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1 Allgemeine Bemerkungen

Der Gegenstand einer Marke wird definiert durch die Wiedergabe der Marke (Artikel 3
Absatz 2 UMDV). Spezielle Arten von Marken — namlich ,Wortmarken®, ,Bildmarken®,
.JFormmarken®, ,Positionsmarken®, ,Mustermarken®, ,Farbmarken®, ,H6rmarken®,
.Bewegungsmarken®, ,multimediale Marken“ und ,Hologrammmarken“ — sind nun
gesetzlich definiert (Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben a bis j UMDV). Marken, die nicht
unter diese speziellen Marken fallen, kdnnen jedoch auch als UM-Anmeldungen
(Artikel 3 Absatz 4 UMDV) eingereicht werden. Die Formerfordernisse zu den
verschiedenen Arten von Marken sind den Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 2,
Formerfordernisse, Kapitel 10 zu entnehmen.

Nach standiger Rechtsprechung meint die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne
des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, dass das Zeichen dazu dient, die Ware
bzw. die Dienstleistung, fur die die Eintragung beantragt wird, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware bzw.
Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile
vom 29/04/2004, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Tabs [3D],
EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, 8§ 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, 8§ 33). Nach
ebenfalls standiger Rechtsprechung kann die Unterscheidungskraft einer Marke zum
einen nur im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie angemeldet
worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die
mafgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 und die dort angefihrte
Rechtsprechung).

Nach der Rechtsprechung der europaischen Gerichte fehlt einer Wortmarke, die
Merkmale von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe c UMV  beschreibt, damit zwangslaufig fur diese Waren und
Dienstleistungen die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b UMV (Urteil vom 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171,
§ 39).

In vergleichbarer Weise ware ein bestimmter Begriff — wenn er auch mdglicherweise
nicht klar beschreibend in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen ist,
so dass eine Beanstandung gemdaf3 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV nicht
anwendbar wéare — gemal Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV trotzdem aus dem
Grund zu beanstanden, dass er von den mafgeblichen Verkehrskreisen bloR als
Informationen Uber die Art der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelnd und nicht ihre
Herkunft angebend wahrgenommen wiirde. Dies war der Fall beim Begriff ,medi“, der
bloR als Information fir die malRgeblichen Verkehrskreise tiber den medizinischen oder
therapeutischen Zweck der Waren oder ihres allgemeinen Bezugs zum medizinischen
Sektor angesehen wurde (Urteil vom 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369,
§ 22).

Eine Beanstandung gemald Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wiirde auch in
denjenigen Fallen Anwendung finden, in denen die verwendete lexikalische Struktur als
in der Werbesprache und im fraglichen Handelskontext Ublich ist, selbst wenn sie aus
grammatischer Sicht nicht korrekt ist. Dies war bei der Kombination ,ECO PRO* der
Fall, in der das anpreisende Element PRO hinter das beschreibende Element ECO
gesetzt wird und das von den malgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis
wahrgenommen werden wirde, dass die bezeichneten Waren fir ,Fachkundige in
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Okologie“ bestimmt oder ,8kologisch hilfreich” sind (Urteil vom 25/04/2013, T-145/12,
Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

2 Wortbestandteile

Worter sind nicht unterscheidungskraftig oder kénnen zusammengesetzten Zeichen
keine Unterscheidungskraft verleihen, wenn sie so haufig benutzt werden, dass sie
jede Fahigkeit verloren haben, Waren und Dienstleistungen unterscheidbar zu machen.
Die folgenden Begriffe sind gemaf dieser Bestimmung ungeeignet, wenn sie alleine
oder mit anderen nicht eintragungsfahigen Elementen benutzt werden.

Begriffe, die blo3 eine besondere positive oder anziehende Beschaffenheit oder
Funktion der Waren und Dienstleistungen bezeichnen, sollten abgelehnt werden,
wenn sie entweder alleine oder in Kombination mit beschreibenden Begriffen
angemeldet werden:

. ECO als Bezeichnung fir ,6kologisch® (Urteil vom 24/04/2012, T-328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197, §25; 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor,
EU:T:2013:14, § 21);

. FLEX und FLEXI als Bezugnahme auf ,flexibel* (Urteil vom 13/06/2014,
T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 20-21);

. GREEN als ,umweltfreundlich® (Urteil vom 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
EU:T:2015:123, § 24);

. MEDI als Bezugnahme auf ,medizinisch* (Urteil vom 12/07/2012, T-470/09, Medi,
EU:T:2012:369);

o MULTI als Bezugnahme auf ,viel, viele, mehr als einer® (Entscheidung vom
17/11/2005, R 904/2004-2, MULT]I);

. MINI als Bezeichnung fur ,sehr klein“ oder ,winzig“ (Entscheidung vom
17/12/1999, R 62/1999-2, MINIRISC)

. MEGA als Bezeichnung fur ,gro®* (Urteil vom 28/04/2015, T-137/13, Megarail,
EU:T:2015:232, § 38);

o Premium/PREMIUM als Bezugnahme auf ,beste Qualitat® (Urteil vom
22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, 8§ 46-49, 56, 58;
17/01/2013, verbundene Rechtssachen T-582/11 und T-583/11, Premium
XL/ Premium L, EU:T:2013:24, § 26);

. PLUS als Bezeichnung fur ,zusatzlich, extra, von Uberragender Qualitat,
hervorragend in seiner Kategorie®. (Entscheidung vom  15/12/1999,
R 329/1999-1, PLATINUM PLUS);

o SUPER, um die positiven Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen
hervorzuheben  (Urteile vom  19/05/2010, T-464/08, Superleggera,
EU:T:2010:212, §23-30; 20/11/2002, T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro,
EU:T:2002:279, § 26);
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. ULTRA' als Bezeichnung fiir ,extrem“ (Entscheidung von 09/12/2002,
R 333/2002-1, ULTRAFLEX);

o UNIVERSAL als Bezugnahme auf Waren, die fur den allgemeinen oder
universellen Gebrauch geeignet sind (Urteil vom 02/05/2012, T-435/11,
UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

Top-Level-Domain-Endungen wie etwa ,.com“ geben lediglich den Ort an, an dem
Informationen im Internet zu finden sind, und kénnen daher eine beschreibende oder
sonst wie zu beanstandende Marke nicht eintragungsféahig machen. Daher ist
www.books.com fir Druckereierzeugnisse so zu beanstanden wie der Begriff ,Buch®
alleine. Dies wurde vom Gericht in seinem Urteil vom 21/11/2012, T-338/11,
Photos/com, EU:T:2012:614, § 22, bestatigt, in dem erklart wurde, dass der Bestandteil
»-com* ein technisches und gattungsspezifisches Element ist, dessen Benutzung in der
normalen Struktur der Adresse einer gewerblichen Website erforderlich ist. Weiterhin
kann dieses Element auch angeben, dass die von der angemeldeten Marke
abgedeckten Waren und Dienstleistungen online bestellt oder eingesehen werden
kénnen oder mit dem Internet zu tun haben. Dementsprechend ist das fragliche
Element auch als frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen anzusehen.

Abkiurzungen der Rechtsform einer Gesellschaft wie etwa Ltd. und GmbH usw.
koénnen nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen.

Namen einzelner Personen sind unterscheidungskraftig, und zwar unabhéngig von der
Haufigkeit, mit der dieser Name vorkommt, und selbst im Fall der gangigsten
Familiennamen (wie Schmidt oder Garcia, Urteil vom 16/09/2004, C-404/02, Nichols,
EU:C:2004:538, 8§26, 30) und bei Namen von Prominenten (einschlief3lich
Staatsoberhauptern). Jedoch wird eine Beanstandung erhoben, wenn der Name in
Bezug auf die Waren und Dienstleistungen auch als nicht unterscheidungskraftiger
Begriff wahrgenommen werden kann (z. B. ,Backer” fir Backwaren).

3 Buchtitel

Marken, die ausschlie3lich aus dem Titel einer berihmten Geschichte oder eines
Buches bestehen, sind u. U. nicht unterscheidungskraftig gemaf Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b UMV in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die diese Geschichte als
Thema haben. Grund hierfir ist, dass bestimmte Geschichten (oder ihre Titel) seit so
langer Zeit etabliert und so bekannt geworden sind, dass sie ihren Weg ,in den
Sprachgebrauch" gefunden haben und keiner anderen Bedeutung mehr als der einer
bestimmten Geschichte zugeschrieben werden kénnen.

So kdnnen beispielsweise ,Peter Pan®, ,Cinderella“ und ,Die llias“ ohne Weiteres
unterscheidungskraftige Marken fur Farbe, Bekleidungsstiicke oder Stifte sein. Sie
konnen jedoch keine unterscheidungskraftige Rolle in Bezug auf z. B. Blcher oder
Filme spielen, da die Verbraucher einfach denken werden, dass sich diese Waren auf
die Geschichte von Peter Pan oder Cinderella beziehen, da dies die einzige Bedeutung
der betreffenden Begriffe ist.

* Geandert am 23/06/2010.
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In solchen Fallen sollten Beanstandungen nur erhoben werden, wenn der fragliche
Titel berihmt genug ist, um wirklich dem betreffenden Verbraucher gut bekannt zu
sein, und wenn die Marke im Kontext der Waren/Dienstleistungen primar als beriihmter
Titel fur eine Geschichte oder eines Buches wahrgenommen werden kann. Dass ein
Mangel an Unterscheidungskraft in dieser Hinsicht festgestellt wird, ist dann
wahrscheinlicher, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine groRe Zahl
vertffentlichter Versionen der Geschichte erschienen ist bzw. wenn es zahlreiche
Fernseh-, Theater- und Filmadaptationen davon gibt, die ein breites Publikum
erreichen, insbesondere dann, wenn ein Werk nach Ablauf des Urheberrechtsschutzes
gemeinfrei geworden ist. In Féllen, in denen der Urheberrechtsschutz noch besteht,
wird das Amt von gutem Glauben ausgehen und die Marke eintragen (die zu einem
spateren Zeitpunkt Gegenstand eines Lodschungsantrages werden kann, wenn der
Anmelder nicht zur Anmeldung der Unionsmarke berechtigt war).

Je nach Art der fraglichen Marke kann eine Beanstandung in Bezug auf
Druckereierzeugnisse, Filme, Aufzeichnungen, Theatersticke und Shows (nicht
erschépfende Aufzahlung) erhoben werden.

4 Farbmarken

Dieser Abschnitt befasst sich mit einzelnen Farben oder Kombinationen von Farben als
solchen (,Farbmarken® im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe f UMDV).

Wenn Farben oder Kombinationen von Farben als solche angemeldet werden, besteht
der entsprechende Prifungsstandard in der Frage, ob sie unterscheidungskraftig sind,
wenn sie auf Waren oder deren Aufmachung angewendet oder im Kontext der
Erbringung von Dienstleistungen benutzt werden. Wenn eine Marke in einer dieser
Situationen nicht unterscheidungskraftig ist, so ist dies ein ausreichender Grund fur
ihre Ablehnung. Bei Farbkombinationen sollte die Prifung der Unterscheidungskraft
auf der Annahme basieren, dass die Farbkombination in der Art und Weise, wie sie
eingereicht wird, auf den Waren oder ihrer Aufmachung oder in Anzeigen oder
Werbematerialien fir die Dienstleistungen erscheinen.

4.1 Einzelfarben

Was die Eintragung von Farben als solchen als Marke angeht, so hat die geringe Zahl
der tatsdchlich verfugbaren Farben zur Folge, dass mit wenigen Eintragungen als
Marken fir bestimmte Dienstleistungen oder Waren der ganze Bestand an verfigbaren
Farben erschopft werden kdnnte. Ein derart weites Monopol wéare mit dem System
eines unverfalschten Wettbewerbs unvereinbar, insbesondere weil es einem einzelnen
Wirtschaftsteilnehmer einen unzulassigen Wettbewerbsvorteil verschaffen kdnnte. Es
ware auch fur die wirtschaftliche Entwicklung und den Unternehmergeist nicht
forderlich, wenn bereits etablierte Wirtschaftsteilnehmer alle tatsachlich verfugbaren
Farben zum Nachteil neuer Wirtschaftsteilnehmer fir sich eintragen lassen kdnnten
(Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

Wie der Gerichtshof bestétigt hat, sind Verbraucher nicht gewohnt, Annahmen zur
Herkunft von Waren auf der Basis ihrer Farbe oder der Farbe ihrer Aufmachung
anzustellen, wenn jedwedes grafische oder Wortelement fehlt, da eine Farbe an sich in
der aktuellen Handelspraxis in der Regel nicht als ldentifikationsmittel benutzt wird
(Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Eine Farbe ist
normalerweise nicht immanent in der Lage, die Waren eines bestimmten
Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Randnr. 65). Aul3er
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unter ganz besonderen Umstanden sind einzelne Farben daher nicht fur Waren und
Dienstleistungen unterscheidungskrattig.

