| i\ I

I ,
[ AL -"
| | )

L |4 T | ‘Tr h
| I\ \
| “ ||
| | ml

“-“‘“' “h,_. '
““LI‘ ‘T.‘! h’. l"u.

Direktion Wissenschaftlicher Dienst und Dokumentation curia.europa.eu






Markenrecht
Inhaltsverzeichnis
BT L0 N 4
LISTE DER ANGESPROCHENEN RECHTSAKTE .evvuuueiiiiiiiennnnnisereermnnensssseesenssssssssssssnsssssssssssnsssssssssnes 6
I. ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE ..cceuuuueiirrrerennnnssrseermnsessssesrsnssssssssssssnssssssssssssssssssssssnes 8
1. Grafische Darstellung eines Zeichens...........ccoveevviiiiiiiiiiiiiiniiciiceneeee e 8
2. Marken, die keine Unterscheidungskraft haben..........c.cccccceiiiiiinniiininiinnnnnnnae. 12
3. Beschreibende Marken ...ttt 26
4. Marken, die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die Gblich
BEWOIAEN SINd....coiiiiiiiiirieiiiiiirreeereerrreeeeeeessrreeeessesssreeesesssssneesssssssnnneesssssnsnaessnes 39
5. Zeichen, die ausschlie3lich aus der Form der Ware bestehen................ccccc....... 42
6. Marken, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sittenverstof3en....46
7. TAuschende Marken.......coo ittt 49
8. Bosglaubigkeit des ANMelders........cccuuiiiiiiciiirieiincceeeereccrre e esernree e e e snreeeeees 53
9. Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung..........ccccocceeveeiiniceenncnnnn. 57
Il. RELATIVE EINTRAGUNGSHINDERNISSE...ccvvuuuuirereermunusiesreermmnnssessseeessmssesssseersssssssssesssssssssssns 64
1. VerwechslungSgefah ...t crre e e e s s sneee e e s s nnne 64
2. Nicht eingetragene Marke, die im geschaftlichen Verkehr benutzt wird ............ 74
3. BEKANNTE MArKe....ccoeeiiiiieeeeeieteete sttt e e s ane e s 76
[1l. SONSTIGE FRAGEN DES MATERIELLEN RECHTS ...uciiiiiiiiiiiiiiiinieeneeneeneesnnsnssessessssssssssssssssnnnanes 82
1. Wirkungen der Marke........cccueeeeiiieiiieierieiciteeeeeeeinreeessessnneeesessssneesssssssssnsesssssnnes 82
2. Ernsthafte BENULZUNG ......cccoccvuieiiiiicieteeeeccnree s sccneeee s e s cnnneeessssnnneeesssssnnnneessnes 92
3. KOHEKEIVMAIKE.......ooiieiiiiieieeeeecte ettt ae e s s sn e s 106
4. GeWAhrleistuNGSMaArke.......ccoccoviiiiiiiiiirieeirccrree e ssrre e e s nree e e s s s nnnees 108

Januar 2026 3 curia.europa.eu



Markenrecht

Vorwort

Eine Marke ist ein Zeichen, dasim geschaéftlichen Verkehr zur Kennzeichnungvon Waren
oder Dienstleistungen benutzt wird. Mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94 Uber die
Gemeinschaftsmarke' wurde ein gemeinschaftliches Markensystem geschaffen, das es
jedem Beteiligten ermadglicht, in einem einzigen Verfahren eine Marke zu erwerben, die
einen einheitlichen Schutz geniel3t und im gesamten Gebiet der Europaischen Union
wirksam ist. Heute ist dieses System in der Verordnung (EU) 2017/1001 Uber die
Unionsmarke? geregelt. Dartber hinaus wurde der Markenschutz auf nationaler Ebene
in den Mitgliedstaaten der Union durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken® harmonisiert, wodurch die
Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit erleichtert wurde.

Das Markenrecht istheutzutage und seit vielen Jahren Quelle umfangreicher
Rechtsstreitigkeiten fur die Unionsgerichte. Zur Veranschaulichung sei darauf
hingewiesen, dass der Gerichtshof und das Gericht in diesem Bereich im Jahr 2024 mehr
als 360 Entscheidungen erlassen haben, was u. a. darauf zurtckzufuhrenist, dass zum
einen das Gericht flrdie Prifung von Klagen gegen die Entscheidungen der
Beschwerdekammern des Amtes der Europaischen Union flr geistiges Eigentum
(EUIPO) zustandig istund zum anderen der Gerichtshof Uber Rechtsmittel gegen die
einschlagigen Entscheidungen des Gerichts sowie Uber Vorabentscheidungsfragen zur
Auslegung der Richtlinie (EU) 2015/2436 entscheidet. Die betrachtliche Fulle dieser
Rechtsstreitigkeiten rechtfertigt es daher vollauf, nicht nur dem Gerichtshof und dem
Gericht, sondern jeder interessierten Person Instrumente zur Verfugung zu stellen, die
ihr einen Uberblick Giber die pragende Rechtsprechung in diesem Bereich geben.
Diesem Zweck dientdie vorliegende Thematische Ubersicht.

Sie enthalt die Zusammenfassungen von 50 Urteilen des Gerichtshofs und des Gerichts
zum Markenrecht, die bis Ende 2025 ergangen sind. Die Auswahl der Rechtsprechung
erfolgte im Rahmen der engen Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof der
Europaischen Union und der Weltorganisation flr geistiges Eigentum (WIPO) im Jahr
2023. In diesem Rahmen war die Direktion Wissenschaftlicher Dienstund
Dokumentation namentlich damit betraut, eine Auswahl der wichtigsten Urteile des
Gerichtshofsund des Gerichts auf dem Gebiet des geistigen Eigentums zu treffen, um
siein die Datenbank der WIPO einzuspeisen und so auf deren Website die allgemeine
Linie der Unionsrechtsprechung auf diesem Gebiet der Offentlichkeit zuganglich zu
machen. Die Auswahl wurde durch die wichtigsten einschlagigen Urteile der Jahre 2024
und 2025 erganzt, die indem Bereich indenJahren 2024 und 2025 ergangen sind.

' Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 (iber die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994, L 11, S. 1).

2 Verordnung (EU)2017/1001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 tiber die Unionsmarke (Abl. 2017, L 154, S.1).
Richtlinie (EU)2015/2436 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken (Neufassung) (ABI. 2015, L 336, S. 1).
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Liste der angesprochenen Rechtsakte

VERORDNUNGEN

Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 Uber die
Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994, L 11,S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 Uber das
Unionsgeschmacksmuster (ABI. 2002, L 3,S. 1) in der Fassung vor dem Inkrafttreten der
Verordnung (EU) 2024/2822 des Europaischen Parlaments und des Rates vom

23. Oktober 2024 (ABI. L 2024/2822).

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Ratesvom 26. Februar 2009 Uber die Unionsmarke
(ABI. 2009,L78,S.1).

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
22. Mai 2012 uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von
Biozidprodukten (ABI. 2012,L167,S. 1).

Verordnung (EU) 2015/2424 des Europaischen Parlaments und des Rates vom

16. Dezember 2015 zur Anderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung
(EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchfuhrung der Verordnung (EG) Nr.40/94 und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission Uber die an das
Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu
entrichtenden Gebuhren (ABI. 2015, L 341, S. 21).

Verordnung (EU) 2017/1001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni
2017 Uber die Unionsmarke (Abl. 2017,L 154, S. 1).

Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 der Kommissionvom 5. Marz 2018 zur
Erganzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung
(EU)2017/1430 (ABI. 2018,L 104, S. 1, berichtigtin ABI. 2022, L 135, S. 34).

RICHTLINIEN

Richtlinie 84/450/EWG des Ratesvom 10. September 1984 uber irrefiUhrende und
vergleichende Werbung (ABI. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABI. L 290) geanderten
Fassung).

Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).

Richtlinie 2000/31/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000
Uber bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft,
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insbesondere des elektronischen Geschéaftsverkehrs, im Binnenmarkt (,Richtlinie Gber
den elektronischen Geschaftsverkehr”) (ABI. L 178, S. 1).

Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die Marken
(ABI. 2008, L 299, S. 25).

Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die
Marken (Neufassung) (ABI.L 336, S. 1).

INTERNATIONALE ABKOMMEN

Abkommen von Nizza tUber die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fur die
Eintragung von Markenvom 15. Juni 1957 inrevidierter und geanderter Fassung.

Pariser Verbandsuibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am 20. Marz
1883 in Paris unterzeichnet, zuletzt revidiert in Stockholmam 14. Juli 1967 und geandert
am 28. September 1979 (United Nations Treaty Series, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305).
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I.  Absolute Eintragungshindernisse

1. Grafische Darstellung eines Zeichens

Urteil vom 27. November 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641

~Marken - Angleichung der Rechtsvorschriften - Richtlinie 89/104/EWG - Art. 2 - Markenfdhige
Zeichen - Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen - Horzeichen - Darstellung in Notenschrift -
Umschreibung in Worten - Lautmalerisches Wort (Onomatop oetikum)”

Shield Mark ist Inhaberin von 14 Marken, die beim Benelux-Markenamt* fur
verschiedene Waren eingetragen sind, von denen elf aus den ersten neun Ténen des
Musiksttcks, Fur Elise” von L. van Beethoven und die tbrigen drei aus dem
Onomatopoetikum des Krahens eines Hahns bestehen.

Bei einer Werbekampagne, die 1995 begann, verwendete Herr Kist, Rechtsberater auf
dem Gebiet der Kommunikation, eine Melodie, die aus den ersten neun Noten von , Fur
Elise” bestand, und erverkaufte ein Computerprogramm, das beim Starten das Krahen
eines Hahnes erklingen liel3. Shield Mark erhob gegen Joost Kist Klage wegen
Markenverletzung und wegen unlauteren Wettbewerbs. Dem haftungsrechtlichen Teil
der Klage wurde im ersten Rechtszug stattgegeben. Sie wurde aber, soweit sie auf
Markenrecht gestutzt war, mit der Begrindung zuruckgewiesen, nach dem Willen der
Regierungen der Benelux-Staaten seien Klange nicht als Marken eintragungsfahig.

Das mit einer Kassationsbeschwerde von Shield Mark befasste vorlegende Gericht hat
ein Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegungvon Art. 2 der Richtlinie 89/104 Gber die
Marken® und insbesondere zur Moglichkeit der Eintragung von Horzeichen als Marken
eingereicht.

Der Gerichtshof entscheidet zunachst, dass Art. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen
ist, dass Horzeichen als Marken anerkannt werden mussen, wennsie geeignet sind,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen
Unternehmens zu unterscheiden, undsich grafisch darstellen lassen.

Zweitens ist er der Ansicht, dass Art. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass
ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern
es Gegenstand einer grafischen Darstellung, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien
oder Schriftzeichen sein kann, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht
zuganglich, verstandlich, dauerhaftund objektiv ist.

4 Eshandelte sich um Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza Uber die
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fUr die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geanderter Fassung.

°  Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).
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Bei einem Horzeichen sind diese Anforderungen nicht erfullt, wenn das Zeichen grafisch
dargestellt wird mittels einer Beschreibung durch Schriftsprache, etwa durch den
Hinweis, dass das Zeichen aus den Noten eines bekannten musikalischen Werkes
besteht oder dass es sich um einen Tierlaut handelt, oder mittels eines
Onomatopoetikums ohne weitere Erlauterung oder mittels einer Notenfolge ohne
weitere Erlduterung. Dagegen sind die genannten Anforderungen erfullt, wenn das
Zeichen durch einin Takte gegliedertes Notensystem dargestellt wird, das insbesondere
einen Notenschlissel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert
angeben, und gegebenenfalls Vorzeichen enthalt.

Urteil vom 27. Oktober 2005, Eden/HABM (Odeur de fraise mQre), T-305/04, EU:T:2005:380

~Gemeinschaftsmarke - Riechmarke Odeur de fraise mire - Absolutes Eintragungshindernis -
Nicht grafisch darstellbares Zeichen - Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94*

Im Jahr 1999 meldete die Laboratoires France Parfum SAbeim Harmonisierungsamt fur
den Binnenmarkt (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an, um eine visuell nicht
wahrnehmbare Riechmarke, die mit den Worten, odeur de fraise mare” [Duft einer
reifen Erdbeere] beschrieben wurde und der eine Farbabbildung beigefugtwar,
einzutragen.

Der Prufer wies die Anmeldung jedoch zurick, weil sich die Riechmarke nicht grafisch
darstellen lasseund weil sie fur einige der beanspruchten Waren keine
Unterscheidungskraft habe. Laboratoires France Parfum SA legte Beschwerde
gegenuUber derersten Beschwerdekammer ein, die sie zuruckwies. Sie war der Ansicht,
das Zeichenlasse sich nicht im Sinne von Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94° grafisch
darstellen, weshalb ihm dasin Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94
vorgesehene absolute Eintragungshindernis entgegenstehe.

Das mit einer Klage gegen die zurtckweisende Entscheidung der Beschwerdekammer
des HABM befasste Gerichthat entschieden, dass ein Zeichen, das als solches nicht
visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern es insbesondere mit Hilfe von
Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung
klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zuganglich, verstandlich, dauerhaft und
objektivist. Die grafische Darstellung des Zeichens muss dessen genaue Identifizierung
ermoglichen, um die Funktionsfahigkeit des Systems der Eintragung der Marken zu
gewahrleisten. Folglich durfen die Anforderungen an die Gultigkeit einer grafischen
Darstellung weder geandert noch gelockert werden, um die Eintragung von Zeichen zu
erleichtern, beidenen es ihrer Art nach schwieriger ist, sie grafisch darzustellen.

©  Verordnung (EG)Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 tber die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).
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Da es sich um ein Riechzeichen handelt, stellt das Gericht fest, dass nicht vollig
auszuschliel3enist, dass ein solches Zeichen Gegenstand einer Beschreibung sein kann,
die alle Voraussetzungenvon Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 erfullt.

Urteil vom 25. Januar 2007, Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51

~Marken - Rechtsangleichung - Richtlinie 89/104/EWG - Art. 2 - Begriff des markenfdhigen
Zeichens - Durchsichtiges Behdiltnis oder durchsichtiger Auffangbehdilter als Teil der dufSeren
Oberfliche eines Staubsaugers”

Seit 1993 produziertund vertreibt Dyson LTD den Staubsauger Dual Cyclone, einen
Staubsauger ohne Staubbeutel, bei dem Schmutz und Staub in einem durchsichtigen
Behalter aus Kunststoff gesammelt werden, der Teil des Gerats ist. Im Jahr 1996 reichte
das James Dyson gehdrende Unternehmen Notetry Ltd beim Registrar of Trade Marks
(Markenamt, Vereinigtes Konigreich, im Folgenden: Registrar) einen Antrag auf
Eintragung von sechs Marken fir, Gerate zum Reinigen”’ ein. Diese Anmeldung wurde
fur vier Marken zurtickgenommen, fur die Ubrigen beiden Marken jedoch
aufrechterhalten, die wie folgt beschrieben wurden: ,Die Marke besteht aus einem
durchsichtigen Behaltnis oder Auffangbehalter, der Teil der au3eren Oberflache eines
Staubsaugers ist, wie in der Abbildung gezeigt.”

Der Registrar lehnte diesen Antrag jedoch ab, und der Hearing Officer bestatigte diese
Entscheidung. Dyson legte daher ein Rechtsmittel beim High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division (Hoher Gerichtshof [England & Wales], Abteilung Chancery,
Vereinigtes Konigreich) ein, der die Ansicht vertrat, dass den beiden fraglichen Marken
die Unterscheidungskraft fehle und sie eine Beschreibung der Merkmale der im
Eintragungsantrag genannten Waren seien. Er fragte sich jedoch, ob diese Marken nicht
zum Zeitpunkt der Anmeldunginfolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben
hatten. Unter diesen Umstanden hat er beschlossen, dem Gerichtshof ein
Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung der Richtlinie 89/104 vorzulegen.

Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass Art. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen
ist, dass der Gegenstand einer Markenanmeldung, die sich auf alle denkbaren Formen
eines durchsichtigen Behaltnisses oder Auffangbehalters als Teil der dul3eren
Oberflache eines Staubsaugers bezieht, kein ,Zeichen”im Sinne dieser Bestimmung
darstellt und damit auch keine Marke im Sinne dieser Bestimmung sein kann.

Der Gegenstand einer solchen Anmeldung, der in Wirklichkeitin einer bloRen
Eigenschaft der betreffenden Ware besteht, soll sich namlich aufeine Vielzahl
unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken kdnnen und ist somit unbestimmt.
Angesichts der AusschlieBlichkeit des Markenrechts wirde der Inhaber einer Marke, die
sich auf einen solchen unbestimmten Gegenstand bezieht, entgegen dem Zweck von

7" Eshandelte sich um Waren der Klasse 9 im Sinne des Abkommens von Nizza.
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Art. 2 der Richtlinie einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil erlangen, da er
verhindern kdnnte, dass seine Wettbewerber Staubsauger anbieten, auf deren dul3erer
Oberflache sich irgendeine Artvon durchsichtigem Auffangbehalter gleich welcher Form
befande.

Urteil vom 24. Oktober 2018, Pirelli Tyre/EUIPO - Yokohama Rubber (Darstellung einer Rille in
Form eines, L"), T-447/16, EU:T:2018:7098

~Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionsbildmarke mit Darstellung einer Rille in Form eines
,L"- Absolutes Eintragungshindernis - Zeichen, das ausschlieflich aus der Form der Ware besteht,
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist - Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7
Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung 2017/1001) - Verordnung (EU) 2015/2424 - Zeitliche
Anwendung der Rechtsvorschrift - Form der Ware - Art des Zeichens - Berlicksichtigung der fir die
Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens relevanten Aspekte - Art. 7 Abs. 1 Buchst. e
Ziff. i der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegendes Allgemeininteresse”

Seit 2002 ist die Klagerin, Pirelli Tyre SpA, Inhaberin der Unionsbildmarke mit
Darstellung einer Rille in Form eines ,L” flr Reifen®. Im Jahr 2012 stellte die
Streithelferin, The Yokohama Rubber Co. Ltd, einen Antrag auf Nichtigerklarung'®, dem
die Nichtigkeitsabteilung des Europaischen Amtes fur geistiges Eigentum (EUIPO) mit der
Begrundung stattgab, dass das beanstandete Zeichen ausschlie3lich aus der Form der
betreffenden Waren bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
sei.

Die Entscheidungder Nichtigkeitsabteilung wurde jedoch von der Beschwerdekammer
des EUIPO aufgehoben, die der Beschwerde der Klagerin teilweise stattgab und der
Ansicht war, dass die Nichtigkeitsabteilung die beanstandete Marke zu Unrecht fur
Waren fur nichtig erklarthabe, die vom Antrag auf Nichtigerklarung nicht erfasst seien,
und dass folglich die von ihr ausgesprochene Nichtigerklarung Gber diesen Antrag
hinausgehe.

Das mit einer Klage der Klagerin gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer
befasste Gerichthebtdie Entscheidung der Beschwerdekammer teilweise aufund pruft,
ob das beanstandete Zeichen ausschliel3lich aus der Form der Ware besteht, die zur
Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist''. Zu diesem Zweck prift es die
Art des beanstandeten Zeichens und insbesondere dessen grafische Darstellung.

Insoweit weist das Gericht zum einen darauf hin, dass die grafische Darstellung einer
Marke in sich abgeschlossen, leicht zuganglich und verstandlich sein muss, damit ein

Die beiden Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurden mit Urteil vom 3. Juni 2021, Yokohama Rubber und EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P und
C-6/19 P, EU:C:2021:4317) zur Uckgewiesen.

Es handelte sich um Waren, die zur Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza gehdren.

0 Gestitzt auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bzw. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.
" Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.
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Zeichen Gegenstand einer standigen und sicheren Wahrnehmung sein kann, die die
Herkunftsfunktion dieser Marke gewahrleistet. Zum anderen betont es, dass das
Erfordernis der grafischen Darstellung insbesondere den Zweck hat, die Marke selbst
festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die
eingetragene Marke ihrem Inhaber gewahrt.

2. Marken, die keine Unterscheidungskraft haben

Urteil vom 6. Mai 2003 (Kleines Plenum), Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244

~Marken - Rechtsangleichung - Richtlinie 89/104/EWG - Markenfdhige Zeichen -
Unterscheidungskraft - Farbe als solche - Farbe Orange”

Libertel ist eine Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden, deren Haupttatigkeit in der
Erbringungvon Dienstleistungen im Bereich des Mobilfunks besteht.

Das Benelux-Merkenbureau (Benelux-Markenamt, nachstehend: BBM) ist die im
Konigreich Belgien, im GroRherzogtum Luxemburgund im Konigreich der Niederlande
fur Marken zustandige Behorde. Seit dem 1. Januar 1996 ist das BBM damit betraut,
hinterlegte Marken auf absolute Eintragungshindernisse zu prufen.

Am 27. August 1996 hinterlegte Libertel beim BBM eine Farbe Orange als Marke fur
bestimmte Waren und Dienstleistungen des Telekommunikationsbereichs. Im
hinterlegten Anmeldeformblatt enthielt das fur die Wiedergabe der Marke vorgesehene
Feld eine rechteckige Flache der Farbe Orange, undin dem Feld fur die Beschreibung
der Marke war ,Orange” ohne Nennungirgendeines Farbcodes angegeben.

Mit Schreibenvom 21. Februar 1997 unterrichtete das BBM Libertel, dass es die
Eintragung dieses Zeichens vorlaufig ablehne, da ihmjede Unterscheidungskraftim
Sinne von Art. 6 bis Abs. 1 Buchst. a des Benelux-Markengesetzes, in geanderter Fassung
(im Folgenden: LBM)'? fehle. Auf Beschwerde von Libertel gegen die vorlaufige
Ablehnung sah das BBM keine Veranlassung, diese Ablehnung zu Uberprifen, und teilte
mit Schreiben vom 10. September 1997 die endgultige Ablehnung mit.

Die von Libertel gegen diese Ablehnung gemal3 Art. 6 ter LBM beim Gerechtshof Den
Haag (Berufungsgericht Den Haag, Niederlande) erhobene Klage wurde mit Urteil vom
4.]Juni 1998 abgewiesen.

Am 3. August 199 legte Libertel dagegen beim Hoge Raad der Nederlanden (Oberster
Gerichtshof der Niederlande) Kassationsbeschwerde ein, der dem Gerichtshof mehrere

Das Konigreich Belgien, das Grofherzogtum Luxemburg und das Konigreich der Niederlande haben ihr Markenrecht in einem
gemeinsamen Gesetz, dem Einheitlichen Benelux-Markengesetz (Trb. 1962, 58), niedergelegt. Dieses Gesetz wurde mit Wirkung vom
1.Januar 1996 durch das am 2. Dezember 1992 unterzeichnete Protokoll zur Anderung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes (Trb.
1993, 12) geandert, um die Richtlinie in die Rechtsordnungen der drei Mitgliedstaaten umzusetzen.
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Fragen zur Vorabentscheidunginsbesondere zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b
der Richtlinie 89/104 vorgelegt hat.

Der Gerichtshof weist zunachst darauf hin, dass eine Farbe als solche eine Marke im
Sinne von Art. 2 der Richtlinie 89/104 sein kann, sofernsie ein Zeicheniist, das sich
grafisch darstellen |asst und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Zahl und die
ausfuhrliche Beschreibung der Eintragungshindernisse einer Markein den Art. 2 und 3
der Richtlinie sowie der breite Facher an Rechtsbehelfen bei Ablehnungder Eintragung
sprechen dafur, dass die Prufung der zustandigen Behorde anlasslich des Antrags auf
Eintragung nicht auf ein Mindestmal3 beschrankt werden darf. Diese Priafung muss
streng und vollstandig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu
vermeiden. Aus Grinden der Rechtssicherheit und der ordnungsgemalien Verwaltung
ist namlich sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg
entgegengetreten werden kdnnte, nicht eingetragen werden.

Sodann stellt der Gerichtshof fest, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft
einer bestimmten Farbe als Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der
Richtlinie 89/104 das Allgemeininteresse zu bertcksichtigen ist, das daran besteht, dass
die Verfugbarkeit der Farben fir die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder
Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt
beschrankt wird. Dass einer Farbe als solcher unabhangig von ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104
zukommt, ist nur unter aulRergewdhnlichen Umstanden vorstellbar. Aber selbst wenn
einer Farbe als solcher nicht von vornherein Unterscheidungskraft in diesem Sinne
zukommt, kann sie diesein Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, fur die sie
angemeldet wird, infolge ihrer Benutzung gemal? Abs. 3 dieses Artikels erwerben. Eine
solche Unterscheidungskraftkann insbesondere nach einem normalen Prozess der
Gewohnung der beteiligten Verkehrskreise eintreten. Da es sich um eine Farbe als
solche, ohne raumliche Begrenzung, handelt, ist der Gerichtshof der Ansicht, dass sie fur
bestimmte Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3
Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 89/104 haben kann, sofern sie Gegenstand
einer grafischen Darstellung sein kann, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht
zuganglich, verstandlich, dauerhaftund objektiv ist. Die blof3e Wiedergabe der
betreffenden Farbe auf Papier erflllt diese Voraussetzung nicht, wohl aber die
Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode.

Der Gerichtshof stellt ferner klar, dass einer Farbe als solcher Unterscheidungskraftim
Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 89/104 zukommen kann,
sofern die Marke in der Wahrnehmung des mal3geblichen Publikums geeignet ist, die
Ware oder Dienstleistung, fir die die Eintragung beantragt wird, alsvon einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder diese
Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nach Ansicht
des Gerichtshofsist der Umstand, dass die Eintragung der Farbe als solcher fur eine
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Vielzahl von Waren oder Dienstleistungen oder aber fur eine spezifische Ware oder
Dienstleistung oder eine spezifische Gruppe von Waren oder Dienstleistungen beantragt
wird, zusammen mit den anderen Umstanden des Einzelfalls von Bedeutung ist,um
sowohl die Unterscheidungskraft im Sinnevon Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der
Richtlinie 89/104 der Farbe, deren Eintragung beantragt wird, als auch die Frage zu
beurteilen, ob ihre Eintragung dem Allgemeininteresse zuwiderlauft, das daran besteht,
dass die Verfugbarkeit der Farben fir die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren
oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht
ungerechtfertigt beschrankt wird. Schlie3lich weist der Gerichtshof darauf hin, dass die
fur die Eintragung von Marken zustandige Behorde zur Beurteilung, ob eine Marke
Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie
89/104 hat, eine konkrete Prufung vorzunehmen hat, bei der alle Umstande des
Einzelfalls, zu denen auch die Benutzung der Marke gehdrt, zu bertcksichtigen sind.

Urteil vom 3. Juli 2003, Best Buy Concepts/HABM (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183

~Gemeinschaftsmarke - Bildmarke, die das Wortzeichen BEST BUY enthdlt - Absolutes
Eintragungshindernis - Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG)
Nr. 40/94"

Die Klagerinreichte am 7. Mai 1999 gemal3 der Verordnung (EG) Nr.40/94 die
Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke beim HABM ein. Die Marke, deren
Eintragung beantragt worden war, bestand aus der Form eines Anhangersin gelber
(Hintergrund) und schwarzer (Buchstaben, Umriss, Kreis) Farbe mit dem Wortzeichen
BEST BUY und dem Symbol,®". Die Dienstleistungen, fur die die Marke angemeldet
wurde, gehoren zudenKlassen 35,37 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza tGber
die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fur die Eintragung von
Marken.

Mit Entscheidung vom 19. November 1999 wies der Prufer nach Art. 38 der Verordnung
Nr. 40/94 die Anmeldung mit der Begriundung zuruck, dieangemeldete Marke falle
unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, cund d der Verordnung Nr. 40/94.

Am 22. Dezember 1999 legte die Klagerin nach Art. 59 der Verordnung Nr. 40/94
Beschwerde gegen die Entscheidung des Prufers beim Amt ein.

Mit Entscheidung vom 21. Marz 2001 wies die Beschwerdekammer die Beschwerde
zurlck. Sie vertratdie Auffassung, dem fraglichen Zeichen fehle die
Unterscheidungskraft, es sei beschreibend und falle somit unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b
und c der Verordnung Nr.40/94.

Das Gericht, das mit einer Klage gegen diese Entscheidung der Beschwerdekammer
befasstist, die es zurtickweist, stellt fest, dass die Bildmarke, die aus der Form eines
farbigen Anhangers mit dem Wortzeichen BEST BUY und dem Symbol ,®"“besteht und
deren Eintragung fur Dienstleistungen der Beratung in Fragen der GeschaftsfUhrung
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(Klasse 35 im Sinne des Abkommens von Nizza), fur Dienstleistungen der Installation
und Wartungvon Anlagen (Klasse 37) sowie fur Dienstleistungen der fachlichen
Beratung beider Einrichtung von Einzelhandelsgeschaften (Klasse 42) beantragt worden
war, keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
Nr. 40/94 aufweise. Denn das Wortzeichen, das aus gangigen Wortern der englischen
Sprache besteht, die offensichtlich auf ein gunstiges Verhaltnis zwischen dem Preis der
angemeldeten Dienstleistungen und ihrem Verkehrswert hinweisen, wird von den
maligebenden Verkehrskreisen sofort als blof3e Werbeformel oder als Slogan und nicht
als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen aufgefasst. Ebenso
werden farbige Preisetiketten im Handel gemeinhin fir Waren und Dienstleistungen
jeder Art verwendet, und das Vorhandensein von Symbolenwie ,®" neben anderen
Bestandteilen gentigt nicht, um einer Marke im Rahmen einer Gesamtbetrachtung
Unterscheidungskraft zu verleihen. Die angemeldete Marke besteht daher insgesamt
nur aus Bestandteilen, die bei getrennter Betrachtungsweise bei der Vermarktung der
betreffenden Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft haben, ohne dass zwischen
diesen Bestandteilen eine Wechselwirkung besteht, die der Gesamtheit moglicherweise
Unterscheidungskraft verleinen kdnnte.

Urteilvom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29

~Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und
Art. 63 - Wortmarke Vorsprung durch Technik - Marken, die aus Werbeslogans bestehen -
Unterscheidungskraft - Markenanmeldung fiir eine Vielzah! von Waren und Dienstleistungen -
Mafsgebende Verkehrskreise - Umfassende Beurteilung und Begriindung - Neue Unterlagen”

Am 30. Januar 2003 meldete Audi gemal3 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM die
Wortmarke Vorsprung durch Technik als Gemeinschaftsmarke an. Die Marke wurde fur
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 bis 43 und 45 im
Sinne des Abkommensvon Nizza angemeldet.

Am 7.Januar 2004 stellte der Prufer in seiner Mitteilung Uber die Eintragungshindernisse
fest, dass der Ausdruck ,Vorsprung durch Technik” fir bestimmte technikbezogene
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 bis 40 und 42 eine
unmittelbare Sachaussage sei, die vom angesprochenen Verbraucher als werbende
Beschreibung aufgefasst werde. Der angemeldeten Marke fehle daher fur die
genannten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft. Fur die Waren in
Klasse 12 kdnne die angemeldete Marke jedoch aufgrund Verkehrsdurchsetzung fur
Kraftfahrzeuge und deren Teile zur Eintragung zugelassen werden. Der Prufer bezog
sich insoweit aufdie am 27. April 2001 flr die genannten Waren der Klasse 12 unter der
Nr. 621086 eingetragene Gemeinschaftswortmarke ,Vorsprung durch Technik”.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2004 stellte Audi die vom Pruferin der genannten
Mitteilung angefuhrten Eintragungshindernissein Abrede und machte u. a. geltend, dass
die Gemeinschaftsmarke Nr. 621086 nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen
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worden sei, sondern aufgrund ihrer Unterscheidungskraft. In einer zweiten Mitteilung
Uber die Eintragungshindernisse vom 30. Juni 2004 erlduterte der Prufer, dass die
genannte Marke nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, was Audi
bei der Prufung dieser Markenanmeldung versehentlich nicht mitgeteilt worden sei. Da
diese Anmeldungjedoch aus dem Jahr 1997 stamme, musse Audiden Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nunmehr hinsichtlich aller
beanstandeten Waren und Dienstleistungen einschlieBlich der Waren der Klasse 12
erbringen.

Mit Entscheidung vom 12. Januar 2005 wies der Prufer die Markenanmeldung fur
bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 bis 40 und 42
teilweise zurtick und wiederholte die in seiner Mitteilung Uber die
Eintragungshindernisse vom 7. Januar 2004 dargelegten Grinde. Der Prifer stellte in
dieser weiteren ZurUckweisungsentscheidung ebenfalls fest, dass eine
Verkehrsdurchsetzung fur die Waren der Klasse 12 nicht nachgewiesen worden sei.

Mit der streitigen Entscheidung gab die Zweite Beschwerdekammer der Beschwerde von
Audi hinsichtlich derin Klasse 12 angemeldeten Waren statt, da die frihere
Entscheidung Uber die Eintragung der Marke Nr. 621086 den Beweis dafur liefere, dass
die angemeldete Marke fur Fahrzeuge und Apparate zur Beférderung auf dem Lande
Verkehrsdurchsetzung erlangt habe. Im Ubrigen und insbesondere hinsichtlich der
weiteren Waren und Dienstleistungen, gegen die der Prufer Einwande erhoben hatte,
wurde die Beschwerde zuruckgewiesen.

Insoweit sah die Beschwerdekammer die vom Prifer vorgenommene Unterscheidung
zwischen technikbezogenen Waren und Dienstleistungen als fragwurdig an. Sie fuhrte
hierzu aus: ,Fast alle Waren und Dienstleistungen sind einigermal3en technikbezogen.
Auch auf dem Gebiet der Bekleidung spielt die Technik eine wichtige Rolle. Ein technisch
fortgeschrittener Hersteller solcher Waren besitzt einen grof3en Vorteil im Vergleich mit
den Wettbewerbern. Der Werbespruch ,Vorsprung durch Technik' enthaltdie
Sachaussage, dassdie Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen
durch technische Uberlegenheit herbeigeschafft wird. Eine Wortverbindung, die sichin
dieser banalen Sachaussage erschopft, ist von Haus aus grundsatzlich nicht
unterscheidungskraftig. Da mit Ausnahme der Waren der Klasse 12 die
Beschwerdefuhrerin keinen Beweis erbrachthat, dass sich der Werbespruch ,Vorsprung
durch Technik' als Marke im Verkehr durchgesetzt hat, ist die Anmeldung insofern
zuruckzuweisen, als ... sie Waren und Dienstleistungen anderer Klassen betrifft.”

Mit dem angefochtenen Urteil hatdas Gericht die von Audi am 28. Februar 2006 gegen
die streitige Entscheidung erhobene Klage abgewiesen.

Der seinerseits aufgrund eines von Audi eingelegten Rechtsmittels mitder Rechtssache
befasste Gerichtshof hat dem gegen das angefochtene Urteil eingelegten Rechtsmittel
stattgegeben.
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Insoweit stellter zunachst fest, dass die Tatsache allein, dass eine Marke von den
angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird und dass
andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lobenden Charakter zu eigen
machen kénnten, nicht ausreicht, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke die
Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
Uber die Gemeinschaftsmarke fehlt. Denn der anpreisende Sinn einer Wortmarke
schlieBt esnicht aus, dass sie geeignet ist, gegenlber den Verbrauchern die Herkunft
der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten. Eine solche Marke
kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und
als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen
wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass, sofern diese Verkehrskreise die
Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, es fur ihre Unterscheidungskraft unerheblich
ist, dass sie gleichzeitig oder sogarin erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird.

Zweitens kann nach Ansicht des Gerichtshofs nicht verlangt werden, dass bei einem
Werbeslogan fur die Annahme des nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung

Nr. 40/94 erforderlichen Minimums an Unterscheidungskraft nicht verlangt werden
kann, dass der Werbeslogan ,, phantasievoll” sei und , ein begriffliches Spannungsfeld,
das einen Uberraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge ha[bel", aufweise.

Kann eine Marke mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als
phantasievoll, Gberraschend und unerwartet und damit merkfahig aufgefasst werden,
stellen solche Merkmale zwar keine notwendige Voraussetzung fur die Feststellung der
Unterscheidungskraft eines Werbeslogans dar, ihr Vorliegen ist aber gleichwohl
geeignet, einem Werbeslogan Unterscheidungskraft zu verleihen.

Drittens stellt der Gerichtshof fest, dass die Marken, die aus Zeichen oder Angaben
bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitatshinweise oder Aufforderungen zum Kauf
der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden,
naturgemaldin mehr oder weniger grol3em Umfang eine Sachaussage enthalten.
Solchen Marken fehlt nicht allein deswegen die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.

Soweit solche Marken nicht beschreibend im Sinnevon Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser
Verordnung sind, kdnnen sie somit eine, und sei es auch einfache Sachaussage
enthalten und dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies kann insbesondere dann der
Fall sein, wenn diese Marken nicht nurin einer gewohnlichen Werbemitteilung
bestehen, sondern eine gewisse Originalitat oder Pragnanz aufweisen, ein Mindestmal3
an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen
einen Denkprozess auslésen.

Viertens schlieBlich betont der Gerichtshof, dass dem Slogan ,Vorsprung durch Technik’,
dessen Eintragung fur ,Fahrzeuge; Apparate zur Beforderung aufdem Lande, in der Luft
oder auf dem Wasser“ der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza sowie fur
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Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 bis 43 und 45 beantragt
wird, nicht die Unterscheidungskraftim Sinnevon Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 40/94 Uber die Gemeinschaftsmarke fehlt.

Selbst wennder Slogan ,Vorsprung durch Technik” eine Sachaussage enthalten sollte,
dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch
technische Uberlegenheit erreicht wird, kénnte dies nicht den Schluss rechtfertigen,
dass der angemeldeten Marke von Haus aus die Unterscheidungskraft fehlt. Eine solche
Aussage, so einfach sie auch ware, kdnnte namlich nicht als so gewohnlich eingestuft
werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prifung ausgeschlossen werden kdnnte,
dass diese Marke geeignetist, den Verbraucher aufdie betriebliche Herkunft der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.

Die genannte Aussage geht nicht offenkundig aus dem genannten Slogan hervor. Die
Wortfolge ,Vorsprung durch Technik” [asst zunachst nur einen ursachlichen
Zusammenhang erkennen und verlangt vom Publikum einen gewissen
Interpretationsaufwand. Zudem weist dieser Slogan eine gewisse Originalitat und
Pragnanz auf, die ihn leicht merkfahig machen. Schlie3lich ist, da es sich umeinen
berihmten Slogan handelt, der seitvielen Jahren vom Anmelder verwendetwird, nicht
auszuschliel3en, dass der Umstand, dass die angesprochenen Verkehrskreise daran
gewdhnt sind, diesen Slogan mit denvon dem Anmelder hergestellten Autos zu
verbinden, es diesem Publikum auch erleichtert, die betriebliche Herkunft der
bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen.

Urteil vom 25. November 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Form einer dunklen Flasche),
T-862/19, EU:T:2020:561

L~Unionsmarke - Internationale Registrierung mit Benennung der Europdischen Union -
Dreidimensionales Zeichen - Form einer dunklen Flasche - Absolutes Eintragungshindernis -
Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001"

Die Brasserie St Avold benannte die Europaische Union fur dieinternationale
Registrierung eines dreidimensionalen Zeichens. Das Zeichen besteht aus der
dreidimensionalen Wiedergabe einer dunklen Flasche, die mit einem Kronenkorken
verschlossen ist. Ein weil3es Etikett ist unregelmalRig um den unteren Flaschenkdrper
gewickelt, bis auf einen nach oben weisenden Vorsprung, der in diesem Bereich nicht
am Flaschenkoérper anliegt. Der Schutz der Marke wurde fr Getranke beantragt. Das
EUIPO verweigerte den Schutz der internationalen Registrierung, weil dem Zeichen die
Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001
fehle's.

