fiihrt der Art. 7 der GMVO bestimmte absolute Eintragungshindernisse fiir solche
Zeichen auf, welche in Bezug auf die von ihnen enthalten Produkte die wesentliche

Markenfunktion der Ursprungsidentifizierung nicht leisten kdnnen, aber andererseits der Art.

8 der GMVO konkrete relative Eintragungshindernisse darin vorschreibt, welche wegen des
Bestehens kollidierender Kennzeichenrechte Dritter den infolge Benutzung verwechselbarer
GMen erscheinenden Verlust der Unterscheidungsfahigkeit dieser Kennzeichen
moglicherweise verhindern sollen. Der Katalog der absoluten Eintragungshindernisse ist im
Rahmen des Art. 7 ,,abschlieBend* sowie der Katalog der relativen Eintragungshindernisse
durch den Art. 8 der GMVO. In einem Fall konne der grofle Auslegungsspielraum der
Begriffe ,keine Unterscheidungskraft in Abs. 1 lit. b des Katalogs und ,,zur Bezeichnung

sonstiger Merkmale* in Abs. 1 lit. ¢ bedeuten.

Desto wurden die entsprechenden Regelungen, welche in den betreffenden Rechtsakten des
Gemeinschaftsmarkenrechts zu vorgenommenen Anderungen wirksam werden, seit dem
Beitrittstag (am 1. Mai 2004) der neuen Mitgliedsstaaten eingefiihrt, die die Schritte der EU-

Erweiterung regeln,®’ damit die nationalen Rechte von den Inhaber in den Beitrittsstaaten

%7 Europdischen Union — Inkrafttreten von Anderungen in den Gemeinschaftsrechtsverordnungen, GRUR Int.
2004, 344: Die entsprechende Gesetzgebung wurde am 23.september 2003 im Amtsblatt verdffentlicht — ABIL. L
236/33, 342 ff (Akte iiber die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland ....)

27



jedenfalls in dem Territorium des jeweiligen Beitrittsstaates schiitzen sollen, sofern bereits ein
in einem Beitrittsstaat bestehendes nationales Schutzrecht mit einem EU-Schutzrecht
kollidiert. Wenn die Anmeldung erst nach der sechs Monate Zeitraum (nach 1.11.2003)
eingereicht wurde, denn beansprucht sie nicht auf eine Prioritit von einem vor diesem 6-
Monats-Zeitraum liegenden Datum und liegt das Anmelde- oder Prioritdtsdatum eines
gutgldubig angemeldeten oder anderweitig erworbenen nationalen Rechts vor dem Anmelde-
oder Prioritdtsdatum der erstreckten GM, kann nach Art. 165 Abs. 3 GMVO gegen eine auf
das Beitrittsgebiet erstreckte GM auf Grund der Basis des &lteren nationalen Rechts
begriindeter Widerspruch eingelegt werden. Ebenso handelt es sich mit der Anstrengung in
einem Nichtigkeitsprozess auf Grund der absoluten und relativen Nichtigkeitsgriinde, welche
sich erst im Zuge der Erweiterung der EU ergaben. Damit werden bestehende GMen nach
dem Beitrittsdatum auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckt. Dann kdnnen bestehende Rechte
nicht auf Grund der Schutzhindernisse fiir nichtig erklért werden, welche aus dem Beitritt
eines neuen EU-Mitgliedsstaates resultieren. Soweit ein enthaltendes absolutes
Schutzhindernis im Sinne einer erstreckten GM im Verhiltnis zu einem gutgliubig
erworbenen dlteren Recht in einem neuen erweiterten Teil der Europdischen Gemeinschatft d.
h. in einem neuen Mitgliedsstaat beim Harmonisierungsamt nicht geltend machen kann, kann
nur die Benutzung des Gemeinschaftsmarkenrechts in dem betreffenden Staat auf Antrag des

Inhabers einer ilteren Recht verboten werden. %

Schlieflich kann der Inhaber eines gemidl Art. 165 Abs. 5 GMVO in Verbindung mit den
Bestimmungen in Art. 110 und 111 GMVO gutgldubig erworbenen nationalen Rechts,

welches vor dem Beitrittsdatum angemeldet oder bereits erworben wurde, gegebenenfalls

dann iiber ein davor liegendes Prioritdtsdatum widersetzen werden konnte. Dem Inhaber
kann im Sinne des Art. 165 Abs. 1 erstreckten Gemeinschaftsschutzrechts die Nutzung in

jeweiligem Beitrittsstaat trotz der erweiterten Geltung untersagt werden.

E. Die Bedeutung ,,automatischer* Erstreckungswirkung
Die wichtigste gemeinschaftsrechtliche Auswirkung flir Inhaber der erstreckten

Gemeinschaftsmarken, welche vor dem Beitrittstag beim europdischen Amt angemeldet

wurden, also es ist unabhéngig davon, ob sie bereits eingetragen sind oder nicht, denn besteht
besonders darin, dass der Schutz solcher Marken auf die territorialen Gebiete der neuen

Mitgliedsstaaten erstreckt wurde. Diese einheitliche europaweite Schutzerstreckung tritt am

% GRUR Int. 2004, 344.
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Beitrittstag (am 1. Mai 2004 um 0:00 Uhr) ohne administrative Maflnahmen oder sonstige
Schritte seitens des HABM oder eines anderen Organs ein. Die erweiterte Erstreckung der
GMen tritt im europdischen Rahmen ,,automatisch* auf. Dies bedeutet, dass der Inhaber
keinen entsprechenden Antrag stellen musste und entsprechende Gebiihren dazu nicht
entrichtet werden sollten. Die Rechtsgrundlage fiir diese Erstreckung sind durch die neuen
Erweiterungsbestimmungen in Art. 165 GMVO ausgebildet. Mit dem Beitrittstag sind
beispielsweise mehr als 300 000 vielfiltige GMen auf die territorialen Gebiete der neuen
Mitgliedsstaaten ~ erstreckt ~und  konnen  vor den  benannten  nationalen
Gemeinschaftsmarkengerichten dieser Staaten durchgesetzt werden, d. h. der Inhaber einer
dlteren nationalen Marke im Sinne des Art. 165 Abs. 5 kann die Erstreckung einer bereits
angemeldeten oder eingetragenen GM vor dem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht in

einem territorialen mitgliedsstaatlichen kompetenten Teil der Gemeinschaft untersagen.

SchlieBlich wurden ,,alle angemeldeten und existierenden Gemeinschaftsmarken™ auf die
geografischen Gebiete der neuen Mitgliedsstaaten zum Beitrittstag ,,automatisch® [ohne
Zutun des Anmelders oder Inhabers, ohne Antrag und ohne Gebiihr] erstreckt. Folglich hatte
solche MalBlen erstreckter GMen ,einheitliche Wirkung™“ ab dem konkreten Stichtag
(1.5.2004/1.1.2007) um 0.00 Uhr von den Beitrittsstaaten [Einheitlichkeitsprinzip der
erstreckten Gemeinschaftsmarke]. Beispielsweise galt ihre Erstreckung fiir Anmeldungen der
GMen mit einem konkreten Anmeldetag vor dem Beitrittstag (vor 1.5.2004), welche im
spiteren Zeitpunkt zur europaweiten FEintragung gefiihrt ist. Ebenso konnen sie nur
»einheitlich® zu nichtig erklart werden. Deshalb musste sich der Markeninhaber um nichts
kiimmern, welche Schutzerstreckung automatisch ohne irgendwelche administrativen (wie z.
B. zusitzliche Antragstellung) oder sonstigen MaBnahmen erfolgt [insb. ohne weitere
Uberpriifung oder zusitzliche Gebiihren fiir die Markenschutzeserstreckung auf die neuen
geografischen Gebiete]. Damit hat Inhaber einer GM automatisch eigenen erweiterten
Markenschutz auch in den territorialen Ebenen der neuen Mitgliedsstaaten erworben. Ab
diesen  Zeitpunkt  konnen  die  erstreckten GMen  vor den  nationalen

Gemeinschaftsmarkengerichten der neuen Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden.

Mit Wirkung ab dem Beitrittstag (1. Mai 2004) sind zehn neue Mitgliedsstaaten der
Europidischen Gemeinschaft beigetreten [Tschechische Republik, Zypern, Estland, Lettland,
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowakei und Slowenien]. Mit weiterer automatischer

Wirkung sind noch zwei neue Mitgliedsstaaten ab dem 1. Januar 2007 zur Européischen
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Union beigetreten [Bulgarien und Ruméinien]. Im Rahmen des Beitrittsvertrages wurde ein
neuer interpretierter Artikel in die GMVO eingefiigt, welcher die Bestimmungen {iber die
neuen Gemeinschaftserweiterungen enthélt. Grundsdtzlich erstrecken sich bestehende
samtliche GMen automatisch, was fiir die neuen Mitgliedsstaaten als Vorteil bedeutet war,
ohne eine zusitzliche Gebiihr von neuem mitgliedsstaatlichem Inhaber einer GM zu zahlen
oder gewoOhnliche administrative Formlichkeiten beim Amt zu beachten wéren. Diese
Anmeldungen und bereits eingetragene GMen, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum im
europdischen Register schon liegt, konnen nicht auf Grund absoluter oder relativer
Eintragungshindernisse zuriickgewiesen oder fiir nichtig erkldrt werden, sofern diese
absoluten Eintragungshindernisse nur durch den Beitritt eines neuen Mitgliedsstaates
schon entstanden sind, sollten sie am Anmeldetag der betreffenden Anmeldungen der
kiinftigen GMen nicht iiberpriift werden, sondern sie sind automatisch auf dem erweiterten
Markt der neuen Mitgliedsstaaten ausgedehnt. Hinsichtlich der vorgeschriebenen relativen
Eintragungshindernisse sieht der européischen Gesetzgeber in Art. 165 Abs. 3 eine Ausnahme
fir die erstreckten Gemeinschaftsmarke vor, welche erst sechs Monate vor dem
Beitrittsdatum beim europdischen Amt angemeldet wurden, in diesem Fall konnte der Inhaber
einer dlteren Marke entsprechenden Widerspruch gegen diese erstreckte GM vor dem
europdischen Amt einlegen. Der deutsche Autor Bugdahl hat deutlich fiir das automatische
Erstreckungsprinzip klargestellt, frither angemeldete oder registrierte Gemeinschaftsmarken
konnten ,,automatisch® in den Beitrittsstaaten giiltig werden:®
v' ohne Erstreckungsantrag,
v' ohne Erstreckungsgebiihren,

v' ohne weitere Ubersetzungen.

Mit der neuen Erweiterung der EU sind die nationalen Sprachen der neuen Beitrittsstaaten
automatisch ,,als offizielle Amtssprachen” geworden, wéhrend die Werksprachen des
europdischen Harmonisierungsamtes [als Englisch, Deutsch, Franzosisch, Italienisch und

Spanisch] unverédndert geblieben sind.

Prinzipiell konnen also die europaweite Anmeldungen und die Eintragungen der GMen mit
einem vor dem Beitrittsdatum liegenden Anmeldetag weiterbehandelt werden, als dass es

keinen Beitritt gegeben habe.”’ Bei den europaweiten Anmeldungen und Eintragungen der

% Volker Bugdahl, Die EU-Erweiterung: Praktische Hinweise fiir Markenanmelder, MarkenR 11-12/2003, 425.
" Richtlinien fiir die Verfahren vor dem HABM, Teil B: 11. Ubergangsbestimmungen (Erweiterung,
Klassifikation- Anderungen), Seite 69.
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GMen, deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein folgender Tag ist, sogleich jede
Bezugnahme auf die Europdische Gemeinschaft auch die neuen Mitgliedsstaaten durch das
Einheitlichkeitsprinzip im Gemeinschaftsmarkensystem umfasst. Dies hat sich die folgenden
praktischen Nachwirkungen beriihrt:

1. Durch nationale Anmeldung im europaweiten Sinn

Ab dem Beitrittsdatum konnen europaweite Anmeldungen durch das nationale Amt eines
neuen Mitgliedsstaates auch eingereicht werden sowie bei dem europdischen Amt.
Hinsichtlich der Vertretung gilt es ebenfalls fiir den Anmelder (wie auch fiir andere
Verfahrensbeteiligte vor dem HABM), welcher ihren Sitz oder Wohnsitz in einem neuen
Mitgliedsstaat hat, jedoch muss er nicht mehr durch einen Vertreter vertreten sein. Ab dem
Beitrittsdatum konnen Vertreter aus einem neuen Mitgliedsstaat in die beim
Harmonisierungsamt nach Art. 93 GMVO gefiihrte Liste der entsprechenden zugelassenen
Vertreter eingetragen werden, womit sie damals berechtigt sind, Dritte vor dem HABM zu

vertreten.

Die neuen offiziellen Sprachen der Européischen Union diirfen als erste Sprache lediglich fiir
solche europaweiten Anmeldungen verwendet werden, welche am oder nach dem
Beitrittsdatum eingereicht worden sind. Die Ubersetzung und Verdffentlichung der
Anmeldung erfolgt lediglich in derjenige/denjenigen Sprachen, welche ab dem Beitrittsdatum
offizielle Amtssprachen der EG geworden sind, und nur fiir Anmeldungen, welche am oder
nach dem Beitrittsdatum beim Harmonisierungsamt eingereicht wurden. Anmeldungen der

GMen, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt, wie auch bereits existierende

gemeinschaftsweite Anmeldungen weder in diese zusitzlichen Sprachen iibersetzt werden
musste, noch nochmals in diesen verdffentlicht. Fiir eine nationale Marke, welche vor dem
Beitritt des erforderlichen neuen Mitgliedsstaates oder sogar vor der Griindung der EG bereits
in einem nationalen Register eingetragen wurde, kann auf den Zeitrang nach den
Vorschriften der GMVO beansprucht werden. Sonst kann der Zeitrangsanspruch erst nach
dem Beitrittsdatum erhoben werden. Es ist daher notwendig, dass die im neuen Mitgliedsstaat
eingetragene Marke élter als die GM sein muss. Da die Zeitrangswirkung einer erstreckten
GM im neuen erweiterten Mitgliedsstaat sonst ,,ab dem Beitrittsdatum* gilt, reicht es nur in
einigen Fillen aus, sofern die édltere nationale Marke einen Anmeldetag oder Prioritétstag hat,

welcher vor dem Beitrittsdatum im nationalen Amt liegt.
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Z. B.: In ersterem Schritt meldete dieselbe Person am 1. April 1996 eine GM vom HABM an und in
anderem Schritt am 1. Januar 1999 eine nationale Marke in Ruménien. Ab dem 1. Januar 2007 kann

»auf die Zeitrang* dieser ruméanischen Markenanmeldung beansprucht werden.

Durch die gemeinsame Kooperation konnen sich die nationalen Amter der neuen
Mitgliedsstaaten ,,ab dem Beitrittsdatum* am Recherchensystem nach Art. 38 Abs. 2 der
GMVO beteiligen. Den betreffenden nationalen Amtern werden nur diejenigen Anmeldungen

der GMen zugesendet, deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein spéterer Tag ist.

2. Benutzungsbeschrinkungen der erstreckten GMen

Bei der Erstreckung der GMen folgt es zwei weitergehende Einschrinkungen,”' womit die
»beschreibende Bedeutung “ zuerst auf Grund des Beitritts entstanden sein muss. Hier besteht
eine Reihe von Begriffen aus den neuen Amtssprachen der EG im Zeitpunkt des Beitritts,
welche mogliche auch auf das Territorium und die Sprachgewohnheiten der bisherigen 15
Mitgliedsstaaten ,,beschreibend” sind. Dann waren geographische Herkunftsangaben aus den
neuen Mitgliedsstaaten auch in der Frage im Hinblick der EU-Erweiterung angekommen,
beziiglich der bilateralen Vertrige mit der EG diese vorhergeschiitzt waren, wéhrend
gemeinschaftsrechtlich diese Voraussetzung bereits vor dem Stichtag des Beitritts wegen
absoluter Eintragungshindernisse auf Grundlage der Vorschriften von der Verordnung zum
Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarzeugnisse und
Lebensmittel als geltend machen konnte. Allerdings erwédhnen sich die
Erweiterungsbestimmungen nicht,72 dass solche Begriffe nunmehr ,,schutzfahig® werden,
sondern vermeint der europdischen Gesetzgeber ,,als Grund“, dass eine giiltige nach den

absoluten Katalogseintragungsbeschrinkungen schutzfahige Marke vorlag””.

Zweitens ist es notwendig die Einschrinkung ,,ohne gesetzliche Sonderregelung® zu machen,
dass die europaweite MA mnicht béosgliubig ,als Vorwirkung™ auf die Erstreckung getétigt

sein durfte. Falls jemand bewusst vor dem Beitrittsstichtag der noch nicht eingetretenen

Erweiterung besondere Begriffe angemeldet hat, welche in der Sprache eines neuen
Mitgliedsstaates  beschreibend sind, musste ihn dann nach der europdischen

gesetzgeberischen Begriindung als bésgliubig auf Grundlage des Art. 52 Abs. 1 lit. b

" Art. 165 Abs. 2 u. 4 der GMVO.
2 Art. 165 Abs. 2-4 GMVO.
3 Zum 30.4.2004.
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angesehen werden’’. Hier besteht nicht eine feste zeitliche Grenze, sondern sollte aus der
Kombination beschreibender Angabe glatter Warenbezug auf ,,Bosglaubigkeit™ zuschlieSen
sein, sofern der Anmelder keinen Bezug zu der betreffenden Sprache hat oder keine
sachlichen Griinde fiir die Wahl direkt dieser Bezeichnung klarlegen kann. Dies kann
lediglich im Nichtigkeitsprozess auf Antrag eines Dritten in Beriicksichtigung finden.
Notwendig ist zur erstreckten vor dem Stichtag des Beitritts angemeldeten europaweiten
Marke infolge Verkehrsdurchsetzungsmittel lediglich auf dem Gebiet der bisherigen 15
Mitgliedsstaaten nachzuweisen.” Dies folgt nicht aus Abs. 2 der Erweiterungsbestimmung,
wie auf Grund der Tatsache der Uberwindung des Eintragungshindernisses konkretes

Eintragungshindernis analog ausgelegt wird.

Grundsitzlich konnte einer erstreckten europaweiten MA oder eingetragenen GM’® nicht
zuriickgewiesen (oder fiir nichtig erklért) sein, gleichwohl unterliegt sie im Zusammenhang
mit der Markenbedeutung und die abhéngig von der Situation in den neuen Mitgliedsstaaten
entsprechenden Schranken’’, welche durch den Beitrittsvertrag und infolge ihrer Benutzung
im Handelsverkehr auf ,,erstreckte GMAen und GMn“"® nicht beeintrichtigt werden darf.
Dadurch verschafft eine beschreibende Bedeutung eines Begriffes, welche auf Grund des
Art. 7 Abs. 1 , kein absolutes Eintragungshindernis‘ bildet, jedenfalls den Tatbestand des
Art. 12 lit. b und der Begriff in einer Sprache der EU kénnen frei ,,in beschreibender Weise*,
sogar auch in miBigen Form von Gebrauch einer Marke benutzt werden. Es handelt sich um
einen Wand, welcher im Verletzungsprozess geltend machen muss. Diese Legitimitit auf
lautere Verwendung besteht ohne weiteres in dem betroffenen Mitgliedsstaat, trotz dem
genannten Einheitlichkeitsprinzip fiir die GM innerhalb der gesamten EG, gleichzeitig ein
rechtliches Interesse an mehrsprachigen beschreibenden Informationen auf die Verpackung

der Waren bestehen kann.

Zunichst wirkt sich weiterhin die gemeinschaftsweite Schranke aus,” wonach ein in einem
neuen Mitgliedsstaat irrefiihrender oder sittenwidriger Begriff zuldsst, welche unabhingig
von Abs. 1 der Katalogsvorschrift nicht benutzt werden diirfen. Allerdings besteht dieses

Benutzungsverbot nur in dem betroffenen neuen Mitgliedsstaat. Es folgt praktisch zu

™ Art. 165 Abs. 4 GMVO; PriifRiLi des HABM, Teil B, 12.11;

5 Art. 7 Abs. 3 GMVO; sowie in RiLi Teil B, 12.10., ABI-HABM 2004, 793.
% Art. 165 Abs. 2 GMVO.

" Art. 12 und 110 GMVO.

8 Art. 165 Abs. 1 GMVO.

" Art. 110 GMVO.
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beschreiben, dass Angaben in einer Amtssprache eines neuen Mitgliedsstaates oder in Bezug

auf die Verhiltnisse in diesem Mitgliedsstaat durchaus vorstellbar sind.

Beispielsweise kann sich ein Zeichen ,,in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates im
Geschiftsverkehr aufscheinen, welche gegen die guten Sitten gemdfi Art. 7 Abs. 1 lit. f der
GMV O verstiefs, aber regelmifig stellte dies vor dem Stichtag (als am 1.5.2004/1.1.2007)
einen Zurlickweisungs- oder Nichtigkeitsgrund dar, darin es auch vor diesem Datum kein
Recht gab, insbesondere ,,beleidigende oder blasphemische Ausdriicken® in anderen Sprachen
zu dullern. Namlich konnte es auf die Vermeinung und das Verstindnis der Mehrheit von den
Konsumenten nicht in der Frage ankommen, je mehr gegen eine ungewollte Werbung

rassistischer oder politisch-radikaler Natur geschiitzt werden musste.*

3. ,,Groflvaterprinzip® im Rahmen der EU-Osterweiterung

Gemail Art. 165 Abs. 4 der GMVO konnen die erstreckten GMen auf Grund der bestimmten

absoluten Griinde, welche bereits im Zeitpunkt des Beitritts durch eine erstreckte Marke
entstanden sind, weder die zuriickgewiesen noch fiir ungiiltig erkldrt werden durften. Das
heiBit sich Gropvatersprinzip®’. Es verlangt daher eine Unterscheidung zwischen alten und
neuen absoluten Schutzhindernissen. ,,Alte Schutzhindernisse* sind solche, welche sogar
einen Bezug mit den neuen Mitgliedsstaaten haben oder vor dem Beitritt in einem erweiterten
Teil der Gemeinschaft schon anwendbar waren. Insbesondere gilt es fiir staatliche
Hoheitszeichen nach Art. 7 Abs. 1 lit. i der GMVO und auch fiir geografische Angaben,
welche die Orte oder bestimmte Gebiete in den neuen Mitgliedsstaaten bezeichnen. Mit dem
Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten dndert sich im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystem in

diesem Umfang nichts.

Andererseits sind mit der Osterweiterung ,,neue Schutzhindernisse angekommen, welche vor
dem Beitritt nicht anwendbar waren. Diese Schutzhindernisse gelten nur in Praxis, insofern
die GM in einer Sprache der neuen Mitgliedsstaaten ,,beschreibend” oder gew6hnlich dahin

nicht unterscheidungskriftie ist. Auf Grund der ,,neuen“ Schutzhindernissen kann eine

mogliche Zuriickweisung im Sinne Abs. 2 des Erweiterungsartikels sowie eine Nichtigkeit auf

Grundlage des Abs. 4 desselben Artikels in Betracht kommen. Im weiteren Schritt findet sich

8 Siehe HABM-BK R 177/2004-2 vom 29.9.2004 Bin Ladin arabisch; Mitteilung Nr. 5/03, ABI-HABM 2004,
68, Nr. 11.4.

¥l Wie z. B. in einem internationalen Vertrag - V. Miihlendahl, Die Bedeutung der Erweiterung und der
Ausweitung des Madrider Markensystems fiir die Gemeinschaftsmarke und die Arbeit des HABM = GRUR
2005, 113, 114.

34



besondere Anwendung einer Regelung der GMVO, sofern eine erstreckte Marke lediglich mit
konkreter nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung d. h. infolge ihrer Benutzung erlangte
Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 3 GMVO im Zusammenhang mit den nicht
anwendbaren Bestimmungen der lit. b, ¢ und d des Katalogs eingetragen werden kann und
prinzipiell mogliche Verkehrsdurchsetzung in den ,,Teilen” der Europdischen Gemeinschaft
erforderlich ist, was bei den neuen Mitgliedsstaaten ,,als charakteristisch® bedeutet. Auf
anderer Hand suchen die entsprechenden Altrechte in Praxis, dass ein solcher Nachweis nicht

fiir die neuen Mitgliedsstaaten bendtigt ist.

Die fehlende Angriffsmdoglichkeit bedeutet nicht, dass den Inhabern dieser ,,automatisch
erstreckten Gemeinschaftsmarken weitergehende Verbietungsrechte in den neuen
Mitgliedsstaaten ~widersetzen wiirden. Bei den Verhandlungen bestand nunmehr
entsprechende Vereinbarung dariiber, dass diese GMen nicht gegen die nach Art. 12 GMVO
lautere Verwendung beschreibender  Angaben oder  erscheinender  nicht
unterscheidungskrdftiger Zeichen durchgesetzt werden konnen. Soweit es sich um andere
Schutzhindernisse im Sinne der Irrefiihrung oder Verstof3 gegen die offentliche Ordnung oder
gegen die guten Sitten handelt, kann sogar keine Nichtigkeit der erstreckte GM begehrt
werden. Thre Benutzung kann lediglich nach Art. 110 der GMVO untersagt werden.

Zum einen stellt ein Grofvatersprinzip (engl. “grandfathered- clause®®) eine Situation dar,
welche erst durch die Erweiterung eintritt und sich auf die Priifung der Eintragungsfahigkeit
einer Marke auswirken kann (z. B. beschreibender Charakter der GM in einer neuen
Sprache)®, weitergehende bei der Priifung durch das Europiische Register d. h. HABM nicht
in Beriicksichtigung angenommen werden®*, sogleich die gemeinschaftsweite Anmeldung vor

dem Beitrittstag auf Grund der absoluten Nichtigkeitsgriinde ausnahmsweise vernichtet

werden darf, insofern diese Griinde im Sinne der Erweiterung selbst sind. Alle solche
erstreckte GMen, welche nach dem 30. April 2004 im européischen Register beispielsweise
angemeldet worden sind, wurden auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢, f oder g abgelehnt.
Solches Problem ist nicht gemdl Art. 165 der GMVO Kklargestellt, welches weiter in den
gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen des Art. 12 b und Art. 110 Abs. 2 der GMVO
begriindet wird. Durch den Wortlaut des Art. 12 b der GMVO wird sich dem Inhaber einer

52 Kerly’s par. 6-217.

% Kerly’s par. 6-220: “Such terms should not of course be the subject of monopoly rights as a result of trade
mark protection®.

 Griinzweig, ecolex 2004, 344.
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GM aufgetragen, Dritten die Benutzung eines beschriebenen Begriffs im Handelsverkehr

nicht zu untersagen.

Beispielsweise wurde fiir die Anmeldung eines Wortes ,,BAQRA® im Zusammenhang mit den Waren

Fleisch und Milcherzeugnisse vor dem Beitrittstag (am 1.Mai 2004) beim HABM beantragen, ohne

Zweifel wurde dieses Wort registriert, obwohl dieses Wort in Maltesisch fiir Kuh (,,cow®) bedeutet.
Der Inhaber einer erstreckten GM konnte somit nicht nach Art. 12 lit. b der GMVO anderen Inhabern
seine Benutzung in Malta durch Nachweis der Warenurspriinglichkeit beschrdnken. Der Inhaber hat
auf eigenes Hindernis beziiglich der GM hingewiesen, dieses Hindernis sprachlich in den neuen
Mitgliedsstaaten schon durch beide alte und neue Begriffe besteht. Obwohl der Wortbegriff in der
Sprache eines neuen Mitgliedsstaates eine konkrete Bedeutung hat, gehort sie zur unbeschriebenen

europaischen Marke.

Vom GroBvatersprinzip entsteht eine wichtige Ausnahme, wonach Inhaber dlterer nationaler
Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten gegen die Anmeldung einer GM einen Widerspruch
erheben konnten, sofern die Anmeldung einer GM innerhalb von Sechsmonats-Frist vor dem
Beitritt beim HABM beantragen wurde. Damit haben die Inhaber &lterer nationaler Rechte die
Moglichkeit auf entsprechende Widerspruchsrechte, falls diese erstreckte GM nach dem
1.11.2003 beim europdischen Amt angemeldet wurde. Als Hauptbedingung fiir einen
erfolgreichen Widerspruch ist ein konkretes dlteres desselben oder &dhnliches
Prioritdtsschutzrecht in Verbindung mit den gleichen oder &hnlichen Waren und
Dienstleistungen in einem der neuen Mitgliedsstaaten betrachtet.®® Dies fiihrt zur
erfolgreichen Widerspruch®®, deshalb die angemeldete GM iiberhaupt nicht beim

Harmonisierungsamt registriert werden konnte.

a. “Grandfathering- clause im Verhiltnis zu
den dlteren Rechten
Im Verhéltnis zu den erworbenen vor dem Beitritt dlteren Rechten und alle Rechten sonstiger
Art, welche in Kollision von erstreckten GMen begriindet sind, enthédlt dazu die
Erweiterungsbestimmung in Art. 165 Abs. 4 der GMVO ein so genanntes “grandfather-
clause* im Sinne des Altfallsrechts. Auf Grund solcher Rechte konnen automatisch die
erstreckten GMen, unabhéngig ist es davon, ob sie absolut &lter sind oder nicht, weder jedoch

zuriickgewiesen noch fiir ungiiltig erkldrt werden. In den beigetretenen Staaten konnen

5 Art. 165 (3) GMVO.
% Bestimmte Frist fir den Widerspruchsantrag betriigt drei Monate, beginnend ab der Verdffentlichung bei
Anmeldung (nach dem 1.11.2003 bzw. erst nach dem 1.5.2004).
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andererseits erworbene Rechte nicht auf der Prioritétsbasis dlterer GMen angegriffen werden.
Die in den neuen Mitgliedsstaaten bestehenden dlteren Rechte verleihen etwas eher, wie in
Art. 165 Abs. 5 ausdriicklich eingedeutet wird, ihren Inhabern zwar die Befugnis, die
Benutzung der erstreckten GM in dem jeweiligen territorialen Mitgliedsstaat zu untersagen

[Territoriale Exklusivitit].

b. “Window of opportunity* durch
das Widerspruchsrecht
Von diesem genannten Prinzip gibt es eine Ausnahme, wonach sich gegen eine in den letzten
sechs Monaten vor dem Beitritt angemeldete GM®’ nach Art. 165 Abs. 3 der GMVO einen
Widerspruch auf ein absolut ilteres Prioritiitsrecht in einem der neuen Mitgliedsstaaten
begriindet werden kann. Wenn kein Widerspruch eingelegt wird, verbleibt es dann beim
Ausschluss des Angriffs auf die erstreckte GM. Jedoch steht ein gleichartiges
Widerspruchsrecht den Inhabern von GMen in den neuen Beitrittsstaaten nicht zu. Es ist
dariiber noch am Anfang der EU-Osterweiterung nach einer Auffassung entschieden,
irgendwelche Ausdriicke auf die Haufigkeit zu tun, mit der von diesem “window of
opportunity* Benutzung gemacht wird. Es dauert im Durchschnitt elf Monate, bis eine
angemeldete Marke verdffentlicht wird. Dies bedeutet, dass im Gemeinschaftsmarkenblatt
des Harmonisierungsamtes die besprochenen Marken verdffentlicht werden, welche im
fraglichen Zeitraum angemeldet worden sind. Hier muss also dreimonatige Widerspruchsfrist

abgewartet werden, liegen heute noch keine Daten oder Angaben vor.

Das Gemeinschaftsmarkensystem und die Arbeit des Harmonisierungsamtes konnten wegen
der schon eingetragenen nationalen Rechte erhebliche Problemen haben, insb. stets eine der
fiinf Sprachen (spanisch, deutsch, englisch, franzdsisch und italienisch) des HABM zu
benutzen. Fiir die Anmelder war diese “window*- Moglichkeit in konkretem Zeitpunkt noch

offenbar.

4. Absolute Eintragungshindernisse im erweiterten Sinne:

,»Alle Gemeinschaftsmarken®, welche vor dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten angemeldet
worden sind und die mit dem Beitritt ,,automatisch* auf die Beitrittsstaaten erstreckt wurden,
konnen nach Art. 165 Abs. 2 und 4 wegen absoluter Eintragungshindernisse nicht

zuriickgewiesen oder fiir ungiiltig erklidrt werden, selbst wenn durch den Beitritt schon

¥7 7. B. vom 1.11.2003 bis zum 30.4.2004.
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entstanden sind. Betreffende Eintragungshindernisse, welche sich etwa aus der
beschreibenden Bedeutung eines Wortes in einer Sprache der neuen Mitgliedsstaaten ergeben,

bleiben dann unberiicksichtigt und ungepriift.

Als Bsp. haben die deutschen Autoren fiir diese interpretierte Bestimmung das ungarische Wort
,Palinka“ genannt,*® welches Branntwein bedeutet und in der ungarischen Sprache deswegen eine
Gattungsbezeichnung ist. Eine angemeldete oder schon eingetragene vor dem Beitrittszeitpunkt GM
,Palinka® fiir Spirituosen konnte darauf heute noch nicht ,,als beschreibende Angabe“ von der

Eintragung beim HABM ausgeschlossen oder vernichtet werden.

Durch Art. 165 (frither 159a Abs. 2) der GMVO wird den wichtigen Grundsatz verankert,
wonach Anmeldungen im Sinne einer GMen, welche vom Beitrittsdatum abhéngig sind, nicht
wegen eines absoluten Eintragungshindernisses zuriickgewiesen werden diirfen, wenn dieses
Hindernis selbst wegen des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates gilt. Grundsitzlich bestimmt
Abs. 2 des Erweiterungsartikels, dass eine GMA beim HABM nicht zuriickgewiesen werden
darf, weitergehende aus Abs. 4 1. Spiegelstrich der GMVO ist konkret bestimmt, wonach eine
GM nicht fiir nichtig auf Grund eines absoluten Eintragungshindernisses oder
Nichtigkeitsgrundes erklart werden kann, welcher erst wihrend des Beitritts entstanden ist.
Dies bedeutet im praktischen Sinn, dass eine geméll Abs. 1 erstreckte GMA oder GM nicht
zuriickgewiesen werden oder fiir nichtig erkldrt werden kann, sofern sie aus einem
sprachlichen Begriff besteht, welcher in einer neuen neu hinzugekommenen Amtsprachen der
EU beschreibend, beispielsweise nicht unterscheidungskrdftig, generisch, irrefiihrend oder
sittenwidrig ist. Damit hat eine Priifung solcher GMA auf betreffende Wortbedeutungen in
diesen neuen Sprachen zu unterbleiben. Dabei sind zwei Einschrankungen geltend gemacht:
Zum einen wire es ein Missverstindnis, zu formulieren, dass eine GMA oder GM nicht
zuriickgewiesen oder fiir nichtig zu erkléren ist, sofern sie in einer neuen Sprachen des neuen
Mitgliedsstaates schutzunfihig ist. Die Bestimmungen in Abs. 2 und 4 desselben Artikels
bediirfen, dass die beschreibende Bedeutung im Zeitpunkt des Beitritts entstanden worden
sein muss. Wéhrend der EU- Osterweiterung wurde sich ein Dschungel mit vielféltigen neuen
sprachlichen beschreibenden Begriffen auf das erweiterten Territorium der EU und die
Sprachgewohnheiten der bisherigen 15 Mitgliedsstaaten aufscheint. Der Einfluss von
Sprachen, welche noch nicht Amtsprache des priifenden Amtes sind, wird sich vom EuGH

zur Priifung der Schutzfdhigkeit berufende auf den Grundsatz seiner Rechtsprechung

¥ Knaak/ Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns =
GRUR Int. 2005, 888.
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Matratzen II**° auf. Jedoch diese Bestimmungen haben nicht zur Folge, dass solche Begriffe
nunmehr ,,schutzunfihig® werden. Dagegen setzte er vor, dass zum 30.4.2004 eine giiltige

gemil Art. 7 GMVO schutzfihige Marke vorlag.

Zum anderen begriindet sich ohne gesetzliche Sonderregelung die konkrete Einschrinkung,

worauf die GMA nicht bdsglédubig im Vorgriff auf die Erweiterung getdtigt sein durfte. Wer

vor dem Beitrittstag in Kenntnis der sich anbahnenden Erweiterung bewusst Begriffe
angemeldet hat, welche in der Sprache eines neuen Mitgliedsstaates beschreibend sind,
miissen auf Grund der gesetzgeberischen Wertung in Art. 165 der GMVO ,,als bosglaubig™ im
Sinne des Art. 52 Abs. 1 lit. b der GMVO angesehen werden”’. Eine starke zeitliche Grenze
besteht dabei nicht, jedoch ist allgemein aus der Kombination beschreibende Angabe glatter
Warenbezug ,,als Bosglidubigkeit” zu schlieen, sofern der Anmelder ,,keinen Bezug* fiir die
betreffende Sprache hat oder ,keine sachlichen Griinde* fiir die Wahl direkt dieser
Bezeichnung darlegen kann. Ferner kann dies lediglich im Nichtigkeitsverfahren auf Antrag

eines Dritten konkrete Begriindung finden.

Hinsichtlich einer angemeldeten GM ist eingetretene Verkehrsdurchsetzung im Sinne Art. 7
Abs. 3 der GMVO lediglich fiir die Gebiete der bisherigen Mitgliedsstaaten nachzuweisen.
Diese Interpretation kommt nicht aus dem Abs. 2 der Erweiterungsvorschrift, ebenfalls wird
der Tatbestand der Uberwindung des Eintragungshindernisses nach dem Eintragungshindernis
analog behandelt. Soweit eine erstreckte GMA oder GM gemdl3 Abs. 2 nicht zuriickgewiesen
oder fiir nichtig erkldrt werden konnten, unterliegt sie gleichwohl durch die Bedeutung der
Marke und der Umstand in den neuen Mitgliedsstaaten entsprechende Schranken gemil Art.
12 bzw. Art. 110 der GMVO, welche durch den Beitrittsvertrag und Art. 165 in ihrer
Anwendung auf erstreckte GMAen und GMen nicht beeintrdchtigt werden durften. Ebenso
verwirklicht eine beschreibende Bedeutung eines Begriffs, welche wegen Art. 7 Abs. 1 kein
absolutes Eintragungshindernis dann bildet, folglich den Tatbestand des Art. 12 lit. b und der
Begriff kann frei in beschreibender Hand, sogar in Form einer méBigen Markenbenutzung,
verwendet werden. Es handelt sich um einen Einspruch, welcher im Verletzungsverfahren
beriicksichtigt werden kann. Dieses Recht auf ausdriickliche Benutzung besteht ohne weiteres

in dem erforderlichen Mitgliedsstaat, wegen des Einheitlichkeitsprinzips der GM’' also

% Matratzen I, EuGH C-421/04 v. 9.3.2006 = ABI-HABM 2006, 857.
% vgl. RiLi Teil B, 11.11 des HABM (2008).
T Art. 1 GMVO.
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dariiber hinaus in der gesamten Europidischen Union, besonders ein legitimes Interesse an

mehrsprachige beschreibende Information auf der Verpackung der Ware besteht.

Andererseits wirkt sich folglich die Schranke des Art. 110 der GMVO aus: Der vorgenannte
Beispiel darf ein in einem neuen Mitgliedsstaat irrefiihrender oder sittenwidriger Begriff -
unabhdngig von Art. 7 Abs. 1 GMVO der Katalogsvorschrift - darauf nicht benutzt werden.
Dieses Benutzungsverbot besteht ferner lediglich in dem erforderlichen Mitgliedsstaat. Auf
anderer Hand ist besonders zu differenzieren: Praktisch sind tduschende Angaben in einer
Amtssprache eines neuen Mitgliedsstaates oder im Zusammenhang mit dem Verhéltnis in
diesem Mitgliedsstaat daraus vorstellbar. Jedoch verstofit ein Zeichen in einer Sprache eines
neuen Mitgliedsstaates gegen die guten Sitten im Sinne Art. 7 Abs. 1 lit. f, deshalb dies
regelmédfBig schon vor dem Beitrittstag (1.5.2004) einen Zuriickweisung- oder
Nichtigkeitsgrund beriihrt haben, wo es ebenso vor diesem Datum kein Recht gab,
beleidigende oder blasphemische Begriffe in anderen Sprachen zu &uBlern, und es insoweit
nach der Meinung und dem Verstidndnis der Mehrheit der Verbraucher nicht eintritt. Diese
miissen hdufiger gegen eine ungewollte Propaganda rassistischer oder politisch-radikaler

Natur geschiitzt werden.

Zunéchst enthidlt die Bestimmung in Art. 165 Abs. 4 GMVO das gleiche Nichtigkeitsprinzip
in absoluten und relativen Sinnen fiir den vorgesehenen Nichtigkeitsprozess. In der Praxis
bedeutet das, dass die europaweite Anmeldung fiir eine Marke, welche nur in einer Sprache
eines neuen Mitgliedsstaates oder nur in einem mitgliedsstaatlichen Gebiet ,keine
Unterscheidungskraft“ oder besonderen beschreibenden Charakter enthilt, oder eine
Gattungsbezeichnung darstellt, in diesen Féllen zuriickgewiesen werden muss, sofern der
Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein auf das Beitrittsdatum folgender Tag ist, jedoch darf

dann nicht zuriickgewiesen werden, sofern der Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt. Fiir

Anmeldungen, deren Anmeldetag nach dem Beitrittsdatum liegt, ist die Priifung anhand von

Worterbiichern und Referenzmaterial daher auf ,,alle zwanzig offiziellen Amtsprachen der

Europiischen Gemeinschaft® zu erstrecken.

4.1. Was bedeutet der Begriff ,,beschreibender Angaben*
fiir die erstreckte GM?
Gewdhnlich verwendet man im Gemeinschaftsmarkensystem den gemeinschaftsrec htlichen

Begriff ,,beschreibender Angaben®, welche im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO von
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der Eintragung beim europdischen Amt in Alicante ausgeschlossen sind. Der europiische
Gesetzgeber hat mit dieser Bestimmung vorgesehen, dass die lit. ¢ GMVO des Katalogs der
absoluten Eintragungshindernisse darin die iiberpriifende Eintragung der entsprechenden
Angaben, welche ,,zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der
Bestimmung, des Wertes, der geografische Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware
oder Erbringung der Dienstleistung oder sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung
dienen konnen®, beschrinkt und tragt somit dem im Handelsverkehr existierende Bediirfnis an
der Freihaltung solcher Angaben als besondere Geltung. Folglich ist nach einer Ansicht
hervorzuheben, dass die genannte Bestimmung nur auf Marken bezieht, welche

»ausschlieBlich aus solchen Angaben bestehen®.”?

Ob ein Zeichen am Binnenmarkt manchmal beschreibend ist (?), kann dieses nur im Hinblick
auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und die angesprochenen Verkehrskreise als
Grundsatz des EuG beurteilt werden [Audi-TDI]”. Beispiclsweise hatte das EuG die
Bezeichnung EASYBANK ,.als zu unbestimmt* bezeichnet, um ,,als beschreibend* fiir die
Abwicklung von Bankgeschéften iiber das Netz angesehen zu werden, anderenfalls sowohl
das Wort Bio® als auch das englische Wort knowledge® einen klar umrissenen Inhalt haben,
deshalb die Zusammenfiigung beider Worte gegebenenfalls einen klaren Begriffsinhalt fiir die
Kunde von Lebewesen oder von der Natur hat. Darunter fallen auch Zeichen und Angaben,
welche im ,,iiblichen Gebrauch aus der Sicht des Verbrauchers die fraglichen Waren entweder
unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen kdnnen*

[Procter&Gamble]*°.

Jedoch ldsst die Kombination eines beschreibenden mit einem nicht beschreibenden

Bestandteil das Eintragungshindernis entfallen. Ebenso kann die Kombination beschreibender
Bestandteile dafiir flihren, dass die Marke im Gesamteindruck schutzfihig wird. Das
Harmonisierungsamt kann in betreffenden Fillen dieser Art fordern, dass der Anmelder
ausdriicklich  auf den Schutz aus einem beschreibenden Markenbestandteil verzichtet
(,,disclaimer*), soweit sich aus diesem Bestendteil moglicher Zweifel iiber den Schutzumfang
der Marke auf Grund Art. 38 Abs. 2 der GMVO ergeben, wovon zuriickhaltenden Gebrauch

gemacht wird. Es ist konkret, ob darin ein Freihaltebediirfnis besteht, also bezogen auf den

%2 Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 16.

% Audi- TDI, Rn. 27;

% BIOKNOWLEDGE, EuG T-387/03 v. 19.1.2005 = wbl 2005, 175: Vom griechischen Wort fiir Leben;
% Die Wortbedeutung fiir Wissen oder Kunden.

% Procter&Gamble, Rn. 39;
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angemeldeten Begriff ,als solchen* zugleich auf die angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen festzustellen. Grundsitzlich muss der beschreibende Charakter einer
europaweiten angemeldeten Marke deutlich zutage treten. Ein Begriff dessen beschreibender
Charakter sich dem Verkehr erst nach einigem Denken erschlieft, ist nicht beschreibend im
Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO und hindert somit die Eintragung nicht. Abwandlungen
von freihaltebediirftigen Begriffen sind prinzipiell eintragungsfiahig, soweit sie der
beschreibenden Angabe allein gleichzustellen sind (z. B: ,,Fahrrad/ Fahrad*). Ebenso wenn
eine ,,Abwandlung* als Marke eingetragen wird, ldsst die beschreibende Angabe ,,als solche*
nach Art. 12 lit. b GMVO frei benutzbar. Aus der Tatsache, worauf die Eintragungsfahigkeit
der Marke jedenfalls im bestimmten Zeitpunkt der Eintragung vorliegen muss, folgt, nimlich
begriindet es auf ein aktuelles Freihaltebediirfnis. In der Zukunft entstehendes

Freihaltebediirfnis hindert ferner die Eintragung nicht.

Unter das Eintragungshindernis im Sinne der Katalogsbestimmung fallen nur ,,solche Zeichen
und Angaben®, welche ,im normalen Sprachgebrauch nach dem Verstindnis des
Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen® im Zusammenhang mit der
GMen entweder ,,unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale*
nach dem europiischen gerichtlichen Grundsatz bezeichnen kénnen®’. Dadurch handelt es
sich um eindeutige Bezeichnungen der angemeldeten Produkte oder ihrer Eigenschaften, d. h.
verkehrsiiblich formulierte Attribute als Nachfolge von sonstigen Merkmalen. Die
Bestimmung in lit. ¢ zéhlt die spezifische Angaben, welche nach dieser Vorschrift von der
Eintragung normalerweise ausgeschlossen sind, jedoch werden diese spezifische Angaben bei
der Osterweiterung nicht in Bezug auf die erstreckte GM geltend gemacht, falls ,,als solche*

im Hinblick des Beitrittstags bereits entstand sind.

Dieser Grundsatz bedeutet jedoch nur, dass die Voraussetzungen fiir die Anwendung von Art.
7 Abs. 1 GMVO durch die Erweiterung nicht verschérft werden sollten. Daraus kann nicht der
Umkehrschluss gezogen werden, wie Begriffe, welche in einer Sprache oder beziiglich des
Staatsgebietes eines neuen Mitgliedsstaates beschreibenden Charakters darstellen, ,,ohne
Weiteres* fiir Anmeldungen der GMen eingetragen werden konnen, deren Anmeldetag vor
dem Beitrittsdatum liegt. Beispielsweise konnen beschreibende Angaben aus Sprachen neuer

Mitgliedsstaaten in den gewdhnlichen Sprachgebrauch bestehender Mitgliedsstaaten

7 Rs. Baby-Dry, Rn. 39; sowie Rs. Europremium, Rn. 24.
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eingeflossen oder dort allgemein bekannt sein (z. B. Wodka, Schnaps)”. Ebenfalls sind
»geografische Angaben® bereits jetzt als beschreibende Angaben zuriickzuweisen (z. B.
Balaton oder Tokay). Ebenso fiir geografische Angaben, welche bereits in den neuen
Mitgliedsstaaten geschiitzt sind, ist dabei besonders zu priifen, ob diese auf Grund des
Gemeinschaftsrechts oder bilaterales Abkommens zwischen den neuen Mitgliedsstaaten und
der Gemeinschaft (bzw. bestehenden Mitgliedsstaaten) geschiitzt sind. Die in Art. 7 Abs. 1 lit.
f und g der GMVO aufgefiihrten Eintragungshindernisse sind von dieser Regelung nur
insoweit betroffen, im Fall dass sich die Tduschung bzw. der Verstofl gegen die guten Sitten
aus einer Bedeutung ergibt, welche lediglich in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates
verstanden wird. Im Ubrigen ist zu lit. f GMVO auf eine gemeinschaftsweite Auslegung
abzustellen, folglich darin die in lit. e und g (friher lit. 1) GMVO festgelegten
Eintragungshindernisse nicht betroffen sind. Insbesondere hédngt die automatische
Erstreckung einer GM selbst davon ab, ob diese iiber ein Anmeldedatum vor dem Beitrittstag
verfiigt. Im weiteren Sinne genieBen erstreckte ~ GMen erhebliche Vorteile im
Anmeldeverfahren (bzw. in einem Nichtigkeitsverfahren). Bei der Anmeldung einer
erstreckten GM vom HABM muss bereits nach Art. 26 bzw. 39 GMVO in der beschriebenen

Form im Gemeinschaftsmarkenblatt veroffentlicht werden.

Der Abs. 1 lit. ¢ des Katalogs erwdhnt die spezifischen Angaben, welche nach dieser
Vorschrift von der Eintragung ausgeschlossen sind, aber noch nicht abschliefend. Ebenso
fallen andere Bezeichnungen unter diesem absoluten Eintragungshindernis, wie aus der
Erginzung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung
hervorgeht. Es ergibt sich von diesen genannten Angaben diejenigen, welche der
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und der Bestimmung der jeweils in Kernpunkt

stehenden Produkte dienen konnen®”.

Unter dem Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. ¢ fallen nur solche Wort-Zeichen und
-Angaben, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verstéindnis des Verbrauchers die
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf
eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen konnen.!” Der Umstand, dass manche
beschreibende Fachbegriffe nicht allgemein bekannt sind, dndert an ihrer Schutzunfahigkeit

nichts, zumal sich diese Situation dndern kann (,,dienen konnen‘). Gleiches gilt fiir die

% RL fiir die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt, Teil B, S. 71.f
% Vgl. Art. 7 Rn. 175-186.
10 Rs. Baby-Dry P, (Nr. 39); Europremium, (Nr. 24);

43



Verwendung von Abkiirzungen in relevanten Fachkreisen.'®' Ein Zeichen fillt nur damals
unter dem in dieser Vorschrift vorgesehenen Verbot, sofern es einen hinreichend direkten und
konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen aufweist, welcher
es den betroffenen Verkehrskreisen ermdoglicht, ,,sofort und ohne weiteres Nachdenken® einer
Beschreibung der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale
wahrzunehmen. ' Beispielsweise ist die Ablehnung von ,,PRANAHAUS* als Verkaufsstitte
fiir die Anmeldewaren mit ,,spezifischem thematischem Inhalt* (z. B: PRANA = zentraler
Begriff in der Praxis des Yoga) zweifelhaft.'” Dabei hat sich der EuGH durch die mehreren
Fragen angefragt,
= ob es andere gebrauchlicheren beschreibenden Bezeichnungen (als Synonyme) fiir die
betroffenen Produkte oder ihre Merkmale gibt,
= ob die vom Zeichen beschriebenen Merkmale wirtschaftlich wesentlich oder
nebenséchlich sind,
= ob das Zeichen schon beschreibend benutzt wird oder wurde,
= ob es viele oder wenige Interessenten fiir die Benutzung des Zeichens gibt oder
ergeben konnte,
= ob in einem anderen Mitgliedsstaat das Zeichen als Marke eingetragen wurde und
= ob das Zeichen fiir andere als der GMA enthaltene Produkte keine beschreibende

Bedeutung hat.

Anderungen beschreibender Bezeichnungen werden vom Eintragungsausschluss daher nicht
erfasst, demgegeniiber nur mittelbare Angaben (wie Umschreibungen von
Produktmerkmalen) in der Regel nicht als beschreibende Angabe im Sinne dieses absoluten
Eintragungshindernisses zu werten sind. Das gilt also nicht, insofern somit zu rechnen ist,
dass nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs die Angabe als (andere) Angabe in
beschreibendem Sinn verstehen. Entsprechendes gilt flir unspezifische Adjektive in
Alleinstellung, welche erst in Verbindung mit einer Produkt- oder sonstigen
Beschaffenheitsangabe zu einer beschreibenden Aussage werden. Das miisste auch fiir solche
Substantive gelten, welche ihre produktbezogene Aussage erst durch die Verbindung mit

einer produktspezifischen Angabe erhalten. Zum Beispiel ist die Nichtigerkldrung auf Grund

11 IMO, (Nr. 44);
12 Europremium, (Nr. 25);
1% PRANAHAUS (Nr. 33);
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Abs. 1 lit. ¢ im Fall ,MEMORY* fiir Spiele bedenklich, obgleich “memory game* und

ebenso “memory cards* als beschreibend anzusehen sind.'*

Allerdings kénnen GMen fiir ,alle Zeichen™ eingetragen werden, welche beschreibende
Angaben enthalten oder aus solchen bestehen, wenn letzteres nicht ausschlieBlich der Fall ist,
sondern Elemente oder Merkmale vorhanden sind, durch die das angemeldete Zeichen
gegeniiber einer verkehrsiiblichen Darstellung der Angabe(n) hinreichend unterschiedlich ist.
Entscheidend ist selbst, dass derartige Zeichen als Ganzes die Eignung und Fahigkeit
besitzen, um die hergestellte Produkte eines Unternechmens von denen anderer zu
unterscheiden. Dabei ist nur diese Auslegung der angesprochenen Eintragungshindernisse
mit Art. 4 der GMVO vereinbar, welcher an den Markencharakter eines Zeichens neben der
grafischen Darstellbarkeit keine weiteren Anforderungen als die jener (qualifizierten)
Unterscheidungsfunktion stellt. Daraus hat der EuGH eigene Auffassung in einem
Beispielsfall ausgefiihrt, dass das Zeichen ,, Baby-Dry“ in den einschldgigen Verkehrskreisen
gerade auch den englischsprachigen ,,keine iibliche Bezeichnung* fiir Baby-Windeln, sondern
nur eine lexikalische Erfindung sei, um das absolute Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. ¢ zu

. . 105
uberwinden.

Es muss bezweifelt werden, dass diese restriktive Ausdeutung des Abs. 1 lit. ¢ im Sinne von
Lunmittelbar beschreibend“ noch heute Bestand in der gesamten Gemeinschaft hat.'%
Allerdings ist die Erinnerung an das ,,Baby-Dry*“- Urteil des EuGH vorher beim EuG noch
nicht ganz ausgestorben, worin nach dem ausgefiihrten Grundsatz jede wahrnehmbare
Abweichung (“any perceptible difference®) einer Wortkombination vom {iblichen
Sprachgebrauch zur Bezeichnung beschreibender Angaben iiber die betroffenen Produkte
geeignet ist, eine eintragbare Marke zu bilden.'”” Anklingend ist den Gegenpol der
,BioGeneriX“- Rechtsprechung des EuG,'® in der dieser Wortlaut den beschreibenden
Charakter gentigt, dass die maf3gebliche Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken
eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten Produkten und dem
Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke herstellen. Diese Definition gilt also auch fiir jede

»sprechende Marke®, als eine Markenspezies, welche von der klassischen wissenschaftlichen

Markenpsychologie besonders geschétzt wird, und sie steht auch im Widerspruch zu der in

%% Art. 7 Rn. 72.

195 Rs. Baby-Dry P (Nr. 38, 43, 44);

19 Art. 7 Rn. 140, 143.

17 PAST PERFECT, (Nr. 30);

1% BioGeneriX, (Nr. 28); Vgl. Art. 7 Rn. 155 GMVO (2010);
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stindiger ~ Rechtsprechung  geforderten = Wahrnehmung  eines  beschreibenden

Zusammenhangs'?.

Wie in der Rechtsprechung ,.Baby-Dry*“ der beschreibende Charakter von mehrteiligen
Wortzeichen oft umstritten ist, spielt regelmifBig keine oder allenfalls eine untergeordnete

O oder durch einen

Rolle, ob die Wortbestandteile zu einem Wort zusammengezogen''
Bindestrich verbunden sind'!'. Hinsichtlich ,@rofl/Kleinschreibung® bei einem einheitlichen
Wort zusammengezogener Worte kommt auch die GroBlschreibung des jeweiligen

Anfangsbuchstabens in Frage''?

.Von der Markeneintragung sind insbesondere solche
Wortkombinationen nur damals ausgeschlossen, wenn sie auch ,,als Ganzes* eine unmittelbar
beschreibende Angabe darstellen. Auf den beschreibenden Charakter der beteiligten
Einzelworte, deren separate Priifung in einem ersten Schritt sinnvoll und zulédssig ist, kommt
es nicht in der Priifung an, wenn ihre Verkniipfung keinen unmittelbar beschreibenden
Gesamteindruck hervorruft. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer
angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, welche im iiblichen Sprachgebrauch
der betroffenen Verkehrskreise fiir die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder
ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die fiir ihre
Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Das kann
beispielsweise auf der Zusammenfiihrung beschreibender Angaben unterschiedlicher Sprache,
der Kombination in sich widerspriichlicher beschreibender Angaben oder der syntaktisch

3 beruhen. Wenn der beschreibende

ungebriuchlichen Verbindung solcher Angaben''
Charakter von Zeichenbestandteilen nicht offensichtlich ist, kann wund sollte das
Harmonisierungsamt vom Anmelder einen Disclaimer- Vermerkung in Einklang mit dem Art.
37 (2) GMVO verlangen, welcher freilich auch ohne Aufforderung vom Anmelder angeboten

und abgegeben werden kann.

Praktisch wird die Rechtsprechung ,, Companyline“ vielfach als Abkehr von der assoziierten

mit ,,Baby-Dry* Rechtsprechung angesehen, jedoch lésst sich das nicht eindeutig feststellen.

Im Rahmen des eingelegten ungliicklichen vom EuGH Rechtsmittel war unterliegendes Urteil
des EuG zumindest unklar und der europdische Gerichtshof hat die ihm auch unter

revisionsrechtlichen Gesichtspunkten zur Verfligung stehenden Mdglichkeiten der Klarung

1 vgl. Art. 7 Rn. 147.

197, B. ,,Companyline*.

"' Rs. , Baby-Dry*.

12 Giehe Art. 7 Rn. 68: Wie in ,,Binnenversal® z. B: ,,TeleBingo*, ,,combiTab*, ProBank*;
'3 Rs. Baby-Dry (Nr. 43);
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nicht ausgeschopft. Zunéchst hat der europidische Gerichtshof die Beschrinkung des EuG-
Urteils ,, Companyline “ auf die Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft der GMA im
Sinne von Abs. 1 lit. b akzeptiert, obgleich als die einschligige Urteilsbegriindung die

14 und nach

Kriterien des beschreibenden Charakters des Abs. 1 lit. ¢ herangezogen hatte
gefestigter Rechtssprechung alle folgenden Eintragungshindernisse des Katalogs der
absoluten Eintragungshindernisse unabhéngig voneinander zu priifen sind, sogleich sich das

Harmonisierungsamt offenbar in der gemeinschaftsmarkenrechtlichen Verwirrung beteiligt

hat.

In der Tat sollte prinzipiell der Ausschluss beschreibender Angaben von der Eintragung auch
damals auf Abs. 1 lit. ¢ gestiitzt werden, sofern der beschreibende Charakter einer GMA
zugleich zu fehlender Unterscheidungskraft (lit. b) fiihrt. Eine Priifung des Gesamtzeichens
von ,,Companyline* auf das Vorliegen des absoluten Eintragungshindernisses beschreibender
Charakter (lit. ¢) hat also weder im Rahmen der Uberpriifung durch die BK noch die des EuG
stattgefunden. Dabei hitte das nicht nur auf Grund des Rechtssachverhalts und der
Notwendigkeit nahe gelegen, im Allgemeininteresse ,,alle absoluten Eintragungshindernisse
unabhingig voneinander zu priifen,“ sondern auch angesichts der Vergleichbarkeit der
Fallgestaltung mit derjenigen, welche der ,, Baby-Dry “- Rechtsprechung zu Grunde lag. Dort
hatte der EuGH die ihm vom EuG ebenfalls angediente Formel vom Fehlen eines

,,zusdtzlichen Bestandteils*! "

nicht aufgegriffen, sondern darin festgestellt ist, dass ,,jede
erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der
Ausdrucksweise, welche im iiblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise fiir
die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale
verwendet wird, geeignet ist, einer Wortverbindung die fiir ihre Eintragung als europaweite

Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen, weil, ebenso hinzufiigen ist, sie

wegen jener Abweichung als Ganzes nicht mehr unmittelbar beschreibend wirkt.*

Darin ist das Rechtsmittel gegen das selbst auf begriindete nach lit. b fehlende
Unterscheidungskraft gestiitzte EuG- Urteil zuriickzuweisen, weil die bloBe Verbindung von
zwei Oberbegriffen ohne jede graphische oder inhaltliche Anderung ,kein zusitzliches
Merkmal“ aufweise, welches dem Gesamtzeichen fragliche Unterscheidungskraft verleihe.
Jene Verbindung fithre zu keiner erkennbaren Abweichung der Bedeutung des Zeichens von

den im normalen Sprachgebrauch des angesprochenen Verbraucherkreises iiblichen Begriffen

114 Companyline (Nr. 26);
'3 Rs. Baby-Dry (Nr. 27);
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zur Bezeichnung der Dienstleistung''®.

Darunter will er nur eine solche Abweichung
verstehen, die bedeutende Elemente der Form oder des Sinns der angemeldeten Marke vom
HABM betrifft. Das sei beziiglich der Form damals der Fall, insofern wegen des
ungewohnlichen oder fantasievollen Charakters der Kombination die Neuschopfung
gegeniiber der bloBen Verbindung der Bestandteile iiberwiegt, beziiglich des Sinnes damals,
sofern die sich aus dem zusammengesetzten Zeichen ergebende Bedeutung nicht genau der

Summe der Aussagegehalte der beschreibenden Bestandteile entspricht.

Nimlich wandte sich der EuGH gegen das Ubergehen des Freihaltebediirfnisses im ,, Baby-
Dry“- Rechtssprechung und hielt ,,jede erkennbare Abweichung® fiir unzureichend. Er hat
sein fritheren Verstindnis von dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel weiter wiederholt,
dass Produktmerkmale beschreibende Zeichen oder Angaben von allen frei verwendbar
bleiben miissen, und die bloe Aneinanderreihung beschreibender Zeichenbestandteile ohne
Vornahme einer ungewdhnlichen Anderung (insb. syntaktischer oder semantischer Natur), als
zu einem auch insgesamt beschreibenden und somit von der Markeneintragung
ausgeschlossenen Zeichen fiihrend bezeichnet. Wenn nur eine solche Kombination einen
sowohl klanglichen als auch bildlichen Eindruck erweckt, welcher hinreichend weit von dem
der bloBen Zusammenfiigung abweicht, konne dann das Eintragungshindernis im Sinne des
Abs. 1 lit. ¢ entfallen. Ein solcher merklicher Unterschied setze eine Ungewohnlichkeit der
Kombination voraus, oder dass das Gesamtzeichen mit einer gegeniiber seinen Bestandteilen
autonomen Bedeutung, welche keine beschreibend ist, in den generellen Sprachgebrauch
eingegangen ist. An der markenrechtlichen Beurteilung von Wortkombinationen unter dem
Gesichtspunkt ihres beschreibenden Charakters offenbart sich in besonderem Male die

Problematik dieses Eintragungshindernisses und seiner Handhabung.

Fiir den deutschen Autor Eisenfiihr kommt es auch in der Frage, ob jede kreative
Neuschopfung ,,sprechender Marken* unter dem wortlichen Ausdruck des ,,... dienen konnen*
als vorbeugend vom Markenschutz ausgeschlossen werden soll oder auf der anderen Seite
jede noch so banale ,,lexikalische Erfindung* geniigen, Dritte auf Dauer von deren Benutzung
auszuschlieBen soll? Im praktischen Sinne ist normalerweise gewiss unbehilflich die
analysierende Zergliederung von Wortkombinationen oder ihre Beurteilung an Hand
philologischer Kriterien. Selbst kann die am Sinn und Zweck der Markeneintragung

ausgerichtete Antwort auf die Frage zuléssig sein, ob die Adressaten der von der Anmeldung

"¢ Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Nr. 66 GMVO (2010);
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enthalten Produkte das zur Eintragung als GM angemeldete, was aus mehreren per se
beschreibenden und dann nicht unterscheidungskriftigen Bestandteilen zusammengesetzten
Zeichen als eine diese Produkte ,,unmittelbar beschreibende Angabe verstehen®. Das ist nicht
der Fall aus der besprochenen Griinden,''” dass dem Zeichen fehlt insoweit auch nicht von lit.
b der Katalogsvorschrift gefordertes Minimum an Unterscheidungskraft. Ob dies fiir den
Anmeldezeitpunkt als herrschender Aspekt oder fiir den Eintragungszeitpunkt festgestellt

werden muss, wird weitergehende noch héchstrichterlicher Beurteilung erwartet.''®

Allerdings sind umgangssprachlich benutzte Worte oder Wortkombinationen mit bestimmtem
Sinngehalt des beschreibenden Charakters nicht generell als beschreibende Angaben von der
Markeneintragung ausgeschlossen, sondern lediglich in Bezug auf solche Produkte, welche
sie tatsdchlich konkret und unmittelbar beschreiben (wie z. B.,,Spaten® fiir Gerite zum
Graben nicht eintragbar, sowie filir Bier), wo sich auf &hnliche Produkte das
Eintragungshindernis nicht erstreckt. Grundsétzlich ist es dazu entscheidend, ob die den
Eintragungsausschluss indizierende Produktart von der diesbeziiglichen Angabe im Waren-/
Dienstleistungsverzeichnis erfasst wird. Beispielsweise diirfte das vorerwédhnte Wort ,,Spaten*
nicht nur fiir ,,Gerdte zum Graben®, sondern auch in Bezug auf ,,Gartengerite™ schlechthin

von der Eintragung auszuschlieBen sein.

,Beschreibende Angaben® stellen im allgemeinen Sinn spezifische wortliche Bezeichnungen
dar, worunter auch solche bildlichen Darstellungen fallen, welche ausschlieflich ein
bestimmtes Produkt vorstellen oder eine bestimmte Dienstleistung anbieten und keinen
individualisierenden Uberschluss aufweisen [insb. bei piktogrammartigen Abbildungen], um

urheberrechtliche Kriterien nicht zu beschaden'"’.

Neben der Bestimmung aus Art. 7 Abs. 1
lit. ¢ GMVO hat auch die Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO legitime Bedeutung fiir
»dreidimensionale Marken®, welche aus der Form der Ware bestehen, gegebenenfalls eine
zusitzliche Priifung erforderlich ist, sofern die Form der Ware zur Bezeichnung der
Merkmale einer Ware oder Dienstleistung dienen kann, aber damit die vorgesehene
gemeinschaftsrechtliche Bestimmung aus der lit. ¢ des Katalogs nicht jedoch greift."* Zum
Ergebnis ist unmittelbar mangelnde Unterscheidungskraft (lit. b) dabei zu konstatieren (wie in

Rs. Soap II). Der europidische Gesetzgeber hat auf das Wort ,,ausschlieflich® in Abs. 1 lit. ¢

""" Rn. 150.

'8 Rs. Waschmitteltablette (Nr. 64);vgl. Art. 7 Rn. 9 und Rn. 30;
""Rn. 93 und Rn. 134.

129 Siehe Art. 7 Rn. 113.
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gedacht, dass sich dieses Wort auf ,bestehen“!?! bezieht, sondern nicht auf den konkreten
Ausdruck ,,zur Bezeichnung ... dienen kénnen®. Sofern ein Zeichen oder eine Angabe beim
Publikum generell einen das somit versehene Produkt ,,unmittelbar beschreibenden Eindruck*
hervorruft, da es keine Rolle spielt, ob noch andere Begriffsdeutungen moglich sind.'*

Formulierungen ,,ausschlieBlich beschreibend* sind praktisch zumindest missverstandlich.

4.1.1.Verhiltnis zwischen beschriebener Angemeldetenmarke
und ,,Schranken-Schranken* (Art. 12 lit. b GMVO)
Von erheblicher Bedeutung ist das Verhiltnis zwischen dem absoluten Eintragungshindernis
nach Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO und den bestimmten Schranken nach Art. 12 lit. b der aus
einer GM ergebenden Rechte gegeniiber im geschéftlichen Verkehr redlich benutzten
Angaben mit besonderem beschreibendem Charakter von Produkt. Nach der Auslegung des
EuGH habe die Norm in Art. 12 lit. b ,keinen ausschlaggebenden Einfluss*“ auf die
Interpretation des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO. Ebenso widerspreche Art. 12 lit. b GMVO nicht
dem im Allgemeininteresse liegende Ziel jener Vorschrift, wonach alle Zeichen oder
Angaben, welche die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, fiir die eine
Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden konnen, namentlich an der
Freihaltung von geografischen Bezeichnungen bestehe dieses Allgemeininteresse'”.
Weitergehende aus Art. 12 lit. b bewirkte Immunisierung beschreibend benutzter Angaben
stelle gegen anderweitige Markenrechte nur ein sog. ,,Sicherheitsventil dar, welches
allenfalls reflexartig eine liberale Eintragungspraxis erlaubt, ebenfalls solche Zeichen den
Status von GMen zubilligt. Diese zum Beispiel betreffenden Abwandlungen beschreibender
Angaben konnten zur Unterdriickung der legitimen Benutzung beschreibender Angaben
missbraucht werden. Auf keinen Fall diirfte das dem Interesse von Wettbewerbern an der
Freihaltung beschreibender Angaben dienendes absolutes Eintragungshindernis der lit. ¢ in
Verbindung mit Art. 12 lit. b zurlickdringt oder gar auller Kraft gesetzt werden.
Beispielsweise ist in einem Rechtsmittelverfahren iiber eine Eintragungsklage gegen das
Harmonisierungsamt und zugleich nicht zu einer geografischen Angabe ergangen ist, was in

den Entscheidungsgriinden jedoch nicht ausgenommen ist'**

. Die unabhingige Stellung des
EuGH ist jedoch auf den basierenden Begriindungen des Generalanwalts Jacobs in diesem

Schlussantrag'? festgestellt, dass die Vorschriften des Art. 7 Abs. 1 lit. b und ¢ mit Art. 12 in

12U Art. 7 Abs. 1 Lit. e GMVO.
'2 Doublemint P, (Nr. 32);

123 Siehe Art. 7 Rn. 15;

124 Rs. Baby-Dry, Nr. 25;

125 . 5.4.2001.
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der Zusammenschau gesehen werden missten'?®. Um das Verbot ,ausschlieSlich
beschreibende Zeichen oder Angaben® als angemeldete Marken im europdischen Register
einzutragen, werde der folgende Zweck verfolgt, die europaweite Eintragung solcher Zeichen
und Angaben als Marken zu verhindern, welche wegen ihrer Ubereinstimmung ,mit der
iiblichen Art und Weise, wobei die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihrer
Merkmale bezeichnet werden, die Funktion nicht erfiillen konnten, welches sie vertreibende
Unternehmen zu identifizieren, und die daher nicht die konkrete Unterscheidungskraft
besitzen, welche eigene Funktion voraussetzt'>’. Nur diese Auslegung sei auch mit Art. 4 der
GMVO vereinbar. Der EuGH ist einer derartigen Beschrinkung bei Entscheidungen {iiber
Rechtsmittel gegen Urteile des EuG nicht unterworfen, sondern unmittelbar auf der
Grundlage der GMVO ,als Revisionsgericht gemeinschaftsrechtlich zu sprechen und an
Hand der ihm vorgelegten Fille die GMVO als autonome, d. h. von nationalen
Markenrechtsordnungen unabhingige Umsetzung der MarkenRL auszulegen und

gemeinschaftssystemrechtlich klarzulegen hat [ Autonomieprinzip].

Zum Ausdruck soll nicht somit gebracht werden, dass ablaufende Vorlageentscheidungen des
EuGH, nicht also spezifisch auf der Grundlage der GMVO ergehen, fiir deren Auslegung
durch das HABM und das EuG unbeachtlich seien. In der Tat haben diese Spruchkdrper-
Ausfiihrungen des EuGH in Vorabentscheidungen (insb. zu Fragen der Schutzfihigkeit und
Verkehrsdurchsetzung, zu Fragen der Verwechselbarkeit, zu Fragen der Warendhnlichkeit
usw.) auch in ihren GMVO- Rechtsprechungen iibernommen, wie umgekehrt die nationalen
Gerichte sich auch an Entscheidungen des EuGH orientieren, welche auf der Grundlage der
GMVO ergangen sind. Es ist notwendig festzustellen, dass ungeachtet der gemeinsamen
Grundlage in der MarkenRL genug Spielraum fiir mitunter wesentliche Unterschiede
zwischen der Rechtsprechung nationaler Amter und Gerichte einerseits sowie den
europdischen Gerichten in betreffenden Rechtssachen der GMVO andererseits ldsst. Ein
Beispiel schien dazu jenes Freihaltebediirfnis zu sein, welches der EuGH in seiner
Rechtssprechung aus dem Artikel 12 der GMVO nicht {ibernommen hat. Dieser hatte
argumentiert, dass die Bestimmung in Art.12 lit. b der GMVO geradezu ein konkretes
Argument fiir das vom gemeinschaftsrechtlichen Verordnungsgeber unterstellte Entstehen
von GM als Angaben mit beschreibendem Charakter sei. Solche wiirden auf Grundlage des

Abs. 1 lit. ¢ effektiv von der europaweite Eintragung ausgeschlossen, was auf Grund des Art.

126 Nr. 35-37;
127 Nr. 37,
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12 lit. b nicht bediirfen wiirde.'”® Nur Art. 12 b stelle in Praxis sicher, dass der lautere
beschreibende oder informierende Gebrauch von beschreibenden Zeichen oder Angaben

durch einen Gemeinschaftsmarkeninhaber nicht verboten werden kann. Die Vorschrift des

Abs. 1 lit. ¢ habe nur den Zweck, europaweite Markeneintragungen zu verhindern, welche
wegen ihres beschreibenden Inhalts keine Schutzwirkung entfalten. Zwar hat sich der EuGH
der Auffassung des europdischen Generalanwalts, dass dem Abs. 1 lit. ¢ vermeintlich zu
Grunde liegende Freihaltebediirfnis durch Art. 12 lit. b ausreichend Rechnung getragen
werde, nicht ausdriickliche angeschlossen, ist ihr also durch den Hinweis auf die
Zusammenschau von beschriebener Markenvorschrift mit den vorgesehenen Schranken-
Schranken inhaltlich gefolgt'?’. Fiir eine Priifung und europiische gerichtliche Auslegung des
gesetzlich ohnehin vorgesehenen Freihaltebediirfnisses wére jedoch im Rahmen des Abs. 1
lit. ¢ GMVO kein Raum. Stets hatte die BK des Harmoniserungsamtes bereits, wenn eine Art
zur Riickwirkung der Freistellung durch die Bestimmung des Art. 12 lit. b auf Art. 7 Abs. 1
lit. ¢ geltend gemacht wurde, dies mit dem formal zutreffend, also letztlich irrelevanten

Argument abgelehnt,'*°

ndmlich Art. 12 ging es um die Wirkungen einer bereits
eingetragenen GM, wihrend Art. 7 die Frage im Praxis betrdfe: Ob konne ein angemeldetes
Zeichen iiberhaupt eingetragen werden oder konnte darauf als eingetragene GM vernichtet
werden? Dennoch hat sich dem der EuGH angeschlossen, dass bei der Priifung des
Eintragungsantrags auf ein absolutes Mindestmal} beschrinkt werden wiirde, deshalb letztlich
der zustindigen Verwaltungsbehorde die Aufgabe der Beurteilung der Eintragungshindernisse
im Zeitpunkt der europaweiten Eintragung der Marke genommen und auf die europdischen

Gerichte iibertragen werden wiirde, welche die Ausiibung der Rechte aus der Marke im

Einzelfall zu gewihrleisten haben. !

Diese Argumentation entbehrt die Realitdt, weil sie dadurch verkennt, dass sich die
Verwaltungsbehorde im  Markeneintragungsverfahren einer entscheidend anderen
Fallgestaltungen gegeniiber sieht, welche sich dem Gericht im Falle der Kollision einer
bereits eingetragenen Marke mit einem (vermeintlich freizuhaltenden) benutzten &lteren
Zeichen présentiert. Vielmehr miisse die Priifung streng und vollstindig sein, um eine
ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden, so ist dem nicht zu widersprechen.

Es ldsst sich somit nicht begriinden, dass die absoluten Eintragungshindernisse der

8 Nr. 81;

129 Nr. 37; Vgl. Art. 7 Rn. 16, 138.
B0 Rn. 138;

BINr. 58;
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Befriedigung des Freihaltebediirfnisses dienten, weil sich mit dem Eintragungsausschluss
nach absoluter Eintragungshindernisse lassen, wie schon besprochene dargelegt: Solche
Zeichen, welche ,.freizuhaltende Angaben oder Gestaltungen® nur enthalten bzw. ihnen
dhnlich sind, die darauf die freie Benutzung des freizuhaltenden Zeichenelements behindern

kénnten, werden sich jedoch nicht im europdischen Markenregister abgelehnt.'*

4.1.2 Betreffende Fallkategorien von beschreibenden Angaben
Insbesondere sind Marken, welche ,,ausschlieBlich bestehen aus Zeichen oder Angaben®, die
in den relevanten Marktkreisen bzw. im Handelsverkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der
Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen konnen, von der Eintragung im européischen
Register ausgeschlossen. Der deutsche Wissenschaftler Meister hat dazu den Gesamtkomplex
dieser Merkmalsangaben Beschaffenheitsangaben' genannt.'”® Im  Rahmen der
gemeinschaftsrechtlichen ~Norm  iber die  beschricbenen Marke'** sind  die
Tatbestandskriterien ,,ausschlieBlich® als 'Bezeichnung eines Merkmals' zur Beschreibung
und "dienen konnen" zu auslegen. Jede Interpretation hat dariiber in methodischer Weise mit
der Normbereichsanalyse zu beginnen, welche zwei Stufen umfasst: In einer Seite die
Feststellung des Sachbereichs der Norm und in anderer Seite die Konkretisierung des sog.

Rechtsbefehls, des Normzwecks von dem europidischen Gesetzgeber.

Der Autor Meister hat zu absoluten Eintragungshindernissen besagt, dass das Markenrecht
durch die absoluten Eintragungshindernisse im weiteren Schritt sog. "Marktrecht™ ist:
Besondere Regelung iiber den Ausschluss von Beschaffenheitsangaben stellt ebenfalls eine
Marktregelung dar. Im Rahmen des europaweiten Wettbewerbs sollen sich alle zeitgeméfen
und potenziellen Wettbewerber solcher Merkmalsangaben beniitzen konnen. Als "Zweck der
Norm' denkt man an die Vermeidung von Wettbewerbsbehinderung durch Monopolisierung
dieser Angabenkategorie. Die Betrachtung der praktischen Anwendbarkeit des Normzwecks
bedient am meisten von besonderem Interesse bei den geografischen Angaben. Dabei besteht
eine reale Norm in Art. 66 Abs. 2 GMVO, worauf der die in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢
ausgeschlossenen geografischen Angaben in bestimmten Grenzen damals schutzfihig sind,

sofern eine Gemeinschaftskollektivmarke dahinter steht, insofern sich wettbewerbsrechtlich

32 Art. 12 Rn. 22;
133 Meister, WRP 3/2001, 207.
134 Art. 7 Abs. 1 Lit. ¢ GMVO.
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aktuell oder potenziell ‘Berechtigte” gestaltet haben. Eine weiterldufigere in Art. 7 Abs. 1 lit.
¢ verbundene Norm ist Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO, gegebenenfalls ihr sind Kriterien zur

Auslegung von lit. ¢ zu entnehmen.

Die meisten der Entscheidungen des Harmonisierungsamtes flir Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle), welche die europaweite Eintragung einer angemeldeten GM wegen
begriindeter fehlender Unterscheidungskraft nach Abs. 1 lit. b abgelehnt haben, beruhten auf
dem beschreibenden Charakter des angemeldeten Zeichens und dem somit indizierten
Ausschlussgrund des Abs. 1 lit. ¢ des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse. Zur
Vermeidung umfangreicher Wiederholungen wird auf die Entscheidungsangaben zu Abs. 1

lit. b der Katalogsvorschrift verwiesen'™.

4.1.2.1. Art der Waren auf dem gemeinsamen Markt
Spezifische Bezeichnungen der Art von Waren oder Dienstleistungen stellt primére
Gattungsbezeichnungen (als Wurst, Anzug oder Fahrrad) am einheitlichen Binnenmarkt in
der erweiterten EU dar, d. h. in einem mitgliedsstaatlichen Teil der Gemeinschaft auch zu
betreffen. Dies bedeutet, dass die besonderen Sortenangaben (z. B. Landjdger, Stresemann
oder Mountainbike) einiger unter diesen generellen Gattungsbezeichnungen fallenden
sekunddren Gattungsbezeichnungen zu den vorgenannten primédren Gattungsbezeichnungen
nach dem Abs. 1 lit. d des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse erfasst sein diirften,
denn bezeichnen sie urspriinglich keine beschreibenden Angaben in Praxis von den
Gemeinschaftsmarken bezeichnen'®, soweit sich die beiden Ausschlussvorschriften

uberschneiden.

4.1.2.2.Beschaffenheit als konkrete beschriebene Angabe
Die Beschaffenheitsangaben gehort zu Hauptanwendungsgebiet des Katalogs der absoluten
Eintragungsbeschrankungen, woriiber im Normbereich des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ vorgeschrieben
ist. Unter den konkreten Beschaffenheitsangaben versteht man entsprechende Beschreibungen
konstitutiver Eigenschaften der Produkte, bei denen es sich regelmédfig um Waren auf dem
gemeinsamen Markt handelt. Hier gilt es, wie bei den essentiellen oft als Ausgangspunkt von
Markenbildungen ausgewéhlten Verwendungen und Funktionen der Produkte (als
Bestimmungsangaben), dass nur solche Zeichen von der europaweiten Eintragung beim

HABM ausgeschlossen sind, welche die betroffenen Waren oder Dienstleistungen als

135 Art. 7 Rn. 61 GMVO.
136 Art. 7 Rn. 187-193;
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notwendig eindeutig unmittelbar beschreiben.'*” Gleiches kann sich die Beschreibung auf
Inhaltsstoffe von erforderlichen Waren als Grundsatz bezichen."”® Namlich fallen
,Umschreibungen ungewohnlicher Art“ nicht unter diesen gemeinschaftsrechtlichen

vorgeschriebenen Ausschlussgrund.

Nach dem Erachten von Meister sind spezifische ,,sprechende Zeichen hauptséchlich unter
Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO zu priifen. Er hat darunter gemeint, dass die sprechenden
Zeichen als solche sind, welche sich, ,,merklich an eine Beschaffenheitsangabe anlehnen®."’
Haufig stehen sog. ,,sprechende Marken* auf homogenen Massengiiter- Mérkten 6konomisch
recht wertvoll, denn erleichtern sie durch eine Produkteinfithrung den Marktzutritt, wo sich
die erforderlichen Marktteilnehmer den neuen Namen im Vergleich zur Vielzahl der anderen

Marken leichter einprigen kénnen'*

. Dabei hdngt eine Entscheidung im Einzelfall vom Grad
der Anndhrung an eine ,,direkte beschreibende Angabe“ ab. Es ist daher erneut, dass nicht nur
glatt beschreibende Angaben im engen Sinn unter lit. ¢ GMVO ,als ausschlieBlich
beschreibend fallen, um die Norm auf diesen Fall beschriankt wire, so wére sie insoweit
tiberfliissig. Zu beschreibenden Angaben fehlt glatt schon jegliche Unterscheidungskraft nach
Art. 7 Abs. 1 b GMVO. Demgegeniiber liegt ein ,,ausschlieBlich® beschreibendes Zeichen
ebenfalls vor, insofern der beschreibende Teil nur etwas verfremdet ist oder ihm etwas
hingefiigt wurde, ohne dass somit der beschreibende Charakter letztlich verindert wiirde'*'.
Beispielsweise fithrt das Anfiigen eines mehrdeutigen Wortes jedoch nicht an einen blassen
oder beschreibenden Ausdruck zu einer sprechenden Marke, sofern eine Bedeutungs-

. . 142
Versionen beschreibt.

In Gemeinschaftsmarkenpraxis liegt eine ,,sprechende Marke* (engl. ,,suggestive trade mark®)

vor, sofern kein unmittelbarer Bezug zu den in Anspruch beriicksichtigen Waren oder

Dienstleistungen erkennbar ist, ebenso wenn man durchaus eine Vorstellung davon

bekommen kann, was es mit dem Erzeugnis oder der Dienstleistung auf sich hat, sofern man

143

das Zeichen hort oder sieht. ™ Dabei handelt es sich insgesamt um ein Terrain, auf dem fast

137 7. B. COLOUR EDITION; VISIBLE WHITE P;

138 7 B: CANNABIS (Nr. 36);

13 Meister, WRP 2001, 221.

19 Bsp. von Meister: Putzfix, Suppfix, Fuwohl; sowie TechnoPool fiir Schwimmbadtechnik;

14l Bsp. von Meister: ,,Wollfein* fiir Feinwaschmittel fiir Wollsachen;

42 Meister, WRP 2001, 221: Das Wort ,ergo” beispielsweise in Kombination verwendet, wird ggf. als
»ergonomisch® verstanden (wie in 1. BK-HABM Entsch. v. 14.10.1999 R185, 1888, 192, 193/1999-1, ergoback,
ergonom, Ergo-Arm, ERGOSTAND - abgelehnt fiir K1. 20: Mébel).

3" Einerseits wire z. B. fiir Gartengerite, Gértnerblume mehrer unproblematisch und Gartenpremium
schutzunfihig, wihrend andererseits ,,Quink* fiir Tinte ein gelungenes Beispiel darstellt.
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jede HABM- Entscheidung erheblich von subjektiven Elementen gepréigt ist, was die
Uberpriifbarkeit von Entscheidungen sowohl in der Beschwerde als direkt ebenso im

Nichtigkeitsverfahren stark einschrinkt'**.

Die europdische besprochene Norm ist beispielsweise bei Bezeichnungen als ,,Mild“ oder
,Light auch anwendbar ,,in Selbststellung® oder falls sich das jeweilige Wort in der
dominanten Bestandteilsform aufscheint. Insofern es untergeordnet, insbesondere undominant
ist, vermerkt dies dann gemdl3 Art. 37 Abs. 2 im europdischen Register durch ein Disclaimer-
Gemeinschaftsrechtsinstitut. Nach der Ansicht von Meister werden im Regelfall wohl nicht
als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts oder einer Dienstleistung
verstanden, sondern eher dort, dass es sich um ein “trendy product etc. handelt.'* Daher
fehlt einer solchen Angabe schon meist jede Unterscheidungskraft. Ferner ist dabei
Zuriickhaltung angebracht. Abhingig ist es davon, um welches Erzeugnis sich es handelt,
normalerweise man sich bemithen sollte: ,,Eine empirische Grundlage zu bekommen*'*.

Daneben kann man bei den betreffenden Lifestyle- Angaben fiir Kosmetik angesichts der

. . . 147
Marktsituation eine Ausnahme machen "'

Dabei  erweist sich der Unterschied zwischen dem  Ausschlussgrund der
‘Beschaffenheitsangabe’ in lit. ¢ GMVO der Katalogsvorschrift im Verhidltnis zum "Mangel
konkreter Unterscheidungskraft’ im Sinne von lit. b GMVO. Ob ein Zeichen, welches
definitiv keine Beschaffenheitsangabe ist, konkret unterscheidet, ldsst sich beispielsweise am
grimen Tisch letztlich nicht in allen Féllen mit hinreichender Zuverldssigkeit beurteilen.
Néamlich bei einer Angabe, die ‘Beschaffenheitsangabe™ sein kann, spricht dagegen
wenigstens die Vermutung dazu, dass sie am Markt auch einmal "als solche™ verwendet wird.
Durch die lit. b GMVO bedeutet ‘im Zweifel fir den Markt® dann, das Zeichen als
Gemeinschaftsmarke annehmen, wahrend bei den Merkmalsangaben in lit. ¢ dagegen das
Gegenteil. Demgegeniiber hat das Harmonisierungsamt teilweise eine andere
Gemeinschaftsmarkenpraxis entwickelt, wie die Ablehnung geografischer Angaben nur, falls

Produkte von dort “bekannt” sind. Ferner folgt man den Sprachregeln, damals ergibt "dienen

% Akzeptiert wurde z. B. CallPlus (K1. 9, fiir Telefonieren in K1. 38 und fiir Vermietung von Zugriffszeiten auf
Datenbanken in Kl. 42), 1. BK-HABM v. 22.9.2000 (R 625/1999-1); INFO GATE (Kl. 9), 1. BK-HABM v.
11.10.2000 (R 636/1999-1).

145 WRP 2001, 221- Meister benannt folgende Bsp. ,,als Lifestyle- Angaben“: Angaben wie St. Tropez, Saint
Tropez, Céte d" Azur, Monaco, Mallorca oder St. Moritz;

"6 Meister, WRP 2001, 222.

147 Akzeptiert hat das HABM weitere Ausnahme von Lifestyle- Angaben: Saint Tropez (KI. 3); Monte Carlo
Parfum (K. 3, 5, 25);
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konnen® jedenfalls nicht ,,die aktuell verwendet werden und eine erhohte Verkehrsgeltung
haben.* Das Normprogramm der lit. ¢ GMVO stellt eine Marktregelung [d. h. Marktstérungs-
Verhiitung] dar. Deshalb es nicht ausgeschlossen ist, bestimmte Angaben, bei denen eindeutig
festgelegt werden kann, dass sie am Markt nicht als Merkmalsangaben verstanden wiirden,
von der Norm auszunehmen, aber nunmehr ist methodisch nicht zuldssig. Jedenfalls kann ein
Prinzip in der Methodenlehre als die sog. Wortlautgrenze akzeptiert angenommen werden.
Ein zusitzliches Argument dazu, den die Bestimmung {iber die beschrieben Marke im
Rahmen “potenzieller Geeignetheit® zu verstehen, weitergehende aus einer Zusammenschau
mit Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO . Der européische Gesetzgeber hat das Tatbestandsmerkmal
,»ublich geworden sind“ vorgesehen, was in dieser Norm bedeutet, dass es dahin tatsdchlich
nur auf die aktuellen Marktusancen ankommt. Bereits enthielte Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO den

gleichen Entwurf, wére Abs. 1 lit. d dadurch vollkommen iiberfliissig.

An “technischen Mirkten™ hat Meister daran gedacht, insofern einerseits ein Ausdruck direkt
durch die lit. ¢ verstdndlich beschreibt ist, diirfte in anderen Fillen geméaRB lit. d einschlagig

sein'*®

. Entgegen der Amtpraxis unterscheiden sich am Kfz-Markt nicht mehr Zahlen,
Buchstaben und Kombinationen davon in  Alleinstellung'®. Im  technischen
Messungsverhiltnis ist es fraglich, ob stets durchschnittlich begabte Verbraucher in "850" eine
generelle Motorangabe erkennt, weswegen beispielsweise in "750° eine in Bezug auf
Motorrdder zu betreffen ist. Man sollte sich auf dem Kfz-Markt bei Zahlen und Buchstaben,
angesichts der nachgewiesenen Fiille an Angaben, auf Markenschutz infolge
Verkehrsdurchsetzung zuriickziehen. Selbstverstindlich ist auch nicht den jeweiligen

Defensivbereich [als E-Klasse; E-Class; Clase E; Klasse E; Classe E; etc.].

Als "Abkiirzungen chemischer Bezeichnungen' konnen unter diese Vorschrift auch eingezéhlt
werden, wo sie im Verkehr als (Kurz-)Bezeichnungen der Art des Produkts ,,dienen konnen®,
ohne dass es sich die Benutzung bereits im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. d verfestigt haben
muss'*’. Sog. ,,Pharmamarken® sind im Bereich der nicht rezeptpflichtigen Arzneimittel als
beschreibende Angaben zu Sektor der verschreibungspflichtigen Medikamente anzutreffen.
Arzneimittel stellt ein sensibles Wirtschaftsgut dar, wo sie die menschliche Gesundheit

unmittelbar betreffen. Dann unterliegt dieser Bereich in hohem MaB staatlicher Ordnung (wie

148 z. B. aus dem Internet: E-Commerce, Hyperlinking fiir die erste, Mega-Tags fiir die zweite Gruppe (als mega-
tags: Index, den Suchmaschinen verwenden).

1497, B. 2. BK-HABM Entsch. v. 27.10.2000 (R 158/1999-2): das Zeichen ‘850" wurde dem Anmelder ,,BMW*
(KI. 12, 28) als beschreibend abgelehnt, weil der Verbraucher darunter eine Motorgrof3e verstehe.

130 7. B.: APP = Alzheimer Amyloid Precursor Protein (v. 22.6.2000, R 231/1999-2) = Meister, WRP, 222.
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spezielle Priifungs- und Zulassungsverfahren). Wihrend genauer Betrachtung fiihrt dies ferner
keineswegs zu einem hoheren Anwenderschutz durch groflere Verwechslungssicherheit. Eine
Mehrzahl ,,sprechender Marken* auf demselben Anwendungsgebiet birgt im Gegenteil ein
klares Risiko von Verwechslungen, was empirisch belegt ist. Vielfdltige Pharmaprodukte der
gleichen Indikation haben keineswegs,"”' daneben sie nicht gleich in Erkennung von Kontra-
Indikationen als Nebenwirkungen kommen. Hier konnen Verwechslungen nach starker
Ahnlichkeit von jeweils ,sprechenden, d. h. beschreibenden Marken nachteilige Folgen
verursachen. Ebenso steht dem nicht der Einwand entgegen, wobei im wichtigen Bereich
dieser Produkte Verschreibungspflicht besteht. Beispielsweise kann die dringende
»Nachfrage™ des Patienten nach einem von ihm verwechselten Produkt gegeniiber dem
nachgiebigen Arzt ohne weiteres zu einer objektiv falschen Verschreibung fiihren.
Realistischerweise ist im Bereich der Pharmamarken eine restriktive Einstellung gegeniiber

deskriptiven Marken angebracht.

Im Sektor ,,.Schreibwaren werden bestimmte Zahlen- Buchstaben- Kombinationen d. h.
andere Bezeichnungen ,als solche®, welche der hausinternen Differenzierung dienen, als

Hinweis auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte'™?

benutzt. Dazu gibt es auch Zahlen
und dasselbe gilt fiir Strichbreiten oder Farben (z. B. bei Zeichenstiften sichtbare
Abbildungen). Ferner sind diese Angaben ,,generisch* und bereichsiiblich, weitergehende sich

der Sachverhalt mit Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO uberschneidet.

Unter Trendkennzeichen kommen bestimmte gesellschaftliche Stromungen, Trends, welche
direkt zu automatisch Entsprechungen in der kaufménnischen Produktentwicklung und
Markenwahl haben. Dabei werden nicht selten beschreibende oder nahezu beschreibende
Angaben gebraucht, wobei diese keineswegs zutreffen miissen. Die entsprechenden
Trendbezeichnungen verlangen daher nicht nur der Uberpriifung darauf, ob sie die
beanspruchten Waren nur beschreiben, sondern auch darauf, ob sie nicht nach Art. 7 Abs. 1
lit. g GMVO irrefithren'>. Nach der Systematik der GMVO ist eine beschreibende oder
irrefithrende Wirkung in einem Teil der EU ausreichend'>*. Zum Beispiel, das Wort ,Bio* in

Selbststellung ist fiir Produkte iiberwiegend aus rein organischen Bestandteilen, welches

131 7. B. dieselbe Bio-Verfiigbarkeit.

1327 B. bei Bleistiften die Angaben HB, H oder 2H fiir Hirtegrade.

153 Meister, WRP 2001, 223: ,,Ein solches iibergreifendes Thema ist die Okologie*.
13 Art. 7 Abs. 2 GMVO.
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,europdisch® klar beschreibend ist'*®>. Nimlich kann eine schwache Marke von einem Trend
,uberrollt* werden, wie zum Beispiel eine éltere spanische Marke vom HABM als BIO von
Danone fiir Joghurt akzeptierte. Bei anderen Trend- Bezeichnungen (Oko-, Oeko-, etc.) wird
es sich oft um Félle gemédl Art. 7 Abs. 2 GMVO in Verkniipfung mit einem Teil der
Gemeinschaft handeln'>°. Daher erscheinen sich nicht selten Trendkennzeichen in grafischer
Verdnderung oder als Kombinationsmarken. Insoweit z. B. ein Zusatz wiederum nur etwas

157 .
. Bereits um

Okologisches symbolisiert, dndert das an dem beschreibenden Inhalt nichts
Irrefiihrungen keinen Vorschub zu leisten, ist dann bei ,,Bio-Marken* in Warengattung der
genannten Verordnungen besondere Aufmerksamkeit geboten, abgesehen vom Grund der
Beschreibung. Nach bestehendem Kennzeichnungszwang kann man gegen das Préfix oder
Suffix an sich nichts einwenden, sondern gemeinschaftsmarkenrechtlich muss der {ibrige Teil

des Zeichens die Marke damals jedoch eindeutig rechnen, und das Zeichen darf nicht

irrefithren.

Eine weitergehende flichenhafte Abbildung der beanspruchten Ware (z. B. Foto, Zeichnung
oder e. d.) entbehrt jede Unterscheidungskraft gemall Art. 7 Abs. 1 lit. b, sofern die Form der
Ware selbst nicht unterscheidungskriftig ist und sofern der Abbildung keine weiteren Zusitze
beigefiigt sind. Dies ist kein Sachverhalt, welcher unter Art. 7 Abs.1 lit. ¢ zu erdrtern ist.
Dagegen konnen Symbolhafte Darstellungen spezifische Beschaffenheitsangaben sein. In
erstem Schritt sind sich auch Piktogramme zu erwidhnen. Davon ist eine Reihe im

Handelsverkehr verfestigt,'*® nachgeméf auch an Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO zu denken ist.

Um die Schwierigkeiten mit der europaweiten Markenfahigkeit zu beseitigen, wiirden
besonders flaichenhafte Abbildungen eines Strangs gestreifter Zahnpasta als Bildmarke (oder
der Strang als 3D-Marke), angemeldet und vom europédischen Amt teilweise akzeptiert. Diese
durchaus abgesendete Idee bringt solche Zeichen aus dem Tastgebiet des Art. 4 GMVO,
jedoch folgt es aus dem Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO. Prinzipiell ist es fraglich, was die

Abbildung eines Strangs gestreifter Zahnpasta anders als ein Hinweis auf die Art der Ware ist.

133 Bsp. von Meister, WRP 2001, 223: (ES) Biologia; (DE) Biologie; (EN) Biology; (FR) Biologie; (IT)
Biologia;

1*¢'z. B. BK-HABM Entsch. GREENFILTER, PROECO und CHEMFREE.

137 7. B. das Wort ECOLOGICAL mit einem Baum; Daneben VO (EWG) Nr. 2092/91 iiber den Skologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel —
gedndert durch die VO (EG) Nr. 1804/1999 zur Einbeziehung der tierischen Erzeugnisse reserviert dadurch
Angaben als ,Bio“ und ,,Oko“ der Okologischen Erzeugung und erfasst spezifisches Markenrecht mit
Ubergangsbestimmungen bis zum 1. 7. 2006 (Art. 5).

158 ;. B. eine Hand mit einer Miinze fiir Parkautomaten, Messer und Gabel fiir ein Restaurant, Tasse mit
Untertasse fiir eine Cafeteria etc.

59



Die aktuelle Benutzung einer Abbildung notigt zur Vollstindigkeit mit einem Hinweis auf
Art. 15 GMVO und die Auslegung von Benutzung als GM. Folglich ist die wortliche
Wiedergabe des Symbols (bzw. das Wort Teekanne fiir Tee oder Teetasse fiir Tee etc.) zu

59 o s
worliber das europdische Gesetz als zuldssig

erwihnen. Im Falle eines linguistischen Mix,'
vorsieht, ist relativ einfach wie in den anderen Fillen dieses zu erkennen, sofern auch mit
Bedenken, noch vertretbar, die Zuléssigkeit somit zu begriinden ist, denn fehlt es an einem
direkten Bezug zur beanspruchten Ware. Ebenfalls ist der entsprechende enge Schutzumfang

einer solchen europédischen Marke eingedeutet.

Allerdings lassen sich 'Beschaffenheitsangaben’ unterteilen in direkte und indirekte (d. h.
unmittelbare und mittelbare) Beschaffenheitsangaben. Zum Beispiel, wenn auf einem Kése
eine Kuh gezeichnet ist, deutet dies mittelbar auf den entsprechenden Rohstoff hin. Dabei
sind auch lexikalische Nachweise das schlechteste Kriterium, denn da der Benutzer auf das
Wissen und die Sorgfalt der Publizisten angewiesen ist. Dazu kommt das Problem der
Aktualitdt, womit inzwischen das Internet in mancher Hinsicht eine bessere Hilfestellung

bietet. '

Néamlich wird im Regelfall aus faktischen Griinden zumindest im
Eintragungsverfahren durch Demoskopie [Marktforschung] ausgeschieden. Mann kann sich
nicht aus Zeitgriinden bei jeder zweifelhaften Anmeldung konkrete Umfragen veranstalten.
Man kann sich ferner in einen Meinungsaustausch mit Angehorigen desselben Sprachraums
begeben, sofern es um eine Inhaltinterpretation von bestimmten Wortbildungen geht. Dies ist
in der von Sprachenvielfalt geprigten Anwendung der GMVO von grofler Bedeutung und
besser als das alleinige Abheben auf Lexika. Die Tatsache, worauf ein Ausdruck lexikalisch
nachweisbar ist, bedeutet nicht, dass er automatisch vom Gemeinschaftsmarkenschutz
auszuschlieBen wire. Letztlich kommt es auf das Binnenmarktverstindnis an. Namlich ldsst
sich tatsdchlich belegen, dass der betreffende Ausdruck in dem relevanten gemeinsamen
Markt nicht verwendet wird, deshalb er als Gemeinschaftsmarke im Grundsatz akzeptabel
161

ist Umgekehrt bedeutet es keinen automatischen Zugang zum Markenschutz, insofern

159 Meister, WRP 2001, 224: Z. B. Tee- Pot fiir Tee.

10 WRP 2001, 207 - Der Meister hat eine Bemerkung in seinem Beilegen aufgefiihrt, wie in diesem
Zusammenhang Glanville Williams recht hat: “(One) may look up the meaning of a word in a dictionary or
technical work; but this ordinary meaning may be controlled by the particular context. As everyone knows who
has translated from a foreign language, it is no excuse for a bad translation that the meaning chosen was found in
the dictionary, showing an intention to use words in some spezial shade of meaning. This rule, requiring regard
to be had to the context, is somtimes expressed in the Latin maxim ‘Noscitur a sociis’, which Henry Fielding
translated: a word may be known by the company it keeps* und im Folgenden: ,,(In this respect) it appears to be
noted that the value of dictionary definitions in assessing a trade mark appears to be relative®.

61 Bsp. von Meister, WRP 2001, 208: Wie nach dem Duden ,,Seim* (altdeutsches Wort) einen dicken Honigsaft
bezeichnet, ist dieses Wort lange aus der Alltagssprache verschwunden, obwohl fiir Lebenskuchen noch
akzeptiert ist.
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sich ein Ausdruck lexikalisch nicht nachweisen ldsst. Gegebenenfalls kénnen
Wortschdpfungen unter der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung der lit. ¢ GMVO fallen,
sofern das neue Wort einen erkennbar beschreibenden Inhalt hat. Darunter fillt das
lexikalisch nicht nachweisbare Wort TRUCKCARD (KI1. 9, 36, 37, 38, 39, 42) in Bezug zu
Fahrzeugdaten sowie CareCard fiir wesentliche Versicherungsdienstleistungen (K1. 36, 3)'%,
worauf sich erweist, dass diese Fille statt unter lit. b besser unter weitere lit. ¢ GMVO zu

. . 163 . " . .
entscheiden gewesen wiren . Hier trdgt der Bestandteil ,,Euro® in zusammengesetzten

Wortkombinationen zu Schutzfihigkeit nichts bei'®*.

In anderen wortlichen Beispielfillen verlangt es zur Entscheidungsbegriindung bei offenen
Tatbestinden allgemein auskommliche Aussprache. Unterldsst dieser, ebenfalls kann es zu
gelinde ausgedriickt seltsamen Ergebnissen kommen'®. Beispielsweise ist das Wort
STRUKTURFASER im Sinne von lit. ¢ nicht beschreibend ist, weder ein ,,gegenwértiger
beschreibender Gebrauch konkret feststellbar” sei, noch bestiinden ,hinreichend gesicherte
Anhaltspunkte fiir einen solchen in der Zukunft“'®®. Dieser wortliche Begriff sei vollig neu
und wiirde auf den ersten Blick keinen Sinn vermitteln. Bei ,,genauer grammatikalisch-
logischer Betrachtung des Verhiltnisses der in diesem einen Wort zusammengestellten
Elemente zueinander” gelange man zu dem Versténdnis einer ,strukturierten Faser”. Dies
vermdge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren (insb. Wandbekleidungen), keinen
erkennbaren Aussagegehalt zu vermitteln, dagegen diffus und allenfalls ausdruckslose
andeutend bleibe'®’. Es verlange ferner bereits erheblichen gedanklichen Aufwands, wie in
der Marke ‘ein Wortspiel® zu erkennen. Diese ,,intellektuell-kombinatorische Vorgehensweise
bei der Markenbetrachtung ist also dem in Einrichtungshdusern, auf Baumirkten,
Ausstellungen oder sonst wie stets angesprochenen Publikum fremd, welches nicht zu einer
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aufwindigen analytischen Betrachtung der ihm begegnenden Kennzeichen neigt ™. In Praxis

ist es realistisch anzunehmen, dass der Verkehr keine aufwindige intellektuell-

192 Bsp. von Meister: TRUCKCARD 3. HABM-BK v. 12.9.2000 (R 569/1999-3, Nr. 21) sowie CareCard 3.
HABM-BK v. 31.10.2000 (R 414/1999-3); weitergehende Rs. TPI/Companyline v. 12.1.2000, EuG T 19/99 =
Slg 2000 I1-1 = ABI HABM 5/2000, 698, Nr. 26, und TPI/Investorworld v. 26.10.2000, EuG T-360/99 = WRP
2001, 208.

19 Bsp. von Meister: ,,Universalkommunikationsverzeichnis* (KI. 9, 16, 41, 42), 3. HABM-BK v. 21.10.1999, R
351/1999-3; ,,Universaltelefonbuch®, 3. BK v. 21.10.1999, R 352/1999-3, sowie POWERBOX, 1. BK, v.
21.9.2000, R 229/2000-1; 1. BK Rheofilter v. 22.9.2000, R 198/2000-1.

%% Bsp. von Meister: EuroHealth, 1. BK v. 15.10.1999, R 19/1999-1; unzutreffend bei EuroCare 3. BK fiir
Versicherungswesen (KI. 36) v. 25.10.2000, R 411/1999-3.

195 Bsp. von Meister: In der Entsch. STRUKTURFASER (v. 15.10.1999, R 153/1999-3) hat 3. BK dieses Wort
fiir Wandbekleidungen (bzw. vulgo Tapeten, Kl. 27) jedoch zugelassen.

' HABM-BK Entsch. STRUKTURFASER, Nr. 16.

'’ HABM-BK Entsch. STRUKTURFASER, Nr. 21.

'% HABM-BK Entsch. STRUKTURFASER, Nr. 22.
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kombinatorische Betrachtung von Marken vornimmt. Die wdrtliche Bedeutung von dem
Begriff ,,Raufasertapete ist als generische gute Bezeichnung angepasst. Insofern dem so ist,
denkt dann der Verkehr, welcher nicht aufwindig erkldrt, bei Strukturfaser also genau in
dieser Richtung (Raufaser) und versteht unter Strukturfaser zwanglos das, was das Produkt
ist, wobei eine Fasertapete mit strukturierter Oberfliche zu betreffen ist. Praktisch ist diese
Argumentation ausdruckslose, aber nicht schliissig angedeutet, dagegen sie im weiteren
Schritt erkiinstelt ist: Zum Beispiel, bei "MEGATOURS"'® handelt es sich um kein in einer
europdischen Sprache, aber nicht in der franzosischen, geldufiges Wort. Die Tatsache, damit
die bei einer zergliedernden Sichtweise von beiden Elemente der angemeldeten Kombination
,mega‘ daraus die wortliche Bedeutung als ,,grof} ..., ungeheuer, Riesen ... und ,,tours* (fiir
,»louren, Reisen, Fahrten*) der Marke zu erkennen ist, was fiir sich eventuell einen
beschreibenden Inhalt hat, reicht zur Schutzversagung nicht aus. Dabei fiihrt die Kombination
der beiden Bestandteile zu einer Neuschopfung, deren Sinngehalt ohne Bedeutung und
ungenau ldsst. Insbesondere gilt es auf die angesprochenen ganz generellen und breiten
Verkehrskreise, welche die ihnen begegnenden Marken gewohnheitsmdlig keiner
analytischen Betrachtung unterziehen, betreffend sie auf dem Gebiet des Reisemarkts in
Europa an eine Vielzahl von englischsprachigen Begriffen und Kombinationen rund um
Htour und ,travel gewohnt sind, welche sich daraus brancheniiblich, hart am Rande von
beschreibenden Angaben bewegen, gegebenenfalls die hiesige Zusammenstellung mit dem
verbrauchten Begriff ,,mega“. Damit verfligt die Anmeldung direkt noch zumindest an
Unterscheidungskraft. In diesem Beispielsfall springt einem der Bruch in der Argumentation
geradezu ins Kernpunkt: Insofern ‘mega’ verbraucht ist, ldsst darin “tours’ iibrig, und falls
daran das relevante Publikum gewdhnt ist, liegt ein fiir Reisevermittlung und

Reiseveranstaltung nicht unterscheidungskriftiger Ausdruck nach Art. 7 Abs. 1 b vor.

Beispielsweise hat eine Serie von Anmeldungen eines Unternehmens fiir Versicherungswesen (KI.
36) mit dem Wort ‘care’ zu unterschiedlichen Ergebnissen gefiihrt. Handelt es nicht um den Ausgang
derartiger Auseinandersetzungen, sondern es folgt darum, dass das Harmonisierungsamt ohne
sachlichen Grund die Basis schafft dazu, dass sie iiberhaupt stattfinden. Jedoch niitzt es nichts, weil
‘care’ in Alleinstellung nicht sprachlich ,.tangibel ist. Fiir den gleichen Anmelder wurde zugelassen
TravelCare zum in der Beschwerde -eingeschrankten Verzeichnis (als Versicherungswesen,

Finanzwesen)'".

1 Bsp. von Meister: MEGATOURS, v. 1.2.2000 (R 295/1999-3) = MarkenR 2000, 296, zugelassen u. a. fiir
Reisebiiro, Reisevermittlung und Veranstaltung und Organisation von Reisen (KI. 39).
170 Bsp. von Meister: 3. BK v. 8.11.2000, R 24/1999-3.
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Hier fallen auch Reisevermittlungen, jedoch soll dieser Begriff fiir Reiseversicherungen,
obwohl man es bereits ahnt, allfillig "vage und diffus’ sein. Die 3. BK des HABM ist
diejenige Entscheidungseinheit, welche das ‘Freihaltebediirfnis® in zwingender Breite
vortrigt. Dann verliert dies also jede Glaubwiirdigkeit, insofern man gerade in dem Moment,
wo es am Markt wirklich ernst wird, jedoch nicht aufrecht stehen Idsst. Das
Tatbestandsmerkmal (oder ,,zur Bezeichnung sonstiger Merkmale®) in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢
GMVO bedeutet nur, dass der Katalog von konkreten Merkmalsangaben in dieser Norm noch

nicht abschlieBend ist. Dadurch wird kein Sonderbereich begriindet, in dem andere

Sachverhalte untergebracht werden konnten, wie im Sinn eines abstrakt generellen
Freihaltungsbediirfnisses auf der Basis eines nur mittelbaren Bezugs zur Ware. Ebenso bei
den sonstigen Merkmalen ist ein direkter Bezug erforderlich. Allerdings gibt es ein
spezifisches Recht, wonach bestimmte Ausdriicke mit schon bestehenden anderen
Bezeichnungen fiir Produkte verbinden, dass sie nur in Kombination mit diesen verwendet
werden diirfen. Es handelt sich einerseits um eine gesetzliche Festlegung dessen, beziiglich
dieser Waren somit beschreibt ist, und andererseits um eine Reservierung des Gebrauchs
dieser Begriffe zu Berechtigten an der Grundbezeichnung'”'. Praktisch befinden sich eine
ganze Reihe an sich harmlos aussehender Begriffe, welche in Sachverhalte gemif3 Art. 7 Abs.
1 lit. ¢ GMVO sich nicht selten mit solchen weiter nach Art. 7 Abs. 1 lit. d beziiglich der
Gattungsbezeichnungen iiberschneiden. Dies bedeutet nach der Auffassung des deutschen
Wissenschaftlers Meister nicht, dass unter lit. ¢ nur solche Angaben fielen, welche nur
potenziell geeignet sind, als Beschaffenheitsangaben zu dienen, und Angaben, welche

tatsdchlich schon “als solche’ verwendet werden, rechtsméBig unter lit. d zu begriinden wiren.

Insbesondere ist es bedenklich daher die Schlussfolgerungen, beispielsweise das Wortzeichen
,Mozart“ fiir feine Backwaren, Konditoreiwaren, Schokoladewaren und Zuckerwaren fiir
konkrete (deutsch-)sprachige Verbraucher beschreibend sei, denn sei es ein Hinweis auf das
Rezept, gewdohnlich nach dem diese Waren hergestellt werden, weil es der bekannte
Gattungsbegriff ,,Mozartkugel“ fiir ein mit Schokolade iiberzogenes Konfekt inhaltlich
existiere. Darin bezeichne der Bestandteil Kugel dieses Gattungsbegriffs nur die spezifische
Gestaltung des Konfekts und sei ein nach einem anderen Rezept hergestelltes kugelformiges

Konfekt keine ,,Mozartkugel®, woran deutsprachige Verkehrskreise den Begriff ,,Mozart*

I Meister hat sich daher auf VO (EG) Nr. 881/98 der Kommission vom 24. April 1998 mit
Durchfiihrungsbestimmungen zum Schutz erginzender traditioneller Begriffe fiir bestimmte Arten von
Qualitdtsweinen bestimmter Anbaugebiete [ABI. L 124 vom 25.4.1998, S. 22] - geédndert durch VO (EG) Nr.
2253/1999 der Kommission v. 25. Oktober 1999 [ABIL. L 275 vom 26.10.1999, S. 8-8] beruft, welche in ihrem
Art. 4 Markenrecht erfasst.
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zwangsliufig ,als Hinweis auf das Rezept“ fir das Mozartkugel genannte, unter alle
Kategorien des Warenverzeichnisses fallende Konfekt verstanden.'”” Die Begriindung des
beschreibenden Charakters eines Zeichens ist aus einem vom Publikum beziiglich der
enthalten Waren vermutetes gleichen Herstellungsrezepts fiir ein geografisches bekannten
Erzeugnis abzuleiten, welches unter einem das Zeichen als nur enthaltenden sekundéren
Gattungsbegriff '” bekannt ist, welches jedoch auf dem Binnenmarkt absonderlich erscheint.
Ebenso sind von der europaweiten Registrierung geldufige Abkiirzungen von
Produkteigenschaften (Akronyme) ausgeschlossen (wie z. B. abgekiirztes Zeichen ,,TDI* mit
der weiteren Bedeutung Turbo Diesel Injection oder Turbo Direct Injection) fiir

Verbrennungsmotoren und einschldgige Waren (bzw. Dienstleistungen).

Folglich vertritt das EuG in seiner Rechtsprechung Mundipharma AG/Altana Pharma AG'™*
die Auffassung: Beispielsweise konne eine Unterkategorie von Arzneien nicht anhand der
Darreichungsform, des Wirkstoffs und der Rezeptpflichtigkeit umschrieben werden. Bei der
Abgrenzung einer Unterkategorie miisste zum Zweck der Heilwirkung von einer Arznei,
abgestellt werden. Damit miisste diese alle Arzneien zur Behandlung der Atemwege als

Verkehrskreise wie in dieser besprochenen Rechtssache umfassen.

4.1.2.3 Konkretisierung der Bestimmungsangaben
Unter Bestimmungsangaben denkt man an solche Angaben, welche den Adressaten (bzw.
Empfangern) des Produkts ihre Zeit, Ort, Art und Weise usw. seiner Verwendung angeben.
Zum Beispiel ist ,,Hund“ in Bezug auf Hundefutter eine Bestimmungsangabe und keine

Beschaffenheitsangaben darzustellen, wihrend bei ,,Rind“ dieser Umstand umgekehrt

stattgefunden wire.'”> Als Bestimmungsangaben konnen auch fiir Dienstleistungen
vorgesehene Zeichen ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel dem Wortzeichen
BATEAUX MOUCHES (frz. kleine Personendampfer) fiir Schifftransport, Hotel- und
Gaststittenbetrieb iiberpriifte Eintragung beim HABM verweigert wurde.'’® Friiher ist schon
fiir Beschaffenheitsangaben sowohl gerade fiir Bestimmungsangaben anwendbar. Es ist auch
ein beschreibendes Charakteristikum einer ,,guten Angemeldetenmarke, damit sie als
»sprechende® Marke dem angesprochenen Verbraucher Nutzwerte und Vorteile des mit ihr

versehenen Produkts signalisiert und ausdriickt. Dies geschieht ,,nur indirekt und mittelbar*,

172 Mozart, (Nr. 94-97);

173 Sortenbezeichnung, Rn. 176;

174 Mundipharma AG/Altana Pharma AG, EuG, T-256/04 v. 13.2.2007 = wbl 2007, 280.
175 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 135 (2007);Z. B. Rs. ELLOS.

176 Rs. BATEAUX MOUCHES; bestitigt auch der EuGH C-078/09;
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indem das Zeichen die Botschaft verschleiert, vage oder mit Hilfe Gedankenoperationen
erfordernder Ahnlichkeiten transportiert, so erkennt der Verkehr darin zugleich das
individualisierende Unterscheidungsmittel und wird es als Marke verstehen. Zum Beispiel gilt
es nicht sowie fiir zusammengesetzte Wortmarke ,,MaxiBridge* in Bezug auf elektrische

Bauteile, welche in Briickenschaltungen Verwendung finden kdnnen.

4.1.2.4. Spezifische Bedeutung ,,geografischer Herkunft*
Eine gewisse Sonderstellung nehmen die in Abs. 1 Lit. ¢ der Katalogsvorschrift ebenfalls
spezifisch genannte geografische Herkunftsangaben ein, weil insoweit die erwdhnte VO Nr.
510/2006'"7 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel”™ nach Art. 164 von der GMVO unberiihrt bleibt.'” Fiir
Weine und Spirituosen trifft der auf Grund Art. 7 Abs. 1 Lit. ] GMVO eine Sonderregelung,
wonach solche Marken von der europaweiten Eintragung beim Harmonisierungsamt
ausschlieBt, welche eine geografische Angabe fiir Weine oder Spirituosen enthalten und
diesen geografischen Ursprung nicht haben. Hervorzuheben ist es auch darin, dass auf Grund
des Art. 7 Abs. 1 lit. j des Katalogs nicht erst damals eingreift, insofern die europdische
Marke ausschlieBlich in der falschen geografischen Angabe besteht, sondern schon damals,
falls diese in der Marke nur enthalten ist. Darauf kommt eine begriindete Eintragung solcher
Bezeichnungen allenfalls fiir ortsansdssige Produzenten bzw. fiir Waren aus dem jeweiligen
Herkunftsgebiet in Betracht. Soweit ferner keine Kollektiv-, sondern eine Individualmarke
darauf beantragt wird, ist das generelle Freihaltebediirfnis an geografischen Angaben
begriindete nach lit. ¢ zu beachten, welcher durch lit. j'® GMVO nicht verdringt werden
kann. Als die Sondervorschrift des Abs. 1 lit. j ist besonders zu beachten, welche durch die
VO Nr. 3288/94'®! in die GMVO eingefiigt wurde, damit auch in den neuen Mitgliedsstaat
bzw. im erweiterten Gebiet der Europdischen Union fiir Weine und Spirituosen die
europaweite Markeneintragung von geografischen Angaben oder auch solche Angaben nur
enthaltenden Zeichen verbieten, wenn die betreffenden Waren ihren Ursprung nicht in der

von der geografischen Angabe bezeichneten Region haben. Insbesondere folgt dieser

"7y, 20.3.2006 (friiher die VO Nr. 2081/92 v. 14.7.1992 abgelost hat);

'S ABL. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.

' Einzelheiten unter Art. 164 Rn. 3.

80 Art. 7 Abs. 1 Lit. | GMVO als absolute Eintragungshindernis: ,,Marken, die eine geografische Angabe
enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder Marken, die eine geografische
Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder
Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben.*

¥y, 22.12.1994.
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GewissermafBen zusitzlich zur Bestimmung in Art. 164 als lit. k,'®* welche eine der in Art.
164 der GMVO angesprochenen Bezeichnungen enthalten oder daraus bestehen. Ebenfalls
sind diese Eintragungshindernisse nicht durch Verkehrsgeltung im Sinne der Erlangung von
Unterscheidungskraft nach Abs. 3 des Art. 7 GMVO zu iiberwinden. SchlieBlich haben
geografische Herkunftsangaben gegeniiber anderen beschreibenden Angaben insofern einen
besonderen Status, als sie den Gegenstand von Gemeinschaftskollektivmarken bilden kénnen,
wie die gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift in Art. 66 Abs. 2 Satz 2 erreicht eine
entsprechende im Sinne von Art. 12 b Schranke gegen den Missbrauch einer solchen

Gemeinschaftskollektivmarke.