Derartige ganz besondere Umstande setzen voraus, dass der Anmelder darlegt, dass
die Marke absolut ungewoéhnlich oder Uberraschend in Bezug auf diese spezifischen
Waren ist. Diese Falle sind aulRerst selten, z. B. im Fall von schwarzer Farbe fiir Milch.
Fur eine Ablehnung ist es nicht erforderlich, dass einer der in Abschnitt 4.2 weiter
unten aufgefuhrten Faktoren vorhanden ist, doch wenn dies der Fall ist, sollte dies als
weitere Begrundung fur die Ablehnung genutzt werden. Wenn sich eine einzelne Farbe
als allgemein gebrauchlich in dem/den betreffenden Bereich/en bzw. als einem
dekorativen oder funktionellen Zweck dienend erweist, muss die Farbe abgelehnt
werden. Laut Feststellung des Gerichts ist das offentliche Interesse ein Hindernis fir
die Monopolisierung einer einzelnen Farbe, und zwar unabhangig von der Frage, ob
das betreffende Interessengebiet zu einem sehr spezifischen Marktsegment zé&hlt
(Urteil vom 13/09/2010, T-97/08, Farbe [oranger Farbton] Il, EU:T:2010:396, § 44-47).

4.2 Farbkombinationen

Im Fall einer Farbkombination kann eine Ablehnung nur auf spezifische Fakten oder
Argumente gestitzt werden, und wenn derartige spezifische Ablehnungsargumente
nicht festgestellt werden, ist die Marke zu akzeptieren. Wenn eine der beiden Farben
entweder die gewohnliche Farbe fur das Produkt oder die nattrliche Farbe des
Produkts ist, also eine Farbe zur Ublichen oder natirlichen Farbe des Produkts
hinzugefiigt wird, gilt eine Beanstandung in gleicher Weise so, als gabe es nur eine
einzige Farbe. Beispiel: Die Ubliche Farbe fir den Griff von Gartengeraten ist grau, und
die natirliche Farbe von Waschmitteltabletten ist weil3. Deshalb handelt es sich bei
einer weiRen Waschmitteltablette, die eine weitere rote Schicht aufweist, tatsachlich
um den Fall einer Hinzufiigung einer Farbe, Uber den entschieden werden muss.

Es gibt jedoch Falle, in denen eine Kombination zweier Farben dennoch
zurlickgewiesen werden sollte; im Einzelnen:

o Vielfach handelt es sich bei einer Farbe lediglich um ein dekoratives Element der
Waren oder um die Erfullung von Kundenwiinschen (typische Beispiele: die
Farben von Autos oder T-Shirts), unabhangig von der Anzahl der betroffenen
Farben.

o Eine Farbe kann die Art der Ware selbst sein (z. B. bei Ténungen).

. Eine Farbe kann technisch funktionell sein (z. B. die Farbe Rot fir Feuerléscher,
die Benutzung verschiedener Farben fur Stromkabel).

o Eine Farbe kann auch ublich sein (z. B. erneut Rot fir Feuerléscher, Gelb fur
Postdienstleistungen in vielen Landern).

. Eine Farbe kann bestimmte Warenmerkmale anzeigen, etwa eine
Geschmacksrichtung (Gelb far Zitronengeschmack, Rosa far
Erdbeergeschmack).

o Eine Farbkombination sollte auch dann abgelehnt werden, wenn nachgewiesen
werden kann, dass die Farbkombination auf dem Markt bereits vorkommt,
insbesondere, wenn sie von verschiedenen Mitbewerbern verwendet wird
(Beispiel: Das Amt wies nach, dass die Farbkombination Rot und Gelb von
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verschiedenen Unternehmen fir GetrAnkedosen [Bier und nichtalkoholische
Getranke] verwendet wird).

In allen diesen Fallen sollte die Marke beanstandet werden, was jedoch eine genaue
Analyse der betroffenen Waren und Dienstleistungen wie auch der Marktsituation
voraussetzt.

Die Kiriterien zur Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken, die
Dienstleistungen bezeichnen, sollten nicht anders sein als jene, die fur solche gelten,
die Waren bezeichnen (wie vom Gericht in seinem Urteil vom 12/11/2010, T-404/09,
Grau/Rot, EU:T:2010:466, in Erinnerung gerufen wurde). In diesem Fall wurde die
angemeldete Farbkombination nicht so gesehen, dass sie sich fiir den betreffenden
Verbraucher in wahrnehmbarer Weise von den Farben unterscheidet, die
ublicherweise fur die betreffenden Dienstleistungen benutzt werden. Das Gericht kam
zu dem Schluss, dass die angemeldete Farbkombination sehr nahe bei der
Kombination ,Weill/Rot* lag, die bei Bahnschranken und Verkehrszeichen im
Zusammenhang mit Zugverkehr benutzt wird, und dass das Zeichen als Ganzes von
den malfgeblichen Verkehrskreisen als funktionelles oder dekoratives Element und
nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen erkannt wirde.

Je hoher die Zahl der Farben ist, desto weniger wahrscheinlicher ist die
Unterscheidungskraft, was mit der Schwierigkeit zusammenhéangt, eine groRe Zahl
unterschiedlicher Farben und ihre Reihenfolge im Gedachtnis zu behalten.

Farbnamen  siehe  Richtlinien,  Teil B, Prifung,  Abschnitt 4,  Absolute
Eintragungshindernisse, Kapitel 4, Beschreibende Marken (Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe c UMV).

5 Einzelbuchstaben?

5.1 Allgemeine Uberlegungen

In seinem Urteil vom 09/09/2010, C-265/09 P, a, EU:C:2010:508, hat der Gerichtshof
entschieden, dass es im Fall von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, die als
Standardzeichen ohne grafische Modifikationen dargestellt werden, notwendig ist zu
beurteilen, ob das fragliche Zeichen in der Lage ist, die verschiedenen Waren und
Dienstleistungen im Kontext einer Priufung auf der Basis von Fakten zu
unterscheiden, wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen im
Mittelpunkt stehen sollten (Randnr. 39).

Das Gericht erinnerte daran, dass Buchstaben gemafl Artikel 4 UMV zu den
Kategorien von Zeichen zadhlen, die Unionsmarken darstellen kdnnen, soweit sie
geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (Randnr.28), und betonte, dass die
Eintragung eines Zeichens als Marke nicht von der Feststellung eines bestimmten
Niveaus der sprachlichen oder kinstlerischen Kreativitdt oder Einbildungskraft des
Anmelders abhangt.

2 Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhdltnis zu Artikel 7 Absatz 1

Buchstabe b UMV. Einzelbuchstaben im Verhaltnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV werden in den
Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 4, Beschreibende
Marken (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV), Abschnitt 2.8 behandelt.
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Obwohl das Gericht anerkennt, dass es legitim ist, dass sich die Feststellung der
Unterscheidungskraft fir eine Marke, die aus einem einzelnen Buchstaben besteht,
oder fur Marken aufgrund ihrer Art selbst als schwieriger erweisen kann als fir andere
Wortmarken (Randnr. 39), stellte das Gericht eindeutig fest, dass diese Umstande
nicht die Festlegung spezifischer Kriterien rechtfertigt, die die Anwendung des
Kriteriums der Unterscheidungskraft erganzen oder von ihm abweichen, wie dies in der
Rechtsprechung ausgelegt wird (Randnrn. 33-39).

Was die Beweislast betrifft, so erklarte das Gericht, dass das Amt bei der Prifung
absoluter Eintragungshindernisse gemald Artikel 95 Absatz 1 UMV verpflichtet ist, von
Amts wegen die einschlagigen Sachverhalte zu prifen, die zur Erhebung einer
Beanstandung gemald Artikel 7 Absatz 1 UMV fiuhren koénnten, und dass diese
Anforderung weder relativiert noch zum Nachteil des Anmelders umgekehrt werden
kann (Randnrn. 55-58). Daher ist es Aufgabe des Amtes, mit Begriindungen zu
erlautern, warum eine Marke, die aus einem einzelnen in Standardzeichen
dargestellten Buchstaben besteht, frei von jeder Unterscheidungskraft ist.

Daher ist es notwendig, eine grindliche Prifung auf der Basis der besonderen
tatsachlichen Umstédnde des Falls durchzufiihren, um zu beurteilen, ob ein
bestimmter aus einem Standardzeichen bestehender Einzelbuchstabe als Marke in
Bezug auf die betreffenden Waren/Dienstleistungen fungieren kann. Diese
Notwendigkeit einer faktenbasierten Beurteilung impliziert, dass es nicht mdglich ist,
sich auf Annahmen zu verlassen (wie etwa der, dass die Verbraucher in der Regel
nicht daran gewdhnt sind, Einzelbuchstaben als Marken zu sehen).

Infolgedessen sollten bei der Priifung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen,
generische, nicht untermauerte Argumente, z. B. solche, die sich auf die Verfugbarkeit
von Zeichen beziehen, angesichts der begrenzten Zahl von Buchstaben vermieden
werden. Das Amt ist verpflichtet, ausgehend von einer faktenbasierten Beurteilung
festzustellen, warum die angemeldete Marke zu beanstanden ware.

Daraus ergibt sich klar, dass die Prifung von Marken, die aus Einzelbuchstaben
bestehen, grundlich und stringent sein sollte und dass jeder Fall einer sorgfaltigen
Prufung bedarf, ob ein bestimmter Buchstabe immanent als unterscheidungskréaftig in
Bezug auf die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen angesehen werden kann.

5.2 Beispiele

Beispielsweise ist es in technischen Bereichen wie denjenigen, die Rechner,
Maschinen, Motoren und Werkzeuge betreffen, wahrscheinlicher, dass einzelne
Buchstaben als technische, Modell- oder Katalogreferenzen, statt als Herkunftshinweis
wahrgenommen werden; die Tatsache, dass dies der Fall ist, sollte jedoch aus einer
faktenbasierten Beurteilung abgeleitet werden.

Je nach Ergebnis der vorhergehenden Prufung kdnnte eine Marke, die aus einem als
Standardzeichen dargestellten Einzelbuchstaben besteht, gemaR Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b UMV aus dem Grund zu beanstanden sein, dass ihr die immanente
Unterscheidungskraft fur die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen oder Teilen
von diesen fehlt.

Dies ware beispielsweise der Fall bei einer Marke, die aus dem Einzelbuchstaben ,C*

fur ,Fruchtsafte besteht, da dieser Buchstabe allgemein benutzt wird, um auf Vitamin
C hinzuweisen. Die mal3geblichen Verkehrskreise wirden den Buchstaben nicht als
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ein Zeichen wahrnehmen, welches auf den betrieblichen Ursprung dieser Waren
hinweisen wirde.

Ein weiteres Beispiel fur fehlende Unterscheidungskraft wéare eine aus
Einzelbuchstaben bestehende Marke, die in Bezug auf die Art von Spielzeugwirfeln
angemeldet wird, die haufig verwendet wird, um Kindern beizubringen, wie Warter
gebildet werden. In diesem Beispiel werden die einzelnen Buchstaben nicht als
Zeichen verwendet, durch die auf die betriebliche Herkunft der betroffenen Waren
hingewiesen wurde.

Obwohl es in diesem Fall keine direkte beschreibende Beziehung zwischen den
Buchstaben und den Waren gibt, wirde einer aus einem Einzelbuchstaben
bestehenden Marke die Unterscheidungskraft fehlen, da die Verbraucher — wenn es
um Spielzeugwiurfel geht — eher daran gewohnt sind, einzelne Buchstaben eher so
sehen, dass sie entweder funktionelle oder praktische Konnotationen besitzen, aber
nicht als Angabe zur betrieblichen Herkuntft.

Wenn jedoch nicht festgestellt werden kann, dass ein bestimmter einzelner Buchstabe
frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren bzw.
Dienstleistungen ist, dann sollte er akzeptiert werden, selbst wenn er in
Standardzeichen oder in einer recht elementaren Weise dargestellt ist.

So wurde beispielsweise der Buchstabe . ‘ in Bezug auf Transport; Verpackung
und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen der Klasse 39 und
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten der Klasse 43
akzeptiert (Entscheidung vom 30/09/2010, R 1008/2010-2, W [Bildmarke], § 12-21).

Weitere Beispiele siehe Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt4, Absolute
Eintragungshindernisse, Kapitel 4, Beschreibende Marken (Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe c UMV).

6 Slogans - Beurteilung der Unterscheidungskraft

Der Gerichtshof hat entschieden, dass es unzweckmalRig ist, strengere Kriterien an
Slogans anzulegen als die, die fir andere Arten von Zeichen gelten, um ihre
Unterscheidungskraft zu beurteilen (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen
das Besondere einfach, EU:C:2012:460 und die dort angefuihrte Rechtsprechung).

Werbeslogans sind geman Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV zu beanstanden, wenn
sie von den mafl3geblichen Verkehrskreisen als Werbeformeln wahrgenommen werden.
Sie gelten jedoch als unterscheidungskraftig, wenn sie abgesehen von ihrer
Werbefunktion von der Offentlichkeit als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden.

Der Gerichtshof hat folgende Kriterien vorgegeben, die bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft eines Slogans angewendet werden sollten (Urteile vom
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011,
T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).

Ein Werbeslogan ist wahrscheinlich immer dann unterscheidungskréftig, wenn in ihm
mehr als eine bloRe Werbebotschaft gesehen wird, die die Qualitaten der Waren oder
Dienstleistungen anpreist, da er:
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o ein Wortspiel verkdrpert und/oder

o Elemente konzeptioneller Faszination oder Uberraschung einflieRen lasst, so
dass er als fantasievoll, Uberraschend oder unerwartet wahrgenommen werden
kann, und/oder

o Uber eine gewisse besondere Originalitdt oder Wirkung verfiigt und/oder

o in den Kopfen der mal3geblichen Verkehrskreise einen kognitiven Prozess
ausldst oder einen Deutungsaufwand erfordert.

