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I.

Verschiedene nationale 

Probleme
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Identitätsbegriff
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Doppelidentität

Artikel 8 Absatz 1a GMV

Artikel 4 Absatz 1a MarkenRL
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Absolut identisch

oder

relativ (partiell) identisch

?
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Arthur/ARTHUR ET FÉLICIE
Urteil des EuGH vom 20.3.2003, C-291/00 

Das Kriterium der Identität zwischen dem Zeichen 

und der Marke ist restriktiv auszulegen. Bereits die 

Definition des Identitätsbegriffes impliziert, dass 

zwei verglichene Elemente in jeder Hinsicht 

übereinstimmen. 

Daraus folgt, dass eine Identität zwischen dem 

Zeichen und der Marke dann besteht, wenn das 

Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle 

Elemente wiedergibt, die die Marke bilden. 
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Arthur/ARTHUR ET FÉLICIE
Urteil des EuGH vom 20.3.2003, C-291/00 

Allerdings ist die Wahrnehmung der Identität

zwischen einem Zeichen und einer Marke allgemein 

aus der Sicht eines durchschnittlich informierten, 

aufmerksamen und verständigen 

Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen. 

Da die Wahrnehmung der Identität nicht das Ergebnis 

einer unmittelbaren Gegenüberstellung aller 

Merkmale der verglichenen Elemente ist, können 

dem Durchschnittsverbraucher unbedeutende 

Unterschiede entgehen.
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Schutzfähigkeit von

geläufigen Namen
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Fehlende 

Unterscheidungskraft?

Artikel 7 Absatz 1b GMV

Artikel 3 Absatz 1b MarkenRL
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Nichols
Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-404/02

Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 

von Marken, die aus einem Personennamenbestehen, sind 

dieselben wie die für andere Kategorien von Marken. 

Es dürfen bei diesen Markenkeine strengeren allgemeinen

Beurteilungskriterien angewandt werden, die zB auf einer 

im Voraus festgesetzten Zahl von Personen mit dem gleichen 

Namen (bei deren Überschreitung der Name als keine 

Unterscheidungskraft besitzend angesehen werden könnte), 

auf der Zahl der Unternehmen, die Waren oder 

Dienstleistungen der gleichen Art wie die in der Anmeldung 

genannten vertreiben, und auf der Häufigkeit der Verwendung 

von Nachnamen in dem betroffenen Gewerbe 

beruhen.



12

Nichols
Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-404/02

Ebenso wie ein Ausdruck der Umgangssprache kann auch ein 

verbreiteter Nachname die Herkunftsfunktion der Marke 

erfüllen und damit Unterscheidungskraft für die betroffenen 

Waren oder Dienstleistungen besitzen, solange er nicht auf ein 

anderes Eintragungshindernis trifft. 

Die Eintragung einer Marke, die aus einem Nachnamen 

besteht, kann nicht verweigert werden, um zu verhindern, 

dass dem ersten Antragsteller ein Vorteil verschafft wird.
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Täuschende Angaben

Artikel 7 Absatz 1g GMV

Artikel 3 Absatz 1g MarkenRL
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ELIZABETH EMANUEL
Urteil vom 30.3.2006, C-259/04

Die Eintragung einer Marke, die aus dem Namen des 

Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke 

versehenen Waren (Hochzeitsbekleidung) besteht, darf nicht 

schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung 

abgelehnt werden, dass sie iSv Artikel 3 Absatz 1g MarkenRL 

das Publikum täusche. Dies gilt insbesondere dann, wenn der 

mit der zuvor in anderer grafischer Form eingetragenen Marke 

verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb 

der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, 

übertragen worden ist. 



15

Beschränkung des 

Rechts aus der Marke

Artikel 9 und 12 GMV

Artikel 5 und 6 MarkenRL



16

Markenmäßige oder 

beschreibende 

Benutzung

§§126 ff. MarkenG
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Arsenal 
Urteil des EuGH vom 12.11.2002, C-206/01