Némlich dehnt der absolute Eintragungshindernisgrund fiir geografische Herkunftsangaben
unter dem ausdriicklichen Wortlaut des Gesetztextes ,,... dienen konnen* exzessiv auch in den
Mitgliedsstaaten aus. In der praktischen Tat kann nicht jede geografische Angabe selbst
bereits wegen ihrer schieren Existenz, bzw. ein im Ortsverzeichnis der Europdischen Union
auffindbare Ortsname, eine entsprechende europaweite Markeneintragung zwingend
verhindern: Vielmehr ist es davon auszugehen, dass dies nur damals der erscheinenden Fall
ist, sofern der angegebene geografische Bereich tatsdchlich als geografische Herkunft des
Produktes bzw. aus einem bestimmten (neuen) Mitgliedsstaat ernsthaft in Betracht kommt.
Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Beispielswortmarke ,,OLDENBURGER® fiir
Milchprodukte vom Harmonisierungsamt abgelehnt, demgegeniiber die angemeldete
Wortmarke ,,Cloppenburg™ fiir Einzelhandels- Dienstleistungen akzeptiert wurde. Dem steht
nach der Auslegung des EuGH die Ablehnung des ,,konkreten, aktuellen oder ernsthaften
Freihaltebediirfnisses* als gemeinschaftsrechtliches Schutzhindernis nicht entgegen, sogleich
der europidische Gerichtshof neben der aktuellen Beziehung zwischen Warengruppen und
erforderlicher geografischer Bezeichnung der (neuen) Mitgliedsstaat auf die Frage abstellt, ob
eine solche Beziehung ,,verniinftigerweise zu erwarten ist“. Demzufolge hat das EuG bei
einem komplexen Bildzeichen Eisbér auf Eisscholle verkniipfend mit Markenwort ALASKA
und das Wortzeichen ALASKA fiir ibliche Erzeugnisse als Mineralwidsser, die
verniinftigerweise nicht nach Europa transportiert bzw. ausgefiihrt werden diirften.
Anderenfalls hat das EuG zum Beispiel das Wortzeichen ,,PORT LOUIS* zur europaweiten
Registrierung fiir Heimtextilien, Lederwaren und Bekleidung zugelassen,'® weil der Name
von der Haupt- und Hafenstadt des Inselstaats Mauritius und auch sowohl dieser Name

konnte in touristischen Zwecken bekannt sein, in der Gemeinschaft nicht mit den

82 Durch die VO (EG) 422/2004 vom 19.2.2004 in Abs. 1 eingefiigte Ausschluss von Marken.
'8 PORT LOUIS (Nr. 63); nach Auffassung von Bender — MarkenR 2009 85/90 unangemessen groBziigig;
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Anmeldewaren in Verbindung gebracht werde. In einem anderen Fall wurde die Wortmarke

»~MADRIDEXPORTA* fiir Drucksachen (KI. 16) und Dienstleistungen (KI. 36, 38, 39, 41

und 42) zuriickgewiesen.

4.1.2.5.Zeit der Warenherstellung oder Dienstleistungserbringung
Mit einem schon frither vorgesehenen erfolglosen Nichtigkeitsantrag wird die angegriffene
GM ,,PAST PERFECT* in deutscher Bedeutung: Plusquamperfekt zu den selten auftretenden
Zeichen eingezihlt, weil sich denen die Herstellungszeit der von ihnen enthalten Ware ,,als
beschreibende Angabe™ auf die Vergangenheit (engl. “Last™) beruft wurde. In europiischer
Gerichtspraxis hielt das EuG das in Bezug auf Musikaufzeichnungen sowie die Vorinstanzen
fiir unzutreffend und sah auch dabei keinen absoluten Eintragungshindernisgrund als Fehlen

von Unterscheidungskraft, sondern diese GM als weiterhin schutzfihig angesehen wurde'*.

Bender enthilt dazu, dass die jeweiligen Verbraucher dem Zeichen nur eine ungewohnliche
und fantasievolle Kombination als eine lexikalische Neuschdpfung ersehen, insbesondere das
Adjektiv nach dem Substantiv in umgekehrter Ordnung liegt und der Bedeutungsgehalt sehr
vage ist, deshalb sie nicht die Bedeutung einer Zeitgestaltung des Plusquamperfekts
zuweisen.'® Grundsitzlich reicht es weder zur konkreten Beschreibung der Herstellungszeit
oder des Inhalts der Musikaufzeichnungen iiber eine klassische Musik aus, noch stellt es eine
tibliche Bezeichnung dar. Ebenso die Verbraucher, welche das Zeichen in der Bedeutung von
Plusquamperfekt verstehen, werden durchaus deutliche und gerade beschreibende Aussage im

Hinblick auf die aufgenommene Musik oder deren Aufnahmezeit ansehen.

4.1.2.6.Begriindetes Tatbestandselement aus der Bezeichnung

wesentlichen Merkmals (oder Beschreibungsangaben)
Durch den praktischen Ausdruck ‘Bezeichnung eines Merkmals® oder "beschreibende
Angaben’ wird sich ein offenes Tatbestandselement begriindet. Gewdhnlich liegt eine
beschreibende Angabe vor, sofern der betreffende Ausdruck einen direkten Bezug zu der
Ware hat, d. h. zu ihrer Verbindung und zu ihrer Funktion. Thre Funktion in folgendem Sinn
bedeutet Verwendungszweck, also prinzipiell schlieft auch einen Hinweis auf diejenigen
Konsumenten ein, welche fiir eine Ware dieser Art Verwendung haben. Ferner wird in
letzterem Bereich schon die Grauzone erreicht, dagegen in weiterem Schritt etwas anders

nach der Auffassung vom Autor Meister ausgedriickt ist: Insofern das Zeichen aus einem

'8 y/g]. PAST PERFECT (Nr. 40);
185 Bender, Das Allgemeininteresse am Freihaltungsbediirfnis, MarkenR 2009, 90.
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Ausdruck besteht, welcher in Teilen den prospektiven Konsumenten unmittelbar oder
mittelbar (als Anglergliick, Girtnerstolz) benennt, wird der Ubergang zur sog. “sprechenden

Marke flieBend.

4.1.2.7.Anwendung der Offnungsklausel
Die sog. Offnungsklausel ,zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder
Dienstleistungen* verwendet sich von den Verbrauchern auf dem Binnenmarkt zugleich im
Zeitpunkt des Eintragungsverfahrens einer priifenden angemeldeten Marke. Diese
besprochene Klausel enthdlt beschreibende Angaben, welche im Verkehr ,,unmittelbar als

solche®, aber nicht als Produktquelle verstanden werden, ohne einer der in lit. ¢ spezifisch

aufgefiihrten Arten von Angaben unter zufallen.'*®

Eisenfiihr hat in der Harmonisierungsamtpraxis gemerkt, dass dafiir ,,spezielle Sachangaben®
gehdren, besonders Angaben iiber die Funktion der betroffenen Produkte,'’ welche auch in
der Markenform des Slogans betroffen werden konnen,'™ sogleich spezifische
Zahlenangaben fiir die in der vorgeschriebenen gemeinschaftsrechtlichen Norm ,,lit. c* des
Katalogs bestimmte Angaben {iber die Menge oder des Wertes der betroffenen
eingefiihrten Produkte ausdriicklich genannt werden.'® Darunter konnen erforderliche Fille
iiber ,,iiblich gewordenen Ubertragungen beschreibender Angaben auf anders beschaffende

Produkte® (wie infolge Imitation)'*

auch eingezdhlt werden, ebenfalls sofern
Uberschneidungen mit Beschaffenheits- oder {iblich gewordenen Angaben bestehen. Zu
diesen Markenformen gehoren nicht nur einzelne Buchstaben und Ziffern, sondern auch aus
mehreren Ziffern betreffende zusammengesetzte Zahlen und Buchstabengruppen, welche kein

aussprechbares Wort (insb. Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern/Zahlen) bilden'*".

RechtsmiBig begriindet sich die Zuriickweisung vom europdischen Gericht erster Instanz mit
dem beschreibenden Charakter der Zahlen im Einklang mit der oben genannten lit. c GMVO,
folglich das europdische Gericht frilhere Auffassung iiber das Fehlen der
Unterscheidungskraft von der Beschwerdekammer des HABM im eigenen Urteil noch offen

gelassen hat. Beispielsweise konnten bei Seitenzahlen, Auflagenstirke etc. die Begriindungen

1% Vg, Eisenfiihr/Schennen (2007), Art. 7 Rn. 170.

187 Vgl. HABM-BK Entsch. R 382/2004-4 DARKTAN (fiir Kosmetika);

'8 2. B. PAY BY TOUCH (HABM-BK Entsch. R 762/2005-2) fiir Zahlungssysteme;

'% Vgl. Eisenfiihr/Schennen (2010), Art. 7 Rn. 186.

190 Rs. TEK (Nr. 89), EuG T-458/05: ,,Teak* hat die Bedeutung fiir Regale aus Metall = GRUR Int. 2008, 501;
! ygl. Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 76 (2010).
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fiir die ergebenden Bedeutungen durchaus erkiinstelt wirken, ferner stellt es tiberzeugender
fest, wie die generellen Verkehrskreise als Publikum in bloen Zahlen keinen betrieblichen
Herkunftshinweis sehen, dass diese dann keine Unterscheidungskraft besitzen. Vom Diktum
fehlender Unterscheidungskraft kommen oft im menschlichen Kopf entsprechende
Uberlegungen, welche sich an die begrenzte Zahl von Buchstaben und Ziffern ankniipfen,
inzwischen sie sich unterscheiden. Letzteres passt auch gebrduchlichen Akronymen und
Abkiirzungen, welche sich oft einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombination
bedienen. Insbesondere sind diese wegen ihres beschreibenden Charakters nach lit. ¢ oder
nach lit. b wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung im européischen
Register ausgeschlossen, dagegen nicht konkreter Mangel an  urspriinglicher
Unterscheidungskraft daher begriindet wird'>. Zum Beispiel sind die Buchstaben im Rahmen
der entsprechenden Markenkategorie ,,IFS* fiir das englische Wortlaut “steering and power
steering, both for vehicles and parts therefor, excluding independent front suspension‘)
zulédssig, welche von unterstrichenen Buchstaben das beschreibende Akronym vermutlich

bilden, weil fiir Durchfiihrungen ,,keine Beschreibung der Ublichkeit feststellbar* war.

Andererseits war ein Tduschungsentwurf im Sinne von lit. g des Katalogs der absoluten
Eintragungshindernisse im Beschwerdeverfahren vom HABM nicht erhoben worden'”. Trotz
wenig Uberzeugendem ist die Zuriickweisung einer Wortmarke in Abkiirzungsform (z. B.
,tds“ fur Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugmodelle) wegen des beschreibenden Charakters
und fehlender Unterscheidungskraft mit der Argumentation von der Bedeutung ,,TD* zu
begriinden, welche die gebrauchliche Abkiirzung fiir Turbo Diesel im Handelsverkehr sei und
praktisch werde durch das Hinzufiigen eines ,,s* die fragliche angemeldete Marke, welche in
keinem der konsultierten Nachschlagwerke fiir Abkiirzungen anzutreffen war, jedoch sei es
nicht weniger beschreibend, insbesondere darin ,,ds* fiir ,,Diesel” nicht ungewdhnlich sei und
der Buchstabe ,,s“ auf andere Charakteristika der Kraftfahrzeuge (schnell oder sicher)
hinweisen konne. Dem ist entgegenzuhalten, wie in der Entscheidungen der BK und des EuG
»hur unmittelbar und eindeutig® beschreibender Angaben des Abs. 1 lit. ¢ des Katalogs unter
fallen, ebenso zu vieldeutigen Angaben nicht die origindre Unterscheidungskraft fehlt.
Beispielsweise sind hypothetische Deutungsversuche bei unbekannten
Buchstabenkombinationen am Platz worden gefehlt. Ahnliches gilt fiir iibliche Abkiirzungen

sowie fiir geldufige englischsprachige Verballhornungen'’*, welche nicht anders als etwa die

12 BjoID, EuGH C-037/03, (Nr. 70);
193 Rs. IFS, EuG T-462/05 (Nr. 41);
1%, B. ,»,B2B* flir “Business to Business®, ,,4U* fiir “for you*.
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Marke ,, K21 urspriingliche Unterscheidungskraft enthalten, beziechungsweise zumindest in

Verbindung mit den bestimmten Produkten in den generellen redlichen Sprachgebrauch

S“ 195

eingegangen sind, wie die Abkiirzung [,,BS ] auf das absolute Eintragungshindernis des

lit. d des Katalogs treffen kann.

Bsp.:'?® Es ist ungebriuchlich, dass die aus einer Ziffer und einem Wort kombinierte Marke ,, 3Spitz
in Bezug auf Hiite nicht an lit. ¢ oder d scheitern durfte. Gleichzeitig besitzt sie ausreichende
Unterscheidungskraft, daneben ,,Dreispitz als Hiitgattung ,,glatt beschreibend* ist. Jedenfalls konnte
diese Wortmarke ohne Unterscheidungskraft charakterisiert. Fehlsame ware der Einspruch, wie
zum Beispiel in phonetischer Hinsicht ,,3Spitz*“ und ,,Dreispitz* identisch seien, so dass fehlende
Unterscheidungskraft als Folge des beschreibenden Charakters von ,,Dreispitz” auch der Eintragung
von ,,3Spitz* entgegenstehe, weil entsprechende Eingriffskriterien wie die Verwechslungsgefahr fiir

die absoluten Eintragungshindernisse keine Relevanz haben.

Ebenso konnen andere Kombinationen eines Buchstabens oder einer Zahl mit einem

Bestandteil einer anderen Markenform eintragbar sein'®’.

4.1.2.8. Tatbestandsmerkmal aus dem Wortlaut: "dienen konnen®

«198 oin Tatbestandsmerkmal des Wortlauts "dienen

Wie in einem Grundsatzfall ,,Doublemint
konnen® als in Englisch “The expression ‘may serve'* benannt wurde, was
gemeinschaftsrechtlich Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO enthilt, ist es so weit in der
Gemeinschaftsmarkenpraxis ausgelegt'”’. RechtsmiBig kann der Ausdruck ‘dienen konnen’
zur rechtfertigen Ablehnung von Zeichen nicht fiihren, welcher im Zusammenhang mit dem
Beschriebenen in einem spéteren Zeitpunkt betreffen konnte. Vermutlich ist diesen Ausdruck
durch ,,Ausschluss® zu ersetzen, weitergehende dieser Ansatz zu eng ist. Wie sich bereits
sprachlogisch aus dem Wort "konnen' nachfolgt, muss es sich nicht um einen Sachverhalt
handeln, wodurch die betreffende Angabe schon am gemeinsamen Markt ‘als
produktbezogener Hinweis' tatsdchlich verwendet wird oder sogar in Verbindung mit den

Waren oder Dienstleistungen in irgendeiner Form bekannt sind. Etwa anders legt das

Harmonisierungsamt die angesprochene Norm mindest bei den geografischen

1% Rs. BSS, (EuG T-237/01);

1% Bsp. in (2007): Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 80;

7 Dabei weist Eisenfiihr auf ein Beispiel der BK des HABM dazu hin: z. B. eine Bildmarke aus einem in
besonderer Weise in ein Quadrat gesetzten Buchstaben ,,a“ oder aus einem stilisierten und uniiblich lang
unterstrichenen Buchstaben ,,J*.

"% Rs. Doublemint, EuG T-193/99 v. 6.12.1999.

19 Meister, WRP 2001, 209: “Where it is not possible to establish that the word(s) either has a usual meaning or
is actually used in trade, it will not be considered as descriptive within the meaning of that Article.*
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Herkunftsangaben aus. Die Formulierung "dienen konnen® in lit. ¢ weist auf das deutliche

Argument hin. Dies kommt in der Frage weiter:*"

Konnten die besprochen Zeichen oder
Angaben im Sinne der Bestimmung lit. ¢ beschreibend sein? Auf einem Hand ist vom Priifer
des in der Anmeldung enthalten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses abstrakt zu
beurteilen, ohne dass es auf die im stindigen Fall unter der Marke vertriecbenen Waren
ankdme. Die Situation, in der ein Zeichen oder eine Angabe im Handelsverkehr zur
Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale einer Dienstleistung dienen
kann, ist daraus ein ausreichender Grund zur Zuriickweisung des Zeichens oder der Angabe
fiir diese Dienstleistung, ohne dass als notwendig weiter nachzuweisen wire, weil der

Verkehr das Zeichen oder die Angabe "benétigt” oder “tatsdchlich® verwendet. Damit geniigt

es eine potenzielle Geeignetheit.

Der isolierten Feststellung eines Freihaltebediirfnisses’ verlangt es in diesem
Zusammenhang jedoch nicht. Ebenso hat die 1.BK des HABM dies klargestellt, sofern sie
darlegt, was es nicht darauf ankommt, ob der Verkehr die konkrete Angabe "bendtigt’. Jedoch
dndert eine Reihe von frithen Entscheidungen der 3. BK nichts, in denen dieses Institut auf
Grund eines individuellen Vorverstindnisses soweit dargestellt wurde. Dieser Rechtsfigur
folgt in Schritt mit dem europdischen Markenrecht ‘als eigenstindig® anzuwendender
Rechtssatz unbekannt. Es besteht kein Grund im Gemeinschaftsmarkenrecht, woran die
Thematik von Auslegung des Begriffs ‘dienen konnen' und nichts anderes. Die
Notwendigkeit, konkrete Angaben zum generellen Gebrauch ‘frei" zu halten, ist der
Normzweck des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO und das ordnungspolitische gesetzgeberische
Motiv hinter dieser Vorschrift. Dieses ist bei der Auslegung des Gemeinschaftsgesetztes von
besonderer Bedeutung, jedoch stellt keinen eigenstindigen Rechtssatz dar. Nach der
Auffassung der 2. BK konnte eine angemeldete Marke ,, TISSUEGUARD“*' nach dem
Grundprinzip des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO hinter laufen, ausschlieBlich die Aneignung der
Worte zu versuchen, berechtigterweise die andere Handler wiinschen zu nutzen koénnte, um
thre Waren und Dienstleistungen benennen zu vermeiden. Daher nimmt die
Beschwerdekammer den Ansatz, dass ehrliche Héandler nicht in einer Position sollte, von dem
europdischen Register anzufordern, um darin zu sehen, ob sie von der Nutzung gemeinsamer
beschreibender Worte oder nicht-fantasievolle Kombinationen von ihnen ausgeschlossen sind,

als Folge von anderen Héndlern ein Monopol gesetzt werden.

200 HABM-BK Entsch. Companyline, (R72/1998-1 v. 18.11.1998) = ABl HABM 5/2000, 522, Nr. 21.
21 Bsp. von Meister: TISSUEGUARD, HABM-BK R 28/1998-2 v. 11.2.1999.
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Zunichst hat der EuGH als Grundsatz hinzuweisen, dass eine Abstufung von

Unterscheidungskraft in Relation zu einem Freihaltebediirfnis nicht zuldssig ist. Die

Feststellung, dass ein ‘Freihaltebediirfnis® nicht gesondert zu erdrtern ist, bedeutet jedoch
nicht, eine Betrachtung des Marktes unterlassen zu konnen. Grundsitzlich hingt die
rechtliche Entscheidung nicht davon ab, um die empirischen Grundlagen zu erkennen. Daher
ist eine Marktbetrachtung gerade veranlasst. Nach der Meinung von Meister bedeutet eine
Abkehr von theoretischen Erwédgungen zur Freihaltung nicht, wonach beispielsweise

202 .
Jedoch muss ein

methodisch eine teleologische Abwertung der Norm ausgeschlossen wiére.
solcher 'normativer” Ansatz einen Bezug zu den Marktrealitdten haben. Sogar kann durch das
Machbaren eine vertiefte Betrachtung des Binnenmarktes erforderlich zur Feststellung sein,
ob eine bestimmte Angabe (z. B. zur Bezeichnung der geografischen Herkunft) einer Ware
tatsdchlich, vom einheitlichen Markt her betrachtet, gegebenenfalls dienen "kann'. Dadurch
sind die aktuellen Gegebenheiten zu betrachten, wie mogliche Entwicklungen mit
einzubeziehen. Der genannte Argument ‘kiinftige Entwicklung® ist weder ein restriktiver
Ansatz veranlasst, noch realititsferne Spekulation. Auflerdem ist jeder Fall differenziert
abzuwigen, also ist im Zweifel gegen die Eintragbarkeit zu entscheiden. Dann ist eine
‘geografische Angabe” keine geografische Herkunftsangabe, sofern sie bei unklarer
tatsdchlicher Situation vermutlich keine entsprechende Vorstellung beim relevanten Publikum
auslost. Ferner wird ein solcher extremer Sachverhalt im Eintragungsverfahren regelmifig

nicht feststellbar sein, d. h. diese Kategorie verlagert sich in das Ldschungs- oder

Verletzungsverfahren.

4.1.2.9.Auswirkung des Tatbestandselements: “ausschlieBlich’
Mit dem erwidhnten Tatbestandselement ‘ausschlieflich® in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO
verhindert man in der Priifungspraxis, dass der Priifer zu kiinstlichen, realitdtsfremden
Konstruktionen strebt, sogleich in phonetischem Sinn um mehrere Ecken herum denkt, um
den beschreibenden Charakter einer Marke darzulegen®”. Zum Beispiel ist die Ablehnung der
Marke "Triumph" fiir spezifische Damenmode mit der Begriindung, dass dieses Wort infolge
Vermittlung “triumphaler Gefiihle® die Wirkung des Produkts auf den Verbraucher

beschreibe.

Das Wort ‘ausschlieBlich® muss nach dem speziellen Charakter der absoluten

Schutzversagung fiir beschreibende Angaben einschrinkend ausgelegt werden. Zur

22 Meister, WRP 2001, 210.
293 Bsp. von Meister: ,, TOP-LOK* ist ‘phonetisch identisch’ mit top lock.
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Feststellung des beschreibenden Charakters stellt es auf die tatsdchlichen Verhiltnisse und auf
das mogliche Verstindnis am relevanten Markt ab. Eine lexikalische Betrachtung hingt
weniger davon ab, ob das Zeichen in seiner philologischen Bedeutung als Warenbeschreibung
gewertet werden kann, denn wiirde es tatséchlich im relevanten Geschéftsverkehr aufgefasst,

was nunmehr im Zweifel zum Markt gegen eine Monopolisierung bekannter Marke gilt.

Allerdings kann das Problem einschriankender Auslegung auftreten, insofern eine der von lit.
c genannten Bezeichnungen besonders ein zusdtzliches Element enthilt, folglich ist dieses
Element so geringfiigig, deshalb die schutzunfihige Bezeichnung vor dem dominanten
Bestandteil ist. Insofern eine geografische Angabe auf den Unternehmer- oder Firmenname
gesetzt wird, besteht dann das Zeichen nicht ausschlieBlich aus der geografischen Angabe.
Insofern an eine beschreibende Angabe lediglich das Diminutiv ergénzt wird, so handelt es
sich  vor um einen beschreibenden Ausdruck, weil die Verkleinerungs- oder
Verniedlichungsform daran nichts dndert (z. B. Bier/Bierchen). Jedoch kann ein einiges Wort
im territorialen EU- Raum ohne weiteres ‘als solches™ verstanden werden. Insofern eine
ausdriickliche Bezeichnung in Bezug auf die in Anspruch genommenen Waren und
Dienstleistungen beschreibend ist, so bleibt sie prinzipiell ‘ausschlieBlich® beschreibend,
obwohl noch andere Bedeutungsinhalte hat oder haben kann. Gleiches gilt, insofern ein Wort

in einer Bedeutung beschreibt, in einer anderen dagegen nicht™**.

Insbesondere kann man ein fragliches Fall {liber die europdische Mehrwortmarke beim
Harmonisierungsamt sowie spéter bei den européischen Gerichten betreffen, insofern ein Teil
kreativ ist und beim Anderen, beschreibender Bestandteil auch nicht ausgeglichen wird, so
fallt das Zeichen nicht in den Anwendungsbereich der Norm, falls daher die Beschreibung der
Wortmarke liberwiegt, so gilt dann in diesem Fall das Gegenteil. Praktisch sei sicher, dass
zum Beispiel ,,Swiss“ als geografische Herkunftsangabe schutzunfdhig sei (sowie genannte
care“ in Alleinstellung fiir die beanspruchten Dienstleistungen). Beispielsweise sei die
Kombination nicht beschreibend, dagegen diese undeutlich und diffus charakterisiert, welches

1.* Denn driickt das Wort nicht mehr iiber eine Fiirsorge’ in Bezug auf

verstehe, wer wil
den dritten Staat Schweiz. Wahrscheinlich ist an den Mehrwortmarken die Grenze der

Anwendung der Gesamteindrucks- Doktrin zu erweisen.

% Bsp. von Meister: Dafiir hat die 1. BK in REALTONE festgestellt: “Where a trade mark consists of words
which, in some of their meanings, are descriptive of the goods aplied for, the fact that those words have other
meanings that are not descriptive, is irrelevant for the purpose of Article 7 (1) ¢) CTMR* [v. 26.1.1999, R
149/1998-1].

%% Meister, WRP 2001, 211.
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Grundsétzlich muss ein Zeichen nach seinem Gesamteindruck beurteilt werden, obwohl auch
die Praxis bei den Mehrwortmarken (insb. direkte bei Begriffsneubildung) in einigen Féllen
im Zusammenhang mit der Betrachtung der Eignung als Merkmalsangabe nicht ohne
zergliedernde Betrachtung ausreichen kann. Das muss keineswegs rechtsméfig zur
Abweisung ergeben. Namlich taucht nicht selten in Kombinationsmarken ein beschreibender
Ausdruck in untergeordneter Form auf. Damit besteht das Zeichen nicht mehr "ausschlieBlich’
aus einer Merkmalsangabe. Dieser Umstand wird dann unbefriedigend, sofern es sich bei der
Angabe um eine geografische (z. B. um eine bekannte Weinlage) handelt.””® Man wird dabei
mit dem Irrefiihrungstatbestand helfen miissen, sofern die Produkte tatséchlich nicht von
dort stammen. Man kann insgesamt aussagen, dass das eigentliche Gebrauchsgebiet des Art.7
Abs. 1 lit. ¢ GMVO ,,unmittelbar* bei den Abwandlungen und Ablehnungen von sprechenden
Marken abhéngt.

4.2.  Beispielsfille von iiblich gewordenen Angaben (lit. d)
Der europidische Gesetzgeber hat entsprechende iiblich gewordenen Angaben in lit. d der
Katalogsvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse  vorgesehen, die der
Ausschlussvorschrift des Abs. 1 lit. ¢ auf solche Angaben zur Bezeichnung der Ware oder
Dienstleistung erweitert. SchlieBlich sind sie im generellen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und stindigen Verkehrsgepflogenheiten iiblich geworden. Darunter fallen in erster
Linie die ,als sekundire Gattungsbezeichnungen® besprochenen bezeichneten Angaben®’’,

wenn sie tatsichlich allgemein nur beschreibend verwendet werden.?”®

Zu den beteiligten
Verkehrskreisen gehoren alle Personen, an welche sich die von der GMA oder GM erfassten
Produkte wenden, im Falle eines Fachbegriffs ist dessen Ublichkeit auch damals zu
beriicksichtigen, sofern sie nur in Fachkreisen besteht und Endverbraucher den Fachbegriff
nicht kennen. Als Grundsatz ist in einem europdischen Gerichtsurteil vorgesehen, dass
betroffene {iblich gewordene Abkiirzungsworte und Buchstabenkategorien zu den adressierten
Angaben gehdren konnen.”” Demgegeniiber erfiillt nicht nur gelegentlicher und eher
zufdlliger Gebrauch eines als kiinftige GM angemeldeten Zeichens durch Dritte diese
Voraussetzung, welches sich beispielsweise im schnelllebigen und gut recherchierbaren

Internet anerkannt wird.?'®  Mafgeblich ist nicht daher der Anmeldetag fiir den

Eintrittszeitpunkt dieses Schutzhindernisses, sondern dies von dem Eintragungstag einer

26 Meister, WRP 2001, 212.

27 ygl. Rn. 176;

28 BSS (Nr. 37); bestitigt durch EuGH; Weisse Seiten (Nr. 49); PAST PERFECT (Nr. 51);
299 Caipi (Nr. 33/34, 35); Audi, EuG T-16/02 (Nr. 31); TDI (Nr. 49);

210 Rs. LIMO:;
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einschlidgigen zukiinftigen Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt abhingt,”"’

obwohl nur konkreter ,,Anmeldetag“212

213

im menschlichen Kopf erscheinendes Bedenken

begegnet.

Als Kritisch kann man dariiber sagen, dass die Abgrenzung gegeniiber solchen besonderen
starken Marken in Verbindung mit den bestimmten Produkten ist, bei denen der Verkehr
dafiir strebt, gleichzeitig die europdische Marke zur Bezeichnung der Produktart (,,Nescafe*
fiir 16slichen Pulverkaffee usw.) einzusetzen'*. Haufig ist diese Tendenz, insbesondere eine
Marke als Gattungsbezeichnung zu verwenden, bei der Einfiilhrung eines neuartigen
Produktes unter einer neuen Marke auf dem gemeinsamen Markt zu beobachten. Dieses
absolute Eintragungshindernis darf erst eingreifen, sofern ein wesentlicher Teil des Verkehrs
in der fraglichen Bezeichnung keine Marke mehr sieht. Dies wird deutlich auch durch die
legitime Aussage ,,...geworden sind“ im Gegensatz zum Wortlaut .,... dienen kdnnen* der
Ausschlussvorschrift des Abs. 1 lit. ¢ der GMVO. Es obliegt dem Markeninhaber, die
Entwicklung seiner europdischen Marke zu einer iiblichen Produktbezeichnung und somit
(sekundéren) Gattungsbezeichnung zu verhindern. Geméf Art. 51 Abs. 1 lit. b der GMVO
kann eine eingetragene vom Harmonisierungsamt betreffende GM fiir verfallen erklért
werden, sofern sie infolge des Verkehrs oder der Untdtigkeit ihres Inhabers im geschéftlichen
Verkehr zur gebrdauchlichen Bezeichnung einer der von ihr erfassten Waren oder

Dienstleistungen geworden ist.

Im Ubrigen beschrinkt jedoch diese Vorschrift ebenso wie die des lit. ¢ den
Eintragungsausschluss iiblich gewordener Bezeichnungen auf diejenigen Produkte, beziiglich
derer dieser Zustand eingetragen ist. Keinesfalls erfasst lit. d einen solchen Begriff der
Umgangssprache, welcher keine spezifische Beziehung zu den von seiner Anmeldung
erfassten Produkten hat. Vielmehr ist ein derartiger Begriff nur damals von der
Gemeinschaftsmarkenregistrierung beim HABM auszuschlieBen, sofern er zur Bezeichnung

215

gerade dieser Waren und Dienstleistungen iiblich geworden ist.”~ Dabei sind mehrteilige

Zeichen, wie im Falle von den beschriebenen Angaben (lit. ¢) in ihrer Gesamtheit und nicht in

2 Rn. 29, 31;

212 BSS (Nr. 40); FLUGBORSE (Nr. 19);

B Rn. 33;

1% Wihrend bekannter *Tempo' kann man nicht im Zusammenhang mit Papiertaschentiicher im menschlichen
Kopf setzen, weil dieser Begriff die Zeit in italienischer iiblicher redlicher Sprache bedeutet. Jedoch hat der
Autor Eisenfiihr als Beispiel in Bezug auf die Waren gestellt — Art. 7 Rn. 172 GMVO,
Heymannstaschenkommentar (2007).

" Rs. BRAVO;
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ihren Elementen zu wiirdigen.”'® Als Grundlage der Beurteilung nimmt das VerzZWDL der
Streitmarke in der angemeldeten bzw. eingetragenen Form an. Dieses, gegebenenfalls nicht
bei einem Nichtigkeitsantrag die konkrete Gestaltung der europaweiten Markenbenutzung
oder einer Vermarktungsstrategie, bestimmt das relevante Publikum, auf dessen
Wahrnehmung und Verstidndnis ankommt. Dabei hat der EuGH wiederholte seine Auffassung
als Grundsatz gegeben, dass alle absolute Eintragungshindernisse der Katalogsvorschrift der
Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen seien, dass jedem von
ihnen zugrunde liegt, und dass bei der Priifung dies Allgemeininteresse je nach Art des
betreffenden  gemeinschaftsrechtlichen  Eintragungshindernisses in  unterschiedlichen
Erwdgungen zum Ausdruck kommen kann oder muss, jedoch sind bislang keine spezifischen
Erwédgungen zu Abs. 1 lit. d bekannt geworden, obschon die unter diese Vorschrift fallenden
Zeichen oder Angaben, diejenigen ,zur Bezeichnung der Art“ nach lit. c¢ als
Gattungsbezeichnungen sind, deren ungehinderte lautere Benutzung im geschiftlichen
Verkehr jedermann freistehen muss. Ebenso werden sie im Gegensatz zu den Angaben des lit.
¢ im weiteren Sinne von der dhnlichen Bestimmung des Art. 12 lit. b nicht einmal expressis
verbis angesprochen. Das konnte als Indiz dazu genommen werden, dass das sog.
,Draufsatteln® des Freihaltebediirfnisses auf das bestimmte Eintragungshindernis des lit. c

keineswegs nahe liegend ist*'’.

4.3.Unterscheidungsfdhigkeit bzw. fehlende Unterscheidungskraft
im Verhéltnis zu beschriebenen erstreckten GMen
4.3.1. Generelle Bedeutung der abstrakten/konkreten Unterscheidungskraft
Ausdriicklich taucht der Begriff ,,Unterscheidungskraft® in Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO zu den
absoluten Eintragungshindernissen auf, gleichzeitig im Verhéltnis von Art. 7 Abs. 3 der
GMVO zu einer Abgrenzung zwischen den beiden gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften
verlangt werden kann, weil nur dadurch die fehlende Unterscheidungskraft infolge Benutzung
ermdglicht wird. Diese legitime Abgrenzung liegt in der Unterscheidungskraft zwischen
abstrakter  und  konkreter — Unterscheidungskraft.*®  Wihrend die  abstrakte
Unterscheidungskraft davon abhingt, ob das Zeichen ,,als solches*: Beziechungsweise ist als
einzelne Buchstabe (betreffende auch in Verbindung mit einem Bild, einer Farbe, einer Zahl)
seiner Natur nach geeignet, um Produkte oder Dienstleistungen zu individualisieren.

Demgegeniiber richtet sich die konkrete Unterscheidungskraft eines Zeichens nach seiner

218 1 T @MANPOWER (Nr. 62);
27 Rn. 11, 19;
218 Miihlendahl/Ohlgart, §3 Rn. 5;
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Fahigkeit zur Kennzeichnung der im Einzelfall beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
Da prinzipiell alle Zeichenkategorien zum {iiberpriifenden Schutz beim HABM zugelassen
sind, lassen sich Beispiele fiir per se markenuntaugliche Zeichen kaum finden. Insofern zum
besonderen Teil z. B. einzelne Ziffern oder Farben in Kombination mit der beschriebenen
Wortmarke angenommen wird, seien dann von vornherein vom europaweiten Markenschutz
ausgeschlossen, auflerhalb sie Unterscheidungskraft haben oder durch Verkehrsdurchsetzung
europaweite Markenbenutzung erlangen konnen. Schlielich fallen Gattungsbezeichnungen
jedoch nicht unter eintretenden ,,schutzunfahigen Zeichen*“?'®. Ob eine Bezeichnung d. h. eine
Gattungsbezeichnung ist, ldsst sich im Rahmen der abstrakten Priifung der zum Schutz

zugelassenen Markenkategorien nicht beurteilen.

VIELMEHR kann diese Harmonisierungsamt- Priifung selbst unter Beriicksichtigung der
jeweiligen Waren und Dienstleistungen in Einklang mit lit. b, ¢ oder d der Katalogsvorschrift
vorgenommen werden. Ein denkbares Beispiel zum  Fehlen schon der abstrakten

Unterscheidungskraft wiren allenfalls spezifische Zeichen, deren Komplexitit von vornherein

verhindert, dass sie ,als notwendig“ zur Unterscheidung bestimmter Waren oder
Dienstleistungen (etwa als lange Texte sowie Bildfolge) in Betracht kommen, jedoch diirfte in
praktischer Bedeutung diese Fallgruppe kaum erlangen. Damit ist Unterscheidungskraft
einerseits im Hinblick auf die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
andererseits in Bezug auf die betreffenden, durchschnittlich unterrichteten und ausreichend
aufmerksamen und verstindigen Verkehrskreise zu beurteilen’”. In dem betreffenden Fall*'
ist auf die Wahrnehmung der durchschnittlichen englischsprachigen (oder mindestens
Grundkenntnisse der englischen Sprache) verfiigenden Verbraucher und Gewerbetreibenden
abzustellen. Diese werden darin zum Beispiel die Aussage LIGHT&SPACE ,als
Werbeaussage™ verstehen, welche in Einzellteil der Europédischen Gemeinschaft einreden
will, damit die bezeichneten Waren dafiir beitragen, wo das Licht in den Innenrdumen
widergespiegelt wird und sie dadurch gerdumiger und bequemer erscheinen ldsst. Dadurch
riihrt das Fehlen einer Unterscheidungskraft vor allem damals, dass das fragliche Zeichen als

Werbebotschaft und nicht als Hinweis auf den gewerblichen Ursprung empfunden wird.

219 Art. 4 GMVO.
220 Imap&guide], Rn. 41;
21 IGHT&SPACE, EuG T-224/07 v. 10.10.2008 = wbl 2008, 34.
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4.3.2. Urspriingliche Herkunft - Als fragliches notwendiges
identifizierendes Unterscheidungsmittel?
Ein Zeichen, welches bestimmte Produkte nicht hinsichtlich ihres Unternehmens - Ursprungs
individualisierbar und somit im markenrechtlichen Sinn von gleichartigen Produkten (Waren
oder Dienstleistungen) aus anderen Unternehmen auf dem Binnenmarkt unterscheidbar
machen kann, da ungeachtet gegebener Markenfdhigkeit als Folge abstrakter
Unterscheidungseignung und grafischer Darstellbarkeit keine registrierbare europaweite
Marke im Einklang mit lit. b der Katalogsvorschrift GMVO ermdéglicht. Deshalb ist es selbst
die produktbezogene Unterscheidungskraft, wobei ein Zeichen (insb. eine wortliche Angabe
in Kombination mit einer Darstellung) eine spezifische Formgebung oder eine sonstige
Aufmachung zu einer europaweiten anwendbaren Marke flir das somit versehene Produkt
werden ldsst. Die restlichen absoluten Eintragungshindernisse, soweit sie nicht wie
Bestimmungen von lit. e bis k der Katalogsvorschrift zuerst gemeinschaftsrechtlich nach dem
Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur EU darin begriindet sind, haben stets auch das Fehlen
konkreter ~ Unterscheidungskraft zur Folge, ohne dass das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft auf jene ankommende Fille beschrinkt ist. Dies wird deutlich aus
folgender Bestimmung des Art. 7 Abs. 3 GMVO, worauf in Gleichermallen fiir die Félle von
vorgeschriebenen absoluten Eintragungshindernissen des Abs. 1 lit. b, ¢ und d GMVO
iiberwunden wird, falls die Marke fiir die angemeldeten Produkte ,,infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erlangt hat“. Dadurch bedarf die konkrete, im Hinblick auf die
angemeldeten Produkte (Waren oder Dienstleistungen) fahige Unterscheidungskraft eines
Zeichens nach lit. b der Katalogsvorschrift, jedoch nicht selten einer besonderen und
wertenden Beurteilung. Als gemeinschaftsrechtlicher Grundsatz des europdischen Richters ist

eine Ausnahme erhoben:

Wenn eine Ware oder Dienstleistung zur Verwendung einer anderen unentbehrlich oder wichtig ist,

kann nur damals der Verbraucher auf einen gemeinsamen Ursprung beider schlieBen*.

Im Rahmen einer Prognose ist dazu die konkrete Unterscheidungseignung eines Zeichens und
unabhéngig von jeder tatsdchlichen Benutzung des Zeichens im Einklang mit Abs. 3 zu

ermitteln???

. Als beantwortende Frage ist daraus schon konkret in unterscheidungskréftigen
und beschriebenen Sinne befragt: konnten die auf die merklichen Produkten angesprochene

Verkehrskreise, welche aus durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstindigen

*22 SISSI ROSSI, Rn. 60;euroMASTER, Rn. 35;
233 Rs. Taschenlampe (Nr. 33, 34); bestitigt im Rechtsmittelverfahren vom EuGH (C-136/02), Nr. 50, 53;
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Durchschnittsverbrauchern besteht, zur Eintragung angemeldetes Zeichens mit Riicksicht auf
dessen sinnlich wahrnehmbaren Aussageinhalt als GM ansehen, also ein jene Produkt mit
ihrer Herkunft identifizierendes Unterscheidungsmittel beurteilen? Daraus ergibt sich
jedoch ,,negative* Antwort, im Fall dass das Zeichen beziiglich der betroffenen Produkte und
im Hinblick auf die Verkehrsusancen auf dem gemeinsamen Markt von dieser Produkte jene
fiir den Markencharakter eines Zeichens entscheidende Kennzeichnungsfunktion nicht zu
leisten vermag,”** weil es aus der Sicht der maBgeblichen Verkehrskreise im geschiftlichen
gemeinschaftsweiten Verkehr gewohnlich fiir die Prasentation der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen verwendet wird, wo zumindest konkrete Anhaltspunkte auch zu
beriicksichtigen sind.?*> Zuerst ist es zu untersuchen, was die Unterscheidungskraft einer
Kennzeichnung und somit deren Markencharakter auswirkt, folglich es im zweiten Schritt zu
untersuchen ist, wie dies qualitativ und quantitativ zu ermitteln und zu bewerten ist.
Normalerweise erhalten die menschlichen Sinneskdrperorgane als Empfanger vornehmlich
optischer und akustischer Reize aus ihrem sich oft verdndernden Umfeld unabléssig eintreten,
welche nicht notwendigerweise gegenstdndlich ist, jedoch werden sie als deren Eigenschaften
wahrgenommen. Sofern es sich bei diesen Eigenschaften um bekannte (insb. notwendige oder
tibliche Attribute) der Sache handelt, werden sie als Gattungsmerkmale erkannt und bewertet.
Solche sind offensichtlich ungeeignet, um das betreffende Produkt von einem anderen
Produkt gleicher Art, also andere Herkunft zu unterscheiden. Ein derartiger Vorschritt bewegt
,2unmerklich* nicht anders ab, wie es von der Informationsverarbeitung in unseren Computern
kennt: Beispielsweise wird die eingehende Information mit denjenigen Information
verglichen, welche bei frilheren Gelegenheiten dhnlich der ersten Begegnung mit einer
bestimmten Information gespeichert wurden. Namlich indiziert dieser Vergleich konkrete
Ubereinstimmung, womit die neu aufgenommene Information als bekannt wieder erkannt und

entsprechend ihrer mit gespeicherter Art nach bewertet.

Bereits Kind hat ein ubliches Wortlaut ,,Platte auf Beinen zum konkreten Hinweis auf
,»11sch® als Gattungsinformation gespeichert, selbst wenn dies zu einer Platte mit Beinen
ansichtig wird, diesen Gegenstand als Mitglied der Gattung Tisch wieder erkennen. Daraus
gilt entsprechendes, sofern die wieder erkannte Information im menschlichen Speicher d. h. in
seinem Gedéchtnis ihrer Art nach nicht als Gattungsmerkmal, sondern als Ursprungshinweis
oder Herkunftskennzeichen eingeordnet worden war. Dann fiihrt das wieder Erkennen daran,

wonach die betreffende Sache als einer bestimmten Quelle entstammend oder einer

22 Trustedlink (Nr. 32); Lite (Nr. 25-28).
23 Rs. Goldbarren; Sowie Form einer Zigarre (Nr. 29);
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vergleichbaren Kategorie zugehorig identifiziert wird. Abhdngig ist es davon, ob der
Vergleich einer im Zusammenhang mit einer bestimmten Sache von dem menschlichen Sinn
aufgenommenen Information nicht zu einem Ubereinstimmungssignal leitet, so handelt es
sich in ihrem aufgenommen Speicher, wird sie parallel nach ihrer Art nachqualifizieren. Dies
findet regelméBig spontan auf Grund des Eindrucks statt, wodurch die mafgebliche Person,
ndmlich die relevanten Verkehrskreise die empfangene Information entnimmt. Der Eindruck,
dass es sich um eine Variation eines bekannten Gattungsmerkmals handelt, wird sie ,,als
solche* aufgenommen, abgespeichert und als bloBes Gattungsmerkmal bewertet werden.
Dagegen indiziert der Eindruck eine nicht zwanglos gattungsimmanente Ausbildung der
Sache oder Zutat zu ihr, deshalb dies als zumindest ihren Ursprung oder eine vergleichbare
Kategorie des Produkts individualisierendes Kennzeichen wahrgenommen und entsprechend
bewertet wird sowie abgespeichert werden. Notwendig ist daher zu sagen, dass das die
betreffende Information eine wesentliche Merkmal fiir den Empfinger eine die
Unternehmensherkunft des Produkts identifizierende und somit kennzeichnende
Unterscheidungskraft hat. Danach ist die Prognose der {iberwiegend wahrscheinliche spontane
Eindruck von der Art der empfangenen Information des Zeichens beim relevanten
Verkehrskreis zu Grunde zu legen. Dies spricht zur Wahrnehmung des Zeichens ,,als
Herkunftshinweis®, wodurch das Zeichen konkrete Unterscheidungskraft hat. Wie es sich bei
den vorstehend beschriebenen Vorgingen um die individuelle Wahrnehmung und
Verarbeitung von Informationen handelt, kann angesichts unterschiedlich wahrnehmender
und auch zur Informationsverarbeitung unterschiedlich strukturierter Individuen keine

Einheitlichkeit der Informations-Beurteilung unterstellt werden.

Grundsitzlich verlangt es zur Objektivierung durch eine Art entsprechendes Norm-
Individuum. Dies findet sich in formlichen Sicht des konkreten durchschnittlich
(informierten, aufmerksamen und verstindigen) Durchschnittsverbrauchers in Verkniipfung
mit stehenden Produkten.”® Das Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens
hat besondere Bedeutung, andererseits das Fehlen seines Markencharakters in Bfezug auf
bestimmte Produkte unterschiedliche Ursachen im Handelsverkehr haben kann. Jedes Mal ist
entscheidend, angesprochener Verkehr die von den fraglichen Produkten ihm vom Zeichen
angebotene Information nicht als Marke zu erkennen und ihm also keine Identifizierbare
namentlich des Ursprungs zu entnehmen. Einerseits gilt es fiir besondere 'nicht sprechende

Worte™ (nur durch darstellende Bild als bloBe Dekorationsgrafik), wéhrend in anderer Stelle

226 ygl. Art. 7 Rn. 29;
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jeglicher gemeinschaftsrechtliche Markeneindruck der ,,beschreibenden Angaben® vermissen
lasst. ,,Nachgewiesene fehlende konkrete Unterscheidungskraft ergibt sich aus regelméfiger
Folge des beschreibenden Charakters eines Zeichens nach Lit. ¢, oder als Nachfolge seines
Eingehens in den generellen Sprachgebrauch nach lit. d, darauf diese priifende europiische

Marke ohne Eintragungsbeschrinkung zu erwerben ist.

AuBerdem verlangt die Rechtsprechung der BK des HABM zur Feststellung der
Eintragbarkeit nur ein Minimum an (konkreter) Unterscheidungskraft [Intensitdt der
qualifizierten Individualisierung®']. Folglich hat sich das EuG zum geringeren Grad der
Unterscheidungskraft angeschlossen,””® weil eine geringe Unterscheidungskraft nicht den

229
«““~“ Jedoch muss das

legitime Tatbestand erfiillt: ,keine Unterscheidungskraft
Harmonisierungsamt bei seiner Beurteilung eine konkrete Markenpriifung vornehmen,
abhingig davon stattgefunden wird, dass alle Umstinde des Einzelfalls, fiir die auch die
Markenbenutzung gehort, in Beriicksichtigung angenommen ist. Im wesentlichen Sinn muss
weitergehende geringe origindre Unterscheidungskraft sich auf den gesamten Binnenmarkt
erstrecken, ihre Feststellung in einem blof lokalen Bereich geniigt nicht. Allerdings miissen
die alle unter Produkte- Oberbegriffen fallenden Waren und Dienstleistungen des VerzZWDL
erfassen. Sonst besteht nicht eine generell anerkannte Bestimmung der EinflussgroBen im

Gemeinschaftsmarkensystem, worauf die Unterscheidungskraft als Marke geeigneter Zeichen

begriinden.

Praktisch spricht man tiber Eigenart, Eigentiimlichkeit oder gar Phantasietliberschuss, welche
keine richterliche Zuléssigkeit gefunden haben: In der Tat diirfte eher der Begriff
,ungewohnlichkeit“  der Wortbildung, (auch sowie der bildlichen Darstellung, der
Formgebung usw.) als notwendig geeignet sein, das Entscheidende zum Ausdruck zu bringen.
Die mitunter genannte Einpragsamkeit infolge der Abfolge ,,Wahrnehmung- Merken-

. 230
Wieder Erkennen*

ist oft lediglich eine Folge der UngewOhnlichkeit. Die Forderung des
Abs. 1 lit. b auf konkrete Unterscheidungskraft unterscheidet sich nicht zwischen
verschiedenen Markenkategorien: Damit sind die Kriterien zur Beurteilung der

Unterscheidungskraft bei allen Markenformen dieselben,”' wie strengere Kriterien zur

27ygl. Art. 4 Rn. 7;

28 Eurocool (Nr. 29);

29 Companyline (Nr. 20);

20 Eisenfiihr/Schenne, Art. 4 Rn. 8 GMVO (2010);

31 Glasmuster P(Nr. 21); Das Prinzip der Bequemlichkeit P (Nr. 33);
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Beurteilung der Unterscheidungskraft solcher Marken dennoch nicht gerechtfertigt sind,>”
ebenfalls nicht die Annahme, wenn sie a priori keine Unterscheidungskraft hitten.”** Jedoch
darf die Unterscheidungskraft eines Einzelbuchstabens nicht pauschal mit der Begriindung
verneint werden, das Zeichen sei gegeniiber Standardschriftarten nicht grafisch verfremdet
oder verziert. Nach der Auslegung des Europiischen Gerichts erster Instanz ist konkret zu
priifen, ob der Buchstabe aus der Sicht des malBigeblichen Publikums geeignet ist, auf die
gekennzeichnete Produkt- Herkunft hinzuweisen, um es von anderen Konkurrenzprodukten
zu unterscheiden.”®® Notwendig ist es nur, dass der Markenanmelder die tatsichliche
Unterscheidungskraft zu beweisen hat, wenn durch die amtliche europaweite

Eintragungspriifung die iiberpriifte Unterscheidungskraft zuriickgewiesen worden ist.>*

Vor allem stellt sich daher in der Frage, wer (?) bzw. was ,,nachzuweisen* hat(?), welche
tatsdchlichen Umsténde festzustellen und wie sie zu bewerten sind. Soweit das EuG die
herkunftsrelevante Unterscheidungswirkung des Gegenstandes einer GMA in den von ihren
Produkten angesprochenen Verkehr als ein prognostisches Grundsatz ermittelt sehen will,*°
ist dies mit einem Nachweis nicht kompatibel: ,,Prognosen lassen sich nicht beweisen®.
Allerdings lassen sich sie also mit konkreten Faktoren begriinden und deren Bewertung,
gegebenenfalls sich zu den einschldgigen Erfahrungswerten verkniipfen, falls sie sachlich
ausreichend begriindet sind. Davon ist es eine Hinsicht auszufiihren, dass derjenige, welcher
eine Verbotsnorm geltend macht, ihre Anwendbarkeit im konkreten Fall zu belegen hat.
Wenn sich das europdische Markenregister, weitergehende das EuG auf ein absolutes

Eintragungshindernis berufen will, muss man daraus zeigen, dass die Gegebenheiten des

erscheinenden Falles fiir den absoluten Eintragungsausschluss sprechen.?’

Insbesondere verkniipft es das vermeintliche Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, dass
anhand der von der betroffenen GMA erfassten Produkte deren europaweite Marktsituation
(als Handelsstufe, Produktauftritt, Kennzeichnungsgewohnheiten, beteiligte Verkehrskreise
und deren Marken-Wahrnehmungsverhalten etc.) festgestellt werden muss. Dafiir gehort

nicht zuletzt, inwieweit die ermittelten Verkehrskreise sich daran gewdhnt haben, auf Grund

32 Das Prinzip der Bequemlichkeit P (Nr. 36);
33 Buchstabe alpha (Nr. 34);

24 o, EuG T-23/07 = FD-GewRS 2009, 282330.

235 Leonhard Reis, Der Buchstabe ,,0 kann als Gemeinschaftsmarke schutzfahig sein (EuGH C-265/09P v.
9.9.2010)= ecolex 2010, 1176.

236 Taschenlampe (Nr. 34); bestitigt durch EuGH C-136/02 (Nr. 12, 50, 53);

57 Rs. Celltech P; sowie FUN (Nr. 41, 54);
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der Kennzeichnungsgewohnheiten der Anbieter ebenfalls nicht herkdmmlichen
Markenformen als Unternehmenshinweis wahrzunehmen.”® Insoweit im Prinzip richtig ist,
sollten spezifisches Zeichen: ,nicht-konventioneller Markenformen®, von den mafB3geblichen
Verkehrskreisen nicht notwendig in derselben Weise (als Wort- oder Bildmarken)

2
wahrgenommen werden. >’

Folglich trifft es im Rahmen einer praktischen Formel [,,Wahrnehmen- Merken- Wieder
Erkennen*] zu, wodurch die Gewihrleistung der wesentlichen Markenfunktion der
Herkunftsordnung, daraus eine deutliche Abweichung des gegen Marke Beanspruchten vom
Ublichen zu fordern ist. Zwangsliufig muss die Abweichung ,,umso deutlicher* als Formel

9 Je vielfaltiger der Bereich des Ublichen ist, folgt in solchem Fall selbst dann,

ausfallen:
wenn das ,,Wahrnehmen* noch moglich oder gar wahrscheinlich ist, soweit das ,,Merken und
,wieder Erkennen manchmal erschwert sein kann, so dass jene Markenfunktion nicht mehr

gewihrleistet ist.

Hier ist eine besondere Ausfiihrung somit anzuerkennen, welche zu einer unterscheidenden

Individualisierung parallel nicht zwangsldufig zur Identifizierung einer Herkunft des

Zeichens lenkt. Gleichwohl lduft die inzwischen manifest gewordene einschlagige
Rechtsprechung des EuGH und ihm folgend die des EuG und des HABM vor allem
spezifischen dogmatischen Bedenken: In der ,, Waschmittelflasche “- Rechtsprechung des
europdische Gerichtshofs ist beispielsweise iiber die Unterscheidungskraft ausgelegt, wie
»fehlende Unterscheidungskraft“ konkret nach lit. b des Katalogs den absoluten
Eintragungshindernisgrund bedeute, dass die europdische Marke geeignet ist, zugleich die
Ware, fiir die eine europaweiten Eintragung vom HABM beantragt wird, als von einem
bestimmten Unternchmen stammend zu kennzeichnen, um diese Ware dadurch von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Daraus ergibt sich eine Auffassung,
wonach ein blofBes Abweichen von der europédischen Norm oder der Brancheniiblichkeit noch
nicht geniigte, um jenes Eintragungshindernis entfallen zu lassen. Dagegen sei eine Marke,
welche von der europdischen Norm oder der Brancheniiblichkeit erheblich abweicht und
desto ihre wesentliche Herkunfisfunktion erfiillt, aber nicht ohne Unterscheidungskraft. In
Einklang mit dem Gesetzeswortlaut in Art. 4 GMVO ausgerichtete Definition der

% Zur Abgrenzung von Gewdhnung an eine bestimmte Marke im Sinne von Abs. 3 des Katalogsvorschrift wie
beim Grundsatz des EuG in Rspr. Ovoide Waschtabletten (Nr. 49);

39 Tabs Henkel P(Nr. 38);

20 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 52 GMVO (2007)
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Unterscheidungskraft ist zutreffend und gilt in der Tat fir Gemeinschaftsmarken alle
zuldssige Markenformen. ,,Daraus® soll, ebenfalls pauschal fiir alle Markenformen folgen,
falls ein bloBes Abweichen vom Ublichen nicht geniigt, das Eintragungshindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft entfallen zu lassen. Im Bereich der Wortmarken verleiht
nach Feststellung des Gerichthofes jede ,,merkliche Abweichung® von der Ausdrucksweise,
welche im tiblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise zur Bezeichnung der
Ware verwendet wird, einer solchen Marke die fiir ihre Eintragung erforderliche

Unterscheidungskraft.

Allerdings ist es kein Erfahrungssatz bekannt, wodurch konkrete Unterschiede von Worten
oder Bildern besser und oder schneller wahrgenommen werden (als Unterschiede von
Formen, Farben, Kldngen etc). Wie soll dieses qualitative Problem durch eine anderweitige
quantitative Mafs, im Fall der VergroBerung der Abweichung vom Ublichen vermisst werden?
Jedoch soll das Publikum in einer geringen Abweichung beispielsweise der Waren- oder
Verpackungsform von iiblichen Formen keine, in einer gréBeren Abweichung jedoch sehr
wohl eine identifizierende Herkunft einer Marke sehen. Es erscheine sachgerechter, bei der
Beurteilung der Unterscheidungskraft von GMAen oder spéter im Nichtigkeitsverfahren aus
absoluten Griinde auf die Frage zu beantworten, ob auf Grund der Gegebenheiten auf dem
Markt die betroffenen Waren in Beriicksichtigung angenommen werden kann, der relevante
Verkehr werde das beanspruchte Zeichen als Marke erkennen. Der Anmelder oder Inhaber
hitte die dazu sprechenden Umsténde darzutun und ggf. zu belegen. Das Verlangen eines
beschlossenen Nachweises des Verkehrsverstidndnisses, wie ihn die Rechtsprechung derzeit
fordert, ist jedoch darin verfehlt. Er muss nicht einmal zur Verkehrsdurchsetzung nach Abs. 3
erbracht werden und begegnet denselben Problemen, auf Grund derer das europdische Gericht
eine entgegen gesetzte Verpflichtung des Harmonisierungsamtes abgelehnt hat.**' Mit der
Glaubhaftmachung des Markencharakters seiner GMA wire der Markeninhaber zugleich
gegen den Vorwurf in einem von ithm angestrengten Verletzungsprozess gewappnet, welche
angegriffene Gestaltung werde nicht als Marke benutzt und stelle dann keine
Markenverletzung dar. Mit diesem Argument werden die jedenfalls in einem Mitgliedsstaat
relativ leicht erzielbaren Eintragungen bei der Kategorie der nicht-konventionellen

Markenformen entwertet.

2! Ovoide Waschtablette (Nr. 48);
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Immer sind beispielsweise Phantasieworte als ,,unterscheidungskriftig® angenommen. Diese
Qualifikation miissen sie, um als GM schutzfihig zu sein, ferner in allen Sprachen der
Gemeinschaft haben. Was in einer Sprache keinerlei Begriffsinhalt hat, mag in einer anderen
Sprache eine umschriebene deutliche Bedeutung des Begriffs haben. Im Interesse der
Einheitlichkeit der GM geniigt nach Art. 7 Abs. 2 der GMVO das Vorligen absoluter
Eintragungshindernisse in nur einem Teil der (erweiterten) Europédischen Gemeinschaft fiir
den Ausschluss der Marke von der europaweiten Eintragung beim HABM. Sofern der
Begriffsinhalts also keine sachliche, namentlich beschreibende Beziehung zu den von vom
Markenwort enthalten Produkten hat, tut das der Unterscheidungskraft keinen Abbruch.**
AuBlerhalb werden innerhalb der Gemeinschaft gesprochene Sprachen nicht berticksichtigt.
Dagegen ist die betreffende fehlende Unterscheidungskraft insbesondere bei solchen Worten
zu beurteilen, welche ausschlieBlich aus einer gewohnlichen Sachangabe iiber das betroffene
Produkt bestehen. Das gilt nicht nur fiir glatte Produktbeschreibungen (wie ,,Brot* fiir
Backwaren), sondern auch aus den lit. ¢ spezifisch genannte solche Angaben, welche
,sumgangssprachlich sonstige Merkmale der jeweiligen Produkte charakterisiert, wie neben
konstitutionellen und funktionellen Eigenschaften auch die Bestimmung der jeweiligen Ware
oder Dienstleistung bezeichnen. Insoweit iiberschneidet sich der Ausschlussgrund der
ausschlieflich  beschreibenden Angabe im Zusammenhang mit der fehlenden
Unterscheidungskraft. Unzutreffend ist zur Feststellung der origindren Unterscheidungskraft
eines Zeichens der Umstand, wobei das Zeichen im geschéftlichen europaweiten Verkehr

243

gewOhnlich verwendet wird, will die Bestimmung lit. ¢ dazu relevant ist:™~ Am Bestehen des

Eintragungshindernisses éndert ferner das nichts.

Wenn ein betreffendes Wortzeichen aus mehren oft ,,zwei Wortbestandteilen®, welche jeder fiir sich
eine beschreibende Bedeutung im Zusammenhang mit den enthaltenden Produkten haben, besteht,
so kann ihre Aneinanderreihung ohne Vornahme einer ungewdhnlichen Anderung (insb.

syntaktischer oder semantischer Art) nur zu einem auch insgesamt beschreibenden Zeichen fithren.***

Dagegen liegt bei den aufscheinenden Mehrwort- Marken eine nicht charakteristische

sprachiibliche Syntax vor, handelt es sich damals weder um eine glatt beschreibende Angabe,

noch fehlt dem Zeichen das erforderliche geringe Mal} an Unterscheidungskraft. Jedoch ist sie
erfiillt insoweit die Ausschlussvoraussetzung des lit. ¢ und darf nicht eingetragen werden. Der

EuGH hat in der ,, DOUBLEMINT*“- Rechtssprechung berufende auf die HABM-BK

22 FUN; Lite;
3 BioID P(Nr. 61, 62);
4 Biomild P(Nr. 39)Schlussantrige COLOUREDITION P (C-408/08 v. 15.10.2009);
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Entscheidung ausgedriickt, welche konkrete Unterscheidungskraft auf den von
Mehrdeutigkeit bejahenden Urteil des EuG aufgehoben und die Registrierung versagt
worden,*” die weitergehende Verkehrsdurchsetzung der Marke im Sinne von Abs. 3 der

GMVO stand darin nicht zur Interpretation.

hinsichtlich einer europédischen Marke wird das Fehlen des beschreibenden Charakters und
somit méBige Unterscheidungskraft beziiglich einer produktbezogenen Angabe nicht bereits
dadurch identifiziert, worauf diese nicht die Produktangabe allein, sondern eine spezielle
Spielart des Produkts nennt: Beispielsweise stellt Kasper und Gendarm fiir ,, New Born Baby
(=Neugeborenes) nichts anderes als die schlichte Sachangabe fiir eine entsprechend
ausgebildete Puppe dar, dadurch fiir die Ware ,,Puppen® keinerlei Unterscheidungskraft
hat.**® Weiter gilt fiir Puppenzubehér nichts etwas anderes, weil “new born baby“ insoweit
eine glatt beschreibende Bestimmungsangabe darstellt. Darauf wurde das von dem
Harmonisierungsamt eingeleitende Rechtsmittelverfahren folglich vor dem EuGH die
priifende Anmeldung dieser besprochenen Marke zuriickgezogen.?*” Dariiber hinaus wird der
Verkehr bei solchen Wortangaben keine Ursprungsidentifizierung entnehmen, welche vollig
nichts sagende ausgedriickt sind oder sich bestenfalls in unspezifisch anpreisenden
AuBerungen erschdpfen. ,Derartige Zeichen haben dabei keine Unterscheidungskraft.
Insoweit ist also Vorsicht geboten und insbesondere sorgfiltig zu untersuchen, ob letzteres
auch flir die im Einzelfall betroffenen Produkte gilt. Haufig spielt in solchen Fillen die

graphische Ausgestaltung des Zeichenworts eine grof3e Rolle.

4.3.3. Personennamen als Sonderfall der Wortzeichen
In Gemeinschaftsmarkenpraxis konnen die in Art. 4 der GMVO ,als Sonderfall der
Wortzeichen genannten ,,Personennamen® jedoch nicht gegen das Fehlen originérer
Unterscheidungskraft angegriffen werden. Dies bedeutet in einem konkreten Beispielsfall,
falls jemand ,,Hut* heiflt, kann dann seinen Namen nicht als GM fiir bestimmte Waren
eintragen erhalten: ,,Kopfbedeckungen®, weitergehende uniiblich gewordene Schreibweise

diirfte beispielsweise fiir ,,Huth* jedoch nicht mehr gelten.

Zum Beispiel hinsichtlich eines niederlandischen Wortes APPEL fiir Apfel ist dieselbe

Situation fir einen deutschen Anmelder mit dem Namen nicht als GM fiir Lebensmittel

5 Baby-Dry (Nr. 40);
24 Doublemint P;
7 Rs. New Born Baby;
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eintragbar. Im iibrigen Sinne gilt es fiir die Unterscheidungskraft von Personennamen als
einzutragende GM nichts anderen als fiir Zeichen anderer Markenformen. Die Verbreitung
eines Personennamens hat keinen Einfluss auf seine origindre Unterscheidungskraft, jedoch
ist die Wahrnehmung durch die von den betroffenen Produkten angesprochenen
Verkehrsbeteiligten zu beriicksichtigen. Auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer
Person hat die Schutzschranke im Sinne des Art. 12 lit. a keine Auswirkung. Die beiden
erstens vom EuGH entscheidendes Rechtsmittelverfahren gegen Urteile des EuG betrafen die
Zurlickweisung von GMAen wegen absoluter Eintragungshindernisse, ndmlich fehlender
Unterscheidungskraft von Wortzeichen sowie auf Grund ihres beschreibenden Charakters. So
dass der EuGH weitergehende bestétigte Zurlickweisung der Marke ,,BabyDry* durch das
HABM aufgehoben hat und stellte deswegen fest, dass der Eintragungsausschluss der
Wortverbindung ,, Baby-Dry“ von der Eintragung als GM auf einem Rechtsfehler beruhe,
weil das Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. ¢ zur europaweiten Eintragung nicht
entgegenstehe. Damit entfiel auch die Zuriickweisung auf Grund eines Mangels an

Unterscheidungskraft.

Im zweiten Fall hat der EuGH dem von dem HABM weitergehenden bestdtigenden Urteil des
EuG zugestimmt und die GMA ,,Companyline* fiir Dienstleistungen des Versicherungs- und
Finanzwesens wegen eines Mangels an Unterscheidungskraft endgiiltig zuriickgewiesen.
Davon ist eine konkrete Auslegung abgesehen, dass das EuG in zahlreichen der als ablehnend
gelisteten Félle nur eine Teilversagung ausgesprochen und fiir die restlichen Waren bzw.
Dienstleistungen das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse abgelehnt hat, wobei der
iiberpriifte Eintragungsausschluss fiir die den jeweiligen Anmelder vermutlich am meisten

interessierenden Produkte bestitigt wurde.

4.3.1. Slogans als Werbespriiche
Im Gemeinschaftsmarkensystem scheinen sich ,,Slogans aus mehreren Worten
zusammengesetzter Werbespriiche® auf. Gleichzeitig sind diese Markenform in diesem
Hinblick origindr unterscheidungskréftig und schutzfahig, sofern sie kein bereits fiir sich
selbst  eintragungsfihiges = Markenwort  enthalten, sondern  ausschlieBlich  aus
umgangssprachlich iiblichen Worten bestehen, wenn deren Zusammenstellung auffallende
Originalitét besitzt, sei es auf Grund der Prignanz der Aussage, infolge eines tatsdchlichen
oder scheinbaren Widerspruchs, wegen einer spezifischen witzigen Formulierung, eines

Kurzreimes oder dhnlichem. Ebenso wurden “Beauty isnt’t about looking young but looking
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good*“ fir Parflimerien und ,Friher an Spiter denken! - als Slogans fiir
Versicherungsdienstleistungen (wie “Component User’s Conference fiir Dienstleistungen in

den Bereichen Telekommunikation und Software) eingetragen.

Praktisch bestitigt sich die Eintragbarkeit des Slogans ,, Das Prinzip der Bequemlichkeit* fiir
bequemliche Erzeugnisse als Polstermobel, weil die Kombination der Angabe ,,Das Prinzip*
mit einer Beschaffenheitsangabe ungewohnlich und originell sei, es werde in der Werbung
nicht gemeinhin verwendet. Gegen diese Entscheidung hat das Harmonisierungsamt
entsprechendes Rechtsmittel zum EuGH eingelegt, in dem selbst auf die Fehlerhafte
Beurteilung der origindren (konkreten) Unterscheidungskraft (lit. b) und nicht auch auf
mangelnde Beriicksichtigung des beschriebenen Charakters gestiitzt wurde. Folglich hat der
EuGH das eingelegte Rechtsmittel darauf zuriickgewiesen, welches Bedenken des
Verbrauchers begegnen muss, wie einem beschreibenden Zeichen im Zusammenhang mit
Produkt regelmiBig jegliche Unterscheidungskraft fehlt und diese Uberlappung
weitergehender Eintragungshindernisse der lit. b und ¢ vom EuGH immer wieder bestitigt
wird. Dann kann das Fehlen der Unterscheidungskraft eines Zeichens auf Grund seines
beschreibenden Charakters nicht mit dem Argument ignoriert werden, wo der beschreibende

Charakter nicht Priifungsgegenstand sei.

Im restlichen mag dieser Fall als Beispiel fiir die erscheinende Tatsache dienen, dass ein fiir
sich selbst in Bezug auf die von der GMA enthalten Produkte (da: Polstermobel) nicht
beschreibendes und unterscheidungskriftiges Zeichenwort (da: Prinzip) durch Kombination
mit einer beschreibenden Angabe seine Unterscheidungskraft verlieren kann. Darauf ist im
EuGH-Verfahren begriindet worden, dass sich der Markenbestandteil “memory game* ein
einheitlicher und glatt beschreibender Begriff auf dem gemeinsamen Markt im
,Gedéchtnisspiel* erscheint, welcher sich deutlich von der Marke “MEMORY * unterscheidet.
Umgekehrt ist der englischsprachige bestimmte Artikel “THE* fiir Schrauben eingetragen
worden, weil ihm ohne ein nachfolgendes Adjektiv oder Substantiv jeder Aussagegehalt
darin, ebenfalls aus demselben Grunde das Zehnwort “TEN‘ fiir Musik betreffende Waren
und Dienstleistungen fehlt. In seiner Rechtsprechung des EuG mit dem die europaweiten
Markeneintragung des bekannten Slogans ,, Vorsprung durch Technik® wegen fehlender
Unterscheidungskraft abgelehnt worden war, abidndernden weitergehende Entscheidung hat
der Gerichtshof klargestellt, dass die Wahrnehmung einer nicht im Sinne von

gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung in lit. ¢ hinsichtlich der beschreibenden Sachaussage
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als Werbeslogan durch das relevante Publikum nicht fehlende Unterscheidungskraft indiziert.
Ebenso kann ein Werbeslogan durchaus ,,als betrieblicher Herkunftshinweis® verstanden

werden.

4.4 Hatte erworbene Unterscheidungskraft ,,infolge Benutzung*
positiven Einfluss auf die Eintragung einer beschriebenen GM?
Der Artikel 7 Abs. 3 bestimmt konkret in der Gemeinschaftsmarkenverordnung, dass die
Bestimmungen des Katalogs iiber die beschreibenden Angaben in lit. ¢ sowie fehlende
konkrete Unterscheidungskraft und Gattungsbezeichnung in lit. b und d der niedergelegten
Eintragungshindernisse in einigen Féllen nicht angewendet werden, insofern die GM ,,infolge
ihrer Benutzung Unterscheidungskraft® erlangt hat. Der europédische Gesetzgeber hat in dem
Art. 7 Abs. 3 nicht ndhere Angaben dariiber vorgeschrieben, d. h. umfangreich diese
Benutzung zu sein. Insbesondere ist es fraglich daher, in welchem Bekanntheitsgrad die
Marke beziiglich in welchem Gebiet aufweisen muss. Denn ist nunmehr in Frage zu kommen,
in welchem Gebiet die Verkehrsdurchsetzung der Marke und die daraus eintretende
Unterscheidungskraft gegeben sein muss, bevor es um den Grad der Durchsetzung gehen
kann. Hinsichtlich des maB3geblichen Gebietes steht fest, dass die GM nach Art. 7 Abs. 2
GMVO im ganzen Gemeinschaftsgebiet -eintragungsfahig sein muss. Erworbene
Unterscheidungskraft infolge Benutzung muss sie jedoch nur dort erlangt haben, wo das
Eintragungshindernis bestand. Insofern eine Marke beispielsweise in einer Sprache klar
beschreibend ist, so steht ihr das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO in

diesem sprachlichen Sprachraum entgegen.”**

»Was den erforderlichen Durchsetzungsgrad betrifft, ist eine umso hohere Verkehrsbekanntheit zu

fordern, je deutlicher das Eintragungshindernis eingreift.* **°

Beispielsweise  durfte hinsichtlich eines einzelnen Buchstabens einen hdheren
Durchsetzungsgrad als bei Bezeichnung zu fordern sein, welche allenfalls fiir einzelne
Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind. Die Festlegung von
Prozentsdtzen wird insoweit zur Rechtsfindung wenig hilfreich sein. Nachdem muss die
Marke in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, fiir die sie angemeldet ist,

entsprechende Unterscheidungskraft erlangt habe. Freilich ist es nicht notwendig, dass das

% Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 46: Im Sinne spanische Sprache steht das Eintragungshindernis auBer im
spanischen Sprachraum auch im portugiesischen, franzosischen, und italienischen Sprachraum entgegen.
2% Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 47.
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Publikum nach der Marke die Waren und Dienstleistungen als solche des Anmelders erkennt.
Vielmehr ist ausreichend, sofern es die Marke mit den Produkten eines bestimmten Hauses in

Verkniipfung bringt.

Grundsitzlich kann der Schutzbeschriankungstatbestand des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO durch
Verkehrsdurchsetzung nach Art. 7 Abs. 3 GMVO iiberwunden werden. Fiir eine geografische
Angabe, welche in Einklang mit der VO 510/2006 verdffentlicht wurde, ermoglicht es
dagegen keine Verkehrsdurchsetzung als beschriebene Marke im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢
GMVO. Nach Art. 14 Abs. 1 GMVO darf eine solche Angabe nicht als Gemeinschaftsmarke
eingetragen werden, ebenso nicht fiir nur dhnliche Waren im Sinne des Art. 13 der genannten
VO, womit die spezielle Vorschrift den Art. 7 GMVO in vollem Umfang verdringt und setzt
daneben an seine Stelle ein absolutes Gemeinschaftsmarkenverbot zur Verhandlung um ein
Markenrecht, weitergehende durch Benutzung nach nationalem Recht, was unter der GMVO

nicht relevant ist.

Der notwendige Nachweis, dass die Marke nach Art. 7 Abs. 3 GMVO Unterscheidungskraft

2% Insbesondere kommen in Betracht

auf Grund aller denkbaren Beweismittel erlangt hat
Angaben iiber Umsitze und gelegenen Nachweis von WerbemafBnahmen, wie iiber die Dauer
der Benutzung, die Voreintragung konkreter Bezeichnung als Marke in den betreffenden
erweiterten Mitgliedsstaaten oder anderen Staaten, in denen dhnliches Priifungssystem besteht
und sich dieselben sprachlichen Probleme stellen konnten. Nunmehr stellt Zeit- und
kostenintensive Verkehrsumfragen ein mogliches Beweismittel dar, wonach keine
Veranlassung besteht, hiufig sie routineméBig zu fordern. Was konkret den Zeitpunkt betrifft,
zu dem sich die wurspriinglich nicht eintragungsfihige Marke in der Europiischen

Gemeinschaft oder in dem erweiterten maB3geblichen Gebiet der Mitgliedsstaat durchgesetzt

haben muss.

In Einklang mit der genannten Bestimmung muss die durch Benutzung erworbene
Unterscheidungskraft am Anmeldetag bereits gegeben sein und am Eintragungstag noch
vorliegen kann. Fraglich ist auch dann, ob der Anmelder einer bestehenden (erstreckten)
GMen- Anmeldung nachweisen kann, im Fall dass die erworbene Unterscheidungskraft
bereits am Anmeldetag vorlag, ist es nach Art. 165 (ex. 159a) Abs. 2 GMVO dieses Hindernis

ausgeschlossen, deshalb das Hindernis der fehlende Unterscheidungskraft zu begriinden ist.

20 ygl. Art. 78 GMVO.
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Jedenfalls hatte konkrete Unterscheidungskraft in den neuen Mitgliedsstaaten noch nicht

durch Benutzung erworben. In diesen Fallen miisste der Anmelder daher nicht nachweisen,

dass in den neuen Mitgliedsstaaten Unterscheidungskraft infolge Benutzung einer fraglichen

Marke beim Harmonisierungsamt erworben wurde.

Der Art. 7 Abs. 3 der GMVO ist klargestellt, dass die konkrete Bestimmungen (b, ¢ und d)
keine Anwendung in diesem Fall ,,als zuldssig* finden, sofern die Marke fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die eine Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erlangt hat. Darauf kniipft die Forderung der genannten Bestimmung
nach erworbener Unterscheidungskraft an das absolute Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. b
an. Ebenso gilt es fiir die betreffenden Félle, in denen sich das absolute Eintragungshindernis
aus den Bestimmungen von lit. ¢ und d herleitet und die fehlende Unterscheidungskraft nur
Folge des beschreibenden oder umgangssprachlichen Charakters der angemeldeten Marke
beim Harmonisierungsamt ist. Wihrend reicht eine sehr geringe origindre
Unterscheidungskraft zur Uberwindung der Eintragungsschranke des Abs. 1 lit. b ebenso aus,
andererseits dies fiir die zur Uberwindung der Eintragungsschranke namentlich des Abs. 1 lit.

c erforderliche erworbene Unterscheidungskraft nicht gelten kann, nunmehr wird in solchen

Beispielsfillen zu verlangen sein, dass ein erheblicher oder wesentlicher Teil des von den in
Rede stehenden Produkten angesprochenen Verkehrs sich daran gewo6hnt hat, in dem wegen
seines beschreibenden Charakters von Haus aus nicht eintragbaren Zeichen eine
individualisierende und die urspriingliche Herkunft betroffenen Produkte identifizierende
Marke zu sehen. Weiter fiir Abs. 1 lit. d gilt jene Forderung nur unter einer Bedingung, dass
umgangssprachliche (sekundire) Gattungsbezeichnungen dem einschldgigen Verkehr bekannt

sind, was potentiell beschreibende Angaben nicht vorausgesetzt werden kann.*'

Némlich stellt Abs. 3 auf die Benutzung des Zeichens als Summe aller Mallnahme ab, welche
dafiir dienen, das Zeichen im Verkehr als GM, beziehungsweise als das somit versehene
Produkt insbesondere in Verbindung mit seinem Ursprung identifizierendes Kennzeichen
bekannt zu machen. Dadurch wird der Erfolg auer durch Erkldrungen von Industrie- und
Handelskammern oder Berufsverbiande stets als Riickschluss aus dem durch Marktanteil,
geografische Verbreitung, Intensitit und Dauer der Benutzung, Umsatzerlose und

252

Werbeaufwendungen erkennbaren Umfang der Zeichenbenutzung bejaht,”” jedoch kann

ebenso eine empirische Ermittlung der erworbenen Unterscheidungskraft, wobei es mittels

21 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 246 (2010).
327 B.: BASICS, EuG T-164/06 (Rn. 47); RAUTARUUKKI, EuG T-269/06;
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Verbandserhebungen bei Zeichen sei, welche sich an gewerbliche Verbraucher wenden,
sogleich es mittels demoskopischer Umfragen bei Produkten fiir den Endverbraucher sei,
zumindest in Zweifelsfillen gewohnlich eine Rolle spielen. Zum Ergebnis muss eine solche
Ermittlung haben, dass jedenfalls ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die
fragliche Ware oder Dienstleistung nach der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennt.”® In Verbindung mit der Vorschrift des Art. 7 Abs. 2 der GMVO muss
im gesamten Gebiet der Europdischen Gemeinschaft die Eintragbarkeit einer europaweiten
einheitlichen MA gegeben sein. Insofern die Unterscheidungskraft von Haus aus in nur einem
(neuen) Mitgliedsstaat fehlt, so muss sie nur dahin erworben werden, falls sie in mehreren
Staaten fehlt, muss sie in allen diesen Staaten erworben werden.”* Wenn zum Beispiel ein
Wort beim HABM als zukiinftige GM angemeldet wird, welches fiir die betroffene Produkte
in der erforderlichen Sprache ,,als beschreibend* zu werten ist, so geniigt nicht der Nachweis
der erworbenen Unterscheidungskraft oft in dem erforderlichen Mitgliedsstaat.
Entsprechendes gilt im Sachverhalt, dass das angemeldete Wortzeichen in zwei
unterschiedlichen Sprachen beschreibenden Charakter hat. Dies muss zum unterstellenden
Sprachkenntnis nicht stets auf die Mitgliedsstaaten beschridnkt sein, in denen die betroffene
Sprache auch vorgesehene Amtssprache ist. Insbesondere gilt es fiir die englische Sprache,
deren Grundwortschatz aus aulBlerhalb GrofBbritanniens, ebenso aus Irlands, Maltas und
Zyperns weithin bekannt ist. Dabei scheitert der Anmelder der europaweite MA “NEW
LOOK*,* welcher fiir die anderen Staaten (als Skandinavien, Finnland und die Niederlande)

keine erworbene Unterscheidungskraft nachweisen konnte. Fiir auBlerhalb des Basis-Englisch

liegende englischsprachige Begriffe verlangt es jedoch einer sorgfaltigen Priifung, ob sie in

einer anderen Staatssprache generellen Eingang gefunden haben.?®

In jedem Fall geniigt selbst eine verbreitete Kenntnis des Englischen beim mafigeblichen
Publikum oder bei einem erheblichen Teil dieses Publikums noch nicht, sofern die englische
Sprache in diesem Zusammenhang nicht tatsdchlich verwendet wird, um dieses Publikum
anzusprechen”’. Dagegen muss bei solchen Zeichen, wobei die Beurteilung der
Unterscheidungskraft nicht von einem Sprachverstindnis abhéngt, welche von Haus aus

fehlende Unterscheidungskraft in der gesamten Gemeinschaft erworben werden kann. Nach

3 7. B: Europolis, EuGH C- 108/05; MANPOWER, EuG T-405/05; bestitigt durch die Rspr. des EuGH C-
553/08;

% Europolis P(Nr. 23); Options, T-091/99; RAUTARUUKKI, (Nr.45);

25 NEW LOOK, EuG T-435/07 (Nr. 20);

26 MANPOWER, EuG T-405/05 (Nr. 71);

T MANPOWER, Nr. 76;
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der Auffassung der BK des Harmoniserungsamtes ist es abhidngig davon, insoweit einen
wesentlichen Teil der Gemeinschaft ausreichen lassen und es ,,als undeutlich® bezeichnet® 8,
folglich das EuG sich der Auffassung des HABM angeschlossen hat.**® In Praxis ist das noch

0

nicht stattgefunden,”® jedoch miissen die konkreten Beweismittel nicht fiir jeden

1 N
dass die

Mitgliedsstaat von gleicher Art sein. Ebenfalls schlieBt das nicht aus,®
Unterscheidungskraft einer europaweiten Marke im Sinne von Abs. 3 infolge der Benutzung
dieser europdischen Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke

erworben werden kann.

4.4.1. MaBgebliche Verkehrskreise in Bezug
auf die neuen Mitgliedsstaaten
Nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten nehmen einige der absoluten
Eintragungshindernisse auch ausdriicklich Bezug auf diejenigen Beteiligten am geschiftlichen
europaweiten Verkehr als Gemeinschafts- branding, an die sich die zur Eintragung
angemeldeten Zeichen angesichts der von ihnen enthalten Waren oder Dienstleistungen vom
Harmonisierungsamt wenden. Das bleibt ungeachtet der scheinbar gleichgerichteten
Formulierungen ,im  Verkehr”, sogleich ,im allgemeinen Sprachgebrauch®,
,» Verkehrsgepflogenheiten®, ,,das Publikum® oft unterschiedliche Verkehrskreise, ebenfalls in
Zusammenhang mit den neuen Mitgliedsstaaten, welche im Einzelfall in Beobachtung zu
fortziehen sind. Bestimmte Waren und Dienstleistungen wenden sich ausschlielich oder
doch iiberwiegend an generelle betreffende Endverbraucher (insb. Produkte des tdglichen
Bedarfs). Waihrend anderer Waren oder Dienstleistungen sind ,ausschlieBlich fiir
spezialisierte Fachleute® zu bestimmen, was regelmiBig fiir Investitionsgiiter positiv gilt.
Besondererweise sind mit der Relevanz unterschiedlicher Verkehrskreise diesen auch
unterschiedliche Kenntnisse und ein unterschiedliches Wahrnehmungsverhalten zu
unterstellen, was in Verbindung mit Spezialbegriffen von Verkehrsgewohnheiten sowohl mit
den Sprachgebrauch einschlieBlich genereller Kenntnisse toter Sprachen oder lebender
aullerhalb der von den erweiterten EU-Mitgliedsstaaten sei, sogleich es gemeinsame Markt-
und Produktkenntnisse beziiglich Warenformen sowie graphischer und farblicher im

Hintergrund Kennzeichnungen seien. Gleiches ist zu unterscheiden, ob eine

8 wie z. B. HABM-BK Entsch. Form einer roten Schale (Nr. 30-32);

% Coronita Flasche, EuG T-399/02 (Nr. 47); sowie Bonbonverpackung T-402/02 (Nr. 86); bestitigt durch die
Rspr. des EuGH C-025/05;

260°z. B. BIC EuG T-262/04 (Nr.68); Windenergiekonverter, EuG T-71/06 (Nr. 44); Schokoriegel, EuG T-28/08
(Nr. 47); Zifferblatt Lange Uhr, EuG T-152/07 (Nr. 133); sowie Farbmarke Gelb/Griin, EuG T-137/08 (Nr. 39);
261 7. B.: Farbmarke Gelb/Griin, EuG T-137/08 (Nr. 26);
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Eintragungsbeschrinkung die Monopolisierung bestimmter Zeichen zu Lasten von
Wettbewerbern des Anmelders verhindern soll oder das 6ffentliche Generelleininteresse den
Grund fiir ein absolutes Eintragungshindernis bildet. Dariliber hinaus verlangt auch der
europdische Gesetzgeber in Art. 7 Abs. 2 der GMVO eine Beurteilung und Abgrenzung der
relevanten Verkehrsbeteiligten, denn liegen auf Grund der in einem Teil der erweiterten
europdischen Gemeinschaft gesprochenen Sprache oder dahin vorliegender kultureller
Gegebenheiten nur in diesem Teil der erstreckten Gemeinschaft bestimmte absolute

Eintragungshindernisse vor.

Wihrend der vom EuGH allen wettbewerbsrechtlichen und also auch markenrechtlichen
Beurteilungen zu Grunde gelegte Verbraucherleitbild auf den ,,durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstidndigen* Durchschnittsverbraucher gestiitzt, wird den vorstehend
eingetretenen Umstdnden Rechnung getragen, dass der Durchschnittsverbraucher in
Abhingigkeit von Gegebenheiten des Einzelfalls unterschiedlich ausgestaltet sein kann (insb.
wegen Muttersprache, Fremdsprachenkenntnissen, Bildungsstand, Berufsbild, Alter und
Sozialstand). Die ausgelegte EuG- Definition des jeweils in Beobachtung zu ziehenden
Durchschnittsverbrauchers ist von erheblicher Bedeutung fiir die im betreffenden Einzelfall
zu nachfolgende Rechtsprechung. Das gilt fiir die meisten der absoluten
Eintragungshindernisse, in Erheblicherweise noch héherem Malle zur Beantwortung auf die
Frage,”® ob ein von Haus aus nicht unterscheidungskriftiges Zeichen ,,infolge Benutzung*
auf Grund des Art. 7 Abs. 3 GMVO nachfolgende Anerkennung im relevanten europaweiten

Verkehr, jedoch hat ,,ein von Haus* konkrete Unterscheidungskraft dadurch erworben.

4.4.2. Maligeblicher notwendige Zeitpunkt
Die allgemeine Frage nach dem malBigebenden Zeitpunkt zur Beurteilung der
Eintragungsfahigkeit einer europaweiten Marke vom HABM anhand der Katalogsvorschrift
stellt sich zuerst im Verhéltnis zu den absoluten Eintragungshindernissen dar, welche nach
weitergehende vorgeschriebene Vorschrift ,,durch Verkehrsdurchsetzung®, direkt durch
Erlangung von Unterscheidungskraft infolge Benutzung, iiberwunden werden kdnnen. Dies
ist auch bei beschreibenden Angaben (lit. ¢) und Gattungsbezeichnung (lit. d) sowie bei
fehlender Unterscheidungskraft zu betreffen. Danach erlangt die Verkehrsdurchsetzung im
Wege des Eintragungsprozess und kann somit das jeweilige Eintragungshindernis ausgerdumt

werden, je es von erheblicher Bedeutung fiir die Entscheidung tiber die Eintragung der Marke,

262 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 29 GMVO (2010).
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ob sie schon im Zeitpunkt der Anmeldung eintragungsfiahig gewesen sein muss, oder ob es

ausreicht, sofern im Zeitpunkt der Eintragung keine Eintragungshindernisse vorliegen.

Allerdings muss mit Riicksicht auf den bestimmten Anmeldetag (bzw. Prioritétstag) ,,als
maypgebliches Zeitpunkts“ die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bereits zu
diesem Zeitpunkt vorliegen. Eine erst nachdem erlangte Verkehrdurchsetzung hinsichtlich
einer zukiinftigen GM kann das urspriingliche bestehende absolute Eintragungshindernis nicht
beseitigen.””® Jedoch kennt die GMVO nicht eine Verschiebung des Anmeldetages auf den
Zeitpunkt des nachweisbaren Eintritts der erworbenen Unterscheidungskraft. Es kann also
unschidlich sein, sofern ein Teil des Beweismaterials nicht oder nach dem Anmeldungstag
bestimmt ist. Ergédnzend ist zum Nichtigkeitsverfahren begriindende auf Art. 52 Abs. 2 der
GMVO hinzuweisen, was sich in der deutschen Fassung der GMVO (etwas anders als in
anderen Sprachen) nicht ausdriicklich ,, nach der HABM- Eintragung“ als Auslegung des

europdischen Gerichts bezieht.***

Jedoch rechtfertigt diese Regelung nicht eine analoge
Anwendung auf das Anmeldeverfahren zwecks ,,nach der vom HABM Anmeldung“.**
Entscheidend ist also den Zeitpunkt der europaweiten Eintragung als maf3geblichen Zeitpunkt,
was im Zusammenhang mit Art. 51 Abs. 2 hindeutet. Nach dieser gemeinschaftsrechtlichen
Regelung kann eine Gemeinschaftsmarke, welche trotz fehlender Unterscheidungskraft und
somit mit Rechtswidrigerweise im europdischen Register registriert wurde, aber jedoch
werden nicht vernichtet, insofern sie seit ihrer Eintragung durch Benutzung
Unterscheidungskraft erlangt hat. SchlieBlich sei erst recht zugunsten der GM in
Berticksichtigung anzunehmen, falls sie noch wéhrend des Eintragungsprozess
Unterscheidungskraft anfordert. Dazu sprechen auch besondere Gesichtspunkte der

266

Prozess6konomie.”” Im Fall, dass die Registrierung der eintragungsfdhigen Marke abgelehnt

wird, lasst dem Anmelder wieder anzumelden.

Als gute Griinde zum Abstellen auf den Zeitpunkt der europaweiten Eintragung hat der
europdischen Gesetzgeber in der GMVO eigene Auffassung dariiber ausgefiihrt, wonach die
europaweite Eintragungsfdhigkeit schon bei Anmeldung der Marke vorliegen muss. Der
Anmeldetag ist ferner der Tag, ab dem der Vorrang der GM gegeniiber Rechten Dritter

wirksam wird.?®” Eine Verschiebung dieses gemeinschaftsrechtlichen Prioritétsprinzips ist zur

26 pURE DIGITAL, EuGH C-461/04 (Nr. 49); Ecopy, EuG T-247/01;

2 MANPOWER, EuG T-405/05 (Nr. 126);

265 PURE DIGITAL (Nr. 78); bestitigt durch die Rspr. des EuGH (C-542/07);
266 Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 10.

67 ygl. Miithlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 11.
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Beseitigung von Eintragungshindernissen im Verlauf des Eintragungsprozesses im Rahmen
des Gemeinschaftsmarkenrechtssystems noch nicht ausdriicklich vorgeschrieben. Die Rechte
Dritter, welche nach Anmeldung und vor Erlangung der Eintragungsfihigkeit einer
europdischen Marke entstanden sind, miissten sich stets nach der Auslegung der GMVO nicht

wahren lassen, deshalb im Eintragungsverfahren einer GM diese nachgewiesen werden sollte.

Im Unterschied zur Heilung eines Eintragungshindernisses wie irrtiimliche
Gemeinschaftsmarkenregistrierung als die Auswirkung des Art. 51 Abs. 2 der GMVO nach
hitten Dritte zu keinem Zeitpunkt die Moglichkeit, sich gegen die Eintragung mittels
Nichtigkeitsklage zu wehren. Ebenfalls konnten ihren Generelleninteressen mittels einer
Allgemeintheorie liber die bevorzugte Behandlung von sog. ,,Zwischenrechten* Rechnung
getragen werden, welche also jenseits des geltenden Rechts stiinde. SchlieBlich 14sst sich noch
einwenden, womit sich Art. 51 Abs. 2 GMVO ausschlieBlich auf die ex-post-Behandlung
fehlerhafter Eintragungen bezieht, diese also nicht erzeugen soll. Zum Ergebnis muss die
Eintragungsfahigkeit der europaweiten Marke nicht erst im Zeitpunkt ihrer Eintragung,
sondern im Zeitpunkt vorliegen, welcher fiir ihre Wirksamkeit gegeniiber Rechten Dritter

mafgeblich ist, also bei der Anmeldung.

4.5.Grundsatz von der Bosglaubigkeit
Das Harmonisierungsamt tritt davon ab, dass eine GMen- Anmeldungen bdsgliubig
eingereicht werden konnte, sofern vor dem Beitrittsdatum ein Begriff vom
Harmonisierungsamt angemeldet wird, welcher im Hinblick auf die Sprache eines neuen
Mitgliedsstaates beschreibenden Charakters oder aus anderen Griinden nicht eintragungsfahig
ist, sofern dies selbst zum Zweck geschieht, ,,ausschlieBliche Rechte* an einem nicht
eintragungsfiahigen Begriff zu erwerben, oder bestrebende Zielen, welche aus sonstigen
Griinden zu beanstanden sind. Das europdische Harmonisierungsamt ist nicht erméchtigt, in
der Priifungsphase gegen derartige Anmeldungen vorzugehen. Jedoch wird es seine Pflichten
beziiglich bosgldubiger Anmeldungen zweifellos ausiiben, sofern die Nichtigerkldrung
beantragt wird”®®. Sonst sind die nationalen Amter der neuen Mitgliedsstaaten gleichermaBen
entschlossen, gegen bosglaubiges Verhalten in Verbindung mit der Erweiterung vorzugehen.
Gemeinschaftsmarkenanmelder sollten daher bedenken, dass ihre Eintragungen, selbst wenn
es in der Priifungsphase keine Eintragungshindernisse gibt, spiter noch geméf Art. 52 Abs. 1

b GMVO angefochten werden konnen.  Beispielsweise ist die Benutzung eines

268 Art. 52 Abs. 1 lit. b GMVO.
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Wortzeichnens in einer besonderen Schriftart oder zusammen mit einem Bildteil als
unschidlich vorgesehen, demgegeniiber eine nur werbende Verwendung eines Slogans keinen

Gebrauch als Marke darstellt.

F. Bestandschutzprinzip fiir die erstreckten Gemeinschaftsmarken
Die automatische Erstreckung gilt fiir alle GMen, welche vor dem Beitrittstag beim HABM
eingetragen oder angemeldet wurden. ,,Alle erstreckte GMen* stellt ferner eine solche GMen
mit bestimmtem Anmeldetag dar. Dies bedeutet, dass sie vor dem Tag des Beitritts im
europdischen Register liegt, aber es ist unabhingig davon, ob Prioritit in Anspruch
genommen wurde oder nicht. Es war in diesem Zusammenhang nicht nur eine Entscheidung
dariiber erforderlich, ob solche GMen im erweiterten Sinn der EU auf einem Gebiet der neuen
Mitgliedsstaaten erstreckt werden sollen, sondern auch dariiber, wie solche Anmeldungen
vom HABM iiberpriift werden sollen. Wenn ihre Priifung erst nach dem Beitrittstag
entnommen wurde, kommt auch in der Frage, in welcher Grundlage iiber eventuelle
Nichtigkeitsantrdge zu entscheiden ist. Es wurde eine Regelung getroffen, nach der fiir die
Priifung absoluter Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgriinde nur die Situation vor der
Erweiterung mafigeblich ist. Die absoluten Eintragungshindernissen und Nichtigkeitsgriinden,
welche sich nur aus dem Beitritt ergeben, sollten sich dann nicht beriicksichtigt werden.
Dabei ist es unerheblich, zu welchem Zeitpunkt es tatsdchlich in einer Priifung oder einem
Nichtigkeitsverfahren kommt. Daher werden GMen, welche vor der Erweiterung angemeldet
wurden, unter Zugrundelegung der Situation vor dem Beitritt auf absolute
Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgriinde gepriift. Eintragungshindernisse, welche sich
nur auf Grund der Erweiterung ergeben (wie z. B. eine beschreibende Bedeutung eines
Wortes in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates), gelten sich fiir erstreckte GMen
jedoch nicht. Dieser Bestandschutz gilt nicht nur fiir das Priifungsverfahren, sondern auch
noch nach der Eintragung: Jedoch konnen erforderliche erstreckte GMen nicht auf Grund
eines Nichtigkeitsgrunds beim Harmonisierungsamt vernichtet werden, sofern der
Nichtigkeitsgrund lediglich durch den Beitritt entstanden ist. Daher kann eine GM, welche
nur in einem neuen Mitgliedsstaat beschreibend ist, einen Gattungsbegriff somit dargestellt
werden kann, sowohl keine Unterscheidungskraft besitzt, parallel irrefithrend ist oder gegen
die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoit, worauf vom Priifer nicht
zuriickgewiesen werden und kann auch nach der Eintragung beim Harmonisierungsamt nicht
fiir nichtig erklirt werden, selbst wenn sie vor dem Beitritt dieses Mitgliedsstaates angemeldet

wurde. Ebenso kann eine GM, welche vor der EU-Osterweiterung angemeldet wurde, nicht
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Gegenstand eines Widerspruchsprozesses hinsichtlich der spezifischen beschriebenen
Ausnahme oder eines Nichtigkeitsprozesses werden, sofern sie mit einem alteren nationalen
Recht kollidiert, welches in einem neuen Mitgliedsstaat vor dem Beitrittsdatum angemeldet

oder erworben wurde.

Das Bestandprinzip spricht tiber die zwei Bedingungen, welche die erstreckte
Gemeinschaftsmarke dann betroffen worden sind, wie Folgende:
= vor dem Beitritttag alle angemeldeten und -eingetragene beim HABM
Gemeinschaftsmarken konnen keine absoluten Eintragungshindernisse, welche erst
durch den Beitritt entstanden sind;
= und keine vor dem Beitrittstag in den neuen Mitgliedsstaaten begriindeten dlteren

Rechte entgegengehalten werden;

Wihrend der EU-Osterweiterung besteht kein nachtraglicher Wegfall der Schutzfihigkeit
nach der jlingeren Kenntnisse von dem oOsterreichischen Autor Boesch, so dass nach der
Bestimmung in Art. 165 Abs. 2 der GMVO die Registrierung einer erstreckten
Gemeinschaftsmarkenanmeldung  nach  dem  Beitritt ~ auf  Grund  absoluter
Schutzverweigerungsgriinde nicht versagt werden kann, welche nur durch den Beitritt der

neuen Mitgliedsstaaten entstanden sind.

Grundsitzlich sollte eine erstreckte GM in einer der Sprachen der neuen Mitgliedsstaaten
beschreibend sein, falls ,keine Unterscheidungskraft“ enthalten oder eine
Gattungsbezeichnung darstellen, konnte ihr dann trotzdem doch nicht die Registrierung
verweigert werden. Ebenso werden die iibrigen absoluten Schutzverweigerungsgriinde des
Art. 7 GMVO gegeniiber einer erstreckten GMe auf Grund des Beitritts nicht erweitert, womit
erstreckte GMen in den Sprachen der neuen Mitgliedsstaaten moglicherweise irrefiihrend
sein oder gegen die offentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstofien diirfen.
Daneben vertritt der Prisident des HABM die Auffassung des europiischen Gesetzgebers,”®
wonach in einem solchen Fall die Benutzung derartiger GMen nur in einem neuen
Mitgliedsstaat trotz dem Einheitlichkeitsprinzip nach Art. 110 Abs. 2 untersagt werden konne.
Anderenfalls konnte nach dem Ausdruck des Art. 165 Abs. 5 der GMVO die Moglichkeit, die
Benutzung erstreckter GMen zu untersagen, sogleich dadurch einschrinkend ausgelegt

werden, dass die Benutzung lediglich auf Grund élterer Rechte, nicht also auf Grund absoluter

269 Mitteilung Nr. 05/03 des Prisidenten des HABM.
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Schutzverweigerungsgriinde untersagt ~ werden  kann. Fiir den absoluten
Schutzverweigerungsgriinden nach lit. f (frither lit. h), lit. g (friiher lit. 1) und lit. j (friiher lit. I)
des Katalogs GMVO wurde schon die Auffassung geduflert, wonach die Erstreckung da zu
keinem Bestandschutz erstreckter Gemeinschaftsmarkenanmeldungen leiten soll, sofern in
einem neuen Mitgliedsstaat auf die besprochenen Schutzverweigerungsgriinde begriinden

sollte.

Allerdings ist diese Regelung unvollstindig, wie sie den umgekehrten Fall nicht regelt,
besonders in welche Wirkung solche Gemeinschaftsmarken, die nunmehr auf das
geografische Hoheitsgebiet der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt worden sind, dahin ,,als
dltere Rechte” bewirken. Im Rahmen des Beitritts der neuen Mitgliedsstaaten zur
Europiischen Union entstehen deshalb weitergehende neue absolute Eintragungshindernisse
und auch betreffende Nichtigkeitsgriinde, wie zum Beispiel zur Bedeutung einer Wortmarke
in den neuen hinzugekommenen Amtsprachen der EG entstehen. Damit sichert das
Bestandschutzprinzip erhebliche Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarken innerhalb der

gesamten EU, ohne die Interessen den Inhaber von erstreckten GMen zu verletzen.

Zum einen stellt Art. 7 Abs. 3 der GMVO die entsprechenden Voraussetzungen auf, unter
denen gegen eine im Beitrittsterritorium erstreckte GM auf der Grundlage ,,dlterer nationaler
Rechte* ein Widerspruch eingelegt werden kann. Diese enthilt er als Notwendig im Hinblick

270 Insbesondere muss die GM innerhalb einer Sechsmonats- Frist

der Erstreckung der GMen:
vor dem Beitritt angemeldet worden sein, sogleich nationales Recht ein anmelde- oder
Prioritdtsdatum haben muss, welches vor dem Anmelde- oder Priorititsdatum der GM liegt,

ebenfalls das nationale Recht nicht in bésem Glauben angemeldet oder erworben worden sein

darf. Wéhrend des Umkehrschlusses folgt, ist kein Widerspruch in allen Fillen erreichbar,
wobei die GM vor der 6-Monatsfrist angemeldet wurde. Nachgemal ist es nicht klargestellt,
ob gegen eine erstreckte GM, welche innerhalb der 6-Monatsfrist eingereicht wurde, jedoch
eine Prioritidt in Anspruch nehmen kann, welche vor diesem Zeitpunkt liegt, deshalb eine
Widerspruch zuldssig ist. Der Wortlaut der Regelung hilft nicht weiter, dagegen in Abs. 1 zur
Frage kommt, ob es um einen Erstreckungsfall handelt, wie in englischer Erfassung “applied*
heillt. Obschon das Priorititsprinzip im ersten Satzabschnitt von Abs. 3 der
Erweiterungsvorschrift etwas anderes besagt wird, redet schlieBlich also die Einheit der

gesetzlichen Bestimmung, wonach eine Anmeldung mit Prioritdt vor der 6-Monatsfrist nicht

7 Herzog, Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmackmustern auf die neuen Mitgliedstaaten der EU,
MarkenR 05/2003, 182.
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mit einem Widerspruch angegriffen werden kann. Einfach kann es einzig und selbst auf den
erforderlichen sprachlichen Unterschied zwischen “filed” und “applied eintreten. Eine GM,
welche eine Prioritdt geltend macht, gilt nach Art. 31 GMVO am Tag der Prioritit als
eingereicht (“filed”). Dies muss aus legitimen Griinden der Rechtseinheit und -sicherheit
sowohl fiir die Bestimmung in Abs. 3 gelten. Dann ergeben sich Abgrenzungsschwierigkeiten
ferner bei Teilprioritédten.

Im wesentlichen Sinne bedeutet dies nach einer Ansicht Folgende:*""

a) Bestandschutz gegeniiber Schutzverweigerungsgriinde
fiir erstreckte GMen

Der Bestandschutz gestattet den Inhabern von vor dem Beitrittstag der neuen Mitgliedsstaaten
zur EU schon allen eingetragenen und angemeldeten Gemeinschaftsmarken entsprechende
Sicherheit, womit die erstreckten GMen aus néchsten Griinden nicht nachtriglich angefochten
werden konnen:*’?  Einerseits wurden die absolute Eintragungshindernisse bzw.
Nichtigkeitsgriinden (z. B. mangelnde Unterscheidungskraft, fraglicher beschreibende
Charakter, Gattungsbegriff, usw.) begriindet, welche nur durch den Beitritt der neuen
Mitgliedsstaaten ~ verursacht ~ wurden, wihrend andererseits im  Fall relativer
Eintragungshindernisse bzw. Nichtigkeitsgriinde (z. B. Identitidt oder Verwechslungsgefahr
der GM mit einer nationalen dlteren registrierten Marke oder nicht registrierten betreffenden
gewerblichen Schutzrechten) betroffen wurden, welche sich auf idltere innerstaatliche Rechte
stiitzen, welche vor dem Beitrittstag bereits eingetragen, angemeldet oder erworben wurden.
Dabei ist es zu erheben, dass die Bedeutung einer vor dem Beitrittstag (1.1.2007)
registrierten GM wegen enthaltender beschreibender Bedeutung eines Wortes nur in
bulgarischer oder ruménischer Sprache nicht fiir nichtig erklédrt werden kann. Beispielsweise
kann eine erstreckte GM, welche mit einer registrierten nationalen (bulgarischen oder

ruménischen) Marke verwechselbar ist, auf Antrag bei HABM nicht fiir nichtig erklért

werden sowie zu den vom Gemeinschaftsmarkengerichten Unterlassungsanspriichen von den

bulgarischen oder ruménischen Markeninhabers.

b) Als Ausnahme des Widerspruchsrechts auf Grund
der relativen Schutzverweigerungsgriinde
Gewdhnlich besteht die Moglichkeit auf Widerspruch des Inhabers einer bestehenden élteren

Marke als relativer Eintragungshindernisgrund, worauf die angemeldete fragliche Marke von

27! Kresbach/Grogerova, OBI[2007], 154.
72 Art. 164 Abs. 2 und 4 GMVO.
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der europaweiten Eintragung beim HABM ausgeschlossen ist, insofern sie mit der &lteren
Marke (sowie mit ihren erfassten Waren) ,,identisch® d. h. gleich ist. Der Européische
Gesetzgeber ist im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 der GMVO einen eintretenden moglichen
Umstand vorgeschrieben, wenn ,,wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der Zlteren
Marke* (sowie Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren) fiir
das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die dltere Marke
thren Schutz geniefit, ist in diesem Fall eine angemeldete europaweite Marke beim HABM
nicht registrierbar. Daneben schliefit die Verwechslungsgefahr in folgendem Sinn ein, dass
die erstreckte Marke mit der dlteren Marke ,,gedanklich in Verbindung® gebracht werden
kann. Als Grundsatz hatte das EuG in der Rechtsprechung Limoncello/LIMONCHELLO?"
dariiber eine eigene Auffassung vertreten: Beispielsweise miissten der Anmeldung einer
zusammengesetzten Marke mit Bildcharakter (sog. Wort-/ Bildmarke) die Beurteilung ihres
Gesamteindrucks und die Bestimmung ihres eventuell dominierenden Bestandteils (z. B.
derselben Bestandteil einer Wortmarke ,,SCHUHPARK“*’*) auf der Grundlage einer

visuellen Priifung geschehen®””.

Unter den Begriff ,ilterer Marke® kommen nach dem Art. 8§ Abs. 2 GMVO in
Berticksichtigung mit dem genannten Abs. 1 eine besondere Marke, welche mit einem
friiheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke verkniipft,
woraus mit der fiir diese Marken in Anspruch genommenen Prioritdt beriicksichtigt werden
kann, womit den spezifischen Kategorien angehdren (insb. GMen, nationale
mitgliedsstaatlichen eingetragenen Marken, internationale in einem Mitgliedsstaat wirkende
Marke sowie auf Grund internationaler Vereinbarung mit Wirkung in der Gemeinschaft
eingetragene Marke). Gemidll Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO ist die angemeldete Marke auf
Widerspruch des Inhabers einer dlteren Marke von der europaweiten beim HABM Eintragung
ausgeschlossen, selbst wenn wegen der Gleichheit oder Ahnlichkeit verkniipfende mit der
alteren Marke (?) oder der durch die beiden Marken enthalten Waren oder Dienstleistungen
(?) fir die Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen in dem auch erweiterten EU-
Gebiet der (neuen) Mitgliedsstaaten besteht (?), in dem die é&ltere Marke ihren Schutz
genieBt.”’® Unter ,,lteren Marken® hat der europiische Gesetzgeber im Art. 8 Abs. 2 Ziffer i

+ ii + iii + iv der GMVO im Sinne einer ,ilteren Gemeinschaftsmarke*, sogleich die in

273 Shaker di L Laudato & C Sas, EuG T-7/04 v. 15.6.2005 = wbl 2005, 473.
27 JELLO SCHUHPARK, EuG T-32/03 v. 8.3.2005 = wbl 2005, 275.

275 Bender, Mit Celltech iiber die Bainbridge, MarkenR 03/2008, 89.

276 Casa Editorial El Tiempo, EuG T-233/06 v. 22.4.2008 = wbl 2008, 384.
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einem (neuen) Mitgliedsstaat oder in einem zwischenstaatlichen Verzeichnis eingetragenen
Marken zu verstehen sind, verkniipfend mit dem friihren Anmeldetag bzw. Prioritit

277
vorgesehen.

Fiir die Begriindung der dlteren Rechte im Rahmen des Widerspruchs-, Nichtigkeits- und
Verletzungsverfahren treffen Abs. 2, 4 und 5 der Erweiterungsvorschrift in der GMVO
folgende prinzipielle Grundsitze: Gegen eine gemif3 Abs. 1 erstreckte dltere GMA oder GM
kann auf Grund einer &lteren nationalen Marke aus einem neuen Mitgliedsstaat, deren
Priorititsdatum vor dem Beitrittstag (1.5.2004) liegt, kein Widerspruch dann erhoben werden
und nicht die Nichtigkeitserkldrung bedurft werden. Ausnahme ist nur nach dem
Widerspruchsrecht gegen die innerhalb der sechs Monate vor dem Beitrittstag (1.5.2004)

angemeldeten GM im Sinne Abs. 3 der Erweiterungsvorschrift.

Ebenso gilt dies fiir sonstige dltere nationalen Kennzeichenrechte nach Art. 8§ Abs. 4

hinsichtlich einer nicht eingetragenen Marke ,,von mehr als lediglich értlicher Bedeutung “

und sonstige nationale Rechte, welche sich auf relative Nichtigkeitsgriinde nach Art. 53 Abs.
2 der GMVO begriindet sind. Normalerweise besteht darauf eine Mdglichkeit zu einer
eintretende erstreckte GM, welche auf Antrag beim Harmonisierungsamt oder auf Widerklage
im Verletzungsverfahren ebenfalls fiir nichtig erkldrt werden kann, sofern ihre Benutzung auf
Grund eines erforderlichen &lteren Rechts nach dem fiir dessen Schutz maBgebenden
Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann (insb. eines Namensrechts,

Rechts an der eigenen Abbildung, Urheberrechts, gewerblichen Schutzrechts).

Solche Rechte, welche gegen den Bestand der erstreckten GMen nicht mehr geltend gemacht
werden konnen, gestatten jedoch, sofern sie nicht bdsgldubig erworben worden war, einen
Anspruch auf Untersagung der Benutzung der erstreckten GM in den betreffenden neuen
Mitgliedsstaaten nach Abs. 5 der genannten Erweiterungsvorschrift. Ebenfalls gestattet einen
solchen Anspruch auf Untersagung der Benutzung solche nationalen Rechte, welche nur von
,ortlicher Bedeutung® sind, bzw. ohnehin nicht gegen die Giiltigkeit der GM geltend gemacht
werden konnten, sofern die folgenden Voraussetzungen des Art. 111 erfiillt sind. Der Inhaber
eines solchen nationalen Rechts in einem neuen Mitgliedsstaat wird darauf hinsichtlich des
Anspruchs auf Untersagung der Benutzung der GM also nur insoweit gestellt, wenn die

Erstreckung dieser GM nicht gescheht hétte.

27T INTEA/INTESA, EuG T-353/02 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326:
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Die Erweiterungsbestimmung, wonach ,erstreckte GMen* auf absolute und relative
Eintragungshindernisse, welche lediglich wiahrend des Beitritts entstehen, weitergehenden
Bestandschutz genieBen, gilt jedoch bei diesem Umstand eine Ausnahme: Wenn die GM
zwischen der Sechsmonats- Periode (1. November 2003 und dem 30. April 2004) angemeldet
wurde, kann nach Art. 165 (friiher Art. 142a) Abs. 3 GMVO auf der Grundlage eines dlteren
Rechts in einem neuen Mitgliedsstaat Widerspruch erhoben werden. Das éltere Recht muss in
den neuen Mitgliedsstaaten absolut betrachtet élter als die GM sein, darauf die Widerspruch
erhoben wird, wie Anmeldetag/Priorititstag/Tag des Erwerbs des nationalen Rechts vor dem
Anmeldetag der GM liegen muss und es gutgldubig erworben worden sein muss. Dieser
begriindete Widerspruch muss nach Art. 41 der GMVO innerhalb von drei Monaten nach der
Verdffentlichung eingereicht werden. Dieses ausnahmsweise Widerspruchsrecht gilt
unabhingig von dem Zeitpunkt, an dem die GMen- Anmeldung ver6ffentlicht wurde.
Angesichts der derzeitigen Bearbeitungszeit bei der Priifung von GMen- Anmeldungen sind

jedoch davon auszugehen, dass solche Verdffentlichungen erst nach der Erweiterung erfolgen.

Gegen die europaweite Eintragung einer vor dem Beitrittstag angemeldeten GM kann kein
Widerspruch auf Grund der relativen Eintragungshindernisse erhoben werden, wenn sie mit
einem dlteren Recht kollidiert, welches in den neuen Mitgliedsstaaten vor dem Beitrittstag
angemeldet oder erworben wurde. NachgemiB gilt es, dass eine GM ihrem Inhaber nicht das
Recht gestattet, einem Dritten zu verbieten (als seinen Namen, Adresse, Angaben iiber
geografische Herkunft oder Hinweise auf Warenzubehdr usw.), im geschiftlichen
Gemeinschaftsmarkenverkehr in besonderer Weise zu benutzen. Insbesondere konnten
Dritten, welche derartige Angaben in den neuen Mitgliedsstaaten (vor dem 1.1. 2007)
verwendet haben oder danach verwenden, konnen sich auf die Beschrinkung der

Gemeinschaftsmarkenwirkung berufen.

Jedoch koénnen die Inhaber dlterer mitgliedsstaatlichen Marken (bzw. Rechte) auf Grund
relativer Eintragungshindernisse gegen eine vor dem Beitrittstag angemeldete GM den durch
das Eintragungsverfahren vorgesehenen Widerspruch (z. B. bei Bulgarien und Ruménien
zwischen dem 1.7.2006 und 31.12.2006) nur ausnahmsweise erheben, sofern die beanstandete
GM wihrend der sechs Monate Frist vor dem Beitrittstag angemeldet wurde. Wenn ein
zuldssiger Widerspruch erhoben wurde, womit ein Widerspruch gegen eine in dieser Periode

angemeldete Marke, und ist dieser Widerspruch erfolgreich, damals hindert dies die
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Eintragung der angemeldeten beanstandeten Gemeinschaftsmarke. Daher muss das im
Widerspruchsprozess geltend gemachte nationale Recht also absolut betrachtet dlter sein als
die beanstandete Gemeinschaftsmarke (wie in einem dlteren
Anmeldetag/Prioritéitstag/Erwerbstag) und es muss sowohl gutglédubig (engl. “in good faith®)
erworben worden sein’’®. Deshalb muss der Widerspruch innerhalb von drei Monaten nach
der Veroffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung erhoben werden, also unabhéngig

davon, ob diese Verdffentlichung vor oder nach dem Beitritt auftritt.

Damit 6ffnet die Bestimmung im Art. 165 Abs. 3 der GMVO einen spezifischen genannten
Ausdruck: ,.Fenster fiir begriindeten Widerspruch“?”®, welcher gegen eine vor dem
Beitrittstag angemeldete GM auf Grund der Rechte von den neuen Mitgliedsstaaten richtete.
Beispielsweise wurde einen Anspruch fiir eine GM in Sechsmonats- Periode angemeldet und
vorteilhaft vom Priorititsdatum einer &lteren Marke (ab 1.November 2003), also

verdffentlichte nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europdischen Union.*®

z. B.: Am 1.November 2003 wurde einen Anspruch gegen die erstreckte Wortmarke ,,Betoza“ fiir
Kleidungen (KI. 25) wegen der spanischen Prioritédt ab 1.Mai 2003 angemeldet und am 10.Mai 2004
verdffentlicht. Dieser Anspruch gegen fragliche erstreckten GM steht zum begriindeten
Widerspruchsprozess des maltesischen Inhabers hinsichtlich des Wortes ,,Bezota® fiir dieselben
Waren (KI. 25), welche am 1. August 2003 angemeldet wurde. Dem Widerspruch wurde wegtrat
lassen, dass diese maltesische Registrierung kommt nicht in Kollision mit einem alteren Recht nach
dem Art. 8 Abs. 2 der GMVO wegen ,,alterer spanischer Prioritdt” in Anspruch dieser GM. Wenn
die maltesische Registrierung Anmeldungsdatum am 1.Mai 2002 hatte, sollte diese echte &ltere

Rechte beziiglich dieser Marke gemal Art. 8 Abs. 2 GMVO angerechnet werden.

Zunichst ist Art. 165 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2, 4 und 5 der GMVO auszulegen.
In Art. 8 Abs. 2 der GMVO ist der genannte Begriff ,,dlterer Marke* im Rahmen der GMVO
definiert. Unter dlterem Recht hilt man ein &lteres Recht, dessen Anmeldungs-, Prioritéts-,
oder Eintragungsdatum ilterer von dem Anmeldungsdatum ist, beziechungsweise sich solches
anwendbare Datum von der europaweiten Markenanmeldung in diesem Beitrittsfall
einzutreffen ist. Folglich ist in Art. 165 Abs. 4 der GMVO ausdriicklich bestimmt, dass auf

Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im

78 Kerly’s, Par. 6-219.
27 Monguiral/Rogers, [2004]E.LP.R., 50.
2% Monguiral/Rogers, [2004]E.LP.R., 50.
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geschéftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts ,,von mehr als lediglich ortlicher
Bedeutung® die angemeldete Marke von der Eintragung beim HABM ausgeschlossen ist,
insofern und soweit nach dem fiir den Kennzeichenschutz malBgeblichen Recht der
Europdischen Gemeinschaft oder des Mitgliedsstaates, weitergehende zum einen
entsprechende Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Anmeldungstag der GM, bzw. vor
dem Tag der fiir die Anmeldung der GM in Anspruch genommenen Prioritit erworben
worden sind, wihrend zum anderen dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht,
die Benutzung einer jiingeren Marke zu untersagen. Weiter begriindet sich Widerspruch des
Inhabers einer dlteren Marke auf Abs. 5 des Art. 8 GMVO, insofern sie mit der dlteren Marke
»identisch® ist oder dieser ,,dhnlich* ist und fiir Waren oder Dienstleistungen eingetragen
werden soll, welche nicht denen dhnlich sind, fiir die eine dltere Marke schon eingetragen ist,
sofern es sich im Falle einer dlteren GM um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im
Falle einer dlteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedsstaat bekannte
Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die
Wertschitzung der élteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzen  und  beeintrichtigen  wiirde.  Gleiches entstechen neue relative
Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgriinde, insbesondere auf der Grundlage élterer
Rechte, welche vor dem Beitritt in den neuen Mitgliedsstaaten bereits bestand worden sind.
Durch Abs. 2 — 5 ist das Bestandschutzprinzip als eine Ausnahme in diesem Hinblick
verwirklicht, deshalb auf solche Griinde eine erstreckte angemeldete oder eingetragene

Gemeinschaftsmarke nicht zuriickgewiesen oder fiir nichtig erklart werden kann.