AuBBer den vorstehenden Kriterien kdnnen folgende Merkmale eines Slogans zur
Feststellung der Unterscheidungskraft beitragen:

o ungewohnliche syntaktische Strukturen
. Verwendung linguistischer und stilistischer Mittel wie Alliteration, Metaphorik,
Reim, Paradoxon usw.

Doch die Benutzung unorthodoxer grammatischer Formen muss sorgfaltig beurteilt
werden, da Werbeslogans haufig in vereinfachter Form geschrieben werden, um sie
knapper und eingéngiger zu machen (unter anderem Urteil vom 24/01/2008, T-88/06,
Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Das bedeutet, dass das Fehlen grammatischer
Elemente wie etwa von bestimmten Artikeln oder Pronomina (DER, ES usw.),
Konjunktionen (ODER, UND usw.) oder Prapositionen (VON, FUR usw.)
maoglicherweise nicht immer ausreicht, um den Slogan unterscheidungskraftig zu
machen. Bei ,Safety 1st“ erkannte das Gericht, dass die Benutzung von ,1st* an Stelle
von ,FIRST* nicht unorthodox genug war, um der Marke Unterscheidungskraft zu
verleihen.

Ein Slogan, dessen Bedeutung vage oder unergriindlich ist oder dessen Deutung eine
erhebliche geistige Anstrengung seitens der betreffenden Verbraucher erfordert, wird
wahrscheinlich auch unterscheidungskraftig sein, da die Verbraucher nicht in der Lage
waren, eine klare und direkte Verbindung zu den Waren und Dienstleistungen
herzustellen, fir die die Marke geschitzt ist.

Der Umstand, dass die mafRgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind
und ihr Aufmerksamkeitsgrad naturgemafR hoher ist, kann keine entscheidenden
Auswirkungen auf die rechtlichen Kriterien fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft
eines Zeichens haben. Wie vom Gerichtshof erklart, ,folgt hieraus nicht zwangslaufig,
dass eine geringere Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, wenn die
malfgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind“ (Urteil vom 12/07/2012,
C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Nach standiger Rechtsprechung des Gerichts ist zudem der Aufmerksamkeitsgrad der
mafgeblichen Verkehrskreise bei Werbebotschaften méglicherweise relativ gering, ob
es sich nun um durchschnittliche Endverbraucher oder aufmerksamere Verkehrskreise
aus Fachleuten oder verstandigen Verbrauchern handelt. Diese Erkenntnis gilt auch fur
Waren und/oder Dienstleistungen, fur die der Aufmerksamkeitsgrad der maf3geblichen
Verkehrskreise grundsatzlich hoch ist, wie beispielsweise Finanzdienstleistungen und
Geldgeschéfte (Urteile vom 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO | DO WITH MY
MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 27, sowie die dort angefihrte Rechtsprechung).

Die folgende Beispiele zeigen einige der verschiedenen Zwecke, denen Slogans
dienen kénnen, und die Argumente, die eine Beanstandung gemal Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b UMV stltzen konnen.
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Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.

Unionsmarke Nr. 5 904 438
MORE THAN JUST A CARD
fur Klasse 36 Kundendienstaussage R 1608/2007-4
(Bank-, Kredit- u.
Geldkartendienstleistungen)

Beanstandet gemaf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Der Slogan vermittelt blo3 Informationen lber die Waren und Dienstleistungen, fiir die Schutz beantragt
wird. Dies ist die Art von Sprache, die ein englischer Muttersprachler benutzen wirde, um eine Bankkarte
zu beschreiben, die etwas vom Ublichen abweicht. Der Slogan vermittelt die Vorstellung, dass die Karte
nitzliche Funktionen hat, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind. Die Tatsache, dass der Slogan
offen lasst, um welche Funktionen es sich handelt, d. h., dass die Marke keine spezifische Dienstleistung
oder Funktion der ,Karte beschreibt, verleiht dieser Marke keine Unterscheidungskraft.

Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.
Unionsmarke Nr. 7 394 414 (Entscheidung des
WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU Priifers ohne

AHEAD Kundendienstaussage Rechtsprechung der

fur Klasse 40 Beschwerdekammern)

Beanstandet gemaR Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Die Marke ist eine anpreisende Werbebotschaft, die die positiven Aspekte der Dienstleistungen betont —
namlich, dass sie helfen, die beste geschéaftliche Position zu erreichen und diese kiinftig zu
beizubehalten.

Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.

Unionsmarke Nr. 6 173 249
SAVE OUR EARTH NOW
fur die Klassen 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 und
28

Wertangabe oder politisches Motto R 1198/2008-4

Beanstandet gemanR Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Das Zeichen ist ein einfacher und direkter Appell, aktiv zu werden und einen Beitrag zum Wohl des
Planeten zu leisten, indem man umweltfreundliche Produkte kauft. Im Gegensatz zu den Behauptungen
des Anmelders, dass das Wort ,now“ ein originelles Element bildet, da niemand glauben wird, dass er
durch den Kauf der fraglichen Waren im wahrsten Sinne des Wortes die Erde jetzt retten wird, ist das
Wort ,NOW* ein Ublicherweise im Marketing benutztes emotionales Wort, das die Kunden bewegen soll,
sich ohne zu warten das zu holen, was sie haben wollen; es ist ein Aufruf zum Handeln. Der betreffende
Verbraucher wird das Zeichen sofort als einen anpreisenden Werbeausdruck erkennen und wahrnehmen,
der angibt, dass die Waren eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Waren gleicher Art bilden, und
nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft.

Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.

Unionsmarke Nr. 4 885 323
DRINK WATER, NOT SUGAR
fur die Klassen 32 und 33

Inspirierende oder motivierende

AuRerung R 718/2007-2

Beanstandet gemaf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Die Marke ist ein banaler Slogan, der bloR die Idee vermittelt, dass der Verbraucher echtes Wasser statt
eines gezuckerten Getranks trinken wird. Der Marke fehlt jede sekundare oder verdeckte Bedeutung, sie
hat keine fantasievollen Elemente, und ihre Botschaft an den Verbraucher ist schlicht, direkt und
eindeutig. Aus diesen Griinden wird sie wahrscheinlich kaum als Zeichen fir die betriebliche Herkunft
wahrgenommen. Es ist leicht erkennbar, dass die Marke blo3 aus einem guten Ratschlag besteht — dass
es ndmlich aus gesundheitlicher Sicht besser ist, Wasser zu trinken, das nicht gezuckert ist. Was ware ein
besseres Verfahren, um solche Waren zu bewerben, als ein Ausdruck wie DRINK WATER, NOT
SUGAR? Verbraucher werden dies mit Wohlwollen lesen, doch an anderen Stellen auf dem Produkt nach
der Marke suchen.
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Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.
DREAM IT, DO IT! Inspirierende oder motivierende T-186/07
Klassen 35, 36, 41 und 45 AuRerung

Die mafgeblichen englischsprachigen Verkehrskreise werden dies als eine Einladung oder Aufforderung
begreifen, ihre Traume zu verwirklichen, und die Botschaft verstehen, dass die Dienstleistungen, auf die
sich diese Marke bezieht, ihnen dies ermdglichen werden.

Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.

VALORES DE FUTURO Wert b Urteil vom 06/12/2013,
fur Klasse 41 ertangabe T-428/12

Beanstandet gemaR Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Die maRgeblichen Verkehrskreise werden, wenn sie mit dem Ausdruck VALORES DE FUTURO
konfrontiert werden, eine Anpreisung wahrnehmen, deren ausschlieliches Ziel es ist, die betreffenden
Dienstleistungen positiv darzustellen.

Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.
INVESTING FOR A NEW WORLD Wertanaabe Urteil vom 29/01/2015,
Klassen 35 und 36 9 T-59/14

Beanstandet gemanR Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Das Zeichen INVESTING FOR A NEW WORLD als Ganzes diirfte, da es sich aus gemeinhin bekannten
englischen Wértern zusammensetzt, von den mafgeblichen Verkehrskreisen problemlos in dem Sinne
verstanden werden, dass die angebotenen Dienstleistungen fiir die Erfordernisse einer neuen Welt
bestimmt sind. Da die Dienstleistungen, auf die sich die angemeldete Marke bezieht, samtlich im
Zusammenhang mit Finanztatigkeiten stehen und eine enge Verbindung zu dem Wort ,investing®
aufweisen, befand die Beschwerdekammer zu Recht, die mit dem Ausdruck ,investing for a new world*
verbundene Botschaft laute, beim Erwerb der betreffenden Dienstleistungen werde mit dem investierten
Geld oder Kapital eine Chance in einer neuen Welt geschaffen, was mit einer positiven Konnotation
verbunden sei. Des Weiteren befand das Gericht die Tatsache, dass der fragliche Ausdruck
unterschiedlich interpretiert werden kdénne, andere nichts an seinem anpreisenden Charakter.

Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.
SO WHAT DO | DO WITH MY MONEY Wertanaabe Urteil vom 29/01/2015,
Klassen 35 und 36 9 T-609/13

Beanstandet gemafR Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Mit dem Ausdruck ,so what do | do with my money” wird der Verbraucher aufgefordert, sich zu fragen,
was er mit seinen finanziellen Ressourcen und Vermdgenswerten machen sollte. In diesem Fall wird sich
der normal informierte und angemessen aufmerksame und verstandige Durchschnittsverbraucher der
durch die Anmeldung abgedeckten Dienstleistungen beim Lesen oder Hoéren des Ausdrucks die Frage
stellen, ob er sein Geld effektiv einsetzt.

Unionsmarke Hauptfunktion Fall Nr.
PIONEERING FOR YOU Wertanaab Urteil vom 12/12/2014,
Klassen 7, 9, 11, 37 und 42 ertangabe T-601/13

Beanstandet gemaf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Das Zeichen wirde aufgefasst als ,innovative for you“. Die Bedeutung des Zeichens ist klar und lasst
keinerlei Zweifel offen. Die Struktur des Zeichens ist grammatikalisch korrekt und seine Bedeutung ist
ohne Denkprozesse verstandlich. Insgesamt handelt es sich um eine einfache Botschaft, die auf jeden
Anbieter solcher Waren oder Dienstleistungen zutreffen kénnte, sodass dieses Zeichen naturgemafn nicht
geeignet ist, auf deren Herkunft hinzuweisen.

Einige Beispiele fir akzeptierte Slogans:
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Unionsmarke Klassen Fall Nr.

R 879/2011-2,

SITEINSIGHTS Klassen 9 und 42 Unionsmarke Nr. 0 284 597

Die Marke ,SITEINSIGHTS* zeugt von
einer  gewissen  Originalitdt  und
Ausdruckskraft, weshalb sie leicht in
Erinnerung bleibt. Sie enthalt ein
Wortspiel, da das Wort ,SITE* und das
Element ,SIGHT* von ,INSIGHTS"
gleich ausgesprochen werden.

Unionsmarke Klassen Fall Nr.

WET DUST CAN'T FLY Klassen 3, 7 und 37 T-133/13

Der Begriff des ,wet dust® ist im wahrsten Sinne des Wortes falsch, weil Staub kein Staub mehr ist,
wenn er nass wird. Folglich verleiht die Zusammenstellung dieser beiden Worter dem Begriff einen
fantasievollen und unterscheidungskraftigen Charakter.

Ein Slogan ist gemal Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV zu beanstanden, wenn er
unmittelbar Informationen Uber Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige
Merkmale der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelt (siehe Richtlinien, Teil B,
Prifung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 4, Beschreibende
Marken (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV).

7 Einfache Bildelemente

Einfache geometrische Kennzeichen wie Kreise, Linien, Rechtecke oder ubliche
Funfecke sind nicht in der Lage, eine Botschaft zu vermitteln, die sich Verbraucher
merken koénnen, und werden dementsprechend von ihnen nicht als Marke gesehen.

Das Gericht hat entschieden, dass ein aul3erst einfaches Zeichen bestehend aus einer
geometrischen Grundfigur wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder einem
Ublichen Finfeck als solches nicht geeignet ist, eine Aussage zu vermitteln, an die sich
die Verbraucher erinnern kénnen, so dass sie es nicht als eine Marke ansehen werden.
(Urteil vom 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271, § 22).

Beispiele fur abgelehnte Marken

Zeichen W. & D. Begriindung Fall Nr.

Das Zeichen besteht bloR aus einem normalen
Fiunfeck, d.h. einer einfachen geometrischen
Figur. Die geometrische Form wiirde, wenn sie | Urteil vom 12/09/2007,
Klasse 33 |zuféllig der Form des Etiketts entspricht, so| T-304/05, Pentagon,
wahrgenommen, als habe sie einen funktionellen EU:T:2007:271
oder asthetischen Zweck, jedoch nicht die
Funktion eines Hinweises auf die Herkunft.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil B, Priifung Seite 14

DRAFT VERSION 1.0 01/10/2017



Absolute Eintragungshindernisse — Marken ohne Unterscheidungskraft

Zeichen

Begriindung

Fall Nr.

Klassen 9,
14,16, 18,
21, 24, 25,
28, 35-39,
41-45

Das Zeichen wird als &uRerst vereinfachte
geometrische Form  wahrgenommen, im
Wesentlichen als ein Parallelogramm. Um die
Identifizierungsfunktion einer Marke zu erfillen,
sollte ein Parallelogramm Elemente enthalten, die
es von anderen Parallelogramm-Darstellungen
abheben. Die beiden Merkmale des Zeichens
sind die Tatsache, dass es leicht nach rechts
geneigt ist und dass die Basis leicht abgerundet
und nach links ausgedehnt ist. Derartige Nuancen
wirden vom normalen Verbraucher nicht
wahrgenommen.