3 Verordnung (EU)2017/1001 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 tber die Unionsmarke (Abl. 2017, L 154, S.1).
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Das Gericht, bei dem Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO erhoben
worden ist, weist die Klage ab. Es prazisiert die Definition der Branchennorm

und -Ublichkeitim Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler
Marken, die aus der Form der Ware bestehen.

Zunachst weist das Gericht darauf hin, dass aufgrund dessen, dass die Aufmachung
einer flissigen Ware ein zwingendes Vertriebserfordernis ist, der
Durchschnittsverbraucherihr in erster Linie blof3 diese Funktion beimisst. Nur eine
Marke, die erheblich von der Branchennorm oder -Ublichkeit abweicht, besitzt
Unterscheidungskraft. Besteht eine dreidimensionale Marke also aus der Form der
Ware, deren Eintragung beantragt wird, oder aus der Form ihrer Verpackung, so reicht
der bloBe Umstand, dass diese Form eine Variante einer der Ublichen Formen dieser
Warengattung oder ihrer Verpackung ist, nicht aus, um nachzuweisen, dass esder
Marke nicht an Unterscheidungskraft fehlt.

Sodann stellt das Gericht fest, dass das EUIPO dargetan hat, dass bei Getranken die
Branchennorm und -ublichkeit durch eine Vielfalt an Formen und Arten der
Etikettenpositionierung auf Flaschen gekennzeichnet sind. Das Gericht fuhrt weiter aus,
dass selbstunter der Annahme, dass die mehrheitliche Form eines Etiketts der
fraglichen Waren rechteckigist und vollstandig auf einem Teil des zylindrischen
Flaschenkorpers befestigt ist, so lasst sich die Branchennorm und -Ublichkeit doch nicht
auf die einzige statistisch haufigste Form reduzieren, sondern umfasst alle Formen, die
der Verbraucher auf dem Markt zu sehen gewohnt ist.

Schliel3lich betont das Gericht, dass das fragliche Etikett nur eine moégliche Variante der
bereits vorhandenen Formen ist. Es weicht nicht erheblich von der Branchennorm oder
-ublichkeit ab. Folglich entscheidet das Gericht, dass das streitige Zeichen nicht geeignet
ist, auf die Herkunftder fraglichen Waren hinzuweisen. Daher besitzt es nicht das
erforderliche Mindestmal? an Unterscheidungskraft.

Urteil vom 7. Juli 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Kombination von Kléangen
beim Offnen einer Dose mit einem kohlensaurehaltigen Getrank), T-668/19, EU:T:2021:420

~Unionsmarke - Anmeldung einer Unionsmarke, die aus einer Kombination von Kldngen beim
Offnen einer Dose mit einem kohlensdurehaltigen Getrénk besteht - Absolutes
Eintragungshindernis - Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
(EU)2017/1001 - Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001“

Die Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG meldete beim EUIPO ein
Horzeichen als Unionsmarke an. Dieses mittels einer Audiodatei vorgelegte Zeichen
erinnert an den Klang, der beim Offnen einer Getrankedose entsteht, gefolgt von etwa
einer Sekunde ohne Gerdusch und einem Prickeln von etwa neun Sekunden. Die
Eintragung wurde fur verschiedene Getranke und Behalter aus Metall fur Lagerung und
Transport beantragt.
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Das EUIPO wies die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft der
angemeldeten Marke zuruck.

In seinem Urteil weist das Gericht die Klage der Ardagh Metal Beverage Holdings zurtck
und aul3ert sich erstmals zur Eintragung einer im Audioformatvorgelegten Hormarke. Es
erlautert die Kriterien fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Hérmarken und
die Wahrnehmungdieser Marken im Allgemeinen durch die Verbraucher.

Zunachst weist das Gericht darauf hin, dass die Kriterien fur die Beurteilung der
Unterscheidungskraft'4von Klangmarken keine anderen sind als die fir andere
Kategorien von Marken geltenden und dass ein Horzeichen Uber eine gewisse Resonanz
verfugt, anhand deren derangesprochene Verbraucher es als Marke und nicht blo3 als
funktionalen Bestandteil oder als Indikator ohne wesenseigene Merkmale erkennen
kann'. Daher muss der Verbraucher derin Rede stehenden Waren oder
Dienstleistungen durch die blole Wahrnehmung der Marke, ohne dass diese mit
anderen Elementen wie insbesondere Wort- oder Bildelementen oder gar einer anderen
Marke kombiniertist, in der Lage sein, die Verbindung zu dieser betrieblichen Herkunft
herzustellen.

Soweit das EUIPO die Rechtsprechung'® analog angewandt hat, nach der nur eine
Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenublichkeit abweicht, auch
Unterscheidungskraft besitzt, weist das Gericht sodann darauf hin, dass diese
Rechtsprechung im Hinblick auf dreidimensionale Marken entwickelt worden ist, die aus
dem Erscheinungsbild der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehen, obwohl es eine
Norm oder Branchenublichkeit in Bezug auf diese Form gibt. In diesem Fall wird der
betroffene Verbraucher, der gewohnt ist, eine oder mehrere Formen zu sehen, dieder
Norm oder der Branchenublichkeitentsprechen, die angemeldete Marke nicht als
Hinweis auf die betriebliche Herkunft der von der Anmeldung erfassten Waren
wahrnehmen, wenn die diese Marke bildende Form mit der oder den Ublichen Formen
identisch oder ihr ahnlich ist. Das Gericht fUgt hinzu, dass diese Rechtsprechung keine
neuen Kriterien fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke aufstellt,
sondern lediglich klarstellt, dass bei der Anwendung dieser Kriterien eine
dreidimensionale Marke vom Durchschnittsverbraucher nicht notwendigin der gleichen
Weise wahrgenommen wird wie eine Wort-, Bild - oder Hérmarke, die aus einem
Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild oder der Form der Waren unabhangigist.
Folglich entscheidet das Gericht, dass genannte Rechtsprechung grundsatzlich nicht auf
Hérmarken angewandtwerden kann. Obwohl das EUIPO diese Rechtsprechung zu
Unrecht angewandt hat, stellt das Gerichtjedoch fest, dass dieser Fehler nicht geeignet
ist, die in der angefochtenen Entscheidung angestellten Erwagungen fehlerhaft
erscheinen zulassen, da diese auch auf einen anderen Grund gestutzt ist.

™ Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001.
> Urteil vom 13. September 2016, Globo Comunicacdo e Participacdes/EUIPO (Hoérmarke) (T-408/15, EU:T:2016:468,Rn. 41 und 45).
1 Vgl. insbesondere Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, (C-136/02 P, EU:C:2004:592, Rn. 31).
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Zu diesem anderen Grund, der auf der Wahrnehmung der angemeldeten Marke durch
die mal3geblichen Verkehrskreise als funktionelles Element der in Rede stehenden
Waren beruht, fiihrt das Gericht zum einen aus, dass der Klang, der beim Offnen einer
Dose entsteht, in Anbetracht der Art der Waren tatsachlich als ein rein technisches und
funktionelles Element angesehen werden wird. Das Offnen einer Dose oder Flasche ist
namlich einertechnischen Losungim Rahmen des Umgangs mit Getranken zum Zwecke
ihres Verzehrs inharent, so dass dieser Klang nicht als ein Hinweis auf die betriebliche
Herkunft dieser Waren wahrgenommen werden wird. Zum anderen verbinden die
maligeblichen Verkehrskreise den Klang des Prickelns von Perlen unmittelbar mit
Getranken. Ferner weisen die Klangelemente und die etwa eine Sekunde dauernde
Gerauschlosigkeit inihrer Gesamtheit betrachtet kein wesentliches Merkmal auf, das es
ermoglicht, von diesen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von
Waren wahrgenommen zu werden. Diese Elemente sind nicht pragnant genug, um sich
von vergleichbaren Klangen auf dem Gebiet der Getranke zu unterscheiden. Folglich
bestatigt das Gericht das Ergebnis des EUIPO in Bezug aufdie fehlende
Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke.

Schliel3lich weist das Gericht die Feststellung des EUIPO zurick, wonach es aufden
Markten der Getranke und Getrankeverpackungen unublich sei, ausschlie8lich mit Hilfe
von Klangen den kommerziellen Ursprung eines Produkts zu signalisieren, da diese
Waren bis zu ihrem Verzehr gerauschlos seien. Die meisten Waren sind namlich ansich
gerauschlos und erzeugen nur dann einen Klang, wenn sie konsumiertwerden. Die
blolRe Tatsache, dass ein Klang nur dann zu héren ist, wenn ein Produkt konsumiert
wird, bedeutet daher nicht, dass die Verwendungvon Klangen zur Kennzeichnung der
betrieblichen Herkunft eines Produkts auf einem bestimmten Markt noch unadblich ist.
Das Gericht erklart jedoch, dass ein etwaiger Fehler des EUIPO in dieser Hinsicht nicht
zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung flihrt, da er keinen entscheidenden
Einfluss auf den verfugenden Teil der angefochtenen Entscheidung gehabt hatte.

Urteil vom 13. November 2024, Administration of the State Border Guard Service of
Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF), T-82/24, EU:T:2024:821

~Unionsmarke - Anmeldung der Unionsbildmarke RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF -
Absolutes Eintragungshindernis - Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung (EU) 2017/1001 - Politische Aussage - Gleichbehandlung - Grundsatz der guten
Verwaltung - Art. 71 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001"

Mit seinem Urteil duBert sich das Gericht zum ersten Mal zu der Frage, ob eine
~politische Aussage” als Marke eingetragen werden kann.

Ein ukrainischer Grenzschutzer, Rechtsvorganger der Klagerin, der Administration of the
State Border Guard Service of Ukraine (Staatliche Grenzschutzverwaltung der Ukraine),
beantragte fur verschiedene Waren und Dienstleistungen beim Amt der Europaischen
Union fur geistiges Eigentumdie Eintragung des Bildzeichens ,RUSSIAN WARSHIP, GO
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F**K YOURSELF" als Unionsmarke'’. Der Priifer wies die Anmeldungin vollem Umfang
gemald Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung 2017/1001 zurtck, wonach Marken, die
gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstol3en, von der
Eintragung ausgeschlossen sind. Die Klagerin legte gegen die Entscheidung des Prufers
beim EUIPO Beschwerde ein. Mit der angefochtenen Entscheidung'® wies die
Beschwerdekammer die Beschwerde mit der Begrundungzurtick, dass die angemeldete
Marke keine Unterscheidungskraft fur die in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen habe und daher nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
2017/1001 von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Das Gericht fuhrt aus, dass die Klagerin vergeblich geltend macht, dass die
Beschwerdekammer die angemeldete Marke rechtsfehlerhaft als , politische Aussage”
eingestuft habe.

Tatsachlichwurde der in der angemeldeten Marke aufgegriffene Satz ab seiner ersten
Benutzung umfassend verwendet, um Unterstltzung fur die Ukraine zu gewinnen, und
er wurde so sehr schnell zu einem Symbol des ukrainischen Kampfes gegen die von der
Russischen Foderation ausgehende Aggression. Dieser Satz wurde also wiederholtin
einem politischen Kontext verwendet, um eine Unterstitzung der Ukraine zum Ausdruck
zu bringenund zu férdern. Eine solche Situation entspricht genau der von der Klagerin
selbstin ihrer Klageschrift gegebenen Definition des Ausdrucks ,politische Aussage”,
also eines Ausdrucks, der eine Idee oder ein Ziel wiederholt und in einem politischen
oder sozialen Kontext verwendet wird, um die Offentlichkeit oder eine Zielgruppe
innerhalb derselben zu Uberzeugen.

Der in der angemeldeten Marke aufgegriffene Satz wurde in einem nicht geschaftlichen
Kontext sehr intensiv verwendet und wird von den maf3geblichen Verkehrskreisen
zwangslaufig sehr eng mitdiesem Kontext in Verbindung gebracht werden. Sehr schnell
wurde dieser Satz eines der Symbole des von der Ukraine gefluhrten Kampfes gegen die
russische Aggression, das mit einem Soldaten der ukrainischen Armee und daher mit
der Ukraine in Verbindung gebracht wird. In Anbetracht der umfangreichen
Berichterstattung Gber dieses Ereignis in den Medien wird dieser Satz mit diesem
neueren geschichtlichen Zeitpunkt verbunden werden, der dem durchschnittlichen
Verbraucher in der Union wohlbekannt ist.

Insoweit ist das Gericht der Auffassung, dass die Beschwerdekammer keinen
Rechtsfehler begangen hat, als sie davon ausging, dass der allgemeine Grundsatz,
wonach die mal3geblichen Verkehrskreise einem Zeichen, das ihnen nicht auf Anhieb
eine fur die betreffenden Waren oder Dienstleistungen relevante Herkunfts- oder
Bestimmungsangabe vermittelt, nur wenig Aufmerksamkeit entgegenbringen werden,

" Insbesondere wurde die Marke fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, und 41 im Sinne des Abkommens von

Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fUr die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter
und geanderter Fassung angemeldet.
1 Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 1. Dezember 2023 (Sache R 438/2023-1).
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da sie diesesweder als Marke wahrnehmen noch sich als solche einpragen werden,
auch auf Zeichen Anwendung finde, deren wesentliche Botschaft politischer Natur sei.

Im Hinblick auf die wesentliche Funktion einer Marke, namlich die Herkunft der von der
Marke erfassten Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, kann ein Zeichen diese
Funktion nicht erftillen, wenn der durchschnittliche Verbraucher in der Marke keinen
Hinweis auf die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung wahrnimmt, sondern nur
eine politische Botschaft.

In Bezug auf die Begrundungspflicht weist das Gericht darauf hin, dass die zustandige
Behdrde sich, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe
von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird, auf eine pauschale
Begrundung fur alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschranken kann. Nach
der Rechtsprechunggilt dies zwar nur fur Waren und Dienstleistungen, die einen so
direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen, dass sie eine
hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen bilden.
Doch muss danach fur die Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen
untereinander einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang aufweisen
und hinreichend homogenen Kategorien oder Gruppen zugeordnetwerden kénnen, das
Ziel dieser Beurteilung bertcksichtigt werden, das darin besteht, die konkrete
Beantwortungder Frage, ob die angemeldete Marke unter eines der absoluten
Eintragungshindernisse fallt, zu ermoglichen und zu erleichtern. Deshalb muss die
Zuordnungder fraglichen Waren und Dienstleistungen zu einer oder mehreren Gruppen
oder Kategorien u. a. aufder Grundlage der ihnen gemeinsamen Eigenschaften
vorgenommen werden, die fur die Beurteilung der Frage, ob der angemeldeten Marke
far diese Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes absolutes Eintragungshindernis
entgegengehalten werden kann, von Bedeutung sind. Daraus ergibt sich, dass eine
solche Beurteilung konkret fur die Priufung jeder Anmeldung und gegebenenfalls fur
jedes der verschiedenen moglicherweise anwendbaren absoluten
Eintragungshindernisse erfolgen muss.

Im vorliegenden Fall ging die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung
davon aus, dass die angemeldete Marke von den mal3geblichen Verkehrskreisen nicht
als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werde. Aul3erdem fihrte sie
aus, dass der in der angemeldeten Marke aufgegriffene Satz vor allem als eine politische
Botschaft interpretiert werde und diese Wahrnehmung fur alle von dieser Marke
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen identisch sei. Die Beschwerdekammer
nahm demnach an, dass die von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und
Dienstleistungen im Hinblick auf das absolute Eintragungshindernis, das ihrer
Auffassung nach der Eintragung der Marke entgegenstehe, eine hinreichend homogene
Gruppe bildeten.

Da die Beschwerdekammer zutreffend davon ausging, dass die angemeldete Marke von
den mal3geblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft
wahrgenommen werde, sondern als eine die Unterstutzung des Kampfes der Ukraine
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gegen die militarische Aggression der Russischen Foderation bewerbende politische
Botschaft, konnte sie wirksam alle von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren
und Dienstleistungen in einer einzigen Gruppe zusammenfassen, obwohl sie
unterschiedliche inhdrente Merkmale aufwiesen.

Folglich hat die Beschwerdekammer in Anbetracht der Besonderheit der angemeldeten
Marke und ihrer identischen Wahrnehmung durch die mal3geblichen Verkehrskreise in
Bezug auf allevon der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen fehlerfrei
angenommen, dass diese Teil einer einzigen Gruppe seien, auf die dasvon ihr
festgestellte Eintragungshindernis unterschiedslos Anwendungfinde, und gelangte
zutreffend zu dem Ergebnis, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft
im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b derVerordnung 2017/1001 habe.

Urteil vom 10. September 2025, BVG/EUIPO (Klang einer Melodie), T-288/24, EU:T:2025:847

L~Unionsmarke - Anmeldung einer Unionsmarke, die aus einem Klang einer Melodie besteht -
Absolutes Eintragungshindernis - Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
(EU)2017/1001“

In seinem Urteil hebt das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO"
auf, weil sie die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung 2017/1001 eines als Unionsmarke angemeldeten Horzeichens, das aus dem
Klang einer Melodie besteht, nicht zutreffend beurteilt hat.

Die Klagerin, bei der es sich um die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) handelt, meldete fur
bestimmte Transportdienstleistungen? eine aus dem Klang einer Melodie bestehende
Marke an. Nach der Zurtckweisung dieser Anmeldung durch die Priuferin legte die
Klagerin Beschwerde beim EUIPO ein.

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die angemeldete Marke keine
Unterscheidungskraft habe. Da es sich beiihrum ein Horzeichen von zwei Sekunden
handele, das nur aus einer einfachen Abfolge von vier verschiedenen wahrnehmbaren
Tonen bestehe, sei sie sokurzund banal, dassihr jede Resonanz sowie jeder
Wiedererkennungswert bei Verbrauchern als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der
betreffenden Dienstleistungen fehlten. Sie werde schlichtweg als ein funktionales
Klangelement wahrgenommen, das die Aufmerksamkeit der Zuhérer wecken solle.

Die Klagerin hat dagegen beim GerichtKlage erhoben.

Das Gerichtist der Auffassung, dass mehrere Gesichtspunkte den Schluss zulassen, dass
die Merkmale der angemeldeten Marke in Bezug auf Dauer und Resonanz zu belegen
vermogen, dass die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der

19 Entscheidung der Funften Beschwerdekammer des EUIPO vom 2. April 2024 (Sache R 2220/2023 5).
% Die Marke wurde fur folgende Dienstleistungen der Klasse 39 im Sinne des Abkommens von Nizza angemeldet: , Transportwesen;
Personenbeforderung; Verpackung von Waren; Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen”.
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Verordnung 2017/1001 und der dazu ergangenen Rechtsprechung vorliegt und nicht
fehlt.

Erstens ist namlich, was die Gewohnheitenin dem in Rede stehenden Wirtschaftssektor
betrifft, allgemein bekannt, dass die Wirtschaftsteilnehmer des Transportsektors
zunehmend auf ,Jingles”, d. h. kurze Klangmotive, zurtickgreifen, um den ihnen
zuzuordnenden Waren und Dienstleistungen eine fur das Publikum wiedererkennbare
klangliche Identitat zu verleihen, die ein Audioaquivalent zur visuellen Identitat einer
Marke darstellt. Diese Jingles ermoglichen es, die Aufmerksamkeit der Zuhorer in einem
bisweilen gerauschvollen Umfeld, sei es in Flughafenwartehallen oder auf Zug- und
Busbahnsteigen, zu erregen und zu Werbezwecken oderim Zusammenhang mit den
zugeordneten Dienstleistungen Botschaften an die angesprochenen Verkehrskreise
einzuleiten oder zu begleiten.

Zweitens weist der Klang der Melodie, aus der die angemeldete Marke besteht, keinen
unmittelbaren Zusammenhang mitden von dieser Marke erfassten Dienstleistungen auf
und ist offenbar nicht aufgrund technischer oder funktionaler Uberlegungen
vorgegeben. Aullerdem ist nicht nachgewiesen, dass dieser Klang dem Publikum bereits
bekanntist, so dass angenommen werden kann, dass es sich um ein Originalwerk
handelt. In diesem Zusammenhang kann davon ausgegangen werden, dass er eherals
Jingle, d. h. alskurze, pragnante und einpragsame Klangsequenz, dienen soll. Diese
Beurteilung wird im Ubrigen durch die Entscheidungspraxis und die Prifungsrichtlinien
fur Hérmarken des EUIPO bestatigt, die eine Erkenntnisquelle darstellen kénnen.

Angesichts der Merkmale der angemeldeten Marke in Bezug auf Dauer, benutzte
Melodie und wahrnehmbare Klange sowie der verschiedenen Angaben, die das EUIPO in
der Vergangenheit zu der Rolle gemacht hat, die diese Merkmale bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft einer angemeldeten Hérmarke spielen, erweist sich die
Beurteilung der Beschwerdekammer sowohl im Hinblick auf die Gewohnheiten im
betreffenden Sektor als auch im Hinblick auf die Merkmale der angemeldeten Marke als
fehlerhaft. Weder die Dauer der angemeldeten Marke noch ihre angebliche Einfachheit
oder Banalitat, die als solche einer Wiedererkennung der entsprechenden Melodie nicht
entgegensteht, stellen Hindernisse dar, die als solche ausreichen, um ihr jede
Unterscheidungskraft abzusprechen.

Drittens hat die Beschwerdekammer einen Fehler begangen, als sie davon ausging, dass
die angemeldete Marke schlichtweg eine funktionale Aufgabe habe und dass
Ublicherweise vor Lautsprecherdurchsagen in Bezug auf Informationen zu
Transportmitteln eine kurze Tonabfolge gespielt werde, um damit die Aufmerksamkeit
der Reisenden zu erwecken. Selbst dann, wenn als eine der potenziellen Verwendungen
der angemeldeten Marke die Nutzungin einem Bahnhof zur Ankindigung der
zugehdrigen Beférderungsleistung in Betracht zu ziehen ware, ware eine solche
Verwendung, mag sie auch eine funktionale Aufgabe haben, kein Hindernis daftr, dass
die angemeldete Marke ihre Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser
Dienstleistung erfullt.
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Viertens ist das Gerichtin Bezug auf die Ubrigen von der angemeldeten Marke erfassten
Dienstleistungen, die nicht unmittelbar den Verkehr betreffen, sondern ihm
zugeordnete Aspekte, der Auffassung, dass anhand der Erwagungen der
Beschwerdekammer zum einen schwer nachvollziehbar ist, mit welchen Aspekten dieser
Dienstleistungen der Klang der Melodie, aus der diese Marke besteht, in Verbindung
gebrachtwerden kann, und zum anderen, inwiefern der Umstand, dass das
angemeldete Horzeichenim Rahmen der Werbung flr diese Dienstleistungen eingesetzt
werden kann, gegen seine Eintragung als Marke sprechen soll.

Im Licht dieser Erwagungen kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die
Beschwerdekammer die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht
zutreffend beurteilt hat.

3. Beschreibende Marken

Urteil vom 23. Oktober 2003 (Plenum), HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579

~Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Absolutes
Eintragungshindernis - Unterscheidungskraft - Marken, die ausschliefSlich aus beschreibenden
Zeichen oder Angaben bestehen - Wortverbindung Doublemint”

Im Jahr 1996 meldete die Wm. Wrigley Jr. Company (im Folgenden: Wrigley) beim HABM
die Wortverbindung Doublemint als Gemeinschaftsmarke fur Kaugummian.

Der Prufer des HABM wies die Anmeldung zurtick, wogegen Wrigley Beschwerde beider
Beschwerdekammer einlegte. Diese wies die Beschwerde jedoch zuruck, weil das Wort
~Doublemint”als Kombination von zwei englischen Wértern ohne ein zusatzliches
Element der Fantasie oder Vorstellungskraft fur bestimmte Merkmale der in Frage
stehenden Waren beschreibend seiund daher nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der
Verordnung Nr. 40/94 nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kdénne.

Der Klage von Wrigley gegen die letztgenannte Entscheidung wurde beim Gericht
stattgegeben. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass das Wort Doublemintin
Bezug auf Kaugummi mehrdeutig und suggestiv sei und verschiedene Auslegungen
zulasse. Es versetze die betroffenen Verkehrskreise nicht in die Lage, sofort und ohne
weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals
der fraglichen Waren handele. Da das Wort nicht ausschlie3lich beschreibend sei, kdnne
es nichtvon der Eintragung ausgeschlossen werden.

Mit diesem Urteil gibt der Gerichtshof dem Rechtsmittel des HABM gegen das Urteil des
Gerichts statt und hebtdas Urteil des Gerichts auf.

Zunachst weist er darauf hin, dass nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94
Uber die Gemeinschaftsmarke Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die
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»ausschliellich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur
Bezeichnungder Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der
geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung
dienen konnen".

Sodann ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die Zurickweisung einer Anmeldung nach
dieser Bestimmung durch das Amt nicht voraussetzt, dass die Zeichen und Angaben, aus
denen die dort genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits
tatsachlich fur die in der Anmeldung aufgefuhrten Waren oder Dienstleistungen oder fur
ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genugt, wie sich schon ausdem
Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck
verwendet werden kdnnen. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von
der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner moglichen
Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen
bezeichnet.

Schliel3lich stellt der Gerichtshof klar, dass eine Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c
dahin, dass erder Eintragung von angemeldeten Marken entgegensteht, die fur die von
ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen oder deren Merkmale ,,ausschlief3lich
beschreibend” sind, impliziert, dass ein Kriterium angewandt wird, das nichtdas in
dieser Bestimmung niedergelegte Kriterium ist und das deren Tragweite verkennt.

Urteil vom 12. Januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/HABM (EUROPREMIUM), T-334/03,
EU:T:2005:421

~Gemeinschaftsmarke - Wortzeichen EUROPREMIUM - Absolutes Eintragungshindernis -
Beschreibender Charakter - Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94"

Die Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH meldete beim HABM das Wortzeichen
EUROPREMIUM als Gemeinschaftsmarke an. Nach Zurickweisung dieser Anmeldung
legte die Deutsche Post EURO EXPRESS Beschwerde gegen die Entscheidung des Prufers
ein.

Die Beschwerdekammer des HABM wies die Beschwerde mit der Begrindung zuruck,
dass die Marke EUROPREMIUM von den Verbrauchern als Hinweis auf hervorragende
Qualitat und europaische Herkunft der den Gegenstand der Markenanmeldung
bildenden Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden kénne.

2 Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde mit Beschluss des Prasidenten des Gerichtshofs vom 14. Dezember 2005, HABM/Deutsche Post

EURO EXPRESS (C-121/05 P, £U:C:2005:767), gestrichen.
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Das Gericht, das seinerseits mit einer Klage der Deutschen Post EURO EXPRESS gegen
die letztgenannte Entscheidung befasstwird, die es aufhebt, hat den beschreibenden
Charakter des angemeldeten Zeichens zu beurteilen?2.,

Das Gerichtist erstens der Ansicht, dass die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die
aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonstals Werbeslogans, Qualitatshinweise oder
Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, aufdie sich diese Marke
bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen dieser Verwendung ausgeschlosseniist,
wenn die betreffende Marke unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunftder
fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die
maligeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers
ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden
kdnnen.

Diese Eignung einer solchen Marke, als Hinweis aufdie betriebliche Herkunft der Waren
und Dienstleistungen wahrgenommen zu werden, ist im Rahmen von Art. 7 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung Nr.40/94 zu prufen.

Dagegen fallt eine Marke nurdannunter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung
Nr. 40/94, wenn sie dazu dient, die wesentlichen Merkmale der fraglichen Waren und
Dienstleistungen konkret, nicht vage und abstrakt, zu bezeichnen.

Zweitens ist nach der Feststellung des Gerichts nichtdargetan, dass das Wortzeichen
EUROPREMIUM, dessen Eintragung als Gemeinschaftsmarke insbesondere fur
Erzeugnisse aus verschiedenen Materialien, die zur Verpackung, Verstauung und
Beférderungdienen, Werbe-, Geschaftsfuhrungs- und Unterstutzungsdienstleistungen
im geschaftlichen Bereich sowie Transport- und Lagerdienstleistungen der Klassen 16,
20, 35und 39 im Sinne des Abkommens von Nizza beantragt wird, und vom
englischsprachigen Durchschnittsverbraucher als Hinweis auf hochwertige Waren und
Dienstleistungen europaischer Herkunftverstanden werden kénnte, zur unmittelbaren
Bezeichnungdieser Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der
Verordnung Nr. 40/94 dienen kann.

Zum einen setztsich das fragliche Zeichen namlich nicht aus Bestandteilen zusammen,
die die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben, da die Vorsilbe ,euro”
diese weder unmittelbar noch durch Erwahnung eines ihrer wesentlichen Merkmale
bezeichnet und der Begriff ,,premium” ein rein anpreisender Begriff ist, der aufein
Merkmal hinweisen soll, das die Anmelderin ihren Waren zuschreiben méchte, ohne die
Verbraucher Uber die konkreten und abstrakten Merkmale der angebotenen Waren
oder Dienstleistungen zu unterrichten.

2 Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94.
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Zum anderen ist nichtdargetan, dass der Ausdruck ,EUROPREMIUM" in seiner
Gesamtheit eine Gattungs- oder gangige Bezeichnungist oder sein konnte, um die
betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen.

Urteil vom 10. Marz 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139

~Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Ausschlieflich aus Ziffern bestehendes Zeichen -
Eintragung des Zeichens ,1000° als Marke fiir Broschliren, Zeitschriften und Zeitungen - Angeblich
beschreibender Charakter dieses Zeichens - Kriterien ftir die Anwendungvon Art. 7 Abs. 1

Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Verpflichtung des HABM, seine friihere
Entscheidungspraxis zu berticksichtigen”

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (im Folgenden: Technopol) meldete beim
HABM das Zeichen ,1000" als Gemeinschaftsmarke fur Broschuren, Zeitschriften und
Zeitungen an. Diese Anmeldungwurde jedoch mit der Begrundung zuruckgewiesen, das
Zeichen ,1000" habe keine Unterscheidungskraft und sei eine beschreibende Angabe
des Inhalts oderanderer Merkmale der betreffenden Waren.

Die Beschwerde von Technopol gegen die Entscheidung des Prifers wurde von der
Beschwerdekammer des HABM zurlckgewiesen, die der Auffassung war, dass das
Zeichen ,1000" Veroffentlichungen von Technopol bezeichnen kdnne und dass dieses
Zeichen jedenfalls nicht unterscheidungskraftig sei, weil es vom Verbraucher als
Anpreisungverschiedener Veroffentlichungen und nicht als Herkunftsbezeichnung
wahrgenommen werde.

In der Folge erhob Technopol beim GerichtKlage, die ebenfalls abgewiesen wurde. Der

Gerichtshof, der mit einem Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts befasstist, das er
zuruckweist, hatte Gelegenheit, sich mit den Kriterien fir die Anwendung des absoluten
Eintragungshindernisses der beschreibenden Eigenschaft eines Zeichens zu befassen.

Erstens ist der Gerichtshof der Auffassung, dass jedesder in Art. 7 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisseim Licht des
Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm zugrunde liegt. Das Art. 7 Abs. 1 Buchst. c
dieser Verordnung zugrunde liegende Allgemeininteresse besteht darin, sicherzustellen,
dass die Zeichen, die ein oder mehrere Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, fur
die die Eintragung als Gemeinschaftsmarke beantragt wird, beschreiben, von allen
Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei
verwendet werden kénnen.

Um die umfassende Verwirklichung dieses Ziels einer freien Verwendung zu garantieren,
setzt die Zuruckweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung
Nr. 40/94 durch das HABM nicht voraus, dass das fragliche Zeichen zum Zeitpunkt der
Anmeldung bereits tatsachlich fur diein der Anmeldung aufgefuhrten Waren oder
Dienstleistungen oder fur ihre Merkmale beschreibend verwendet wird. Es gentgt, dass
das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden kann. Die Anwendung dieses
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Eintragungshindernisses hangt nichtvom Bestehen eines konkreten, gegenwartigen
oder ernsthaften Freihaltebedurfnisses ab, und daher ist eine Kenntnis der Zahl der
Konkurrenten, die ein Interesse an der Verwendung des fraglichen Zeichens haben
kdnnten, unerheblich. Es spielt daruber hinaus keine Rolle, ob andere Zeichen, die
gebrauchlicher als das fragliche sind, zur Bezeichnung derselben Merkmale derim
Eintragungsantrag genannten Waren oder Dienstleistungen existieren. Aus dem
Vorstehenden folgt, dass eine Anwendungvon Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der genannten
Verordnung nicht voraussetzt, dass das fragliche Zeichen der tblichen Art und Weise der
Bezeichnung entspricht.

Zweitens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der
Verordnung Nr. 40/94 erfassten beschreibenden Zeichen auch keine
Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung haben.
Umgekehrt kann einem Zeichen aus anderen Grinden als wegen seines etwaigen
beschreibenden Charakters die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1

Buchst. b fehlen. Es besteht daher zwischen den jeweiligen Anwendungsbereichen von
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und dem fraglichen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c eine gewisse
Uberschneidung, wobeisich aber Art. 7 Abs. 1 Buchst. b von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢
dadurch unterscheidet, dass er alle Umstande erfasst, unter denen ein Zeichen nicht die
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternenmen zu
unterscheiden vermag.

Vor diesem Hintergrund ist fur die Zwecke einer ordnungsgemalen Anwendung von
Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr.40/94 darauf zu achten, dass die Anwendung desin
Art. 7 Abs. 1 Buchst. c genannten Eintragungshindernisses ordnungsgemal3 denvon
diesem Eintragungshindernis tatsachlich erfassten Fallen vorbehalten bleibt.

Drittens weistder Gerichtshof darauf hin, dass die von diesem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c
der Verordnung Nr.40/94 genannten Eintragungshindernis tatsachlich erfassten Falle
solche sind, indenen das als Marke angemeldete Zeichen ein ,Merkmal” der Waren oder
Dienstleistungen, fur die die Eintragung beantragt wird, bezeichnen kann. Durch die
Verwendung der Begriffe, Art, ... Beschaffenheit, ... Menge, ... Bestimmung, ... Werl[], ...
geografisch[e] Herkunftoder ... Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder ... sonstig[e] Merkmale der Ware oder Dienstleistung”in Art. 7 Abs. 1
Buchst. c der Verordnung Nr.40/94 hat der Gesetzgeber namlich zum einen
vorgegeben, dass die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, der Wert, die
geografische Herkunftoder die Zeit der Herstellung oder der Erbringung allesamt als
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen anzusehen sind, und zum anderen
klargestellt, dass diese Liste nichtabschlieRend ist und jedes andere Merkmal von
Waren oder Dienstleistungen ebenfalls bertcksichtigt werden kann.

Die Wahl des Begriffs ,,Merkmal” durch den Gesetzgeber hebt den Umstand hervor, dass
die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine
leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder
Dienstleistungen, fur die die Eintragung beantragt wird, zu bezeichnen. Auf der
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Grundlagevon Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 kann die Eintragung
eines Zeichens nur dann verweigert werden, wenn vernunftigerweise davon auszugehen
ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsachlich als eine Beschreibung eines
dieser Merkmale erkannt werden wird.

Diese Prazisierungen sind von besonderer Bedeutung, wenn es um ausschlief3lich aus
Ziffern gebildete Zeichen geht. Da solche Zeichen namlich generell Zahlen gleichgesetzt
werden, kdnnen sieim Handel insbesondere zur Bezeichnungeiner Menge dienen.
Damit die Eintragung eines ausschlieBlich aus Ziffern bestehenden Zeichens nach Art. 7
Abs. 1 Buchst. c jedoch mit der Begrindung, es bezeichne eine Menge, zuruckgewiesen
werden kann, muss vernunftigerweise davon auszugehen sein, dass die durch diese
Ziffern angegebene Mengein den Augen der beteiligten Verkehrskreise die Waren oder
Dienstleistungen charakterisiert, fur die die Eintragung beantragt wird.

Viertens und letztens weist der Gerichtshof darauf hin, dass die in dieser Bestimmung
aufgestellte Regel die Auslegung der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung
enthaltenen Regel nicht mal3geblich beeinflusst. Art. 12 der Verordnung Nr. 40/94
bezieht sich namlich aufdie Beschrankung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke,
wahrend Art. 7 der Verordnung die Grunde zum Gegenstand hat, die der Eintragung von
Zeichen als Marken entgegenstehen.

Der Umstand, dass Art. 12 Buchst. b gewahrleistet, dass jeder Wirtschaftsteilnehmer
Angaben in Bezug aufdie Merkmale der Waren oder Dienstleistungen frei verwenden
kann, schrankt in keiner Weise die Reichweite von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c ein. Vielmehr
unterstreicht dieser Umstand das Interesse daran, dass das - Uberdies absolute -
Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c tatsachlich auf jedes Zeichen
anzuwenden ist, das ein Merkmal von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen kann,
fur die seine Eintragung beantragt wird.

Urteil vom 25. Oktober 2018, Devin/EUIPO - Haskovo (DEVIN), T-122/17, EU:T:2018:719%3

L~Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionswortmarke DEVIN - Absolutes
Eintragungshindernis - Beschreibender Charakter - Geografische Bezeichnung - Art. 7 Abs. 1
Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung [EU]
2017/1001)"

Am 11.Juli 2014 beantragte die Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI,
Industrie- und Handelskammer von Haskovo, Bulgarien) die Nichtigerklarung der
Unionswortmarke DEVIN, die der Devin AD gehért und 2011 vom EUIPO fur Waren
eingetragen wurde, die zur Klasse 32 im Sinne des Abkommens von Nizza gehérenund
alkoholfreien Getranken, insbesondere Mineralwasser, entsprechen.

2 Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde mit Beschluss vom 11. Juli 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, EU:C:2019:606) zur Uickgewiesen.
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Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO gab dem Antrag auf Nichtigerklarung, der auf Art. 7
Abs. 1 Buchst. c derVerordnung Nr. 207/20092* gestUtzt war, stattund stellte die
Nichtigkeit der angegriffenen Marke insgesamt fest, da die Marke aus einem Zeichen
bestehe, das zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft der Ware dienen konne 2.
Die Beschwerdekammer des EUIPO wies die Beschwerde gegen diese Entscheidung mit
der Begriindung zurtick, dass die bulgarische Stadt Devin der breiten Offentlichkeit in
Bulgarien und einem erheblichen Teil der Verbraucher in Nachbarlandern wie
Griechenland und Rumanien vor allem als bedeutendes Thermalbad bekannt seiund
dassin den beteiligten Verkehrskreisen der Name dieser Stadt mit den Waren der Klasse
32, vor allem Mineralwasser, in Verbindung gebracht werde.

In seinem Urteil hebt das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO
aufund prazisiert die Beurteilung des beschreibenden Charakters eines aus einer
geografischen Bezeichnung bestehenden Zeichensim Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c
der Verordnung Nr.207/2009.

