BIOID / HABM

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS

PHILIPPE LEGER
vom 2. Juni 2005

1. In diesem Verfahren §eht es um das
Rechtsmittel der BiolD AG “ gegen das Urteil
des Gerichts erster Instanz der Europiischen
Gemeinschaften (Zweite Kammer) vom
5. Dezember 2002 in der Rechtssache
T-91/01°% mit dem das Gericht die Klage
gegen die Entscheidung der Zweiten Be-
schwerdekammer des Harmonisierungsamts
fir den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle)* vom 20. Februar 2001
(Sache R 538/1999-2)° iiber die Ablehnung
der Eintragung der nachstehend abgebilde-
ten Bildmarke als Gemeinschaftsmarke ab-
gewiesen hat.

®

2. Die mit diesem Rechtsmittel aufgewor-
fenen Fragen betreffen hauptsichlich die

1 — Originalsprache: Franzosisch.
2 — Im Folgenden: BioID.

3 — BiolD/HABM, Slg. 2002, 1I-5159, im Folgenden: angefochte-
nes Urteil.

4 — Im Folgenden: HABM.
5 — Im Folgenden: streitige Entscheidung.

Kriterien, nach denen zu beurteilen ist, ob es
einem Zeichen, das sich wie im vorliegenden
Fall aus einem Wortelement und Bildele-
menten zusammensetzt, an Unterschei-
dungskraft fehlt und es daher gemifl Arti-
kel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
(EG) Nr. 40/94 des Rates® von einer Ein-
tragung als Marke ausgeschlossen ist.

I — Rechtlicher Rahmen

3. Gemaf} Artikel 4 der Verordnung kénnen
Gemeinschaftsmarken alle Zeichen sein, die
sich grafisch darstellen lassen, insbesondere
Weérter einschlieSlich Personennamen, Ab-
bildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form
oder Aufmachung der Ware, soweit soiche
Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denje-
nigen anderer Unternehmen zu unterschei-
den.

6 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993
iber die Gemeinschaftsmarke (ABIl. 1994, L 11, S. 1) in der
geiinderten Fassung (im Folgenden: die Verordnung).
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4. Artikel 7 der Verordnung betrifft die
absoluten Eintragungshindernisse. Er lautet:

»1.  Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen,

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft
haben,

¢) Marken, die ausschliefllich aus Zeichen
oder Angaben bestehen, welche im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestim-
mung, des Wertes, der geografischen
Herkunft oder der Zeit der Herstellung
der Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Ware oder
Dienstleistung dienen kénnen,

d) Marken, die ausschliefllich aus Zeichen
oder Angaben zur Bezeichnung der
Ware oder Dienstleistung bestehen, die
im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
den redlichen und stindigen Verkehrs-
gepflogenheiten blich geworden sind,
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2. Die Vorschriften des Absatzes 1 finden
auch dann Anwendung, wenn die Eintra-
gungshindernisse nur in einem Teil der
Gemeinschaft vorliegen.

3. Die Vorschriften des Absatzes 1 Buch-
staben b), ¢) und d) finden keine Anwen-
dung, wenn die Marke fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fur die die Eintragung
beantragt wird, infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erlangt hat.”

II — Vorgeschichte des Rechtsstreits

5. Am 8. Juli 1998 reichte die Rechtsmittel-
fihrerin beim HABM einen Antrag auf
Eintragung des oben abgebildeten Zeichens
als Gemeinschaftsmarke ein.

6. Die Eintragung des Zeichens wurde fiir
Waren und Dienstleistungen verschiedener
Klassen des Abkommens von Nizza’ bean-
tragt, die Computersoftware, Computerhard-
ware und andere Gerite zur Kontrolle von
Zugangsberechtigungen durch Identifikation
von Menschen anhand besonderer biome-
trischer Merkmale sowie die mit solchen

7 ~— Abkommen vom 15. Juni 1957 iiber die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die
Eintragung von Marken in der revidierten und geinderten
Fassung.
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Identifikationssystemen verbundenen Tele-
kommunikationsdienstleistungen betreffen ®,

7. Mit Entscheidung vom 25. Juni 1999 wies
der Priifer den Antrag auf der Grundlage von
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung mit der Begriindung zuriick, das
betreffende Zeichen entbehre jeder Unter-
scheidungskraft.

8. Die Zweite Beschwerdekammer des
HABM wies die von der Rechtsmittelfiih-
rerin erhobene Beschwerde aus dem gleichen
Ablehnungsgrund zurick. Bei ihrer Beurtei-
lung stiitzte sie sich auf die Definitionen des
Wortes ,bio“ im Deutschen und im Eng-
lischen sowie der Abkiirzung ,ID* in Online-
Worterbiichern fiir Telekommunikation und

8 — Im Einzelnen handelte es sich um folgende Waren und

Dienstleistungen:

— ,Computersoftware, Computerhardware und deren Teile,
optische, akustische sowie elektronische Gerite und deren
Teile, simtliche vorstehenden Waren insbesondere zur und
im Zusammenhang mit der Kontrolle von Zugangsberech-
tigungen, fir die Kommunikation von Computern unter-
einander sowie zur computergestiitzten Identifikation bzw.
Verifikation von Lebewesen basierend auf einem oder
mehreren spezifischen biometrischen Merkmalen* (Klasse

— ,Telekommunikationsdienstleistungen; Sicherheitsdienst-
leistungen im Zusammenhang mit der Kommunikation
von Computern, dem Zugang zu Datenbanken, dem
elektronischen Zahlungsverkehr, der Uberpriifung von
Zugangsberechtigungen sowie der computergestitzten
Identifikation bzw. Verifikation von Lebewesen basierend
auf einem oder mehreren spezifischen biometrischen
Merkmalen” (Klasse 38);

— nZurverfiigungstellung von Software liber das Intemnet und
andere Kommunikationsnetze, Online-Wartung von Com-
puterprogrammen, Erstellen von Programmen fiir die
Datenverarbeitung, samtliche vorstehende Dienstleistun-
gen insbesondere zur und im Zusammenhang mit der
Kontrolle von Zugangsberechtigungen, mit der Kommu-
nikation von Computern untereinander sowie mit der
computergestiitzten Identifikation bzw. Verifikation von
Lebewesen basierend auf einem oder mehreren spezi-
fischen biometrischen Merkmalen; technische Entwicklung
von Systemen zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen,
fur die Kommunikation von Computern untereinander
sowie von Systemen zur computergestiitzten Identifikation
bzw. Verifikation von Lebewesen basierend auf einem oder
mehreren spezifischen biometrischen Merkmalen® (Klasse
42).

Datenverarbeitung. Aus diesen Definitionen
folgerte sie, dass das Wortzeichen ,BiolD“
eine Abkiirzung der Worter ,biometric
identification” (biometrische Ildentifikation)
sei und somit Art und Bestimmung der in
der Anmeldung genannten Waren und
Dienstleistungen beschreibe. Verbraucher,
die nach Sicherheitssystemen suchten, wiir-
den bei Waren und Dienstleistungen, die mit
»BiolD“ bezeichnet seien, ohne weiteres
erkennen, dass es um die Identifikation von
Merkmalen von Lebewesen gehe.

9. Die Kammer wies ferner darauf hin, dass
im Hinblick auf die von den Wettbewerbern
der Rechtsmittelfithrerin verwendeten Be-
zeichnungen ein Interesse daran bestehe,
diesen die Benutzung des Wortzeichens
»BiolD“ zur Bewerbung ihrer Waren und
Dienstleistungen zu ermoglichen.

10. Schliefllich fiithrte sie aus, dass die gra-
fischen Elemente, aus denen das betreffende
Zeichen bestehe, diesem keine Unterschei-
dungskraft verlichen und an dessen rein
beschreibendem Charakter nichts dnderten.

11. Die Rechtsmittelfiithrerin erhob beim
Gericht Klage gegen die streitige Entschei-
dung.
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II1 — Das angefochtene Urteil

12. Die Rechtsmittelfithrerin hat ihre Klage
auf zwei Klagegriinde gestiitzt: erstens Ver-
stof3 gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b
der Verordnung und zweitens Verstof§ gegen
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verord-
nung.

13. Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Es
hat entschieden, dass der auf den Verstof§
gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung gestiitzte Klagegrund hinsicht-
lich aller angemeldeten Kategorien von
Waren und Dienstleistungen zuriickzuwei-
sen und unter diesen Umstinden der zweite
Klagegrund eines Verstofles gegen Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung nicht
zu priifen sei.

14. Das Gericht hat die Ansicht vertreten,
dass das betreffende Zeichen und seine
Bestandteile, d. h. das Wortzeichen ,BiolD*
sowie seine Bildelemente, die sich aus der
Schrifttype fiir das Wortzeichen, dem Punkt
und dem Element ® zusammensetzten, simt-
lich keine Unterscheidungskraft besif3en.

15. Ferner hat das Gericht das Vorbringen
der Rechtsmittelfihrerin zuriickgewiesen,
dass Entscheidungen der Beschwerdekam-
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mer vorlagen, mit denen diese die Anmel-
dung anderer Marken mit dem Bestandteil
~Bio" sowie die Wortmarke ,Bioid“ zuge-
lassen habe.

IV — Das Rechtsmittel

16. Die Rechtsmittelfithrerin beantragt die
Aufhebung des angefochtenen Urteils und
der streitigen Entscheidung sowie die Verur-
teilung des HABM zur Tragung der Kosten.

17. Das HABM beantragt, das Rechtsmittel
zuriickzuweisen und der Rechtsmittelfiihre-
rin die Kosten aufzuerlegen.

A — Die Rechtsmittelgriinde

18. Die Rechtsmittelfiihrerin stiitzt sich auf
zwei Rechtsmittelgriinde. Erstens wirft sie
dem Gericht vor, das absolute Eintragungs-
hindernis des Artikels 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung fehlerhaft und
zu weit ausgelegt zu haben. Zweitens hitte
das Gericht, wenn es die vorgenannte
Bestimmung zutreffend ausgelegt hitte, das
Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung priifen miissen
und dann festgestellt, dass dieses im vor-
liegenden Fall ebenso wenig in Betracht
komme.
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19. Im Rahmen dieses zweiten Rechtsmittel-
grundes macht die Rechtsmittelfithrerin gel-
tend, dass der Rechtsstreit ihrer Auffassung
nach entscheidungsreif sei und der Gerichts-
hof selbst feststellen konne, dass das betref-
fende Zeichen nicht beschreibend im Sinne
von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung sei. Hilfsweise beantragt sie, den
Rechtsstreit an das Gericht zuriickzuver-
weisen, wenn der Gerichtshof der Auffas-
sung sein sollte, dass er mangels hinreichen-
der Tatsachenfeststellungen des Gerichts
nicht entscheiden kénne, ob dieses Eintra-
gungshindernis in Betracht komme.