Urteil vom 13/04/2011,
T-159/10,

Parallélogramme,
EU:T:2011:176

Klassen 14,
18, 25

Das Zeichen enthadlt keine Elemente, die
aufmerksame malfdgebliche Verkehrskreise
problemlos und sofort im Gedéachtnis behalten
konnten. Es wird nur als dekoratives Element
wahrgenommen, und zwar unabhéngig von der
Frage, ob es sich auf Waren der Klasse 14 oder
auf solche der Klassen 18 und 25 bezieht.

Urteil vom 29/09/2009,

T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364

Klasse 9

Das Zeichen besteht aus einem elementaren
gleichseitigen Dreieck. Die auf den Kopf gestellte
Konfiguration und die rote Umrandung des
Dreiecks dienen nicht dazu, dem Zeichen
Unterscheidungskraft zZu verleihen. Der
Gesamteindruck, den es erweckt, bleibt der einer
einfachen geometrischen Form, die nicht in der
Lage ist, auf den ersten Blick eine
Markenbotschaft zu vermitteln.

Internationale
Registrierung
Nr. 1 091 415

Klassen 3,
18, 24, 43,
44

Das Zeichen besteht blo3 aus einer einfachen
geometrischen Figur in griner Farbe. Aufgrund
ihres Anziehungsvermdgens, ohne eine prazise
Botschaft zu vermitteln, ist diese spezifische
Farbe Ublich und weit verbreitet in Werbung und
Marketing fur Waren und Dienstleistungen.

Urteil vom 09/12/2010,
T-282/09, Carré

convexe vert,
EU:T:2010:508

Klassen 35,
41

JAVAN

Es handelt sich lediglich um eine Wiederholung
zweier einfacher Dreiecke ohne jegliche kreative
Gestaltung.

Erfundenes Beispiel

Beispiel fur eine akzeptierte Marke

Zeichen W. & D.

Begriindung

Fall Nr.

Klassen 35,
41

Das Zeichen erzeugt die lllusion zweier sich
Uberlappender Dreiecke, allerdings handelt es
sich um eine einzige Linie, die in Wirklichkeit
Uberhaupt keine Dreiecke erzeugt. Es handelt
sich nicht um ein einfaches Nebeneinander
zweier Grundformen, sondern eher um die
kreative Anordnung von Linien, die fiur einen
unterscheidungskréftigen Gesamteindruck sorgt.

Unionsmarke
Nr. 10 948 222

Weitere Beispiele

fur

einfache Bildelemente (in

Kombination

mit nicht

unterscheidungskraftigen/beschreibenden Begriffen) finden sich in den Richtlinien,

Teil B, Prifung,

Abschnitt 4,

Absolute

Beschreibende Marken (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV).
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8 Gewohnliche Bildelemente

In einigen Fallen besteht das Bildelement aus einer Darstellung der Waren und
Dienstleistungen, fir die die Marke geschiitzt ist. Grundsatzlich wird die besagte
Darstellung als beschreibend und/oder nicht unterscheidungskréftig erachtet, wann
immer es sich um eine naturgetreue Abbildung der Waren und Dienstleistungen
handelt, oder wenn sie aus einer symbolischen/stilisierten Abbildung der Waren und
Dienstleistungen besteht, die nicht erheblich von der Gblichen Darstellung der besagten
Waren und Dienstleistungen abweicht.

In anderen Fallen konnte es sein, dass das Bildelement die Waren und
Dienstleistungen nicht darstellt, aber dennoch eine direkte Verbindung zu den
Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen haben kénnte. In solchen Fallen
wird das Zeichen als nicht unterscheidungskraftig erachtet, es sei denn, es ist
hinreichend stilisiert.

Die folgende Darstellung eines Rebenblatts hat fir Wein keine Unterscheidungskraft:

GleichermaRRen hat die folgende Darstellung einer Kuh fir Milchprodukte keine
Unterscheidungskraft:

e

Unionsmarke Nr. 11 345 998, angemeldet fir die Klassen 29 (Milch und Milchprodukte
usw.) und 35.

Das oben abgebildete Zeichen wurde abgelehnt, da Darstellungen von Kiihen
Ublicherweise in Bezug auf Milch und Milchprodukte benutzt werden. Die Tatsache,
dass die betreffende Marke aus dem ,Luftbild“ einer Kuh besteht, ist nicht ausreichend,
um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, da geringfligige Abanderungen
eines gewohnlichen Zeichens dieses keineswegs unterscheidungskraftig machen. Die
gleiche Begrundung wirde auch fir verwandte Waren wie etwa ,Milchschokolade®
gelten.

Weitere Beispiele fiur gewoOhnliche Bildelemente (in Kombination mit nicht
unterscheidungskraftigen/beschreibenden Begriffen) finden sich in den Richtlinien,
Teil B, Prufung, Abschnitt4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 4,
Beschreibende Marken (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV).
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9 Typografische Symbole

Typografische Symbole wie Punkt, Komma, Semikolon, Anfiihrungszeichen oder
Ausrufezeichen werden von der Offentlichkeit nicht als herkunftskennzeichnend
wahrgenommen. Verbraucher nehmen sie als ein Zeichen wahr, das ihre
Aufmerksamkeit erregen soll, jedoch nicht als ein Zeichen, das auf die betriebliche
Herkunft hinweist. Eine ahnliche Begriindung gilt fir Wahrungssymbole wie etwa €-, £-
und $-Zeichen; je nach betroffenen Waren informieren diese Zeichen die Verbraucher
lediglich darliber, dass eine bestimmte Ware oder Dienstleistung in dieser Wahrung
gehandelt wird.

Beispiele fur abgelehnte Marken:

Zeichen W. & D. Begriindung Fall Nr.

Das Gericht bestatigte die Feststellung der
Beschwerdekammer, dass die angemeldete
Marke nicht den notwendigen Grad an
Unterscheidungskraft aufweist. Sie besteht bloR3
aus einem Satzzeichen mit keinen besonderen
zusatzlichen Merkmalen, die fir Kunden
Klassen 14, |unmittelbar offensichtlich wéaren, und ist ein Unionsmarke
18 und 25 |gewdhnliches Zeichen, das haufig im Nr. 5332 184
Geschéftsleben oder in der Werbung benutzt
wird. Angesichts seines haufigen Gebrauchs sieht
der Verbraucher das Ausrufezeichen bloR als
anpreisende Werbung oder etwas, das ins Auge
fallen soll (Urteil vom 30/09/2009, T-75/08, !,
EU:T:2009:374).

Das angemeldete Zeichen wurde abgelehnt, weil
im Fall der Waren, fur die die Marke geschiitzt ist,
(Lebensmittel und Getranke) Prozentangaben
besonders wichtig in Bezug auf den Preis sind.
So gibt das Prozentzeichen beispielsweise klar
an, dass das Preis-Leistungs-Verhéltnis gulnstig
ist, weil der Preis im Vergleich zum Normalpreis
um einen bestimmten Prozentsatz gesenkt wurde.

Klassen 29, |Ein derartiges Prozentzeichen in einem roten ) K
30, 31 und |Kreis wird auch haufig in Verbindung mit Unionsmarke
32 Schlussverkaufen, Sonderangeboten, Nr. 5 649 256

LagerrAumungen  oder  billigen  No-Name-
Produkten usw. benutzt. Der Verbraucher
betrachtet das Zeichen blof3 als Piktogramm, das
die Information vermittelt, dass die Waren, fir die
die Marke geschitzt ist, zu einem reduzierten
Preis verkauft werden (Entscheidung vom
16/10/2008, R 998/2008-1, Prozentzeichen
(BILDMARKE).

10 Piktogramme

Piktogramme sind elementare und nicht verschonerte Zeichen und Symbole, die als
informativ oder belehrend in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen
gedeutet werden. Entsprechende Beispiele waren Zeichen, die auf die
Gebrauchsweise hinweisen (wie das Bild eines Telefons im Zusammenhang mit einem
Pizzalieferdienst) oder die eine allgemein verstandliche Botschaft vermitteln (wie eine
Gabel und ein Messer im Zusammenhang mit einem Speiseangebot).
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Ublicherweise benutzte Piktogramme, beispielsweise ein weiles ,P“ auf blauem
Hintergrund zur Bezeichnung eines Parkplatzes (dieses Zeichen ware gemalf Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe d UMV zu beanstanden) oder das Design einer Eiscreme, um
darauf hinzuweisen, dass in der N&he Eiscreme verkauft wird, haben keine
Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, in Bezug
auf die sie benutzt werden. Wenn das Piktogramm daneben unmittelbar Informationen
tber Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige Merkmale der Waren bzw.
Dienstleistungen vermittelt, ist es zudem gemé&nR Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV
zu beanstanden (Entscheidung vom 20/07/2016, R 2345/2015-4, PIKTOGRAMM
EINES TROPFENS FLUSSIGKEIT UND DREIER RICHTUNGSPFEILE [Bildmarke]).

Beispiele fur abgelehnte Marken:

Zeichen Begriindung Fall Nr.

Wenn man die Art der Waren und
Dienstleistungen berucksichtigt, fir die in den
Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 Schutz beantragt
wird (z. B. Geldautomaten, Bankdienstleistungen),
sieht die Offentlichkeit das Zeichen als einen
praktischen Hinweis oder als Richtungspfeile, die
darauf hinwe!sen, wo die Geldkarte in dep Urteil vom 02/07/2009,
Automaten eingeschoben werden muss. Die T-414/07 Main tenant
Verbindung der Dreiecke mit den anderen une:carte
Bestandteilen der angemeldeten Marke bedeutet, '
dass die betreffen%le Offentlichkeit sie als EU:T:2009:242
Richtungspfeile wahrnimmt. Die Verbraucher
sehen diese Art von praktischer Information jeden
Tag an allen moéglichen Orten wie etwa Banken,

Supermaérkten, Bahnhofen, Flughéafen,
Parkhausern, Telefonzellen usw. (Randnrn. 37—
42).

Dieses Zeichen wurde abgelehnt, da es identisch
mit dem Kern des internationalen
Sicherheitssymbols fir ,Hochspannung“ oder
~Warnung vor geféhrlicher elektrischer Spannung®
ist. Das angemeldete Kennzeichen innerhalb des| Entscheidung vom
Dreiecks, das ein Gefahrensymbol kennzeichnet, 21/09/2012,
wurde offiziell durch 1SO 3864 als Standard- R 2124/2011-5,
Hochspannungssymbol definiert. Da dieses | KENNZEICHEN EINES
Zeichen im Wesentlichen mit dem ublichen| BLITZES (Bildmarke)
internationalen Zeichen fur den Warnhinweis auf
Unionsmarke Nr. 9 894 528 | Hochspannungsgefahr zusammenféllt, wurde es

fur Waren der Klasse 9 |unter anderem gemaR Artikel 7 Absatz 1
Buchstaben b und d UMV abgelehnt.
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Zeichen

Begriindung

Fall Nr.

Klasse 9

Abgelehnt fiir Waren der Klasse 9.

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass es
eine groRRe Bandbreite von Software-Applikationen
flr Mobiltelefone, Tablet-Computer,
Standardcomputer oder sonstige elektronische
Gerate gibt und diese Applikationen nach ihrer
Installation oft durch ein  Symbol (icon)
gekennzeichnet sind, sodass die Anwendungen
fur den Benutzer einfach zuganglich sind. Solche
Symbole kdénnen verschiedenartig gestaltet sein,
entweder als einfaches Bild einer Uhr, Kamera
oder eines Buchs, wodurch die Art der zugrunde
liegenden Software dargestellt wird, oder ein
willkirliches  Symbol und/oder eine Marke
darstellen, die keinen Aufschluss Uber die
zugrunde liegende Software geben (Randnr. 18).

Die Aufnahme der Silhouette des Kopfs einer
Person auf einem quadratischen Hintergrund ist
die gewohnliche Gestaltung eines Symbols, um
eine Applikation auf Mobiltelefonen, Tablet-
Computern, Standardcomputern oder sonstigen
digitalen Geréten als Applikation fur die
Verwaltung von Kontaktangaben wie
Telefonnummern und/oder  Adressen zZu
kennzeichnen (Randnr. 19)

Entscheidung vom
25/01/20186,
R 1616/2015-5,
A B C D (Bildmarke)

Klassen 9 und 38

Abgelehnt fur Waren der Klasse9 und

Dienstleistungen der Klasse 38.

Fir ein E-Mail-System auf einem Computer oder
tragbaren Geréat (z. B. Tablet oder Mobiltelefon)
missen Symbole verwendet werden, um den
aktuellen Status einer Applikation oder eines
Vorgangs darzustellen. Um eine elektronische
Nachricht darzustellen, gibt es kein geeigneteres
Symbol — d. h. eine kleine grafische Wiedergabe
eines Programms oder einer Datei — als einen
Umschlag. Das Hakchen zeigt an, dass etwas
richtig gemacht oder etwas bestatigt wurde
(Randnrn. 16 und 17). Es ist allgemein bekannt,
wie diese Symbole aussehen (Randnr. 19).