Ein gemeinschaftsrechtlicher Wissenschaftler Schennen hat in diesem Abs. 3 eine
»systemwidrige Ausnahme® gemerkt, womit ein Sonderwiderspruchsrecht gebildet wird.
Demgegeniiber bestimmt Abs. 5 der Erweiterungsvorschrift, dass solche dlteren nationalen
Rechte, welche der Giiltigkeit der erstreckten GM nicht entgegengesetzt werden kdnnen, in
dem betreffenden Mitgliedsstaat einen begriindeten Anspruch auf Untersagung der Benutzung
der GM geben. Damit ist der Inhaber eines solchen élteren Rechts in demselben Umstand wie
vor dem Beitritt: In einer Seite hatte er ein ausschlieBliches Recht in seinem Mitgliedsstaat
und in anderer Seite konnte noch nicht fiir diesen Mitgliedsstaat geltende GM angreifen.
Allerdings wird dieses Prinzip durch den Ausschluss der Geltendmachung von Rechten

ausgeformt, welche mit bosgliubiger Absicht erworben wurden®'.

21 Art. 165 Rn. (3) und (5) GMVO.
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¢) Keine Nichtigerkldrung im Sinne erstreckter GMen
nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten
Nach Art. 165 Abs. 4 GMVO sind bestimmte ,erstreckte GMen“ auch vor der
Nichtigerklirung auf der Grundlage absoluter Nichtigkeitsgriinde geschiitzt,*? welche erst im
Rahmen des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates schon entstanden sind. Hier kann eine
beschriebene Ausdruck im Sinne der offentlichen und moralische Politik erscheinen, darauf
der Inhaber einer erstreckten GM in einer Sprache von den Sprachen der neuen
Mitgliedsstaaten nicht zuriickgewiesen werden darf, weil dies schon bevor beriicksichtigt
wurde. Sowohl ist in der Praxis die Beobachtung eines VerstoBes gegen die absoluten
Eintragungshindernisse”” wihrend der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke mit dem
erfassten  Nichtigkeitsgrund, womit auf die Ausfiihrungen zu den absoluten
Schutzverweigerungsgriinden verwiesen werden kann. Diese Bestimmung spricht im
essentiellen Sinne, dass gegen eine GM keine absoluten und relativen Nichtigkeitsgriinde
vorgebracht werden konnen, sofern sich diese erst auf Grund der Erweiterung ergeben haben.
Dies bedeutet fiir die bestimmte Frist, dass vor dem 1.11.2003 angemeldete GMen nicht durch
einen Nichtigkeitsprozess von Inhabern nationaler Rechte mit fritherer Prioritdt angegriffen
werden konnen. Sogleich diirften Nichtigkeitsantrdge von Inhabern dlterer nationaler Rechte
ausscheiden, welche die Widerspruchsfrist einer innerhalb der vorgesehenen Sechsmonats-
Frist angemeldeten GM verpasst haben und im Widerspruchsprozess unterlegen sind. Fiir den
Autor Herzog kommt in der Frage, ob diese Losung im Hinblick auf die letztgenannten
Fallgruppen zuléssig ist, jedoch betreffende erstreckte GMen ,,in ihrem Bestand* geschiitzt
werden konnen. Betreffende Anspriiche fiir die GMen, welche seit dem Beitrittstag vom
Harmonisierungsamt angemeldet worden sind, werden im Licht von den allen absoluten
Eintragungsverweigerungsgriinden gepriift, einschlieBlich diese, welche spezifisch fiir die

neuen Mitgliedsstaaten sind.

Bsp.: Einen Anspruch gegen die Gemeinschaftsmarke wurde in der vorgenannten Rechtssache nach
dem Beitrittstag (d. h. nach 1.Mai. 2004) als Wort ,,Lod* fiir Eis angemeldet, demzufolge sie auf
Grund des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO als beschriebene Angabe abgelehnt wurde, weil sie ,,in

Polnisch deutlich beschrieben ist.

22 Art. 52 GMVO.
23 Art. 7 GMVO.
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Ebenso  konnen  ,erstreckte = Gemeinschaftsmarken  nicht  wegen  relativer
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Nichtigkeitsgriinde™" fiir nichtig erkldrt werden, sofern das éltere innerstaatliche Recht in

einem der neuen Mitgliedsstaaten vor dem Beitrittstag bereits angemeldet oder erworben

wurde. Dies bedeutet, dass ,,alle GMen*, welche vor dem Beitrittstag angemeldet wurden,
konnen geméB Art. 165 Abs. 4 der GMVO nicht wegen des Bestehens dlterer Rechte fiir
ungiiltig erklart werden, welche in einem Beitrittsstaat vor dem Beitritt schon eingetragen,
angemeldet oder erworben wurden. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung trigt mit dieser
Erweiterungsbestimmung zur Tatsache konkrete Geltung, womit die territoriale Gebiete der
Beitrittsstaaten und das gesamte geografische Gebiet der erweiterten FEuropéischen
Gemeinschaft vor dem Beitritt getrennte Schutzterritorien waren und dadurch unabhéngig von
bestehenden Rechten in den Beitrittsstaaten erforderliche erstreckte GMen wirksam erworben

werden konnten.

Nach der Interpretation von Herzog soll auch die Sechsmonats-Frist des Art. 165 Abs. 3 vor
dem Beitrittstag fiir Widerspriiche gegen erstreckte GMen ebenso fiir das Nichtigkeitsprozess
anwendbar sein. Dabei kommt er zum Ergebnis, wonach nur vor dem 1.11.2003 angemeldete
Gemeinschaftsmarken von Inhabern nationaler Rechte mit fritherer Prioritdt nicht durch ein
Nichtigkeitsverfahren nach den  gemeinschaftsrechtlichen  Erweiterungsvorschriften
angegriffen werden konnen. Darin kann dem Wortlaut des Art. 165 Abs. 4 ein Anhaltspunkt
entnommen werden, wonach die Sechsmonats- Frist des Abs. 3 auch fiir
Nichtigkeitsverfahren anwendbar sein soll, was noch mit Gesamtzweck des Artikels iiber die
Erweiterung in Beriicksichtigung anzunehmen sein kann. Seine Systematik geht prinzipiell

5 einen

vom Bestandschutz erstreckter GMen aus und erlaubt nur in Ausnahmefillen®®
Widerspruch auf Grund élterer nationaler Rechte. Darauf kann ohne weitere Anhaltspunkte
nicht angenommen werden, so dass die besprochene Frist fiir das Nichtigkeitsverfahren auch
beachtlich sein soll. ,,Erstreckte GMen* konnen keinesfalls aus solchen Griinden fiir nichtig
erklart werden, insofern diese Griinde wihrend des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates im
Zusammenhang mit dieser GM schon entstanden sind. Beispielsweise wurde eine GM nach
dem Beitrittstag (1. Mai 2004/1.1.2007) angemeldet und vorteilhaft von einem

Priorititsdatum, welches vor dem Beitrittstag schon erworben ist, demzufolge auf Grund der

absoluten Nichtigkeitsgriinde vernichtet werden kann oder als Nachteil eines élteren Rechts in

24 Art. 53 GMVO.
25 Art. 165 Abs. 3 GMVO.
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einem neuen Mitgliedsstaat vor dem Anmeldungsdatum oder nach der Prioritdt im Verhéltnis

zur fraglichen GM vorhergeschiitzt ist.**°

1. Bsp.: Eine GM wurde am 2.Mai 2004 gegeniiber einer deutschen Prioritdt ab 1. Dezember 2003
angemeldet und nachtrdglich als das Wort ,,Tani“ im europdischen Register registriert, welches
,»billig* in Polnisch bedeutet. Dritte Partei konnte einen Nichtigkeitsantrag gegen diese europdische
Marke vom HABM auf Grund des Art. 52 Abs. 1 lit. a der GMVO in Beriicksichtigung annehmen,
jedoch wurde sie gegen den Ausdruck der Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO im Fall der
fehlenden Unterscheidungskraft registriert.

2. Bsp.: Zur Benutzung beider Marken in Deutschland und der Tschechischen Republik hélt man, dass
eine GM fiir das Wort ,,Tuli“ am tschechischen Beitrittstag (1. Mai 2004) gegeniiber deutscher
Prioritdt ab 1. Dezember 2003 angemeldet wurde, ist dem Inhaber zur tschechischen Registrierung

einer Wortmarke ,,Tuli®, die in Kollision mit erstreckter GM einzutreten, eingeschlossen.

Némlich wollte der Inhaber dieser tschechischen Marke den Nichtigkeitsantrag vom HABM
auf Grund des Art. 53 Abs. 1 lit. a beantragen, insofern eine nach Art. 8 Abs. 2 genannte
dltere Marke bestand und andere Voraussetzungen des Art. 8 auch erfiillen sollte, deshalb sich
ein Anmeldungs- oder Priorititsdatum auf seine Markenrechte begriindet wurde, wie dieses
Datum vor dem 1. Dezember 2003 fillt, deshalb diese dltere das Prioritdtsdatum von der

Registrierung dieser GM hatte.

d) Als Nachteil schwieriger Nachweis der Bosglaubigkeit
Notwendig ist fiir einen Widerspruch nach Art. 165 Abs. 3 GMVO sowohl als auch fiir die
Untersagung der Benutzung nach Art. 165 Abs. 5 die Gutgliubigkeit des Erwerbers des
dlteren nationalen Rechts gefordert. In Ermangelung einer Definition des
Gutgldubigkeitsbegriffes konnten im Konfliktfall fiir den Beweis der Bosglaubigkeit eines
Markenerwerbers gewisse Probleme beriihren. Dies wird vollig zu einer Beweislastumkehr
fiihren, worauf der beschuldigte Inhaber einer erstreckten GM die Bosglaubigkeit des
Erwerbers des dlteren nationalen Rechts beweisen soll. Sogar erwiahnt die GMVO in den Art.
52,54 und 111 GMVO den Bosglaubigkeitsbegriff, aber darin keine weitere Definition besagt
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wird, sondern geht es im nationalen maB3geblichen Recht weiter.”’ Zunéchst kommt dabei ein

neues Problem mit dem Nachweis der Bosgldubigkeit von den jeweiligen zustidndigen

2% Monguiral/Rogers, [2004]E.LP.R., 50.
27 Vgl. unverbindliche Fallstudie iiber die Bosgliubigkeit v. 31.1.2003 in Webseite des HABM:
http://oami.eu.int/de/enlargement/mechanisms.htm.
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Behorden und Gerichten in  den neuen Mitgliedsstaaten als ein Teil des

Gemeinschaftsmarkenrechts in der GMVO unterschiedlich interpretiert wird.

Damit ist auch zu beachten, dass sich direkt daraus ein weiteres Problem fiir Inhaber
erstreckter GMen ergeben konnte. In vielen osteuropéischen Landern wird der Antragsgegner
in einem provisorischen Verfahren vor Erlassung einer Einstweilige Verfiigung nie gehort. In
einem solchen Fall wire es dem Inhaber einer erstreckten Gemeinschaftsmarke gar nicht
erreichbar, sich gegen den Unterlassungsanspruch auf Grund einer bosgldubig angemeldeten
Marke zu verteidigen, wobei er mangels rechtlichen Gehors im provisorischen Verfahren
nicht die Bosglaubigkeit des Gegners beweisen kann. Der Inhaber einer erstreckten GM kann
beispielsweise in der Tschechischen Republik lediglich im Rahmen eines innerhalb von 15
Tagen entsprechenden Rechtsmittels gegen die EV verweisen, wodurch dem Rechtsmittel

,keine aufschiebende Wirkung* zufolgt.

Sonst haben die Einstweiligen Verfiigungen in Gemeinschaftsmarkenpraxis eine besondere
grofle Bedeutung. In der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist diese Mdglichkeit geméf Art.
103 der GMVO fiir die Verletzungsfille im Sinne einer GM vorgesehen, so dass nach Abs. 1
desselben Artikels bei den Gerichten eines Mitgliedsstaates (einschlieBlich der
Gemeinschaftsmarkengerichte) in Bezug auf eine erstreckte GM alle einstweilige Mallinahme
beantragt werden konnen, welche im Recht dieses erweiterten Staates fiir eine nationale
betreffende = Marke  vorgesehen  sind. Weiter  konnen  die  kompetente
Gemeinschaftsmarkengerichte mit einer internationalen Zustdindigkeit gemal3 Art. 97 Abs. 4
solche einstweiligen Mafinahmen mit europaweiter Wirkung anordnen:**® Einerseits ist Art.
23 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001%% iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
anzuwenden, falls die Parteien dazu  vereinbaren, dass ,ein  anderes
Gemeinschaftsmarkengericht zustdndig sein soll“ und andererseits ist Art. 24 derselben
Verordnung anzuwenden, falls der Beklagte sich auf das Verfahren vor einem anderen
Gemeinschaftsmarkengericht einldsst. Dies kommt nur in Berilicksichtigung, insofern die
Voraussetzungen von Abs. 1, 2 und 3 des Art. 97 nicht anwendbar sind, wonach konkreter

Wohnsitz oder Niederlassung von Beklagter, weitergehende des Kligers oder

2 ygl. Art. 103 Abs. 2 GMVO.

2 VO (EG) Nr. 44/2001 DES RATES vom 22. Dezember 2000 iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen = ABI-EG L 12/1 v.
16.1.2001.
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beriicksichtigter Harmonisierungsamtssitz nicht fiir die genannte Zusténdigkeit benutzt wird.

Allerdings kann sich ein Problem daher aufscheinen, dass durch ein einstweiliges
Verfligungsverfahren wegen Verletzung einer GM deren Schutzfihigkeit wegen des
Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses weder wirksam bestritten werden noch
im Rahmen der Widerklage geltend gemacht werden kann, stellt sich somit im nationalen
mitgliedsstaatlichen Gemeinschaftsmarkenverletzungsprozess nicht, wenn eine Widerklage

gegen den Bestand der GM in einem Mitgliedsstaat rechtsmiBig noch erreichbar ist.

G. Irrefiihrungsweise und Verstofl gegen die guten Sitten
von erstreckten GMen
Eine erstreckte GM kann in den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls irrefithrend sein oder
gegen die Offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoffen. Diese absolute
Eintragungshindernisse bzw. Nichtigkeitsgriinde haben auf die Giiltigkeit der erstreckten GM
nach der Bestimmung iiber den Bestandschutz prinzipiell keinen Einfluss. Es wére also auch
in diesen Fillen deutlich ausdriicken, sofern die Benutzung solcher Marken in den neuen
Mitgliedsstaaten nach dem jeweiligen nationalen maBgeblichen Recht untersagt werden
konnte, solange nach dem nationalen Recht die Benutzung einer nationalen Marke in dieser
Fillen untersagt werden kann®*’. Die absolute Griinde fiir die Eintragungsverweigerungen,
welche ab dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten aufgetaucht wurden, schlieen auch
beschreibenden, gattungsmdfigen und tduschenden (irrefiihrenden) Charakter hinsichtlich

einer Marke ein, obwohl es nach der 6ffentlichen Ordnung oder Moral entgegensteht.”"

H. Beriicksichtigung erstreckter Rechte in den neuen Beitrittsstaaten
Der Art. 165 Abs. 5 der GMVO ermoglicht den Inhabern der in den Beitrittsstaaten
bestehenden Altrechte, welche der Inhaber vor dem Beitrittstag erworben hat, bei Verletzung
threr Rechte von einer GM ,einen Anspruch auf Unterlassung der Benutzung einer
erstreckten GM* im jeweiligen Schutzstaat. Der Bestandschutz dieser Altrechte wird somit
durch einen ausdriicklich geregelten Abwehranspruch gegen die Benutzung einer auf die
neuen Mitgliedsstaaten erstreckten Gemeinschaftsmarke erginzt und festgestellt. Nach Art.
165 Abs. 5 der GMVO kann die Unterlassung der Benutzung einer erstreckten GM
durchgesetzt werden, falls das nationale Recht einen solchen Anspruch vorsieht. Bei anderen

Altrechten beziiglich einer Marke verlangt auch der Art. 165 Abs. 5 der GMVO, dass das

20 Art. 110 Abs. 2 GMVO.
1 Art. 7 Abs. 1 Lit. f der GMVO.
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Recht in diesem Fall gutgliubig erworben wurde. Es ist nicht ganz eingedeutet, ob das
Erfordernis der Gutgldubigkeit ebenfalls fiir angemeldete und eingetragene Marken gilt. Nach
der Auffassung der deutschen Autoren redet man dariiber die englische und die franzdsische
Fassung des Art. 165 Abs. 5 der GMVO,**? jedoch ist eher durch die deutsche Fassung dieses
Gebietes klargestellt.

Auf Grund der automatischen Erstreckung und des Bestandschutzes werden fiir alle erstreckte
GMen, welche vor dem Beitrittsdatum im europdischen Register (HABM) schon angemeldet
oder eingetragen wurden, weitergehende ab diesem Beitrittsdatum (wie ab 1. Mai 2004) in
den neuen Mitgliedsstaaten durchsetzbar sein. Es kann somit sich durch die eintretenden
Konflikte mit nationalen Rechten einzutreffen sein, welche in den neuen Mitgliedsstaaten vor
deren Beitritt erworben wurden. Diese nationalen Rechte umfassen alle Rechte, welche als
Grundlage fiir einen Widerspruch im Sinne Art. 8 der GMVO oder einen Antrag auf
Nichtigerklarung im Sinne Art. 53 GMVO in Betracht kommen koénnen. Um der Inhaber
nationaler Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten ihre Rechte zu schiitzen, kann die Benutzung
einer erstreckten GM in dem betroffenen Mitgliedsstaat wegen dlterer Rechte untersagt sein.
Eine erstreckte GM ist in der gesamten erweiterten EU giiltig und durchsetzbar in Einklang
mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung, also nur soweit ihr kein dlteres nationales Recht
entgegensteht. Die erstreckte GM kann also gegeniiber einem dlteren nationalen Recht nicht

durchgesetzt werden.

Vielmehr kann der Inhaber eines solchen Rechts die Benutzung der erstreckten GM in einem
neuen mitgliedsstaatlichen Gebiet untersagen®”>. Die Mdglichkeit, auf Grund eines élteren
nationalen Rechts die Benutzung einer GM zu untersagen, ist in Art. 110 und 111 der GMVO
in Einklang mit dem nationalen mal3geblichen Recht vorgesehen. Ausdriicklich wird durch
diese Bestimmung auf nationale Rechte ausgedehnt, welche in den neuen Mitgliedsstaaten vor
dem Beitrittstag erworben wurden. Diese Ausnahme ist also auf das jeweilige Gebiet
beschrénkt, in dem das dltere nationale Recht giiltig ist. Ferner kann der Inhaber eines solchen
dlteren Rechts das territoriale Benutzungsverbot nur damals fiir sich in Anspruch nehmen,
falls er das dltere Recht gutgldaubig erworben hat. Allerdings hat der Inhaber eines édlteren

nationalen Rechts die Moglichkeit, vor einem nationalen Gericht gegen die Benutzung einer

2 Knaak/ Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns =
GRUR Int. 2005, 888.

2% Mitteilung Nr. 05/03 des Prisidenten des europdischen Amtes v. 16. Oktober 2003 iiber die Erweiterung der
Européischen Union im Jahr 2004: 3. Beriicksichtigung erworbener Rechte in den neuen Mitgliedstaaten;
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erstreckten GM im Rahmen des nationalen Rechts zu klagen. Namlich sind die
anzuwendenden Verfahrensvorschriften und das mallgebliche materielle Recht des

zustidndigen nationalen Gerichts im jeweiligen nationalen Recht geregelt.

I. Erstreckte GMen und mogliche Schranken- Schranken
Eine erstreckte GM kann in der Sprache eines neuen Mitgliedsstaates beschreibend sein,
keine Unterscheidungskraft besitzen oder einen Gattungsbegriff darstellen. Der gewéhrte
Bestandschutz erstreckter GMen bedeutet also nicht, dass die Inhaber solcher Marken
zusitzlich Rechte an Zeichen erreichen konnen, welche in den neuen Mitgliedsstaaten

beschreibend oder nicht unterscheidungskriftiec sind. Wer solche Zeichen in den neuen

Mitgliedsstaaten benutzt, kann sich gegen die vorgelegene Verletzung unter Berufung auf Art.
12 GMVO d. h. auf Beschriankungen der Gemeinschaftsmarkenwirkungen zu Wehr setzen.
Gleichzeitig kann eine erstreckte GM in einem neuen Mitgliedsstaat auch irrefiihrend sein
oder gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoBen. In diesen Féllen kann
man sich auf Art. 110 Abs. 2 GMVO berufen. Daher kann die Benutzung solcher Marken im
jeweiligen neuen Mitgliedsstaat nach dem mafigeblichen nationalen Recht d. h. nach dem

Zivil-, Verwaltungs- und Strafrecht untersagt werden.

J. Bestehende nationale Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten
Sonst seit dem Beitritt gelten die erstreckten GMen in den neuen Mitgliedsstaaten und
genieBen dann in diesen Mitgliedsstaaten nur die Erstreckungsprioritit vor dem Beitrittstag
(bzw. vor 1.5.2004). Als Ausgleich zur automatischen Erstreckung der bereits bestehenden
eingetragenen (bzw. angemeldeten) Gemeinschaftsmarken unter der Bestandschutzvorschrift
sind fiir die Interessen der Inhaber élterer nationaler Rechte durch die Mdglichkeit auf die
territoriale zivilrechtliche Unterlassung der Benutzung erstreckter GM im betroffenen
Mitgliedsstaat beriicksichtigt worden. Diese Maoglichkeit, die Unterlassungsbenutzung
hinsichtlich einer erstreckten GM auf Grund eines &lteren im jeweiligen Mitgliedsstaat
bestehenden Rechts geltend zu machen, ist im Gemeinschaftsmarkenrecht unabhingig von
der EU-Erweiterung ,,als Rechtsinstitut“ schon vorgesehen. Die neue Ansicht der EU-
Osterweiterung liegt dadurch, dass die erstreckten GMen in den neuen Mitgliedsstaaten nur
den Prioritdtstag vor dem Beitrittstag (bzw. vom 1.1.2007) genieBen. Dariliber kann man
besprechen, sofern der tatsdchliche Anmeldetag (bzw. Priorititstag) der jeweiligen GM in
einem neuen Mitgliedsstaat der Europidischen Union doch absolut dlter ist. Infolge dieser

Tatsache sind zur Geltendmachung der Benutzungsuntersagung ,,alle vor dem Beitrittstag

112



eingetragenen, angemeldeten oder gutglaubig erworbenen innerstaatlichen Marken* oder

sonstigen nationalen Rechte ,,als relativ dlter* und ebenso potentiell konfliktfahig anzusehen.

Folglich umfasst Art. 165 Abs. 5 GMVO entsprechende Rechte im Zusammenhang mit den
nationalen Marken, die ein konkretes Priorititsdatum haben, welches vor dem Beitrittstag
notiert ist. Die Konfliktfdhigkeit der nationalen Rechte folgt teilweise aus dem
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Gemeinschaftsmarkenrecht  (als relative  Eintragungshindernisse bzw. relative

Nichtigkeitsgriinde”

) und teilweise direkt aus dem malBgeblichen nationalen materiellen
Recht*”®. Daher sind die erstreckten GMen in der gesamten Europiischen Union giiltig,
jedoch hat der Inhaber eines relativ dlteren nationalen Rechts (“prior rights“*’) die
Moglichkeit, vor einem nationalen Gericht die Unterlassung der Benutzung zu beantragen.
Der Inhaber eines solchen &lteren Rechts kann das territoriale Benutzungsverbot nur damals
fiir sich in Anspruch (als das ausnahmsweise gestattete Widerspruchsrecht) nehmen, sofern er
das dltere Recht ,,gutglaubig™ erworben hat. Auf Grund der élteren Rechte diirfen ergebender
Unterlassungsanspruch doch nicht nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht verwirkt sein, was
nur dann im betroffenen Fall wire, sofern der Inhaber des édlteren nationalen Rechts die

Benutzung der jiingeren Gemeinschaftsmarke wihrend eines Zeitraums von fiinf aufeinander

folgenden Jahren in Erfahrung dieser Benutzung damals wissentlich geduldet hétte.

Allerdings konnte nicht der Inhaber einer nationalen Marke in diesen Umstdnden suchen, die
GM auf Grund des dlteren nationalen Rechts zu untersagen. Der Inhaber von solcher
nationalen Marke wollte, jedoch konnte die Benutzung von der GM in den neuen

Mitgliedsstaaten in der Frage zu widersetzen sein.

z. B.: Beispielsweise wurde das Wort ,, Trajin* als eine GM am 1. April 1996 angemeldet. Diese GM
ist als Nachteile zur neuen Mitgliedsstaaten von dem Beitritt am 1. Mai 2004 erstreckt worden. Dann
legte ihrer Inhaber gegen eine dhnliche Registrierung ,Trajon” eine Nichtigkeit- und
Verletzungsklage vor dem zustindigen Gericht in Ljubljana hinter, welche in Slowenien am 1.
Februar 2004 (vor dem Beitritt) beantragen wurde. Denn sind die slowenische Marke vor dem Beitritt
angemeldet worden, deshalb es nicht den Gegenstand fiir alle Nichtigkeits- und Verletzungsklage von
dem GM-Inhaber sein konnte. Allerdings sind die Rechte auf Registrierung der GM in Slowenien
nur seit dem Beitritt (ab 1.Mai 2004) durchsetzbar, aber ,,0hne irgendeine riickwirkende* ab 1. April

24 Art. 8 GMVO.

25 Art. 53 GMVO.

2% Art. 110 und 111 GMVO.
27 Kerly's Par. 6-223.
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1996. Trotz der Registrierung solcher GM konnte nicht wegen einer spiter von 1. April 1996
angemeldeten, also vor dem Beitritt (vorher ab 1. Mai 2004) slowenische Marke widersetzt werden
kann. Demgegeniiber garantiert die Bestimmung in Art. 165 Abs. 5 der GMVO, dass der Inhaber von
der slowenischen Registrierung die Benutzung der registrierten GM auf dem slowenischen
Territorium widersetzen kann Hinsichtlich dieser europaweiten Registrierung konnte jedoch
konkretes Hindernis auf Grund der mafgeblichen slowenischen Rechte gemangelt sein, welche vor

dem Beitritt Slowenien zur Européischen Union entstanden ist.

Der Osterreichische Autor Griinzweig enthélt, dass eine erstreckte GM in der gesamten
erweiterten EU einheitliche Geltung hat, obwohl sie gegeniiber édlteren Priorititsrechten in
den neuen Mitgliedsstaaten nicht durchsetzbar sein kann. Praktisch kann der Inhaber eines
dlteren Rechts mehr aus einem neuen Mitgliedsstaat dem Inhaber die Benutzung erstreckter
GM durch ein Widerspruchs- oder Nichtigkeitsantrag, oder andererseits zivilrechtlich (wie als
zivilrechtliche ~Anspruchsmdglichkeit von Inhabern dlterer Rechte in den neuen
Mitgliedsstaaten), untersagen®®. Dies bedeutet der konkrete Ausgleich fiir die automatische
Erstreckung und den Bestandschutz der Gemeinschaftsmarke. Die Moglichkeit von
Unterlassungsanspruch besteht lediglich fiir den Mitgliedsstaat, wobei das ,,dltere nationale
Recht” besteht. Grundsitzlich kann die GM in allen neuen Mitgliedsstaaten giiltig und
durchsetzbar sein, deshalb ihre Benutzung in einzelnen Mitgliedsstaaten untersagt werden
kann. Jedoch besteht die Unterlassungsanspruchsmoglichkeit, sofern der Inhaber des
nationalen &lteren Rechtes im Beitrittsstaat zur Erlangung seines Rechtes bosgldubig war.
SchlieBlich ist der Unterlassungsanspruch vor den nationalen, fiir Markensachen kompetenten
Gerichten nach nationalem Recht im jeweiligen Beitrittsstaat durchzusetzen. Hier sind die
folgenden zivilrechtlichen Anspriiche als Bereicherung und Schadensersatz jedoch
ausgeschlossen. Der Bestandschutz einer GM fiihrt nicht zum Umstand, in dem der Inhaber
dieser GM in einem neuen Mitgliedsstaat entsprechende Rechte erwirbt, sofern die Marke in
diesem neuen Mitgliedsstaat nicht wunterscheidungskrdftig, beschreibend oder ein
Gattungsbegriff darstellt. Insofern dies in einem Fall zu betreffen ist, konnen sich Dritte in
diesem Mitgliedsstaat auf die Beschrinkung der Gemeinschaftsmarkenwirkung nach Art. 12
GMVO berufen, sofern sie solches Zeichen gebrauchen. Zunichst besteht auch in den
Beitrittsstaaten die Moglichkeit, gegen dieser GM wegen Versto3 der Rechts- oder der
offentlichen Ordnung (fr. Ordre Public) anzugreifen, sofern die GM in einem Beitrittsstaaten

. . . L. 209
irrefiihrend oder sittenwidrig ist™".

2% Griinzweig, ecolex 2004, 344.
29 Art. 110 Abs. 2 GMVO.
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Nach der Auffassung von Osterreichischem Autor Boesch wurde etwas anders als im
besprochen Widerspruchsfall im Sinne einer ,,relativ gesehen élteren Prioritét™ des nationalen
Rechts zur Untersagungsbenutzung der erstreckten GM gereicht. Dabei wird auch die
Gutglaubigkeit des Erwerbers (wie zum Fall des ausnahmsweise gestatteten Widerspruchs)
als notwendig bertlicksichtigt, deshalb er sich auf das éltere nationale Recht wie in Folgenden
stiitzen kann: SchlieBlich kann die Untersagungsbenutzung von Gemeinschaftsmarken auf der
Grundlage ilterer Rechte im Sinne Art. 8 GMVO und Art. 53 Abs. 2 verlangt werden®®.
Ebenso ist daher zu beachten, dass der Anspruch auf Unterlassungsbenutzung der GM wegen
alterer Rechte nicht bereits verwirkt sein darf. Der Anspruch auf Unterlassungsbenutzung ist
nur dann verwirkt, insofern der Inhaber des élteren Rechts eine flinfjahrige Benutzung der
jingeren GM im betreffenden territorialen Schutzbereich des dlteren Rechts wissentlich
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geduldet hat™'. Die Verwirkung gilt also nur fiir Anspriiche, welche sich auf &ltere
Markenrechte und sonstige Kennzeichenrechte nach Art. 8 Abs. 2 und 4 GMVO begriinden,
wiahrend Anspriiche auf Grund der in Art. 53 Abs. 2 GMVO genannten Rechte nicht durch
die Duldung der Benutzung verwirken konnen. AuBerdem tritt die Verwirkung des
Anspruchs lediglich fiir die Waren und Dienstleistungen ein, welche von dem élteren Recht
umfasst ist und fiir welche die jiingere GM im jeweiligen territorialen Schutzbereich des
dlteren Rechts tatsdchlich benutzt wird. Das Verfahren auf Untersagungsbenutzung richtet
sich nach den nationalen maflgeblichen Bestimmungen, aber in Einklang mit unmittelbarem

Art. 110 GMVO des betreffenden Mitgliedsstaates, in dem das éltere Recht registriert ist, auf

dessen Grundlage die Benutzung der erstreckten der GM untersagt werden soll.

Allerdings besteht die Absicht bei den betreffenden bosgldubigen Anmeldungen gemangelter
erstreckter GM im Beitrittsstaat (wie z. B: der Erpressung von Geld oder anderen Giitern oder
Vorteilen zur Nutzungsgenehmigung der GM). Besonders gefidhrdete Zielgruppen sind kleine
und mittelgroBe Firmen, welche keine nationalen Marken in den Beitrittsstaaten besitzen.
Néamlich kénnen bosglaubige nationale Anmeldungen in den Beitrittsstaaten verschiedene
Hintergriinde haben (als Korruption, unfairer Wettbewerb). Allerdings ist der Schutz von
bosgldubigen Anmeldungen moglich durch rechtzeitige Markenanmeldungen bis zum
31.10.2003 in den neuen Beitrittsstaaten. In diesem Hinblick sind besonders niitzlich die
Uberwachung der Anmeldepraxis im Wettbewerbsumfeld und im Generellen durch
Recherchen und die Einreichung von Bemerkungen Dritter beim HABM in Alicante. Wie

sich die Erweiterungsbestimmung des Abs. 5 mit dem Bestand der GM beschéftigen, hdngt es

39 Nach Art. 110 und 111 GMVO.
3T Art. 110 Rn. 7 GMVO (2010).
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besonders davon ab, ob deren Benutzung auf dem Erstreckungsterritorium untersagt werden
kann. Unter den Bedingungen des Art. 110 und 111 der GMVO kann der Inhaber eines
nationalen gewerblichen Rechts, welches vor dem Beitrittsdatum gutgldubig erworben oder
angemeldet wurde, wobei ein vor dem Beitrittsdatum liegendes Prioritdtsdatum geltend
machen kann, die Benutzung einer nach Art. 165 Abs. I GMVO bestimmten erstreckten GM
untersagen. Dann kommt es zum ersten Ansicht unmogliche Folge, gegebenenfalls wegen
einer am 30.4.2004 angemeldeten nationalen Marke die Benutzung einer am 1.4.1996
angemeldeten GM untersagt werden kann. Damit ist diese Ansicht jedoch vertretbar, worauf
die 1996 angemeldete GM zum damaligen Zeitpunkt keinen Schutz (wie in Polen)
beansprucht hat, wohingegen die Schutzlage der polnischen Marke riickwirkend
beeintrachtigt wiirde, sofern sie nachtriglich gezwungen wire, im Verhiltnis zu einer
»identischen oder dhnlichen Marke* zu sein. In einem Ausnahmefall kommt in der Frage, ob
die nationale Marke nicht einzig zum Zweck angemeldet wurde, um die GMen zu mangeln.
Umso sog. bekanntes ,,Marken- grabbing* auszuschlieBen, miissen durch die kompetenten
Gerichte durch das Anspruch ausschlieendes Merkmal der ,,bosglaubigen Anmeldung® in
einer Weise interpretiert werden, welche den GM-Inhabern nicht in einer aussichtslosen Lage
zuriickldsst.  Beispielsweise widre an eine Beweislastumkehr  zugunsten des
Gemeinschaftsmarkeninhabers, sogar in denjenigen Féllen, in denen die nationale Marke
identisch oder quasi identisch sowohl Erzeugnis oder Dienstleistungsverzeichnis mdglich

auch (teil-)identisch ist.

K. Kollision zwischen den erstreckten GMen und Altrechten
in den neuen Beitrittsstaaten
Ein fiktiver beschriebener Beispielsfall von den deutschen Autoren konnte weitergehende
Kollisionssituation zwischen GMen und Altrechten in den Beitrittsstaaten nach den genannten
Erweiterungsregelungen durch das bestehende Erstreckungsgemeinschaftsmarkenpraxis

verdeutlichen®*.

Bsp.: Seit dem 1. April 1996 besteht in der Europdischen Gemeinschaft eine fiir ein deutsches
Unternehmen eingetragene GM ,,Albi* fiir Fruchtsifte. In einem neuen Mitgliedsstaat Ungarn wurde
paar Jahren spéter in 1999 eine Wortmarke ,,Albi“ auch fiir Fruchtsifte zu Gunsten eines ungarischen
Unternehmens eingetragen. Seit dem Beitritt ergibt sich daraus die folgende Rechtslage: Die

betroffene GM ,,Albi* ist nach Art. 165 Abs. 1 der GMVO am Beitrittstag (1.5.2004) auf die neuen

392 Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am
Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 888.
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Mitgliedsstaaten (einschlieBlich Ungarn) erstreckt worden. Jedoch bildet die ungarische Marke
,Albi“ nach Art. 165 Abs. 4 keinen relativen Nichtigkeitsgrund im Sinne des Art. 53 (frither Art. 52)
Abs. 1 GMVO. Die GM ,,Albi* ist in Ungarn gegeniiber der identischen ungarischen Marke jedoch

nicht durchsetzbar, weil die ungarische Marke ,,Albi* ein &dlteres unabhéngiges innerstaatliches Recht

1n einem neuen Beitrittsstaat darstellt.

L. Kollision zwischen der erstreckten GM und der nationalen
unregistrierten Marke
In einigen neuen Mitgliedsstaaten ist die Anwendbarkeit des nationalen Rechts im
Zivilverfahren iiber die Untersagung der Benutzung einer erstreckten GM zu einer gewissen
Rechtsunsicherheit vorgesehen, so dass in der Tschechischen Republik und der Slowakei
sowie in Slowenien’® zu einer registrierten gemeinschaftsweite Marke ein nicht
eingetragenes Zeichen entgegengehalten werden kann, wie dies in Osterreich unter den
entsprechenden Voraussetzungen von dem nationalen Markenrecht erreichbar ist. Ebenfalls
konnen ,dltere Rechte* nicht durch griindliche Recherchen ausgeschlossen werden.
Besonderweise sind die legitimen Griinde fiir den unregistrierten nationalen Markenschutz
nach dem slowenischen nationalen maBgeblichen Recht vorgeschrieben®”. In Einklang mit
der Gemeinschaftsmarkenverordnungs- Vorschrift und der slowenischen nationalen
gewerblichen Vorschrift folgt daraus, dass der Inhaber von unregistrierten Zeichen ,,wenigere
Rechte” im Zusammenhang mit dem erstreckten Gemeinschaftsmarkensystem haben wollte.
Sichtbar ist im Fall des Antrags fiir eine nationale innerstaatliche Marke, wobei der Inhaber
eines unregistrierten Zeichens jedoch die Mdglichkeit hat, auf Grund des Eintragungsmangels
oder Nichtigkeitsgrundes sowie nach der nationalen maBgeblichen Vorschrift zu
widersprechen. Ferner sollte die automatische Erstreckung in Slowenien nicht allgemeine
Widerspruchsrechte nach den Parteien, welche Interesse zum Widersprechen der erweiterten
Erstreckung einer GM haben und die Widerspruch auf Grund der Tatsache ,,vor dem
1.11.2003* beantragen wurde, ermdglichen. Wihrend der GMVO macht fiir die Inhaber der
unregistrierten nationalen Marken im Rahmen des Widerspruchs mit Respekt fiir die

angemeldeten GM in Sechsmonats-Frist vor dem Beitrittstag moglich.

Némlich hat ein slowenischer Inhaber von der unregistrierten innerstaatlichen Marke keine

Moglichkeit, dem Inhaber einer erstreckten Gemeinschaftsmarke zu widersetzen. Die

303 Kresbach/Bruckmiiller, The Protection of Unregistered Trade Marks under Slovenian Law, MR-Int 2004
(Vol. 1), 27.
394 K resbach/Bruckmiiller, MR-Int 2004, 27.
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Bestimmung in Art. 165 Abs. 5 der GMVO untersagt die Benutzung der GM in Verbindung

mit der Bestimmung in Art. 110 und 111 GMVO. Der Artikel 110 umfasst in Abs. 1

auBBerhalb Verfallsgrund hinsichtlich der &lteren Marke und Abs. 2 nach den Zivil-,

Verwaltungs- oder Strafrecht unberiihrte entsprechende Voraussetzungen fiir die

,untersagungsbenutzung®, welche mit Respekt nach dem neuen Mitgliedsstaat (Slowenien)

ausgelegt wird, so dass die GMVO im allgemeinen Sinn dadurch bewirkt:**

i “the right existing under Slowenian law to invoke claims for infringements of
earlier rights within the meaning of Article 8 ... in relation to the use of a later
CTM;

ii. the right to bring proceedings under the Slovenian civil, administrative and
criminal laws or under the Community laws for the purpose of prohibiting the
use of a CTM, to the extent that the use of a national trade mark may be

prohibited under Slovenian law or under Community law.*

In Einklang mit dem Art. 110 Abs. 2 der GMVO werden diese slowenischen innerstaatlichen
Regelungen im Verhiltnis zu erstreckten GMen auch verwendet. Demgegeniiber ist der
Hintergrund nach Abs. 1 des genannten Artikels fiir die Durchsetzung der unregistrierten
Rechte von den Inhabern nach den mafBgeblichen slowenischen Rechten bestimmt. Ab dem
Beitrittstag kann der Inhaber von einer ,,unregistrierten Marke* durch einen Widerspruch

gegeniiber einer registrierten erstreckten GM nach Art. 8 Absatz 4 der GMVO widersetzen.

M. Das freie Warenverkehrsprinzip und europaweite Markenerschépfung
Grundsitzlich konnte auch das freie Warenverkehrsprinzip zu Problemen fiir Inhaber
erstreckter GM fiihren. Sobald bezeichnete Waren, welche sich mit der Marke des Inhabers
einer erstreckten GM verbinden, mit dessen Zustimmung auf dem gemeinsamen Markt
gebraucht wurden, kann der Markeninhaber auf Grund einer europaweiten Erschopfung des
Markenrechts nicht mehr verhindern, gegebenenfalls in den neuen Mitgliedsstaaten gelangen
wurden’®. Selbst falls der Inhaber in Erfahrung allfilliger dlterer Rechte in einem neuen
Mitgliedsstaat ,,alle moglichen Maflnahmen* anwenden sollte, um den Ausfuhr in den
betreffenden  Mitgliedsstaat zu  ermoglichen, wédre er einem Verfahren auf
Untersagungsbenutzung seiner Marke ausgesetzt, worin markenrechtliche

Unterlassungsanspriiche unabhingig von Verschulden sind.

395 K resbach/Bruckmiiller, MR-Int 2004, 29.
3% Art. 13 GMVO.
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Zusammenfassung

Im Rahmen der EU-Osterweiterung wurde das europaweite Markenschutzgebiet erheblich
erweitert. Ab den Beitrittstag wurde sich ,,alle neuen ausgedehnten Mitgliedsstaaten* mit dem
Gemeinschaftsmarkensystem durch eigenen Schritt verbunden. Dies bedeutet, dass nach dem
Einheitlichkeitsprinzip dieselbe ,einheitliche Wirkung® auf die neuen Mitgliedsstaaten

ausgedehnt wurde (“in order to have equal effect throughout the Community*)™"’,

Die neue erfasste in Anhang III der Beitrittsakte Erweiterungsvorschriften in Art. 165 GMVO
regelt das mogliche Verhiltnis von den erstreckten GMen und den nationalen &lteren
Markenregistrierungen oder sonstigen &lteren Rechten aus den neuen Mitgliedsstaaten. Wie
nach Art. 165 Abs. 1 GMVO mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten samtliche schon
vorher eingetragenen oder angemeldeten Gemeinschaftsmarken auf das geografische Gebiet
der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt wurden, ist diese GM- Schutzerstreckungen mit dem
Beitrittstag der neuen Mitgliedsstaaten ,,automatisch® eingetreten, ohne irgendwelche
Gebiihren zu verursachen. Daher spielt die Frage, ob fiir die GM eine allféllige Prioritét
angenommen wurde, fiir die Erstreckung der GM keine Rolle. Besondererweise liegt groBte
Vorteile von den erstreckten Gemeinschaftsmarken auf die neuen Mitgliedsstaaten, weil der
Inhaber der erstreckten Gemeinschaftsmarken ohne Kostenaufwand eigenen Markenschutz

mit Bestandschutz in allen neuen Mitgliedsstaaten der Europdischen Union erhalten.

Moglicherweise soll die Erstreckung der Gemeinschaftsmarke zu keinem Bestandschutz
fiihren, falls in einem Mitgliedsstaat einer von absoluten Schutzverweigerungsgriinden
vorliegen soll. Nach dem Art. 165 Abs. 2 kann die Eintragung einer erstreckten
Gemeinschaftsmarkenanmeldung nach dem Beitrittstag nicht auf Grund absoluter
Schutzverweigerungsgriinde versagt werden, im Falls dass diese vorgeschriebenen
gemeinschaftsmarkenrechtlichen absolute Hindernisgrinde im Hinblick des Beitritts der
neuen Mitgliedsstaaten bereits entstanden sind. Andererseits konnen relative
Schutzverweigerungsgriinde einer erstreckten GM lediglich ausnahmsweise entgegengehalten
werden: Nach Art. 165 Abs. 3 GMVO kann ,,nach ilteren nationalen Rechten nur damals
einen Widerspruch gegen eine erstreckte GM erhoben werden, sofern diese wahrend der
letzten sechs Monate vor dem Beitrittstag angemeldet wurde. Dies hingt insbesondere davon

ab, ob das Priorititsdatum des nationalen Rechts absolut ,als dlter gesehen wurde,

397 Kerly's, Par. 6-216.
119



beziehungsweise als das Prioritdtsdatum der erstreckten GM betroffen worden war oder ob

das dltere nationale Recht gutgldubig erworben worden war.

Grundsatzlich gilt das Bestandschutzprinzip fiir das Vorliegen absoluter und relativer
Eintragungsméngel, ebenfalls fiir das Widerspruchsrecht von Inhabern élterer Rechte. Jedoch
konnen bereits eingetragene GMen wegen besonderer Umstdnde, welche nach dem
bestimmten Datum (wie nach dem 1.5.2003) in den neuen Mitgliedsstaaten eingetreten sind,

® Die Bestimmungen in Abs. 2-5 der

mit Nichtigkeitsanspruch bekidmpft werden.*
Erweiterungsbestimmungen verwirklichen dieses Bestandschutzprinzip mit prizisen
formulierten Tatbestéinden, jedoch umfasst es keinen Grundsatz, worauf die erstreckte GM
oder angemeldete GM anzusehen wire, als der Beitritt nie erfolgt sei. Ebenso schreibt Abs. 4
keine Verfallsgriinde vor, aber normalerweise kann man in dem betreffenden Fall beim
Harmonisierungsamt  oder  auf  Widerklage im  Verletzungsverfahren = vom
Gemeinschaftsmarkengericht der entsprechende Artikel 51 GMVO verwenden. Der Artikel
iiber die Erweiterung der EU erfasst auch keine Sondervorschriften zum Verhiltnis von den
Gemeinschaftsmarken untereinander. Mdglich ist ab dem Beitrittstag (1.5.2004/1.1.2007) auf
die Verhéltnisse in den neuen Mitgliedsstaaten uneingeschrankt zu stiitzen, soweit Art. 165
der GMVO keine Sonderbestimmungen vorsieht. Damit kann man eine Auslegung ausfiihren,
wonach die Kollisionsregeln des Art. 165 GMVO den Bestand der bis zum Beitrittsdatum
eingetragenen bzw. im Anmeldestadium befindlichen GMen weitgehend schiitzen. Davon
bildet die 6-Monats- Frist eine Ausnahme, innerhalb deren der Bestand der GM im Rahmen
eines Widerspruchs angegriffen werden kann. Als Grundsatzverhéltnis kann man sagen, wenn
einerseits die Benutzung der GMen in den neuen Mitgliedsstaaten betrifft wird, sind die
nationalen Rechte andererseits bevorrechtigt. Besonders gelten sie, falls sie vor dem
Beitrittsdatum erworben oder angemeldet wurden, rechtsméBig ,als dltere Rechte* und
konnen darauf die Benutzung einer GM auf dem jeweils betroffenen Territorium nach dem
Territorialitdtsprinzip untersagen. Die Vorschrift {iber die Untersagungsbenutzung stellt nicht
allgemeine Bestimmung dar, welche in der Moglichkeit den Inhaber der dlteren nationalen
Rechte zu beschiitzen ist, dagegen diese Bestimmung eine dltere Kollisionsmarke von der
Erstreckung der Gemeinschaftsmarke zum Widerspruchsrecht nicht beschiitzt hat oder als
Ausgleichsergebnis bei dem Nichtigkeitsantrag der GM bewirkt hat. Die GMVO wirkt nicht
nach den élteren nationalen neuen mitgliedsstaatlichen gewerblichen Rechten im Sinne Art. 8

(weitergehende nach Art. 53) der GMVO.

3% Art. 165 Abs. 2 und 4 GMVO.
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Der europdische Gesetzgeber hat im Rahmen der Titel ,dltere Rechte von ortlicher
Bedeutung® des Art. 111 der GMVO gedacht, dass nur rechtsméfig regionale Geltung dieser
Artikel haben kann, d. h. der Inhaber eines dlteren Rechts von erweiterten ortlicher Bedeutung
kann sich der Benutzung der GM in dem Gebiet, wo dieses dltere Recht geschiitzt ist,
widersetzen, wenn dies in Einklang mit dem Recht des betreffenden neuen Mitgliedsstaates
zuldssig ist. Dies findet keine Anwendung, sofern der Inhaber des dlteren Rechts die
Benutzung der GM in demselben Gebiet, wihrend fiinf aufeinander folgender Jahre in
Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Demgegeniiber sei es nur, falls die Anmeldung
solcher GM bosgldubig vorgenommen worden ist. Andererseits kann sich der Inhaber der
GM der Benutzung des genannten dlteren Rechts nicht widersetzen, selbst wenn dieses éltere
Recht gegeniiber der GM nicht mehr geltend gemacht werden kann. Der Inhaber kann auf
Grund solches Rechts die Benutzung der spdter erstreckten GM nach dem Abs. 5 des
Erweiterungsartikels widersetzen, weil sein Recht nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht
sowie nach dem nationalen mafBgeblichen Recht beschiitzt ist, bzw. ,falls sein Recht das

erlaubt>®.

Z. B. Eine erstreckte GM ist nach Litauen ausgedehnt, welche vor einer é&lteren Marke im
europdischen Register eingetragen ist. Der Nichtigkeitsgrund von der fraglichen erstreckten GM hatte
nicht ausgewirkt, wie diese GM mit der Osterweiterung nach den Mitgliedsstaaten, einschlieBlich
nach Litauen ausgedehnt ist. Dagegen konnte den Inhaber einer erstreckten GM auf Grund
bestehender élterer innerstaatlicher Rechte in Litauen widersprochen werden. Der Inhaber der
litauischen Marke kann ,,wegen der Verletzung* klagen, wenn der Inhaber einer erstreckten GM in
Litauen ,,dieselbe Marke™ benutzt. Im Fall, dass der Inhaber der litauischen Marke die Benutzung
ihrer Marke ,,wihrend fiinf aufeinander folgender Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat,
wird dann die Moglichkeit auf den Unterlassungsprozess ausgelost. Darauf kann er seine Marke in

Litauen weiterbenutzen.

Grundsitzlich bestimmt Art. 165 der GMVO, dass vor dem Beitrittstag (bzw. vor dem
1.5.2004) hinterlegte GM (engl. CTM)-Anmeldungen nicht wegen absoluter und relativer

Schutzhindernisse geldscht werden konnen, welche nur dann in den neuen Mitgliedsstaaten

bestehen. Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, welche bis zum 31.10.2003 erworben werden,
konnen nicht auf der Grundlage von rangbesseren Kennzeichnungsrechten in den neuen

Mitgliedsstaaten im Rahmen Widerspriiche angegriffen werden.

399 Kerly’s Par. 6-225; Vgl. Art. 96 GMVO.
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Wegen moglicher Angst vor Rechtsverlust kann der Inhaber eines dlteren nationalen Rechts
aus einem des Beitrittsstaats begriindeten Widerspruch gegen eine erstreckte GM einlegen,
sofern
= die GM innerhalb von 6 Monaten vor dem Beitritt angemeldet worden ist (d. h.
zwischen 1.11.2003 und 30.4.2004),
= das nationale Recht ein Anmelde- oder Prioritdtsdatum hat, welches vor dem
Anmelde- oder Priorititsdatum der GM liegt und

= das nationale Recht nicht bosgldubig angemeldet oder erworben wurde.

Der grofle Vorteil einer Eintragung als erstreckte GM ist, mittels eines einzigen
Antragsprozesses, bzw. innerhalb eines einzigen Vorgangs, welcher auch lediglich in einer
einheitlichen Registrierung eintretet, die EU-weite Schutzwirkung erzielt werden kann.
Damit wird der Registrierungsprozess ebenso auf die neuen Beitrittsstaaten gestreckt und
erhoht sich ganz offenkundig und objektiv der Wert einer solchen Registrierung.
Demgegeniiber tauchen bei einer Registrierung der Gemeinschaftsmarke im Rahmen der EU-
Osterweiterung moglicherweise zusétzliche Hindernisse auf, womit sich der Kreis der
vorrangigen bestehenden dlteren bzw. erstreckten Rechte, welche gegen eine Registrierung
geltend gemacht werden konnten, weitergehend erweitert hat. Folglich wird es erwartet, dass
die neue VergroBerung der EU jedoch nicht eine unerhebliche Erhéhung der amtlichen

Anmeldegebiihren mit sich bringt.
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Kapitel 2 Gebrauch der GMen in geografischen Gebieten

der neuen Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitritt

§1 Wirtschaftlicher Begriff: ,,Gemeinschaftsmarken*
Unter wirtschaftlicher Begriff der GMen kommt iwS ,alle Zeichen®, welche sich grafisch

. . 310
darstellen lassen konnen, als ,,insbesondere

Markengestaltungen d. h. noch nicht nach Art.
4 GMVO abgeschlossene Markenformen auf dem gemeinsamen erweiterten Markt
anzubieten, soweit solche Zeichen geeignet sind, um die urspriingliche Produkten (Waren
oder Leistungen) eines Unternehmens von Konkurrenzprodukten anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Der Gemeinschaftsmarkenschutz soll innerhalb des einheitlichen Markts d. h.

Binnenmarkt als wesentlicher Bestandteil eines unverfdlschten Wettbewerbssystems

verstanden werden, den die Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke schaffen will*'".

Der Eintritt in eine europidische Gemeinschaftsgesellschaft fiihrt dazu, dass die neuen
Mitgliedsstaaten ,,attraktiver fiir das Wirtschaftsleben® werden, was sowohl fiir Investitionen
aus dem Ausland als auch fiir den Handel mit bezeichneten Giitern gilt. Dartiber ist schon in
einem Beitrag in Besondererweise ausgesagt: Dass die Ausfuhr von Wirtschaftsgiitern von
bisherigen EU-Mitgliedern in die neuen Mitgliedsstaaten voraussichtlich erheblich zunehmen
wird, erweitert auch mit der Einbeziehung der neuen 10 + 2 Mitgliedsstaaten in den EU-
Binnenmarkt die groite Wirtschaftszone der Welt. Wie sich die Handelstétigkeit in den neuen
Mitgliedsstaaten und der grenziiberschreitende Warenverkehr in diesen Staaten vermutlich
steigern wird, werden erforderliche Unternehmen den Auswirkungen vieler Anderungen der
rechtlich sichtbare Rahmenkriterien nun der EU-Gesetzgebung und den Aufsichtsbehdrden
der Europdischen Union unterliegen. Das Gemeinschaftsmarkensystem wird ,,automatisch*
auf die neuen Mitgliedsstaaten ausgedehnt, damit die Schutzwirkungen dieses EU-weit
geltenden Immaterialgiiterrechts erweitert werden. Weiter werden die Grundsitze des freien-
und  Dienstleistungsverkehrs ~ und  der  Grundsatz  der  Erschopfung  des
Gemeinschaftsmarkenrechts innerhalb der Europédischen Union auf den Warenhandel

zwischen den Beitrittsstaaten und anderen EU-Staaten Anwendung finden.

30 Art. 4 GMVO: ,»(-..) insbesondere Worter einschlieBlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen,
und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden®.

3112, Erwigungsgrund der VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates v. 26.Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke
[ABL EU Nr. L 78/1 v. 24.3.2009].
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Dann sollte die Reichweite der Schutzwirkung schon eingetragener Gemeinschaftsmarken in
den Beitrittsstaaten ermittelt werden. Andererseits sollten nationale Register der neuen
Mitgliedsstaaten sorgfiltig auf wichtige Marken iiberpriift werden, um die Kollisionsgefahr
mit den élteren Priorititsrechten zu vermeiden. Insbesondere wurde sich damals die
Recherche nach bereits dlteren bewegt, moglicherweise eine Verwechslungsgefahr
begriindender Marken durch derzeit lediglich ortlich begrenzt tdtige Recherche und

Uberwachungsdienste.

§3 Allgemeine Prinzipien des Gemeinschaftsmarkensystems
1. Das teile (relative) Autonomieprinzip
Das relative Autonomieprinzip bedeutet auch fiir die erstreckte GM, dass sich der erstreckte
GM-Schutz  ausschlieflich nach der Verordnung {iber die GM als einer
gemeinschaftsrechtlichen sekunddren Vorschrift mit derselbe Wirkung fiir alle erweiterten
Mitgliedsstaaten der Europdischen Union richtet. Die Relativitdt bedeutet dabei, dass neben
den Bestimmungen der GMVO auch andere Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, soweit
in der GMVO ausdriicklich vorbehalten, worauf die Vorschriften des nationalen Rechts,
sogleich die Voraussetzungen, die Wirkungen und die Schranken der Benutzung der GM im

Rahmen der jeweiligen Verfahren herangezogen werden kdnnen.

Grundsitzlich folgt das Gemeinschaftsmarkenrecht aus der GMVO selbst. Weitere
Vorschriften als Durchfiihrungsverordnung®'?, Gebiihrensverordnung®"? und
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern®'* sind nur auf Grund einer Ermachtigung aus
der GMVO zum konkreten darin vorgesehenen Zweck erlassen worden. SchlieBlich ist die
Anwendung anderer Rechtsvorschriften im Sinne des GM-Schiitzes ausgeschlossen. Es sei
nur dann, wenn durch die GMVO ausdriicklich in besonderen Fillen das vorgesehen wird.
Selbstversténdlich gilt das librige Gemeinschaftsrecht, soweit es sich um Sachverhalt handelt,
welche in der GMVO nicht geregelt sind. Das HABM stellt eine Einrichtung der
Gemeinschaft dar, welche dem tibrigen Gemeinschaftsrecht unterworfen. Schlie8lich entfalten

andere Vorschriften des Gemeinschaftsrechts lediglich fiir die geregelten Sachverhalte

12 VO (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. Mirz 2009 zur Durchfiihrung der Verordnung (EG) Nir.
40/94 des Rates iiber die Gemeinschaftsmarke (in Kraft seit 1. Mai 2009) [ABIL. EG Nr. L 109 vom 30.4.2009,
S. 3].

313 VO (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. Mérz 2009 iiber die an das Harmonisierungsamt fiir den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebiihren (in Kraft seit 1. Mai 2009) [ABIl. EG
Nr. L 109 vom 30.4.2009, S. 3].

34 VO (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. Mérz 2009 iiber die Verfahrensordnung vor den
Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) [ABl. EG
Nr. L 109 vom 30.4.2009, S. 3] (in Kraft seit 1. Mai 2009).

124



konkrete Wirkung und haben gegeniiber der GMVO keinen Vorrang. Als Ausnahmen haben
Vorrang gegeniiber der GMVO nur die Bestimmungen der AEUV (Art. 36, 42, nunmehr Art.
34 AEUV), wodurch auf die Bestimmungen zum Rechtsweg vom EuGH wund zu den
Grundsitzen iiber den freien Warenverkehr hinzuweisen ist. Folglich hat kraft ausdriicklicher
Bestimmung in Art. 164 (frither Art. 159) der GMVO, wonach die VO Nr. 510/2006 iiber
Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben entsprechenden ,,Vorrang* vor der
GMVO hat, womit das Verhéltnis zwischen eingetragenen Ursprungsbezeichnungen und
geografischen Angaben und zukiinftigen Gemeinschaftsmarken zu betreffen ist. Fiir die
erstreckte Gemeinschaftsmarke sind auch die Kollisionsregelungen des Art. 13 der GMVO im
Sinne des europaweiten Erschopfungsprinzips, wonach der Inhaber sich dem weiteren
Warenvertrieb widersetzt, falls der Zustand der Waren durch ihren Verkehr verdndert oder
verschlechtert ist, beziechungsweise der Art. 14 der genannten Verordnung in Einklang mit
dem unlauteren Wettbewerbsrecht nach dem nationalen mitgliedsstaatlichen mafigeblichen
Recht zu beriicksichtigen, obwohl sich die Wirkung der erstreckten GM ausschlielich nach
der GMVO (sowie weitere gemeinschaftsrechtliche Verordnung tiber die Vereinbarungen)
bestimmt. Im restlichen Sinne unterliegt die Gemeinschaftsmarkenverletzung dem fiir die
Verletzung nationaler Marken geltenden Recht nach den Bestimmungen des ,,Titels X* der
GMVO. Daneben machen diese Bestimmungen auBlerhalb der GMVO vorgeschriebene

bestehende absolute und relative Eintragungshindernisse als unmittelbar auch geltend.

Demgegeniiber ist der europdische Gesetzgeber in lit. ¢ der Katalogsvorschrift der absoluten
Eintragungshindernisse besondere ,,Herkunftsangaben als beschreibende Bezeichnungen
vorgesehen, wodurch es sich um geografische Merkmale der Ware handeln kann. Weiter hat
er in lit. k der Katalogsvorschrift, welcher aus einer geschiitzten Ursprungsbezeichnung oder
geografischen Angaben bestehen oder diese enthalten, sofern ein Fall des Art. 13 der VO Nr.
510/2006 vorliegt, normalerweise ,,als Ausschlussgrund* von der europaweiten Eintragung
beim HABM gegeniiber der Erstreckung einer GM vorgesehen. Dies bedeutet, dass dies auch
nicht im Zeitpunkt der Erweiterung als Ausnahme in Beriicksichtigung angenommen werden

kann, falls diesen Grund am Beitrittstag schon entstanden ist.

Mit der GMVO ist auch die erginzende Geltung nationaler maf3geblichen Rechte ermdglicht,
sofern und soweit sie in der GMVO allein ausdriicklich zugelassen ist. Fiir die Sanktionen

regelt die GMVO nur die Moglichkeit auf den Unterlassungsanspruch’"’. Der Artikel 102

315 vgl. Art. 9 Abs. 1 und 2 der GMVO; sowie Art. 102 der GMVO.
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Abs. 2 der GMVO bestimmt, dass fiir ,,alle restlichen Sanktionen* das nationale maBgebliche
Recht gilt (als Schadenersatz- und Auskunftsanspriiche), im Fall dass der Beklagte eine GM

verletzt hat oder in moglicherweise zu verletzen droht.

Nach dem nationalen Recht ist auch geregelt, welche Art von dinglichen Rechten moglich

931® an einer erstreckten GM ebenfalls bestellt werden kénnten und

sind, welche gemal} Art. 1
weitergehende nach Art. 16 fiir die Behandlung der GM ,,als Gegenstand des Vermdgens* im
Rahmen des Gleichwertigkeitsprinzips mafBgeblich und erreichbar ist. Ergénzend kann
nationales Prozessrecht fiir die prozessrechtlichen Bestimmungen der GMVO und der zu
seiner Durchfithrung ergangenen Verordnungen herangezogen werden®'’, selbst wenn es sich

um in den (neuen) Mitgliedsstaaten generell anerkannte Verfahrensgrundsitze handelt.

Grundsatzlich kann die Durchsetzung der GM lediglich durch nationale Gerichtsstellen (wie
die Vollstreckung der Kostenentscheidungen des HABM®'®) erfolgen. Der Europiische
Gesetzgeber hat fiir die mogliche Verletzung einer GM benannte zustindige
Gemeinschaftsmarkengerichte in der GMVO vorgesehen, welches sich um nationale Gerichte
mit gemeinschaftsweiter Zustindigkeit im nationalen Verfahren handelt’'”. Nur ,,Subsidizr*
wenden diese genannten Gerichte ihr eigenes Verfahrensrecht (einschlieBlich ihres IPR) an*’.
Grundsétzlich ist wesentlich auf Grundlage des nationalen Rechts mitgepréigt die Vorschrift
tiber die Berechtigung berufsmiBiger Vertreter bei dem HABM aufzutreten. Die
Vertretungsberechtigung beim HABM folgt prinzipiell dieselbe Vertretungsberechtigung vor
dem nationalen Amt, sogar geméf Art. 93 (frither Art. 89) Abs. 1 lit. a {iber die Rechtsanwilte
und gemdB lit. ¢ iiber den zugelassenen Vertreter besagt ist. AuBBerdem stellen der Artikel 110
(frither Art. 106) und Art. 111 (frither Art. 107) der GMVO eine essentielle Einbruchstelle des
nationalen Rechts dar, auf die im weiteren Sinne noch néher eingefiihrt wird. Eine weitere
Bedeutung des relativen Autonomieprinzips der GM kommt zum Verfahren, in dem die Frage
iiber die Giiltigkeit, Inhaberschaft und Verletzung der GM gelost wird, was im Rahmen der
GMVO als ,abschlieBend vorgeschrieben ist’*'. Darauf ist es nicht moglich die
Rechtsgiiltigkeit der GM auf anderer Weise als in der GMVO vorgesehen anzugreifen, was

16 Art. 19 Abs. 1 GMVO: ,,Die Gemeinschaftsmarke kann unabhiingig vom Unternehmen verpfindet werden
oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein®.

317 Art. 83 (frither Art. 79) GMVO.

*'5 Art. 86 Abs. 2 der GMVO.

319 Art. 95 (frither Art. 91) Abs. 2 der GMVO.

320 Art. 101 (frither Art. 97) Abs. 2 der GMVO.

321 Schennen, Art. 1 Rn. 14 GMVO (2010).
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durch Art.99 (frither Art. 95) Abs. I GMVO und Art. 107 (frither Art. 103)*** der GMVO
weiter  bekraftigt wird. Darauf  das nationale Verfahren (wie die

Eintragungsbewilligungsklage) im Zusammenhang mit der GM nicht zuldssig.

Das EuG hat in seiner Rechtsprechungen mehrer Mal ausdriicklich hervorgehoben, dass das
Gemeinschaftsmarkensystem gegeniiber den nationalen erweiterten neuen
Markenschutzsystemen ,,autonom® und in seiner praktischen Anwendung von jedem
nationalen System ,,unabhingig® ist>>*. Jedenfalls beriicksichtigt es um die Indizienwirkung
der Eintragung #hnlicher oder identischer Marken beim HABM oder nationalen Amtern.
Daneben hat der EuGH nur bisschen geduflert, dass eine Eintragung in nationaler Hinsicht
keine Indizienwirkung in anderen Mitgliedsstaaten der Europédischen Union haben koénne.
Nach der Auffassung des EuG kann dies nur teilweise gefolgt werden: Die Parallelitdt von
Gemeinschaftsmarkensystem und nationalen Markensystemen kann nicht bedeuten, dass in
allen betreffenden Fillen dieselben Ergebnisse erzielt werden. Darin ist dem EuGH gleich zu
folgen, ob er die Vorentscheidungen auf nationaler Ebene oder durch das HABM einlegt.
Grundsatzlich wird daher keine entscheidungserhebliche Wirkung beimisst und die Organe
des HABM werden verpflichtet, den Begriindungszwang®** in Beriicksichtigung

anzunehmen.

Zuerst muss die Harmonisierungswirkung in Einklang mit dem Grundsatz des EuG**
innerhalb des Gemeinschaftsmarkensystems, d. h. durch das HABM und den EuGH,
ausfiihren und nicht durch die nationalen Vorentscheidungen. Dem EuG ist weiterhin zu
folgen, dass die Harmonisierungswirkung vom Gemeinschaftsmarkensystem ausfiihren
muss®*®.  Die nationalen Gerichte konnen die Fragen der Auslegung der unmittelbare
wirkende GMVO- Vorschrift mit dem Vorlageverfahren nach Art. 267 AEUV vor den EuGH
bringen. Dadurch manifestiert sich nicht die Autonomie des Gemeinschaftsmarkensystems,

sondern der Vorrang der Rechtssprechungsgewalt des EuGH.

SchlieBlich ist dem EuG nach seinem Grundsatz nicht zu folgen, insofern es nur aus dem

Autonomieprinzip ableitet, nicht die regionale Uberpriifung der nationalen Marken befugt zu

22 Im Widerspruchsverfahren vom HABM ist Bindungswirkung hinsichtlich der #lteren GM oder nationalen
gewerblichen Marke vorgesehen.

3B Rs. Electronica, Rn. 47; sowie Rs. Weisse Seiten, Rn. 30;

324 Art. 75 (ex. Art. 73) der GMVO.

* Rs. ELLOS, Rn. 55.

326 Schennen, Art. 1 Rn. 19 GMVO (2010).
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sein®”’. Einerseits kann der Anmelder einer GM die Widerspruchsmarke in einem nationalen
Verfahren mit einem Nichtigkeitsantrag beantragen, worauf das Widerspruchsverfahren
auszusetzen ist und andererseits steht ihm 1im Verletzungsverfahren bei einem
Gemeinschaftsmarkengericht die Einwandsmoglichkeit des besseren Rechts ,,als Einrede*
nach Art. 99 (frither Art. 95) Abs. 3 der GMVO, aber ohne Diskriminierung im Sinne des

Gemeinschaftsrechts zur Verfiigung.

2. Das Einheitlichkeitsprinzip der erstreckten GMen
Fir die erstreckte Gemeinschaftsmarke stellt das Einheitlichkeitsprinzip auch zentrale
Bedeutung sowie fiir das erweiterte Territorium auf das Hoheitsgebiet der neuen
Mitgliedsstaaten ,einheitliche dieselbe Wirkung* dar. Jedoch tritt das gemeinschaftliche
Markenrecht nicht an die Stelle der Markenrechte der neuen Mitgliedsstaaten, weil es nicht
gerechtfertigt erscheint, die Unternehmen zu zwingen, ihre Marken als GM anzumelden,
wobei die innerstaatlichen Marken fiir diejenigen Unternehmen gelten, welche keinen Schutz
ihrer Marken auf geografische Gemeinschaftsebene wiinschen’?®. Daneben kénnen nationale
Marken, welche mit Wirkung fiir einen Mitgliedsstaat der Europdischen Gemeinschaft im

Rahmen des nationalen Markensystems registriert wurden, entstehen.

Nach dem Art. 1 Abs. 2 der GMVO bedeutet auch das Einheitlichkeitsprinzip fiir die
erstreckten Gemeinschaftsmarken, wonach die GM im Gemeinschaftsmarkensystem ein
supranationales, EG-weites Schutzrecht darstellt, aber jedoch nicht ein Biindel nationaler
Schutzrechte. Unter dem Einheitlichkeitsprinzip versteht man nicht, dass die Wiedergabe der
Marke ,,unteilbar“329 bzw. unabdnderlich ist, was nichts mit der besonderen supranationalen
Komponente der GM macht. Néamlich besagt Art. 1 Abs. 2 GMVO nicht, dass die Marke ,,als
Gegenstand der europaweiten Eintragung® unteilbar ist. Praktisch kann die Marke bei einer
Teiliibertragung fiir einzelne Waren und Dienstleistungen in zwei Eintragungen aufgeteilt
werden®®” und daraus besteht auch die Mdglichkeit der freien Teilung der Anmeldung oder

Eintragung der GM auf Antrag des Anmelders oder Inhabers™'

. Unter Teilung meint sich auf
Aufteilung einer Marke in mehreren Marken filir jeweils verschiedene Waren und

Dienstleistungen.

327 Ruffles/Riffels, Rn. 28.

38 ygl. 6. Erwigungsgrund der GMVO.

329 Art. 44 (ex. Art. 44) GMVO und Art. 48 GMVO.
30 Art. 17 GMVO: Rechtsiibergang.

31 Art. 44 (ex. Art. 44a) und 48 (ex. Art. 48a) GMVO.
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Hier bedeutet Einheitlichkeit nicht, dass das VerzZWDL ,,unteilbar* wire. Demgegeniiber ist
eine teilweise Zuriickweisung, Zurlicknahme, Nichtigerkldrung oder ein teilweiser Verzicht
fiir nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen stets moglich. Die Tatsache, worauf die
GM hinsichtlich ihres erfassten beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ,.ein
unterschiedliches Schicksal® haben kann, bedeuten jedoch nicht, dass die GM prinzipiell als
eine Summe von Einzelmarken fiir jede einzelne beanspruchte Ware oder Dienstleistung
anzusehen wire. Grundsétzlich ist das VerzZWDL nicht als bloe Summe der Einzelbegriffe,
sondern als EINHEIT im allgemeinen Sinne zu erkennen, wonach als Einzelwesen die in ihm
enthaltenen Begriffe aufeinander bezogen ausgelegt werden konnen. Nach dem Grundsatz des
EuG ist ein im VerzZWDL beanspruchter Begriff nicht getrennt vom Rest des VerzZWDL

332
auszulegen™".

Im weiteren Sinne bedeutet das Einheitlichkeitsprinzip insbesondere, dass nur der Erwerb, der
Fortbestand und die Nichtigkeit der GM mit Wirkung fiir das gesamte Gebiet der
Europdischen Union moglich sind. Die GM ist ein supranationales Schutzrecht, welches nur
mit Wirkung fiir die gesamte EG beim Harmonisierungsamt angemeldet und eingetragen
werden kann, obwohl der Gemeinschaftsmarkenschutz mit ,,Léchern (bzw. ,,a la carte*) nach
Wunsch des Anmelders auf Grund des Art. 1 Abs. 2 unzuléssig ist. Der Erwerb einer GM
durch Eintragung mit selbst begriindendem Rechtsakt **° ist nur mit Wirkung fiir die gesamte
auch erweiterte Gemeinschaft erreichbar, gleichzeitig fiir die erstreckte GM  nur
ausnahmsweise ,,absolute und relative Eintragungshindernisse* berticksichtigt werden, welche

mit einem Mitgliedsstaat verbindlich sind, wihrend seit dem Beitritt der neuen

Mitgliedsstaaten der Eintragung der GM ,,als Ganzes* dieser Hindernisse entgegenstehen.

Die Anerkennung nationaler Marken ist in Art. 7 Abs. 2 der GMVO fiir absolute
Eintragungshindernisse niedergelegt, worin die Katalogsvorschrift auch damals Anwendung
finden, sofern die Eintragungshindernisse ,,nur in einem Teil der Gemeinschaft Vorliegen“,3 34
weitergehende wird sich fiir relative Eintragungshindernisse in Art. 8 Abs. 2 lit. a ii. der
GMVO erwiéhnt. Dies wird als Alles — oder — Nichts — Prinzip bezeichnet. Damit kann die
erstreckte GM nur fiir und mit Wirkung in der gesamten Gemeinschaft iibertragen werden.

Deshalb ist eine Aufteilung der erstreckten GM durch Ubertragung auf verschiedene Inhaber

332 Carcard, Rn. 46.
33 Art. 6 GMVO.

33% Cine Action und Cine Comedy, jeweils, Rn. 25; CeWe Color AG & Co OHG — Digi Film, EuG T-178/03
und T-179/03 v. 8.9.2005 = wbl 2005, 523.

129



in verschiedenen Mitgliedsstaaten nicht moglich. Im weiteren Sinne folgt es aus dem

Grundsatz — Alles oder Nichts:

»Was fiir den Erwerb gilt, gilt auch fiir das Fortbestehen“[Schennen].

335

Ebenso ist die Verlingerung der erstreckten GM™ nur einheitlich mit Wirkung fiir die

gesamte erweiterte Gemeinschaft erreichbar. Gleiches gilt zur Nichtigkeit, folglich sei es

36 quf die

durch Zuriicknahme oder Zuriickweisung der Anmeldung durch Verzicht
Eintragung im Europdischen Register oder fiir die Erkldrung der Nichtigkeit oder des
Verfalls”’, welche nur ,einheitlich und mit Wirkung fiir die gesamte EG verschaffen

konnen.

»Als einheitliches, supranationales Gemeinschaftsmarkenschutzrecht bedeutet fiir die
erstreckte GM auch ein einheitlicher, unteilbarer Gegenstand des Vermégens. Dadurch dullert
sich dies, wie gemadll Art. 16 die GM lediglich iiber einem einheitlichen Realstatut im
Zusammenhang mit der Regelung der vermogensrechtlichen Wirkungen der erstreckten GM
besprochen werden kann, welches das nationale Recht eines (neuen) Mitgliedsstaates
verpflichtet, aber jedoch unter dem Rechts von Drittstaaten ausgeschlossen ist. Dies bedeutet
in Einklang mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung, dass die Gleichstellung der GM mit
den nationalen Marken entsteht werden kann, soweit in Art. 17 bis 24 der GMVO nichts
anderes bestimmt ist. Nachgemif wird die GM ,,als Gegenstand des Vermdgens im Ganzen
und flir das gesamte Gebiet der Gemeinschaft“ wie eine nationale Marke behandelt
[Gleichwertigkeitsprinzip] in dem Mitgliedsstaat, wo nach dem europédischen Markenregister
(HABM) der Inhaber einer erstreckten GM zum jeweils maBgebenden Zeitpunkt seinen
Wohnsitz oder Sitz; hat, falls diese Verkniipfung nicht anwendbar ist, dann wird es
beriicksichtigt, wo der Inhaber zum jeweils maBgebenden Zeitpunkt eine bewilligte
Niederlassung hat. Wenn diese Verkniipfungen nicht vorgelegt werden kann, dann ist der
nach Abs. 1 im weiteren Schritt ma3gebende Mitgliedsstaat, wo das Harmonisierungsamt

seinen sitz hat.

35 ygl. Art. 47 GMVO.
36 Art. 50 (ex. Art. 49) GMVO.
37 Art. 51 GMVO.

130



<338 «339

Dies besagt darin, dass ,,dingliche Rechte*”"", , ZwangsvollstreckungsmaBBnahmen und

,,Insolvenzsverfahren“3 40

auch die erstreckte GM ,,als ganzes* enthalten. Die erstreckte GM
hat auch europaweite einheitliche Wirkung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 der GMVO,
beziehungsweise die Wirkungen und Inhalt des Schutzrechts einheitlich sind. Die
Durchsetzung der erstreckten GM ,,als Verbietungsrecht ist auch europaweit erreichbar, oder
die Benutzung einer GM nur in einem Teil der Europdischen Gemeinschaft wegen alterer

Rechte einem jlingeren Inhaber untersagt werden kann.

In diesem letzten Fall wird dem Schutzrechtsinhaber die Aufgabe iiberlassen, aber nur welche
Verletzungshandlungen und mit welcher territorialen Wirkung er verfolgen will. Fiir den Fall
ist es entscheidend, ob der Schutzrechtsinhaber die erstreckten Gemeinschaftsmarken
durchsetzen will, welches mit einheitlicher Wirkung in der ganzen EG- Ebene geschieht, so
dass der Schutzrechtsinhaber von den Gemeinschaftsmarkengerichten fordern kann, die
europaweite Kompetenzen auch iiber die neuen mitgliedsstaatlichen erweiterten Grenzen der
Europdischen Union hinweg besitzen, soweit nicht in Art. 98 (frither Art. 94) Abs. 2,
weitergehende in Art. 103 (frither Art. 99) Abs. 2 der GMVO als Ausnahmen davon

vorgeschrieben sind.

Gleiches gilt einheitlich - wie die Wirkungen der erstreckten GM - aufler den Ausnahmen
davon, dass die Schutzschranken einheitliche Wirkung haben. Besonders ist fiir die
europaweite Erschopfung nach Art. 13 der GMVO das europaweite Erschiopfungsprinzip
vorgesehen. Im gemeinschaftsmarkenrechtlichen Sinne gelten die Schutzschranken des Art.
12 der GMVO, darunter der européische Gesetzgeber Folgende gemeint hat: Soweit Art. 12
lit. b den beschreibenden Gebrauch von geschiitzten Begriffen einer erstreckten GM freistellt,
ist diese beschreibende Benutzung europaweit erreichbar und nicht nur in dem (neuen)

Mitgliedsstaat, in dessen Sprache dieser Begriff beschreibend ist.

Im Zusammenhang mit dem Art. 12 lit. b der GMVO kann gewohnlich keine Téduschung des
Publikums tiiber die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der mit einer Marke
gekennzeichneten Ware eintreten, sofern die Marke beispielsweise aus dem Namen einer die
Ware bekannten personifizierenden Designerin (z. B. Coco Chanel) besteht, auf ein

Drittunternehmen {ibergetragen und fiir diese Waren weiter benutzt wird. Jedoch steht dieser

38 Art. 19 GMVO.
339 Art. 20 GMVO.
340 Art. 21 GMVO.
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Situation weder der Eintragung der Namensmarke fiir das Unternehmen entgegen. Als
Tauschungsgefahr hat der Européische Gesetzgeber nach lit. g des Katalogsvorschrift fiir die
Anmeldungsmarke vorgeschrieben, welche geeignet ist, insbesondere das Publikum ziber die
Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu
tduschen. Zum einen wird entsprechende Tduschungsgefahr nach Abs. 1 lit. g vorausgesetzt,
wie die angemeldete Marke unzutreffendes Aussagen iiber Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen jedoch die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfasst, was die Art,
die Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen betrifft.
Némlich muss die Angaben geeignet sein, welches angesprochene Publikum zu tduschen und
es in seiner (Kauf-) Entscheidung zu beeinflussen, sonst der Nachweis einer schon
eingetragenen Tduschung nicht erforderlich ist. Unter ,,Publikum® wird die angesprochenen
Verkehrskreise in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
eingezéhlt, bei dem es sich um jedermann oder um spezialisierte Kunden in den neuen

Mitgliedsstaaten handeln kann.

Der EuGH hat eine Formel dazu erlassen, welche vom ,,aufmerksamen
Durchschnittsverbraucher* direkt zum Téduschungsgefahrbegriff entwickelt wurde. Seit dem
Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten kann auch in einer Frage kommen, ob eine Marke
beschreibend ist, so kann sie nicht zulédssig auf Waren beschrankt werden, welche unter einem
Unterbegriff fallen, auf diese konkrete beschreibende Bedeutung direkt nicht zutrifft. In
diesem Fall wird nicht lediglich das absolute Eintragungshindernis nach lit. ¢ der
Katalogsvorschrift berticksichtigt, folglich dem Eintragungshindernis nach lit. g hinzutritt.
Soweit sich die beschreibende Bedeutung der gemeinschaftsweite Angemeldetenmarke nicht
auf strukturelle Eigenschaften der betroffenen Produkten, sondern deren Bestimmung bezieht,
kann ein Ausschluss der beschriebenen Bestimmung nicht zur Téuschung lenken,
normalerweise den  beschreibenden  Charakter der Angemeldetenmarke  beim

Harmonisierungsamt nach dem Beitritt in anderer Seite nicht beseitigt werden kann.
Allerdings bestimmt Artikel 1 Abs. 2 Satz 3 der GMVO, wodurch die Benutzung der

erstreckten GM prinzipiell lediglich fiir die gesamte EG untersagt werden kann. Dieses

Prinzip erféhrt ferner in Art. 110 und Art. 111 essentielle Einschrankungen.
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1. Ausnahmen vom Einheitlichkeitsprinzip

hinsichtlich der erstreckten GM

Gemadll Art. 1 Abs. 2 Satz 4 gilt das Einheitlichkeitsprinzip nur, soweit durch die GMVO
nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Dies bedeutet, dass die vorgesehenen

gemeinschaftsrechtlichen Ausnahmen erreichbar sind, falls eine ausdriickliche Bestimmung

der GMVO etwas anders bedarf:

a. Die erstreckte GM im Rahmen der Lizenz
Wie die Ubertragung der erstreckten GM lediglich ,,einheitlich® erreichbar ist und dingliche
Rechte lediglich ,,einheitlich* bestellt werden konnen, ist eine Lizenz auch fiir nur einen Teil
der erweiterten Gemeinschaft (insb. einen oder mehrere neuen Mitgliedsstaaten) im Sinne der
erstreckten GM méglich®*'. Grundsitzlich ist der europdische Gesetzgeber im Rahmen des
Art. 22 der GMVO als gemeinschaftsrechtliches Lizenzrechtsinstitut vorgeschrieben. In Art.
22 Abs. 1 der GMVO hat er deutlich die Lizenzmdoglichkeit fiir die Gemeinschaftsmarke
vorgesehen, dass die GM , fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen®, fiir die
sie registriert ist, und fiir das gesamte Gebiet oder einen Teil der Gemeinschaft ,.als
Gegenstand von Lizenz* sein. Ebenfalls verwendet sich die gemeinschaftsrechtlichen
Lizenzregelungen auf die erstreckte GM im Zeitpunkt der Erweiterung, sogleich dieses
Rechtsinstitut flir die betroffene Gemeinschaftsmarke nach dem Beitritt der neuen

Mitgliedsstaaten gebraucht werden kann’*.

Beziiglich einer erstreckten GM haben die in Art. 22 (sowie vorher in Art. 17 und 19)
bezeichneten Rechtshandlungen ,,gegeniiber Dritten in allen Mitgliedsstaaten erste Wirkung*,
insofern dieses Rechtsinstitut im europdischen Register eingefiihrt worden ist. Jedoch kann
eine Rechtshandlung, welche noch nicht beim HABM eingefiihrt worden ist, Dritten
entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der Rechtshandlung
erworben haben, schlieBlich zum Zeitpunkt des Erwerbsrechts von der Rechtshandlung
wussten. Dies ist nicht zu einer Person anwendbar, welche die GM oder ein Recht an der GM
im Wege des Rechtsiibergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit oder einer anderen

343

Gesamtrechtsnachfolge erwirbt™™. Die Wirkung der bezeichneten Rechtshandlung gegeniiber

Dritten im Sinne des Art. 20 der GMV d. h. nach den Zwangsvollstreckungsmafinahmen

341 Art. 22 Abs. 1 GMVO.
342 Jurado Hermanos SL, EuG T-410/07 v. 12.5.2009 = wbl 2009, 402.
33 Art. 23 Abs. 2 GMVO.
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richtet sich besonders nach dem gleichwertigen Recht des Art.16 mallgebenden
Mitgliedsstaates. Bis zum Inkrafttreten gemeinsamer Vorschriften in der neuen
Mitgliedsstaaten ist fiir den Insolvenzverfahren zu betreffen, wonach sich auch die Wirkung
eines Insolvenzverfahrens oder eines insolvenzéhnlichen Verfahrens gegeniiber Dritten nach
dem malBgeblichen Recht der neuen Mitgliedsstaaten richtet, in dem nach seinen Regelungen

oder nach den einschldgigen Abkommen den Prozess zuerst er6ffnet wird.

b. Untersagung der Benutzung der erstreckten GM
Der Artikel 110 regelt in der Gemeinschaftsmarkenverordnung zwei mogliche Félle: Zuerst
kann die Benutzung einer erstreckten GM auf Grund des nationalen Rechts mit Wirkung fiir
einen neuen bestimmten Mitgliedsstaat und in diesem erweiterten Mitgliedsstaat untersagt
werden. Gemal Art. 110 Abs. 1 der GMVO konne der Inhaber einer &lteren nationalen Marke
in dem neuen Mitgliedsstaat, in dem diese geschiitzt wird, ebenso die Untersagung einer
Benutzung einer jiingeren erstreckten GM verlangen. Dies bedeutet nichts anderes fiir die
erstreckte GM, falls jemand eigene Marke rechtswidrig einer édlteren Marke benutzt, kann sich

nicht somit verteidigen, allein eine jlingere Marke als Prioritétsrecht zu besitzen.

Andererseits bestimmt Art. 110 Abs. 2 der GMVO, dass die Benutzung einer erstreckten GM
in einem neuen Mitgliedsstaat auf Grund des nationalen Rechts unter denselben Kriterien
sowie die Untersagung der Benutzung einer identischen nationalen Marke erreichbar ist.
Ebenso bedeutet dies, im Fall dass jemand, welcher eine Marke ,.,tduschend* oder ,,durch
irrefiilhrende Werbung® benutzt, sich nicht somit verteidigen kann, Inhaber einer registrierten

Marke zu sein, falls die erstreckte GM kein positives Benutzungsrecht enthélt.

c. Altere Rechte von &rtlicher Bedeutung
GemalB Art. 111 der GMVO sind ,,nationale éltere Rechte von mehr als lediglich ortlicher
Bedeutung® besagt, welche nicht nach Art. 8 Abs. 4 der GMVO gegen den Bestand der
erstreckten GM geltend gemacht werden konnen und keine relativen Eintragungs- oder
Nichtigkeitsgriinde darstellen, wie das Recht auf die Untersagung der Benutzung einer
jiingeren erstreckten GM zu verlangen, insofern solche Anspriiche nach nationalem Recht
gegeniiber nationalen bestehenden Marken zuldssig ist. Dies hat keine Anwendung, falls der
Inhaber des élteren Rechts die Benutzung der erstreckten Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet,
in dem dieses éltere Recht geschiitzt ist, wihrend flinf aufeinander folgender Jahren im Sinne

der Benutzung geduldet hat. Demgegeniiber sei es, dass die Anmeldung einer erstreckten GM
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,bosglaubig® vorgenommen worden ist. Unter dltere Rechte von mehr nur als ortlicher
Bedeutung denkt man an einen ausreichenden rdumlichen Bedeutungsbereich, welcher sich
auf einem ganzen neuen Mitgliedsstaat erstreckt, wo jeder Mitgliedsstaat einen Teil der

Européischen Gemeinschaft darstellt.

d. Durchsetzbarkeit der erstreckten GM
in den neuen Mitgliedsstaaten
Allerdings stellt es eine Ausnahme vom Einheitlichkeitsprinzip der erstreckten GM dar,
insofern nach Art. 165 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 110 und 111 eine am Beitrittstag
(1.5.2004) erstreckte GM in dem neuen Mitgliedsstaaten nicht benutzt werden darf. Es ist

abhingig davon, ob eine vor dem Beitrittstag erworbene éltere nationale Marke oder ein
Kennzeichenrecht gemil3 Art. 8 Abs. 4 oder ein sonstiges Recht geméll Art 53 Abs. 2 der
GMVO besteht. Solche dlteren nationalen Marken oder Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten
konnen gemil Art. 165 Abs. 3 und 4 gegen den Bestand der erstreckten GM sowohl also

gegen deren Benutzung nicht geltend gemacht werden. Die erstreckte GM ldsst somit giiltig,

obwohl ohne Zustimmung des Inhabers der nationalen Marke in dem neuen Mitgliedsstaat
nicht benutzt werden darf. Dies ermdglicht den Bestandschutz zugunsten den Inhabern dieser
nationalen Rechte, denen vor dem Beitritt in ihrem geografischen Gebiet ein
kennzeichenrechtliches ,,Ausschlieflichkeitsrecht zustand, welches ihnen durch den Beitritt

nicht genommen werden darf, worin iiber das Koexistenzprinzip nicht gesprochen werden

kann. Schlieflich hat die Bestimmung in Abs. 5 der GMVO im weiteren Schritt, dass die
Beschrinkung der Durchsetzbarkeit der erstreckten GM weglésst, insofern die nationale
Marke wegtillt, dass es in einem Beispielsfall aufgekauft wird. Damit kommt die Regelung
zur Losung in Art. 110, welche auch in Art. 165 in Bezug genommen werden kann. Die
Markensenate der kompetenten nationalen Gerichte der neuen Mitgliedsstaaten haben bereits
Erfahrungen mit den Markenanmeldungen, Nichtigkeitsprozessen, Nichtbenutzungsprozessen
und Verletzungsprozessen, wie nach der Erweiterung die unmittelbar Anwendbarkeit der
GMVO und die normative Wirkung der Rechtsprechungen des Européisches Gerichtshofs als

gemeinschaftsrechtliche Grundsétze mitgebracht sind.

AulBlerdem haben der Beitritt zur EU und die Einbeziehung dieser Mitgliedsstaaten in das
bestehende Gemeinschaftsmarkensystem zur Folge, dass das Verfahren wegen Verletzung
einer GMen seit dem Beitritt beispielsweise in Ungarn gefiihrt werden kann. Die GMVO
enthalt fiir dieses zivilrechtliche Verfahren entsprechende Regelungen in den Art. 86 bis Art.
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105 der GMVO. In Art. 97 GMVO sind konkret ,,internationale Zustindigkeit* geregelt,
wihrend in Art. 100 der GMVO die Moglichkeit einer Widerklage auf Erklarung des Verfalls
oder der Nichtigkeit einer GM vorgesehen sind, weitergehende entsprechende Sanktionen im

Fall der Verletzung einer GM in Art. 102 fiir den Inhaber ermoglicht werden.

Z. B.: Dass das nationale Gericht im seinen Urteilen eine gemeinschaftsrechtliche Auslegung von
Grundbegriffen des Markenrechts ,,starker” in Beriicksichtigung angenommen wird, ist dann zu
einem aktuellen Beschluss des nationalen Gerichts auf ein Zeichen orientiert, in der beispielsweise
die Eintragung der Marke ,,Das Gesunde Plus* (insb. fiir Waren der KI. 3, 5, und 30) angeordnet hat.
In dieser Rechtssache wird zwar nicht ausdriicklich auf das Ultra Plus- Grundsatz des Europdischen
Gerichts erster Instanz ausgelegt,”** deren Beriicksichtigung ist dabei unverkennbar. Im nationalen
Verletzungsverfahren ist zur Verletzung einer GM unmittelbar nach Art. 96 GMVO vorgesehen,
»falls das nationale Recht dies zuldsst.“ Dagegen ist vor dem nationalen Gericht in Ungarn bis jetzt

noch kein Urteil aus dem Verletzungsverfahren wegen Verletzung einer GM erlassen.

Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten sollte nach dem nationalen Gesetz die
Zustandigkeit von den Einrichtungen der Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter
Instanz auch vorschreiben, wie zugleich in Einklang mit dem Art. 95 der GMVO direkt
festgestellt ist. Auf Grund des Art. 100 der GMVO wird dem Hauptstadtgericht diese
Zustiandigkeit ermoglicht, bereits bislang dieses Gericht die ausschlieBliche Zustindigkeit in
Markensachen hatte, welches als erstinstanzliches nationales Gemeinschaftsgericht
vorgesehen ist. Als das Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz — zwecks
Berufungsgerichts in Gemeinschaftsmarkensachen ist das Obergericht in einem neuen
Mitgliedsstaat beziiglich der erstreckten GM auch zustindig. Gegen Entscheidungen des
Berufungsgerichts kann ein begriindetes Rechtsmittel zum Obersten Gericht eingelegt

werden, was in Art. 107 Abs. 3 der GMVO vorgesehen ist.

Trotz einheitlichem supranationalem Recht der Gemeinschaftsmarke mit der Giiltigkeit in der
gesamten Gemeinschaft kann sie jedoch in einem Teil der Gemeinschaft innerhalb des
(erweiterten) Gemeinschaftsmarkensystems verletzt sein. In der
Gemeinschaftsmarkenverordnung ist konkret zum diesen Fall bestimmt, da fiir
Gemeinschaftsmarkenverletzungen kein zentrales europdisches Gemeinschaftsgericht besteht

d. h. in welchen Mitgliedsstaaten die benannten Gerichte konkret kompetent sind.

3 [Ultra Plus], EuG T-360/00 v. 9.10.2002 = GRUR Int. 2003, 234.
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Néamlich ist durch den Artikel 97 der GMVO eine Stufensregelung vorgesehen. Gemaf3 Art.
97 Abs. 1 der GMVO sind fiir den Verletzungsprozess primir die
Gemeinschaftsmarkengerichte des Mitgliedsstaates kompetent, in dem der Beklagte seinen
Sitz oder eine Niederlassung hat. Wenn es weder einen Sitz noch eine Niederlassung des
Beklagten in der Gemeinschaft gibt, sind gemid Art. 97 Abs. 2 GMVO die
Gemeinschaftsmarkengerichte des Mitgliedsstaates zustdndig, in dem der Kldger bzw. der
Inhaber der GM seinen Sifz oder eine Niederlassung hat. Wenn es keinen Sitz und keine
Niederlassung des Kligers in der Gemeinschaft gibt, ist damals gemiB Art. 97 Abs. 3 der
GMVO das spanische Gemeinschaftsmarkengericht in Alicante zustindig. Weitergehende
rechtsmaflig nach Art. 97 Abs. 5 GMVO unabhédngig von diesen Sitzzustindigkeiten besteht
eine zusdtzliche internationale Zustindigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte in dem oder

in denjenigen Mitgliedsstaaten, in denen die Verletzungshandlungen begangen worden sind.

Danach ist das mitgliedsstaatliche Gemeinschaftsmarkengericht zusténdig, sofern entweder
der Beklagte seinen Sitz oder eine Niederlassung in einem neuen Mitgliedsstaat, aber nur falls
der Beklagte Sitz oder Niederlassung nur in einem Drittland auflerhalb der europdischen
Gemeinschaft hat, bezichungsweise der Kliger Sitz oder eine Niederlassung in dieselben
neuen Mitgliedsstaat hat oder insofern die Verletzung der Gemeinschaftsmarke in diesem
neuen Mitgliedsstaat gescheht hat. In Einklang mit der Reichweitenregelung zur
internationalen Zustdndigkeit in Art. 98 der GMVO kann das mitgliedsstaatliche
Gemeinschaftsmarkengericht, sofern es eine Sitzzustdndigkeit nach Art. 97 Abs. 1 oder Abs.
2 der GMVO hat, mit gemeinschaftsweiter Wirkung entscheiden. Wenn es andererseits blof3
eine Verletzungszustidndigkeit nach Art. 97 Abs. 5 GMVO hat, weil Verletzungshandlungen
in einem neuen Mitgliedsstaat gescheht wurde, ist damals seine Zustidndigkeit auf den neuen
Mitgliedsstaat begrenzt. Seit dem Beitritt kann die gemeinschaftsweite Zustindigkeit des
vorgesehenen mitgliedsstaatlichen Gerichts zu einem gemeinschaftsweiten Streitgegenstand
fiihren. Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke kann bei einer solchen Zustidndigkeit seine
Anspriiche wegen Verletzung einer GM fiir das gesamte geografische Gebiet der
Europidischen Gemeinschaft geltend machen, fiir das er jedoch nicht verpflichtet ist. Der
Europiische Gesetzgeber hat fiir den Kldger in einem Zivilprozess die Moglichkeit gelassen,
um den Streitgegenstand zu bestimmen, deshalb er in einem Verletzungsverfahren
hinsichtlich einer GM konkrete Anspriiche im Rahmen der gemeinschaftsweiten gerichtlichen
Zusténdigkeit territorial auf einen neuen Mitgliedsstaat beschranken kann. Zunéchst verweist

der Art. 94 der GMVO auf das Verfahren wegen Verletzung einer Marke ergénzend auf das
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Briisseler Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkommen®*’, welches vor drei Jahren
durch die am 1. Mérz 2002 in Kraft getretene EG-VO Nr. 44/2001°* siber die gerichtliche
Zustindigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen ersetzt wurde. Diese genannte Verordnung ist am Beitrittstag in einem neuen
Mitgliedsstaat und in den weiteren Beitrittsstaaten ,,automatisch® in Kraft getreten. Der
Europdische Gesetzgeber hat in dieser Verordnung (wie im Briisseler Ubereinkommen) in
Art. 6 Ziffer 1 der sog Gerichtstand der Streitgenossenschaft vorgesehen, was fiir die
Gemeinschaftsmarke auch anwendbar ist. Danach kann eine Person, welche ihren Wohnsitz
oder Sitz in einem neuen Mitgliedsstaat hat, ebenfalls vor einem Gericht eines anderen
Mitgliedsstaates gerichtlich in Anspruch genommen werden, sofern dahin anderer Beklagten
seinen Sitz hat und sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung besteht, damit eine
gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten ist. Auf Grund dieser Bestimmung
erweitert sich die gerichtliche Zustindigkeit in Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren.
Ebenso kann der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft im Fall gemeinschaftlicher
Verletzung einer erstreckten GM durch mehrere Personen ohne weiteres zur Anwendung
erreichen. Es folgt bei einer Gemeinschaftsmarkenverletzung in betreffenden Féllen um die
gemeinschaftliche Verletzung eines einheitlichen Schutzrechts und somit um einen
einheitlichen Verletzungstatbestand, an dem mehrere Personen Beteiligt sind. Die deutschen

Autoren haben in seinem Beilegen ein Beispiel dazu aufgefiihrt:**’

Wenn ein Hersteller (oder Lieferant) eines Produkts mit eigenem Sitz in Deutschland hat und
beliefert er von Deutschland aus Alleinimporteure nach andere Mitgliedsstaaten, daneben er ein
Vertriebsunternehmen in Ungarn hat, welches beispielsweise eine erstreckte GM eines ungarischen
Unternehmens verletzt, so kann der Inhaber der GM nicht nur in Deutschland eine Klage gegen den
Herstellern erheben, sondern auch in einem neuen Mitgliedsstaat Ungarn. Auf Grundlage des Art. 6
Nr. 1 EuGVO kann er zusammen mit der ungarischen Vertriebsgesellschaft auch den deutschen
Hersteller in Ungarn zum Anspruch nehmen, weil der genannte deutsche Hersteller und die
ungarische Vertriebsgesellschaft ,,gemeinsam die einheitliche GM verletzen.” Danach kann der
Gemeinschaftsmarkeninhaber gegen den deutschen Hersteller eine gemeinschaftsweite Unterlassung
wegen der Verletzung seiner GM beantragen, gleichzeitig die Verletzung in allen Mitgliedsstaaten

somit beenden wird.

345 Q.
Seit 1968.

346 VO Nr. 44/2001 des Rates v. 22. Dezember 2000 iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die Anerkennung

und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen = [ABI-EG Nr. L 307 vom 24.11.2001, S.

28].

7 Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am

Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 890.
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Daraus ist sichtbar, dass im Gemeinschaftsmarkensystem auch fiir erstreckte GM trotz dem
Einheitlichkeitsprinzip moglich ist, vor dem Gemeinschaftsmarkengericht auf die Verletzung
einer erstreckten GM in einem neuen Mitgliedsstaat eine Unterlassung zu beantragen.
Sogleich kann der Inhaber eine europaweite Unterlassung wegen der Verletzung ansuchen,
worauf diese Verletzung im territorialen Sinne in allen Mitgliedsstaaten der Européischen

Union keine Auswirkung mehr hat.

e. Einwand oder Widerklage gegen die erstreckte GM
In einem laufenden Verfahren besteht auch wegen Verletzung einer erstreckten GM die
Moglichkeit, entsprechendes Einreden oder eine Widerklage gegen diese verletzte GM zu
erheben. Gemil Art. 99 Abs. 3 GMVO ist ,,Einreden* als Rechtsinstitut nur zuldssig, soweit
dieses Institut den Verfall der GM wegen Nichtbenutzung oder die Nichtigkeit wegen des
Bestehens eines élteren Rechts des Beklagten betrifft. Jedoch ist nach Art. 99 Abs. 1 GMVO
die Einrede der Nichtigkeit wegen des Bestehens eines absoluten Nichtigkeitsgrundes im
Sinne des Art. 52 der GMVO nicht anwendbar. Weiter kann sich der Beklagte nach Art. 100
Abs. 1 der GMVO in einem Verfahren auf Verletzung einer GM berufen, d. h. auf Grund
absoluter Nichtigkeitsgriinde nach Art. 52 der GMVO eine Widerklage gegen bereits
eingetragene GM vom Gemeinschaftsmarkengericht zu erheben. In diesem Beispielsfall kann
das nationale Gericht nach nationalem Recht an die Entscheidung ihrer nationalen Behdrde
iber die Eintragung einer Marke gebunden sind, in denen ein strenger Bindungsgrundsatz an
die Entscheidung der Eintragungsbehorde gilt348. Der europdische Gesetzgeber hat darunter
enthaltet, dass das nationale Gericht, vor dem eine nicht unter Art. 96 GMVO fallende Klage
im Sinne einer GM anhéngig ist, von der Rechtsgiiltigkeit der GM auszugehen hat. Dies
wird in einem Verfahren fiihren, insofern diese nicht durch den Beklagten mit einer
Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird. Auerdem
kann die Rechtsgiiltigkeit einer erstreckten GM nicht durch eine Klage auf Bestimmung der
Nichtverletzung angefochten werden. Gegen Klagen nach Art. 96 lit. a hinsichtlich einer
(drohenden) Verletzung einer GM und nach lit. ¢ bzw. Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der GMVO wegen
der moglichen Entschédigung von Dritten ist darauf der entsprechende Einwand des Verfalls

oder der Nichtigkeit der GM ermdglicht, welcher nicht im Wege der Widerklage erhoben

wird, soweit dies zuléssig ist, falls sich der Beklagte beruft, dass die GM wegen mangelnder
Benutzung fiir verfallen oder wegen eines élteren Rechts des Beklagten fiir nichtig erklért

werden konnte.

¥ vgl. Art. 107 GMVO.
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Ebenso besteht im Rahmen einer Widerklage und eines entsprechenden Antrags fiir den
Inhaber einer GM die Moglichkeit, das Verfahren gemdfl Art. 100 Abs. 7 der GMVO
auszusetzen und den Beklagten aufzufordern, oder einen Nichtigkeitsantrag beim HABM zu
stellen. Wenn ein solches Nichtigkeitsverfahren bereits frither bei Erhebung der
Verletzungsklage anhidngig ist, so ordnet Art. 104 Abs. 1 der GMVO als Regelfall die
Aussetzung des Verfahrens im Rahmen des Gemeinschaftsmarkengerichts an. Grundsétzlich
hat das Gemeinschaftsmarkengericht keinen Ermessensspielraum, um iiber die Widerklage

allein zu entscheiden.

Gemadll Art. 101 der GMVO verwendet die Gemeinschaftsmarkengerichte die Vorschriften
der GMVO und allen in Fragen, was nicht in dieser GMVO geregelt ist, dann nationales
(einschlieBlich internationales Privat-) Recht der neuen Mitgliedsstaaten anzuwenden. Uber
die Frage der Verletzung einer GM ist ausschlieBlich nach dem Art. 13 GMVO und den dafiir
geltenden  Auslegungsregeln  des  Europdischen  Gerichtshofs  fiir ~ mogliche
Verwechslungsgefahr zu beurteilen. In nationaler Gerichtspraxis bestehen die
Rechtsprechungen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Art. 9 Abs. 1 lit. b der
GMVO zugleich als der Ausgangspunkt zur Beurteilung der Verletzungsfrage. Jedoch konnen
entsprechende Unterschiede zwischen den Schutzbestimmung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung daraus ergeben, worauf die Gemeinschaftsmarke ein
einheitliches Schutzrecht in einem geografischen Territorium darstellt, welches heute
inzwischen 27 Mitgliedsstaaten umfassen. Abhéngig ist es davon, welche Auswirkungen dies
auf die Priifung der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke hat. Die Antwort auf diese Frage
kann man nicht in der GMVO finden und bis jetzt nach den deutschen Autoren ist vollig

ungeklart*®.

Z. B.: Ein ungarischer Spirituosenhersteller verwendet die Bezeichnung ,,Palinka* fiir Spirituosen in
Ungarn, andererseits aus einer vor dem Beitrittstag (1.5.2004) wirksam eingetragenen GM ,,Palinka“
in Ungarn nicht vorgelaufen werden konnte. Dem Schutz dieser GM steht jedoch in Ungarn die
Schutzschranke nach Art. 12 lit. b der GMVO entgegen, worauf die Benutzung beschreibender
Angaben zuléssig ist, soweit sie den anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel anpasst.
Darauf kommt es nicht in der Frage, ob die Bezeichnung ,,Palinka“ nach Art einer Marke gebraucht

wird, oder nicht. Der Europédische Gerichtshof hat diesen Umstand als fiir die Anwendung der dem

9 Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am
Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 891.
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Wihrend Art. 101 Abs. 2 der GMVO verweist die Gemeinschaftsmarkengerichte in allen
kommenden Fragen, welche nicht im Rahmen der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregelt
sind, was sich auf ihres nationales Recht (einschlieflich internationales Privatrechts)

begriindet. In ungarischer Literatur wird dies mit dem Territorialitdtsprinzip verbunden.

Im Rahmen der GMVO ist im Artikel 99 Abs. 3 GMVO gegen Klagen auf Grund des Art. 96

lit. a und c auch hinsichtlich der Verletzung einer GM mdglich, wodurch der Einwand des
Verfalls oder der Nichtigkeit der GM beantragt ist, welcher nicht im Wege der Widerklage
erhoben wird, im Fall dass die GM wegen mangelnder Benutzung fiir verfallen oder wegen
eines dlteren Rechts des Beklagten fiir nichtig erklidrt werden konnte. Der Europidische
Gesetzgeber hat in Art. 101 Abs. 2 vorgesehen, dass in allen eintretenden Fragen, welche
nicht durch diese Verordnung enthélt werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte auch
in den neuen Mitgliedsstaaten ihr nationales Recht (einschlieBlich ihres internationalen

Privatrechts) an.
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f. Anwendbare Sanktionen nach der GMVO
im Falle der Gemeinschaftsmarkenverletzung
Folglich hat der Europdische Gesetzgeber im Art. 102 Abs. 1 der GMVO ,autonom und
unmittelbar” die Sanktion als der Unterlassung der Benutzung zur gerichtlich festgestellten
Verletzung der GM geregelt. Auf Grund der europaweiten Sitzzustindigkeit des
Gemeinschaftsmarkengerichts kann ein europaweiter Unterlassungsantrag gestellt werden und
kann darauf das benannte nationale Gericht zu einer gemeinschaftsweiten Unterlassung
beurteilen. =~ Wegen  einer  Zustindigkeit als  Verletzungsgericht kann  der
Gemeinschaftsmarkeninhaber nur eine Unterlassung der Benutzung im Verletzungsstaat
durchsetzen. Der Art. 102 Abs. 2 der GMVO verweist im weiteren Sinne auf die Sanktionen
des nationalen Rechts und internationales Privatrechts desjenigen neuen Mitgliedsstaates, ,,in
dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind“ [Relative Autonomieprinzip der

GM].

Neben der richterlichen Feststellung der Verletzung ist auch ein Anspruch auf Auskunft, auf
Genugtuung und Veroffentlichung, auf Herausgabe der Bereicherung, auf Beschlagnahme,
auf Vernichtung und auf Schadensersatz nach den nationalen Rechten der neuen
Mitgliedsstaaten vergangen. In den komplizierten Ankniipfungsfragen kann es auch im Fall
der Verletzung einer GM mit Verweis in Art. 102 der GMVO auf das nationale Recht sowie
auf internationales Privatrecht in mehreren erweiterten neuen Mitgliedsstaaten der

Europiischen Union kommen.

Im Fall einer Gemeinschaftsmarkenverletzung, welche nicht nur in den neuen
Mitgliedsstaaten, sondern auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europdischen Union gescheht
hat, verweist das nationale internationale Privatrecht mit seinen Kollisionsregeln fiir die
auBervertragliche Schadenshaftung also ,direkt“ auf das jeweilige Recht des
Begehungsstaates. Damit wird man in einem Verletzungsverfahren in einem neuen
Mitgliedsstaat, in dem es um die Verletzung einer GM zugleich in den anderen
Mitgliedsstaaten handelt, bei gemeinschaftsweiter Zustdndigkeit des Gerichts relativ
problemlos lediglich die Sanktion der Unterlassung gemeinschaftsweit durchsetzen kann.
Weiter wird es sich zu den anwendbaren Sanktionen nach einer Erfahrung empfehlen:**’

Insbesondere begrenzt diese Sanktion auf einen Mitgliedsstaat zu beantragen, um zu

3%0 Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am
Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 892.
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vermeiden, dass das nationale Gericht verpflichtet ist, das Recht anderer Mitgliedsstaaten in

Bezug auf die nationalen Sanktionen zusétzlich anzuwenden.

g. Ausweg durch Umwandlung als Ausnahme
vom Einheitlichkeitsprinzip
Mit bewusstem Absicht stellt es ebenfalls eine Ausnahme vom Einheitlichkeitsprinzip dar,
dass der Inhaber einer fehlgeschlagenen erstreckten GMA oder bereits eingetragenen GM in
Einklang mit Art. 112 der GMVO deren Umwandlung in nationalen Markenanmeldungen ,,als
umgekehrtes Fall“ beantragen kann, wobei dies einen Grundsatz, wonach der Erwerb der
erstreckten GM lediglich gemeinschaftsweit erreichbar ist, was im Verfahren prozessrechtlich
abmildert. AuBerdem stellt Art. 112 der GMVO besonderen Ausdruck des
Permeabilitétsprinzips (d. h. Durchldssigkeitsprinzip) der erstreckten GM.

Die neuen Mitgliedsstaaten wollen ihre nationalen mitgliedsstaatlichen Rechtsordnungen in
Einklang mit der in Art. 112 der GMVO Erlaubnis von dem Antrag zur Umwandlung einer

351 Ab dem Beitrittsdatum kann

erstreckten GM nach ilterer bestehende Marke ausgleichen
die Umwandlung in nationalen Markenanmeldungen der neuen Mitgliedsstaaten beantragt
werden. Die Umwandlung ist auch damals moglich, wenn die umgewandelte GM einen
Anmeldetag hat, welcher vor dem Beitrittsdatum liegt. In diesem Fall wird die umgewandelte
Anmeldung in einem neuen Mitgliedsstaat die Rechtswirkung eines élteren Rechts haben,
welche sich nach dem nationalen Recht ergibt. Die neuen Mitgliedsstaaten haben in Einklang
mit dem Art. 165 (ex 159a vormals 142a) GMVO vergleichbare Bestimmungen in ihr
nationales Recht unmittelbar eingeordnet, so dass erweiterte GMen in den neuen
Mitgliedsstaaten erst ab der Erweiterung die Rechtswirkung eines dlteren Rechts geniefen.

Mit dem Beitrittsdatum wird keine neue Dreimonatsfrist zur Einreichung des

Umwandlungsantrags nach Art. 112 Abs. 4 GMVO in Eingang gesetzt.

3. Das Koexistenzprinzip im Verhéltnis von erstreckten GMen
und nationalen neuen mitgliedsstaatlichen Marken
Ausnahmsweise gilt es das Koexistenzprinzip auch auf nationale Marken und sonstige
Kennzeichenrechte der neuen Mitgliedsstaaten. Dies bedeutet einerseits, dass die GMVO die
bestehenden nationalen Marken und Kennzeichenrechte sowohl in ihrem Bestand als auch in

ihren Wirkungen ungetastet ldsst. Auf Wabhlfreiheit nach der Ansicht von Autor Schennen

33! Monguiral/Rogers, The Community Trade Mark and Designs System and the Enlargement of the European
Union, [2004] E.I.P.R., 48.
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bedeutet dies insbesondere, dass auch in Zukunft die Anmelder und die Unternehmen die freie
Wahl haben, ob sie erstreckten Gemeinschaftsmarkenschutz, Schutz iiber nationale Marken
oder eine Kombination beider Schutzmdglichkeiten wiinschen. Ebenso soll die erstreckte GM
gegeniiber den nationalen Markensystemen in Zukunft nicht ersetzen, sondern neben diese

2
treten™

. Besondererweise hiangt der Gemeinschaftsmarkenerfolg davon ab, ob die Inhaber
den Schutz der erstreckten GM tatsdchlich als gegeniiber dem Schutz durch nationale Marke

vorteilhaft beriicksichtigen.

Im Gemeinschaftsmarkensystem besteht auch die Moglichkeit des Doppelschutzes ,,derselben
Marke* als erstreckte GM und als nationale Marke. Beziechungsweise kann nur in diesen
Féllen die Geltung des Schutzes durch Art. 109 der GMVO gemacht werden, welcher in
einem solchen betreffenden Fall zur Konzentration der Klagen zwingt und aufeinander
folgende Klagen aus GMen in einer Seite wiederholte und aus nationalen Marken in anderer
Seite ausschlieBt. Wahrend das Koexistenz der GM im Verhéltnis zu nationalen Rechten
besteht nicht nur gegeniiber Marken als eingetragenen Marken oder nicht eingetragene
Marken, sondern geméfl Art. 14 GMVO gegeniiber anderen nationalen Schutzrechten und
sonstigen Anspriichen kennzeichenrechtlicher, wettbewerbrechtlicher oder sonstiger Art.
Dadurch ist den entsprechenden Schutz durch Geschmackmusterrechte, Urheberrecht, den

unlauteren Wettbewerb oder als geografische Herkunftsangabe eingeschlossen.

4. Aquivalenzprinzip im Sinne der erstreckten GM
Im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts schlieBt das Aquivalenzprinzip ein, dass die
bestehenden é&lteren nationalen Marken und die erstreckten (dlteren) GMen im Verhéltnis
zueinander ,,gleichwertig® im Kollisionsverfahren beurteilt sind, weitergehende bestehende
Wirkung von élterem gewerblichen Recht und die Anforderungen an den Benutzungszwang
auftritt. Dieses Aquivalenzprinzip stellt nach einer Ansicht ein Unterfall der Koexistenz
dar’>. Zuerst zeigt sich das Aquivalenzprinzip der erstreckten GM im Verhiltnis zur
nationalen Marke dadurch, dass die GM im nationalen Verfahren die Wirkung eines élteren
Rechts hat, sogleich im Rahmen der nationalen Rechte den in allen Mitgliedsstaaten sowie in

Dritten Staaten geschiitzten nationalen Marken im Sinne dlterer Rechte gleichgestellt ist.

Im zweiten Schritt sind auch nationale Rechte im Verfahren nach der GMVO umgekehrt,

beziehungsweise im Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren vor dem HABM sowie im

352 6. Erwigungsgrund der GMVO.
353 Schennen, Art. 1 Rn. 46: Fernandez-Novoa, S 38.
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Falle der Widerklage vor den Gemeinschaftsmarkengerichten, als éltere Rechte, d. h. relative
Eintragungs- oder Nichtigkeitsgriinde daher zu beriicksichtigen. Dariiber spricht die
Bestimmung in Art. 8 Abs. 2 Ziffer i1 und iii der GMVO fiir eingetragene nationale Marken
(einschlieBlich internationale Registrierungen mit Wirkung in einem Mitgliedsstaat), welche
im Widerspruchsverfahren vom Harmonisierungsamt gegeniiber einer jiingeren erstreckten
GMA als adlteres Recht geltend gemacht werden konnen. Dies hat der europédische
Gesetzgeber in Art. 8 Abs. 4 GMVO hinsichtlich nicht eingetragener élterer innerstaatlichen
Marke oder sonstiger nicht eingetragener Kennzeichenrechte auch geltend gemacht.
Verbindlich ist dies in Art. 53 Abs. 2 fiir andere nationale Rechte nicht
kennzeichenrechtlicher Art vorgesehen (insb. Namens- und Urheberrechte). Namlich sind
diese Rechte nicht kennzeichenrechtlicher Art nur im Nichtigkeitsverfahren als relative

Nichtigkeitsgriinde zu beriicksichtigen.

»Als Ausdruck des Aquivalenzprinzips® erscheint sich die Gleichstellung der erstreckten
GMen und der nationalen Marken, woraus die Verwirkung durch Duldung angeht. Namlich
regelt die Bestimmung in Art. 54 Abs. 2 den Fall, dass ein Inhaber einer nationalen Marke die
Benutzung einer jiingeren erstreckten GM geduldet hat. Umgekehrt regelt Art. 9 Abs. 1 den
Fall, worin der Inhaber einer GM die Benutzung einer nationalen Marke geduldet hat.
Allerdings zeigt sich die Gleichstellung von nationalen Marken und erstreckten GMen in den
prozessrechtlichen Konsequenzen des Benutzungszwangs: Nach Art. 42 Abs. 3 GMVO folgt
im Widerspruchsverfahren, in dem eine é&ltere nationale Marke als Widerspruchsgrund
geltend gemacht wird, auf Verlangen des Anmelders der erstreckten GM den konkreten
Nachweis der Benutzung des dlteren Rechts nach den Bedingungen des Art. 42 Abs. 3 und
des Art. 15 der GMVO zu erbringen. Nationale Marken, welche als éltere Rechte im
Widerspruchsverfahren und nach Art. 57 Abs. 2 im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht
werden, deshalb in derselbe Weise der Einrede der Nichtbenutzung (wie als dltere Rechte

geltend gemachte GMen) unterliegen.

5. Bedeutung des (Durchlissigkeits-)Permeabilititsprinzips
Der europdische Gesetzgeber hat sich nicht nur mit dem Koexistenz und der Gleichstellung
nationaler Marken und der erstreckten GMen begniigt, dagegen auch die erstreckte GM
besondere gemeinschaftsrechtliche Vorschrift noch privilegiert, welche die GM im
selbstidndigen Gemeinschaftsmarkensystem ,,stirker mit den nationalen Markensystemen

verzahnen sollen und insbesondere den europaweiten Rechtsschutz von der erstreckten GM
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zu nationalen Systemen und umgekehrt ,stirker durchlissig gestalten sollen. Uber dem
Durchléssigkeitsprinzip kann man im Zusammenhang mit der erstreckten GM in derselbe
Weise als einem weiteren tragenden Prinzip des Gemeinschaftsmarkensystems gesprochen.

Dabei besteht eine Selbstverstandlichkeit, womit die erstreckte Gemeinschaftsmarke die

Prioritiit einer nationalen Markenanmeldung in Anspruch nehmen kann®**

. Umgekehrt leitet
der Art. 32 der GMVO, welcher der erstreckte GM die Wirkung einer nationalen
Hinterlegung verleiht, damit sich eine erstreckte GMA auf begriindendes Prioritétsrecht
moglicherweise fiir spatere Hinterlegungen derselben Marke als nationale Marke erscheinen
kann. Hier ist auch das Prioritétsrecht von der PVU vorgesehen, wobei es sich nicht eigentlich
um einen Aspekt der Permeabilitit beider Systeme handelt, gleichzeitig dies in der

Gemeinschaftsmarkenpraxis zur Erleichterung des Einstiegs (bzw. Umstieg) vom nationalen

Markenschutz zum Schutz erstreckter GM und umgekehrt lenkt.

Jedoch hat der europdische Gesetzgeber die Durchlissigkeitsauswirkung der erstreckten GM
zur nationalen Marke zusdtzlich im Art. 34 und 35 der GMVO vergroBBert, welche die
Inanspruchnahme des Zeitrangs einer &lteren nationalen Marke fiir eine jlingere erstreckte
GM regeln. Mit der wirksamen Beanspruchung auf Zeitrang (d. h. Senioritét) handelt es sich
nicht um einen echten Zeitrang wegen einer Prioritdt, wenn der Inhaber der erstreckten GM,
»als er auf die nationale dltere Marke verzichtet oder sie erloschen lésst,” weitergehende
gleiche Rechte hitte, wiirde dann die nationale Marke als eingetragene Marke fortbestehen®”.
Als wirtschaftliche Bedeutung dieser Bestimmung wird im Gemeinschaftsmarkensystem
aufgezeigt, wie der Anmelder einer erstreckten GM im Fall, dass er die gleiche Marke schon
als nationale Marke eingetragen hat, daraus kommt konkrete Mdglichkeit, ohne Rechtsverlust
diese nationalen Marken zu erscheinen und das Markenportfolio somit sparende Gebiihren auf

die erstreckten GM zu konzentrieren.

