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Verschiedene nationale
Probleme



ldentitatsbegriff



Doppelidentitat

Artikel 8 Absatz 1a GMV

Artikel 4 Absatz 1a MarkenRL



Absolut identisch

oder

relativ (partiell) identisch

?



Arthur/ARTHUR ET FELICIE
Urteil des EuGH vom 20.3.2003, €91/00

Das Kriterium detdentitat zwischen dem Zeichen
und der Marke istestriktiv auszulegen Berelits die
Definition des Identitatsbegriffes impliziert, dass
zwel verglichene Elemente in jeder Hinsicht
Ubereinstimmen.

Daraus folgt, dass eine Identitat zwischen dem
Zeichen und der Marke dann besteht, wenn das
Zeichenohne Anderung oder Hinzufligung alle
Elemente wiedergibt die die Marke bilden.



Arthur/ARTHUR ET FELICIE
Urtell des EuGH vom 20.3.2003, €91/00

Allerdings ist diewahrnehmung der Identitat
zwischen einem Zeichen und einer Marke allgemein
aus der Sicht eines durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen.

Da die Wahrnehmung der Identitat nicht das Ergebnis
einer unmittelbaren Gegenuberstellung aller
Merkmale der verglichenen Elemente kginnen

dem Durchschnittsverbraucher unbedeutende
Unterschiede entgehen



Schutzfahigkeit von

gelaufigen Namen



Fehlende
Unterscheidungskraft?

Artikel 7 Absatz 1b GMV

Artikel 3 Absatz 1b MarkenRL
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Nichols
Urteill des EuGH vom 16.9.2004, €104/02

Die Kriterien fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft
von Marken, die aus eineRersonennamerbestehen, sind
dieselben wie die flir andere Kategorien von Marken.

Es durfen bei diesen Markéerine strengeren allgemeinen
Beurteilungskriterien angewandt werden, die zB auf einer

Im Voraus festgesetzten Zahl von Personen mit dem gleichen
Namen (bei deren Uberschreitung der Name als keine
Unterscheidungskraft besitzend angesehen werden konnte),
auf der Zahl der Unternehmen, die Waren oder
Dienstleistungen der gleichen Art wie die in der Anmeldung
genannten vertreiben, und auf der Haufigkeit der Verwendunc
von Nachnamen in dem betroffenen Gewerbe

beruhen
11



Nichols
Urtell des EuUGH vom 16.9.2004, €104/02

Ebenso wie ein Ausdruck der Umgangssprache kann auch el
verbreiteter Nachname di¢erkunftsfunktion der Marke
erflllen und damit Unterscheidungskraft flr die betroffenen
Waren oder Dienstleistungen besitzen, solange er nicht auf e
anderes Eintragungshindernis trifft.

Die Eintragung einer Marke, die aus einem Nachnamen

besteht, kannicht verweigert werden um zu verhindern,
dass dem ersten Antragsteller ein Vorteil verschafft wird.
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Tauschende Angaben

Artikel 7 Absatz 1g GMV

Artikel 3 Absatz 1g MarkenRL
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ELIZABETH EMANUEL
Urtell vom 30.3.2006, C259/04

Die Eintragung einer Marke, die aus dem Namen des
Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke
versehenen Waren (Hochzeitsbekleidung) bestent, darf nicht
schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begrtiindung
abgelehnt werden, dass sie 1Sv Artikel 3 Absatz 1g MarkenRL
das Publikumé&usche Dies gilt insbesondere dann, wenn der
mit der zuvor in anderer grafischer Form eingetragenen Marke
verbundendé&oodwill zusammen mit dem Geschaftsbetrieb

der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht,
Ubertragen worden ist.