Was insbesondere Zeichen oder Angaben betrifft, die zur Bezeichnung der
geografischen Herkunft oder Bestimmung der Arten von Waren oder des Ortes der
Erbringung der Arten von Dienstleistungen, fur die eine Unionsmarke beantragt wird,
dienen kénnen, vor allem geografische Bezeichnungen, weist das Gericht darauf hin,
dass ein Allgemeininteresse an ihrer Freihaltung besteht, das insbesondere darauf
beruht, dass diese Zeichen oder Angaben nicht nur die Qualitat und andere
Eigenschaften der betroffenen Arten von Waren oder Dienstleistungen anzeigen,
sondern auch dieVorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen kdnnen,
etwa dadurch, dass sie eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen,
der positiv besetzte Vorstellungen hervorrufen kann.

Insoweit sind von der Eintragung als Marken zum einen geografische Bezeichnungen
ausgeschlossen, die bestimmte geografische Orte bezeichnen, die fur die betroffene Art
von Waren oder Dienstleistungen bereits berihmt oder bekannt sind und die daher von
den beteiligten Verkehrskreisen in dem Gebiet, fur das die Eintragung beantragtwird,
mit dieser Art von Waren in Verbindung gebracht werden, und zum anderen
geografische Bezeichnungen, die von Unternehmen verwendet werden kénnen und fur
diese ebenfalls als geografische Herkunftsangaben flr die betreffende Art von Waren
oder Dienstleistungen freigehalten werden mussen.

Jedoch steht Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr.207/2009 grundsatzlich nicht der
Eintragung von geografischen Bezeichnungen entgegen, die den beteiligten
Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes
bekanntsind, und auch nichtder Eintragung von Bezeichnungen, bei denen es wegen
der Eigenschaften des bezeichneten Ortes wenig wahrscheinlichist, dass die beteiligten

% Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Unionsmarke (ABI. 2009, L 78, S. 1).
% Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 207/2009.
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Verkehrskreise annehmen konnten, dass die betreffende Art von Waren oder
Dienstleistungen von diesem Ort stammt oder dort konzipiert wird.

Im Ubrigen stellt das Gericht zur Beurteilung des beschreibenden Charakters eines
solchen Zeichens fest, dass es Sache des EUIPO ist, nachzuweisen, dass die geografische
Bezeichnung den beteiligten Verkehrskreisen als Bezeichnung eines Ortes bekannt ist.
Ferner muss die fragliche Bezeichnung von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit
der beanspruchten Art von Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht
werden oder es muss vernunftigerweise zu erwarten sein, dass mit einer solchen
Bezeichnung nach Auffassung dieser Kreise die geografische Herkunft dieser Art von
Waren oder Dienstleistungen bezeichnetwerden kann. Bei dieser Prufungist
insbesondere von Belang, inwieweitden beteiligten Verkehrskreisen die betreffende
geografische Bezeichnung bekanntist und welche Eigenschaften der bezeichnete Ort
und die betreffende Art von Waren oder Dienstleistungen haben.

Im vorliegenden Fall entscheidet das Gericht, dass die Wortmarke DEVIN nach dem
Verstandnis der Durchschnittsverbraucherin den Nachbarlandern Bulgariens, namlich
Griechenland und Rumanien, sowie der Durchschnittsverbraucher in den tbrigen
Mitgliedstaaten der Union, mit Ausnahme Bulgariens, keine geografische Herkunft
beschreibe.

Zwar ist die geografische Bezeichnung Devin den beteiligten Verkehrskreisenin
Bulgarien bekannt, doch ist fur die beteiligten Verkehrskreise der anderen
Mitgliedstaaten der Union die geografische Bezeichnung Devin weithin unbekannt oder
zumindest als Bezeichnung eines geografischen Ortes unbekannt.

Die blol3e Tatsache, dass die Stadt Devin durch Internetsuchmaschinen ausfindig
gemacht wird, genlgt nicht als Nachweis dafur, dass es sichum einen Ort handelt, der
einem wichtigen Teil der mafRRgeblichen Verkehrskreisein Griechenland und Rumanien
bekanntist. Ein ,touristisches Profil im Internet” kann fur sich genommen nichtein
Nachweis dafur sein, dass eine kleine Stadt bei den mafRgeblichen Verkehrskreisenim
Ausland bekanntist. Der Durchschnittsverbraucher von Mineralwasser und Getranken
in der Union verfugt namlich Uber kein hohes Mal3 an Spezialwissen in Geografie und
Tourismus. Indem sie sich zu Unrecht auf die auslandischen, insbesondere griechischen
und rumanischen Touristen konzentrierte, die Bulgarien oder Devin besuchen,
bertcksichtigte die Beschwerdekammer nicht das gesamte maf3gebliche Publikum, das
aus dem Durchschnittsverbraucherin der Union, insbesondere dem griechischen und
rumanischen Durchschnittsverbraucher besteht, sondern beschrankte sich zu Unrecht
auf einen kleinen oder gar sehr kleinen Teil des mal3geblichen Publikums, d. h. aufdie
auslandischen Touristen, die Bulgarien oder Devin besuchen, der in jedem Fall
unerheblich ist und gemessen an der Rechtsprechung nicht als ausreichend
reprasentativfur das mafRgebliche Publikum angesehen werden kann. Die
Beschwerdekammer ist daher bei der Prafung falsch vorgegangen, was dazu fuhrte,
dass sie die Wahrnehmung des Ausdrucks , devin” fehlerhaft beurteilte.
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Was die Freihaltung des geografischen Namens Devin betrifft, ist eine beschreibende
Verwendungdes Namens , Devin” fur die Bewerbung der Stadt als touristisches Ziel
erlaubt. Die Verordnung Nr. 207/2009 Uber die Unionsmarke regelt in der Definition des
durch eine Marke verliehenen ausschliel3lichen Rechts Vorkehrungen zur Wahrung der
Interessen Dritter. Der Name der Stadt Devin bleibt fUr Dritte nicht nur beziglich einer
beschreibenden Verwendung wie die Forderung des Tourismus in dieser Stadt
freigehalten, sondern auch als Unterscheidungszeichen, wenn ein ,rechtfertigender
Grund”vorliegt und keine Verwechslungsgefahr besteht, die die Anwendung der Art. 8
und 9 der Verordnung Nr. 207/2009 ausschlief3t. Das Allgemeininteresse an der
Freihaltung eines geografischen Namens wie dem des Thermalbads Devin kann somit
geschutztwerden, weil beschreibende Verwendungen dieser Namen gestattet sind und
Vorkehrungen zur Einschrankung des ausschlieBlichen Rechts des Inhabers der
angegriffenen Marke bestehen, ohne dass es erforderlich ware, diese Marke fur nichtig
zu erklaren.

Urteil vom 7. Mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291

L~Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke vita - Absolute Eintragungshindernisse -
Fehlende Unterscheidungskraft - Beschreibender Charakter - Begriff ,Merkmal’ - Farbname -
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EU) 2017/1001"

Mitdem am 7. Mai 2019 ergangenen Urteil Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18) hat das Gericht
die Entscheidung des Amtes der Europaischen Union flr geistiges Eigentum (EUIPO), das
Wortzeichen vita nicht als Unionsmarke fur Waren wie Universalkichenmaschinen,
elektrische Kochtopfe und Haushaltsgerate einzutragen, aufgehoben. Im vorliegenden
Fall lehnte das EUIPO die Eintragung dieser Marke fir Waren der Klassen 7,11 und 21
(insbesondere fur elektrische Universalkichenmaschinen, elektrische Schnellkochtépfe
und Haushaltsgerate) mitder Begrindung ab, dass sie beschreibend und ohne
Unterscheidungskraft sei (Art. 7 Abs. 1 Buchst.cund b der Verordnung 2017/1001). Es
fuhrte u. a. aus, dass das schwedischsprachige Publikum der Europaischen Union das
maligebliche Publikumsei, da es sich bei der angemeldeten Marke um einen Begriffin
schwedischer Sprache (vita ist die bestimmte Form und die Pluralform des Wortes ,vit’,
das im Schwedischen ,weil3" bedeutet) handele. Das EUIPO stltzte seine Feststellung,
dass die angemeldete Marke beschreibend sei, im Wesentlichen auf zwei Grinde.
Erstens seien die angemeldeten Waren in weil3er Farbe erhaltlich; dies sei zwar nicht die
meist benutzte, aber eine recht Ubliche Farbe. Zweitens wirden diese Waren im
Schwedischen oft , vitvaror” (,weil3e Waren") genannt.

Was die mehr oder weniger ubliche Verwendung der Farbe Weil3 bei der Herstellung der
fraglichen Waren betrifft, hat das Gericht gepruft, ob eine solche Verwendung als
~Merkmal” dieser Waren im Sinne der Rechtsprechung eingestuft werden kann. Es hat
daran erinnert, dassdie Eintragung eines Zeichens auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1
Buchst. c der Verordnung 2017/1001 nur dann verweigert werden kann, wenn bei
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vernunftiger Betrachtung abzusehen ist, dass es von den angesprochenen
Verkehrskreisen tatsachlich als Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden
wird. Zudem muss, auch wenn es keine Rolle spielt, ob ein solches Merkmalin
wirtschaftlicher Hinsicht wesentlich oder nebensachlich ist, ein Merkmal im Sinne dieser
Bestimmung gleichwohl ein, objektives, dem Wesen der Ware [oder Dienstleistung]
innewohnendes” Merkmal oder ein ,intrinsisches und dauerhaftes” Merkmal dieser
Ware oder Dienstleistung sein.

Im vorliegenden Fall hat das Gericht festgestellt, dass die Farbe Weil kein ,intrinsisches”
und ,dem Weseninnewohnendes” Merkmal der betreffenden Waren (wie
Universalkichenmaschinen, elektrische Schnellkochtdpfe und Haushaltsgerate) ist,
sondern ein rein zufalliger und beliebiger Aspekt, den unter Umstanden nurein
Bruchteil dieser Waren aufweist und der jedenfalls in keinem direkten und
unmittelbaren Zusammenhang mitihrem Wesen steht. Solche Waren sind namlich in
einer Vielzahlvon Farben erhaltlich, zu denen, keineswegs Uberwiegend, die Farbe Weil3
gehort. Die bloRBe Tatsache, dass bei den betreffenden Waren die Verwendung der Farbe
WeilR neben anderen Farben mehr oder weniger Ublich ist, ist unstreitig, aber ohne
Belang, da bei vernunftiger Betrachtungim Sinne der Rechtsprechung nichtabzusehen
ist,dass die Farbe Weil3 allein aufgrund dieser Tatsache von den mal3geblichen
Verkehrskreisen tatsachlich als Beschreibung eines intrinsischen und dem Wesen dieser
Waren innewohnenden Merkmals erkannt werden wird. Der Begriff , vita”ist daher nicht
fur ein Merkmal der in Rede stehenden Waren beschreibend und fallt somit nicht unter
dasin Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 aufgestellte
Eintragungshindernis.

AuBBerdem hatdas Gericht daran erinnert, dass das Allgemeininteresse, das Art. 7 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung 2017/1001 zugrunde liegt, der die Eintragung einer Marke
ohne Unterscheidungskraft ausschliel3t, den Schutz des Verbrauchers betrifft,indemes
ihm ermoglicht wird, ohne die Moglichkeit von Verwechslungen die Herkunft der mit der
Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Einklang mit der wesentlichen
Funktion der Marke als Herkunftshinweis zu unterscheiden, wahrend das
Allgemeininteresse, auf dem Art. 7 Abs. 1 Buchst. c beruht, der der Eintragung einer
beschreibenden Marke entgegensteht, in erster Linie im Schutz der Wettbewerber vor
jeder Gefahr einer Monopolisierung von Angaben, die fur Merkmale dieser Waren oder
Dienstleistungen beschreibend sind, durch nur einen Wirtschaftsteilnehmer besteht.
Eine Marke, die - wie im vorliegenden Fall - nicht beschreibend ist, besitzt also nicht
schon deshalb Unterscheidungskraft.

Das Gerichtist, da es der Auffassungist, dass die mal3geblichen Verkehrskreise die
angemeldete Marke nicht als reine Sachaussage verstehen werden, wonach die
betreffenden Warenin Weil3 erhaltlich sind, sondern eher als Hinweis auf ihre Herkunft,
zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Marke Unterscheidungskraft hat.

Nach alledem hat das Gericht den beiden Klagegrinden stattgegeben und die
Entscheidung des EUIPO aufgehoben.
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Urteil vom 16. Juli 2025, Iceland Foods/EUIPO - islandsstofa (Promote Iceland) u. a. (ICELAND),
T-105/23, EU:T:2025:729

L~Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionswortmarke |CELAND - Absoluter Nichtigkeitsgrund
- Beschreibender Charakter - Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 7
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung [EU] 2017/1001)”

Mit seinen Urteilen entscheidet das Gericht uber den beschreibenden Charakter zweier
Zeichen, die den Namen eines europdischen Landes (ICELAND) aufgreifen, und weist die
Klagen gegen die Entscheidungen der Grol3en Beschwerdekammer des Amtes der
Europaischen Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) mit der Begriindung ab, dass diese
Zeichen die geografische Herkunft der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen
oder ihre Merkmale beschreiben.

Die Iceland Foods Ltd, die Klagerin, meldeteam 19. April 2002 bzw.am 12. Februar 2013
beim EUIPO das Wortzeichen ICELAND und das Bildzeichen Iceland fur mehrere Waren
und Dienstleistungen an. Daraufhin wurde vor der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO die
Nichtigerklarung der beiden betreffenden Markenin Bezug auf bestimmte von diesen
Marken erfasste Waren und Dienstleistungen? beantragt. Die Nichtigkeitsabteilung gab
diesen Antragen auf Nichtigerklarungfar alle betreffenden Waren und Dienstleistungen
statt.

Die Klagerin legte daraufhin zwei Beschwerden gegen diese Entscheidungen der
Nichtigkeitsabteilung ein. Mit Entscheidungenvom 15. Dezember 2022 wies die Grol3e
Beschwerdekammer diese Beschwerden zurlck (im Folgenden: angefochtene
Entscheidungen). Sie vertratdie Ansicht, dass die angegriffenen Marken von den
maRkgeblichen Verkehrskreisen, d. h. von der breiten englischsprachigen Offentlichkeit
der Europaischen Union, als Hinweis darauf wahrgenommen wurden, dass diemitihr
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus Island stammten, und dass sie als
beschreibend?” anzusehen seien. Unter Hinweis darauf, dass das Vorliegen bereits eines
der absoluten Eintragungshindernisse ausreiche, um Zeichenvon der Eintragung als
Unionsmarke auszuschliel3en, stellte die Grol3e Beschwerdekammer fest, dass die
angegriffenen Marken auch beieiner Priafung im Hinblick aufihre
Unterscheidungskraft?® jedenfalls als nicht unterscheidungskraftig anzusehen seien?.

% Die Warenund Dienstleistungen unterfielen den Klassen 7, 11, 16, 29 bis 32 und 35 bzw. den Klassen 29, 30 und 35 im Sinne des
Abkommens von Nizza.

27 Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung (EG) Nr. 40/94, spater Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, jetzt
Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU)2017/1001.

% m Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, spater Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 7

Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr.2017/1001.

Das Vorbringen der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren, die in Rede stehenden Marken verstieRen gegen die ffentliche Ordnung (im

Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 [spater Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr.207/2009, jetzt Art. 59

Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001)in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 [spater Art. 7 Abs. 1

Buchst. f der Verordnung Nr.207/2009, jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung 2017/1001]), wurde von der Grolen

Beschwerdekammer wegen verspateter Vorlage als unzuldssig zurickgewiesen. Somit wurde diese Frage weder von der

Beschwerdekammer noch spater vom Gericht gepruft.

29
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Die Klagerin erhob daher gegen jede der angefochtenen Entscheidungen Klage beim
Gericht,

Das Gericht weist zunachst darauf hin, dass zwei Arten geografischer Bezeichnungen
von der Eintragung ausgeschlossen sind. Die Erste betrifft die Eintragung geografischer
Bezeichnungen als Marken, die bestimmte geografische Orte bezeichnen, die fur die
betroffene Waren- oder Dienstleistungsgruppe bereits berthmtoder bekanntsind und
daher von den beteiligten Verkehrskreisen mit dieser Gruppe in Verbindung gebracht
werden. Die Zweite betrifft die Eintragung geografischer Bezeichnungen als Marke, die
von Unternehmen verwendet werden kénnen und fur diese als geografische
Herkunftsangaben fur die betreffende Waren- oder Dienstleistungsgruppe ebenfalls
freigehalten werden mussen.

AuBBerdem stelltdas Gericht fest, dass bei der Beurteilung des beschreibenden
Charakters der angegriffenen Marken eine Gesamtheit relevanter Faktoren wie die
Bekanntheit Islands und seiner Eigenschaften sowie die Verbindung zwischen den
Waren- und Dienstleistungsgruppen und den angegriffenen Marken zu bertcksichtigen
sind.

In dieser Hinsicht weist es darauf hin, dass die angegriffenen Marken den Namen eines
Landes in Europa bezeichnen, das aus einem zwar relativdinn besiedelten Gebiet
besteht, aber Gber eine groRere Flache verfugt als bestimmte Mitgliedstaaten der Union
und des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR).

Das Gericht stellt daher fest, dass das Wort, Iceland” einem erheblichen Teil der
maligeblichen Verkehrskreise bekannt ist, die aus der breiten englischsprachigen
Offentlichkeit in der Union bestehen.

Daruber hinaus bestatigt das Gericht, dass die Beweismittel, auf die sich die Grol3e
Beschwerdekammer gestutzt hat, bestatigen, dass Island erstens ein
umweltfreundliches Land ist, insbesondere aufgrund der zahlreichen geothermischen
und Wasserkraftwerke, dass Island zweitens ein beliebtes Reiseziel ist, und dass Island
drittens ein breites Spektrum von Waren und Dienstleistungen anbietet und gleichzeitig
im Zusammenhang damit wichtige Handelsbeziehungen mit den EWR-Landern
unterhalt.

Das Gericht stellt ferner fest, dass eine Reihe von Umstanden zu berucksichtigen ist, die
zum Zeitpunkt der Anmeldung der in Rede stehenden Marke vorlagen, auch unter
Berucksichtigung eines prospektiven Ansatzes, und man sich nicht allein auf die Frage
des ,Rufs”beschranken darf, den Island bei den mal3geblichen Verkehrskreisen im
Zusammenhang mit den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen genossen hat oder in Zukunft hatte genie3en kdnnen. DarUber hinaus
sind die verschiedenen Merkmale Islands wichtig fur die Feststellung, inwieweit die

0 Rechtssachen Iceland Foods/EUIPO - islandsstofa (Promote Iceland) u. a. (CELAND) (T-105/23) betreffend die Wortmarke ICELAND und
Iceland Foods/EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) betreffend die Bildmarke Iceland.
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geografische Herkunftder fraglichen Waren oder Dienstleistungenin den Augen der
beteiligten Verkehrskreise fur die Beurteilungihrer Qualitat oder sonstigen Merkmale
relevant sein kann. Aus denselben Grunden entscheidet das Gericht, dass die Grol3e
Beschwerdekammer zu Recht den wirtschaftlichen Wohlstand einschlie3lich der
Beurteilung des Bruttoinlandsprodukts, der qualifizierten Arbeitskrafte oder auch des
Vorhandenseins unterschiedlicher Industriezweige berucksichtigt hat, da anhand dieser
Kriterien festgestellt werden kann, ob Island als geografischer Herkunftsort fur die in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen bekanntsein oder als solcher gelten
konnte.

Was sodann die Waren betrifft, die Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft
sowie fur den menschlichen Verzehr bestimmte FlUssigkeiten umfassen, ist das Gericht
der Auffassung, dass die angegriffenen Marken in Bezug auf diese Waren
beschreibenden Charakter haben. So stellte Island zum Zeitpunkt der Anmeldungder
angegriffenen Marken solche Waren her, fuhrte diese aus und war zu Herstellung
weiterer Warenin der Lage, so dass eine dieser Waren, wenn sie unter einer der
angegriffenen Marken vertrieben wird, als aus diesem Land stammend wahrgenommen
werden kann. Selbst wenn man im Ubrigen davon ausgeht, dass derzeit der Anteil der
Ausfuhrenvon Lebensmitteln an den Gesamtausfuhren Islands nicht als relativ grof3
bezeichnet werden kann, ist das Gericht der Ansicht, dass mit dieser Behauptung die
beschreibende Verbindung zwischen den Marken und den betreffenden Waren nichtin
Frage gestelltwerden kann, da sie nicht dem Umstand Rechnung tragt, dass aus
prospektiver Sicht vernunftigerweise eine Verbindung zwischen den angegriffenen
Marken und den genannten Waren hergestellt werden kann.

Schliel3lich stellt das Gericht fest, dass die Grol3e Beschwerdekammer den
beschreibenden Charakter der angegriffenen Marken im Hinblick auf alle in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen eingehend geprtfthat. In Bezugaufdie
Bildmarke Iceland®' figt es hinzu, dass weder die Typografie noch die Farbe der
angegriffenen Marke dieser eine ungewohnliche oder auffallende Wirkung verleihen.
Der Wortbestandteil dieser Marke wird namlich in einer weif3en Standardbuchstabenart
ohne jede typografische Besonderheit dargestellt. Zwar ist er auf einem rechteckigen
Hintergrund in Rot, Orange und Gelb platziert, dessen Gelb- und Orange-Effekt den
Eindruck eines leichtverwaschenen Aussehens vermittelt, jedoch ist der farbige
Hintergrund, insbesondere in Orange und Gelb, im Wesentlichen in der Werbung oder
aufVerpackungen tuiblich, sodassihn der Verbraucher als dekoratives Elementansieht.
Unter diesen Umstanden dienen die Bildbestandteile der angegriffenen Marke nur dazu,
den Wortbestandteil dieser Marke hervorzuheben, und verandern ihren durch diesen
Bestandteil vermittelten beschreibenden Inhalt in keiner Weise.

Zu Art. 12 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94°, der die Beschrankung der Wirkungen
der Marke betrifft und gewahrleistet, dass islandische Unternehmen die Bezeichnung

3 Urteil vom 16. Juli 2025, Iceland Foods/EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, EU:T:2025:730).
3 Spater Art. 12 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 14 Buchst. b der Verordnung 2017/1001.
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slceland”verwenden kénnen, weist das Gerichtdaraufhin, dass diese Bestimmung u. a.
den Fall regeln soll, dass eine Marke, die ganz oder zum Teil aus einer geografischen
Bezeichnung besteht, eingetragen worden ist, Dritten jedoch nicht das Recht einrdumt,
eine solche Bezeichnung als Marke zu verwenden, sondern nur das Recht, die
Bezeichnungbeschreibend, d. h. als Angabe Uber die geografische Herkunft, zu
benutzen, sofern die Benutzung den anerkannten Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel entspricht. Aulerdem kann der Umstand, dass Art. 12 Buchst. b der Verordnung
Nr. 40/94 gewahrleistet, dass jeder Wirtschaftsteiinehmer Angaben in Bezug auf die
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen frei verwenden kann, den Schutz des
Allgemeininteresses, das Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung zugrunde liegt, nicht
gewahrleisten. Vielmehr unterstreicht dieser Umstand das Interesse daran, dass der -
Uberdies absolute - Nichtigkeitsgrund von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit
Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der genannten Verordnung Nr. 40/94 tatsachlich auf jedes Zeichen
anzuwenden ist, das ein Merkmal von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen kann,
far die die Marke eingetragen ist.

4. Marken, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die
ublich geworden sind

Urteil vom 16. Marz 2006, Telefon & Buch/HABM - Herold Business Data (WEISSE SEITEN),
T-322/03, EU:T:2006:87

~Gemeinschaftsmarke - Zuldssigkeit der Klage - Zufall - Antrag auf Nichtigerkldrung - Art. 51
Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Wortmarke WEISSE SEITEN - Absolute
Eintragungshindernisse- Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung Nr. 40/94"

Die Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH meldete beim HABM die Wortkombination
WEISSE SEITEN flr verschiedene Waren33? an. Die Herold Business Data GmbH & Co. KG
beantragte die Nichtigerklarung dieser Eintragung gemal3 Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d
und g der Verordnung Nr.40/94. Diesem Antrag gab die Nichtigkeitsabteilung teilweise
statt. Die Beschwerdekammer erklarte die Marke mitder Begrindung fUr nichtig, dass
siein Bezug auf die Waren der Klassen 9 und 16 ausschlieB3lich aus Zeichen oder
Angaben bestehe, dieim allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichenund
standigen Verkehrsgepflogenheiten Ublich geworden seien. AuBerdem sei Art. 7 Abs. 1
Buchst. b und c der Verordnung Nr.40/94 auch aufalle erfassten Waren und
Dienstleistungen anwendbar.

Das mit einer Klage gegen die letztgenannte Entscheidung befasste Gericht weist
zunachstdaraufhin, dassder Ublichkeitscharakter einer Marke nur in Bezug auf die von

3 Eshandelte sich um Waren der Klassen 9, 16, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza.
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der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen, auch wenn die fragliche Bestimmung
diese nicht ausdrucklich erwahnt, sowie in Bezug auf die Wahrnehmung der
angesprochenen Verkehrskreise beurteilt werden kann. Sodann stellt esin Bezug auf
Letztere klar, dass die mutmalliche Erwartung eines Durchschnittsverbrauchers des
betreffenden Warentyps, der als normal informiert und angemessen aufmerksamund
verstandig anzusehen ist, zu berucksichtigenist. Schlielich weist es darauf hin, dass
Zeichen oder Angaben, die eine Marke bilden und im allgemeinen Sprachgebrauch oder
in den redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung dervon
dieser Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen Ublich geworden sind, nicht
geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmensvon denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden, und daher nicht die Hauptfunktion dieser
Marke erfullen.

In Anbetracht dieser Erwagungen ist das Gericht der Auffassung, dass die
Wortkombination WEISSE SEITEN im vorliegenden Fall aufgrund des Vorliegens des
absoluten Eintragungshindernisses von Art. 7 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr.40/94
fur die Waren der Klassen 9 und 16 im Sinne des Abkommens von Nizza nicht als
Gemeinschaftsmarke hatte eingetragen werden durfen, da nachgewiesen wordenist,
dass fur den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher der Ausdruck , weil3e Seiten”
im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als Gattungsbezeichnung fur Verzeichnisse der
Telefonanschlisse von Privatpersonen nichtnurin Papierversion, sondern auch in
elektronischer Form Ublich geworden war.

Urteil vom 18. Mai 2018, Mendes/EUIPO - Actial Farmaceutica (VSL#3), T-419/17,
EU:T:2018:282

~Unionsmarke - Verfallsverfahren - Unionswortmarke VSL#3 - Marke, die im geschdiftlichen
Verkehr zur gebrduchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, fiir die sie eingetragen

ist, geworden ist - Marke, die geeignet ist, das Publikum irrezuftihren - Art. 51 Abs. 1 Buchst. b und
c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EU]
2017/1001)”

Die Actial Farmaceutica Srlwar Inhaberin der Unionswortmarke ,, VSL#3" fur
pharmazeutische Erzeugnisse. Die Mendes SA stellte einen Antrag auf Erklarung des
Verfalls dieser Marke und machte zum einen geltend, dass diese infolge des Verhaltens
oder der Untatigkeit der Streithelferin im geschaftlichen Verkehr zur gebrauchlichen
Bezeichnungderin Rede stehenden Waren geworden sei, und zum anderen, dass sie
das Publikum aufgrund ihrer Benutzung irrefihre. Dieser Antragwurde von der
Nichtigkeitsabteilung des EUIPO zuruckgewiesen. Die gegen diese Entscheidung
eingelegte Beschwerde wurde von der Beschwerdekammer ebenfalls zurtckgewiesen.

Das mit einer Klage gegen die letztgenannte Entscheidung befasste Gericht weist diese
ab und stelltin einem ersten Schritt fest, dass der Rechtsprechung des Gerichtshofs, die
mutatis mutandis fur Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gilt, zu
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entnehmen ist, dass dieser Artikel einen Fall betrifft, in dem die Marke nicht mehr
geeignetist, ihre Funktion als Herkunftshinweis zu erfullen. Unter den verschiedenen
Funktionen der Marke bildet diese herkunftshinweisende Funktion die Hauptfunktion,
da sie es ermoglicht, die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als
von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren und damit von
denjenigen anderer Unternenmen zu unterscheiden. Dabei handelt es sich um das
Unternehmen, unter dessen Kontrolle die Ware oder Dienstleistung vermarktet wird.
Der Gesetzgeber der Europaischen Union hat die herkunftshinweisende Funktion der
Marke bestatigt,indem er in Art. 4 der Richtlinie Nr. 207/2009 bestimmt hat, dass
Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, nur dann eine Marke sein kdnnen, wennsie
geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Wahrend Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 Falle aufzahlt, in denen die Marke die
Herkunftsfunktion von vornherein nicht erfdllen kann, betrifft Art. 51 Abs. 1 Buchst. b
dieser Verordnung den Fall, dassdie Verwendung der Marke so ublich geworden ist,
dass das die Marke bildende Zeichen eher die Gruppe, die Gattung oder die Art der von
der Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen und nicht mehr die speziellen
Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens bezeichnet. Die Marke,
die zur gebrauchlichen Bezeichnung einer Ware gewordeniist, hat dadurch ihre
Unterscheidungskraft verloren, so dass sie diese Funktion nicht mehr erfullt. Die dem
Inhaber einer Marke durch Art.9 der Verordnung Nr.207/2009 gewahrten Rechte
kdnnen also fur verfallen erklart werden, sofern erstens diese Marke im geschaftlichen
Verkehr eine gebrauchliche Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, fUr die sie
eingetragen ist, geworden ist und sofern zweitens dieser Wandel auf das Verhalten oder
die Untatigkeit dieses Inhabers zuruckzufliihrenist. Es handeltsich hierbeium
kumulative Voraussetzungen.

In einem zweiten Schritt weist das Gericht auf die Rechtsprechung hin, nach derim Fall
der Beteiligung von Zwischenhandlern beim Vertrieb einer von einer eingetragenen
Marke erfassten Ware an den Verbraucher oder Endabnehmer die mal3gebenden
Verkehrskreise fur die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im geschaftlichen Verkehr
zur gebrauchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus samtlichen
Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den Merkmalen des Marktes fur die
betreffende Ware aus samtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden
bestehen. Die Marke ist namlich ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation
zwischen den Verkaufern und den Kaufern. Dieser Kommunikationsprozess zeitigt nur
dann den mitihm intendierten Erfolg und die Marke erfullt nur dann dieihre Existenz
rechtfertigende Funktion, wenn beide an der Kommunikation beteiligten Parteien die
Marke ,verstehen”, sich alsoihrer Herkunftsfunktion bewusst sind. Wenn eine der
beiden Gruppen die Marke als Gattungsbezeichnung auffasst, scheitert die Ubertragung
der mit der Marke vermittelten Information. Dennoch kann die Marke trotz der
Unkenntnis des Kaufers von der Markeneigenschaft ihre Herkunftsfunktion dann weiter
erfallen, wenn ein Zwischenhandler fir den Kaufer einen mal3geblichen Einfluss auf
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dessen Kaufentscheidung nimmt, und so seine Kenntnis der Herkunftsfunktion der
Marke zu einem Gelingen des Kommunikationsprozesses fuhrt. Dies ist der Fall, wenn
auf dem entsprechenden Markt eine die Kaufentscheidung mal3geblich bestimmende
Beratung durch den Zwischenhandler Ublich ist oder der Zwischenhandler die
Kaufentscheidung gar selbst fur den Verbraucher trifft, so wie dies bei Apothekern und
Arzten hinsichtlich verschreibungspflichtiger Medikamente der Fall ist.

Somit umfassen die maligeblichen Verkehrskreise zwar vor allem die Verbraucher und
Endabnehmer, aber die Zwischenhandler, die bei der Beurteilung der Gebrauchlichkeit
der Marke eine Rolle spielen, sind auch zu berucksichtigen. Aus dieser Rechtsprechung
leitet sich ab, dass die maligeblichen Verkehrskreise fur die Beurteilung der Frage, ob
die angegriffene Marke im geschaftlichen Verkehr zur gebrauchlichen Bezeichnung der
darunter vertriebenen Ware geworden ist, unter Bertucksichtigung der Merkmale des
Marktes dieser Ware zu bestimmen sind.

5. Zeichen, die ausschlieRRlich ausder Form der Ware bestehen

Urteil vom 14. September 2010 (Grol3e Kammer), Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516

~Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Gemeinschaftsmarke - Eignung der Form einer Ware
zur Eintragung als Marke - Eintragung eines dreidimensionalen Zeichens, das aus der Oberseite
und zwei Seiten eines Lego-Steins besteht - Nichtigerkldrung dieser Eintragung auf Antrag eines
Unternehmens, das Spielbausteine gleicher Form und Abmessungen vertreibt - Art. 7 Abs. 1
Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 - Zeichen, das ausschliefSlich aus der Form der Ware
besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist”

Die GesellschaftKirkbi A/S, deren Rechtsnachfolgerin die Lego Juris A/S ist, hat das aus
einem roten Lego-Stein bestehende dreidimensionale Zeichen als Unionsmarke
eingetragen. Die Mega Brands Inc. stellte gegen diese Eintragung einen auf Art. 7 Abs. 1
Buchst. a und e Ziff. iiundiii sowie Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 gestutzten Antrag
auf Nichtigerklarung, dem die Nichtigkeitsabteilung des HABM stattgab. Diese
Entscheidung wurde zunachst von der Grol3en Beschwerdekammer des HABM und
sodann vom Gericht®** mit der Begriindung bestatigt, dass die angegriffene Marke
ausschlieBlich aus der Form der Ware bestehe, die zur Erreichung einer technischen
Wirkung erforderlich sei.

Der Gerichtshof, der mit einem Rechtsmittel befasst ist, das er zurUckweist, prazisiert die
Tragweite und die Kriterien fur die Beurteilung des absoluten Eintragungshindernisses
far Zeichen, die ausschlieBlich aus der Form der Ware bestehen?>,

3 Urteil vom 12. November 2008, Lego Juris/HABM - Mega Brands (Roter Lego-Stein), T-270/06, £U:T:2008:483.
% Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i der Verordnung Nr. 40/94.
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Erstens weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Voraussetzung, dass unter das
genannte Eintragungshindernis alle Zeichen fallen, die, ausschliel3lich” aus der Form der
Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, dann als
erfullt anzusehen ist, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form der technischen
Funktion entsprechen, wahrend insoweit das Vorhandensein nicht wesentlicher
Merkmale ohne technische Funktion unerheblichist. Diese Auslegung spiegeltden
Gedanken wider, dass das Vorhandensein eines oder mehrerer geringflgiger
willkarlicher Elemente in einem dreidimensionalen Zeichen, bei dem alle wesentlichen
Merkmale durch die technische Losung bestimmt werden, der dieses Zeichen Ausdruck
verleiht, nichts daran andert, dass das Zeichen ausschlief3lich aus der Form der Ware
besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Soweit die
genannte Auslegung weiter impliziert, dass das Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1
Buchst. e Ziff. iider Verordnung Nr. 40/94 nur anwendbar ist, wenn alle wesentlichen
Merkmale des Zeichens funktionell sind, gewahrleistet sie, dass die Eintragung eines
solchen Zeichens als Marke nach dieser Bestimmung nicht abgelehnt werden kann,
wenn in der Form der betreffenden Ware ein wichtiges nichtfunktionelles Element, wie
ein dekoratives oder phantasievolles Element, verkorpert wird, das fur diese Form von
Bedeutungist.

Zweitens stellt der Gerichtshof klar, dass die Voraussetzung, dass eine Form einer Ware
nur dann von der Markeneintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur
Erreichung der gewlnschten technischen Wirkung ,erforderlich” ist, nicht bedeutet, dass
die betreffende Form die einzige sein musste, die die Erreichung dieser Wirkung
erlaube. Zwar kann in bestimmten Fallen ein und dieselbe technische Wirkung durch
unterschiedliche Losungen erzielt werden. So kann es alternative Formen mitanderen
Abmessungen oder anderer Gestaltung geben, die dieselbe technische Wirkung
ermoglichen. Dieser Umstand hat jedoch als solcher nichtzur Folge, dass eine
Eintragung der betreffenden Form als Marke die Verfligbarkeit der in der Form
verkorperten technischen Losung flr die Ubrigen Wirtschaftsteilnehmer unberthrt lief3e.
Insoweit kdnnte nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 die Eintragung einer
ausschliel3lich funktionellen Form einer Ware als Marke es deren Inhaber ermaoglichen,
den anderen Unternehmen die Verwendung nicht nur der gleichen Form, sondern auch
ahnlicher Formen zu verbieten. Damit besteht die Gefahr, dass zahlreiche alternative
Formen flur die Wettbewerber dieses Markeninhabers unbenutzbar werden. Das gilt
besonders fur den Fall der Kumulierung von Eintragungen verschiedenartiger,
ausschliel3lich funktioneller Formen einer Ware; durch eine solche Kumulierung kdnnten
andere Unternehmen ganzlich daran gehindert werden, bestimmte Waren mit einer
bestimmten technischen Funktion herzustellen und zu vertreiben.

Drittens weistder Gerichtshof darauf hin, dass die Situation eines Unternehmens, das
eine technische Losung entwickelt hat, gegenuber Wettbewerbern, die sklavische
Nachahmungen der Form der Ware unter Verkorperung genau derselben Lésung inden
Verkehr bringen, nichtin der Weise schutzfahig ist, dassihmdurch Eintragung des aus
der genannten Form bestehenden dreidimensionalen Zeichens als Marke ein Monopol
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eingeraumt wird; diese Situation kann jedoch gegebenenfallsim Licht der Regeln tber
den unlauteren Wettbewerb gepruft werden.

Viertens betont der Gerichtshof, dass eine korrekte Anwendung von Art. 7 Abs. 1
Buchst. e Ziff. iider Verordnung Nr. 40/94 voraussetzt, dass die wesentlichen Merkmale
des betreffenden dreidimensionalen Zeichens von der Behdrde, die Uber die
Markenanmeldung dieses Zeichens zu entscheiden hat, ordnungsgemald ermittelt
werden. Der Ausdruck ,wesentliche Merkmale"ist daher so zu verstehen, dass er sich
auf die wichtigsten Merkmale des Zeichens bezieht. Die Ermittlung dieser wesentlichen
Merkmale ist im Wege einer Einzelfallbeurteilung vorzunehmen. Es gibt namlich keine
systematische Rangfolge zwischen den verschiedenen Arten moglicher Bestandteile
eines Zeichens. Im Ubrigen kann sich die zustandige Behérde bei ihrer Ermittlung der
wesentlichen Merkmale eines Zeichens entweder unmittelbar auf den von dem Zeichen
hervorgerufenen Gesamteindruck stitzen oder zunachst die Bestandteile des Zeichens
nacheinander einzeln prufen. AulRerdem kann die Ermittlung der wesentlichen
Merkmale eines dreidimensionalen Zeichens im Hinblick auf eine etwaige Anwendung
des Eintragungshindernisses der genannten Verordnung je nach Fallgestaltung,
insbesondere unter Berucksichtigung des Schwierigkeitsgrads des Falls, anhand einer
bloRen visuellen Prifung dieses Zeichens oder aber auf der Grundlage einer
eingehenden Untersuchung erfolgen, in deren Rahmen flr die Beurteilung nutzliche
Elemente, wie Meinungsumfragen und Gutachten oder Angaben zu Rechten des
geistigen Eigentums, die im Zusammenhang mit der betreffenden Ware fraher verliehen
wurden, berucksichtigt werden kdnnen. Nach der Ermittlung der wesentlichen
Merkmale des Zeichens hat die zustandige Behdrde weiter zu prufen, ob alle diese
Merkmale der technischen Funktion der fraglichen Ware entsprechen. Denn Art. 7 Abs. 1
Buchst. e Ziff. iider Verordnung Nr. 40/94 kann keine Anwendung finden, wenn sich die
Markenanmeldung aufdie Form einer Ware bezieht, fur die ein nicht funktionelles - wie
ein dekoratives oder phantasievolles - Element von Bedeutungist. In diesem Fall haben
konkurrierende Unternehmen leicht Zugang zu alternativen Formen mit gleichwertiger
Funktionalitat, so dass die Gefahr einer Beeintrachtigung der Verfugbarkeitder
technischen Lésung nicht besteht. Letztere kannim genannten Fall von den
Wettbewerbern des Inhabers der Marke ohne Schwierigkeit in Warenformen verkorpert
werden, die nichtdas gleiche nicht funktionelle Elementwie die Form der Ware des
Markeninhabers aufweisen und weder mit ihr identisch noch ihr ahnlich sind.