Einerseits erleichtern Art. 34 und 35 GMVO den vorgesehenen Weg von der nationalen
Marke zur erstreckten GM, wihrend andererseits Art. 112 der GMVO den Weg von der
erstreckten GM zuriick zur nationalen Marken erleichtert und damit die Umwandlung einer
fehlgeschlagenen GMA oder GM in nationale Markenanmeldungen ermdglicht wird. Damit
stellt der Art. 112 ein Korrektiv zum Alles- oder — Nichts- Prinzip dar: Wenn die erstreckte
GMA wegen des Bestehens eines absoluten Eintragungshindernisses in nur einer (neuen)

Sprache der Europdischen Union oder in nur einem (neuen) Mitgliedsstaat der erweiterten EU

3% Art. 29 GMVO.
355 Art. 34 Abs. 2 GMVO.
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ausnahmsweise nicht zuriickgewiesen wird, werden dann die Umwandlung der GMA in
nationalen Markenanmeldungen mit Rechtsschiitzen noch fiir diejenigen neuen
Mitgliedsstaaten gesichert, in denen das betreffende mogliche Eintragungshindernis nicht
besteht, sogar unter Wahrung des urspriinglichen Anmeldetags der GMA sowie fiir die

erstreckte GMA das beanspruchten Prioritits- oder Seniorititsdatum®°.

§4 Territoriales Anwendungsgebiet der GMVO
Im Rahmen der GMVO treten besondere Fragen des geografischen Anwendungsbereichs als
territoriale Gesichtspunkte in verschiedenen Aussprachen auf. Einerseits handelt es sich um
die Frage, in welchem Gebiet in Bezug auf die erstreckte GM im erweiterten Sinn
geografischer Geltungsbereich giiltig ist. Andererseits hat der européische Gesetzgeber in den
Vorschriften der GMVO an verschiedenen Stellen die Begriffe ,,in der Gemeinschaft®, ,,in

«“37 welche jedoch nicht von

einem Mitgliedsstaat” oder ,,Angehorige eines Mitgliedsstaates
dem deckungsgleich vorgesehen sind. Der Begriff ,,in der Gemeinschaft™ und der in Art. 1
GMVO verwendeten Begriff ,,in der gesamten Gemeinschaft® entsprechen dem Gebiet, auf

338 Dies ist auch das Gebiet, auf dem somit

dem die erstreckte GM entsprechende Geltung hat
der erstreckten GM ihren Rechtsschutz gewihrt und fiir die mogliche Verletzung einer GM
auch ein nationales benanntes Gemeinschaftsmarkengericht (bzw. berufendes Gericht zweites

Instanz) daher zusténdig ist.

Der erstreckten Gemeinschaftsmarkenschutz ist auf einzelne Gebiete der (neuen)
Mitgliedsstaaten mit derselben Wirkung erstreckt, so dass die erstreckte GM, fiir diese
erforderliche Anmeldung oder konkrete Eintragung im europdischen Register eingefiihrt ist,
thren Rechtsschutz ,,automatisch® im Verhéltnis zu nationalen registrierten Marken gewéhrt,
ohne deshalb die Bestimmungen der GMVO dahin unmittelbar anwendbar wiirden oder
beispielsweise sich die Zusténdigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte sowohl auf diese

neue Gebiete erstrecken wiirde.

Im gemeinschaftsmarkenrechtlichen Sinn kann man auch die Einordnung einer geografischen

359

Angabe als geografische Herkunftsangabe™” einheitlich ,,europdisch® eintreten. Der Art. 7

Abs. 2 GMVO kann man in Bezug auf die beschriebene Marke anwenden, sofern die

3% Art. 112 Abs. 3 GMVO.
357 Schennen, Art. 5 Rn. 10.
38 Art. 165 Abs. 1 GMVO.
3% Art. 7 Abs. 1 Lit. ¢ GMVO.
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Bezeichnung einer Region in Rede in einer Sprache ankommt, welche in anderen Teilen der
Union nicht unbedingt verstanden wird. Nunmehr kann man den Sachverhalt heranziehen fiir
den Sonderfall der abstrakten geografischen Angabe, sofern man eine solche als geografische

Herkunftsangabe nach dem europiischen Gesetzes im erforderlichen Einzelfall annimmt™®.

Wenn ein neues Mitgliedsstaat bilaterales Abkommen iiber den Schutz von geografischen
Angaben hat, hatte das HABM mit Anmeldungen im Bereich eines Wortes zu tun, dass man
dieses Wort deswegen a limine unter Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ bzw. Art. 7 Abs. 2 GMVO ablehnt,
weil dieser neu Mitgliedsstaat mit dem anderen Staat ein Abkommen hat, welches diesen

361

Ausdruck enthilt. Jedoch wird das Vorliegen eines Tatbestandselements des Katalogs

»europdisch* festgestellt, aber dann nicht nach nationalem Recht beurteilt wird.

Wenn ein Sachverhalt in den Anwendungsbereich des Art. 110 Abs. 2 GMVO gehort, sollte
dann das HABM eine solche Anmeldung annehmen. In den nicht geografischen
Beispielsfillen ergeben sich aus lit. ¢ keine Besonderheiten, um die gemeinschaftsrechtliche
Norm Art. 7 Abs. 2 im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO damals zu verwenden,
falls eine Markenangabe beispielsweise nur in einem Sprachraum der Europédischen Union

beschrieben ist.

Ebenso hat er den Begriff ,,in der Gemeinschaft* darin verwendet, um zu definieren, in
welchem Gebiet die erstreckte GM gemill Art. 15 der GMVO ,,innerhalb von fiinf Jahren*
ernsthaft tatsdchlich seit der Registrierung im européischen Register benutzt werden muss und
wo die europaweite Erschopfung geméll Art. 13 GMVO eintritt. Ein Gebiet, welches nicht ,,in
der Gemeinschaft im erweiterten geografischen Sinn liegt. Dies ist also nicht ,,Teil der
Gemeinschaft“ und wird nicht gemd Art. 7 Abs. 2 der GMVO fiir absolute

Zuriickweisungsgriinde beriicksichtigt. Selbst wer keinen Wohnsitz oder Geschéftssitz ,,in der

Gemeinschaft® hat, muss in Einklang mit Art. 92 Abs. 2 GMVO durch einen berufsméfigen
Vertreter vertreten sein. Ebenfalls muss ein Vertreter gemaf3 Art. 93 Abs. 1 und 2 lit. b seinen
Geschiftssitz echt ,,in der Gemeinschaft™ hat. Es stellt ein Charakteristikum der erweiterten
Europdischen Union dar, wonach sie vielsprachig und vielfdltig kulturell im
Gemeinschaftsmarkensystem auftaucht und mit neuen wunderbaren GMen- Branding
erweitert. Was in einem neuen Mitgliedsstaat mit einer neuen Sprache eine glatt

beschreibende Bezeichnung bedeutet, kann in einem anderen Staat der Européischen Union,

360 ygl. Rs. Pistre P.
361 Meister, WRP 2001, 225.
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bzw. in einem anderen Sprachraum ,als reine Fantasieangabe“ gelten. Dort ist diese
spezifische Produktart nicht bekannt. Zwecks dieser Bestimmung ist mehr im Interesse des
einheitlichen gemeinsamen Marktes somit sicherzustellen, dass Zeichen, welche ,,in einem
Teil der Gemeinschaft™ ihre entscheidende Markenfunktion der Ursprungsidentifizierung
nicht verschaffen kann, insgesamt keine nach Art. 1 Abs. 2 GMVO einheitliche GMen
normalerweise werden konnen. Jedoch gilt das fiir nationale Markeneintragungen nicht, dass
»ein geografisches Teil der Gemeinschaft® nicht an mitgliedsstaatlichen Grenzen der
Beteiligten gebunden ist, dagegen es nur geniigt, sofern in einer territorial nicht ganz
untergeordnete Region, welche von Sprache und Kultur geprdgt als Teil eines neuen
Mitgliedsstaates sein wird, also ebenso Territorien benachbartes Mitgliedsstaates umfassen

kann, eines der im Rahmen der Katalogsvorschriften schon besteht.

Je die ,, mafigeblichen Verkehrskreise“ der erweiterten Europdischen Union betrifft, desto im Rahmen
der Bestimmung durch Art. 7 Abs. 2 der GMVO ,,ein der unbedingten Eintragungshindernisse
sonst nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur EuG beriicksichtigt wird, sofern diese
Voraussetzungen des Katalogs lediglich ,,in einem Teil der Gemeinschaft® als absolute Hindernis

zur Eintragung einer GM besteht*®,

Dieses Prinzip des EuG ist auch zum Zweck des Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMVO
heranzuziehen, wie in einem Anlassfall auf die Wahrnehmung eines durchschnittlichen
(informierten, angemessen aufmerksamen und verstindigen) neuen mitgliedsstaatlichen
Verbrauchers gestiitzt wird. Namlich beschreibt der Begriff ,,in einem Mitgliedsstaat™ in der
GMVO sowie in Gemeinschaftsmarkenpraxis einen geografischen Geltungsbereich von
konkreter Wirkung als nationale Anmeldung gemdl Art. 32 und der Wirkung einer
vorgesehenen moglichen Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung gemal3 Art. 112
Abs. 2 und 3 der GMVO. Némlich ist der Wohnsitz ,,in einem Mitgliedsstaat* fiir die
internationale Zusténdigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte in den neuen Mitgliedsstaaten
gemil Art. 97 GMVO maBgeblich. Ebenfalls muss in einem Beispielsfall ein Rechtsanwalt

gemal Art. 93 Abs. 1 lit. a ,,in einem Mitgliedsstaat™ zugelassen sein.

32 Vicenzo Fusco — ENZO FUSCO, EuG T-185/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225.
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§5 Beschriebene erstreckte GM im weiteren Sinne:
1. Beschriebene Markencharakteristik im generellen Sinne
Bei den von der absoluten Eintragung ausgeschlossenen ,,Zeichen oder Angaben* handelt es

: 363
sich um solche,

welche {iblicherweise pauschal als beschreibende Angaben genannt
werden. Es handelt sich um “eindeutige Bezeichnungen der angemeldeten Produkte (Waren
oder Dienstleistungen) oder ihrer Eigenschaften, d. h. verkehrsiiblich formulierte Attribute
(,,sonstige Merkmale*). Die urspriinglich geforderte Unmittelbarkeit des Beschreibens hat die
erforderliche Rechtsprechung im Gemeinschaftsmarkenpraxis dadurch aufgeweicht, dass sie
es als der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz des Eintragungsausschlusses ausreichend
ansieht, sofern das fragliche Zeichen zu den von ihm enthalten Waren oder Dienstleistungen
einen hinreichend direkten oder konkreten Bezug aufweist, welcher es dem betreffenden
Publikum erméglicht, unmittelbar und ohne weitere Uberlegung eine Beschreibung der in

Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen

[PAPERLAB].**

Es ist nicht erforderlich im Hinblick auf die gesetzliche Formulierung ,,dienen kdnnen®, dass
solche Angaben schon zur Bezeichnung bestimmter Charakteristika der Produkte benutzt
werden, was die potenticlle Eignung geniigt.’®> Fiir eine Entwicklung der fraglichen
Bezeichnung  hinsichtlich  einer  beschreibenden = Angabe miissen in  einer
Gemeinschaftsmarkenpriifung beim Harmonisierungsamt deutliche Indizien vorliegen, jedoch

reichen blofe Spekulationen nicht aus.

Ferner greift der im Allgemeininteresse Eintragungsausschluss nur damals, sofern die
angemeldete Marke ausschlieBlich aus einer solchen, bestimmte Merkmale der angemeldeten
Produkte im besprochenen Sinne bezeichnenden Angabe (oder mehreren solchen Angaben)
besteht.’*® Noch friither hat der EuGH in einem Rechtsmittelfall ,,Baby-Dry* festgestellt, dass
unter Abs. 1 lit. ¢ ,,solche Zeichen und Angaben* fallen, welche im normalen Sprachgebrauch
nach dem Verstindnis der angesprochenen Verkehrskreise dafiir dienen kdnnen, zugleich
betreffende angemeldete Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch
Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale zu bezeichnen. Denn werden solche Zeichen

und Angaben von der Grundverordnung als ithrem Wesen nach ungeeignet angesehen, die

% Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO.

364 PAPERLAB, (Nr. 25);

365 In Art. 7 Abs. 1 Lit. ¢ wird gleichrangig geografische Herkunftsangabe aufgefiihrt.
366 Siehe Art. 7 Rn. 147 GMVO (2010).
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Herkunftsfunktion der Marke zu erfiillen, wenn sie nicht nach Abs. 3 der Katalogsvorschrift
konkrete Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangen.*® In stindiger Rechtsprechung hat
das EuG somit die benutzte Formel entwickelt, wonach ein Zeichen nur damals unter das in
jener Vorschrift der GMVO vorgesehene Verbot falle, selbst wenn es einen hinreichend
direkten und konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen
aufweisen wiirde, welcher es den betroffenen Verkehrskreisen ermdoglicht, ,,sofort und ohne
weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen
oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen.“’®® Allerdings kann der beschreibende Charakter
eines Zeichens nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie unter
Beriicksichtigung des Verstdndnisses beurteilt werden, welches die angesprochenen

. . 369
Verkehrskreise von ihm erkennen.

Soweit der beschreibende Charakter eines Zeichens sich nur auf einen Teil einer Kategorie
des VerzZWDL bezieht, erstreckt sich der Schutzausschluss gleichwohl auf die gesamte
Kategorie, weil anderenfalls der Markeninhaber nicht gehindert wire, ebenso die Marke in
Bezug auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen dieser Kategorie geltend zu machen, fiir

. . . . . 370
die sie beschreibend ist.>’

In besonderer Weise liegt es, dass diese sich enthaltenden
beschreibenden Charakter in Wortzeichen darstellt. Es ist nicht ausschlieBlich, dass solche
Zeichen neben der Priifung auf die Eintragungshindernisse der speziellen Formen der Waren
selbst (lit. e) zusdtzlich auf die Eintragungshindernisse der beschriebenen Zeichen oder
Angaben (lit. ¢) auf Grund des Allgemeininteresseprinzips gepriift werden miissten, was der

EuGH in seiner Auslegung auch bestitigt hat.

Gewdhnlich kann auch fiir Bildzeichen sowie fiir Wortmarken oder Slogans- Werbespriiche
nichts etwas anderes gelten, insofern die europdischen Gerichte einschlidgige Félle regelméBig

selbst unter fehlender Unterscheidungskraft behandeln.®”’

Der EuGH hat eine angewendete
Formel dazu interpretiert: Die Bestimmung iiber die beschriebenen Angaben oder Zeichen in
lit. ¢ der Katalogsvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse verfolge das im

Allgemeininteresse liegende Ziel, um solche Zeichen oder Angaben, welche im Verkehr zur

367 Rs. Baby-Dry P.

%% Europremium, (Nr. 25); vom HABM angefochten (C-121/0), worauf die GMA zuriickgenommen wurde;
sowie COLOUR EDITION, (Nr. 41);

% Carcard, (Nr. 26);

370 Mozart (Nr. 92):,,Wie der Markeninhaber nicht an der Verwendung der Marke gehindert wire, diirfte ein
Missgriff sein‘.

37! Bild Sageblatt, (Nr. 25);
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Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen konnen, fiir die die

Eintragung beantragt wurde, von allen frei zu verwenden [ Allgemeininteresseprinzip].

ii. Freihaltebediirfnisprinzip in Bezug auf die beschriebenen GMen
Mit dem Verstindnis der absoluten Eintragungshindernisse iiber beschreibende Angaben
(einschlieBlich ,,geografischer Herkunftsangaben*) hat sich der EuGH eine entwickelte
Doktrin von Freihaltebediirfnis angeschlossen. Es ist unstreitig, dass die Monopolisierung
beschreibender Zeichen die Moglichkeiten anderer Marktbeteiligter einschranken wiirde, das
Publikum iiber Art, Eigenschaften und Vorteile ihrer Produkte gesamt zu informieren, was der
erklarte Ziel der GMVO zuwiderlaufen wiirde, als notwendig im einheitlichen gemeinsamen
Markt der Européischen Gemeinschaft [=Binnenmarkt] einen unverfélschten Wettbewerb zu

gewihrleisten.’”

Jedoch ist die Frage, wie dieses Ziel unter einsichtigem Ausgleich der
berechtigten Interessen aller Marktbeteiligten nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht zu
erreichen ist, und schlieBlich, wie die Urheber der GMVO diese zweckentsprechend

strukturiert haben.

Der EuGH hat folglich interpretiert, dass aus Griinden der Rechtssicherheit und der
ordnungsgemélen Verwaltung sicherzustellen sei, deshalb alle Marken, deren Benutzung vor
dem europdischen Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden konnte, nicht eingetragen
werden  konnen. Diese auf é&ltere Kennzeichenrechte und somit relative
Eintragungshindernisse gemifl Art. 8 GMVO bezogene Aussage hat der europdische Gericht
im Zusammenhang mit den absoluten Eintragungshindernissen konkret festgestellt, dass die
darauf gerichtete amtliche Priifung anldsslich des Antrags auf europaweite Eintragung nicht
auf ein Mindestmall beschrinkt werden diirfe. Vielmehr miisse diese Priifung streng und
vollstédndig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken im europdischen Register
zu vermeiden. Grundsatzlich diirfte die Kontrolle der absoluten Eintragungshindernisse nicht
mit dem Argument auf ein Mindestmal} verringert werden, dass die Schutzschranken des Art.
12 GMVO darin die Durchsetzung von Rechten aus einer zu Unrecht verfolgen, weil darauf
beispielsweise freizuhaltende eingetragene GM verhindert werden konnte. Damit wiirde der
zustandigen Behorde die Aufgabe der Beurteilung der absoluten Eintragungshindernisse im
Zeitpunkt der Eintragung der Marke iibernommen und auf die europdischen Gerichte
ibertragen, welche die Ausiibung der Rechte aus der europdische Marke im Einzelfall zu

gewihrleisten haben.

372 2 Erwigungsgrund der GMVO.
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Jedoch sind Zweifel an der Bedeutung und Wirksamkeit der Schutzschranke des Art. 12 lit. b

der GMVO in der ,,Zusammenschau“373

mit der Bestimmung lit. ¢ der Katalogsvorschrift
unberechtigt. Nimlich ist es rechtlich, dass jene die europaweite Schutzwirkung der
eingetragenen europdischen Marke beschriankender Vorschrift keinen Einfluss auf die
Beurteilung der Eintragbarkeit eines angemeldeten Zeichens haben kann. Auf eine solche
,vorauseilende Wirkung des Art. 12 lit. b GMVO beurteilt es nicht, sofern es um den
befiirchteten Missbrauch von Marken (tatsdchlich oder vermeintlich) beschreibenden Inhalts
in einem von Wettbewerb bestimmten Markt geht, dem markt- und finanzstarken
Marktteilnehmer schwichere Wettbewerber mittels ,,beschreibender Marken® materiell
unberechtigt unter Druck setzen und deren Marktauftritt, insbesondere deren sachgerechte

Werbung mit beschreibenden Angaben behindern konnten.’”*

Manchmal wegen der
Eintragbarkeit von ,,Komplexenzeichen* kann auf Grund der GMVO die GM nicht erworben
werden, welche neben einem origindr unterscheidungskraftigen, meistens wenig
kennzeichnungskréftigen grafischen Bestandteil eines Wortes oder einer Wortkombination
von vermeintlich, also nicht eindeutig beschreibendem Charakter enthalten, welcher reale

Freihaltung solcher Angaben auf Grund der lit. ¢ begrenzt ist und sich gegebenenfalls nur mit

Hilfe von Art. 12 lit. b durchsetzen lisst.>”

In seinem Schlussantrag der “Doublemint*- Rechtssache®’® hat der Generalanwalt Jacobs
verlangt, dass die Eintragung einer kiinftigen Gemeinschaftsmarke im allgemeinen Sinne von
Abs. 1 lit. ¢ zuwiderlaufen wiirde, deren Unterschied zu einer beschreibenden Bezeichnung
nur minimal sei, dagegen nur ein Unterschied, welcher die Ahnlichkeit ausschlieBt, was fiir
die Eintragbarkeit doch reichen wiirde. Dieser Ausdruck hat der EuGH in seinem Urteil noch

nicht iibernommen, weil diese Interpretation keine unmittelbare Bedingung darstellte.

Zum Beispiel konnte es nahe legen, dass er in der GMA die typische Darstellung der
“pannels*“ von digitalen Foto (oder Videokameras) sdhe, welche ohne zuséitzliche
Wortelemente keine Unterscheidungskraft habe. Dadurch folgt der EuGH entsprechende
Erwigungen zum Freihaltebediirfnis’’’. Nach der Auslegung des EuGH sind diese
Entscheidung des HABM und ihre Begriindung unverstindlich und nicht akzeptabel.

AuBlerdem beruht beides offenbar auf dem undeutlichen Gefiihl, so dass eine auf die

3" Rs. Baby-Dry P (Nr. 37);

™ Wie in Art. 7 Rn.23 und 144 GMVO (2010): ,,Bedrohungspotential®, folglich in Rn. 172.
37 Siehe Art. 7 Rn. 24.

376 Schlussantrag des Generalanwalts der Rs. Doublemint (Nr. 76, 77);

377 vgl. Art. 7 Rn. 53, 54;
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Anmeldung eingetragene GM  missbrauchlich benutzt werden konnte. In der
zuriickgewiesenen Entscheidung des HABM kann nur ein offensichtliches und eindeutiges
Unterfallen des angemeldeten Zeichens unter eines der absoluten Eintragungshindernisse
rechtfertigt sein. Weitergehender tatsdchlicher Missbrauch entsprechender Aufgabe der

Schutzschranke des Art. 12 ist daher zu verhindern.

In anderer Stelle der schon angesprochenen Ausfiihrungen des Generalanwalts Jacobs zur

Rechtssache “Doublemint >’

enthilt es, wie das Harmonisierungsamt erforderlichen Antrag
abgelehnt hat, dass die Voraussetzungen des Art. 12 lit. b der GMVO zwecks ausreiche: Um
den fairen Gebrauch beschreibender Ausdriicke in jeweiligen Féllen zu schiitzen, in denen
verwandte Ausdriicke als Gemeinschaftsmarken eingetragen worden seien. Es sei daher
notwendig, derartige Marken im Stadium der fraglichen Markeneintragung einer genauen
Priifung beim Harmonisierungsamt zu unterzichen.”” Obwohl es unrichtig ist, kann eine
Wiirdigung der einschligigen GMVO- Struktur kaum sein kann. Ndmlich kann nur die
Wirkungsbeschrinkung des Art. 12 lit. b die lautere Benutzung einer beschreibenden Angabe
bzw. eines aus anderen Griinden freizuhaltenden Zeichens gegen Anspriiche aus einer
verwechselbar erscheinenden Marke gemeinschaftsrechtlich schiitzen, welche auf Grund ihrer

Abweichungen von freizuhaltendem Zeichenelement den absoluten Eintragungshindernisse

nicht unterliegt.

iii. Waire ein entsprechendes Marktordnungsinstrument funktionell?
Jedoch stellen die absoluten Eintragungshindernisse kein Marktordnungs-Instrument dar, wie

380

der deutsche Autor Meister in seinem Aufsatz dariiber geredet hat. Seinem Credo ,,im

Zweifel fiir den Markt“ wird jeder {iberlegte Praktiker zustimmen, darunter hat er hinsichtlich
der Verwendung des Abs. 1 lit. ¢ GMVO leider ,,im Zweifel gegen die Markeneintragung
gemeint. Fiir den Binnenmarkt bedeutet dies im Gemeinschaftsmarkenrecht: marktorientierte,
marktkonforme Feststellung und Eintragungsausschluss einer Marke, welche in den Augen
des von den angesprochenen Produkten betroffenen Verkehrs ,,unmittelbar* beschreibend ist.
Demgegeniiber tritt konkrete Markeneintragung fiir alles auf, was in den Augen des

durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstindigen einschldgigen Verbrauchers

davon abweicht und deshalb geeignet ist, die Produkte verschiedener Anbieter zu

38 Schlussantrige des Generalanwalts der Rs. Doublemint (Nr. 24);

379 Schlussantriige des Generalanwalts der Rs. Doublemint (Nr. 33);Ahnlicher Ausdruck in Rs. Doublemint von
Vereinigte Konigreich;

** Meister, WRP 2001, 207.
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individualisieren und auf diese Weise voneinander zu unterscheiden. Entsprechende
Hindernisse kreativer Marktteilnehmer beschrinken durch Ausschluss ihrer assoziativen,
»sprechenden® und daher kommunikativen Marken von der europaweiten Markeneintragung
nur die Stimulans des Wettbewerbs und dienen Benutzern der europiischen

Marktentwicklung.

iv. Durchfiihrung des Allgemeininteresseprinzips

Nach dem wortlichen Ausdruck des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO sind ausschlieBlich fragliche
angemeldete Marken von der iiblichen Eintragung beim Harmonisierungsamt ausgeschlossen.
Normalerweise kommt konkreter Eintragungsausschluss fiir den angemeldeten oder
eingetragenen europaweiten Marken nach dem Beitritt lediglich dann, sofern sich die
angemeldete Marke ausschlieBlich aus einer, solchen, bestimmten Merkmale der
angemeldeten Produkte von ,,unmittelbar bezeichnenden Angaben* (oder mehreren solchen
Angaben) ergibt. Der europidische Gesetzgeber hat daran gedacht, dass die europaweite
angemeldete Marke (oder bereits eingetragene Gemeinschaftsmarke), welche ,,ausschliefSlich
aus Zeichen oder Angaben bestehen®, die im Verkehr zur Bezeichnung bestimmte
wesentliche Begriffe (als Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische
Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware, oder Erbringung der Dienstleistungen) oder
sonstige Merkmale zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistungen ,,dienen kdnnen*.

381 Ein Zeichen

Zuerst hat das EuG in stdndiger Rechtsprechung eine Formel dazu entwickelt:
falle nur damals unter das in jener Vorschrift vorgesehene Verbot, wenn es eine hinreichend
direkte und konkrete Verbindung mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufweist.
Grundsitzlich hat das europidische Gericht den betroffen Verkehrskreisen entsprechender
Hinweis gegeben: Sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen
Art von Waren (oder Dienstleistungen) oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen. Daraus
ergibt sich, dass der beschreibende Charakter eines Zeichens lediglich in Bezug auf die
betroffenen Waren oder Dienstleistungen ,nach dem Verstindnis der Verkehrskreise®

beurteilt werden kann>%?.

Noch frither hat der EuGH in seiner Rechtsprechung den Ausdruck des europdischen

Gesetzgebers im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ als Grundsatz bestitigt und ausgelegt:**

31 Europapremium, EuG T-334/03, (Nr. 25) = GRUR Int. 2005, 428.
382 Carcard (Nr. 26), EuG T-356/00 v. 20.3.2002 = GRUR Int. 2002, 751.
3% Baby-Dry, EuGH C- 383/99 v. 20.9.2001.
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Darunter fallen alle Zeichen und Angaben, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem
Verstdndnis der angesprochenen Verkehrskreise dazu dienen konnen, die angemeldeten
Waren oder Dienstleistungen entweder ,,unmittelbar® oder durch Hinweis auf eines ihrer
wesentlichen Merkmale zu bezeichnen. Artikel 7 Abs. 1 lit. ¢ verfolgt auch ein Ziel des
Allgemeininteresseprinzips:

,.Beschreibende Zeichen und Hinweise zur allgemeinen Benutzung freizuhalten*®.

Unter ,,betreffendem Zeichen oder Hinweise* versteht man solche, welche im Handelsverkehr
dafiir dienen konnen, insbesondere ,,die Merkmale einer Ware oder Dienstleistungen zu
beschreiben®, was nach Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO ungeeignet ist, die Hauptaufgabe einer
Marke zu erfiillen, d. h. auf den gewerblichen Ursprung zu verweisen. Im Handelsverkehr
macht der Kaufer die Erfahrungen mit dieser Ware oder Dienstleistung bei einem spéteren

Kauf nutzbar’®.

Wihrend der Priifung des Harmonisierungsamtes sind besondere Wortneubildungen oder
Worterverbindungen nur von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen, sofern diese
allein beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 ¢ sind. Fir diesen genannten
Eintragungsausschluss einer zusammengesetzten Marke geniigt es in betreffenden Fillen
nicht, sofern die einzelnen Bestandteile beschreibend sind**®. Daraus ergibt eine Auffassung,
dass es als die Wortneuschopfung beschreibend sein muss. In seiner Rechtsprechung hat das

EuG entsprechende Grundsitze durch die eigene Auslegung beigelegen:

Wenn diese beschreibende Bezeichnung einen Eindruck, welcher sich von der Summe seiner
Bestandteile hinreichend entfernt, im weiteren Sinne erweckt, ist sie als eigenstidndiges Zeichen zu

werten und in sprachlicher Hinsicht zu wiirdigen®.

Zum einen kann das beschreibende Wesen eines Zeichens lediglich im Hinblick auf das Verstindnis
der maBgeblichen Verkehrskreise und zum anderen eine wesentliche Merkmale auf die bezeichneten

Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden®™.

Weiter werden solche Zeichen und Angaben nach der GMVO als ihrem Wesen nach

ungeeignet angesehen, um die Herkunftsfunktion der Marke zu erfiillen, sofern sie nicht nach

3% L OCKTHREAD, Rn. 27;
35 LOCKTHREAD, Rn. 28;
3% 1 OCKTHREAD, Rn. 29;
37 L OCKTHREAD, Rn. 31;
388 MunichFinancialServices, Rn. 26;
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der Bestimmung in Art. 7 Abs. 3 der GMVO Unterscheidungskraft ,,infolge Benutzung* im
Handelsverkehr erlangen. Normalerweise sind die vorgesehenen von dem europdischen
Gesetzgeber Bestimmungen in lit. b, ¢ und d der Katalogsvorschrift jedoch keine Anwendung
finden, im Fall dass die Angemeldetenmarke fiir die Waren (oder Dienstleistungen) ihre
europaweite Eintragung beim HABM auf Grund ihrer Benutzung die Unterscheidungskraft
erlangt hat. Fiir die erstreckte Gemeinschaftsmarke steht eine Ausnahme, denn falls diese
Voraussetzung im Zeitpunkt der Erweiterung bei der erstreckten GM entstand ist, wird sich

% In verfolgten Rechtsprechungen

dann die genannte Voraussetzung noch nicht verwendet
hat der EuGH seinen Grundsatz mehrmals wiederholt und sich inhaltlich iibergezeugt, dass
das Eintragungsverbot fiir ,,beschreibende Marken* das im Allgemeininteresse liegende Ziel
verfolgt, wonach derartige Zeichen oder Angaben von allen frei gebraucht werden kénnen
und nicht nach ihrer Eintragung lediglich einem Unternehmen vorbehalten werden diirfen. ist
Nachteilerweise ist weitergehende Folgende in Frage daher zu prifen’”: Wiirde die
beanspruchte Marke in den Augen der beteiligten Verkehrskreise gegenwirtig eine

Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen darstellen oder

sei dies verniinftigerweise zum Zukunft zu erwarten?

Grundsitzlich lasst die bloBe Kombination von wortlichen neuen sprachlichen Bestandteilen,
von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ,,allein
fiir diese Merkmale beschreibend®, falls sie eine sprachliche Neuschopfung darstellt. Die
bloBe Aneinanderreihung solcher Bestandteile scheint sich ohne Vornahme einer
ungewdhnlichen Anderung (insb. syntaktischer oder semantischer Art) auf, damit die
Beurteilung nur zu einer ausschlieBlich beschreibenden Marke fiithren kann. Hinsichtlich
solcher Kombination kann der beschreibende Charakter fehlen, wenn der von ihr erweckte
Eindruck auf Grund der Ungewohnlichkeit in Bezug auf die genannten Waren oder
Dienstleistungen hinreichend weit von dem abweicht, welcher durch die weitergehende blof3e
Zusammenfiigung ihrer Bestandteile entsteht, dadurch solche Kombinationswortmarke ,,einen
merklich Unterschied* zwischen der Neuschdpfung und der bloBen Summe ihrer Bestandteile
schafft, oder wenn das Wort in den generellen neuen Sprachgebrauch der EU-Osterweiterung
eingegangen ist und darin eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr
gegeniiber seinen Bestandteilen autonom ist. Dagegen sei es nur, wenn es eine begriftliche

Bedeutung erlangt hitte, welche wiederum allein beschreibend wire.

9 Art. 165 Abs. 2 der GMVO.
3% Achim Bender, Das Prinzip der (Un-)Bequemlichkeit, MarkenR 01/2005, 2.
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Der EuGH hatte seine eigene Meinung nach, dass die vorgeschriebenen verschiedenen
Katalogseintragungshindernisse in Lichte des ihnen jedes Mal zugrunde liegenden
Allgemeininteresseprinzips als unabhingiges von anderen Einzelargumenten auszulegen
sind,*”! daraus besonderes Zweifel aufgetaucht sind, ob und wie das Allgemeininteresse durch
die Priifung der Unterscheidungskraft beriicksichtigt werden kann. Diese Interpretation hat
der EuGH in der besprochenen Rechtsprechung im Rahmen des Allgemeininteresseprinzips
weiter vertiefen: Darauf liegt der Begriff ,,fehlende Unterscheidungskraft in Art. 7 Abs. 1 lit.
b der GMVO als zugrunde und somit auch die essentielle fragliche Markenfunktion, wie dem
Verbraucher (Endabnehmer) die Ursprungsidentitit der durch die Marke gekennzeichneten
Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von
denjenigen anderer Unternehmen zwecks zu unterscheiden. Dies ist von der
gemeinschaftsrechtlichen Bedingung abhédngig, worauf europdische Marken, welche sich im
geschéftlichen Verkehr gewohnlich flir die Présentation der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen verwendet werden konnen, obwohl nicht nach dem Beitritt der neuen
Mitgliedsstaaten zur Europdischen Union alle betreffende GMen durch die Priifung des
Harmonisierungsamtes eintragungsfdhig sind, weil nach Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO
gemeinschaftsrechtlich relevant ist, jedoch verpflichtet dies nicht dasjenige, welches zur
Auslegung von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO gilt. Alle in den Untergliederungen des Abs. 1 der
genannten absoluten Eintragungshindernisse sind voneinander ,,unabhingig* auszulegen und

einzeln auf ihre Bedeutsamkeit iiberzupriifen.

Wiéhrend des Verfahrens vom EuG hat auch der europdische Richter den besonderen
Grundsatz des EuGH wiederholt, wonach Art. 7 Abs. 1 litt b GMVO ein im
Allgemeininteresse liegende Ziel verfolge, welches im besprochenen Verfahren eine Folge
verlange, dass die von ihr erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden konnten.
Daneben hat das europdische Gericht die Berlicksichtigung des Kriteriums des
Allgemeininteresseprinzips iibernommen, je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in
unterschiedlichen Erwédgungen zum Ausdruck kommen kann und muss, obwohl in der
essentiellen Markenfunktion, d. h. durch die Garantie der Ursprungsidentitdt manchmal aufer
Acht gelassen ist. Als Nachteile kommt nichts darunter etwas anderes, als unter dem
Allgemeininteresse zur Beurteilung der Unterscheidungskraft restlos in der Markenfunktion
der Ursprungsgarantie auf- oder untergeht. In Zukunft wird es sowohl kaum mehr eine Rolle

,»als eigenstidndige Beurteilungsbedingung® hinsichtlich des Unterscheidungsgrundes spielen.

1 SAT.2 (EuGH C-329/02 P v. 16.9.2004) = MarkenR 2004, 393, Rn. 48.
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Zur Priifung des Harmonisierungsamtes von Wortmarken, welche aus einer Kombination
verschiedener Einzelelemente zusammengesetzt sind, hat sich der EuGH beispielsweise dazu
erwdhnt, dass im Sinne einer aus Worten oder aus einem Wort und einer Zahl
zusammengesetzte Marke mit einer eventuellen teilweisen Unterscheidungskraft fiir jeden
threr neuen sprachlichen Begriffe oder ihrer Bestandteile nach dem Beitritt der neuen
Mitgliedsstaaten getrennt gepriift werden sollen, prinzipiell muss in jedem Fall die Priifung
auf die ,,Gesamtheit”, welche sie bilden, davon abhdngen. Der Umstand schliet selbst,

wonach jeder dieser Bestandteil fiir sich genommen nicht unterscheidungskriftig ist,

besonders nicht aus, dass deren Kombination unterscheidungskriftig sein kann.

Beispielsweise griindet sich die Entscheidung des Priifers des HABM ausdriicklich nur auf
Art. 7 Abs. 1 lit. b der GMVO, gleichzeitig es durch die Frage eine Stellung dabei nimmt:
Wann ist eine fragliche Marke als ,,beschreibend nach der Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢
GMVO daher auch eingeschétzt? Dariliber konnte die Beschwerdekammer des HABM ihre
eigene Entscheidung im Zusammenhang mit dieser genannten Bestimmung auf das
aufgefiihrte unbedingte Eintragungshindernis stiitzen®*2. Praktisch soll die Beschrankung der
Eintragung vom HABM ausschlielich beschreibender Zeichen als europaweite Marken nach
dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europédischen Union (bzw. ohne ausnahmsweise
als erstreckte GM) verhindern, dass solche Zeichen einem einzigen Unternehmen vorbehalten
lassen. Ebenfalls sollen sie von jedermann frei verwendet werden konnen®”. Ebenso werden
diese ausschlieBlich beschreibenden Zeichen ,,als ungeeignet“ angesehen, um wesentliche
Aufgabe einer Marke zu erfiillen, insbesondere auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung
hinzuweisen, was der Verbraucher im Gedichtnis bei einem nichsten Einkauf
beriicksichtigen kann:*** Abhingig ist es davon, ob er ,,gute oder schlechte Erfahrungen® mit
diesen erlebt hat. Unter diese genannte Bestimmung fallen bestimmte ,,Zeichen und
Angaben®, welche die angemeldete Ware oder Dienstleistung entweder ,, unmittelbar“ oder

. . . o . . 395
., durch Hinweis ““ auf ihre wesentlichen Merkmale bezeichnen konnen™".

Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung lit. ¢ der Katalogsvorschrift in Verbindung mit dem

Allgemeininteresseprinzip ~ ausgelegt, dass  diese  Bestimmung  entsprechendes

32 [TDI], Rn. 24.

3% [Wrigley], Rn. 31.

3% [ELLOS], Rn. 28.

3% [PAPERLAB], Rn. 24.
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Eintragungsverbot fiir beschreibende Angemeldetenmarken das im Allgemeininteresse
liegende Ziel verfolgt, d. h. derartige Zeichen oder Angaben von allen frei zu verwenden und

nicht nach ihrer Eintragung nur einem Unternehmen zu vorbehalten®*®,

V. Sprachliches Neuschopfungsprinzip im Sinne
der lit. ¢ des Katalogs
Aus der Auslegung des FEuG ergibt sich ein weitergehendes sprachliches
Neuschopfungsprinzip, mit dem mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten
angemeldeten Marke auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ beschreibend sind, falls jedes ihrer
Bestandteile allein beschreibend ist und kein merklicher Unterschied zur Summe ihrer
Bestandteile besteht®”’. Damit fillt eine sprachliche Neuschopfung unter die
Eintragungsbeschrinkung des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ und geniigt dieses Prinzip jedoch nicht, dass
ihre einzelnen Bestandteile gegebenenfalls beschreibend sind, sofern das beschreibende

398

Wesen der Neuschopfung ,,als solcher* nicht zukommt™". Allerdings kann das beschreibende

Wesen eines Zeichens ,,nur nach dem Verstindnis der maBligebenden Verkehrskreise® in

Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bestimmt werden®”.

Dieser
ausgelegten Grundsatz ist auch auf den neuen mitgebrachten Amtssprachen der EU
anwendbar: So dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht nur fiir Fachleute
festgestellt sind und dass eines zur Eintragung im europdischen Register englischen Wortes
auch  beantragt werden kann, ist auf das Verstindnis des englischen
Durchschnittsverbrauchers in den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls abzustellen. Nach der
Katalogsvorschrift iiber die absoluten Eintragungshindernisse gentigt es fiir die Verweigerung

der Eintragung, dass sich auf eines der unbedingten Eintragungshindernisse begriindet ist*®.

Der EuGH hat fiir eine spezifische Art interpretiert, welche zum Beispiel in der
Rechtsprechung  SAT.2  zusammengesetzt ist. In der Wahrnehmung zum
Durchschnittverbraucher von angebotenen Dienstleistungen ist es nicht ungewohnlich, dass
die Nebeneinanderdarstellung eines sprachlichen Bestandteils (insb. getrennt durch einen
Punkt) keinen speziellen hohen Grad an Erfindungsreichtum ausdriickt. Dies geniigt jedoch
nicht fiir den Nachweis der fehlenden Unterscheidungskraft. Namlich hangt die Eintragung

eines Zeichens im europdischen Register ,nicht von der Feststellung eines bestimmten

% yg]. [IDOUBLEMINT- Wrigley], Rn. 31.

37 [HAIRTRANSFER], Rn. 26 = wbl 2007, 281.

3% [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 31; und [PAPERLAB], Rn. 26.
399 [EUROCOOL], Rn. 38; und MunichFinancialServices, Rn. 26.
40 IShTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 45.
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Niveaus der sprachlichen oder kiinstlerischen Kreativitit oder Einbildungskraft des
Markeninhabers* ab. Es geniigt im weiteren Weg, dass die Marke dies den mafigeblichen
Verkehrskreisen auch aus den neuen Mitgliedsstaaten ermdglicht, besonders die Herkunft der
geschiitzten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen und diese von denen anderer
Unternehmen zu unterscheiden. Der europdische Gerichtshof ist zur folgenden Feststellung
angekommen: Bei der Anwendung einer anderen Bedingung enthalte eine Marke nur damals
fehlende Unterscheidungskraft, falls den konkreten Nachweis in diesem Fall erbracht werde,
dass die Wortzusammenstellung bei betreffenden Angaben im geschiftlichen Verkehr (insb.
in der Werbung*"") betroffen wird. Daher hatte der EuGH zu Recht, dass er auf Grund der
vorgebrachten Voraussetzung von Anmelder das beigelegte Rechtsmittel zuriickgewiesen hat,
wie der Artikel 12 in lit. b GMVO den Wettbewerb im Verhéltnis zur erstreckten GM
hinreichend schiitze, deshalb den Schutz der Anmeldung beim Harmonisierungsamt im
Zweifel groBziligiger zuldssiger Eintragungspraxis im erweiterten
Gemeinschaftsmarkensystem gerechtfertigt auftauche. Diese vorgeschriebene Voraussetzung
in der lit. b wurde bereits praktisch mit der Begriindung im weiteren Sinne verworfen, dass
sich die Priifung der Anmeldung nicht auf ein Mindestmall beim Harmonisierungsamt
beschrinken diirfe, sondern notwendig streng und umfassend beurteilen miisse, um eine
ungerechtfertigte europaweite Markeneintragung beim HABM zu verhindern und aus
Griinden der Rechtssicherheit und der ordnungsgemiBen europdischen Verwaltung
sicherzustellen. Europdische Marken, deren ernsthafte Benutzung vor dem europdischen
Gericht mit Erfolg jedoch entgegentreten werden konnte, diirfte deswegen nicht im

europdischen Register eingefiihrt werden.

Zundchst hat der EuGH in seiner Rechtsprechung nochmals wiederholt, dass dieselbe
Bedingung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft fiir alle Markenkategorien vorgesehen
ist. Ferner kann sich es im Zusammenhang mit ihrer Anwendung zeigen kann,
= dass nicht jede dieser Kategorien von den mafigeblichen Verkehrskreisen notwendig in
gleicher Weise im Rahmen der EU-Ost-Erweiterung wahrgenommen wird,
= und dass es dabei schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken
bestimmter Kategorien nachzuweisen.
Dem EuGH ist ihre nachfolgenden Ausdriicke sehr vage geblieben, deshalb er zum Ergebnis

angekommen ist, dass es freilich nicht auszuschlieBen sei, sondern dieser Grundsatz des

1 7. B. Rs. des EuGH (C-64/02 P v. 21.10.2004) - Das Prinzip der Bequemlichkeit, Rn. 37 = MarkenR 2005,
22.
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EuGH fiir Wortmarken (insb. in Form von Werbeslogans) mafgeblich sei, wonach zur
Beurteilung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke auch festgestellt wird, dass
diese Wortmarke eine Werbefunktion zugleich Qualitédt der betreffenden Waren achten sollte
oder als untergeordnete Bedeutung im Vergleich der Markenherkunftsfunktion ausiibt. Von
erforderlichem Umstand des Falls ist es abhéngig, wobei die Durchschnittsverbraucher im
Zusammenhang mit solchen betreffenden Slogans gewohnlich nicht an die Herkunft der

Waren denken.

Der EuGH hat mit seinem Grundsatz festgestellt, dass die Bedingung zur Beurteilung der
Unterscheidungskraft von Marken, welche ,,aus einem Personennamen® bestehen, sind
dieselbe sowie fiir die anderen erstreckten Gemeinschaftsmarkenkategorien. Auf diese
Markenkategorie diirfen keine strengere generelle Beurteilungskriterien angewandt
werden, welche z. B. auf einer im Voraus festgesetzten Zahl von Personen mit demselben
Namen, bei deren Uberschreitung der Name ,,als Unterscheidungskraft* besitzend angesehen
werden konnte, beziehungsweise auf der Zahl der Unternehmen mit derselben Art von Waren
oder Dienstleistungen genannten Vertreibens wie die in der Anmeldung und auf die
Haufigkeit der Verwendung von Nachnahmen in dem betroffenen Gewerbe beruhen. Gleiches
kann ein iblicher Nachname die Herkunftsfunktion der Marke (wie ein Ausdruck der
Umgangssprache) erfiillen und somit konkrete Unterscheidungskraft fiir die betroffenen
Waren oder Dienstleistungen besitzen. Die europaweite Eintragung einer Marke kann nicht
verweigert werden, falls sie aus einem Nachnamen besteht, um im Verhéltnis zu einer

anderen Marke zu verletzen, wird dann dem ersten Antragsteller ein Vorteil zugegeben**.

Wihrend des Vertriebs von einer Gemeinschaftsmarke geschiitzten Waren an den erweiterten
Verbraucher (oder Endabnehmer) Zwischenhédndler beteiligt sind, spielt in diesem Hinblick
die maBigeblichen Verkehrskreise in den neuen geografischen Gebieten fiir die Beobachtung
der Frage, ob diese Marke im geschiftlichen Verkehr fiir die gebrauchliche Bezeichnung der
betreffenden Ware geworden ist, im generellen Sinne die Wahrnehmung der Verbraucher
(oder Endabnehmer) eine entscheidende Rolle, was der EuGH in seiner Rechtsprechung nach
der Bemerkung von angesprochenen Verkehrskreisen auf diese Frage beantwortet hat. Der
gesamte Vermarktungsprozess bezweckt den Erwerb der Ware innerhalb dieser Kreise und
besteht die Rolle der Zwischenhéndler abhéngig davon, wie die Nachfrage danach sowohl zu

entdecken und vorauszuschitzen:

42 Bender, MarkenR 2005, 4.
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»Je nach den Merkmalen des Marktes fiir die betreffende Ware sind jedoch auch der Einfluss der

Zwischenhdndler auf die Kaufentscheidungen und damit deren Wahrnehmung am Markt zu

beriicksichtigen.«**

In einer Reihe von den Rechtsprechungen hat das EuG die vom EuGH entwickelten
Grundsdtze zu verschiedenen neuen sprachlichen Wortmarken auch umgesetzt und die
vorausgegangenen Entscheidungen der BK des HABM bestiétigt. Damit hat das Europiische
Gericht die Kombinationsmarke als Bestpartner (insb. fiir Versicherungswesen, Finanz-*"*
und Internetdienste) zur beschreibenden Angabe ,jiiber die Qualitdt der Dienstleistungen*
beurteilt. Seit dem Beitritt fiir die neue angemeldete (oder eingetragene) beschriebene
Gemeinschaftsmarke ist auch in Einklang mit der Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der
GMVO daraus die folgende eigene Auslegung des EuG als Grundsatz anwendbar: Besondere
Marken, welche ausschlielich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Zeit der Herstellung oder
Erbringung oder zur Bezeichnung sonstiger wesentliche Merkmale der Ware [Wrigley] oder
Dienstleistung dienen konnen, sind von der Eintragung im europdischen Register
ausgeschlossen oder wird bereits eingetragene GMen vernichtet. Diese Zeichen und Angaben
sollten nicht einem einzigen Unternehmen vorbehalten lassen, sondern in Einklang mit dem

405 Darunter sind solche Zeichen zu

Allgemeininteresseprinzip frei verwendet werden kdnnen.
verstehen, welche im iiblichen Sprachgebrauch nach dem Verstindnis des Verbrauchers die
angemeldeten Waren entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihres wesentlichen

406 Damit lisst das beschreibende Wesen eines Zeichens nach

Merkmals bezeichnen kénnen
dessen Verstindnis aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise beurteilen*”’. Diese
Wortmarke ist mit dem konkreten sprachlichen Gebiet von den Verkehrskreisen verbunden (z.
B. polnisches Wort fiir Polen, etc.). Nach Ansicht des EuG weist die angesprochenen
Fachkreise hinsichtlich der Anmeldung einer Wortmarke aus zweien Worten ,,als Ganzes*
hin. Zum Beispiel wird sich diesen Grundsatz auch in der Rechtssache NURSERYROOM*™
angewendet, wonach dieser englische Wortbegriff einen bestimmten Ort bezeichnet, in dem

Babys und Kleinkinder gesorgt sind, beziehungsweise eine beschreibende Angabe fiir

%3 Bender, MarkenR 2005, 5.

%% Miinchener Riickversicherungs- Gesellschaft AG, EuG T-316/03 v. 7.6.2005 = wbl 2005, 427.

5 ELLOS; Quick, jeweils Rn. 27.

% y/g]. Rs. Procter & Gamble, Rn. 39.

Y7 [EUROCOOL], Rn. 38.

4% Anne Geddes NURSERYROOM (EuG T-173/03 v. 30.11.2004) = wbl 2005, 128: ,,Auch wenn das Wort der
angemeldeten Marke den Aufenthaltsort bezeichnet, ist es eine passende Bezeichnung fiir Waren, die dort
Verwendung finden.*
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Biicher, Papier-, ... und Pliischtiere darstellt. Weiter fanden sich das EuG keine Gnaden bei
Slogans der erstreckten GMen fiir Kunststoffrasen, dessen Verlegen die Marke eindeutig, aber
ohne weiteres die Aussage (z. B. ,,Sieht aus wie Gras ... Fiihlt sich an wie Gras ... Ist fiir das

Spiel ebenso geeignet wie Gras«*”’

) vermittelt und teilt dem relevanten neuen Publikum der
erweiterten Europdischen Union ,,unmittelbar” mit, dass die beanspruchten Waren dhnliche

Eigenschaften (wie natiirliche Rasenfldchen) bieten.

vi. Zweck des Diversionsprinzips
Wie im Rahmen der letzten EU-Osterweiterung die Antrdge auf neue beschriebene
Gemeinschaftsmarken erfolgt werden konnen, werden die ,,erstreckten
Gemeinschaftsmarken* in den neuen EU-Amtssprachen (in Bulgarisch oder Ruménisch)
nicht als notwendig iibersetzt oder in diesen verdffentlicht. Die Vielféltigkeit der amtlichen
Sprachen der EU bringt ein sog. Diversionsprinzip auch fiir die Gemeinschaftsmarken im
Zusammenhang mit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen auf dem gemeinsamen Markt
nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten mit. Im Gemeinschaftsmarkensystem kommt in
Frage der sprachliche Gebrauch im Verhiltnis zu Verbrauchern in mitgliedsstaatlichen
Gebieten, insofern eine Bezeichnung ,,in solchen Sprache beschreibend oder nicht
unterscheidungskrdftig” ist, deswegen eine Eintragungshindernisse eintreten kann, denn
handelt es sich hdufig im Handelsverkehr um eine Amtssprache der Europdischen Union. In
der erweiterten Europdischen Union kommt auch in Frage die ,,regionalen Sprachen®, welche
nicht zu den Amtssprachen einzéhlen (z. B. zum Katalanischen, Galizischen oder
Baskischen), sondern bei denen noch eine Gebietsbezogenheit charakterisiert wird. Diese
,regionalen Sprachen* werden zur Eintragungspriifung beim Harmonisierungsamt nicht
beriicksichtigt. Fraglich ist es in der europdischen Gemeinschaft, ob es einen
gebietsbezogenen Teil der Gemeinschaft entsteht, weil im Handelsverkehr der Gemeinschaft
gesprochene Sprachen gebraucht werden, welche keinen Gebietsbezug verkniipfen. Dagegen
sind Bezeichnungen in einigen Sprachen der Bewohner aus ,,Drittstaaten* am Binnenmarkt

nicht schutzfahig (wie tiirkischen Bewohnern in Deutschland oder Bewohner aus Nordafrika

in Frankreich). Hier haben entsprechende Unzutriglichkeiten besondere Bedeutung zur
Benutzung von Worten in diesen Sprachen als beschreibende Angaben iiber die “fair use*-
Ausnahme nach der Bestimmung in Art. 12 a) GMVO, wonach die Gemeinschaftsmarke
threm Inhaber nicht konkretes Recht gewéhrt, einem Dritten ,,seinen Namen oder seine

Anschrift“ zu verbieten [Schranke- Schranke]. RechtsmiBig tritt erforderliche ,.Ahnliche

499 Urspriingliche Slogan mit der englischen wortlichen Aussagen: LOOKS LIKE GRASS ... FEELS LIKE
GRASS ... PLAYS LIKE GLASS.
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Situation” 1m Falle der Verwechslungsgefahr auf, wobei die Verkehrskreise in
Beriicksichtigung angenommen werden, welche in einer anderen als einer der Amtssprachen
verstindigen. Nach prinzipieller Auslegung des EuG ist diese Situation bei einem nicht
eingeschriankten Warenverzeichnis im verstdndlichen Sinn erreichbar, dass der beschreibende
Charakter der angemeldeten Marke durch diese Verkehrskreise zu einer eintretenden
Verwechslungsgefahrbezeichnung orientiert.”’® Denn werden die ,,Ausspracheregeln und
Bedeutungsinhalte® der inzwischen 23 amtlichen Sprachen der europiischen
Gemeinschaft d. h. innerhalb der EU kumuliert. Im Falle der ,, mangelnden Schutzfihigkeit
wird nicht im Eintragungsprozess, sondern im Verletzungsprozess behandelt, wo ein wegen
Verletzung in Anspruch Genommener nicht geltend machen, beispielsweise die Marke aus

»absoluten Griinden* nicht schutzfahig sei. Deswegen kann ein Inhaber anderer gleichen oder

dhnlichen Marke eine Widerklage beim Gemeinschaftsmarkengericht erheben oder beim
Harmonsierungsamt den Antrag auf Nichtigkeitserkldrung stellen.

Da als Beispielsfall , MATRATZEN MARKT CONCORD* aufgefiihrt werden kann, in dem ein
deutscher Inhaber von derselbe Marke ,,als nationaler Marken iiberall in der EU-Mitgliedsstaaten
geschiitzt werden, wie ein Warenausfuhr nach Spanien so lange unmaoglich ware, weil die spanischen
Gerichtsinstanzen fiir die Schutzfahigkeit des deutschen Wortes ,,Matratzen* halten, dass die
Aufnahme dieses Wortes in eine Kombinationsmarke fir nicht ausreichend moglich sei, ,,um eine
Verletzung in Betracht auszuschlieBen®. Der EuGH hat sich in seinem folgenden Beschluss auf Art. 8
Abs. 1 lit. b hinsichtlich der Ahnlichkeit zwischen zwei Marken beruft,*'' wonach Inhaber einer
ilteren Marke ein Widerspruch erheben kann, ,,wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der
dlteren Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die
altere Marke Schutz genief3t; dabei schlieBt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die
Marke mit der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.*“ Hier besteht eine mogliche
Verwechslungsgefahr im Verhaltnis von Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke, welche das Wort
‘Matratzen® enthélt und &lterer Wortmarke MATRATZEN. Folglich hat sich der EuGH darin die
Definition der dlteren Marke aus Art. 8 Abs. 2 GMVO erwéhnt.

AuBlerhalb kommt die mangelnde Gemeinschaftsmarkenschutzfihigkeit nie in Frage bei den
nationalen Behorden oder nationalen Gerichten hinsichtlich des Bestehens ,,absoluter
Griinde®. Beispielsweise ist der Anmelder oder Inhaber einer nationalen Marken, welcher sich

mit einem Gemeinschaftsmarkenrecht in Kollision ankommt, dann dadurch aufgezeigt wird,

419 7 B. Rs. Oriental Kitchen/HABM des EuG (T-286/02 v. 25.11.2003).

411 7. B. Rs. Matratzen Concord GmbH/HABM, Beschluss des EuGH (C-3/03 P v. 28.4.2004); Bestitigung des
Urteils des EuG (T-6/01 v. 23.10.2002) — “Application for a figurative Community trade mark containing the
word ‘Matratzen’* = GRUR Int. 2004, 843.
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die ,,dltere Marke® in Alicante direkt zu verschaffen. In der (neuen) Mitgliedsstaaten der EU
konnen ,,nationale Markenrechte an Bezeichnung oder Zeichen im territorialen Sinne

erworben werden, welche nicht als Gemeinschaftsmarken im europdischen Register

Hregistrierbar® sind, wiederum ein Ausdruck des Koexistenzprinzips dabei darstellt. Hier
bedeutet das Koexistenzprinzip d.h. Gleichwertigkeit der nationalen &lteren Marke im
Zusammenhang mit der Gemeinschaftsmarke bedeutet, dass das nationale
Markenrechtssystem von den mitgliedsstaatlichen Ebenen ,gleichzeitig® mit dem
Gemeinschaftsmarkenrechtssystem nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht nebeneinander
bestehen kann, kann daraus mit der Nachfolge, dieselbe Marke als nationale auch parallel als
Gemeinschaftsmarke geschiitzt werden. Dies bezeichnet ,.kein Doppelschutzverbot (auller
im Fall der absoluten wund relativen Eintragungsbeschrinkungen und  der

Gemeinschaftsmarkenverbietungsrechte).

vii.  Die erstreckte GM mit den beschriebenen Merkmalen
der Ware oder Dienstleistung
Nach Art. 65 Abs. 6 der GMVO hat das HABM die Maflnahmen zu ergreifen, welche sich aus

dem Urteil des Gemeinschaftsgerichts ergeben.

Bsp.: In einem Rechtsachverhalt wies die Beschwerdekammer des HABM die europaweite
Eintragung des Wortzeichens ,,BLUE SOFT* fiir Kontaktlinsen mit der Begriindung zuriick, weil
dieses Zeichen fiir die beanspruchten Waren ,beschreibend” sei und ihm zugleich die
Unterscheidungskraft fehle. Dagegen wandte sich die Antragstellerin mit einer Klage an das EuG und
forderte dieses in einem 2. Antrag auf, dem HABM eine Mitteilung aufzugeben, die angemeldete
Marke europaweit einzutragen. In der Rechsache Blue Soft wird die Aufmerksamkeit bei den in Rede
stehenden Kontaktlinsen ,,hoch* sein, weil sie ,,unmittelbare Riickwirkung “ auf die Gesundheit haben
und in der Regel auf #rztliche Verschreibung abgegeben werden.*'? Namlich habe das HABM zur
Riige die unbedingten Eintragungshindernisse falsch beurteilt, dafiir das EuG in der folgenden

Auslegung festgestellt hat [Allgemeininteresseprinzip]:*"

»Jedes der in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ genannten Eintragungshindernisse ist von den anderen unabhéngig

und muss daher gepriift werden.

Ebenso sind sie im Lichte des ihnen zugrunde liegenden Allgemeininteresseprinzips

auszulegen, was sich je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen

2 Giroform, Rn. 33: ,,Der Antrag dem HABM die Eintragung der Marke aufzugeben, ist daher unzulissig.*
** BLUE SOFT, EuG T-330/06 = wbl 2008, 433, 434.
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Erwigungen ausdriicken kann und muss [SAT.1]*"

Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 lit. b bis d der GMVO besteht also eine

. Zwischen den Anwendungsbereichen der

offensichtliche Uberschneidung*'”.

Nach stindiger Rechtsprechung fehlt einer Wortmarke, welche ,,Merkmale von Waren oder
Dienstleistungen® im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ beschreibt, weitergehende die fehlende
Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b. GemiB lit. ¢ sind Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, welche lediglich aus bestimmten vorgeschriebenen darin Angaben (Art,
Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, Herkunft, Zeit der Herstellung oder Erbringung
der Leistungen oder sonstiger Merkmale der Ware) bestehen. Diese Eintragungshindernisse
gelten nach Art. 7 Abs. 2 der GMVO auch damals, wenn sie ,jnur in einem Teil der
Gemeinschaft vorliegen.*'® Dadurch besteht der Rechtfertigungsgrund fiir diese absoluten
Eintragungshindernisse, worauf fiir diese Zeichen ein konkretes Freihaltebediirfnis besteht

417

und nicht einem Unternehmen vorbehalten lassen diirfen™ '. Das beschreibende Wesen eines

Zeichens kann lediglich in Bezug auf die zu bezeichnenden Waren oder Dienstleistungen und
deren Verstindnis durch die mafgeblichen Verkehrskreise auch in der erweiterten

Europiischen Union seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten beurteilt werden*'®

. Fraglich
ist die Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen nicht nur im Hinblick auf deren
Bestandteile, sondern auch auf das Zeichen in seiner Gesamtheit zu beurteilen*’. Das
angemeldete Wortzeichen ,,BLUE SOFT* besteht aus den englischen Wortern, welche in
Deutsch fiir ,,blau*“ (= Hinweis auf fiir Schonheitszwecke verwendete blau Linsen) und
,weich® (=dem anzustrebenden Zustand der Linsen) bedeuten. Die Aneinanderreichung
zweier Eigenschaftsworter ist weder schopferisch noch einfallsreich, so dass auch die

Wortverbindung nicht als eigenstindige Wortschopfung angesehen werden kann. Das

Wortzeichen BLUE SOFT muss in einer rein beschreibenden Bedeutung verstanden werden.

Zum Beispiel ist ein Zeichen schon damals von der Eintragung ausgeschlossen, sofern eines der in
Art. 7 Abs. 1 GMVO genannten Katalogshindernisse vorliegt*’, braucht dann nicht gepriift zu
werden, ob eine Eintragung auch nach Art. 7 Abs. 1 lit. b, d. h. im Falle der (mindestens) fehlenden
Unterscheidungskraft ausgeschlossen ist [HONEYCOMB]**'.

14 Henkel P, (Rn. 45, 46); SAT.1, (Rn. 25);

1% Campina Melkunie, Rn. 18; sowie TELEPHARMACY SOLUTIONS, Rn. 23.
4 HONEYCOMB, EuG T-256/06 v. 5.11.2008 = wbl 2009, 85.

T ELLOS, Rn. 27.

18 EUROPIG, Rn. 30.

19 procter&Gamble, Rn. 40.

420 DKV, Rn. 29.

1 HONEYCOMB, EuG T-256/06 = wbl 2009, 85.
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Beispielsweise war der Antrag der Kldgerin auf eine europaweite Eintragung der Wortmarke
STEADYCONTROL fiir eine Reihe elektronischer Gerdte und Hubschrauber von der BK des HABM
mit der Begriindung abgelehnt worden, weil dieser Begriff klar beschreibend sei, welcher bestimmte

wesentliche Eigenschaft hat, ebenso dieser den angemeldeten Erzeugnissen zugeschrieben wird.

§6 Unterscheidungskraft als absoluter Eintragungs- oder Nichtigkeitsgrund
Gemdll Art. 7 Abs. 1 lit. b der GMVO sind betreffende Marke von der Eintragung im
europdischen Register ausgeschlossen, welche im Hinblick auf die Waren und
Dienstleistungen, fiir die sie beim HABM angemeldet ist, keine konkrete (mindeste)
Unterscheidungskraft haben. Zur Unterscheidungskraft jeder fraglichen Marke, gleich
welcher Kategorie ist, ist als notwendig daher zu betreffen, dass sie geeignet ist, die Ware als
von einem bestimmten Unternehmen (bzw. Quelle) stammend zu kennzeichnen und sie damit
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.*”> Aus der Aussage des europiischen
Gesetzgebers ist dabei auf , keine in Verkniipfung mit der Unterscheidungskraft ausgefiihrt,
wobei bereits ein geringer Grad an Unterscheidungskraft ausrecht, um dieses
Eintragungshindernis beim Harmonisierungsamt zu iiberwinden. Praktisch ist ,,fehlende
Unterscheidungskraft® bei einzelnen Buchstaben (sowie bei Zahlen und Farben) zu betreffen.
Beispielsweise kann auch die Unterscheidungskraft im Rahmen einer Kombination von zwei

Buchstaben oder Zahlen fehlen.

Z. B.: Hinsichtlich einer europaweiten Eintragung von angemeldeter Marke in einer Rechtsache fiir
Schreib-Rechner-Bestandteile und -Programme in Bezug auf weitergehende Dienstleistungen war
durch Abkiirzung des Begriffs “biometric identification” begehrt worden. Darauf miisse diese Marke

als beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO und nicht unterscheidungskriftie nach Art. 7

Abs. 1 lit. b GMVO angesehen werden,*” weil nach der Bestimmung der lit. b dabei die europaweite
Eintragung einer zukiinftigen Gemeinschaftsmarke ,,ohne erfasste Unterscheidungskraft verhindern

will, welche diese Hauptaufgabe nicht erfiillen konnen***.

Sonst seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten sind die Kriterien zur Beurteilung der
Unterscheidungskraft nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht fiir alle Markenkategorien in
gleicher Weise zu beurteilen,*” auBerordentlich fiir die erstreckte Gemeinschaftsmarke diese

nicht zu priifen ist, falls diese Voraussetzung bei der priifenden Marke am Beitrittstag schon

22 Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 14.

423 BioID, EuGH C-37/03P v.16.9.2005 = wbl 2005, 577.
44 SAT.1 P, Rn. 23;

25 1 eitsitze, OBI 2005, 107.
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entstanden ist. Im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien kann sich also zeigen,
dass nicht jede dieser Kategorien von den maflgeblichen Verkehrskreisen in den erweiterten
neuen Mitgliedsstaaten notwendig in derselben Weise wahrgenommen wird und dass es dann
schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien
nachzuweisen. Nach Art. 4 GMVO kann aus der Auslegung des EuG eine Form oder
Aufmachung einer Ware auch eine Gemeinschaftsmarke im wirtschaftlichen Sinne sein,
sofern diese Marke als solche geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Jedoch ist ihre Eintragung vom
HABM dann ausgeschlossen, wenn solche Marke aus der Sicht der malgeblichen
Verkehrskreise dargestellt wird, hdufig sie im Handelsverkehr zur Aufmachung der

betreffenden Ware verwendet wird**°.

Nach der Auslegung des EuG wird die fragliche Unterscheidungskraft eines Zeichens im
Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen und seine
Wahrnehmung durch die maBgebliche Verkehrskreise beurteilt*’. Néamlich ist die
Unterscheidungskraft einer fraglichen Marke im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. b der GMVO
einerseits auf die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie angemeldet worden ist, und
andererseits auf die Anschauung der malgeblichen Verkehrskreise aus den neuen
Mitgliedsstaaten einheitlich zu beurteilen, welche sich aus den normal informierten und
angemessen aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder
Empfingern dieser Dienstleistungen bestehen. Die Bedingung zur Beurteilung der
Unterscheidungskraft im Sinne einer dreidimensionalen Marke, die im Erscheinungsbild der
Ware allein besteht, wird ferner von den mafBgeblichen Verkehrskreisen in den erweiterten
Mitgliedsstaaten nicht notwendig in derselben Weise wahrgenommen sowie eine Wort- oder
Bildmarke, welche aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke
bezeichneten Waren unabhéngig ist. Insofern grafische oder Wortelemente fehlen, schlissen
in diesem Hinblick die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Ware oder ihrer

Verpackung im Rahmen des Grundsatzes des EuGH (z. B. Form einer Taschenlampe**®)

2

gewOhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren zu verwiesen. Es konnte schwieriger sein,

zur Priifung der Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke, welche aus der

Verpackung von Waren im Verkehr besteht, d. h. die aus mit der Ware selbst

426 Form einer Flasche, Rn. 28.

7 Urteil Mag Instrument — Form Taschenlampen, Rn. 30.

% [Georgia-Pacific Sarl] (EuG T-283/04 v. 17.1.2007), Rn. 44: [Form von Taschenlampen], Rn. 31= wbl 2007,
132.
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zusammenhdngenden Griinden verpackten Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs (wie
Fliissigkeiten) darstellt, miisse dies dem normal informierten und angemessen aufmerksamen
und verstdndigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren ermoglichen, ebenso
diese ,,ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise® sowie ohne besondere

. . 42
Aufmerksamkeit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden*”.

Nach dem Beitritt der neun Mitgliedsstaaten ist jedes der in Art. 7 Abs. 1 GMVO sowie darin
durch lit. ¢ genannten Eintragungshindernisse unabhingig von den anderen im
Allgemeininteresseprinzip zuschauen und muss jedes Einzelne von ihnen getrennt gepriift
werden, dagegen bei den erstreckten GMen nicht diese Voraussetzungen gepriift werden
sollten, falls bei solchen GMen im Hinblick des Beitritts schon entstanden sind. Daneben
sind diese Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, welches
jedem von ihnen zugrunde liegt. Im Allgemeininteresse kann durch die Priifung jedes dieser
Eintragungshindernisse geltend gemacht werden oder muss man sogar je nach dem

betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwégungen zum Ausdruck kommen.

Allerdings bezweckt Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO, die Eintragung einer Marke als kiinftige GM
nur moglicherweise zu verhindern, welche nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten beim
HABM angemeldet ist, durchaus keine Unterscheidungskraft haben, weil diese ,,selbst die
Marke geeignet macht®, um die essentielle Funktion der Marke zu erfiillen, welche in der
Marke erfasst ist, um dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentitit der durch
die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren. Diese
Ursprungsidentitit  ermoglicht ihm, diese Ware oder Dienstleistung ,,ohne
Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.
Sonst gehen geméf Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO das zugrunde liegende Allgemeininteresse und
die genannte essentielle Funktion der Marke offensichtlich ineinander iiber. Das absolute
Eintragungshindernis in lit. ¢ GMVO verfolgt eine Beschridnkung zur Registrierung vom
HABM als Gemeinschaftsmarke von Zeichen oder Angaben, welche nach dem Beitritt der
neuen Mitgliedstaaten im Handelsverkehr fiir die Bezeichnung von Merkmalen der Waren
oder Dienstleistungen ,dienen konnen“. Fiir diese Marke wurde eine Eintragung beim
Harmonisierungsamt beantragt, welche im Allgemeininteresse liegende Ziel, wonach solche
Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden konnen. Diese

gemeinschaftsrechtliche Norm schlieft besonders, dass die betreffenden Zeichen oder

429 1 eitsitze, OBI1 2006, 119.
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Angaben zu ihrer Eintragung auf Grund eines absoluten Nichtigkeitsgrundes*° als zukiinftige

Gemeinschaftsmarke einem Unternehmen vorbehalten werden kann.

§7 Geografische Herkunft als eine gewisse Sonderstellung
Nach Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO sind auch solche Zeichen oder Angaben von der
europaweiten Eintragung ausgeschlossen, welche auch zur Bezeichnung der geografischen
Herkunft von Waren oder Dienstleistungen ,,dienen konnen*. Dieses gemeinschaftsrechtliche
absolute Eintragungshindernis bezieht sich nicht nur auf die wortlichen geografischen

' welche

Begriffe, sondern auch auf wunmmittelbare geografische Herkunftsangaben,
sicherlich die héufigsten Fille darstellen. Vielmehr werden , mittelbare geografische
Herkunftsangaben* (wie regionaltypische und als solche bekannte Symbole, eine bestimmte
Kleidung, ein typisches Gebédude oder dhnliches) erfasst. Damit trégt der Artikel 7 Abs. 1 lit.
c der Tatsache Rechnung, dass der sui generis Schutz geografischer Herkunftsangaben vor
allem auf Grundlage der VO zum Schutz der geografischen Herkunftsangaben liickenhaft ist
und das Interesse des Verkehrs, insbesondere derjenigen, welche ihre Geschiftstatigkeiten in

dem fraglichen Gebiet (als Héndler, Hersteller usw.) ausiiben, an der Freihaltung solcher

Bezeichnungen fortbesteht.

Die Voraussetzung von lit. ¢ der Katalogsvorschrift wird auch zur Anwendung im Sinne einer
Marke von angemeldeter Bezeichnung in Wirklichkeit durch eine Bezeichnung der
geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet. Obwohl ,solche
geografischen Begriffe aus dem Anwendungsbereich von vornherein ausscheiden, werden
diese vom Verkehr nur als Phantasiebezeichnungen verstanden. Dies ist in einem Beispielsfall
zu betreffen, wo der geografische Begriff dem Publikum ,,als solcher* vollig unbekannt ist,
oder zugleich der nicht eine Herkunft der betroffenen Waren oder Erbringung der Leistungen
in diesem Ort oder Gebiet bezeichnet und jedoch kommt bei verniinftiger Einschétzung nicht
in Betracht.**? Selbst insofern der Verkehr das angemeldete Zeichen als eine geografische
Angabe erkannt hat, muss man dann ein konkretes und aktuelles Freihaltebediirfnis an der
geografischen Angabe nachweisen. Praktisch kann eine geografische Angabe die Eigenschaft
zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren verlieren, sofern in dem mit der

geografischen Angabe bezeichneten Ort betreffende Waren der angemeldeten Art nicht mehr

“% Art. 52 GMVO.
B Meister, WRP 2001, 212: ,»Geografische Angaben kdnnen Kommunikationsmedien im Wettbewerb sein, man

kann sie daher als Marketinginstrumente bezeichnen.*
432 Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 21.
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hergestellt werden. Der europdische Gesetzgeber hat nach Art. 66 Abs. 2 GMVO eine
Ausnahme von Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO fiir Gemeinschaftskollektivmarke vorgesehen,
wonach diese aus geografischen Angaben bestehen diirfen, geben also keine

Ausschlussrechte gegeniiber anderen, welche diese Angaben zu Recht als geografische

Herkunftsangaben verwenden.

Nach dem Grundsatz des EuGH, ,,dass die Terminologie in diesem Bereich die Gefahr birgt,
eine ergiebige Quelle fir Verwechslungen zu sein®,** hat also allein eine neue Variante
eingefiihrt, in dem er dem Begriffspaar der VO 510/2006 die "geografische Herkunftsangabe,
meinte an einfache geografische Herkunftsangabe, gegeniiberstellte. Der Wissenschaftler
Meister hélt einen traditionellen Muster als ,,Geografische Angaben®, welche sich in
Ansehung ihrer Eignung als Herkunftsindikator unterteilen lassen:

v' in unmittelbare geografische Herkunftsangaben

v" und mittelbare geografische Herkunftsbezeichnungen (oder Herkunftsangaben), was

gleiches ist.

Grundsatzlich weisen ‘unmittelbare geografische Herkunftsangaben™ unter adjektivischer oder
substantivischer Verwendung eines "geografischen Begriffs' direkt auf einen bestimmten Ort,
eine Landschaft oder eine Region hin. Demgegeniiber sind mittelbare geografische
Herkunftsangaben ,als solche®, bei denen sich der Bezug aus der Form [bzw. &uBere
Gestaltung] ergibt oder bei denen das verwendete Zeichen aus sonstigen Griinden

434

Symbolcharakter fiir Ort, Landschaft oder Region hat™". Nach dem Erachten von Meister ist

im FEinzelfall ebenso die sprachliche Wiedergabe des Symbols als eine mittelbare

geografische Herkunftsangabe.**

Ebenso kann ein Horzeichen eine mittelbare geografische Angabe darstellen.”® Dagegen
kann eine direkte geografische Angabe nur in einem Ausnahmefall durch einen indirekten
Hinweis auf eine grofere geografische Einheit sein (wie z. B. der Name eines Sees fiir die
gesamte Region). Dies hat nicht der EuGH im Zweifel gezogen: Wenn der Name eines Sees

von Haus aus untauglich als geografische Herkunftsangabe fiir Produkte aus der betreffenden

3 Vgl. Schlussantrige des Generalanwalts Jacobs der Rs. Warsteiner (EuGH C-312/98 v. 25.5.2000).

% Miihlendahl/Ohlgart, S. 29, Rn. 20.

5 Bsp. von Meister: Der klassische Beispielsfall ist ‘Big Ben', wobei sich mit etwas Fantasie liefe die
Problematik vermeiden (BIGGBEN, BigBen o. &).

436 Meister, WRP 2001, 212: z. B. fiir den Mitgliedstaat Irland ein signifikanter Ausschnitt aus Finnegan's Wake
oder aus Molly Malone.
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Region wire, hitte die derzeitige Praxis des Harmonisierungsamtes etwas anderes. Nach
dieser wire "Plattensee” oder 'Balaton™ fiir Rotwein eine reine Fantasiebezeichnung. Damit
lassen sich Angaben beider Kategorien unterteilen: in einfache und qualifizierte geografische
Herkunftsangaben. Im Zusammenhang mit letzteren stehen besondere Qualitdtserwartungen.
Weitergehende qualifizierte geografische Herkunftsangaben heilen auch Ursprungsangaben

oder Ursprungsbezeichnungen.

Nach der Auslegung des EuGH*’ empfichlt sich folglich eine iibergreifende Einteilung in
‘abstrakte” und “konkrete® geografische Angaben. Dabei braucht es nicht darauf eingefiihrt zu

werden, dass der Gerichtshof diese nicht als Herkunftsangabe in Einklang mit der VO zum

Schutz von geografischen Angaben ... angesehen hat. Es wurde klargestellt, dass

438 Dies fiihrt zu einem Entwurf

‘geografischen Angaben” von abstrakter Natur sein konnen
von abstrakt- einfachen, konkret- einfachen und konkreten qualifizierten geografischen
Angaben. Eine abstrakte qualifizierte Angabe besteht erheblich nicht, weil sich die
entsprechenden Qualitdtserwartungen des Publikums regelméBig an einem konkreten Ort etc.
festmachen. Ebenfalls ist die so genannte Sub- Kategorisierung als direkt/ indirekt (=

unmittelbar/ mittelbar) nur im Zusammenhang mit den konkreten geografischen Angaben

erreichbar, demgegentiiber fiir den abstrakten kein Unterschied in ihrer Wirkung besteht.

Diese stellt abstrakt unabhéngig davon vor, ob die Angabe in einem Wort besteht oder

beispielsweise in einer Abbildung des Wortinhalts**’.

Bei nédherer Betrachtung begreift sich, dass die konkrete geografische Bezeichnungen nicht
nur zur Angabe der Herkunft aus dem bestimmten Bereich gebraucht, sondern dartiber hinaus
zur generellen nicht “abstrakten’ Assoziation eingesetzt werden konnen, beziehungsweise
eher als mittelbare Marktinformation wie in einem folgenden Beispielsfall: Insofern das Wort
‘Zugspitze' auf Milchprodukten gebraucht wird, so kann man besonders annehmen, dass die
meisten Verbraucher nicht den entsprechenden Rohstoff von dort antreffenden Tieren
erwarten, wobei die Ware aus der bestimmten mitgliedsstaatlichen geografischen Region
stammt. In Bezug auf die ,,ungeografischen Ursprungsbezeichnungen® stehen nicht somit

440
d.

diese den geografischen von dieser Norm in bestimmten Fillen gleichgestellt sin Unter

»abstrakte geografische Angaben“ gehort keine ungeografischen, welche als geografische

7 Wie in der Pistre- Rspr. des EuGH v. 7. 5. 1997 (C-321/ und 324/94 = Slg. 1997 1-2343) definiert ist, ging es
um die Bezeichnung * montagne’ (= aus einer Gebirgsregion, aus den Bergen).

38 Meister, WRP 2001, 212: z. B. "Lake District;

39 Meister, WRP 2001, 213: z. B. Wort ,»Gebirge*/ Abbildung ,,alpiner Gipfel*.

0 Art. 2 (3) VO zum Schutz von geografischen Angaben ... .
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Herkunftsangaben wirken. Im Einzelfall konnen abstrakte geografische Angaben als
geografische Herkunftsangaben sein, insofern sich keine nur diese Norm im Einklang mit der
genannten VO auf qualifizierte Angaben bezieht. Zum EuGH kommt dies nicht im Zweifel,

441 .
<™. Darin

dass ,,(die) abstrakt mit dessen Herkunft aus Gebirgsregionen zusammenhingen
gehort selbst Horzeichen anderer Art als Ausschnitte aus den besprochenen Volksliedern
koénnen dazu gezdhlt werden*?. Nach der Ansicht von Meister kénnen ungeografische
Ausdriicke unter Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ fallen. Gleiches kann ein beriihmter Name im engen
Ausnahmefall ,als indirekte geografische Angabe“ verstanden werden*®. Zu den
ungeografischen Angaben, welche als geografische verstanden werden, meint Meister an die
Himmelsrichtungen. Dies ist auch in den Wetterberichten zu betreffen*, was
gemeinschaftsmarkenrechtlich ohne Belang ist, insoweit sich eine bestimmte Angabe nicht so
verfestigt hat, worin sie tatsdchlich eine konkrete geografische Benennung ersetzt. Beruft sich
auf die Europdischen Union insgesamt, wie ein solcher Fall sowohl nicht vorstellbar ist,

moglicherweise dieser Fall in einem Teil der Union vorkommt.

Bei der Interpretation von lit. ¢ des Katalogs ist die Definition iiber die geografische Angabe

im Rahmen des TRIPS- Abkommens** nicht heranzuzichen. Lediglich geht es um

qualifizierte Herkunftsangaben®® und um die Verpflichtung der Mitglieder, fiir die darin
definierten Angaben einen spezifischen territorialen ,,Rechtschutz® herzustellen. Es handelt
sich nicht um die Frage, welche geografischen Angaben zum Rechtschutz als Marke in Frage
kommen konnen, und bereits gar nicht kommt es daraus, eine generelle Definition der
geografischen Angabe festzulegen. Man kann ebenfalls nicht aus einem Gegenschluss dafiir
sagen, dass geografische Angaben damals im gemeinschaftsrechtlichen Sinn keine solchen

sind und als GM in Frage kommen konnen, sofern sie nicht irrefiihren. Dies lieBe den

entscheidenden Ordnungsgrundsatz auller Betracht, dass nicht in Marktprozesse eingegriffen
und der Wettbewerb durch die Gewidhrung eines Monopolrechts an einer Kennzeichnung
verzerrt werden darf, welche von Wettbewerbern auf demselben geografisch relevanten Markt
zur Angabe der Herkunft ihrer Waren im anstdndigen Wirtschaftsverkehr gebraucht werden

konnen. Jedoch bezeichnet geografische Angaben von Haus aus keine Kategorie geistigen

1 Rs. Pistre, Leitsatz 4;

#2 Meister, WRP 2001, 213: z. B. ein ‘Jodler' als Hinweis auf die Alpenregion.

#3 7. B. Napoleon;

#4 7. B. ‘Schauer im Westen' und ‘Bewdlkung im Nordosten';

5 Nach der Auffassung von Meister ist Art. 22 1 TRIPS eine gemischte Norm, weil er zur Herstellung eines
spezifischen Rechtschutzes fiir die dort ndher genannten ‘qualifizierten geografischen Herkunftsangaben
verpflichtet. Folglich beziehen sich nur die Abs. 3 und 4 auf Marken, welche eindeutig auf Verbraucherschutz
»gegen Irrefliihrung* zielen.

6 Abschnitt 3 des TRIPS- Abkommen.
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Eigentums. Zur Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ spielt die VO 510/2006 keine Rolle, weil
sie unter Spezialrecht gehort. Diese VO zum Schutz von geografischen Angaben ... betrifft

47

ausschlieBlich Regeln iiber qualifizierte geografische Herkunftsangaben™’. Wenn eine

solche Angabe**®

als Gemeinschaftsmarke angemeldet wiirde, so miisste sie unter Art. 7 Abs.
1 lit. ¢ GMVO abgewiesen werden. Gemeinschaftsmarkenrechtlich ist ein derartiges Gebilde
nachgemal} vor eine Angabe iiber die geografische Herkunft (sowie liber die Art der Ware).
Gewohnlich  wird nicht geografische Angabe tatsdchlich geschiitzt, sondern die
Unverfélschtheit des Wettbewerbs und somit der Verbraucher vor Irrefithrung. Im
Zusammenhang mit geografischen Angaben gibt es keine konkrete Rechte, wobei kein
Rechtstrager entsteht, dagegen lediglich mit der Ausnahme der
Gemeinschaftskollektivmarken zu betreffen ist. Dies miisste an sich unstreitig sein, wie
zumindest nach unserem rechtlichen Denken fiir Subjekt rechtlos fremd sind. Es entsteht aus
konkreten Griinden der Verbotsnormen in bereichsspezifischen Regelwerken, d. h.
geografische Angaben sind prinzipiell im territorialen speziellen Markenrecht vom
Markenschutz (wie in den nationalen Gesetzen und der Doktrin gegen den unlauteren
Wettbewerb und in Spezialvorschriften) ausgeschlossen. Eine geografische Herkunftsangabe
ist im weiten Sinne kein Objekt geistigen (gewerblichen) Eigentums. Sie stellt kein
Individualrecht dar, worauf dies nicht selbst ist, weil es im Regelfall an der ausschlieBlichen
Zuordnung zu einem individuellen Rechtstrager fehlt, jedoch kann allein eine
Gemeinschaftskollektivmarke gegen einen Verbands- AuBenseiter nicht durchgesetzt werden,
welcher am gleichen Ort titig ist, sondern in erster Schritt denn handelt es sich bei einer
geografischen Angabe, welche am Markt ,,als Herkunftshinweis eingesetzt werden kann, um
ein generelles Marketingmedium, welches in marktorientierten Rechtsordnungen per se nicht
als konkretes Recht in der Weise einer Individuum vorstellbar ist. Meister begriindet dies nur
an Prozessfiihrungsbefugnis, also nicht als sachliches Individualrecht. Um eine Anleihe aus
dem zivilistischen Deliktsrecht zu machen, sollte eine Ortsangabe durch die Benennung eines
geografischen Ortes keinen Zuweisungsgehalt haben. Sofern in bestimmten Regelwerken
vorgesehen ist, dass Organisationen oder FEinzelpersonen gegen die Verwendung von

geografischen Angaben gerichtlich vorgehen konnen, so handelt es sich dadurch nicht um

“7 Wie die vorgesehenen weiteren Abstufungen in Art. 2 der VO zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen ... ferner missverstindlich mit den Begriffen ‘geografische Angabe’ und
‘Ursprungsbezeichnung® belegt werden, betrachtet darin einerseits eine geografische Angabe im Rahmen der
genannten Verordnung in Licht eine “qualifizierte geografische Herkunftsangabe' als zweiter Klasse (oder
‘einfachqualifizierte geografische Herkunftsangabe'), wahrend andererseits eine Ursprungsbezeichnung eine
‘qualifizierte geografische Herkunftsangabe' als erster Klasse (oder ‘qualifiziert- qualifizierte geografische
Herkunftsangabe™) darstellt.

448 Meister, WRP 2001, 213: z. B. Cous Cous de Marocco made in Denmark;
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eine Zuweisung subjektiv- privater Exklusivrechte, sondern um ordnungsmotivierte
prozessuale Normen, um die Effizienz zur Durchsetzung der marktbezogenen Vorschriften zu
gewdhrleisten. Ndmlich wire die Alternative ein klares staatliches Interventionssystem. Im
Rahmen des materiellen Rechts scheinen sich die geografische Angaben (als geografische
Herkunftsangaben oder geografische Herkunftsbezeichnungen) in drei Gebieten auf: Im

internationalen Recht,449

europdischen Recht und nationalen Recht. Auf dem europédischen
einheitlichen Gebiet finden sich die GMVO, die MarkenRL und Spezialvorschriften, darunter
auch die VO 510/2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und

Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarzeugnisse und Lebensmittel. **°

Gewdhnlich ist in Praxis des Harmonisierungsamtes fiir geografische Angaben zu betreffen,
je nach Standpunkt, duBerst grozugig oder duBerst eng ist. Praktisch sind die Namen der
Einzelstaaten im Grundsatz zum HABM nicht eintragungsfihig als Gemeinschaftsmarken.
Grundsitzlich gilt es unabhingig davon, wo der Staat liegt. Die Namen der Staaten gehoren
ihren offiziellen Namen in der Amtssprache des jeweiligen Staates und auch als in allen
anderen Sprachen der Europdischen Gemeinschaft iibersetzt. Weitergehende Namen der
Staaten, iiblicherweise die Namen zur Beschreibung oder Wunschausriistung in diese Staaten,
ist auch im Verkehr zu betreffen. Unter Namen der Staaten zéhlt man auch die Namen
genereller bekannten und verwendeten Abkiirzungen. Im Hinblick auf die Namen der Staaten
kommen auch in Beriicksichtigung, welche nicht mehr zur offiziellen Name (oder gemeinhin
verwendeter Name) gehoren. Wéhrend der Eintragungspriifung tritt die Ablehnung vom
HABM auf, insofern die Marke, welche aus dem Namen eines Staates ,als Adjektiv
zusammen* besteht, mit einem generischen Namen verwendet wird*'. Namlich beruht sich
in diesem Fall die Ablehnung der europaweiten Registrierung auf einen allgemein Regel des
Artikel 7 Abs. 1 lit. b der GMVO, d. h. auf Fehlen der Unterscheidungskraft. Der Ausschluss
von der Eintragung gelten nicht fiir Marken, welche nicht aus diesem Grund bestehen,
deshalb solche Marken die Namen der Staaten und andere Elemente (insb. eine die Basis des
anderen Element allein oder auf Grund der Marke als Ganzes) enthilt, um fiir diese Marken
konkrete Unterscheidungskraft nachzuweisen*”. Die generellen Regeln werden einen der

Vorstellung erldutert, dass die Offentlichkeit in der Europiischen Union im Allgemeinen,

* Darin zihlen das TRIPS- Abkommen, die PVU, das Madrider Herkunftsabkommen (MHA), das Lissabonner
Abkommen sowie bilaterale Staatsvertrage;

% VO Nr. 510/2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarzeugnisse
und Lebensmittel v. 20.3.2006.

41 Bsp. von Meister - WRP 2001, 214: *German beer’, "Irish whiskey", etc.

42 Bsp. von Meister: 'IBM (United Kingdom) PLC".
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falls sie den Namen eines Staates ansehen, mit dem die Offentlichkeit vertraut sind, dass sie
nicht von einer Marke gegeniiberstellt, sondern durch den Namen eines Staates, das an sich
nicht fiir bestimmte Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens
unverwechselbar ist. Wenn ein Priifer des Harmonisierungsamtes, zu erkennen, dass eine
Marke aus der Name des Staates besteht, die Ausnahme von der allgemeinen Norm anwenden
wollte, denn benétigt eine solche Ausnahme die Zustimmung von der Priifungsabteilung.
Durch offizielle Amts- Hierarchie des Priiferleiters (oder Stellvertretendes) kann jeder Inhaber
zu Rate gezogen werden. Beispielsweise sind die Namen von Stddten, Gemeinden oder
Regionen zur Registrierung einer Gemeinschaftsmarke nur unzuldssig, wenn das Gebiet einen
bekannten Ruf hat, was fiir die Waren oder Dienstleistungen vorgesehenen sind (z. B:
LONDON fiir Finanzdienstleistungen, ‘Milan" fiir Kleidung, "PARIS" fiir Parfums, etc. )453 .
Jedoch wird eine dieser Arten von Marken unter Tduschung kein Einwand genommen. Im
Fall, dass die Marke ecinen bekannten Ruf darstellt, ist dann solche Marke im
Priifungsverfahren akzeptabel. Weder sollten gegen Namen von Seen, Fliisse, Berge, etc. kein
Einwand, noch fiir die bekannten Sehenswiirdigkeiten (wie Eifelturm') genommen
werden**.  Unter Reputation meint Meister, was besonders durchaus ergibt: zwischen
Beriihmtheit und gewisser Verkehrsgeltung. Dadurch wird weder ein Qualitdtsbezug
begriindet, noch gar Reputation vorausgesetzt. Die Abtrennung von einer
Gemeinschaftsmarkenpraxis ist es noch fraglich, was mit dem Adjektiv konkret einhergeht.
Man kann sich nach der Ansicht von Meister nicht in das andere Extrem begeben, in dem man
den Wortlaut des Gesetzes und die Natur der bestimmten Merkmalsangaben einfach geltend
macht. In der Doktrin in Ansehung von geografischen Angaben konnte bestimmte Kriterien
der Herkunftsvorstellung und der Abwehr von Tduschung direkt verzahnen, was dariiber eine
spezielle Norm gegen tduschende Herkunftsangaben enthdlt. Notwendigerweise muss in

diesem Zusammenhang eine T&duschungsabsicht nachgewiesen werden, folglich sich die

Innere Tatseite stets nur den duBleren Umstdnden entnehmen ldsst. Jedoch hat die GMVO
andere Grundlage, weil die Praxis des HABM etwas problematisch ist. Meister hélt besonders
dazu, dass sie jedenfalls eine Konsequenz beriihren konnte. Nach europaweiter Registrierung
stellt sich heraus, dass in dem betreffenden Gebiet tatsdchlich einschligiges oder dhnliches
Gewerbe mit erhohter Verkehrsgeltung vorhanden ist, muss deswegen die GM auf Antrag

vernichtet werden. Dies gilt, insbesondere im weiteren Sinne unverdédchtig zu erkennen.

43 Meister, WRP 2001, 214.
4 Meister, WRP 2001, 214.
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Bsp.:**® Bei der geografischen Herkunftsbezeichnungen *Salmon de Uga' klingt Uga “afrikanisch’, weil dieser
Begriff ein Ort auf Lanzarote bezeichnet, wo Fisch gerduchert wird und welcher regional bekannt ist. Gleiches
ist bei der Anmeldung des Wortes Teror, wozu sich mancher Priifer allenfalls fragen wird, ob das fehlende 't
daran etwas dndert. Es handelt sich indes um eine Region mit Mineralquellen auf Gran Canaria (‘Fuentes de

Teror"). Ebenso sind diese Erzeugnisse regional bekannt.

Zunichst hat der EuGH in fritherer Rechtsprechung durch die Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit.
¢ klargestellt,*® dass zur Priifung von Ortsangaben nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu
beriicksichtigen sind, sondern auch die Moglichkeit zu erdrtern ist, ob eine entsprechende
beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Angabe verniinftigerweise in der Zukunft zu
erwarten ist, so dass die Angabe insoweit zur Bezeichnung der geografischen Herkunft

,,dienen kann*.

Aus der Amtpraxis wurde sich zundchst aufgezeigt, dass die Reputation des Ortes (oder der
Region) fiir eine bestimmte Warengattung zur Ablehnung der betreffenden geografischen
Angabe als Marke (=Herkunftsmarke) verlangt, was bereits als Grund etwas {ibersieht: Wire
es, insofern dahin nur ein Unternehmen oder einige wenige in derselben Gattung bekannt
sind, damals bereits der Ort als solcher zu betreffen? Daher ist es eine weitergehende
konkrete Frage zu betreffen: Ob ist flir Weihnachtsartikel, z. B. "Christbaumschmuck”,
Rothnenburg oder ,,nur die Firma Kédthe Wohlfahrt renommiert? Meister vermute dazu, dass
zum anderen die Anmeldung von ‘Niirnberg" fiir diese Waren abgelehnt werden wiirde, selbst
wenn bereits im Lexikon der berithmte "Niirnberger Christkindlesmarkt® erwéhnt ist, ohne
dass das nachgewiesen werden sollte, ob in Niirnberg Waren dieser Art tatsdchlich hergestellt
werden. Ferner lisst es konkrete Anhaltspunkte dazu weg, was die Waren- Reputation eines

Ortes an sich annehmen soll.

Jedenfalls erhellt es, dass ein Abweichen auf schon bestehende Bekanntheit eines Ortes fiir

ein bestimmtes Gewerbe zum Ausschluss der geografischen Angabe als Marke in folgenden
Gesichtspunkten zu beriicksichtigen ist:*’

= die okonomische Ausdehnung bereits des bekannten Gewerbes konnte iiber den

Bereich desselben hinaus behindern, jedenfalls im Ahnlichkeitsbereich der Waren

der Herkunftsmarken, also regelmifig direkt dort, wo es 6konomisch sinnvoll ist,

zumindest fiir die Dauer der Benutzungsschonfrist der Herkunftsmarke, und

435 Meister, WRP 2001, 215.
6 Rs. Chiemsee, Nr. 29-36;
7 Meister, WRP 2001, 216.
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= fiir geografische Gebiete mit anderen als gewerblicher Attraktion blockiert der
Gebrauch des attraktiven Namens fiir sich entwickelndes Gewerbe in dieser Frist.

Meister hat eine Kritik fiir das Amtpraxis gegeben, dass es tatsdchlich nicht real im Sinne der
Marke. Die Priifung auf die geografische Angabe hingt davon ab, ob das Verstdndnis der
relevanten Verkehrskreise als normative Determinante dazu, welche geografische Angabe als
geografische Herkunftsangabe im spezialen markenrechtlichen Sinn aufzufassen ist, seine
Grenzen hat. Das Abstellen darauf tut Sinn bei den offenkundigen Fillen,** was dort seine
Ergebnisse findet, wo es um erforderliche Kenntnis handelt. Damit wird eine geografische
Angabe nicht zum Fantasiewort, weil sie dem Publikum véllig unbekannt ist*”, dagegen sich
keine geografischen Angaben aus den Abwandlungen ergeben, welche nicht gerade als solche

d*°  Hier sind absonderliche Fille, in denen dies von den tatsichlichen

erkennbar sin
Gegebenheiten daher zumindest nicht wahrscheinlich und dies fiir das erforderliche Publikum

vermutlich offenkundig ist, dass mit der Gebrauch der Angabe kein geografischer Hinweis

auf die Herkunft des betreffenden Produkts oder der Dienstleistung bezweckt ist*'. Ferner ist
in bestimmten Fillen eine gewisse Zuriickhaltung angebracht, wie zum Beispiel die Angabe
eines bekannten Berges im Ausnahmefall entgegen der Amtpraxis durchaus ein ,,mittelbarer
geografischer Hinweis® auf die Region oder sogar das betreffende Staat sein kann.
Demgegeniiber kann man allein beispielsweise Sportartikel fiir Bergsteiger "Alpamayo’
nennen, ebenfalls wenn viele der Zunft ihren “schonsten Berg der Welt® kennen, weil dieser
Begriff nicht Peru symbolisiert.

LIndirekte geografische Angaben‘*%*

sind gegen die Amtpraxis sowohl unter Art. 7 Abs. 1 lit.
¢ GMVO zu priifen. Das Harmonisierungsamt macht eine klare Trennung zwischen Waren
und Dienstleistungen zu erfolgen. Normalerweise ‘konnen' betreffende Dienstleistungen aus
sehr viel mehr Gegenden angeboten werden, falls dies direkt elektronisch stattfindet, zugleich
als dies Gegenden gibt, worin z. B. eine spezialisierte industrielle Herstellungsfertigung
(dhnlich als Automobilbau) wahrscheinlich ist. Durch die Dienstleistungen (z. B.
Unternehmensberatung) ist die Situation, wobei das begehrte Zeichen lediglich der Name
einer Kleinstadt ist. Meister hilt, dass selbstverstandlich innerhalb der jeweiligen Bereiche zu

differenzieren ist. Andererseits gibt es einen Warenbereich, in dem im Allgemeinen Sinne

beriicksichtigt werden kann, durfte in Verbindung mit einer geografischen Angabe nicht die

¥ Bsp. von Meister: Nordpol, Siidpol, Antartik etc.

% Miihlendahl/Ohlgart, S. 29.

460 Bsp. von Meister: Balfast statt Belfast etc.

41 Bsp. von Meister: Nordpol fiir Obstsaft; Mount Everest fiir Getreideprodukte;
42 WRP 2001, 216 - Bsp. von Meister: Bologna fiir Nudeln (als aus Italien);
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Herkunft des Produkts (bzw. Parfum und benachbarte Kosmetikprodukte) bezeichnet werden.
Am Binnenmarkt werden vielfdltig Stddtenamen, Namen von Regionen oder andere
geografische Angaben gebraucht, wodurch aus der Verbindung deutlich ist, dass es lediglich
um den sowohl Klang der Warenkennzeichnung handelt, sondern nicht um eine
Herkunftsbezeichnung (als z. B. Paris, Rive Gauche- das ehemalige Intellektuellenviertel von
Paris sowie Roma/ Laura Biagiotti). Ahnliche Situation tritt fiir die Waren “Automobil® ein,
daneben bei Titeln von Periodika (z. B. Zeitungen) prinzipiell ein liberaler MaR3stab gebraucht
werden sollte, wobei ein gewisser Sachzwang zur Angabe der geografischen Verortung
besteht. In eingeschrinktem Umfang gilt dies auch bei Dienstleistungen (wie im Bereich
Banken und Versicherungen), wobei es keine direkten Sachzwénge gibt, sondern dies tritt aus

463

Handelsbrauch ein. Zum Beispiel ist die bekannte Stadt ‘London™ ist fiir

Finanzdienstleistungen nicht akzeptabel ***.

Grundsitzlich ist zur Anmeldung einer geografischen Angabe als GM in einem Einzelfall
differenzierend zu priifen, ob der absolute Schutzbeschrankungsgrund auf die angemeldeten
Waren und Dienstleistungen anzuwenden ist. Ferner liegt es in der Natur sehr vieler
geografischer Angaben, dass sie auch als Marketingangaben im Rahmen einer Werbung
»dienen konnen®. Hinsichtlich der Angaben von Staaten (insb. grofBeren Stiadten und von
wirtschaftlich entwickelten Regionen) oder von Angaben, welche Synonym fiir solche stehen,
kann prima facie davon ausgegangen werden, dass sie fiir die dortige Wirtschaft oder fiir
dahin kiinftig entstehendes Gewerbe ,,als Hinweis auf die geografische Herkunft generell
dienen konnen,*® was direkt im Bereich der lit. ¢ der Katalogsvorschrift ein strenger
Priifungsmalistab zur Geltung hat. Wahrend der Priifung einer Anmeldung beim HABM ist es
abhingig sachgerecht, um eine summarische Betrachtung vorzunehmen. Direkt dieser
Situation bedingt also, dass die Frage, ob eine bestimmte geografische Angabe in einem

bestimmten Fall als geografische Herkunftsangabe dienen ,,kann®, jedoch nicht restriktiv

beantwortet werden darf. Selbst wenn konkrete Aspekte nach der Auffassung von Meister als
nicht abstrakt-pauschale beriicksichtigt werden, welche lediglich in der Nachbildung als
konkreter Grund dadurch eintreten. Es konnte daher fraglich sein, dass die Angabe im
Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen weder aktuell noch in
Zukunft fiir einen gewerblichen Gebrauch durch andere Marktteilnehmer ihr

gemeinschaftsmarkenrechtlicher Schutz gestattet werden kann. Es ist eine Marktbetrachtung

43 WRP 2001, 217 - Bsp. von Meister: Royal Bank of Scotland;
44 WRP 2001, 217.
465 COMFORT PLUS, 1. BK-HABM v. 30.9.1998 (R 66/1998-1);
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untergelassen, womit im Zweifel gegen Markenschutz der erforderliche Umstand vorsteht.
Dabher ist die Bestimmung der lit. ¢ auch vom entsprechende Gewerbe anzuwenden, aber dies
gescheht unabhingig davon, welche okonomischen GroBenordnungen dieses hat, sogar

466 Wenn in solchen Fillen eine

wieweit die Erfahrung iiber die betreffenden Produkte reicht.
GM eingetragen wiirde, so wiirde der betreffenden regionalen Wirtschaft der Boden fiir eine
weitere Ausdehnung in der EU durch Gebrauch der geografischen Angabe und somit
ebenfalls die Begriindung auf ein Ortsruf fiir spezifisches Gewerbe insofern nicht ganz
entzogen, jedoch ist es erheblich belastend. Beispielsweise wire den regionalen Herstellern
ihren Weg verbaut, den Ort der Warenherkunft als Gemeinschaftskollektivmarke schiitzen zu
lassen. Generell schwebte {iber jeder Benutzung der Angabe als Herkunftshinweis konkretes
Risiko, welches vom Inhaber der GM in Anspruch genommen zu werden, wie mit der Folge
langwieriger und kostspieliger Auseinandersetzungen iiber den Anwendungsbereich der Fair
use- Klausel des Art. 12 GMVO weiter beriicksichtigt wird. Es erweist sich, dass die
Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO im Zweifel fiir den gemeinsamen Markt
O0konomisch einsichtig ist. Der sachliche Umstand, in dem ein Hersteller oder ein Anbieter
von Dienstleistungen der einzige seiner Art ist, kein Grund darstellt, fiir ihn eine geografische
Angabe als Marke zu monopolisieren.*®” Das HABM hat ,.fernostlichen Schriftzeichen® (insb.
als Bildmarken) keine besondere Herkunftsdoktrin entwickelt, obwohl es dieses Zeichen in
Praxis behandelt. Der Artikel 7 Abs. 1 lit. ¢ enthélt die wesentlichen Elemente, welche im
Wortlaut deckungsgleich sind. In Praxis ist auch die folgenden Fragen zu betreffen: a) sollte
dies gentigen, sofern die Moglichkeit einer Benutzung der Bezeichnung zur Bestimmung der
geografischen Herkunft besteht? b) Miisste diese Mdglichkeit konkret nahe liegend in dem
Sinn sein, dass schon andere derartige Unternehmen sich dieses Wortes zur Bezeichnung der
geografischen Herkunft ihrer gleichartigen Waren bedienen? c)Miissten dazu wenigstens
konkrete Anhaltspunkte vorliegen, womit dies in absehbarer Zukunft zu erwarten ist?
d)Miisste sogar ein Bediirfnis bestehen, diese Bezeichnung zum Hinweis auf die geografische
Herkunft der in Frage stehenden Waren zu benutzen? e) Miisste noch ein qualifiziertes
Bediirfnis zur Benutzung dieser Herkunftsbezeichnung bestehen, weil einige Waren dieser
Art, welche in der Region hergestellt werden, ein besonderes Ansehen genielen? Von Meister

ist im Einzelnen bezogen, notwendigerweise auf die GMVO anzumerken, dass eine

46 WRP 2001, 217 — Bsp. von Meister: ,,Uyuni® fiir Speisesalz, das schadlos aussieht, obwohl die groBte
Salzflache der Erde in Chile bezeichnet, was zuerst man im nationalen Loschungs- oder Verletzungsverfahren
herausfinden kann.

47 WRP 2001, 218 — Bsp. von Meister: Frankfurt Motor Show, 1.BK-HABM v. 15.10.1999 (R 214/1999-1);
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Interpretation des Art. 7 (1) ¢) in Bezug auf die Fragen d) und e) einen offenen Versto3 gegen

das europiische Gesetz bedeuten. **®

Praktisch ist ,,weder dem Wortlaut der Norm noch seiner Entstehung® in dieser Richtung zu
entnehmen. Dabher ist eine gesetzes- libersteigende Interpretation unzulissig. Weitergehende
Auslegung hinsichtlich der Fragen b) und c) ist als vom Gesetz nicht gedeckt, obwohl
natiirlich bestehende Wirtschaft in jedem Fall von einer Auslegung zugrunde gelegt werden
kann, also dagegen in den Materialien nichts aufzufinden ist. Meister hat kritisch dazu
gemerkt, dass die europdischen Gesetze keine ausfiihrliche Begriindung beigegeben ist. Als
Grundlage fiir ihre Interpretation der Norm stehen unmittelbar lediglich die
Erwigungsgrinde*® zur Verfiigung, wie im restlichen aus dem Sachzusammenhang
ausgelegt werden muss. Unter dem achten Erwdgungsgrund der GMVO ist als Grund zu
verstehen, dass ein Zeichen die Schutzfihigkeit haben muss, um als solches zu
individualisieren. Die Voraussetzung nach Art. 7 (1) ¢) von geografischen Angaben ist in
einem konkreten Fall auszuschlieBen, sofern diese generell fiir die wirtschaftliche Tatigkeit
verwendet werden konnen. Daraus kommt einen Freihaltungsabsicht. In diesem
Zusammenhang verlangt es direkt nicht der zusitzlichen Feststellung, ob die geografische
Herkunftsangabe in einem bestimmten Fall auch ein Merkmal der betreffenden Ware oder
Dienstleistung bezeichnet. Bereits ist eine geografische Angabe ein Merkmal, was sich aus
der Struktur der besprochenen Norm ohne weiteres ergibt. Insbesondere werden auf der einen
Seite einige Merkmale als Regelbeispiele (als Angaben zur Bezeichnung der Art usw.)
genannt. Nach der Ansicht von Meister ist diese Aufzidhlung noch nicht abschlieend, wie
sich am konkreten Tatbestand erweist, welcher mit ,,sonstigen Merkmalen* bezeichnet ist.
Der Begriff ,,Merkmal“*™® hat in dieser wortlichen Verbindung nicht mehr eine Bedeutung
»als Angabe oder Bezeichnung®“. In diesem Hinblick wére iiber einen eigenstindigen
gemeinschaftsrechtlichen Stellenwert nachzudenken, sofern von besonderem oder dhnlichem
die Rede wire. Demgegeniiber handelt es sich im Gemeinschaftsmarkenrecht um
erforderliche geografische Angaben, sondern nicht um ,,qualifizierte geografische Angaben®.
Dieses Argument wird auf grammatikalische Auslegung, bzw. beruhende Feststellung durch

die Entstehungsgeschichte der Norm, abstiitzen. Die Begriffe ,,Angaben und ,,Merkmale*

48 Meister, WRP 2001, 219.

% Wie im achten Erwdgungsgrund der Gemeinschaftsverordnung ist konkret vorgesehen: ,,Zweck des durch die
eingetragene Marke gewidhrten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewéhrleisten;
dieser Schutz sollte im Falle der Identitét zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder
Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fille der Ahnlichkeit von Zeichen und Marke
sowie Waren und Dienstleistungen erstrecken. (...)“

470 sowie ,,caracteristica“ (ES), characteristic (EN), caractéristique (FR), und caratteristica (IT).
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haben in Bezug auf die Norm ,keine Unterscheidungskraft “ im Sinne von Art. 7 (1) b)
keinen anderen Inhalt als etwas spezifischer von Zeichen oder Bezeichnungen. Weiteres
Problem folgt aus der Verkniipfung ,,dienen konnen®, jedoch ist nicht in der geografischen
Angabe, weil friiher das Harmonisierungsamt seine Linie zu geografischen Herkunftsangaben
formlich durch Dienstanleitung festlegte, weitergehende im Nichtigkeitsverfahren nur um
eine deutliche Wortmarke ging, andererseits die Entscheidung ,,ohne Rechtswirkung* blieb,
wo der Rechtsinhaber eine Beschwerde einlegte und der Antragsteller, rechtsmifig aus

welchen Griinden den Antrag auf Erkldrung der Nichtigkeit vom HABM zuriicknahm.*”"

Als eine gewisse Sonderstellung aus Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ ergeben die genannten geografischen
Herkunftsangaben auch in den neuen Mitgliedsstaaten, denn insoweit die Verordnung zum
Schutz von geografischen Angaben ... nach Art. 164 der GMVO unberiihrt lasst. Ebenso ist
die Sondervorschrift der lit. j der Katalogsvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse im
Eintragungs- oder Nichtigkeitsverfahren zu beachten, wonach fiir die Weine und Spirituosen
die europaweite Markeneintragung von geografischen Angaben oder ebenfalls solche
Angaben lediglich enthaltende Zeichen verbietet werden kann, wenn solche genannten Waren
ihren Ursprung nicht in der von der geografischen Angabe bezeichneten erweiterten Region
der EU haben. Zusitzlich wird zu Art. 164 der GMVO durch die Bestimmung in Art. 7 Abs. 1
lit. k in Grundbezug auf den Tatbestand des Art. 13 der VO zum Schutz von geografischen
Angaben .... als ein Ausschluss von der erstreckten GM im Rahmen der EU- Osterweiterung
im Falle der gleichen Art von Erzeugnissen nicht im Allgemeininteresse gepriift, falls diese
Voraussetzung im Zeitpunkt des Beitritts bereits entstanden ist. Diese Eintragungshindernisse
sind auch nicht durch Verkehrsgeltung nach Art. 7 Abs. 3 GMVO zu iiberwinden. Seit dem
Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europdischen Union haben grundsétzlich geografische
Herkunftsangaben gegeniiber anderen beschreibenden Angaben, insofern einen besonderen
Status als solche den Gegenstand von Gemeinschaftskollektivmarken auch bilden kdnnen,
errichtet der Art. 66 Abs. 2 Satz 2 der GMVO 1m weiteren Schritt eine nach Art. 12 lit. b der

GMVO entsprechende Schranke gegen den Missbrauch einer solchen erstreckten

Kollektivmarke. Jedoch kann in der Tat nicht jede geografische Angabe selbst bereits wegen
ihrer aufschienen Existenz (wie ein im Ortsverzeichnis der Europdischen Union auffindbare
Ortsname) eine entsprechende europaweite Markeneintragung zwingend verhindern. Davon

ist nunmehr auszufiihren, dass dies lediglich damals in einem Fall zu betreffen ist, sofern der

71 Meister, WRP 2001, 219.
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angegebene geografische Bereich tatsichlich als geografische Herkunft des Produkts (Waren

oder Dienstleistungen) ernsthaft in Betracht kommt*'%.

7.1. Die Verordnung 510/2006 im Verhiltnis zur Katalogsvorschrift
Fiir ,,qualifizierte geografische Herkunftsangaben fiir Agrarprodukte und Lebensmittel* gelten
die Spezialregelungen der VO Nr. 510/2006 in der aktuellen Fassung®” in Verbindung mit
Art. 164 GMVO (d. h. insb. Art. 14 der VO Nr. 510/2006). Spezifische Anmeldungen als
kiinftige GM im Zusammenhang mit den geografischen Angaben, welche sich auf der bei der
Europidischen Kommission geflihrten Liste nach der VO 510/2006 befinden, sind nach der
Ansicht von Meister aus absoluten Griinden auf der Grundlage von Art. 14 dieser genannten
VO in Bezug auf Art. 164 GMVO als lex specialis im Verhiltnis zu Art. 7 GMVO

abzulehnen**

. Dies bedeutet, dass es abhidngig davon ist, ob man den Art. 7 GMVO in
Idealkonkurrenz hinzunehmen sollte. Demgegeniiber vertritt es fiir die geografischen
Herkunftsangaben eine Auffassung, in der zumindest solche die registriert sind, als dltere

Rechte auf Grund des Art. 8 Abs. 4 GMVO einzuordnen.

Praktisch wére die wenigen weitgehenden Versionen zum Zweck, diese geografischen
Herkunftsangaben als sonstige gewerbliche Schutzrechte dem Bereich des Art. 52 Abs. 2
GMVO zu unterstellen. Im generellen Sinne verbietet sich dies aus der Rechtsqualitdt der
geografischen Herkunftsangabe, welche im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 4 und Art. 52
Abs. 2 bereits daran scheitert, dass es sich unmittelbar auf Grund dieser Vorschriften um
nationale Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten handeln muss, wohingegen eine europdische
Verordnung definitiv keine solchen begriindet, dass diese Norm unabhédngig von dem
Umstanden des Falles ,,unmittelbare Wirkung* daraus hat. SchlieB8lich ergibt sich aus Art. 8
Abs. 4 in Verbindung mit Art. 53 (frither Art. 52) Abs. 2 der GMVO, dass diese sonstigen
Rechte nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, sondern ausschlieBlich durch ein

Verfahren auf Nichtigerklirung der GM geltend gemacht werden kénnen®”.

42 z. B. ,,OLDENBURGER*, EuG T-295/91 v. 15.10.2003 = GRUR Int. 2003, 1020; sowie Cloppenburg, EuG
T-379/03 v. 25.10.2005 = GRUR Int. 2006, 47.

4 [ABL-EU L 93/12 v. 31.3.2006].

474 7. B. abgewiesene Entsch. des HABM: BOUQUET DE PROVINCE (R 218/1999-2 v. 17.12.1999) = Meister,
WRP 2001, 220;

475 Dr. N°“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.
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7.2. Geografische Herkunftsangaben im Verhéltnis zur dlteren Marke
Die gemeinschaftsrechtliche Norm in Art. 8 Abs. 4 der GMVO bezieht sich nicht nur auf
»infolge Benutzung* innerstaatliche erworbene Rechte, sondern enthélt auch solche, welche
,vom Typ her* in dieser Kategorie gehoren, wenn diese Marke im Einzelfall national
registriert sind oder sein miissen. Nach Art. 8 Abs. 4 konnen im Widerspruchsverfahren
»solche dlteren Priorititsrechte, d. h. nicht registrierte Marken wund sonstige
Kennzeichenrechte nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten auch geltend gemacht
werden, welche ,,von mehr als nur ortlicher Bedeutung* sind und ihrem Inhaber nach dem fiir
diese idltere Marke maBgeblichen Recht begriindende Unterlassungsanspriiche gegeniiber

jiingeren Marken verleihen.

Néamlich ist die in Art. 8 Abs. 4 enthaltene Verweisung auf das nationale Recht
ungewiirdigt,”’® d. h. die nationale Marke hat die Verweisung der genannten Bestimmung auf

das mitgliedsstaatliche innerstaatliche Recht verkannt.

§8 Sonstige Merkmale der Ware oder Dienstleistung
Wihrend der EU-Osterweiterung wurde auch nicht die Offnungsklausel ,zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen® geltend gemacht, auBler als diese
Voraussetzung im Zeitpunkt der Erweiterung bei der erstreckten GM entstanden ist, welche
konkrete beschreibende Angaben enthilt und im Verkehr unmittelbar ,,als solche®, aber nicht
als Produktquelle verstanden werden, ohne einer der in lit. ¢ besonders genannten Arten von
Angaben unterzufallen. Dafiir gehoren spezielle Sachangaben (insb. Angaben iiber die

Funktion der betroffenen Produkte), welche sich in der Sloganform auch aufscheinen konnen.

Schlieflich hat der europdische Gesetzgeber in lit. ¢ des Katalogs der absoluten
Eintragungshindernisse konkret vorgeschrieben, dass nach dieser Bestimmung fragliche
Marken von der europaweiten Eintragung beim HABM in beschriebenen Sinne
ausgeschlossen sind, welche im Verkehr ,,zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, der Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale*
derselben dienen konnen. Daneben umfasst das absolute Eintragungshindernis nach lit. ¢ noch

weitergehende besondere Zeichen und Angaben, welche auf die Ware (bzw. Dienstleistung)

476 ast Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.
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. . . . 4
entweder ,,unmittelbar” oder ,,durch Angabe ihrer wesentlichen Merkmale* verweisen .

Nach der Auslegung des EuG kann auch das beschreibende Wesen eines Zeichens im Geist
der Sprachen von den neuen Mitgliedsstaaten im Zusammenhang mit den betroffenen Waren
(oder Dienstleistungen) und das Verstindnis der erweiterten mal3geblichen Verkehrskreise

. . 4
von diesen beurteilt werden*’®.

Sonst setzt die Bestimmung im Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO nicht voraus, dass das fragliche
Zeichen zur Anmeldung schon beschreibend in den neuen Sprachen der erweiterten
Mitgliedsstaaten seit ihres Beitritts verwendet wird,*”” obwohl fiir die erstreckte GM im
Zeitpunkt der Erweiterung nicht beriicksichtigt wird, muss dies nur zu diesem Zweck

verwendet werden konnen.

§9 Ublichkeit der erstreckten GM im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO
Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten verwendet sich normalerweise fiir die neue
Anmeldungsmarke beim Harmonisierungsamt die Bestimmung von Art. 7 Abs. 1 lit. d als die
erweiterte Ausschlussvorschrift von lit. ¢ des Katalogs auf solche Angaben zur Bezeichnung
der Ware oder Dienstleistung, welche ,,im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen

und stindigen Verkehrsgepflogenheiten* darauf iiblich geworden sind.

Gemidll Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO sind solche Begriffe nicht als zukiinftige
Gemeinschaftsmarken im europdischen HABM- Register eintragungsfihig, welche im
allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stindigen Verkehrsgepflogenheiten
zur Bezeichnung der beanspruchten Ware oder Dienstleistungen iiblich geworden sind,

80 -
Der Anwendungsbereich von der

welche also Gattungsbezeichnungen darstellen.*
genannten Bestimmung (lit. d) des Katalogs erginzt sich teilweise mit dem des Art. 7 Abs. 1
lit. ¢ GMVO, wonach eine angemeldete Marke erfassten Angaben von der Eintragung im
europdischen Register vollig ausgeschlossen ist, insbesondere diese zur Bezeichnung der Art
der Ware oder Dienstleistung dienen konnen. Ferner bezieht sich der Ausschluss
beschreibender Angaben in erster Linie auf solche Zeichen, welche ,,von Natur aus®
beschreibend sind, wihrend der Ausschluss von Gattungsbezeichnungen auch urspriinglich an

sich unterscheidungskriftige Zeichen verkniipft, wie durch ihren gattungsméfBigen Gebrauch

diese Eigenschaft verloren haben. In Praxis handelt es sich um vielfdltige

477 Procter&Gamble, Rn. 39.

478 Carcard, Rn. 28.

7 Wrigley, Rn. 32.

480 Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 24.
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Phantasiebezeichnungen, welche von vornherein der Bezeichnung einer (neuen) innovierten
Warengattung dienen sollten (z. B. ,,Radio®, ,Fernsehen“ etc.) sowie ,,umfunktionierte*
frithere besprochene Marken (z. B. ,,Cola®). Beispielsweise sind die Anforderungen an die
Umwandlung einer Marke in eine Gattungsbezeichnung (engl. generic designation) sehr hoch,
wie in konkreten Fillen schwer zu finden. Jedenfalls reicht es nicht aus, dass der

1 ohne sich auf einer

Endverbraucher die Marke als Gattungsbezeichnung verwendet,
bestimmten Herkunftsstitte bewusst zu sein. Hiufig ist am Binnenmarkt der Europdischen
Union zu bemerken, dass gerade beriihmte Marken zur Vereinfachung gern in den

Sprachgebrauch iibernommen werden.