Im vorliegenden Fall werden die Zeichen für Verkäufe an 

Verbraucher und offenkundig nicht nur zu rein 

beschreibenden Zwecken benutzt. Dies ergibt sich aus der 

Aufmachung des Wortes Arsenal auf den betroffenen 

Waren. Dieser Schluss wird durch den Hinweis im 

Verkaufsstand, wonach die betroffenen Waren keine 

offiziellen Waren des Arsenal FCsind, nicht in Frage 

gestellt. Es lässt sich nicht ausschließen, dass einige 

Verbraucher insbesondere dann, wenn ihnen die Waren 

vorgelegt werden, nachdem sie von Herrn Reed verkauft 

worden sind und den Verkaufsstand verlassen haben, in dem 

sich der Hinweis befand, das Zeichen als Angabe des Arsenal 

FC als Herkunftsunternehmen der Waren auffassen könnten. 
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Arsenal 
Urteil des EuGH vom 12.11.2002, C-206/01

Im Ausgangsverfahren ist gerade nicht gewährleistet, dass 

alle durch die Marke gekennzeichneten Waren unter der 

Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder 

geliefert worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich 

gemacht werden kann. Sie werden vielmehr außerhalb der 

Kontrolle desArsenal FC als Markeninhaber geliefert. Da 

feststeht, dass im Ausgangsverfahren die Benutzung des 

betroffenen Zeichens durch den Dritten geeignet ist, die 

Herkunftsgarantie für die Ware zu beeinträchtigen, und dass 

es dem Markeninhaber möglich sein muss, dagegen 

vorzugehen, wird dies nicht dadurch in Frage gestellt, dass 

die Marke im Rahmen dieser Benutzung als Ausdruck der 

Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber 

dem Markeninhaber aufgefasst wird.
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II.

Spezielle deutsche 

Probleme
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1.

émit der 

Warenformmarke
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Geringere Anforderungen 

oder 

erhöhte

?
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Gabelstapler
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01
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Stabtaschenlampen
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01
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Rado-Uhren
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01
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Gabelstapler
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01

Die (konkrete) Unterscheidungskraft einer Marke nach 

Artikel 7 Absatz 1b GMV bestimmt sich im Hinblick auf 

die beanspruchten Waren und Dienstleistungenund 

auf die Anschauungen der beteiligten Verkehrskreise, die 

sich aus den normal informierten, angemessen 

aufmerksamen und verständigen 

Durchschnittsverbrauchern der angesprochenen 

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

Dabei weichen die Kriterien für die Beurteilung der 

Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus 

der Form der Waren bestehen, nicht von denjenigen für 

andere Markenformen ab, so dass insoweit keine 

strengeren Kriterien angelegt werden müssen. 

Jedoch wird es in der Praxis schwierigersein, die 

Unterscheidungskraft einer aus der Warenform 

bestehenden Marke nachzuweisen als die einer Wort-

oder Bildmarke.
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Henkelflasche
Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-218/01



28

Henkelflasche
Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-218/01

Die Grundsätze für die Warenformmarke gelten auch für 

die Form einer Verpackung in Bezug auf Waren, die 

keine ihnen innewohnende Form besitzen und deren 

Vermarktung eine Verpackung verlangt, bei denen die 

gewählte Verpackung also dem Produkt seine Form 

verleiht, z.B. bei Waren, die in körniger, puderförmiger 

oder flüssiger Konsistenz hergestellt werden und bereits 

ihrer Art nach keine eigene Form besitzen. 
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Henkelflasche
Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-218/01

Nur wenn die Marke von der Norm oder 

Branchenüblichkeit erheblich abweicht, es dem 

Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren also 

ermöglicht, die beanspruchten Waren auch ohne 

analysierende und vergleichende Betrachtungsweise

sowie ohne besondere Aufmerksamkeitvon denjenigen 

anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfüllt sie ihre 

wesentliche Herkunftsfunktion und verfügt über 

Unterscheidungskraft.
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TABS
Urteil des EuGH vom 29.4.2004, C-456/01 P ff.

Je mehr sich die angemeldete Form der Form annähert, in der 

die beanspruchte Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung 

tritt , umso eher ist zu erwarten, dass dieser Form die 

Unterscheidungskraft fehlt. Denn nur eine Marke, die erheblich 

von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichtund 

deshalb ihre wesentliche herkunftshinweisende Funktion erfüllt, 

besitzt auch Unterscheidungskraft.
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TORCHES
Urteil des EuGH vom 7.10.2004, C-136/02 P

Wenn eine dreidimensionale Marke in der Form der Ware 

besteht, für die sie angemeldet wird, reicht demnach der bloße 

Umstand, dass diese Form eine ĂVarianteñ der ¿blichen Formen 

dieser Warengattung ist, nicht aus, um zu belegen, dass es der 

genannten Marke nicht an Unterscheidungskraft fehlt. 