Funftens und letztens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die vermutete Wahrnehmung
des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher kein entscheidender Faktor bei der
Anwendung des Eintragungshindernisses von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iider
Verordnung Nr. 40/94 ist, sondern allenfalls ein nutzliches Beurteilungskriterium fur die
zustandige Behorde bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden
kann.
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Urteil vom 6. Oktober 2011, Bang & Olufsen/HABM (Darstellung eines Lautsprechers), T-508/08,
EU:T:2011:575

~Gemeinschaftsmarke - Anmeldung einer dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke - Darstellung
eines Lautsprechers - Durchfiihrung eines Urteils, mit dem eine Entscheidung einer der
Beschwerdekammern des HABM aufgehoben wird, durch das HABM - Art. 63 Abs. 6 der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 Abs. 6 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009) - Absolutes
Eintragungshindernis - Zeichen, das ausschliefSlich aus einer Form besteht, die der Ware einen
wesentlichen Wert verleiht - Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7
Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 207/2009)"

Bang & Olufsen A/S meldete beim HABM ein dreidimensionales Zeichenin Form eines
Lautsprechers als Gemeinschaftsmarke an. Der Prufer wies die Anmeldung mit der
Begrundung zurutck, dass es der angemeldeten Marke an Unterscheidungskraft fehle
und dass sie keine durch Benutzung erworbene besitze 3¢, Diese Entscheidung wurde
zunachstvon der Beschwerdekammer bestétigt, dann aber vom Gericht aufgehoben®.
Die Beschwerdekammer zog die Konsequenzen aus diesem Urteil des Gerichts, indem
sie einerseits die Entscheidung des Prufers hinsichtlich der Unterscheidungskraft der
Marke aufhob und andererseits die Anmeldung mit der Begriundung zuruckwies, dass
das in Rede stehende Zeichen ausschlieBlich aus einer Form bestehe, die der Ware
einen wesentlichen verleihe.

Das Gericht, das mit einer Klage gegen diese letztgenannte Entscheidung befasstist, die
es zuruckweist, bestatigt die Entscheidung der Beschwerdekammer und prazisiert das
Verhaltnis zwischen dem absoluten Eintragungshindernis fur Zeichen, die ausschlief3lich
aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wertim Sinnevon Art. 7 Abs. 1
Buchst. e ziff. iii der Verordnung Nr.40/94 verleiht, und dem Erwerb der
Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung.

Insoweit betont das Gericht, dass ein unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung
Nr. 40/94 fallendes Zeichen nienach Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung durch seine
Benutzung Unterscheidungskraft erlangen kann, wahrend diese Méglichkeitnach der
letztgenannten Vorschriftfur Zeichen besteht, denen ein Eintragungshindernis nach
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c oder d der Verordnung Nr. 40/94 entgegensteht.

Wenn daher die Prifung eines Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung
Nr. 40/94 zu der Feststellung fuhrt, dass eines derin dieser Vorschrift genannten
Kriterien erfullt ist, entbindet dies von einer Prufung des Zeichens nach Art. 7 Abs. 3
dieser Verordnung, da eine Eintragung dieses Zeichensin diesem Fall offenkundig
unmoglichist. Aus dieser Entbindung wird das Interesse an einervorherigen Priufung
des Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 deutlich, wenn
mehrere absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7 Abs. 1 in Betracht kommen, ohne
dass indessen eine solche Entbindung dahin ausgelegt werden kdnnte, dass sie eine

% Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94.
3 Urteil vom 10. Oktober 2007, Ba ng & Olufsen/HABM (Form eines Lautsprechers) (T-460/05, EU:T:2007:304).
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Pflicht zu einer vorherigen Prufung dieses Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der
Verordnung Nr. 40/94 implizierte.

6. Marken, die gegendie 6ffentliche Ordnungoder die guten Sitten
verstof3en

Urteil vom 15. Marz 2018, La Mafia Franchises/EUIPO - Italien (La Mafia SE SIENTA A LA MESA),
T-1/17,EU:T:2018:146

~Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionsbildmarke La Mafia SESIENTAA LA MESA -
Absolutes Eintragungshindernis - Verstof8 gegen die dffentliche Ordnung oder gegen die guten
Sitten - Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der
Verordnung [EU] 2017/1001)

Die Honorable Hermandad, SL, deren Rechtsnachfolgerin die La Mafia Franchises, SL ist,
war Inhaberin der Unionsbildmarke La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Die Italienische
Republik stellte einen Antrag auf Nichtigerklarung dieser Marke, da sie der Ansichtwar,
dass diese gegen die offentliche Ordnung und die guten Sitten verstol3e. Diesem Antrag
wurde von der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO stattgegeben, deren Entscheidungvon
der Beschwerdekammer bestatigt wurde.

Das Gericht, das mit einer Klage befasst ist, die es abweist, prazisiert die Beurteilung des
absoluten Eintragungshindernisses einer Verletzung der ¢ffentlichen Ordnungoder der
guten Sittenim Sinnevon Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/20009.

Das Gericht weist zunachst daraufhin, dass das demin Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der
Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Eintragungshindernis zugrunde
liegende Allgemeininteresse darin besteht, die Eintragung von Zeichen zu verhindern,
deren Benutzung im Gebiet der Union gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die
guten Sittenverstol3en. Der Eintragung einer Marke als Unionsmarke steht dieses
absolute Eintragungshindernis insbesondere dann entgegen, wenn das Zeichen zutiefst
beleidigend ist.

Esist ferner der Ansicht, dass bei der Beurteilung des Eintragungshindernisses weder
auf die Wahrnehmung des Teils der mal3geblichen Verkehrskreise abgestellt werden
kann, der unempfindlich ist, noch aufdie Wahrnehmung des Teils dieser Kreise, der
besonders leicht Anstol3 nimmt, sondern es mussen die Kriterien einer vernuinftigen
Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle zugrunde gelegt
werden. Des Weiteren kdnnen die mal3geblichen Verkehrskreise fur die Prufung des
Eintragungshindernisses nicht auf die Verkehrskreise begrenzt werden, an die sich die
Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, unmittelbar richten. Es
ist namlich zu berucksichtigen, dass die von diesem Eintragungshindernis erfassten
Zeichen nicht nur bei den Verkehrskreisen, an die sich dievon dem Zeichen erfassten

Januar 2026 46 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=t-1/17

Markenrecht

Waren und Dienstleistungen richten, sondern auch bei anderen Personen Anstol3
erregen, die demZeichen, ohne an den genannten Waren und Dienstleistungen
interessiert zu sein, im Alltag zufallig begegnen.

Im Ubrigen weist das Gericht darauf hin, dass sich die malRgeblichen Verkehrskreise in
der Union definitionsgemal3 im Gebiet eines Mitgliedstaats befinden und dass die
Zeichen, die als gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstol3end
angesehenwerden kdnnen, insbesondere aus sprachlichen, historischen, sozialen und
kulturellen Grinden nichtin allen Mitgliedstaaten die gleichen sind. Daraus folgt, dass
fur die Anwendung des absoluten Eintragungshindernisses sowohl auf die allen
Mitgliedstaaten gemeinsamen Umstande abzustellenist, alsauch aufdie besonderen
Umstande in den einzelnen Mitgliedstaaten, die einen Einfluss auf die Wahrnehmung
der mal3geblichen Verkehrskreise im Gebiet dieser Staaten haben kénnen.

Schliel3lich stellt es klar, dass ein Zeichen, das besonders anstoRig oder beleidigend ist,
als Verstol3 gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten anzusehen ist,
unabhangig davon, fur welche Waren und Dienstleistungen es angemeldet worden ist.
Zudem geht aus einer Gesamtschau der verschiedenen Unterabsatze von Art. 7 Abs. 1
der Verordnung Nr.207/2009 hervor, dass sich diese auf Eigenschaften beziehen, die die
angemeldete Marke selbstbesitzt, und nicht auf Umstande, die das Verhalten des
Anmelders betreffen.

Urteil vom 27. Februar 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO, C-240/18 P, EU:C:2020:118

~Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Art. 7 Abs. 1 Buchst. f - Absolutes
Eintragungshindernis - Marke, die gegen die guten Sitten verstdfst - Wortzeichen ,Fack Ju Gohte’ -
Zurtickweisung der Anmeldung”

Die Constantin Film Produktion meldete beim EUIPO das Wortzeichen ,Fack Ju Gohte"
als Unionsmarke an, was aulBerdem der Titel einer von der Rechtsmittelfuhrerin
produzierten deutschen Filmkomaddie fur verschiedene Waren und Dienstleistungen
ist38. Die Anmeldung wurde jedoch vom Prifer mit der Begriindung zurtickgewiesen,
dass sie gegen die 6ffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoRe>?. Diese
Zuruckweisung wurde zunachst von der Beschwerdekammer des EUIPO und
anschlieBend vom Gericht bestatigt*.

Der mit einem Rechtsmittel der RechtsmittelfUhrerin befasste Gerichtshof hebt die
Urteile des Gerichts und der Beschwerdekammer des EUIPO aufund dul3ert sichzum
Begriff ,gute Sitten” sowie zu den Kriterien fur die Beurteilung des
Eintragungshindernisses nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr.207/20009.

*®  Eshandelte sich um Waren und Dienstleistungen der Klassen 3,9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 und 41 im Sinne des Abkommens von
Nizza.

#m Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit deren Art. 7 Abs. 2.

O Urteil vom 24. Januar 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17, EU:T.2018:27).
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Zunachst stellt der Gerichtshof klar, dass der Begriff ,gute Sitten” in der Verordnung
Nr.207/2009 nicht definiert und daher unter Berulcksichtigung seiner gewdhnlichen
Bedeutung sowie des Zusammenhangs auszulegenist, in dem er normalerweise
verwendet wird. Dieser Begriff bezieht sich in seiner gewdhnlichen Bedeutung aufdie
grundlegenden moralischen Werte und Normen, an denen eine bestimmte Gesellschaft
im jeweiligen Zeitpunkt festhalt, die sich im Lauf der Zeit entwickeln und von Ort zu Ort
unterschiedlich sein kdnnen und daher anhand des gesellschaftlichen Konsenses
bestimmt werden mussen, derinnerhalb dieser Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Beurteilung vorherrscht, unter Berucksichtigung des gesellschaftlichen Kontexts, wozu
gegebenenfalls diesen kennzeichnende kulturelle, religiose oder philosophische
Unterschiede gehoren.

AuBBerdem weist der Gerichtshof daraufhin, dassdie Frage, ob ein als Marke
angemeldetes Zeichen gegen die guten Sitten verstol3t, eine Prufungaller Aspekte des
Einzelfalls erforderlich macht, um zu bestimmen, wie die maf3geblichen Verkehrskreise
ein solches Zeichen im Fall seiner Verwendung als Marke fur die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen auffassen werden. Insoweit stellt der Gerichtshof klar, dass es
nicht ausreicht, wenn das betreffende Zeichen als geschmacklos angesehen wird,
sondern dass es zum Zeitpunkt der Prafung von den mal3geblichen Verkehrskreisen
dahin verstanden werden muss, dass es mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden
grundlegenden moralischen Werten und Normen der Gesellschaftunvereinbarist. Um
festzustellen, ob dies der Fall ist, muss die Wahrnehmung einer vernunftigen Person mit
durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle zugrunde gelegt werden,
wobei der Kontext, in dem die Marke voraussichtlich wahrgenommen werden wird,
sowie gegebenenfalls die fur diesen Teil der Union mal3geblichen besonderen
Umstande zu berucksichtigen sind. Hierfur sind Aspekte wie Gesetzestexte und
Verwaltungspraktiken, die 6ffentliche Meinung und, gegebenenfalls, die Artund Weise,
in der die mal3geblichen Verkehrskreise bisher auf dieses Zeichen oder auf
vergleichbare Zeichen reagiert haben, sowie jedes andere Element mal3geblich, anhand
dessen die Wahrnehmung durch diese Verkehrskreise beurteilt werden kann. Daher
darf sich eine solche Prufungnicht auf eine abstrakte Beurteilung der angemeldeten
Marke oder gar nur einzelner Bestandteile derselben beschranken, sondern es muss
nachgewiesen werden, dass die Benutzung dieser Marke im konkreten und
gegenwartigen sozialen Kontext von den maf3geblichen Verkehrskreisen tatsachlich als
Verstol gegen die grundlegenden moralischen Werte und Normen der Gesellschaft
wahrgenommen wirde. Im Ubrigenist die in Art. 11 der Charta der Grundrechte der
Europaischen Union verankerte Meinungsfreiheit zu berucksichtigen, was sowohl durch
den 21. Erwagungsgrund der Verordnung 2015/2424%, durch die die Verordnung
Nr.207/2009 geandert wurde, als auch durch den 21. Erwagungsgrund der Verordnung
2017/1001 gestutzt wird, die jeweils ausdrucklich das Erfordernis betonen, diese

4 Verordnung (EU)2015/2424 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Anderung der Verordnung
Nr.207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchftihrung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission Uber die an das Harmonisierungsamt fUr den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
zu entrichtenden Gebuhren (ABI. 2015, L 341, S. 21).
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Verordnungen so anzuwenden, dass den Grundrechten und Grundfreiheiten,
insbesondere dem Recht auf freie Meinungsaul3erung, in vollem Umfang Rechnung
getragen wird.

Was insbesondere das geprufte Zeichen betrifft, ist der Gerichtshof der Ansicht, dass es
nicht erforderlich ist, dass der Titel eines Films dessen Inhalt beschreibt, damit dieser als
maligebliches Hintergrundelement flr die Beurteilung der Frage herangezogen werden
kann, ob die relevanten Verkehrskreise diesen und ein gleichlautendes Wortzeichen als
sittenwidrigwahrnehmen werden. Aul3erdem beweist zwar der Erfolg eines Films nicht
ohne Weiteres die gesellschaftliche Akzeptanz seines Titels und eines gleichlautenden
Wortzeichens, stellt aber doch zumindest ein Indiz fur eine solche Akzeptanz dar, die im
Licht aller mal3geblichen Elemente des Einzelfalls zu bewerten ist, um die Wahrnehmung
dieses Zeichens im Fall seiner Verwendung als Marke konkret beurteilen zu konnen.
Unter diesen Umstanden und unter Berticksichtigung der Tatsache, dass kein konkreter
Aspekt vorgetragen wurde, um plausibel zu erklaren, weshalb das allgemeine
deutschsprachige Publikum das geprufte Wortzeichen als Verstol3 gegen grundlegende
moralische Werte und Normen der Gesellschaft wahrnahme, wenn es als Marke
verwendet wirde, obwohl dasselbe Publikum den Titel der gleichnamigen Komddien
offenbar nicht fur sittenwidrig hielt, entscheidet der Gerichtshof, dass sowohl die
Beschwerdekammer des EUIPO als auch das Gericht Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der
Verordnung Nr. 207/2009 falsch ausgelegt und angewandthaben.

7. Tauschende Marken

Urteil vom 20. Marz 2020, SolNova/EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19,
EU:T:2020:199

~Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionswortmarke BIO-INSECT Shocker - Absolutes
Eintragungshindernis - Marke, die geeignet ist, das Publikum zu téuschen - Art. 7 Abs. 1
Buchst. g der Verordnung (EG) Nr. 207/2009”

Mit seinem Urteil SolNova/EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) vom
13. Mai 2020 hat das Gericht die Entscheidung des Amtes der Europdischen Union fur
geistiges Eigentum (EUIPO) teilweise aufgehoben, da es mit seiner Feststellung, dass die
Wortmarke BIO-INSECT Shocker fur Biozidprodukte nicht tduschend sei, einen
Beurteilungsfehler begangen hat.

Die SolNova AG, die Klagerin, hatte die Nichtigerklarung der Wortmarke BIO-INSECT
Shocker fur alle von ihr erfassten Waren einschliel3lich Biozidprodukten beantragt, u. a.
da sie geeignet sei, das Publikum Uber die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu
tauschen. Das EUIPO hatte diesen Antrag zuruckgewiesen, da die angegriffene Marke
nicht geeignet sei, das Publikum zu tauschen. Die Kldgerin habe nicht nachgewiesen,
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dass die Marke als tauschend im Sinnevon Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung
Nr.207/2009 eingestuft werden kénne. Eine nicht tduschende Verwendung der Marke
sei moglich. Inihrer Klage vor dem Gericht machte die Klagerin u. a. geltend, dass die
angegriffene Marke von den mal3geblichen Verkehrskreisen dahin gehend verstanden
werde, dass sie sich auf biologische oder umweltfreundliche Produkte bezieht.

Das Gericht hat zunachst auf seine standige Rechtsprechung hingewiesen, nach derdie
Ablehnung der Eintragung von Marken, die geeignet sind, das Publikum zu tauschen,
nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 eine tatsachliche Tduschung
des Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen
Tauschung voraussetzt.

Sodann hat das Gericht auf die Bestimmungen der Verordnung Nr. 528/20124
verwiesen, die den Begriff der Biozidprodukte definiert und die Anforderungen an die
Kennzeichnungund Werbung fur diese Produkte festlegt, und anschliel3end festgestellt,
dass aus diesen Bestimmungen hervorgeht, dass Angaben auf Biozidprodukten wie die,
fur die die angegriffene Marke eingetragen wurde, die den Eindruck entstehen lassen,
dass das Produkt naturlich, nicht gesundheitsschadlich oder umweltfreundlich sei, dazu
geeignet sind, den Verbraucherirrezufiihren und ihn zu tauschen. Demnach reicht eine
solche Angabe aufeinem Biozidprodukt aus, um eine hinreichend schwerwiegende
Gefahr einer Tauschung des Verbrauchers festzustellen.

Insoweit hat das Gericht zum Wortbestandteil ,,bio” der angegriffenen Marke ausgefthrt,
dass dieser bereits eine in hohem Malie evozierende Wirkung erlangt hat, die allgemein
auf den Gedanken der Achtung der Umwelt sowie der Verwendung naturlicher Stoffe
und okologischer Herstellungsverfahren verweist.

Somit kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Kennzeichnung von Biozidprodukten
mit dem Begriff , bio” ausreicht, um eine hinreichend schwerwiegende Gefahr der
Verbrauchertauschung zu begrinden.

Schliel3lich war das Gericht entgegen dem EUIPO der Auffassung, dassdie - als erwiesen
unterstellte - Moglichkeit, dass die Marke in nicht tduschender Weise benutzt werden
kann, nicht ausschlieBen kann, dass ein Verstol? gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der
Verordnung Nr. 207/2009 vorliegt.

4“2 Art.3 Abs. 1 Buchst. a, Art. 69 Abs. 2 und Art. 72 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
22.Mai 2012 Uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABI. 2012, L 167, S. 1).
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Urteil vom 29. Juni 2022, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez/EUIPO - Irland und Ornua (La
Irlandesa 1943), T-306/20, EU:T:2022:40443

~Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionsbildmarke La Irlandesa 1943 - Absolute
Nichtigkeitsgriinde - Nichtigerkldrung durch die GrofSse Beschwerdekammer des EUIPO -
Erstmals vor dem Gericht vorgelegte Beweise - MafSgeblicher Zeitpunkt fir die Priifung eines
absoluten Nichtigkeitsgrundes - Marke, die geeignet ist, das Publikum zu tduschen - Art. 7
Abs. 1 Buchst. g der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der
Verordnung [EU] 2017/1001) - Bésgldaubigkeit - Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung

Nr. 207/2009 (jetzt Art. 59 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001)“

Die Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA, die Klagerin, kaufte Uber Jahrzehnte hinweg
irische Butter von der Ornua Co-operative Ltd und verkaufte sie unter Marken mit dem
Element,lairlandesa” auf den Kanarischen Inseln (Spanien). Nach der Beendigung
dieser Handelsbeziehungim Jahr 2011 verkaufte die Klagerin weiterhin Waren unter
diesen Marken. Im Jahr 2014 erwirkte sie beim Amtder Europaischen Union fur geistiges
Eigentum (EUIPO) die Eintragung der Unionsbildmarke La Irlandesa 1943 fur
verschiedene Lebensmittel*. Irland und Ornua Co-operative beantragten beim EUIPO
die Nichtigerklarung dieser Marke mit der Begrindung, dass sie einen tauschenden
Charakter habeundihre Eintragung bosglaubig beantragt worden sei“°. Die
Nichtigkeitsabteilung des EUIPO wies den Antrag auf Nichtigerklarung zuruck. Die Grof3e
Beschwerdekammer des EUIPO hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung jedoch
aufund erklarte die angegriffene Marke fur nichtig. Sie stellte fest, dass diese Marke
zum Zeitpunkt der Anmeldung geeignet gewesen sei, das Publikum Uber die
geografische Herkunftder fraglichen Waren zu tauschen, und dassihre Eintragung
bosglaubig beantragt worden sei.

Die Klagerin hat beim Gericht Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Grol3en
Beschwerdekammer erhoben. Das Gericht weist diese Klage mitder Begriundung ab,
dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht tauschend gewesen,
die Klagerin aber bei dieser Anmeldung bdsglaubig gewesen sei. Dabei gibt es
klarstellende Hinweise zu den Anwendungsvoraussetzungen der Begriffe ,tauschende
Marke” und , Bosglaubigkeit des Anmelders” im Zusammenhang mit Marken, die auf
eine geografische Herkunft der Waren hinweisen.

Zunachst weist das Gericht darauf hin, dass die spanischsprachigen Verbraucher, die die
maligeblichen Verkehrskreise bilden, beim Anblick der auf den fraglichen Waren
angebrachten angegriffenen Marke glauben werden, dass diese Waren aus Irland
stammen.

“ Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde nicht zugelassen (Beschluss vom 8. Marz 2023, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzélez/EUIPO,
C-605/22 P, EU:C:2023:199).
Es handelte sich um Waren wie Fleisch oder Milchprodukte der Klasse 29 im Sinne des Abkommens von Nizza.

*Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g und Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009.
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Was sodann dentauschenden Charakter der angegriffenen Marke betrifft, setzt im
Unterschied zur Prifung eines Antrags auf Verfallserklarung?, bei der auf Umstande
abzustellenist, die wie die Benutzung der Marke nach deren Anmeldung liegen, die
Prafung eines aufden tauschenden Charakter der Marke gestutzten Antrags auf
Nichtigerklarung*’ den Nachweis voraus, dass das den Gegenstand der
Markenanmeldung bildende Zeichen selbst geeignet war, den Verbraucher zum
Zeitpunkt der Anmeldung zu tauschen, wobei es unerheblichist, wie das Zeichen spater
verwaltet worden ist. Bei der Nichtigkeitsprufung istnamlich zu beurteilen, ob die Marke
aus Grunden, die bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung vorlagen, von Anfang an nicht
hatte eingetragen werden durfen, wobei die Berlcksichtigung spaterer Umstande nur
dazu dienen kann, den zu diesem Zeitpunkt gegebenen Sachverhalt zu klaren.

Im vorliegenden Fall musste die Grol3e Beschwerdekammer prufen, ob zum Zeitpunkt
der Anmeldung ein Widerspruch zwischen der Information, die die angegriffene Marke
vermittelte, und den Eigenschaften der in dieser Anmeldung genannten Waren bestand.
Da das Warenverzeichnis jedoch keine Angaben zu deren geografischer Herkunft
enthielt und daher Waren ausIrland erfassen konnte, bestand zum Zeitpunkt der
Anmeldung kein solcher Widerspruch, so dass nicht festgestellt werden konnte, dass die
angegriffene Marke zu diesem Zeitpunkt einen taduschenden Charakter hatte. Somit hat
die Grol3e Kammer der Klagerin zu Unrecht vorgeworfen, dieses Verzeichnis nicht auf
Waren aus Irland beschrankt zu haben. Da die angegriffene Marke nichtals tauschend
zum Zeitpunkt der Anmeldung angesehen werden kann, konnten aul3erdemdie
spateren Beweise, die sich nicht auf die Situation zu diesem Zeitpunkt beziehen, einen
solchen tauschenden Charakter nicht bestatigen. Folglich hatdie Grol3e Kammer
insoweit einen Fehler begangen.

Schliel3lich stellt das Gericht in Bezug auf die Bosglaubigkeitder Klagerin bei der
Anmeldung der angegriffenen Marke“® fest, dass sich die GroRBe Beschwerdekammer bei
der Entscheidung dieser Frage zu Recht auf Beweise - und selbst auf die Benutzung der
Marke - aus der Zeit nach der Anmeldung stutzen durfte, da sie Indizien darstellten, die
sich auf die Situation zum mal3geblichen Zeitpunkt bezogen.

Im vorliegenden Fallist erstens ein nicht unerheblicher Teil der von der Klagerin unter
der angegriffenen Marke verkauften Waren nicht irischer Herkunft gewesen und hat
daher nicht der Wahrnehmung der Waren durch die maf3geblichen Verkehrskreise
entsprochen. Dieser Umstand ist zwar fur die Prufung des tauschenden Charakters der
Marke unerheblich, nicht aber fur die Prifung der Bosglaubigkeitder Klagerin. Da die
spanischsprachigen Verbraucher jahrzehntelang daran gewdhnt waren, dass die
angegriffene Marke auf Butter aus Irland angebracht war, konnten sie namlich
hinsichtlich der geografischen Herkunft dieser Waren irregefihrt werden, sobald die

% m Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009.
4" Erhoben gemé&R Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009.
“Jm Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.
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Klagerin die Benutzung der Marke auf andere Waren als Butter irischer Herkunft
erstreckt hatte.

Zweitens bestatigen die Rechtssachen, in denen Marken, die derim vorliegenden Fall
fraglichen Marke ahnlich sind, vom EUIPO und den spanischen Behdrden fur nichtig
erklart oder zurickgewiesen worden sind, dass die angegriffene Marke als Hinweis auf
die irische Herkunft der Waren aufgefasst werden konnte. Diese Rechtssachen weisen
auch darauf hin, dass die Benutzung der Marke fur Waren, die nichtirischer Herkunft
sind, hinsichtlich ihres moglicherweise tauschenden Charakters umstritten war. Dieser
Umstand war der Klagerin zum Zeitpunkt der Anmeldung zwangslaufig bekannt und ist
daher geeignet, das Vorliegenihrer Bosglaubigkeit zu diesem Zeitpunkt zu untermauern.

Drittens hatte die Klagerin eine Geschaftsstrategie zur gedanklichen Verbindung mit den
Marken mit dem Element, la irlandesa” verfolgt, die mitihrer friheren
Handelsbeziehung mit Ornua Co-operative in Zusammenhang standen, um weiterhin
einen Vorteil aus dieser beendeten Beziehung und den damit verbundenen Marken zu
ziehen.

Das Gericht stellt daher fest, dass die Eintragung der angegriffenen Marke den
anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwidergelaufen istund dass die
Grol3e Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, dass die Klagerin bdsglaubig war.
Da dieses Ergebnis allein den verfugenden Teil der Entscheidung der Grol3en
Beschwerdekammer rechtfertigen kann, weistdas Gericht die Klage ab.

8. Bodsglaubigkeit des Anmelders

Urteil vom 12. September 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P,
EU:C:2019:724

»Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Absolute Nichtigkeitsgriinde -
Art. 52 Abs. 1 Buchst. b - Bosgldaubigkeit bei Anmeldung der Marke”

Indem am 12. September 2019 verkundeten Urteil Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret/EUIPO (C-104/18 P) hat der Gerichtshof das Urteil des Gerichts*? aufgehoben und
den Begriff der ,Bdsglaubigkeit” bei Anmeldung einer Unionsmarke konkretisiert.

Herr Nadal Esteban und Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, ein Unternehmen,
das Inhaber der Bildmarken KOTON ist, unterhielten bis 2004 Geschaftsbeziehungen.
Am 25. April 2011 meldete Herr Esteban das Bildzeichen STYLO & KOTON fur Waren und
Dienstleistungen der Klassen 25, 35 und 39 im Sinne des Abkommens von Nizza als
Unionsmarke an. Nachdem dem Widerspruch, den Koton Magazacilik Tekstil Sanayive

4 Urteil des Gerichts vom 30. November 2017, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO - Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16,
EUT:2017:853).
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Ticaret auf ihre fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35
eingetragenen Marken KOTON gestutzt hatte, teilweise stattgegeben worden war, wurde
die Marke STYLO & KOTON fur die Dienstleistungen der Klasse 39 eingetragen. Daher
stellte Koton Magazacilik Tekstil Sanayive Ticaret einen Antrag auf Nichtigerklarung auf
der Grundlage von Art.52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, nach dem die
Bosglaubigkeit des Anmelders bei der Markenanmeldung einen absoluten
Nichtigkeitsgrund darstellt.

Das Gericht bestatigte die Zuruckweisungsentscheidung des Amtes der Europaischen
Union fur geistiges Eigentum (EUIPO). Dabei ging es davon aus, dass keine
Bosglaubigkeit vorliegen konne, wenn die Waren und Dienstleistungen, fur die die
Marken eingetragen worden seien, nicht identisch oder verwechselbar ahnlich seien.
Der mit dem Rechtsmittel befasste Gerichtshof war dazu angehalten, den Begriff der
,BoOsglaubigkeit” zu konkretisieren.

Der Gerichtshof hat zunachst klargestellt, dass der Begriff,, Bosglaubigkeit” in seiner
Ublichen Bedeutung in der Umgangssprache eine unredliche Geisteshaltung oder
Absicht voraussetzt, er aber zudem im markenrechtlichen Zusammenhang, also dem
Geschaftsleben, verstanden werden muss. Die Regelungen Uber die Unionsmarke sollen
insbesondere zu einem unverfalschten Wettbewerbssystem in der Union beitragen, in
dem jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualitat seiner Waren und
Dienstleistungen ansich zubinden, die Moglichkeithaben muss, Zeichen als Marken
eintragen zu lassen, die es dem Verbraucher ermaéglichen, diese Waren oder diese
Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahrvon denen anderer Herkunft zu
unterscheiden. Der Gerichtshof ging folglich davon aus, dass eine Marke wegen
Bdsglaubigkeit fur nichtig zu erklaren ist, wennsich aus schltssigen und
Ubereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die
Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sichin lauterer Weiseam
Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer denredlichen
Handelsbrauchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der
Absicht, sichohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschlieBliches Recht zu
anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehdrenden Zwecken - u. a. der
wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe - zu verschaffen.

Sodann hat der Gerichtshof festgestellt, dass sich dem Urteil vom 11. Juni 2009,
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (C-529/07, EU:C:2009:361), nicht entnehmen lasst,
dass Bosglaubigkeit ausschlieBlich in der Fallkonstellation festgestellt werden kann, in
der auf dem Binnenmarkt ein gleiches oder ahnliches Zeichen fur gleiche oder mit dem
angemeldeten Zeichen verwechselbar dhnliche Waren verwendet wird. Es mag namlich
Fallgestaltungen geben, in denen die Anmeldungeiner Marke, ungeachtet derzum
Zeitpunkt dieser Anmeldung fehlenden Nutzung eines identischen oder ahnlichen
Zeichens fur identische oder ahnliche Waren durch einen Dritten auf dem Binnenmarkt,
als bosglaubig angesehen werden kann. Bei einemauf Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 207/2009 gestutzten Antrag auf Nichtigerklarung ist es keineswegs
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erforderlich, dass der Antragsteller Inhaber einer alteren Marke fur die gleichen oder
ahnliche Waren bzw. Dienstleistungen ist. Ferner muss das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr zwischen diesen Zeichen fir das Publikum nicht zwingend
festgestellt werden, falls sich herausstellt, dass ein Dritter zum Zeitpunkt der Anmeldung
der angegriffenen Marke in mindestens einem Mitgliedstaat ein mit der angegriffenen
Marke identisches oder ahnliches Zeichen benutzt. Bei Fehlen einer
Verwechslungsgefahr zwischen dem von einem Dritten verwendeten Zeichen und der
angegriffenen Marke oder bei Fehlen der Nutzung eines mit der angegriffenen Marke
identischen oder ahnlichen Zeichens durch einen Dritten konnen gegebenenfalls andere
tatsachliche Umstande schllUssige und Ubereinstimmende Indizien fur den Nachweis
einer Bosglaubigkeit des Anmelders darstellen.

Letztlich hatder Gerichtshof festgestellt, dass das Gericht in seiner Gesamtwurdigung
nicht alle erheblichen tatsachlichen Umstande, wie sie sich zum Zeitpunkt der
Anmeldung darstellten, berucksichtigt hat, obwohl dieser Zeitpunkt maligeblich war. Da
die Nichtigerklarung der Marke insgesamt beantragt worden war, musste die Absicht
von Herrn Esteban namlich zu dem Zeitpunkt beurteilt werden, zu dem er die Marke
angemeldet hatte. Daher hat der Gerichtshof das angefochtene Urteil aufgehoben.

Urteil vom 6. Juli 2022, ZdGt/EUIPO - Nehera u. a. (nehera), T-250/21, EU:T:2022:430

~Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionsbildmarke NEHERA - Absoluter Nichtigkeitsgrund -
Keine Bésglaubigkeit - Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 59
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)

Im Jahr 2014 erwirkte Herr Ladislav Zdut, der Klager, beim Amt der Europaischen Union
fur geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung der Unionsbildmarke NEHERA fUr Waren
der Textilbranche.

Im Jahr 2019 stellten Frau Nehera, Herr Nehera und Frau Sehnal einen Antrag auf
Nichtigerklarung der Marke, der auf die Bésglaubigkeit des Klagers beider Anmeldung>°
gestutzt wurde. Sie machten geltend, dass ihr Grol3vater, Herr Jan Nehera, in den
DreiBBigerjahrenin der Tschechoslowakei ein Unternehmen gegrindethabe, das
Bekleidung und Accessoires vertrieben habe, und eine nationale Marke angemeldet und
benutzt habe, die mit der angegriffenen Marke identisch sei und Gber Bekanntheit
verflugte. Diesem Antrag gab die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO statt. Sie kam zu
dem Schluss, dass es die Absicht des Klagers gewesen sei, die Bekanntheit von Herrn Jan
Nehera und der alteren tschechoslowakischen Marke in unlauterer Weise auszunutzen,
und dass der Klager daher bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bésglaubig
gewesen sei. Der Klager hat beim Gericht Klage auf Aufhebung dieser Entscheidung der
Beschwerdekammer des EUIPO erhoben.

0 Im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.
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Das Gericht hebtdie angefochtene Entscheidung auf und erlautert den Begriff der
Bosglaubigkeit, wenn diese auf der Absichtberuht, die Wertschatzung einer alteren
Marke oder der Beruhmtheitdes Namens einer Person in unlauterer Weise
auszunutzen.

Das Gericht weist zunachst daraufhin, dass es maoglichist, bei der Beurteilung der
Bosglaubigkeit des Anmelders den Bekanntheitsgrad zu bertcksichtigen, der demin
Rede stehenden Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung zukam, insbesondere wenn
dieses Zeichen zuvor von einem Dritten als Marke eingetragen oder benutzt worden ist.
Der Umstand, dass die Benutzung eines angemeldeten Zeichens esdem Anmelder
ermoglichenwaurde, die Wertschatzung einer alteren Marke oder eines dlteren Zeichens
oder auch des Namens einer berihmten Person in unlauterer Weise auszunutzen, ist
namlich geeignet, die Bosglaubigkeit des Anmelders zu belegen. Die fur die Beurteilung
des Vorliegens der Wertschatzung und ihrer unlauteren Ausnutzung malf3geblichen
Verkehrskreise sind die Durchschnittsverbraucher der Waren, fur die die angegriffene
Marke eingetragen worden ist.

Sodann ist nach Ansichtdes Gerichts ein parasitares Verhalten in Bezug auf die
Bekanntheit eines Zeichens oder eines Namens grundsatzlich nur dann moglich, wenn
dieses Zeichen oder dieser Name tatsachlich und gegenwartig eine gewisse Bekanntheit
oder eine gewisse Beruhmtheit geniel3t. Im vorliegenden Fall waren jedoch die altere
tschechoslowakische Marke und der Name von Herrn Jan Neherazum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke weder eingetragen noch geschutzt, noch wurden
sie von einem Dritten fur den Vertrieb von Bekleidung benutzt oder warensie beiden
maligeblichen Verkehrskreisen auch nur bekannt. Der blo3e Umstand, dass der
Markenanmelder wusste oder hatte wissen mussen, dass ein Dritterin der
Vergangenheit eine mit der angemeldeten Marke identische oder ahnliche Marke
benutzt hatte, genlgt nicht fir die Bejahung der Bosglaubigkeit dieses Anmelders.

AulBBerdem weist das Gericht daraufhin, dass es fur sich allein nicht gentgt, dass die
maligeblichen Verkehrskreise eine gedankliche Verkntpfung zwischen der
angegriffenen Marke und dem dlteren Zeichen herstellen, um daraus den Schluss zu
ziehen, dass eine unlautere Ausnutzung der Wertschatzung des alteren Zeichens oder
Namens gegebenist. Der Klager hat eine eigene wirtschaftliche Anstrengung
unternommen, um das Image der dlteren tschechoslowakischen Marke zu neuem Leben
zu erwecken, und die blol3e Bezugnahme auf diese Marke und das historische Image
ihres Schopfers zu Werbezwecken steht nichtim Widerspruch zu den anstandigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel.

Im Ubrigen erkennt das Gerichtan, dass unter bestimmten besonderen Umsténden die
Wiederverwendung einer alteren, ehemals bekannten Marke oder des Namens einer
ehemals beruhmten Person durch einen Dritten einen falschen Eindruck der Kontinuitat
oder der Vererbung in Bezug auf diese dltere Marke oder diese Person vermitteln kann.
Dies kdnnte insbesondere dann der Fall sein, wenn sich der Markenanmelder bei den
maligeblichen Verkehrskreisen als rechtlicher oder wirtschaftlicher Nachfolger des
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Inhabers der alteren Marke ausgibt, obwohl zwischenihmund dem Inhaber der alteren
Marke kein Kontinuitats- oder Erbschaftsverhaltnis besteht. Ein solcher Umstand konnte
bertcksichtigt werden, um gegebenenfalls die Bosglaubigkeit des Anmelders zu
bejahen. Im vorliegenden Fallist jedoch nach Ansichtdes Gerichts nicht ersichtlich, dass
der Klager absichtlich versucht hat, einen falschen Eindruck von Kontinuitat oder
Vererbung zwischen seinem Unternehmen und dem von HerrnJan Nehera zu wecken.