14



Beschrankung des
Rechts aus der Marke

Artikel 9 und 12 GMV

Artikel 5 und 6 MarkenRL
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Markenmalldige oder
beschreibende
Benutzung

88126 ff. MarkenG

16



Arsenal
Urteill des EuGH vom 12.11.2002, €06/01

Im vorliegenden Fall werden die Zeichen fur Verkaufe 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 Weteme

offiziellen Waren des Arsenal FCsind, nicht in Frage

gestellt. Es lasst sich nicht ausschliel3en, 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 kénnten.
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Arsenal
Urteill des EuGH vom 12.11.2002, 206/01

Im Ausgangsverfahren ist gerade nicht gewahrleistet, dass
alle durch die Marke gekennzeichneten Waren unter der
Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder
geliefert worden sind, das fur ihre Qualitat verantwortlich
gemacht werden kann. Sie werden vielnalfsernalb der
Kontrolle des Arsenal FC aldarkeninhaber geliefert. Da
feststeht, dass im Ausgangsverfahren die Benutzung des
betroffenen Zeichens durch den Dritten geeignet ist, die
Herkunftsgarantie fur die Ware zu beeintrachtigen, und dass
es dem Markeninhaber mdglich sein muss, dagegen
vorzugehen, wird dies nicht dadurch in Frage gestellt, dass
die Marke im Rahmen dieser Benutzung als Ausdruck der
Unterstiitzung, der Treue oder der Zugehaorigkeit gegeniber
dem Markeninhaber aufgefasst wird. £



Spezielle deutsche
Probleme



1.

V4

e mil t der

Warenformmarke

20



Geringere Anforderungen
oder

erhohte

?






Stabtaschenlampen
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, €53-55/01

23






Gabelstapler
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, €563-55/01

Die (konkrete) Unterscheidungskraft einer Marke nach
Artikel 7 Absatz 1b GMV bestimmt sich im Hinblick auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungemnind

auf die Anschauungen der betelligten Verkehrskreise, die
sich aus denormal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchern der angesprochenen
Kundenkreise zusammensetzen.
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Gabelstapler
Urtell des EuGH vom 8.4.2003, €563-55/01

Dabel weichen die Kriterien fir die Beurteilung der
Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus
der Form der Waren bestehen, nicht von denjenigen flr
andere Markenformen ab, so dass insokaite

strengeren Kriterien angelegt werden mussen.

Jedoch wird es der Praxis schwierigersein, die
Unterscheidungskraft einer aus der Warenform
bestehenden Marke nachzuweisen als die einerWort
oder Bildmarke.
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Henkelflasche
Urteill des EuGH vom 12.2.2004, €218/01

Die Grundsatze fur die Warenformmarke gelten auch far
die Form einer Verpackungin Bezug auf Waren, die
keine ihnen innewohnende Form besitzen und deren
Vermarktung eine Verpackung verlangt, bei denen die
gewahlte Verpackung alstem Produkt seine Form
verleiht, z.B. bel Waren, die in kérniger, puderformiger
oder fllssiger Konsistenz hergestellt werden und bereits
Ihrer Art nach keine eigene Form besitzen.
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Henkelflasche
Urteill des EuGH vom 12.2.2004, €218/01

Nur wenn die Marke von dé&torm oder
BranchenuUblichkeit erneblich abweicht es dem
Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren also
ermaoglicht, die beanspruchten Waren aakhe
analysierende und vergleichende Betrachtungsweise
sowieohne besondere Aufmerksamkeivon denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfillt sie ihre
wesentliche Herkunftsfunktion und verfligt Gber
Unterscheidungskratft.
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TABS
Urteill des EUGH vom 29.4.2004, €156/01 P ff.

Je mehr sich die angemeldete Form der Form annahert, in der
die beanspruchte Waaen wahrscheinlichsten in Erscheinung
tritt , umso eher Ist zu erwarten, dass dieser Form die
Unterscheidungskraft fehlt. Denn nur eine Marke ,alieeblich

von der Norm oder der Branchenublichkeit abweichtund
deshalb ihre wesentliche herkunftshinweisende Funktion erfillt
besitzt auch Unterscheidungskratft.
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TORCHES
Urtell des EuGH vom 7.10.2004, €136/02 P

Wenn eine dreidimensionale Marke in der Form der Ware
bestent, fir die sie angemeldet wird, reicht demnach der blof3e
Umst and, dass Vatianee® ed &mor gmb leil @
dieser Warengattung ist, nicht aus, um zu belegen, dass es del
genannten Marke nicht an Unterscheidungskratft fehit.