Entscheidung vom
05/04/2016,

R 2256/2015-2,
GERAT MIT EINEM
OFFENEN
UMSCHLAG MIT
EINEM HAKCHEN
(Bildmarke)

Abgelehnt fur Waren der Klasse 9. Die
Verkehrskreise werden es als ein Piktogramm auf
einem Mobiltelefon, Computer, Tablet oder
Ahnlichem wahrnehmen, das auf den Zugriff auf
ein Programm oder eine Applikation hinweist, die
der Benutzer zum Anfertigen von Notizen oder
zum Verfassen von Texten verwenden kann.
Einige  dieser  Applikationen konvertieren
handschriftlichen Text in maschinenschriftlichen
Text.

Unionsmarke
Nr. 12 717 914

I

|

Beispiel fir akzeptierte Marken:
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Zeichen Begriindung Fall Nr.

Klasse 9: Herunterladbare Computersoftware fir
Mobiltelefone, traghare Computer und andere
drahtlose netzbasierte Gerate, namlich Software
fur die  Online-Bestellung von  Speisen,
herunterladbare mobile Applikationen fur die
Bestellung von Speisen uber Mobiltelefone oder
drahtlose netzbasierte Geréate.

Unionsmarke
Nr. 16 314 494

Klasse 43:  Verpflegung von Gasten in
Restaurants; Restaurants mit Lieferdienst fir
Speisen.

11 Allgemein ubliche Etiketten ohne Unterscheidungskraft

Ein Bildzeichen kann aus Formen, Designs oder Figuren bestehen, die von den
malfgeblichen  Verkehrskreisen als  Etiketten ohne  Unterscheidungskraft
wahrgenommen werden. In diesem Fall ist der Grund fir die Ablehnung in der
Tatsache begriindet, dass solche Bildelemente nicht in der Lage sind, sich beim
Verbraucher ins Gedachtnis einzuprédgen, da sie zu einfach sind und/oder weit
verbreitet im Zusammenhang mit den Waren/Dienstleistungen benutzt werden, fur die
Schutz beantragt wird.

Siehe folgende Beispiele

Zeichen Begrindung Fall Nr.

Die angemeldete Marke ist ,frei von jeder
Unterscheidungskraft” und wurde geman Artikel 7

Unionsmarke Nr. 4 373 403, Absqtz 1 Buchstabe b UM\_/ _als b'anal unq Entscheidung vom
angemeldet als gewohnlich abgelehnt, da sie in Verbindung mit 22/05/2006

dreidimensionale Marke mit | Klebeetiketten gebracht werden kann. Das R 1146/2005-2
Schutz fiir Waren der Zeichen sagt eine Menge Uber die Art der Waren

Klasse 16 (Klebeetiketten; |und sehr wenig — wenn Gberhaupt — Gber die
Klebeetiketten fiir die Identitat des Herstellers aus (Randnr. 11).

Anwendung mit
Handetikettierern; und
Etiketten [nicht fur Textilien])
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Zeichen Begriindung Fall Nr.

Die Marke wurde abgelehnt, da ihre elementare
Form, die lediglich mit einer hellgelben Farbe
kombiniert war, in der Wahrnehmung des
betreffenden professionellen und des allgemeinen
Publikums nicht dazu dienen kann, die Waren, fiir
die Schutz beantragt wurde, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu
unterscheiden. Hier kann die Farbe Gelb als
E ] Dekoration der Waren und als dem 2Zweck| Epiccneidung vom
dienend angesehen werden, die Aufmerksamkeit 15/01/2013

auf die Waren Zu Ienken, ohne eipe slpez.ifische R 444/2012_'2
Unionsmarke Nr. 9 715 319 Ir}format_lon _oder prazise Botschaft im H|an|_ck auf Kennzeichen ein’es
fiir Waren der Klassen 6. 7 die betriebliche Herkunft der Waren zu liefern. i . |

8 9 """ |Dartiber hinaus wird leuchtendes Gelb, wie Etiketts in gelber Farbe

,9und 20 ) s . .
allgemein bekannt ist, in Bezug auf ein breites
Spektrum von Waren benutzt, d.h. unter
anderem zur Erhdhung der Sichtbarkeit der
Gegenstéande, zur Hervorhebung oder als
Warnung. Aus diesen Grunden erkennen die
malRgeblichen Verbraucher diese Farbe nicht als
Marke, sondern werden sie als eine Warnung
oder Dekoration wahrnehmen.

In gleicher Weise wurden die folgenden Marken abgelehnt:

%‘

Unionsmarke Nr. 10 776 599, die

Unionsmarke Nr. 11 177 912, die  Unionsmarke Nr. 11 171 279, die  U. a. fir Waren der Klassen 32
fur die Klassen 29, 30 und 31 gilt  fiir die Klassen 29, 30 und 31 gilt und 33 gilt

In den drei vorstehenden Féllen sind sowohl die Farbe als auch die Form der Etiketten
recht gewohnlich. Die gleiche Begrindung gilt fur die stilisierte Darstellung der Fruchte
in dem letzten der drei Falle. Zudem stellt besagtes Bildelement die Inhaltsstoffe
einiger der angemeldeten Waren, z. B. Fruchtsafte, dar oder spielt zumindest deutlich
auf sie an.

12 Formmarken

12.1 Einfihrende Bemerkungen

Gemald Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe ¢ UMDV sind Formmarken Marken, die aus einer
dreidimensionalen Form bestehen oder sich darauf erstrecken, einschliel3lich Behalter,
Verpackungen, das Produkt selbst oder deren Gestaltung.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV unterscheidet nicht zwischen verschiedenen
Markenkategorien bei der Beantwortung der Frage, ob eine Marke in der Lage ist, die
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (Urteil vom 05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 44). Bei der Anwendung dieser einheitlichen gesetzlichen Norm auf
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verschiedene Marken und Markenkategorien muss entsprechend der Wahrnehmung
der Verbraucher und den Marktbedingungen unterschieden werden.

Bei Zeichen, die aus der Form der Waren selbst bestehen, werden keine strengeren
Kriterien als fur andere Marken angewendet, doch kann es schwieriger sein, die
Unterscheidungskraft festzustellen, da derartige Marken von den mafgeblichen
Verkehrskreisen nicht zwangslaufig in der gleichen Weise wahrgenommen werden
konnen wie eine Wort- oder Bildmarke (Urteil vom 07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 30).

Formmarken kdnnen in drei Kategorien unterteilt werden:

o Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben
o Formen, die aus der Form der Waren selbst oder Teilen von diesen bestehen
o Aufmachungs- oder Behalterform.

12.2 Formen, die Kkeine Verbindung mit den Waren und
Dienstleistungen selbst haben

Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben (z. B.
das Michelin-Mannchen), sind in der Regel unterscheidungskraftig.

12.3 Form der Waren selbst oder Formen, die eine Verbindung mit
den Waren oder Dienstleistungen haben

Die entwickelte Rechtsprechung fur dreidimensionale Marken, die aus der Darstellung
der Form des Produkts selbst bestehen, ist auch relevant fir Bildmarken, die aus
zweidimensionalen Darstellungen des Produkts oder Bestandteilen dieses Produkts
bestehen (Urteil vom 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324).

Fur eine Form, die die Form oder Aufmachung der angemeldeten Waren ist, sollte die
Prifung in den drei nachstehend genannten Schritten durchgefiihrt werden.

Schritt 1: Analyse gemaf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV:

Der Prifer sollte zunachst priifen, ob eines der Eintragungshindernisse gemarf
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV gegeben ist, da dieses nicht durch erworbene
Unterscheidungskraft auszurdumen ist. Bezlglich dieses ersten Schrittes siehe
Richtlinien, Teil B, Prufung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 6,
Formen oder andere Merkmale, die durch die Art der Ware bedingt sind, mit einer
wesentlichen technischen Wirkung oder einem wesentlichen Wert (Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe e UMV).

Schritt 2: Ermittlung der Bestandteile der Formmarke

Im zweiten Schritt sollte der Prifer bestimmen, ob die Darstellung der Formmarke
andere Bestandteile wie etwa Worter oder Etiketten enthalt, die der Marke
Unterscheidungskraft verleinen konnten. Grundséatzlich verleiht jeder Bestandteil, der
selbst unterscheidbar ist, der dreidimensionalen Marke Unterscheidungskraft, solange
dieser bei der normalen Benutzung des Produkts wahrnehmbar ist und ausreicht, um
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die Marke eintragungsfahig zu machen. Typische Beispiele sind Worter oder
Bildelemente oder Kombinationen aus diesen, die auf der AuRenseite der Form
erscheinen und klar sichtbar bleiben, etwa Etiketten auf Flaschen. Infolgedessen kann
selbst die Standardform eines Produkts als dreidimensionale Marke eingetragen
werden, wenn eine unterscheidungskraftige Wortmarke oder ein Etikett auf ihr
erscheint.

Nicht unterscheidungskraftige Bestandteile oder beschreibende Elemente in
Kombination mit einer Standardform verleihen dieser Form jedoch keine
Unterscheidungskraft (Urteil vom 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26,
§ 34-36).

Zeichen Fall Nr.

R 1511/2013-2
(26/11/2015, T-390/14, JK

KANGOO JUMPS XR,
EU:T:2015:897)

Die Beschwerdekammer bestatigte, dass das Bildelement ,KANGOO JUMPS* (jeweils am oberen und
unteren Federungsteil) sowie die Buchstaben ,KJ* und ,XR" (an den Enden der in der Mitte verlaufenden
elastischen Kunststoffbénder) nur sehr schwierig oder gar nicht sichtbar seien. Teile wie diese, die nur
anhand einer eingehenden Prifung erkennbar seien, wirden grundsétzlich nicht als Herkunftshinweis
wahrgenommen (Randnr. 29).

Das Gericht bestatigte die Entscheidung der Beschwerdekammer und erklarte, dass die Wort- und
Bildelemente der Marke &uR3erst klein seien und daher von solch oberflachlicher Art seien, dass sie der
angemeldeten Marke als Ganzes keine Unterscheidungskraft verleihen kénnten. (Randnr. 27)

Zeichen Fall Nr.

12/07/2012, T-323/11, Botella,
EU:T:2012:376

et
: @7

Im Mittelteil der Flasche ist die Abbildung einiger Steine eingepragt.

Das Gericht bestatigte die Entscheidung der Beschwerdekammer, die befand, der Anmelder habe nicht
nachgewiesen, dass die europdischen Verbraucher Uber ausreichend Informationen und Kenntnisse
verflgten, um zu erkennen, dass die Pragung im Mittelteil der betreffenden Flasche den in Inka-Bauten
verwendeten Stein der zwdlf Ecken darstelle. Ohne diesen Nachweis ndhmen europaische Verbraucher
die Prégung lediglich als solche wahr, ohne sich deren Bedeutung bewusst zu sein, woraus folge, dass
sie sie als reine Dekoration ohne Unterscheidungskraft wahrndhmen, da sie nicht besonders originell
oder auffallig sei und somit nicht dazu diene, die betreffende Flasche von anderen Flaschen zu
unterscheiden, wie sie weithin fiir die Abfullung von Bieren verwendet wiirden (Randnrn. 25 ff.).
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Zeichen Fall Nr.

18/01/2013, T-137/12, Vibrator,
EU:T:2013:26

-« D

Das Gericht befand, das beschreibende Element ,fun“ verleihe dem 3D-Zeichen keine
Unterscheidungskraft. Zudem habe die Beschwerdekammer das Element ,factory” oberhalb des Wortes
»fun“ zu Recht nicht berucksichtigt, da es in der Wiedergabe nicht lesbar sei (Randnrn. 34 ff.).

Schritt 3: Kriterien fir die Unterscheidungskraft der Form selbst

SchlieBlich mussen die Kriterien fir die Unterscheidungskraft der Form selbst
geprift werden. Der grundlegende Test besteht in der Analyse, ob die Form so
wesentlich von elementaren, gewohnlichen oder erwarteten Formen abweicht, dass sie
den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihrer Form zu
identifizieren und den gleichen Artikel erneut zu kaufen, wenn er positive Erfahrungen
mit den Waren gemacht hat. Ein gutes Beispiel dafiir ist tiefgekihltes Gemise in der
Form eines Krokodils.

Die folgenden Kriterien sind von Relevanz, wenn die Unterscheidungskraft von
Formmarken geprft wird, die ausschlief3lich aus der Form der Waren selbst bestehen:

o Eine Form ist nicht unterscheidungskraftig, wenn es sich um eine elementare
Form (Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, rot-weiRe rechteckige Waschmitteltablette
[Bildmarke], EU:T:2001:223) oder eine Kombination elementarer Formen handelt
(Entscheidung vom 13/04/2000, R 263/1999-3).

o Um unterscheidungskraftig zu sein, muss die Form signifikant von der Form
abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird, und sie muss signifikant von der
Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweichen. Je mehr die Form jener
Form ahnelt, die das fragliche Produkt héchstwahrscheinlich annimmt, desto
groRer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht unterscheidungskréftig ist (Urteil
vom 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31).

o Es genugt nicht, wenn die Form lediglich eine Variante einer gewdhnlichen Form
oder eine Variante einer Reihe von Formen in einem Bereich ist, in dem es eine
sehr grol3e Designvielfalt gibt (Urteile vom 07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).

° Funktionelle Formen oder Merkmale einer Formmarke werden vom Verbraucher
als solche wahrgenommen. Beispielsweise vermeiden Waschmitteltabletten,
deren Kanten abgeschragt sind, Schaden an Wasche, und verschiedene Farben
verkorpern die Préasenz verschiedener aktiver Inhaltsstoffe.