20. Es ist fur mich, wie auch fir das HABM,
schwer nachvollziehbar, worin die Verlet-
zung von Gemeinschaftsrecht bestehen soll,
die die Rechtsmittelfiihrerin im Rahmen
ihres zweiten Rechtsmittelgrundes gegen-
iiber dem angefochtenen Urteil einwendet.
Die Rechtsmittelfithrerin bestreitet namlich
nicht, dass das Gericht zu Recht auf die
Prifung der auf die fehlerhafte Auslegung
von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung gestiitzten Riige verzichten
konnte, wenn es der Auffassung war, dass
das Eintragungshindernis des Artikels 7 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung der
Eintragung des betreffenden Zeichens ent-
gegenstehe, da aus dem Wortlaut von Ab-
satz 1 dieses Artikels hervorgeht, dass ein
Zeichen bereits dann von der Eintragung
ausgeschlossen ist, wenn nur eines der
absoluten Eintragungshindernisse vorliegt °.

21. Mit den im Rahmen dieses Rechtsmittel-
grundes vorgetragenen Argumenten mdochte
BiolD lediglich erreichen, dass der Gerichts-

9 — Urteil des Gerichtshofes vom 19. September 2002 in der
Rechtssache C-104/00 P (DKV/HABM, Slg. 2002, 1-7561,
Randnr. 29).

hof, wenn er den ersten Rechtsmittelgrund
denn fir begriindet hilt, selbst tiber den vor
dem Gericht im Rahmen der Klage gegen die
streitige Entscheidung geltend gemachten
zweiten Klagegrund entscheidet, wozu er
gemaf3 Artikel 61 der Satzung des Gerichts-
hofes '° ermichtigt ist, da dieser bestimmt,
dass der Gerichtshof, wenn das Rechtsmittel
begriindet ist, die Entscheidung des Gerichts
aufhebt und den Rechtsstreit selbst endgiiltig
entscheiden kann, wenn dieser zur Entschei-
dung reif ist.

22. Dem entnehme ich, dass die von der
Rechtsmittelfithrerin im Rahmen dieses
Rechtsmittels zur Stiitzung ihres Antrags
auf Aufhebung des angefochtenen Urteils
geltend gemachten Rechtsmittelgriinde sich
tatsdchlich auf einen einzigen Rechtsmittel-
grund reduzieren lassen, ndmlich auf den
Verstofl des Gerichts gegen Artikel 7 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung.

23. Im Rahmen dieses einen Rechtsmittel-
grundes macht die Rechtsmittelfihrerin vier
Riigen geltend. Mit der ersten Riige trigt sie
vor, das Gericht habe bei seiner Bewertung,
ob das betreffende Zeichen unterscheidungs-
kraftig sei, nicht auf den von diesem Zeichen
hervorgerufenen Gesamteindruck abgestellt.
Zweitens riigt sie, das Gericht habe ihr
Vorbringen aufler Betracht gelassen, dass
eine tatsachliche Benutzung des betreffenden
Zeichens durch die Allgemeinheit oder
durch Konkurrenten nicht habe nachgewie-
sen werden konnen. Mit der dritten Riige

10 — Da die Rechtsmittelfithrerin das Rechtsmittel am 3. Febru-
ar 2003, d. h. nach Inkrafttreten des Vertrages von Nizza am
1, Februar 2003, eingelegt hat, verwende ich die in diesem
Vertrag flestgelegte Nummerierung der Satzungsartikel.

1-7983




SCHLUSSANTRAGE VON HERRN LEGER — RECHTSSACHE C-37/03 P

macht sie geltend, das Gericht habe eine
fehlerhafte rechtliche Wiirdigung vorgenom-
men, indem es vergleichbare eingetragene
Marken nicht als Indizien fiir die Unter-
scheidungskraft des betreffenden Zeichens
gewiirdigt und dadurch gegen den Grund-
satz der Gleichbehandlung verstoflen habe.

24. In der miindlichen Verhandlung hat die
Rechtsmittelfithrerin auflerdem geltend ge-
macht, dass das Gericht seine Wiirdigung
auf das Kriterium gestiitzt habe, dass Mar-
ken, die normalerweise fiir die Prisentation
der betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen verwendet werden kénnten, nicht ein-
tragungsfihig seien, obgleich dieses Kriteri-
um nach dem Urteil des Gerichtshofes vom
16. September 2004 in der Rechtssache
C-329/02 P (SAT.1/HABM)! im Rahmen
der Prifung des Eintragungshindernisses
gemifl Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung nicht relevant sei.

25. Das HABM hat darauf hingewiesen, dass
dieses Argument von der Rechtsmittelfiih-
rerin nicht in ihrer Rechtsmittelschrift vor-
getragen worden sei, hat aber nicht dessen
Unzuldssigkeit geltend gemacht. Ich stelle
ebenfalls fest, dass das betreffende Argument
in der Rechtsmittelschrift nicht ausdriicklich
erwidhnt worden ist. Dennoch bin ich nicht
der Auffassung, dass es sich um einen neuen
Rechtsmittelgrund im Sinne von Artikel 42
der Verfahrensordnung handelt, der gemif3
Artikel 118 der Verfahrensordnung auf
Rechtsmittel Anwendung findet, wonach
Rechtsmittelgriinde, die zum ersten Mal in
der Erwiderung oder in der Gegenerwide-

11 — C-329/02 P (Slg. 2004, 1-8317).
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rung oder in der miindlichen Verhandlung
vorgetragen werden, fur unzulissig erklart
werden miissen '>. Meiner Meinung nach
handelt es sich um Erwigungen, mit denen
die Rechtsmittelfiihrerin das tatsichliche
Vorliegen und die Erheblichkeit des in der
Rechtsmittelschrift geltend gemachten
Rechtsmittelgrundes eines Verstofies gegen
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung nachweisen maochte. Somit dient dieses
Argument der Stiitzung dieses Rechtsmittel-
grundes '* und kann daher zuldssigerweise
im Laufe des Verfahrens geltend gemacht
werden, soweit der Grundsatz des kontra-
diktorischen Verfahrens gewahrt bleibt. In
diesem Zusammenhang mochte ich darauf
hinweisen, dass das HABM wihrend der
miindlichen Verhandlung Gelegenheit hatte,
auf diese Riige zu antworten. Auflerdem
kann man diesem Argument nicht entgegen-
halten, dass es den dem Gericht unter-
breiteten Streitgegenstand abindere, da es
die gerichtliche Wirdigung des vor dem
Gericht geltend gemachten Klagegrundes
eines Verstofles gegen Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung betrifft. Daher
ist fiir mich nicht ersichtlich, was einer
Priifung dieses Vorbringens entgegenstehen
sollte.

26. Vor der Priifung dieser verschiedenen
Riigen werde ich kurz die meiner Auffassung
nach relevante Rechtsprechung zur Aus-
legung der Eintragungshindernisse des Arti-
kels 7 Absatz 1 der Verordnung darstellen,
die fir den vorliegenden Fall in Betracht
kommen, sowie das Vorgehen bei der Beur-

12 — Urteil des Gerichtshofes vom 17. Juli 1997 in der Rechtssache
C-219/95 P (Ferriere Nord/Kommission, Slg. 1997, 1-4411,
Randnr. 56) und Beschluss des Gerichtshofes vom 9, Dezem-
ber 1999 in der Rechtssache C-299/98 P (CPL Imperial 2 und
Unifrigo/Kommission, Slg. 1999, 1-8683, Randnr. 54).

13 — Vgl. u. a. Urteile des Gerichtshofes vom 12. Juni 1958 in der
Rechtssache 2/57 (Compagnie des Hauts Fourncaux de
Chasse/Hohe Behorde, Slg. 1958, 131, 150) und vom
29. Mai 1997 in der Rechtssache C-153/96 P (De Rijk/
Kommission, Slg. 1997, 1-2901, Randnr. 19}.
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teilung dieser Eintragungshindernisse erlau-
tern, wenn sich das angemeldete Zeichen aus
mehreren Bestandteilen zusammensetzt. Ich
werde ferner auf die Schlussfolgerungen
eingehen, die der Gerichtshof aus dieser
Rechtsprechung in dem Urteil SAT.1/HABM
gezogen hat, in dem er iiber ein Rechtsmittel
gegen das Urteil des Gerichts vom 2. Juli 2002
in der Rechtssache T-323/00 (SAT.1/HABM)
(SAT.2)'* entschieden hat, dessen Begriin-
dung der des angefochtenen Urteils ver-
gleichbar ist.

B — Die relevante Rechtsprechung und das
Urteil SAT.1/HABM

27. Bei der Darstellung der relevanten
Rechtsprechung ist von der Hauptfunktion
der Marke auszugehen, die darin besteht,
dem Verbraucher oder Endabnehmer die
Ursprungsidentitidt der durch die Marke
gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung
zu garantieren, indem sie es ihm erméglicht,
diese Ware oder Dienstleistung ohne Ver-
wechslungsgefahr von Waren oder Dienst-
leistungen anderer Herkunft zu unterschei-
den'?

28. Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung soll
die Eintragung von Zeichen als Marken
verhindern, wenn diese ihrem Wesen nach
als nicht geeignet gelten, diese Funktion zu
erfillen. Dementsprechend gelten gemaf}
den Buchstaben b und ¢ dieser Bestimmung
solche Marken als ungeeignet, die beziiglich
der Waren und Dienstleistungen, fiir die die

14 — Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-323/00 (SAT.1/
HABM, Slg. 2602, 11-2839).

15 — Vgl. u. a. Urteile des Gerichtshofes vom 23. Mai 1978 in der
Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139,
Randnr. 7) und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache
C-299/99 (Philips, Slg. 2002, 1-5475, Randnr. 30).

Eintragung beantragt wurde, keine Unter-
scheidungskraft haben oder die ausschlief3-
lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die
im Verkehr zur Bezeichnung dieser Waren
oder Dienstleistungen oder ihrer Merkmale
dienen konnen, es sei denn, dass sie infolge
ihrer Benutzung Unterscheidungskraft er-
langt haben.