Solange sich also ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise einschlieSlich

der Fachkreise und der GroB- und Einzelhdndler des Markencharakters der betreffenden
Bezeichnung bewusst ist, ist diese nicht zur Gattungsbezeichnung geworden. Zu diesem ist
normalerweise eine verbindliche mitgliedsstaatliche territoriale Voraussetzung als absolutes
Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 2 GMVO zu beriicksichtigen. Damit reicht dies aus,
sofern sich eine Bezeichnung in einem Teil der Gemeinschaft zu einer Gattungsbezeichnung
entwickelt hat, wie ein mitgliedsstaatlicher sprachlicher Gattungsbegriff zur iiblichen

42 wihrend ein nicht unerheblicher Teil der

Gattungsbezeichnung geworden ist,
Verkehrskreise dafiir noch bewusst ist, dass es sich urspriinglich um eine geschiitzte Marke
handelt, kann dieser Begriff gemiB lit. d jedoch nicht eingetragen werden, falls sich die
Verbraucher im Rest Europas unter , tiritas* nichts vorstellen konnen. Im restlichen kann auch
eine umgekehrt Situation auf Grund des lit. d iiber eine frilhere Gattungsbezeichnung zur
unterscheidungskréftigen Bezeichnung geworden sein. Jedoch liegt diese Entwicklung soweit
zuriick, dass die frithere Gattungsbezeichnung vollstindig in Vergessenheit gestellt ist und
ihre Neuverwendung dieser im Verhéltnis zu einer Phantasiebezeichnung angleicht, aber
darin sich auf Tatbestand im Sinne von lit. d bereits nicht beruft wurde. Die Entwicklung
bewegt sich daran, dass die Gattungsbezeichnung so umfangreich in Bezug auf die Waren
oder Dienstleistungen aus einer bestimmten Herkunftsstitte benutzt wurde, dass sie sich im

Verkehr als Kennzeichen fiir diese Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat, was im

Einklang mit Art. 7 Abs. 3 ergriffen wird, damit diese noch ndher abgenommen wird.

Bl Wie z. B, ,.Kleenex* sowie ,,LTempo* fiir Papiertaschentiicher (Deutschland); ,,Selters* fiir Mineralwasser;
»Roller Blades* fiir ,,Inline-skates®; ,,Xerox“ fiir Kopieren und Kopiergerite (England); sowie ,,Hoover* fiir
Staubsauger; ,, Tiritas* fiir Pflasterstreifen etc.).
#27 B. ,tiritas” fiir Pflasterstreifen in Spanien.
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Diese Bestimmung, falls sie Zeitpunkt der Erweiterung entstanden ist, verwendet sich damals
nicht fiir die erstreckte GM. Darunter fallen die genannten als sekundire
Gattungsbezeichnungen bezeichneten Angaben, welche urspriinglich keine beschreibenden
Angaben waren, wenn sie tatsichlich generell nur beschreibend verwendet werden*™’. Aus

der Rechtsprechung des EuG folgt ein Grundsatz*™*

iiber die Auslegung der besprochenen lit.
d GMVO, wozu das europdische Gericht der europdischen Registrierung einer Marke nur
damals entgegensteht, sofern ihre Bestandteile im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und stindigen Verkehrsgepflogenheiten der somit zu bezeichnenden Waren oder
Dienstleistungen ,,iiblich“ geworden sind*®. Fraglich ist es dabei, ob eine Marke zur
Bezeichnung der betreffenden Ware iiblich geworden ist, was lediglich in Bezug auf die von
ihr erfassten Waren und die Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise beurteilt werden,

beziehungsweise auf den durchschnittlich unterrichteten, angemessen aufmerksamen und

verstindigen Durchschnittsverbraucher gestiitzt wird.

Ebenso wenn sich der Anwendungsbereich des Art. 7 Abs. 1 lit. d mit jenem von lit. ¢ des
Katalogs tiberschneidet, sind bestimmte Zeichen, welche in den maB3geblichen Verkehrskreise
der neuen Mitgliedsstaaten iiblicherweise benutzt werden, um auf die betreffenden Waren zu

verweisen, aus diesem Grund und nicht infolge ihres beschreibenden Wesens von der

europaweiten Eintragung ausgeschlossen. Insbesondere sind solche Zeichen (als z. B.
»Weisse Seiten“) nicht geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternchmen zu unterscheiden*®. Auf dem gemeinsamen Markt ist
diejenige Beteiligte im geschéftlichen Verkehr als unterschiedliches Publikum zu betreffen,
an die sich die zur Erstreckung angemeldeten Zeichen angesichts der von ihnen enthalten

Waren oder Dienstleistungen wenden.

Nach einer kritischen Ansicht ist die Abgrenzung gegeniiber solchen besonders starken
Marken fiir bestimmte Produkte, zu denen die malBgeblichen Verkehrskreise streben,
gleichzeitig als Bezeichnung der Produktart diese Marke einzusetzen™’. Diese Absicht ist oft,
eine Marke als Gattungsbezeichnung zu verwenden, durch Einfiihrung eines neuartigen d.h.

neuen sprachlichen beschriebenen Produktes unter einer neuen Marke auf dem gemeinsamen

8 Weisse Seiten, EuG T- 322/03 v. 16.3.2006 = GRUR Int. 2006, 416 (Nr. 49).

4 [Weisse Seiten], wbl 2006, 226.

5 ygl. [BSS], Rn. 37.

46 ['Weisse Seiten], wbl 2006, 227.

487 Schennen, Art. 7 Rn. 189 GMVO(2010): Z. B. ,,Tempo* fiir Papiertaschentiicher, ,,Nescafé* fiir 16slichen
Pulverkaffe usw.
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Markt zu beobachten. Jedoch darf dieses absolute Eintragungshindernis fiir die erstreckte GM
nicht beschrinkt werden, insofern ein wesentliches Teil des Verkehrs in der fraglichen
Bezeichnung keine Marke mehr sieht. Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten obliegt es
im Falle der neuen Anmeldung beim HABM dem Markeninhaber, die Entwicklung seiner
Marke zu einer tiblichen Produktbezeichnung und somit sekundire Gattungsbezeichnung zu
verhindern. Gemal} Art. 51 Abs. 1 lit. b kann eine erstreckte GM auch fiir Verfallen erklart
werden, sofern dieser Umstand infolge des Verhaltens oder der Untitigkeit ihres Inhabers im
geschéftlichen Verkehr zur gebrduchlichen Bezeichnung einer der von ihr enthalten Waren
oder Dienstleistungen geworden ist. Diese Vorschrift beschrinkt im weiteren Sinne von Art.
7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO den absoluten Eintragungsausschluss der iiblich gewordenen
Bezeichnungen auf diejenigen Produkte nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten auch in
der erweiterten EU, beziiglich deren dieser Zustand eingetreten ist. Demgegeniiber wird diese
Voraussetzung auf Grund des Umstandes fiir die erstreckte GM im Zeitpunkt der Erweiterung
nicht beriicksichtigt, falls dies durch diese erstreckte GM bereits damals entstanden ist.
Keinesfalls enthédlt die Bestimmung in Abs. 1 lit. d einen solchen Begriff der
Umgangssprache, welcher keine besondere Beziehung zu den von seiner Anmeldung
erfassten Produkten hat. Nur dann ist ein derartiger Begriff von der Eintragung in neuen
Beispielsfiallen des Harmonisierungsamtes auszuschlieBen, sofern dieser Begriff zur

Bezeichnung direkt der Waren oder Dienstleistungen ,,iiblich* geworden ist.

Der EuGH hat eigene Meinung auf dieser Bestimmung des Katalogs ausgefiihrt: Sonst seien
alle absolute Eintragungshindernisse des Katalogs im Lichte des Allgemeininteresseprinzips
auszulegen, welches jedem von ihnen zugrunde liegt. Diese Priifung folgt im
Allgemeininteresse je nach Art des betreffenden Eintragungshindernisses in unterschiedlichen
Erwédgungen zum Ausdruck kommen kann oder muss, solange keine spezifischen
Erwédgungen zur Bestimmung im Sinne von lit. d der Katalogsvorschrift bekannt geworden
ist. Deshalb die unter dieser Vorschrift fallenden Zeichen oder Angaben sowie diejenigen
»zur Bezeichnung der Art“ im Sinne der lit. ¢ des Katalogs betreffende
Gattungsbezeichnungen darstellen, miisste jedermann ihrer ungehinderten lauteren Benutzung

im geschiftlichen Verkehr freistehen.
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§10 Eintragungsunfahigkeit wegen Verstol3 gegen die 6ffentliche Ordnung
oder die guten Sitten (ordre public)
Der Artikel 7 Abs. 1 lit. f GMVO verbietet auch die europaweite Eintragung hinsichtlich einer
angemeldeten Marke, welche in eintretenden Fillen gegen die dJffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstofst, deshalb diese Marke nicht eintragungsfahig ist. Der Begriff der
noffentlichen Ordnung® lédsst sich nicht als Gesamtheit der geschriebenen oder generellen
anerkannten Rechtsregeln definieren, wie das Eintragungshindernis auf Grund der lit. f eine
durch Bediirfnisse des Markenschutzes nicht mehr abgedeckte Bedeutung haben wiirde.
Vielmehr umfasst dieser nur diejenigen Regeln der Gemeinschaft oder der Mitgliedsstaaten,
deren Beachtung fiir ein geordnetes Zusammenleben in der Gesellschaft ,,wesentlich® ist.
Wihrend des Begriffes ,,gute Sitten” im Sinne der genannten Bestimmung des Katalogs der
absoluten Eintragungshindernisse das kollektive Anstandsgefiihl der mafBigeblichen
Verkehrskreise bezeichnen, kann man dazu besondere beleidigende oder blasphemische
Wérter oder Abbildungen (wie Schimpfworter oder rassistische Abbildungen) auffiihren,
welche nicht deswegen im europdischen Register eintragbar sind, weitergehende nur

»geschmacklose® Marken nicht zuriickzuziehen sind.

Dies scheint natiirlich wesentlich an, was durch die maB3geblichen Verkehrskreise erkannt ist.
Wie in der GMVO vorgeschrieben ist, geniigt dieses Hindernis gemalB3 Art. 7 Abs. 2 GMVO,
selbst wenn ein der absoluten Eintragungshindernisse in einem territorialen Teil der
europdischen Gemeinschaft besteht. Dabei ist also nicht nur ein anstdBiger Gehalt der Marke
in den allen Amtssprachen auszuschlieBen, sondern beispielsweise auf nur regional
verbreitete Religionen Riicksicht zu nehmen. Hier ist es zu berilicksichtigen, welches
»Publikum® im Zusammenhang mit der Marke ihrer Bestimmung zur Beriihrung kommen
wird. Diese Bestimmung enthélt keine Aussage dafiir, wie grof3 der Teil der angesprochenen
Verkehrskreise sein muss, welcher an der Marke sittlich Anstofl nimmt. Weder diirfte ein so
kleiner Prozentsatz ausreichen, wie dieser fiir die Annahme der Irrefilhrung nach
Wettbewerbsrecht gilt, noch kann gefordert werden, dass das angesprochene Publikum in
seiner Gesamtheit diese Marke fiir anstoBig halt. Im Ergebnis sollte das Eintragungshindernis
aus Sicht eines beachtlichen Anteils gegeben sein, wodurch die GroB3e dieses Anteils von der
Schwere des VerstoBes gegen die offentlichen Ordnung oder die guten Sitten abhingen.
SchlieBlich muss der MaBstab europaweit einheitlich sein, nach dem sich beurteilt wird, ob

ein Versto3 gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt. Damit vertrigt sich
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nicht eine unterschiedliche ,Moralhohe“ mit dem einheitlichen Charakter der

Gemeinschaftsmarke.

Gewdhnlich setzt dieses besprochene Eintragungshindernis nicht voraus, dass eine Marke
ausschlieBlich aus solchen Angaben besteht. Dies reicht aus, dass die Marke derartige
Bestandteile enthélt. Die o6ffentliche Ordnung bestimmt durch die verfassungsgemalle
Struktur der Gesellschaft auf Grund eines 6ffentlichen Grundgesetzes eines Mitgliedsstaates,
wie die EU kein Staat (ohne gesamt mitgliedsstaatliche ratifizierte EU-Verfassung) ist,
sondern heute nur ein Bund von den 27 Mitgliedsstaaten mit dem eigenen vorrangsrechtlichen
Gemeinschaftsrecht in Gesamtheit der acquis communitaire®* (primdrrechtlich EUV, AEUV;
sekunddrrechtlich VO, RL, Grundsditze aus EuGH-Rspr.;) darstellt und durch nationale
Struktur zusétzlich zu Grunde liegende Prinzipien anwendbar sind. Solange eine européische
einheitliche Verfassung nicht besteht, wird ungeachtet weitereichende Ubereinstimmungen
der offentlichen Ordnung der Mitgliedsstaaten die jeweiliges betroffenen Mitgliedsstaates der
Beurteilung zu Grund zu legen sein. Es sei deswegen, dass der betroffene Sachverhalt schon
im Rahmen des europdischen Rechts enthaltet ist. Entscheidende Bedeutung gehort dieser
Differenzierung nicht zu, weil ein Verstofl gegen die 6ffentliche Ordnung ebenfalls in nur
einem Mitgliedsstaat im Hinblick auf Abs. 2 der Katalogsvorschrift zum absoluten
Eintragungsausschluss flihrt. Danach sind von der Eintragung alle Zeichen auszuschlieB3en,
deren Benutzung gegen gemeinschaftsweite oder nationale gesetzliche Regelungen in
mindestens einem der Mitgliedsstaaten verstolen werden konnte. Den Beurteilungsmalstab
fiir einen VerstoB3 gegen die guten Sitten bilden nicht gesetzliche Vorschriften und die diesen
zu  Grunde liegenden  verfassungsméfigen  Ordnungsprinzipen, sondern  die
Verkehrsauffassung. Zugleich ist dadurch festgestellt, dass die einschligige Beurteilung
ebenfalls Wandlungen (wie die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstdndigen Durchschnittspublikums) unterliegt. Ebenso legt es nahe, das scharfe

Schwert des absoluten Eintragungsausschlusses mit Vorsicht und Sensibilitdt zu handhaben.

Demgemi3 hat das absolute besprochene Eintragungshindernis einen engen
Anwendungsbereich. Hier kann man sagen, dass die Bestimmung etwas restriktiv in Praxis zu

interpretieren ist. Gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstof3en nur ,,solche

8 Vgl. Fischer/ Kock/ Karollus, Europarecht, 4. Auflage, S. 431: ,Die Verordnungen ohnedies direkt
anzuwenden sind, stellt sich die Frage der unmittelbaren Wirkung an sich nicht zur direkten Anwendung
bestimmter Normen des Sekundirrechts grundsétzlich nur in Zusammenhang mit Richtlinien und an die
Mitgliedstaaten gerichteten Entscheidungen.*
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Angaben®, welche gegen die tragenden Grundsdtze der Rechtsordnung verstoen. Unter dem
Gesichtpunkt der guten Sitten fallen darunter nur solche Angaben, welche grob herabsetzend,
rechtwidrig diskriminierend oder abscheulich sind*’. Unter dem Gesichtspunkt der
offentlichen Ordnung fallen darunter Ausdriicke, womit die Gewalt verherrlichen oder dafiir
auffordern wird, oder die strafbare Handlungen verherrlichen wird. Durch diese Bestimmung
des Katalogs werden nicht entsprechende ausdriicke, welche nur als geschmacklos oder
schliipfrig empfunden werden, erfasst. Abs. 1 lit. f schiitzt das offentliche Interesse, worauf
nicht Ausschlielichkeitsrechte an schlechthin rechtswidrigen Angaben oder fiir schlechthin
rechtswidrige Téatigkeiten erlangt werden, nicht das individuelle Interesse des Anmelders,
geschmacklose und deswegen weniger kommerziell erfolgreiche Kennzeichnungen zu
vermeiden. Dieses absolute Eintragungshindernis spielt in der Praxis des
Harmonisierungsamtes fast keine rolle. In gemeinschaftsrechtlichen Praxis wurde wegen des
VerstoBles gegen die offentliche Ordnung in der Rechtssache ,,BIN LADEN* als respektlos
gegeniiber den Opfern eines Terroristen, aber dagegen nicht ,,ETA* {iber das Akronym der
terroristischen baskischen Untergrundbewegung in Bezug auf wirmetechnische Anlagen
zuriickgewiesen. Jedoch wurde ,,Fidel” wegen Hinweises auf das kubanische Staatsoberhaupt
unter dem Aspekt auch zuriickgewiesen. Auflerdem verstofe die Anmeldung von Namen von

Staatsoberhiuptern durch Dritte die 6ffentliche Ordnung, aber zweifelhaft. *°

Z. B.: Durch den Priifer des europdischen Amtes wurde eine Zuriickweisung hinsichtlich einer
angemeldeten GM ,DICK&FANNY“ vorgebracht, weil es sich nach dieser Vornamen-
Zusammenstellung um eine wegen verstoBene Offentliche Ordnung und Moral englische Slang-
Bezeichnung der menschlichen Geschlechtsorgane handelte, wurde diese Priifungsentscheidung

deswegen von der BK des HABM aufgehoben. *”!

Z. B.: Dagegen verstofit nicht ,,INTERTOPS* fiir die Dienstleistungen eines Buchmachers gegen
Abs. 1 lit. £,*** weil dies in die Frage, ob die Erbringung von Diendienstleistungen in bestimmten

Mitgliedsstaaten einer behordlichen Genehmigung bedurft werden kann, jedoch nicht ankommt.

Grundsatzlich ist auf dieses Eintragungshindernis der angemeldeten Marke abzustiitzen.

Ebenso wird eine Zuriickweisung auch damals in Betracht kommen, sofern die beanspruchten

* Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Abs. 1 Lit. f Rn. 195 (2007) - Z. B: rassistische Ausdriicke, blasphemische
Ausdriicke oder Ausdriicke aus dem Fékalbereich.

4 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7, Rn. 218 (2010).

“I HABM-BK (R 111/2002-4) DICK & FANNY.

42 Rs. Intertops (T-140/02);
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Waren (oder Dienstleistungen) fiir sich selbst genommen verbrecherisch sind,*” sogleich

spezifische Dienstleistungen durch die behandelten Straftaten angenommen werden kénnen.

Allerdings wird dieses Eintragungshindernis damals eingreifen miissen, sofern kriminelle
oder terroristische Vereinigungen als ihre Marken schon angemeldet sind. Nach einem
gemeinschaftsweiten Mafistab ist der Begriff der guten Sitten zu beurteilen. Besonders
strenge moralische Normen in dem einen oder anderen Mitgliedsstaaten fithren damit nicht zu
strengeren Eintragungskriterien im Rahmen des lit. f) der Katalogsvorschrift. Vielmehr greift
aus Abs. 2 des Katalogs damals ein, sofern der Verstol gegen die guten Sitten oder die
offentliche Ordnung gegebenenfalls nur in einem Mitgliedsstaat erkennbar oder relevant (als
z. B. blasphemische oder rassistische Begriffe in einer mitgliedsstaatlichen Sprache oder
Symbole der Religionsgemeinschaften) wird, welche nur in einem Mitgliedsstaat bekannt
sind. Im Einzelfall kann der VerstoB3 festzustellen, welcher iiber betreffendes Produkt
gegriffen wird, obwohl dieser Eintragungsausschluss von der Art der angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen unabhingig ist. In anderen Beispielsfillen kann die o6ffentliche
Ordnung wihren, namentlich eine bestimmte gesetzliche Regelung, welche die Eintragung
eines angemeldeten Zeichens lediglich in Bezug auf bestimmte Produkte hindert, ist darauf
auch die FEintragung nur insoweit ausgeschlossen. Die GMVO erfasst keine
Ausschlussvorschrift beziiglich solcher Zeichen, ,,deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen
Vorschriften im oOffentlichen Interesse untersagt werden kann®“. Gleichwohl kann eine
Uberschneidung des generellen Eintragungsausschlusses wegen VerstoBes gegen die
6ffentliche Ordnung auf Grund besonderer absoluter Eintragungshindernisse bestehen®”*.
Soweit sich ein Versto3 gegen die oOffentliche Ordnung nicht zweifelsfrei aus einer
gesetzlichen Regelung ergibt, wird im Zusammenhang mit dem absoluten
Eintragungshindernis des lit. f der Katalogsvorschrift als unmittelbare 1. Auswahl in der

GMVO sehr vorsichtig hinzuhalten sein.

§11Auswirkung der tduschenden Marken
Gemil Art. 7 Abs. 1 lit. g sind Marken von der Eintragung im europidischen Register
ausgeschlossen, welche geeignet sind, das Publikum insbesondere iiber die Art, die
Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung

irrezufithren.*”” Praktisch miissen tatsichliche Tauschungsfille nicht vorgelegen sein, sondern

493 7. B: eine Briefbombe.
% Wie im weiteren Sinne als in Lit. i, j und k des Katalogs.
495 Miihlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 41;
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sich nur die Eignung der Marke zur Irrefiihrung des Publikums objektiv aus der konkreten
Marke als solcher ergeben muss. Es ist denkbar und nicht véllig unwahrscheinlich, dass die
Marke in nicht irrefithrender Weise verwendet wird, greift das absolute Eintragungshindernis
nicht ein. Dies folgt bereits daraus, dass es dem Harmonisierungsamt unmoglich ist, durch das
Eintragungsverfahren des europdischen Registers vorauszusehen, in welcher Weise eine
Marke benutzt wird. Wenn eine Marke gleichwohl ,,in irrefiihrender Weise* benutzt wird,
kann diese Benutzung nach nationalem Recht untersagt werden*”°. Allerdings muss die
Téuschungseignung der Marke sich auf das ,,Publikum® beziehen. Darunter sind nur
diejenigen Verkehrskreise zu verstehen, denen sich die Marke bestimmungs- oder zumindest
erwartungsgemail begegnet. Diese sind vor allem fiir Produkte d. h. im Verhéltnis von Waren
oder Dienstleistungen, welche nicht zu denen des Markenkonsums auf dem Binnenmarkt

gehoren, in verniinftiger Weise auf die tatsdchlichen Markenadressaten einzuschranken.

Jedoch setzt die genannte Bestimmung lit. g eine Tduschungsgefahr voraus, wonach die
angemeldete Marke unzutreffende Aussagen iiber die im Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfasst, was die Art,
Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen betrifft.*”
Néamlich muss diese Angabe geeignet sein, um durch das angesprochene Publikum zu
tauschen und diese Tiduschung in seiner (Kauf-)Entscheidung zu beeinflussen.”® Der
Nachweis einer schon eingetragenen Téuschung ist nicht erforderlich. Das ,,Publikum®
umfasst die von den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen angesprochenen
Verkehrskreise, bei dem es sich um jedermann oder um spezialisierte Kunden handeln kann.
Beispielsweise konnten Kinder ein anderes Markenverstidndnis erreichen und unterliegen eher
einer Téduschung als Erwachsene. Ferner ist es zu beachten, dass die anwendbare Formel des
EuGH vom ,aufmerksamen Durchschnittsverbraucher direkt zum Begriff der
Tauschungsgefahr entwickelt wurde. Sonstig setzt Tduschungsgefahr eine unzutreffende

Sachaussage voraus. Beziehungsweise ist eine blo3 suggestive, anspielende Bezeichnung

nicht tduschend, ebenso wenn wortwortlich die Angabe im Zusammenhang mit dem Produkt
499

nicht entspricht®”. Jedoch kénnen ,,undeutliche Angaben nicht tiuschen.’® Ferner begriindet
sich dies zur Zuriickweisung beim Harmonisierungsamt auf lit. g, insbesondere wenn die

Marke nur einen tduschenden Bestandteil enthilt. Jedoch besteht die Mdglichkeit, dass eine

% Art. 110 Abs. 2 GMVO.

7T CANNABIS (Nr. 36);

48 Rs. Weisse Seiten;

49 Bisenfiihr, Art. 7 Rn. 225: Dabei ist ein Beispiel als ,,Metal Jacket* fiir Jacken aus Textilien aufgefiihrt.
0 1 T. @MANPOWER (Nr. 65);
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Marke sowohl nicht tduschend als auch tduschend eingesetzt werden kann, scheitert ihre
europaweite Eintragung nicht an diesem absoluten Eintragungshindernis. Im Falle tatsdchlich
tduschender Benutzung kann auch das Wettbewerberrecht verletzt sein, insbesondere nach
dem Art. 14 GMVO und weitergehende Art. 110 der GMVO daraus auf Grundlage des
nationalen Wettbewerbsrechts verwiesen wird. Allerdings tritt keine Téuschung des
Publikums iiber die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der mit einer Marke
gekennzeichneten Ware ein, sofern die Marke aus dem Namen einer die Ware
personifizierenden Designerin besteht, auf ein Drittunternehmen {iibertragen und fiir diese
Waren weiter benutzt wird. Dieser Umstand steht weder der europaweiten Eintragung der
Namensmarke fiir das Unternehmen entgegen, noch begriindet dieser einen Verfall im Sinne

der gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift in Art. 51 Abs. 1 lit. ¢ GMVO.”"!

Z. B.: ,ALASKA® als Gegenstand oder Teil einer fliir Mineralwisser eingetragenen im
europdischen Register Gemeinschaftsmarke tduscht jedoch nicht, selbst wenn die Marke fiir
konkrete Produkte verwendet wird, weil das Publikum das Zeichen nicht als geografische

Herkunftsangabe, sondern als anspielende Phantasienamen auffasst.

Im Sinne von lit. g des Katalogs behalten die untduschende Marken in Verbindung mit dem
Wortbestandteil ,,Bavaria®“ im Falle gutgldubiger Eintragung den konkreten Bestandschutz

22 In einem anderen Fall scheidet eine

gegeniiber der geschiitzten geografischen Angabe
Tauschung aus, sofern eine angemeldete GM fiir Arzneimittel einem ,,INN“ (International

Non- Proprietary Name) dhnlich ist, mit diesem also nicht verwechselbar ist.

Nach gefestigter Priifungspraxis des europdischen Harmonisierungsamtes, welche von
Beschwerdekammer bestétigt worden ist, wird die Voraussetzung des Abs. 1 lit. g lediglich
ergriffen, insofern die Marke fiir ,,alle betreffenden Waren* tduschend wére, welche unter den
beanspruchten Begriff fallen. Beispielsweise wird eine Marke, welche die Angabe ,,echtes
Leder* erfasst, fiir Schuhe akzeptiert, ohne dass eine Einschrinkung auf ,,Schuhe aus Leder
verlangt wird. Eine Ausnahme gilt nur fiir geografische Angaben im Rahmen lit. j des
Katalogs: Dadurch ist zur Vermeidung einer Tduschungsgefahr weitergehende Einschrinkung
auf Weine oder Spirituosen aus der geografischen Region, deren Bezeichnung Bestandteil der

Marke ist, als geltend zu machen.

301 7. B: Elisabeth Emanuel P(Nr. 53); ELIO FIORUCCI (Nr. 30-35);
027 B: ,bayerisches Bier®.
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Néamlich besteht in Gemeinschaftsmarkenpraxis eine Tauschungsgefahr, sofern die Marke

einen in Wahrheit nicht bestehenden offiziellen Status vortduscht oder Dienstleistungen

verspricht, welche nicht erbracht werden koénnen.

Dagegen wurde keine Berlihrung einer gemeinschaftsrechtlichen verwaltungsamtlichen
Eigenschaft, sondern nur eine suggestive Angabe ,,THE E-COMMERCE AUTHORITY* in
einem Beispielsfall angenommen. Wenn eine Marke beschreibend ist, kann sie nicht zuléssig
auf Waren eingeschrankt werden, welche unter einen Oberbegriff fallen, in dem auf die eine
beschreibende Bedeutung gerade nicht zugetroffen werde. In diesem fall macht es nicht nur
das Eintragungshindernis der lit. ¢ geltend, sondern es tritt das Eintragungshindernis der lit. g

hinzu.

Soweit sich dagegen die beschreibende Bedeutung der GMA nicht auf strukturelle
Eigenschaften der betroffenen Produkte, sondern deren Bestimmung bezieht, kann ein
konkreter Ausschluss der beschreibenden Bestimmung nicht zur Tduschung fiihren, ebenfalls

den beschreibenden Charakter der GMA jedoch nicht beseitigen.

% HABM-BK (R 468/1999-1) ,INTERNATIONAL STAR REGISTRY* .

3% HABM-BK Entscheidung behandelt auch die prozessrechtliche Aspekte, sofern in derartigen Fillen von Lit.
¢) und g) iibergangen wird.

305 Weitere Beispiele zu dieser Einschrinkung siehe in: Eisenfiihr/Schennen, Art. 43 Rn. 18.
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Insbesondere sind die Anmeldungen von Personennamen beriihmter Personen (als sich spéter
erwahnte Pablo Picasso) durch Dritte auf Grund lit. g der GMVO nicht tduschend. Dies gilt
nach der Praxis des HABM auch damals, wenn zwischen dem Personennamen der beriihmten
Person und der beanspruchten Ware ein Bezug besteht, welcher als Sponsoring interpretiert
werden konnte’®. Der Grund in lit. g des Katalogs stellt jedoch kein Substitut fiir relative
Eintragungshindernisse dar. Folglich sind derartige Félle iiber die Bosglaubigkeit auf Grund
Art. 52 Abs. 1 lit. b zu 16sen, obwohl diesen Tatbestand nicht als Eintragungshindernis,

sondern als Nichtigkeitsgrund ausgestaltet ist.

§12 Gemeinschaftsrechtliche Bedeutung der markenrechtlichen

Freihaltebediirfnisdoktrin
12.1. Zweck des Freihaltebediirfnisses
Das Hauptziel der Gemeinschaftsmarkenschaffung hatte danach eine europdische Ansicht,™”’
die Stellung des Markeninhabers innerhalb der Gemeinschaft zu stirken, die Marke ,,als
solche® fir die Wirtschaft ,attraktiver auf dem Gemeinsamen Markt zu machen und auf
dieser Hand einen essentiellen Beitrag zur fortschreitenden Integration des Binnenmarktes zu
leisten. Um die erstreckte GM dem Markeninhaber ein kennzeichenrechtliches
AusschlieBlichkeitsrecht in allen Mitgliedsstaaten der Europdischen Gemeinschaft zu
verschaffen, miissen alle absoluten Eintragungshindernisse®® mit derselben Wirkung fiir die
gesamte Gemeinschaft sonst nach dem Beitritt im Eintragungsverfahren gepriift werden.
Insofern die konkrete Unterscheidungskraft bei der angemeldeten Marke nur in einem neuen
Mitgliedsstaat fehlt, kann dann ihren Schutz nur fir diesen Mitgliedstaat versagt werden.
Wenn in einem anderen Fall (als eine von Haus aus) eine ,,nicht ununterscheidungskraftige*
Marke mit der Beanspruchung von Verkehrsdurchsetzung nach dem Beitritt der neuen
Mitgliedsstaaten angemeldet wird, damals muss die entsprechende Verkehrsdurchsetzung fiir

alle neuen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft nachgewiesen werden, in denen einer der

SchutzausschlieBungsgriinde des Art. 7 Abs. 1 lit. b, ¢ oder d der GMVO vorliegt.

Nach dem  Beitritt der neuen  Mitgliedsstaaten werden diese  absoluten

Eintragungshindernisgrinde auch im Einklang mit dem gemeinschaftsrechtlichen

6 7. B: im Falle eines Namens von beriihmtem Tennisspieler; vgl. weitergehende Verwechslungsgefahr

zwischen einer dlteren registrierten Marke und einer jiingeren angemeldeten Marke auf Grund des Art. 8 Abs. 1
lit. b GMVO in der Rs. Barbara Becker, EuG T-212/07 v. 2.12.2008 = wbl 2009, 132.

%07 Knaak, Griindziige des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht = GRUR
Int. 2001, 665, 666.

% Art. 7 GMVO.
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Einheitlichkeitsprinzip der GM durch den erforderlichen Eintragungsprozess im Sinne einer
angemeldeten Marke sichergestellt. Dies kommt nicht in einzelnen Mitgliedsstaaten zu
kennzeichenrechtlichen ~AusschlieBlichkeitsrechten, denen nach den dort geltenden
Sprachgewohnheiten, Verkehrsanschauungen oder wegen der fehlenden Durchdringung am
Binnenmarkt in diesen neuen Mitgliedsstaaten zur Geltung einer Marke im Verkehr auf
Grund des Art. 7 Abs. 3 GMVO in Bezug auf keine Herkunftsfunktion nicht ausgenommen
wird. Der Autor Kriiger hatte sich dabei gefragt, wie die Situation in einem betreffenden
Verletzungsprozess ist. Ob gilt dieses Einheitlichkeitsprinzip der GM dabei ausnahmslos und
in welche Weise sich dieses Prinzip im Falle der Kollisionen im Verhéltnis zu einem jiingeren
Kennzeichen ein Prioritdtsrecht auf Grund nationaler (regionaler) bzw. oOrtlicher Bedeutung

. 1509
auswirkt.

Zunichst ist es auch fraglich schon im Zeitpunkt der EU-Osterweiterung, welche
Bedingungen insoweit bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft einer GM, namlich durch
Beurteilung der zeichenmiBigen Ahnlichkeit der GM im Verhiltnis zu einem jiingeren
Kenzeichen auf Grund des Prioritétsrechts, lediglich in einem Teilgebiet der Européischen
Gemeinschaft benutzte Kennzeichen oder zur Rufausbeutung einer in einem wesentlichen
Teil der Gemeinschaft bekannten GM durch die Benutzung des jiingeren Zeichens auflerhalb
dieses ,,Bekanntheitsgebiets®, als geltend in Beriicksichtigung angenommen sind, letztlich nur
justiziabel zur Auslegung vom EuGH gegeben werden kdnne. Dadurch handelt es um Art und
Umfang der Beriicksichtigung neuer sprachlichen und sonstiger Unterschiede innerhalb der
Europdischen Gemeinschaft, welche sich im Verletzungsprozess ungeachtet des
Einheitlichkeitsprinzips der erstreckten GM zu von den jeweiligen betreffenden
Marktverhdltnissen auf dem Kollisionsbereich begriindeten und demzufolge nicht mit
Wirkung  fir die gesamte  Gemeinschaft die  Geltung  beanspruchender
Kollisionsentscheidungen nicht in Beriicksichtigung wéhrend der EU-Erweiterung in Bezug
auf die neuen Mitgliedsstaaten annehmen konnten, wenn diese neue sprachliche und sonstige

Unterschiede am Beitrittstag der neuen Mitgliedsstaaten entstanden sind.

Zeitgemél stellen sich die eintretenden Fragen zum spezifischen Mafle im Zusammenhang
mit einer sog. markenrechtlichen Freihaltebediirfnisdoktrin, welche jedes der Verneinung
der  Unterscheidungskraft  besteht, also in einem FEintragungsprozess vom

Harmonisierungsamt keine Beriicksichtigung findet. Denn hat der EuGH in seiner

9 Christof Kriiger, Zur gemeinschaftsrechtlichen Bedeutung des markenrechtlichen Freihaltebediirfnisses,
MarkenR 5/2002, 145.
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Rechtsprechung Baby-Dry’'’ zur Auslegung von Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ eine liberale,
marktorientierte Sichtweise bemerkt, wonach die notwendigerweise zu einer weiteren

Offnung des europiischen Registers fiihren muss.

Nach der Auslegung des EuGH muss die Bestimmung {iber das absolute Eintragungshindernis
hinsichtlich einer angemeldeten beschreibenden Marke nach Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ zur
europaweiten Eintragung ,,als Herkunftsbezogen* verstanden werden, d. h. das Fehlen der

Unterscheidungskraft®'!

und der beschreibenden Charakter werden einander gleichgesetzt.
Wie fiir alle angemeldeten oder eingetragenen vor dem Beitritt erstreckten GM in Bezug auf
die bereits am  Beitrittstag  erhaltenden = Voraussetzungen  dieser  absoluten
Eintragungshindernisgriinde die nicht damals vom Harmonisierungsamt gepriift werden,
konnen nur filir eine nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten angemeldete Marke beide
somit vom HABM begriindet werden, dass diese angemeldete Marke nach dem Beitrittstag in
den Augen des angesprochenen Verkehrskreise nicht geeignet ist, auf einen bestimmten
Anbieter hinzuweisen. Wihrend des Interesses der Konkurrenten dieses Anbieters, die
fragliche Angabe trotz einer ihr beispielsweise innewohnenden Herkunftseignung auf dem
gemeinsamen Markt ungemangelt benutzen zu konnen, soll nicht bereits im
Eintragungsprozess vom Harmonisierungsamt gemaf3 Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO, sondern erst
im Verletzungsprozess konkrete Schranke-Schranke nach Art. 12 b GMVO geltend machen.
Darauf ermoglicht die GM ihrem Inhaber, normalerweise nicht das Recht einem Dritten zu
verbieten, insbesondere seinen Namen oder seinen Anschrift zu benutzen, sogleich
spezifische Angaben liber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert,
die geografische Herkunft sowie iiber andere Merkmale der Waren in Ahnlicherweise wie in
Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ des Katalogs, aber getrennt im weiteren Sinne beriicksichtigt werden
sollen. Im Falle dass dies notwendig ist, kann eine Marke auch als Hinweis auf die
Bestimmung einer Ware (insb. als Zubehor oder Ersatzteil) oder eine betreffende
Dienstleistung im geschéftlichen Verkehr benutzen, wenn die Benutzung den anstindigen

Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel anpasst.

Auf einer Hand hat eine derartige Verweisung des Freihaltebediirfnisses fiir die neuen
angesprochenen  Verkehrskreisen nicht bekannte Fachbegriffe (insb. in den

Verletzungsprozess die aus den nationalen Markenrechten bekannten Fragestellungen)

S0 BuGH C-383/99 v. 20.9.2001 = MarkenR 2001, 400.
SIEArt. 7 Abs. 1 Lit. b GMVO.
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mitgebracht. Auf die Gemeinschaftsgebiete der neuen Mitgliedsstaaten zwingt die
Begriindung im Verletzungsprozess zur Beantwortung der Frage,
= ob ein derartiges Freihaltebediirfnis, sonst nur in den Einzelfédllen nach dem Beitritt
trotz des Einheitlichkeitsprinzips in den einzelnen Mitgliedsstaaten unterschiedliche
Bedeutung haben kann;
= ob ein auch im Verletzungsprozess vom Gemeinschaftsmarkengericht zur Anwendung
der Schrankenbestimmung des Art. 12 b der GMVO beziiglich nationaler
Besonderheiten konkrete Argumente tragen kann (als geografische Herkunft, etc.)

oder sogar Rechnung tragen muss.

Nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten kann auch fiir die konkrete Bestimmung des
Zeichens (wie z. B. die Bezeichnung die Kinder fiir Schokoladeerzeugnisse) in den
erweiterten Gebieten der Gemeinschaft je nach den dort geltenden Sprachgewohnheiten,
Marktverhéltnissen und Verkehrsgewohnheiten unterschiedlich stark ,,freihaltebediirftig™ fiir
die Mitbewerber sein. In Gemeinschaftsmarkenpraxis taucht diese Schwierigkeit vor allem
auf, sofern ein Gemeinschaftsmarkengericht ,als Sitzgericht“ in einem Mitgliedsstaat
zustindig ist,’'? wie nur die Sitzgerichte gemeinschaftsweite Unterlassungsgebote
aussprechen konnen. Weitergehende internationale Zustindigkeit ist im Sinne der Forum —

delicti - Gerichte’'?

nach Art. 98 Abs. 2 GMVO territorial auf denjenigen Mitgliedsstaat
begrenzt, in dem die Klage erhoben wurde, d. h. in dem eine Verletzungshandlung begangen
worden ist oder droht oder in dem eine Handlung nach Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMVO begangen
worden ist. Diese unterschiedliche territoriale Reichweite der internationalen Zustdndigkeit
der Gemeinschaftsmarkengerichte kann also ,,schwerlich” in diesem Weg fiihren, so dass zur
Anrufung eines Sitzgerichts erforderliche Unterlassungsgebote ebenso mit Wirkung in
denjenigen Mitgliedsstaaten aufgetreten werden konnen, in denen nach den dort geltenden
Sprachgewohnheiten, Marktverhéltnissen und Verkehrsgewohnheiten die Anwendung der
Schrankenbestimmung im Sinne Art. 12 lit. b der GMVO geboten ist. Umgekehrt wéren
weiter die aus nationalen Spruchkdrpern benannten Gemeinschaftsmarkengerichte in
personeller und sachlicher Hinsicht moglich, ebenfalls in den neuen Mitgliedsstaaten nach
threm Beitritt zur EU {iberfordert, falls diese nationale kompetente Gerichte trotz lediglich

begrenzter Forum-delicti- Zustindigkeit’"* die tatsichlichen Voraussetzungen fiir ein

Eingreifen aus Art. 12 b in allen neuen Mitgliedsstaaten in derselben Weise iiberpriifen

512 Art. 97 Abs. 1-4 GMVO.
13 Vgl. Art. 97 Abs. 5.
314 Art. 97 Abs. 5 und Art. 98 Abs. 2 GMVO.
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miissten, obwohl diese Gerichte lediglich ein Unterlassungsgebot hinsichtlich einer Marke fiir

ihr eigenes Territorium ausfithren diirfen.

Im zweiten Schritt kann die Begriindung nationaler Besonderheiten auf Grund der
Schrankenbestimmung des Art. 12 b GMVO dogmatisch am besten iiber die Schranke-
Schranke entsprechendes Merkmal der anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel erreichen. Der europdische Gesetzgeber kann und konnte lediglich das benannte
Gemeinschaftsmarkenrecht ,als solches® innerhalb der Europdischen Gemeinschaft
vereinheitlichen, d. h. die auf den einzelnen Tatbestand anwendbare Rechtsvorschrift und
Rechtsgrundsitze zu regeln. Zu diesem Fall ldsst sich unter diesen Vorschriften und
Grundsitzen der subsumierende Tatbestand, aber dies nicht durch die Verordnung iiber die

GM vereinheitlicht ist:>!°

»Die faktische Kraft des Normativen diirfte insoweit noch begrenzter sein als die normative Kraft des

Faktischen.*

Nach der Auslegung des EuGH kann dies trotz der Anwendung derselben rechtlichen
Malstibe innerhalb der Gemeinschaft zur Beurteilung der Irrefithrungsgefahr, diese
Irrefithrungsgefahr aus tatsdchlichen Griinden schlieBlich in einem erweiterten neuen Teil der
Gemeinschaft bestétigt sein. Die Bestimmung der Eignung sieht zur Irrefithrung insoweit mit
der Meinung des EuGH nach kompetenter Sache des nationalen Richters eine konkrete
Tatfrage vor. Ein dhnlicher Umstand kann nach der vertretenen Auffassung im
Gemeinschaftsmarkenrecht in Frage ankommen, ob eine bestimmte Art und Weise durch die
Benutzung einer jiingeren Kennzeichnung auf Prioritdtsrecht im Zusammenhang mit den
anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel im Einklang mit den genannten
Beschrinkungen vereinbar ist. Ebenso kann diese Beurteilung aus tatséchlichen Griinden
territorial von einem neuen Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat ,,unterschiedlich® ausfallen, ohne
dass das gemeinschaftsrechtlich Einheitlichkeitsprinzip beziiglich der GM beriihrt oder sogar
in Frage gestellt wiirde. Es geht somit wegen innerhalb der Europdischen Gemeinschaft
bestehender Unterschiede in den neuen Sprachgewohnheiten, weitergehende erweiterte
Marktverhédltnisse und Verkehrsanschauungen insoweit nicht um die Anwendung
unterschiedlichen malgeblichen Rechts mit Auswirkung innerhalb des gesamten

geografischen  Gemeinschaftsterritoriums, sondern deswegen das  vereinheitlichte

315 Kriiger, MarkenR 5/2002, 147.
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Gemeinschaftsmarkenrecht unter Beriicksichtigung der zwangsldufig nach vorkommenden
unterschiedlichen tatsdchlichen Gegebenheiten darin anzuwenden. Der nationale Richter,
welcher in einem eintretenden Verletzungsrechtsstreit auf Grund einer Klage beziiglich einer
GM an einem  Gemeinschaftsmarkengericht  als  Sitzgericht  entsprechende
Unterlassungsgebote mit Wirkung fiir das gesamte Gemeinschaftsterritorium ausgedriickt hat,
sollte somit erklarte Unterlassung hinsichtlich der angegriffenen Marke bringen, sofern die
zum Unterlassungsgebot erforderlichen tatsdchlichen Voraussetzungen nicht zweifelsfrei

innerhalb der gesamten Gemeinschaft gegeben sind.

Freilich  setzt zur  gemeinschaftsrechtlichen  Geltung des  markenrechtlichen
Freihaltebediirfnisses in einem erforderlichen Verletzungsprozess voraus, dass die Norm des
Art. 12 der GMVO auch damals anwendbar ist, sofern in der lit. b zur konkreten Bestimmung
der aufgefithrten Angaben (wie z. B. zur Beschreibung des Ursprungsortes des
Mineralwassers) fiir die registrierten GM maiBig gebraucht werden. Zum Zweck ist die
Benutzung der besonderen Bezeichnung, um ihre Produkte von anderen Waren zu
unterscheiden und um die Herkunft der Waren zu kennzeichnen. Um den notwendigen
Ausgleich zwischen den Markenschutz und dem Interesse, spezifische beschreibende
Angaben freizuhalten, diese entstehen durch die Beurteilung im Rahmen der Osterweiterung,
ob die Benutzung den anstdndigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe gehort, vom
erforderlichen Umstand der méfigen Markenbenutzung als einem geltenden Bedingung im
Einzelfall diese Beurteilung abhéngt. Insofern der EuGH die Vorlagefrage vom nationalen
BGH dieses Bereichs im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Auslegung beantwortet, kann
die Freihaltebediirfnisfrage an groftmdoglicher Einzelfallgerechtigkeit wéhrend des

Verletzungsprozess auch gerichtet werden.

Zum Schluss konnte man darauf im Falle der dhnlichen Fragestellungen hinweisen, welche
zur Geltung des Freihaltebediirfnisses im Rahmen der Schrankenbestimmungen aufgezeigt
wurden, ebenfalls zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer erstreckten GM und der
Verwechslungsgefahr auftauchen konnen, so dass sich in diesem Fall die Betrachtung
entsprechender Losungen hinsichtlich der eintretenden sprachlichen Kollisionen auller keiner
vergleichbaren sprachlichen Bedeutung als neue sprachliche Bedeutung der neuen
Mitgliedsstaaten und in anderen #hnlichen territorialen (regionalen) verkniipfenden Féllen
anbietet. In jeweiligen betreffenden Féllen ist moglich nach dem Beitritt sowohl fiir ein

gemeinschaftsweites Unterlassungsgebot ausreichen gelassen, sofern die
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Verwechslungsgefahr auch nur in einem Mitgliedsstaat festgestellt werden kann.’'® Ebenso
zwingt die gebotene Unterscheidung zwischen Tat- und Rechtsfragen trotz des
Einheitlichkeitsprinzips der GM zu differenzierender Losung der kommenden Frage, welche
den unterschiedlichen tatsdchlichen Gegebenheiten in den einzelnen neuen Mitgliedsstaaten
sonst nach dem Beitritt besondere Rolle spielen. Dies kann auch im Zusammenhang mit dem
Artikel 8 Abs. 4 der GMVO fiir Kennzeichen ,,von lediglich ortlicher Bedeutung® im
Verhéltnis von der Angemeldetenmarke die Eintragung im europdischen Register
widersetzlich beschriankt werden, folglich auf Grundlage des Art. 111 der GMVO zur

Untersagung der Markenbenutzung im Sinne der erstreckten GM verwiesen werden kann.

Im Rahmen der Gemeinschaftsmarkenverordnung verwendet man Art. 99 (friiher Art. 95)
GMVO i.V.m. Art. 96 (frither Art. 92) lit. d GMVO und Art. 100 der GMVO im Falle der
genannten Widerklagen auf Erklirung des Verfalls oder der Nichtigkeit der
Gemeinschaftsmarke. Sonst nach dem Beitritt im Verfahren wegen Verletzung einer GM ist
im erweiterten Sinne das kompetente mitgliedsstaatliche Gemeinschaftsmarkengericht
lediglich durch beschriankten Umfang befugt, die Rechtsgiiltigkeit der gemeinschaftsweiten
Marke zu priifen. Die benannten Gemeinschaftsmarkengerichte auf Grund der GMVO haben
zur Priifung der Rechtsgiiltigkeit einer GM auszufiihren, wenn diese nicht von den Beklagten
durch eine Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird. Der
bloBe Verfalls- oder Nichtigkeitseinwand der GM ist lediglich insoweit nur ausnahmsweise
fiir die erstreckte GM zuldssig, wobei die erstreckte GM wegen ,,mangelnder Benutzung® fiir
verfallen oder wegen eines ilteren Rechts des Beklagten fiir nichtig erklart werden konnte®'”.
Sofern der Beklagte keine Widerklage beim Gemeinschaftsmarkengericht eingelegt hat, wie
ein provisorisches Verfahren von vornherein keine Mdglichkeit hat, so kann er im weiteren
Weg die Rechtsgiiltigkeit der GM durch das Verletzungsprozess nur mit dem Einwand wegen
der mangelnden Benutzung oder Bestehens dlteren Rechts verteidigen. Von
Harmonisierungsamt wegen darf das Gemeinschaftsmarkengericht die Rechtsgiiltigkeit der

GM in keinem Fall priifen’'®

. Gemal Art. 95 GMVO wird gemeinschaftsrechtlich allen neuen
Mitgliedsstaaten bestimmte Zustindigkeit innerstaatlich ermdglicht. Diese Zustindigkeit
begriindet sich auf ihrem Staatsterritorium mit der Wirkung in der gesamten Gemeinschaft als

eine moglichst geringe Anzahl nationaler zustdndiger Gerichte, d. h. nach Art. 95 GMVO die

Ste g, Miihlendahl/Ohlgart, Rn. 7, S. 47.
17 Art. 165 Abs. 4 lit. b GMVO.
S8 eitsitze, OBI1 2005, 70.
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Gerichte erster und zweiter Instanz in Besondererweise als Gemeinschaftsmarkengerichten

(engl. “Community Trade Mark Courts*) zu benennen’"”.

12.2. Abgeschlossener Reformprozess nach der letzten EU-Erweiterung

Am 10.3.2008 trat als letzter Teil groBen Reformwerks hinsichtlich der Grundverordnung fiir
die Gemeinschaftsmarke [GMVO]’®® und der anderen zusitzlichen Verordnungen
(GMDVO,”' GMGebVO** und der VerfO-BK>*) aus den Jahren 2004/2005 im Rahmen der
ersten Erweiterung der EU die Neufassung des Art. 38 (frithere Art. 39) GMVO in Kraft auf,
nachgemiB keine obligatorische Recherche mehr nach nationalen Marken stattfindet.”*
Demgegeniiber praktiziert das HABM nur einen Gemeinschaftsrecherchebericht im Hinblick
auf dltere Gemeinschaftsmarken oder deren Anmeldungen, aus denen betreffende relative

Eintragungshindernisse gemifl Art. 8§ GMVO gegen die Neuanmeldung geltend gemacht

werden konnen.

§13 Die Nichtigkeitsklage wegen der erstreckten GM

1. Die Nichtigkeitsklagebeschrinkung im Rahmen der GMVO
Auf Grundlage des Art. 65 Abs. 2 der GMVO muss auch fiir die erstreckte GM die eingelegte
Nichtigkeitsklage auf zwei ,, qualifizierte Riige™ gestiitzt werden sowie in folgenden
Gesichtspunkten:

e Dbestimmte  Prozessriigen (Unzustdndigkeit,  wesentliche  Verletzung  der
Vorschriftenform);

e materielle Riigen (Verletzung des materiellen Rechts ,als  primdr
Gemeinschaftsrecht* und das spezielle Gemeinschaftsmarkenrecht, oder erscheinende
Ermessenmissbrauch).

Die  gemeinschaftsrechtliche  Klage wird von den  Beteiligten an  dem

Beschwerdekammerprozess beschrankt, soweit sie auf Grund einer erlassenen Entscheidung

319 www.oami.eu.int/aspects/tme/liste/tmx.htm.

520 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 iiber die Gemeinschaftsmarke = ABL L 11/1 v.
14.1.1994 und ABI. L 11/1 v. 14.1.2004. Daneben sind alle Rechtstexte in konsolidierter Fassung, Mitteilungen
des Prisidenten, Formulare, Richtlinien, Hinweise, aktuelle Informationen sowie Entscheidungen auf dem
europdischen Register (HABM-)Internetseite  http://oami.europa.cu angekiindigt, wo sich das
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt neuerdings als ,,Amt der Européischen Union fiir die Eintragung
von Marken und Geschmackmustern* bezeichnet.

2! Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission v. 13.12.1995 zur Durchfiihrung der Verordnung des Rates
iiber die Gemeinschaftsmarke = ABI. L 303/1 v. 15.12.1995 und ABI. L 172/4 v. 5.7.2005.

>22 Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission v. 13.12.1995 iiber die an das HABM zu entrichtenden
Gebiihren = ABI. L 303/33 v. 15.12.1995 und ABI. L 271/14 v. 15.10.2005.

53 Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission v. 5.2.1996 iiber die Verfahrensordnung vor den BK des
HABM = ABI. L 28/11 v. 6.2.1996 und ABI. L 360/8 v. 7.12.2004.

524 Bender — Das Allgemeininteresse am Freihaltungsbediirfnis, MarkenR 2/2009, 85.
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beschwert sind®>. Der Kliger solle in der Klageschriftform einen Rechtssachverhalt
darlegen, welcher eine dieser genannten Riige konkret begriindet. Wenn die Riige nicht
durchgreift ist, ist dann dies in der Begriindetheitsfrage angekommen. Auf Grundlage der
GMVO werden die dem europdischen Gerichtshof {ibertragenen Befugnisse im ersten
Rechtszug von dem EuG ausgefiihrt. Der europdische ,,Gerichtshof* stellt fiir das
Gemeinschaftsmarkensystem ein europdisches Justizielorgan mit den verkniipfenden beiden
Gemeinschaftsgerichten dar: Der Europdische Gerichtshof (EuGH) und das Gericht erster
Instanz (EuG). In historischer Ansicht sind diese Gerichtsbarkeiten vom franzésischen
Verwaltungsrecht gepragt. lhre Zustindigkeit begriindet sich auf Verfahren fir die

RechtmiBigkeitskontrolle des Verwaltungshandelns (insb. im Falle der Nichtigkeitsklage) *°.

Nach Art. 65 Abs. 3 GMVO kann die ,,angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer
vom HABM aufgehoben oder abgeidndert werden, dadurch nicht konkret bestimmt ist, in
welcher vieler Handlungen in der europdischen Gerichtshofsrechtsprechungen erlassen
wurde®>’.  Es handelt sich um ein eingeleitetes Prozess mit unbegrenzter
Ermessensnachpriifung. Namlich determiniert eine derartige prozessrechtliche Befugnis den
Prozesscharakter nicht, welches als Prozess zur RechtsméBigkeitskontrolle von BK-
Entscheidungen des HABM angesehen wird. Dies wird im Rahmen einer Gestaltungsklage d.
h. Nichtigkeitsklage erreicht. Zum Harmonisierungsamt macht es nach Art. 65 Abs. 6 der
GMVO geltend, dass dieses europdisches Amt die entsprechende Mafinahme zu ergreifen hat,
welche sich aus den Gerichtshofsrechtsprechungen ,,als ausgelegte Grundsiitze“ ergeben.
Zum kontradiktorischen Prozess vom EuG wird die Gerichtshofssatzung sowohl verwendet.
In EuG- Praxis sind bereits ,,unmittelbar” die Zulédssigkeitsbedingungen zwingendes
Gemeinschaftsrechts und werden darauf beim europdischen Gericht im amtlichen Sinne

wegen gepriift.

2.Klagebefugnis in Bezug auf die angefochtene Beschwerde
Gemadl Art. 65 Abs. 4 GMVO steht eine Klagebefugnis am Beschwerdekammerprozess fiir
die Beteiligten, soweit sie durch die Entscheidung der BK beschwert sind. Dabei diirfte es
sich um eine klar materielle Beschwer handeln, obwohl dies bei der Nichtigkeitsklage gegen

die Entscheidungen der BK ,,unschwierig® ist.”*® In Praxis des EuG ist es fraglich, ob die

323 Art. 65 (4) GMVO.

2 Art. 65 Abs. 2 der GMVO.

527 Primérrechtlich ist in Art. 264 Abs. 2 AEUV vorgeschrieben: ,,Erklirt der Gerichtshof eine Handlung fiir
nichtig, ... .“

528 Kliipfel, MarkenR 2000, 238.
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,,allgemeinen Grundsdtze “ in einem betreffenden Fall benutzbar sind, in dem ,,natiirliche oder
juristische Personen®, welche unmittelbar und individuell eintreten sind, jedoch klagebefugt

sein kénnen®”’.

Im Fall, dass die Entscheidung auf andere Person adressiert ist, macht es nur im Inter partes-
Widerspruchsprozess geltend, sofern ein Widerspruchsfiihrer, welcher nicht innerhalb des
Prozesses beteiligt war, parallel die Widerspruchsabteilung tiber seinen Widerspruch noch
nicht beschlossen hat, ist er nicht mit der bezeichneten passiven Beobachters zufrieden
gewesen, sondern er allein Klage erheben will. Dieses Problem konnte im Rahmen der

Auslegung der Norm in Art. 65 Abs. 4 der GMVO*" 15sen.

3. Ergebende Anfechtbarentscheidung ,,als Zuldssigkeitsvoraussetzung*
Die gemeinschaftsrechtliche Bedeutung ,,anfechtbarer Entscheidung“ ist in Art. 65 Abs. 1
der GMVO konkret deutlich ausgedriickt:

»Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die {iber eine Beschwerde entschieden wird,

sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.*

Darunter kommt nicht die rechtmdfige Kontrolle der Kommission nach der
Prasidentenentscheidungen des HABM auf Grund des Art. 122 GMVO, ebenso nicht die
RechtsméBigkeit der Bediensteten des HABM gemél Art. 116 GMVO 1.V.m. Art. 270 AEUV
auf die Beschwerdeanfechtbarkeit verwiesen wird. Grundsitzlich betrdgt die Frist flir die

Nichtigkeitsklage ,,zwei Monate“ nach Zustellung der Entscheidung der BK.”'!

4. Von Nichtigkeitserkldrung beim HABM bis Nichtigkeitsklage vom EuG
»wegen inhaltlicher beschriebener Bedeutung*
Zuerst ergebende Nichtigkeitserklarung beim HABM, danach weitergehende eingelegte
Nichtigkeitsklage beim EuG kann ein gemeinschaftsrechtliches Nichtigkeitsverfahren auf

Grund der Normen der GMVO™ in einem néchsten Beispielsfall darstellen.

> Art. 263 Abs. 4 AEUV.

30 Art. 65 Abs. 4 GMVO: ,, Die Klage steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu,
soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind.*

31 Art. 65 Abs. 5 GMVO sowie Art. 101 § 1 Lit. a VerfO der Europiischen Gerichte.

32 Art. 52 und 53 GMVO.
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Dieses Wortzeichen stellt ,,als solches* fiir den Verbraucher unmittelbaren Hinweis auf eine

der moglichen Zutaten der Produkte dar, fiir die eine Gemeinschaftsmarke im europdischen
Register eingetragen wurde. Desto geht das Wortzeichen ,, CANNABIS* iiber den Bereich der
Suggestion weit hinaus und fillt in den Bereich der Beschreibung. Entgegen der
Klagersauffassung wird das Zeichen CANNABIS ,,als eine Beschreibung™ und ,,nicht als eine

Suggestion oder Anspielung aufgefasst*>*.

Nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht geméal Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO sind ,,alle
Zeichen und Angaben“, welche im Verkehr zur Bezeichnung der bestimmten
Voraussetzungen (wie Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, ortliche Herkunft,
Zeit der Herstellung bzw. Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale) dienen konnen, von der Eintragung im Europdischen Register als zukiinftige
Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen, ebenso seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten
darin dies unmittelbar anwendbar ist. Diese ,,beschreibenden Zeichen“ werden ,,als nicht

geeignet” angesehen, welche den Marken eigene Aufgabe eines Herkunftshinweises zu

333 CANNABIS, EuG T-234/06 v. 19.11.2009 = wbl 2010, 32.
33 Rs. CANNABIS, 34: EUROPREMIUM, (T- 334/03, Slg. 2005, II- 65), Rn. 37.
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erfiillen[]DOUBLEMINT]>®. Unter lit. ¢ der Katalogsvorschrift wird somit ,.solche Zeichen
und Angaben® betrifft, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verstindnis der
maflgeblichen Verkehrskreise auch in dem erweiterten Gebiet der Europdischen Union die
beanspruchte Ware oder Dienstleistung ,,unmittelbar” oder durch Hinweis auf eines ihrer

wesentlichen Merkmale bezeichnen kénnen[PharmaChek]*.

Nach der Auslegung des EuG ist die Zeichenwertung ,,als beschreibend” fiir die alte und neue
Gemeinschaftsmarke in gleiche Weise vorausgesetzt, so dass eine hinreichend unmittelbare
und bestimmte Verbindung mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen beriicksichtigt
wird, welche dies den betroffenen Verkehrskreisen ermoglicht, ,,sofort und ohne weiteres
Nachdenken eine Beschreibung eines der Merkmale der fraglichen Waren oder

Dienstleistungen ~ wahrzunehmen*>’.

Dieses europdische Gericht hat in weiteren
erforderlichen Rechtsprechungen wiedergeholt, dass das beschreibende Wesen eines
Zeichencharakters lediglich im Hinblick auf das Verstindnis der Verkehrskreise sowie die
beanspruchten Waren (z. B. verschiedene alkoholische Getrdnke) und Dienstleistungen

53 Nimlich ist der beschriebene Charakter einer Gemeinschaftsmarke

beurteilt werden kann
im Zusammenhang mit den Waren, fiir die eine Marke registriert worden ist. In dem
Eintragungsverfahren ist hinsichtlich dieser Marke zur Beurteilung daher aufgefiihrt, was ein
normal informierter und angemessen, aufmerksamer und verstdndigen
Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Warenkategorie vermutlich wahrnimmt. In
staindiger Rechtsprechung ist der Begriff ,,Cannabis® fiir die Herstellung ,,verschiedener
Getranke* verwendet, wobei diese Marke enthaltende Biere auf dem europédischen Markt
angeboten werden, gegebenenfalls ein sachlicher Verbindung dieses Wortes mit den

53 Weiter handelt es sich nach einem Grundsatz des EuGH

genannten Waren besteht
beziiglich der genannten europaweiten Wortmarke um einen lateinischen wissenschaftlichen
Begriff, welcher im gesamten Gebiet der Gemeinschaft sowohl fiir den Verbraucher in dem

erweiterten Gebiet der Europdischen Union verstandlich ist [ MATRATZEN CONCORD7*™.

>3 Rs. CANNABIS, Rn. 23.

336 Rs. CANNABIS, Rn. 24;

37 Hinweis auf den Grundsatz des EuG aus der Rechtsprechung STEADYCONTROL sowie Europig in: Rs.
CANNABIS, Rn. 25;

>3 Rs. CANNABIS, Rn. 26.

> Rs. CANNABIS, wbl 2010, 32.

0 Rs. CANNABIS, 31: Matratzen Concord (EuGH C-421/04), Slg. 2006, I-2303, Rn. 32; wvgl.
Eisenfiihr/Schennen, Art. 165 GMV (2010), Rn. 22, 24,
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Ob inhaltlich diese Getrianke ,,keine unzulédssigen Zutaten* enthalten seien, hat das EuG fiir
diese Frage eine eigene Auffassung beigelegen: ,,enthalten die fraglichen Getranke Hanf oder

dirfen Hanf enthalten, womit die Marke ... beschreibend ist. 34

Demgegeniiber enthalten
diese Erzeugnisse keinen und diirfen sie keinen enthalten, wére die Marke fiir die Verbraucher
damals irrefiihrend. In dieser Verbindung wére zu priifen, ob der angesprochene Verbraucher
annehmen miisste, dass die Waren, fiir die die Marke angemeldet wurde, ein Merkmal
besitzen, welches diese Waren in Wirklichkeit nicht haben. Hier wire die Tatsache zu
berticksichtigen, dass der Verbraucher auf dem Etikett des Erzeugnisses iiberpriifen konnte,
welche Zutaten zur genannten Getrankeherstellung verwendet wurden. Wie das Wortzeichen
beschreibenden Charakter enthilt, ist deswegen nicht geeignet, insbesondere Biere oder

542 .
Normalerweise

alkoholische Getrinke (wie Weine, Spirituosen und Likore) zu bezeichnen.
soll der Durchschnittsverbraucher beim Anblick eines alkoholischen Getrianks der Wortmarke
,CANNABIS* sofort und ohne weiteres Nachdenken diese Bezeichnung als Beschreibung der
Merkmale der fraglichen Erzeugnisse (insb. auf die geschlossene Zutat von ,,Cannabis®)>*
wahrgenommen werden. Es ist glaubhaft, dass der Kaufer eines solchen Getrdnks hofft, mit
dem Getrink #dhnliche Wirkungen wie mit der Einnahme von Cannabis in anderer

Gestaltung zu erzielen.

Nach der Auslegung des EuGH ist es nicht erforderlich, dass die Zeichen und Angaben, ,,aus
denen die Marke besteht®, bereits zum Anmeldungszeitpunkt nicht tatsdchlich fiir die im
Hinblick der Anmeldung aufgefiihrten Waren oder Dienstleistungen oder fiir ihre Merkmale
,,beschreibend” verwendet werden. Es geniigt im Einklang mit dem Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der
Katalogsvorschrift, worauf sich die Zeichen oder Angaben verwenden werden kénnen®*. Im
berufenden Beispielfall kann man den verwendeten Begriff ,,CANNABIS® der
Gemeinschaftsmarke in Selbststellung als beschreibend ansehen, sofern dieser Begriff sich
gegenwirtig oder potenziell auf eines der Produktmerkmale bezieht, beziechungsweise auf
eine der Zutaten, welche zur Herstellung in besprochenen Getrinken verwendet werden
konnen. Wie aus der europdischen Rechtsprechung ergibt, wird der genannten Begriff
potenziell mit einem der Merkmale der in Rede stehenden Waren im Zusammenhang

gebracht, sofern dies verniinftigerweise fiir die Zukunft zu erwarten ist>*. Hier steht der

' [CANNABIS], Rn. 43.

2 CANNABIS, MarkenR 2009, 579.

3 GRUR-RR 2010, 99.

>4 Rs. CANNABIS, Rn. 35: Wrigley, Rn. 32; sowie [TEK], T- 458/05, Slg. 2007, II- 4721, Rn. 88.

> CANNABIS, Rn. 36: [UNIVERSALTELEFONBUCH...] (EuG T-357/99 und T- 358/99), Slg. 2001,
II- 1705, Rn. 29 und 30.
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Umstand, dass ein Begriff mehrere Bedeutungen hat, obwohl durch ihre Wertung ,,als
beschreibend* ohne Bedeutung aufgezeigt wurde. Es geniigt auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1
lit. ¢ der GMVO, wenn zwischen einer einzigen der Bedeutungen und den beanspruchten

Waren eine unmittelbare und bestimmte Verkniipfung besteht™*.

§14 Die Neutralisierungsdoktrin nach der Auslegung des EuG
1. Generelle Bedeutung
In einem gemeinschaftsweiten Markendschungel kann sich auch ,beriihmte Marken und
Marken Beriihmten betroffen werden. Beispielsweise ist zweite genannte Marken, welche

dem Namen oder Nachnahmen einer 6ffentlichen Beriihmten Personlichkeit entsprechen.

Bsp.: PABLO PICASSO gehorte zweifelsohne zu den berithmtesten Malern der Weltmoderne. In der
Rechtssache PICARO/PICASSO hinsichtlich eines Widerspruchs hat das EuG den Schutzbereich der
zugunsten Erben von PICASSO (insb. fiir Kraftfahrzeuge) eingetragene Wortmarke ,,PICASSO*

besondere ,,star

»PICASSO*“ den maBgeblichen Verkehrskreisen mit dem Namen des beriihmten Malers PABLO

eingeschriankt. Dieser Widerspruch begriindete sich darauf, wie die Marke

PICASSO ,,in begrifflicher Hinsicht besonders gut ,,bekannt™ sei, wihrend in anderer Seite eine
vorhandene optische und klangliche Ahnlichkeit mit der ,priorititsjiingeren”, zugunsten der
Unternehmen (da: Daimler Chrysler AG) fiir Kraftfahrzeuge, weitergehende angemeldeten
Wortmarke ,,PICARO®“ im Rahmen der Neutralisierungsdoktrin des EuG neutralisiert werde, trotz
teilweiser Warenidentitdt ,keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken PICASSO und

PICARO bestehe.

Dass beispielsweise Wortlaut des Personennamens ,,PICASSO* nicht berithmt wire, wéire
dann die optische und klangliche (phonetische) Ahnlichkeit im Umkehrschluss nicht
neutralisiert worden, deshalb in diesen &hnlichen Féllen eine Verwechslungsgefahr zwischen
den beiden Marken ganz offensichtlich zu bestitigen gewesen wére. Fraglich ist es daher, ob
die Beriihmtheit von PABLO PICASSO in Bezug auf die Marke Picasso zur
Kollisionspriifung im Widerspruchsprozess mehr geschadet als geniitzt hétte. Diese
Beurteilung hat der deutsche Autor zu diesem Anlassfall in Berilicksichtigung
angenommen,>’’ insbesondere die zeitgemiBen Grundsitze des FEuG von der
Kollisionspriifung im Widerspruchsprozess ausnahmsweise im Zeitpunkt der EU-Erweiterung

und die ,,Neutralisierungslehre* des EuG im Spezifischen néher darzustellen und dieser einer

6 In der Rs. CANNABIS (Rn. 37) st einen Grundsatz des FEuG hingewiesen:
[MunichFinancialServices],T- 316/03, Slg. 2005, II- 1951, Rn. 33.
347 RA Thomas Felchner, Amer PICASSO — Die ,Neutraliesierungslehre* des EuG = MarkenR 09/2005, 377.
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personlichen Wiirdigung zu unterziehen.

Durch die Neutralisierungsdoktrin des EuG konne ,unmittelbar“ den Grundsatz des
unmittelbaren anwendbaren Begriindungserwégungsgrundes der GMVO verstoflen sein, dass
der Begriff der , Ahnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr vor dem EuG

%8 Dieser Begriff kann auch selbst die Ahnlichkeit einem Aspekt ausreichen,

auszulegen ist.
grundsitzlich beziiglich einer klanglichen Ahnlichkeit der (Wort-)Marken auf eine
Verwechslungsgefahr hervorrufen kann, obwohl die Wiirdigung einer etwaigen klanglichen
phonetischen Ahnlichkeit lediglich einer relevanten Situation durch die umfassende
Beurteilung folgt. Damit wird gegen die Pridominanz der klanglichen Ahnlichkeit
eingewendet, dass Waren des tdglichen Bedarfs heutzutage weit liberwiegend ,,auf Sicht* in
Selbstbedingungsldden erworben werden, wo der optische Eindruck einer fraglichen Marke
beherrschende Rolle spielt, dagegen dies fiir die lautlicher Wiedergabe nicht in
Berticksichtigung kommt. Je mehr konkrete Unterschiede in einem dieser Bereich nach der
Auslegung des EuG beim Verbraucher hervorgerufenen besonderen Gesamteindruck

neutralisieren konne, desto mehr in anderen Bereichen der bestehenden Ahnlichkeiten in

. . 549
Besondererweise neutralisiert werden .

Als Grundsatz kann jeder Markeninhaber weiteres Argument geltend machen, falls ein von zwei
Bestandteilen einer Wortmarke bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort einer dlteren Marke
identisch Uibereinstimmt und sofern die beiden Worte insgesamt oder fiir sich selbst genommen fiir
die betreffenden Verkehrskreise ,keine begriffliche Bedeutung“ haben, miissen dann die beiden
betrachteten Marken in ihrem Gesamtheit ,,als d@hnlich* nach dem Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMVO

angesehen werden[Kiap Mou]**’.

Daraus hat das EuG den Grundsatz im weiteren gemeinschaftsrechtlichen Sinne ausgefiihrt.
SchlieBlich wurde zum Widerspruchsgrund die Verwechslungsgefahr klar darin angegeben,
darauf die Widerspruchsabteilung dem Grund nach entschieden hatte. Ebenso konnte sie im
weiteren Weg feststellen, dass die von den beiden Zeichen enthalten Waren gleich oder sehr
dhnlich sind und dass im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Zeichen zu bestimmen sei,

wenn diese bildlich dhnlich seien, weisen in diesem Fall nur eine geringe klangliche

48 Ecoblue, EuG T-281/07 v. 12.11.2008 = wbl 2009, 84.

% Thomas Felchner, Sei kein FROSCH — Machen Marken mit eindeutigem Sinngehalt ,apetito*?, MarkenR
06/2006, 253.

5% Hinweis auf Grundsatz des EuG in: Rs. KIAP MOU, Rn. 39;
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Ahnlichkeit auf.”'Demgegeniiber sei eine begriffliche Unterscheidung nur fir den
bestimmten sprechenden Verbraucher moglich. Jedoch nur Marken, welche in deutlicher
Weise von den Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweiges abweichen, kdnnen
grundséatzlich die wesentliche Aufgabe der Marke erfiillen, zugleich auf die Herkunft der

. 2
Ware zu verweisen’>2.

2. Anwendbare Grundsétze des EuG auf die erstreckte GM
Um die Neutralisierungsdoktrin einordnen zu koénnen, sollte nach der Meinung vom
genannten deutschen Autor die generellen Grundsétze des EuG durch die Kollisionspriifung
im Widerspruchsprozess dargestellt werden. Nach Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMVO ist die
angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer élteren Marke von der europaweiten
Eintragung vom HABM im relativen Sinne ausgeschlossen, sofern ,,wegen ihrer Identitét oder
Ahnlichkeit mit der #lteren Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden
Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die éltere Marke Schutz genief3t*, ebenfalls in
den neuen erweiterten Mitgliedsstaaten, falls in denen ihre Schiitze genieBen. Hier schlie3t die
Gefahr von Verwechslungen als entsprechender Gefahr ein, wobei die Marke mit der &lteren
Marke ,, gedanklich in Verbindung “ gebracht wird. Der Begriff ,,dltere Marken* bedeutet in
Einklang mit Art. 8 Abs. 2 lit. a Ziffern i und ii der GMVO’> eine in einem Mitgliedsstaat

. 554
eingetragene Marke

sowie eine fiir einen Mitgliedsstaat ,,international registrierte Marke*
mit verkniipfender Wirkung eines fritheren Anmeldetags als dem Tag der Anmeldung der
GM. Das europdische Gericht hat dabei bereits eine eigene Auslegung beilegen, wonach die
umfassende Beurteilung dadurch eine Beriicksichtigung der unterscheidungskriftigen und
beherrschenden (dominierenden) Bestandteile der betreffenden Zeichen einschlieBlich
wiirde und die klangliche (phonetische) Ahnlichkeiten im Rahmen der begrifflichen
Unterschiede zwischen den Zeichen ,neutralisiert” werden konnen, anschlieBend, ohne

Begriindung auf Art. 8 Abs. 1 lit. b konkrete Ahnlichkeit zu verkennen. Zum Schluss ist

erreicht, dass der Grad der Ahnlichkeit zwischen den Zeichen ,,nicht hoch® genug sei, um

annehmen zu konnen, wie die maBgebliche Verkehrskreise der neuen Mitgliedsstaaten auch
glauben konnten, die betreffenden Waren stammten von demselben Unternehmen oder daraus

von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen™>.

331 Calavo Growers, Inc/HABM — Luis Calvo Sanz, EuG T-53/05 v. 16.1.2006 = wbl 2007, 132.
>>2 Mag Instrument, Rn. 31.

553 La Mer, EuG T-418/03 v. 27.9.2007 = wbl 2008, 85.

534 Siehe Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 24.

535 Felchner, MarkenR 2006, 256.

212



Z. B.: In einer Rechtsprechung wurde einerseits fragliche Eintragung der Wortmarke ,,ROYAL* zur
Bezeichnung alkoholischer Getridnke beantragt, andererseits die Inhaberin verschiedener Wort- und
Bildmarken zur Bezeichnung der Erzeugnisse von Wein, Schaum- und Brandwein, welche beide das
herrschende (dominierende) Wort ,,Royal®“ enthielten, deswegen ein Widerspruch vom HABM
erhoben wurde, wie im Urteil des EuG anzusehen ist>>’. Wihrend der Bewertung der Ahnlichkeit
zweier Erzeugnisse oder Dienstleistungen sind ,alle maBgeblichen Umstinde®, welche die
Beziehungen zwischen beiden kennzeichnen konnen, in Beriicksichtigung anzunehmen (insb. ihre
Art, die Zweckbestimmung oder der Gebrauch), aber nur wenn sie miteinander im Wettbewerb stehen
oder einander erginzen®’. Ebenso wenn beide Waren der Gruppe der alkoholisierten Getrinke
angehoren, ist dann die dltere Marke ROYAL FETITORIA fiir Portweine beim HABM registrierbar,
wiahrend dagegen die Marke der Klagerin fiir Rioja—Weine im europdischen Register eingetragen

werden sollte. ¢

Allerdings haben die beiden Erzeugnisse in diesem Anlassfall flir einen durchschnittlich
unterrichteten, aufmerksamen und verstindigen Verbraucher, nicht nur in einem
erforderlichen Mitgliedsstaat, sondern generell in der gesamten Europdischen Gemeinschaft,
lediglich einen geringen Grad an Ahnlichkeit. Die bildlichen und klanglichen Ahnlichkeiten
konnen beispielsweise darin durch entsprechende begrifflichen Unterschiede ausgeglichen
werden. Freilich setzt das darin voraus, dass zumindest eine der Marken fiir die

Verkehrskreise deutliche erkennbare Bedeutung hat,”

soll gegebenenfalls die Gedanken an
koniglichen Prunk (oder generell) zum Zweck an Wohlstand und GroBartigkeit wecken.
Demgegeniiber geniigt das Wort ,, Feitoria“ fiir die éltere Marke, diese von der européischen
Eintragungsmarke zu unterscheiden. Dies besteht nur in der Sprache vom erforderlichen
Mitgliedsstaat, in dem dieser Begriff in der hochwertigen Zeit des portugiesischen Weltreichs
eine Niederlassung bezeichnete. Ebenso hat dieser wortliche Begriff fiir die bestimmten
mitgliedsstaatlichen Verbraucher umso mehr fiir die Verbraucher in anderen Mitgliedsstaaten

eine erhohte Unterscheidungskraft. Darauf hat die BK in diesem Anlassfall zu Unrecht das

Bestehen einer Verwechslungsgefahr angenommen.

In ,,begrifflicher Hinsicht* ist der beherrschende Bestandteil in den beiden Marken, sogleich

nur als Hinweis auf die erbrachten Dienstleistungen verstanden werden kann. Dieser Begriff

%6 Bodegas Franco-Espafiolas, SA/Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA EuG T-
501/04 v. 15.2.2007 = wbl 2007, 280.

37 Grundsatz der Rs. ELS (Rn. 51).

538 Wbl 2007, 280: Wie Rioja-Weine oft Mahlzeiten begleiten, werden Portweine, welche ebenso einen hoheren
Alkohol-Gehalt (19-22°) haben, besonders vor oder nach diesen genossen.

5% Rs. El Corte Inglés — Gonzalez Cabello und Iberia Lineas Aéreas de Espafia, Rn. 93;
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der europdischen Marke kann auch zum beherrschenden Bestandteil ,,in begrifflicher
Hinsicht* werden, weil die Marken zur Kenntnis des Ausdrucks ,,begrifflich unterschiedlich
erscheinen” und zur Unkenntnis ,keine Gleichheit* wahrgenommen werden kann, zugleich
keine der beiden Marken fiir sich entsprechenden Sinn hat. Ein begrifflicher Vergleich ist im
gegenstindlichen Rechtssachverhalt ,,ohne Bedeutung“, weil keines der beiden Worte im
Sprachlichen einen Sinn ergeben’®. Gleichzeitig hat einen beherrschenden Bestandteil der

dlteren Marke ,keine eigene Bedeutung“561

. Jedoch ist dies nicht ausgeschlossen, dass die
eintretenden Verkehrskreise im Verkehr eine Verbindung mit der Kldgerin herstellen konnen
und sie beherrschenden Bestandteil als Abkiirzung des Namens der Kldgerin sehen konnen.
Daraus ist ergeben, dass keine begriffliche Ahnlichkeit zwischen den beiden Zeichen besteht,

genauso wenig wie eine andere (bildliche) Verwechslungsgefahr festgestellt werden konnte.

Eine gemeinschaftsrechtliche Voraussetzung der Verwechslungsgefahr kann nur im Falle der
berufenden Partei auf einen Grundsatz des EuG vorgelegen sein, wonach das Publikum in der
erweiterten Europdischen Union d. h. im Handelsverkehr der neuen Mitgliedsstaaten die
maflgebliche Verkehrskreise auch glauben konnte, dass die betreffenden Waren oder
Dienstleistungen aus demselben Unternechmen oder weitergehende aus wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternchmen stammen wiirden’®*. Daher verlange der Artikel 8
Abs. 1 lit. b der GMVO, wenn nicht eine Verwechslung nachgewiesen worden sei, eine
Verwechslungsgefahr auf Grund des Gemeinschaftsrechts zu vorliegen.’® Zur umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme dies entscheidend darauf an, wie die Marke
vom Publikum der betreffenden Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werde.’®*
Insbesondere hdnge von den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen ab, um welches
Publikum es sich im FEinzelfall auch in Bezug auf die neuen erweiterten Mitgliedsstaaten
handle. Fraglich ist es dabei, ob es sich beziiglich einer Ware um eine solche des tdglichen
Bedarfs handle, welche daraus von einem jungen, mit Markenartikeln vertrauten Publikum
konsumiert werde,® bestiinden die maBigeblichen Verkehrskreise aus den Endverbrauchern
dieser Ware (wie in diesem besprochenen Fall iiber dieselbe Fahrzeuge), in anderen

Beispielsfiallen aus Leitern oder qualifizierten Angestellten kleiner oder grof3er

360 FERRO, EuG T-35/04 v. 15.3.2005 = wbl 2006, 225.

*%! wie z. B. CM in Rs. CM Capital Markets Holding, EuG T-390/03 v.11.5.2005 = wbl 2005, 374.
362 CHUFAFIT/CHUFL, Rn. 37.

363 NLSPORT/NL..., Rn. 52.

364 MUNDICOLOR, Rn. 68.

°6> Hai/SHARK, Rn. 63.
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Unternehmen,’® aus gewerblichen Abnehmern oder einem spezifischen spezialisierten

Personalkreis™®’.

Wenn die dltere Marke lediglich in einem (neuen) Mitgliedsstaat eingetragen ist, sei zur
Beurteilung der vorgenannten Voraussetzungen die Ansicht des Publikums ,nur in diesem
Mitgliedsstaat™ zu beriicksichtigen. Es héngt davon ab, ob es sich um eine GM handle, sei
dann das zur Priifung der Verwechslungsgefahr relevante geografische Gebiet der gesamten
Europiischen Union . In diesem berufenden Beispielsfall sei die Eintragung im
europdischen Register auch damals ausgeschlossen, sofern ein der relativen
Eintragungshindernisse lediglich in einem geografischen Teil der Gemeinschaft sowie nach
dem Beitritt in einem erweiterten Teil vorliegen konne. Wenn fiir die dltere Marke eine
nationale Eintragung und eine gemeinschaftliche Eintragung ,.gleichzeitig® bestehe, sei das
zur Priifung der Verwechslungsgefahr relevante geografische Gebiet der gesamten

Européischen Union (insb. eine erforderliche innerstaatliche Registrierung) malgeblich.

Allerdings sei die Verwechslungsgefahr fiir die angesprochenen Verkehrskreise unter
Beriicksichtigung aller relevanten Umstinde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen®®. Jede
Sicht eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstindigen
Durchschnittsverbrauchers des  jeweiligen  Publikums ist mafsgeblich, auf den
Gesamteindruck der Marke abzustiitzen.  Normalerweise = wahrnehme  der
Durchschnittsverbraucher eine Marke ,,als Ganzes® und nicht auf verschiedene Einzelheiten
achte’’. Diese umfassende Beurteilung schlieBe eine gewisse Wechselbeziehung zwischen
der beriicksichtigten Tatsachen (insb. zwischen der Ahnlichkeit der Marken und der
Ahnlichkeit der somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen) ein®’'. Ebenso kénne
ein geringer Grad der Ahnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen durch einen hohen Grad der Ahnlichkeit zwischen den Marken ausgeglichen
werden und umgekehrt. Fiir die eintretende Verwechslungsgefahr ist ein Grundsatz des EuGH

anwendbar:

5 Faber/Naber, Rn. 23.

%67 Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 26.
368 ZIRH/SIR, Rn. 34.

3% CALPICO/CALYPSO, Rn. 32.

°7% Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 32.
57! Faber/Naber, Rn. 21.
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,»Umso groBer die Verwechslungsgefahr sei, je hoher die Kennzeichnungskraft der dlteren Marke

Sei“572

Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und weiter zu beurteilen, abhingig
ist es davon, ob sie eine erhohte Kennzeichnungskraft besitze, sei dann umfassend zu priifen,
ob die fragliche Marke geeignet sei, die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen
worden sei, als von einem ,,bestimmten Unternehmen stammend* zu kennzeichnen und somit
diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderen Unternehmen zu unterscheiden.’”
Sonst ergebe sich die Kennzeichnungskraft aus den Eigenschaften, welche die Marke von
Haus aus besitze, einschlieBlich die Situation, in der diese Marke erfasste beschreibende
Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen worden sei,
aufzeige. Ebenfalls ergeben sich diese Marke aus ihrem Bekanntheitsgrad (insb. des von der
Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensitdt, der geografischen Verbreitung und der Dauer
der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens fiir die Marke, des Teils
der beteiligten Verkehrskreise), welcher die Waren oder Dienstleistungen der Marke als von

einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (wie der Erkldrung von Industrie- und

Handelskammern oder von anderen Berufsverbéanden).

Zum Betreffen wiirden Marken, welche ,,von Haus aus“ oder wegen ihrer Bekanntheit auf
dem gemeinsamen Markt eine ,,hohe Kennzeichnungskraft beséfen, einen umfassenderen
Schutz genieBen als Marken, deren Kennzeichnungskraft prinzipiell geringer sei’’*. Namlich
nehme der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmifig ,,als Ganzes* wahr und achte
nicht auf die verschiedenen Einzelheiten’”. Dem wiirde sich nur selten die Moglichkeit
geben, insbesondere verschiedene Marken direkt miteinander zu vergleichen. Gewdhnlich
miisse der Verbraucher sich auf das unvollkommene Bild verlassen, welches er von ihnen im
Gedéchtnis behalten habe. Ebenso konne die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers
je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen ,,unterschiedlich hoch* sein®’°.
Damit ergebe sich eine erhohte Aufmerksamkeit der maBBgeblichen Verkehrskreise beziiglich

577

besonderer Waren (z. B. flir Kraftfahrzeuge sowie Tabak- und Raucherartikeln”’) wegen

372 LINDENHOEF/LINDERHOF, Rn. 47; LINDENHOF, EuG T-296/02 v. 15.2.2005 in wbl 2005, 225: ,,Trotz
dieser Ahnlichkeit der Zeichen ist der Unterschied in den bezeichneten Waren so grof, dass keine spiirbare
Verwechslungsgefahr besteht*.

> Hai/SHARK, Rn. 57.

> Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 62.

> CHUFAFIT/CHUFI, Rn. 40.

7 M+M EUROJATA/EURODATA TV, Rn. 51-52.

> Turkish Power/POWER, Rn. 46.
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ihres Preises und ihres technischen Charakters. Besonders eintretende in der Frage, ob sich
die Durchschnittserbraucher aus gewerblichen Abnehmern zusammensetzen, konnten
gewohnlich die ,Leute vom Fach* bei der Auswahl der Waren eine ,erhohte
Aufmerksamkeit* aufbringen’’®. Hinsichtlich der Dienstleistungen ergebe sich eine erhéhte
Aufmerksamkeit der mafgeblichen Verkehrskreise auch in Beziehung mit den neuen

Mitgliedsstaaten, welche fiir ein spezialisiertes und informiertes Nutzerprofil erbracht

579 580

wiirden”"” oder solchen, besonders fiir ein Fachpublikum erbracht wurden™". Dagegen sei von
keinem erhohten Grad der Aufmerksamkeit in einem Anlassfall auszukommen, sofern es sich
in Frage kommenden Produkten um Waren des tdglichen Bedarfs von relativ geringem
Wert,”®! fiir den gewdhnlichen Verbrauch™ (bzw. gingige Verbrauchsartikel’®®) handeln
wiirde. Im Generellen Sinne stellt diese zur Gesamtwiirdigung der einander gegeniiberstehen
Marken die unterscheidungskriftigen und dominierenden (bzw. prigenden) Merkmale
eines Zeichens dar, an die man sich leichter erinnere. Dann konne ein Bestandteil einer Marke
als dominierenden angesehen werden, sofern er ,,selbst bereits geeignet sei” (wie eine im
Gedichtnis von Verbraucher erinnerte Bildmarke). Folglich ist daher zu priagen, da ,,alle
restlichen Bestandteile der Marke™ durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu
vernachldssigen seien. Wihrend der Beurteilung der Dominanz eines oder mehrer

Bestandteile die Eigenschaften jedes einzelnen in besonderer Weise zu berlicksichtigen seien,

wiirde ein Bestandteil damals mit der Eigenschaft des anderen Bestandteils vergleichen.

Demgegeniiber konne auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile von der Gestaltung
der zusammengesetzten Marke gestiitzt werden.”™ Beziiglich der betreffenden Marken,
welche aus mehreren Wortern zusammengesetzt seien, umfasse die Ermittlung des
dominierenden beherrschenden Elements ,junvermeidlich® der Priifung der Bedeutung
jedes dieser Worte fiir die maBgeblichen Verkehrskreise. Diese Ermittlung miisse sich
einerseits auf eine Untersuchung der einander gegeniiberstehenden Marken jeweils als Ganzes
und andererseits auf die Eigenschaften jedes Einzelnen der Bestandteile, welche mit
denjenigen der anderen Bestandteile zu vergleichen seien, ebenfalls zu stiitzen ®.

Grundsitzlich wiirde oft eine Fantasiebezeichnung im Generellen die Aufmerksamkeit des

378 Faber/Naber, Rn. 24.

°”® Wie in Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 26: z. B: Finanzdienstleistungen fiir Bankkunden und
Rechtsberatungen von Rechtsanwaltskanzleien fiir Mandanten.

% M+M EUROJATA/EURODATA TV, Rn. 51.

! RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 20.

82 MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 74.

% HAPPY DOG/HAPPIDOG, Rn. 37.

% RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 54.

% NEGRA MODELO, Rn. 32.
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Verbrauchers ,stirker auf sich ziehen*®.

Den beschreibenden Bestandteil einer
zusammengesetzten (insb. komplexen) Marke wiirde das angesprochene Publikum im

Allgemeinen nicht als unterscheidungskréftiges und dominierendes Element des

Gesamteindrucks dieser fraglichen Marke im Handelsverkehr ansehen. Ebenso wiirden

entsprechende Wertungen fiir Bestandteile mit einer sehr generellen Bedeutung gelten,
womit eine positive Eigenschaft suggeriert werden kann, welche sich einer groflen

Brandbreite von verschieden Waren oder Dienstleistungen aufscheinen konne.

Hier kann sich die Gefahr einer gedanklichen Verbindung ergeben, d. h. die
Assoziationsgefahr zu einer speziellen Rechtssache der Verwechslungsgefahr fiihrt, damit
diese Verwechslungsgefahr gekennzeichnet sei. In diesem Hinblick sei diese Marke nicht zu
ithrem Erwerben beschaffen, so dass die angesprochenen Verkehrskreise diese Marken
unmittelbar miteinander verwechseln konnen. Jedoch konnten diese als zwei Marken
desselben Inhabers wahrgenommen werden.”®” Dies konne etwa damals der
Rechtssachverhalt sein, sofern die beiden Marken als Teil einer Markenserie’®® aufscheinen
wiirden, welche aus einem gemeinsamen Stammbestandteil gebildet wiirden. Besonders ist
dies in der Frage zu kommen: Ob habe der Stammbestandteil konkreten beschreibenden
Charakter? Dann sei dieser Bestandteil nicht geeignet fiir die angesprochenen Verkehrskreise
eine Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den kollidierenden Zeichen zu
erfolgen.”® Geleuchtet seien durch diese Erwdgung zum einen die betreffenden Waren oder

Dienstleistungen zum anderen die kollidierenden Marken zu vergleichen.

Besonders ist in  Beriicksichtigung anzunehmen, wovon die Waren- oder
Dienstleistungsdhnlichkeit ankommen wiirde, oder bereits von einer fritheren

Beriicksichtigung bliebe, sei eine selbst Identitit des angemeldeten Zeichens in Verbindung

>% VITAKRAFT/Kraft, Rn. 52.

%7 CHUFAFIT/CHUFI, Rn. 59.

% MISS ROSSL, EuG T-169/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225: Die Warenahnlichkeit ist zu ablehnen, wenn beide
aus Leder oder einem Lederdhnlichen Kunststoff gefertigt sind, daraus sehr viele Waren auf dem Gemeinsamen
Markt hergestellt werden, wozu nicht der Nachweis gefiihrt wurde, dass ein echtes Bediirfnis (wie hier eine
Markenserie von abgestimmten Taschen und Schuhen) bestehe. Dass Verbraucher eine Ware als Ergdnzung zu
einer anderen Ware betrachten, jedoch geniigt es nicht, auf denselben betrieblichen Ursprung beider Waren zu
schlieBen. In dieser Rechsachverhalt wurde es nicht nachgewiesen, dass die fraglichen Waren ,,iiblicherweise® in
denselben Verkaufsstitten angeboten werden.

> Vgl. Miihlendahl, §5, Rn. 23: Nach dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 Lit. b GMVO ist die Gefahr von
Verwechslungen die Gefahr eingeschlossen, wann die Angemeldetenmarke in Verbindung mit der dlteren Marke
gebracht wird.
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mit einer Marke,™” deren Kennzeichnungskraft spezifisch ausgeprigt, zusitzlich notwendig
nachzuweisen, wobei eine Ahnlichkeit zwischen den Waren oder Dienstleistungen bestehe,

falls die einander gegeniiberstehenden Marken gekennzeichnet seien.>!

Zur Beurteilung der
Ahnlichkeit bei den betroffenen Waren oder Dienstleistungen seien alle erheblichen Aspekte
zu berilicksichtigen, welche das Verhdltnis zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen
kennzeichnen wiirden. Zu diesen Aspekten gehorten insbesondere deren  Art,
Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder

einander erginzende Waren oder Dienstleistungen.’”

Wiéhrend zu einander erginzenden
Waren handle es sich um Produkte, zwischen denen ein enger Zusammenhang in dem Sinne
bestehe, womit eine von ihnen fiir die Verwendung der anderen unerldsslich (bzw.
unverzichtbar) oder bedeutsam sei, desto die Verbraucher denken konnten, die Verantwortung

zur Herstellung beider Produkte liege bei demselben Unternchmen™”.

Da Verbraucher eine
Ware als Ergidnzung oder Zubehor einer anderen Ware beobachten konnten, jedoch geniige
diese noch nicht, um bei ihnen die Vorstellung erwecken zu kdnnen, wonach die Waren unter
gleiche betriebliche Herkunft hitten. Dies setze besonders voraus, dass die Verbraucher die
Vermarktung dieser Waren unter derselben Marke ,,als iiblich* erkennen wiirden, was die
Ublichkeit mit sich bringen wiirde, dass die Hersteller und Hindler der Waren groBteils
gleichen seien™?, Folglich kdnnten Waren nicht bloB} ,,als undhnlich* erkannt werden, weil sie

nach der Klassifikation unterschiedlichen Klassen angehdren wiirden.

Was bedeutet im Gemeinschaftsmarkensystem die Markenédhnlichkeit und woraus diese
Ahnlichkeit im Allgemeinen ergibt. Im Falle zweier Marken werden ,,als dhnlich prinzipiell
angenommen, >° wenn sie aus der Sicht der maBgeblichen Verkehrskreise im Sinne eines
oder mehrer relevanter Aspekte mindestens Teilweise iibereinstimmen wiirden. Zwingend
seien dabei optische, klangliche und begriftliche Aspekte. Infolge Ermittlung des Grades ihrer
Ahnlichkeit sei in Klang, Bild und Bedeutung zu bewerten, welches Gewicht diesen einzelnen
Elementen unter Beriicksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und

. . . . . . .596 .. . .
der Kriterien, unter denen sie vertrieben wiirden, beizumessen sei” . Beispielsweise konne

% Miihlendahl, §5, Rn. 20: , Dabei zeigt bereit der vom Gesetz geforderte Kausalzusammenhang zwischen
Zeichen- und Warendhnlichkeit einerseits und Verwechslungsgefahr andererseits, dass letztere vom Grad der
Zeichen und Warendhnlichkeit abhéngt.

*! LINDENHOF/LINDERHOF, Rn. 48.

*2 RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 29.

> SISSI ROSSI/MISS ROSSI, Rn. 60.

% SISSI ROSSI/MISS ROSSI, Rn. 63.

595 Faber/Naber, Rn. 26.

*® HOOLIGAN/OLLYGAN, Rn. 54.
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h597 h598

den verschiedenen Graden [wie frither zwischen undhnlic und 4dhnlic und

entsprechenden Zwischengraden, beziehungsweise gewiss unihnlich,”” gewiss dhnlich,’”

602 603
h, h

grof dhnlich,! sehr #hnlic stark  dhnlic und hochgradig #hnlich®*] in

Gemeinschaftsmarkenpraxis unterschieden werden.

Zum Beispiel bestehe eine Wortmarke ,,ausschlieflich aus Buchstaben, Wortern oder
Wortkombinationen* in normaler (neuer) mitgliedsstaatlicher Schriftart ohne spezifische
grafische Elemente. Dagegen sei eine Bildmarke eine spezifische Darstellung sprachlicher
oder grafischer Merkmale oder eine farbige oder nicht farbige Kombination von
Wortbestandteilen und grafischen Elementen. Eine komplexe Bildmarke bestehe aus zwei
oder mehreren Zeichenkategorien, wobei die Buchstaben und eine grafische Darstellung
kombinieren wiirden. Eine zusammengesetzte Marke (als eine Wort/Bildmarke) kdnne nur
damals als einer anderen Marke, welche mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem
dhnlich, dhnlich angesehen werden, sofern dieser Bestandteil zum pridgenden Element der
zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck darstelle. Dieser Umstand sei in
einem Fall, falls dieser Bestandteil selbst bereits (wie Bild dieser Marke) geeignet sei,
welches die mafgeblichen Verkehrskreise im Gedichtnis behielten, um besonders zu priagen,
wo alle iibrigen Bestandteile der Marke durch diesen hervorgerufenen Gesamteindruck zu
vernachlissigen sei.’”” Das bedeutete nicht, dass lediglich ein Bestandteil einer
zusammengesetzten Marke zu berlicksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen
wire. Insbesondere seien die fraglichen Marken ,,als Ganzes* miteinander zu vergleichen.
Jedoch schliefe dies nicht aus, dass unter Umstidnden ein oder mehrere Bestandteile einer
zusammengesetzten Marke flir den dadurch im Gedichtnis der angesprochenen
Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prigend sein konnten®”®. Wihrend der
Beurteilung der Frage sei fiir den, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile
einer zusammengesetzten Marke prigend seien, die Eigenschaften jedes einzelnen dieser
Bestandteile in der spezifischen Hand zu beriicksichtigen, um diese mit den Eigenschaften der

anderen Bestandteile zu vergleichen. Ebenso konne auf die jeweilige Rolle der einzelnen

7 CM/capital markets CM, Rn. 40.

% FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 80.

3% CONFORFLEX/FLEX, Rn. 46.

90 CONFORFLEX/FLEX, Rn. 47.

81 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 39.
802 CONFORFLEX/FLEX, Rn. 49.

893 M[UNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 81.
%4 STAR TV, Rn. 47.

595 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 34.
896 CM/capital markets CM, Rn. 47.
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Bestandteile durch die Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke gestiitzt werden.®”’

Bsp.: In einem Fall ist das Wort ,, Variant“ nicht nur der einzige Bestandteil der Anmeldemarke,
sondern auch der beherrschende Teil der édlteren Marke, welches auch nicht durch die Beurteilung

entkriften konnte, wie die Verbraucher zum ersten Teil der Worter ,,mehr Gewicht™ beimessen. In

Begrifflicher Hinsicht weisen die beiden Marken auf eine besondere Spielart (,,Variante) hin®®.

Unter Beriicksichtigung dieser ausgedriickten Erwégungen sei in einigen Féllen zu priifen:

Ob sei darin der Grad der Ahnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken in bildlicher,
klanglicher und begrifflicher Hinsicht hinreichend ,,hoch®, um beriicksichtigen zu konnen,
dass eine Verwechslungsgefahr zwischen ihnen bestehe? Dadurch sei zu beurteilen, dass dies
infolge der Untersuchung des Gesamteindrucks, den die in Hinsicht stehenden Marken nach
Bild, Klang und Bedeutung hervorriefen, jedoch nicht erforderlich sei, dass die
Verwechslungsgefahr in allen diesen Bereichen bestehe. Nunmehr konnten bestimmte
Unterschiede in einem dieser Bereiche beim Verbraucher hervorgerufenen Gesamteindruck

parallel durch in anderen Bereichen bestehende Ahnlichkeiten neutralisiert werden.

Im Verhiltnis von der bildlichen Ahnlichkeit wiirde bildlicher Aspekt durch die umfassende
Beurteilung der Verwechslungsgefahr damals ,,groBere Bedeutung® als dem begrifflichen
oder klanglichen Aspekt haben, sofern die optische Wahrnehmung der Marke normalerweise
dem Kauf vorausfolge und die Ware sichtbar im Regal vorstelle. Es mangele nichts daran, das
Bestehen einer bildlichen Ahnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer Wortmarke zu
priifen, wobei diese beiden Markenarten Gegenstand einer grafischen Gestaltung seien,
welche einen visuellen Eindruck vermitteln konnten.”'® Es gebe keinen Grund fiir die
Annahme, beispielsweise ein aus zwei Wortern bestehendes Zeichen und ein aus einem

611
I

einzigen Wort bestehenden Zeichen nicht ,,in bildlicher Hinsicht* dhnlich sein konnten. m

generellen Sinne wiirden sich die Verbraucher den Anfang eines Zeichens besser merken als

12 Der Verbraucher wiirde dabei dem ersten Teil der Worter iiblicherweise

dessen Ende.
,mehr Gewicht* beilegen, wie das Vorhandensein der gleichen Wurzel eine starke bildliche

Ahnlichkeit erreichen wiirde. Im Falle des relativ kurzen Wortzeichens seien die Bestandteile

87 GRUPO SADA/Sadia, Rn. 49.

8% VARIANT, EuG T-317/03 v. 26.1.2006 = wbl 2006, 175. Ahnliche Situation ist in der genannten Rs. JELLO
SCHUHPARK.

609 7irh/Sir, Rn. 47.

610 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 33.

S FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 66.

12 FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 64.
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in der Mitte sowohl wichtig, wie diese am Anfang und am Ende des Zeichens zu betreffen
ist®"®. Gewdhnlich wiirde der Verbraucher ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die
Wortbestandteile aufteilen, welche ihm eine konkrete Bedeutung vermittelten oder die ihm

bekannten Wortern dhnlich seien.

Im Allgemeinen wiirde eine spezifische Fantasiebezeichnung die Aufmerksamkeit des
Verbrauchers ,,stirker auf sich ziehen. Es ldsst daher nicht ausschlieBen, was die klangliche
Ahnlichkeit bedeute, dass selbst die klangliche Ahnlichkeit zweier Marken eine

614 Namlich konne eine gewisse klangliche

Verwechslungsgefahr hervorrufen konne.
Ahnlichkeit vorliegen, insofern den beiden Zeichen in derselben Buchstabenfolge die
Mehrzahl der Buchstaben gemeinsam sei, aus denen diese sich zusammensetzten®'”.
Beispielsweise konne der Anfang eines Zeichens auch ,,in klanglicher Hinsicht* eine wichtige
Rolle spielen,®'® wobei sich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers iiblicherweise auf den

Anfang des Wortes richte.

Gewdhnlich sei der Grad der klanglichen Ahnlichkeit zwischen zwei Marken von geringer
Bedeutung, sofern es sich um Waren handle, welche ebenso vermarktet wiirden, wiirden die
maflgebenden Verkehrskreise beim Erwerb die kennzeichnende Marke gewdohnlich auch

%17 (insb. Handel mit der optischen Wahrnehmung der Marke durch den

optisch wahrnehmen
Kauf®'®). Andererseits seien bei einer komplexen Wort- oder Bildmarke die
Wortbestandteilen parallel Bildbestandteile, welche nach MalBigabe ihrer grafischen
Besonderheiten eine mehr oder weniger akzentuierte bildliche Wirkung hervorrufen kdnnten.
Sofern sich ein solches Zeichen aus mehreren Wortbestandteilen zusammensetzen wiirde, sei
dieses Zeichen nicht ausgeschlossen, obwohl einige von ihnen ,,nach ihrer GroB3e, ihrer Farbe
oder ihrer Stellung“ die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich ziehen kdnnten. Diese
Bestandteile wiirde somit, wie der Verbraucher das Zeichen miindlich benennen miisste,
veranlassen sein, aber lediglich diese Bestandteile auszusprechen und diese anderen zu

vernachldssigen. Der durch grafische Besonderheiten der Wortbestandteile komplexen

Zeichens hervorgerufene bildliche Eindruck konne die klangliche Wiedergabe des Zeichens

613 CALPICO/CALPYSO, Rn. 39.

14 Faber/Naber, Rn. 27.

815 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 46.
61 FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 70

17 ZIRH/SIR, Rn. 51.

618 Xtreme, Rn. 73.
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beherrschen.®'” Eine ,begriffliche Ahnlichkeit bestehe, selbst wenn die beiden Marken an

dieselben Wirkung denken lieen, sogar in allen geschiitzten (neuen) erweiterten

Mitgliedstaaten innerhalb der Europiischen Union.®*

In einem Beispielsfall,””' wenn sich die Verkehrskreise aus den durch die Verwendung der Waren
Computern vertrauten Verbrauchern zusammensetzen wiirden, konnen diese Waren angenommen
werden, falls die ,,malgeblichen Verkehrskreise auch in den neuen Mitgliedsstaaten {iiber

ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfiigten und verstehen konnen.

Dies gelte ebenfalls, sofern es sich beim maBgeblichen Publikum um junge Leute handle,
welche im generellen Sinne eine ausreichende Kenntnis der englischen Sprachen hitten
[SHARK]. Unter erforderlichen Umstdnden, in denen die dltere Marke keine besondere
Geltung im Verkehr habe und aus einem Bild bestehe, welches wenig verfremdende Phantasie
aufweise, reiche die bloBe Ahnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine
Verwechslungsgefahr zu begriinden. Abhingig sei die Verwechslungsgefahr von dem bereits
wiederholten Grundsatz - umso grofer die Verwechslungsgefahr, je hdher die
Kennzeichnungskraft der dlteren Marke sei-, konne sich im Falle einer Ahnlichkeit konkrete
Bedeutung daraus ergeben, dass zu zwei Marken besonderen Bilder benutzt wiirden, welche
in ihrem Sinngehalt iibereinstimmten, daher eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen
werden, sofern der dlteren Marke entweder von Haus aus oder auf Grund ihrer Bekanntheit
auf dem gemeinsamen Markt eine besondere Kennzeichnungskraft zufolge.®* In diesem Fall
kommt auch in Frage, ob die Anfangsbestandteile der kollidierenden Marken in einer neuen
Sprachen beschreibend seien, wiirde den Anfangsbestandteilen der Marken ,,weniger
Bedeutung® als ihren Endbestandteilen zukommen, an denen der Verbraucher erkennen
konne, dass es sich bei diesen Wortern um Marken handle und nicht um beschreibende
Begriffe.®”® Die maBgeblichen Verkehrskreise wiirden ein beschreibendes Element, welches
Bestandteil einer komplexen Marke sei, im generellen Sinne nicht als
unterscheidungskréftiges und dominierendes beherrschendes Element durch die Marke
hervorgerufenen Gesamteindrucks erkennen. Abgédngig ist es davon, ob eine
zusammengesetzte Marke ,,mehrere Elemente* enthalte, welche mehr oder weniger auf die

mit ihr bezeichneten Waren oder Dienstleistungen anspielten oder diese beschreiben wiirden,

19 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 44.
20 SHARK, Rn. 51.

621 Bender, MarkenR 2005, 381.

622'ygl. SHARK, Rn. 56.

623 CHUFAFIT, Rn. 53.
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so sei nicht ausgeschlossen, dass eines dieser Elemente trotz seines anspielenden oder zwar
beschreibenden Charakters gleichwohl als der dominierende Bestandteil wahrgenommen
werden wiirde, sofern die anderen Zeichenbestandteile als dieses Element noch weniger

prigend seien.***

3. Die Auslegung der Neutralisierungslehre im Verfahren vom EuG
Was genau das EuG unter dem Begriff der ,Neutralisierung® gemeint hat, hat dieser
genannten Begriff zuerst in der Rechtsprechung NEGRA MODELO/Modelo®™ konkret
klargestellt: Durch die Untersuchung des Gesamteindrucks, welchen die in Rede stehenden
Marken ,,nach Bild, Klang und Bedeutung® hervorrufen, ist nicht erforderlich, dass die
Verwechslungsgefahr in allen diesen Bereichen besteht. Nidmlich kodnnen ,bestimmte
Unterschiede in einem dieser Bereiche auch beim Verbraucher der neuen Mitgliedsstaaten

k%% ,durch in anderen Bereichen bestehende Ahnlichkeiten

hervorgerufenen Gesamteindruc
neutralisiert werden®. Angesichts der Ahnlichkeit der in Rede vorstellenden Zeichen ,,nach
Klang und Bedeutung® sind die bildlichen Unterschiede zwischen ihnen jedoch nicht
geeignet, die Gefahr einer Verwechslung auszulassen. Im Falle eines Vergleichs der Zeichen
ist auf den Gesamteindruck abzustellen, indem die jeweils gegeniiberstehende Marke ,.als

Ganzes* zu vergleichen ist[Matratzen Concord].

Nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten wurde in der europdischen Literatur diskutiert,
was das EuG mit dem Neutralisierungsbegriff iiberhaupt gemeint hat.””’” Nach der
Auslegung des EuG sei zu beriicksichtigen, dass dieses europdischen Gericht bei der
Untersuchung des Gesamteindrucks, welchen die in Rede stehenden Marken nach Bild, Klang
und Bedeutung hervorrufen, jedoch nicht erforderlich sei, dass die Verwechslungsgefahr in
allen diesen Bereichen bestehe. Abhingig ist es davon, ob zwischen den kollidierenden
Marken eine bildliche und/oder klangliche und/oder begriffliche Ahnlichkeit besteht, wird zur
umfassenden Beurteilung alle relevanten Umstdnde des Einzelfalls gepriift, deshalb die

festgestellten Ahnlichkeit in einem der Bereiche durch eine festgestellte Unihnlichkeit in

¢ TELETECH GLOBAL VENTURES, Rn. 86.

623 INEGRA MODELO], EuG T-169/02, Rn. 39.

626 INEGRA MODELO], in wbl 2005, 225: ,Beim Vergleich der Zeichen ist auf den Gesamteindruck
abzustellen, indem die jeweils gegeniiberstechenden Marken ,,als Ganzes“ zu vergleichen sind [Matratzen].
Beschreibende Bestandteile einer zusammengesetzten Marke konnen nicht als unterscheidungskréftiger oder
beherrschender Bestandteil angesehen werden [BUDMEN], Rn. 53; [CONFORFLEX], Rn. 60; [CHUFAFIT],
Rn. 51;

627 Vgl. Bender, MarkenR 2005, 69, 70: ,,Die Begriffswahl ‘neutralisieren’ ist etwas problematisch. Damit diirfte
wohl gemeint sein, dass konzeptionell deutlich erkennbare Ahnlichkeiten oder Unterschiede die
Verwechslungsgefahr erhéhen bzw. verringern kénnen.*
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einem der anderen Bereiche neutralisieren wird, also diese Marke aufgehoben wird oder nicht.
Diese Neutralisierungspriifung erfolgt nach einer Hinsicht im Bereich der ,,inneren Ebene®, d.
h. innerhalb der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ahnlichkeit, wihrend nach
anderer Hinsicht im Bereich der ,,dulleren Ebene* (wie im Verhaltnis zur bildlichen und/oder
klanglichen und/oder begrifflichen Ahnlichkeit). Praktisch ist die , Neutralisierungslehre® bis

dato im Rahmen der folgenden Rechtsprechungen ausgelegt:

i.  Neutralisierung eingepréigter Wort- und Bildbestandteile
durch andere Wort- und Bildbestandteile
Wenn beispielsweise die kollidierenden Marken aus mehreren Wort- und Bildbestandteilen
bestehen wiirden, konne der dominierende Wortbestandteil durch die Priifung der
begrifflichen Ahnlichkeit zu den iibrigen Worten der sich gegeniiberstehenden Marken auch

628

in den neuen Mitgliedsstaaten der Europdischen Union neutralisiert werden.”” Zum Ergebnis

bestehe zwischen beiden Marken im Verhiltnis von einer groBen Ahnlichkeit der geschiitzten
Waren, weitergehende eine bildliche, klangliche und begriffliche Ahnlichkeit, welche durch
den gemeinsamen dominierenden Bestandteil [,,XTREME®] vermittelt wiirde, wobei eine

629

Verwechslungsgefahr bestétigt wurde.” Insofern die kollidierenden Marken aus mehreren

Wort- und Bildbestandteilen bestehen wiirden und zwischen den dominierenden
Wortbestandteilen der kollidierenden Zeichen eine gewisse klangliche Ahnlichkeit bestehe

[Faber], konne diese Ahnlichkeit im Einzelfall durch den Anfangsbuchstaben herbeigefiihrte

630 .
Besonders handle es sich von den

klangliche Unterschiedlichkeit neutralisiert werden.
maflgeblichen Verkehrskreisen um ein Fachpublikum mit im Vergleich zum
Durchschnittsverbraucher ,,erhohter Aufmerksamkeit.“ Zum Ergebnis bestehe zwischen
beiden betroffenen Marken , keine Verwechslungsgefahre.®!

Bsp.: Gleiches gelte fiir Bildbestandteile, wobei das Bildelement der Bildmarke Turkish Power nach

seinen grafischen Merkmalen nicht geeignet sei, dagegen die ,,begriffliche Ahnlichkeit* der in einem

Mitgliedsstaat registrierten Wortmarke ,,POWER® mit dem Wortbestandteil ,,Power der Bildmarke

weitgehend zu neutralisieren®*?.

6% RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILKINSON SWORD Xtreme, Rn. 66: Dabei seien die
Wortbestandteile ,,RIGHT GUARD* und ,,sport* der Bildmarke sowie ,, WILKINSON SWORD* und ,,III* der
in Deutschland registrierten Wort-/Bildmarken nicht geeignet, um die Existenz des dominierenden Bestandteils
»XTREME® zu neutralisieren.

629 Xtreme, Rn. 83; XTREME, EuG T-286/03 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326;

630 Faber/Naber, Rn. 48: Ebenso wiirden sich die durch die Konsonanten ,,F* des Wortbestandteils ,,Faber* der
Bildmarke und ,,N* der in Spanien registrierten Wortmarke ,,Naber und desselben lautenden dominierenden
Wortbestandteils der auch in Spanien registrierten Wort-/Bildmarke erzeugten Laute klar voneinander
unterscheiden.

631 Faber/Naber, Rn. 50.

632 Turkish Power/ POWER, EuG T-34/04 v. 22.6.2005, Rn. 62.
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Als Nachfolge bestehe zwischen beiden Marken in ihrer Gesamtheit ,.keine bildliche,
begriffliche und klangliche Ahnlichkeit®, wie in Bezug auf Identitit der geschiitzten Waren,

eine Verwechslungsgefahr zu ablehnen sei.®**

11. Neutralisierung einer klanglichen und bildlichen Ahnlichkeit
durch bestehende Bedeutungsunterschiede
Eine beriicksichtigende klangliche und bildliche Ahnlichkeit zwischen den kollidierenden
Marken konne im Einzelfall ,,durch einen bestehenden Bedeutungsunterschied neutralisiert
werden®. Zu solcher Neutralisierung sei zu betreffen, dass entweder beide oder zumindest
eine der Marken in der Wahrnehmung der maf3geblichen Verkehrskreise eine ,,eindeutige und
bestimmte Bedeutung® enthalten, daraus diese Verkehrskreise konkrete Bedeutung ohne
weiteres verstehen konnten.®* Dabei sei unerheblich, dass die Marke ,kein Merkmal der
Waren* bezeichne, fiir die die Registrierung der fraglichen Marken vorgenommen worden sei,
weil dies die mallgebenden Verkehrskreise nicht daran hindere, die Bedeutung dieses
Zeichens ohne weiteres zu enthalten. Insbesondere sei der Umstand unerheblich, falls nicht
sicher sei, falls dieses Zeichen, weitergehende Zeichen aus Sicht der maBgebenden
Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe oder hitten. Namlich geniige
dies, so dass eine der fraglichen Marken eine solche Bedeutung habe, wihrend der anderen
Marke keine solche oder lediglich eine ganz andere Bedeutung habe, um eine klangliche

Ahnlichkeit zwischen diesen Marken im weiteren Schritt zu neutralisieren. %>

Beispielsweise komme eine solche eindeutige und bestimmte begriffliche Bedeutung der Wortmarke
»PICASSO“ zu. In ,begrifflicher Hinsicht® sei die Marke PICASSO den malBgeblichen
Verkehrskreisen als Name des beriihmten Malers [PABLO PICASSO)] spezifisch gut bekannt. Daher
konne die GM ,,PICARO* von hispanophonen Personen (bekanntlich als Bezeichnung einer Figur aus
der spanischen Literatur) verstanden werden, wéhrend dies fiir den {iberwiegenden nicht

hispanophonen Teil der maBgeblichen Verkehrskreise® , keinen begrifflichen® Inhalt habe.

Allerdings seien die Bedeutungsunterschiede zwischen den Marken PICASSO und PICARO
dadurch so beschaffen, damit sie die festgestellten bildlichen und klanglichen Ahnlichkeiten

neutralisieren wiirden.®’ Danach seien diese Marken hinsichtlich teilweiser Identitit und

%3 Turkish Power/ POWER, Rn. 72.

94 BASS/PASH, Rn. 54.

%33 ZIRH/SIR, Rn. 50.

836 http://de.wikipedia.org/wiki/Hispanophonie: ,,Hispanophonie ist die Bezeichnung fiir den spanischsprachigen
Raum.*

%7 PICARO/PICASSO, Rn. 58.
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teilweiser Ahnlichkeit der geschiitzten Waren nicht verwechselbar dhnlich®®.

Folglich seien diese Marken hinsichtlich teilweiser Identitit und teilweiser Ahnlichkeit der

geschiitzten Waren jedoch nicht verwechselbar dhnlich.**

Weiter ist keine eindeutige und bestimmte Bedeutung bei der Wortmarke ,,Mundicor®,

sondern lediglich eine bestimmte ,Aussagekraft“ zu betreffen, sogleich fiir die
mitgliedsstaatliche nationale (spanische) registrierte Marke ,,Mundicolor gelte. Hinsichtlich
teilweiser oder praktischer Identitdt der geschiitzten Waren wiirde zwischen diesen Marken
,kein solcher begrifflichen Unterschied” in den betroffenen Fillen nach dem Beitritt der
neuen Mitgliedsstaaten zur Europdischen Union, welcher die festgestellte starke bildliche und

42 Dass in einem Fall die durch die einander

klangliche Ahnlichkeit neutralisieren wiirde
gegeniiberstehenden Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen identisch oder
einander sehr dhnlich seien, sei dadurch weitere Hinsicht festgestellt worden:*** In Anbetracht
seien diese besprochenen Waren ,wegen ihrer starken klanglichen und bildlichen
Ahnlichkeiten #hnlich,” deshalb eine Verwechslungsgefahr durch die Wahrnehmung der

malgeblichen Verkehrskreise bestehe.

63 PICARO/PICASSO, Rn. 62.

39 BASS/PASH, Rn. 53.

40 BASS/PASH, Rn. 56.

641 ZIRH/SIR, Rn. 46.

42 MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 99.
3 MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 101.
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1il. Neutralisierung einer klanglichen und bildlichen Undhnlichkeit
mit einer starken begrifflichen Ahnlichkeit
Sonst umgekehrt konne eine klangliche und bildliche Undhnlichkeit im Rahmen einer

starken begrifflichen Ahnlichkeit neutralisiert werden.

Beispielsweise konnte die Wortmarke ,,CONFORFLEX“ und die in einem Mitgliedsstaat (Spanien)
bereits registrierte Wort/Bildmarke, deren priagender Bestandteil der Wortbestandteil ,,FLEX* sei,

sogar bestimmte bildliche und klangliche Abweichungen aufweisen.