Wahrend die Offentlichkeit daran gewohnt ist, eine Formmarke als Herkunftshinweis zu
erkennen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn das dreidimensionale Zeichen nicht
vom Produkt selbst unterscheidbar ist. Daraus folgt, dass die Beurteilung der
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Unterscheidungskraft bei Formmarken, die in der Darreichungsform der Ware selbst
bestehen, und bei Bildmarken, die in der naturgetreuen Wiedergabe derselben Ware
bestehen, nicht zu einem unterschiedlichen Ergebnis fuhren kann (Urteil vom
19/09/2001, T-30/00, rot-weiRe rechteckige Waschmitteltablette [Bildmarke], |,
EU:T:2001:223, § 49.).

Sonderfall: Formmarken in Bezug auf Spielzeuge, Puppen und Spielfiguren

Anmeldungen von Formmarken in Bezug auf Spielzeug, Puppen und Spielzeugfiguren
in Klasse 28 oder von Bildmarken, die aus einer getreuen Darstellung solcher Waren
bestehen, sind in der gleichen Weise wie andere Formmarken zu beurteilen.

Um unterscheidungskréftig zu sein, muss die Form signifikant von der Form
abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird. Mit anderen Worten, sie muss
signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweichen, sodass
sie den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihrer Form zu
identifizieren.

Dies wird unter Umstéanden durch die Fulle und Verbreitung von Pliischtieren, Figuren,
Puppen und Charakterdesigns in dieser Branche erschwert. Es wird grundsatzlich nicht
ausreichen, lediglich ein géngiges Plischtier wie einen Hasen oder eine Katze mit
einfachen Kleidungssticken oder grundlegenden menschlichen Merkmalen wie
Augen oder Mund auszustatten. Es ist Ublich, bekleidete Puppen und Plischtiere und
eine separate Reihe von Kleidungsstiicken anzubieten, sodass der K&aufer dieser
Waren das Erscheinungsbild des Spielzeugs verandern kann. Es ist ebenfalls dblich,
Spielzeug zu vermenschlichen, um es attraktiver zu machen. In einem solchen
Volumenmarkt wird der maf3gebliche Verbraucher bei einer derartigen Présentation
dieser Waren unweigerlich Mihe haben, in solchen Marken eine Herkunftsangabe zu
erkennen, sofern er diese nicht schon einmal gesehen hat.

Je einfacher der Charakter ist, desto ungewdhnlicher missen die zusatzlichen
Elemente sein, um ein Ganzes zu schaffen, das sicherstellt, dass die maf3geblichen
Verkehrskreise in der Lage sind, die Waren des Anmelders von ahnlichen Waren
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die endglltige Schlussfolgerung muss auf
dem Erscheinungsbild des Zeichens als Ganzes basieren.

Beispiele

Nachstehend folgt eine Aufzahlung von Beispielen fir Warenformen, fir die Schutz
beantragt wird, und deren Analyse.

Abgelehnte Produktformen:
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Zeichen

Begriindung

Fall Nr.

Bildmarken, die die grafische Darstellung
einer naturalistischen Reproduktion der Waren
selbst zeigen, sind nicht
unterscheidungskraftig im Zusammenhang mit
diesen Waren. Die Darstellung einer Tablette
far ~Wasch- oder Spulmaschinen-
zubereitungen in  Tablettenform“ wurde
abgelehnt. Die Form, d. h. eine rechteckige
Tablette, ist eine elementare und
offensichtliche Form fiir ein Produkt, das fir
den Gebrauch in Wasch- oder Spulmaschinen
vorgesehen ist. Die leicht abgerundeten
Ecken der Tablette werden von Verbrauchern
wahrscheinlich nicht als
Unterscheidungsmerkmal der fraglichen Form
wahrgenommen  (Urteil vom  19/09/2001,
T-30/00, rot-weille rechteckige
Waschmitteltablette [Bildmarke],
EU:T:2001:223, § 44, 53). Der gleiche Ansatz
wurde durch mehrere Urteile bestatigt,
einschlie8lich  jenes  vom 04/10/2007,
C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2001:577.

Urteil vom
19/09/2001, T-30/00,
rot-weilRe rechteckige
Waschmitteltablette

[Bildmarke],
EU:T:2001:223

Diese Form wurde abgelehnt, da sie bloR eine
Variante einer gewdhnlichen Form dieser
Produktart, d. h. Taschenlampen, ist
(Randnr. 31).

Urteil vom
07/10/2004,
C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592

Diese Form wurde abgelehnt, da sie nicht
signifikant von der Norm oder den
Gepflogenheiten der Branche abweicht.
Wenngleich die Waren in diesem Sektor
typischerweise aus langen Formen bestehen,
gibt es verschiedene andere Formen auf dem
Markt, die kugelférmig oder rund sind
(Randnr. 29). Die Hinzufigung des kleinen
beschreibenden Wortbestandteils ,fun factory”
kann die fehlende Unterscheidungskraft der
Gesamtform nicht ausgleichen (Randnr. 36).

Urteil vom
18/01/2013,
T-137/12, Vibrator,
EU:T:2013:26.

Der Gerichtshof bestétigte die Ablehnung
dieses dreidimensionalen Zeichens als nicht
ausreichend verschieden von den Formen und
Farben jener Zeichen, die gewdhnlich im
SuRigkeiten- und Schokoladensektor benutzt
werden. Die Kombination mit Bildelementen
bedingt nicht die Anwendung der Kriterien fur
zweidimensionale Marken.

Urteil vom
06/09/2012,
C-96/11 P,
Milchmause,
EU:C:2012:537

'
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Heckenscheren; handbetéatigte Schergerate)
angemeldet wurde, wurde abgelehnt.

Zeichen Begriindung Fall Nr.
Diese aus einem Griff  bestehende
Formmarke, die fir Waren der Klasse 8 Urteil vom
(handbetétigte Gerate fur land-, garten- und 16/09/2009,
forstwirtschaftliche  Zwecke, einschlie8lich| T-391/07, Teil des
Gartenscheren, Baumscheren, Handgriffes,

EU:T:2009:336

Das Gericht bestatigte die Rechtsprechung
zur fehlenden Unterscheidungskraft von
Formmarken, die aus der Form der Ware
selbst oder ihrer Verpackung bestehen.
Selbst wenn die ovale Grundform in der
Unionsmarkenanmeldung eine komplexe
Vertiefung auf der Oberflache hat, kann dies
nicht als erheblich unterschiedlich zu den
Formen der auf dem Markt erhaltlichen
Bonbons betrachtet werden.

Urteil vom
12/12/2013,
T-156/12, Oval,
EU:T:2013:642

= XS ¥

Die angemeldete Papageienfigur weicht an
sich nicht ausreichend von der tblichen Form
von Pluschpapageien ab, um als Marke
betrachtet zu werden. Ihre Farbe &hnelt dem
Grin, das recht haufig fir Papageien
verwendet wird. lhr Kopf ist ungewdhnlich
groR und die Figur steht aufrecht, jedoch
wirde nach Auffassung der
Beschwerdekammer die  Mehrheit  der
Verbraucher die Papageienform als ein
gewdhnliches Spielzeugdesign in Form eines
Papageien und als ein eher banales Spielzeug
wahrnehmen,, und nicht als Herkunftshinweis
(Randnr. 16).

R 2131/2013-5

Akzeptierte Produktformen:

Zeichen

Begrindung

Fall Nr.

Akzeptiert fur Spielzeuge

Unionsmarke
Nr. 15 240 534

Akzeptiert fir Speiseeis

Unionsmarke
Nr. 10 350 593
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Zeichen

Begriindung

Fall Nr.

Akzeptiert fir Pumpen, Kompressoren

Unionsmarke
Nr. 5242 433

Die Beschwerdekammer hob die Entscheidung
auf, mit der die Eintragung der Formmarke fir
Kaugummi und sonstige SiRwaren abgelehnt
wurde. Die Beschwerdekammer war der Ansicht,
dass es sich um eine Form handelt, die auf dem
betroffenen Marktsektor nicht gewdhnlich sei.

R 832/2012-2

Y

\
w

Akzeptiert in Klasse 9 Schutzhullen fur

Mobiltelefone

Unionsmarke
Nr. 12 269 511

Diese Kriterien sind analog, mutatis mutandis, auf Formen anzuwenden, die zu

Dienstleistungen eine klare Verbindung haben,
Waschmaschine fir Waschedienste.
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Zeichen Begrindung Fall Nr.

Klasse 35 - Einzelhandelsdienstleistungen fiir
verschiedene Waren und Dienstleistungen.

Die Rechtsprechung fiir 3D-Marken, die aus der
Form der Waren bestehen, gilt auch in Bezug auf
die Dienstleistungen. Das ,Erscheinungsbild® oder
Aussehen der Dienstleistungen beruht
insbesondere auf der Umgebung, in der sie
angeboten werden, und/oder den Mitteln, die
eingesetzt werden, um dem relevanten
Verbraucher die Dienstleistungen zur Verfligung R 2224/2015-1
zu stellen. Ein derartiges ,Erscheinungsbild*
besitzt nur dann Unterscheidungskraft, wenn es
erheblich von den Normen der betroffenen
Branche abweicht. Der in der Anmeldung
abgebildete Verkaufsraum wird SO
wahrgenommen werden, als habe er nur die
funktionale Aufgabe, den Kunden den bequemen
Erwerb der zur Ansicht und zum Verkauf
angebotenen Waren und Dienstleistungen zu
ermoglichen.

12.4 Form der Aufmachung

Die gleichen Kriterien gelten fir die Form von Flaschen oder Behéltern fiir die Waren.
Die angemeldete Form muss sich wesentlich von einer Kombination elementarer oder
gewohnlicher Elemente unterscheiden und auffallig sein. Im Behéltersektor ist
ebenfalls auf den funktionellen Charakter eines bestimmten Bestandteils zu achten. Im
Behalter- und Flaschensektor koénnen sich die Branchengepflogenheiten fir
verschiedene Warenarten voneinander unterscheiden. Daher empfiehlt es sich, eine
Suche zu der Frage durchzufiihren, welche Formen auf dem Markt zu finden sind,
indem eine ausreichend breitgefasste Kategorie betroffener Waren gewahlt wird (d. h.,
um die Unterscheidbarkeit eines Milchbehélters zu beurteilen, ist eine Suche in Bezug
auf  Getrankebehéalter allgemein  durchzufiihren; siehe diesbeziglich die
Schlussantrage des Generalanwalts vom 14/07/2005, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20).

Beispiele:

Nachstehend folgt eine nicht erschdpfende Liste mit Beispielen von Marken, deren
Anmeldung wegen der Form der Aufmachung erfolgte.

Abgelehnte Marken:

Zeichen Begrindung Fall Nr.

Die angemeldete Form wurde abgelehnt, da die
Ansicht vertreten wurde, dass in Goldfolie
verpackte Schokolade in Form eines Hasen ein
allgemein Ubliches Phdnomen auf dem Markt ist,
das der betreffenden Branche entspricht. Die | Urteil vom 24/05/2012,
Analyse der individuellen Elemente, d.h. der C-98/11 P, Hase,

Form eines Hasen, der Goldfolienverpackung und EU:C:2012:307

des roten Bandes mit dem Gléckchen, ergab,
dass es ihnen sowohl einzeln als auch
gemeinsam an  Unterscheidungskraft  fehlt

(Randnrn. 44-47).
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Zeichen Begriindung Fall Nr.

Fir die Marke, die Darstellung einer
zusammengedrehten Verpackung (und damit
nicht das Produkt selbst), wurde die Eintragung
abgelehnt, da dies eine ,normale und traditionelle
Form fir die Verpackung von Bonbons®
(Wicklerform) ist ,[d]erartig verpackte Bonbons
[...] auf dem Markt vielfach vorhanden [sind]“. | Urteil vom 10/11/2004,
(Randnr. 56). Gleiches gilt in Bezug auf die Farbe T-402/02,

der fraglichen Verpackung, d.h. ,Hellbraun| Bonbonverpackung,
(karamellfarben). Diese Farbe hat als solche EU:T:2004:330
nichts Ungewdhnliches, und ihre Verwendung fir
Bonbonverpackungen ist auch nicht selten
(Randnr. 56). Daher wird der
Durchschnittsverbraucher diese Verpackung nicht
als Herkunftshinweis wahrnehmen, sondern bloR3
als eine Bonbonverpackung.

Die Ablehnung der angemeldeten Form wurde
vom Gericht bestatigt. Der lang gestreckte Hals
der Flasche und ihr abgeflachter Hauptteil
weichen nicht von der gewdhnlichen Form einer
Flasche ab, die die Waren enthalt, fir die Schutz
beantragt wurde, d.h. Lebensmittelprodukte,
einschliellich  Fruchtsaften, Gewiirze und
Milchprodukten. Zudem sind weder die Lange des | Urteil vom 15/03/2006,

Flaschenhalses noch sein Durchmesser noch das T-129/04,
Verhéltnis zwischen Breite und Dicke der Flasche | Plastikflaschenform,
in irgendeiner Weise individuell (Randnr. 50). EU:T:2006:84

Selbst wenn die seitlichen Mulden in der Flasche
alleine Unterscheidungskraft hatten, waren diese
allein nicht ausreichend, um den durch die
angemeldete Marke hervorgerufenen
Gesamteindruck so stark zu beeinflussen, dass
die Marke damit erheblich von der Norm oder der
Branchenublichkeit abwiche (Randnr. 53).