29. Nach der Rechtsprechung iiberschnei-
den sich die jeweiligen Anwendungsbereiche
der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und
d der Verordnung enthaltenen Eintragungs-
hindernisse. Aufgrund des Inhalts der ein-
zelnen Eintragungshindernisse neige ich
sogar dazu, die in den Buchstaben ¢ und d
dieser Bestimmung genannten Zeichen als
Untergruppen der weiter gefassten Kategorie
der Zeichen ohne Unterscheidungskraft im
Sinne von Buchstabe b der Bestimmung
anzusehen. So fehlt laut einer Entscheidung
zu den von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢
der Verordnung erfassten Zeichen und An-
gaben einer Wortmarke, die im Sinne dieser
Bestimmung Merkmale der in der Anmel-
dung genannten Waren oder Dienstleistun-
gen beschreibt, aus diesem Grund zwangs-
laufig die Unterscheidungskraft im Sinne von
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung '°.

30. Gleichwohl unterliegt die Zuordnung
eines Zeichens zur Untergruppe gemaf}
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verord-
nung besonderen Bedingungen, die im Licht
des mit diesem Eintragungshindernis ver-
bundenen Allgemeininteresses auszulegen
sind. Der Gerichtshof hat dies zum Ausdruck
gebracht, als er den allgemeinen Aufbau von
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung beschrie-

16 — Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der
Rechtssache C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland,
Slg. 2004, 1-1619, Randnr. 86).
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ben und darauf hingewiesen hat, dass jedes
der in dieser Bestimmung genannten Ein-
tragungshindernisse unabhingig sei von den
anderen und getrennt gepriift werden
miisse'” und im Licht des Allgemeininte-
resses auszulegen sei, das jedem von ihnen
zugrunde liege, wobei dieses Allgemeininter-
esse je nach dem betreffenden Eintragungs-
hindernis in unterschiedlichen Erwigungen
zum Ausdruck kommen kénne oder sogar
miisse '®.

31. Dem Eintragungshindernis aus Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung liegt
laut gefestigter Rechtsprechung das Ziel
zugrunde, dass die betreffenden Zeichen
oder Angaben von jedermann frei verwendet
werden konnen sollen. Es soll verhindert
werden, dass solche Zeichen oder Angaben
durch ihre Eintragung als Marke einem
einzigen Unternehmen vorbehalten werden.
Dieses Allgemeininteresse bedeutet, dass alle
Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung
von Merkmalen der Waren oder Dienst-
leistungen dienen konnen, fiir die die Ein-
tragung beantragt wird, allen Unternehmen
zur freien Verfigung belassen werden, damit
sie sie ebenfalls zur Beschreibung derselben
Eigenschaften ihrer eigenen Waren verwen-
den konnen ',

17 — Urteil des Gerichtshofes vom 21. Oktober 2004 in der
Rechtssache C-64/02 P (HABM/Erpo Mébelwerk, Slg. 2004,
1-10031, Randnr. 39).

18 — Urteil des Gerichtshofes vom 29. April 2004 in den
verbundenen Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P
(Henkel/HABM, Slg. 2004, 1-5089, Randnrn. 45 und 46).

19 — Vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in
der Rechtssache C-191/01 P (HABM/Wrigley, Slg. 2003,
1-12447, Randnr. 31) und Beschluss des Gerichtshofes vom
5. Februar 2004 in der Rechtssache C-326/01 P (Telefon &
Buch/HABM, Slg. 2004, 1-1371, Randnr. 27). Vgl. zu den
gleichlautenden Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe ¢ der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABL 1989,
L 40, S. 1) die Urteile des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in
den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97
(Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, [-2779, Randnr. 25); vom
8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01
{Linde u. a, Slg. 2003, I-3161, Randnr, 73); vom 6. Mai 2003
in der Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, 1-3793,
Randnr. 52) und Koninklijke KPN Nederland (Randnrn. 54
und 55).
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32. Auflerdem ist es nicht erforderlich, dass
die Zeichen und Angaben, aus denen die in
dieser Bestimmung genannte Marke besteht,
zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tat-
sachlich fiir die Beschreibung von in der
Anmeldung aufgefihrten Waren oder
Dienstleistungen oder deren Merkmalen
verwendet werden. Es geniigt, wie sich schon
aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt,
dass die Zeichen oder Angaben zu diesem
Zweck verwendet werden kénnen. Ein Wort-
zeichen ist daher nach dieser Bestimmung
von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es
zumindest in einer seiner méglichen Bedeu-
tungen ein Merkmal der in Frage stehenden
Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

33. Mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung sollen daher Zeichen, die zur
Beschreibung der in der Anmeldung ge-
nannten Waren oder Dienstleistungen oder
zur Beschreibung ihrer Merkmale verwendet
werden konnen, allen Wirtschaftsteilneh-
mern zur freien Verfiigung belassen werden.
Das Erfordernis der Verfiigbarkeit, das dieser
Bestimmung zugrunde liegt, erstreckt sich
folglich auf beschreibende Zeichen und
Angaben.

34. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung verfolgt im Hinblick auf simt-
liche von dieser Bestimmung erfassten Zei-
chen ein anderes, im Allgemeininteresse
liegendes Ziel, das nicht mit dem der
Gewihrleistung der freien Verfiigbarkeit fiir
sdmtliche Wirtschaftsteilnehmer verwechselt
werden darf.
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35. Hinsichtlich der Frage, ob eine Farbe als
solche ohne raumliche Begrenzung als Mar-
ke eingetragen werden kann, hat der Ge-
richtshof im Urteil Libertel zwar entschie-
den, dass das Allgemeininteresse, das dem
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zugrunde liege, der mit Artikel 7 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung identisch
ist, auf die Notwendigkeit abziele, die Ver-
fiigbarkeit der Farben fiir die anderen Wirt-
schaftsteilnehmer, die Waren oder Dienst-
leistungen wie diejenigen anbéten, fiir die die
Eintragung beantragt werde, nicht unge-
rechtfertigt einzuschrinken .

36. Diese dem Urteil Libertel entstammende
Auslegung von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung, die durch das
Urteil SAT.1/HABM bestitigt wurde und
nach der dieses Eintragungshindernis auch
dem Ziel der Verfiigbarkeit dient, darf
gleichwohl nicht auf simtliche in seinen
Anwendungsbereich fallende Arten von Zei-
chen ausgedehnt werden. Was die Farben
betrifft, so hat der Gerichtshof das Ziel der
Verfugbarkeit, das also bei der Beurteilung
der Eignung der Farben zur Unterscheidung
der in der Anmeldung genannten Waren
oder Dienstleistungen beriicksichtigt werden
muss, in diesem Urteil mit der Feststellung
gerechtfertigt, dass die Zahl der den Wirt-
schaftsteilnehmern tatsichlich zur Verfii-
gung stehenden unterschiedlichen Farben
sehr gering sei .

20 — Randnr. 60.
21 — Ebenda, Randnr. 47.

37. In dem Urteil SAT.1/HABM** hat der
Gerichtshof ausgefiihrt, dass das Allgemein-
interesse, das dieser Bestimmung zugrunde
liege, und die wesentliche Funktion der
Marke, die oben erwihnt wurde, ineinander
iibergingen. Zeichen, die die Funktion einer
Marke im Hinblick auf die betreffenden
Waren und Dienstleistungen nicht erfiillen
kénnten, sollten hiernach nicht als Marken
eingetragen werden und nicht in den Genuss
des auf einer solchen Eintragung beruhenden
Schutzes kommen. Daraus hat der Gerichts-
hof den Schluss gezogen, dass das Kriterium,
nach dem Marken, die im geschiftlichen
Verkehr gemeinhin fiir die Prasentation der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen
verwendet werden konnten, nicht eintra-
gungsfahig seien, bei der Bewertung der
Unterscheidungskraft eines Zeichens beziig-
lich dieser Waren oder Dienstleistungen

nicht relevant sei %.

38. Daher kann aus der Tatsache, dass ein
nicht beschreibendes Zeichen im geschaftli-
chen Verkehr fiir die Prisentation der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen
verwendet werden konnte, nicht gefolgert
werden, dass diesem Zeichen zwangsliufig
jede Unterscheidungskraft beziiglich dieser
Waren oder Dienstleistungen fehle. Mit
anderen Worten bedeutet die Tatsache oder
blof3e Mdglichkeit, dass ein nicht beschrei-
bendes und nicht von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung erfasstes Zei-
chen im geschiftlichen Verkehr fiir die
Prisentation der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen verwendet wird, nicht, dass
dem Zeichen jede Unterscheidungskraft be-

22 — Randnr. 27.
23 — Randnr. 36.
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ziiglich dieser Waren oder Dienstleistungen
fehlt 2.

39. Was schliefSlich die Vorgehensweise bei
der Beurteilung der Frage betrifft, ob ein aus
verschiedenen Bestandteilen zusammenge-
setztes Zeichen den Tatbestand eines Ein-
tragungshindernisses gemifl Artikel 7 Ab-
satz 1 Buchstaben b und c¢ der Verordnung
erfillt, so muss nach ebenfalls gefestigter
Rechtsprechung die Wirkung beriicksichtigt
werden, die dieses Zeichen als Ganzes her-
vorruft **. Dieses Erfordernis trigt der Fest-
stellung Rechnung, dass ein Durchschnitts-
verbraucher eine Marke normalerweise als
Ganzes wahrnimmt und keine Uberpriifung
der verschiedenen Details vornimmt.

40. Diese Regel steht jedoch anerkannter-
maflen einer gesonderten Priifung der ein-
zelnen Bestandteile des betreffenden Zei-
chens nicht entgegen. Eine derartige Priifung
entspricht Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der
Verordnung, der, wie bereits erwihnt, der
Eintragung von Marken entgegensteht, die
»ausschliefllich aus [beschreibenden] Zei-

24 — So wurde z. B. entschieden, dass die Eintragung einer Marke,
die sich aus Zeichen oder Angaben zusammensetzt, die sonst
als Werbeslogans, Qualititshinweise oder Aufforderungen
zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich
diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen
dieser Verwendung ausgeschlossen ist (Urteil des Gerichts-
hofes vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99
[Merz & Krell, Slg. 2001, 1-6959, Randnr. 40]). Erst wenn die
Zeichen oder Angaben im allgemeinen Sprachgebrauch oder
in den redlichen und stindigen Verkehrsgepflogenheiten zur
Bezeichnung der von der betreffenden Marke erfassten
Waren oder Dienstleistungen tblich geworden und sie somit
vom Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1
Buchstabe d der Verordnung erfasst sind, muss ihre Ein-
tragung gemifl der letztgenannten Bestimmung abgelehnt
werden.