Es ist immer zu prüfen, ob diese Marke es dem durchschnittlich 

informierten, aufmerksamen und verständigen 

Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese ï

ohneeine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders 

aufmerksamzu sein ïvon Waren anderer Unternehmen zu 

unterscheiden.
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Develey-Kunststoffflasche
Urteil des EuGH vom 25.10.2007, C-238/06 P

-

Tomatenmark und andere Gewürzzubereitungen
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Gabelstapler
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01

Aber auch das Eintragungshindernis der beschreibenden 

Angabe nach Artikel 7 Absatz 1c GMV ist auf 

dreidimensionale Warenformen anzuwenden, zumal 

diese Vorschrift hinreichend offen ist, um eine Vielzahl 

unterschiedlicher Markenformen, einschließlich 

dreidimensionaler, zu erfassen. 
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Gabelstapler
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01

Artikel 7 Absatz 1c GMV verfolgt das im 

Allgemeininteresseliegende Ziel, dass Zeichen oder 

Angaben, die Eigenschaften der beanspruchten Waren 

oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei 

verwendet werden können, und zwar auch als 

Kollektivmarken oder in Kombinations- oder 

Bildmarken. Sie dürfen also nicht einem einzelnen 

Unternehmen vorbehalten bleiben.
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Folgeentscheidungen
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Gabelstapler II
Beschluss des BGH vom 20.11.2003, I ZB 15/98

Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses der 

fehlenden Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen 

Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger 

sein kann als bei herkömmlichen Markenformen, folgt 

daraus kein erweitwertes Schutzhindernis.

Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft 

genügtdie angemeldete Marke.
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Gabelstapler III
Beschluss des BPatG vom 27.10.2004 

28 W (pat) 63/97

Warenformmarken, die sich in der Darstellung der Ware 

erschöpfen und damit unmittelbar Art und Beschaffenheit 

der Ware verwirklichen, unterliegen im Lichte des 

Allgemeininteresses regelmäßig einem 

Freihaltebedürfnis, wenn die beanspruchte Form 

innerhalb einer auf dem Warengebiet üblichen 

Formenvielfalt liegt und die Möglichkeiten der Variation 

der Produktgestaltung beschränkt sind.



38

Stabtaschenlampen II
Beschluss des BGH vom 20.11.2003, I ZB 18/98

Das BPatG hat zu hohe Anforderungenan die 

Unterscheidungskraft gestellt.
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Taschenlampen II
Beschluss des BPatG vom 24.5.2006

32 W (pat) 91/97

Die Bedeutung des Gemeinschaftsrechts und dessen 

Auslegung durch den EuGH hat Vorrang vor der Bindung 

des BPatG an die einem Zurückverweisungsbeschluss des 

BGH zugrundeliegende Rechtsauffassung, zumal wenn sich 

die Rechtsprechung des EuGH im Nachhinein geändert hat 

oder in einem wesentlichen Punkt präzisiert worden ist.

Die Anmeldung besitzt keine Unterscheidungskraft. Eine 

erhebliche Abweichung der beanspruchten Form von der 

Branchenüblichkeit kann nicht festgestellt werden. 

Außerdem besteht ein Freihaltebedürfnis.
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Rado-Uhren II
Beschluss des BGH vom 20.10.2003, I ZB 46/98

Die Anmeldung weist eine charakteristische Gestaltung 

auf und genügt daher den Anforderungen an die 

Unterscheidungskraft.



41

Rado-Uhren
Beschluss des BPatG vom 26.6.20067

28 W (pat) 117/04

Die Form liegt im Rahmen eines Trends, der dem 

Zeitgeschmack entspricht, und ist daher 

freihaltebedürftig .
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Rado-Uhren III
Beschluss des BGH vom 24.5.2007, I ZB 66/06

Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die 

die äußere Form der Ware wiedergibt, nicht um eine 

Kombination üblicher Gestaltungsmerkmale und 

bestehen auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine 

nahezu unübersehbar große Zahl von 

Gestaltungsmöglichkeitenund eine entsprechende 

Formenvielfalt, spricht dies gegen ein Interesse der 

Allgemeinheit, die als Marke beanspruchte Form

freizuhalten.



43

Käse in Blütenform II
Beschluss des BGH vom 3.4.2008, I ZB 46/05