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass
auf Flaschen in der Regel Linien und Rillen zu
finden sind. Das Relief am Flaschenhals ist nicht

. s . . Urteil vom
ausreichend auffallig, sondern wird als rein
. 19/04/2013,
dekoratives Element wahrgenommen. T-347/10
Insgesamt hat die Kombination aus den Getrankefl 'h
1 , Elementen keine ausreichende etr.ar.w € a_sc &,
g _ Unterscheidungskraft. Der EU:T:2013:201

Durchschnittsverbraucher von Waren der
Klasse 32 wiirde die Form nicht als Hinweis auf
die Herkunft von Waren der Klasse 32 sehen.

Die Form weicht nicht wesentlich von den
Normen und der Branchenublichkeit des
betreffenden Bereichs ab, ,wenn es sich dabei
um die Verpackung einer flissigen Ware handelt
und diese Marke aus dem Erscheinungsbild der
Ware selbst besteh][t].”

Urteil vom
07/05/2015,
C-445/13 P, Flasche,
EU:C:2015:303,
T-178/11 bestatigend

<o

Akzeptierte Marken:

Zeichen Begriindung Fall Nr.
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Unionsmarke

Akzeptiert fur Waren der Klassen 4 und 11 Nr. 12 491 858

Unionsmarke

Akzeptiert fir Waren der Klassen 29, 30, 32 Nr. 12 485 702

13 Mustermarken

Gemall Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e UMDV sind Mustermarken Marken, die
ausschlielich aus einer Reihe von Elementen bestehen, die regelmalfiig wiederholt
werden.

Mustermarken konnen jede Art von Waren und Dienstleistungen abdecken. In der
Praxis werden sie jedoch gewohnlich eher im Zusammenhang mit Waren wie Papier,
Stoffen, Bekleidungsartikeln, Lederwaren, Schmuck, Tapeten, Mdbeln, Fliesen, Reifen,
Baumaterialien usw. angemeldet — also mit Waren, die normalerweise ein Design
aufweisen. In diesen Fallen ist das Muster nichts anderes als das &aulere
Erscheinungsbild der Waren. Selbst wenn Muster in Form quadratischer/rechteckiger
Etiketten dargestellt werden konnen, sollten sie dennoch so beurteilt werden,, als
wlrden sie die gesamte Oberflache der Waren bedecken, fir die Schutz beantragt
wird.

Zu bericksichtigen ist aul3erdem, dass die Beurteilung des Designs — wenn eine
Mustermarke fiir Waren wie Getranke oder allgemein fluissige Substanzen Schutz
beansprucht, d. h. Waren, die normalerweise in Behdltern vertrieben und verkauft
werden — so erfolgen sollte, als wirde es die AuRenflache des Behalters/der
Verpackung selbst bedecken.

Aus diesen Ausfihrungen folgt, dass der Prufer bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft von Mustern in der Regel die gleichen Kriterien benutzen sollte,
wie sie fir Formmarken gelten, die aus dem Erscheinungsbild des Produkts selbst
bestehen (Urteil vom 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436).

Was Dienstleistungen betrifft, so sollte der Priifer berticksichtigen, dass Mustermarken

in der Praxis auf Briefkdpfen, in Korrespondenz, auf Rechnungen, auf Websites, in
Werbeanzeigen, auf Geschéftsschildern usw. benutzt werden.
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Grundsatzlich hat ein Muster keine Unterscheidungskraft, wenn es gewdhnlich,
traditionell und/oder typisch ist. Zudem mangelt es Mustern, die aus elementaren,
einfachen Designs bestehen, gemeinhin an Unterscheidbarkeit. Die Ablehnung liegt in
dem Umstand begrindet, dass derartige Muster keine ,Botschaft” vermitteln, die das
Zeichen fur Verbraucher leicht einpragbar machen koénnten. Paradoxerweise gilt
Gleiches fur Muster, die aus einem aullergewthnlich komplexen Design
zusammengesetzt sind. In diesen Fallen erlaubt es die Komplexitat des
Gesamtdesigns nicht, die individuellen Details des Designs im Gedachtnis zu behalten
(Urteil vom 09/10/2002, T-36/01, Auf der Oberflache eines Glaserzeugnisses
angebrachtes Muster, EU:T:2002:245, § 28). Tatséchlich wirde das Zielpublikum
derartige Muster in vielen Fallen als blof3 dekorative Elemente wahrnehmen.

Diesbeziglich muss bertcksichtigt werden, dass der Durchschnittsverbraucher dazu
neigt, die Dinge nicht analytisch zu betrachten. Eine Marke muss es daher
angemessen gut informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchern der fraglichen Waren/Dienstleistungen ermdglichen, das
betreffende Produkt auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise
sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von denen anderer Unternehmen zu
unterscheiden (Urteile vom 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53;
12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Die Tatsache, dass das Muster auch andere Funktionen bzw. Wirkungen haben kann,
ist ein zusatzliches Argument zugunsten der Schlussfolgerung, dass es ihm an
Unterscheidungskraft fehlt. Wenn ein Muster dagegen fantasievoll, ungewohnlich bzw.
willkdrlich ist, von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht oder sich
allgemeiner leicht von den Zielverbrauchern eingepragt werden kann, verdient es
gemeinhin den Schutz als Unionsmarke.

Wie oben zu sehen, ist die Unterscheidungskraft von Mustermarken gemeinhin unter
Bezugnahme auf Waren zu beurteilen. Nichtsdestotrotz hat eine Mustermarke, die als
nicht unterscheidungskraftig fir die mit ihr angemeldeten Waren gehalten wird, auch
als nicht unterscheidungskraftig fir Dienstleistungen zu gelten, die mit diesen Waren
eng zusammenhédngen. Beispielsweise muss ein Stickmuster, das keine
Unterscheidungskraft fir Bekleidungsartikel und Lederwaren hat, auch als nicht
unterscheidungskraftig fur Einzelhandelsdienstleistungen, die diese Waren betreffen,
angesehen werden (analog dazu siehe Entscheidung vom 29/07/2010, R 868/2009-4,
Darstellung einer Hosentasche [Bildmarke]). Die gleichen Erwégungen gelten fir ein
Stoffmuster in Bezug auf Dienstleistungen wie die Stoffherstellung.

Beispiele:

Nachstehend folgt eine nicht erschopfende Aufzahlung von Beispielen fir
Mustermarken.
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Abgelehnte Mustermarken:

Zeichen

Begriindung

Fall Nr.

Unionsmarke Nr. 8 423 841,
angemeldet als Bildmarke
der Klassen 18, 24 und 25

Die Kriterien fir aus dem Erscheinungsbild des
Produkts selbst bestehende Formmarken gelten
auch  for  Bildmarken, die aus dem
Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehen.
Im Allgemeinen gilt eine Marke, die aus einem
dekorativen Muster besteht, das einfach und
gewohnlich ist, als frei von jedem Element, das
die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen
kénnte, und als nicht ausreichend, um auf die
Herkunft oder den Ursprung der Waren oder
Dienstleistungen hinzuweisen. Die abgebildete
Mustermarke war ein Textilmuster, und daher
wurde davon ausgegangen, dass die Marke das
Erscheinungsbild der Waren selbst beinhaltet, da
sie fir die Klassen 18, 24 und 25 angemeldet
wurde.

Urteil vom 19/09/2012,

T-326/10, Stoffmuster,

EU:T:2012:436, § 47—
48

Unionsmarke Nr. 8 423 501,
angemeldet als Bildmarke
der Klassen 18, 24 und 25

In diesem Fall bestatigte das Gericht — &hnlich
wie im vorhergehenden Fall — die Ablehnung der
Marke.

Urteil vom 19/09/2012,
T-329/10, Stoffmuster,
EU:T:2012:436

Unionsmarke Nr. 5 066 535,
angemeldet als Bildmarke
der Klasse 12 (Reifen)

Wenn die Marke aus einer stilisierten Darstellung
der Waren oder Dienstleistungen besteht, sieht
der betreffende Verbraucher auf den ersten Blick
die bloRBe Darstellung des gesamten Produkts
oder eines bestimmten Teils davon. In diesem
Fall einer Anmeldung fur Reifen wirde der
maRgebliche Verbraucher die Marke bloR als eine
Darstellung der Rillen eines Reifens wahrnehmen
und nicht als Hinweis auf seine Herkunft oder
seinen Ursprung. Das Muster ist banal, und die
Marke kann ihre herkunftskennzeichnende
Funktion nicht erflllen.

Entscheidung des
Prufers ohne
Rechtsprechung der
Beschwerdekammern

VAAA/

Die Marke wurde fiir die Klassen 18 und 25
abgelehnt, wahrend sie fur die Klasse 16
akzeptiert wurde. Obwohl das Zeichen als eine
.Serie stilisierter Buchstaben V* beschrieben
wurde, wirde das Zeichen von den maf3geblichen
Verkehrskreisen hochstwahrscheinlich als eine
Serie von Zickzacknahten oder als eine Reihe

Entscheidung des
Prifers ohne
Rechtsprechung der

Unionsmarke Nr. 9 526 261, |yon  rautenférmigen geometrischen  Figuren Beschwerdekammern
angemeldet als Bildmarke |wahrgenommen. In jedem Fall ist das Muster
(»Serie stilisierter recht einfach und banal und daher nicht
Buchstaben V*), angemeldet | ynterscheidungskraftig.
fir Waren der Klassen 16,
18, 25
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Zeichen

Begriindung

Fall Nr.

Unionsmarke Nr. 3 183 068,
angemeldet als Bildmarke
fur Waren der Klassen 19

und 21

Die Marke, die auf die Oberflache eines
Glaserzeugnisses aufgetragen werden sollte,
wurde geman Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b UMV abgelehnt. Dies wurde damit
begrindet, dass der betreffende Verbraucher
nicht gewohnt sei, ein auf die Oberflache von
Glaserzeugnissen angebrachtes Design als
Herkunftshinweis wahrzunehmen, und dass das
Design als funktionelle Komponente erkennbar
sei, um das Glas undurchsichtig zu machen.
Zudem genilgt der komplexe und fantasievolle

Charakter des Musters nicht, um ihm
Unterscheidungskraft zu verleihen, st der
ornamentalen und dekorativen Natur des

endgultigen Musters zuschreibbar und erlaubt es
nicht, sich besondere Details dieses Musters
einzupragen oder es zu erfassen, ohne
gleichzeitig die eigentlichen Merkmale des
Produkts wahrzunehmen.

Urteil vom 09/10/2002,
T-36/01, Auf der
Oberflache eines
Glaserzeugnisses

angebrachtes Muster,
EU:T:2002:245,

§ 26-28

Unionsmarke
Nr. 10 144 848, angemeldet
als Bildmarke fur Waren der
Klassen 3, 5, 6, 10, 11, 12,
16, 18, 20 und 21

Die Marke wurde abgelehnt, da sie aus sehr
einfachen Elementen besteht und als Ganzes ein
elementares und banales Zeichen ist. Fiur die
angemeldeten Waren, wie etwa Reinigungstiicher
und antiseptische Wischtiicher, kann das
beantragte Zeichen ihr Erscheinungsbild in dem
Sinne darstellen, dass der verwendete Stoff
moglicherweise diese Struktur hat. Das Zeichen
ist blo3 eine Wiederholung identischer Quadrate,
was kein Element oder eine erkennbare Variante
darstellt, insbesondere was einen fantasievollen
Charakter oder die Art der Kombination der
Komponenten betrifft, welche es von der ublichen
Darstellung eines anderen regelméafligen Musters
unterscheiden wiirde, das aus einer anderen
Anzahl von Quadraten besteht. Weder die Form
jedes einzelnen Quadrats noch die Art und
Weise, wie sie kombiniert sind, sind unmittelbar
wahrnehmbare Merkmale, die die
Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers
erregen und ihn veranlassen koénnten, das
Zeichen als unterscheidungskréaftig
wahrzunehmen.

Entscheidung vom
14/11/2012,

R 2600/2011-1,
Kennzeichen aus
einem Schwarz/Weil3-
Muster

Unionsmarke Nr. 370 445
Klasse 18

Das Schachbrettmuster ist ein alltagliches
Standardbildmotiv, da es sich aus regelmafig
angeordneten Karos der (gleichen GroRRe
zusammensetzt, die sich durch den Wechsel
verschiedener Farben, hier Braun und Beige,

unterscheiden. Dieses Motiv weist keine
erhebliche Anderung gegeniiber der
herkémmlichen Darstellung von

Schachbrettmustern auf und stimmt mit dem
Ublichen Modell eines solchen Musters Uberein.
Auch auf Waren wie denen in Klasse 18 weicht
das fragliche Muster nicht von der Norm oder der
Ublichkeit in der Branche ab, da derartige Waren

in der Regel mit verschiedenen Stoffsorten
Uberzogen sind, wobei gerade das
Schachbrettmuster  wegen  seiner  grofRen

Einfachheit zu den in Betracht kommenden
Mustern gehort (Randnr. 37).

T-359/12, Device of a
chequered pattern
(maroon & beige),

EU:T:2015:215, und

T-360/12, Device of a
chequered pattern

(grey), EU:T:2015:214

(Gegen beide Urteile

wurden vor dem
Gerichtshof
Rechtsmittel eingelegt)

Akzeptierte Mustermarken:
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Zeichen Begriindung Fall Nr.