25 — Vgl. zur Beurteilung der Unterscheidungskraft Urteil DKV/
HABM (Randnr. 24) und zur Beurteilung des beschreibenden
Charakters die Urteile des Gerichtshofes vom 12. Febru-
ar 2004 in der Rechtssache C-265/00 (Campina Melkunie,
Slg. 2004, 1-1699, Randnr. 37) und Koninklijke KPN Neder-
land (Randnr. 96).
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chen oder Angaben ... bestehen®. Sie geniigt
auch den Anforderungen an eine Begriin-
dung und an die Rechtssicherheit, die fur die
Wirtschaftsteilnehmer unverzichtbar sind,
vor allem fiir diejenigen, die mit den
Schwierigkeiten der Gestaltung einer inter-
nationalen Marke konfrontiert sind, die
insbesondere bei der Beurteilung der Unter-
scheidungskraft eines Zeichens auftreten, die
ein grofieres Mafd an Subjektivitit beinhaltet
als die anderen Eintragungshindernisse.

41. Gleichwohl steht fest, dass die Eintra-
gung eines Zeichens nicht schon abgelehnt
werden kann, wenn sich ergibt, dass das
gepriifte Eintragungshindernis fiir jedes der
Bestandteile gilt, aus denen sich das betref-
fende Zeichen zusammensetzt.

42. Auch bei Marken, die sich aus verschie-
denen Bestandteilen zusammensetzen, von
denen jeder Merkmale der in der Anmel-
dung genannten Waren oder Dienstleistun-
gen beschreibt, muss noch festgestellt wer-
den, dass die Marke als Ganzes beschreiben-
den Charakter hat?®, Auch wenn im All-
gemeinen die blofle Kombination von
Bestandteilen, von denen jeder Merkmale
der in der Anmeldung genannten Waren
oder Dienstleistungen beschreibt, als solche
eine Beschreibung dieser Merkmale bleibt,
da die blofle Aneinanderreihung solcher
Bestandteile ohne eine ungewdhnliche Ver-
dnderung, insbesondere syntaktischer oder
semantischer Art, nur zu einer Marke fithren

26 — Urteil Koninklijke KPN Nederland {Randnr. 96).
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kann, die ausschliefllich aus Zeichen oder
Angaben besteht, die im Verkehr zur Be-
zeichnung von Merkmalen der genannten
Waren oder Dienstleistungen dienen kon-
nen, kann eine solche Kombination unter
gewissen Umstinden doch auch nicht be-
schreibender Art sein?’.

43. Ebenso hat der Gerichtshof in dem
Urteil SAT.1/HABM entschieden, dass die
Beurteilung, ob eine aus verschiedenen
Bestandteilen zusammengesetzte Marke im
Hinblick auf die betreffenden Waren oder
Dienstleistungen unterscheidungskriftig sei,
auf jeden Fall von der Priifung der aus den
verschiedenen Bestandteilen zusammenge-
setzten Gesamtheit abhidnge und dass der
Umstand allein, dass jeder dieser Bestand-
teile fir sich genommen nicht unterschei-
dungskriftig sei, nicht ausschliefle, dass
deren Kombination unterscheidungskriftig
sein konne %8

44. An dieser Stelle ist daran zu erinnern,
wie der Gerichtshof diese Rechtsprechung
im Rahmen des Urteils SAT.1/HABM be-
racksichtigt hat.

45. In jenem Verfahren wurde mit dem
Rechtsmittel die Aufhebung des Urteils
SAT.1/HABM (SAT.2) beantragt, mit dem
das Gericht erster Instanz die Zuriickwei-

27 — Ebenda, Randnrn. 99 und 100.
28 — Randnr. 28.

sung der Eintragung des Wortzeichens
~SAT.2“ fur die in der Anmeldung genannten
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit
der Verbreitung tber Satellit stehen, besti-
tigt hatte. Nach Ansicht des Gerichts war die
Wortzusammenstellung ,SAT.2" aufgrund
ihrer Bestandteile fiir die Dienstleistungen
nicht unterscheidungskriftig im Sinne von
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung.

46. Im Urteil SAT.1/HABM (SAT.2) priifte
das Gericht die verschiedenen Bestandteile
des Wortzeichens ,SAT.2". Es fithrte zu-
nichst aus, dass dem Bestandteil ,SAT* im
Hinblick auf die betreffenden Dienstleistun-
gen keine Unterscheidungskraft zukomme,
da es sich um eine gebrauchliche Abkiirzung
im Deutschen und im Englischen fiir ,Satel-
lit“ handele, dieser Begriff als Abkiirzung den
lexikalischen Regeln dieser Sprachen ent-
spreche und er ein Merkmal eines Grofiteils
der beanspruchten Dienstleistungen be-
zeichne.

47. Das Gericht wies sodann darauf hin, dass
die Bestandteile ,2“ und ,..“ im geschiftlichen
Verkehr gewohnlich fiir die Prisentation der
beanspruchten Dienstleistungen verwendet
wiirden oder verwendet werden konnten
und dass diese Bestandteile daher keine
Unterscheidungskraft hitten.

48. Aufgrund dessen kam es zu dem Ergeb-
nis, dass ganz allgemein im Fall einer
zusammengesetzten Marke, die wie SAT.2
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nur aus Bestandteilen ohne Unterschei-
dungskraft bestehe, der Schluss zulissig sei,
dass auch die Marke als Ganzes im ge-
schiftlichen Verkehr gewohnlich fiir die
Prasentation der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen verwendet werden kénne.

49. Schliefllich vertrat das Gericht die Auf-
fassung, dass eine solche Schlussfolgerung
nur dann nicht gelte, wenn konkrete An-
haltspunkte, wie etwa die ungebriuchliche
Art der Kombination der verschiedenen
Bestandteile, dafiir vorligen, dass die zusam-
mengesetzte Marke mehr darstelle als die
Summe ihrer einzelnen Bestandteile. ,SAT.2"
sei eine gebriuchliche Wortzusammenstel-
lung, und das Vorbringen der Kligerin, die
angemeldete Marke als Ganzes enthalte ein
fantasiebetontes Element, sei ohne Bedeu-
tung.

50. Hierzu stellte der Gerichtshof erstens
fest, dass das Gericht die Unterscheidungs-
kraft der Wortzusammenstellung ,SAT.2“ im
Wesentlichen anhand einer gesonderten
Priifung jedes ihrer Bestandteile beurteilt
habe. Das Gericht habe sich auf die Vermu-
tung gestiitzt, dass Bestandteile, die isoliert
betrachtet nicht unterscheidungskriftig sei-
en, auch im Fall ihrer Kombination nicht
unterscheidungskriftig werden kénnten,
statt, wie es erforderlich gewesen wire, auf
die Gesamtwahrnehmung dieser Wortzu-
sammenstellung durch den Durchschnitts-
verbraucher abzustellen. Es habe den durch
die Wortzusammenstellung hervorgerufenen
Gesamteindruck nur hilfsweise gepriift und
dabei Aspekten wie dem Vorliegen eines
Fantasieelements, die bei dieser Priifung zu
beriicksichtigen seien, jede Relevanz abge-
sprochen.

I-7990

SCHLUSSANTRAGE VON HERRN LEGER — RECHTSSACHE C-37/03 P

51. Zweitens sei das vom Gericht beriick-
sichtigte Kriterium, wonach Marken, die im
geschiftlichen Verkehr gewéhnlich fiir die
Prisentation der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen verwendet werden koénn-
ten, nicht eintragungsfihig seien, im Rahmen
von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung relevant, sei aber nicht fiir die
Auslegung des Buchstabens b dieser Vor-
schrift mafigebend.

52. Vor dem Hintergrund dieser Vorbemer-
kungen werde ich die Riigen zur Stiitzung
des Rechtsmittelgrundes untersuchen, mit
denen die Verletzung von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung durch das
Gericht erster Instanz geltend gemacht wird.
Ich werde zunichst die erste Riige der
fehlenden Beriicksichtigung des Gesamtein-
drucks zusammen mit der vierten Riige
untersuchen, die sich auf die Beriicksichti-
gung eines angeblich irrelevanten Kriteriums
bezieht, mit denen die Rechtsmittelfiihrerin
dieselben Entscheidungsgriinde des ange-
fochtenen Urteils angreift.

C — Zur fehlenden Beriicksichtigung des
Gesamteindrucks und zur Beriicksichtigung
eines irrelevanten Beurteilungskriteriums

1. Vorbringen der Parteien

53. BiolD triagt zunichst vor, dass das
Gericht durch die Annahme, die an den in
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der Anmeldung genannten Waren oder
Dienstleistungen interessierten Verbraucher
seien im Allgemeinen gut informiert, die
Unterscheidungskraft des betreffenden Zei-
chens unzutreffend beurteilt habe, da diese
Waren und Dienstleistungen vielmehr fiir
die Gesamtheit der Verbraucher bestimmt
seien.

54. Trotz des Hinweises des Gerichts, dass
die Unterscheidungskraft eines aus verschie-
denen Bestandteilen zusammengesetzten
Zeichens auf der Grundlage des durch das
Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks
zu beurteilen sei, sei eine solche Priifung
unterblieben. Nach Ansicht der Rechtsmit-
telfihrerin hat das Gericht lediglich die
verschiedenen Bestandteile gepriift, aus de-
nen sich das betreffende Zeichen zusam-
mensetze, d. h. das Wortzeichen ,BiolD* und
die Bildelemente.

55. Schliefilich habe das Gericht das streitige
Zeichen aufgrund eines Kriteriums, das die
Rechtsprechung fir irrelevant gehalten habe,
als nicht unterscheidungskriftig angesehen.

56. Das HABM verweist im Wesentlichen
darauf, dass die Rechtsmittelfiihrerin die
vom Gericht vorgenommene Tatsachenwiir-
digung nicht im Rahmen eines Rechtsmittels
tiberpriifen lassen konne.

57. Ferner tragt das HABM vor, das Gericht
habe die bei der Untersuchung der verschie-

denen Bestandteile einer zusammengesetz-
ten Marke zu beachtenden Regeln in Erin-
nerung gerufen und rechtsfehlerfrei ange-
wendet. Das Gericht habe zu Recht darauf
hingewiesen, dass eine Marke, die aus
verschiedenen Bestandteilen, denen hinsicht-
lich der betreffenden Waren und Dienst-
leistungen keine Unterscheidungskraft zu-
komme, zusammengesetzt sei, auch nicht als
Ganzes betrachtet an Unterscheidungskraft
gewinne, sofern kein konkreter Anhalts-
punkt dafiir vorliege, dass sie mehr darstelle
als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile.
Somit habe das Gericht offensichtlich eine
Gesamtwiirdigung vorgenommen, die mit
den dargelegten Grundsitzen iberein-
stimme.