Schliel3lich befindet das GerichtUber die behauptete Absicht des Klagers, die
Nachkommen unddie Erben von Herrn Jan Nehera zu betrigen und sich deren Rechte
widerrechtlich anzueignen. Es stellt hierzu fest, dass die altere tschechoslowakische
Marke und der Name von HerrnJan Nehera zum Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke nicht mehr rechtlich geschutzt waren. Folglich waren dessen
Nachkommen und Erben nicht Inhaber eines Rechts, das Gegenstand eines Betrugs
oder einer widerrechtlichen Aneignung durch den Klager hatte sein kdnnen.

Folglich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Klager nicht bésglaubig war, und
hebt die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO auf.

9. ErwerbvonUnterscheidungskraft durch Benutzung

Urteil vom 12. Dezember 2002, eCopy/HABM (ECOPY), T-247/01, EU:T:2002:319

~Gemeinschaftsmarke - Wort ECOPY - Ermessensmissbrauch - Durch Benutzung nach dem
Anmeldetag erworbene Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94"

Die GesellschafteCopy, Inc., vormals Simplify Development Corporation, meldete beim
HABM die Wortmarke ECOPY fur Software und Gerate zum Scannenund zur
elektronischen Verteilung von Dokumenten an. Diese Anmeldung wurde jedoch vom
Prafer mit der Begrindung zuruckgewiesen, dass die angemeldete Marke fur die
fraglichen Waren beschreibend sei und keine Unterscheidungskraft habe.

Das Gericht, das mit einer Klage gegen diese Entscheidung befasst ist, die es abweist,
prazisiert die Kriterien fir die Beurteilung der durch Benutzung erlangten
Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 sowie den
Umfang der vom HABM vorgenommenen Prufung.

Nach Ansicht des Gerichts ist Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen,
dass die Unterscheidungskraft einer Marke durch die Benutzungvor ihrem Anmeldetag
erlangt sein muss. Esist deshalb unerheblich, dass eine Marke zwischen dem
Anmeldetagund dem Zeitpunkt, zu dem das Amt, d. h. der Prufer oder gegebenenfalls
die Beschwerdekammer, Uber die Frage entscheidet, ob ihrer Eintragung absolute
Hindernisse entgegenstehen, Unterscheidungskrafterlangt hat. Beweismittel, die sich
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auf die Benutzung nach dem Anmeldetag beziehen, kbnnen daher vom Amt nicht
berucksichtigt werden.

Zu der vom HABM vorgenommenen Prufung fuhrt das Gericht aus, dass das HABM bei
der Beurteilung der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft einer
Gemeinschaftsmarke Tatsachen, die der angemeldeten Marke einen derartigen
Charakter verleihen kdnnen, nur dann zu prufen hat, wenn der Anmelder sie geltend
gemacht hat. Zwar gibt es im Hinblick auf Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94, anders
alsin Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung hinsichtlich der relativen
Eintragungshindernisse vorgesehen, keine Regelung, wonach die Prifung des Amtes

(d. h. des Prufers oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer) aufdievon den
Beteiligten vorgetragenen Tatsachen beschranktist, doch istdem Amt, wenn der
Markenanmelder die Unterscheidungskraft der Marke durch Benutzung nicht geltend
macht, die Prafung eines durch Benutzung erlangten derartigen Charakters der
angemeldeten Marke faktisch unmaoglich. Ebensoistdas Amt zur Bertcksichtigung eines
Beweismittels, mit demeine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft der
angemeldeten Marke belegt werden soll, nur dann verpflichtet, wenn der Anmelder
dieses Beweismittel in dem beim Amt durchgefuhrten Verwaltungsverfahren vorgelegt
hat, weil kein substanzieller Unterschied zwischen der Geltendmachung der Tatsache,
dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, und
der Vorlage der diese Tatsachenbehauptung stutzenden Beweismittel besteht.

Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012

LVorabentscheidungsersuchen - Marken - Richtlinie 2008/95/EG — Art. 3Abs. 1T und 3 — Flir
Bankdienstleistungen angemeldete konturlose Marke in Rot - Antrag auf Ungliltigerkldrung —
Infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft - Nachweis — Verbraucherbefragung —
Zeitpunkt, zu dem die Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben sein muss — Beweislast”

Die DSGV war Inhaberin einer konturlosen Marke in Rot, einer nationalen Marke, die
beim Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) fur
Bankdienstleistungen eingetragen wurde. Die Oberbank beantragte die Lschung der
fraglichen Marke und machte insbesondere geltend, diese habe nicht infolge ihrer
Benutzung Unterscheidungskraft erworben. Das DPMA wies den Antrag zuruck.
AuBBerdem stellten Banco Santander und Santander Consumer Bank auch einen Antrag
auf Nichtigerklarung der in Rede stehenden Marke wegen fehlender
Unterscheidungskraft durch Benutzung, der ebenfalls zurtickgewiesen wurde.

Das mit zwei Beschwerden - eingelegt zum einen von der Oberbank und zum anderen
von Banco Santander und Santander Consumer Bank - befasste Bundespatentgericht
(Deutschland) ersuchte den Gerichtshof um Klarung des Zuordnungsgrads, der
erforderlich sei, um davon auszugehen, dass eine Marke durch Benutzung
Unterscheidungskraft erworben habe, und des fur eine solche Priafung maligeblichen
Zeitpunkts.
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Als Erstes stellt der Gerichtshof fest, dass Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95 Uber
die Marken>' dahin auszulegen ist, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts
entgegensteht, wonach es in Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlose
Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, stets
erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marke
von mindestens 70 % ergibt.

Als Zweites ist der Gerichtshof der Ansicht, dass Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie
2008/95 uber die Marken, wenn ein Mitgliedstaat von derin Satz 2 dieser Bestimmung
vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemachthat, dahin auszulegenist, dass im
Rahmen eines Verfahrens zur Ungultigerklarung einer nicht originar
unterscheidungskraftigen Marke bei der Beurteilung, ob diese Marke infolge Benutzung
Unterscheidungskraft erworben hat, zu prufenist, ob die Unterscheidungskraft vor der
Anmeldung der Marke erworben wurde. Unerheblich ist insoweit, dass der Inhaber der
streitigen Marke geltend macht, sie habe jedenfalls nach der Anmeldung, aber noch vor
ihrer Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt.

Drittens und letztens kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Art. 3 Abs. 3 Satz 1
der Richtlinie 2008/95 Uber die Marken, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser
Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen
ist, dass er es nicht verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Loschungsverfahrens
fur ungultig zu erklaren, sofernsie nicht originar unterscheidungskraftigist und ihr
Inhaber nichtden Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldunginfolge
ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.

Urteil vom 21. April 2015, Louis Vuitton Malletier/HABM - Nanu-Nana (Darstellung eines
Schachbrettmusters in Braun und Beige), T-359/12, EU:T:2015:21552

~Gemeinschaftsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Gemeinschaftsbildmarke, die ein
Schachbrettmuster in Braun und Beige darstellt - Absolutes Eintragungshindernis - Fehlende
Unterscheidungskraft - Keine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1
Buchst. bund Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Art. 52 Abs. 1 und 2 der Verordnung
Nr. 207/2009“

Louis Vuitton Malletier war Inhaberin der Gemeinschaftsbildmarke, die ein
Schachbrettmuster in Braun und Beige darstellt. Die Nanu-Nana Handelsgesellschaft
mbH fur Geschenkartikel & Co. KG beantragte die Nichtigerklarung, dem die
Nichtigkeitsabteilung des HABM mit der Begrundung stattgab, dass die Marke keine
Unterscheidungskraft habe und diese nicht durch Benutzung erworben habe. Die
Beschwerdekammer des HABM bestatigte diese Entscheidung.

Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. 2008, L 299, S. 25).

Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde mit Beschluss des Prasidenten des Gerichtshofs vom 21. Juli 2016, Louis Vuitton
Malletier/EUIPO (C-363/15 P und C-364/15 P, EU:C:2016:595) zur Uckgewiesen.
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Das mit einer Klage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer befasste Gericht,
die es zuruckweist, entscheidet, dass das das absolute Eintragungshindernis eines
Zeichens®3 der Eintragung einer Marke nicht entgegensteht, wenn sie flir die Waren, fur
die die Eintragung beantragt wurde, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft
erlangt hat. Der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft braucht
nur fUr die Staaten erbracht zu werden, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke Mitgliedstaaten der Union waren. Sowird ein Zeichen ohne
originare Unterscheidungskraft, das durch die vor seiner Anmeldung als
Gemeinschaftsmarke erfolgte Benutzung Unterscheidungskraft fUr dievon der
Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen erlangt hat, zur Eintragung
zugelassen, weil es nicht ,entgegen den Vorschriften des Art. 7 eingetragen worden” ist.
Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr.207/2009 ist also in einem solchen Fall Uberhaupt
nicht einschlagig da er sich auf Marken bezieht, deren Eintragung den
Eintragungshindernissenin Art.7 Abs. 1 Buchst. b bisd derVerordnung Nr. 207/2009
zuwiderlief und die ohne eine solche Bestimmung nichtig zu erkldaren gewesen waren.
Art. 52 Abs. 2 der VerordnungNr.207/2009 hatnamlich gerade den Zweck, die
Eintragung derjenigen Marken, die zwischenzeitlich, d. h. nach ihrer Eintragung, durch
ihre Benutzung furdie Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen wurden,
Unterscheidungskraft erlangt haben, trotz des Umstands aufrechtzuerhalten, dassihre
Eintragung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erfolgte, Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009
zuwiderlief.

Die Gemeinschaftsmarke ist ,einheitlich”, was bedeutet, dass sie ,,einheitliche Wirkung
fur die gesamte Gemeinschaft [hat]”. Daraus folgt, dass ein Zeichen, um zur Eintragung
zugelassen zuwerden, in der gesamten Union Unterscheidungskraft haben muss. Daher
istnach Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 eine Marke von der Eintragung
auszuschliel3en, wenn sie in einem Teil der Union keine Unterscheidungskraft besitzt.
Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr.207/2009 ist im Licht dieser Anforderungen zu
verstehen. Folglich ist der Nachweis erforderlich, dass die Marke in dem gesamten
Gebiet durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, in demihrdiese
Eigenschaft ursprunglich nicht. Aus den vorstehenden Erwagungen ergibt sich
zwangslaufig, dass, wenn die angegriffene Marke in der gesamten Union keine
Unterscheidungskraft besitzt, der Nachweis, dass sie Unterscheidungskraft erlangt hat,
fur jeden Mitgliedstaat zu erbringen ist. Zwar hat der Gerichtshof entschieden, dasses,
auch wenn derinfolge Benutzung erfolgte Erwerb von Unterscheidungskraftdurch eine
Marke fur den Teil der Union nachgewiesen werden muss, in demdie Marke keine
originare Unterscheidungskraft besal3, zu weit ginge, zu verlangen, dass der Nachweis
eines solchen Erwerbs fur jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden muss. Gleichwohl
ist festzustellen, dass der Gerichtshof mit seinem Hinweis auf die Rechtsprechung, nach
der eine Marke nur zur Eintragung zugelassen werden kann, wenn der Nachweis
erbrachtist, dasssie durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Union

> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.
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erworben hat, in demsie keine originare Unterscheidungskraft besal3, und dass dies die
gesamte Union war, nicht von seiner Rechtsprechung abgewichen ist.

Urteil vom 25. Juli 2018, Société des produits Nestlé u. a./Mondelez UK Holdings & Services,
C-84/17 P, C-85/17 Pund C-95/17 P, EU:C:2018:596

~Rechtsmittel - Unionsmarke - Dreidimensionale Marke in Form einer vierfach gerippten
Schokoladentafel - Gegen die Urteilsbegriindung gerichtetes Rechtsmittel - Unzuldssigkeit -
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Art. 7 Abs. 3 - Nachweis der infolge Benutzung erlangten
Unterscheidungskraft”

Die Société des produits Nestlé SA meldete beim EUIPO ein dreidimensionales Zeichen
in Form einer vierfach gerippten Schokoladentafel fir Waren des Sektors fur Bonbons
und Backereierzeugnisse>* als Unionsmarke an. Die Cadbury Schweppes plc(spater
Cadbury Holdings, dann Mondelez) erhob eine auf die fehlende Unterscheidungskraft
dieses Zeichens gestitzte Klage auf Nichtigerklarung dieses Zeichens, der von der
Nichtigkeitsabteilung des EUIPO stattgegeben wurde. Die Beschwerdekammer des
EUIPO hob diese Entscheidung jedoch mit der Begrtiindung auf, dass das angegriffene
Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe®®.

Das mit einer Klage gegen die letztgenannte Entscheidung befasste Gericht>’ hob sie in
der Folge in vollem Umfang auf, da es der Ansicht war, dass sich diese Entscheidung
nicht zur Wahrnehmung der angegriffenen Marke durch die maf3geblichen
Verkehrskreisein mehreren Mitgliedstaaten geaul3ert habe.

Im Anschluss an die von Nestlé und vom EUIPO eingelegten Rechtsmittel, die er
zuruckweist, prazisiert der Gerichtshof die GréRe des Gebiets, das fur die Benutzung
eines Zeichens erforderlich ist, um als unterscheidungskraftigim Sinne von Art. 7 Abs. 3
der Verordnung Nr.207/2009 angesehen werden zu konnen.

Erstens prazisiert der Gerichtshof die Tragweite des Urteilsvom 18. April 2013,
Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253). Zwar habe er bereits entschieden, dass die
Anforderungen an die Prifung der ernsthaften Benutzung einer Marke>8 denen
entsprechen, die fur den Erwerb der Unterscheidungskraft eines Zeichens infolge seiner
Benutzungim Hinblick auf dessen Eintragung gelten>®, und dass fir die Beurteilung, ob
eine ,ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft” vorliegt, die Grenzen der
Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten auBer Betracht zu lassen sind. Jedoch betrifft das
Urteil Colloseum Holding nicht die zur Beurteilung der ernsthaften Benutzungim Sinne
von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 mal3gebliche geografische Ausdehnung,

Es handelte sich um Waren der Klasse 30 im Sinne des Abkommens von Nizza.

Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

% Im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009.

Urteil vom 15. Dezember 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO - Société des produits Nestlé (Form einer Schokoladentafel)
(T-112/13, EU:T:2016.735).

¥ m Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr.40/94 und Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009.

% Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C2012:816).
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sondern die Frage, ob die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Marke im
Sinne dieser Bestimmung als erfullt angesehen werden kann, wenn eine eingetragene
Marke, die ihre Unterscheidungskraft infolge der Benutzung einer anderen,
zusammengesetzten Marke erlangt hat, deren Bestandteil sie ist, nur vermittels dieser
anderen zusammengesetzten Marke benutzt wird oder wennsie nur in Verbindung mit
einer anderen Marke benutztwird und beide Marken zusammen zusatzlich als Marke
eingetragen sind. Rn. 34 des Urteils Colloseum Holding ist somit nicht so zu verstehen,
dass die Anforderungen an die Beurteilung der Grol3e des Gebiets, von deren Einhaltung
die Eintragung einer Marke wegen ihrer Verkehrsdurchsetzung abhangt, denen
entsprechen, von deren Einhaltung die Erhaltung der Rechte des Inhabers einer
eingetragenen Marke abhangt.

Zudem gibt es im Bereich der ernsthaften Benutzung einer bereits eingetragenen
Unionsmarke keine Bestimmung, die Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009
entspricht, so dass nicht ohne Weiteres davon auszugehenist, dass eine solche
Benutzung nur deswegen nicht vorliegt, weil die betreffende Marke in einem Teil der
Union nicht benutzt wordenist. Auchwenn die Erwartung berechtigt ist, dass eine
Unionsmarke in einem groBeren Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedstaats benutzt
wird, um diese Benutzung als , ernsthafte Benutzung” qualifizieren zu kbnnen, ist es
daher nicht ausgeschlossen, dass der Markt der Waren oder Dienstleistungen, fur die
eine Unionsmarke eingetragen wurde, unter bestimmten Umstanden faktisch auf das
Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt ist, so dass eine Benutzung der
Marke in diesem Gebiet die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer
Unionsmarke erfullen kénnte.

Was zweitens den infolge Benutzung erfolgten Erwerb von Unterscheidungskraft durch
eine Marke angeht, weist der Gerichtshof auf seine Rechtsprechung hin, nach der ein
Zeichen nurdann als Unionsmarke gemal3 Art. 7 Abs. 3 eingetragen werden kann, wenn
der Nachweis erbracht wird, dass es infolge seiner Benutzung in dem Teil der Union
Unterscheidungskraft erlangt hat, in demes keine originare Unterscheidungskraft von
Anfang an hatte. Dieser Teil der Union kann gegebenenfalls aus nur einem einzigen
Mitgliedstaat bestehen. Daher kann eine Marke, die keine originare
Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten hat, nach dieser Bestimmung nur
eingetragen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung im gesamten
Hoheitsgebiet der Union Unterscheidungskraft erlangt hat. AuBerdem betont der
Gerichtshof, dass sich aus dem Urteil vom 24. Mai 2012, Chocoladefabriken Lindt &
Sprungli/HABM (C-98/11 P, EU:C:2012:307, Rn. 62), nicht ergibt, dass, wenn eine Marke
keine originare Unterscheidungskraft in der gesamten Union hat, fur die Eintragung als
Unionsmarke der Nachweis ausreicht, dass sie infolge ihrer Benutzungin einem
bedeutenden Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat, obwohl dieser Nachweis
nicht fur jeden Mitgliedstaat erbracht wurde.

Drittens und letztens stellt der Gerichtshof in Bezug auf den Nachweis des Erwerbs von
Unterscheidungskraft durch Benutzung fest, dass, da keine Bestimmungder
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Verordnung Nr. 207/2009 vorschreibt, dass die Verkehrsdurchsetzung mit
unterschiedlichen Beweisen fur jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird, nicht
auszuschliel3enist, dass Beweismittel daflir, dass ein bestimmtes Zeichen infolge der
Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, fir mehrere Mitgliedstaaten, ja sogar die
gesamte Union, einen Aussagewert hat. Insbesondere kann es sein, dass die
Wirtschaftsbeteiligten im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen mehrere
Mitgliedstaatenim gleichen Vertriebsnetz zusammengefasst und diese Mitgliedstaaten
besonders aus der Sichtihrer Marketingstrategien behandelt haben, als ob sie einen
einzigen und einheitlichen nationalen Markt darstellen wirden. In einem solchen Fall
kdnnen die Beweise fur die Benutzung eines Zeichens auf einem solchen
grenzuberschreitenden Markt fur alle betreffenden Mitgliedstaaten aussagekraftig sein.
Dies gilt auch dann, wenn aufgrund der geografischen, kulturellen oder sprachlichen
Nahe zweier Mitgliedstaaten die mal3geblichen Verkehrskreise des einen Mitgliedstaats
Uber ausreichende Kenntnisse der Waren oder Dienstleistungen verfligen, die es auf
dem nationalen Markt des anderen Mitgliedstaats gibt.

Nach diesen Erwagungen ist es zwar nicht erforderlich, dass fur die Eintragung einer
Marke gemald Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr.207/2009, die keine originare
Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union hat, fir jeden einzelnen
Mitgliedstaat nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung Unterscheidungskraft
erlangt hat, jedoch mussen die vorgebrachten Beweismittel den Nachweis ermdoglichen,
dass die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde. Die
Frage, ob die vorgelegten Beweismittel fur den Nachweis ausreichen, dassein
bestimmtes Zeichen infolge seiner Benutzung in einem bestimmten Teil des
Unionsgebiets Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es Gber keine originare
Unterscheidungskraft verflgte, ist Teil der Beweiswirdigung, die in erster Linieden
Stellen des EUIPO obliegt. Diese Wurdigung unterliegt der Kontrolle des Gerichts, das bei
einer bei ihmerhobenen Klage gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammer allein
zustandig ist, diese Tatsachen festzustellen und somit zu wurdigen. Die
Tatsachenwdirdigung stellt hingegen, vorbehaltlich dessen, dass das Gericht denihm
unterbreiteten Sachvortrag entstellt, keine Rechtsfrage dar, die als solche der Kontrolle
des Gerichtshofsim Rechtsmittelverfahren unterlage. Davon bleibt unberuhrt, dass die
Stellen des EUIPO bzw. die Instanzen des Gerichts, wenn sie nach der Wurdigung der
ihnen unterbreiteten Beweismittel feststellen, dass bestimmte Beweismittel ausreichen,
um nachzuweisen, dass ein bestimmtes Zeichen infolge seiner Benutzung in dem Teil
des Unionsgebiets Unterscheidungskraft erlangt hat,in dem es Gber keine originare
Unterscheidungskraft verflgte, und somit ausreichen, seine Eintragung als Unionsmarke
zu rechtfertigen, diese Feststellung inihren jeweiligen Entscheidungen klar zum
Ausdruck bringen mussen.
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II. Relative Eintragungshindernisse

1.  Verwechslungsgefahr

Urteil vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199

,Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren - Altere Wortbildmarken mit dem Wort GIORGI -
Anmeldung des Wortzeichens GIORGIO BEVERLY HILLS als Gemeinschaftsmarke - Relatives
Eintragungshindernis - Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94*

Die Giorgio Beverly Hills, Inc. meldete beim HABM das Wortzeichen GIORGIO BEVERLY
HILLS fur Waren verschiedener Klassen im Sinne des Abkommens von Nizza als
Gemeinschaftsmarke an .

Laboratorios RTB erhob gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke Widerspruch
mit der Begrindung, dass zwischen der angemeldeten Marke und den alteren
Bildmarken mitden Wortzeichen | GIORGI, GIORGI LINE und MISS GIORGI, deren
Inhaberin die Klagerin war, Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widerspruchsabteilung des HABM wies den Widerspruch mit der Begrindung
zuruck, die einander gegenuberstehenden Zeichen seien hinreichend unterschiedlich,
um bei den Verkehrskreisen im spanischen Hoheitsgebiet, in dem die alteren Marken
geschutztseien, keine Verwechslungsgefahr entstehen zu lassen.

Die Klagerin erhob gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim HABM eine
Beschwerde, die von der Beschwerdekammer zurtickgewiesen wurde. Zur Begrindung
fuhrte Letztereim Wesentlichen aus, dass trotz der Identitat derin Frage stehenden
Waren zwischen der angemeldeten Marke GIORGIO BEVERLY HILLS und den alteren
Bildmarken mitden Wortbestandteilen ) GIORGI, GIORGI LINE und MISS GIORGI
hinreichende Unterschiede bestinden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliel3en.

Die Klagerin erhob gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer Klage, die vom
Gericht abgewiesen wurde.

Insoweit ist das Gericht der Auffassung, dass fur das spanische Publikum keine
Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke ,, GIORGIO BEVERLY HILLS", deren
Eintragung als Gemeinschaftsmarke fur Toilettenseifen, Parfumerien usw. im Sinne der
Klasse 3 des Abkommens von Nizza beantragt wird, und Bildmarken mit den
Wortzeichen,) GIORGI" ,GIORGI LINE” und ,MISS GIORGI", die zuvor in Spanien zur
Bezeichnungvon Parfumerie- und Kosmetikprodukte derselben Klasse eingetragen
worden sind, besteht. Denn obgleich zwischen den Waren, die von den konfligierenden
Marken erfasst sind, Identitdt oder Ahnlichkeit besteht, sind die bildlichen, klanglichen

% Eshandelt sich um die Klassen 3, 14, 18 und 25 im Sinne des Abkommens von Nizza.
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und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen hinreichend, um die Gefahrvon
Verwechslungen auszuschliel3en, so dass eine der Voraussetzungen fur die Anwendung
von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 Uber die Gemeinschaftsmarke
nicht erfulltist.

Urteil vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM - easyGroup | P Licensing (easyHotel), T-316/07,
EU:T:2009:14

,Gemeinschaftsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Gemeinschaftswortmarke easyHotel - Altere
nationale Wortmarke EASYHOTEL - Relatives Eintragungshindernis - Keine Ahnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen - Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG)

Nr. 40/94 - Prozesskostenhilfe - Antrag des Insolvenzverwalters einer Handelsgesellschaft - Art. 94
§ 2 der Verfahrensordnung”

Die easyGroup IP Licensing Ltd meldete beim HABM das Wortzeichen easyHotel fur
verschiedene Waren und Dienstleistungen als Gemeinschaftsmarke an®'.Die Commercy
AG stellte einen Antrag auf Nichtigerklarung derin Rede stehenden Marke, gestutzt auf
die altere nationale Wortmarke EASYHOTEL, die in Deutschland fur verschiedene Waren
und Dienstleistungen eingetragen ist. Die EasyGroup IP Licensing verzichtete auf die
streitige Marke fur bestimmte Waren und Dienstleistungen.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag auf Nichtigerklarung zurtick, weil ihrer Ansicht
nach eine der notwendigen Voraussetzungen fur die Anwendung von Art. 8 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, namlich die Identitat oder Ahnlichkeit der fur die
einander gegenuberstehenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
nicht erfullt sei. Mitihrer Entscheidung wies die Beschwerdekammer die Beschwerde
der Klagerin unter Bestatigung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zuruck. Sie
war im Wesentlichen der Ansicht, dass die streitigen, fUr die einander
gegenuberstehenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder
identisch noch ahnlich seien und dass daher Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung

Nr. 40/94 keine Anwendung finde.

Das Gericht wies die gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer erhobene Klage
ab und stellte erstens fest, dass ein auf Art. 8 Abs. 1 dieser Verordnung gestutzter
Antrag auf Nichtigerklarung nurvon den Inhabern der dlteren Marken, die dem
Nichtigkeitsantrag zugrunde liegen, oder von den Lizenznehmern geltend gemacht
werden kann, dievon den Inhabern dieser Marken hierzu ermachtigt worden sind®?. Der
Insolvenzverwalter fallt unter keine dieser beiden Gruppen. Einvon diesem
Insolvenzverwalterim eigenen Namen gestellter Antrag auf Nichtigerklarung istdaher
als unzulassig zuruckzuweisen.

' Die Marke wurde fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von
Nizza angemeldet.
€ Art.55Abs. 1 Buchst. bin Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (ber die Gemeinschaftsmarke.
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Hat namlich die betreffende Gesellschaft unter Berufung auf dltere Marken, deren
Inhaberinsieist, einen Antrag auf Nichtigerklarung einer Gemeinschaftsmarke gestellt,
soist diese Gesellschaft befugt, gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung und
der Beschwerdekammer, gegebenenfalls vertreten durch den Insolvenzverwalter,
vorzugehen. Dagegen sind eine Beschwerde bei der Beschwerdekammer und eine Klage
vor dem Gericht, die der Insolvenzverwalter dieser Gesellschaft im eigenen Namen
erhoben hat, mit der Begrindung abzuweisen, dass sie von einer Person erhoben
wurden®, die in Bezug auf die Entscheidungen nicht beschwerde- oder klageberechtigt
war.

Zweitens ist das Gericht der Ansicht, dass fur die breite Offentlichkeit keine
Verwechslungsgefahr® zwischen dem Wortzeichen easyHotel, dessen Eintragung als
Gemeinschaftsmarke fur Dienstleistungen der Klassen 39 und 42 im Sinne des
Abkommens von Nizza sowie fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 32, 33,
35,36 und 41 beantragt wird, und derin Deutschland fruher fur Software der Klassen 9
und 42 dieses Abkommens eingetragenen Wortmarke EASYHOTEL besteht.

Die betroffenen Waren und Dienstleistungen sind nach Art, Verwendungszweck und
Nutzung unterschiedlich, und weder konkurrieren sie miteinander noch erganzensie
einander. Denndie von der dlteren Marke erfassten fraglichen Waren und
Dienstleistungen sind informationstechnischer Art, wahrend die von der angemeldeten
Marke erfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen anderer Art sind
und sich der Informatik lediglich zur Weitergabe von Informationen oder zur
Ermdglichung der Reservierung von Unterklnften oder Reisen bedienen.

Die von der dlteren Marke erfassten fraglichen Waren und Dienstleistungen sind
namlich speziell fur die Unternehmen des Hotel- und Reisegewerbes und dievon der
streitigen Marke erfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen fur die
breite Offentlichkeit bestimmt. AuBerdem dienen die von der alteren Marke erfassten
fraglichen Waren und Dienstleistungen zur Ermdglichung des Betriebs eines
Informatiksystems - genauer: eines Internetshops -, wahrend die von der streitigen
Marke umfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen zur Reservierung
von Unterkunften und Reisen genutzt werden. Der Umstand allein, dass dievon der
angemeldeten Marke erfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen
ausschlief3lich Uber das Interneterbracht werden und somiteines Datentragers
desjenigen bedurfen, der durch dievon der alteren Marke erfassten Waren und
Dienstleistungen bereitgestellt wird, reicht nicht aus, um die erheblichen Unterschiede
in Bezug auf Art, Verwendungszweck und Nutzung zwischen den betroffenen Waren und
Dienstleistungen zu tberdecken.

Drittens und letztens erganzen Waren oder Dienstleistungen einander, wenn zwischen
ihnen ein enger Zusammenhangin dem Sinn besteht, dass die eine Ware oder

©  |m Gegensatz zu den Regelungen in Art. 58 bzw. Art. 63 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94.

% Im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.
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Dienstleistung fur die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass
die Verbraucher denken kénnten, die Verantwortung fur die Herstellung dieser Waren
oder die Erbringung dieser Dienstleistungen liege bei demselben Unternehmen.

Nach dieser von der Rechtsprechung entwickelten Definition kdnnen einander
erganzende Waren oder Dienstleistungen zusammen genutzt werden, was voraussetzt,
dass sie sich an dasselbe Publikum richten. Somit kann zwischen den Waren oder
Dienstleistungen, die fur den Betrieb eines Handelsunternehmens erforderlich sind,
einerseitsund den Waren und Dienstleistungen, die dieses Unternehmen herstellt oder
erbringt, andererseits kein Erganzungsverhaltnis bestehen. Diese beiden Gruppen von
Waren oder Dienstleistungen werden nicht zusammen genutzt, da die Waren und
Dienstleistungen der ersten Gruppe vom betroffenen Unternehmen selbst, die Waren
und Dienstleistungen der zweiten Gruppe aber von dessen Kunden genutztwerden.

Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378

«Richtlinie 89/104/EWG - Marken - Art. 5 Abs. 1 und 2 - Benutzung in vergleichender Werbung -
Recht, diese Benutzung zu untersagen - Unlautere Ausnutzung der Wertschdtzung -
Beeintréichtigung der Funktionen der Marke - Richtlinie 84/450/EWG - Vergleichende Werbung -
Art. 3a Abs. 1 Buchst. g und h - Zuléssigkeitsvoraussetzungen fur vergleichende Werbung -
Unlautere Ausnutzung des Rufs einer Marke - Darstellung einer Ware als Imitation oder
Nachahmung”

Die L'Oréal SA, Lancdme parfums et beauté & Cie SNCund Laboratoire Garnier & Cie
sind Mitglieder des L'Oréal-Konzerns, der Luxusparfums herstelltund vertreibt. Sie sind
Inhaber der bekannten Marken Trésor, Miracle, Anais-Anais und Noa.

Malaika und Starion vertreiben im Vereinigten Kénigreich von Bellure hergestellte
Imitationen dieser Parfums. Die Flakons und Verpackungen, die fur die Vermarktung
dieser Imitationen verwendet werden, weisen eine allgemeine Ahnlichkeit mit den von
L'Oréal verwendeten Flakons und Verpackungen auf, die durch Wort- und Bildmarken
geschutztsind. Diese Gesellschaften verwenden Vergleichslisten, die den Einzelhdandlern
Ubermittelt werden und die die Wortmarke des Luxusparfums aufweisen, das das
vertriebene Parfum imitiert.

L'Oréal erhob beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division,
Vereinigtes Konigreich, gegen Bellure, Malaika und Starion Klage wegen
Markenverletzung,.

Das nationale Gericht ersucht den Gerichtshof um Klarung der Auslegung bestimmter
Vorschriften der Markenrichtlinie und der Richtlinie Gber irrefihrende und
vergleichende Werbung®®.

®  Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 tiber irrefilhrende und vergleichende Werbung (ABI. L 250, S. 17)in der durch
die Richtlinie 97/55/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABI. L 290) geanderten Fassung).
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Was die Verwendung von Parfumschachteln und Flakons betrifft, die denen der von
L'Oréal u. a. vertriebenen Luxusparfums ahneln, wurde der Gerichtshof gefragt, ob ein
Dritter, der ein Zeichen benutzt, das einer Marke mit Wertschatzung ahnelt, die Marke in
unlauterer Weise ausnutzt, wennihm diese Benutzung einen Vorteil beim Vertrieb
seiner Waren bringt, ohne aber fur das Publikum eine Verwechslungsgefahr mit sich zu
bringen oderdenInhaber der Marke zu schadigen oder die Gefahr einer solchen
Schadigung zu schaffen.

Der Gerichtshof bejaht diese Frage. So entscheidet er, dass die Feststellung einer
unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Marke
weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeintrachtigung
des Inhabers der Marke voraussetzt. Erist der Ansicht, dass zur Feststellung, ob die
Benutzungeines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke
in unlauterer Weise ausnutzt, eine umfassende Beurteilung insbesondere des
Ausmalies der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des
Grades der Ahnlichkeit der einander gegenliberstehenden Marken sowie der Art der
betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nahe notwendig ist. Im
vorliegenden Fall ziehen Malaika und Starion einen wirtschaftlichen Vorteil daraus, dass
sie fur die Vermarktung ihrer Imitationen ,minderwertige” Verpackungen und Flakons
verwenden, die denen entsprechen, die L'Oréal fur ihre Luxusparfums verwendet. Im
Ubrigen wurde die Ahnlichkeit absichtlich gesucht, um beim Publikum eine gedankliche
Verbindung zur Erleichterung des Vertriebs der Waren zu schaffen. Unter diesen
Bedingungen ist nach Ansicht des Gerichtshofs insbesondere der Umstand zu
berucksichtigen, dass mit der Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die
denen der imitierten Parfums ahnlich sind, von der Unterscheidungskraft und
Wertschatzung der Marken, unter denen diese Parfums vertrieben werden, zu
Werbezwecken profitiert werden soll. Der Gerichtshof kommt zu dem Schluss, dass
dann, wenn ein Dritter versucht, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer
bekannten Marke dhnlichist, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben,
um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne
jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafur eigene Anstrengungen machen zu
mussen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und
Aufrechterhaltung seines Images auszunutzen, der sich aus dieser Verwendung
ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der
Wertschatzung der Marke anzusehen ist.

Zu den Vergleichslisten von Parfums mit den Namen der durch Wortmarken
geschutzten Luxusparfums von L'Oréal stellt der Gerichtshof zunachst fest, dass diese
als vergleichende Werbung eingestuft werden kénnen. Sodann weist er daraufhin, dass
die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbersidentischen oder ihr ahnlichen
Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung gegebenenfalls
nach der Markenrichtlinie verboten werden kann, es seidenn, diese Werbung erfullt alle
Zulassigkeitsbedingungen der Richtlinie Uber irrefihrende und vergleichende Werbung.
Der Gerichtshof ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass der Inhaber einer Marke
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die Benutzungeines mit seiner Marke identischen Zeichens durch einen Dritten
untersagen kann, auchwenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin
besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht
beeintrachtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeintrachtigt eine der anderen
Funktionen der Marke oder kdnnte sie beeintrachtigen, wie u. a. die Kommunikations-,
Investitions- oder Werbefunktionen. Zur Frage, ob die Vergleichslisten der
ParfUmeriewaren alle in der Richtlinie Uber irrefihrende und vergleichende Werbung
aufgestellten Zulassigkeitsbedingungen erftllen, entscheidet der Gerichtshof, dass diese
dem Werbenden verbietet, in der vergleichenden Werbung darauf hinzuweisen, dass die
von ihm vertriebene Ware eine Imitation oder Nachahmung der Markenware oder
-dienstleistung ist. Die Vergleichslisten haben jedoch den Zweck und die Wirkung, die
betreffenden Verkehrskreise auf das Originalparfum hinzuweisen, als dessen
Imitationen die von Malaika und Starion vertriebenen Parfums gelten. Der Gerichtshof
stellt fest, dass diese Listen daher beweisen, dass die Parfums Imitationen der von
L'Oréal vertriebenen Parfumssind, und sie stellen folglich die vom Werbenden
vertriebenen Waren als Imitationen von Waren mit geschutzter Marke dar. Schlief3lich
stellt der Gerichtshof klar, dass der aufgrund einer solchen Werbung durch den
Werbenden erzielte Vorteil als ,unlautere Ausnutzung”des Rufs dieser Marke zu
betrachtenist, was auch den Anforderungen der Richtlinie Gber irrefihrende und
vergleichende Werbung widerspricht.

Urteil vom 22. September 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719

JVorlage zur Vorabentscheidung - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Unionsmarke - Einheitlichkeit -
Feststellung einer Verwechslungsgefahr nur fiir einen Teil der Union - Territoriale Reichweite des in
Art. 102 dieser Verordnung geregelten Verbots”

Combit Software GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, war Inhaberin der
deutschen Wortmarke und der Unionswortmarke ,,combit” fur Waren und
Dienstleistungen des Informatikbereichs.

Commit Business Solutions Ltd, eine Gesellschaft israelischen Rechts, verkaufte Uber
ihre Website ,www.commitcrm.com” in einer Vielzahl von Landern mit dem Wortzeichen
~Commit” gekennzeichnete Software.

Combit Software erhob gegen Commit Business Solutions Klage vor dem Landgericht
Dusseldorf (Deutschland) und beantragte in erster Linie - gestutzt auf die Unionsmarke,
deren Inhaberin sie ist - Commit Business Solutions zu verpflichten, die Benutzung des
Wortzeichens ,,Commit” fur die von ihr vermarktete Softwarein der Union zu
unterlassenund, hilfsweise, die genannte Gesellschaft zu verpflichten, die Benutzung
dieses Wortzeichens in Deutschland zu unterlassen.

Das Landgericht Dusseldorf wies den Hauptantrag von combit Software zurtck, gab
aber ihrem Hilfsantrag statt.
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Das mit der Berufung von combit Software befasste Oberlandesgericht Dusseldorf
(Deutschland) ersuchte den Gerichtshof um eine Entscheidung Uber die Benutzung
eines Unionszeichens, das in einem Teil des Unionsgebiets zur Gefahr von
Verwechslungen mit einer Unionsmarke fuhrt, wahrend in einem anderen Teil dieses
Gebiets keine solche Gefahr besteht.

Erstens weist der Gerichtshof darauf hin, dass er in einer Rechtssache, die das Recht des
Inhabers einer Unionsmarke betraf, der Eintragung einer ahnlichen, eine
Verwechslungsgefahr schaffenden Unionsmarke zu widersprechen, bereits entschieden
hat, dass einem solchen Widerspruch stattzugeben ist, wenn die Verwechslungsgefahrin
einem Teil der Union dargetan worden ist, wobei dieser Teil beispielsweise das Gebiet
eines Mitgliedstaats sein kann. Der Gerichtshof folgert daraus, dass Entsprechendesin
Rechtssachen gelten muss, deren Gegenstand das Recht des Inhabers einer
Unionsmarke ist, die Benutzung eines Zeichens untersagen zu lassen, das eine
Verwechslungsgefahr hervorruft, weil der Inhaber einer Unionsmarke vor jeder
Benutzung, die die herkunftshinweisende Funktion dieser Marke beeintrachtigt oder
beeintrachtigen kdnnte, geschatzt ist. Der Markeninhaber hat daher das Recht, eine
solche Benutzung verbieten zu lassen, selbst wenn die betreffende Funktion nur in
einem Teil der Union beeintrachtigt wird.