Unionsmarke

Klassen 16, 18, 25 Nr. 15 602

Unionsmarke

Klassen 18, 20, 21, 24, 25, 27 Nr. 3 191 301

14 Positionsmarken

Gemal Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d UMDV sind Positionsmarken Marken, die aus
der besonderen Platzierung oder Anbringung der Marke auf dem Produkt bestehen.

Anmeldungen fur Positionsmarken versuchen, wirksam den Schutz auf die besondere
Art auszuweiten, wie Elemente (Bild-, Farb- u. a. Elemente) auf dem Produkt platziert
oder angebracht sind.

Die bei der Prifung von Formmarken zu bertcksichtigenden Faktoren sind auch fir
Positionsmarken maRgeblich. Insbesondere muss der Prifer berlicksichtigen, ob der
betreffende Verbraucher in der Lage ist, ein Zeichen zu identifizieren, das sich vom
normalen Erscheinungsbild der Produkte selbst unterscheidet. Eine weitere
Uberlegung bei der Priifung von Positionsmarken ist die Frage, ob die Positionierung
der Marke auf Waren wahrscheinlich so verstanden wird, dass der Markenkontext
deutlich wird.

Zu beachten ist, dass selbst fir den Fall, dass akzeptiert wird, dass die maRgeblichen
Verkehrskreise auf die verschiedenen &sthetischen Details eines Produkts aufmerksam
werden, dies nicht automatisch impliziert, dass sie das Zeichen als Marke
wahrnehmen. In bestimmten Kontexten und angesichts der Normen und
Gepflogenheiten bestimmter Branchen kann eine Positionsmarke den Betrachter als
unabhangiges Merkmal ansprechen, das vom Produkt selbst unterscheidbar ist und so
eine Markenbotschaft kommuniziert.

Beispiele:
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Nachstehend folgen Beispiele fur die Beurteilung von Positionsmarken.

Abgelehnte Positionsmarken:

Zeichen

Fall Nr.

Begriindung
In diesem Fall machte das Gericht eine
Beanstandung gemaR  Artikel 7  Absatz 1
Buchstabe b UMV geltend. Die
Markenbeschreibung spezifizierte, dass ,die
Marke aus der Anordnung runder und

rechteckiger Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr
besteht®. Das Gericht erkannte, dass die Marke
nicht unabhéngig oder unterscheidbar von der
Form oder dem Design des Produkts selbst ist
und dass die positionierten Elemente als nicht
wesentlich anders als andere Designtypen auf
dem Markt zu gelten hatten.

Urteil vom 14/09/2009,
T-152/07, Uhr,
EU:T:2009:324

In diesem Fall, in dem es um Strumpfwaren ging,
bei denen ein orangefarbener Streifen den
Zehenbereich bedeckte, erkannte das Gericht,
dass es keinen Beleg gebe, der vermuten lieRRe,
dass die Farbung dieses  Produktteils
normalerweise so wahrgenommen wirde, als
habe dies Markencharakter. Vielmehr stellte das
Gericht fest, dass dieses Merkmal wahrscheinlich
als dekoratives Merkmal wahrgenommen wiirde,
das unter die Normen und Gepflogenheiten der
Branche féllt. Die Beanstandung gemaf Artikel 7
Absatz1l Buchstabe b UMV  wurde daher
aufrechterhalten.

Urteil vom 15/06/2010,
T-547/08, Strumpf,
EU:T:2010:235

Knépfe sind Ubliche dekorative Elemente von

% Kuscheltieren. Ein Knopf ist eine einfache Urteile vom
geometrische Form, die sich in keiner Weise von 16/01/2014,
14 ® den Normen oder der Ublichkeit der Branche| T-433/12, Knopfim
!_ abhebt. Es ist nicht uniblich, an den Ohren eines Stofftierohr,
e Kuscheltiers Abzeichen, Schlaufen, Schleifen und EU:T:2014:8,
TS Stickereien anzubringen. Die malRgeblichen und
y K Verkehrskreise werden daher die beiden|T-434/12, Fahnchen im
e angemeldeten Zeichen als Verzierung und nicht Stofftierohr,
!- als Hinweis auf die betriebliche Herkunft EU:T:2014:6
N wahrnehmen.
Akzeptierte Positionsmarke:
Zeichen Begriindung Fall Nr.
Klasse 25

/8

Beschreibung: Bei der Marke handelt es sich um
eine Positionsmarke. Sie besteht aus einem
figurativen Element, das auf der &ulRReren
Oberflache des oberen Teils eines Schuhs
angebracht ist und sich langs von der Mitte der
Einfassung des Schuhs bis hinunter zur Sohle
zieht. Die gepunktete Linie zeigt die Position der
Marke auf dem Schuh und ist nicht Teil der
Marke.

Unionsmarke
Nr. 13 755 244

15 Hormarken

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil B, Priifung

Seite 36

DRAFT

VERSION 1.0

01/10/2017



Absolute Eintragungshindernisse — Marken ohne Unterscheidungskraft

Die Definition von Klangmarken beschréankt sich nur auf Marken, die ausschliel3lich aus
einem Klang oder einer Kombination von Klangen bestehen (Artikel 3 Absatz 3
Buchstabe g UMDV). Marken, die Kladnge und andere Elemente vereinen, etwa
Bewegung, werden nicht als Hormarken anerkannt, sondern gelten als
Multimediamarken.

Ob eine Hormarke akzeptiert wird, muss ebenso wie bei Wortmarken und anderen
Arten von Marken davon abhangen, ob der Klang an sich Unterscheidungskraft hat,
d. h., ob ihn der Durchschnittsverbraucher als erinnerbaren Klang wahrnehmen wird,
der einen Hinweis darauf darstellt, dass die Waren oder Dienstleistungen
ausschlie3lich mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung zu bringen sind.

Wenn grafische oder Wortelemente fehlen, schlieen die Verbraucher gewdhnlich nicht
auf die Herkunft dieser Waren, da ein Klang an sich in der aktuellen Handelspraxis in
der Regel nicht als Identifikationsmittel benutzt wird.

Ein aus einem Klang an sich bestehendes Zeichen wird ,von den mafRgeblichen
Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort-
oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der
Marke bezeichneten Waren unabhéngig ist.“ Wahrend die Offentlichkeit daran gewohnt
ist, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen wahrzunehmen, die Hinweise auf
die betriebliche Herkunft der Ware darstellen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn
das Zeichen lediglich aus einem Klang besteht (analog dazu siehe Urteil vom
04/10/2007, C-144/06 P, Tabs [3D], EU:C:2007:577, § 36). Ebenso besitzt nur ein
Klang, der ,erheblich von der Norm oder der Brancheniblichkeit abweicht und
deshalb [seine] wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfillt, [...] auch
Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [UMV]* (analog
dazu siehe Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).

Die folgenden Arten von Hormarken werden wahrscheinlich nicht ohne einen
Nachweis ihrer tatsachlichen Unterscheidungskraft akzeptiert:

a) sehr einfache Musikstiicke, die nur aus einer oder zwei Noten bestehen (siehe
untenstehende Beispiele);

b)  gemeinfreie Klange (z. B. La Marseillaise, Fur Elise);

C) Klange, die zu lang sind, um als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden;

d) Klange, die typischerweise mit bestimmten Waren und Dienstleistungen in
Verbindung gebracht werden (siehe untenstehende Beispiele).

Besteht das angemeldete Zeichen aus einem Klang ohne Unterscheidungskraft,

beinhaltet jedoch daneben andere, unterscheidungskraftige Elemente, wie
beispielsweise Worter oder Text, wird es als Ganzes beurteilt.

Beispiele:

Abgelehnte Marken:

Zeichen Beschreibung W & D Begriindung Fall Nr.
Jomi Zwei Musiknoten, f und ¢ 35, 36, 38, |Eine ,Melodie” aus |Unionsmarke
ﬁ—:—{g 39, 41, 42 |zwei Noten hat Nr. 4 010 336

keine Wirkung auf
den Verbraucher
und wird von
diesem lediglich als
ein sehr banaler
Klang
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wahrgenommen,
wie beispielsweise
das ,Ding Dong"
einer Tirglocke.

Zwei sehr kurze Pieptdne.

9, 38

Maschinell
erzeugter Piepton,
wie er
Ublicherweise von
Computern und
anderen
elektronischen
Geraten abgegeben
wird.

Unionsmarke
Nr. 9 199 167

,Ping“-Ton, &hnlich einem
Warnsignal

9, 16, 28

Der Ton stellt ein
Warnsignal und
somit eine direkte
Eigenschaft der
beanspruchten
Waren dar.

R 2444/2013-1

Maschinell erzeugter,
synthetischer Klang

9,12,35

Klang, der
typischerweise mit
den angemeldeten
Waren und
Dienstleistungen in
Verbindung
gebracht wird.

R 1338/2014-4

Die ersten 13 Noten von ,La
Marseillaise”

beliebig

Eine Nationalhymne
ist gemeinfrei.
Daraus folgt
zwingend, dass es
sich um ein nicht
unterscheidungs-
kréftiges Zeichen
handelt, da es nicht
als Hinweis auf die
betriebliche
Herkunft
wahrgenommen
werden wird.

Erfundenes Beispiel

(keine)

9, 38 und
41

Auch wenn - was
bestimmte Waren
und
Dienstleistungen
betrifft - haufig ein
Klang verwendet
wird, um eine Ware
oder eine
Dienstleistung als
von einem
bestimmten
Unternehmen
stammend zu
identifizieren, so
darf ein solcher
Klang (i) weder als
ein funktionelles
Element (ii) noch
als ein Hinweis
ohne
unterscheidungs-
kréaftige
Eigenschaften
wahrgenommen
werden.
Insbesondere wird
ein Horzeichen, das
sich durch

Urteil vom 13/09/2016,
T-408/15
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UbermaRige
Einfachheit
auszeichnet, nicht
als Marke
wahrgenommen.

Im vorliegenden
Fall handelt es sich
bei der beantragten
Marke um ein sehr
einfaches
Klangmotiv, ndmlich
im Wesentlichen
um einen banalen
und gewohnlichen
Klingelton, der
normalerweise
unbeachtet bleiben
und dem
Zielkunden nicht in
Erinnerung bleiben

wirde.

Akzeptierte Marken:

Zeichen Beschreibung W& D Begriindung Fall Nr.
o % Folge von vier 16, 35, 42 |[Jingleartige R 2056/2013-4
' unterschiedlichen Ténen in Tonfolgen
zun&chst im Quartsprung ermdglichen die
absteigender, dann Wiedererken-nung
aufsteigender Richtung, die von Waren und
auf der Terz enden. Dienstleis-tungen.
(SE=FF Die ersten beiden kirzeren |9, 16, 35, |Es entspricht R 87/2014-5
a-Tone erklingen weniger 36, 41, 42 |allgemeiner
stark als der darauffolgende Lebenserfah-rung,
lange und hohere c-Ton. Der dass jingleartige
héhere und langere c-Ton ist Tonfolgen eine
folglich aufgrund seiner Unterscheidung
Hohe, Lange und Stéarke zwischen Waren
betont. und
Dienstleistungen
ermdglichen.

smmoaswesceo |MuUsikstick, drei Sekunden |9, 14, 16, UM Nr. 11 074 705
lang, aus unterschiedlichen |21, 25, 28,
Tonen 35, 38, 41,

43

Computergenerierter Klang, |9, 28, 41 UM Nr. 11 654 209
zehn Sekunden lang
Computergenerierter Klang |9, 12 UM Nr. 10 654 374

16

von etwa 30 Sekunden, mit
Tiergerauschen, gefolgt von
einem Motorengerdusch

Bewegungs-, Multimedia- und Hologrammmarken

Gemal Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe h UMDV ist eine Bewegungsmarke eine Marke,
die aus einer Bewegung oder einer Positionsanderung der Elemente der Marke besteht
oder sich darauf erstreckt.
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Die vorgeschlagene Definition beschrankt sich nicht auf Bewegungsmarken, die eine
Bewegung beschreiben. Auch ein Zeichen kann als Bewegungsmarke anerkannt
werden, wenn es eine Anderung der Position der Elemente zeigen kann (z. B. eine
Reihe von aufeinander folgenden Standbildern). Bewegungsmarken enthalten keinen
Klang (siehe Multimediamarken unten).

Gemall Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe i UMDV besteht eine Multimediamarke aus
einer Kombination von Bild und Ton oder erstreckt sich darauf.

Hierbei handelt es sich flir das Amt um eine neue Art von Marke: Da Hormarken keine
Bewegung enthalten und Bewegungsmarken keinen Klang, ist eine Kategorie
erforderlich, die beides vereint.

Gemald Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe j UMDV besteht eine Hologrammmarke aus
Elementen mit holografischen Merkmalen.

In  Ermangelung einschlagiger Rechtsprechung gelten fur diese Marken die
allgemeinen Kriterien fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft. Die Marke hat
Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn das
Zeichen dazu dient, die Ware bzw. die Dienstleistung, fiir die die Eintragung beantragt
wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese
Ware bzw. Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Die Unterscheidungskraft einer Marke wird zum einen im Hinblick auf
die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie angemeldet worden ist, und zum anderen
im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maRgeblichen Verkehrskreise beurteilt.
Diese Marken werden von den malfigeblichen Verkehrskreisen nicht zwangslaufig in
der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke.
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