58. Was schliefllich die Schlussfolgerungen
aus dem Urteil SAT.1/HABM fiir das im
angefochtenen Urteil beriicksichtigte Krite-
rium betreffe, so habe das Gericht mit seiner
Einschitzung, in diesem Verfahren handele
es sich bei den mafigeblichen Verkehrs-
kreisen um eine eingegrenzte Personengrup-
pe, keinen Rechtsfehler begangen. Die Ver-
wendbarkeit des streitigen Zeichens fiir die
Prisentation der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen bestiitige, dass dem Zei-
chen keine Unterscheidungskraft beziiglich
dieser Waren oder Dienstleistungen zu-
komme.

2. Wiirdigung

59. Das Gericht hat in der Tat, wie vom
HABM zutreffend vorgebracht wurde, die
bei der Untersuchung der Unterscheidungs-
kraft eines Zeichens im Sinne von Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung zu
beachtenden Regeln in Erinnerung gerufen
und rechtsfehlerfrei angewandt. Das Gericht
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hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die
Unterscheidungskraft einerseits im Hinblick
auf die Waren oder Dienstleistungen, fiir die
die Marke angemeldet worden ist, und
andererseits im Hinblick auf die Anschauung
der mafigeblichen Verkehrskreise zu beur-
teilen ist.

60. Das HABM macht ebenfalls zu Recht
geltend, dass die Wiirdigung des Gerichts,
dass die mafigeblichen Verkehrskreise im
vorliegenden Fall Personen seien, die iiber
die in der Anmeldung genannten Waren und
Dienstleistungen ,gut unterrichtet” seien,
eine Wiirdigung von Tatsachen darstellt,
die in den Zustdndigkeitsbereich dieses
Gerichts fillt und keine Rechtsfrage ist, die
dem Gerichtshof im Rahmen eines Rechts-
mittelverfahrens vorgelegt werden kénnte, es
sei denn, dass der Sachvortrag entstellt
worden ist?’.

61. Nachdem das Gericht erldutert hat, dass
sich das betreffende Zeichen aus einem
Wortbestandteil und Bildbestandteilen zu-
sammensetzt, hat es schliefllich zu Recht
darauf hingewiesen, dass das Zeichen bei der
Beurteilung seiner Unterscheidungskraft als
Ganzes betrachtet werden muss. Dennoch
teile ich die Auffassung der Rechtsmittel-
fahrerin, dass das Gericht diese Priifung im
angefochtenen Urteil nicht vorgenommen
hat.

29 — Urteil DKV/HABM (Randnr. 22 sowie die dort zitierte
Rechtsprechung).
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62. Das Gericht hat in den Randnummern 28
und 29 des angefochtenen Urteils angefiihrt,
dass das Wortzeichen ,BiolD“ aus den
beiden Bestandteilen ,Bio“ und ,ID* bestehe,
die im Englischen eine iibliche Abkiirzung
fir das Substantiv ,identification“ (Identifi-
zierung) und die Adjektive ,biological* (bio-
logisch) oder ,biometrical® (biometrisch)
oder aber fiir das Substantiv ,biology” (Bio-
logie) seien. Daraus hat das Gericht gefolgert,
dass das Wortzeichen ,BiolD“ aus zum
Wortschatz der Bezugssprache gehérenden
Abkiirzungen bestehe, nicht von den lexika-
lischen Regeln dieser Sprache abweiche und
keine ungewohnliche Struktur habe. Ange-
sichts der in der Anmeldung genannten
Waren und Dienstleistungen sei iiberdies
anzunehmen, dass die mafigeblichen Ver-
kehrskreise das Wortzeichen ,BiolD* im
Sinne von ,biometrical identification” (bio-
metrische Identifikation) verstinden.

63. In den Randnummern 30 bis 32 des
angefochtenen Urteils hat das Gericht so-
dann erlautert, dass die biometrische Identi-
fikation eine der technischen Funktionen sei,
auf die sich der Antrag auf Eintragung
beziehe, und unmittelbar auf eines der
Merkmale der im Antrag genannten Dienst-
leistungen Bezug nehme oder mit diesen in
einem engen funktionellen Zusammenhang
stehe.

64. Aus diesen tatsdchlichen Feststellungen,
die der Gerichtshof im Rahmen dieses
Rechtsmittels nicht iberpriiffen kann, hat
das Gericht in Randnummer 34 gefolgert,
dass das Wortzeichen ,BiolD* fiir die in der
Anmeldung genannten Waren und Dienst-
leistungen keine Unterscheidungskraft besit-
ze.




65. Sodann hat das Gericht die Bildbestand-
teile des streitigen Zeichens untersucht. Zu
den typografischen Merkmalen des Wort-
zeichens ,BiolD“ in seiner vorliegenden
Gestaltung hat das Gericht ausgefihrt, dass
die in der Schriftart Arial und in unter-
schiedlicher Strichstirke eingesetzten Buch-
staben im geschiftlichen Verkehr gew6hn-
lich fir die Prisentation sdmtlicher Arten
von Waren und Dienstleistungen verwendet
wiirden. Dasselbe gelte fir den Punkt, da
dieser Bestandteil als der letzte von meh-
reren Bestandteilen einer Wortmarke ge-
wohnlich verwendet werde, um darauf hin-
zuweisen, dass eine Abkiirzung vorliege.

66. Hinsichtlich des grafischen Elements®
hat das HABM nach Ansicht des Gerichts
in der miindlichen Verhandlung zutreffend
ausgefiihrt, dass seine Funktion sich in der
Angabe erschopfe, dass es sich um eine fiir
ein bestimmtes Schutzgebiet eingetragene
Marke handele und dass, wenn eine derartige
Eintragung in Wirklichkeit nicht bestehe, die
Verwendung dieses grafischen Bestandteils
die Gefahr einer Irrefithrung des Verkehrs
begriinde. Im Ubrigen werde dieser Bestand-
teil in Verbindung mit einem oder mehreren
anderen Zeichen im geschiftlichen Verkehr
gewohnlich fiir die Prisentation von Waren
und Dienstleistungen aller Art verwendet.

67. Das Gericht hat seine Ausfithrungen in
den Randnummern 40 bis 44 des angefoch-
tenen Urteils mit den folgenden Entschei-
dungsgriinden fortgesetzt:

»40 Daher ist anzunehmen, dass die oben in
den Randnummern 38 und 39 genann-
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41

42

ten grafischen Elemente fiir die Prisen-
tation der von der Anmeldung erfassten
Waren und Dienstleistungen im ge-
schiftlichen Verkehr gewohnlich ver-
wendet werden kénnen. Sie haben somit
fir diese Waren und Dienstleistungen
keine Unterscheidungskraft.

Da von jedem der Bestandteile, aus
denen die angemeldete Marke zusam-
mengesetzt ist, anzunehmen ist, dass er
fur die Prasentation der Waren und
Dienstleistungen, die unter die in der
Anmeldung aufgefithrten Kategorien
fallen, im geschiftlichen Verkehr ge-
wohnlich verwendet werden kann, hat
keiner dieser Bestandteile hinsichtlich
dieser Waren und Dienstleistungen
Unterscheidungskraft.

Weiterhin erlaubt nach der Rechtspre-
chung die Tatsache, dass eine komplexe
Marke nur aus Bestandteilen zusam-
mengesetzt ist, die in Bezug auf die
betreffenden Waren und Dienstleistun-
gen keine Unterscheidungskraft haben,
die Annahme, dass auch die Marke als
Ganze fiir die Prisentation dieser Wa-
ren oder Dienstleistungen im geschift-
lichen Verkehr gewdhnlich verwendet
werden kann. Dieser Schluss kann nur
durch konkrete Anhaltspunkte — wie
insbesondere die Art und Weise, in der
die verschiedenen Bestandteile mitein-
ander kombiniert sind — entkriftet
werden, die darauf hinweisen, dass die
komplexe Marke in ihrer Gesamtheit
mehr darstellt als die Summe ihrer
Bestandteile (in diesem Sinne Schluss-
antrige von Generalanwalt Ruiz-Jarabo

Colomer ... in der Rechtssache
Koninklijke KPN Nederland ..., [Nr.]
65).
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43 Entgegen dem Vorbringen der Kligerin
sind solche Anhaltspunkte im vorlie-
genden Fall nicht ersichtlich. Denn die
Struktur der angemeldeten Marke, die
im Wesentlichen durch die Kombina-
tion eines beschreibenden Wortzei-
chens mit den oben in Randnummer
37 genannten typografischen Merkma-
len und den oben in den Randnummern
38 und 39 erwihnten grafischen Ele-
menten gekennzeichnet ist, dndert
nichts daran, dass von der Marke als
Ganzer anzunehmen ist, dass sie fiir die
Prasentation der Waren und Dienst-
leistungen, die unter die in der Anmel-
dung aufgefithrten Kategorien fallen, im
geschiftlichen Verkehr gewohnlich ver-
wendet werden kann.

44 Die angemeldete Marke hat daher in
Bezug auf die betreffenden Kategorien
von Waren und Dienstleistungen keine
Unterscheidungskraft.”

68. Meiner Auffassung nach ergibt sich aus
diesen Entscheidungsgriinden, dass das Ge-
richt die Unterscheidungskraft des streitigen
Zeichens wie im Urteil SAT.1/HABM
(SAT.2) ausschliefllich anhand einer geson-
derten Priifung seiner verschiedenen Be-
standteile beurteilt hat. Das Gericht hat sich
in Randnummer 42 des angefochtenen Ur-
teils mit einer Formulierung, die sich nahezu
vollstindig mit Randnummer 49 des vorge-
nannten Urteils deckt, auf die Vermutung
gestiitzt, dass Bestandteile, die isoliert be-
trachtet nicht unterscheidungskriftig seien,
auch im Fall ihrer Kombination nicht unter-
scheidungskriftig werden konnten, und hat
nicht, wie es erforderlich gewesen wire, auf
die Gesamtwahrnehmung des Zeichens
durch die mafigeblichen Verkehrskreise ab-
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gestellt. Wie im Urteil SAT.1/HABM
(SAT.2) hat das Gericht den durch das
streitige Zeichen hervorgerufenen Gesamt-
eindruck nur hilfsweise gepriift.