Dies wiirden im Rahmen der starken begrifflichen Ahnlichkeit neutralisiert werden, damit

die Zeichen miteinander im Zusammenhang gebracht wiirden.***

Dariiber sei zu iiberlegen,
wie die mafigebenden Verkehrskreise die mit den Zeichen gekennzeichneten, identischen
Waren gar zwei verschiedenen Produktlinien, also doch demselben Unternehmen zuordnen
wiirden. Vor diesem Hintergrund bestehe zwischen diesen Marken eine mdgliche

Verwechslungsgefahr.

iv.  Neutralisierung einer bildlichen Unéhnlichkeit im Rahmen
einer klanglichen und begrifflichen Identitét
In Gemeinschaftsmarkenpraxis konne die klangliche und begriffliche Identitit eines
dominierenden Wortbestandteiles im Verhdltnis zu einer betreffenden GM auch eine

,,bildliche Unahnlichkeit neutralisieren:

So dass zum Beispiel eine klangliche und begriffliche Identitdt zwischen dem dominierenden
Wortbestandteil ,, MODELO* der Bildmarke die bildlichen Unterschiede zur in einem Mitgliedsstaat
(da in Portugal) registrierte Wort-/Bildmarke ,,Modelo* neutralisiere, um die bildlichen Unterschiede
die Gefahr einer Verwechslung nicht auszulassen.®” Gleiches wiirde zur Identitit der geschiitzten

Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bestehen. **

In dieser Rechtssache muss dagegen ,NEGRA® als ein dem beherrschenden Wort
,MODELO* beigefiigter Bestandteil angesehen werden. Das EuG hélt zum Vorbringen der
BK als Grundsatz entgegen,’’ weil die BK nicht der bildlichen Darstellung der Zeichen

Rechnung getragen habe, obwohl eine Verwechslungsgefahr nicht in allen Bereichen, d. h.

nach Bild, Klang oder Bedeutung stets bestehen muss.

4 CONFORFLEX/FLEX, Rn. 60.

5 NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 40.

64 NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 46.

7 NEGRA MODELO, EuG T-169/02 v. 15.2.2005 = wbl 2005: Grundsatz des EuG — Rs. Fifties, (Rn. 46);
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v.  Neutralisierung einer begrifflichen Ahnlichkeit auf Grund
bestehender klanglicher und bildlicher Unterschiede

In europdischer gerichtlicher Praxis kénne eine ,begriffliche Ahnlichkeit auf Grund
erheblicher und klanglicher Unterschiede damals neutralisiert werden, sofern der Grad der
Ahnlichkeit zwischen zwei Marken im Bereich der Bedeutung von geringerer Bedeutung sei,
was in diesem Anlassfall damals sei, dass sich das angesprochene Publikum im Kauf
deswegen bewegen wiirde, insbesondere den Namen der Marke zu sehen und auszusprechen,
weil dieses Publikum als maligebliche Verkehrskreise die geschiitzte Ware entweder nach
Sicht kaufen wiirden (z. B. in Supermirkten) oder miindlich bestelle (z. B. in Café).**®

Z. B.: Vor diesem Hintergrund seien die bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen der
Wortmarke ,,Hai und der in einem Mitgliedsstaat (da in Osterreich), parallel als GM registrierten
Bildmarke SHARK in der erheblichen Beziehung, weil diese Wortmarke deren Ahnlichkeit in der

begrifflichen Bedeutung, welche eine vorherige Ubersetzung voraussetze, dadurch neutralisieren

wiirde.**

In ,klanglicher Hinsicht“ besteht dabei keine Ahnlichkeit, ebenso wenig ,,in bildlicher

Hinsicht, wo die iéltere Marke das Bild eines Haifischs mit dem Wort ,,Shark® in

eigenwilliger Schreibweise darstellt.®

Darin besteht eine Ahnlichkeit lediglich ,,in begrifflicher Hinsicht“, wie daraus ausgegangen ist, dass
das englische Wort Shark ,,als Hai“ oder auf Grund der Darstellung eines Haifischs in der dlteren
(Bild-)Marke verstanden wird. Wie die Marke Hai eine Verballhornung des englischen Wortes ,,high*

sein kann, reicht jedoch nicht aus, die begriffliche Ahnlichkeit auszuschalten.

Allerdings kann eine bloe Bedeutungsihnlichkeit fiir sich noch keine Verwechslungsgefahr
begriinden, wenn die dltere Marke ,,keine besondere Geltung® im Verkehr hat und keine
verfremdenden Einzelfille aufweist. Hier nimmt die Verwechslungsgefahr mit hdherer
Kennzeichnungskraft zu, konnen auf ,hoher Kennzeichnungskraft“ auch zwei in ihrem
Sinngehalt {libereinstimmende Bilder eine Verwechslung herbeifithren. Marken mit hoher
Kennzeichnungskraft genieBen daher einen weitergehenden Schutz. Die Kennzeichnungskraft
einer Marke d. h. die Fihigkeit einer Marke im Zusammenhang mit den Waren als von einem
bestimmten Unternechmen zu bezeichnen, hdngt besonders davon ab, ob diese Waren
beschreibende Bestandteile enthalten. Die é&ltere Marke besteht aus einer besonderen

bildlichen Darstellung eines Haifisches, dessen Korperteile das Wort ,,SHARK® erkennen

% Hai/SHARK, Rn. 63.
% Hai/SHARK, Rn. 64.
9 yg]. SHARK, EuG T-33/03 v. 9.3.2005 = wbl 2005, 275.
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lassen. Diese Marke ist ,geeignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mit den
bezeichneten Waren (Kraftgetrinken) sollen insbesondere auf ,,jugendliche® angesprochen
werden, welche mit Marken bezeichneten Erzeugnisse vertraut sind. Diese Waren werden vor
allem in GroBmirkten feilgeboten, wo ,nach Sicht“ gekauft wird und ein Vergleich der
Bedeutungen der beiden Marken zuriicktritt. Hier besteht keine Verwechslungsgefahr
zwischen der dlteren Marke und der angemeldeten Marke. Allerdings seien die kollidierenden
Marken (insb. bei teilweiser Identitit und Ahnlichkeit der geschiitzten Waren) nicht darauf

verwechslungsgefdhrlich dhnlich.

vi. Neutralisierung einer klanglichen Ahnlichkeit auf Grund
bildlicher und begrifflicher Unterschiede
Praktisch konne in betroffenen Einzelfdllen ein bildlicher und begrifflicher Unterschied
besonders geartet sein, wonach diesen Unterschied eine ,klangliche Ahnlichkeit

neutralisiere.

Z. B.: Dabei konnten eine Bildmarke (als ,,CM*) und andere in einem Mitgliedsstaat (da in Spanien)
registrierte Wort-/Bildmarke (als CAPITAL MARKETS CM) im Verhéltnis bildlich und begrifflich

nicht, aber jedoch ,.klanglich dhnlich* sein.®!

Fir dieses Anlassfall erkannte das EuG unter Hinweis auf die genannten generellen
Erwigungen zu Recht: Da die dltere Marke in einem Mitgliedstaat eingetragen ist, ist auf die
Sichtweise der malgeblichen Verbraucher abzustiitzen. Dabei handelt es sich um einen
fachkundigen Kreis von Bank- oder Anwaltskunden, so dass die Verwechslungsgefahr fiir
einen sehr aufmerksamen und unterrichteten Verbraucher zu priifen ist. Wie die von den
Zeichen erfassten Dienstleistungen gleich war, hiangte der Erfolg der Klage vom Grad der
Ahnlichkeit der Zeichen ab. Ein bildlicher Vergleich ist die beherrschende Stellung der
Buchstaben C und M aufgezeigt, welche in beiden Marken aufscheinen wird. Der in der
dlteren Marke vorangestellte Ausdruck - CAPITAL MARKETS -  wird dadurch
abgeschwicht, dass der auf die ebenso von der Anmeldemarke geschiitzten Dienstleistungen
anspielt. Entscheidend ist also die unterschiedliche Darstellungsform der beiden Buchstaben
C und M, die einen unterschiedlichen Gesamteindruck vermittelt. Die beiden Zeichen sind
daher ,,bildlich unédhnlich®. In ,klanglicher Hinsicht*“ ist festzustellen, dass das Zeichen CM
mit dem wesentlichen Bestandteil des anderen Zeichens gleich ist. Daraus kann also noch

nicht auf die Ahnlichkeit der beiden Marken geschlossen werden [Matratzen] 62 Durch die

61 CM/CAPITAL MARKETS CM, EuG T-390/03 v. 11.5.2005, Rn. 66.
%2 MATRATZEN, Rn. 31.
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Beurteilung der Ahnlichkeit zweier Marken ist auf ihren Gesamteindruck abzustellen, wobei
besonders die unterschiedlichen und beherrschenden Bestandteile zu beriicksichtigen sind.
Eine Marke, welche mit einem Bestandteil einer anderen Marke ,,gleich® ist, ist ihr lediglich
damals ,dhnlich (?), sofern dieser Bestandteil in der zusammengesetzten Marke

653

beherrschend ist [Matratzen] Ebenso wird der beschreibende Bestandteil einer

zusammengesetzten Marke nicht als unterscheidungskréiftig oder beherrschend

6% Damit muss es auf eine klangliche Ahnlichkeit geschlossen werden.

angesehen
In ,,begriffliche Hinsicht“ umfasst ,,CM* den beherrschenden Bestandteil in beiden Marken,
wihrend ,,CAPITAL MARKETS nur als Hinweis auf die erbrachten Dienstleistungen
verstanden werden kann.®> Dieser Begriff kann also dennoch zum beherrschenden
Bestandteil ,,in begrifflicher Hinsicht” werden, deshalb zum Kenntnis des Ausdrucks die
Marken ,,begrifflicher Unterschied” aufscheinen und bei Umnkenntnis ,keine Gleichheit®
wahrgenommen werden kann, weil keine der beiden Marken fiir sich ,,einen Sinn“ hat. CM
»als Bestandteil* der dlteren Marke hat dadurch ,keine eigene Bedeutung“, was ihm durch
den Bestandteil ,,capital markets* verlichen wird. Dies ist auch nicht ausgeschlossen, wenn
die Verkehrskreise eine Verbindung mit der Kldgerin herstellen und ,,CM* die Abkiirzung des
Namens der Kldgerin [Caja de Ahorros de Murcia] darin bedeutet. Daraus ergibt sich, dass
keine begriffliche Ahnlichkeit zwischen den beiden Zeichen besteht, genauso wenig wie eine
bildliche Verwechslungsgefahr festgestellt werden konnte. Dagegen wird die klangliche
Ahnlichkeit durch die bildlichen und begrifflichen Unterschiede iiberlagert.

4. Bezugsgebiet im Falle der Verwechslungsgefahr
Allerdings kann die Ahnlichkeit zweier Marken sich in Ubereinstimmung mit Klanglichen,
Begrifflichen oder (Schrift-)Bildlichen im Verhéltnis zur fraglichen Marke ergeben, wobei
diese Kriterien nicht kumulativ vorgelegt werden miissen. Freilich ist zu kldren, auf welchen
Empfingerhorizont zur Wahrnehmung und ggf. den Vergleich der Zeichen gestiitzt ist. Zum

einen ist es auch fraglich:

In welchen Bezugsgebiet wird Verwechslungsgefahr
stattgefunden und wo muss die begriindende Zeichenédhnlichkeit im begrifflichen Sinn
vorliegen? Je den Empfingerhorizont betreffe, sei ein europdischer Konsumenterbegriff

zugrunde zu legen, jeweils bezogen ein bestimmtes Territorium, in dem sich

3 MATRATZEN, Rn. 33;

5% BUDMEN, Rn. 53; CHUFAFIT, Rn. 51;

85 CM Capital Markets Holding, EuG T-390/03 v.11.5.2005 = wbl 2005, 374.
636 Miihlendahl/Ohlgart, §5, Rn. 26.
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Verwechslungsgefahr aufscheint oder bestehen muss. Der Europdische Gesetzgeber hat in
dem Art. 8 Abs. 1 lit. b konkreten Ausdruck dariiber besagt, wonach ,,(...) fiir das Publikum
die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die &ltere Marke Schutz

genieft.

Zunéchst hat der EuGH regelmiBig auf den verstindigen Verbraucher gestiitzt, welcher ein
normales Mall an  Aufmerksamkeit aufbringt, ebenso dies der fiir das
Gemeinschaftsmarkenrechts geltende MaBstab sein sollte. Jedenfalls ist zusitzlich der in
Betracht eintretende Adressatenkreis zu bestimmen.®’ Hinsichtlich des Bezugsgebietes, in
welchem Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, konnen sich vor allem wegen der
Sprachenvielfalt innerhalb der Europdischen Union problematische Frage ergeben:
Beispielsweise konnen zwei Worte in der einen Sprache sehr unterschiedlich, in der anderen
also sehr dhnlich klingen. Daher kann auch die Bedeutung desselben Wortes so variieren, dass
sich lediglich in einer Sprache Uberschneidungen ergeben. Im Einklang mit dem Art. 8 Abs. 1
lit. b muss die Verwechslungsgefahr in dem jeweiligen (neuen) Mitgliedsstaat gegeben sein,
falls es sich bei der &dlteren Marke um eine nationale Marke handelt. Insoweit scheint eine
prinzipielle Beschrankung auf die Aussprache oder Bedeutung der fraglichen Zeichen in der
jeweiligen Staatssprache angesichts der vorhandenen Fremdsprachkenntnisse nicht
sachgerecht auf. Zum Beispiel kann, insoweit es um die klangliche Verwechslungsgefahr
handelt (insb. bei englischsprachigen Begriffen), welche in manchen Branchen vorherrschen,
héufig sowohl von der mitgliedsstaatlichen sprachlichen als auch von der englischen oder
auch nur von dieser Aussprache ausgegangen werden, wéhrend bei weniger bekannten
Sprachen die mitgliedsstaatliche sprachliche Aussprache ganz im Vordergrund steht.
Jedenfalls sollten der Adressatenkreis in dem erforderlichen erweiterten Mitgliedsstaat und

dessen zu erwartender Kenntnisstand entscheidend sein.

Solange es sich bei der dlteren Marke ebenfalls um eine Gemeinschaftsmarke handelt, stellt
sich in der weiteren Frage:*>® Ob reicht dies zur Begriindung der Verwechslungsgefahr nach
Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO aus, im Falle dass die Zeichendhnlichkeit nur in einem
Mitgliedsstaat oder nur in einem kleineren Gebiet generell als iiblich ausscheidet? Als

Beantwortung auf diese Frage ist zu beriicksichtigen, dass die GM eine gleichwertige

%7 Dagegen ist in Art. 7 Abs. 1 Lit. ¢ auch #hnliche Voraussetzung vorgesehen: ,,Marken, die ausschlieBlich aus
Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung ... der Menge, ... des Wertes, .... dienen
konnen®. Miihlendahl/Ohlgart, §5, Rn. 26: ,,So werden bei teueren Spezialwaren andere Malistébe gelten als bei
Waren anderen des Massenkonsums.

658 Miihlendahl/Ohlgart, §5, Rn. 28.
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Moglichkeiten zum nationalen dlteren Markenschutz darstellen muss und auf ldngere Sicht
ebenfalls geeignet sein muss, an die Stelle nationaler Markeneintragungen zu treten. Dies
kann also fiir den Markeninhaber nur damals einen sinnvoll Auswahl sein, insofern der
Schutzumfang der GM gegeniiber anderen Gemeinschaftsmarken im Vergleich zu
demjenigen nationaler Marken nicht kleiner ist. Wenn sich die Wirkung der GM auf das
gesamte (erweiterte) Europdische Gemeinschaftsgebiet erstreckt, darf diese direkt nirgendwo
absoluten  Eintragungshindernissen =~ begegnen, = wihrend  fiir die  relativen
Eintragungshindernisse nichts etwas anderes gelten kann. Dies bedeutet, dass prinzipiell von
einem einheitlichen, europdischen Begriff der beteiligten Verkehrskreise d. h. des Publikums
im Sinne des Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO einzutreten ist, dass also zur Priifung der
Verwechslungsgefahr jeweils in klanglicher und sowohl in begrifflicher Hinsicht die
Unterschiede was nach Mitgliedsstaat oder besser Sprachraum durchschlagen. Das Vorliegen
der Verwechslungsgefahr reicht in nur einem Sprachraum aus, insbesondere regionale
Dialekte jedoch auBler Betracht bleiben miissen. Ebenso wére eine Parallele zum Begriff der
,hur ortlichen Bedeutung® denkbar, wie der Europdische Gesetzgeber diese vorgeschrieben

hat, um in Gemeinschaftsmarkenpraxis zu verwenden.

5. AusschlieBliches zwingendes Verbietungsrecht aus der erstreckten GM:
, Verwechslungsgefahr
Nach der zwingenden Bestimmung des vorgeschriebenen Artikels 9 Abs. 1 GMVO gewéhrt
die GM ihrem Inhaber ein ,ausschlieBliches Recht™: Zuerst ist ausschlieBlich ithm zu
verbieten, im Falle eines betreffenden mit der GM identischen Zeichens fiir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, welche mit denjenigen identisch sind, fiir die sie eingetragen
ist. Dieses Recht ermdglicht dem Inhaber weiter, Dritten zu verbieten, ohne seine
Zustimmung im geschéftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, sofern ,,wegen der
Ahnlichkeit oder Identitit des betreffenden Zeichens mit der GM und der Identitit oder
Ahnlichkeit der durch die GM und das Zeichen enthalten Waren oder Dienstleistungen fiir das
Publikum die mogliche Verwechslungsgefahrrisiko besteht werden kann. Die mindestens
Verwechslungsgefahr ist eingeschlossen, falls das Zeichen in Bezug auf die Marken
gedanklich in Verbindung gebracht wird®. Im dritten Schritt hat der Europiische
Gesetzgeber noch einen Verbietungsgrund vorgesehen, im Falle eines mit der GM identischen
oder ihr dhnlichen Zeichens fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, insofern diese in

der Gemeinschaft ,,bekannt* ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft

9 Art. 9 Abs. 1 Lit. b GMVO.
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oder die Wertschidtzung der erstreckten GM ohne rechtfertigen Grund in unlauterer Weise

ausnutzt oder beeintrdchtigt.

z. B. Die Wahrscheinlichkeit einer unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschiatzung der Marke
,,CITIBANK* ist durch die Anmeldemarke CITI nach Art. 8 Abs. 5 der GMVO als relativer
Eintragungshindernisgrund zu betreffen, welche entsprechenden Eindruck verursachen kann, dass die
Streithelferin mit dem Kliger verbunden ist, was die Vermarktung der von der Anmeldemarke

erfassten Dienstleistungen erleichtern kann®®.

Dies kann in Beriicksichtigung ankommen, dass das Zeichen auf die Waren oder deren
Aufmachung anzubringen, unter dem Zeichen Waren auf dem gemeinsamen Markt
anzubieten, in den Verkehr zu bringen, insbesondere Waren unter dem Zeichen einzufiihren
oder auszufiihren, sogleich das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Werbung zu

benutzen.

Die Entscheidungen iiber die Giiltigkeit und die Verletzung der GM miissen sich wirksam auf
das gesamte Gebiet der Gemeinschaft, obwohl ihres Verfahren vom nationalen Gericht in
einem Mitgliedsstaat abgefolgt ist, sogleich auf dem Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten
erstrecken, wo nur so widerspriichliche Entscheidungen der Gerichte und des
Harmonisierungsamtes und eine Beeintrdchtigung des einheitlichen Charakters der GM
vermieden werden konnen. Die Durchsetzung der GM ,,als Verbietungsrecht ist europaweit
ebenfalls fiir die erstreckte Gemeinschaftsmarke erreichbar. Dabei ldsst es dem
Schutzrechtsinhaber prinzipiell iiberlassen, welche Verletzungshandlungen und mit welcher
territorialen erstreckten Wirkung auf die neuen Mitgliedsstaaten dieser Inhaber das verfolgen

1.%" Wenn das Verbietungsrecht in Bezug auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke

wil
nicht in einem bestimmten Mitgliedsstaat eingeschrankt wird, sondern ein auf das gesamte
Gebiet der EU umfassendes Unterlassungsgebot begehrt, so ist im Falle einer Verletzung der
GM nur in einem Mitgliedsstaat von den neuen Mitgliedsstaaten das gerichtliche Verbot fiir

die gesamte erweiterte Gemeinschaft zu erlassen.

Art. 9 Abs. 1 lit. b der GMVO ist im Rahmen der Grundsitze des EuGH auch im nationalen
Urteilen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wihrend des Verletzungsprozesses nach

der GMVO ebenfalls ,,unmittelbar anzuwenden. Fiir den Begriff der Verwechslungsgefahr

60 Citibank, EuG T-181/05 v. 16.4.2008 = wbl 2008, 383.
661 [ eitsétze, OBI 2006, 215.
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gilt gemeinschaftsweit ein einheitlicher Mafistab: Danach ist die Verwechslungsgefahr unter
Beriicksichtigung aller Umstinde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, daher auf den
Gesamteindruck gestiitzt wird. Insbesondere sind die Elemente zu beriicksichtigen, welche die
Marke und das sie nach der Behauptung des Klédgers verletzende Zeichen unterscheiden und
dominieren. Darauf kommt es entscheidend an, wie die Marke und das Zeichen auf den
Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirken. Allerdings
nimmt der Durchschnittsverbraucher eine Marke bzw. ein Zeichen ,,als Ganzes* wahr und
achtet nicht auf die Einzelheiten. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist oft auf einen
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbraucher der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen abzustellen. Dabei ist auch zu berticksichtigen,
dass die beiden Zeichen regelméfig nicht parallel wahrgenommen werden, und dass der Grad
der Aufmerksamkeit von der Art der Ware oder Dienstleistung abhidngt (z. B. fiir

662 Im Fall, dass die beiden betreffenden Waren moglicherweise verwechselbar

Formmarken)
dhnlich seien, sind die nationale Gemeinschaftsmarkengerichte fiir alle Klagen wegen
Verletzung, aber nur ,falls das nationale Recht dies zuldsst , wegen drohender Verletzung
einer GM ausschlieBlich zustindig®®. Die neuen Mitgliedsstaaten miissen dafiir erste und
zweite Instanz Gerichte nach dem Beitritt zur Europiischen Union benennen®®. Zum
markenrechtlichen Schutz besteht weiter die Moglichkeit, dass gegen Entscheidungen der
Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz iiber Klagen und Widerklagen nach Artikel 96,
weitergehende die Berufung bei den Gemeinschaftsmarkengerichten zweiter Instanz
stattgefunden wird®®. Abhingig von der Sache selbst muss der RevRek erfolglos bleiben.
Den Einwendungen der Beklagten gegen die Fassung des Unterlassungsgebots wird mit einer
Spruchfassung Beriicksichtigung getragen, welche dem deutlich erkennbaren Willen der
Klagerin entspricht. Nach dem Erachten von Meister haben die Gemeinschaftsmarkengerichte
im nationalen Umfang die Befugnis, Gemeinschaftsmarken fiir nichtig zu erkldren,’*® weil

das betreffende Wort eine Herstellungsmethode beschreibe. Angesichts ist dies in einem

Beispielsfall der vorgestellten Empirie zuzustimmen.®®’

Folglich ist der Schutz einer bekannten GM in dem ,,unmittelbar* anwendbaren Art. 9 Abs. 1
lit. ¢ der GMVO geregelt und bei den Gemeinschaftsmarkengerichten auf die Verletzung

2 1 eitsdtze, OB1 2005, 71.

53 Art. 96 GMVO.

4 Art. 95 GMVO.

5 Art. 105 GMVO.

%6 Art. 96 und Art. 100 GMVO.
7 Meister, WRP 2001, 226.
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einer bekannten GM angewendet werden. Nach der Auslegung des EuGH ist Art. 9 Abs. 2 lit.
¢ der GMVO wegen der erforderlichen Benutzung der Marke im geschéftlichen Verkehr auch
auf dem erweiterten Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten vorausgesetzt, wonach eine
Verbringung der Waren in die Gemeinschaft zwecks Inverkehrsbringens erfolge®®. Ebenso
gilt der Schutz einer bekannten Marken im Ahnlichkeitsbereich der Waren und
Dienstleistungen, damit also keine Verwechslungsgefahr vorausgesetzt wird. Jedoch miissen
die einander gegeniiberstechenden Zeichen einander gleich oder dhnlich sein, weil es in
Besondererweise lediglich dadurch zu einer Rufausbeutung, Rufbeeintrichtigung oder
Verwdsserung der bekannten Marke kommen kann. Namlich setzt der Schutz der bekannten
Marke neben der Ahnlichkeit der Zeichen voraus, dass die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder Wertschitzung der Marke ,,ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausniitzt™. Demgemd3 muss es besondere Umsténde vorliegen, aus denen

sich die Unlauterkeit eintritt.

Fiir die Behauptung- und Beweislast gilt ganz generell, dass prinzipiell nicht der Angegriffene
seine Zeichenwahl zu rechtfertigen hat, sondern der Anspruchsteller die objektiven
gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen darlegen und beweisen muss. Gleiches wird die
Unlauterkeit sowie bei identischer Verwendung des bekannten Kennzeichens fiir eine nicht
gleichartige Ware oder Dienstleistung oft zu vermuten sein, liegt es ebenso bei der
Verwendung eines dem bekannten Zeichen dhnlichen Zeichens fiir eine identische Ware nahe,
unlautere Motive zu vermuten, wo die Moglichkeit einer Rufausbeutung auf der Hand liegt.
Zum Behauptungs- und Beweislast des Beklagten spricht auch, dass Art. 9 Abs. 1 lit. ¢
GMVO ausdriicklich von einer Ausnutzung oder Beeintrdchtigung ,,ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise* aussagen. Das zuldsst den Schluss, wonach Rufausbeutung,
Rufbeeintrachtigung und Verwisserung bekannter Marken prinzipiell die Rechtswidrigkeit
indizieren und daneben diese lediglich entfillt, sofern der Beklagte besondere Umstinde

geltend macht, welche sein Verhalten rechtfertigen®®.

Dagegen hat das Gemeinschaftsmarkengericht das Verbot der Verwendung des Zeichens

nicht auf Verwechslungsgefahr gemif3 Art. 9 Abs. 1 lit. b der GMVO, sondern auf ,,unlautere

Ausnutzung des Rufs“ einer bekannten Marke im Sinne Art. 9 Abs. 1 lit. ¢ GMVO gestiitzt
und sich dafiir beruft, wonach der Schutz der bekannten Marke auch im Ahnlichkeitsbereich

der Waren oder Dienstleistungen gelte. Nach einer Ansicht sei nur erstreckende Auslegung

8 hB1 2006, 110.
9 OB12006, 117.
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lediglich im Fall einer Zeichenihnlichkeit sinnvoll sei, weil aus der Ahnlichkeit der Marken
noch nicht zwingend die Verwechslungsgefahr folge®”®. Zum Fall, dass nicht nur die einander
gegeniiberstehenden Zeichen, sondern auch die Waren gleich sind, bezeichnet also die
erstreckende Anwendung des Art. 9 Abs. 1 lit. ¢ GMVO keinen Sinn, weil bei der sog.
,Doppelidentitit der Schutz absolut ist, deshalb die Verwechslungsgefahr vermutet wird.
Ebenso im Falle der Identitit zwischen der bekannten Marke und dem jiingeren Zeichen,
welches fiir eine dhnliche Ware eingetragen ist, kann in Einklang mit aller Regel ebenso die
Verwechslungsgefahr vorliegen werden. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird
sicher auf den Bekanntheitsgrad der Marke auf dem gemeinsamen Markt, den
Ahnlichkeitsgrad zwischen der Marke und dem Zeichen sowie den Grad der Gleichartigkeit
zwischen den somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch ein bewegliches
System abgestellt. Allerdings ist der wichtigste Anwendungsfall des Schutzes der bekannten
Marke ebenso im Ahnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen sowohl der Schutz
einer bekannten Marke gegen Assoziationsgefahr. Es geniige, dass der Ahnlichkeitsgrad
zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen bewirkt, so dass die beteiligten
Verkehrsreise sowie nach dem Beitritt aus den neuen mitgliedsstaatlichen Verkehrskreise als
Verbraucher das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verkniipfen. Wahrend der
Verwendung eines dem bekannten Zeichen &hnlichen Zeichens fiir eine identische Ware liegt
es nahe, ,unlautere Motive* zu vermuten, wo die Moglichkeit einer Rufausbeutung in
Besondererweise liegt. In Rahmen meines Resiimees kann ich z. B. hinsichtlich einer
beschriebenen angemeldeten (oder bereits eingetragenen) GM als geografische
Herkunftsangabe sagen, dass die betreffende geografische Herkunftsangabe nur einen
gemeinschaftskollektiven Goodwill verkérpern kann, welcher allen berechtigten Unternehmen
ermoglicht werden. Jedoch entsteht ein Goodwill erst durch individuelle oder kollektive
gewerbliche Dienstleistung. Die Benutzung dieses Ausdrucks im Zusammenhang mit
geografischen Angaben konnte dann zu dem unzutreffenden Ergebnis fiihren, eine
geografische Herkunftsangabe im Gemeinschaftsrechtsinn liege erst vor, insofern darunter ein
gewisser Goodwill aufgebaut wurde. In diesem Weg strebt in der Tat die HABM- Praxis in
der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO.

Meine Meinung nach ist, dass das EuG mit dem europdischen Neutralisierungsbegriff einen
Begriffsterminus erreichen hat, welcher in der Spruchpraxis des nationalen Gerichts von

einem (neuen) Mitgliedsstaat bislang nicht verwendet wurde. Der nationale BGH

70 Helmuth Gamerith, OB1 2006, 183.
237



unterscheidet sich den Inhalt der ,Neutralisierungsdoktrin® des EuG erheblich von den
bislang entsprechenden zeitgemafen Grundsitzen der ,,Sinngehaltslehre®. Gewohnlich kommt
es in der Rechtsprechung des nationalen (auch neuen) mitgliedsstaatlichen BGH zur
Beurteilung der Markendhnlichkeit prinzipiell darauf an, ob die sich gegeniiberstehenden
Marken durch die Wechselwirkungslehre, worauf ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren im Rahmen eines ,hoheren Grades der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine
erhohte Kennzeichnungskraft der dlteren Marke ausgeglichen werden konne* und umgekehrt,
nach ihrem Gesamteindruck von den beteiligten Verkehrskreisen ,,als dhnlich* beriicksichtigt
wiirden, wodurch eine Markendhnlichkeit ,,in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher
Hinsicht vorliegen und regelmiBig die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht
ausreichen wiirde. Vom BGH kénne eine Ahnlichkeit in Klang oder Bild zu bestitigende
Verwechslungsgefahr nur ausnahmsweise ausscheiden, wenn dem einen oder auch beiden
Zeichen ein deutlich erkennbarer eindeutiger Sinngehalt ergibt, womit einen die Zeichen
unterscheidenden, ohne weiteres erkennbaren, konkreten Begriffsinhalt voraussetze. Fraglich
ist es nach der Ansicht von deutschem Autor Felchner,®’' ob die dargestellten Grundsitze des
EuG im Sinne der neutralisierte Einzelfille oder den Beginn einer neuen Entwicklung
darstellen und moglicherweise vom nationalen BGH auch in neuen Mitgliedsstaaten
ibernommen werden sollte. Entscheidend wird dabei sein, wie sich der EuGH zur
Neutralisierungsdoktrin des EuG behandelt wird. Dazu wird er in den zum Beispiel
Rechtsprechung PICARO/PICASSO und ZIRH/SIR Kkiirzlich entsprechende prinzipielle
Moglichkeit vorstellen.

Die Beurteilung bei der PICARO/PICASSO ist daher unter zwei Gesichtspunkten mit gro3em
Interesse abzuwarten: Zuerst wird der EuGH im Generellen die Frage zu auslegen haben, ob
die Neutralisierungsdoktrin des EuG in der Rechtsprechung PICARO/PICASSO mit seinen
anwendbaren ,generelle Grundsdtzen“ in der nationalen Rechtsprechung der neuen
Mitgliedsstaaten der Europdischen Union auch zu passend ist. Nach der Auslegung des EuGH
konne ein geringer Grad der Ahnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen im Rahmen eines hohen Grades der Ahnlichkeit zwischen den Marken
ausgeglichen werden und umgekehrt, und dadurch die Kennzeichnungskraft der é&lteren
Marke in der Gestaltung zu beriicksichtigen sei, wonach die Verwechslungsgefahr prinzipiell
,umso grofer sei, je hoher die Kennzeichnungskraft der dlteren Marke sei. In anderer Seite

sei die Ahnlichkeit von Wortzeichen anhand ihres Klangs, ihres Schriftbilds und ihres

7! Felchner, MarkenR 2005, 385.
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Sinngehalts zu ermitteln, wo regelmiBig die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht
ausreichen wiirde. SchlieBlich widersprechen beiden Grundsitzen die in der Rechtsprechung
PICARO/PICASSO dargestellten Grundsétze der Neutralisierungslehre. Wie schon dargestellt
sind, kommt das EuG in der Rechtsprechung zum Schluss: Trotz teilweiser Warenidentitdt
und grofler Kennzeichnungskraft der Marke PICASSO (wie bildlicher und geringer
klanglicher Ahnlichkeit), lediglich deswegen keine Verwechslungsgefahr zwischen den
kollidierenden Marken PICASSO und PICARO bestehen wiirde, sei die Marke PICASSO den
maflgeblichen Verkehrskreisen als Name des beriihmten Malers besonders gut bekannt und
seien die Bedeutungsunterschiede zwischen den Marken PICASSO und PICARO dahin
besonders beschaffen, damit sie die festgestellten bildlichen und klanglichen Ahnlichkeiten

neutralisieren wurden.

In anderer Seite haben der EuGH, beziiglich der Neutralisierungsdoktrin des EuG in der
Rechtsprechung PICARO/PICASSO bestitigen sollte, in Folgenden zu auslegen: Die
Neutralisierungsdoktrin findet lediglich damals Anwendung, insofern es um Marken
Beriihmter auf dem erweiterten Hoheitsgebiete der Europdischen Union aufscheint. Wie die
Rechtsprechung des EuG in der Rechtssachverhalt PICARO/PICASSO =zeigt, wire die
bildliche und klangliche Ahnlichkeit im Umkehrschluss nicht neutralisiert worden, sofern der

Maler PICASSO nicht beriihmt wére, deshalb in diesen Beispielsfiallen eine

Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken ganz offensichtlich zu bestitigen gewesen
wire. Wenn beispielsweise die Beriihmtheit von PABLO PICASSO hitte, womit die
Kennzeichnungskraft, der Marke PICASSO ,,mehr geschadet als geniitzt”, wiirde in diesem
Fall die Neutralisierungsdoktrin dafiir fithren, wonach jede noch so dhnliche Marke vor dem
Hintergrund der genannten Grundsétze sofort aus dem Kollisionsbereich der Marke PICASSO
ausscheiden wiirde. Durch die Neutralisierungsdoktrin wiirde der Markenschutz beriihmter
Personlichkeiten als Nachfolge auf ein Minimum, bzw. eine Kollision mit identischen
Marken, in der erweiterten Europédischen Union vermeidet werden. Dazu gibt es aus der Sicht

von dem Autor Felchner keine nachvollziehbaren und rechtfertigenden Griinde.

Nach seiner Ansicht ist grundsitzlich festzuhalten, dass das EuG mit seiner
Neutralisierungsdoktrin  im  Generellen zu sachgerechten Resultate gelangt. Der
Neutralisierungsbegriff bietet ihm die Moglichkeit, eine deutliche Aussage dadurch zu
betreffen, welche Bedingungen im Sinne Bild, Klang und Bedeutung zur umfassenden

Beurteilung des Einzelfalls maBgeblich sind, um eine bestehende Ahnlichkeit oder
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Unihnlichkeit zu begriinden. Soweit die dargestellten besprochenen Grundsitzen des EuG
Bestand haben werden und ebenfalls vom BGH in der neuen Mitgliedsstaaten seit dem
Beitritt tibernommen werden, wird folglich vom EuGH abhéngen, so dass die kiirzlich zu

erscheinender Rechtsprechung des EuGH mit groflem Interesse zu verfolgen ist.

SchlieBlich verleiht die Registrierung vom HABM einer erstreckten GM ihrem Inhaber das
Gemeinschaftsmarkenrecht, Dritten die Benutzung eines identischen oder verwechselbar
dhnlichen Zeichens im Zusammenhang mit den von der eingetragenen Marke enthalten oder
diesen #hnlichen Produkten im Rahmen der Unterlassungsklage vor dem nationalen

Gemeinschaftsmarkengericht zu untersagen®’

. Der Wortlaut ,,ohne rechtfertigende Griinde in
unlauterer Weise“ in Art. 9 Abs. 1 lit. ¢ GMVO besagt dazu, dem Beklagten die
Behauptungs- und Beweislast dadurch aufzuerlegen, wobei besondere Umstdnde sein

Verhalten rechtfertigen.

6. Zusammenfassung der Ergebnisse

In Rahmen meines Resiimees kann ich z. B. hinsichtlich einer beschriebenen angemeldeten
(oder bereits eingetragenen) GM als geografische Herkunftsangabe sagen, dass die
betreffende geografische Herkunftsangabe nur einen gemeinschaftskollektiven Goodwill
verkorpern kann, welcher allen berechtigten Unternehmen ermoglicht werden. Jedoch entsteht
ein Goodwill erst durch individuelle oder kollektive gewerbliche Dienstleistung. Die
Benutzung dieses Ausdrucks im Zusammenhang mit geografischen Angaben konnte dann zu
dem unzutreffenden Ergebnis fiihren, eine geografische Herkunftsangabe im
Gemeinschaftsrechtsinn liege erst vor, insofern darunter ein gewisser Goodwill aufgebaut
wurde. In diesem Weg strebt in der Tat die HABM- Praxis in der Anwendung von Art. 7 Abs.
1 lit. c GMVO.

Meine Meinung nach ist, dass das EuG mit dem europdischen Neutralisierungsbegriff einen
Begriffsterminus erreichen hat, welcher in der Spruchpraxis des nationalen Gerichts von
einem (neuen) Mitgliedsstaat bislang nicht verwendet wurde. Der nationale BGH
unterscheidet sich den Inhalt der ,Neutralisierungsdoktrin® des EuG erheblich von den
bislang entsprechenden zeitgemafen Grundsitzen der ,,Sinngehaltslehre®. Gewohnlich kommt
es in der Rechtsprechung des nationalen (auch neuen) mitgliedsstaatlichen BGH zur

Beurteilung der Markendhnlichkeit prinzipiell darauf an, ob die sich gegeniiberstehenden

72 Art. 9 GMVO.
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Marken durch die Wechselwirkungslehre, worauf ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der
Waren im Rahmen eines ,hoheren Grades der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine
erhohte Kennzeichnungskraft der dlteren Marke ausgeglichen werden konne* und umgekehrt,
nach ihrem Gesamteindruck von den beteiligten Verkehrskreisen ,,als dhnlich beriicksichtigt
wiirden, wodurch eine Markendhnlichkeit ,,in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher
Hinsicht vorliegen und regelmiBig die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht
ausreichen wiirde. Vom BGH kénne eine Ahnlichkeit in Klang oder Bild zu bestitigende
Verwechslungsgefahr nur ausnahmsweise ausscheiden, wenn dem einen oder auch beiden
Zeichen ein deutlich erkennbarer eindeutiger Sinngehalt ergibt, womit einen die Zeichen
unterscheidenden, ohne weiteres erkennbaren, konkreten Begriffsinhalt voraussetze. Fraglich
ist es nach der Ansicht von deutschem Autor Felchner,’” ob die dargestellten Grundsitze des
EuG im Sinne der neutralisierte Einzelfille oder den Beginn einer neuen Entwicklung
darstellen und moglicherweise vom nationalen BGH auch in neuen Mitgliedsstaaten
ibernommen werden sollte. Entscheidend wird dabei sein, wie sich der EuGH zur
Neutralisierungsdoktrin des EuG behandelt wird. Dazu wird er in den zum Beispiel
Rechtsprechung PICARO/PICASSO und ZIRH/SIR Xkiirzlich entsprechende prinzipielle
Moglichkeit vorstellen.

Die Beurteilung bei der PICARO/PICASSO ist daher unter zwei Gesichtspunkten mit gro3em
Interesse abzuwarten: Zuerst wird der EuGH im Generellen die Frage zu auslegen haben, ob
die Neutralisierungsdoktrin des EuG in der Rechtsprechung PICARO/PICASSO mit seinen
anwendbaren ,generelle Grundsdtzen“ in der nationalen Rechtsprechung der neuen
Mitgliedsstaaten der Europdischen Union auch zu passend ist. Nach der Auslegung des EuGH
konne ein geringer Grad der Ahnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen im Rahmen eines hohen Grades der Ahnlichkeit zwischen den Marken
ausgeglichen werden und umgekehrt, und dadurch die Kennzeichnungskraft der é&lteren
Marke in der Gestaltung zu beriicksichtigen sei, wonach die Verwechslungsgefahr prinzipiell
,umso grofer sei, je hoher die Kennzeichnungskraft der dlteren Marke sei. In anderer Seite
sei die Ahnlichkeit von Wortzeichen anhand ihres Klangs, ihres Schriftbilds und ihres
Sinngehalts zu ermitteln, wo regelmiBig die hinreichende Ubereinstimmung in einer Hinsicht
ausreichen wiirde. SchlieBlich widersprechen beiden Grundséitzen die in der Rechtsprechung
PICARO/PICASSO dargestellten Grundsétze der Neutralisierungslehre. Wie schon dargestellt

sind, kommt das EuG in der Rechtsprechung zum Schluss: Trotz teilweiser Warenidentitdt

673 Felchner, MarkenR 2005, 385.
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und grofler Kennzeichnungskraft der Marke PICASSO (wie bildlicher und geringer
klanglicher Ahnlichkeit), lediglich deswegen keine Verwechslungsgefahr zwischen den
kollidierenden Marken PICASSO und PICARO bestehen wiirde, sei die Marke PICASSO den
maflgeblichen Verkehrskreisen als Name des beriihmten Malers besonders gut bekannt und
seien die Bedeutungsunterschiede zwischen den Marken PICASSO und PICARO dahin
besonders beschaffen, damit sie die festgestellten bildlichen und klanglichen Ahnlichkeiten

neutralisieren wurden.

In anderer Seite haben der EuGH, beziiglich der Neutralisierungsdoktrin des EuG in der
Rechtsprechung PICARO/PICASSO Dbestdtigen sollte, in Folgenden zu auslegen: Die
Neutralisierungsdoktrin findet lediglich damals Anwendung, insofern es um Marken
Beriihmter auf dem erweiterten Hoheitsgebiete der Europdischen Union erscheint. Wie die
Rechtsprechung des EuG in der Rechtssachverhalt PICARO/PICASSO =zeigt, wire die
bildliche und klangliche Ahnlichkeit im Umkehrschluss nicht neutralisiert worden, sofern der

Maler PICASSO nicht beriihmt wére, deshalb in diesen Beispielsfiallen eine

Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken ganz offensichtlich zu bestitigen gewesen
wire.Wenn beispielsweise die Berithmtheit von PABLO PICASSO hitte, womit die
Kennzeichnungskraft, der Marke PICASSO ,,mehr geschadet als geniitzt“, wiirde in diesem
Fall die Neutralisierungsdoktrin dafiir fithren, wonach jede noch so dhnliche Marke vor dem
Hintergrund der genannten Grundsétze sofort aus dem Kollisionsbereich der Marke PICASSO
ausscheiden wiirde. Durch die Neutralisierungsdoktrin wiirde der Markenschutz beriihmter
Personlichkeiten als Nachfolge auf ein Minimum, bzw. eine Kollision mit identischen
Marken, in der erweiterten Europédischen Union vermeidet werden. Dazu gibt es aus der Sicht

von dem Autor Felchner keine nachvollziehbaren und rechtfertigenden Griinde.

Nach seiner Ansicht ist grundsitzlich festzuhalten, dass das EuG mit seiner
Neutralisierungsdoktrin  im  Generellen zu sachgerechten Resultate gelangt. Der
Neutralisierungsbegriff bietet ihm die Moglichkeit, eine deutliche Aussage dadurch zu
betreffen, welche Bedingungen im Sinne Bild, Klang und Bedeutung zur umfassenden
Beurteilung des Einzelfalls mafBgeblich sind, um eine bestehende Ahnlichkeit oder
Unédhnlichkeit zu begriinden. Soweit die dargestellten besprochenen Grundsitzen des EuG
Bestand haben werden und ebenfalls vom BGH in der neuen Mitgliedsstaaten seit dem
Beitritt iibernommen werden, wird folglich vom EuGH abhéngen, so dass die kiirzlich zu

erscheinender Rechtsprechung des EuGH mit groBem Interesse zu verfolgen ist.
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SchlieBlich verleiht die Registrierung vom HABM einer erstreckten GM ihrem Inhaber das
Gemeinschaftsmarkenrecht, Dritten die Benutzung eines identischen oder verwechselbar
dhnlichen Zeichens im Zusammenhang mit den von der eingetragenen Marke enthalten oder
diesen &dhnlichen Produkten im Rahmen der Unterlassungsklage vor dem nationalen

. . 4
Gemeinschaftsmarkengericht zu untersagen®’*.

II. Abstract

Abstract deutsch

Der Kernpunkt dieser Arbeit bezieht sich auf eine mogliche Kollision zwischen dem
erstreckten Gemeinschaftsmarkenrecht und den élteren nationalen Markenrechten (oder
sonstigen gewerblichen Rechten) im Zeitpunkt der EU- Osterweiterung. Gemif3 Art. 165 Abs.
1 GMVO ist der Begriff ,erstreckte Gemeinschaftsmarken* gemeinschaftsrechtlich definiert,
so dass ab dem Beitrittstag der neuen Mitgliedstaaten eine nach dieser Grundverordnung vor
dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf das
Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt wird, sodass diese europdischen Marken
nunmehr dieselbe Wirkung in der gesamten FEuropdischen Gemeinschaft haben.
Ausdriickliche absolute Eintragungshindernisse, welche nur als die Hindernisgriinde einer im
Rahmen des Beitritts eines neuen Mitgliedstaates schon erhaltende erstreckten GMen
entstanden sind, werden jedoch nach dem Art. 165 Abs. 2 GMVO fiir die erstreckten GMen,
welche bereits vor dem Beitrittsdatum angemeldet wurde, nicht gepriift werden. Hinsichtlich
der vorgeschriebenen relativen Eintragungshindernisse sieht der europdische Gesetzgeber in
Art. 165 Abs. 3 eine Ausnahme fiir die erstreckten GM vor, welche erst sechs Monate vor
dem Beitrittsdatum beim europdischen Amt angemeldet wurden, in diesem Fall konnte der
Inhaber einer élteren Marke entsprechenden Widerspruch gegen diese erstreckte GM vor dem
europdischen Amt einlegen. Weitergehende Norm in Art. 165 Abs. 4 spricht iiber den
unzuldssigen Anspruch gegen erstreckte GM auf Grund absoluter und relativer
Nichtigkeitsgriinde (Art. 52 und 53 GMVO): Wenn die absoluten Nichtigkeitsgriinde nur
durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaates entstanden sind; wenn das éltere innerstaatliche
Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts eingetragen, angemeldet oder
erworben wurde. In Einklang mit Art. 165 Abs. 5 GMVO kann die Benutzung einer
erstreckten GM 1.V.m. Art. 110 und 111 GMVO auf Grund des mafgeblichen Rechts [Zivil-,

Verwaltungs- oder Strafrechts] untersagt werden, insofern die dltere Marke oder das sonstige

74 Art. 9 GMVO.
243



dltere Recht in dem neuen Mitgliedstaat vor dem Beitrittstag dieses Staats eingetragen,
angemeldet oder gutgldubig erworben wurde oder daraus ein entsprechenden Prioritdtsdatum
hat, welches vor dem Beitrittstag dieses Staates liegt. Das Gemeinschaftsmarkenrecht enthélt
institutionelle und materielle Normen im Folgenden Sinne: Einerseits ist die Autonomie des
europdischen Registers [das Harmonisierungsamt fiir Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle)] nach dem Grundsatz des EuG [Electronica] im Verhéltnis zur relativen Autonomie
der nationalen kompetenten Gemeinschaftsmarkengerichte und andererseits ist die
Moglichkeit nach dem Gleichwertigkeitsprinzip zum Erwerb der GM als Gegenstand des
Vermogens (Lizenz, Rechtsiibertragung, etc.) vom europdischen Gesetzgeber vorgesehen.
Weitergehende Norm {iber ,,beschriebene Marken, welche besonders zur Bezeichnung der
spezifischen geografischen Herkunftsangaben der neuen Mitgliedstaaten in Beziehung auf
dieselbe zuldssige erstreckte GM ausgelegt wird, ist als wichtiger Eintragungshindernisgrund
in der Gemeinschaftsmarkenverordnung eingefiigt. Zum einen wurden die erheblichen
kulturellen und sprachlichen Innovationen in wirtschaftlicher Hinsicht der durchschnittlich
unterrichteten, aufmerksamen, verstindigen Verbraucher im Handelsverkehr und zum
anderen eine gemeinschaftsrechtlich mogliche Kollision zwischen zum Beispiel einer
erstreckten GM und einer élteren vorher eingetragenen Marke im Zusammenhang mit den

eingefiihrten Waren oder Dienstleistungen im Rahmen der EU- Osterweiterung mitgebracht.

Abstract englisch:

The core of this work refers to a possible collision between the extended CTM law and the
earlier national trade mark rights (or other intellectual property rights) in time the EU's
eastward enlargement. According to Article 165 paragraph 1 CTMR the term "extended
CTMs" are defined in Community law, so that from the day of accession of new Member
States after the basic Regulation before the respective dates of accession shall be extended
registered or pending Community trade mark on the territory of the Member States so that
they European brands now have the same effect throughout the European Community.
Express absolute grounds for refusal, which just as the obstacle causes of arising in
connection with the accession of new Member States already sustaining extended CTM are,
however, according to article 165 paragraph 2 CTMR for extended CTM, which has already
been filed before that date not tasted be.With regard to the prescribed relative grounds for
refusal of the European legislature provides in Article 165 paragraph 3 is an exception for the
extended CTM, which have been filed until six months before the date of accession in the

European office, in this case was the proprietor of an earlier mark relevant objection to this
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CTM extended appeal before by the European Office.Further standard in Article 165
Paragraph 4 talks about the improper claim against extended CTM because of the absolute
and relative grounds (Art. 52 and 53 CTMR): If the absolute grounds for invalidity became
only by the adoption of a new Member State, if the earlier national was right in a new
Member State before the date of accession, registered, applied for or acquired.In accordance
with Article 165 para 5 CTMR the use of an extended CTM can in conjunction with Articles
110 and 111 CTMR because of the significant law [civil, administrative or criminal law]
prohibits, inasmuch as the earlier trade mark or other earlier right entered in the new Member
State before the day of accession of that State applied for or acquired in good faith or was it
an appropriate priority date that is before the day of accession of that State. The Community
trade mark law contains institutional and substantive standards in the following sense: on the
one hand, the autonomy of the European registry [the Office for Harmonization in the Internal
Market (Trade Marks and Designs)] acording to the principle of the CFI [electronica] in
proportion to the relative autonomy of the national competent Community trade mark courts
and on the other hand, the possibility for the equivalence principle for the acquisition the
CTM as an object of property (licensing, transfer of rights, etc.) is provided by the European
legislator. For more than standard "marks described*, which is especially designed to describe
the specific geographic origins of the new Member States in relation to the same extended
permissible CTM is inserted as an important reason for refusal of the CTM Regulation.
Firstly, the significant cultural and linguistic innovations has been brought in economic terms,
the average informed and reasonably observant, consumers in the trade and the other one by
Community law to a collision between such an extended CTM and an older previously
registered mark in connection with the registered goods or services in the context of EU

enlargement.
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I11. Zusammenfassung der gesamten Dissertationsarbeit
Im ersten Kapitel als Gegendstand der Arbeit habe ich konkret klargestellt, dass nur

moglicherweise im Gemeinschaftsmarkensystem zu einer Kollision zwischen den erstreckten
GMen und den vorher bestehenden (dlteren) nationalen Marken in Beriicksichtigung kommen
konnten. GemalBl Art. 165 Abs. 1 GMVO ist der Begriff ,erstreckte Gemeinschaftsmarken
gemeinschaftsrechtlich definiert, sodass ab dem Beitrittstag der neuen Mitgliedstaaten eine
vor dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf
das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt wird, damit diese europdischen Marken
nunmehr dieselbe Wirkung in der gesamten Europdischen Gemeinschaft haben. Diese
systematische Geltung der erwdhnten Bestimmung hat beziiglich des erstreckten

Markenerwerbers auf ihre Gesamtheit verwiesen.

Die neuen Bestimmungen {iiber die Erweiterung beziehen sich auch auf andere Bestimmungen
der Grundverordnung, so dass die Ziele zweier Grundsitze der Rechtssicherheit fiir die
Inhaber der Gemeinschaftsmarken verglichen werden. Einerseits sollte dieselbe Wirkung in
der gesamten Gemeinschaft der erstreckten Gemeinschaftsmarken geachtet und die absoluten
Eintragungshindernisse, welche durch den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten entstanden sind,
nicht berticksichtigt werden, andererseits die Rechte in den neuen Mitgliedstaaten vor der
Erweiterung respektiert werden sollten. Alle natiirlichen oder juristischen Personen
einschlieBlich der Kdorperschaften des dffentlichen Rechts kdnnen Inhaber einer erstreckten
GM sein. Der Europdische Gesetzgeber hat auch fiir diese europdischen Marken in Art. 5
vorgesehen,””” dass bei Anwendung der GMVO alle Gesellschaften privaten Rechts und
andere juristische Einheiten Inhaber werden, welche nach dem fiir sie ma3geblichen Recht die

Rechtsfihigkeit haben und dadurch den juristischen Personen gleichgestellt sind.

Fiir diese erstreckten Gemeinschaftsmarken hat das Einheitlichkeitsprinzip dieselbe Wirkung,
d. h. diese europdischen Marken auch nur fiir dieses gesamte Gebiet der Europdischen
Gemeinschaft eingetragen oder {ibertragen werden konnen, Gegenstand eines Verzichts sein
oder einer Entscheidung tiber den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit in
besonderen Féllen sein konnen sowie ihre Benutzung nur fiir die gesamte Gebiet untersagt
werden kann. Dies bedeutet nur, falls etwas anderes in der Grundverordnung bestimmt ist.
Insbesondere kann die Benutzung einer erstreckten GM im Sinne von Art. 110 und 111

GMVO auf Grund des maBgeblichen Rechts [Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrechts] in

%5 { V.m. Art. 3 GMVO;
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Einklang mit dem Art. 165 Abs. 5 GMVO untersagt werden, insofern die dltere Marke oder
das sonstige dltere Recht in dem neuen Mitgliedsstaat vor dem Beitrittstag dieses Staats
eingetragen, angemeldet oder gutgldubig erworben wurde oder daraus ein entsprechenden

Priorititsdatum hat, welches vor dem Beitrittstag dieses Staates liegt.

Im Zusammenhang mit den relativen &lteren Rechten brachte die Erweiterung des
Schutzgebietes fiir Inhaber erstreckter GMen zugleich auch ein erhdhtes Prozessrisiko, weil
der Beweis der Bosglaubigkeit des Erwerbers des élteren nationalen Rechtes nach generellen
Beweislastregeln vom Inhaber einer erstreckten GM erbracht werden konnte.”’® Dieses
materielle Risiko von kiinftigen Anmeldern der GMen kann mit Hilfe der
Ahnlichkeitsrecherchen nicht vorab beurteilt werden, weil unregistrierte Zeichen ,keinen
Hauptgegenstand“ der Recherchen darstellen konnten. Um die Interessen der Inhaber
hinsichtlich der erstreckten GMen nach dem Bestandschutzprinzip gegen relative
Schutzverweigerungsgriinde zu verteidigen, kann ein auf dltere innerstaatliche Rechte
gestiitzter Widerspruch im Einklang mit Art. 41 GMVO nur durch den Eintragungsverfahren
beim HABM eingelegt werden. In anderer Seite der Gerichtsbarkeit hat der Inhaber eines
relativ édlteren Markenrechts die Moglichkeit auf Unterlassungsanspruch gegen spezifische

77

kollisionsfihige Gemeinschaftsmarken.””” Eine automatisch erstreckte GM war als

irrefiihrend, unziichtig, ldsterlich oder in anderem Sinn nicht anwendbar. Demgegeniiber war

8

. .67 . . . .
durch eine andere Bedeutung benutzbar sein. Daraus wird sich ihrer eigenen

Monopolcharakter im beschriebenen Wort in Bezug auf einen neuen Mitgliedstaat d. h. im

erweiterten Teil der Europiischen Gemeinschaft aufscheinen®”.

Ebenfalls musste nicht der
bestehende absolute Nichtigkeitsgrund nach Art. 52 Abs. 1 lit. a GMVO vor der Erweiterung
als Hindernis durch Begriindung zum Schutz der erstreckten Markenbenutzung im
Zusammenhang mit einem erweiterten Teil der Gemeinschaft geltend gemacht werden,®®’
dass dieser Grund bei dieser besprochenen Marke damals entstanden ist, deshalb diese
erstreckte GM auf dieser Rechtsgrundlage fiir nichtig nicht erkldrt werden konnte, obschon

diese GM keine Wirkung auf diesem erweiterten Territorium der Gemeinschaft hatte.

676 yol. RiLi des HABM, Teil B.

677 7. B. Nach dem Beitritt legte Inhaber einer angemeldete Wortmarke ,,Trajin“ gegen eine dhnliche
Registrierung ,, Trajon® eine Nichtigkeit- und Verletzungsklage vor dem zusténdigen Gericht in Ljubljana hinter,
welche in Slowenien am 1. Februar 2004 (vor dem Beitritt) beantragen wurde. Die Rechte auf Registrierung der
GM sind nur seit dem Beitritt (ab 1.Mai 2004) Slowenien durchsetzbar, aber ,,ohne irgendeine riickwirkende* ab
1. April 1996 (ff. S. 113).

78 Siehe ff. S. 9 im Sinne der vorher erwihnten erstreckten GM ,,Lod*, wo dieselbe Bedeutung in polnisch fiir
Eis besteht;

7 ygl. Art. 7 Abs. 2 GMVO.

1. V. m. Art. 7 Abs. 1 lit. ¢;
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Auf erstem Platz im Gemeinschaftsmarkenrecht steht ein spezifisches Element einer Marke,
welches ein erfasstes beschriebenes Element in Beziehung mit einem Teil der Gemeinschaft
zur freien Benutzung im Rahmen der Freihaltebediirfnisdoktrin bestehen lassen will. Gemaf3
Art. 12 lit. b GMVO sind diese bestimmte Angaben zur Bezeichnung im Handelsverkehr
[iber Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft, oder
Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder iiber andere Merkmale],
aber erst nach ihrer Eintragung einer GM im europdischen Register zum Gebrauch

681
vorgesehen.

Dann kann eine beschreibende Bedeutung eines Begriffes im Rahmen einer
erstreckte GM, welche auf Grund des Art. 7 Abs. 1 kein absolutes Eintragungshindernis
bildet, jedenfalls den Tatbestand des Art. 12 b und der Begriff in einer Sprache der EU frei
nach der Registrierung in beschreibender Weise, sogar auch in méfigen Form von Gebrauch
einer Marke benutzt werden. Eine gleiche Situation wurde auch stattgefunden, als diese
Marken den absoluten Nichtigkeitsgriinden der Offentlichen Ordnung oder Moral

ds®. Trotz unterschiedlichem Charakter des

entgegenstanden sin
Gemeinschaftsmarkensystems hat die erstreckte Gemeinschaftsmarke eine einheitliche
Wirkung auch in der gesamten Gemeinschaft, wihrend andererseits bestehende dltere
nationale Marken keine einheitliche Wirkung in der gesamten Gemeinschaft haben, sondern
eine territoriale Wirkung. Diese gesprochene Erstreckung konnte fiir Marken der nationalen
Systeme nicht in beiden Richtungen nach dem Territorialitdt- und Einheitlichkeitsprinzip
durchgesetzt werden, aber zugleich ist der Doppelschutz fiir dieselbe Marke in beiden
getrennten Systemen erreichbar. Praktisch wire es mdglich, die einseitige Erstreckung der
GM auf ein auBBer dem urspriinglichen Schutzgebiet liegendes Territorium einzuteilen und im
Falle einer Kollision einen gerechten Ausgleich zu schaffen. Die Gliederung von Artikel 165
als Erstreckungs- und Kollisionsregelungen besteht aus den fiinf Absdtzen, wodurch die Folge
der Erstreckung der GM vorgeschrieben ist. Dies bedeutet flir Inhaber einer dlteren Marke,
dass er nur in einer bestimmten Frist gegen eine erstreckte GM, welche wihrend der sechs
Monate vor dem Beitrittstag beim Harmoniserungsamt angemeldet wurde, einen Widerspruch
eingelegt hat, wenn die dltere Marke (oder ein sonstiges &lteres gewerbliches Recht) im Sinne
von Art. 8 Abs. 2 GMVO von dem Erwerber gutgldubig erworben wurde. Dies ist abhidngig
auch davon, ob das Anmeldedatum oder das Prioritidtsdatum oder das Datum der Erbringung

der élteren Marke im nationalen Amt vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritdtsdatum

! Dariiber spiter im zweiten Kapitel;

%82 Sjehe in ff. S. 10 iiber einem Beispielsantrag beim HABM, in dem eine Wortmarke gemeinschaftsrechtlich
als staatliche Flagge des Litauens aufgefasst wurde und auf Grund des Art. 7 Abs. 1 lit. f der GMVO jedoch
abgelehnt werden, weil die Bedeutung des verwendeten Wortes dieser Marke gegen die 6ffentliche Ordnung
verstief3.
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der angemeldeten erstreckten GM im européischen Register schon liegt. Weitergehende Norm
in Art. 165 Abs. 4 spricht iiber den unzuldssigen Anspruch gegen erstreckte GM auf Grund
absoluter und relativer Nichtigkeitsgriinde,

nur durch den Beitritt eines neuen

= wenn die absoluten Nichtigkeitsgriinde
Mitgliedstaates entstanden sind;
= wenn das dltere innerstaatliche Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des
Beitritts eingetragen, angemeldet oder erworben wurde®”.
Nach einem Ansicht besteht ein automatischen Erstreckungsprinzip, wonach frither
angemeldeten oder registrierte Gemeinschaftsmarken automatisch in den Beitrittstaaten giiltig
werden konnten: ohne Erstreckungsantrag; ohne Erstreckungsgebiihren und ohne weitere
Ubersetzungen. Als Vorteil der Erstreckung der EU besteht eine Moglichkeit der
Beanspruchung auf die Zeitrdnge zum erweiterten Hoheitsgebiet, in welche Weise der Inhaber
einer erstreckten GM gegen die betreffende identische nationale Marke in dem neuen

685 Nach diesem

Mitgliedstaat auf eine Zeitrang im Anmeldestadium beanspruchen konnte.
sog. Seniorititsprinzip kann sich auf die erstreckten GM beansprucht werden, falls die
erfassten Waren oder Dienstleistungen im Handelsverkehr durch die erstreckten GM entweder
mit denjenigen der nationalen Marke identisch sind oder sich die betreffenden Waren und
Dienstleistungen der erstreckten GM zumindest von denjenigen der dlteren nationalen Marken
nicht unterscheidet werden. Da die Zeitrangswirkung einer erstreckten GM in neuen
erweiterten Mitgliedstaat sonst ab dem Beitrittsdatum gilt, sofern die dltere nationale Marke
einen Anmeldetag oder Prioritédtstag hat, welcher vor dem Beitrittsdatum im nationalen Amt
liegt.®® Die spezielle europdische Vorschrift iiber die Gemeinschaftsmarke als sekundires
Gemeinschaftsrecht gilt in der gesamten erweiterten EU und tritt neben mitgliedstaatliches
Markenrechts. Durch die Vereinheitlichung miissten die Beitrittstaaten die Regelungen der
GMVO vorbehaltlos ,,unmittelbar akzeptieren, gleichzeitig ihr nationales Recht an die
GMVO anzupassen. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Voraussetzungen und
Einzelheiten dieser Grundverordnung fiir die europaweiten eingetragenen Marken im
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen nachgemdfl Gemeinschaftsmarken

hei3t. Die Anwendung des EU- Kartellrechts und des Grundsatzes des freien Warenverkehrs

%3 Art. 52 GMVO.

%% Art. 53 Abs. 1 und 2 GMVO.

%3 Art. 34 und 35 GMVO.

6% 7 B.: Am 1. April 1996 meldete ein Inhaber schon eine GM vom HABM an, paar Jahre spéter am 1. Januar
1999 eine nationale Marke in Ruménien angemeldet worden war. Ab dem 1. Januar 2007 kann der gleiche
Inhaber auf den Zeitrang dieser ruménischen Markenanmeldung beansprucht werden.
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kommen auch im Gemeinschaftsmarkensystem in Frage:®®" Vertriebsvertrige und Lizenzen
missen zur Nutzung des Gemeinschaftsmarkenrecht, welche in Bezug auf die Gebiete der
Beitrittstaaten gewdhrt wurden, iiberpriift und ggf. umgestaltet werden. Insofern in einem Fall
betreffende Giiter oder Dienstleistungen durch ein Unternehmen oder seinen Vertriebshéndler
oder Lizenznehmer in einem neuen Beitrittstaat auf dem erweiterten Markt gebracht worden
sind,®®® so wird normalerweise frither nicht mdglich sein, um den freien Warenverkehr dieser
Giiter und Dienstleistungen auf dem gesamten Gebiet der EU ohne Hindernisse zu

verschaffen.

Die Vertriebsstrategien miissen die Ausweitung des Erschopfungsprinzips auf die erweiterten
Gebiete der Beitrittstaaten beriicksichtigen. Nach dem Erschopfungsprinzip ergibt sich, dass
die erstreckte GM ihrem Inhaber nicht das Recht gewidhrt, einem Dritten zu verbieten, diese
Marke fiir Waren zu benutzen, welche unter dieser Marke von ihm oder mit seiner
Zustimmung in dieser gesamten Europédischen Gemeinschaft in den Handelsverkehr gebracht
worden sind. Dies findet keine Anwendung, wenn ,,berechtigte Griinde* im Sinne von Art.
13 Abs. 2 GMVO rechtfertigt sind, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren

nach ihrem Inverkehrbringen verindert oder verschlechtert ist®.

Art. 165 Abs. 3 GMVO regelt das Widerspruchsrecht auf der Basis eines nationalen dlteren
Prioritatsrecht gegen eine sich automatisch auf die neuen erweiterten EU- Staaten erstreckte
GM. Prinzipiell kann gegen eine erstreckte GM in einem neuen Mitgliedstaat kein
Widerspruch erhoben werden, auBBerhalb die Anmeldung ,,mehr als sechs Monate vor dem
tatsdchlichen Beitrittsdatum* eingereicht wurde oder auf einer vor diesem Datum liegende
Prioritéit beansprucht wurde. Eine Ausnahme von dieser Regel ist in der weiteren Bestimmung
des Art. 165 Abs. 4 b GMVO der Nichtigkeitserkldrung auf relativen Grund als nicht zuléssig
vorgesehen, wenn das éltere innerstaatliche Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag

des Beitritts eingetragen, angemeldet oder erworben wurde.

Im Rahmen des Grundsatzes - window of opportunity - gibt es eine Ausnahme, wonach sich

gegen eine in den letzten sechs Monaten vor dem Beitritt angemeldete GM nach Art. 165

87 ygl. 2. Erwigungsgrund der GMVO;

8 Art. 22 Abs. 1 GMVO: ,Die Gemeinschaftsmarke kann fiir alle oder einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen sind, und fiir die gesamte Gebiet oder einen Teil der Gemeinschaft
Gegenstand von Lizenzen sein.*

%9 Wie z. B. die Preisgestaltung, Kennzeichnung und Beschriftung, Verpackung und Aufmachung, Design,
Qualitit sowie Warenstandard.
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Abs. 3 GMVO einen Widerspruch auf ein absolut élteres Prioritéitsrecht in einem der neuen
Mitgliedstaaten begriindet werden kann. Es dauert im Durchschnitt elf Monate, bis eine
angemeldete Marke veroffentlicht wird,*”® wobei dreimonatige Widerspruchsfrist abgewartet
werden muss. Das Gemeinschaftsmarkensystem und die Arbeit des Harmonisierungsamtes
konnten wegen der schon eingetragenen nationalen Rechte erhebliche Probleme haben,
insbesondere dann eine der fiinf Werksprachen des europdischen Amtes zu benutzen. Fiir die

Anmelder war diese ,,window*- Mdglichkeit in konkretem Zeitpunkt noch offenbar.

Die Grundverordnung ldsst in ihrem Art. 8 Abs. 4 dem Inhaber der nicht eingetragenen Marke

ein sonstiges benutztes Kennzeichenrecht im geschéftlichen Verkehr ,,von mehr als lediglich
ortlicher Bedeutung* , wie im Anspruch genommene Prioritdt, oder wegen Benutzung einer

jiingeren Marke zu untersagen.””' Eine iltere nicht eingetragene Marke (oder ein sonstiges

Kennzeichenrecht) konnen beispielsweise zum Widerspruch berechtigen, sofern die Zeichen
im geschéftlichen Verkehr benutzt wurden, falls sie ,,von mehr als ortlicher Bedeutung® sind,
threm Inhaber das Recht verleihen, die Benutzung einer jiingeren Marke zu untersagen und

692 .
. Diese

dieses Recht vor dem Tag der Anmeldung der GM erworben wurde
Voraussetzungen miissen zusammen gegeben sein.®”® Damit kénnen sie nicht einmal ,,als
nicht eingetragene Marken‘ angesehen werden. Schlief8lich ergibt sich aus Art. 8 Abs. (4) der
GMVO,** dass diese sonstigen Rechte nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens,
sondern ausschlieBlich durch ein Verfahren auf Nichtigerkldarung der GM geltend gemacht
werden konnen. Beim HABM kann auch eine Anmeldung wegen der Verwechslungsgefahr
nach Art. 8 Abs. 1 lit. b im Verhéltnis zu einer nicht eingetragenen identischen oder
dhnlichen GM nach Art. 8 Abs. 4 GMVO zuriickgewiesen sein, weil die Begriindetheit des

Widerspruchs auf eines ilteren Rechts damals in der Frage kommt.®”> Wie die Vorschrift iiber

die Erweiterung verlangt, sollte das dltere Recht gutgldubig erworben werden, besonders

0 Es wurde im Gemeinschaftsmarkenblatt veroffentlicht.

91 7. B. eine amerikanische Gesellschaft, welche die Rechte geistigen Eigentums an den James-Bond-Filmen
verwaltet, legte Widerspruch gegen die euroweite Eintragung der Marke ,,Dr. N°“ mit der Begriindung einer
Verwechslungsgefahr mit ihren dlteren bekannten Marken ,,Dr. N°“ und mit dlteren, im geschiftlichen Verkehr
benutzten Zeichen ,,Dr. N°“ ein. Wie Diesen Widerspruch das HABM mit der Begriindung zuriickgewiesen
hatte, weil der Nachweis der Benutzung der dlteren Marke (bzw. Zeichen) nicht erbracht worden sei. Weiter auf
vorgelegten Beweismittel stellt das EuG fest, dass das gerichtliche Verfahren gemil Art. 65 GMVO auf die
»Nachpriifung der RechtsmaBigkeit der Entscheidung der BK* gerichtet ist, deshalb die vom EuG ausgeiibte
Uberwachung nicht iiber den tatsichlichen und rechtlichen Rahmen des vor der BK abgehandelten Rechtsstreits
hinausgehen kann. GemélB Art. 75 miissen sich aus der Begriindung deutlich und eindeutig die Erwidgungen
ergeben, welche die Entscheidung tragen.

2 BUDWEISER II, Rn. 71; BUDWEISER I, Rn. 86;

®3Dr. N°*, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.

91 V.m. Art. 53 Abs. (2);

% Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.
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damals verfahrensmdBig Gutgldubigkeit vermutet wird. Damit obliegt es den anderen
Verfahrensbeteiligten bzw. dem Anmelder der mit dem Widerspruch angegriffenen
Anmeldung einer kiinftigen Grundlage zu beweisen, dass der Inhaber eines dlteren nationalen
Rechts aus dem neuen Mitgliedstaat durch die Einreichung der nationalen Anmeldung oder
zum Erwerb des Rechts damals bdsgliubig war. Obwohl Art. 165 keine Ubergangsregeln
zum Benutzungszwang im Sinne Art. 15 und 42 der GMVO enthilt, wiirden die Zeichen vor
dem Tag der Anmeldung der GM rechtsméBig als &dltere nicht eingetragene Marke benutzt.
Mit einer solchen Benutzung soll die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung
herausgestellt werden, um es dem Verbraucher zu ermdglichen, bei einer spéteren
Erwerbsabsicht seine Entscheidung davon abhidngig zu machen, ob er gute oder schlechte

Erfahrungen mit der Markenware gemacht hat®°.

Im Einklang mit dem Abs. 4 der Erweiterungsvorschrift ist ein GroBvatersprinzip ergeben,
womit die erstreckten GMen auf Grund der bestimmten absoluten Griinde, welche bereits im
Zeitpunkt des Beitritts durch eine erstreckte Marke entstanden sind, weder die
zuriickgewiesen noch filir ungiiltig erkldrt werden durften. Es verlangt daher eine
Unterscheidung zwischen alten und neuen absoluten Schutzhindernissen. ,,Alte
Schutzhindernisse® sind solche, welche sogar einen Bezug mit den neuen Mitgliedstaaten
haben oder vor dem Beitritt in einem erweiterten Teil der Gemeinschaft schon anwendbar
waren. Dies habe ich auf die staatliche Hoheitszeichen geméf Art. 7 Abs. 1 lit. i der GMVO
und auch auf die geografische Angaben, welche sich die Orte neuen Mitgliedstaaten im
erweiterten Gemeinschaftsmarkensystem in diesem Umfang nichts dndert, hingewiesen.
Andererseits sind mit der Osterweiterung ,,neue Schutzhindernisse* angekommen, welche vor
dem Beitritt nicht anwendbar waren. Zum einen stellt dieses GroBvatersprinzip®’ eine
Situation dar, welche erst durch die Erweiterung eintritt und sich auf die Priifung der
Eintragungsfahigkeit einer Marke auswirken kann (z. B. beschreibender Charakter der GM in
einer neuen Sprache), weitergehende bei der Priifung durch das Européische Register nicht
beriicksichtigt werden, sogleich die gemeinschaftsweite Anmeldung vor dem Beitrittstag auf
Grund der absoluten Nichtigkeitsgriinden ausnahmsweise vernichtet werden darf, insofern
diese Griinde im Sinne der Erweiterung selbst sind. Alle solche erstreckte GMen, welche nach
dem 30.April 2004 im europdischen Register beispielsweise angemeldet worden sind, wurden
auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢, f oder g abgelehnt. Solches Problem ist nicht gemif
Art. 165 der GMVO klargestellt, welches weiter in den gemeinschaftsrechtlichen

 Ultra Plus, Rn. 42; und TOP, Rn. 88;
997 engl. “grandfathered*- clause.
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Bestimmungen des Art. 12 b und Art. 110 Abs. 2 der GMVO begriindet wird. Durch den
wortlaut des Art. 12 b wird sich dem Inhaber einer GM aufgetragen, Dritten die Benutzung

698 .
Der Inhaber einer

eines beschriebenen Begriffs im Handelsverkehr nicht zu untersagen.
erstreckten GM konnte somit nicht nach Art. 12 b anderen Inhabern seine Benutzung in einem
neuen Mitgliedstaat durch Nachweis der Warenurspriinglichkeit beschranken. Der Inhaber hat
auf eigenes Hindernis beziiglich der GM hinweisen, dieses Hindernis sprachlich durch beide
alte und neue Begriffe in den neuen Mitgliedstaaten besteht. Obwohl der Wortbegriff in der
Sprache eines neuen Mitgliedstaates eine konkrete Bedeutung hat, gehort sie zur
unbeschriebenen europdischen Marke. Als Hauptbedingung fiir einen erfolgreichen
Widerspruch ist ein konkretes &lteres desselben oder dhnliches Prioritdtsschutzrecht im
Zusammenhang mit den gleichen oder &hnlichen Waren und Dienstleistungen in einem der
neuen Mitgliedstaaten betrachtet. Dies fiihrt zur erfolgreichen Widerspruch, worauf die
angemeldete GM {iberhaupt nicht beim Harmonisierungsamt registriert werden konnte.
Weitergehende “Grandfathering- clause im Verhidltnis zu den é&lteren Rechten vor dem
Beitritt und alle Rechten sonstiger Art, welche in Kollision von erstreckten GMen begriindet
werden, enthélt dazu die Erweiterungsbestimmung in Art. 165 Abs. 4 der GMVO ein so
genanntes ,,grandfathering- clause* auf Grund des bestehenden Altfallsrechts. Hier besteht
nur eine Auswegmoglichkeit, dass die erstreckte unmogliche GM zur nationalen Marke
umgewandelt worden ist. In den beigetretenen Staaten kdnnen andererseits erworbene Rechte
nicht auf der Priorititsbasis &lterer GMen angegriffen werden. Die in den neuen
Mitgliedsstaaten bestehenden élteren Rechte verleihen etwas eher, wie in Art. 165 Abs. 5
ausdriicklich eingedeutet wird, ihren Inhabern zwar die Befugnis, die Benutzung der
erstreckten GM in dem jeweiligen territorialen Mitgliedstaat als territoriale Exklusivitit zu

untersagen.

Das gemeinschaftliche Recht nach der Bestimmung in Art. 119 Abs. 7 der GMVO, eine
andere Sprache als eine der fiinf Sprache der europdischen Amtes im Verfahren zu wéhlen,
kann ab dem Beitrittsdatum im Sinne der EU- Erweiterung in Bezug auf eine der neuen
offiziellen Sprachen der Europdischen Gemeinschaft in konkreten Umstand ausgeiibt werden.
Ein Zeichen kann beispiclsweise in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaates im
Geschiéftsverkehr aufscheinen, welche gegen die guten Sitten nach Art. 7 Abs. 1 lit. f GMVO

verstie}, also regelmiBig stellte dies vor dem Stichtag einen Zuriickweisungs- oder

% Hier habe z. B. eine Anmeldung des Wortes ,BAQRA“ im Zusammenhang mit den waren Fleisch und
Milcherzeugnisse vor dem Beitrittstag beim HABM beantragen, ohne Zweifel wurde dieses Wort registriert,
obwohl dieses Wort in Maltesisch fiir Kuh (,,cow*) bedeutet.
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Nichtigkeitsgrund dar, darin es auch vor diesem Datum kein Recht gab (insb. beleidigende
oder blasphemische Aussage in anderen Sprachen). Dies konnte auf die Verneinung und das
Verstdndnis der Mehrheit von den Konsumenten nicht in der Frage ankommen, je mehr gegen

eine ungewollte Werbung rassistischer oder politisch Natur geschiitzt werden miisste.

Betreffende Eintragungshindernisse, welche sich etwa aus der beschreibenden Bedeutung
eines Wortes in einer Sprache der neuen Mitgliedstaaten ergeben, bleiben anderenfalls damals

unberiicksichtigt und ungepriift.®

Vielfiltige neu sprachliche beschreibende Begriffe wurden
sich auf das erweiterten Territorium der EU und die Sprachgewohnheiten der bisherigen
Mitgliedstaaten aufscheint. Praktisch sind tduschende Angaben” in einer Amtssprache eines
neuen Mitgliedstaates oder im Zusammenhang mit dem Verhiltnis in diesem Mitgliedstaat
daraus vorstellbar. Jedoch verstoBt ein Zeichen in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaates
gegen die guten Sitten im Sinne Art. 7 Abs. 1 lit. {, falls dies schon vor dem Beitrittstag einen
Zuriickweisung- oder Nichtigkeitsgrund gemeinschaftsrechtlich beriihrt haben, ' wo dies vor
diesem Datum kein Recht gab, insoweit nach der Meinung und dem Verstdndnis der Mehrheit

der Verbraucher nicht eintritt, beleidigende oder blasphemische Begriffe in anderen Sprachen

zu dubern.

Im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystem verwendet man den gemeinschaftsrechtlichen
Begriff ,,beschreibender Angaben,” welche im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ der GMVO von
der Eintragung beim europdischen Amt in Alicante ausgeschlossen sind. Der europiische
Gesetzgeber hat unter der lit. ¢ iberpriifende Eintragung der entsprechenden Angaben
vorgesehen, welche ,zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der
Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware oder
Erbringung der Dienstleistung oder sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen
konnen,” damit dem im Handelsverkehr existierende Bediirfnis an der Freihaltung solcher
Angaben als besondere Geltung angenommen ist. Zum einen bezieht die genannte
Bestimmung nur auf Marken, welche ausschliefSlich aus solchen genannten Angaben

bestehen. In den neuen Mitgliedstaaten kommt auch in der Frage, ob ein Zeichen am

6% Zum Beispiel habe ich fiir eine Auslegung dieser genannten Bestimmung von den deutschen Autoren das
ungarische Wort ,,Palinka® genannt, welches Branntwein bedeutet und in der ungarischen Sprache deswegen
eine Gattungsbezeichnung ist. Eine angemeldete oder bereits eingetragene vor dem Beitrittszeitpunkt GM
»Palinka® fiir Spirituosen konnte darauf heute noch nicht als beschreibende Angabe von der Eintragung beim
HABM ausgeschlossen oder vernichtet werden.

%0 Art. 7 Abs. 1 lit. g GMVO.

! insb. miissen diese hiufiger gegen eine ungewollte Propaganda rassistischer oder politisch- radikaler Natur
geschiitzt werden.
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Binnenmarkt manchmal beschreibend ist oder nicht,”> kann dieses nur auf die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen und die angesprochenen Verkehrskreise als Grundsatz des EuG
beurteilt werden [Audi-TDI]. Darunter fallen auch Zeichen und Angaben, welche im tiiblichen
Gebrauch aus der Sicht des Verbrauchers die fraglichen Waren entweder unmittelbar oder
durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen kénnen.’” Jedoch lasst die
Kombination eines beschreibenden mit einem nicht beschreibenden Bestandteil das
Eintragungshindernis entfallen. Ebenso kann die Kombination beschreibender Bestandteile
dazu fiihren, dass die Marke im Gesamteindruck schutzfdhig wird. Das Harmonisierungsamt
kann in betreffenden féllen dieser Art fordern, dass der Anmelder ausdriicklich auf den Schutz

794 soweit sich aus

aus einem beschreibenden Markenbestandteil verzichtet (,,disclaimer),
diesem Bestandteil moglicher Zweifel iiber den Schutzumfang der Marke zuriickhaltenden
Gebrauch gemacht wird. Grundsitzlich muss der beschreibende Charakter einer europaweiten
angemeldeten Marke deutlich zutage treten. Ein Begriff dessen beschreibender Charakter sich
dem Verkehr erst nach einigem Denken erschlie8t, ist nicht gemeinschaftsrechtlich
beschreibend’” und hindert somit die Eintragung eintragungsfihig, soweit sie der

beschreibenden Angabe allein gleichzustellen sind”*

. Insofern eine Abwandlung als Marke
eingetragen wird, ldsst die beschreibende Angabe als solche nach Art. 12 lit. b GMVO frei
benutzbar. Im Einklang mit dem europdischen gerichtlichen Grundsatz fallen unter das
Eintragungshindernis nur solche Zeichen und Abgaben, welche im normalen Sprachgebrauch
nach dem Verstdndnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der erstreckten GMen entweder unmittelbar durch Hinweis auf eines
ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen konnen’’. Daraus kann nicht der Umkehrschluss
gezogen werden, wie Begriffe, welche in einer Sprache oder beziiglich des Staatsgebietes
eines neuen Mitgliedstaates beschreibenden Charakters darstellen, ohne weiteres fiir

Anmeldungen der GMen eingetragen werden konnen, deren Anmeldetag vor dem

Beitrittsdatum liegt. Beispielsweise konnen beschreibende Angaben aus Sprachen neuer

72 7. B.: Das EuG hatte in einem Fall die Bezeichnung EASYBANK als undeutlich bezeichnet, um als
beschreibend fiir die Abwicklung von Bankgeschéften iiber das Netz angesehen zu werden, anderenfalls sowohl
das Wort Bio als auch das englische Wort knowledge einen klar umrissenen Inhalt haben, deshalb die
Zusammenfligung beider Worte ggf. einen klaren Begriffsinhalt fiir die Kunde von Lebewesen oder von der
Natur hat.

7% Rs. Procter&Gamble.

7 Art. 38 Abs. 2 GMVO.

7% Nach dem Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO.

7% ;. B.: Fahrrad/Fahrad.

7 Rs. Europremium.

255



Mitgliedstaaten in den gewdhnlichen Sprachgebrauch bestehender Mitgliedstaaten

eingeflossen oder dort generell bekannt sein (z. B. Wodka, Schnaps u. 4.)".

Im Zeitpunkt der letzten EU- Erweiterung sind zeitmiBige Anderungen beschreibender
Bezeichnungen als Eintragungshindernisse verfolgt, dagegen nur mittelbare Angaben (wie
Umschreibungen von Produktmerkmalen) in der Regel nicht als beschreibende Angabe im
Sinne dieses absoluten Eintragungshindernisses zu werten sind. Damit ist nicht zu rechnen,
dass nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs die Angabe als andere Angabe in
beschreibendem Sinn verstehen. Entsprechendes gilt fiir unspezifische Adjektive in
Alleinstellung, welche erst in Verbindung mit einer Produkt- oder sonstigen

"9 Entscheidend ist selbst,

Beschaffenheitsangabe zu einer beschreibenden Aussage werden.
dass derartige Zeichen als Ganzes die Eignung und Fihigkeit besitzen, um die hergestellte
Produkte eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden. Nach dem ausgefiihrten
Grundsatz ist jede wahrnehmbare Abweichung ‘“any perceptible difference” einer
Wortkombination vom {iblichen Sprachgebrauch zur Bezeichnung beschreibender Angaben

iiber die betroffenen Produkte geeignet ist, eine eintragbare Marke zu bilden"".

Anklingend ist den Gegenpol der BioGeneriX- Rechtsprechung des EuG, in der dieser
Wortlaut den konkreten beschreibenden Charakter geniigt, dass die malgebliche
Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare
Verbindung zwischen den beanspruchten Produkten und dem Bedeutungsgehalt der

angemeldeten Marke herstellen’"

. Diese Auslegung gilt fiir jede ,,sprechende Marke*, welche
als eine Markenspezies von der klassischen wissenschaftlichen Markenpsychologie besonders
geschitzt wird. Hiufig ist der beschreibende Charakter von mehrteiligen Wortzeichen
umstritten, regelmiBig spielt keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle, ob die
Wortbestandteile zu einem Wort zusammengezogen oder durch einen Bindestrich verbunden
sind. Hinsichtlich Grof3/Kleinschreibung bei einem einheitlichen Wort zusammengezogener
Worte kommt auch die GroBschreibung des jeweiligen Anfangsbuchstabens in Frage.”'* Von

der Markeneintragung sind insbesondere solche Wortkombinationen nur damals

ausgeschlossen, wenn sie auch als Ganzes eine unmittelbar beschreibende Angabe darstellen.

7% Ebenfalls sind dann als beschreibende Angaben ,,Balaton oder Tokay* zuriickzuweisen.

799 Zum Beispiel ist die Nichtigerklirung auf Grund Abs. 1 lit. ¢ im Fall,, MEMORY* fiir Spiele bedenklich, wo
zugleich ,,memory game* und ,,memory cards* als beschreibend anzusehen sind.

"19Rs. Baby-Dry.

"' Rs. Europremium;

27 B. TeleBingo, ProBank;
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Auf den beschreibenden Charakter der beteiligten Einzelworte, deren separate Priifung in
einem Schritt sinnvoll und zuléssig ist, kommt dies nicht in der Priifung an, sofern ihre
Verkniipfung keinen unmittelbar beschreibenden Gesamteindruck hervorruft. Jede erkennbare
Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten ,,Wortverbindung von der
Ausdrucksweise,* welche im iiblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise fiir die
Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentliche Merkmale verwendet
wird, ist jedoch geeignet, einer Wortverbindung die fiir ihre FEintragung als
Gemeinschaftsmarke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Das kann auf der
Zusammenfiihrung beschreibender Angaben unterschiedlicher Sprache, der Kombination in
sich widerspriichlicher beschreibender Angaben oder der syntaktisch ungebrduchlichen
Verbindung solcher Angaben beruhen. In der Tat sollte prinzipiell der Ausschluss
beschreibender Angaben von der Eintragung damals auf lit. ¢ gestiitzt werden, sofern der
beschreibende Charakter einer GMA zugleich zu fehlender Unterscheidungskraft gema8 lit. b
fiihrt. Beispielsweise hat eine Priifung des Gesamtzeichens auf das Vorliegen des absoluten
Eintragungshindernisses beschreibender Charakter lit. ¢ weder im Rahmen der Uberpriifung

durch die BK noch die des EuG stattgefunden.”"”

Nach dem Allgemeininteresseprinzip alle absoluten Eintragungshindernisse ,,unabhéngig

voneinander zu priifen”,”'* sondern auch angesichts der ,,Vergleichbarkeit der Fallgestaltung*

mit derjenigen zu Grunde lag’"

. Dort hatte der EuGH die ihm vom EuG angediente Formel
vom Fehlen eines =zusétzlichen Bestandteils nicht aufgegriffen, demgegeniiber jede
erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der
Ausdrucksweise, welche im {iblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise fiir
die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale
verwendet wird, geeignet ist, einer Wortverbindung die fiir ihre Eintragung als europaweite
Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen, gleichzeitig hinzufiigen ist, dass sie

wegen jener Abweichung ,,als Ganzes* nicht mehr unmittelbar beschreibend wirkt.

Generell stellen beschreibende Angaben spezifische wortliche Bezeichnungen dar, worunter
auch solche bildlichen Darstellungen fallen, welche ausschlieBlich ein bestimmtes Produkt

vorstellen oder eine bestimmte Dienstleistung anbieten und keinen individualisierenden

3, B. ,»Companyline®.
"4 Rspr. SAT.1 (Rn. 25) = Wrigley (Rn. 31).
15 Rspr. Baby-Dry.
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Uberschluss aufweisen,”'® um urheberrechtliche Kriterien nicht zu beschaden. Neben der
Bestimmung aus Art. 7 Abs. 1 lit. e GMVO hat auch die Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. ¢
GMVO legitime Bedeutung fiir ,,dreidimensionale Marken®, welche aus der Form der Ware
bestehen, ggf. eine zusitzliche Priifung erforderlich ist, sofern die Form der Ware zur
Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder Dienstleistung dienen kann, also damit die
vorgesehene gemeinschaftsrechtliche Bestimmung aus der lit. ¢ des Katalogs nicht jedoch
greift. In solchen Féllen konnte oft unmittelbar mangelnde konkrete Unterscheidungskraft
konstatieren’'’. Der europiische Gesetzgeber hat auf das Wort ,,ausschlieBlich® in lit. ¢ des
Katalogs gedacht, dass sich dieses Wort auf ,bestehen® bezieht, sondern nicht auf den
konkreten Ausdruck ,,zur Bezeichnung ... dienen kénnen.“ Sofern ein Zeichen oder eine
Angabe beim Publikum generell einen das somit versehene Produkt unmittelbar
beschreibenden Eindruck hervorruft, wobei es keine Rolle spielt, ob noch andere
Begriffsbedeutungen moglich sind. Formulierungen ,,ausschlieBlich beschreibend” sind

zumindest missverstindlich wie in der Rechtsprechung des EuGH’'®.

Jedoch habe die Norm in Art. 12 lit. b nach der Auslegung des EuGH ,keinen
ausschlaggebenden Einfluss* auf die Interpretation des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO. Durch
diese besprochene Norm wiirde nicht dem im Allgemeininteresse liegende Ziel jener
Vorschrift widersprochen, wonach ,,alle Zeichen oder Angaben,” welche die Waren- oder
Dienstleistungsgruppen beschreiben,”” fiir die eine Eintragung beantragt wird, ,,von allen frei

. 20
verwendet werden kénnen,’

ausdriicklich an der Freihaltung von geografischen
Bezeichnungen wiirde dieses Allgemeininteresse bestehen. Im Rahmen der
gemeinschaftsrechtlichen Norm iiber die beschriebenen Marke sind die Tatbestandskriterien
»ausschlieBlich* als Bezeichnung eines Merkmals zur Beschreibung und ,,dienen kénnen* zu

«721 ein Tatbestandsmerkmal des

auslegen. Wie in einem Grundsatzfall ,,Doublemint
Wortlauts "dienen konnen" als in Englisch “The expression ‘may serve' benannt wurde, was

sich gemeinschaftsrechtlich Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO deutlich erwihnt, ist es so weit in der

716 7. B. piktogrammartige Abbildungen.

""" Rs. SOAP IL.

7'8 Rs. Baby-Dry.

Y BLUE SOFT, EuG T-330/06 = wbl 2008, 433, 434; darin ist die Aneinanderreichung zweier
Eigenschaftsworter weder schopferisch noch einfallsreich, ebenso die Wortverbindung nicht als eigenstindige
Wortschopfung angesehen werden kann. Hier muss das Wortzeichen BLUE SOFT in einer rein beschreibenden
Bedeutung verstanden werden.

20 Wrigley [Doublemint], Rn. 31;

2 Rs. Doublemint;

258



722

Gemeinschaftsmarkenpraxis ausgelegt’'“". Jede Interpretation hat dariiber in methodischer

Weise mit der Normbereichsanalyse zu beginnen [in einer Seite die Feststellung des

Sachbereichs der Norm und in anderer Seite die Konkretisierung des sog. Rechtsbefehls, des

Normprogramms von dem europédischen Gesetzgeber].

Weitergehende aus Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO ,Beschaffenheitsangaben® gehort zu
Hauptanwendungsgebiet des Katalogs der absoluten Eintragungsbeschrinkungen, worunter
entsprechende Beschreibungen konstitutiver Eigenschaften der Produkte versteht, bei denen
es sich regelmdfBig um Waren auf dem gemeinsamen Markt handelt. Insbesondere sind nur
solche Zeichen von der europaweiten Eintragung beim HABM ausgeschlossen sind, welche
die betroffenen Waren oder Dienstleistungen als notwendig eindeutig unmittelbar
beschreiben. Gleiches kann sich die Beschreibung auf Inhaltsstoffe von erforderlichen Waren
als Grundsatz beziehen. ,,Umschreibungen ungewdhnlicher Art* fallen jedoch nicht unter
diesen gemeinschaftsrechtlichen vorgeschriebenen Ausschlussgrund. Unter konkreten
,Bestimmungsangaben* denkt man an solche Angaben, welche den Adressaten (Empfangern)

des Produkts ihre Zeit, Ort, Art und Weise usw. zu seiner Verwendung angeben.””

In diesem Kapitel habe ich die Wichtigkeit der sog. Offnungsklausel ,zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen®, welche sich von den Verbrauchern auf
dem Binnenmarkt zugleich im Zeitpunkt des Eintragungsverfahrens einer priifenden
angemeldeten Marke verwendet. Diese besprochene Klausel enthélt beschreibende Angaben,

welche im Verkehr ,,unmittelbar als solche®, aber nicht als Produktquelle verstanden werden,

ohne einer der in lit. ¢ spezifisch aufgefiihrten Arten von Angaben unter zufallen.”** Eisenfiihr
hat in der Harmonisierungsamtpraxis gemerkt, dass dafiir ,,spezielle Sachangaben gehoren,
besonders Angaben iiber die Funktion der betroffenen Produkte,”” welche auch in der

726 727 sogleich spezifische Zahlenangaben

Markenform des Slogans betroffen werden konnen,
fiir die in der vorgeschriebenen gemeinschaftsrechtlichen Norm ,lit. ¢ des Katalogs

bestimmte Angaben iiber die Menge (oder des Wertes der betroffenen eingefiihrten

22 Meister, WRP 2001, 209: “Where it is not possible to establish that the word(s) either has a usual meaning or
is actually used in trade, it will not be considered as descriptive within the meaning of that Article.*

27 B.: Ein ,»Hund* in Bezug auf Hundefutter ist eine Bestimmungsangabe und keine Beschaffenheitsangaben
darzustellen.

2% Vgl. Eisenfithr/Schennen (2007), Art. 7 Rn. 170.

72 ygl. HABM-BK Entsch. R 382/2004-4 DARKTAN (fiir Kosmetika);

726 7. B. PAY BY TOUCH (HABM-BK Entsch. R 762/2005-2) fiir Zahlungssysteme; insb. Slogans aus
mehreren Worten zusammengesetzter Werbespriiche;

727 Registrierbar ist vom HABM - Friiher an Spiter denken! - als Slogans fiir Versicherungsdienstleistungen (wie
“Component User’s Conference* fiir Dienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation und Software);
sowie ,, Das Prinzip der Bequemlichkeit* fiir bequemliche Erzeugnisse als Polstermobel.
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Produkte) ausdriicklich genannt werden.”?® Darunter kénnen erforderliche Fille iiber ,,iiblich
gewordenen Ubertragungen beschreibender Angaben auf anders beschaffende Produkte*’*
auch eingezihlt werden, ebenfalls sofern Uberschneidungen mit Beschaffenheits- oder iiblich
gewordenen Angaben bestehen. Zu diesen Markenformen gehoren nicht nur einzelne
Buchstaben und Ziffern, sondern auch aus mehreren Ziffern betreffende zusammengesetzte
Zahlen und Buchstabengruppen, welche kein aussprechbares Wort bilden’". Wihrend der
EU-Osterweiterung wurde auch nicht die Offnungsklausel zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Ware oder Dienstleistungen geltend gemacht, auler als diese Voraussetzung im
Zeitpunkt der Erweiterung bei der erstreckten GM entstanden ist, welche konkrete
beschreibende Angaben enthdlt und im Verkehr unmittelbar als solche, aber nicht als
Produktquelle verstanden werden, ohne einer der in lit. ¢ besonders genannten Arten von
Angaben unter zu fallen. Mit dem Artikel 7 Abs. 3 wird konkret in der
Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimmt, dass die Bestimmungen des Katalogs iiber die
beschreibenden Angaben in lit. ¢ sowie fehlende konkrete Unterscheidungskraft und
Gattungsbezeichnung in lit. b und d der niedergelegten Eintragungshindernisse in einigen
Féllen nicht angewendet werden, insofern die GM ,infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft® erlangt hat. Dadurch reicht eine sehr geringe originire
Unterscheidungskraft zur Uberwindung der Eintragungsschranke des Abs. 1 lit. b ebenso aus,

andererseits dies fiir die zur Uberwindung der Eintragungsschranke namentlich des Abs. 1 lit.

c erforderliche erworbene Unterscheidungskraft nicht gelten kann, nunmehr wird in solchen
Beispielsfillen zu verlangen sein, dass ein erheblicher oder wesentlicher Teil des von den in
Rede stehenden Produkten angesprochenen Verkehrs sich daran gewdhnt hat, in dem wegen
seines beschreibenden Charakters ,,von Haus aus“ nicht eintragbaren Zeichen -eine
individualisierende und die urspriingliche Herkunft betroffenen Produkte identifizierende
Marke zu sehen. Weiter fiir Abs. 1 lit. d gilt jene Forderung nur unter einer Bedingung, dass
umgangssprachliche (sekundére) Gattungsbezeichnungen dem einschldgigen Verkehr bekannt
sind, was potentiell  beschreibende Angaben nicht vorausgesetzt werden kann.”'
Grundsatzlich braucht dann nicht gepriift zu werden, ob eine Eintragung auch nach Art. 7
Abs. 1 lit. b, d. h. im Falle der (mindestens) fehlenden Unterscheidungskraft ausgeschlossen

ist”?. Daraus verlangt auch der europiische Gesetzgeber eine Beurteilung und Abgrenzung

728 Vgl. Eisenfithr/Schennen (2010), Art. 7 Rn. 186.

™ Wie infolge Imitation in der Rs. TEK (Nr. 89), EuG T-458/05: , Teak hat die Bedeutung fiir Regale aus
Metall = GRUR Int. 2008, 501;

739 Insb. Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern/Zahlen; Vgl. Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 76 (2010).

31 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Rn. 246 (2010).

72 HONEYCOMB, EuG T-256/06 = wbl 2009, 85.
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der relevanten Verkehrsbeteiligten nach Art. 7 Abs. 2 der GMVO, wie auf Grund der in einem
Teil der erweiterten europdischen Gemeinschaft gesprochenen Sprache oder dahin
vorliegender kultureller Gegebenheiten nur in diesem Teil der erstreckten Gemeinschaft
bestimmte absolute Eintragungshindernisse vorliegen konnten. Eine erstreckte GM kann in
den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls irrefiithrend sein oder gegen die dffentliche Ordnung
oder die guten Sitten verstofien. Diese absolute Eintragungshindernisse (bzw.
Nichtigkeitsgriinde) haben auf die Giiltigkeit der erstreckten GM nach der Bestimmung {iber
den Bestandschutz prinzipiell keinen Einfluss. Nach dem jeweiligen nationalen mafigeblichen
Recht konnte nur die erstreckte GM in einem neuen Mitgliedstaat deswegen untersagt
werden. Jedoch schlieBen auch beschreibenden, gattungsmdfigen und tduschenden
(irrefiihrenden) Charakter hinsichtlich einer Marke ein, obwohl es nach der 6ffentlichen
Ordnung oder Moral entgegensteht.733 In einigen neuen Mitgliedsstaaten ist die
Anwendbarkeit des nationalen Rechts im Zivilverfahren iiber die Untersagung der Benutzung

einer erstreckten GM zu einer gewissen Rechtsunsicherheit vorgesehen.

Im zweiten Kapitel - Gebrauch der GMen in geografischen Gebieten der neuen
Mitgliedsstaaten nach  ihrem  Beitritt - habe ich eine Definierung des
Gemeinschaftsmarkensystems im Verhdltnis von gut geachteten starken und schwicheren
Hindernissen mit dem Riickblick auf zwingende weitergehende Grundsédtze des EuG/EuGH
beigelegt: Einerseits fiihrt der Art. 7 der GMVO bestimmte absolute Eintragungshindernisse
fiir solche Zeichen auf, welche in Bezug auf die von ihnen enthalten Produkte die wesentliche
Markenfunktion der Ursprungsidentifizierung nicht leisten kdnnen, wéhrend andererseits der
Art. 8 GMVO konkrete relative Eintragungshindernisse darin vorschreibt, welche wegen des
Bestehens kollidierender Kennzeichenrechte den Dritten infolge ihrer Benutzung
verwechselbarer GMen  erscheinenden Verlust der Unterscheidungsfédhigkeit dieser
Kennzeichen moglicherweise  verhindern sollen. Der Katalog der absoluten
Eintragungshindernisse ist im Rahmen des Art. 7 GMVO ,abschlieend* sowie der Katalog
der relativen Eintragungshindernisse durch den Art. 8 der GMVO. Der europiische
Gesetzgeber hat das Aquivalenzprinzip als Unterfall des Koexistenzprinzips dazu vorgesehen,
wonach die bestehenden élteren nationalen Marken und die erstreckten (dlteren) GMen im

Verhiltnis zueinander ,,gleichwertig® im Kollisionsverfahren beurteilt sind, weitergehende

33 Art. 7 Abs. 1 Lit. f der GMVO.
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bestehende Wirkung von édlterem gewerblichem Recht und die Anforderungen an den

Benutzungszwang>* auftritt.

Weitergehende lit. ¢ der Katalogsvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse schreibt
besondere ,,Herkunftsangaben als beschreibende Bezeichnungen vor, wodurch es sich um
geografische Merkmale der Ware handeln kann. Die Voraussetzung der lit. k der
Katalogsvorschrift enthaltet eine geschiitzte Ursprungsbezeichnung oder geografische
Angaben bestehen oder diese enthalten, sofern ein Fall des Art. 13 der VO Nr. 510/2006
vorliegt, ist,,als Ausschlussgrund* von der europaweiten Eintragung beim HABM gegeniiber
der Erstreckung einer GM vorgesehen. Nach Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO sind auch solche
Zeichen oder Angaben von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen, welche auch zur
Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen ,,dienen konnen®.
Sofern eine solche Angabe als GM angemeldet wiirde, so miisste sie unter Art. 7 Abs. 1 lit. ¢
GMVO abgewiesen werden. Dieses gemeinschaftsrechtliche absolute Eintragungshindernis
bezieht sich nicht nur auf die wortlichen geografischen Begriffe, sondern auch auf
unmittelbare geografische Herkunftsangaben, welche sicherlich die héufigsten Félle
darstellen. Damit tragt der Artikel 7 Abs. 1 lit. ¢ der Tatsache Rechnung, dass der sui generis
Schutz geografischer Herkunftsangaben vor allem auf Grundlage der VO zum Schutz der
geografischen Herkunfisangaben liickenhaft ist und das Interesse des Verkehrs, welche ihre
Geschiftstatigkeiten in dem fraglichen Gebiet als Hindler oder Hersteller ausiiben, an der
Freihaltung solcher Bezeichnungen fortbesteht. Grundsitzlich weisen ,unmittelbare
geografische Herkunftsangaben unter spezifischer adjektivischer oder substantivischer
Verwendung eines geografischen Begriffs direkt auf einen bestimmten Ort, eine Landschaft
oder eine Region hin. Die Voraussetzung der lit. ¢ der Katalogsvorschrift wird auch zur
Anwendung beziiglich einer Marke von angemeldeter Bezeichnung in Wirklichkeit durch eine
Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet.
geografische Herkunftsangabe. Der europdische Gesetzgeber hat in Art. 66 Abs. 2 GMVO
eine Ausnahme von Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO fiir Gemeinschaftskollektivmarke vorgesehen,
wonach diese aus geografischen Angaben bestehen diirfen, geben also keine Ausschlussrechte
gegeniiber anderen, welche diese Angaben zu Recht als geografische Herkunftsangaben

verwenden.

34 Art. 15 GMVO;
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Generell schwebte iiber jeder Benutzung der Angabe als Herkunftshinweis konkretes Risiko,
welches vom Inhaber der GM in Anspruch genommen zu werden, wie mit der Folge
langwieriger und kostspieliger Auseinandersetzungen iiber den Anwendungsbereich der , fair
use“- Klausel des Art. 12 GMVO weiter beriicksichtigt wird. Der Begriff ,,Angaben* und
»Merkmale® haben in Bezug auf die Norm keine Unterscheidungskraft im Sinne von lit. b
keinen anderen Inhalt als etwas spezifischer von Zeichen oder Bezeichnungen. Die
Sondervorschrift der lit. j der Katalogsvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse ist im
Eintragungs- oder Nichtigkeitsverfahren auch zu beachten, wonach fiir die Weine und
Spirituosen die europaweite Markeneintragung von geografischen Angaben oder ebenfalls
solche Angaben nur enthaltende Zeichen verbietet werden kann, wenn solche genannten
Waren ihren Ursprung nicht in der von der geografischen Angabe bezeichneten erweiterten
Region der EU haben. Aus absoluten Griinden auf der Grundlage von Art. 14 sind in Bezug
auf Art. 164 GMVO lex specialis im Verhiltnis zu Art. 7 GMVO abzulehnen’’. Dies
verbietet sich aus der Rechtsqualitit der geografischen Herkunftsangabe, welche im
Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 4 und Art. 52 Abs. 2 bereits daran scheitert, dass es sich
unmittelbar auf Grund dieser Vorschriften um nationale Rechte in den neuen Mitgliedstaaten
handeln muss, wohingegen eine europdische Verordnung definitiv keine solchen begriindet,
dass diese Norm unabhingig von dem Umstédnden des Falles unmittelbare Wirkung daraus
hat.”® Die gemeinschaftsrechtliche Norm in Art. 8 Abs. 4 der GMVO bezieht sich nicht nur
auf infolge Benutzung innerstaatliche erworbene Rechte, sondern enthélt auch solche ,,vom
Typ her* in dieser Kategorie gehdren, wenn diese Marke im Einzelfall national registriert sind
oder sein miissen. Im Widerspruchsverfahren konnen solche iltere Prioritdtsrechte, d. h.
unregistrierte Marken und sonstige Kennzeichnerechte nach dem Beitritt der neuen
Mitgliedstaaten darauf auch geltend gemacht werden, welche ,,von mehr als nur ortlicher
Bedeutung® sind und ihrem Inhaber nach dem fiir diese dltere Marke mafgeblichen Recht
begriindende Unterlassungsanspriiche gegeniiber jiingeren Marken verleihen. Namlich ist die

in Art. 8 Abs. 4 enthaltene Verweisung auf das nationale Recht ungewiirdigt.”’

733 7. B. abgewiesene Entsch. des HABM: BOUQUET DE PROVINCE (R 218/1999-2 v. 17.12.1999) = Meister,
WRP 2001, 220;

3¢ Diese sonstigen Rechte konnen nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, sondern ausschlieBlich durch
ein Verfahren auf Nichtigerkldrung der GM geltend gemacht werden - ,,Dr. N°“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 =
wbl 2009, 454.

77 Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.
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Nach dem nationalen Recht ist konkret geregelt, welche Art von dinglichen Rechten moglich
ist. GemdB Art. 197°® konnten an einer erstreckten GM ebenfalls bestellt werden,
weitergehende nach Art. 16 fiir die Behandlung der GM ,,als Gegenstand des Vermdgens* im
Rahmen des Gleichwertigkeitsprinzips mafigeblich und erreichbar ist. ,,Als einheitliches,
supranationales Gemeinschaftsmarkenschutzrecht™ bedeutet fiir die erstreckte GM auch ein
einheitlicher, unteilbarer Gegenstand des Vermdgens. Dadurch duflert sich dies, wie gemal3
Art. 16 die GM lediglich tiber einem einheitlichen Realstatut im Zusammenhang mit der
Regelung der vermogensrechtlichen Wirkungen der erstreckten GM  besprochen werden
kann, welches das nationale Recht eines (neuen) Mitgliedsstaates verpflichtet, aber jedoch
unter dem Rechts von Drittstaaten ausgeschlossen ist. Nachgemifl wird die GM ,als
Gegenstand des Vermdgens im Ganzen und fiir das gesamte Gebiet der Gemeinschaft™ wie
eine  nationale @ Marke auch in einem neuen  Mitgliedsstaat  behandelt
[=Gleichwertigkeitsprinzip]739, wo nach dem europidischen Markenregister der Inhaber einer
erstreckten GM zum jeweils maflgebenden Zeitpunkt seinen Wohnsit; oder Sitz hat, falls
diese Verkniipfung nicht anwendbar ist, dann wird es beriicksichtigt, wo der Inhaber zum
jeweils maBgebenden Zeitpunkt eine bewilligte Niederlassung hat. Wenn diese
Verkniipfungen nicht vorgelegt werden kann, dann ist der nach Abs. 1 desselben Artikels im
weiteren Schritt mal3gebende Mitgliedsstaat, wo das Harmonisierungsamt seinen sitz hat. ,,Als
Ausdruck des Aquivalenzprinzips® erscheint sich die Gleichstellung der erstreckten GMen
und der nationalen Marken, woraus die Verwirkung durch Duldung angeht. Namlich regelt
die Bestimmung in Art. 54 Abs. 2 den Fall, dass ein Inhaber einer nationalen Marke die
Benutzung einer jiingeren erstreckten GM geduldet hat. Umgekehrt regelt Art. 9 Abs. 1 den

Fall, worin der Inhaber einer GM die Benutzung einer nationalen Marke geduldet hat.

Schlieflich hat der europdische Gesetzgeber in lit. ¢ des Katalogs der absoluten
Eintragungshindernisse konkret vorgeschrieben, dass nach dieser Bestimmung fragliche
Marken von der europaweiten Eintragung beim HABM in beschriebenen Sinne
ausgeschlossen sind, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, der Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale derselben
dienen konnen. Daneben umfasst das absolute Eintragungshindernisse nach lit. ¢ noch

weitergehende besondere Zeichen und Angaben, welche auf die Ware (bzw. Dienstleistung)

3% Art. 19 Abs. 1 GMVO: ,,Die Gemeinschaftsmarke kann unabhiingig vom Unternehmen verpfindet werden
oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein®.
7 Art. 17-24 GMVO.
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entweder unmittelbar oder durch Angabe ihrer wesentlichen Merkmale verweisen’*’. Nach
der Auslegung des EuG kann auch das beschreibende Wesen eines Zeichens im Geist der
Sprachen von den neuen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den betroffenen Waren (oder
Dienstleistungen) und das Verstidndnis der erweiterten malBgeblichen Verkehrskreise von

diesen beurteiltet werden’*!.

Gemal Art. 7 Abs. 1 lit. d sind solche Begriffe nicht als zukiinftige Gemeinschaftsmarken im
europdischen Register eintragungsfihig, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und stédndigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der beanspruchten Ware
oder Dienstleistungen iiblich geworden sind. Der Ausschluss beschreibender Angaben bezieht
sich auf solche Zeichen, welche von Natur aus beschreibend sind, wiahrend der Ausschluss
von Gattungsbezeichnungen auch urspriinglich an sich unterscheidungskréftige Zeichen
verkniipft, wie durch ihren gattungsmifBigen Gebrauch diese Eigenschaft verloren haben.
Beispielsweise sind die Anforderungen an die Umwandlungen einer Marke in eine
Gattungsbezeichnung’” sehr hoch, wie in konkreten fillen schwer zu finden. Der
Endverbraucher wendet die Marke als Gattungsbezeichnung an,”” ohne sich auf einer
bestimmten Herkunftsstitte bewusst zu sein. Solange sich also ein nicht unerheblicher Teil
der beteiligten Verkehrskreise einschlieBlich der Fachkreise und der GroB3- und Einzelhidndler
des Markencharakters der betreffenden Bezeichnungen bewusst ist, ist diese nicht zur
Gattungsbezeichnung geworden, normalerweise  eine verbindliche mitgliedstaatliche
territoriale Voraussetzung als absolutes Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 2 GMVO zu
beriicksichtigen ist. Damit reicht dies aus, sofern sich eine Bezeichnung in einem Teil der
Gemeinschaft zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, wie ein mitgliedstaatlicher

744 . .
wiahrend ein

sprachlicher Gattungsbegriff zur iiblichen Gattungsbezeichnung geworden ist,
nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise dafiir noch bewusst ist, dass es sich urspriinglich
um eine geschiitzte Marke handelt, kann dieser Begriff geméaB lit. d jedoch nicht eingetragen
werden, falls sich die Verbraucher im Rest Europas nichts unter den Wortbegriff vorstellen

745

konnen ™. Darunter fallen die genannten als sekundédre Gattungsbezeichnungen bezeichneten

Angaben, welche urspriinglich keine beschreibenden Angaben waren, wenn sie tatséchlich

™9 procter&Gamble, Rn. 39.

! Carcard, Rn. 28.

2 engl. generic designation.

™ Wie z. B, ,Kleenex“ sowie ,,LTempo* fiir Papiertaschentiicher (Deutschland); ,,Selters* fiir Mineralwasser;
»~Roller Blades®“ fiir ,Inline-skates; ,,Xerox* flir Kopieren und Kopiergerite (England); sowie ,,Hoover* fiir
Staubsauger; ,, Tiritas* fiir Pflasterstreifen etc.).

47 B. ,tiritas” fiir Pflasterstreifen in Spanien.

745 Wie unter Tiritas;
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: 4
generell nur beschreibend verwendet werden’*

747

. Aus der Rechtsprechung des EuG folgt ein
Grundsatz™' iiber die Auslegung der besprochenen lit. d GMVO, wozu das europdische
Gericht der europdischen Registrierung einer Marke nur damals entgegensteht, sofern ihre
Bestandteile im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stindigen
Verkehrsgepflogenheiten der somit zu bezeichnenden Waren oder Dienstleistungen {iiblich
geworden sind"*®. Insofern sich der Anwendungsbereich des Art. 7 Abs. 1 lit. d mit jenem von
lit. ¢ des Katalogs iiberschneidet, sind bestimmte Zeichen, welche in den mafligeblichen
Verkehrskreisen der neuen Mitgliedstaaten {iiblicherweise benutzt werden, um auf die
betreffenden Waren zu verweisen, aus diesem Grund und nicht infolge ihres beschreibenden
Wesens von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen. Insbesondere sind ein sonstiges
Zeichen nicht geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen

anderer Unternehmen zu unterscheiden’*

. Nach einer kritischen Ansicht ist die Abgrenzung
gegeniiber solchen besonders starken Marken fiir bestimmte Produkte, zu denen die
maflgeblichen Verkehrskreise streben, gleichzeitig als Bezeichnung der Produktart diese
Marke einzusetzen’". Eine Marke als Gattungsbezeichnung ist zu verwenden, durch
Einfiihrung eines neuartigen d. h. neuen sprachlichen beschriebenen Produktes unter einer
neuen Marke auf dem gemeinsamen Markt zu beobachten. Jedoch darf dieses absolute
Eintragungshindernis flir die erstreckte GM nicht beschrinkt werden, insofern ein
wesentliches Teil des Verkehrs in der fraglichen Bezeichnung keine Marke mehr sieht.
Keinesfalls enthélt die Bestimmung in Abs. 1 lit. d einen Begriff der Umgangssprache,
welcher keine besondere Beziehung zu den von seiner Anmeldung erfassten Produkten hat.
Deshalb die unter dieser Vorschrift fallenden Zeichen oder Angaben sowie diejenigen zur
Bezeichnung der Art im Sinne der lit. ¢ betreffende Gattungsbezeichnungen darstellen,
miisste jedermann ihrer ungehinderten lauteren Benutzung im geschiftlichen Verkehr
freistehen. Gemall Art. 51 Abs. 1 lit. b kann eine erstreckte GM auch fiir Verfallen erklirt
werden, sofern dieser Umstand infolge des Verhaltens oder der Untétigkeit ihres Inhabers im
geschiftlichen Verkehr zur gebrduchlichen Bezeichnung einer der von ihr enthalten Waren

oder Dienstleistungen geworden ist.

6 Weisse Seiten, EuG T- 322/03 v. 16.3.2006 = GRUR Int. 2006, 416 (Nr. 49).

™7 [Weisse Seiten], wbl 2006, 226.

™ vgl. [BSS], Rn. 37.

™ [Weisse Seiten], wbl 2006, 227.

730 Schennen, Art. 7 Rn. 189 GMVO(2010): Z. B. ,,Tempo* fiir Papiertaschentiicher, ,,Nescafé* fir 16slichen
Pulverkaffe usw.
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Der Art. 7 Abs. 1 lit. f der GMVO verbietet auch die europaweite Eintragung hinsichtlich
einer angemeldeten Marke, welche in eintretenden Fallen gegen die 6ffentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstoB3t, deshalb diese Marke nicht eintragungsfihig ist. Der Begriff der
offentlichen Ordnung ldsst sich nicht als Gesamtheit der geschriebenen oder generellen
anerkannten Rechtsregeln definieren, wie das Eintragungshindernis auf Grund der lit. f eine
durch Bediirfnisse des Markenschutzes nicht mehr abgedeckte Bedeutung haben wiirde.
Vielmehr umfasst dieser nur diejenigen Regeln der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten,
deren Beachtung flir ein geordnetes Zusammenleben in der Gesellschaft wesentlich ist.
Wihrend des Begriffes gute Sitten im Sinne der genannten Bestimmung des Katalogs der
absoluten FEintragungshindernisse das kollektive Anstandsgefithl der malgeblichen
Verkehrskreise bezeichnen, kann man dazu besondere beleidigende oder blasphemische
Worter oder Abbildungen auffithren,”'  welche nicht deswegen im europdischen Register
eintragbar sind, weitergehende darauf nur geschmacklose Marken nicht zuriickzuziehen sind.
Wie in der GMVO vorgeschrieben ist, geniigt dieses Hindernis gemil3 Art. 7 Abs. 2 GMVO,
selbst wenn ein der absoluten Eintragungshindernisse in einem territorialen Teil der
Europidischen Gemeinschaft besteht. Dabei ist also nicht nur ein anstoBiger Gehalt der Marke
in den allen Amtsprachen auszuschlieBen, sondern beispielsweise auf nur regional verbreitete
Religionen Riicksicht zu nehmen. Diese Bestimmung enthilt keine Aussage dafiir, wie grof3
der Teil der angesprochenen Verkehrskreise sein muss, welcher an der Marke sittlich Anstof3
nimmt. Gewdhnlich setzt dieses besprochene Eintragungshindernis nicht voraus, dass eine
Marke ausschlielich aus solchen Angabe besteht. Dies reicht aus, dass die Marke derartige
Bestandteile enthélt. Entscheidende Bedeutung gehort dieser Differenzierung nicht zu, weil
ein Verstol gegen die 6ffentliche Ordnung auch in nur einem Mitgliedstaat zum absoluten

2 Danach sind von der Eintragung alle Zeichen auszuschliefen,

Eintragungsausschluss fiihrt.
deren Benutzung gegen gemeinschaftsweite oder nationale gesetzliche Regelungen in
mindestens einem der Mitgliedstaaten verstolen werden konnte. Den Beurteilungsmalstab
fiir einen Versto3 gegen die guten Sitten bilden nicht gesetzliche Vorschriften und die diesen
zu  Grunde liegenden  verfassungsméfigen  Ordnungsprinzipien, sondern  die
Verkehrsauffassung, wie Zugleich die einschlidgige Beurteilung ebenfalls Wandlungen (wie
die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstédndigen
Durchschnittspublikums) unterliegt. Gegen die o6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten

verstoflen nur solche Angaben, welche gegen die tragenden Grundsdtze der Rechtsordnung

verstofen. Unter dem Gesichtpunkt der guten Sitten fallen darunter nur solche Angaben,

' Wie Schimpfwarter oder rassistische Abbildungen;
721, V. m. Art. 7 Abs. 2 GMVO.
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welche grob herabsetzend, rechtswidrig diskriminierend oder abscheulich sind”*®. Unter dem
Gesichtspunkt der offentliche Ordnung fallen darunter Ausdriicke, womit die Gewalt
verherrlichen oder dazu auffordern wird, oder die strafbare Handlungen verherrlichen wird.
Durch diese Bestimmung des Katalogs wird nicht entsprechende Aussage, welche nur als
geschmacklos oder schliipfrig empfunden werden, erfasst. Abs. 1 lit. f schiitzt das 6ffentliche
Interesse, worauf nicht Ausschlielichkeitsrechte an schlechthin rechtswidrigen Angaben oder
fiir schlechthin rechtswidrige Tatigkeiten erlangt werden, nicht das individuelle Interesse des
Anmelders, geschmacklose und deswegen weniger kommerziell erfolgreiche
Kennzeichnungen zu vermeiden.””* AuBerdem verstofe die Anmeldung von Namen von
Staatsoberhduptern durch Dritte die offentliche Ordnung, aber zweifelhaft.””> Dieses
besprochenen Eintragungshindernis wird nur iiberpriift konnten, insofern kriminelle oder
terroristische Vereinigungen als ihre Marken bereits angemeldet sind. Weitgehender Begriff
der guten Sitten ist nach einem gemeinschaftsweiten Mafistab zu beurteilen. Besonders
strenge moralische Normen in dem einen oder anderen Mitgliedsstaaten fiihren somit nicht zu
strengeren Eintragungskriterien im Rahmen des lit. f der Katalogsvorschrift. Nunmehr greift
aus Abs. 2 des Katalogs damals ein, insofern der Versto3 gegen die guten Sitten oder die
6ffentliche Ordnung ggf. nur in einem Mitgliedstaat erkennbar oder relevant wird,”® welche
nur in einem Mitgliedstaat bekannt sind. Die GMVO erfasst keine Ausschlussvorschrift
beziiglich solcher Zeichen, ,,deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im

offentlichen Interesse untersagt werden kann®.