Zweitens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass das Verbot der Fortsetzung von
Verletzungshandlungen oder von Handlungen, die eine Verletzung begrinden kénnten,
grundsatzlich aufdas gesamte Gebiet der Union ausgedehntwerden muss, um den
einheitlichen Schutz der Unionsmarke im gesamten Gebiet der Union zu gewahrleisten.

Das Unionsmarkengericht muss jedoch die territoriale Reichweite dieses Verbots
begrenzen, falls es feststellt, dass die Benutzung desin Rede stehenden ahnlichen
Zeichens fur Waren, die mit denjenigen identisch sind, fur die die fragliche Unionsmarke
eingetragen ist, in einem bestimmten Teil der Union insbesondere aus sprachlichen
Grunden keine Verwechslungsgefahr hervorruft und dort die herkunftshinweisende
Funktion der Marke somit nicht beeintrachtigen kann.

Kommt das Unionsmarkengericht auf der Grundlage der Tatsachen, die ihm
grundsatzlich vom Beklagten zu unterbreiten sind, zu dem Schluss, dass in einem Teil
der Union keine Verwechslungsgefahr besteht, kann namlich der aus der Benutzung des
fraglichen Zeichens resultierende rechtmal3ige Handel in diesem Teil der Union nicht
verboten werden. Ein solches Verbot wurde Uber das durch die Unionsmarke verliehene
ausschlief3liche Recht hinausgehen, da dieses Recht dem Inhaber der Marke nur
gestattet, seine spezifischen Interessen als solche zu schutzen, d. h,, sicherzustellen,
dass die Marke die ihr eigenen Funktionen erftllen kann.

Die Feststellung des Fehlens einer Verwechslungsgefahrin einem Teil der Union kann
sich nach standiger Rechtsprechung des Gerichtshofs nur aufeine Prafungaller
relevanten Umstande des Einzelfalls stutzen. Die Beurteilung muss einen Vergleich der
einander gegenuberstehenden Zeichenin bildlicher, klanglicher und begrifflicher
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Hinsicht umfassen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskraftigen und
dominierenden Elemente zu berucksichtigen sind.

Uberdies muss der Teil der Union, fur den das betreffende Unionsmarkengericht das
Fehlen einer tatsachlichen oder moglichen Beeintrachtigung der Funktionen der Marke
feststellt, von diesem Gericht genau bestimmt werden, damitdem gemal3 Art. 102 der
Verordnung Nr. 207/2009 Uber die Unionsmarke ausgesprochenen Verbot der
Benutzungdes fraglichen Zeichens eindeutig zu entnehmen ist, welcher Teil des
Unionsgebiets nicht von ihm erfasst wird. Will das Gericht bestimmte Sprachrdume der
Union, etwa die als ,,englischsprachig”bezeichneten, vom Benutzungsverbot
ausnehmen, muss es umfassend angeben, welche Gebiete dabei gemeint sind.

Die Auslegung, nach der das Verbot der Benutzung eines Zeichens, das die Gefahrvon
Verwechslungen mit einer Unionsmarke hervorruft, fir das gesamte Gebiet der Union -
mit Ausnahme des Teils dieses Gebiets, fur den eine solche Gefahrverneint wurde - gilt,
beeintrachtigt nicht die Einheitlichkeit der Unionsmarke im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 207/2009, da das Rechtdes Markeninhabers gewahrt bleibt, jede
Benutzungverbieten zulassen, die die seiner Marke eigenen Funktionen beeintrachtigt.

SchlieBlich kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Art. 1 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1
Buchst. b und Art. 102 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass
ein Unionsmarkengericht, wenn es feststellt, dass die Benutzung eines Zeichensin
einem Teil des Unionsgebiets zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke
fahrt,wahrend in einem anderen Teil dieses Gebiets keine solche Gefahr besteht, zu
dem Schluss kommen muss, dass eine Verletzung des durch die Marke verliehenen
ausschlie3lichen Rechts vorliegt, und die Benutzung des Zeichens fir das gesamte
Unionsgebiet mit Ausnahme des Teils, fur den eine Verwechslungsgefahr verneint
wurde, untersagen muss.

Urteil vom 25. Juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha und Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe,
C-129/17, EU:C:2018:594

.Vorlage zur Vorabentscheidung - Unionsmarke - Richtlinie 2008/95/EG - Art. 5 - Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 - Art. 9 - Recht des Inhabers einer Marke, sich dem zu widersetzen, dass ein Dritter
auf Waren, die mit denen, fiir die diese Marke eingetragen wurde, identisch sind, im Hinblick auf
ihre Einfuhrin den oder ihr Inverkehrbringen im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) alle mit
dieser Marke identischen Zeichen entfernt und neue Zeichen anbringt”

Die Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (im Folgenden: Mitsubishi) mit Sitzin Japan war Inhaberin
der Unionswortmarke MITSUBISHI®®, der Unionsbildmarke MITSUBISHI®’, der Benelux-

% Fingetragen am 24. September 2007 unter der Nr. 118042 u. a. fur Waren der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von, darunter

Motorfahrzeuge, Elektrofahrzeuge und Gabelstapler.
¢ Fingetragen am 3. Marz 2000 unter der Nr. 117713 u. a. fur Waren der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza, darunter
Motorfahrzeuge, Elektrofahrzeuge und Gabelstapler.
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Wortmarke MITSUBISHI®® und der Benelux-Bildmarke MITSUBISHI® (im Folgenden:
Mitsubishi-Marken).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (im Folgenden: MCFE), in den Niederlanden
ansassig, verfugte Uber das ausschlie3liche Recht, mit Mitsubishi-Marken versehene
Gabelstapler im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) herzustellen und in den Verkehr
zu bringen.

Duma Forklifts NV, in Belgien ansassig, war hauptsachlich im weltweiten An- und Verkauf
von neuen und gebrauchten Gabelstaplern tatig. Sie bietet auch ihre eigenen
Gabelstapler unter den Bezeichnungen ,GSI“,,,GS" oder ,,Duma“ zum Verkauf an. Sie war
friher offizielle Zwischenhandlerin von Mitsubishi-Gabelstaplern in Belgien.

G.S. International BVBA (im Folgenden: GSI), ebenfalls in Belgien ansassig, war ein mit
Duma verbundenes Unternehmen mit derselben Firmenleitung und demselben Sitz. Sie
baute und reparierte Gabelstapler, die sie zusammen mit den entsprechenden
Ersatzteilen aus dem Weltmarkt einfuhrte und in diesen ausfuhrte. Sie kimmerte sich
um ihre Anpassungan die in Europa geltenden Normen, versah sie mit eigenen
Seriennummern und lieferte sie an Duma, wobei sie die EU-
Konformitatsbescheinigungen ausstellte.

Der Hof van beroep te Brussel (Appellationshof Brussel, Belgien), der u. a. Uber die Frage
zu entscheiden hatte, ob die Paralleleinfuhr von mit den Mitsubishi-Marken versehenen
Gabelstaplerninden EWR eine Verletzung des Markenrechts darstellt, hat beschlossen,
das Verfahren auszusetzen und den Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen.

Erstens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 und
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr.207/2009, die inhaltlichidentisch sind, gleich
auszulegensind.

Zweitens hebt der Gerichtshof hervor, dass es, um den Schutz dervon der Marke
gewahrten Rechte sicherzustellen, entscheidend ist, dass der Inhaber einer in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke das erste Inverkehrbringen der
mit dieser Marke versehenen Waren im EWR kontrollieren kann. Aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich ferner, dass sich dieses Recht auf jedes
einzelne Exemplar der Ware erstreckt.

Drittens besteht nach Auffassung des Gerichtshofs die Werbefunktion der Marke darin,
eine Marke fur Zwecke der Werbung einzusetzen, um den Verbraucher zu informieren
oder zu Uberzeugen. Der Inhaber einer Marke darfes daher insbesondere verbieten,
dass ohne seine Zustimmung ein mit seiner Marke identisches Zeichen fur Waren oder
Dienstleistungen benutztwird, die mitdenjenigen identisch sind, fur die die Marke
eingetragen ist, wenn durch diese Benutzung seine Moglichkeit, die Marke als Element

¢ Fingetragenam 1.Juni 1974 unter der Nr. 93812 u. a. fur Waren der Klasse 12, darunter Landfahrzeuge und -beférderungsmittel, und der

Klasse 16, darunter Bicher und Druckereierzeugnisse.
Eingetragenam 1.Juni 1974 unter der Nr. 92755 fur Waren der Klasse 12, darunter Landfahrzeuge und -beférderungsmittel, und der Klasse
16, darunter Bucher und Druckereierzeugnisse, identisch mit der Unionsbildmarke.
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der Verkaufsférderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen,
beeintrachtigt wird.

Viertens erinnert der Gerichtshof zum Begriff ,Benutzung im geschaftlichen Verkehr”
daran, dass die in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 und in Art. 9 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 207/2009 enthaltene Aufzahlung von Benutzungsformen, die der Markeninhaber
verbieten kann, nicht erschopfend ist und ausschlie3lich aktive Handlungen Dritter
umfasst.

Finftens und letztens kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Art. 5 der Richtlinie
2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass sich der
Inhaber einer Marke demwidersetzen kann, dass ein Dritter - wie im
Ausgangsverfahren - ohne seine Zustimmung auf in das Zolllagerverfahren tberfihrten
Waren im Hinblick auf ihre Einfuhrin den oderihr Inverkehrbringenim EWR, wo sie
noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und
andere Zeichen anbringt.

Gleichwohl ist erstens darauf hinzuweisen, dass die Entfernung von mit der Marke
identischen Zeichen verhindert, dass die Waren, fur die diese Marke eingetragen ist,
dann, wenn sie erstmalsim EWR in den Verkehr gebracht werden, mit dieser Marke
versehen sind, und damit dem Markeninhaber das ihm nach derinRn. 31 des
vorliegenden Urteils angefluhrten Rechtsprechung zustehende Recht nimmt, das
erstmalige Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren im EWR zu
kontrollieren.

Zweitens beeintrachtigen die - im Hinblick auf das erstmalige Inverkehrbringen der
Waren im EWR erfolgende - Entfernung der mitder Marke identischen Zeichen und die
Anbringung neuer Zeichen auf den Waren die Funktionen der Marke.

Drittens verstoRtes gegen das Ziel, einen unverfalschten Wettbewerb zu gewahrleisten,
wenn Dritte ohne Zustimmung des Markeninhabers die mit der Marke identischen
Zeichen entfernen und neue Zeichen aufden Waren anbringen, um diese unter
Umgehung des Rechts des Inhabers, die Einfuhr der mit seiner Marke versehenen
Waren zu verbieten, in den EWR einzufUhren bzw. dortin den Verkehr zu bringen, und
dadurch das Rechtdes Markeninhabers, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke
versehenen Wareninden EWR zu kontrollieren, und die Funktionen der Marke
beeintrachtigt werden.

Schliel3lich ist der Gerichtshof in Bezug auf den Begriff,,Benutzung im geschaftlichen
Verkehr” der Ansicht, dass der Vorgang, der darin besteht, dass der Dritte die mit der
Marke identischen Zeichen entfernt, um seine eigenen Zeichen anzubringen, eine aktive
Handlung dieses Dritten darstellt, die - da sieim Hinblick auf die Einfuhr und das
Inverkehrbringen der Warenin den bzw. im EWR und somit im Zusammenhang mit
einer geschaftlichen Tatigkeit erfolgt, die auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtet ist -
als Benutzung der Marke im geschaftlichen Verkehr angesehen werden kann. In diesem
Zusammenhang weist der Gerichtshof auch daraufhin, dass der Inhaber gemafl3 Art. 9
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Abs. 4 der Verordnung Gber die Unionsmarke’®, die ab dem 23. Marz 2016 aufden dem
Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Sachverhalt anwendbar ist, nunmehr berechtigt
ist, Dritten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen,
ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu Uberfihren, wenn die Waren,
einschliel3lich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine
Marke aufweisen, die mit der fur derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch
istoder in ihrenwesentlichen Aspekten nichtvon dieser Marke zu unterscheidenist.
Dieses Recht des Inhabers erlischt nur, wenn wahrend eines Verfahrens, das der
Feststellung dient, ob eine Unionsmarke verletzt wurde, der zollrechtliche Anmelder
oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber nicht berechtigtist, das
Inverkehrbringen der Waren im endgultigen Bestimmungsland zu untersagen.

2. Nichteingetragene Marke, die im geschaftlichen Verkehr benutzt wird

Urteil vom 11. November 2020, EUIPO/John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902

~Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Widerspruchsverfahren - Relatives
Eintragungshindernis - Art. 8 Abs. 3 - Geltungsbereich - Identitit oder Ahnlichkeit der
angemeldeten Marke mit der dalteren Marke - Unionswortmarke MINERAL MAGIC - Anmeldung
durch den Agenten oder den Vertreter des Inhabers der dlteren Marke - Altere nationale
Wortmarke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”

Die Jerome Alexander Consulting Corp. ist Inhaberin der amerikanischen Wortmarke
+MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER", mit der ,mineralhaltiger Gesichtspuder”
gekennzeichnet wird. Die John Mills Ltd war durch eine Vertriebsvereinbarung mit dem
Vertrieb der Waren von Jerome Alexander Consulting in der Europaischen Union und
weltweit betraut.

Am 18. September 2013 meldete John Mills das Wortzeichen ,, MINERAL MAGIC" auf ihren
eigenen Namen als Unionsmarke fur Kosmetikprodukte an. Daraufhin legte Jerome
Alexander Consulting unter Berufung auf Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
Widerspruch ein. Nach dieser Bestimmung ist ,von der Eintragung auch eine Marke
ausgeschlossen, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen
Zustimmung aufseinen eigenen Namen anmeldet”.

Der Widerspruch wurde zurtickgewiesen. Die Beschwerdekammer des Amtes der
Europaischen Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) hob jedoch die Entscheidung der
Widerspruchsabteilung auf und lehnte die Eintragung der Marke MINERAL MAGIC ab.
Dabei kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass diese Marke von John Mills
als ,Agentin” ohne Zustimmung der Markeninhaberin angemeldet worden sei. Sie fuhrte

0 Verordnung Nr.207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 ge&nderten Fassung.
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ferner aus, die von den einander gegenuberstehenden Marken erfassten Waren seien
identisch oder ahnlich und die Zeichen seien ahnlich.

Das mit einer Klage von John Mills befasste Gerichthob die Entscheidung der
Beschwerdekammer mit der Begrindung auf, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009 nur bei identischen Marken Anwendung finde.

Der Gerichtshof, beidem das EUIPO ein Rechtsmittel eingelegt hat, hebt das Urteil des
Gerichts auf und befindet, dass die Anwendungvon Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr.207/2009 nicht allein auf den Fall der Identitat der alteren Marke und der vom
Agenten oder Vertreterihres Inhabers angemeldeten Marke beschrankt ist.

Der Gerichtshof stellt erstens fest, dass in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung nicht
ausdrucklich klargestellt wird, ob er nur Anwendung findet, wenn die vom Agenten oder
Vertreter angemeldete Marke mit der dlteren Marke identischist. Die Prufung der
Entstehungsgeschichte durch den Gerichtshof zeigt namlich, dass aus ihr nicht
abgeleitetwerden kann, dass der Geltungsbereich der genannten Bestimmung allein auf
die Falle der Identitat der einander gegenuberstehenden Marken beschrankt ware.
Vielmehr geht aus der Entstehungsgeschichte hervor, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr.207/2009 die Entscheidung des Unionsgesetzgebers zum Ausdruck bringt, im
Wesentlichen Art. 6septies Abs. 1 der Pariser VerbandsUbereinkunft’" wiederzugeben.
Nach Ansicht des Gerichtshofs hatte das Gericht deren Entstehungsgeschichte’?
bertcksichtigen missen, aus der sich ergibt, dass auch einevom Agenten oder Vertreter
des Inhabers der alteren Marke angemeldete Marke unter die Ubereinkunft fallen kann,
wenn sie der dlteren Marke ahnlichist.

Zweitens fuhrt der Gerichtshof aus, eine andere Auslegung wirde die Systematik der
Verordnung Nr. 207/2009 in Frage stellen, da sieden Inhaber einer Marke daran hindern
wurde, der Anmeldung einer ahnlichen Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu
widersprechen, wahrend Letzterer gegen die spatere Anmeldung der ursprunglichen
Marke durch den Inhaber aufgrund ihrer Ahnlichkeit mit der von dessen Agenten oder
Vertreter angemeldeten Marke Widerspruch einlegen kdnnte.

Drittens weistder Gerichtshof darauf hin, dass der Zweck von Art. 8 Abs. 3 der
Verordnung Nr. 207/2009 darin besteht, den Missbrauch der dlteren Marke durch den
Agenten oder Vertreterihres Inhabers zu verhindern, da der Agent oder Vertreter
ungerechtfertigt Vorteile aus den vom Inhaber erbrachten Anstrengungen und
Investitionen ziehen kénnte. Ein solcher Missbrauch kann auch dann eintreten, wenn die
einander gegenuberstehenden Marken ahnlich sind.

Schliel3lich halt der Gerichtshof die Klage von John Mills fur entscheidungsreif und
entscheidet endgultig Uber sie.

/I Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am 20. Mérz 1883 in Paris unter zeichnet, zuletzt revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 und geandert am 28. September 1979 (United Nations Treaty Series, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305).

2 Akten der Konferenz von Lissabon, die vom 6. bis 31. Oktober 1958 zur Revision der Pariser Verbandstibereinkunft stattfand und in deren
Verlauf Art. 6septies eingefuhrt wurde.

Januar 2026 75 curia.europa.eu



Markenrecht

John Mills wirft der Beschwerdekammer vor, sie falschlich als ,,Agentin” von Jerome
Alexander Consulting angesehen zu haben. Nach Ansicht des Gerichtshofs sind die
Begriffe ,Agent“und ,Vertreter” weitauszulegen, so dass sie alle Formen von
Beziehungen abdecken, die auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien
Uber eine geschaftliche Zusammenarbeit beruhen, die geeignetist, ein
Vertrauensverhaltnis zu schaffen, indem sie dem Anmelder explizit oder implizit eine
allgemeine Treue- und Loyalitatspflicht im Hinblick auf die Interessen des Inhabers der
alteren Marke auferlegt.

Hierzu stellt der Gerichtshof fest, dassJohn Mills ein bevorzugter Vertriebshandler der
Waren von Jerome Alexander Consulting war und dass es eine
Wettbewerbsverbotsklausel sowie Bestimmungen Uber die Rechte des geistigen
Eigentums an diesen Waren gab. Folglich hat die Beschwerdekammer John Mills zu
Recht als ,Agentin”von Jerome Alexander Consulting angesehen.

Hinsichtlich der Beurteilung der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken
hebt der Gerichtshof hervor, dass diese Beurteilung zwecks Anwendung von Art. 8

Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht anhand des Bestehens von
Verwechslungsgefahr vorzunehmen ist. Die wesentliche Funktion einer Marke besteht
darin, auf die betriebliche Herkunft der erfassten Waren oder Dienstleistungen
hinzuweisen. Daher kann die Anwendungvon Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
nicht ausgeschlossen werden, wenn dievon der angemeldeten Marke erfasstenund die
von der alteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ahnlich sind.

Im vorliegenden Fall sind die in Rede stehenden Zeichen ahnlich, und die Waren sind
teils identisch und teils ahnlich.

Daher ist die Klage von John Millsin vollem Umfang abzuweisen.

3. Bekannte Marke

Urteil vom 22. Marz 2007, Sigla/HABM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93

~Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke VIPS -
Altere nationale Wortmarke VIPS - Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 74 der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Dispositionsmaxime - Verteidigungsrechte”

Am 7. Februar 1997 meldete die Elleni Holding BV beim HABM eine
Gemeinschaftsmarke an. Bei der angemeldeten Marke (im Folgenden: angemeldete
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Marke) handelt es sich um das Wortzeichen VIPS”3. Am 14. September 1999 erhob die
Sigla SA gegen die Anmeldung Widerspruch’4.

Die Widerspruchsabteilung des HABM”®> gab dem Widerspruch fur die Dienstleistungen
in Klasse 42 statt und wiesihn flir die Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und
35 zurlick. Die Beschwerdekammer ¢ gab jedoch der Beschwerde der Elleni Holding statt
und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Die Beschwerdekammer war
der Ansicht, dass die Klagerin die Bekanntheit ihrer dlteren Marke in Spanien
nachgewiesen habe, aber nichtbegrindet habe, warum die angemeldete Marke die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der alteren Marke in unlauterer Weise
ausnutzen oder beeintrachtigen wurde.

Das mit einer Klage der Sigla SA befasste Gericht hebt die Entscheidung der
Beschwerdekammer auf.

Insoweit weist das Gericht zunachst darauf hin, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung

Nr. 40/94 Uber die Gemeinschaftsmarke, der einen auf nicht ahnliche Waren oder
Dienstleistungen erweiterten Schutz der fruher eingetragenen bekannten Marke
vorsieht, dahin auszulegenist, dass sich ein Widerspruch aufihn sowohl dann stutzen
lasst, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung fur Waren und
Dienstleistungen richtet, die nicht mitdenen der dlteren Marke identisch und ihnen
nicht ahnlich sind, als auch dann, wenn er sich gegen eine
Gemeinschaftsmarkenanmeldung fur Waren und Dienstleistungen richtet, die mit denen
der dlteren Marke identisch oder ihnen ahnlich sind. Diese Bestimmung kann namlich
keine Auslegung erhalten, die zur Folge hatte, dass bekannte Marken im Fall der
Benutzungeines Zeichens furidentische oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen in
geringerem Mal3e geschutzt waren als im Fall der Benutzung eines Zeichens fur nicht
ahnliche Waren oder Dienstleistungen. Das Gericht stellt klar, dass Art. 8 Abs. 5 der
Verordnung Nr. 40/94 Uber die Gemeinschaftsmarke, der einen auf nicht dhnliche
Waren oder Dienstleistungen erweiterten Schutz der friher eingetragenen bekannten
Marke vorsieht, es dem Inhaber der bekannten dlteren Marke u. a. erlaubt, der
Eintragung von Marken zu widersprechen, die geeignet sind, die Unterscheidungskraft
der alteren Marke zu beeintrachtigen. Zu einer solchen Beeintrachtigung kann es
kommen, wenn die dltere Marke nicht mehr geeignetist, eine unmittelbare gedankliche
Verbindung mitden Waren hervorzurufen, fur die sie eingetragen ist und verwendet
wird. Die Gefahr liegt somitin der ,Verwasserung” oder ,allmahlichen Schwachung” der
alteren Marke durch die Auflésung ihrer Identitat und ihrer Bekanntheit. Allerdings ist
die Verwasserungsgefahr grundsatzlich weniger ausgepragt, wenn die dltere Marke aus
einem Begriff besteht, der aufgrund einerihm eigenen Bedeutung unabhangig von der

> Die Waren und Dienstleistungen, fur die die Anmeldung gilt, sind ,Computer und auf Band oder Platte gespeicherte Computerprogramme”
(Klasse 9); ,Beratung in Geschaftsangelegenheiten; Dienstleistungen zur Sichtung von Computerdaten‘(Klasse 35); ,Erstellen von
Computerprogrammen, Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gasten in Restaurants, Gaststatten” (Klasse 42)im Sinne des Abkommens von
Nizza.

" GemaB Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.

> Entscheidung Nr. 2221/2000 vom 28. September 2000.

6 Entscheidung vom 1. April 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klagerin am 3. April 2003 zugestellt wurde.
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daraus gebildeten alteren Marke weit verbreitet ist und haufig gebraucht wird. In einem
solchen Fall ist es weniger wahrscheinlich, dass die Ubernahme des fraglichen Begriffs
durch die angemeldete Marke zu einer Verwasserung der dlteren Marke flhrt. Die in
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr.40/94 genannte Beeintrachtigungist auch dann zu
bejahen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen auf die Offentlichkeit in einer solchen Weise wirken kénnen, dass die
Anziehungskraft der dlteren Marke geschmalert wird. Die Gefahr einer solchen
Beeintrachtigung kanninsbesondere dann bestehen, wenn die entsprechenden Waren
oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das
Bild einer bekannten alteren Marke auswirken kdnnen, weil sie mit der angemeldeten
Marke identisch oder ihr ahnlich ist.

Sodann hebt das Gericht hervor, dass unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der
Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der alteren Marke durch die nicht
gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke alle Falle zu fassen sind, in denen
eine beruhmte Marke eindeutig parasitar ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil
aus ihrem guten Ruf zu ziehen. Es handelt sich somit, anders gesagt, um die Gefahr,
dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit
der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren Ubertragen werden, so dassderen
Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten alteren Marke
erleichtert wird. Die Gefahr der letztgenannten Art ist von der Verwechslungsgefahr
nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu unterscheiden. In den Fallen,
aufdie Art. 8 Abs. 5 derVerordnung Nr. 40/94 abstellt, sehen die beteiligten
Verkehrskreise einen Zusammenhang, d. h. sie stellen eine gedankliche Verkntpfung
zwischen den einander gegenuberstehenden Marken her, ohne sie jedoch zu
verwechseln. Folglich ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung
fur die Anwendung dieser Bestimmung,

Nach Ansicht des Gerichts bezweckt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht, die
Eintragung jeder mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ahnlichen Marke zu
verhindern. Daherist derInhaber der alteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen
einer tatsachlichen und gegenwartigen Beeintrachtigung seiner Marke nachzuweisen. Er
muss allerdings Gesichtspunkte anfuhren, aus denen dem ersten Anschein nach auf die
nicht nur hypothetische Gefahr einer kiinftigen unlauteren Ausnutzung oder
Beeintrachtigung geschlossenwerden kann. In diesem Zusammenhang kann
insbesondere dann, wenn der Widerspruch aufeine Marke mit aul3ergewohnlich hoher
Wertschatzung gestutzt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen
Gefahr der kuinftigen Beeintrachtigung oder unlauteren Ausnutzung der
Widerspruchsmarke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein, dass der
Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsachlichen Umstand geltend machenund
beweisen muss. Allerdings kann nicht unterstellt werden, dass dies immer der Fallist.

Schliel3lich stellt das Gericht klar, dass das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen
der angemeldeten und der alteren Marke eine wesentliche Voraussetzung fur die
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Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist. Im vorliegenden Fall reicht
das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die mit dem
Wortzeichen VIPS bezeichnet werden, dessen Eintragung als Gemeinschaftsmarke fur
Software und Dienstleistungenin den Klassen 9,35 und 42 im Sinne des Abkommens
von Nizza beantragt wird, und den Dienstleistungen, die mit der in Spanien fruher far
Dienstleistungen in Klasse 42 des genannten Abkommens eingetragenen Wortmarke
VIPS bezeichnet werden, in Ermangelung anderer relevanter Umstande nichtaus, um
dem ersten Anschein nach aufdie nicht nur hypothetische Gefahr einer kiinftigen
Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft oder des Ansehens der alteren Marke oder
ihrer unlauteren Ausnutzungim Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 durch
die Benutzungdes genannten Zeichens zu schlie8en. Erstens erscheint namlich, da der
Ausdruck ,VIPS"in der englischen Sprache die Pluralform des Sigels VIP ist, das sowohl
aufinternationaler als auch aufnationaler Ebene weit verbreitet ist und haufig
gebraucht wird, um beriihmte Personlichkeiten zu bezeichnen, die Gefahr einer
Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der dlteren Marke durch die Benutzung der
angemeldeten Marke begrenzt. Diese Gefahr erscheint umso weniger wahrscheinlich,
als mit der angemeldeten Marke Dienstleistungen beansprucht werden, die sich an ein
spezielles und notwendig enger begrenztes Publikum wenden. Zweitens weisen die mit
der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen keine Merkmale oder
Eigenschaften auf, die eine Beeintrachtigung der Wertschatzung der adlteren Marke
durch die Benutzung der angemeldeten Marke wahrscheinlich erscheinen liel3en. Das
blolRe Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die die einander
gegenuberstehenden Marken jeweils bezeichnen, istinsoweit weder hinreichend noch
ausschlaggebend. Zwar verstarkt das Bestehen eines solchen Zusammenhangs die
Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrskreise, wenn sie mit der angemeldeten Marke
konfrontiert werden, zugleich an die altere Marke denken. Doch reicht dieser Umstand
fur sich genommen nicht aus, um die Anziehungskraft der alteren Marke zu verringern.
Dazu kann es nur dann kommen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten
Dienstleistungen nachweislich Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, dieder
Wertschatzung der dlteren Marke potenziell abtraglich sind. Drittens kdnnte die Gefahr
einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der
alteren Marke nur dann eintreten, wenn das maf3gebliche Publikum, ohne die Herkunft
der mit den einander gegenuberstehenden Marken gekennzeichneten Dienstleistungen
zu verwechseln, die Software des Anmelders allein deshalb besonders attraktiv fande,
weil sie mit einer Marke gekennzeichnet ist, die mit der bekannten alteren Marke
identisch ist. Tragt der Inhaber dieser Marke nichtvor, welche besonderen Merkmale er
fur seine altere Marke geltend macht und wie diese die Vermarktung der mit der
angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen erleichtern kdnnten, kdnnendie
Ublicherweise mit der bekannten Marke einer Schnellgaststattenkette assoziierten
Merkmale als solche nicht als geeignet angesehen werden, fir Dienstleistungen der
Computerprogrammierung einen Vorteil zu bieten, auch wenn sich diese an Hotels oder
Restaurants richten.
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Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604

~Marken - Werbungim Internet anhand von Schliisselwértern (,keyword advertising’) - Auswahl
eines Schliisselworts durch den Werbenden, das der bekannten Marke eines Mitbewerbers
entspricht - Richtlinie 89/104/EWG - Art. 5Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 - Verordnung (EG) Nr. 40/94
- Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und ¢ - Voraussetzung der Beeintréchtigung einer der Funktionen der
Marke - Beeintrdchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke (,Verwdsserung’) -
Unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschétzung dieser Marke
(,Trittbrettfahren’)”

Die GesellschaftInterflora British Unitist Lizenznehmerin von Interflora Inc., einer
amerikanischen Gesellschaft, die ein weltweites Blumenliefernetz betrieb. Das Netz von
Interflora besteht aus Floristen, bei denen persdnlich, telefonisch oder Gber das Internet
Bestellungen aufgegeben werden kénnen, die dann von dem Mitglied des Netzes, das
der Adresse, an die die Blumen geliefert werden sollen, am nachstenist, ausgefuhrt
werden.

INTERFLORA ist eine nationale Marke im Vereinigten Kénigreich und auch eine
Gemeinschaftsmarke. Diese Marken habenim Vereinigten Kénigreichundinanderen
Mitgliedstaaten der Europdischen Union einen hohen Bekanntheitsgrad.

Marks & Spencer plc (,M &S"), eine Gesellschaftenglischen Rechts, gehért zu den
wichtigsten Einzelhandelsunternehmen im Vereinigten Konigreich. Zu ihren Tatigkeiten
gehoren auch der Verkauf und die Lieferung von Blumen, wodurch diese
Geschaftstatigkeit im Wettbewerb mit derjenigen von Interflora erfolgt.

Im Zusammenhang mit dem ,AdWords"-Referenzierungsdienst von Google wahlte M &S
das Wort, Interflora” und dessen Varianten (wie , Interflora Flowers", , Interflora
Delivery”, ,Interflora.com®, , Interflora co uk” usw.) als Schltisselwdrter. Folglich erschien,
wenn Internetnutzer das Wort , Interflora” oder eine dieser Varianten als Suchbegriffin
die Suchmaschine Google eingaben, eine Anzeige von M &S.

Der mit einer Klage von Interflora gegen M & S wegen einer angeblichen Verletzung ihrer
Markenrechte befasste High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Vereinigtes Konigreich), befragte den Gerichtshof zu mehreren Aspekten der Benutzung
von mit der Marke identischen Schlusselwdrtern durch einen Mitbewerber im Rahmen
eines Internetreferenzierungsdienstes’” ohne Zustimmung des Markeninhabers.

Der Gerichtshof weistzunachst darauf hin, dass der Inhaber der Marke im Fall der
Benutzungeines mitder Marke identischen Zeichens flir Waren oder Dienstleistungen,
die mit denjenigenidentisch sind, fur die sie eingetragen ist, diese Benutzung nur dann
verbieten darf, wenn sie geeignet ist, eine der ,Funktionen” der Marke zu
beeintrachtigen. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Herkunftder von der Marke
erfassten Ware oder Dienstleistung gegentber den Verbrauchern zu gewahrleisten

7 Richtlinie 89/104 und Verordnung Nr. 40/94
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(herkunftshinweisende Funktion), wobei die anderen Funktionen insbesondere Werbe-
und Investitionsfunktionen sind. Der Gerichtshof betont insoweit, dass die
herkunftshinweisende Funktion der Marke nicht deren einzige Funktionist, die
gegenUber Beeintrachtigungen durch Dritte schutzwirdig ist. Eine Marke stellt namlich
haufig - neben einem Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen - ein
Instrument der Geschaftsstrategie dar, dasu. a. zu Werbezwecken oder zum Erwerb
eines Rufs eingesetzt wird, um den Verbraucher zu binden.

Unter Bezugnahme auf seine Google-Rechtsprechung’® weist der Gerichtshof darauf
hin, dass die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeintrachtigt ist, wenn aus der
Anzeige far einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer
nicht oder nurschwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder
Dienstleistungen von demInhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen oder vielmehrvon einem Dritten stammen. Dagegen
beeintrachtigt die Benutzung eines mit einer fremden Marke identischen Zeichensim
Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes wie ,AdWords" die Werbefunktion der
Marke nicht.

Im Ubrigen priift der Gerichtshof erstmals den Schutz der Investitionsfunktion der
Marke. Diese Funktion wird dann beeintrachtigt, wenn ein Mitbewerber ein mit der
Marke identisches Zeichen fur identische Waren oder Dienstleistungen benutzt und es
dadurch dem Markeninhaber wesentlich erschwert wird, seine Marke zum Erwerb oder
zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu
binden. Ineiner Situation, in der die Marke bereits einen solchen Ruf geniel3t, wird die
Investitionsfunktion beeintrachtigt, wenn die Benutzung Auswirkungen auf diesen Ruf
hat und damit dessen Wahrung gefahrdet.

Dagegen darf der Markeninhaber einen Mitbewerber nicht an einer solchen Benutzung
hindern, sofern diese Benutzung lediglich zur Folge hat, dass der Inhaber dieser Marke
seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs, der geeignet ist,
Verbraucher anzuziehen und zu binden, anpassen muss. Ebenso wenig kann der
Markeninhaber mit Erfolg den Umstand anfuhren, dass diese Benutzung einige
Verbraucher veranlassen werde, sich von Waren oder Dienstleistungen der genannten
Marke abzuwenden.

Im vorliegenden Fall ist es Sache des nationalen Gerichts, zu prtfen, ob die Benutzung
des mit der Marke INTERFLORA identischen Zeichens durch M &S die Mdglichkeit von
Interflora gefahrdet, einen Ruf, der geeignetist, Verbraucher anzuziehen und zu binden,
zu wahren.

Zur Frage nach dem verstarkten Schutz bekannter Marken und insbesondere nach der
Tragweite der Begriffe ,Verwasserung” (Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der
bekannten Marke) und , Trittbrettfahren”(unlautere Ausnutzung der

78 Urteil vom 23. Marz 2010, Google France und Google (verbundene Rechtssachen C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159).
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Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund)
stellt der Gerichtshof u. a. fest, dass die Auswahlvon Zeichen, die miteiner bekannten
Marke eines anderen identisch oder ihnen ahnlich sind, ohne rechtfertigenden Grund im
Rahmen eines Referenzierungsdienstes als Trittbrettfahrerei angesehen werden kann.
Dies kann insbesondere fur Falleanzunehmen sein, in denen Werbende im Internet
mittels Benutzungvon Schlusselwdrtern, die bekannten Marken entsprechen, Waren
zum Verkauf anbieten, die Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marken sind.

Wenn dagegen im Internet anhand eines Schlusselworts, das einer bekannten Marke
entspricht, eine Werbung gezeigt wird, mit der eine Alternative zu den Waren oder
Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, ohne eine
blolle Nachahmungvon Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke
anzubieten, ohne eine Verwdsserung oder Beeintrachtigung der Wertschatzung
(Verunglimpfung) herbeizufiihren und ohne im Ubrigen die Funktionen dieser Marke zu
beeintrachtigen, fallt eine solche Benutzung grundsatzlich unter einen gesunden und
lauteren Wettbewerb im Bereich der betreffenden Waren oder Dienstleistungen.

[Il. Sonstige Fragen des materiellen Rechts

1.  Wirkungen der Marke

Urteilvom 12. Juli 2011 (Grol3e Kammer), L'Oréal u. a., C-324/09, EU:C:2011:474

~Marken - Internet - Feilbieten von Markenprodukten auf einem fiir Verbraucher in der Union
bestimmten Online-Marktplatz, die vom Rechtsinhaber zum Verkauf in Drittstaaten bestimmt sind
- Entfernen der Verpackung von diesen Waren - Richtlinie 89/104/EWG - Verordnung (EG)

Nr. 40/94 - Verantwortlichkeit des Betreibers des Online-Marktplatzes - Richtlinie 2000/31/EG
(,Richtlinie (ber den elektronischen Geschdftsverkehr!) - Gerichtliche Anordnungen gegeniiber
diesem Betreiber - Richtlinie 2004/48/EG (,Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums’)”

EBay betreibt einen weltweiten elektronischen Marktplatz im Internet, auf dem
Privatpersonen und Unternehmen eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen kaufen
und verkaufen kénnen.

Der Vertrieb ihrer Erzeugnisse (vor allem Kosmetika und Parfums) erfolgt Uber ein
geschlossenes Vertriebssystem, in dessen Rahmen Vertragshandler keine Produkte an
Nichtvertragshandler liefern durfen.

L'Oréal warf eBay vor, in markenrechtliche VerstoR3e von Nutzernihrer Website
verwickelt zu sein. Im Ubrigen lenke eBay ihre Nutzer dadurch, dass sie bei entgeltlichen
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Internetreferenzierungsdiensten wie ,,AdWords" von Google SchlUsselworter kaufe, die
den Markennamenvon L'Oréal entsprachen, auf markenrechtsverletzende Produkte, die
aufihrer Website zum Verkauf angeboten wurden. Nach Ansicht von L'Oréal waren die
Bemuhungen von eBay, den Verkauf der gefalschten Produkte auf ihrer Website zu
verhindern, unzureichend. L'Oréal stellte verschiedene Arten von Verstdl3en fest,
darunter den Verkauf und das Anbieten zum Verkauf von Produkten der L'Oréal-Marken,
die von L'Oréal fir den Verkauf in Drittstaaten bestimmt waren, an Verbraucherin der
Union (Parallelimport).

Der mit der Rechtssache befasste High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division (Vereinigtes Konigreich), hat dem Gerichtshof mehrere Fragen zu den
Verpflichtungen vorgelegt, die eine Gesellschaft, die einen Marktplatzim Internet
betreibt, treffen kann, um ihre Nutzer daran zu hindern, Versté3e gegen das
Markenrecht zu begehen.

Der Gerichtshof weistvorab darauf hin, dass sich der Markeninhaber gegenuber einer
naturlichen Person, die Markenprodukte online verkauft, nur dann auf sein
ausschlieBliches Recht berufen kann, wenn diese Verkaufe im Rahmen einer
gewerblichen Tatigkeit stattfinden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verkaufe
aufgrundihres Umfangs und ihrer Haufigkeit Gber die Sphare einer privaten Tatigkeit
hinausweisen.