69. Somit stelle ich fest, dass das Gericht im
angefochtenen Urteil bei der Priifung der
Unterscheidungskraft des betreffenden Zei-
chens in derselben Weise wie im Urteil
SAT.1/HABM (SAT.2) vorgegangen ist.

70. Dariiber hinaus war das Gericht im
vorliegenden Verfahren nicht mit einer
Wortmarke wie in dem Verfahren SAT.1/
HABM (SAT.2) befasst, sondern mit einer
Bildmarke, die sich aus einem Wortbestand-
teil und mehreren Bildbestandteilen zusam-
mensetzt. Wie oben ausgefiihrt, hat es fest-
gestellt, dass der Wortbestandteil ,BiolD“ die
in der Anmeldung genannten Waren und
Dienstleistungen oder ihre Merkmale be-
schreibe. Es hat hieraus zu Recht gefolgert,
dass diesem Bestandteil des betreffenden
Zeichens keine Unterscheidungskraft zu-
komme.

71. Hingegen hat das Gericht in den Rand-
nummern 35 und 36 des angefochtenen
Urteils der von der Zweiten Beschwerde-
kammer in der streitigen Entscheidung
vertretenen Auffassung widersprochen, eine
solche Marke habe keine Unterscheidungs-
kraft, wenn der Wortbestandteil in Bezug auf
die fraglichen Waren oder Dienstleistungen
beschreibend sei und das Gewicht der Bild-
bestandteile im Verhiltnis zu dem Wort-
bestandteil ,vernachlissigt werden kénne®.
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72. So hat das Gericht in Randnummer 36
des angefochtenen Urteils ausgefiihrt:

~Hierzu ist festzustellen, dass sich die
fehlende Unterscheidungskraft einer kom-
plexen Marke nicht anhand des Gewichts
bestimmter ihrer Bestandteile im Verhiltnis
zu bestimmten anderen Bestandteilen der
Marke feststellen ldsst, deren fehlende Un-
terscheidungskraft feststeht. Eine komplexe
Marke kann nimlich nicht unter Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94 fallen, wenn nur einer ihrer
Bestandteile im Hinblick auf die fraglichen
Waren oder Dienstleistungen unterschei-
dungskriftig ist. Dies kann selbst dann der
Fall sein, wenn der einzige unterscheidungs-
kriftige Bestandteil der komplexen Marke
gegeniiber ihren iibrigen Bestandteilen nicht
dominiert ...*

73. Ich bezweifle, dass die vom Gericht in
den beiden letzten Sitzen vorgenommene
Analyse richtig ist. Entscheidend ist laut
Rechtsprechung, wie oben erldutert, dass
dem betreffenden Zeichen bei Betrachtung
als Ganzem und im Hinblick auf die mafi-
geblichen Verkehrskreise Unterscheidungs-
kraft in Bezug auf die in der Anmeldung
genannten Waren und Dienstleistungen zu-
kommen kann. Ebenso wie bei einem
Zeichen, das sich aus Bestandteilen zusam-
mensetzt, die isoliert betrachtet nicht unter-
scheidungskriftig sind, nicht vermutet wer-
den darf, dass das Zeichen selbst nicht
unterscheidungskriftig ist, lasst sich meines
Erachtens kaum annehmen, dass bei einem
zusammengesetzten Zeichen einer seiner
Bestandteile, der fiir sich genommen unter-

scheidungskriftig sein koénnte, ausreichen
kénnte, um dem Zeichen als Ganzem Unter-
scheidungskraft zu verleihen.

74. Wenn eine zur Eintragung angemeldete
Bildmarke einen Wortbestandteil enthilt,
der wie das Wortzeichen ,,BiolD* ausschlief3-
lich beschreibend ist, da er kein zusitzliches
nicht beschreibendes Wort enthilt, ist fiir
mich nicht nachvollziehbar, wie diesem
Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft
zukommen sollte, wenn dieser Wortbestand-
teil gegeniiber den Bildbestandteilen des
Zeichens dominiert. Im Falle eines solchen
Bildzeichens ist zu Recht davon auszugehen,
dass die Aufmerksamkeit der maflgeblichen
Verkehrskreise auf dem Wortbestandteil
liegt und das Zeichen als Ganzes daher nicht
als Herkunftsbezeichnung wahrgenommen
wird.

75. Ein unter Verwendung eines rein be-
schreibenden Wortbestandteils zusammen-
gesetztes Bildzeichen kann meiner Auffas-
sung nach somit nur dann unterscheidungs-
kriftig sein, wenn es unterscheidungskriftige
Bildbestandteile enthilt, die den mafgebli-
chen Verkehrskreisen fiir sich genommen so
ins Auge springen, dass sie und nicht der
Wortbestandteil die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen, oder wenn seine Bildbestandteile
die Bedeutung des Wortbestandteils ,aus-
l6schen” und dem Zeichen als Ganzem
Unterscheidungskraft verleihen kénnen.

76. Da Wortbestandteile im Allgemeinen
besser in Erinnerung bleiben als Bildbe-
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standteile, ist mir bewusst, dass diese Vor-
aussetzungen nur schwer als erfiillt ange-
sehen werden konnen. Auch wenn dies zur
Folge hat, dass sich die Eintragung derartiger
Bildmarken in der Praxis als schwierig
erweist oder auf Ausnahmefille beschrinkt,
so erscheint mir diese Strenge dennoch
erforderlich, um zu verhindern, dass die
Eintragung solcher Marken unter Anwen-
dung der tblicherweise zur Beurteilung der
Verwechslungsgefahr herangezogenen Krite-
rien ihren Inhabern Exklusivrechte an Wort-
bestandteilen verleiht, die sich auf eine
Beschreibung der Merkmale der betreffen-
den Waren und Dienstleistungen beschrin-
ken.

77. Schliefllich hat das Gericht, wie die
Rechtsmittelfithrerin zu Recht geltend
macht, seine Beurteilung auf ein Kriterium
gestiitzt, das im Rahmen der Anwendung des
Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung irrelevant ist.

78. Das Gericht hat nadmlich aus dem Um-
stand, dass die Bestandteile des streitigen
Zeichens fiir die Prisentation der in der
Anmeldung genannten Waren und Dienst-
leistungen im geschiftlichen Verkehr ge-
wohnlich verwendet werden konnten, ge-
folgert, dass diese Bestandteile nicht unter-
scheidungskriftig seien.

79. Wie jedoch oben erldutert wurde, ist
dieses Kriterium zwar fiir Bestandteile rele-
vant, die wie hier der Wortbestandteil ,Bio-
ID* die in der Anmeldung genannten Waren
oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale
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beschreiben, nicht jedoch fur Bildbestand-
teile wie die Schriftart Arial, einen einfachen
Punkt oder den Bestandteil ©. Auch wenn
diese Bestandteile, denen fiir sich genommen
keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die
betreffenden Waren und Dienstleistungen
zukommt, fiir die Prisentation der von der
Anmeldung erfassten Waren und Dienst-
leistungen im geschiftlichen Verkehr ge-
wohnlich verwendet werden kénnen, bedeu-
tet dies allein nicht, dass sie fiir diese Waren
und Dienstleistungen ohne jede Unterschei-
dungskraft sind.

80. Ebenso hat das Gericht meiner Auffas-
sung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b
der Verordnung unzutreffend ausgelegt, in-
dem es in Randnummer 43 des angefochte-
nen Urteils jegliche Unterscheidungskraft
des betreffenden Zeichens mit der Begriin-
dung verneint hat, dass ,von der Marke als
Ganzer anzunehmen ist, dass sie fir die
Prasentation der Waren und Dienstleistun-
gen, die unter die in der Anmeldung
aufgefithrten Kategorien fallen, im geschift-
lichen Verkehr gewohnlich verwendet wer-
den kann*.

81. Dies zeigt meines Erachtens, dass das
angefochtene Urteil dieselben Rechtsfehler
aufweist wie das Urteil SAT.1/HABM
(SAT.2). Daher schlage ich dem Gerichtshof
vor, dieselben Konsequenzen wie im Urteil
SAT.1/HABM zu ziehen und das angefoch-
tene Urteil aufzuheben.

82. Vor dem Hintergrund dieser Empfeh-
lung untersuche ich nur hilfsweise die beiden
weiteren Riigen, die die Rechtsmittelfiihrerin




-

BIOID / HABM

im Rahmen ihres auf die Verletzung von
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung gestiitzten Rechtsmittelgrundes erho-
ben hat.

D — Zur Nichtberiicksichtigung des von der
Rechtsmittelfiihrerin erhobenen Einwands
des fehlenden Nachweises einer tatsdchlichen
Benutzung des betreffenden Zeichens durch
die Allgemeinheit oder durch Konkurrenten

83. BiolD rigt, das Gericht habe ihr Vor-
bringen aufler Betracht gelassen, dass eine
tatsichliche Benutzung des streitigen Zei-
chens durch die Allgemeinheit oder durch
ihre Konkurrenten nicht habe nachgewiesen
werden kénnen. Ebenso wenig sei beriick-
sichtigt worden, dass das streitige Zeichen
weder in Worterbiichern zu finden sei noch
einen Fachterminus darstelle.

84. Ferner habe das Gericht eine fehlerhafte
Tatsachenwiirdigung vorgenommen, indem
es ,Bio" fir eine Abkiirzung gehalten habe,
obgleich es sich um eine Vorsilbe handele,
und dem Wortzeichen ,BiolD“ eine unge-
wohnliche Struktur abgesprochen habe.

85. Was das Wortzeichen ,BiolD“ betrifft,
kann ich in der Auffassung des Gerichts
keinen Rechtsfehler erkennen, wonach ein
Eintragungshindernis im Sinne von Artikel 7

Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung erst
vorliegt, wenn die tatsachliche Verwendung
des Wortzeichens zur Bezeichnung der in
der Anmeldung genannten Waren oder
Dienstleistungen nachgewiesen ist.

86. Denn wie bereits im Urteil HABM/
Wrigley ** festgestellt wurde, liegt ein Ein-
tragungshindernis gemaf3 Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe ¢ nicht erst dann vor, wenn die
Zeichen und Angaben, aus denen die in
dieser Bestimmung genannte Marke besteht,
zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tat-
sdchlich fiir die in der Anmeldung aufge-
fithrten Waren oder Dienstleistungen oder
fiir ihre Merkmale beschreibend verwendet
werden. Es geniigt, wie sich schon aus dem
Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die
Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck
verwendet werden konnen. Ein Wortzeichen
ist daher nach dieser Bestimmung von der
Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumin-
dest in einer seiner mdglichen Bedeutungen
ein Merkmal der in Frage stehenden Waren
oder Dienstleistungen bezeichnet.