Weitergehende Auswirkung der tduschenden Marken wird sich nach lit. g der
Katalogsvorschrift aufgezeigt, dass Marken von der Eintragung im europdischen Register
darauf ausgeschlossen, welche geeignet sind, das Publikum [insb. iiber die Art, die
Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung] irrezufiihren.
Praktisch miissen ,.tatsdchliche Tauschungsfille® nicht vorgelegen sein, sondern sich nur die
Eignung der Marke zur Irrefiihrung des Publikums objektiv aus der konkreten Marke als
solcher ergeben muss. Dem Harmonisierungsamt ist es unmoglich, durch das
Eintragungsverfahren des europdischen Registers vorauszusehen, in welcher Weise eine

Marke benutzt wird. Insofern eine Marke gleichwohl in irrefiihrender Weise eine Marke

73 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7 Abs. 1 Lit. f Rn. 195 (2007) - Z. B: rassistische Ausdriicke, blasphemische
Ausdriicke oder Ausdriicke aus dem Fékalbereich.

7' Rs. BIN LADEN;

33 Eisenfiihr/Schennen, Art. 7, Rn. 218 (2010).

¢ 7. B. blasphemische oder rassistische Begriffe in einer mitgliedsstaatlichen Sprache oder Symbole der
Religionsgemeinschaften;
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benutzt wird, kann diese Benutzung nach nationalem Recht untersagt werden’’. Die
Taduschungseignung der Marke muss sich auf das Publikum beziehen. Die genannte
Bestimmung in lit. g setzt eine Tduschungsgefahr voraus, wonach die angemeldete Marke
unzutreffende Aussagen {iiber die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfasst, was die Art, Beschaffenheit oder

% Diese Angabe muss nach

geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen betriftt.
dem Grundsatz des EuG geeignet sein, um durch das angesprochene Publikum zu tduschen
und diese Tduschung in seiner (Kauf-)Entscheidung zu beeinflussen.””” Sonstig setzt
Téuschungsgefahr eine unzutreffende Sachaussage voraus, beziehungsweise eine blof3
suggestive, anspielende Bezeichnung nicht tduschend ist, sofern wortlich die Angabe im

760

Zusammenhang mit dem Produkt nicht entspricht™". Jedoch konnen undeutliche Angaben

nicht tduschen.”®!

Zur Zuriickweisung der Entscheidung beim HABM begriindet sich dies auf
lit. g der Katalogsvorschrift, insbesondere wenn die Marke nur einen tdauschenden Bestandteil
enthilt. Dafiir besteht die Moglichkeit, dass eine Marke sowohl nicht tduschend als auch
tduschend eingesetzt werden kann, scheitert dann ihre europaweite Eintragung nicht an
diesem absoluten Eintragungshindernis, sondern auch dass Wettbewerbsrecht nach Art. 14
und weitergehende nach Art. 110 GMVO verletzt sein kann. Gewohnlich tritt keine
Tauschung des Publikums iiber die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der mit einer
Marke gekennzeichneten Ware ein, sofern die Marke aus dem Namen einer die Ware
personifizierenden Designerin besteht, auf ein Drittunternehmen iibertragen und fiir diese
Waren weiter benutzt wird. Dieser Umstand steht weder der europaweiten Eintragung der
Namensmarke fiir das Unternehmen entgegen, noch begriindet dieser einen Verfall im Sinne
der gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift in Art. 51 Abs. 1 lit. ¢ GMVO. Eine Ausnahme gilt
nur fiir geografische Angaben im Rahmen lit. j des Katalogs, dadurch zur Vermeidung einer
Téuschungsgefahr weitergehende Einschrinkung auf Weine oder Spirituosen aus der
geografischen Region, deren Bezeichnung Bestandteil der Marke ist, als geltend zu machen.
Insofern eine Marke beschreibend ist, kann sie nicht zuldssig auf Waren eingeschrankt
werden, welche unter einen Oberbegriff fallen, in dem auf die eine beschreibende Bedeutung

gerade nicht zugetroffen werde. Daher begriindet dies sich nicht nur auf das

77 Art. 110 Abs. 2 GMVO.

¥ CANNABIS (Nr. 36);

73 Rs. Weisse Seiten;

0 Eisenfiihr, Art. 7 Rn. 225: Dabei ist ein Beispiel als ,,Metal Jacket“ fiir Jacken aus Textilien aufgefiihrt.
T T.@MANPOWER (Nr. 65);
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Eintragungshindernis der lit. ¢, sondern auf das Eintragungshindernis der lit. g hinzu.”®

Soweit sich dagegen die beschreibende Bedeutung der GMA ,nicht auf strukturelle
Eigenschaft der betroffenen Produkte, sondern deren Bestimmung bezieht, kann ein
konkreter Ausschluss der beschreibenden Bestimmung nicht zur Tduschung fiihren, ebenfalls
den beschreibenden Charakter der GMA jedoch nicht beseitigen.”® Insbesondere sind die
Anmeldungen von Personennamen berithmter Personen’® durch Dritte auf Grund lit. g der

GMVO nicht tduschend, wenn zwischen dem Personennamen der berithmten Person und der

beanspruchten Ware ein Bezug besteht, welcher als Sponsoring interpretiert werden

765

konnte™. Der Grund in lit. g des Katalogs stellt jedoch kein Substitut fiir relative

Eintragungshindernisse dar. Folglich sind derartige Félle iiber die Bosglaubigkeit auf Grund

Art. 52 Abs. 1 lit. b zu 16sen, obwohl diesen Tatbestand nicht als Eintragungshindernis,

sondern als Nichtigkeitsgrund ausgestaltet ist.

Jedoch gilt das flir nationale Markeneintragungen nicht, dass ,,ein geografisches Teil der
Gemeinschaft® nicht an mitgliedsstaatlichen Grenzen der Beteiligten gebunden ist, dagegen es
nur geniigt, sofern in einer territorial nicht ganz untergeordnete Region, welche von Sprache
und Kultur geprigt als Teil eines neuen Mitgliedsstaates sein wird, also ebenso Territorien
benachbartes Mitgliedsstaates umfassen kann, eines der im Rahmen der Katalogsvorschriften
schon besteht. Dazu ist EuG ein Grundsatz im Sinne des Art. 7 Abs. 2 GMVO ausgefiihrt: Je
die ,,mafsgeblichen Verkehrskreise* der erweiterten Europdischen Union betrifft, desto im
Rahmen der Bestimmung durch Art. 7 Abs. 2 der GMVO ,ein der unbedingten
Eintragungshindernisse” sonst nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur EuG
berticksichtigt wird, sofern diese Voraussetzungen des Katalogs lediglich ,,in einem Teil der
Gemeinschaft* als absolute Hindernis zur Eintragung einer GM besteht’*®. Es handelt sich
um “eindeutige Bezeichnungen der angemeldeten Produkte (Waren oder Dienstleistungen)

oder ihrer Eigenschaften” durch verkehrsiiblich formulierte Attribute (,,sonstige Merkmale®).

62 7. B: Dies wiirde besonders fiir Marke ,,New Born Baby*, welche auch fiir Puppen angemeldet wurde, dem
Anmelder also nichts niitzen, um das Warenverzeichnis auf Puppen, welche nicht wie Babys aussehen
einzuschranken. WATERCELL wird fiir Betten und Matratzen beim HABM angemeldet, wiirde damals eine
Einschriankung auf die Wortlaut Matratzen, ausgenommen solche, welche Wasser enthalten, auf Grund der lit. g
als absolutes Eintragungshindernis erfiillen.

763 KEYCLEAN ist fiir das Reinigungsmittel beschreibend, deren Anwendung auf Computer-Tastaturen im
Warenverzeichnis ausgenommen wird, weil eine solche Beschrinkung von Verbrauchern und Konkurrenten
nicht erreichbar und deswegen unzuldssig wére.

764 7 B. Pablo Picasso;

5 7z, B: im Falle eines Namens von beriihmtem Tennisspieler; vgl. weitergehende Verwechslungsgefahr
zwischen einer élteren registrierten Marke und einer jiingeren angemeldeten Marke auf Grund des Art. 8 Abs. 1
lit. b GMVO in der Rs. Barbara Becker, EuG T-212/07 v. 2.12.2008 = wbl 2009, 132.

7% Vicenzo Fusco — ENZO FUSCO, EuG T-185/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225.
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Die wurspriinglich geforderte Unmittelbarkeit des Beschreibens hat die erforderliche
Rechtsprechung im Gemeinschaftsmarkenpraxis dadurch aufgeweicht, womit den
gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz des Eintragungsausschlusses ausreichend ansieht, sofern
das fragliche Zeichen zu den von ihm enthalten Waren oder Dienstleistungen einen
hinreichend direkten oder konkreten Bezug aufweist, welcher es dem betreffenden Publikum
ermdglicht, unmittelbar und ohne weitere Uberlegung eine Beschreibung der in Rede

. . . . 767
stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen.

Auf die Frage, ob ein entsprechendes Marktordnungsinstrument konform wiére, stellen jedoch
die absoluten Eintragungshindernisse kein Marktordnungsinstrument dar. Normalerweise
kommt konkreter FEintragungsausschluss fiir den angemeldeten oder -eingetragenen
europaweiten Marken nach dem Beitritt lediglich dann, sofern sich die angemeldete Marke
ausschlieBlich aus einer, solchen, bestimmten Merkmale der angemeldeten Produkte von
,2unmittelbar bezeichnenden Angaben‘ (oder mehreren solchen Angaben) ergibt. Wéhrend der
Prifung des Harmonisierungsamtes sind besondere = Wortneubildungen oder
Worterverbindungen nur von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen, sofern diese
allein beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 c¢ sind. Fiir diesen genannten
Eintragungsausschluss einer zusammengesetzten Marke geniigt es in betreffenden Fillen
nicht, sofern die einzelnen Bestandteile beschreibend sind’®®. Insofern diese beschreibende
Bezeichnung einen Eindruck, welcher sich von der Summe seiner Bestandteile hinreichend
entfernt, ist sie als eigenstindiges Zeichen zu werten und in sprachlicher Hinsicht zu
wiirdigen’®. Als Grundsatz das beschreibende Wesen eines Zeichens kann lediglich im
Hinblick auf das Verstindnis der maligeblichen Verkehrskreise und eine wesentliche
Merkmale auf die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden’”’. Solche
Zeichen und Angaben konnten nach der GMVO als ihrem Wesen nach ungeeignet angesehen
werden, um die Herkunftsfunktion der Marke zu erfiillen, sofern sie nicht nach der
Bestimmung in Art. 7 Abs. 3 der GMVO Unterscheidungskraft ,,infolge Benutzung® im

Handelsverkehr erlangen.

Grundsitzlich lasst die bloBe Kombination von wortlichen neuen sprachlichen Bestandteilen,

von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ,,allein

T PAPERLAB, (Nr. 25);

"8 1 OCKTHREAD, Rn. 29;

" LOCKTHREAD, Rn. 31;

"0 MunichFinancialServices, Rn. 26;
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fiir diese Merkmale beschreibend®, falls sie eine sprachliche Neuschopfung darstellt. Die
bloBe Aneinanderreihung solcher Bestandteile scheint sich ohne Vornahme einer
ungewéhnlichen Anderung auf,””' damit die Beurteilung nur zu einer ausschlieBlich
beschreibenden Marke fiihren kann. Hinsichtlich solcher Kombination kann der
beschreibende Charakter fehlen, wenn der von ihr erweckte Eindruck auf Grund der
Ungewohnlichkeit in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen hinreichend weit
von dem abweicht, welcher durch die weitergehende bloBe Zusammenfiigung ihrer
Bestandteile entsteht, dadurch solche Kombinationswortmarke ,,einen merklich Unterschied*
zwischen der Neuschopfung und der bloBen Summe ihrer Bestandteile schafft, oder insofern
das Wort in den generellen neuen Sprachgebrauch der EU-Osterweiterung eingegangen ist
und dadurch eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegeniiber seinen
Bestandteilen autonom ist. Dagegen sei es nur, wenn es eine begriffliche Bedeutung erlangt
hitte, welche wiederum selbst beschreibend wire. Unter diese genannte Bestimmung fallen
bestimmte ,,Zeichen und Angaben®, welche die angemeldete Ware oder Dienstleistung
entweder ,, unmittelbar“ oder ,,durch Hinweis“ auf ihre wesentlichen Merkmale bezeichnen

.. 772
konnen' <.

Im Zusammenhang mit dem mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten angemeldeten
Marke, welche auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ beschreibend sind, ergibt sich ein
weitergehendes sprachliches Neuschopfungsprinzip aus der Auslegung des EuG, falls jedes
ihrer Bestandteile allein beschreibend ist und kein merklicher Unterschied zur Summe ihrer
Bestandteile besteht’””. Damit fillt eine sprachliche Neuschopfung unter die
Eintragungsbeschriankung der lit. ¢ und geniigt dieses Prinzip jedoch nicht, dass ihre einzelnen
Bestandteile daraus beschreibend sind, sofern das beschreibende Wesen der Neuschopfung

4 . . .
7" Das beschreibende Wesen eines Zeichens kann ,,nur nach

,,als solcher nicht zukommt
dem Verstindnis der maBgebenden Verkehrskreise® in Bezug auf die betreffenden Waren
oder Dienstleistungen bestimmt werden’””. Dieser ausgelegten Grundsatz ist auch auf den
neuen mitgebrachten Amtssprachen der EU anwendbar, wobei die fraglichen Waren und
Dienstleistungen nicht nur fiir Fachleute festgestellt sind und eines zur Eintragung im
europdischen Register englischen Wortes auch beantragt werden kann, ist auf das Versténdnis

des englischen Durchschnittsverbrauchers in den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls

! Insb. syntaktischer oder semantischer Art;

"2 [PAPERLAB], Rn. 24.

73 [HAIRTRANSFER], Rn. 26 = wbl 2007, 281.

7" [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 31; und [PAPERLAB], Rn. 26.
> [EUROCOOL], Rn. 38; und MunichFinancialServices, Rn. 26.
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abzustellen. Auf Grund der Katalogsvorschrift iiber die absoluten Eintragungshindernisse
geniigt dies flir die Verweigerung der Eintragung, weil sich auf eines der unbedingten

Eintragungshindernisse begriinden kénnte’’®

. Dieselbe Bedingung wird zur Beurteilung der
Unterscheidungskraft fiir alle Markenkategorien beim EuGH verwendet, was im
Zusammenhang mit ihrer Anwendung aufgezeigt wird:
= dass nicht jede dieser Kategorien von den mafigeblichen Verkehrskreisen notwendig in
gleicher Weise im Rahmen der EU-Ost-Erweiterung wahrgenommen wird,
= und dass es dabei schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken

bestimmter Kategorien nachzuweisen.

Dieser Grundsatz des EuGH sei besonders fiir Wortmarken mafgeblich,””’ ebenfalls zur
Beurteilung der Unterscheidungskraft einer betreffenden Marke festgestellt wird, aber auf
diese Markenkategorie keine strengere generelle Beurteilungskriterien angewandt werden
diirfen. Beispielsweise kann auf einer im Voraus festgesetzten Zahl von Personen mit
demselben Namen, bei deren Uberschreitung der Name ,,als Unterscheidungskraft“ besitzend
angesehen werden konnte, weitergehende auf der Zahl der Unternehmen mit derselben Art
von Waren oder Dienstleistungen genannten Vertreibens wie die in der Anmeldung und auf
die Haufigkeit der Verwendung von Nachnahmen in dem betroffenen Gewerbe beruht
werden. Gleiches kann ein iiblicher Nachname die Herkunftsfunktion der Marke (wie ein
Ausdruck der Umgangssprache) erfiillen und somit konkrete Unterscheidungskraft flir die
betroffenen Waren oder Dienstleistungen besitzen.””® Die Wortmarke ist mit dem konkreten
sprachlichen Gebiet von den Verkehrskreisen verbunden (z. B. polnisches Wort fiir Polen,

etc.).””

Die ,erstreckten Gemeinschaftsmarken® werden in den neuen EU-Amtssprachen (in
Bulgarisch oder Ruminisch) nicht als notwendig iibersetzt oder in diesen verdffentlicht. Die
Vielfiltigkeit der amtlichen Sprachen der EU bringt ein sog. Diversionsprinzip auch fiir die
Gemeinschaftsmarken im Zusammenhang mit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen auf

dem gemeinsamen Markt nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten mit. Im

776 [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 45.

7 insb. in Form von Werbeslogans;

"8 Bender, MarkenR 2005, 4.

7 Vgl. Anne Geddes NURSERYROOM (EuG T-173/03 v. 30.11.2004) = wbl 2005, 128: ,,Auch wenn das Wort
der angemeldeten Marke den Aufenthaltsort bezeichnet, ist es eine passende Bezeichnung fiir Waren, die dort
Verwendung finden.” Nach Ansicht des EuG weist die angesprochenen Fachkreise hinsichtlich der Anmeldung
einer Wortmarke aus zweien Worten ,,als Ganzes* hin. Darin wird sich diesen Grundsatz angewendet, wonach
dieser englische Wortbegriff einen bestimmten Ort bezeichnet.
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Gemeinschaftsmarkensystem kommt auch in Frage der sprachliche Gebrauch im Verhéltnis
zu Verbrauchern in mitgliedsstaatlichen Gebieten, insofern eine Bezeichnung ,,in solchen
Sprache  beschreibend oder nicht unterscheidungskrdftig” ist, deswegen eine
Eintragungshindernisse eintreten kann, denn handelt es sich hdufig im Handelsverkehr um
eine Amtssprache der Europdischen Union. Daher sind auch die ,regionalen Sprachen* zu

% sondern bei denen noch eine

betreffen, welche nicht zu den Amtssprachen einzihlen,”®
Gebietsbezogenheit charakterisiert wird. Diese ,regionalen Sprachen* werden zur
Eintragungspriifung beim Harmonisierungsamt nicht beriicksichtigt. Im Handelsverkehr der
Gemeinschaft werden gesprochene Sprachen nicht gebraucht, welche keinen Gebietsbezug
verkniipfen. Dagegen sind Bezeichnungen in einigen Sprachen der Bewohner aus

781

,Drittstaaten am Binnenmarkt nicht schutzfihig™ . Da entsprechende Unzutrdglichkeiten

besondere Bedeutung zur Benutzung von Worten in diesen Sprachen als beschreibende
Angaben iiber die ,,fair use“- Ausnahme auf Grund des Art. 12 lit. a GMVO, wonach die

GM ihrem Inhaber nicht konkretes Recht gewihrt, einem Dritten Seinen Namen oder seine

Anschrift zu verbieten. RechtsmiBig tritt erforderliche ,,Ahnliche Situation im Falle der
Verwechslungsgefahr auf, wobei die Verkehrskreise der neuen Mitgliedstaaten in
Berticksichtigung angenommen werden, welche in einer anderen als einer der Amtssprachen

. . 2
verstindigen.”®

Wie erforderliches Warenausfuhr nach einem Mitgliedstaat so lange unmdglich wire, weil die
nationale Gerichtsinstanzen fiir die Schutzfahigkeit eines sprachlichen Wortes halten, dass die
Aufnahme dieses Wortes in eine Kombinationsmarke fiir nicht ausreichend mdglich sei, um
eine Verletzung in Betracht auszuschlieBen. Der EuGH hat sich auf Art. 8 Abs. 1 lit. b der
GMVO hinsichtlich der Ahnlichkeit zwischen zwei Marken beruft,”®® wonach Inhaber einer
dlteren Marke ein Widerspruch erheben kann, wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit
mit der Zlteren Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken
erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in
dem Gebiet besteht, in dem die dltere Marke Schutz geniefit. Dabei schlieft auch die Gefahr
von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der &dlteren Marke ,,gedanklich in

Verbindung® gebracht wird. Hier besteht eine mogliche Verwechslungsgefahr im Verhiltnis

780 7 B. zum Katalanischen, Galizischen oder Baskischen.

! Wie tiirkischen Bewohnern in Deutschland oder Bewohner aus Nordafrika in Frankreich.

782 7 B. Rs. Oriental Kitchen/HABM des EuG (T-286/02 v. 25.11.2003).

8 7. B. Rs. Matratzen Concord GmbH/HABM, Beschluss des EuGH (C-3/03 P v. 28.4.2004); Bestitigung des
Urteils des EuG (T-6/01 v. 23.10.2002) — “Application for a figurative Community trade mark containing the
word ‘Matratzen’* = GRUR Int. 2004, 843.
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von Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke, welche dasselbe Wort ,,Matratzen* als dltere
Wortmarke enthdlt. AuBlerhalb kommt die mangelnde Gemeinschaftsmarkenschutzfihigkeit
nie in Frage bei den nationalen Behorden oder nationalen Gerichten hinsichtlich des
Bestehens absoluter Griinde. Der Europdische Gesetzgeber hat der Anmelder oder Inhaber
einer nationalen Marken, welcher sich mit einem Gemeinschaftsmarkenrecht in Kollision
ankommt, damals dadurch aufgezeigt wird, die dltere Marke in Alicante direkt zu verschaffen.
Gemil Art. 65 Abs. 6 der GMVO hat das HABM, die Maflnahmen zu ergreifen, welche sich

aus dem Urteil des Gemeinschaftsgerichts ergeben.

Zeitgemal stellen sich die eintretenden Fragen zum spezifischen Malle im Zusammenhang
mit einer sog. markenrechtlichen Freihaltebediirfnisdoktrin, welche jedes der Verneinung der
Unterscheidungskraft besteht, frither in einem Eintragungsprozess vom Harmonisierungsamt
keine Beriicksichtigung findet. Nach der Auslegung des EuGH muss die Bestimmung {iiber
das absolute Eintragungshindernis hinsichtlich einer angemeldeten beschreibenden Marke
nach lit. ¢ zur europaweiten Eintragung als Herkunftsbezogen verstanden werden, sowohl das

784 und der beschreibenden Charakter werden einander

Fehlen der Unterscheidungskraft
gleichgesetzt. Die fragliche Angabe kdnnen trotz ihrer innewohnenden Herkunftseignung auf
dem gemeinsamen Markt ungemangelt zu benutzen, wéhrend des Eintragungsprozess vom
Harmonisierungsamt nicht bereits gemall Art. 7 Abs. 1 lit. ¢ GMVO, sondern erst im
Verletzungsprozess konkrete Schranke-Schranke nach Art. 12 b GMVO gelten machen soll.
Die GM ermdglicht ihrem Inhaber, normalerweise nicht das Recht einem Dritten zu verbieten,
insb. seinen Namen oder seinen Anschrift sowie andere spezifische Angaben getrennt zu
benutzen. Dann kann eine Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware (insb. als
Zubehor oder Ersatzteil) oder eine betreffende Dienstleistung im geschiftlichen Verkehr
benutzen, aber nur wenn die Benutzung den anstindigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder
Handel anpasst. Eine derartige Verweisung des Freihaltebediirfnisses hat fiir die neuen
angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannte Fachbegriffe wegen der Verletzung
mitgebracht.  Auf die Gemeinschaftsgebiete der neuen Mitgliedstaaten zwingt die
Begriindung im Verletzungsprozess auf eines derartigen Freihaltebediirfnisses, sonst nur in
den Einzelfillen nach dem Beitritt trotz des Einheitlichkeitsprinzips in den einzelnen
Mitgliedsstaaten unterschiedliche Bedeutung haben kann. Nunmehr kénnen Marktverhiltnisse
und Verkehrsgewohnheiten nach den dort geltenden Sprachgewohnheiten unterschiedlich

stark ,,freihaltebediirftig” fiir die Mitbewerber sein. In Gemeinschaftsmarkenpraxis taucht

8 Art. 7 Abs. 1 Lit. b GMVO.
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diese Schwierigkeit auf, sofern ein Gemeinschaftsmarkengericht als Sitzgericht in einem

Mitgliedstaat  zustindig  ist,”>

wie nur die Sitzgerichte gemeinschaftsweite
Unterlassungsgebote aussprechen konnen. Weitergehende internationale Zusténdigkeit ist im
Sinne der Forum — delicti — Gerichte’®® nach Art. 98 Abs. 2 GMVO territorial auf denjenigen
Mitgliedstaat begrenzt, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist [lex loci delicti
commissi]. Umgekehrt wéren die aus nationalen Spruchkorpern  benannten
Gemeinschaftsmarkengerichte ,,in  personeller und sachlicher Hinsicht moglich,*
weitergehende in den neuen Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitritt zur EU iiberfordert, falls
diese nationale kompetente Gerichte trotz lediglich begrenzter Forum-delicti- Zustindigkeit”’
die tatsdchlichen Voraussetzungen fiir ein Eingreifen aus Art. 12 b in allen neuen
Mitgliedsstaaten in derselben Weise iiberpriifen miissten, obwohl diese Gerichte lediglich ein
Unterlassungsgebot hinsichtlich einer Marke fiir ihr eigenes Territorium ausfiihren diirfen.
Die Begriindung nationaler Besonderheiten der Schrankenbestimmung des Art. 12 b GMVO
kann dogmatisch am besten iiber die Schranke- Schranke entsprechendes Merkmal der
anstindigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel erreichen. Der europdische
Gesetzgeber kann und konnte nur das benannte Gemeinschaftsmarkenrecht als solches
innerhalb der EG vereinheitlichen, d. h. die auf den einzelnen Tatbestand anwendbare
Rechtsvorschrift und Rechtsgrundsitze zu regeln. Unter diesen Vorschriften und Grundétzen

der subsumierende Tatbestand, also dies nicht nur durch die Verordnung iiber die GM

vereinheitlicht ist, weil die faktische Kraft des Normativen insoweit noch begrenzter sein als
die normative Kraft des Faktischen diirfte. Nach der Auslegung des EuGH kann dies trotz der
Anwendung derselben rechtlichen MaBstébe innerhalb der Gemeinschaft zur Beurteilung der
Irrefiihrungsgefahr, diese Irrefithrungsgefahr aus tatsdchlichen Griinden schlieBlich in einem
erweiterten neuen Teil der Gemeinschaft bestétigt sein. Diese Beurteilung aus tatsdchlichen
Griinden kann territorial von einem neuen Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat unterschiedlich
ausfallen, ohne dass das gemeinschaftsrechtlich Einheitlichkeitsprinzip beziiglich der GM
bertihrt. Freilich setzt zur gemeinschaftsrechtlichen Geltung des markenrechtlichen
Freihaltebediirfnisses in einem erforderlichen Verletzungsprozess voraus, dass die Norm des
Art. 12 lit. b der GMVO auch damals anwendbar ist, sofern dadurch zur konkreten

Bestimmung der aufgefiihrten Angaben’®® fiir die registrierten GM miBig gebraucht werden.

7> Art. 97 Abs. 1-4 GMVO.

%0 ygl. Art. 97 Abs. 5.

ST Art. 97 Abs. 5 und Art. 98 Abs. 2 GMVO.

788 7. B. zur Beschreibung des Ursprungsortes des Mineralwassers;
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Die Geltung des  Freihaltebediirfnisses  wurde bereits im  Rahmen  der
Schrankenbestimmungen zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer erstreckten GM und
der Verwechslungsgefahr aufgezeigt, sodass sich in diesem Fall die Betrachtung
entsprechender Losungen hinsichtlich der eintretenden sprachlichen Kollisionen auller keiner
vergleichbaren sprachlichen Bedeutung als neue sprachliche Bedeutung der neuen
Mitgliedsstaaten und in anderen dhnlichen territorialen (regionalen) verkniipfenden Fallen
anbietet. Fiir ein gemeinschaftsweites Unterlassungsgebot ist sowohl ausreichen gelassen,
sofern die Verwechslungsgefahr auch nur in einem Mitgliedsstaat festgestellt werden kann.
Die gebotene Unterscheidung zwingt zwischen Tat- und Rechtsfragen trotz des
Einheitlichkeitsprinzips der GM zu differenzierender Losung der kommenden Frage, welche
den unterschiedlichen tatsachlichen Gegebenheiten in den einzelnen neuen Mitgliedstaaten
sonst nach dem Beitritt besondere Rolle spielen. Dies kann auch im Zusammenhang mit dem
Art. 8 Abs. 4 GMVO fiir Kennzeichen ,,von lediglich ortlicher Bedeutung® im Verhéltnis von
der Angemeldetenmarke die Eintragung im europidischen Register widersetzlich beschriankt
werden, folglich auf Grundlage des Art. 111 der GMVO zur Untersagung der

Markenbenutzung beziiglich einer erstreckten GM verwiesen werden kann.

Der Art. 99 GMVO™ verwenden sich im Falle der genannten Widerklagen auf Erklirung
des Verfalls oder der Nichtigkeit der GM. Sonst nach dem Beitritt im Verfahren wegen
Verletzung einer GM ist im erweiterten Sinne das kompetente mitgliedstaatliche
Gemeinschaftsmarkengericht nur durch beschrinkten Umfang befugt, die Rechtsgiiltigkeit der
gemeinschaftsweiten Marke zu priifen. Auf Grund der GMVO haben die benannten
Gemeinschaftsmarkengerichte zur Priifung der Rechtsgiiltigkeit einer GM auszufiihren, sofern
diese nicht von den Beklagten durch eine Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der
Nichtigkeit angefochten wird. Der bloBe Verfalls- oder Nichtigkeitseinwand der GM ist
lediglich insoweit nur ausnahmsweise fiir die erstreckte GM zuldssig, wobei die erstreckte
GM wegen mangelnder Benutzung fiir verfallen oder wegen eines dlteren Rechts des
Beklagten fiir nichtig erkliirt werden kinnte’. Sofern der Beklagte keine Widerklage beim
Gemeinschaftsmarkengericht eingelegt hat, wie ein provisorisches Verfahren von vornherein
keine Moglichkeit hat, so kann er im weiteren Weg die Rechtsgiiltigkeit der GM durch das
Verletzungsprozess nur mit dem Einwand wegen der mangelnden Benutzung oder Bestehens

dlteren Rechts verteidigen. Von Harmonisierung wegen darf das Gemeinschaftsmarkengericht

78§ V.m. Art. 96 lit. d und Art. 100 der GMVO;
"0 Art. 165 Abs. 4 lit. b GMVO.
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die Rechtsgiiltigkeit der GM in keinem Fall priiffen”'. GemiB Art. 95 GMVO wird
gemeinschaftsrechtlich allen neuen Mitgliedsstaaten bestimmte Zustidndigkeit innerstaatlich
ermoglicht. Diese Zusténdigkeit begriindet sich auf ihrem Staatsterritorium mit der Wirkung
in der gesamten Gemeinschaft durch die nationalen zustindigen Gerichte erster und zweiter
Instanz als Gemeinschaftsmarkengerichten [engl. Community Trade Mark Courts] zu

benennen >

Auf Grundlage des Art. 65 Abs. 2 GMVO muss auch fiir die erstreckte GM die eingelegte
Nichtigkeitsklage auf zwei qualifizierte Riige gestiitzt werden: Einerseits sind bestimmte
Prozessriigen””” und andererseits materielle Riigen’”* von dem europiischen Gesetzgeber fiir
den Klager ermoglicht. Diese gemeinschaftsrechtliche Klage wird von den Beteiligten an dem
Beschwerdekammerprozess beschrinkt, soweit sie auf Grund einer erlassenen Entscheidung
beschwert sind””. Auf Grundlage der GMVO werden die dem Europiischen Gerichtshof
{ibertragenen Befugnisse im ersten Rechtszug von dem EuG ausgefiihrt.””® Thre Zustindigkeit
begriindet sich auf Verfahren fiir die RechtsméBigkeitskontrolle des Verwaltungshandelns
besonders im Falle der Nichtigkeitsklage”’. GemdB Art. 65 Abs. 3 GMVO kann die
angefochtene Entscheidung der BK vom HABM aufgehoben oder abgedndert werden,
dadurch nicht konkret bestimmt ist, in welcher vieler Handlungen in der europdischen
Gerichtssprechungen erlassen wurde”®. Im weitergehenden Art. 65 Abs. 4 GMVO steht eine
Klagebefugnis am Beschwerdekammerprozess flir die Beteiligten, soweit sie durch die
Entscheidung der BK beschwert sind. Der Europdische Gesetzgeber hat in Art. 65 Abs. 1 der
GMVO die gemeinschaftsrechtliche Bedeutung ,,anfechtbarer Entscheidung* konkret deutlich
ausgesagt. Fiir die Nichtigkeitsklage ist die Frist von zwei Monate nach Zustellung der
Entscheidung der BK vorgesehen. Eine ergebende Nichtigkeitserkldrung im Verfahren beim
HABM, danach weitergehende eingelegte Nichtigkeitsklage beim EuG kann ein
gemeinschaftsrechtliches Nichtigkeitsverfahren auf Grund der Normen der GMVO in einem

Beispielsfall darstellen.””” In begrifflicher Hinsicht hat dieser Wortbegriff entsprechende

P! Leitsitze, OBI 2005, 70.

92 www.oami.eu.int/aspects/tme/liste/tmx.htm.

3 Wie Unzustindigkeit, wesentliche Verletzung der Vorschriftenform;

7 Im Falle der Verletzung des materiellen Rechts , als primdir Gemeinschafisrecht” und das spezielle
Gemeinschaftsmarkenrecht, oder erscheinende Ermessenmissbrauch;

%5 Art. 65 (4) GMVO.

76 Diese Gerichtsbarkeiten sind vom franzésischen Verwaltungsrecht im historischen Riickblick geprigt.

7 Art. 65 Abs. 2 der GMVO.

7% Primirrechtlich ist in Art. 264 Abs. 2 AEUV vorgeschrieben: , Erklirt der Gerichtshof eine Handlung fiir
nichtig, ... .“

9 CANNABIS, EuG T-234/06 v. 19.11.2009 = wbl 2010, 32: Auf Antrag der Klosterbrauerei Weissenrohe
GmbH & Co KG wurde die europdische Wortmarke CANNABIS beim HABM fiir nichtig erklirt, weil sie
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Bedeutungen, gleichzeitig dieser Begriff im inhaltlichen Sinne folgende Wirkung hat. Dieses
Wortzeichen stellt als solches fiir den Verbraucher unmittelbaren Hinweis auf eine der
moglichen Zutaten der Produkte dar, fiir die eine GM im europidischen Register eingetragen
wurde, darauf dieses Wortzeichen in den Bereich der Beschreibung fillt. Dieses
beschreibende Zeichen werden als nicht geeignet angesehen, welche den Marken eigene
Aufgabe eines Herkunftshinweises zu erfiillen®. Unter lit. ¢ wird solche Zeichen und
Angaben betrifft, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verstindnis der
maflgeblichen Verkehrskreise auch in dem erweiterten Gebiet der EU die beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen
Merkmale bezeichnen konnen®'. Nach der Auslegung des EuG ist die Zeichenwertung als
beschreibend fiir die alte und neue GM in gleiche Weise vorausgesetzt, so dass eine
hinreichend unmittelbare und bestimmte Verbindung mit den fraglichen Waren oder
Dienstleistungen beriicksichtigt wird, welche dies den betroffenen Verkehrskreise ermoglicht
sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung eines der Merkmale der fraglichen
Waren oder Dienstleistungen wahrzunehmen. Der Begriff Cannabis ist fiir die Herstellung
verschiedener Getridnke verwendet, wobei diese Marke enthaltende Biere auf dem
europdischen Markt angeboten werden, ggf. eine sachliche Verbindung dieses Wortes mit den

802 Weiter handelt es sich nach einem Grundsatz des EuGH

genannten Waren besteht
beziiglich der genannten europaweiten Wortmarke um einen lateinischen wissenschaftlichen
Begriff welcher im  gesamten Gebiet der EU verstindlich ist*. Ob inhaltlich diese Getriéinke
keine unzuldssigen Zutaten enthalten seien, hat das EuG fiir diese Frage eine eigene
Auffassung beigelegen.®”* Demgegeniiber enthalten diese Erzeugnisse keinen und diirfen sie

keinen enthalten, wire die Marke fiir die Verbraucher damals irrefiihrend.

Trotz teilweiser Warenidentitdt konnte auch keine Verwechslungsgefahr zwischen den

Marken im eingelegten Widerspruch bestehen,*” wie eine den maBgeblichen Verkehrskreisen

deutlich beschreibend sei. Dieses Wort werde vom Durchschnittsverbraucher als klarer und unmittelbarer
Hinweis auf eine Hanfpflanze oder ein daraus gewonnenes Betdubungsmittel aufgefasst. Der Markeninhaber
erhob gegen diese Entscheidung eine Klage deswegen vor dem EuG, in weiterem gelaufenen Verfahren sich das
europdische Gericht auf Gemeinschaftsmarkenrecht berief.

% Rs. CANNABIS, Rn. 23.

' Rs. CANNABIS, Rn. 24;

%2 Rs. CANNABIS, wbl 2010, 32.

%3 Rs. CANNABIS, 31: Matratzen Concord (EuGH C-421/04), Slg. 2006, I-2303, Rn. 32; vgl
Eisenfiihr/Schennen, Art. 165 GMV (2010), Rn. 22, 24.

%04 [CANNABIS], Rn. 43:,(...) enthalten die fraglichen Getrinke Hanf oder diirfen Hanf enthalten, womit die
Marke ... beschreibend ist.

%3 Rs. PICASSO/PICARO.
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mit dem Namen der berithmten Malern® in begrifflicher Hinsicht besonders gut bekannt sei,
andererseits eine vorhandene optische und klangliche Ahnlichkeit mit der jiingeren Marke auf
der Prioritit weitergehende angemeldete Wortmarke im Rahmen der Neutralisierungsdoktrin
des EuG neutralisiert werden. Dass der Wortlaut des Personenamens nicht beriihmt wire,
wire damals die optische und klangliche (phonetische) Ahnlichkeit im Umkehrschluss nicht
neutralisiert worden, womit eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken ganz
offensichtlich zu bestitigen gewesen wiren. Die zeitgemédlen Grundsidtze des EuG von der
Kollisionspriifung ~ im  Widerspruchsprozess  sind  ausnahmsweise  auf  die
Neutralisierungsdoktrin des EuG im Spezifischen nédher abzustellen und dieser einer
personlichen Wiirdigung zu unterziehen. Damit konne das EuG unmittelbar den Grundsatz
des unmittelbaren anwendbaren Begriindungserwédgungsgrundes der GMVO verstoflen sein,
dass der Begriff der Ahnlichkeit in Bezug auf die Verwechslungsgefahr vor dem EuG
auszulegen ist. Dieser Begriff kann auch allein die Ahnlichkeit einem Aspekt ausreichen,
beziiglich einer klangliche Ahnlichkeit der beiden Wortmarken auf eine Verwechslungsgefahr
hervorrufen kann, obwohl die Wiirdigung einer etwaigen klanglichen  phonetischen
Ahnlichkeit lediglich einer relevanten Situationen durch die umfassende Beurteilung folgt.
Dem Grundsatz des EuG®” kann jeder Markeninhaber weiteres Argument geltend machen,
falls ein von zwei Bestandteilen einer Wortmarke bildlich oder klanglich mit dem einzigen
Wort einer dlteren Marke identisch iibernimmt und sofern die beiden Worte insgesamt oder
fiir sich selbst genommen fiir die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung
haben, miissen damals die beiden betrachten Marken in threm Gesamtheit als dhnlich nach
dem Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO angesehen werden®”®. Jedoch nur Marken, welche in
deutlicher weise von den Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweiges abweichen,
konnen die wesentliche Aufgabe der Marke erfiillen, zugleich auf die Herkunft der Ware zu
verweisen®”. Um die Neutralisierungsdoktrin einordnen zu kénnen, sollte die generellen
Grundsitze des EuG durch die Kollisionspriifung im Widerspruchsverfahren dargestellt
werden. Gleichzeitig ist die Gefahr von Verwechslungen als entsprechender Gefahr
eingeschlossen, wobei die Marke mit der &dlteren Marke ,,gedanklich in Verbindung* gebracht
wird. Nach der eigenen Auslegung des EuG wiirde die umfassende Beurteilung einschlieBlich

eine Beriicksichtigung der unterscheidungskréftigen und beherrschenden (dominierenden)

%% als PABLO PICASSO.

807 Je mehr konkrete Unterschiede in einem dieser Bereich nach der Auslegung des EuG beim Verbraucher
hervorgerufenen besonderen Gesamteindruck neutralisieren konne, desto mehr in anderen Bereichen der
bestehenden Ahnlichkeiten in Besondererweise neutralisiert werden.*

898 Hinweis auf Grundsatz des EuG in: Rs. KIAP MOU, Rn. 39;

%09 Mag Instrument, Rn. 31.
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Bestandteilen der betreffenden Zeichen und die klangliche (phonetische) Ahnlichkeiten im
Rahmen der begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen neutralisiert werden konnen,
aber ohne Begriindung auf Art. 8 Abs. 1 lit. b konkrete Ahnlichkeit zu verkennen. Zum
Ergebnis ist der Grad der Ahnlichkeit zwischen den Zeichen nicht hoch genug sei, wie die
Maligebliche Verkehrskreise der neuen Mitgliedstaaten auch glauben konnen, die
betreffenden Waren stammten von demselben Unternehmen oder daraus von wirtschaftlich

810

miteinander verbundenen Unternehmen.®® Wihrend der Bewertung der Ahnlichkeit zweier

811

Erzeugnisse (oder Dienstleistungen) sind alle maBigeblichen Umstinde,”  welche die

Beziehungen zwischen beiden kennzeichnen konnen, daher beriicksichtigt, falls sie

miteinander im Wettbewerb einander ergiinzen stehen®

. Die beiden Erzeugnisse werden fiir
einen durchschnittlich unterrichteten, aufmerksamen und verstindigen Verbraucher beziiglich
eines geringeren Grades der Ahnlichkeit, nicht nur in einem erforderlichen Mitgliedstaat,
sondern in der gesamten EG iiberpriift. Die bildliche und klangliche Ahnlichkeiten kdnnen
auch entsprechende begriffliche Unterscheide ausgeglichen werden. Dieser wortliche Begriff
hat fiir die bestimmten mitgliedstaatlichen Verkehrskreise®® umso mehr fiir die Verbraucher
in anderen Mitgliedstaaten eine erhdhte Unterscheidungskraft. In begrifflicher Hinsicht ist der
beherrschende Bestandteil in den beiden Marken, sogleich nur als Hinweis auf die erbrachten
Dienstleistungen verstanden werden kann. Dieser Begriff der europdischen Marke kann auch
zum beherrschenden Bestandteil in begrifflicher Hinsicht werden, weil die Marken zur
Priifung des Ausdrucks begrifflich unterschiedlich erscheinen und zur Unkenntnis keine
Gleichheit wahrgenommen werden kann, zugleich keine der beiden Marken fiir sich
entsprechenden Sinn hat. Ein begrifflicher Vergleich ist im gegensténdlichen
Rechtssachverhalt ohne Bedeutung, weil keines der beiden Worte im Sprachlichen einen
Sinn ergeben. Gleichzeitig hat einen beherrschenden Bestandteil der dlteren Marke keine
eigene Bedeutung. Insofern eine dltere Marke in einem neuen Mitgliedstaat eingetragen ist,
sei zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr beziiglich einer GM die Ansicht des Publikums

nur in diesem Mitgliedstaat zu beriicksichtigen®'*. Ebenfalls ist die Eintragung im

#10 Bodegas Franco-Espafiolas, SA/Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA EuG T-
501/04 v. 15.2.2007 = wbl 2007, 280: Zum Beispiel wurde einerseits fragliche Eintragung der Wortmarke
»~ROYAL® zur Bezeichnung alkoholischer Getranke beantragt, andererseits die Inhaberin verschiedener Wort-
und Bildmarken zur Bezeichnung der Erzeugnisse von Wein, Schaum- und Brandwein, welche beide das
herrschende (dominierende) Wort ,,Royal* enthielten, deswegen ein Widerspruch vom HABM erhoben wurde.
Sofern beide Waren der Gruppe der alkoholisierten Getrinke angehdren, ist damals die dltere Marke ROYAL
FETITORIA fiir Portweine beim HABM registrierbar, andererseits die Marke fiir Rioja Weine im européischen
Register eingetragen werden sollte.

811 ingb. ihre Art, die Zweckbestimmung oder der Gebrauch;

812 Grundsatz der Rs. ELS (Rn. 51).

$'> CHUFAFIT/CHUFI, Rn. 37.

$14 ZIRH/SIR, Rn. 34.
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europdischen Register ausgeschlossen, sofern ein der relevanten Eintragungshindernisse nur
in einem Teil der Gemeinschaft sowie nach dem Beitritt in einem erweiten Teil vorliegen
konne. Insofern fiir die dltere Marke eine nationale Eintragung und eine gemeinschaftliche
Eintragung gleichzeitig bestehe, sei das zur Priifung der Verwechslungsgefahr relevante
geografische Gebiet der gesamten EU (bzw. eine erforderliche innerstaatliche Registrierung
maligeblich). Die Verwechslungsgefahr sei fiir die angesprochenen Verkehrskreise unter
Beriicksichtigung aller relevanten Umstéinde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Jede
Sicht eines normal informierten, angemessenen aufmerksamen und verstindigen
Durchschnittsverbrauchers des jeweiligen Publikums ist maB3geblich, auf den Gesamteindruck
der Marke abzuschitzen®'’. Diese umfassende Beurteilung schlieBe eine gewisse
Wechselbeziehung zwischen der beriicksichtigten Tatsachen (insb. zwischen der Ahnlichkeit
der Marken und der Ahnlichkeit der somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen)
ein®'®. Daraus konne ein geringer Grad der Ahnlichkeit zwischen den gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen durch einen hohen Grad der Ahnlichkeit zwischen den Marken
ausgeglichen werden und umgekehrt. Dann sei auch umfassend zu priifen, ob die fragliche
Marke geeignet sei, die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen worden sei, als
von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Waren oder
Dienstleistungen von den anderer Unternehmen zu unterscheiden.®’ Daher kénne die
Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder

318 . . . .
. Wenn die Durchschnittsverbraucher sich im

Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein
Handelsverkehr aus gewerblichen Abnehmern zusammensetzen, konnten gewohnlich die
Leute vom Fach bei der Auswahl der Waren eine erhdhte Aufmerksamkeit aufbringen®"”.
Hinsichtlich der Dienstleistungen ergebe sich eine erhdhte Aufmerksamkeit der maf3geblichen
Verkehrskreise auch in Beziehung mit den neuen Mitgliedstaaten, welche fiir ein

0

spezialisiertes und informiertes Nutzerprofil erbracht wiirden®*° oder solchen, besonders fiir

ein Fachpublikum erbracht wurden®'.

Damals konne ein Bestandteil einer Marke als
dominierenden angesehen werden, sofern er selbst bereits geeignet sei. Wihrend der
Beurteilung der Dominanz eines oder mehrer Bestandteile die Eigenschaft jedes einzelnen in

besonderer Weise zu beriicksichtigen seine, wiirde ein Bestandteil damals mit der Eigenschaft

815 Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 32.

816 Faber/Naber, Rn. 21.

*'" Hai/SHARK, Rn. 57.

*' M+M EUROJATA/EURODATA TV, Rn. 51-52.

819 Faber/Naber, Rn. 24.

0 Wie in Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 26: z. B: Finanzdienstleistungen fiir Bankkunden und
Rechtsberatungen von Rechtsanwaltskanzleien fiir Mandanten.

2! M+M EUROJATA/EURODATA TV, Rn. 51.
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des anderen Bestandteils vergleichen. Demgegeniiber konne auf die jeweilige Rolle der
einzelnen Bestandteile von der Gestaltung der zusammengesetzten Marke gestiitzt werden.**
Beziiglich der betreffenden Marken, welche aus mehreren Wortern zusammengesetzt seien,
umfasse die Ermittlung des dominierenden beherrschenden Elements unvermeidlich der
Priifung der Bedeutung jedes dieser Worte fiir die malBigeblichen Verkehrskreise. Diese
Ermittlung miisse sich einerseits auf eine Untersuchung der einander gegeniiberstehenden
Marken jeweils als Ganzes und andererseits auf die Eigenschaften jedes Einzelnen der
Bestandteile, welche mit denjenigen der anderen Bestandteile zu vergleichen seien, ebenfalls

3

. 2 o o . . . . .
daraus zu stitzen®”. Hiufig wiirde eine Fantasiebezeichnung im Generellen die

Aufmerksamkeit des Verbrauchers stirker auf sich ziehen®**

. Die Gefahr einer gedanklichen
Verbindung kann sich ergeben, d. h. die Assoziationsgefahr zu einer speziellen Rechtssache
der Verwechslungsgefahr fiihrt, damit diese Verwechslungsgefahr gekennzeichnet sei. Diese
Marke sei nicht zu Threm Erwerben beschaffen, so dass die angesprochenen Verkehrskreise
diese Marken unmittelbar miteinander verwechseln konnen. Diese konnten als zwei Marken
desselben Inhabers wahrgenommen werden.*” Im Rechtssachverhalt kann auch die beiden

Marken als Teil einer Markenserie

aufscheinen, welche aus einem gemeinsamen
Stammbestandteil gebildet wiirden. Dieser Bestandteil sei nicht geeignet fiir die
angesprochenen Verkehrskreise, eine Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den
kollidierenden Zeichen zu erfolgen. Durch diese Erwédgung seien einerseits die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen und andererseits die kollidierenden Marken zu vergleichen.®’
Zu einander ergdnzenden Waren handle es sich um Produkte, zwischen denen ein enger
Zusammenhang im Sinne bestehe, womit eine von ihnen fiir die Verwendung der anderen
unerldsslich (bzw. unverzichtbar) oder bedeutsam sei, desto die Verbraucher denken konnten,
die Verantwortung zur Herstellung beider Produkte liege bei demselben Unternechmen®*.
Infolge Ermittlung des Grades ihrer Ahnlichkeit sei in Klang, Bild und Bedeutung zu

bewerten, welches Gewicht diesen einzelnen Elementen unter Beriicksichtigung der Art der

822 RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 54.

%23 NEGRA MODELO, Rn. 32.

824 VITAKRAFT/Kraft, Rn. 52.

825 CHUFAFIT/CHUFTI, Rn. 59.

826 MISS ROSSI, EuG T-169/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225: Die Warenihnlichkeit ist zu ablehnen, obschon
beide aus Leder oder einem Lederdhnlichen Kunststoftf gefertigt sind, da ein echtes Bediirfnis einer Markenserie
(von abgestimmten Taschen und Schuhen) bestehe. Die Verbraucher betrachten eine Ware als Ergédnzung zu
einer anderen Ware, was nicht geniigt, auf denselben betrieblichen Ursprung beider Waren zu schlieen. In
diesem Rechsachverhalt wurde es nicht nachgewiesen, dass die fraglichen Waren ,,iiblicherweise* in denselben
Verkaufsstétten angeboten werden.

%7 RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 29: insb. Art,
Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergénzende
Waren oder Dienstleistungen.

828 SISST ROSSI/MISS ROSSI, Rn. 60.
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betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Kriterien, unter denen sie vertriebenen

wiirden, beizumessen sei®?.

Den verschiedenen Graden konne wie frither zwischen
undhnlich®*® und 4hnlich®' und entsprechenden Zwischengraden, beziehungsweise gewiss
unéihnlich,832 gewiss éihnlich,833 grof3 éihnlich,834 sehr dhnlich,* stark &hnlich®® und
hochgradig #hnlich®’ in Gemeinschaftsmarkenpraxis unterschieden werden. Eine Marke
konnte auch ausschlieSlich aus Buchstaben, Wortern oder Wortkombinationen in normaler
neuer mitgliedstaatlicher Schriftart ohne spezifische grafische Elemente bestehen. Eine
zusammengesetzte Marke als eine Wort/Bildmarke konne nur damals als einer anderen
Marke, welche mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem &hnlich angesehen werden,
sofern dieser Bestandteil zum priagenden Element der zusammengesetzten Marke
hervorgehoben Gesamteindruck darstellen konnte. Wenn dieser Bestandteil selbst bereits
geeignet sei, welche die maB3geblichen Verkehrskreise im Gedéchtnis behielten, um besonders
zu prigen, sei darin alle iibrigen Bestandteile der Marke durch diesen hervorgerufenen
Gesamteindruck zu vernachlissigen.™® Das bedeutet nicht, dass nur ein Bestandteil einer
zusammengesetzten Marke zu berticksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen
wire. Die fraglichen Marken seien als Ganzes miteinander zu vergleichen. Jedoch schlief3e
dies nicht aus, dass unter Umsténden ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten
Marke fiir den dadurch im Gedéichtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen
Gesamteindruck prigend sein konnten®*’. Beispielsweise ist ein Wort nicht nur der einzige
Bestandteil der Anmeldemarke, sondern auch der beherrschende Teil der dlteren Marke,
welches auch nicht durch die Beurteilung entkriften konnte, wie die Verbraucher zum ersten

0

Teil der Worter mehr Gewicht beimessen.** Im generellen Sinne wiirden sich die

Verbraucher den Anfang eines Zeichens besser merken als dessen Ende.*' Beim relativen

kurzen Wortzeichen seien die Bestandteile in der Mitte sowohl wichtig, wie diese am Anfang

842

und am Ende des Zeichens zu betreffen ist™*. Gewohnlich wiirde der Verbraucher ein von

829 HOOLIGAN/OLLYGAN, Rn. 54.

830 CM/capital markets CM, Rn. 40.

81 FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 80.

832 CONFORFLEX/FLEX, Rn. 46.

833 CONFORFLEX/FLEX, Rn. 47.

834 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 39.
835 CONFORFLEX/FLEX, Rn. 49.

836 MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 81.
87 STAR TV, Rn. 47.

838 PC WORKS/WWORK PRO, Rn. 34.
839 CM/capital markets CM, Rn. 47.

#0 VARIANT, EuG T-317/03 v. 26.1.2006 = wbl 2006, 175. Ahnliche Situation ist in der genannten Rs. JELLO
SCHUHPARK.

81 FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 64.

82 CALPICO/CALPYSO, Rn. 39.
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ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile aufteilen, welche ihm eine
konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wortern dhnlich seien. Moglich ist es,
dass die klangliche Ahnlichkeit zweier Marken selbst eine Verwechslungsgefahr hervorrufen

%3 Eine gewisse klangliche Ahnlichkeit kénne in einem Fall vorliegen, insofern den

konne.
beiden Zeichen in derselben Buchstabenfolge die Mehrzahl der Buchstaben gemeinsam sei,
aus denen diese sich zusammengesetzten®*. Der durch grafische Besonderheiten der
Wortbestandteile komplexen Zeichens hervorgerufene bildliche Eindruck konne die
klangliche Wiedergabe des Zeichens beherrschen. **° Eine begriffliche Ahnlichkeit bestehe,
selbst wenn die beiden Marken an dieselben Wirkung denken lielen, sogar in allen
geschiitzten neuen erweiterten Mitgliedstaaten innerhalb der EU. *° Die Verbraucher kénnen
die bestimmte Waren angenommen werden, falls die als maBBgebliche Verkehrskreise auch in
den neuen Mitgliedstaaten iiber ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfligten

und verstehen konnen.?’

Abhidngig sei die Verwechslungsgefahr von dem bereits
wiederholten Grundsatz — umso grofer die Verwechslungsgefahr, je hoher die
Kennzeichnungskraft der ilteren Marke sei - , konne sich bei einer Ahnlichkeit konkrete
Bedeutung daraus ergeben, dass zu zwei Marken besonderen Bilder benutzt wiirden, welche
in ihrem Sinngehalt iibereinstimmten, daher eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen
werden, sofern der dlteren Marke entweder von Haus aus oder auf Grund ihrer Bekanntheit
auf dem gemeinsamen Markt eine besondere Kennzeichnungskraft entspreche.®*® Wenn die
Anfangsbestandteile der kollidierenden Marken in einer neuen Sprachen beschreibend sein
konnten, wiirde den Anfangsbestandteilen der Marken weniger Bedeutung als ihren
Endbestandteilen zukommen, an denen der Verbraucher erkennen konne, dass es sich bei
diesen Wortern um Marken handle und nicht um beschreibende Begriffe.®® Die
maBgeblichen Verkehrskreise wiirden ein beschreibendes Element, welches Bestandteil einer
Marke sei, allgemein nicht als unterscheidungskréftiges und dominierendes beherrschendes
Element durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindrucks erkennen. Abgingig ist es
davon, ob eine zusammengesetzte Marke mehrere Elemente enthalte, welche mehr oder
weniger auf die mit ihr bezeichneten Waren oder Dienstleistungen anspielten oder diese
beschreiben wiirden, so sei nicht ausgeschlossen, dass eine dieser Elemente trotz seines

anspielenden oder zwar beschreibenden Charakters gleichwohl als der dominierende

843 Faber/Naber, Rn. 27.

4 PC WORKS/WWORK PRO, Rn. 46.

85 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 44.

846 pC WORKS/WWORK PRO, Rn. 44.

477 B. Computer; Bender, MarkenR 2005, 381.
8 Vgl. SHARK, Rn. 56.

849 CHUFAFIT, Rn. 53.
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Bestandteil wahrgenommen werden wiirde, sofern die anderen Zeichenbestandteile als dieses

Element noch weniger prigend seien.™”

Durch die Untersuchung des Gesamteindrucks, welchen die in Rede stehenden Marken nach
Bild, Klang und Bedeutung hervorrufen, ist nicht erforderlich, dass die Verwechslungsgefahr

81 Namlich kénnen bestimmte Unterschiede in einem dieser

in allen diesen Bereichen besteht.
Bereiche auch beim Verbraucher der neuen Mitgliedstaaten hervorgerufenen
Gesamteindruck®?  durch in anderen Bereichen bestehende Ahnlichkeiten neutralisiert
werden. Diese Neutralisierungspriifung erfolgt einerseits im bereich der inneren Ebene, d. h.
innerhalb der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ahnlichkeit, andererseits im Bereich
der dufBleren Ebene wie im Verhéltnis zur bildlichen und/oder klanglichen und/oder
begrifflichen Ahnlichkeit. Wenn beispielsweise die kollidierenden Marken aus mehreren
Wort- und Bildbestandteilen bestehen wiirden, konne der dominierende Wortbestandteil durch
die Priifung der begrifflichen Ahnlichkeit zu den iibrigen Worten der sich
gegeniiberstechenden Marken auch in den neuen Mitgliedstaaten der EU neutralisiert

853 Zum Ergebnis bestehe beide Marken im Verhiltnis von einer groBen Ahnlichkeit

werden.
der geschiitzten Waren, weitergehende eine bildliche, klangliche und begriffliche Ahnlichkeit,
welche durch den gemeinsamen dominierenden Bestandteil vermittelt wiirde, wobei eine
Verwechslungsgefahr bestitigt wurde.** Insofern die kollidierende Marken aus mehreren
Wort- und Bildbestandteilen bestehen wiirden und zwischen den dominierenden
Wortbestandteilen der kollidierenden Zeichen eine gewisse Ahnlichkeit bestehe, kénne diese
Ahnlichkeit im FEinzelfall durch den Anfangsbuchstaben herbeigefiihrte klangliche
Unterschiedlichkeit neutralisiert werden.®> Gleiches gelte fiir Bildbestandteile, wobei das

Bildelement der Bildmarke nach seinen grafischen Merkmalen nicht geeignet sei, dagegen die

begriffliche Ahnlichkeit der in einem Mitgliedstaat registrierten Wortmarke mit demselben

Y TELETECH GLOBAL VENTURES, Rn. 86.

%1 INEGRA MODELO], EuG T-169/02, Rn. 39.

2 INEGRA MODELO], in wbl 2005, 225: ,Beim Vergleich der Zeichen ist auf den Gesamteindruck
abzustellen, indem die jeweils gegeniiberstehenden Marken ,,als Ganzes* zu vergleichen sind [Matratzen].
Beschreibende Bestandteile einer zusammengesetzten Marke konnen nicht als unterscheidungskriftiger oder
beherrschender Bestandteil angesehen werden [BUDMEN], Rn. 53; [CONFORFLEX], Rn. 60; [CHUFAFIT],
Rn. 51;

3 RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILKINSON SWORD Xtreme, Rn. 66: Dabei seien die
Wortbestandteile ,,RIGHT GUARD* und ,,sport™ der Bildmarke sowie ,,WILKINSON SWORD* und ,,ITI* der
in Deutschland registrierten Wort-/Bildmarken nicht geeignet, um die Existenz des dominierenden Bestandteils
»XTREME® zu neutralisieren.

854 Xtreme, Rn. 83; XTREME, EuG T-286/03 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326;

855 Faber/Naber, Rn. 48: Ebenso wiirden sich die durch die Konsonanten ,,F* des Wortbestandteils ,,Faber* der
Bildmarke und ,,N* der in Spanien registrierten Wortmarke ,,Naber” und desselben lautenden dominierenden
Wortbestandteils der auch in Spanien registrierten Wort-/Bildmarke erzeugten Laute klar voneinander
unterscheiden.
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Wortbestandteil ,,Power” der Bildmarke weitgehend zu neutralisieren®°. Zwischen beiden
Marken wiirde in ihrer Gesamtheit keine bildliche und klangliche Ahnlichkeit bestehen, wie

in Bezug auf Identitit der geschiitzten Waren, eine Verwechslungsgefahr zu ablehnen sei.®’

Anderenfalls konne eine klangliche und bildliche Ahnlichkeit zwischen den kollidierenden
Marken durch einen bestehenden Bedeutungsunterschied neutralisiert werden. Zur solchen
Neutralisierung sei zu betreffen, dass entweder beide oder zumindest eine der Marke in der
Wahrnehmung der mafgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung
enthalten, daraus diese Verkehrskreise konkrete Bedeutung ohne weiteres verstehen
konnte.®® Dies geniige, dass eine der fraglichen Marken eine solche Bedeutung habe,
wihrend der anderen Marke keine solche oder lediglich eine ganz andere Bedeutung habe, um
eine klangliche Ahnlichkeit zwischen diesen Marken im weiteren Schritt zu neutralisieren.®”’
Notwendig sei eine solche eindeutige und bestimmte begriffliche Bedeutung der Wortmarke
verschaffen.*®® Andererseits wird die GM von mafgeblichen Personen bekanntlich als
Bezeichnung einer Figur aus der Literatur verstanden, welches fiir den iiberwiegenden nicht
(hispanophonen) Teil der maBBgeblichen Verkehrskreise keinen begrifflichen Inhalt habe. Die
Bedeutungsunterschiede seien zwischen den beiden Marken dadurch beschaffen, dass diese
die festgestellten bildlichen und klanglichen Ahnlichkeiten neutralisieren wiirden.®"’
Hinsichtlich teilweiser Identitit und teilweiser Ahnlichkeit der geschiitzten Waren seien diese
Marken nicht verwechselbar dhnlich®?. Gleiches seien eine europiische Wortmarke und die
nationale mitgliedstaatliche registrierte Wortmarke nicht verwechselbar dhnlich,*® soweit
ihm die maBBgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung beimessen

864

wiirden.”™ Weiter ist keine eindeutige und bestimmte Bedeutung bei einer Wortmarke,

sondern nur eine bestimmte Aussagekraft zu betreffen, sogleich fiir die mitgliedstaatliche

nationale registrierte Marke gelte.*®

Hinsichtlich teilweiser oder praktischer Identitdt der
geschiitzten Waren wiirde zwischen diesen Marken kein solcher begrifflichen Unterschied in

den betroffenen Féllen nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zur EU, welcher die

856 Turkish Power/ POWER, EuG T-34/04 v. 22.6.2005, Rn. 62.
857 Turkish Power/ POWER, Rn. 72.

858 BASS/PASH, Rn. 54.

859 ZIRH/SIR, Rn. 50.

80 7 B. PICASSO;

8! PICARO/PICASSO, Rn. 58.

82 PICARO/PICASSO, Rn. 62.

863 Rs. BASS/PASH;

864+ BASS/PASH, Rn. 53.

865 Rs. MUNDICOR/MUNDICOLOR;
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festgestellte starke bildliche und klangliche Ahnlichkeit neutralisieren wiirde®®

. Umgekehrt
konne eine klangliche und bildliche Unéhnlichkeit auf Grund einer starken begrifflichen
Ahnlichkeit neutralisiert. Sowohl kénnten eine Wortmarke und die in einem Mitgliedstaat
bereits registrierte Wort/Bildmarke, deren prigender Bestandteil der Wortbestandteil sei,

67

bestimmte bildliche und klangliche Abweichungen aufweisen.*®’ Diese wiirden im Rahmen

der starken begrifflichen Ahnlichkeit neutralisiert werden, damit die Zeichen miteinander in

Bezichung gebracht wiirden. ™

Dabei wiirden die maligebenden Verkehrskreise die mit den
Zeichen gekennzeichneten, identischen Waren gar zwei verschiedenen Produktlinien,
demselben Unternehmen zuordnen. Zwischen diesen beiden Marken wiirde eine mogliche
Verwechslungsgefahr bestehen. Die klangliche und begriffliche Identitét eines dominierenden
Wortbestandteiles konne im Verhéltnis zu einer betreffenden GM auch eine bildliche
Unéhnlichkeit neutralisieren, sodass eine klangliche und begriffliche Identitdt zwischen dem
gleichen dominierenden Wortbestandteil ,,Modelo* einer Bildmarke somit die bildlichen
Unterschiede zur in einem Mitgliedstaat registrierte Wort-/Bildmarke neutralisiere, um die
bildlichen Unterschiede die Gefahr einer Verwechslung nicht auszulassen.*® Gleiches wiirde
zur Identitdt der geschiitzten Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken
bestehen. ¥’ Anderes Wort muss als ein dem beherrschenden Wort beigefiigter Bestandteil
angesehen werden. Gemeinschaftsrechtlich konne auch eine begriffliche Ahnlichkeit auf
Grund erheblicher und klanglicher Unterschiede damals neutralisiert werden, sofern der Grad
der Ahnlichkeit zwischen zwei Marken im Bereich der Bedeutung von geringerer Bedeutung
sei. Deswegen wiirde das angesprochene Publikum im Kauf bewegen, weil dieses Publikum
als maBgebliche Verkehrskreise die geschiitzte Ware entweder nach Sicht kaufen wiirde oder
miindlich bestelle.*”! Gleiches seien die bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen
einer Wortmarke und einer in einem Mitgliedstaat zugleich als GM registrierten Bildmarke in
der erheblichen Beziehung, weil diese Wortmarke deren Ahnlichkeit in der begrifflichen
Bedeutung, welche eine vorherige Ubersetzung voraussetze, dadurch neutralisieren wiirde.*”?
Eine bloBe Bedeutungsidhnlichkeit kann fiir sich noch keine Verwechslungsgefahr begriinden,
sofern die dltere Marke keine besondere Geltung im Verkehr hat und keine verfremdenden

Einzelfille aufweist. Die kollidierenden Marken beziiglich teilweiser Identitdt und

5 MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 99.

87 Rs. CONFORFLEX/FLEX;

%% CONFORFLEX/FLEX, Rn. 60.

 NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 40.

Y NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 46.

¥”! Hai/SHARK, Rn. 63.

¥72 Hai/SHARK, Rn. 64: Eine Ahnlichkeit besteht nur in begrifflicher Hinsicht, wie in diesem Fall das englische
Wort Shark als Hai oder auf Grund der Darstellung eines Haifischs in der &lteren (Bild-) Marke verstanden wird.
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Ahnlichkeit der geschiitzten Waren sind nicht darauf verwechslungsgefihrlich #hnlich.
Praktisch konne in betroffenen Einzelfdllen ein bildlicher und begrifflicher Unterschied
besonders geartet sein, wonach diesen Unterschied eine klangliche Ahnlichkeit neutralisiere.
Beispielsweise konnte eine europdische Bildmarke und andere in einem Mitgliedstaat
registrierte Wort-/ Bildmarke im Verhéltnis bildlich und begrifflich nicht, also jedoch
klanglich #hnlich sein,*”” wobei sich um einen fachkundigen Kreis von Bank- oder
Anwaltskunden handelt, deshalb die Verwechslungsgefahr fiir einen sehr aufmerksamen und
unterrichteten Verbraucher zu priifen ist. In klanglicher Hinsicht ist festzustellen, dass das
Zeichen CM mit dem wesentlichen Bestandteil des anderen Zeichens gleich ist. Jedoch kann
nicht auf die Ahnlichkeit der beiden Marken geschlossen werden®*. Eine Marke, welche mit
einem Bestandteil einer anderen Marke gleich ist, ist ihr lediglich damals dhnlich, sofern

875 Der beschreibende

dieser Bestandteil in der zusammengesetzten Marke beschreibend ist.
Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kann auch nicht als unterscheidungskréftig oder
beherrschend angesehen werden.®”® Dieser Begriff kann also dennoch zum beherrschenden
Bestandteil in begrifflicher Hinsicht werden, deshalb zum Kenntnis des Ausdrucks die
Marken begrifflicher Unterschied aufscheinen und bei Unkenntnis keine Gleichheit

8 .
" Dieses

wahrgenommen werden kann, weil keine der beiden Marken fiir sich einen Sinn hat.
Wort als Bestandteil der élteren Marke hat dadurch keine eigene Bedeutung, wie ihm durch
den anderen Bestanteil verlichen wird. Dies ist auch nicht ausgeschlossen, wenn die
Verkehrskreise eine Verbindung mit der Kldgerin herstellen und die Abkiirzung des Namens
der Kligerin darin bedeutet. Dabei besteht keine begriffliche Ahnlichkeit zwischen den
beiden Zeichen, sondern die klangliche Ahnlichkeit durch die bildlichen und begrifflichen
Unterschiede iiberlagert wird. Die Ahnlichkeit zweier Marken kann sich in Ubereinstimmung
mit Klanglichen, Begrifflichen oder (Schrift-)Bildlichen im Verhéltnis zur priifenden Marke
ergeben, wobei diese Kriterien nicht kumulativ vorgelegt werden miissen. Der europiische
Gesetzgeber hat in dem Art. 8 Abs. 1 lit. b konkreten Ausdruck dariiber besagt, wonach ,,(...)
fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die éltere
Marke Schutz geniefit.“ Die Bedeutung desselben Wortes kann auch so variieren, dass sich
lediglich in einer Sprache Uberschneidungen ergeben. Im Einklang mit dem Art. 8 Abs. 1 lit.

b muss die Verwechslungsgefahr in dem jeweiligen neuen Mitgliedstaat gegeben seien, falls

es sich bei der élteren Marke um eine nationale Marke handelt. Insoweit es um klangliche

873 CM/CAPITAL MARKETS CM, EuG T-390/03 v. 11.5.2005, Rn. 66;

8 MATRATZEN, Rn. 31.

S MATRATZEN, Rn. 33;

876 BUDMEN, Rn. 53; CHUFAFIT, Rn. 51;

¥77 CM Capital Markets Holding, EuG T-390/03 v.11.5.2005 = wbl 2005, 374.
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Verwechslungsgefahr handelt, welche in manchen Branchen vorherrschen, werden hiufig
sowohl von der mitgliedstaatlichen sprachlichen als auch von der englischen oder auch nur
von dieser Aussprache ausgegangen. Die GM muss eine gleichwertige Mdoglichkeiten im
Verhéltnis zum nationalen élteren Markenschutz darstellen und auf lingere Sicht geeignet
sein, an die stellen nationalen Markeneintragungen zu treten. Das Vorliegen der
Verwechslungsgefahr reicht in nur einem Sprachraum aus, insbesondere regionale Dialekte

jedoch auBer Betracht bleiben miissen.

Der zwingenden Bestimmung des Artikels 9 Abs. 1 GMVO verbietet dem Inhaber einer GM,
beziiglich eines betreffenden mit der GM identischen Zeichens fiir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, welche mit denjenigen identisch sind, fiir die sie eingetragen
ist. Dieser Artikel ermdglicht gemeinschaftsrechtlich dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne
seine Zustimmung im geschiftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, sofern wegen der
Ahnlichkeit oder Identitit des betreffenden Zeichens mit der GM und der Identitit oder
Ahnlichkeit der durch die GM und das Zeichen enthalten Waren oder Dienstleistungen fiir das
Publikum die mogliche Verwechslungsgefahrrisiko besteht werden kann. Die mindestens
Verwechslungsgefahr ist eingeschlossen, falls das Zeichen in Bezug auf die Marken
gedanklich in Verbindung gebracht wird®’®. Der europiische Gesetzgeber hat noch einen
Verbietungsgrad vorgesehen, im Falle eines mit der GM identischen oder ihr dhnlichen
Zeichens fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, insofern diese in der Gemeinschaft
bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft  oder die
Wertschitzung der erstreckten GM ohne rechtfertigen Grund in unlauterer Weise ausnutzt
oder beeintrdchtigt. Nach Art. 8 Abs. 5 der GMVO ist die Wahrscheinlichkeit einer
unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschéitzung einer Marke durch die Anmeldemarke
als relativer Eintragungshindernisgrund zu betreffen, welche entsprechenden Eindruck

verursachen kann®”

. Dies kann in Beriicksichtigung ankommen, dass das Zeichen auf die
Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter dem Zeichen Waren auf dem
gemeinsamen Markt anzubieten, in den Verkehr zu bringen, insbesondere Waren unter dem
Zeichen einzufiihren oder auszufiihren, sogleich das Zeichen in den Geschiftspapieren und in
der Werbung zu benutzen. Die Entscheidungen iiber die Giiltigkeit und die Verletzung der
GM miissen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft, obwohl ihres Verfahren

vom nationalen Gericht in einem Mitgliedstaat abgefolgt ist, sogleich auf dem Gebiet der

neuen Mitgliedstaaten erstrecken, wo nur so widerspriichliche Entscheidungen der Gerichte

878 Art. 9 Abs. 1 Lit. b GMVO.
879 Citibank, EuG T-181/05 v. 16.4.2008 = wbl 2008, 383.
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und des Harmonisierungsamtes und eine Beeintridchtigung des einheitlichen Charakters der
GM vermieden werden konnen. Die Durchsetzung der GM als Verbietungsrecht ist
europaweit ebenfalls flir die erstreckte GM erreichbar. Dabei ldsst es dem
Schutzrechtsinhaber prinzipiell tiberlassen, welche Verletzungshandlungen und mit welcher
territorialen erstreckten Wirkung auf die neuen Mitgliedstaaten dieser Inhaber das verfolgen
will.® Wenn das Verbietungsrecht in Bezug auf die Verletzung einer GM nicht in einem
bestimmten Mitgliedstaat eingeschrinkt wird, sondern ein auf das gesamte Gebiet der EU
umfassendes Unterlassungsgebot begehrt, ist dann beziiglich einer Verletzung der GM nur in
einem Mitgliedstaat von den neuen Mitgliedstaaten das gerichtliche Verbot fiir die gesamte

erweiterte Gemeinschaft zu erlassen.

Im Rahmen der Grundsitze des EuGH ist auch Art. 9 Abs. 1 lit. b GMVO im nationalen
Urteilen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch den Verletzungsprozesses
unmittelbar anzuwenden. Fiir den Begriff der Verwechslungsgefahr gilt gemeinschaftsweit
ein einheitlicher Maf3stab, wonach die Verwechslungsgefahr unter dem Gesamteindruck aller
Umstdnde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist. Daher sind die Elemente zu
beriicksichtigen, welche die Marke und das sie nach der Behauptung des Klédgers verletzende
Zeichen unterscheiden und dominieren. Entscheidend ist es auch, wie die Marke und das
Zeichen auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen
wirken. Wenn die beiden betreffenden Waren moglicherweise verwechselbar dhnlich seien,
sind die nationalen Gemeinschaftsgerichte wegen Verletzung oder drohender Verletzung
einer GM, falls das nationale Recht dies zuldsst, ausschlieBlich zustindig®™'. Die
Gemeinschaftsmarkengerichte haben im nationalen Umfang die Befugnis, GMen fiir nichtig
zu erkliren, ** weil das betreffende Wort eine Herstellungsmethode beschreibe. Folglich ist
der Schutz einer bekannten GM im unmittelbar anwendbaren Art. 9 Abs. 1 lit. ¢ GMVO
geregelt und bei den Gemeinschaftsmarkengerichten auf die Verletzung einer bekannten GM
angewendet werden. Nach der Auslegung des EuGH ist Art. 9 Abs. 2 lit. ¢ der GMVO wegen
der erforderlichen Benutzung der Marke im geschéftlichen Verkehr auch auf dem erweiterten
Gebiet der neuen Mitgliedstaaten vorausgesetzt, wonach eine Verbringung der Waren in die

883

Gemeinschaft zwecks Inverkehrsbringen bestehe . Der Schutz einer bekannten Marken gilt

auch im Ahnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen, damit also keine

8801 eitsidtze, OB1 2006, 215.

881 Art. 96 GMVO.

882 Art. 96 und Art. 100 GMVO.
883 OBI1 2006, 110.
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Verwechslungsgefahr vorausgesetzt wird. Jedoch miissen die einander gegeniiberstechenden
Zeichen einander gleich oder &hnlich sein, weil dies zu einer Rufausbeutung,
Rufbeeintrachtigung oder Verwisserung der bekannten Mark kommen kann. Der Schutz der
bekannten Marke setzt neben der Ahnlichkeit der Zeichen voraus, dass die Benutzung des
Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschitzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Durch Art. 9 Abs. 1 lit. ¢ GMVO wird ausdriicklich {iber
eine Ausnutzung oder Beeintrdchtigung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausgesagt. Das zuldsst eine Beurteilung, in der konkrete Rufausbeutung, Rufbeeintrachtigung
und Verwisserung bekannter Marken prinzipiell die Rechtswidrigkeit indizieren und daneben
diese lediglich entfillt, sofern der beklagte besondere Umsténde geltend macht, welche sein

Verhalten rechtfertigen®®’

. Dagegen hat das Gemeinschaftsmarkengericht das Verbot der
Verwendung des Zeichens nicht auf Verwechslungsgefahr gemifl Art. 9 Abs. 1 lit. b der
GMVO, sondern auf unlautere Ausnutzung des Rufs einer bekannten Marke im Sinne Art. 9
Abs. 1 lit. ¢ GMVO gestiitzt und sich dazu beruft, wonach der Schutz der bekannten Marke
auch im Ahnlichkeitsbereich der Waren oder Dienstleistungen gelte. Gleiches sind nicht nur
die einander gegeniiberstehenden Zeichen, sondern auch die Waren, beziehungsweise die
erstreckende Anwendung des Art. 9 Abs. 1 lit. ¢ GMVO keinen Sinn habe, weil der Schutz
bei der sog. Doppelidentitit absolut ist, deshalb die Verwechslungsgefahr vermutet wird. Bei
der Identitit zwischen der bekannten Marke und dem jiingeren Zeichen, welches fiir eine
dhnliche Ware eingetragen ist, kann in Einklang mit aller Regel der GMVO die
Verwechslungsgefahr vorliegen werden. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird
sicher auf den Bekanntheitsgrad der Marke auf dem gemeinsamen Markt den
Ahnlichkeitsgrad zwischen der Marke und dem Zeichen sowie den Grad der Gleichwertigkeit
zwischen den somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch ein bewegliches
System abgestellt. Der wichtigste Anwendung des Schutzes der bekannten Marke ist auch im
Ahnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen sowohl der Schutz einer bekannten
Marke gegen Assoziationsgefahr gerichtet. Es geniige bei der Auswirkung von
Ahnlichkeitsgrad zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen, so dass die beteiligten
Verkehrskreise sowie nach dem Beitritt aus den neuen mitgliedstaatlichen Verkehrskreise als
Verbraucher das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verkniipfen. Gewdhnlich
kommt dies in der Rechtsprechung des nationalen auch neuen mitgliedstaatlichen
Gerichtshofes zur Beurteilung der Markendhnlichkeit prinzipiell darauf an, ob die sich

gegeniiberstehenden Marken durch die Wechselwirkungslehre, worauf ein geringer Grad der

884 OB1 2006, 117.
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Ahnlichkeit der Waren im Rahmen eines hoheren Grades der Ahnlichkeit der Marken oder
durch eine erhohte Kennzeichnungskraft der dlteren Marke ausgeglichen werden kénne und
umgekehrt, nach ihrem Gesamteindruck von den beteiligten Verkehrskreisen als @hnlich
beriicksichtigt wiirden, wobei eine Markenédhnlichkeit in klanglicher, bildlicher oder
begrifflicher Hinsicht vorliegen und regelmiBig die hinreichende Ubereinstimmung in einer
Hinsicht ausreichen wiirde. SchlieBlich verleiht die Registrierung im europdischen Register
[HABM] einer erstreckten GM ihrem Inhaber das Gemeinschaftsmarkenrecht, Dritten die
Benutzung eines identischen oder verwechselbaren dhnlichen Zeichens in Kollision mit den
von der eingetragenen Marke erhalten oder diesen &hnlichen Produkten im Rahmen der
Unterlassungsklage vor dem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht zu untersagen®’. Der
Wortlaut ,,ohne rechtfertigende Griinde in unlauterer Weise* besagt dazu in Art. 9 Abs. 1 lit. ¢
GMVO, dem Beklagten die Behauptungs- und Beweislast dadurch aufzuerlegen, wobei

besondere Umstinde sein Verhalten rechtfertigen.

885 Art. 9 GMVO.
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IV. Anhénge:
VERORDNUNG (EG) Nr. 207/2009 DES RATES iiber die Gemeinschaftsmarke®*

(kodifizierte Fassung)®®’

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europdischen

Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europiischen Parlaments®**,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke™’ ist mehrfach

9 Aus Griinden der Ubersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es sich,

und in wesentlichen Punkten geéndert worden
die genannte Verordnung zu kodifizieren.

(2) Die harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft und eine bestdndige und
ausgewogene Wirtschaftsausweitung sind durch die Vollendung und das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes zu fordern, der mit einem einzelstaatlichen Markt vergleichbare Bedingungen bietet. Um einen solchen
Markt zu verwirklichen und seine Einheit zu stdrken, miissen nicht nur die Hindernisse fiir den freien Waren- und
Dienstleistungsverkehr beseitigt und ein System des unverfialschten Wettbewerbs errichtet, sondern auch rechtliche
Bedingungen geschaffen werden, die es den Unternehmen ermdglichen, ihre Tétigkeiten in den Bereichen der
Herstellung und der Verteilung von Waren und des Dienstleistungsverkehrs an die Dimensionen eines gemeinsamen
Marktes anzupassen. Eine der besonders geeigneten rechtlichen Moglichkeiten, iiber die die Unternehmen zu diesem
Zweck verfiigen miissten, ist die Verwendung von Marken, mit denen sie ihre Waren oder Dienstleistungen in der
gesamten Gemeinschaft ohne Riicksicht auf Grenzen kennzeichnen konnen.

(3) Fiir die Verwirklichung der oben erwidhnten Ziele der Gemeinschaft ist ein Markensystem der Gemeinschaft
erforderlich, das den Unternehmen ermdglicht, in einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die
einen einheitlichen Schutz genieBen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind. Der hier aufgestellte
Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke sollte gelten, sofern in dieser Verordnung nichts anderes
bestimmt ist.

(4) Im Wege der Angleichung der Rechtsvorschriften kann das Hindernis der territorialen Beschrinkung der Rechte,
die den Markeninhabern nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zustehen, nicht beseitigt werden. Um den
Unternehmen eine unbehinderte Wirtschaftstatigkeit im gesamten Binnenmarkt zu ermdglichen, sind Marken
erforderlich, die einem einheitlichen, unmittelbar in allen Mitgliedstaaten geltenden Gemeinschaftsrecht unterliegen.
(5) Da im Vertrag keine spezifischen Befugnisse fiir die Schaffung eines derartigen Rechtsinstruments vorgesehen
sind, ist Artikel 308 EG-Vertrag heranzuziehen.

(6) Das gemeinschaftliche Markenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten, denn es
erscheint nicht gerechtfertigt, die Unternehmen zu zwingen, ihre Marken als Gemeinschaftsmarken anzumelden, da die
innerstaatlichen Marken nach wie vor fiir diejenigen Unternehmen notwendig sind, die keinen Schutz ihrer Marken auf

Gemeinschaftsebene wiinschen.

%% ABI- EU, L 78/1 v. 24.3.2009.

%7 Vom 26. Februar 2009 wurde Verdffentlichungsbediirftige Rechtsakte in Anwendung des friiheren EG-
Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden.

%% ABL. C 146 E vom 12.6.2008, S. 79.

 ABL.L 11 vom 14.1.1994, S. 1.

#90 Siehe Anhang I.
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(7) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann nur durch Eintragung erworben werden, die insbesondere dann
verweigert wird, wenn die Marke keine Unterscheidungskraft besitzt, wenn sie rechtswidrig ist oder wenn ihm &ltere
Rechte entgegenstehen.

(8) Zweck des durch die eingetragene Marke gewédhrten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der
Marke zu gewdhrleisten; dieser Schutz sollte im Falle der Identitdt zwischen der Marke und dem Zeichen und
zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fille der Ahnlichkeit von
Zeichen und Marke sowie Waren und Dienstleistungen erstrecken. Der Begriff der Ahnlichkeit ist im Hinblick auf die
Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr sollte die spezifische Voraussetzung fiir den Schutz
darstellen; ob sie vorliegt, hingt von einer Vielzahl von Umstdnden ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke
auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann,
sowie dem Grad der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen.

(9) Aus dem Grundsatz des freien Warenverkehrs folgt, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke einem Dritten die
Benutzung der Marke fiir Waren, die in der Gemeinschaft unter der Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in den
Verkehr gebracht worden sind, nicht untersagen kann, auller wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass der
Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

(10) Der Schutz der Gemeinschaftsmarke sowie jeder eingetragenen dlteren Marke, die ihr entgegensteht, ist nur
insoweit berechtigt, als diese Marken tatséchlich benutzt werden.

(11) Die Gemeinschaftsmarke sollte als ein von dem Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen sie
bezeichnet, unabhidngiger Gegenstand des Vermdgens behandelt werden. Sie kann unter der Bedingung, ,,dass das
Publikum durch den Rechtsiibergang nicht irregefiihrt wird,” iibertragen werden. Sie sollte aulerdem an Dritte
verpfandet werden oder Gegenstand von Lizenzen sein kdnnen.

(12) Das mit dieser Verordnung geschaffene Markenrecht bedarf fiir jede einzelne Marke des administrativen Vollzugs
auf der Ebene der Gemeinschaft. Deshalb ist es erforderlich, unter Wahrung des bestehenden organisatorischen
Aufbaus der Gemeinschaft und des institutionellen Gleichgewichts ein fachlich unabhingiges sowie rechtlich,
organisatorisch und finanziell hinreichend selbstdndiges Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) vorzusehen. Fiir dieses Harmonisierungsamt ist die Form einer Einrichtung der Gemeinschaft mit
eigener Rechtspersonlichkeit erforderlich und geeignet, welche ihre Tétigkeit gemédB den ihr in dieser Verordnung
zugewiesenen Ausfiihrungsbefugnissen im Rahmen des Gemeinschaftsrechts und unbeschadet der von den Organen
der Gemeinschaft wahrgenommenen Befugnisse ausiibt.

(13) Den von den Entscheidungen des Amtes in Markensachen Betroffenen ist ein rechtlicher Schutz zu gewéhrleisten,
welcher der Eigenart des Markenrechts voll gerecht wird. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass die Entscheidungen
der Priifer und der verschiedenen Abteilungen des Amtes mit der Beschwerde anfechtbar sind. Sofern die Dienststelle,
deren Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde nicht abhilft, legt sie die Beschwerde einer
Beschwerdekammer des Amtes vor, die dariiber entscheidet. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern sind
ihrerseits mit der Klage beim Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften anfechtbar; dieser kann die angefochtene
Entscheidung aufheben oder abdndern.

(14) Nach Artikel 225 Absatz 1 Unterabsatz 1 EG-Vertrag ist das Gericht erster Instanz der Europiischen
Gemeinschaften im ersten Rechtszug zusténdig fiir Entscheidungen insbesondere iiber die in Artikel 230 EG Vertrag
genannten Klagen, mit Ausnahme derjenigen Klagen, die einer gerichtlichen Kammer iibertragen werden, und der
Klagen, die gemdB der Satzung dem Gerichtshof vorbehalten sind. Die dem Gerichtshof durch diese Verordnung
iibertragenen Befugnisse zur Authebung und Abédnderung der Beschliisse der Beschwerdekammern werden

infolgedessen im ersten Rechtszug vom Gericht erster Instanz ausgeiibt.
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(15) Zum besseren Schutz der Gemeinschaftsmarken sollten die Mitgliedstaaten geméal ihrer innerstaatlichen Regelung
eine moglichst begrenzte Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz benennen, die fiir Fragen der
Verletzung und der Giiltigkeit von Gemeinschaftsmarken zusténdig sind.

(16) Die Entscheidungen iiber die Giiltigkeit und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke miissen sich wirksam auf das
gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken, da nur so widerspriichliche Entscheidungen der Gerichte und des
Markensamtes und eine Beeintrichtigung des einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke vermieden werden
konnen. Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 iiber die
gerichtliche Zustindigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen®"
sollten fiir alle gerichtlichen Klagen im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsmarken gelten, es sei denn, dass die
vorliegende Verordnung davon abweicht.

(17) Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten iiber denselben Tatbestand zwischen denselben
Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Gemeinschaftsmarke und aus parallelen nationalen
Marken ergeben. Zu diesem Zweck soll, sofern Klagen in demselben Mitgliedstaat erhoben werden, sich nach
nationalem Verfahrensrecht — das durch diese Verordnung nicht beriihrt wird — bestimmen, wie dies erreicht wird;
hingegen erscheinen, sofern Klagen in verschiedenen Mitgliedstaaten erhoben werden, Bestimmungen angebracht, die
sich an den Vorschriften iiber Rechtshdngigkeit und damit im Zusammenhang stehenden Verfahren der Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 orientieren.

(18) Es wird fiir notwendig erachtet, dem Amt einen eigenen Haushalt zuzubilligen, um eine vollige Selbstandigkeit
und Unabhéngigkeit zu gewéhrleisten. Die Einnahmen des Haushalts umfassen in erster Linie das Aufkommen an
Gebiihren, die von den Benutzern des Systems zu zahlen sind. Das Haushaltsverfahren der Gemeinschaft findet jedoch
auf eventuelle Zuschiisse aus dem Gesamthaushaltsplan der Européischen Gemeinschaften Anwendung. AuBerdem ist
es angezeigt, dass die Uberpriifung der Kontenabschliisse vom Rechnungshof vorgenommen wird.

(19) Die zur Durchfithrung dieser Verordnung erforderlichen MaBnahmen sollten gemél dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitdten fiir die Ausiibung der der Kommission iibertragenen
Durchfithrungsbefugnisse®” erlassen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gemeinschaftsmarke

(1) Die entsprechend den Voraussetzungen und Einzelheiten dieser Verordnung eingetragenen Marken fiir Waren oder
Dienstleistungen werden nachstehend ,,Gemeinschaftsmarken® genannt.

(2) Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung fiir die gesamte Gemeinschaft: sie kann nur
fiir dieses gesamte Gebiet eingetragen oder iibertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer
Entscheidung iiber den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur fiir die
gesamte Gemeinschaft untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt
ist.

Artikel 2

Amt

Es wird ein Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), nachstehend ,,Amt* genannt,

errichtet.

81 ABI. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.
892 ABI. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Artikel 3

Rechtsfihigkeit

Fiir die Anwendung dieser Verordnung werden Gesellschaften und andere juristische Einheiten, die nach dem fiir sie
maBgebenden Recht die Fahigkeit haben, im eigenen Namen Trdger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein,
Vertrdge zu schlieBen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, juristischen Personen
gleichgestellt.

TITEL I

MATERIELLES MARKENRECHT
ABSCHNITT 1

Begriff und Erwerb der Gemeinschaftsmarke

Artikel 4

Markenformen

Gemeinschaftsmarken konnen alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Worter einschlieBlich
Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen
geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.

Artikel 5

Inhaber von Gemeinschaftsmarken

Inhaber von Gemeinschaftsmarken konnen alle natiirlichen oder juristischen Personen, einschlieBlich Korperschaften
des dffentlichen Rechts sein.

Artikel 6

Erwerb der Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke wird durch Eintragung erworben.

Artikel 7

Absolute Eintragungshindernisse

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

¢) Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der
Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung
dienen kénnen;

d) Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die
im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stindigen Verkehrsgepflogenheiten ,,iiblich® geworden
sind;

e) Zeichen, die ausschlieBlich bestehen

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

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

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

f) Marken, die gegen die dffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoB3en;

g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel iiber die Art, die Beschaffenheit oder die geografische
Herkunft der Ware oder Dienstleistung ,,zu tduschen®;

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zustindigen Stellen gemid3 Artikel 6ter der Pariser

Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, nachstehend ,,Pariser Verbandsiibereinkunft®,
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zuriickzuweisen sind;

i) Marken, die nicht unter Artikel 6fer der Pariser Verbandsiibereinkunft fallende Abzeichen, Embleme und Wappen,
die von besonderem offentlichem Interesse sind, enthalten, es sei denn, dass die zustdndigen Stellen ihrer Eintragung
zugestimmt haben,

j) Marken, die eine geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden,
oder Marken, die eine geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Spirituosen gekennzeichnet
werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben;

k) Marken, die eine gemél der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. Mirz 2006 zum Schutz von
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel®”  eingetragene
Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe enthalten oder aus einer solchen bestehen und auf die einer der in
Artikel 13 der genannten Verordnung aufgefiihrten Tatbestinde zutrifft und die die gleiche Art von Erzeugnis
betreffen, wenn der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung
der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wird.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil
der Gemeinschaft vorliegen.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, ¢ und d finden keine Anwendung, wenn die Marke fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt
hat.

Artikel 8

Relative Eintragungshindernisse

(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer élteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,
a) wenn sie mit der dlteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke angemeldet
worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, fiir die die &ltere Marke Schutz genief3t;

b) wenn ,,wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der &lteren Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch
die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem
Gebiet besteht, in dem die dltere Marke Schutz genief3t; dabei schlieit die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein,
dass die Marke mit der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) ,,Altere Marken* im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem fritheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls mit
der fiir diese Marken in Anspruch genommenen Prioritét, die den nachstehenden Kategorien angehoren:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in einem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim BENELUX-Amt
fiir geistiges Eigentum eingetragene Marken;

iii) mit Wirkung fiir einen Mitgliedstaat international registrierte Marken;

iv) aufgrund internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in der Gemeinschaft eingetragene Marken;

b) Anmeldungen von Marken nach Buchstabe a, vorbehaltlich ihrer Eintragung;

¢) Marken, die am Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls am Tag der fiir die Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Prioritét, in einem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser
Verbandsiibereinkunft notorisch bekannt sind.

(3) Auf Widerspruch des Markeninhabers ist von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen, die der Agent oder

893 ABI. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.
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Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, dass der
Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

(4) Auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschiftlichen Verkehr
benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich ortlicher Bedeutung ist die angemeldete Marke von der
Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem fiir den Schutz des Kennzeichens mafigeblichen Recht der
Gemeinschaft oder des Mitgliedstaats

a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag
der fiir die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Prioritét, erworben worden sind;

b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jiingeren Marke zu untersagen.

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer édlteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann
von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der dlteren Marke identisch ist oder dieser dhnlich ist und fiir Waren
oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen édhnlich sind, fiir die die dltere Marke eingetragen ist,
wenn es sich im Falle einer dlteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle
einer &lteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung
der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der dlteren Marke ohne rechtfertigenden

Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrdchtigen wiirde.

ABSCHNITT 2

Wirkungen der Gemeinschaftsmarke

Artikel 9

Recht aus der Gemeinschaftsmarke

(1) Die Gemeinschaftsmarke gewdhrt ihrem Inhaber ein ,ausschlieBliches Recht®. Dieses Recht gestattet es dem
Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr

a) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit
denjenigen identisch sind, fiir die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitit oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und
der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schlieBt die Gefahr von
Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

¢) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen, die nicht denen &hnlich sind, fiir die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der
Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschétzung der
Gemeinschaftsmarke ohne rechifertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrdchtigt.

(2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfiillt, so kann insbesondere verboten werden,

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

¢) Waren unter dem Zeichen einzufiihren oder auszufiihren;

d) das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(3) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veréffentlichung der Eintragung der Marke
entgegengehalten werden. Jedoch kann eine angemessene Entschédigung fiir Handlungen verlangt werden, die nach
Ver6ftentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgenommen werden und die nach Verdffentlichung der
Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wiren. Das angerufene Gericht darf bis zur Verdffentlichung

der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen.
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Artikel 10

Wiedergabe der Gemeinschaftsmarke in Worterbiichern

Erweckt die Wiedergabe einer Gemeinschaftsmarke in einem Worterbuch, Lexikon oder dhnlichen Nachschlagewerk
den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, so
stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Gemeinschaftsmarke sicher, dass der Wiedergabe der
Marke spétestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigefiigt wird, dass es sich um eine eingetragene
Marke handelt.

Artikel 11

Untersagung der Benutzung der Gemeinschaftsmarke,

die fiir einen Agenten oder Vertreter eingetragen ist

Ist eine Gemeinschaftsmarke fiir einen Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung
des Markeninhabers eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, sich dem Gebrauch seiner Marke durch
seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet hat, es sei denn, dass der Agent
oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Artikel 12

Beschrinkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke gewéhrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift

b) Angaben iiber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder
die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder liber andere Merkmale der Ware oder
Dienstleistung

c¢) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehor oder
Ersatzteil, oder einer Dienstleistung, im geschiftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anstindigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Artikel 13

Erschopfung des Rechts aus der Gemeinschaftsmarke

(1) Die Gemeinschaftsmarke gewahrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke fiir Waren
zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr
gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren
Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verdndert oder
verschlechtert ist.

Artikel 14

Erginzende Anwendung des einzelstaatlichen Rechts bei Verletzung

(1) Die Wirkung der Gemeinschafismarke bestimmt sich ausschlieBlich nach dieser Verordnung. Im Ubrigen unterliegt
die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem fiir die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemif3 den
Bestimmungen des Titels X.

(2) Diese Verordnung ldsst das Recht unberiihrt, Klagen betreffend eine Gemeinschaftsmarke auf innerstaatliche
Rechtsvorschriften insbesondere iiber die zivilrechtliche Haftung und den unlauteren Wettbewerb zu stiitzen.

(3) Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich nach den Vorschriften des Titels X.

ABSCHNITT 3
Benutzung der Gemeinschaftsmarke

Artikel 15
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Benutzung der Gemeinschaftsmarke

(1) Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, innerhalb
von fiinf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, oder hat er eine solche
Benutzung wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die
Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes

1:

a) die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne
dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

b) das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschlieBlich fiir
den Export.

(2) Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

ABSCHNITT 4

Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermdogens

Artikel 16

Gleichstellung der Gemeinschaftsmarke mit der nationalen

Marke

(1) Soweit in den Artikeln 17 bis 24 nichts anderes bestimmt ist, wird die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des
Vermdgens im Ganzen und fiir das gesamte Gebiet der Gemeinschaft wie eine nationale Marke behandelt, die in dem
Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem nach dem Gemeinschaftsmarkenregister

a) der Inhaber zum jeweils maBgebenden Zeitpunkt seinen Wohnsitz oder Sitz hat;

b) wenn Buchstabe a) nicht anwendbar ist, der Inhaber zum jeweils maf3igebenden Zeitpunkt eine Niederlassung hat.
(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, so ist der nach Absatz 1 maflgebende Mitgliedstaat der Staat,
in dem das Amt seinen Sitz hat.

(3) Sind mehrere Personen als gemeinsame Inhaber in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen, so ist fiir die
Anwendung des Absatzes 1 der zuerst genannte gemeinsame Inhaber maBgebend; liegen die Voraussetzungen des
Absatzes 1 fiir diesen Inhaber nicht vor, so ist der jeweils néchstgenannte gemeinsame Inhaber maf3gebend. Liegen die
Voraussetzungen des Absatzes 1 fiir keinen der gemeinsamen Inhaber vor, so ist Absatz 2 anzuwenden.

Artikel 17

Rechtsiibergang

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann, unabhingig von der Ubertragung des Unternehmens, fiir alle oder einen Teil der
Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, Gegenstand eines Rechtsiibergangs sein.

(2) Die Ubertragung des Unternchmens in seiner Gesamtheit erfasst die Gemeinschaftsmarke, es sei denn, dass in
Ubereinstimmung mit dem auf die Ubertragung anwendbaren Recht etwas anderes vereinbart ist oder eindeutig aus
den Umstinden hervorgeht. Dies gilt entsprechend fiir die rechtsgeschiftliche Verpflichtung zur Ubertragung des
Unternehmens.

(3) Vorbehaltlich der Vorschriften des Absatzes 2 muss die rechtsgeschiftliche Ubertragung der Gemeinschaftsmarke
schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien, es sei denn, sie beruht auf einer gerichtlichen
Entscheidung; anderenfalls ist sie nichtig.

(4) Ergibt sich aus den Unterlagen iiber den Rechtsiibergang in offensichtlicher Weise, dass die Gemeinschaftsmarke
aufgrund des Rechtsiibergangs geeignet ist, das Publikum insbesondere iiber die Art, die Beschaffenheit oder die

geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen ist, irrezufiihren, so weist das
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Amt die Eintragung des Rechtsiibergangs zuriick, sofern der Rechtsnachfolger nicht damit einverstanden ist, die
Eintragung der Gemeinschaftsmarke auf Waren und Dienstleistungen zu beschrdnken, hinsichtlich deren sie nicht
irrefiihrend ist.

(5) Der Rechtsiibergang wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und verdffentlicht.

(6) Solange der Rechtsiibergang nicht in das Register eingetragen ist, kann der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der
Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht geltend machen.

(7) Sind gegeniiber dem Amt Fristen zu wahren, so kdnnen, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsiibergangs
beim Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erkldrungen gegeniiber dem Amt von dem Rechtsnachfolger
abgegeben werden.

(8) Alle Dokumente, die gemaf3 Artikel 79 der Zustellung an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke bediirfen, sind an
den als Inhaber Eingetragenen zu richten.

Artikel 18

Ubertragung einer Agentenmarke

Ist eine Gemeinschaftsmarke fiir den Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung des
Markeninhabers eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, die Ubertragung der Eintragung zu seinen
Gunsten zu verlangen, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Artikel 19

Dingliche Rechte

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann unabhéngig vom Unternehmen verpfandet werden oder Gegenstand eines sonstigen
dinglichen Rechts sein.

(2) Die in Absatz 1 genannten Rechte werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und
verdffentlicht.

Artikel 20

Zwangsvollstreckung

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand von MaBnahmen der Zwangsvollstreckung sein.

(2) Fiir die Zwangsvollstreckungsmafinahmen sind die Gerichte und Behdrden des nach Artikel 16 mafigebenden
Mitgliedstaats ausschlieBlich zustdndig.

(3) Die Zwangsvollstreckungsmafinahmen werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und
verdffentlicht.

Artikel 21

Insolvenzverfahren

(1) Eine Gemeinschaftsmarke kann nur dann von einem Insolvenzverfahren erfasst werden, wenn dieses in dem
Mitgliedstaat eroffnet wird, in dessen Hoheitsgebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner Interessen hat. Ist der
Schuldner jedoch ein Versicherungsunternehmen oder ein Kreditinstitut im Sinne der Richtlinie 2001/17/EG des
Europédischen Parlaments und des Rates vom 19. Mérz 2001 iber die Sanierung und Liquidation von
Versicherungsunternehmen®™ bzw. der Richtlinie 2001/24/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 4.
April 2001 iiber die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten®”, so kann eine Gemeinschaftsmarke nur dann
von einem Insolvenzverfahren erfasst werden, wenn dieses in dem Mitgliedstaat erdffnet wird, in dem dieses
Unternehmen bzw. dieses Institut zugelassen ist.

(2) Absatz 1 ist im Fall der Mitinhaberschaft an einer Gemeinschaftsmarke auf den Anteil des Mitinhabers

894 ABI. L 110 vom 20.4.2001, S. 28.

895 ABI. L 125 vom 5.5.2001, S. 15.
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entsprechend anzuwenden.

(3) Wird die Gemeinschaftsmarke von einem Insolvenzverfahren erfasst, so wird dies auf Antrag der zustindigen
nationalen Stelle in das Register eingetragen und in dem Blatt fiir Gemeinschaftsmarken gemdf3 Artikel 89
verdffentlicht.

Artikel 22

Lizenz

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist,
und fiir das gesamte Gebiet oder einen Teil der Gemeinschaft Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann
ausschlieBlich oder nicht ausschlieBlich sein.

(2) Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann die Rechte aus der Gemeinschaftsmarke gegen einen Lizenznehmer
geltend machen, der hinsichtlich des Folgenden gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstofit:

a) der Dauer der Lizenz;

b) der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf;

c) der Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Lizenz erteilt wurde;

d) des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf;

e) der Qualitit der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer
Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers abhidngig machen. Jedoch kann der Inhaber einer
ausschlieBlichen Lizenz ein solches Verfahren anhdngig machen, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach
Aufforderung nicht selber innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um
den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen.

(5) Die Erteilung oder der Ubergang einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag eines Beteiligten in
das Register eingetragen und verdffentlicht.

Artikel 23

Wirkung gegeniiber Dritten

(1) Die in den Artikeln 17, 19 und 22 bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke haben
gegeniiber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung, wenn sie eingetragen worden sind. Jedoch kann eine
Rechtshandlung, die noch nicht eingetragen ist, Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem
Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der
Rechtshandlung wussten.

(2) Absatz 1 ist nicht in Bezug auf eine Person anzuwenden, die die Gemeinschaftsmarke oder ein Recht an der
Gemeinschaftsmarke im Wege des Rechtsiibergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit oder einer anderen
Gesamtrechtsnachfolge erwirbt.

(3) Die Wirkung einer in Artikel 20 bezeichneten Rechtshandlung gegeniiber Dritten richtet sich nach dem Recht des
nach Artikel 16 maflgebenden Mitgliedstaats.

(4) Bis zum Inkrafttreten gemeinsamer Vorschriften fiir die Mitgliedstaaten betreffend das Konkursverfahren richtet
sich die Wirkung eines Konkursverfahrens oder eines konkursdhnlichen Verfahrens gegeniiber Dritten nach dem Recht
des Mitgliedstaats, in dem nach seinen Rechtsvorschriften oder nach den geltenden einschligigen Ubereinkiinften das
Verfahren zuerst erdffnet wird.

Artikel 24

Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke als Gegenstand

des Vermogens
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Die Artikel 16 bis 23 gelten entsprechend fiir die Anmeldungen

von Gemeinschaftsmarken.

TITEL III
DIE ANMELDUNG DER GEMEINSCHAFTSMARKE
ABSCHNITT 1

Einreichung und Erfordernisse der Anmeldung

Artikel 25

Einreichung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke kann nach Wahl des Anmelders eingereicht werden:

a) beim Amt;

b) bei der Zentralbehorde fiir den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX-Amt fiir
geistiges Eigentum. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben
Tag beim Amt eingereicht worden wére.

(2) Wird die Anmeldung bei der Zentralbehérde fiir den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim
BENELUX-Amt fiir geistiges Eigentum eingereicht, so trifft diese Behdrde oder dieses Amt fiir geistiges Eigentum
alle erforderlichen MaBnahmen, damit die Anmeldung binnen zwei Wochen nach Einreichung an das Amt
weitergeleitet wird. Die Zentralbehdrde bezichungsweise das BENELUX-Amt fiir geistiges Eigentum kann vom
Anmelder eine Gebiihr erheben, die die Verwaltungskosten fir Entgegennahme und Weiterleitung der Anmeldung
nicht iibersteigen darf.

(3) Anmeldungen nach Absatz 2, die beim Amt nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach ihrer Einreichung
eingehen, gelten als zu dem Datum eingereicht, an dem die Anmeldung beim Amt eingegangen ist.

(4) Zehn Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 40/ 94 erstellt die Kommission einen Bericht iiber das
Funktionieren des Systems zur Einreichung von Anmeldungen fiir Gemeinschaftsmarken und unterbreitet etwaige
Vorschlige zur Anderung dieses Systems.

Artikel 26

Erfordernisse der Anmeldung

(1) Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muss Folgendes enthalten:

a) einen Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke;

b) Angaben, die es erlauben, die Identitit des Anmelders festzustellen;

¢) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Eintragung begehrt wird,;

d) eine Wiedergabe der Marke.

(2) Fiir die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke sind die Anmeldegebiihr und gegebenenfalls eine oder mehrere
Klassengebiihren zu entrichten.

(3) Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muss den in der Durchfiihrungsverordnung nach Artikel 162 Absatz 1,
nachstehend ,,Durchfithrungsverordnung® genannt, vorgesehenen Erfordernissen entsprechen.

Artikel 27

Anmeldetag

Der Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke ist der Tag, an dem die die Angaben nach Artikel 26 Absatz 1
enthaltenden Unterlagen vom Anmelder beim Amt oder, wenn die Anmeldung bei der Zentralbehérde fiir den
gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX-Amt fiir geistiges Eigentum eingereicht worden
ist, bei der Zentralbehdrde beziehungsweise beim BENELUX-Amt fiir geistiges Eigentum eingereicht worden sind,

sofern binnen eines Monats nach Einreichung der genannten Unterlagen die Anmeldegebiihr gezahlt wird.
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Artikel 28
Klassifizierung
Die Waren und Dienstleistungen, fiir die Gemeinschaftsmarken angemeldet werden, werden nach der in der

Durchfiihrungsverordnung festgelegten Klassifizierung klassifiziert.

ABSCHNITT 2

Prioritit

Artikel 29

Prioritiitsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung fiir einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsiibereinkunft oder des
Ubereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation eine Marke vorschriftsméBig angemeldet hat, oder sein
Rechtsnachfolger genieft hinsichtlich der Anmeldung derselben Marke als Gemeinschaftsmarke fiir die Waren oder
Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, fiir welche die Marke angemeldet ist, oder die von diesen Waren oder
Dienstleistungen umfasst werden, wahrend einer Frist von sechs Monaten nach Einreichung

der ersten Anmeldung ein Prioritétsrecht.

(2) Als priorititsbegriindend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem innerstaatlichen Recht des Staates, in dem
sie eingereicht worden ist, oder nach zwei- oder mehrseitigen Vertrdgen die Bedeutung einer vorschriftsméBigen
nationalen Anmeldung zukommt.

(3) Unter vorschriftsméBiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die zur Festlegung des Tages
ausreicht, an dem sie eingereicht worden ist, wobei das spdtere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

(4) Als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritétsfrist 1duft, wird auch eine jlingere Anmeldung
angesehen, die dieselbe Marke und dieselben Waren oder Dienstleistungen betrifft wie eine erste dltere in demselben
oder fiir denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese dltere Anmeldung bis zur Einreichung der jiingeren
Anmeldung zuriickgenommen, fallengelassen oder zuriickgewiesen worden ist, und zwar bevor sie 6ffentlich ausgelegt
worden ist und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind; ebenso wenig darf diese édltere Anmeldung schon Grundlage
fiir die Inanspruchnahme des Prioritétsrechts gewesen sein. Die éltere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als
Grundlage fiir die Inanspruchnahme des Prioritétsrechts dienen.

(5) Ist die erste Anmeldung in einem Staat eingereicht worden, der nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser
Verbandsiibereinkunft oder des Ubereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation gehért, so finden die
Vorschriften der Absitze 1 bis 4 nur insoweit Anwendung, als dieser Staat gemaB einer verdffentlichten Feststellung
aufgrund einer ersten Anmeldung beim Amt ein Prioritdtsrecht gewédhrt, und zwar unter Voraussetzungen und mit
Wirkungen, die denen dieser Verordnung vergleichbar sind.

Artikel 30

Inanspruchnahme der Prioritit

Der Anmelder, der die Prioritdt einer fritheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritétserkldrung und
eine Abschrift der fritheren Anmeldung einzureichen. Ist die frithere Anmeldung nicht in einer der Sprachen des
Amtes abgefasst, so hat der Anmelder eine Ubersetzung der frilheren Anmeldung in einer dieser Sprachen
einzureichen.

Artikel 31

Wirkung des Prioritiitsrechts

Das Priorititsrecht hat die Wirkung, dass fiir die Bestimmung des Vorrangs von Rechten der Prioritétstag als Tag der
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke gilt.

Artikel 32

Wirkung einer nationalen Hinterlegung der Anmeldung
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Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, deren Anmeldetag feststeht, hat in den Mitgliedstaaten die Wirkung einer
vorschriftsméfBigen nationalen Hinterlegung, gegebenenfalls mit der fiir die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in

Anspruch genommenen Prioritét.

ABSCHNITT 3

Ausstellungsprioritit

Artikel 33

Ausstellungsprioritit

(1) Hat der Anmelder der Gemeinschaftsmarke Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke auf einer
amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris
unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Ubereinkommens iiber internationale Ausstellungen
zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von secs Monaten seit der erstmaligen
Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke einreicht, von diesem Tag an ein
Prioritdtsrecht im Sinne des Artikels 31 in Anspruch nehmen.

(2) Der Anmelder, der die Prioritit geméd Absatz 1 in Anspruch nehmen will, hat gemidB den in der
Durchfiihrungsverordnung geregelten Einzelheiten Nachweise flir die Zurschaustellung der Waren oder
Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke einzureichen.

(3) Eine Ausstellungsprioritét, die in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland gewahrt wurde, verlédngert die

Prioritétsfrist des Artikels 29 nicht.

ABSCHNITT 4

Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke
Artikel 34

Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke

(1) Der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat, einschlieBlich des Benelux-Gebiets, oder einer mit Wirkung fiir einen
Mitgliedstaat international registrierten é&lteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als
Gemeinschaftsmarke fiir Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, fiir welche die ,,éltere
Marke“ eingetragen ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, kann fiir die
Gemeinschaftsmarke den Zeitrang der dlteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder fiir den sie
eingetragen ist, in Anspruch nehmen.

(2) Der Zeitrang hat nach dieser Verordnung die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke, falls
er auf die dltere Marke verzichtet oder sie erldschen lésst, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt
hitte, wenn die dltere Marke weiterhin eingetragen gewesen wire.

(3) Der fiir die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommene Zeitrang erlischt, wenn die dltere Marke, deren Zeitrang
in Anspruch genommen worden ist, fiir verfallen oder fiir nichtig erklart wird oder wenn auf sie vor der Eintragung der
Gemeinschaftsmarke verzichtet worden ist.

Artikel 35

Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Eintragung der

Gemeinschaftsmarke

(1) Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat, einschlieflich des Benelux-
Gebiets, oder einer mit Wirkung fiir einen Mitgliedstaat international registrierten identischen dlteren Marke fiir Waren
oder Dienstleistungen ist, die mit denen identisch sind, fiir welche die dltere Marke eingetragen ist, oder die von diesen
Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, kann den Zeitrang der élteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in

dem oder fiir den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen.
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(2) Artikel 34 Absitze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.
TITEL IV

EINTRAGUNGSVERFAHREN

ABSCHNITT 1

Priifung der Anmeldung

Artikel 36

Priifung der Anmeldungserfordernisse

(1) Das Amt priift, ob

a) die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke den Erfordernissen fiir die Zuerkennung eines Anmeldetages nach Artikel
27 geniigt;

b) die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung und in der Durchfiihrungsverordnung
vorgesehenen Erfordernissen geniigt;

¢) gegebenenfalls die Klassengebiihren innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet worden sind.

(2) Entspricht die Anmeldung nicht den in Absatz 1 genannten Erfordernissen, so fordert das Amt den Anmelder auf,
innerhalb der vorgeschriebenen Frist die festgestellten Mingel zu beseitigen oder die ausstehende Zahlung
nachzuholen.

die nach Absatz 1 Buchstabe b festgestellten Méngel nicht beseitigt, so weist das Amt die Anmeldung zuriick. (3)
Werden innerhalb dieser Fristen die nach Absatz 1 Buchstabe a festgestellten Méangel nicht beseitigt oder wird die
nach Absatz 1 Buchstabe a festgestellte ausstehende Zahlung nicht nachgeholt, so wird die Anmeldung nicht als
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke behandelt. Kommt der Anmelder der Aufforderung des Amtes nach, so erkennt
das Amt der Anmeldung als Anmeldetag den Tag zu, an dem die festgestellten Méngel beseitigt werden oder die
festgestellte ausstehende Zahlung nachgeholt wird.

(4) Werden innerhalb der vorgeschriebenen Fristen

(5) Wird die nach Absatz 1 Buchstabe c festgestellte ausstehende Zahlung nicht innerhalb der vorgeschriebenen
Fristen nachgeholt, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen, es sei denn, dass eindeutig ist, welche Waren- oder
Dienstleistungsklassen durch den gezahlten Gebiihrenbetrag gedeckt werden sollen.

(6) Wird den Vorschriften iiber die Inanspruchnahme der Prioritdt nicht entsprochen, so erlischt der Prioritétsanspruch
fiir die Anmeldung.

(7) Sind die Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke nicht erfiillt, so kann
deren Zeitrang fiir die Anmeldung nicht mehr beansprucht werden.

Artikel 37

Priifung auf absolute Eintragungshindernisse

(1) Ist die Marke nach Artikel 7 fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die
Gemeinschaftsmarke angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung fiir diese
Waren oder Dienstleistungen zuriickgewiesen.

(2) Enthédlt die Marke einen Bestandteil, der nicht unterscheidungskriftig ist, und kann die Aufnahme dieses
Bestandteils in die Marke zu Zweifeln tiber den Schutzumfang der Marke Anlass geben, so kann das Amt als
Bedingung fiir die Eintragung der Marke verlangen, dass der Anmelder erklért, dass er an dem Bestandteil kein
ausschlieBliches Recht in Anspruch nehmen wird. Diese Erkldarung wird mit der Anmeldung oder gegebenenfalls mit
der Eintragung der Gemeinschaftsmarke veroffentlicht.

(3) Die Anmeldung kann nur zuriickgewiesen werden, wenn dem Anmelder zuvor Gelegenheit gegeben worden ist,
die Anmeldung zuriickzunehmen, zu d4ndern oder eine Stellungnahme einzureichen.

ABSCHNITT 2

Recherche
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Artikel 38

Recherche

(1) Hat das Amt fiir die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke einen Anmeldetag festgelegt, so erstellt es einen
Gemeinschaftsrecherchenbericht, in dem diejenigen ermittelten élteren Gemeinschaftsmarken oder Anmeldungen von
Gemeinschaftsmarken aufgefithrt werden, die gemdlB Artikel 8 gegen die Eintragung der angemeldeten
Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden kénnen.

(2) Beantragt der Anmelder bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, dass auch von den Zentralbehorden fiir
den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten ein Recherchenbericht erstellt wird, und wurde die entsprechende
Recherchengebiihr innerhalb der fiir die Zahlung der Anmeldegebiihr vorgesehenen Frist entrichtet, so iibermittelt das
Amt, sobald fiir die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ein Anmeldetag festgelegt wurde, der Zentralbehdrde fiir den
gewerblichen Rechtsschutz aller Mitgliedstaaten, die dem Amt ihre Entscheidung mitgeteilt haben, fiir Anmeldungen
von Gemeinschaftsmarken in ihren eigenen Markenregistern eine Recherche durchzufiihren, eine Abschrift dieser
Anmeldung.

(3) Jede Zentralbehorde fiir den gewerblichen Rechtsschutz gemifl Absatz 2 tibermittelt dem Amt innerhalb von zwei
Monaten ab dem Tag, an dem die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke bei ihr eingegangen ist, einen
Recherchenbericht, in dem entweder die von ihr ermittelten dlteren Marken oder Markenanmeldungen aufgefiihrt sind,
die gemiB Artikel 8 gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden kénnen,
oder in dem mitgeteilt wird, dass solche Rechte bei der Recherche nicht festgestellt wurden.

(4) Der Recherchenbericht geméll Absatz 3 wird unter Verwendung eines Standardformulars verfasst, das vom Amt
nach Anhorung des in Artikel 126 Absatz 1 genannten Verwaltungsrats, nachstehend ,,Verwaltungsrat* genannt,
erstellt wird. Die wesentlichen Bestandteile dieses Formulars werden in der Durchfithrungsverordnung festgelegt.

(5) Das Amt zahlt jeder Zentralbehoérde fiir den gewerblichen Rechtsschutz einen Betrag fiir jeden Recherchenbericht,
den diese Behorde gemél Absatz 3 vorlegt. Dieser Betrag, der fiir jede Zentralbehorde gleich hoch zu sein hat, wird
vom Haushaltsausschuss durch mit Dreiviertelmehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten gefassten Beschluss
festgesetzt.

(6) Das Amt iibermittelt dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke unverziiglich den Gemeinschaftsrecherchenbericht
sowie auf Antrag die innerhalb der Frist nach Absatz 3 eingegangenen nationalen Recherchenberichte.

(7) Bei der Verdffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, die erst nach Ablauf von einem Monat ab
dem Tag, an dem das Amt dem Anmelder die Recherchenberichte iibermittelt hat, vorgenommen werden darf,
unterrichtet das Amt die Inhaber dlterer Gemeinschaftsmarken oder Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die in
dem Gemeinschaftsrecherchenbericht genannt sind, von der Verdffentlichung der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke.

ABSCHNITT 3

Veriffentlichung der Anmeldung

Artikel 39

Veroffentlichung der Anmeldung

(1) Sind die Erfordernisse fiir die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erfiillt und ist die Frist des Artikels 38 Absatz 7
verstrichen, so wird die Anmeldung verdffentlicht, soweit sie nicht gemal Artikel 37 zuriickgewiesen wird.