Es ist immer zu prifen, ob diese Marke es dem durchschnittlict
Informierten, aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese
ohneeinePriufung vorzunehmen undhne besonders
aufmerksamzu seini von Waren anderer Unternehmen zu
unterscheiden. 31



DeveleyKunststoffflasche
Urteil des EuGH vom 25.10.2007, €38/06 P

Tomatenmark und andere Gewirzzubereitungen
32



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

Aber auch das Eintragungshindernis der beschreibenden
Angabe naclArtikel 7 Absatz 1¢c GMV ist auf
dreidimensionale Warenformen anzuwendenzumal

diese Vorschrift hinreichend offen ist, um eine Vielzahl
unterschiedlicher Markenformen, einschlief3lich
dreidimensionaler, zu erfassen.
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Gabelstapler
Urteil des EuGH vom 8.4.2003, €53-55/01

Artikel 7 Absatz 1¢c GMV verfolgt das im
Allgemeininteressdiegende Ziel, dass Zeichen oder
Angaben, die Eigenschaften der beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen beschreibeon allen frei
verwendet werden konnenund zwar auch als
Kollektivmarken oder in Kombination®der

Bildmarken. Sie durfen also nicht einem einzelnen
Unternehmen vorbehalten bleiben.
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Folgeentscheidungen



Gabelstapler Il
Beschluss des BGH vom 20.11.2003, | 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 herkdbmmlichen Markenformen, folgt
darauskein erweitwertes Schutzhindernis

Den Anforderungen an dignterscheidungskraft
genugtdie angemeldete Marke.
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Gabelstapler Il

Beschluss des BPatG vom 27.10.2004
28 W (pat) 63/97

Warenformmarken, die sich in der Darstellung der Ware
erschopfen und damit unmittelbar Art und Beschaffenheit
der Ware verwirklichen, unterliegem Lichte des
Allgemeininteresses regelmaliig einem
Freihaltebedurfnis, wenn die beanspruchte Form
Innerhalb einer auf dem Warengebiet tblichen
Formenvielfalt liegt und die Mdglichkeiten der Variation
der Produktgestaltung beschrankt sind.
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Stabtaschenlampen II
Beschluss des BGH vom 20.11.2003, | ZB 18/98

Das BPatG hatu hohe Anforderungenan die
Unterscheidungskraft gestelit.
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Taschenlampen I

Beschluss des BPatG vom 24.5.2006
32 W (pat) 91/97

Die Bedeutung deGemeinschaftsrechs und dessen
Auslegung durch den EuGH Rabrrang vor der Bindung

des BPatG an die einem Zuruckverweisungsbeschluss des
BGH zugrundeliegende Rechtsauffassung, zumal wenn sich
die Rechtsprechung des EuGH im Nachhinein geandert hat
oder in einem wesentlichen Pummkézisiert worden ist.

Die Anmeldung besitateine Unterscheidungskraft Eine
erhebliche Abweichung der beanspruchten Form von der
Branchenublichkeit kann nicht festgestellt werden.
Aul3erdem besteht ekreihaltebedurfnis.
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Rado-Uhren I
Beschluss des BGH vom 20.10.2003, | ZB 46/98

Die Anmeldung weist eine charakteristische Gestaltung
auf und genugt daher den Anforderungen an die
Unterscheidungskraft.
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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
freihaltebedurftig .
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Rado-Uhren I
Beschluss des BGH vom 24.5.2007, | ZB 66/06

Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die
die aul3ere Form der Ware wiedergibt, nicht um eine
Kombination dblicher Gestaltungsmerkmale und
bestehen auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine
nahezu untbersehbar grol3e Zahl von
Gestaltungsmoglichkeitenund eine entsprechende
Formenvielfalt, spricht diegjegen ein Interesse der
Allgemeinheit, die als Marke beanspruchte Form
freizuhalten.
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Kase In Blutenform Il
Beschluss des BGH vom 3.4.2008, | ZB 46/05
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