87. Was die vom Gericht vorgenommene
Untersuchung betrifft, wie die Bestandteile
»Bio* und ,ID“ in den mafigeblichen Ver-
kehrskreisen verstanden werden, so handelt
es sich um Tatsachenwiirdigungen, und die
Rechtsmittelfithrerin hat nicht dargelegt,
dass das Gericht den Sinn dieses Sachvor-
trags entstellt hat.

30 — Randnr. 32 (Hervorhebung von mir).
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88. Das Vorbringen beziiglich des Nachwei-
ses, wie das Zeichen als Ganzes fiir die
Prasentation der Waren oder Dienstleistun-
gen im geschiftlichen Verkehr verwendet
wird, deckt sich schliefllich im Wesentlichen
mit der oben untersuchten vierten Riige, und
ich habe in diesem Zusammenhang bereits
vorgeschlagen, dieses Kriterium fir irrele-
vant zu erkliren, wenn es um die Beurteilung
der Unterscheidungskraft einer Marke geht,
die aus mehreren Bestandteilen zusammen-
gesetzt ist, die nicht alle die in der Anmel-
dung genannten Waren oder Dienstleistun-
gen beschreiben.

E — Zur Riige der fehlerhaften rechtlichen
Wiirdigung des Gerichts aufgrund seiner
Auffassung, dass vergleichbare eingetragene
Marken kein Indiz fiir die Unterscheidungs-
kraft des betreffenden Zeichens seien, und zur
Riige des Verstofies gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung

89. BiolD wirft dem Gericht vor, es habe
eine fehlerhafte rechtliche Wiirdigung vor-
genommen, indem es vergleichbare, vom
HABM eingetragene Wortmarken mit der
Vorsilbe ,bio“ nicht als Indizien fir die
Unterscheidungskraft des betreffenden Zei-
chens gewertet habe. Ferner widerspricht
BiolD der Feststellung des Gerichts in Rand-
nummer 47 des angefochtenen Urteils, sie
habe keine in den Entscheidungen des
HABM enthaltenen Griinde angefiihrt, die
gegen die Verneinung der Unterscheidungs-
kraft der betreffenden Marke sprichen.
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90. Auflerdem kritisiert BiolD die Feststel-
lungen des Gerichts beziglich der vom
HABM vorgenommenen Eintragung der
Wortmarke ,Bioid” fiir Waren und Dienst-
leistungen, die mit den in der streitigen
Anmeldung genannten Waren und Dienst-
leistungen identisch sind. Die Rechtsmittel-
fithrerin ist der Auffassung, das Gericht habe
einen Rechtsfehler begangen, indem es jener
Wortmarke eine andere Bedeutung als dem
streitigen Bildzeichen zugeschrieben habe,
weil bei der Wortmarke die Buchstaben ,,id*
klein geschrieben seien. Das Gericht habe
somit iibersehen, dass eine Wortmarke auf-
grund ihrer Eintragung und unabhingig von
ihrer Schreibweise geschiitzt sei. Auflerdem
habe das Gericht gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung verstoflen, da es nicht
zulissig sei, dass das HABM der Eintragung
der Wortmarke ,Bioid“ zustimme und die
Eintragung des streitigen Bildzeichens ab-
lehne, obgleich dieses so wie die Wortmarke
ausgesprochen werde und dariiber hinaus
grafische Bestandteile aufweise.

91. Die Frage, ob Entscheidungen des
HABM iiber die Bewilligung der Eintragung
von Marken, die mit dem streitigen Zeichen
identisch oder diesem vergleichbar sind,
grundsitzlich Gesichtspunkte darstellen, die
bei der Bewertung der Unterscheidungskraft
des Zeichens beriicksichtigt werden kénnen,
ist meiner Meinung nach eine Rechtsfrage
und kann dem Gerichtshof daher in einem
Rechtsmittelverfahren vorgelegt werden.

92. Nach meiner Meinung hat das Gericht
im angefochtenen Urteil keinen Rechtsfehler
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begangen, da es in Randnummer 47 des
Urteils ausgefithrt hat, dass ,in einer fri-
heren Entscheidung angefiihrte Griinde tat-
sachlicher oder rechtlicher Art Argumente
darstellen konnen, auf die eine Riige gestiitzt
werden kann, mit der ein Verstof} gegen eine
Vorschrift der Verordnung ... geltend ge-
macht wird”. Mit dieser Formulierung hat
das Gericht entgegen dem Vorbringen der
Rechtsmittelfiihrerin also nicht ausgeschlos-
sen, dass die Grinde des HABM fir die
Bewilligung der Eintragung von Marken, die
mit dem streitigen Zeichen identisch oder
diesem vergleichbar sind, bei der Beurteilung
der Unterscheidungskraft des Zeichens be-
riicksichtigt werden konnen *!. Das Vorbrin-
gen der Rechtsmittelfithrerin zu diesem
Punkt beruht daher auf einer fehlerhaften
Auslegung des angefochtenen Urteils.

93. Was die Bemerkung in Randnummer 47
des angefochtenen Urteils betrifft, die
Rechtsmittelfiihrerin habe in diesem Ver-
fahren keine in den Entscheidungen des
HABM enthaltenen Griinde angefuhrt, die
gegen die Verneinung der Unterscheidungs-
kraft der betreffenden Marke sprichen, so
stellt dies meiner Meinung nach eine Wiirdi-
gung der dem Gericht durch die Rechts-
mittelfiihrerin vorgelegten Beweismittel dar.
Nach den Artikeln 225 EG und 58 der
Satzung des Gerichtshofes ist jedoch das
Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschrinkt.
Das Rechtsmittel soll den Parteien nicht die
Moglichkeit geben, eine neue gerichtliche
Entscheidung iiber den gesamten, dem Ge-
richt vorgelegten Rechtsstreit herbeizufiih-

31 — Es konnte sich z. B. um Erwiigungen zur Bedeutung eines
Wortbestandteils im Hinblick auf bestimmte Waren oder
Dienstleistungen in der Wahrnehmung der maflgeblichen
Verkehrskreise handeln.

ren, sondern ausschliefllich eine Kontrolle
der Rechtmifligkeit der Entscheidung des
Gerichts ermoglichen. Infolgedessen ist es
allein Sache des Gerichts, den Beweiswert
der ihm vorgelegten Beweismittel zu beur-
teilen, sofern die Beweismittel nicht ver-
filscht werden??. Die Rechtsmittelfiihrerin
hat in ihren Ausfithrungen vor dem Ge-
richtshof nichts vorgetragen, was fiir eine
solche Verfalschung sprechen kénnte.

94. Schliefllich ist der Vorwurf der Rechts-
mittelfihrerin, das Gericht hitte aus der
Entscheidung des HABM {iber die Bewilli-
gung der Eintragung der Wortmarke ,,Bioid*
fiir die Waren und Dienstleistungen ,Druk-
kereierzeugnisse”, ,Telekommunikation®
und ,Programme fur die Datenverarbeitung”
Konsequenzen ziehen miissen, ebenfalls un-
begriindet. Die Feststellung in Randnum-
mer 48 des angefochtenen Urteils, dass ,die
Wortmarke Bioid besonders wegen der
Kleinschreibweise der Buchstaben id dem
Sinngehalt nach [sich] von dem Wortzeichen
BioID, wie es in der angemeldeten Marke
enthalten ist, [unterscheidet]”, ist meiner
Auffassung nach kein Beweis dafiir, dass
das Gericht iibersehen hat, dass eine Wort-
marke keine Bildbestandteile enthilt oder
dass sich der Antrag auf Eintragung und der
daraus folgende Schutz auf das in dem

32 — Vgl in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofes vom
1. Juni 1994 in der Rechtssache C-136/92 P (Kommission/
Brazzelli Lualdi u. a., Slg. 1994, 1-1981, Randnrn. 49 und 66),
vom 15. Oktober 2002 in den verbundenen Rechtssachen
C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P
bis C-252/99 P und C-254/99 P (Limburgse Vinyl Maat-
schappij u. a./Kommission, Slg. 2002, 1-8375, Randnr. 194)
und vom 7. November 2002 in den verbundenen Rechts-
sachen C-24/01 P und C-25/01 P (Glencore und Compagnie
Continentale/ Kommission, Slg. 2002, 1-10119, Randnr. 65).
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Antrag aufgefihrte Wort und nicht auf
dessen Schreibweise im Antrag bezieht.

95. Meiner Meinung nach wollte das Ge-
richt lediglich darauf hinweisen, dass das
Wort ,bioid“ in der Schreibweise der An-
meldung nicht ohne weiteres genauso aus-
gesprochen wird wie das Wortzeichen ,Bio-
ID“, das sich eindeutig aus den beiden
Bestandteilen ,Bio“ und ,ID“ zusammen-
setzt, die im Hinblick auf die betreffenden
Waren und Dienstleistungen von den maf3-
geblichen Verkehrskreisen als Abkiirzungen
von ,biometrical identification” verstanden
werden konnen.

96. Auflerdem kann dieser Teil der Ent-
scheidungsgriinde des angefochtenen Urteils
als eine Begriindung angesehen werden, die
das Gericht nur der Vollstindigkeit halber
noch neben der Feststellung angefiihrt hat,
dass diese Eintragung durch das HABM die
Beurteilung des streitigen Bildzeichens als
nicht unterscheidungskriftig grundsitzlich
nicht beriihre, da das Gericht auch fest-
gestellt hat, dass dieses Zeichen und die
Wortmarke ,Bioid“ nicht austauschbar seien.
Somit greift das Vorbringen der Rechts-
mittelfithrerin zu Randnummer 48 des an-
gefochtenen Urteils beziiglich der Schreib-
weise der vom HABM eingetragenen Wort-
marke nicht durch 33,

97. Schliefilich bin ich nicht der Auffassung,
dass das Gericht gegen den Grundsatz der

33 — Vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom
29. April 2004 in der Rechtssache C-496/99 P (Kommis-
sion/CAS Succhi di Frutta, Slg. 2004, [-3801, Randnr. 68).
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Gleichbehandlung verstofen hat, weil es aus
jener Eintragung nicht auf die Unterschei-
dungskraft des streitigen Zeichens geschlos-
sen hat. Wenn dieser Grundsatz in einem
solchen Fall iiberhaupt in Betracht kime 3%,
ist zu beachten, dass das Gericht die Aus-
tauschbarkeit zwischen dem streitigen Zei-
chen und der eingetragenen Wortmarke
verneint hat. Die Rechtsmittelfiihrerin hat
nicht nachgewiesen, dass diese Feststellung
auf einer Entstellung von Tatsachen beruht.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, dass die Darstellung der beiden
letzten Buchstaben im Bildzeichen ,BiolD“
in Form der Grofischreibung und unter
Verwendung einer geringeren Schriftstirke
sowie die Einsetzung des Punktes am Ende
dieses Wortzeichens beweisen, dass der
Wortbestandteil aus zwei verschiedenen
Elementen besteht, die von den mafigebli-
chen Verkehrskreisen als Abkiirzungen von
»biometrical identification” verstanden wer-
den konnen, was bei dem als Wortmarke
eingetragenen Wort ,bioid” nicht notwendi-
gerweise der Fall ist.