(2) Wird die Anmeldung nach ihrer Verdffentlichung gemdfl Artikel 37 zuriickgewiesen, so wird die Entscheidung

tiber die Zuriickweisung verdffentlicht, sobald sie unanfechtbar geworden ist.

ABSCHNITT 4
Bemerkungen Dritter und Widerspruch
Artikel 40
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Bemerkungen Dritter

(1) Natiirliche oder juristische Personen sowie die Verbdnde der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer,
Héndler und Verbraucher konnen beim Amt nach der Verdffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke
schriftliche Bemerkungen mit der Begriindung einreichen, dass die Marke von Amts wegen und insbesondere nach
Artikel 7 von der Eintragung auszuschlieflen ist. Sie sind an dem Verfahren vor dem Amt nicht beteiligt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Bemerkungen werden dem Anmelder mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann.
Artikel 41

Widerspruch

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Verdffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke kann
gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke Widerspruch mit der Begriindung erhoben werden, dass die Marke
nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschlieBen ist; der Widerspruch kann erhoben werden

a) in den Fillen des Artikels 8 Absitze 1 und 5 von den Inhabern der in Artikel 8 Absatz 2 genannten dlteren Marken
sowie von Lizenznehmern, die von den Inhabern dieser Marken hierzu ausdriicklich erméchtigt worden sind;

b) in den Féllen des Artikels 8 Absatz 3 von den Inhabern der dort genannten Marken;

¢) in den Féllen des Artikels 8 Absatz 4 von den Inhabern der dort genannten dlteren Marken oder Kennzeichenrechte
sowie von den Personen, die nach dem anzuwendenden nationalen Recht berechtigt sind, diese Rechte geltend zu
machen.

(2) Gegen die Eintragung der Marke kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ebenfalls Widerspruch erhoben
werden, falls eine geédnderte Anmeldung geméal Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 verdffentlicht worden ist.

(3) Der Widerspruch ist schriftlich einzureichen und zu begriinden. Er gilt erst als erhoben, wenn die
Widerspruchsgebiihr entrichtet worden ist. Der Widerspruch kann innerhalb einer vom Amt bestimmten Frist zur
Stiitzung des Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen.

Artikel 42

Priifung des Widerspruchs

(1) Bei der Priifung des Widerspruchs fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von
ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsdtzen anderer Beteiligter
einzureichen.

(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer dlteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat,
den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Veréffentlichung der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke die dltere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die
sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begriindung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass
berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die dltere Gemeinschaftsmarke seit
mindestens flinf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch
zuriickgewiesen. Ist die dltere Gemeinschaftsmarke nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Priifung des Widerspruchs nur fiir diese Waren oder
Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf dltere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maligabe
entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat
tritt, in dem die &ltere Marke geschiitzt ist.

(4) Das Amt kann die Beteiligten ersuchen, sich zu einigen, wenn es dies als sachdienlich erachtet.

(5) Ergibt die Priifung, dass die Marke fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die
Gemeinschaftsmarke beantragt worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, so wird die Anmeldung fiir diese

Waren oder Dienstleistungen zuriickgewiesen. Ist die Marke von der Eintragung nicht ausgeschlossen, so wird der
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Widerspruch zuriickgewiesen.

(6) Die Entscheidung iiber die Zuriickweisung der Anmeldung wird verdffentlicht, sobald sie unanfechtbar geworden
ist.

ABSCHNITT 5

Zuriicknahme, Einschrinkung, Anderung und Teilung der

Anmeldung

Artikel 43

Zuriicknahme, Einschrinkung und Anderung der

Anmeldung

(1) Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit zuriicknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen einschrinken. Ist die Anmeldung bereits verdffentlicht, so wird auch die
Zuriicknahme oder Einschrankung ver6ffentlicht.

(2) Im Ubrigen kann die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Anmelders nur gedndert werden, um
Name und Adresse des Anmelders, sprachliche Fehler, Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten zu
berichtigen, soweit durch eine solche Berichtigung der wesentliche Inhalt der Marke nicht beriihrt oder das
Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nicht erweitert wird. Betreffen die Anderungen die Wiedergabe der
Marke oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen und werden sie nach Verdffentlichung der Anmeldung
vorgenommen, so wird die Anmeldung in der geénderten Fassung veroffentlicht.

Artikel 44

Teilung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung teilen, indem er erkldrt, dass ein Teil der in der urspriinglichen Anmeldung
enthaltenen Waren oder Dienstleistungen Gegenstand einer oder mehrerer Teilanmeldungen sein soll. Die Waren oder
Dienstleistungen der Teilanmeldung diirfen sich nicht mit den Waren oder Dienstleistungen der urspriinglichen
Anmeldung oder anderen Teilanmeldungen tiberschneiden.

(2) Die Teilungserklarung ist nicht zuldssig:

a) wenn gegen die urspriingliche Anmeldung Widerspruch eingelegt wurde und die Teilungserklarung eine Teilung der
Waren oder Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, bewirkt, bis die Entscheidung der
Widerspruchsabteilung unanfechtbar geworden ist oder das Widerspruchsverfahren eingestellt wird;

b) wihrend der in der Durchfiihrungsverordnung festgelegten Zeitrdume.

(3) Die Teilungserkldarung muss den Bestimmungen der Durchfiihrungsverordnung entsprechen.

(4) Die Teilungserklarung ist gebiihrenpflichtig. Sie gilt als nicht abgegeben, solange die Gebiihr nicht entrichtet ist.
(5) Die Teilung wird an dem Tag wirksam, an dem sie in der vom Amt gefiihrten Akte der urspriinglichen Anmeldung
vermerkt wird.

(6) Alle vor Eingang der Teilungserkldrung beim Amt fiir die urspriingliche Anmeldung eingereichten Antrdge und
gezahlten Gebiihren gelten auch als fiir die Teilanmeldungen eingereicht oder gezahlt. Gebiihren fiir die urspriingliche
Anmeldung, die wirksam vor Eingang der Teilungserkldrung beim Amt entrichtet wurden, werden nicht erstattet.

(7) Die Teilanmeldung geniet den Anmeldetag sowie gegebenenfalls den Priorititstag und den Zeitrang der

urspriinglichen Anmeldung.

ABSCHNITT 6
Eintragung
Artikel 45
Eintragung

Entspricht die Anmeldung den Vorschriften dieser Verordnung und wurde innerhalb der Frist gemaf3 Artikel 41 Absatz
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1 kein Widerspruch erhoben oder wurde ein Widerspruch rechtskriftig zuriickgewiesen, so wird die Marke als
Gemeinschaftsmarke eingetragen, sofern die Gebiihr fiir die Eintragung innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet

worden ist. Wird die Gebiihr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen.

TITEL V

DAUER, VERLANGERUNG, ANDERUNG UND TEILUNG DER

GEMEINSCHAFTSMARKE

Artikel 46

Dauer der Eintragung

Die Dauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke betrdgt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der Anmeldung an. Die
Eintragung kann gemdf Artikel 47 um jeweils zehn Jahre verldngert werden.

Artikel 47

Verlingerung

(1) Die Eintragung der Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag des Inhabers oder einer hierzu ausdriicklich erméchtigten
Person verlidngert, sofern die Gebiihren entrichtet worden sind.

(2) Das Amt unterrichtet den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten
an der Gemeinschaftsmarke rechtzeitig vor dem Ablauf der Eintragung. Das Amt haftet nicht fiir unterbliebene
Unterrichtung.

(3) Der Antrag auf Verlidngerung ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Tages des
Monats, in dem die Schutzdauer endet, einzureichen. Innerhalb dieses Zeitraums sind auch die Gebiihren zu entrichten.
Der Antrag und die Gebiihren kénnen noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf des in Satz 1
genannten Tages eingereicht oder gezahlt werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebiihr entrichtet
wird.

(4) Bezichen sich der Antrag auf Verlangerung oder die Entrichtung der Gebiihren nur auf einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen
verlédngert.

(5) Die Verlédngerung wird am Tag nach dem Ablauf der Eintragung wirksam. Sie wird eingetragen.

Artikel 48

Anderung

(1) Die Gemeinschaftsmarke darf weder wihrend der Dauer der Eintragung noch bei ihrer Verldngerung im Register
gedndert werden.

(2) Enthilt jedoch die Gemeinschaftsmarke den Namen und die Adresse ihres Inhabers, so kann die Anderung dieser
Angaben, sofern dadurch die urspriinglich eingetragene Marke in ihrem wesentlichen Inhalt nicht beeintrdchtigt wird,
auf Antrag des Inhabers eingetragen werden.

(3) Die Verdffentlichung der Eintragung der Anderung enthilt eine Wiedergabe der geéinderten Gemeinschaftsmarke.
Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Verdffentlichung kénnen Dritte, deren Rechte durch die Anderung
beeintrichtigt werden konnen, die Eintragung der Anderung der Marke anfechten.

Artikel 49

Teilung der Eintragung

(1) Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann die Eintragung teilen, indem er erklért, dass ein Teil der in der
urspriinglichen Eintragung enthaltenen Waren oder Dienstleistungen Gegenstand einer oder mehrerer Teileintragungen
sein soll. Die Waren oder Dienstleistungen der Teileintragung diirfen sich nicht mit den Waren oder Dienstleistungen
der urspriinglichen Eintragung oder anderer Teileintragungen iiberschneiden.

(2) Die Teilungserkldrung ist nicht zuldssig,
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a) wenn beim Amt ein Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit gegen die urspriingliche Eintragung
eingereicht wurde und die Teilungserkldrung eine Teilung der Waren oder Dienstleistungen, gegen die sich der Antrag
auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit richtet, bewirkt, bis die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung
unanfechtbar geworden oder das Verfahren anderweitig erledigt ist;

b) wenn vor einem Gemeinschaftsmarkengericht eine Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit
anhdngig ist und die Teilungserkldrung eine Teilung der Waren oder Dienstleistungen, gegen die sich die Widerklage
richtet, bewirkt, bis der Hinweis auf die Entscheidung des Gemeinschaftsmarkengerichts gemaf3 Artikel 100 Absatz 6
im Register eingetragen ist.

(3) Die Teilungserklarung muss den Bestimmungen der Durchfiihrungsverordnung entsprechen.

(4) Die Teilungserklarung ist gebiihrenpflichtig. Sie gilt als nicht abgegeben, solange die Gebiihr nicht entrichtet ist.
(5) Die Teilung wird an dem Tag wirksam, an dem sie im Register eingetragen wird.

(6) Alle vor Eingang der Teilungserkldrung beim Amt fiir die urspriingliche Eintragung eingereichten Antrdge und
gezahlten Gebiihren gelten auch als fiir die Teileintragungen eingereicht oder gezahlt. Gebiihren fiir die urspriingliche
Eintragung, die wirksam vor Eingang der Teilungserkldrung beim Amt entrichtet wurden, werden nicht erstattet.

(7) Die Teileintragung genieft den Anmeldetag sowie gegebenenfalls den Prioritdtstag und den Zeitrang der
urspriinglichen Eintragung.

TITEL VI

VERZICHT, VERFALL UND NICHTIGKEIT
ABSCHNITT 1

Verzicht

Artikel 50

Verzicht

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand eines Verzichts fiir alle oder einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen sein, fiir die sie eingetragen ist.

(2) Der Verzicht ist vom Markeninhaber dem Amt schriftlich zu erkldren. Er wird erst wirksam, wenn er eingetragen
ist.

(3) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts eingetragen, so wird der Verzicht nur mit Zustimmung dieser
Person eingetragen. Ist eine Lizenz im Register eingetragen, so wird der Verzicht erst eingetragen, wenn der
Markeninhaber glaubhaft macht, dass er den Lizenznehmer von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet hat; die
Eintragung wird nach Ablauf der in der Durchfiihrungsverordnung vorgeschriebenen Frist vorgenommen.
ABSCHNITT 2

Verfallsgriinde

Artikel 51

Verfallsgriinde

(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren fiir verfallen
erklart,

a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren in der Gemeinschaft fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Griinde fiir
die Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall der Rechte des Inhabers kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn
nach Ende dieses Zeitraums und vor Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage die Benutzung der Marke
ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist; wird die Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf
des ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor
Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberiicksichtigt,

sofern die Vorbereitungen fiir die erstmalige oder die erncute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der
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Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag gestellt oder die Widerklage erhoben werden konnte;

b) wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untdtigkeit ihres Inhabers im geschéftlichen Verkehr zur
gebriuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, fiir die sie eingetragen ist, geworden ist;

¢) wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung fiir Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere iiber die Art, die Beschaffenheit
oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezufiihren.

(2) Liegt ein Verfallsgrund nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, fiir die die Gemeinschaftsmarke
eingetragen ist, so wird sie nur flir diese Waren oder Dienstleistungen fiir verfallen erklért.

ABSCHNITT 3

Nichtigkeitsgriinde

Artikel 52

Absolute Nichtigkeitsgriinde

(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren fiir nichtig
erklart,

a) wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 7 eingetragen worden ist;

b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bosgléubig war.

(2) Ist die Gemeinschaftsmarke entgegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b, ¢ oder d eingetragen worden, kann sie nicht
fiir nichtig erkldrt werden, wenn sie durch Benutzung im Verkehr Unterscheidungskraft fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, erlangt hat.

(3) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur fiir einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, fir die die
Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so kann sie nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen fiir nichtig erklért werden.

Artikel 53

Relative Nichtigkeitsgriinde

(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren fiir nichtig
erklart,

a) wenn eine in Artikel 8 Absatz 2 genannte dltere Marke besteht und die Voraussetzungen der Absétze 1 oder 5 des
genannten Artikels erfiillt sind,;

b) wenn eine in Artikel 8 Absatz 3 genannte Marke besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfiillt
sind;

¢) wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes dlteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten
Absatzes erfiillt sind.

(2) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls fiir
nichtig erklart, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen &lteren Rechts gemédf dem fiir dessen Schutz
mafgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann insbesondere eines

a) Namensrechts;

b) Rechts an der eigenen Abbildung;

c¢) Urheberrechts;

d) gewerblichen Schutzrechts.

(3) Die Gemeinschaftsmarke kann nicht fiir nichtig erkliart werden, wenn der Inhaber eines der in Absatz 1 oder 2
genannten Rechte der Eintragung der Gemeinschaftsmarke vor der Stellung des Antrags auf Nichtigerkldrung oder der
Erhebung der Widerklage ausdriicklich zustimmt.

(4) Hat der Inhaber eines der in Absatz 1 oder 2 genannten Rechts bereits einen Antrag auf Nichtigerkldrung der
Gemeinschaftsmarke gestellt oder im Verletzungsverfahren Widerklage erhoben, so darf er nicht aufgrund eines

anderen dieser Rechte, das er zur Unterstiitzung seines ersten Begehrens hitte geltend machen konnen, einen neuen
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Antrag auf Nichtigerklarung stellen oder Widerklage erheben.

(5) Artikel 52 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 54

Verwirkung durch Duldung

(1) Hat der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke die Benutzung einer jiingeren Gemeinschaftsmarke in der
Gemeinschaft wéihrend eines Zeitraums von fiinf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet,
so kann er fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die die jiingere Marke benutzt worden ist, aufgrund dieser é&lteren
Marke weder die Nichtigerklarung dieser jiingeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei
denn, dass die Anmeldung der jiingeren Gemeinschaftsmarke bosgldubig vorgenommen worden ist.

(2) Hat der Inhaber einer in Artikel 8 Absatz 2 genannten &lteren nationalen Marke oder eines in Artikel 8 Absatz 4
genannten sonstigen é&lteren Kennzeichenrechts die Benutzung einer jiingeren Gemeinschaftsmarke in dem
Mitgliedstaat, in dem diese dltere Marke oder dieses sonstige dltere Kennzeichenrecht geschiitzt ist, wihrend eines
Zeitraums von fiinf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die die jlingere Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist, aufgrund dieser élteren Marke oder
dieses sonstigen dlteren Kennzeichenrechts weder die Nichtigerklarung der Gemeinschaftsmarke verlangen noch sich
ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jiingeren Gemeinschaftsmarke bosgldubig
vorgenommen worden ist.

(3) In den Féllen der Absétze 1 und 2 kann der Inhaber der jlingeren Gemeinschaftsmarke sich der Benutzung des
dlteren Rechts nicht widersetzen, obwohl dieses Recht gegeniiber der jiingeren Gemeinschaftsmarke nicht mehr

geltend gemacht werden kann.

ABSCHNITT 4

Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

Artikel 55

Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

(1) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen der Gemeinschaftsmarke gelten in dem Umfang, in dem die
Marke fiir verfallen erklért wird, als von dem Zeitpunkt der Antragstellung oder der Erhebung der Widerklage an nicht
eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein fritherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgriinde
eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen der Gemeinschaftsmarke gelten in dem Umfang, in dem die
Marke fiir nichtig erkldrt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

(3) Vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften iiber Klagen auf Ersatz des Schadens, der durch fahrldssiges oder
vorsdtzliches Verhalten des Markeninhabers verursacht worden ist, sowie vorbehaltlich der nationalen
Rechtsvorschriften iiber ungerechtfertigte Bereicherung beriihrt die Riickwirkung des Verfalls oder der Nichtigkeit der
Marke nicht:

a) Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung iiber den Verfall oder die Nichtigkeit
rechtskriftig geworden und vollstreckt worden sind;

b) vor der Entscheidung iiber den Verfall oder die Nichtigkeit geschlossene Vertrige insoweit, als sie vor dieser
Entscheidung erfiillt worden sind; es kann jedoch verlangt werden, dass in Erfiillung des Vertrags gezahlte Betrige aus
Billigkeitsgriinden insoweit zuriickerstattet werden, als die Umsténde dies rechtfertigen.

ABSCHNITT 5

Verfahren zur Erklirung des Verfalls oder der Nichtigkeit vor

dem Amt

Artikel 56
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Antrag auf Erklirung des Verfalls oder der Nichtigkeit

(1) Ein Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke kann beim Amt gestellt
werden:

a) in den Fillen der Artikel 51 und 52 von jeder natiirlichen oder juristischen Person sowie jedem Interessenverband
von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternchmen, Héandlern oder Verbrauchern, der nach dem fiir ihn
maligebenden Recht prozessfihig ist;

b) in den Fillen des Artikels 53 Absatz 1 von den in Artikel 41 Absatz 1 genannten Personen;

¢) in den Fillen des Artikels 53 Absatz 2 von den Inhabern der dort genannten élteren Rechte sowie von den Personen,
die nach dem anzuwendenden nationalen Recht berechtigt sind, diese Rechte geltend zu machen.

(2) Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begriinden. Er gilt erst als gestellt, wenn die Gebiihr entrichtet
worden ist.

(3) Der Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit ist unzulédssig, wenn das Gericht eines Mitgliedstaats
iiber einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien bereits rechtskréftig entschieden hat.
Artikel 57

Priifung des Antrags

(1) Bei der Priifung des Antrags auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit fordert das Amt die Beteiligten so oft
wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu
den Schriftsitzen der anderen Beteiligten einzureichen.

(2) Auf Verlangen des Inhabers der Gemeinschaftsmarke hat der Inhaber einer dlteren Gemeinschaftsmarke, der am
Nichtigkeitsverfahren beteiligt ist, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fiinf Jahre vor Stellung des
Antrags auf Erklarung der Nichtigkeit die &ltere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begriindung seines Antrags beruft, ernsthaft benutzt
hat oder dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die éltere
Gemeinschaftsmarke seit mindestens fiinf Jahren eingetragen ist. War die dltere Gemeinschaftsmarke am Tag der
Ver6ffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bereits mindestens fiinf Jahre eingetragen, so hat der
Inhaber der dlteren Gemeinschaftsmarke auch den Nachweis zu erbringen, dass die in Artikel 42 Absatz 2 genannten
Bedingungen an diesem Tage erfiillt waren. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Antrag auf
Erkldrung der Nichtigkeit zuriickgewiesen. Ist die dltere Gemeinschaftsmarke nur fiir einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Priifung des Antrags auf
Erklarung der Nichtigkeit nur fiir diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf idltere nationale Marken im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maflgabe
entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat
tritt, in dem die &ltere Marke geschiitzt ist.

(4) Das Amt kann die Beteiligten ersuchen, sich zu einigen, wenn es dies als sachdienlich erachtet.

(5) Ergibt die Priifung des Antrags auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit, dass die Marke fiir alle oder einen
Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, so wird die
Marke fiir diese Waren oder Dienstleistungen fiir verfallen oder fiir nichtig erklart. Ist die Marke von der Eintragung
nicht ausgeschlossen, so wird der Antrag zuriickgewiesen.

(6) In das Register wird ein Hinweis auf die Entscheidung des Amtes iiber einen Antrag auf Erklarung des Verfalls

oder der Nichtigkeit eingetragen, sobald sie unanfechtbar geworden ist.
TITEL VII

BESCHWERDEVERFAHREN

Artikel 58

Beschwerdefihige Entscheidungen
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(1) Die Entscheidungen der Priifer, der Widerspruchsabteilungen, der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung und
der Nichtigkeitsabteilungen sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegeniiber einem Beteiligten nicht abschlieft, ist nur zusammen mit der
Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

Artikel 59

Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an einem Verfahren beteiligt waren, das zu einer Entscheidung gefiihrt hat,
soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die tbrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am
Beschwerdeverfahren beteiligt.

Artikel 60

Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.
Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebiihr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten
nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begriinden.

Artikel 61

Abhilfe in einseitigen Verfahren

(1) Ist der Beschwerdefiihrer der einzige Verfahrensbeteiligte und erachtet die Stelle, deren Entscheidung angefochten
wird, die Beschwerde als zulédssig und begriindet, so hat sie ihr abzuhelfen.

(2) Wird der Beschwerde nicht binnen eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegriindung abgeholfen, so ist die
Beschwerde unverziiglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen.

Artikel 62

Abhilfe in mehrseitigen Verfahren

(1) Steht dem Beschwerdefiihrer ein anderer Verfahrensbeteiligter gegeniiber und erachtet die Stelle, deren
Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde als zuldssig und begriindet, so hat sie ihr abzuhelfen.

(2) Der Beschwerde kann nur abgeholfen werden, wenn die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, dem anderen
Verfahrensbeteiligten mitgeteilt hat, dass sie der Beschwerde abhelfen will, und wenn dieser der Abhilfe innerhalb von
zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung zustimmt.

(3) Stimmt der andere Verfahrensbeteiligte nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung nach
Absatz 2 der Abhilfe der Beschwerde zu und gibt er eine entsprechende Erklarung ab oder gibt er innerhalb der
vorgesehenen Frist keine Erkldrung ab, so ist die Beschwerde unverziiglich ohne sachliche Stellungnahme der
Beschwerdekammer vorzulegen.

(4) Erachtet die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde jedoch nicht binnen eines Monats nach
Eingang der Beschwerdebegriindung als zuldssig und begriindet, so ergreift sie nicht die in den Absétzen 2 und 3
vorgesehenen Mafnahmen, sondern legt die Beschwerde unverziiglich ohne sachliche Stellungnahme der
Beschwerdekammer vor.

Artikel 63

Priifung der Beschwerde

(1) Ist die Beschwerde zuldssig, so priift die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde begriindet ist.

(2) Bei der Priifung der Beschwerde fordert die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auf,
innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsdtzen der
anderen Beteiligten einzureichen.

Artikel 64

Entscheidung iiber die Beschwerde
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(1) Nach der Priifung, ob die Beschwerde begriindet ist, entscheidet die Beschwerdekammer iiber die Beschwerde. Die
Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zustindigkeit der Dienststelle titig, die die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zuriick.
(2) Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Dienststelle zuriick, die die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist diese Dienststelle durch die rechtliche Beurteilung der
Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

(3) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern werden erst mit Ablauf der in Artikel 65 Absatz 5 vorgesehenen
Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist eine Klage beim Gerichtshof eingelegt worden ist, mit deren Abweisung
wirksam.

Artikel 65

Klage beim Gerichtshof

(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die iiber eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der
Klage beim Gerichtshof anfechtbar.

(2) Die Klage ist zuldssig wegen Unzustdndigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des EG-
Vertrags, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchfiihrung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen
Ermessensmissbrauchs.

(3) Der Gerichtshof kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abéndern.

(4) Die Klage steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch die
Entscheidung beschwert sind.

(5) Die Klage ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer beim
Gerichtshof einzulegen.

(6) Das Amt hat die MaBBnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.

TITEL VIII

GEMEINSCHAFTSKOLLEKTIVMARKEN

Artikel 66

Gemeinschaftskollektivmarken

(1) Eine Gemeinschaftskollektivmarke ist eine Gemeinschaftsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet
wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von
denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Verbinde von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder
Héndlern, die nach dem fiir sie ma3gebenden Recht die Féhigkeit haben, im eigenen Namen Tréger von Rechten und
Pflichten jeder Art zu sein, Vertrdge zu schlieBen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu
stehen, sowie juristische Personen des dffentlichen Rechts kdnnen Gemeinschaftskollektivmarken anmelden.

(2) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ konnen Gemeinschaftskollektivmarken im Sinne des Absatzes 1
des vorliegenden Artikels aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen
Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen dienen koénnen. Die Gemeinschaftskollektivmarke gewahrt ihrem
Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, solche Zeichen oder Angaben im geschéftlichen Verkehr zu
benutzen, sofern die Benutzung den anstdndigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere
kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht
entgegengehalten werden.

(3) Auf Gemeinschaftskollektivmarken sind die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden, soweit in den Artikeln
67 bis 74 nicht etwas anderes bestimmt ist.

Artikel 67

Markensatzung

(1) Der Anmelder einer Gemeinschaftskollektivmarke muss innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Satzung
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vorlegen.

(2) In der Satzung sind die zur Benutzung der Marke befugten Personen, die Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft
im Verband und gegebenenfalls die Bedingungen fiir die Benutzung der Marke, einschlieflich Sanktionen, anzugeben.
Die Satzung einer Marke nach Artikel 66 Absatz 2 muss es jeder Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem
betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied des Verbandes zu werden, der Inhaber der Marke ist.
Artikel 68

Zuriickweisung der Anmeldung

(1) Uber die in den Artikeln 36 und 37 genannten Griinde fiir die Zuriickweisung der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke hinaus wird die Anmeldung fiir eine Gemeinschaftskollektivmarke zuriickgewiesen, wenn den
Vorschriften der Artikel 66 oder 67 nicht Geniige getan ist oder die Satzung gegen die o6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoft.

(2) Die Anmeldung einer Gemeinschaftskollektivmarke wird auBerdem zuriickgewiesen, wenn die Gefahr besteht,
dass das Publikum iiber den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregefiihrt wird, insbesondere wenn diese
Marke den Eindruck erwecken kann, als wire sie etwas anderes als eine Kollektivmarke.

(3) Die Anmeldung wird nicht zuriickgewiesen, wenn der Anmelder aufgrund einer Anderung der Markensatzung die
Erfordernisse der Absitze 1 und 2 erfiillt.

Artikel 69

Bemerkungen Dritter

AuBler in den Féllen des Artikels 40 konnen die in Artikel 40 genannten Personen und Verbinde beim Amt auch
schriftliche Bemerkungen mit der Begriindung einreichen, dass die Anmeldung der Gemeinschaftskollektivmarke
gemil Artikel 68 zuriickzuweisen ist.

Artikel 70

Benutzung der Marke

Die Benutzung der Gemeinschaftskollektivmarke durch eine hierzu befugte Person geniigt den Vorschriften dieser
Verordnung, sofern die iibrigen Bedingungen, denen die Benutzung der Gemeinschaftsmarke aufgrund dieser
Verordnung zu entsprechen hat, erfiillt sind.

Artikel 71

Anderung der Markensatzung

(1) Der Inhaber der Gemeinschaftskollektivmarke hat dem Amt jede Anderung der Satzung zu unterbreiten.

(2) Auf die Anderung wird im Register nicht hingewiesen, wenn die geéinderte Satzung den Vorschriften des Artikels
67 nicht entspricht oder einen Grund fiir eine Zurlickweisung nach Artikel 68 bildet.

(3) Artikel 69 gilt fiir geéinderte Satzungen.

(4) Zum Zwecke der Anwendung dieser Verordnung wird die Satzungsédnderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem der Hinweis auf die Anderung ins Register eingetragen worden ist.

Artikel 72

Erhebung der Verletzungsklage

(1) Die Vorschriften des Artikels 22 Absétze 3 und 4 iiber die Rechte der Lizenznehmer gelten fiir jede zur Benutzung
einer Gemeinschaftskollektivmarke befugte Person.

(2) Der Inhaber der Gemeinschaftskollektivmarke kann im Namen der zur Benutzung der Marke befugten Personen
Ersatz des Schadens verlangen, der diesen Personen aus der unberechtigten Benutzung der Marke entstanden ist.
Artikel 73

Verfallsgriinde

AuBer aus den in Artikel 51 genannten Verfallsgriinden wird die Gemeinschaftskollektivmarke auf Antrag beim Amt
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oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren fiir verfallen erklart, wenn

a) ihr Inhaber keine angemessenen MaBinahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im
Einklang stiinde mit den Benutzungsbedingungen, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, auf deren Anderung
gegebenenfalls im Register hingewiesen worden ist;

b) die Art der Benutzung der Marke durch ihren Inhaber bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im
Sinne von Artikel 68 Absatz 2 irregefiihrt wird;

c) entgegen den Vorschriften von Artikel 71 Absatz 2 im Register auf eine Anderung der Satzung hingewiesen worden
ist, es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer erneuten Satzungsénderung den Erfordernissen des Artikels 71
Absatz 2 geniigt.

Artikel 74

Nichtigkeitsgriinde

AuBer aus den in den Artikeln 52 und 53 genannten Nichtigkeitsgriinden wird die Gemeinschaftskollektivmarke auf
Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren fiir nichtig erkldrt, wenn sie entgegen den
Vorschriften des Artikels 68 eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer

Satzungsidnderung den Erfordernissen des Artikels 68 geniigt.
TITEL IX

VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

ABSCHNITT 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 75

Begriindung der Entscheidungen

Die Entscheidungen des Amtes sind mit Griinden zu versehen. Sie diirfen nur auf Griinde gestiitzt werden, zu denen
die Beteiligten sich duBlern konnten.

Artikel 76

Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen

(1) In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um
Verfahren beziiglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen
und die Antrdge der Beteiligten beschrénkt.

(2) Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspétet vorgebracht werden, nicht zu
beriicksichtigen.

Artikel 77

Miindliche Verhandlung

(1) Das Amt ordnet von Amts wegen oder auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten eine miindliche Verhandlung an,
sofern es dies fiir sachdienlich erachtet.

(2) Die miindliche Verhandlung vor den Priifern, vor der Widerspruchsabteilung und vor der Markenverwaltungs- und
Rechtsabteilung ist nicht 6ffentlich.

(3) Die miindliche Verhandlung, einschlieBlich der Verkiindung der Entscheidung, ist vor der Nichtigkeitsabteilung
und den Beschwerdekammern 6ffentlich, sofern die angerufene Dienststelle nicht in Fillen anderweitig entscheidet, in
denen insbesondere fiir eine am Verfahren beteiligte Partei die Offentlichkeit des Verfahrens schwerwiegende und
ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben konnte.

Artikel 78

Beweisaufnahme

(1) In den Verfahren vor dem Amt sind insbesondere folgende Beweismittel zuldssig:

a) Vernehmung der Beteiligten;
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b) Einholung von Auskiinften;

¢) Vorlegung von Urkunden und Beweisstiicken;

d) Vernehmung von Zeugen;

e) Begutachtung durch Sachverstandige;

f) schriftliche Erklarungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des
Staates, in dem sie abgegeben werden, eine dhnliche Wirkung haben.

(2) Die befasste Dienststelle kann eines ihrer Mitglieder mit der Durchfiihrung der Beweisaufnahme beauftragen.

(3) Halt das Amt die miindliche Vernehmung eines Beteiligten, Zeugen oder Sachverstindigen fiir erforderlich, so
wird der Betroffene zu einer Vernehmung vor dem Amt geladen.

(4) Die Beteiligten werden von der Vernechmung eines Zeugen oder eines Sachverstindigen vor dem Amt
benachrichtigt. Sie sind berechtigt, an der Zeugenvernechmung teilzunehmen und Fragen an den Zeugen oder
Sachverstidndigen zu richten.

Artikel 79

Zustellung

Das Amt stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch
die eine Frist in Lauf gesetzt wird oder die nach anderen Vorschriften dieser Verordnung oder nach der
Durchfiihrungsverordnung zuzustellen sind oder fiir die der Prasident des Amtes die Zustellung vorgeschrieben hat.
Artikel 80

Loschung oder Widerruf

(1) Nimmt das Amt eine Eintragung ins Register vor oder trifft es eine Entscheidung, so 16scht es diese Eintragung
oder widerruft diese Entscheidung, wenn die Eintragung oder die Entscheidung offensichtlich mit einem dem Amt
anzulastenden Verfahrensfehler behaftet ist. Gibt es nur einen einzigen Verfahrensbeteiligten und beriihrt die
Eintragung oder der Vorgang dessen Rechte, so werden die Loschung bzw. der Widerruf auch dann angeordnet, wenn
der Fehler fiir den Beteiligten nicht offenkundig war.

(2) Die Loschung oder der Widerruf gemédll Absatz 1 werden von Amts wegen oder auf Antrag eines der
Verfahrensbeteiligten von derjenigen Stelle angeordnet, die die Eintragung vorgenommen oder die Entscheidung
erlassen hat. Die Loschung oder der Widerruf werden binnen sechs Monaten ab dem Datum der Eintragung in das
Register oder dem Erlass der Entscheidung nach Anhdrung der Verfahrensbeteiligten sowie der moglichen Inhaber der
Rechte an der betreffenden Gemeinschaftsmarke, die im Register eingetragen sind, angeordnet.

(3) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Rechts der Beteiligten, geméB den Artikeln 58 und 65 Beschwerde einzulegen,
sowie der Moglichkeit, nach den in der Durchfiihrungsverordnung festgelegten Verfahren und Bedingungen
sprachliche Fehler, Schreibfehler und offensichtliche Fehler in Entscheidungen des Amtes sowie solche Fehler bei der
Eintragung der Marke oder bei der Veroffentlichung der Eintragung, die dem Amt anzulasten sind, zu berichtigen.
Artikel 81

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Der Anmelder, der Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder jeder andere an einem Verfahren vor dem Amt
Beteiligte, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umstinden gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist,
gegeniiber dem Amt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die
Verhinderung nach dieser Verordnung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat.
(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Die versdumte
Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versdumten
Frist zuldssig. Ist der Antrag auf Verlingerung der Eintragung nicht eingereicht worden oder sind die

Verldngerungsgebiihren nicht entrichtet worden, so wird die in Artikel 47 Absatz 3 Satz 3 vorgesehene Frist von sechs
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Monaten in die Frist von einem Jahr eingerechnet.

(3) Der Antrag ist zu begriinden, wobei die zur Begriindung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Er gilt
erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebiihr entrichtet worden ist.

(4) Uber den Antrag entscheidet die Dienststelle, die iiber die versiumte Handlung zu entscheiden hat.

(5) Dieser Artikel ist nicht auf die in Absatz 2 sowie in Artikel 41 Absétze 1 und 3 und Artikel 82 genannten Fristen
anzuwenden.

(6) Wird dem Anmelder oder dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gewihrt, so kann er Dritten gegeniiber, die in der Zeit zwischen dem Eintritt des Rechtsverlusts an der Anmeldung
oder der Gemeinschaftsmarke und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
unter einem mit der Gemeinschaftsmarke identischen oder ihr dhnlichen Zeichen gutgldubig Waren in den Verkehr
gebracht oder Dienstleistungen erbracht haben, keine Rechte geltend machen.

(7) Dritte, die sich auf Absatz 6 berufen konnen, kénnen gegen die Entscheidung iiber die Wiedereinsetzung des
Anmelders oder des Inhabers der Gemeinschaftsmarke in den vorigen Stand binnen zwei Monaten nach dem Zeitpunkt
der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Drittwiderspruch einlegen.

(8) Dieser Artikel ldsst das Recht eines Mitgliedstaats unberiihrt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Bezug auf
Fristen zu gewéhren, die in dieser Verordnung vorgesehen und den Behorden dieses Staats gegeniiber einzuhalten
sind.

Artikel 82

Weiterbehandlung

(1) Dem Anmelder, dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke oder einem anderen an einem Verfahren vor dem Amt
Beteiligten, der eine gegeniiber dem Amt einzuhaltende Frist versaumt hat, kann auf Antrag Weiterbehandlung
gewdhrt werden, wenn mit dem Antrag die versiumte Handlung nachgeholt wird. Der Antrag auf Weiterbehandlung
ist nur zuldssig, wenn er innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der versdumten Frist gestellt wird. Der Antrag gilt
erst als gestellt, wenn die Weiterbehandlungsgebiihr gezahlt worden ist.

(2) Dieser Artikel gilt weder fiir die in Artikel 25 Absatz 3, Artikel 27, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 33 Absatz 1,
Artikel 36 Absatz 2, Artikel 41, Artikel 42, Artikel 47 Absatz 3, Artikel 60, Artikel 62, Artikel 65 Absatz 5, Artikel 81
und Artikel 112 genannten noch fiir die in diesem Artikel und fiir die in der Durchfiihrungsverordnung vorgesehenen
Fristen, um nach der Anmeldung eine Prioritit gemélB Artikel 30, eine Ausstellungsprioritdt gemél Artikel 33 oder
einen Zeitrang gemif Artikel 34 in Anspruch zu nehmen.

(3) Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die iiber die versiumte Handlung zu entscheiden hat.

(4) Gibt das Amt dem Antrag statt, so gelten die mit Fristversdumnis verbundenen Folgen als nicht eingetreten.

(5) Weist das Amt den Antrag zuriick, so wird die Gebiihr erstattet.

Artikel 83

Heranziehung allgemeiner Grundsitze

Soweit diese Verordnung, die Durchfithrungsverordnung, die Gebiihrenordnung oder die Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern Vorschriften {iber das Verfahren nicht enthilt, beriicksichtigt das Amt die in den Mitgliedstaaten
im Allgemeinen anerkannten Grundsitze des Verfahrensrechts.

Artikel 84

Beendigung von Zahlungsverpflichtungen

(1) Anspriiche des Amts auf Zahlung von Gebiihren erléschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Gebiihr féllig geworden ist.

(2) Anspriiche gegen das Amt auf Riickerstattung von Gebiihren oder von Geldbetrégen, die bei der Entrichtung einer

Gebiihr zu viel gezahlt worden sind, erléschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch
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entstanden ist.

(3) Die in Absatz 1 vorgesehene Frist wird durch eine Aufforderung zur Zahlung der Gebiihr und die Frist des
Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung des Anspruchs unterbrochen. Diese Frist beginnt mit der
Unterbrechung erneut zu laufen und endet spitestens sechs Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie urspriinglich zu
laufen begonnen hat, es sei denn, dass der Anspruch gerichtlich geltend gemacht worden ist; in diesem Fall endet die
Frist frithestens ein Jahr nach der Rechtskraft der Entscheidung.

ABSCHNITT 2

Kosten

Artikel 85

Kostenverteilung

(1) Der im Widerspruchsverfahren, im Verfahren zur Erkldarung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder im
Beschwerdeverfahren unterliegende Beteiligte trigt die von dem anderen Beteiligten zu entrichtenden Gebiihren sowie
— unbeschadet des Artikels 119 Absatz 6 — alle fiir die Durchfiihrung der Verfahren notwendigen Kosten, die dem
anderen Beteiligten entstehen, einschlielich der Reise- und Aufenthaltskosten und der Kosten der Bevollméchtigten,
Beistinde und Anwiélte im Rahmen der Tarife, die fiir jede Kostengruppe gemif der Durchfithrungsverordnung
festgelegt werden.

(2) Soweit jedoch die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit
erfordert, beschlieit die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer eine andere
Kostenverteilung.

(3) Der Beteiligte, der ein Verfahren dadurch beendet, dass er die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, den
Widerspruch, den Antrag auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder die Beschwerde zurlicknimmt oder die
Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht verldngert oder auf diese verzichtet, tragt die Gebiihren sowie die Kosten
der anderen Beteiligten gemil3 den

Absitzen 1 und 2.

(4) Im Falle der Einstellung des Verfahrens entscheidet die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die
Beschwerdekammer iiber die Kosten nach freiem Ermessen.

(5) Vereinbaren die Beteiligten vor der Widerspruchsabteilung, der Nichtigkeitsabteilung oder der Beschwerdekammer
eine andere als die in den vorstehenden Absétzen vorgesehene Kostenregelung, so nimmt die betreffende Abteilung
diese Vereinbarung zur Kenntnis.

(6) Die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer setzt den Betrag der nach den
vorstehenden Absitzen zu erstattenden Kosten fest, wenn sich diese Kosten auf die an das Amt gezahlten Gebiihren
und die Vertretungskosten beschrinken. In allen anderen Fillen setzt die Geschiftsstelle der Beschwerdekammer oder
ein Mitarbeiter der Widerspruchsabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung auf Antrag den zu erstattenden Betrag fest.
Der Antrag ist nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten zuldssig, die mit dem Tag beginnt, an dem die
Entscheidung, fiir die die Kostenfestsetzung beantragt wird, unanfechtbar wird. Gegen die Kostenfestsetzung ist der
fristgerechte Antrag auf Uberpriifung durch die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die
Beschwerdekammer zuléssig.

Artikel 86

Vollstreckung der Entscheidungen, die Kosten festsetzen

(1) Jede Entscheidung des Amtes, die Kosten festsetzt, ist ein vollstreckbarer Titel.

(2) Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts des Staates, in dessen Hoheitsgebiet
sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Priifung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels
erstrecken darf, von der staatlichen Behorde erteilt, welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu diesem Zweck

bestimmt und dem Amt und dem Gerichtshof benennt.
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(3) Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei erfiillt, so kann diese
Zwangsvollstreckung nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zustidndige Stelle unmittelbar anruft.

(4) Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt werden. Fiir die Priifung
der OrdnungsméBigkeit der Vollstreckungsmafinahmen sind jedoch die Rechtsprechungsorgane des betreffenden
Staates zusténdig.

ABSCHNITT 3

Unterrichtung der Offentlichkeit und der Behéorden der

Mitgliedstaaten

Artikel 87

Register fiir Gemeinschaftsmarken

Das Amt fiihrt ein Register mit der Bezeichnung ,,Register fiir Gemeinschaftsmarken®, in dem alle Angaben vermerkt
werden, deren Eintragung oder Angabe in dieser Verordnung oder der Durchfiihrungsverordnung vorgeschrieben ist.
Jedermann kann in das Register Einsicht nehmen.

Artikel 88

Akteneinsicht

(1) Einsicht in die Akten von Anmeldungen fiir Gemeinschaftsmarken, die noch nicht veréffentlicht worden sind, wird
nur mit Zustimmung des Anmelders gewéhrt.

(2) Wer nachweist, dass der Anmelder behauptet hat, dass die Gemeinschaftsmarke nach ihrer Eintragung gegen ihn
geltend gemacht werden wiirde, kann vor der Verdffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des
Anmelders Akteneinsicht verlangen.

(3) Nach der Veroffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag Einsicht in die Akten der
Anmeldung und der darauf eingetragenen Marke gewéhrt.

(4) Im Falle einer Akteneinsicht entsprechend Absatz 2 oder 3 konnen Teile der Akten jedoch gemél der
Durchfiihrungsverordnung von der Einsicht ausgeschlossen werden.

Artikel 89

RegelmiBig erscheinende Veroffentlichungen

Das Amt gibt regelmédBig folgende Ver6ffentlichungen heraus:

a) ein Blatt fiir Gemeinschaftsmarken, das die Eintragungen in das Register fiir Gemeinschaftsmarken wiedergibt
sowie sonstige Angaben enthilt, deren Ver6ffentlichung in dieser Verordnung oder in der Durchfiihrungsverordnung
vorgeschrieben ist;

b) ein Amtsblatt, das allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des Présidenten des Amtes sowie sonstige diese
Verordnung und ihre Anwendung betreffende Verodffentlichungen enthilt.

Artikel 90

Amtshilfe

Das Amt und die Gerichte oder Behorden der Mitgliedstaaten unterstiitzen einander auf Antrag durch die Erteilung
von Auskiinften oder die Gewdhrung von Akteneinsicht, soweit nicht Vorschriften dieser Verordnung oder des
nationalen Rechts dem entgegenstehen. Gewéhrt das Amt Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Zentralbehorden fiir
den gewerblichen Rechtsschutz Akteneinsicht, so unterliegt diese nicht den Beschrankungen des Artikels 88.

Artikel 91

Austausch von Veroffentlichungen

(1) Das Amt und die Zentralbehorden fiir den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten iibermitteln einander auf
entsprechendes Ersuchen kostenlos fiir ihre eigenen Zwecke ein oder mehrere Exemplare ihrer Veroffentlichungen.

(2) Das Amt kann Vereinbarungen iiber den Austausch oder die Ubermittlung von Veréffentlichungen treffen.
ABSCHNITT 4
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Vertretung

Artikel 92

Allgemeine Grundsitze der Vertretung

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist niemand verpflichtet, sich vor dem Amt vertreten zu lassen.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 Satz 2 miissen natiirliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz
noch eine tatsdchliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der
Gemeinschaft haben, in jedem durch diese Verordnung geschaffenen Verfahren mit Ausnahme der Einreichung einer
Anmeldung fiir eine Gemeinschaftsmarke gemdB Artikel 93 Absatz 1 vor dem Amt vertreten sein; in der
Durchfiihrungsverordnung konnen weitere Ausnahmen zugelassen werden.

(3) Natiirliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder einer tatsdchlichen und nicht nur zum Schein
bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft konnen sich vor dem Amt durch einen ihrer
Angestellten vertreten lassen. Angestellte einer juristischen Person im Sinne dieses Absatzes konnen auch andere
juristische Personen, die mit der erstgenannten Person wirtschaftlich verbunden sind, vertreten, selbst wenn diese
anderen juristischen Personen weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatséchliche und nicht nur zum Schein bestehende
gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft haben.

(4) Die Durchfiihrungsverordnung regelt, ob und unter welchen Bedingungen ein Angestellter beim Amt eine
unterzeichnete Vollmacht zu den Akten einzureichen hat.

Artikel 93

Zugelassene Vertreter

(1) Die Vertretung natiirlicher oder juristischer Personen vor dem Amt kann nur wahrgenommen werden

a) durch einen Rechtsanwalt, der in einem der Mitgliedstaaten zugelassen ist und seinen Geschéftssitz in der
Gemeinschaft hat, soweit er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Markenwesens ausiiben kann;

b) durch zugelassene Vertreter, die in einer beim Amt gefiihrten Liste eingetragen sind. Die Durchfiihrungsverordnung
regelt, ob und unter welchen Bedingungen Vertreter, die vor dem Amt auftreten, beim Amt eine unterzeichnete
Vollmacht zu den Akten einzureichen haben. Die vor dem Amt auftretenden Vertreter haben eine unterzeichnete
Vollmacht zu den Akten einzureichen; die entsprechenden Einzelheiten sind in der Durchfiihrungsverordnung
geregelt.

(2) In die Liste der zugelassenen Vertreter kann jede natiirliche Person eingetragen werden, die folgende
Voraussetzungen erfiillt:

a) Sie muss die Staatsangehorigkeit eines Mitgliedstaats besitzen;

b) sie muss ihren Geschéftssitz oder Arbeitsplatz in der Gemeinschaft haben;

¢) sie muss befugt sein, natiirliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Markenwesens vor der Zentralbehdrde
fiir den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats zu vertreten. Unterliegt in diesem Staat die Befugnis nicht dem
Erfordernis einer besonderen beruflichen Befahigung, so muss die Person, die die Eintragung in die Liste beantragt,
die Vertretung auf dem Gebiet des Markenwesens vor der Zentralbehorde fiir den gewerblichen Rechtsschutz dieses
Staates mindestens fiinf Jahre lang regelméfig ausgeiibt haben. Die Voraussetzung der Berufsausiibung ist jedoch
nicht erforderlich fiir Personen, deren berufliche Befahigung, natiirliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des
Markenwesens vor der Zentralbehorde fiir den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats zu vertreten, nach den
Vorschriften dieses Staates amtlich festgestellt worden ist.

(3) Die Eintragung erfolgt auf Antrag, dem eine Bescheinigung der Zentralbehérde fiir den gewerblichen Rechtsschutz
des betreffenden Mitgliedstaats beizufiigen ist, aus der sich die Erfiillung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen
ergibt.

(4) Der Prasident des Amtes kann Befreiung erteilen
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a) vom Erfordernis nach Absatz 2 Buchstabe ¢ Satz 2, wenn der Antragsteller nachweist, dass er die erforderliche
Befahigung auf andere Weise erworben hat;

b) in besonders gelagerten Féllen vom Erfordernis nach Absatz 2 Buchstabe a.

(5) In der Durchfithrungsverordnung wird festgelegt, unter welchen Bedingungen eine Person von der Liste der
zugelassenen Vertreter gestrichen werden kann.

TITEL X

ZUSTANDIGKEIT UND VERFAHREN FUR KLAGEN, DIE

GEMEINSCHAFTSMARKEN BETREFFEN

ABSCHNITT 1

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Artikel 94

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, ist die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 auf Verfahren
betreffend Gemeinschaftsmarken und Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken sowie auf Verfahren, die gleichzeitige
oder aufeinander folgende Klagen aus Gemeinschaftsmarken und aus nationalen Marken betreffen, anzuwenden.

(2) Auf Verfahren, welche durch die in Artikel 96 genannten Klagen und Widerklagen anhingig gemacht werden,

a) sind Artikel 2, Artikel 4, Artikel 5 Nummern 1, 3, 4 und 5 sowie Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 nicht
anzuwenden;

b) sind Artikel 23 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vorbehaltlich der Einschrinkungen in Artikel 97 Absatz 4
dieser Verordnung anzuwenden;

¢) sind die Bestimmungen des Kapitels II der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, die fiir die in einem Mitgliedstaat
wohnhaften Personen gelten, auch auf Personen anzuwenden, die keinen Wohnsitz, jedoch eine Niederlassung in
einem Mitgliedstaat haben.

ABSCHNITT 2

Streitigkeiten iiber die Verletzung und Rechtsgiiltigkeit der

Gemeinschaftsmarken

Artikel 95

Gemeinschaftsmarkengerichte

(1) Die Mitgliedstaaten benennen fiir ihr Gebiet eine mdglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter
Instanz, nachstehend ,,Gemeinschaftsmarkengerichte” genannt, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen
Aufgaben wahrnehmen.

(2) Jeder Mitgliedstaat iibermittelt der Kommission innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung (EG)
Nr. 40/94 eine Aufstellung der Gemeinschaftsmarkengerichte mit Angabe ihrer Bezeichnungen und ortlichen
Zustandigkeit.

(3) Anderungen der Anzahl, der Bezeichnung oder der 6rtlichen Zustindigkeit der Gerichte, die nach der in Absatz 2
genannten Ubermittlung der Aufstellung eintreten, teilt der betreffende Mitgliedstaat unverziiglich der Kommission
mit.

(4) Die in den Absétzen 2 und 3 genannten Angaben werden von der Kommission den Mitgliedstaaten notifiziert und
im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht.

(5) Solange ein Mitgliedstaat die in Absatz 2 vorgesehene Ubermittlung nicht vorgenommen hat, sind Verfahren,
welche durch die in Artikel 96 genannten Klagen und Widerklagen anhéngig gemacht werden und fiir die die Gerichte
dieses Mitgliedstaats nach Artikel 97 zustidndig sind, vor demjenigen Gericht dieses Mitgliedstaats anhéngig zu
machen, das ortlich und sachlich zustidndig wére, wenn es sich um Verfahren handeln wiirde, die eine in diesem Staat

eingetragene nationale Marke betreffen.
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Artikel 96

Zustindigkeit fiir Verletzung und Rechtsgiiltigkeit

Die Gemeinschaftsmarkengerichte sind ausschlieBlich zusténdig

a) fir alle Klagen wegen Verletzung und — falls das nationale Recht dies zuldsst — wegen drohender Verletzung
einer Gemeinschaftsmarke;

b) fiir Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung, falls das nationale Recht diese zuldsst;

c) fiir Klagen wegen Handlungen im Sinne des Artikels 9

Absatz 3 Satz 2;

d) fir die in Artikel 100 genannten Widerklagen auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit der
Gemeinschaftsmarke.

Artikel 97

Internationale Zustéindigkeit

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 94 anzuwendenden Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 sind fiir die Verfahren, welche durch eine in Artikel 96 genannte Klage oder
Widerklage anhdngig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zustdndig, in dem der Beklagte seinen
Wohnsitz oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

(2) Hat der Beklagte weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind fiir diese
Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zustidndig, in dem der Klager seinen Wohnsitz oder — in Ermangelung eines
Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

(3) Hat weder der Beklagte noch der Klidger einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so
sind fiir diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zustdndig, in dem das Amt seinen Sitz hat.

(4) Ungeachtet der Absitze 1, 2 und 3 ist

a) Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 anzuwenden, wenn die Parteien vereinbaren, dass ein anderes
Gemeinschaftsmarkengericht zustandig sein soll,

b) Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 anzuwenden, wenn der Beklagte sich auf das Verfahren vor einem
anderen Gemeinschaftsmarkengericht einldsst.

(5) Die Verfahren, welche durch die in Artikel 96 genannten Klagen und Widerklagen anhéngig gemacht werden —
ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke —, konnen auch bei den
Gerichten des Mitgliedstaats anhéngig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder
droht oder in dem eine Handlung im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2 begangen worden ist.

Artikel 98

Reichweite der Zustéindigkeit

(1) Ein Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zusténdigkeit auf

Artikel 97 Absitze 1 bis 4 beruht, ist zustdndig fiir:

a) die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen;

b) die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen Handlungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2.

(2) Ein nach Artikel 97 Absatz 5 zustdndiges Gemeinschaftsmarkengericht ist nur fiir die Handlungen zusténdig, die in
dem Mitgliedstaat begangen worden sind oder drohen, in dem das Gericht seinen Sitz hat.

Artikel 99

Vermutung der Rechtsgiiltigkeit; Einreden

(1) Die Gemeinschaftsmarkengerichte haben von der Rechtsgiiltigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen, sofern
diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten

wird.
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(2) Die Rechtsgiiltigkeit einer Gemeinschaftsmarke kann nicht durch eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung
angefochten werden.

(3) Gegen Klagen gemill Artikel 96 Buchstaben a und c ist der Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der
Gemeinschaftsmarke, der nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, insoweit zulédssig, als sich der Beklagte darauf
beruft, dass die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benutzung fiir verfallen oder wegen eines dlteren Rechts des
Beklagten fiir nichtig erkldrt werden konnte.

Artikel 100

Widerklage

(1) Die Widerklage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit kann nur auf die in dieser Verordnung geregelten
Verfalls- oder Nichtigkeitsgriinde gestiitzt werden.

(2) Ein Gemeinschaftsmarkengericht weist eine Widerklage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit ab, wenn
das Amt iber einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien bereits eine unanfechtbar
gewordene Entscheidung erlassen hat.

(3) Wird die Widerlage in einem Rechtsstreit erhoben, in dem der Markeninhaber noch nicht Partei ist, so ist er
hiervon zu unterrichten und kann dem Rechtsstreit nach Ma3gabe des nationalen Rechts beitreten.

(4) Das Gemeinschaftsmarkengericht, bei dem Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer
Gemeinschaftsmarke erhoben worden ist, teilt dem Amt den Tag der Erhebung der Widerklage mit. Das Amt vermerkt
diese Tatsache im Register fiir Gemeinschaftsmarken.

(5) Die Vorschriften des Artikels 57 Absitze 2 bis 5 sind anzuwenden.

(6) Ist die Entscheidung des Gemeinschaftsmarkengerichts {iber eine Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der
Nichtigkeit rechtskriftig geworden, so wird eine Ausfertigung dieser Entscheidung dem Amt zugestellt. Jede Partei
kann darum ersuchen, von der Zustellung unterrichtet zu werden. Das Amt trdgt nach MalBgabe der
Durchfiihrungsverordnung einen Hinweis auf die Entscheidung im Register fiir Gemeinschaftsmarken ein.

(7) Das mit einer Widerklage auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit befasste Gemeinschaftsmarkengericht
kann auf Antrag des Inhabers der Gemeinschaftsmarke nach Anhdrung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen
und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Erkldrung des Verfalls oder der
Nichtigkeit zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt; die
Widerklage gilt als zuriickgenommen. Die Vorschriften des Artikels 104 Absatz 3 sind anzuwenden.

Artikel 101

Anwendbares Recht

(1) Die Gemeinschaftsmarkengerichte wenden die Vorschriften dieser Verordnung an.

(2) In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte ihr
nationales Recht einschlieBlich ihres internationalen Privatrechts an.

(3) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wendet das Gemeinschaftsmarkengericht die
Verfahrensvorschriften an, die in dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend
nationale Marken anwendbar sind.

Artikel 102

Sanktionen

(1) Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu
verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu
verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Griinde entgegenstehen. Es trifft ferner nach Mafigabe
seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maflnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.

(2) In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats,
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einschlieBlich dessen internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder
drohen.

Artikel 103

Einstweilige Mafinahmen einschlieSlich

Sicherungsmafinahmen

(1) Bei den Gerichten eines Mitgliedstaats — einschlieBlich der Gemeinschaftsmarkengerichte — konnen in Bezug auf
eine Gemeinschaftsmarke oder die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke alle einstweiligen MaBnahmen
einschlieBlich SicherungsmaBnahmen beantragt werden, die in dem Recht dieses Staates fiir eine nationale Marke
vorgesehen sind, auch wenn fiir die Entscheidung in der Hauptsache aufgrund dieser Verordnung ein
Gemeinschaftsmarkengericht eines anderen Mitgliedstaats zustdndig ist.

(2) Ein Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zustindigkeit auf Artikel 97 Absétze 1, 2, 3 oder 4 beruht, kann
einstweilige MaBinahmen einschlieB8lich Sicherungsmafinahmen anordnen, die vorbehaltlich des gegebenenfalls gemal
Titel III der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 erforderlichen Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahrens in einem
jeden Mitgliedstaat anwendbar sind. Hierfiir ist kein anderes Gericht zustandig.

Artikel 104

Besondere Vorschriften iiber im Zusammenhang stehende

Verfahren

(1) Ist vor einem Gemeinschaftsmarkengericht eine Klage im Sinne des Artikels 96 — mit Ausnahme einer Klage auf
Feststellung der Nichtverletzung — erhoben worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Griinde fiir
dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhoérung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach
Anhorung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgiiltigkeit der Gemeinschaftsmarke bereits vor einem anderen
Gemeinschaftsmarkengericht im Wege der Widerklage angefochten worden ist oder wenn beim Amt bereits ein
Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt worden ist.

(2) Ist beim Amt ein Antrag auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt worden, so setzt es das Verfahren,
soweit keine besonderen Griinde fiir dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhdrung der Parteien oder
auf Antrag einer Partei nach Anhdrung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgiiltigkeit der Gemeinschaftsmarke
im Wege der Widerklage bereits vor einem Gemeinschaftsmarkengericht angefochten worden ist. Das
Gemeinschaftsmarkengericht kann jedoch auf Antrag einer Partei des bei ihm anhéngigen Verfahrens nach Anhdrung
der anderen Parteien das Verfahren aussetzen. In diesem Fall setzt das Amt das bei ihm anhéngige Verfahren fort.

(3) Setzt das Gemeinschaftsmarkengericht das Verfahren aus, kann es fiir die Dauer der Aussetzung einstweilige
MaBnahmen einschlielich SicherungsmaBnahmen treffen.

Artikel 105

Zustindigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte zweiter

Instanz; weitere Rechtsmittel

(1) Gegen Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz iiber Klagen und Widerklagen nach
Artikel 96 findet die Berufung bei den Gemeinschaftsmarkengerichten zweiter Instanz statt.

(2) Die Bedingungen fiir die Einlegung der Berufung bei einem Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz richten
sich nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem dieses Gericht seinen Sitz hat.

(3) Die nationalen Vorschriften iiber weitere Rechtsmittel sind auf Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte
zweiter Instanz anwendbar.

ABSCHNITT 3

Sonstige Streitigkeiten iiber Gemeinschaftsmarken

Artikel 106

Erginzende Vorschriften iiber die Zustindigkeit der nationalen Gerichte, die keine
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Gemeinschaftsmarkengerichte sind

(1) Innerhalb des Mitgliedstaats, dessen Gerichte nach Artikel 94 Absatz 1 zustéindig sind, sind andere als die in
Artikel 96 genannten Klagen vor den Gerichten zu erheben, die drtlich und sachlich zustindig wéren, wenn es sich um
Klagen handeln wiirde, die eine in diesem Staat eingetragene nationale Marke betreffen.

(2) Ist nach Artikel 94 Absatz 1 und Absatz 1 des vorliegenden Artikels kein Gericht fiir die Entscheidung tiber andere
als die in Artikel 96 genannten Klagen, die eine Gemeinschaftsmarke betreffen, zustéindig, so kann die Klage vor den
Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem das Amt seinen Sitz hat.

Artikel 107

Bindung des nationalen Gerichts

Das nationale Gericht, vor dem eine nicht unter Artikel 96 fallende Klage betreffend eine Gemeinschaftsmarke
anhéngig ist, hat von der Rechtsgiiltigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen.

ABSCHNITT 4

Ubergangsbestimmung

Artikel 108

Ubergangsbestimmung betreffend die Anwendung der

Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, die aufgrund der vorstehenden Artikel anwendbar sind, gelten fiir
einen Mitgliedstaat nur in der Fassung der genannten Verordnung, die fiir diesen Staat jeweils in Kraft ist.

TITEL XI

AUSWIRKUNGEN AUF DAS RECHT DER MITGLIEDSTAATEN
ABSCHNITT 1

Zivilrechtliche Klagen aufgrund mehrerer Marken

Artikel 109

Gleichzeitige und aufeinander folgende Klagen aus

Gemeinschaftsmarken und aus nationalen Marken

(1) Werden Verletzungsklagen zwischen denselben Parteien wegen derselben Handlungen bei Gerichten verschiedener
Mitgliedstaaten anhéngig gemacht, von denen das eine Gericht wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke und das
andere Gericht wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufen wird,

a) so hat sich das spdter angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts fiir
unzustindig zu erkldren, wenn die betreffenden Marken identisch sind und fiir identische Waren oder Dienstleistungen
gelten. Das Gericht, das sich fiir unzustidndig zu erkldren hitte, kann das Verfahren aussetzen, wenn der Mangel der
Zusténdigkeit des anderen Gerichts geltend gemacht wird;

b) so kann das spiter angerufene Gericht das Verfahren aussetzen, wenn die betreffenden Marken identisch sind und
fiir dhnliche Waren oder Dienstleistungen gelten oder wenn sie &hnlich sind und fiir identische oder dhnliche Waren
oder Dienstleistungen gelten.

(2) Das wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben
Handlungen zwischen denselben Parteien ein rechtskréftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen nationalen
Marke fiir identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(3) Das wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben
Handlungen zwischen denselben Parteien ein rechtskréftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen
Gemeinschaftsmarke fiir identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(4) Die Absitze 1, 2 und 3 gelten nicht fiir einstweilige MaBinahmen einschlieBlich solcher, die auf eine Sicherung
gerichtet sind.

ABSCHNITT 2

329



Anwendung des einzelstaatlichen Rechts zum Zweck der

Untersagung der Benutzung von Gemeinschaftsmarken

Artikel 110

Untersagung der Benutzung von Gemeinschaftsmarken

(1) Diese Verordnung lédsst, soweit nichts anderes bestimmt ist, das nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestehende
Recht unberiihrt, Anspriiche wegen Verletzung élterer Rechte im Sinne des Artikels 8 oder des Artikels 53 Absatz 2
gegeniiber der Benutzung einer jiingeren Gemeinschaftsmarke geltend zu machen. Anspriiche wegen Verletzung
dlterer Rechte im Sinne des Artikels 8 Absitze 2 und 4 konnen jedoch nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der
Inhaber des édlteren Rechts nach Artikel 54 Absatz 2 nicht mehr die Nichtigerkldrung der Gemeinschaftsmarke
verlangen kann.

(2) Diese Verordnung ldsst, soweit nichts anderes bestimmt ist, das Recht unberiihrt, aufgrund des Zivil-,
Verwaltungs- oder Strafrechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund von Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts Klagen
oder Verfahren zum Zweck der Untersagung der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke anhéngig zu machen, soweit
nach dem Recht dieses Mitgliedstaats oder dem Gemeinschaftsrecht die Benutzung einer nationalen Marke untersagt
werden kann.

Artikel 111

Altere Rechte von értlicher Bedeutung

(1) Der Inhaber eines dlteren Rechts von ortlicher Bedeutung kann sich der Benutzung der Gemeinschaftsmarke in
dem Gebiet, in dem dieses éltere Recht geschiitzt ist, widersetzen, sofern dies nach dem Recht des betreffenden
Mitgliedstaats zuléssig ist.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Inhaber des &lteren Rechts die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in
dem Gebiet, in dem dieses dltere Recht geschiitzt ist, wiahrend fiinf aufeinander folgender Jahre in Kenntnis dieser
Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bosgldubig vorgenommen worden
ist.

(3) Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke kann sich der Benutzung des in Absatz 1 genannten &lteren Rechts nicht
widersetzen, auch wenn dieses éltere Recht gegeniiber der Gemeinschaftsmarke nicht mehr geltend gemacht werden
kann.

ABSCHNITT 3

Umwandlung in eine Anmeldung fiir eine nationale Marke

Artikel 112

Antrag auf Einleitung des nationalen Verfahrens

(1) Der Anmelder oder Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann beantragen, dass seine Anmeldung oder seine
Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung fiir eine nationale Marke umgewandelt wird,

a) soweit die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zuriickgewiesen wird oder zuriickgenommen worden ist oder als
zurlickgenommen gilt;

b) soweit die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert.

(2) Die Umwandlung findet nicht statt,

a) wenn die Gemeinschaftsmarke wegen Nichtbenutzung flir verfallen erkldrt worden ist, es sei denn, dass in dem
Mitgliedstaat, fiir den die Umwandlung beantragt wird, die Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist und dies als eine
ernsthafte Benutzung im Sinne der Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats gilt;

b) wenn Schutz in einem Mitgliedstaat begehrt wird, in dem gemdB der Entscheidung des Amtes oder des
einzelstaatlichen Gerichts der Anmeldung oder der Gemeinschaftsmarke ein Eintragungshindernis oder ein Verfalls-
oder Nichtigkeitsgrund entgegensteht.

(3) Die nationale Anmeldung, die aus der Umwandlung einer Anmeldung oder einer Gemeinschaftsmarke hervorgeht,
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genieBBt in dem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder den Priorititstag der Anmeldung oder der
Gemeinschaftsmarke sowie gegebenenfalls den nach Artikel 34 oder Artikel 35 beanspruchten Zeitrang einer Marke
dieses Staates.

(4) Fiir den Fall, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke als zuriickgenommen gilt, teilt das Amt dies dem
Anmelder mit und setzt ihm dabei fiir die Einreichung eines Umwandlungsantrags eine Frist von drei Monaten nach
dieser Mitteilung.

(5) Wird die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zuriickgenommen oder verliert die Gemeinschaftsmarke ihre
Wirkung, weil ein Verzicht eingetragen oder die Eintragung nicht verldngert wurde, so ist der Antrag auf Umwandlung
innerhalb von drei Monaten nach dem Tag einzureichen, an dem die Gemeinschaftsmarke zuriickgenommen wurde
oder die Eintragung der Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verloren hat.

(6) Wird die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke durch eine Entscheidung des Amtes zuriickgewiesen oder verliert
die  Gemeinschaftsmarke ihre  Wirkung aufgrund einer Entscheidung des Amtes oder eines
Gemeinschaftsmarkengerichts, so ist der Umwandlungsantrag innerhalb von drei Monaten nach dem Tag einzureichen,
an dem diese Entscheidung rechtskréftig geworden ist.

(7) Die in Artikel 32 genannte Wirkung erlischt, wenn der Antrag nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit
eingereicht wurde.

Artikel 113

Einreichung, Veréffentlichung und Ubermittlung des

Umwandlungsantrags

(1) Der Umwandlungsantrag ist beim Amt zu stellen; im Antrag sind die Mitgliedstaaten zu bezeichnen, in denen die
Einleitung des Verfahrens zur Eintragung einer nationalen Marke gewiinscht wird. Der Antrag gilt erst als gestellt,
wenn die Umwandlungsgebiihr entrichtet worden ist.

(2) Falls die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke veréffentlicht worden ist, wird ein Hinweis auf den Eingang des
Antrags im Register fiir Gemeinschaftsmarken eingetragen und der Antrag verdffentlicht.

(3) Das Amt iiberpriift, ob der Umwandlungsantrag den Erfordernissen dieser Verordnung, insbesondere Artikel 112
Absitze 1, 2, 4, 5 und 6 sowie Absatz 1 des vorliegenden Artikels entspricht und die formalen Erfordernisse der
Durchfiihrungsverordnung erfiillt. Sind diese Bedingungen erfiillt, so {ibermittelt das Amt den Umwandlungsantrag
den Behorden fiir den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Mitgliedstaaten.

Artikel 114

Formvorschriften fiir die Umwandlung

(1) Jede Zentralbehdrde fiir den gewerblichen Rechtsschutz, der der Umwandlungsantrag iibermittelt worden ist, kann
vom Amt alle ergénzenden Auskiinfte beziiglich dieses Antrags erhalten, die fiir sie bei der Entscheidung {iber die
nationale Marke, die aus der Umwandlung hervorgeht, sachdienlich sein kénnen.

(2) Eine Anmeldung bzw. Gemeinschaftsmarke, die nach Artikel 113 iibermittelt worden ist, darf nicht solchen
Formerfordernissen des nationalen Rechts unterworfen werden, die von denen abweichen, die in der Verordnung oder
in der Durchfiihrungsverordnung vorgesehen sind, oder iiber sie hinausgehen.

(3) Die Zentralbehorde fiir den gewerblichen Rechtsschutz, der der Umwandlungsantrag iibermittelt worden ist, kann
verlangen, dass der Anmelder innerhalb einer Frist, die nicht weniger als zwei Monate betragen darf,

a) die nationale Anmeldegebiihr entrichtet;

b) eine Ubersetzung — in einer der Amtssprachen des betreffenden Staats — des Umwandlungsantrags und der ihm
beigefiigten Unterlagen einreicht;

c) eine Anschrift angibt, unter der er in dem betreffenden Staat zu erreichen ist;

d) in der von dem betreffenden Staat genannten Anzahl eine bildliche Darstellung der Marke iibermittelt.

TITEL XII
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DAS AMT
ABSCHNITT 1

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 115

Rechtsstellung

(1) Das Amt ist eine Einrichtung der Gemeinschaft und besitzt
Rechtspersonlichkeit.

(2) Es besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechtsund Geschéftsfahigkeit, die juristischen Personen nach
dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; es kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermogen erwerben
oder verduflern und vor Gericht auftreten.

(3) Das Amt wird von seinem Présidenten vertreten.

Artikel 116

Personal

(1) Die Vorschriften des Statuts der Beamten der Europdischen Gemeinschaften, nachstehend ,,Statut* genannt, der
Beschiftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Europdischen Gemeinschaften und der von den
Organen der Européischen Gemeinschaften im gegenseitigen Einvernehmen erlassenen Regelungen zur Durchfiihrung
dieser Vorschriften gelten fiir das Personal des Amtes unbeschadet der Anwendung des Artikels 136 auf die Mitglieder
der Beschwerdekammern.

(2) Das Amt iibt unbeschadet der Anwendung des Artikels 125 die der Anstellungsbehorde durch das Statut und die
Beschiftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten iibertragenen Befugnisse gegeniiber seinem Personal aus.
Artikel 117

Vorrechte und Immunitéiten

Das Protokoll iiber die Vorrechte und Befreiungen der Europdischen Gemeinschaften gilt fiir das Amt.

Artikel 118

Haftung

(1) Die vertragliche Haftung des Amtes bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden
ist.

(2) Der Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften ist fiir Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel
zustdndig, die in einem vom Amt abgeschlossenen Vertrag enthalten ist.

(3) Im Bereich der auBervertraglichen Haftung ersetzt das Amt den durch seine Dienststellen oder Bediensteten in
Ausiibung ihrer Amtstdtigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsétzen, die den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.

(4) Der Gerichtshof ist fiir Streitsachen iiber den in Absatz 3 vorgesehenen Schadensersatz zustindig.

(5) Die personliche Haftung der Bediensteten gegeniiber dem Amt bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts
oder der fiir sie geltenden Beschéftigungsbedingungen.

Artikel 119

Sprachen
(1) Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken sind in einer der Amtssprachen der Europdischen Gemeinschaft
einzureichen.

(2) Die Sprachen des Amtes sind Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch und Spanisch.

(3) Der Anmelder hat eine zweite Sprache, die eine Sprache des Amtes ist, anzugeben, mit deren Benutzung als
moglicher Verfahrenssprache er in Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren einverstanden ist. Ist die
Anmeldung in einer Sprache, die nicht eine Sprache des Amtes ist, eingereicht worden, so sorgt das Amt dafiir, dass

die in Artikel 26 Absatz 1 vorgesehene Anmeldung in die vom Anmelder angegebene Sprache iibersetzt wird.
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(4) Ist der Anmelder der Gemeinschaftsmarke in einem Verfahren vor dem Amt der einzige Beteiligte, so ist
Verfahrenssprache die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht worden ist. Ist die
Anmeldung in einer Sprache, die nicht eine Sprache des Amtes ist, eingereicht worden, so kann das Amt fiir
schriftliche Mitteilungen an den Anmelder auch die zweite Sprache wéhlen, die dieser in der Anmeldung angegeben
hat.

(5) Widerspriiche und Antrige auf Erkldrung des Verfalls oder der Nichtigkeit sind in einer der Sprachen des Amtes
einzureichen.

(6) Ist die nach Absatz 5 gewihlte Sprache des Widerspruchs oder des Antrags auf Erklarung des Verfalls oder der
Nichtigkeit die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde, oder die bei der
Einreichung dieser Anmeldung angegebene zweite Sprache, so ist diese Sprache Verfahrenssprache. Ist die nach
Absatz 5 gewihlte Sprache des Widerspruchs oder des Antrags auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit weder
die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde, noch die bei der Einreichung der
Anmeldung angegebene zweite Sprache, so hat der Widersprechende oder derjenige, der einen Antrag auf Erklérung
des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt hat, eine Ubersetzung des Widerspruchs oder des Antrags auf eigene Kosten
entweder in der Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde —sofern sie eine Sprache
des Amtes ist —, oder in der bei der Einreichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke angegebenen zweiten
Sprache vorzulegen. Die Ubersetzung ist innerhalb der in der Durchfiihrungsverordnung vorgesehenen Frist
vorzulegen. Die Sprache, in der die Ubersetzung vorliegt, wird dann Verfahrenssprache.

(7) Die an den Widerspruchs-, Verfalls-, Nichtigkeits- oder Beschwerdeverfahren Beteiligten konnen vereinbaren, dass
eine andere Amtssprache der Européischen Gemeinschaft als Verfahrenssprache verwendet wird.

Artikel 120

Verdffentlichung, Eintragung

(1) Die in Artikel 26 Absatz 1 beschriebene Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und alle sonstigen Informationen,
deren Veroffentlichung in dieser Verordnung oder in der Durchfiihrungsverordnung vorgeschrieben ist, werden in
allen Amtssprachen der Europdischen Gemeinschaft veroffentlicht.

(2) Séamtliche Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister werden in allen Amtssprachen der Europiischen
Gemeinschaft vorgenommen.

(3) In Zweifelsfillen ist der Wortlaut in der Sprache des Amtes mafBgebend, in der die Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde. Wurde die Anmeldung in einer Amtssprache der Europdischen Gemeinschaft
eingereicht, die nicht eine Sprache des Amtes ist, so ist der Wortlaut in der vom Anmelder angegebenen zweiten
Sprache verbindlich.

Artikel 121

Die fiir die Arbeit des Amtes erforderlichen Ubersetzungen werden von der Ubersetzungszentrale fiir die
Einrichtungen der Européischen Union angefertigt.

Artikel 122

Rechtsaufsicht

(1) Die Kommission iiberwacht die RechtméBigkeit derjenigen Handlungen des Prisidenten des Amtes, iiber die im
Gemeinschaftsrecht keine Rechtsaufsicht durch ein anderes Organ vorgesehen ist, sowie der Handlungen des nach
Artikel 138 beim Amt eingesetzten Haushaltsausschusses.

(2) Sie verlangt die Anderung oder Aufhebung von Handlungen nach Absatz 1, die das Recht verletzen.

(3) Jede ausdriickliche oder stillschweigende Handlung nach Absatz 1 kann von jedem Mitgliedstaat oder jeder dritten
Person, die hiervon unmittelbar und individuell betroffen ist, zur Kontrolle ihrer RechtmiBigkeit vor die Kommission

gebracht werden. Die Kommission muss innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt, zu dem der Beteiligte von der
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betreffenden Handlung erstmals Kenntnis erlangt hat, damit befasst werden. Die Kommission trifft innerhalb von drei
Monaten eine Entscheidung. Wird innerhalb dieser Frist keine Entscheidung getroffen, so gilt dies als Ablehnung.
Artikel 123

Zugang zu den Dokumenten

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 iiber den
Zugang der Offentlichkeit zu Dokumenten des Europidischen Parlaments, des Rates und der Kommission®*® findet
Anwendung auf die Dokumente des Amtes.

(2) Der Verwaltungsrat erlédsst in Bezug auf die vorliegende Verordnung die praktischen Durchfiihrungsbestimmungen
fiir die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.

(3) Gegen die Entscheidungen, die das Amt gemi3 Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 trifft, kann
Beschwerde beim Biirgerbeauftragten oder Klage beim Gerichtshof nach Mallgabe von Artikel 195 bzw. 230 EG
Vertrag erhoben werden.

ABSCHNITT 2

Leitung des Amtes

Artikel 124

Befugnisse des Prisidenten

(1) Das Amt wird von einem Présidenten geleitet.

(2) Zu diesem Zweck hat der Président insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:

a) Er trifft alle fir die Téatigkeit des Amtes zweckméBigen MaBnahmen, einschlieBlich des Erlasses interner
Verwaltungsvorschriften und der Veréffentlichung von Mitteilungen;

b) er kann der Kommission Entwiirfe fiir Anderungen dieser Verordnung, der Durchfiihrungsverordnung, der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und der Gebiihrenordnung sowie jeder anderen Regelung betreffend die
Gemeinschaftsmarke vorlegen, nachdem er den Verwaltungsrat sowie zu der Gebithrenordnung und den
Haushaltsvorschriften dieser Verordnung den Haushaltsausschuss angehdrt hat;

c) er stellt den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Amtes auf und fiithrt den Haushaltsplan des Amtes aus;
d) er legt der Kommission, dem Europdischen Parlament und dem Verwaltungsrat jedes Jahr einen Tétigkeitsbericht
vor;

e) er iibt gegeniiber dem Personal die in Artikel 116 Absatz 2 vorgesehenen Befugnisse aus;

f) er kann seine Befugnisse iibertragen.

(3) Der Prasident wird von einem oder mehreren Vizeprisidenten unterstiitzt. Ist der Prédsident abwesend oder
verhindert, so wird er nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren vom Vizeprasidenten oder von einem der
Vizeprisidenten vertreten.

Artikel 125

Ernennung hoher Beamter

(1) Der Président des Amtes wird anhand einer Liste von hochstens drei Kandidaten, die der Verwaltungsrat aufstellt,
vom Rat ernannt. Er wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates vom Rat entlassen.

(2) Die Amtszeit des Prisidenten belduft sich auf hochstens fiinf Jahre. Wiederernennung ist zuldssig.

(3) Der oder die Vizeprasidenten des Amtes werden nach Anhérung des Prasidenten entsprechend dem Verfahren nach
Absatz 1 ernannt und entlassen.

(4) Der Rat iibt die Disziplinargewalt iiber die in den Absétzen 1 und 3 genannten Beamten aus.
ABSCHNITT 3

Verwaltungsrat
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Artikel 126

Errichtung und Befugnisse

(1) Beim Amt wird ein Verwaltungsrat errichtet. Unbeschadet der Befugnisse, die dem Haushaltsausschuss im fiinften
Abschnitt — Haushalt und Finanzkontrolle — {ibertragen werden, {ibt er die nachstehend bezeichneten Befugnisse aus.
(2) Der Verwaltungsrat stellt die in Artikel 125 genannte Liste von Kandidaten auf.

(3) Er berit den Présidenten im Zustdndigkeitsbereich des Amtes.

(4) Er wird vor der Genehmigung von Richtlinien fiir die vom Amt durchgefiihrte Priifung sowie in den {ibrigen in
dieser Verordnung vorgesehenen Féllen gehort.

(5) Soweit er es fiir notwendig erachtet, kann er Stellungnahmen abgeben und den Présidenten und die Kommission
um Auskunft ersuchen.

Artikel 127

Zusammensetzung

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats und einem Vertreter der Kommission sowie
aus je einem Stellvertreter.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates konnen nach Mafligabe seiner Geschéftsordnung Berater oder Sachverstidndige
hinzuziehen.

Artikel 128

Vorsitz

(1) Der Verwaltungsrat wéhlt aus seinen Mitgliedern einen Présidenten und einen Vizeprisidenten. Der Vizeprésident
tritt im Falle der Verhinderung des Prisidenten von Amts wegen an dessen Stelle.

(2) Die Amtszeit des Priasidenten und des Vizeprisidenten betrdgt drei Jahre. Wiederwahl ist zuldssig.

Artikel 129

Tagungen

(1) Der Verwaltungsrat wird von seinem Présidenten einberufen.

(2) Der Priasident des Amtes nimmt an den Beratungen teil, sofern der Verwaltungsrat nicht etwas anderes beschlief3t.
(3) Der Verwaltungsrat hélt jahrlich eine ordentliche Tagung ab; auBerdem tritt er auf Veranlassung seines Présidenten
oder auf Antrag der Kommission oder eines Drittels der Mitgliedstaaten zusammen.

(4) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschéftsordnung.

(5) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschliisse mit der einfachen Mehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten.
Beschliisse, zu denen der Verwaltungsrat nach Artikel 125 Absédtze 1 und 3 befugt ist, bediirfen jedoch der
Dreiviertelmehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten. In beiden Féllen verfiigt jeder Mitgliedstaat liber eine Stimme.
(6) Der Verwaltungsrat kann Beobachter zur Teilnahme an den Tagungen einladen.

(7) Die Sekretariatsgeschifte des Verwaltungsrates werden vom Amt wahrgenommen.

ABSCHNITT 4

Durchfiihrung der Verfahren

Artikel 130

Zustindigkeit

Fiir Entscheidungen im Zusammenhang mit den in dieser Verordnung vorgeschriebenen Verfahren sind zustindig:

a) die Priifer;

b) die Widerspruchsabteilungen;

¢) die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung;

d) die Nichtigkeitsabteilungen;

e) die Beschwerdekammern.

Artikel 131
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Priifer

Die Priifer sind zustindig fiir namens des Amtes zu treffende Entscheidungen im Zusammenhang mit einer
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, einschlieflich der in den Artikeln 36, 37 und 68 genannten Angelegenheiten,
sofern nicht eine Widerspruchsabteilung zustindig ist.

Artikel 132

Widerspruchsabteilungen

(1) Die Widerspruchsabteilungen sind zustéindig fiir Entscheidungen im Zusammenhang mit Widerspriichen gegen
eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(2) Die Widerspruchsabteilungen entscheiden in der Besetzung von drei Mitgliedern. Mindestens ein Mitglied muss
rechtskundig sein. In bestimmten in der Durchfiihrungsverordnung geregelten Féllen kann die Entscheidung durch ein
Mitglied getroffen werden.

Artikel 133

Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung

(1) Die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung ist zustdndig fiir Entscheidungen aufgrund dieser Verordnung, die
nicht in die Zustindigkeit eines Priifers, einer Widerspruchs- oder einer Nichtigkeitsabteilung fallen. Sie ist
insbesondere zustdndig fiir Entscheidungen iiber Eintragungen und Loschungen von Angaben im Register fiir
Gemeinschaftsmarken.

(2) Die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung ist ferner zustidndig fiir die Fithrung der in Artikel 93 genannten
Liste der zugelassenen Vertreter.

(3) Entscheidungen der Abteilung ergehen durch eines ihrer Mitglieder.

Artikel 134

Nichtigkeitsabteilungen

(1) Die Nichtigkeitsabteilungen sind zustidndig fiir Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Antrag auf
Erklérung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke.

(2) Die Nichtigkeitsabteilungen entscheiden in der Besetzung von drei Mitgliedern. Mindestens ein Mitglied muss
rechtskundig sein. In bestimmten in der Durchfithrungsverordnung geregelten Fillen kann die Entscheidung durch ein
Mitglied getroffen werden.

Artikel 135

Beschwerdekammern

(1) Die Beschwerdekammern sind zusténdig fiir Entscheidungen {iber Beschwerden gegen Entscheidungen der Priifer,
der Widerspruchsabteilungen, der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung und der Nichtigkeitsabteilungen.

(2) Die Beschwerdekammern entscheiden in der Besetzung von drei Mitgliedern. Mindestens zwei Mitglieder miissen
rechtskundig sein. Bestimmte Félle werden in der Besetzung einer erweiterten Kammer unter dem Vorsitz des
Prisidenten der Beschwerdekammern oder durch ein Mitglied entschieden, das rechtskundig sein muss.

(3) Bei der Festlegung der Fille, in denen eine erweiterte Kammer entscheidungsbefugt ist, sind die rechtliche
Schwierigkeit, die Bedeutung des Falles und das Vorliegen besonderer Umsténde zu beriicksichtigen. Solche Fille
konnen an die erweiterte Kammer verwiesen werden

a) durch das Prdsidium der Beschwerdekammern, das gemdf der in Artikel 162 Absatz 3 genannten
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern eingerichtet ist;

b) durch die Kammer, die mit der Sache befasst ist.

(4) Die Zusammensetzung der erweiterten Kammer und die Einzelheiten ihrer Anrufung werden gemél der in Artikel
162 Absatz 3 genannten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geregelt.

(5) Bei der Festlegung der Fille, in denen ein Mitglied allein entscheidungsbefugt ist, wird beriicksichtigt, dass es sich
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um rechtlich oder sachlich einfache Fragen oder um Félle von begrenzter Bedeutung handelt und dass keine anderen
besonderen Umsténde vorliegen. Die Entscheidung, einen Fall einem Mitglied allein zu {ibertragen, wird von der den
Fall behandelnden Kammer getroffen. Weitere Einzelheiten werden in der in Artikel 162 Absatz 3 genannten
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geregelt.

Artikel 136

Unabhéngigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern

(1) Der Président der Beschwerdekammern und die Vorsitzenden der einzelnen Kammern werden nach dem in Artikel
125 fir die Ernennung des Présidenten des Amtes vorgesehenen Verfahren fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren
ernannt. Sie konnen wihrend ihrer Amtszeit nicht ihres Amtes enthoben werden, es sei denn, dass schwerwiegende
Griinde vorliegen und der Gerichtshof auf Antrag des Organs, das sie ernannt hat, einen entsprechenden Beschluss
fasst. Die Amtszeit des Préisidenten der Beschwerdekammern und der Vorsitzenden der einzelnen Kammern kann
jeweils um fiinf Jahre oder bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand verldngert werden, sofern sie das Ruhestandsalter
wihrend ihrer neuen Amtsperiode erreichen. Der Prdsident der Beschwerdekammern ist unter anderem fiir
Verwaltungs- und Organisationsfragen zustdndig, insbesondere dafiir,

a) dem Prasidium der Beschwerdekammern vorzusitzen, das in der in Artikel 162 Absatz 3 genannten
Verfahrensordnung vorgesehen und damit beauftragt ist, die Regeln und die Organisation der Aufgaben der Kammern
festzulegen;

b) die Durchfiihrung der Entscheidungen dieses Prasidiums sicherzustellen;

¢) die Fille aufgrund der vom Prisidium der Beschwerdekammern festgelegten objektiven Kriterien einer Kammer
zuzuteilen;

d) dem Prisidenten des Amtes den Ausgabenbedarf der Kammern zu iibermitteln, damit der entsprechende
Ausgabenplan erstellt werden kann. Der Président der Beschwerdekammern fiihrt den Vorsitz der erweiterten
Kammer. Weitere Einzelheiten werden in der in Artikel 162 Absatz 3 genannten Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern geregelt.

(2) Die Mitglieder der Beschwerdekammern werden vom Verwaltungsrat fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren ernannt.
Thre Amtszeit kann jeweils um fiinf Jahre oder bis zum Eintritt in den Ruhestand verldngert werden, sofern sie das
Ruhestandsalter wihrend ihrer neuen Amtszeit erreichen.

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern konnen ihres Amtes nicht enthoben werden, es sei denn, dass
schwerwiegende Griinde vorliegen und der Gerichtshof, der auf Vorschlag des Priasidenten der Beschwerdekammern
nach Anhorung des Vorsitzenden der Kammer, der das betreffende Mitglied angehért, vom Verwaltungsrat angerufen
wurde, einen entsprechenden Beschluss fasst.

(4) Der Prdsident der Beschwerdekammern sowie die Vorsitzenden und die Mitglieder der einzelnen Kammern
genieBBen Unabhéangigkeit. Bei ihren Entscheidungen sind sie an keinerlei Weisung gebunden.

(5) Der Prisident der Beschwerdekammern sowie die Vorsitzenden und die Mitglieder der einzelnen Kammern diirfen
weder Priifer sein noch einer Widerspruchsabteilung, der Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung oder
einer Nichtigkeitsabteilung angehdren.

Artikel 137

Ausschliefung und Ablehnung

(1) Die Priifer, die Mitglieder der im Amt gebildeten Abteilungen und die Mitglieder der Beschwerdekammern diirfen
nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, an der sie ein personliches Interesse haben oder in der sie vorher als
Vertreter eines Beteiligten titig gewesen sind. Zwei der drei Mitglieder einer Widerspruchsabteilung diirfen nicht bei
der Priifung der Anmeldung mitgewirkt haben. Die Mitglieder der Nichtigkeitsabteilungen diirfen nicht an der

Erledigung einer Sache mitwirken, wenn sie an deren abschlieBender Entscheidung im Verfahren zur Eintragung der

337



Marke oder im Widerspruchsverfahren mitgewirkt haben. Die Mitglieder der Beschwerdekammern diirfen nicht an
einem Beschwerdeverfahren mitwirken, wenn sie an der abschlieBenden Entscheidung in der Vorinstanz mitgewirkt
haben.

(2) Glaubt ein Mitglied einer Abteilung oder einer Beschwerdekammer, aus einem der in Absatz 1 genannten Griinde
oder aus einem sonstigen Grund an einem Verfahren nicht mitwirken zu kdnnen, so teilt es dies der Abteilung oder der
Kammer mit.

(3) Die Priifer und die Mitglieder der Abteilungen oder einer Beschwerdekammer konnen von jedem Beteiligten aus
einem der in Absatz 1 genannten Griinde oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die Ablehnung
ist nicht zuldssig, wenn der Beteiligte im Verfahren Antrdge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat, obwohl er
bereits den Ablehnungsgrund kannte. Die Ablehnung kann nicht mit der Staatsangehdrigkeit der Priifer oder der
Mitglieder begriindet werden.

(4) Die Abteilungen und die Beschwerdekammern entscheiden in den Fallen der Absétze 2 und 3 ohne Mitwirkung des
betreffenden Mitglieds. Bei dieser Entscheidung wird das Mitglied, das sich der Mitwirkung enthélt oder das abgelehnt
worden ist, durch seinen Vertreter ersetzt.

ABSCHNITT 5

Haushalt und Finanzkontrolle

Artikel 138

Haushaltsausschuss

(1) Beim Amt wird ein Haushaltsausschuss eingesetzt. Der Haushaltsausschuss iibt die Befugnisse aus, die ihm in
diesem Abschnitt sowie in Artikel 38 Absatz 4 iibertragen werden.

(2) Artikel 126 Absatz 6, die Artikel 127 und 128, sowie Artikel 129 Absédtze 1 bis 4 und Absétze 6 und 7 finden auf
den Haushaltsausschuss entsprechend Anwendung.

(3) Der Haushaltsausschuss fasst seine Beschliisse mit der einfachen Mehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten.
Beschliisse, zu denen der Haushaltsausschuss nach Artikel 38 Absatz 4, Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 143 befugt
ist, bediirfen jedoch der Dreiviertelmehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten. In beiden Féllen verfiigen die
Mitgliedstaaten iiber je eine Stimme.

Artikel 139

Haushalt

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Amtes werden fiir jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan
des Amtes eingesetzt. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(3) Die Einnahmen des Haushalts umfassen unbeschadet anderer Einnahmen das Aufkommen an Gebiihren, die
aufgrund der Gebiihrenordnung zu zahlen sind, das Aufkommen an Gebiihren, die aufgrund des Madrider Protokolls
gemdll Artikel 140 dieser Verordnung fiir eine internationale Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft
benannt ist, zu zahlen sind und sonstige Zahlungen an Vertragsparteien des Madrider Protokolls, das Aufkommen an
Gebiihren, die aufgrund der Genfer Akte gemil3 Artikel 106c¢ der Verordnung (EG) Nr. 6/ 2002 des Rates vom 12.
Dezember 2001 iiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster®’ fiir eine internationale Eintragung, in der die
Européische Gemeinschaft benannt ist, zu zahlen sind und sonstige Zahlungen an die Vertragsparteien der Genfer
Akte, und, soweit erforderlich, einen Zuschuss, der in den Gesamthaushaltsplan der Europdischen Gemeinschaften,
Einzelplan Kommission, unter einer besonderen Haushaltslinie eingesetzt wird.

Artikel 140

Feststellung des Haushaltsplans
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(1) Der Prasident stellt jahrlich fiir das folgende Haushaltsjahr einen Vorschlag der Einnahmen und Ausgaben des
Amtes auf und libermittelt ihn sowie einen Stellenplan spétestens am 31. Mérz jedes Jahres dem Haushaltsausschuss.
(2) Ist in den Haushaltsvoranschldgen ein Gemeinschaftszuschuss vorgesehen, so iibermittelt der Haushaltsausschuss
den Voranschlag beziiglich der Kommission, die ihn an die Haushaltsbehdrde der Gemeinschaften weiterleitet. Die
Kommission kann diesem Voranschlag eine Stellungnahme mit abweichenden Voranschldgen beifiigen.

(3) Der Haushaltsausschuss stellt den Haushaltsplan fest, der auch den Stellenplan des Amtes umfasst. Enthalten die
Haushaltsvoranschlidge einen Zuschuss zu Lasten des Gesamthaushaltsplans der Gemeinschaften, so wird der
Haushaltsplan des Amtes gegebenenfalls angepasst.

Artikel 141

Rechnungspriifung und Kontrolle

(1) Beim Amt wird die Funktion eines Internen Priifers eingerichtet, die unter Einhaltung der einschldgigen
internationalen Normen ausgeiibt werden muss. Der von dem Prisidenten benannte Interne Priifer ist diesem
gegeniiber fiir die Uberpriifung des ordnungsgemiBen Funktionierens der Systeme und der Vollzugsverfahren des
Amtshaushalts verantwortlich.

(2) Der Interne Priifer berdt den Prisidenten in Fragen der Risikokontrolle, indem er unabhéngige Stellungnahmen zur
Qualitdt der Verwaltungs- und Kontrollsysteme und Empfehlungen zur Verbesserung der Bedingungen fiir die
Abwicklung der Vorginge sowie zur Forderung einer wirtschaftlichen Haushaltsfiihrung abgibt.

(3) Der Anweisungsbefugte fiihrt interne Kontrollsysteme und -verfahren ein, die fiir die Ausfithrung seiner Aufgaben
geeignet sind.

Artikel 142

Rechnungspriifung

(1) Der Président iibermittelt der Kommission, dem Europdischen Parlament, dem Haushaltsausschuss und dem
Rechnungshof spitestens am 31. Mérz jedes Jahres die Rechnung fiir alle Einnahmen und Ausgaben des Amtes im
abgelaufenen Haushaltsjahr. Der Rechnungshof priift die Rechnung nach Artikel 248 EG-Vertrag.

(2) Der Haushaltsausschuss erteilt dem Prisidenten des Amtes Entlastung zur Ausfithrung des Haushaltsplans.

Artikel 143

Finanzvorschriften

Der Haushaltsausschuss erldsst nach Stellungnahme der Kommission und des Rechnungshofs der Europdischen
Gemeinschaften die internen Finanzvorschriften, in denen insbesondere die Einzelheiten der Aufstellung und
Ausfiihrung des Haushaltsplans des Amtes festgelegt werden. Die Finanzvorschriften lehnen sich, soweit dies mit der
Besonderheit des Amtes vereinbar ist, an die Haushaltsordnungen anderer von der Gemeinschaft geschaffener
Einrichtungen an.

Artikel 144

Gebiihrenordnung

(1) Die Gebiihrenordnung bestimmt insbesondere die Hohe der Gebiihren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten
sind.

(2) Die Hohe der Gebiihren ist so zu bemessen, dass die Einnahmen hieraus grundsitzlich den Ausgleich des
Haushaltsplans des Amtes gewahrleisten.

(3) Die Gebiihrenordnung wird nach dem in Artikel 163 Absatz 2 genannten Verfahren angenommen und gedndert.
TITEL XIII

INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON MARKEN

ABSCHNITT 1

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 145
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Anwendung der Bestimmungen

Sofern in diesem Titel nichts anderes bestimmt ist, gelten die vorliegende Verordnung und ihre
Durchfiihrungsverordnungen fiir Antrdge auf internationale Registrierung nach dem am 27. Juni 1989 in Madrid
unterzeichneten Protokoll zum Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken (nachstehend
»internationale Anmeldungen bzw. ,Madrider Protokoll“ genannt), die sich auf die Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke oder auf eine Gemeinschaftsmarke stiitzen, und fiir Markeneintragungen im internationalen
Register des Internationalen Biiros der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (nachstehend ,.internationale
Registrierungen® bzw. ,,Internationales Biiro“ genannt), deren Schutz sich auf die Europédische Gemeinschaft erstreckt.
ABSCHNITT 2

Internationale Registrierung auf der Grundlage einer Anmeldung

einer Gemeinschaftsmarke oder einer Gemeinschaftsmarke

Artikel 146

Einreichung einer internationalen Anmeldung

(1) Internationale Anmeldungen geméil Artikel 3 des Madrider Protokolls, die sich auf eine Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke oder auf eine Gemeinschaftsmarke stiitzen, werden beim Amt eingereicht.

(2) Wird eine internationale Registrierung beantragt, bevor die Marke, auf die sich die internationale Registrierung
stiitzen soll, als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so muss der Anmelder angeben, ob die internationale
Registrierung auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder auf der Grundlage der Eintragung
als Gemeinschaftsmarke erfolgen soll. Soll sich die internationale Registrierung auf eine Gemeinschaftsmarke stiitzen,
sobald diese eingetragen ist, so gilt fiir den Eingang der internationalen Anmeldung beim Amt das Datum der
Eintragung der Gemeinschaftsmarke.

Artikel 147

Form und Inhalt der internationalen Anmeldung

(1) Die internationale Anmeldung wird mittels eines vom Amt bereitgestellten Formblatts in einer der Amtssprachen
der Europdischen Gemeinschaft eingereicht. Gibt der Anmelder auf diesem Formblatt bei der Einreichung der
internationalen Anmeldung nichts anderes an, so korrespondiert das Amt mit dem Anmelder in der Sprache der
Anmeldung in standardisierter Form.

(2) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache als den Sprachen eingereicht, die nach dem Madrider
Protokoll zuldssig sind, so muss der Anmelder eine zweite Sprache aus dem Kreis dieser Sprachen angeben. Das Amt
legt die internationale Anmeldung dem Internationalen Biiro in dieser zweiten Sprache vor.

(3) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache als den Sprachen eingereicht, die nach dem Madrider
Protokoll fiir die Einreichung internationaler Anmeldungen zuliissig sind, so kann der Anmelder eine Ubersetzung der
Liste der Erzeugnisse oder Dienstleistungen in der Sprache vorlegen, in der die internationale Anmeldung dem
Internationalen Biiro gemdf3 Absatz 2 vorgelegt werden soll.

(4) Das Amt iibermittelt die internationale Anmeldung so rasch wie mdglich dem Internationalen Biiro.

(5) Fiir die Einreichung einer internationalen Anmeldung wird eine an das Amt zu entrichtende Gebiihr verlangt. In
den in Artikel 146 Absatz 2 Satz 2 genannten Fillen wird diese Gebiihr zum Zeitpunkt der Eintragung der
Gemeinschaftsmarke féllig. Die Anmeldung gilt erst als eingereicht, wenn die Gebiihr gezahlt worden ist.

(6) Die internationale Anmeldung muss den einschligigen Bedingungen geniigen, die in der
Durchfiihrungsverordnung vorgesehen sind.

Artikel 148

Eintragung in die Akte und in das Register

(1) Tag und Nummer einer auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beantragten internationalen

Registrierung werden in die Akte der betreffenden Anmeldung eingetragen. Wird im Anschluss an die Anmeldung
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eine Gemeinschaftsmarke eingetragen, so werden Tag und Nummer der internationalen Registrierung in das Register
eingetragen.

(2) Tag und Nummer einer auf der Grundlage einer Gemeinschaftsmarke beantragten internationalen Registrierung
werden in das Register eingetragen.

Artikel 149

Antrag auf territoriale Ausdehnung des Schutzes im

Anschluss an die internationale Registrierung

Ein Antrag auf territoriale Ausdehnung des Schutzes im Anschluss an die internationale Registrierung gemdf Artikel
3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls kann iiber das Amt gestellt werden. Der Antrag muss in der Sprache eingereicht
werden, in der die internationale Anmeldung gemaB Artikel 147 eingereicht wurde.

Artikel 150

Internationale Gebiihren

Alle an das Internationale Biiro aufgrund des Madrider Protokolls zu entrichtenden Gebiihren sind unmittelbar an das
Internationale Biiro zu zahlen.

ABSCHNITT 3

Internationale Registrierungen, in denen die Europiische

Gemeinschaft benannt ist

Artikel 151

Wirkung internationaler Registrierungen, in denen die

Europiische Gemeinschaft benannt ist

(1) Eine internationale Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist, hat vom Tage der
Registrierung gemil Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder vom Tage der nachtrdglichen Benennung der
Européischen Gemeinschaft gemil3 Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(2) Wurde keine Schutzverweigerung gemil Artikel 5 Absdtze 1 und 2 des Madrider Protokolls mitgeteilt oder wurde
eine solche Verweigerung widerrufen, so hat die internationale Registrierung einer Marke, in denen die Europiische
Gemeinschaft benannt wird, von dem in Absatz 1 genannten Tag an dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke
als Gemeinschaftsmarke.

(3) Fiir die Zwecke der Anwendung des Artikels 9 Absatz 3 tritt die Verdffentlichung der in Artikel 152 Absatz 1
genannten Einzelheiten der internationalen Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt wird, an die
Stelle der Verdffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, und die Veréffentlichung gemal Artikel 152
Absatz 2 tritt an die Stelle der Verdffentlichung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke.

Artikel 152

Veroffentlichung

(1) Das Amt verdffentlicht das Datum der Eintragung einer Marke, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist,
gemal Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder das Datum der nachtraglichen Benennung der Europidischen
Gemeinschaft gemél Artikel 3zer Absatz 2 des Madrider Protokolls, die Sprache, in der die internationale Anmeldung
eingereicht worden ist, und die zweite Sprache, die vom Anmelder angegeben wurde, die Nummer der internationalen
Registrierung und das Datum der Verdffentlichung dieser Registrierung in dem vom Internationalen Biiro
herausgegebenen Blatt, eine Wiedergabe der Marke und die Nummern der Erzeugnis- oder Dienstleistungsklassen, fiir
die ein Schutz in Anspruch genommen wird.

(2) Wurde fiir eine internationale Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist, geméf Artikel 5
Absitze 1 und 2 des Madrider Protokolls keine Schutzverweigerung mitgeteilt oder wurde eine solche Verweigerung

widerrufen, so veroffentlicht das Amt diese Tatsache gleichzeitig mit der Nummer der internationalen Registrierung
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und gegebenenfalls das Datum der Verdffentlichung dieser Registrierung in dem vom Internationalen Biiro
herausgegebenen Blatt.

Artikel 153

Zeitrang

(1) Der Anmelder einer internationalen Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist, kann in der
internationalen Anmeldung geméil Artikel 34 den Zeitrang einer élteren Marke in Anspruch nehmen, die in einem
Mitgliedstaat, einschlieBlich des Benelux-Gebiets, oder gemdf internationaler Regelungen mit Wirkung fiir einen
Mitgliedstaat registriert ist.

(2) Der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist, kann ab dem
Datum der Verdffentlichung der Wirkungen der Registrierung im Sinne von Artikel 152 Absatz 2 beim Amt geméf
Artikel 35 den Zeitrang einer dlteren Marke in Anspruch nehmen, die in einem Mitgliedstaat, einschlieBlich des
Benelux-Gebiets, oder geméal internationaler Regelungen mit Wirkung fiir einen Mitgliedstaat registriert ist. Das Amt
setzt das Internationale Biiro davon in Kenntnis.

Artikel 154

Priifung auf absolute Eintragungshindernisse

(1) Internationale Registrierungen, in denen die Europdische Gemeinschaft benannt ist, werden ebenso wie
Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken auf absolute Eintragungshindernisse gepriift.

(2) Der Schutz aus einer internationalen Registrierung darf nicht verweigert werden, bevor dem Inhaber der
internationalen Registrierung Gelegenheit gegeben worden ist, auf den Schutz in der Europdischen Gemeinschaft zu
verzichten, diesen einzuschranken oder eine Stellungnahme einzureichen.

(3) Die Schutzverweigerung tritt an die Stelle der Zuriickweisung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(4) Wird der Schutz einer internationalen Registrierung aufgrund dieses Artikels durch eine unanfechtbare
Entscheidung verweigert oder hat der Inhaber einer internationalen Registrierung auf den Schutz in der Européischen
Gemeinschaft gemdl Absatz 2 verzichtet, so erstattet das Amt dem Inhaber der internationalen Registrierung einen
Teil der individuellen Gebiihr, die in der Durchfiihrungsverordnung festzulegen ist.

Artikel 155

Recherche

(1) Hat das Amt die Mitteilung einer internationalen Registrierung erhalten, in der die Europédische Gemeinschaft
benannt ist, erstellt es gemélB Artikel 38 Absatz 1 einen Gemeinschaftsrecherchenbericht.

(2) Sobald das Amt die Mitteilung einer internationalen Registrierung erhalten hat, in der die Europiische
Gemeinschaft benannt ist, libermittelt es der Zentralbehdrde fiir den gewerblichen Rechtsschutz eines jeden
Mitgliedstaats, die dem Amt mitgeteilt hat, dass sie in ihrem eigenen Markenregister eine Recherche durchfiihrt,
gemil Artikel 38 Absatz 2 ein Exemplar der internationalen Registrierung.

(3) Artikel 38 Absitze 3 bis 6 gilt entsprechend.

(4) Das Amt unterrichtet die Inhaber &lterer Gemeinschaftsmarken oder Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die
in dem Gemeinschaftsrecherchenbericht genannt sind, von der in Artikel 152 Absatz 1 vorgesehenen Verodffentlichung
der internationalen Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist.

Artikel 156

Widerspruch

(1) Gegen internationale Registrierungen, in denen die Europdische Gemeinschaft benannt ist, kann ebenso
Widerspruch erhoben werden wie gegen verdffentlichte Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken.

(2) Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu erheben, die sechs Monate nach dem Datum der

Veroffentlichung gemifl Artikel 152 Absatz 1 beginnt. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebiihr
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entrichtet worden ist.

(3) Die Schutzverweigerung tritt an die Stelle der Zuriickweisung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(4) Wird der Schutz einer internationalen Registrierung aufgrund einer gemidf diesem Artikel ergangenen
unanfechtbaren Entscheidung verweigert oder hat der Inhaber einer internationalen Registrierung auf den Schutz in der
Européischen Gemeinschaft vor einer gemal diesem Artikel ergangenen unanfechtbaren Entscheidung verzichtet, so
erstattet das Amt dem Inhaber der internationalen Registrierung einen Teil der individuellen Gebiihr, die in der
Durchfiihrungsverordnung festzulegen ist.

Artikel 157

Ersatz einer Gemeinschaftsmarke durch eine internationale

Registrierung

Das Amt trigt auf Antrag in das Register ein, dass eine Gemeinschaftsmarke als durch eine internationale
Registrierung geméal Artikel 4bis des Madrider Protokolls ersetzt anzusehen ist.

Artikel 158

Nichtigerklirung der Wirkung einer internationalen Registrierung

(1) Die Wirkung einer internationalen Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist, kann fiir nichtig
erklart werden.

(2) Der Antrag auf Nichtigerkldrung der Wirkung einer internationalen Registrierung, in der die Europiische
Gemeinschaft benannt ist, tritt an die Stelle eines Antrags auf Erklarung des Verfalls gemdB dem Artikel 51 oder der
Nichtigkeit gemdf3 Artikel 52 oder 53.

Artikel 159

Umwandlung einer im Wege einer internationalen Registrierung erfolgten

Benennung der Europiischen Gemeinschaft in eine nationale Markenanmeldung

oder in eine Benennung von Mitgliedstaaten

(1) Wurde eine Benennung der Europdischen Gemeinschaft im Wege einer internationalen Registrierung
zurilickgewiesen oder hat sie ihre Wirkung verloren, so kann der Inhaber der internationalen Registrierung beantragen,
dass die Benennung der Europdischen Gemeinschaft umgewandelt wird, und zwar

a) gemdf den Artikeln 112, 113 und 114 in eine Anmeldung fiir eine nationale Marke;

b) in eine Benennung eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des Madrider Protokolls oder des am 14. April 1891 in
Madrid unterzeichneten Madrider Abkommens iiber die internationale Registrierung von Marken in seiner revidierten
und gednderten Fassung (nachstehend das ,,Madrider Abkommen* genannt) ist, sofern die direkte Benennung dieses
Mitgliedstaats auf der Grundlage des Madrider Protokolls oder des Madrider Abkommens zum Zeitpunkt des Antrags
auf Umwandlung moglich war. Die Artikel 112, 113 und 114 finden Anwendung.

(2) Die nationale Markenanmeldung oder die Benennung eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des Madrider
Protokolls oder des Madrider Abkommens ist, die sich aus der Umwandlung der Benennung der Europdischen
Gemeinschaft im Wege einer internationalen Registrierung ergibt, erhdlt in dem betreffenden Mitgliedstaat das Datum
der internationalen Eintragung gemif Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder das Datum der Ausdehnung auf
die Europdische Gemeinschaft geméaB Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls, wenn diese Ausdehnung nach der
internationalen Registrierung erfolgte, oder den Prioritétstag dieser Eintragung sowie gegebenenfalls den nach Artikel
153 beanspruchten Zeitrang einer Marke dieses Staates.

(3) Der Umwandlungsantrag wird verdffentlicht.

Artikel 160

Benutzung einer Marke, die Gegenstand einer

internationalen Registrierung ist
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Fiir die Zwecke der Anwendung der Artikel 15 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2, Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a und
Artikel 57 Absatz 2 tritt zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen
Registrierung mit Benennung der Europédischen Gemeinschaft ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss,
das Datum der Veroffentlichung geméal Artikel 152 Absatz 2 an die Stelle des Datums der Eintragung.
Artikel 161
Umwandlung
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 gelten die fiir Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken anwendbaren Vorschriften
entsprechend fiir Antrige auf Umwandlung einer internationalen Registrierung in eine Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke gemif Artikel 9quinquies des Madrider Protokolls.
(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine internationale Registrierung, in der die Europdische Gemeinschaft benannt ist
und deren Einzelheiten gemi Artikel 152 Absatz 2 verdffentlicht worden sind, so sind die Artikel 37 bis 42 nicht
anwendbar.
TITEL XIV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 162
Gemeinschaftliche Durchfiihrungsvorschriften
(1) Die Einzelheiten der Anwendung dieser Verordnung werden in einer Durchfiihrungsverordnung geregelt.
(2) AuBler den in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Gebithren werden Gebiihren fiir die nachstehend
aufgefiihrten Tatbestéinde nach Maligabe der Durchfiihrungsverordnung erhoben:
a) verspitete Zahlung der Eintragungsgebiihr;
b) Ausstellung einer Ausfertigung der Eintragungsurkunde;
c¢) Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts an einer Gemeinschaftsmarke;
d) Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts an der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke;
e) Loschung der Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts;
f) Anderung einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke;
g) Erteilung eines Auszugs aus dem Register;
h) Einsicht in die Akten;
i) Erteilung von Kopien;
j) Ausstellung von beglaubigten Kopien der Anmeldung;
k) Auskunft aus den Akten;
1) Uberpriifung der Festsetzung zu erstattender Verfahrenskosten.
(3) Die Durchfiihrungsverordnung und die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werden nach dem in Artikel
163 Absatz 2 genannten Verfahren angenommen und gedndert.
Artikel 163
Einsetzung eines Ausschusses und Verfahren fiir die
Annahme der Durchfiihrungsvorschriften
(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss, dem ,,Ausschuss fiir Gebiihren, Durchfiihrungsvorschriften und das
Verfahren der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)*,
unterstiitzt.
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.
Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.
Artikel 164
Vereinbarkeit mit anderen Bestimmungen des

Gemeinschaftsrechts
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Die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 und insbesondere deren Artikel 14 bleibt von der vorliegenden Verordnung
unberiihrt.

Artikel 165

Bestimmungen iiber die Erweiterung der Gemeinschaft

(1) Ab dem Tag des Beitritts Bulgariens, der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens,
Ungarns, Maltas, Polens Ruméniens, Sloweniens und der Slowakei, nachstehend ,,neuer Mitgliedstaat™ oder ,,neue
Mitgliedstaaten” wird eine gemdB dieser Verordnung vor dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder
angemeldete Gemeinschaftsmarke auf das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt, damit sie dieselbe Wirkung
in der gesamten Gemeinschaft hat.

(2) Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die am Tag des Beitritts bereits angemeldet war, darf nicht aufgrund
der in Artikel 7 Absatz 1 aufgefiihrten absoluten Eintragungshindernisse abgelehnt werden, wenn diese Hindernisse
lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind.

(3) Wird eine Gemeinschaftsmarke wahrend der sechs Monate vor dem Tag des Beitritts angemeldet, so kann geméf
Artikel 41 Widerspruch erhoben werden, wenn eine dltere Marke oder ein sonstiges dlteres Recht im Sinne von Artikel
8 in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Beitritt erworben wurde, sofern der Erwerb gutgldubig war und das
Anmeldedatum oder gegebenenfalls das Prioritdtsdatum oder das Datum der Erlangung der dlteren Marke bzw. des
sonstigen &lteren Rechts im neuen Mitgliedstaat vor dem Anmeldedatum oder gegebenenfalls vor dem Priorititsdatum
der angemeldeten Gemeinschaftsmarke liegt.

(4) Eine Gemeinschaftsmarke im Sinne von Absatz 1 kann nicht fiir nichtig erklért werden

a) gemil Artikel 52, wenn die Nichtigkeitsgriinde lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden
sind;

b) gemil Artikel 53 Absétze 1 und 2, wenn das éltere innerstaatliche Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag
des Beitritts eingetragen, angemeldet oder erworben wurde.

(5) Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne von Absatz 1 kann gemaB Artikel 110 und Artikel 111
untersagt werden, wenn die &ltere Marke oder das sonstige dltere Recht in dem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des
Beitritts dieses Staates eingetragen, angemeldet oder gutgldubig erworben wurde oder gegebenenfalls ein
Prioritdtsdatum hat, das vor dem Tag des Beitritts dieses Staates liegt.

Artikel 166

Aufhebung

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 in der durch die in Anhang I angegebenen Rechtsakte gednderten Fassung wird
aufgehoben. Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung
und sind nach Maf3gabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

Artikel 167

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in
Kraft.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die nach den Artikeln 95 und 114 erforderlichen MaBnahmen innerhalb einer Frist von
drei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 40/94. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 26. Februar 2009

Im Namen des Rates

Der Prdsident

LANGER
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VERORDNUNG (EG) Nr. 510/2006 DES RATES vom 20. Miirz 2006
zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel®”®

Artikel 13

Schutz

(1) Eingetragene Namen werden geschiitzt gegen

a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung eines eingetragenen Namens fiir Erzeugnisse, die nicht unter
die Eintragung fallen, soweit diese Erzeugnisse mit den unter diesem Namen eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar
sind oder soweit durch diese Verwendung das Ansehen des geschiitzten Namens ausgenutzt wird;

b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der tatsichliche Ursprung des
Erzeugnisses angegeben ist oder wenn der geschiitzte Name in Ubersetzung oder zusammen mit Ausdriicken wie
HArte,  Typ®, ,,Verfahren®, ,Fasson®, ,,Nachahmung* oder dergleichen verwendet wird,;

c) alle sonstigen falschen oder irrefiihrenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche
Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der duBleren Verpackung, in der Werbung oder
in Unterlagen zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen, sowie die Verwendung von Behéltnissen, die geeignet
sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;

d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, den Verbraucher in Bezug auf den tatsdchlichen Ursprung des
Erzeugnisses irrezufithren. Enthélt ein eingetragener Name den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines
Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels, so gilt die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung fiir das betreffende
Agrarerzeugnis oder Lebensmittel nicht als Verstofl gegen die Buchstaben a oder b.

(2) Geschiitzte Namen diirfen nicht zu Gattungsbezeichnungen werden.

(3) Fiir Namen, deren Eintragung geméal Artikel 5 beantragt wird, kann im Rahmen von Artikel 7 Absatz 5 eine
Ubergangszeit von hochstens fiinf Jahren vorgesehen werden; dies gilt ausschlieBlich fiir den Fall eines Einspruchs,
der fiir zuldssig erklért wurde, weil sich die Eintragung des vorgeschlagenen Namens nachteilig auf das Bestehen eines
ganz oder teilweise gleich lautenden Namens oder auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken wiirde, die zum
Zeitpunkt der in Artikel 6 Absatz 2 genannten Verdffentlichung seit mindestens fiinf Jahren rechtmiBig vermarktet
werden. AuBlerdem kann fiir Unternehmen in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland, in dem das geografische
Gebiet liegt, eine Ubergangszeit festgesetzt werden, sofern diese Unternehmen die betreffenden Erzeugnisse vor dem
Zeitpunkt der Verdffentlichung gemill Artikel 6 Absatz 2 mindestens fiinf Jahre lang rechtmiBig unter stindiger
Verwendung des betreffenden Namens vermarktet haben und darauf im Rahmen eines nationalen
Einspruchsverfahrens geméf Artikel 5 Absatz 5 Unterabsitze 1 und 2 oder des gemeinschaftlichen
Einspruchsverfahrens gemiB Artikel 7 Absatz 2 hingewiesen haben. Die Ubergangszeit nach diesem Absatz und die
Anpassungsfrist gemdll Artikel 5 Absatz 6 diirfen insgesamt hochstens fiinf Jahre betragen. Betrdgt die
Anpassungsfrist gemiB Artikel 5 Absatz 6 mehr als fiinf Jahre, so wird keine Ubergangszeit gewihrt.

(4) Unbeschadet des Artikels 14 kann die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 2 das gemeinsame
Weiterbestehen sowohl eines eingetragenen als auch eines nicht eingetragenen Namens beschlieflen, der einen Ort in
einem Mitgliedstaat oder einem Drittland bezeichnet, wenn dieser Name mit dem eingetragenen Namen identisch ist

und alle folgenden Bedingungen erfiillt sind:

898 ABI-EU L 93/19 v. 31.3.2006.
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a) Der identische nicht eingetragene Name wurde vor dem 24. Juli 1993 seit mindestens 25 Jahren auf der Grundlage
der stidndigen und redlichen Gebriduche verwendet;

b) es ist nachgewiesen, dass mit dieser Verwendung zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt wurde, das Ansehen des
eingetragenen Namens auszunutzen, und dass der Verbraucher in Bezug auf den tatsdchlichen Ursprung des
Erzeugnisses nicht irregefiihrt wurde und dies auch nicht moglich war;

c) auf das Problem des identischen Namens wurde vor der Eintragung des Namens hingewiesen. Der eingetragene
Name und der betreffende identische nicht eingetragene Name diirfen nur fiir einen Zeitraum von hochstens 15 Jahren
gleichzeitig weiter bestehen; danach darf der nicht eingetragene Name nicht mehr verwendet werden. Die Verwendung
der betreffenden nicht eingetragenen geografischen Bezeichnung ist nur zuldssig, wenn das Ursprungsland auf dem
Etikett deutlich sichtbar angegeben ist.

Artikel 14

Beziehungen zwischen Marken, Ursprungsbezeichnungen

und geografischen Angaben

(1) Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe nach Maligabe dieser Verordnung eingetragen, so
wird der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf die einer der in Artikel 13 aufgefiihrten Tatbestdnde zutrifft und die
die gleiche Erzeugnisklasse betrifft, abgelehnt, wenn dieser Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der
Einreichung des Antrags auf Eintragung bei der Kommission eingereicht wird. Marken, die unter Verstol gegen
Unterabsatz 1 eingetragen wurden, werden geldscht.

(2) Unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts darf eine Marke, auf die einer der in Artikel 13 aufgefiihrten Tatbestinde
zutrifft und die vor dem Zeitpunkt des Schutzes der Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im
Ursprungsland oder vor dem 1. Januar 1996 in gutem Glauben im Gebiet der Gemeinschaft angemeldet, eingetragen
oder, sofern dies nach den einschldgigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, durch Verwendung erworben wurde,
ungeachtet der Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe weiter verwendet werden, sofern
fiir die Marke keine Griinde fiir die Ungiiltigerkldrung oder den Verfall gem4B der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken®” oder

der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke’” vorliegen.

899 ABI. L 40 vom 11.2.1989, S. 1.
%0 ABL. L 11 vom 14.1.1994, S. 1.
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