Der Gerichtshof dul3ert sich zunachst zu gewerblichen Handlungen, die Gber Online-
Marktplatze wie eBay in die Union gerichtet sind. Er stellt fest, dass die
Unionsvorschriftenim Bereich der Marken aufVerkaufsangebote und Werbung fur
Markenprodukte in Drittstaaten Anwendung finden, sobald sich herausstellt, dass sich
diese Angebote und diese Werbung an Verbraucherin der Union richten.

Esist Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu prufen, ob Indizien vorliegen, die
darauf schliel3en lassen, dass sich ein Verkaufsangebot, das aufeinem Online-
Marktplatz angezeigtwird, an in der Union ansassige Verbraucher richtet. So kdnnen die
nationalen Gerichte die geografischen Gebiete bertcksichtigen, in die der Verkaufer
bereitist, die Ware zu liefern.

Sodann entscheidet der Gerichtshof, dass der Betreiber eines Internetmarktplatzes die
Marken nichtselbstim Sinne des Unionsrechts benutzt, wenn er eine Dienstleistung
erbringt, dielediglich darin besteht, seinen Kunden zu ermdglichen, im Rahmen ihrer
geschaftlichen Tatigkeiten Marken entsprechende Zeichen auf seiner Website
erscheinen zulassen.

Daruber hinaus prazisiertder Gerichtshof bestimmte Aspekte der Verantwortlichkeit des
Betreibers eines Online-Marktplatzes. Unter Hinweis darauf, dass diese Beurteilung
Sache der nationalen Gerichte ist, stellt der Gerichtshof fest, dass der Betreiber eine
aktive Rolle spielt, dieihm eine Kenntnis der diese Angebote betreffenden Daten oder
eine Kontrolle Uber sie verschafft, wenn er Hilfestellung leistet, die u. a. darin besteht,
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die Prasentation von Online-Verkaufsangeboten zu optimieren oder diese Angebote zu
bewerben.

Hat der Betreiber eine solche aktive Rolle gespielt, kann er sich nichtauf die Ausnahme
von der Verantwortlichkeit berufen, die das Unionsrecht Anbietern von Online-Diensten
wie den Betreibernvon Internet-Marktplatzen unter bestimmten Voraussetzungen
gewahrt.

Im Ubrigen kann sich der Betreiber selbstin den Fallen, in denen er keine solche aktive
Rolle gespielt hat, nicht auf die genannte Ausnahme von der Verantwortlichkeit berufen,
wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Umstande bewusst war, auf deren Grundlage ein
sorgfaltiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit der Online-Verkaufsangebote
hatte feststellen missen, und im Fall einer solchen Kenntnis nicht unverztglich tatig
wurde, um die fraglichen Daten zu [6schen oder den Zugang zuihnen zu sperren.

Schliel3lich duBBert sich der Gerichtshof zu der Frage, welche gerichtlichen Anordnungen
gegen den Betreiber eines Online-Marktplatzes ergehen kdnnen, wenn er sich nicht aus
eigenem Antrieb entschlief3t, Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums
abzustellen und deren Wiederholung zu verhindern.

So kann diesem Betreiber aufgegeben werden, MalRnahmen zu ergreifen, die die
Identifizierung seiner als Verkdufer auftretenden Kunden erleichtern. Insoweit ist es
zwar erforderlich, den Schutz der personenbezogenen Daten zu beachten, doch muss
der Urheber der Verletzung, sofern er im geschaftlichen Verkehr und nicht als
Privatmann tatig wird, gleichwohl klar identifizierbar sein.

Der Gerichtshof ist daher der Ansicht, dass das Unionsrecht von den Mitgliedstaaten
verlangt, sicherzustellen, dass die fur den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums
zustandigen nationalen Gerichte dem Betreiber aufgeben kdnnen, MaBnahmen zu
ergreifen, die nichtnur zur Beendigung der von Benutzern hervorgerufenen
Verletzungen, sondern auch zur Vorbeugung gegen erneute derartige Verletzungen
beitragen. Diese Malinahmen mussen wirksam, verhaltnismaRig und abschreckend sein
und durfen keine Schranken fur den rechtmaf3igen Handel errichten.

Urteil vom 23. Marz 2010 (Grol3e Kammer), Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08,
EU:C:2010:159

~Marken - Internet - Suchmaschine - Werbung anhand von Schltisselwértern (,keyword
advertising’) - Anhand von Schliisselwértern, die Marken entsprechen, erfolgende Anzeige von
Links zu Internetseiten von Mitbewerbern der Inhaber der betreffenden Marken oder
Internetseiten, auf denen nachgeahmte Waren dargeboten werden - Richtlinie 89/104/EWG -

Art. 5 - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 9 - Verantwortlichkeit des Betreibers der Suchmaschine -
Richtlinie 2000/31/EG (,Richtlinie tiber den elektronischen Geschdftsverkehr)”
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Das gemeinschaftliche Markenrecht” berechtigt die Markeninhaber unter bestimmten
Voraussetzungen, Dritten zu verbieten, mit ihren Marken identische oder ahnliche
Zeichen fur Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleichwertig
sind, fur die diese Marken eingetragen sind.

Google betreibt eine Internetsuchmaschine. Fihrt ein Internetnutzer eine Suche anhand
eines oder mehrerer Schlusselworter durch, zeigt die Suchmaschine die Internetseiten,
die diesen Wortern am ehesten zu entsprechen scheinen, nach abnehmender Relevanz
an. Dies sind die sogenannten ,naturlichen”Suchergebnisse.

Daneben bietet Google gegen Entgelt einen ,AdWords"” genannten
Referenzierungsdienst an. Dieser ermdglicht es einem Wirtschaftsteilnehmer mittels
Auswahl eines oder mehrerer Schiiisselwérter, fiir den Fall der Ubereinstimmung
zwischen diesen und den Wortern, die in dervon einem Internetnutzer an die
Suchmaschine gerichteten Suchanfrage enthalten sind, einen Werbelink zu seiner
Internetseite, dem eine Werbebotschaft beigeflgt ist, erscheinen zu lassen. Diese
Anzeige erscheint in der Rubrik ,Gewerbliche Links" (deutsche Google-Fassung:
~Anzeigen”), dieam rechten Bildschirmrand, rechts von den naturlichen Ergebnissen,
oder im oberen Teil des Bildschirms oberhalb dieser Ergebnisse angezeigt wird.

Die Gesellschaft Louis Vuitton Malletier SA (im Folgenden: Vuitton), Inhaberin der
Gemeinschaftsmarke ,Vuitton” und der franzdsischen nationalen Marken, Louis Vuitton”
und , LV Viaticum, Inhaberin der franzésischen Marken ,,Bourse des Vols” (Flugboérse),
.Bourse des Voyages" (Reiseborse) und ,,BDV”, sowie Herr Thonet, Inhaber der
franzosischen Marke ,,Eurochallenges”, stellten fest, dass die Suchmaschine von Google
bei der Eingabe von Wértern, aus denen ihre Marken bestehen, in der Rubrik ,,Anzeigen”
Links zu Websites gezeigt habe, auf denen Nachahmungen von Waren von Vuitton
dargeboten worden seien, bzw. Links zu Websites von Mitbewerbern von Viaticum und
vom Centre national de recherche en relations humaines. Sie verklagten daher Google,
um feststellen zu lassen, dass dieses Unternehmenihre Marken verletzt habe.

Die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, Frankreich), die in letzter Instanz Gber die
von den Markeninhabern gegen Google eingeleiteten Verfahren entschied, befragte den
Gerichtshof zur Rechtmaligkeit der Verwendung von Zeichen, die Marken entsprechen,
als Schlusselworter im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes, deren Inhaber
dieser Verwendung nicht zugestimmt haben.

Insoweit stelltder Gerichtshof fest, dass der Werbende dadurch, dass er die
Referenzierungsdienstleistung kauft und als SchlUsselwort ein mit einer Marke eines
anderen identisches Zeichen auswahlt, um den Internetnutzern eine Alternative zu den
Waren oder Dienstleistungen dieses Markeninhabers vorzuschlagen, dieses Zeichen fur
seine Waren oder Dienstleistungen benutzt. Diesist jedoch beidem Anbieter des
Referenzierungsdienstes nicht der Fall, wenn er die Werbenden mit Marken identische

2 Richtlinie 89/104.
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Zeichen als Schlusselworter aussuchen lasst, diese Zeichen speichert und anhand dieser
Zeichen die Werbeanzeigen seiner Kunden einblendet.

Der Gerichtshof stellt klar, dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder
ihr ahnlichen Zeichens durch einen Dritten jedenfalls bedeutet, dass der Dritte das
Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt. Im Fall
eines Referenzierungsdienstes lasstdessen Anbieter zu, dass seine Kunden, d. h. die
Werbenden, Zeichen benutzen, die mit Marken identisch oderihnen ahnlich sind,
benutzt diese Zeichen jedoch nicht selbst.

Wurde eine Marke als SchlUsselwort benutzt, kann daher ihr Inhaber das ausschlief3liche
Recht aus seiner Marke Google nicht entgegenhalten. Er kann sich jedoch auf dieses
Recht gegenUber Werbenden berufen, die mitdem ihrer Marke entsprechenden
Schltsselwort von Google Anzeigen schalten lassen, die es dem durchschnittlichen
Internetnutzer nicht oder nur schwer ermdéglichen, zu erkennen, von welchem
Unternehmen dievon der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen stammen.

In einer solchen Situation, die dadurch gekennzeichnetist, dass die fragliche Anzeige
sofort erscheint, sobald ein Internetnutzer die Marke als Suchwort eingegeben hat, und
zu einem Zeitpunkt gezeigt wird, zu demdie Marke auf dem Bildschirm auchin ihrer
Eigenschaft als Suchwort sichtbar ist, kann sich der Internetnutzer hinsichtlich des
Ursprungs der betroffenen Waren oder Dienstleistungenirren. Es liegt dann eine
Beeintrachtigung der Funktion der Marke vor, die darin besteht, den Verbrauchern die
Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu garantieren (,herkunftshinweisende Funktion”
der Marke).

Esist Sache des nationalen Gerichts, im Einzelfall zu wirdigen, ob nach dem Sachverhalt
des bei ihm anhangigen Rechtsstreits eine derartige Beeintrachtigungder
herkunftshinweisenden Funktion vorliegt oder vorliegen kdnnte.

Benutzen Werbende im Internet ein mit einer Marke eines anderen identisches Zeichen
als Schlusselwort fur die Anzeige von Werbebotschaften, ist der Gerichtshof zudem der
Ansicht, dass diese Benutzung geeignet ist, auf die Mdglichkeit fur den Inhaber der
Marke, sie fur Werbung einzusetzen, und auf seine Handelsstrategie Auswirkungen zu
entfalten. Diese Auswirkungen der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens
durch Dritte stellen jedoch fursich allein keine Beeintrachtigung der ,Werbefunktion”
der Marke dar.

Was die Haftung eines Betreibers wie Google fur die Daten seiner Kunden betrifft, die er
auf seinem Server speichert, weist der Gerichtshof zunachst darauf hin, dass die
Haftungsfragen durch das nationale Recht geregelt werden. Das Unionsrecht sieht
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jedoch zugunsten der Vermittler von Diensten der Informationsgesellschaft
Beschrankungen der Verantwortlichkeit vor®°.

Zu der Frage, ob ein Internetreferenzierungsdienst wie ,AdWords" einen Dienst der
Informationsgesellschaft darstellt, der in der Speicherungvon durch den Werbenden
eingegebenen Informationen besteht, und ob die Verantwortlichkeit des Anbieters des
Referenzierungsdienstesin den Genuss einer Haftungsbeschrankung kommt, weistder
Gerichtshof darauf hin, dass es Sache desvorlegenden Gerichts ist, zu prufen, ob die
Rolle dieses Anbieters insofern neutral ist, als sein Verhalten rein technischer,
automatischer und passiver Artistund er weder Kenntnis noch Kontrolle Uber die
weitergeleitete oder gespeicherte Information besitzt.

Urteil vom 22. Dezember 2022 (GroRe Kammer), Louboutin (Benutzung eines
rechtsverletzenden Zeichens auf einem Online-Marktplatz), C-148/21 und C-184/21,
EU:C:2022:1016

.Vorlage zur Vorabentscheidung - Unionsmarke - Verordnung (EU) 2017/10017 - Art. 9 Abs. 2
Buchst. a - Rechte aus der Unionsmarke - Begriff,Benutzung’- Betreiber einer Online-
Verkaufsplattform mitintegriertem Online-Marktplatz - Anzeigen, die auf diesem Marktplatz
von Drittanbietern verdffentlicht werden, die in diesen Anzeigen ein mit einer fremden Marke
identisches Zeichen fir Waren benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fur die diese
Marke eingetragen ist - Wahrnehmung dieses Zeichens als fester Bestandteil der
kommerziellen Kommunikation dieses Betreibers - Prédsentationsweise der Anzeigen, die es
nicht ermaglicht, die Angebote des Betreibers klar von denen der Drittanbieter zu
unterscheiden”

Amazon ist sowohl ein renommierter Vertreiber als auch Betreiber eines Online-
Marktplatzes. Amazon veroffentlicht auf ihren Online-Verkaufsseiten sowohl Anzeigen
fur ihre eigenen Produkte, die sieim eigenen Namen und fur eigene Rechnung verkauft
und versendet, alsauch Anzeigen von Drittanbietern. Amazon bietet Drittanbietern auch
zusatzliche Dienstleistungen der Lagerungund des Versands der auf ihrem Marktplatz
angebotenen Waren an und informiert potenzielle Erwerber, wenn sie mitdiesen
Tatigkeiten betraut ist.

Auf den Websites von Amazon erscheinen regelmaliig Anzeigen von Drittanbietern fur
rotbesohlte Schuhe. Christian Louboutin, ein franzdsischer Designer von hochhackigen
Damenpumps, deren rote AulRensohle ihn bekannt gemachthat, behauptet, dass er
dem Inverkehrbringen dieser Waren nicht zugestimmt habe. Er erhob beim Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg (Bezirksgericht Luxemburg, Luxemburg), dem
vorlegenden Gerichtin der Rechtssache C-148/21, und dem Tribunal de I'entreprise
francophone de Bruxelles (franzdsischsprachiges Unternehmensgericht von Brussel,

& Richtlinie 2000/31/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 Uber bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der

Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschaftsverkehrs, im Binnenmarkt (,Richtlinie Uber den elektronischen
Geschaftsverkehr”) (ABI. L 178, S. 1).
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Belgien), dem vorlegenden Gericht in der Rechtssache C-184/21, zwei Klagen gegen
Amazon. Er macht geltend, Amazon habe rechtswidrig ein mit seiner Marke identisches
Zeichen fur Waren benutzt, die mit denjenigenidentisch seien, flr die die fragliche
Marke eingetragen sei. Er betont insbesondere, dass die streitigen Anzeigen fester
Bestandteil der kommerziellen Kommunikation von Amazon seien.

Die beiden nationalen Gerichte stellen sichinsbesondere die Frage, ob der Betreiber
eines Online-Marktplatzes wie Amazon unmittelbar fur die Verletzung der Rechte des
Markeninhabers haftbar gemacht werden kann, diesich aus einer Anzeige eines
Drittanbieters ergibt. Diese Frageist im Gegensatz zur Frage der mittelbaren Haftung
Gegenstand einer harmonisierten unionsrechtlichen Regelung?®'.

In seinem Urteil antwortet der Gerichtshof (Grolse Kammer) den beiden nationalen
Gerichten, dass ein solcher Betreiber tatsachlich als jemand angesehen werden kann,
der das mit einer Unionsmarke identische Zeichen, das in der Anzeige eines
Drittanbieters auf seinem Online-Marktplatz erscheint, selbst benutzt, wenn der normal
informierte und angemessen aufmerksame Nutzer seiner Website den Eindruck hat,
dass es dieser Betreiber ist, der die in Rede stehenden markenverletzenden Waren im
eigenen Namen und flr eigene Rechnung vertreibt.

Der Gerichtshof weistvorab darauf hin, dass die Benutzung eines mit einer Marke
identischen Zeichens durch einen Dritten zumindest bedeutet, dass dieser das Zeichen
im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt, und dass der blof3e
Umstand, dass die technischen Voraussetzungen fur die Benutzung eines Zeichens
geschaffen werden und diese Dienstleistung vergutet wird, nicht bedeutet, dass deren
Erbringer dieses Zeichen selbst benutzt, selbst wenn er im eigenen wirtschaftlichen
Interesse handelt. Dementsprechend hat der Gerichtshof in Bezug auf den Betreiber
eines Online-Marktplatzes wie eBay festgestellt, dass die Benutzung von mit Marken
identischen oder ihnen ahnlichen Zeichen in Verkaufsangeboten, die auf diesem
Marktplatz angezeigt werden, ausschlielich durch die als Verkaufer auftretenden
Kunden dieses Betreibers, nicht aber durch den Betreiber selbst erfolgt, sofern dieser
das betreffende Zeichen nicht in seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt.

Der Gerichtshof weistjedoch darauf hin, dass er im Rahmen dieser friheren
Rechtsprechung nicht danach gefragt wurde, wie sich der Umstand auswirkt, dass die
fragliche Verkaufsplattform neben dem Online-Marktplatz auch Verkaufsangebote des
Plattformbetreibers selbst umfasst, wahrend es in den vorliegenden Rechtssachen
gerade um diesen Umstand geht.

Der Gerichtshof stellt fest, dass dieser Umstand gegebenenfalls zur Folge haben kann,
dass die Nutzer des Online-Marktplatzes den Eindruck haben, dass die Anzeigen fur die
betreffenden Waren nichtvon Drittanbietern, sondern vom Betreiber dieses

& Verordnung 2017/1007.
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Marktplatzes stammen, so dass dieser das fragliche Zeichen im Rahmen seiner eigenen
kommerziellen Kommunikation benutzt.

Es istletztlich Sache dervorlegenden Gerichte, zu beurteilen, ob dies der Fallist. Der
Gerichtshof stellt jedoch klar, dass fur diese Beurteilung die Tatsache relevant ist, dass
die Gesellschaft Amazon die aufihrer Plattform veroffentlichten Verkaufsangebote
einheitlich prasentiert, indemsie ihre eigenen Anzeigen zusammen mit den Anzeigen
von Drittanbietern einblendet und bei all diesen Anzeigen ihr eigenes Logo als
renommierter Vertreiber erscheinen lasst, und dass sie diesen Drittverkaufern
zusatzliche Dienstleistungen anbietet, die u. a. darin bestehen, deren Waren zu lagern
und zu versenden.

Diese Umstande kdnnen namlich eine klare Unterscheidung erschweren und dem
normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer den Eindruck vermitteln,
dass Amazon dievon Drittverkaufern zum Verkauf angebotenen Louboutin-Produkte im
eigenen Namen und fur eigene Rechnung vertreibt.

Urteil vom 25. Januar 2024, Audi (Emblemhalterung auf einem Kuhlergrill), C-334/22,
EU:C:2024:76

.Vorlage zur Vorabentscheidung - Unionsmarke - Verordnung (EU) 2017/10017 - Art. 9 Abs. 2
und Abs. 3 Buchst. a bis ¢ - Recht aus der Unionsmarke - Begriff ,Benutzung eines Zeichens im
geschdftlichen Verkehr' - Art. 14 Abs. 1 Buchst. ¢ - Beschrdankungen der Wirkungen der
Unionsmarke - Recht des Inhabers einer Unionsmarke, sich der Benutzung eines mit der
Marke identischen oder ihr dhnlichen Zeichens fir Autoersatzteile durch einen Dritten zu
widersetzen - Teil eines Kiihlergrills, das fiir die Anbringung eines die Marke eines
Automobilherstellers darstellenden Emblems gedacht ist”

In einem Vorabentscheidungsverfahren erldutert der Gerichtshof den Begriff der
Benutzungeines Zeichens im geschaftlichen Verkehr, wenn ein Dritter Autoersatzteile
ohne Zustimmung des Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist,
importiert und zum Kauf anbietet. Des Weiteren stellt der Gerichtshof den Umfang des
ausschlief3lichen Rechts dieses Herstellers klar, dem Dritten die Benutzung eines mit
dieser Marke identischen oder ihr ahnlichen Zeichens fur solche Ersatzteile zu verbieten.

GQisteine naturliche Person, die Uber eine Website Autoersatzteile vertreibt. Im
Rahmen dieser Tatigkeit machte GQ Werbung ftr Kthlergrills, die fur altere
Fahrzeugmodelle von Audi der 1980er und 1990er Jahre gestaltet und gedacht waren,
und bot sie zum Kauf an. Sie enthielten ein Element, das fur die Anbringung eines
Emblems der Marke des Automobilherstellers Audi gedacht war.

Audi, Inhaber der Unionsbildmarke, die vier sich Uberlappende Kreise darstellt (im
Folgenden: Marke AUDI), erhob beim Sad Okregowy w Warszawie (Regionalgericht
Warschau, Polen), dem vorlegenden Gericht, Klage, um GQ zu verbieten, nachgebaute
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Kuhlergrills mit einem Zeichen, das mit der Marke AUDI identisch oderihr ahnlich ist, zu
bewerben, zu importieren, anzubieten oder zu vermarkten.

Das vorlegende Gericht hatbeschlossen, den Gerichtshof zur Auslegung der Verordnung
2017/1001 zu befragen, und ersucht umKlarstellung des Begriffs der Benutzung eines
Zeichens im geschaftlichen Verkehrund des Umfangs des Rechts eines
Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist, einem Dritten die Benutzung
eines mit dieser Marke identischen oderihr ahnlichen Zeichens fur Ersatzteile zu
verbieten.

Erstens stellt der Gerichtshof fest, dass eine sogenannte ,,Reparaturklausel” wie die im
Geschmacksmusterrecht® bestehende vom Unionsgesetzgeber in der Verordnung
2017/1001 nicht vorgesehen worden ist, und weist darauf hin, dass diese Klausel das
Unionsmarkenrecht unberthrtlasst.

Daher kann die sogenannte ,Reparaturklausel” nichtanalog angewendet werden, um
das Ziel der Wahrung eines unverfalschten Wettbewerbs zwischen Automobilherstellern
und Verkaufern von nachgebauten Ersatzteilen zu wahren, da dieses Ziel vom
Unionsgesetzgeber im Rahmen der Verordnung 2017/100183 bertcksichtigt wurde, und
das dem Unionsmarkeninhaber gewadhrte Recht nicht auf der Grundlage dieser Klausel
beschrankt werden®,

Zweitens stellt der Gerichtshof fest, dass die Form des Teils der Kihlergrills, das fur die
Anbringung des die Marke AUDI darstellenden Emblems gedacht ist, nach Ansicht des
vorlegenden Gerichts mit dieser Marke identisch oderihrahnlichist. Diese Form stellt
somit ein Zeichenim Sinne der Verordnung 2017/1001 dar®. Des Weiteren stellt die
Anbringungdieses Zeichens auf den Kuhlergrills oderihr Einbau in diese fir deren
Vermarktung eine Benutzung dar, die unter diese Verordnung?® fallt, und, soweit GQ
Kuhlergrills mit diesem Zeichen importiert und zum Kauf anbietet, vollzieht er Formen
der Benutzung, die unter diese Verordnung fallen. Die Tatsache, dass dieses Element auf
dem Ersatzteil, und zwar dem Kuhlergrill, derart angebracht ist, dass das mitder Marke
des Fahrzeugherstellers identische oder ihr ahnliche Zeichen fur die mal3geblichen
Verkehrskreise sichtbarist, wenn sie dieses Teil sehen, ist geeignet, das Bestehen eines
sachlichen Zusammenhangs zwischen diesem Teil, das ein Dritter importiert, fur das er
Werbung macht und das er zum Kauf anbietet, und dem Inhaber der Marke AUDI zu
konkretisieren.

Daher ist der Gerichtshof der Auffassung, dass der Dritte, der ohne Zustimmungdes
Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist, Ersatzteile, und zwar

8 Art. 110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 Uber das Unionsgeschmacksmuster (ABI. 2002, L 3, S. 1)in der
Fassung vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2024/2822 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024
(ABI. L 2024/2822). GemaR diesem Artikel ,besteht fUr ein Muster, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses im Sinne des Art. 19
Abs. 1 mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermoglichen, um diesem wieder sein urspringliches
Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster”.

8 Art. 14 der Verordnung 2017/1001.

Art. 9 dieser Verordnung.

Art. 9 Abs. 2 dieser Verordnung.

% Art.9 Abs. 3 Buchst. a bis ¢ der Verordnung 2017/1001.

0
&
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Kuhlergrills fur diese Fahrzeuge, importiert und zum Kauf anbietet, die ein Element
enthalten, das fur die Anbringung des Emblems, das diese Marke wiedergibt, gedacht ist
und dessen Form mit dieser Marke identisch oder ihr ahnlich ist, ein Zeichen im
geschaftlichen Verkehrin einer Weise benutzt, die eine oder mehrere Funktionen dieser
Marke beeintrachtigen kann, was das nationale Gericht prifen muss.

Drittens hebt der Gerichtshof hervor, dass es sich bei der fur den Inhaber einer Marke
bestehenden Unmadglichkeit, einem Dritten die Benutzung dieser Marke zu verbieten,
falls diese Benutzung notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere
als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung hinzuweisen, und den anstandigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, um einen der Falle handelt, in
denen dem Dritten das ausschliel3liche Recht aus der Marke nicht entgegengehalten
werden kann.

Das Ziel der in diesem Fall angestrebten Begrenzung besteht namlich darin, es den
Anbieternvon Waren oder Dienstleistungen, die die vom Markeninhaber angebotenen
Waren oder Dienstleistungen erganzen, zu erlauben, diese Marke zu benutzen, um das
Publikum Uber die Bestimmung der von ihnen vertriebenen Ware oder angebotenen
Dienstleistung, also Uber den Sachzusammenhang zwischen ihren eigenen Waren und
Dienstleistungen und denen des Markeninhabers verstandlich und umfassend zu
unterrichten.

Wenn ein Zeichen, das mit einer Unionsmarke identisch oder ihr dhnlichist, ein Element
eines Autoersatzteils darstellt, das fur die Anbringung des Emblems des Herstellers
dieser Fahrzeuge auf diesem Ersatzteil gedacht ist und nicht zu Zwecken der
Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers
dieser Marke verwendet wird, sondern umso getreu wie moglich eine Ware dieses
Inhabers darzustellen, fallt eine solche Benutzung dieser Marke allerdings nicht unter
diesen Fall.

Der Gerichtshof ist daher der Auffassung, dass der Automobilhersteller, der Inhaber
einer Unionsmarke ist, berechtigt ist, einem Dritten® die Benutzung eines mit dieser
Marke identischen oder ihr ahnlichen Zeichens fr Autoersatzteile, und zwar Kuhlergrills,
zu verbieten, wenn dieses Zeichen in der Form eines Elements des Kuhlergrills besteht,
das fur die Anbringung des diese Marke darstellenden Emblems auf diesem Kahlergrill
gedachtist, ohne dass es insoweit von Bedeutungist, ob es technisch moglichist, dieses
Emblem auf dem Kudhlergrill zu befestigen, ohne das Zeichen auf ihmanzubringen.

& Auf der Grundlage von Art. 14 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung 2017/1007.
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2. Ernsthafte Benutzung

Urteil vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM - Espadafor (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:22588

,Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren - Altere Wortmarke VITAFRUT - Anmeldung
des Wortzeichens VITAFRUIT als Gemeinschaftsmarke - Ernsthafte Benutzung der dlteren
Marke - Ahnlichkeit der Waren - Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, Art. 15 und Art. 43 Abs. 2 und 3 der
Verordnung (EG) Nr. 40/94"

Am 1. April 1996 meldete die Klagerin beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an. Die
angemeldete Marke ist das Wortzeichen VITAFRUIT fur verschiedene Waren®.

Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte erhob Widerspruch®
gegen die Eintragung der angemeldeten Marke fur alle von der Anmeldung erfassten
Waren. Der Widerspruch wurde auf eine in Spanien eingetragene Marke mit dem
Prioritatstag 19. Oktober 1960 gestitzt, die aus dem Wortzeichen VITAFRUT besteht®'.

Die Klagerin verlangte, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer
Beteiligte den Nachweis erbringt®, dass er innerhalb der letzten finfJahre vor der
Veroffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die dltere Marke indem
Mitgliedstaat, in demdiese Marke geschutzt ist, ernsthaft benutzt hat.

Mit Entscheidung wies die Widerspruchsabteilung die Markenanmeldung® fur folgende
Waren zuruck: ,Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie
Getranke; Frucht- und Gemusegetranke, Fruchtséafte; Sirupe und andere Praparate fur
die Zubereitung von Getranken; Krauter- und Vitamingetranke."?*

Mit Entscheidung wies die Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zuruck. Sie
bestatigte imWesentlichen diein der Entscheidung der Widerspruchsabteilung
enthaltene Beurteilung, wobei sie allerdings feststellte, dass die Benutzung der alteren
Marke nur fur Waren mitder Bezeichnung ,Saftkonzentrat” (,juice concentrate”)
nachgewiesen worden sei.

Das Gericht weist die von der Klagerin gegen diese Entscheidung erhobene Klage ab und
fuhrt dazu aus, dass im Rahmen von Beschwerden, die vor einer Beschwerdekammer
des HABM erhoben werden, der Umfang, in dem die Beschwerdekammer die mit der

8  Dasgegen dieses Urteil eingelegte Rechtsmittel wurde mit Urteil vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM (C-416/04 P, EU.C:2006:310),

zurlckgewiesen.

Die Waren, fur die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehdren zu den Klassen 5, 29 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza

und umfassen u. a. ,Nahrstoffkonzentrate oder Nahrungserganzungsstoffe auf der Basis von Krdutern, Krautertees, alle fur

Gesundheitszwecke” (Klasse 5), ,nichtmedizinische Nahrstoffkonzentrate oder Nahrungserganzungsstoffe auf Krduterbasis, Lebensmittel auf

Krauterbasis, auch in Form von Snackriegeln” (Klasse 29) und ,Frucht- und GemuUsegetranke, Fruchtsafte’ (Klasse 32).

0 GemaB Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.

o' Diese Marke war fur folgende Waren der Klassen 30 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen: ,Alkoholfreie und
nichttherapeutische kohlensaurehaltige Getranke, nichttherapeutische Kaltgetranke aller Art, mit Kohlensaure versetzt, kornig sprudelnd;
Frucht- und Gemusesafte ohne Fermentation (ausgenommen Most), Limonaden, Orangeaden, Kaltgetranke (ausgenommen
Mandelmilchgetranke), Sodawasser, Seidlitzwasser und kiinstliches Eis.”

% GemaB Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94.

% GemaBArt. 43 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

% GemaB Art. 43 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94.
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Beschwerde angefochtene Entscheidung zu prifen hat, nicht davon abhangt, ob der
Beschwerdefuhrer einen bestimmten Beschwerdegrund gegenuber dieser Entscheidung
geltend gemacht hat, mit demer die Auslegung oder Anwendung einer Rechtsnorm
durch die Stelle des HABM, die in erster Instanz entschieden hat, oder die von ihr
vorgenommene Wirdigung eines Beweismittels gerugt hat. Daher hat die
Beschwerdekammer, auch wenn der Beschwerdefuhrer einen bestimmten
Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat, gleichwohlim Licht aller verfigbaren
relevanten rechtlichen und tatsachlichen Gesichtspunkte zu prufen, ob in dem
Zeitpunkt, in dem Uber die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit
dem gleichen Tenor wie die mitder Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmaRig
erlassen werden kann oder nicht.

Da es sich um ein Widerspruchsverfahren des Inhabers einer alteren Marke handelt,
gehort zu dieser Prtfung auch die Frage, ob der andere am Verfahren vor der
Beschwerdekammer Beteiligte in Anbetracht der von ihm vorgebrachten Tatsachen und
Beweise eine ernsthafte Benutzung durch den Inhaber der dlteren Marke oder einen
ermachtigten Dritten nachgewiesen hat®. Inwieweit das Vorbringen des HABM, der
Markenanmelder habe weder vor der Widerspruchsabteilung noch vor der
Beschwerdekammer das Vorliegen einer Zustimmung des Inhabers der dlteren Marke
bestritten, relevantist, ist dagegen eine Frage der Begrundetheit.

Zweitens ist bei der Auslegung des Begriffs , ernsthafte Benutzung” im Sinne von Art. 43
Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 zu berucksichtigen, dass der Normzweck des
Erfordernisses, dass die dltere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um einer
Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten werden zu kdnnen, darin besteht,
Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein berechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt,
der einer tatsachlichen Funktion der Marke auf dem Markt entspringt. Dagegen zielt
diese Bestimmung weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch aufeine
Uberprafung der Geschaftsstrategie eines Unternehmens oder darauf ab, den
Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten.

Drittens weistdas Gericht darauf hin, dass eine Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt
wird?, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentitat der Waren
oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutztwird, um
fur diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlieBen oder zu
sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der
durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Mit der Bedingung einer ernsthaften
Benutzungder Marke wird deswegen verlangt, dass die Marke so, wie sieindem
fraglichen Gebiet geschutzt ist, 6ffentlich und nach aul3en benutzt wird.

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand samtlicher Tatsachen und
Umstande zu prufen, diedie tatsachliche geschéftliche Verwertung der Marke belegen

% Im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 und Art. 15 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94.
% Im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94.
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kdnnen; dazu gehdreninsbesondere Verwendungen, die im betreffenden
Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile fur die durch
die Marke geschiutzten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen,
die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der
Umfang und die Haufigkeit der Benutzung der Marke.

BezUglich des Umfangs der Benutzung der alteren Marke sind insbesondere das
Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Lange des Zeitraums, indem
Benutzungshandlungen erfolgtsind, und die Haufigkeit dieser Handlungen zu
bertcksichtigen.

Viertens ist das Gerichtder Ansicht, dass bei der Priafung der Ernsthaftigkeit der
Benutzungeiner alteren Marke im konkreten Fall eine umfassende Beurteilung unter
Berucksichtigung aller relevanten Faktoren vorzunehmen ist. Diese Beurteilung
impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berucksichtigenden
Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch
eine grol3e Haufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke
ausgeglichen werden und umgekehrt. AuBerdem kénnen der erzielte Umsatz und die
Zahl der unter der alteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden,
sondern mussen imZusammenhang mit anderen relevanten Faktoren wie dem Umfang
der Geschaftstatigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitaten oder dem Grad der
Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den
charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden
Markt gesehen werden. Die Benutzung der dlteren Marke braucht daher nichtimmer
umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden.

Finftens und letztens sind bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der betroffenen Waren
oder Dienstleistungen®’ alle erheblichen Faktoren zu berucksichtigen, die das Verhaltnis
zwischenden Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere deren Art,
Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander erganzende Waren oder Dienstleistungen.

In diesem Sinne sind konzentrierte Fruchtsafte, fur die eine dltere Marke geschutzt ist,
und Krauter- und Vitamingetranke, die Gegenstand einer Markenanmeldungsind,
ahnlich. Denn diese Waren haben denselben Verwendungszweck, namlich den Durst zu
stillen, und sie konkurrierenin hohem Mal3e miteinander. Was ihre Artundihre
Nutzung anbelangt, so handelt essichin beiden Fallen um normalerweise kalt
konsumierte, alkoholfreie Getranke, deren Zusammensetzung allerdings zumeist
unterschiedlichist. Die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Waren andert jedoch
nichts an der Feststellung, dass sie austauschbar sind, weil sie dazu bestimmt sind,
dasselbe Bedurfnis zu befriedigen.

7 Im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.

Januar 2026 94 curia.europa.eu



Markenrecht

Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gozze Frottierweberei und Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434

.Vorlage zur Vorabentscheidung - Geistiges Eigentum - Unionsmarke - Verordnung (EG)

Nr. 207/2009 - Art. 9 und 15 - Anmeldung des Zeichens ,Baumwollbliite’ durch einen Verein -
Eintragung als Individualmarke - Vergabe von Lizenzen fir die Benutzung der Marke an die
Hersteller von Baumwolltextilien, die Mitglieder des Vereins sind - Antrag auf Nichtigerklédrung
oder auf Verfallserkldrung - Begriff ,ernsthafte Benutzung’'- Hauptfunktion als
Herkunftshinweis”

Der Verein Bremer Baumwollbérse (im Folgenden: VBB) ist ein Verein, der verschiedene
Tatigkeiten im Zusammenhang mit Baumwolle ausubt. Erist Inhaber der
Unionsbildmarke (im Folgenden: Marke ,,Baumwollbltte”), die am 22. Mai 2008 fur
Waren - insbesondere Textilien - eingetragen wurde.

Eben dieses Bildzeichen (im Folgenden: Zeichen ,,Baumwollblite”) wurde vor seiner
Eintragung mehrere Jahrzehnte lang von den Herstellern von Textilien aus
Baumwollfasern zur Gewahrleistung der Zusammensetzung und Qualitat ihrer Waren
verwendet. Seit der Eintragung hat der VBB mit Unternehmen, die Mitglieder dieses
Vereins sind, Lizenzvertrage Uber seine Marke ,,BaumwollblUte” geschlossen. Die
Unternehmen verpflichteten sich, die Marke nur fir Waren aus Baumwollfasern guter
Qualitat zu verwenden. Der VBB durfte die Einhaltung dieser Verpflichtung kontrollieren.

GoOzze, deren Geschaftsfuhrer Herr G6zze war und die dem VBB nicht angehdrt, hat mit
dem Verein keinen Lizenzvertrag geschlossen; sie stellt Textilien aus Baumwollfasern
her, auf denen sie seit mehreren Jahrzehnten das Zeichen ,Baumwollblite” anbrachte.

VBB erhob beim zustandigen Unionsmarkengericht, dem Landgericht Dusseldorf
(Deutschland), eine Verletzungsklage gegen G6zze und Herrn Gozze, weil Gozze
Handtucher verkaufte, die mit Hangeetiketten versehen waren. In diesem Verfahren
erhob Gozze Widerklage auf Nichtigerklarung der Marke ,Baumwollblite”ab dem

22. Mai 2008 oder, hilfsweise, auf Erklarung des Verfalls der Marke ab dem 23. Mai 2013.

Mit Urteil vom 19. November 2014 gab das Landgericht Dusseldorf der Klage des VBB
statt und wies die Widerklage von Gozze ab.

GoOzze legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Dusseldorf
(Deutschland) ein, das beschlossen hat, das Verfahren auszusetzen und den Gerichtshof
um Vorabentscheidung zu ersuchen.

In seinem Urteil stellt der Gerichtshof erstensklar, dass Art. 15 Abs. 1 der Verordnung
Nr.207/2009 dahin auszulegeniist, dass die durch den Inhaber oder mit seiner
Zustimmung erfolgende Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als
GUtezeichen keine markenmaliige Benutzungist, die unter den Begriff, ernsthafte
Benutzung”im Sinne dieser Bestimmung fallt. Die Anbringung der Marke stellt jedoch
eine solche ernsthafte Benutzung dar, wenn sie den Verbrauchern auch und zugleich
garantiert, dass diese Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen
Kontrolle die Waren hergestellt werden und das fur ihre Qualitat verantwortlich
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gemachtwerden kann. Im letztgenannten Fall ist es dem Inhaber der Marke nach Art.9
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestattet, die Anbringung eines ahnlichen Zeichens
durch einen Dritten auf identischen Waren zu verbieten, wenn dessen Anbringung fur
das Publikum die Gefahr von Verwechslungen schafft.