98. Auch weicht die Bezeichnung der Waren
und Dienstleistungen, fiir die die Wortmarke
eingetragen wurde, von der Beschreibung
der Waren und Dienstleistungen ab, fiir die
die Eintragung des streitigen Bildzeichens
beantragt wird. Aus den miindlichen Aus-
fiihrungen ergibt sich niamlich, dass die

34 — Nach der Rechtsprechung des Gerichts spielt dieser Grund-
satz in einem solchen Fall keine Rolle, da nur die beiden
folgenden Moglichkeiten bestehen: Entweder ist die ab-
weichende Entscheidung des HABM, mit der die Eintragung
einer dem streitigen Zeichen vergleichbaren Marke bewilligt
wird, mit der Verordnung vereinbar, so dass das Gericht in
diesem Fall logischerweise feststellen miisste, dass die
Ablehnung der Eintragung des streitigen Zeichens ein
Verstof3 gegen die einschligigen Bestimmungen der Verord-
nung darstellt, oder die agweichende Entscheidung des
HABM ist rechtswidrig, und niemand kann sich auf einen
zugunsten eines anderen begangenen Fehler berufen {Urteil
SAT.1/HABM [SAT .2}, Randnrn. 60 bis 62; vgl. auch Urteil
des Gerichts vom 21. April 2004 in der Rechtssache
T-127/02, Concept/HABM [ECA), noch nicht in der amtli-
chen Sammlung veriffentlicht, Randnr. 71 sowie die dort
zitierte Rechtsprechung).
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Wortmarke fiir auf Datentriger aller Art
aufgespielte Computersoftware, Telekom-
munikationsprodukte und Programme fir
die Datenverarbeitung eingetragen wurde,
ohne dass genauere Angaben zum Wesen
dieser Waren und Dienstleistungen gemacht
wurden. Aus dem Antrag auf Eintragung des
streitigen Bildzeichens ergibt sich jedoch,
dass es sich bei den betreffenden Waren und
Dienstleistungen insbesondere um solche
handelt, die zur Kontrolle von Zugangsbe-
rechtigungen durch Identifikation von Men-
schen anhand besonderer biometrischer
Merkmale verwendet werden und die daher
mit einer biometrischen Identifikation zu-
sammenhingen.

F — Zu den Folgen der Aufhebung des
angefochtenen Urteils

99. Offen bleibt noch allein die Frage, ob
dem betreffenden Bildzeichen als Ganzem
Unterscheidungskraft fiir die in der Anmel-
dung genannten Waren und Dienstleistun-
gen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung zukommt.

100. Der Gesamteindruck des streitigen
Zeichens ist von den Parteien insbesondere
in der miindlichen Verhandlung vor dem
Gerichtshof erértert worden. Ich bin daher
der Auffassung, dass die Rechtssache gemif3
Artikel 61 der Satzung des Gerichtshofes
entscheidungsreif ist und eine Zuriickwei-

sung an das Gericht der Prozessokonomie
widersprechen wiirde. Somit mochte ich
vorschlagen, dass der Gerichtshof ebenso
wie in der Rechtssache SAT.1/HABM selbst
iiber den Rechtsstreit entscheidet.

101. Wie oben dargelegt, setzt sich das
streitige Bildzeichen aus einem Wortbe-
standteil, dem Wortzeichen ,,BiolD“, sowie
Bildelementen zusammen, die zum einen aus
den typografischen Merkmalen dieses Wort-
zeichens und zum anderen aus den hinter
dem Wortzeichen platzierten grafischen
Elementen, nimlich einem Punkt und dem
Zeichen ®, bestehen.

102. Was das Wortzeichen ,BiolD* betrifft,
so ist festgestellt worden, dass es von den
mafigeblichen Verkehrskreisen, die aus Per-
sonen bestehen, die ber die betreffenden
Waren und Dienstleistungen gut unterrich-
tet sind, als Verbindung der beiden Abkiir-
zungen ,Bio“ und ,ID” in der Bedeutung
sbiometrical identification® (biometrische
Identifikation) verstanden werden kann.
Wir haben ebenfalls gesehen, dass es sich
bei der biometrischen Identifikation um eine
der technischen Funktionen der in der
Anmeldung genannten Waren handelt, und
dass sie unmittelbar auf eine der Eigen-
schaften der im Antrag genannten Dienst-
leistungen Bezug nimmt oder mit diesen in
einem engen funktionellen Zusammenhang
steht. Somit steht fest, dass die Abkiirzung
»BioIlD“ als Wortbestandteil des Zeichens
nur ein Merkmal der in der Anmeldung
genannten Waren und Dienstleistungen be-
schreibt und hinsichtlich dieser Waren und
Dienstleistungen nicht unterscheidungskrif-
tig ist.
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103. Was die Bildbestandteile des streitigen
Zeichens anbelangt, so ist zunichst hinsicht-
lich der zur Darstellung des Wortzeichens
»BiolD“ verwendeten Schreibweise festge-
stellt worden, dass die Schrift Arial im
geschiftlichen Verkehr gewdhnlich verwen-
det wird. Aus den Erérterungen geht eben-
falls hervor, dass der Punkt hinter dem
Wortzeichen ,,BiolD“ iiblicherweise als letz-
ter Bestandteil einer Wortmarke verwendet
wird, um darauf hinzuweisen, dass eine
Abkiirzung vorliegt. Was den Bestandteil ®
betrifft, so zeigt er im Allgemeinen an, dass
das mit ihm verbundene Zeichen als Marke
firr ein bestimmtes Gebiet eingetragen ist.

104. Diesen Feststellungen ldsst sich ent-
nehmen, dass keinem der Bildbestandteile
des streitigen Zeichens fiir sich genommen
eine besondere Unterscheidungskraft in Be-
zug auf die in der Anmeldung genannten
Waren oder Dienstleistungen zukommt. Das
streitige Zeichen besteht somit aus einem
Wortbestandteil, der die Merkmale der
betreffenden Waren und Dienstleistungen
beschreibt, und aus Bildbestandteilen, die fiir
sich genommen in Bezug auf diese Waren
und Dienstleistungen ebenfalls nicht unter-
scheidungskraftig sind.

105. Die Betrachtung des von der Marke als
Ganzem hervorgerufenen Gesamteindrucks
fihrt zu der Feststellung, dass das Zusam-
menspiel dieser verschiedenen Bestandteile
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nicht geeignet ist, der Marke Unterschei-
dungskraft zu verleihen. Der Wortbestand-
teil ,BiolD“ ist offensichtlich der dominie-
rende Bestandteil, der bei der Untersuchung
des streitigen Zeichens als Ganzem hervor-
sticht. Die fiir diesen Bestandteil verwendete
Schreibweise ist gewohnlich. Was den Punkt
und den Bestandteil ® betrifft, so ist ihre
Bedeutung fiir das Zeichen im Vergleich zu
dem Wortbestandteil ,BiolD* véllig zu ver-
nachlissigen.

106. Somit ist festzustellen, dass die Bild-
bestandteile des Zeichens die mégliche Be-
deutung des Wortzeichens ,BiolD“ fiir die
mafdgeblichen Verkehrskreise und somit
dessen beschreibenden Charakter in keiner
Weise beeintrachtigen kdnnen. Vielmehr
kann man sagen, dass sie diese Bedeutung
verstirken oder zu ihr beitragen. Wie bereits
festgestellt, werden die beiden letzten Buch-
staben des Wortzeichens ,BiolD" grofl ge-
schrieben, wihrend die vorangehenden
Buchstaben klein geschrieben sind. Ferner
ist die Strichstirke der beiden letzten Buch-
staben ,ID“ schmaler als die Strichstirke der
drei vorangehenden Buchstaben. Die unter-
schiedliche Schreibweise verstirkt den Ein-
druck, dass das Wortzeichen ,BiolD“ aus
den beiden gesonderten Bestandteilen ,,Bio”
und ,ID“ zusammengesetzt ist. Ebenso be-
statigt der Punkt hinter dem Wortzeichen
entsprechend seiner gewohnlichen Bedeu-
tung im Bereich der Marken, dass es sich bei
dem komplexen Zeichen ,BiolD“ um Ab-
kiirzungen handelt.

107. Daraus lédsst sich die Schlussfolgerung
ziehen, dass dem streitigen Zeichen in Bezug
auf die betreffenden Waren und Dienst-
leistungen keine Unterscheidungskraft zu-
kommt. Somit ist die Klage von BiolD gegen
die streitige Entscheidung abzuweisen.
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108. Nach Artikel 122 Absatz 1 seiner Ver-
fahrensordnung entscheidet der Gerichtshof
iiber die Kosten, wenn das Rechtsmittel
begriindet ist und er selbst den Rechtsstreit
endgiiltig entscheidet. Nach Artikel 69 § 2
der Verfahrensordnung des Gerichtshofes,
der gemif3 Artikel 118 der Verfahrensord-
nung auf das Rechtsmittelverfahren anwend-

V — Ergebnis

bar ist, ist die unterliegende Partei auf
Antrag zur Tragung der Kosten zu verur-
teilen. Da das HABM beantragt hat, der
Rechtsmittelfithrerin die Kosten aufzuerle-
gen und die Rechtsmittelfithrerin mit ihrem
Vorbringen unterlegen ist, ist sie zur Tra-
gung der Kosten zu verurteilen.

109. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden:

das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europaischen Gemeinschaften vom
5. Dezember 2002 in der Rechtssache T-91/01 (BiolD/HABM) aufzuheben;

die Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamts fir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
- vom 20. Februar 2001 (Sache R 538/1999-2) abzuweisen;

der Rechtsmittelfithrerin die Kosten des Verfahrens vor dem Gericht und dem

Gerichtshof aufzuerlegen.