Zweitens stellt der Gerichtshof fest, dass Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1
Buchst. g der Verordnung Nr.207/2009 dahin auszulegen sind, dass eine
Individualmarke nicht aufder Grundlage einer gemeinsamen Anwendung dieser
Bestimmungen mit der Begrindung fur nichtig erklart werden kann, dass der
Markeninhaber die Richtigkeit der mit der Marke im Verkehr verbundenen
Qualitatserwartungen nicht durch regelmaRige Qualitatskontrollen beiseinen
Lizenznehmern gewahrleistet.

Drittens und letztens weist der Gerichtshof darauf hin, dass der Anwendungsbereich der
die Unionskollektivmarken betreffenden Art. 66 bis 74 der Verordnung Nr.207/2009
nach dem Wortlaut von Art. 66 Abs. 1 ausdrucklich auf Marken beschrankt ist, die bei
der Anmeldungals solche bezeichnetwerden. Diese Beschrankung der Anwendbarkeit
der genannten Artikel ist strikt zu beachten, zumal die mitihnen eingefihrten Regeln,
wie die in Art. 67 der Verordnung enthaltenen Regeln Uber die Markensatzung, ab der
Anmeldung der als Kollektivmarke beantragten Marke mit dieser ausdrucklichen
Bezeichnung einhergehen. Eine entsprechende Anwendung dieser Regeln auf
Unionsindividualmarken kommt folglich nicht in Betracht.

Der Gerichtshof kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Verordnung Nr.207/2009
dahin auszulegenist, dass ihre Bestimmungen Uber Unionskollektivmarken nicht
entsprechend aufUnionsindividualmarken angewandt werden kénnen.

Urteil vom 7. Mai 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO - Ortl (RTL), T-1088/23,
EU:T:2025:446

~Unionsmarke - Verfallsverfahren - Unionsbildmarke RTL - Keine ernsthafte Benutzung der Marke
- Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 - Tatsachen und Beweise, die zum ersten
Mal vor der Beschwerdekammer vorgelegt werden - Art. 95 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 -
Art. 27 Abs. 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 - Rechtsmissbrauch”

Mit seinem Urteil hat das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des Amtes
der Europaischen Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) abgeandert. Das Gericht macht
dabei klarstellende Ausfuhrungen zur Missbrauchlichkeit eines Antrags auf Erklérung
des Verfalls, zur Ermessensausibung durch die Beschwerdekammer des EUIPO in Bezug
auf die Weigerung, Beweismittel zu berucksichtigen, die erstmals vor ihr au3erhalb der
in der Delegierten Verordnung 2018/625% vorgesehenen Schriftsatze vorgelegt wurden,
zur ernsthaften Benutzung einer Marke fur Werbung, Marketing und Verkaufsférderung

% Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. M&rz 2018 zur Ergénzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der

Delegierten Verordnung (EU)2017/1430 (ABI. 2018, L 104, S. 1, berichtigt in ABI. 2022, L 135, S. 34).
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betreffende Dienstleistungen eines Unternehmens, das zu einem Konzern gehort, der
u. a. Dienstleistungen zur Verbreitung von Werbung erbringt, und zur Auswirkung der
Bekanntheit einer Marke auf die Beurteilungihrer ernsthaften Benutzung fir andere
Waren und Dienstleistungen.

Seit 2016 ist die klagefuhrende RTL Group Markenverwaltungs GmbH fur mehrere
Waren und Dienstleistungen® Inhaberin der Unionsbildmarke RTL. Die Streithelferin
Marcella Ortl stellte im Jahr 2021 einen Antrag auf Erklarung des Verfalls'® der Marke,
da sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren flr die Waren oder
Dienstleistungen, fur die sie eingetragen worden sei, nicht ernsthaft benutzt worden sei.
Diesem Antrag gab die Nichtigkeitsabteilungin Bezug auf bestimmte Waren und
Dienstleistungen teilweise statt.

Auf eine Beschwerde der Klagerin hin erklarte die Beschwerdekammer des EUIPO zum
einen den Antrag auf Erklarung des Verfalls flr zulassig und hob zum anderen die
Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung teilweise auf, namentlich soweitdarin die
angegriffene Marke in Bezug auf eine Untergruppe der,Werbung, Marketing und
Verkaufsforderung” betreffenden Dienstleistungen, namlich Dienstleistungen der
LVerbreitung von Werbung Gber Fernsehen, Rundfunk und elektronisch[e] Medien” ™",
fur verfallen erklart worden war; im Ubrigen wies sie die Beschwerde zurlck. Mit ihrer
beim Gericht erhobenen Klage beantragte die RechtsmittelfUhrerin die Aufhebung oder
Abanderungdieser Entscheidung.

Als Erstes fuhrt das Gericht aus, dass die Verfallsgrunde den Schutz desihnen zugrunde
liegenden Allgemeininteresses bezwecken, was erklart, dass vom Antragsteller nicht
verlangt wird, ein Rechtsschutzbedurfnis nachzuweisen. Diese Analyse wird durch den
24. Erwagungsgrund der Verordnung 2017/1001 und durch den Telos von Art. 63 Abs. 1
Buchst. a dieser Verordnung bestatigt, der darin besteht, einem maoglichst breiten
Personenkreis die Moglichkeit zu bieten, eine Unionsmarke anzufechten, die wahrend
eines bestimmten Zeitraums nicht ernsthaft benutzt wurde, ohne von diesen Personen
den Nachweis eines Rechtsschutzbedurfnisses zu verlangen. Da ein Antrag auf Erklarung
des Verfalls wegen fehlender oder unzureichender Benutzung einer Marke von ,,jeder
naturlichen oder juristischen Person” gestellt werden kann, ist die Frage, ob
Rechtsmissbrauch vorliegt, fur die Prifung der Zulassigkeit eines solchen Antrags ohne
Belang. Ebenso wenighangt die Zulassigkeit oder die Begrundetheit eines Antrags auf
Erklarung des Verfalls vom guten Glauben des Antragstellers ab, denn der Verfall einer
Marke wegen funfjahriger Nichtbenutzung ist eine durch die Verordnung 2017/1001
vorgegebene Rechtsfolge'??,

% Eshandelte sich um Waren und Dienstleistungen der Klassen 3,6, 8,9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38,41, 42,43 und 45
im Sinne des Abkommens von Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken
vom 15. Juni 1957 in revidierter und geanderter Fassung.

10 Auf der Grundlage von Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001.

07 Des Weiteren wurde die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung in Bezug auf folgende Waren und Dienstleistungen aufgehoben: ,optische
Speicherplatten” der Klasse 9 und ,Online-Dienstleistungen eines sozialen Netzwerks [Bekanntschaftsver mittlung]; Online-Dienstleistungen
zum Knupfen sozialer Kontakte” der Klasse 45.

192 Vgl Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Art. 64 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001.

Januar 2026 97 curia.europa.eu



Markenrecht

Soweit sich die Klagerin hierzu auf den Fall Sandra Pabst'® beruft, stellt das Gericht fest,
dass dieser Fall durch aulRergewohnliche Umstande gekennzeichnet war, dieim
vorliegenden Fall nicht gegeben sind. Anders alsim Fall Sandra Pabst handelt es sich bei
der Streithelferin nicht um eine Gesellschaft, die ktinstlich mitdem alleinigen Ziel
gegrundet wurde, eine Vielzahl von Verfallsantragen zu stellen. Dartuber hinaus hatdie
Klagerin nicht nachgewiesen, dass der Verfallsantrag im vorliegenden Fall zum Scheitern
verurteilt ware und daher nurdazu diene, ihr eine unbillige Belastung aufzubtirden oder
siein irgendeiner Weise unter Druck zu setzen. Vielmehr belegtdie Absicht der
Streithelferin, eine Marke zu benutzen, die zu einer Verwechslung mit der angegriffenen
Marke Anlass geben kann, deren tatsachliches Interesse an einer Aktualisierung des
Markenregisters hinsichtlich des Umfangs des Monopols der Klagerinan der
angegriffenen Marke.

Folglich weist das Gericht das Vorbringen der Klagerin zurtick, dass der Antrag auf
Verfallserklarung wegen seines angeblich missbrauchlichen Charakters unzulassig sei.

Als Zweites weist das Gericht auf die Rechtsprechung zum Ermessen des EUIPO
hinsichtlich der Berucksichtigung verspatet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel
hin'® und betont, dass sich insoweit das Ergebnis einer objektiven und mit Griinden
versehenen Ausubung des Ermessens niederzuschlagen hat, dessen Kontrolledem
Gericht obliegt.

Das Gericht stellt fest, dass die Klagerin imvorliegenden Fall verspatet eine Eingabe
eingereicht und Beweise vorgelegt hat, so dass die Beschwerdekammer von ihrem
Ermessen Gebrauch machen musste, um zu entscheiden, ob diese bei dervon ihr zu
erlassenden Entscheidung zu bertcksichtigen seien oder nicht. Eine solche objektive
und begrundete Ermessensausubung fehlt jedoch im vorliegenden Fall, da die
Beschwerdekammer sie allein deshalb zurtckgewiesen hat, weil sie nicht mit einemder
in der Delegierten Verordnung 2018/625'% genannten Schriftsatze eingereicht worden
waren, ohne gepruft zu haben, ob die in Art. 27 Abs. 4 dieser Verordnung genannten
Voraussetzungen erfullt waren. Die Prufung der Zulassigkeitder vor der
Beschwerdekammer zum ersten Mal vorgelegten Eingaben und Beweismittel kann
namlich nicht auf Tatsachen und Beweise beschrankt werden, die mit denin der
Delegierten Verordnung 2018/625 genannten Schriftsatzen vorgebracht bzw. vorgelegt
wurden, da sich eine solche Beschrankung weder aus Art. 95 Abs. 2 der Verordnung
2017/1001 noch aus Art. 27 Abs. 4 der Delegierten Verordnung 2018/625 ergibt.

Folglich ist der Beschwerdekammer ein Fehler unterlaufen, als sie die von der Klagerin
verspatet eingereichte Eingabe und die verspatetvorgelegten Beweismittel von ihrer
Prufung ausgenommen hat, ohne das ihr eingerdumte Ermessen auszutben.

Hierzu erging die Entscheidung der Grofen Beschwerdekammervom 1. Februar 2020 (Sache R 2445/2017-G, im Folgenden: Fall Sandra
Pabst).

104 Vorgesehen in Art. 95 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 und durch Art. 27 Abs. 4 der Delegierten Verordnung 2018/625 naher geregelt.
105 Art. 22, 24 und 26 der Delegierten Verordnung 2018/625.
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Als Drittes pruft das Gericht, ob die von der Klagerin vorgelegten Beweise, die sich auf
die Tatigkeiten der Gesellschaftenihres Konzerns beziehen, nicht nur fur die
Untergruppe der Dienstleistungen zur Verbreitung von Werbung den Nachweis der
Benutzungder angegriffenen Marke ermdoglichen, wie die Beschwerdekammer
festgestellt hat, sondern Uber diese bloRe Untergruppe hinaus auch fur die Kategorie
der Dienstleistungen ,Werbung, Marketing und Verkaufsforderung” insgesamt.

Zunachst weist das Gericht darauf hin, dass die Klagerin nachgewiesen hat, dass die
Gesellschaften des Konzerns, zu dem sie gehort, den Werbetreibenden Dienstleistungen
erbracht haben, die sich auf die Erstellungund Durchfihrungvon u. a. Fernsehwerbung
beziehen. Somit hat sie Beweismittel vorgelegt, die sich auf Dienstleistungen beziehen,
die einen kreativen Beitrag dieser Gesellschaften bei der Gestaltung der Werbung
implizieren und sich nicht auf die blo3e Verbreitung von Werbeinhalten, die von einem
Dritten erstellt wurden, beschranken.

Des Weiteren ist das Gericht der Auffassung, dass sich aus den von der Klagerin
vorgelegten Beweisen ergibt, dass sieden Werbetreibenden ihre Dienste beider
Entwicklung von Werbestrategienin den ihr gehdrenden Medien angebotenundihnen
dabei die Méglichkeit geboten hat, sich an Werbeaktionen zu beteiligen, die von dem
Konzern, dem sie angehort, ins Leben gerufen worden sind.

Schliel3lich hat das Gericht in Anbetracht der vorgelegten Beweise entschieden, dass die
Gesellschaften des Konzerns, zu dem die Klagerin gehort, Beratungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Fernsehwerbung erbracht haben. Diese fallen
unter beratende und fachliche Unterstutzungsdienstleistungen fir Unternehmen, die
den Absatz ihrer Waren und Dienstleistungen férdern und ihre Werbestrategien
weiterentwickeln wollen.

Daher ist das Gericht der Auffassung, dass die von der Klagerin vorgelegten Beweise
belegen, dassder Konzern, zu dem sie gehort, gegenuber Dritten unter der
angegriffenen Marke und wahrend desrelevanten Zeitraums Dienstleistungenin den
Bereichen Werbung, Marketing und Verkaufsforderung erbracht hat, die sich nicht auf
die Verbreitung von Werbung beschrankten, sondern darauf abzielten, aktiv zur
Entwicklung einer Werbestrategie dieser Dritten beizutragen. Somit andert das Gericht
die angefochtene Entscheidunginsofern ab, als es den Antrag auf Erklarung des Verfalls
der angegriffenen Marke in Bezug aufdie Werbung, Marketing und Verkaufsférderung
betreffenden Dienstleistungen der Klasse 35 zurtckweist.

Abschlie3end stellt das Gerichtklar, dass Wortlaut und Zweck von Art. 58 Abs. 1

Buchst. a der Verordnung 2017/1001 die Aufrechterhaltung der mit der Unionsmarke
verbundenen Rechte davon abhangig machen, dass die Unionsmarke tatsachlich
benutzt wird. Esware namlich nicht gerechtfertigt, wenn eine nicht benutzte Marke den
Wettbewerb behinderte und den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr
beschrankte. Daruber hinaus haben die Unionsgerichte bereits entschieden, dass die
Bestimmungen Uber den erweiterten Schutz einer in der Union bekannten Unionsmarke
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ein anderes Ziel verfolgen als diejenigen, die den Nachweis der ernsthaften Benutzung
verlangen, so dass diese beiden Arten von Bestimmungen autonom auszulegen sind.
Selbst wenndie imvorliegenden Fall angegriffene Marke im Mediensektor bekannt sein
sollte, kann dieser Umstand daher fur sich genommen nicht nachweisen, dass die Marke
fur die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt wurde. Im
Ubrigen kann weder die Einheitlichkeit der Unionsmarke noch der siebte
Erwagungsgrund der Delegierten Verordnung 2018/625, der nur Verfahrensvorschriften
betrifft, von der Klagerin zur Auslegung der materiell-rechtlichen Bestimmungen der
Verordnung 2017/1001 mit Erfolg herangezogen werden.

Urteil vom 2. Juli 2025, Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23, EU:T:2025:659106

~Unionsmarke - Verfallsverfahren - Internationale Registrierung mit Benennung der Europdischen
Union - Wortmarke TESTAROSSA - Ernsthafte Benutzung der Marke - Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) -
Benutzung durch Dritte - Art der Benutzung - Stillschweigende Zustimmung des Inhabers der
Marke - Nachweis der ernsthaften Benutzung - Gebrauchtfahrzeuge - Ersatzteile und Zubehor”

Das in erweiterter Kammerbesetzung entscheidende Gericht hebt die Entscheidung der
Beschwerdekammer des Amtes der Europaischen Union fur geistiges Eigentum
(EUIPO)'%7 auf und auBert sich zum Begriff der ernsthaften Benutzung im Kontext des
Wiederverkaufsvon mit der angegriffenen Marke versehenen Gebrauchtwaren durch
Dritte mit stillschweigender Zustimmung des Inhabers der Marke. Es prazisiert somit die
auf das Urteil Ferrari'® zurickgehende Rechtsprechung.

Die Ferrari SpA, dieKlagerin, ist Inhaberin der internationalen Registrierung der
Wortmarke TESTAROSSA mit Benennung der Europaischen Union u. a. flr Fahrzeuge'%.
Am 7. September 2015 stellte Herr Kurt Hesse, der Streithelfer, einen Antrag auf
Nichtigerklarung der Wirkungen dieser internationalen Registrierung'®. Die
Nichtigkeitsabteilung gab dem Antrag auf Erklarung des Verfalls teilweise statt und wies
ihn far ,Automobile” zurtck.

Der Streithelfer und die Klagerin legten jeweils Beschwerde gegen diese Entscheidung
ein, mit der sie deren teilweise Aufhebungbeantragten. Die Beschwerdekammer des
EUIPO gab der Beschwerde des Streithelfers statt und wies die Beschwerde der Klagerin
zurlck, deren Rechte an der angegriffenen Marke somit fur alle Waren fur verfallen

1% Anhangiges Rechtsmittel (Rechtssache C-597/25 P).

107 Entscheidung der Funften Beschwerdekammer des EUIPO vom 29. August 2023 (verbundene Sachen R334/2017-5 und R 343/2017-5)in
der am 28. September 2023 berichtigten Fassung (im Folgenden: angefochtene Entscheidung).

1% Urteil vom 22. Oktober 2020, Ferrari (C-720/18 und C-721/18, EU:C:.2020:854).

1% waren der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza (iber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fur die
Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geanderter Fassung.

10 Auf der Grundlage von Art. 158 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 Uber die Unionsmarke (ABI. 2009,
L 78,S.1)inVerbindung mit Art. 51 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung.
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erklart wurden. Die Klagerin erhob beim Gericht Klage auf Aufhebung dieser
Entscheidung.

Als Erstes duBert sich das Gericht zur ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke
fir Automobile. Zundachst stellt es fest, dass imrelevanten Zeitraum keine neuen
Automobile unter der angegriffenen Marke hergestellt oder auf den Markt gebracht
wurden und dass mit der angegriffenen Marke versehene Gebrauchtwagen durch
autorisierte Vertrags- oder Vertriebshandler vertrieben wurden. Insofern weist es darauf
hin, dass der Vertrieb gebrauchter Markenwaren als solcher zwar nicht zwangslaufig
eine ernsthafte Benutzung''" darstellt, dass aber, wenn der Inhaber der angegriffenen
Marke diese beim Vertrieb entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt, dies als
~ernsthafte Benutzung” dieser Marke angesehen werden kann. Diese Auslegung wird
durch Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr.207/2009 gestutzt, aus dem sich ergibt, dass
eine Marke fur Waren benutzt werden kann, die unter dieser Marke bereitsin den
Verkehr gebracht wurden, so dassihrinhaber Dritten eine solche Benutzung nicht
verbieten kann. Dagegen bedeutet dies nicht, dass der Inhaber seine Marke nicht selbst
fur solche Waren benutzen darf. Dies gilt auch fur die Benutzung der Marke durch Dritte
mit Zustimmung des Inhabers, so dass es dem Markeninhaber unbenommen bleibt,
nachzuweisen, dass die Marke ernsthaftfur gebrauchte Waren benutzt wurde, die unter
dieser Marke von Dritten mit seiner Zustimmung verkauft wurden.

Sodann weist das Gericht darauf hin, dass die Klagerin zwar keine Beweise vorgelegt hat,
die ihre ausdrickliche Zustimmung zur Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte
wahrend des relevanten Zeitraums belegen, eine solche Zustimmung sich aber auch
konkludent aus Umstanden und Anhaltspunkten vor, bei oder nach der Benutzung der
Marke durch einen Dritten ergeben kann. Allerdings kann eine stillschweigende
Zustimmung im spezifischen Rahmen der Benutzung einer Marke fur gebrauchte Waren
nicht aus derbloRBen Tatsache abgeleitetwerden, dass der Inhaber Kenntnis von der
Benutzungder Marke durch einen Dritten hatte, sondern sie erfordert, dass der Inhaber
an dieser Benutzung beteiligt ist. AuBerdem sind die maf3geblichen Umstande und
Anhaltspunkte, die eine stillschweigende Zustimmung zum Ausdruck bringen kénnen,
im Licht der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt
angesehenwerden, und der Merkmale des Marktes zu prufen.

Somit stellt das Gericht zum einen fest, dass der Verkauf eines Gebrauchtwagens der
angegriffenen Marke durch einen vom Inhaber dieser Marke autorisierten Vertrags-
oder Vertriebshandler - und nicht durch einen beliebigen Dritten, der in keiner
Beziehungzum Markeninhaber steht - ein Indiz dafur ist, dass der Verkauf mit der
stillschweigenden Zustimmung des Inhabers der angegriffenen Marke erfolgt. Insoweit
weist es darauf hin, dass die Benutzung der Marke einer Herstellergesellschaft durch
eine vom Inhaber dieser Marke autorisierte Vertriebsgesellschaft als mit Zustimmung
des Inhabers erfolgt angesehen werden kann, da eine solche Autorisierung eine

" Im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 207/2009.
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Verbindung zwischen diesen beiden Gesellschaften herstellt, die voraussetzt, dass der
Markeninhaber diesem autorisierten Vertrags- oder Vertriebshandler die Benutzung
seiner Marke gestattet hat. Diese Beurteilung wird durch die auf dem Automobilmarkt
als gerechtfertigtangesehenen Verwendungen gestutzt, auf dem davon ausgegangen
wird, dass ein vom Hersteller autorisierter Vertrags- oder Vertriebshandler berechtigt ist,
alle Automobilmodelle dieses Herstellers zu vermarkten. Das Gleiche giltauf dem
Gebrauchtfahrzeugmarkt, auf dem grundsatzlich zwischen dem Verkaufvon
Gebrauchtwagen durch einen unabhangigen Dritten und dem Verkauf durch einen
autorisierten Vertrags- oder Vertriebshandler unterschieden wird.

Was zum anderen den Zertifizierungsdienst betrifft, der von der Klagerin erbracht wird
und den Zweck hat, gegen Entgelt die Echtheit von mit der angegriffenen Marke
versehenen Gebrauchtwagen zu bescheinigen, weist das Gericht darauf hin, dass die
tatsachliche Benutzung einer fur bestimmte Waren eingetragenen Marke durch den
Markeninhaber fur Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits
vertriebenen Waren stehen und die Bedurfnisse der Abnehmer dieser Waren
befriedigen sollen, eine ,ernsthafte Benutzung” der Marke darstellen kann.Im
vorliegenden Fall bezieht sich der Zertifizierungsdienst unmittelbar auf den Verkaufvon
Gebrauchtwagen der angegriffenen Marke durch Vertragshandler und zielt darauf ab,
die Bedurfnisse der Kunden dieser Automobile zu befriedigen, so dass eine solche
Benutzungeine ,ernsthafte Benutzung”dieser Marke darstellen kann. Die gleichzeitige
Verwendung der Marke Ferrariund der angegriffenen Marke auf den Rechnungen fur
diesen Dienst entsprichtden Gepflogenheiten des Marktes, da Automobile
ublicherweise sowohl unter einer Marke vermarktet werden, die den Hersteller
bezeichnet, alsauch unter einer zweiten Marke, die das Modell bezeichnet.

Schliel3lich gelangtdas Gericht zu dem Ergebnis, dass die Klagerin nachgewiesen hat,
dass sie der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte fur ,Automobile”
stillschweigend zugestimmt hat.

Als Zweites pruft das Gericht die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke fur
Ersatz- und Zubehorteile, bei denen essich Uberwiegend um gebrauchte Teile handelt.
Zum einen stellt es fest, dass diese Benutzung wahrend des relevanten Zeitraums von
autorisierten Vertrags- und Vertriebshandlern vorgenommen wurde, und zum anderen,
dass die Klagerin einen Zertifizierungsdienst anbietet, der eine Uberprifung der
betrieblichen Herkunft der Teile einschliel3t, aus denen die Gebrauchtwagen der
angegriffenen Marke bestehen. Somithat die Klagerin nachgewiesen, dass sie der
Benutzungder angegriffenen Marke durch Dritte fur Ersatzteile und Zubehor
stillschweigend zugestimmthat. Ferner stellt das Gericht fest, dass die
Beschwerdekammer nicht hinreichend bertcksichtigt hat, dass die Verkaufe von
Ersatzteilen und Zubehor durch Vertragshandler auch speziell mit der angegriffenen
Marke bezeichnete Originalteile betrafen. Aus diesen Grinden istes der Auffassung,
dass die Beurteilungen der Beschwerdekammer fehlerhaft sind.
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Als Letztes weist das Gericht darauf hin, dass die Benutzung der angegriffenen Marke
fur Ersatzteile und Zubehor auch eine Benutzung der Marke fur ,Automobile” darstellen
kann. Bei einer Marke, die fir eine Gruppe von Waren und fur deren Einzelteile
eingetragen ist, wird namlich davon ausgegangen, dass sie fur alle zu dieser Gruppe
gehorenden Waren und fur deren Einzelteile ernsthaft benutzt worden ist, wennsie nur
far bestimmte Waren oder nur fur die Einzelteile oder das Zubehdr einiger dieser Waren
benutzt worden ist, es sei denn, es stellt sich heraus, dass der Verbraucher inihnen eine
selbstandige Untergruppe der Gruppe von Waren sieht, fur die die betreffende Marke
eingetragen wurde. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer diese Elemente
jedoch nicht gepruft und nicht festgestellt, dass diese Ersatz- und Zubehorteile im
Verhaltnis zu den Automobilen eine selbstandige Untergruppe bildeten, so dass der
Nachweis der Benutzung fur Erstere ohne Bedeutung fur Letztere ware. Zum einen hat
sich die Beschwerdekammer darauf beschrankt, ein Missverhaltnis zwischen dem
wirtschaftlichen Wert von Ersatzteilen und Zubehdr einerseits und demvon
Automobilen andererseits festzustellen, ohne die Rechtsprechung zu bertcksichtigen,
nach der das Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung ein Kriterium ist, das fur die
Definition einer Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen maligebend ist. Zum
anderen hat sie die Auffassungvertreten, dass die mal3geblichen Verkehrskreise nicht
davon ausgehen wurden, dass die Hersteller der Ersatz- und Zubehdrteile die technische
Fahigkeit zur Fertigung von Automobilen hatten. Das Gericht weist darauf hin, dass es
eine solche allgemeine Regel - nach der die mal3geblichen Verkehrskreise
notwendigerweise davon ausgehen, dass die Automobile einerseits und die Ersatzteile
sowie das Zubehdr andererseits von zwei verschiedenen Herstellern stammen - nicht
gibt, wobei es klarstellt, dass eine Reihe von Ersatz- und Zubehorteilen von den
Automobilherstellern selbst hergestellt werden. Folglich ist die angefochtene
Entscheidung auch insoweit fehlerhaft.

Urteil vom 2. Juli 2025, Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA), T-1104/23, EU:T:2025:660

~Unionsmarke - Verfallsverfahren - Internationale Registrierung mit Benennung der Europdischen
Union - Wortmarke TESTAROSSA - Ernsthafte Benutzung der Marke - Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) -
Benutzung durch Dritte - Art der Benutzung - Stillschweigende Zustimmung des Inhabers der
Marke - Nachweis der ernsthaften Benutzung - Verkleinerte Modelle motorgetriebener
Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)”

Das in erweiterter Kammerbesetzung entscheidende Gericht hebt die Entscheidung der
Beschwerdekammer des Amtes der Europaischen Union fur geistiges Eigentum
(EUIPO)"? teilweise auf und duBert sich zum Begriff der ernsthaften Benutzung im
Kontext der Benutzung einer Marke durch Dritte mitstillschweigender Zustimmung des

2 Entscheidung der Funften Beschwerdekammer des EUIPO vom 29. August 2023 (Sache R 887/2016-5).
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Inhabers dieser Marke. Es verdeutlichtinsbesondere die auf das Urteil Opel'"
zuruckgehende Rechtsprechung und prazisiert die Voraussetzungen, unter denen die
ernsthafte Benutzung einer Marke nachgewiesen werden kann, wenn die Gewohnheiten
der in Rede stehenden Branche und desin Rede stehenden Marktes unter bestimmten
Voraussetzungen die Benutzung der eingetragenen Marke durch bestimmte
Marktteilnehmer zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren zulassen.

Die Ferrari SpA, dieKlagerin, ist Inhaberin der internationalen Registrierung der
Wortmarke TESTAROSSA mit Benennung der Europaischen Union u. a.far
Modellfahrzeuge und Spielzeug'*. Am 14. November 2014 stellte Herr Kurt Hesse, der
Streithelfer, einen Antrag auf Nichtigerklarung der Wirkungen dieser internationalen
Registrierung'’>. Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Antrag auf Erklarung des Verfalls
teilweise statt und wies ihn fur,verkleinerte Modelle motorgetriebener
Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)” zurtck.

Der Streithelfer und die Klagerin legten jeweils Beschwerde gegen diese Entscheidung
ein, mit der sie deren teilweise Aufhebungbeantragten. Die Beschwerdekammer des
EUIPO gab der Beschwerde des Streithelfers statt und wies die Beschwerde der Klagerin
zurlck, deren Rechte an der angegriffenen Marke somit fur alle Waren fur verfallen
erklart wurden. Die Klagerin erhob beim Gericht Klage auf Aufhebung dieser
Entscheidung.

Zunachst weist das Gericht darauf hin, dass die Anbringung eines mit einer fur Spielzeug
eingetragenen Marke identischen Zeichens durch einen Dritten auf Modellfahrzeugen
nur verboten werden kann, wenn sie die Funktionen dieser Marke beeintrachtigt oder
beeintrachtigen konnte, was anhand der Merkmale des Markts fur Modellfahrzeuge zu
beurteilen ist. Dieser Markt istdurch die Koexistenz von unabhangigen
Spielzeugherstellern - die Marken, die fur Automobile eingetragen sind, als blol3e
Hinweise daraufverwenden, dass ein Modellfahrzeug eine originalgetreue Nachbildung
eines realen Automobilmodellsist - und Modellfahrzeugen, die von den Inhabern von
fur Automobile eingetragenen Marken oder von Unternehmen, die mitihnen im
Rahmen einer Lizenz wirtschaftlich verbunden sind, hergestellt und vermarktet werden,
gekennzeichnet. Die maligeblichen Verkehrskreise sind somitan Modellfahrzeuge mit
oder ohne Lizenz des Automobilherstellers sowie daran gewohnt, diese je nach den
Angaben aufihren Verpackungen zu unterscheiden. Daher darf ein Dritter eine solche
Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers benutzen, sofern sich seine Benutzung der
Marke auf einem Modellfahrzeug darauf beschrankt, die maligeblichen Verkehrskreise
darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Modell um eine originalgetreue Nachbildung
eines realen Automobilmodells handelt. Wird bei der Benutzung der Marke durch einen
Dritten hingegen auf eine mit dem Inhaber dieser Marke geschlossene
Lizenzvereinbarung verwiesen, wird diese Benutzung als Hinweis darauf aufgefasst, dass

3 Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
"4 Waren der Klasse 28 im Sinne des Abkommens von Nizza.
5 Auf der Grundlage von Art. 158 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009.
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diese Waren vom Automobilhersteller oder von einem Unternehmen stammen, das mit
diesem verbundenist. In diesem Fall ist der Markeninhaber berechtigt, sich einer
solchen Benutzung zu widersetzen, wenn sie ohne seine Zustimmung erfolgt ist.

In Bezug auf denvorliegenden Fall pruftdas Gericht als Erstes, ob die Benutzung der
Marke durch Dritte ihrer Hauptfunktion entspricht. Es stellt fest, dass es sich bei den von
der Klagerin vorgelegten Beweismitteln u. a. um mehrere Kataloge und Fotografien von
Modellen handelt, in bzw. auf denen die angegriffene Marke, Marken von Dritten, aber
auch der Hinweis , offizielles Lizenzprodukt von Ferrari”erscheinen. Diese Angaben
ermoglichen es den mal3geblichen Verkehrskreisen, zu verstehen, dass diese Modelle
von einem Dritten unter Lizenz der Klagerin hergestelltwerden, auch wenn die
angegriffene Marke neben den Marken von Dritten angebracht ist. Daher entspricht eine
solche Benutzung der angegriffenen Marke ihrer Hauptfunktion, den Verbraucherndie
gewerbliche Herkunft dieser Waren zu garantieren. Der Umstand, dass die mitder
angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeuge von verschiedenen Unternehmen
vertriebenwerden und sich in Qualitat und Preis unterscheiden, kann dieses Ergebnis
nichtin Frage stellen. Ebenso ist es ohne Belang, dass die Angaben , offizielles
Lizenzprodukt von Ferrari” nicht auf die angegriffene Marke verweisen, da die
Verbindung zwischen der Benutzung der Marke Ferrari und der angegriffenen Marke auf
den Verpackungen und Katalogen den Gewohnheiten des in Rede stehenden Markts
entspricht. Auf dem Automobilmarkt werden Automobile namlich zugleich unter einer
ersten Marke, die ihren Hersteller bezeichnet, und unter einer zweiten Marke, die ihr
Modell bezeichnet, vermarktet, und diese Erwagungen sind auch fur den Markt far
Modellfahrzeuge relevant. Im Ubrigen dndert das Fehlen der Symbole ,®" oder , TM*"
neben der angegriffenen Marke nichts an der Eignung dieser Marke, ihre Hauptfunktion
zu erfullen. Nach alledem istdas Gericht der Auffassung, dass die Benutzung der
angegriffenen Marke fur Modellfahrzeuge wahrend des relevanten Zeitraums der
Hauptfunktion dieser Marke entsprach.

Als Zweites pruft das Gericht, ob die Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte
mit Zustimmung des Inhabers erfolgte. Es stellt fest, dass die von der Klagerin
vorgelegten Auszlige aus Lizenzvertragen keine Liste der Marken enthalten, die
Gegenstand dieser Vertrage sind, so dass sie nicht belegen, dass die Klagerin der
Benutzungihrer Marke durch diese Dritten ausdrucklich zugestimmt hat. Es weist
jedoch darauf hin, dass sich die Zustimmung des Inhabers zur Benutzung der Marke
durch Dritte auch konkludent aus Umstanden und Anhaltspunkten vor, bei oder nach
dieser Benutzungergeben kann, die im Licht der Verwendungen, die im betreffenden
Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, zu prufen sind.

Somit fuhrt das Gericht erstens aus, dass sich im spezifischen Rahmen desin Rede
stehenden Markts die stillschweigende Zustimmung des Markeninhabers aus der
Tatsache ergibt, dass er von der Benutzung seiner Marke durch Dritte wusste und sich
dieser nicht widersetzt hat, und vertritt die Auffassung, dass diesvorliegend der Fallist.
Zweitens weist es darauf hin, dass die Benutzung der Marke einer Herstellergesellschaft
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durch eineandere Gesellschaft, diediein Rede stehenden Waren als , offizielle”, in
Lizenz der erstgenannten Gesellschaften hergestellte Waren vermarktet, als mit
Zustimmung des Inhabers dieser Marke erfolgt angesehen werden kann, da eine solche
Benutzungeine Verbindung zwischen diesen beiden Gesellschaften herstellt, die
voraussetzt, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marken durch die in Rede
stehende Gesellschaft gestattet hat. Drittens stellt es fest, dass die Klagerin, indem sie
zum Nachweis der ernsthaften Benutzung mehrere Rechnungen und Bestellscheine
vorgelegt hat, die von Dritten im Zusammenhang mit dem Verkaufvon mit der
angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeugen ausgestellt worden waren, implizit
behauptet, dass diese Benutzung mit ihrer Zustimmung erfolgtsei. Daherist das Gericht
der Auffassung, dass dieKlagerin der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte
fur die in Rede stehenden Waren stillschweigend zugestimmt hat.

Nach alledem hebt das Gericht daher die Entscheidung der Beschwerdekammer auf,
soweit die angegriffene Marke fur Modellfahrzeuge fur verfallen erklart wurde.

3. Kollektivmarke

Urteil vom 12. Dezember 2019, Der Griine Punkt/EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076

~Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 - Art. 15 und 66 - Ernsthafte
Benutzung einer Unionskollektivmarke - Marke betreffend ein System zur Sammlung und
Verwertung von Verpackungsabféllen - Anbringung auf der Verpackung der Waren, fiir die die
Marke eingetragen ist”

Mit dem Urteil Der Griine Punkt/EUIPO (C-143/19 P)vom 12. Dezember 2019 hat der
Gerichtshof das Urteil des Gerichts''® aufgehoben, weil dieses bei der Anwendung des
Begriffs , ernsthafte Benutzung” auf eine Unionskollektivmarke einen Rechtsfehler
begangen hat.

Im vorliegenden Fall war fur die Rechtsmittelfuhrerin, der Griine Punkt, die
Kollektivbildmarke, die einen Kreis mit zwei Pfeilen darstellt und ein System zur
Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfallen betrifft, eingetragen worden. Nach
einem Antrag auf Verfallserklarung hatte das Amt der Europaischen Union flr geistiges
Eigentum (EUIPO) diesem Antrag mitder Begrindung teilweise stattgegeben, dass diese
Marke - mit Ausnahme der aus Verpackung bestehenden Waren - nichtfur alle Waren,
fur die sie eingetragen worden sei, ernsthaft benutzt worden sei.

Die von der Rechtsmittelfuhrerin erhobene Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung
der Beschwerdekammer des EUIPO wurde vom Gericht abgewiesen.

6 Urteil vom 12. Dezember 2018, Der Griine Punkt/EUIPO - Halston Properties (Darstellung eines Kreises mit zwei Pfeilen) (T-253/17,
EU:T:2018:909).
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Zur Stutzung ihres Rechtsmittels hat die RechtsmittelfUhrerin geltend gemacht, dass das
Gericht die Auslegung des Begriffs ,,ernsthafte Benutzung”im Sinnevon Art. 15 Abs. 1
der Verordnung Nr.207/2009 verkannt und diein Art. 66 dieser Verordnung genannten
Eigenschaften von Kollektivmarken nicht gebuhrend berucksichtigt habe.

Zunachst hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass die Hauptfunktion einer
Kollektivmarke darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des
Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Im Unterschied zu einer Individualmarke hat eine Kollektivmarke somitnicht die
Funktion, den Verbraucher darauf hinzuweisen, was die ,,Ursprungsidentitat” der Waren
oder Dienstleistungen ist, fur die sie eingetragen ist. Insoweit hat der Gerichtshof
festgestellt, dass Art. 66 der Verordnung Nr. 207/2009 keineswegs verlangt, dass die
Hersteller, Erzeuger, Dienstleitungsunternenmer oder Handler, die sich einemVerband
anschliel3en, der Inhaber einer Unionskollektivmarke ist, zu ein und derselben Gruppe
von Gesellschaften gehoren, die Waren oder Dienstleistungen unter einheitlicher
Kontrolle herstellt oder erbringt. Ferner hat der Gerichtshof festgestellt, dass
Kollektivmarken wie Individualmarken im Geschaftsleben angesiedelt sind. Ihre
Benutzung musssich daher,um als ,ernsthaft’im Sinnevon Art. 15 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 207/2009 eingestuftwerden zu konnen, tatsachlich in das Ziel der
betreffenden Unternehmen einfugen, einen Absatzmarkt furihre Waren und
Dienstleistungen zu erschlieBen oder zu sichern.

Sodann ist der Gerichtshof zu dem Schluss gekommen, dass eine Kollektivmarke
entsprechend ihrer Hauptfunktion ab dem Augenblick benutzt wird, in dem die
Benutzungdem Verbraucher ermdoglicht, nachzuvollziehen, dass die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen stammen, die Mitglieder des Verbands
sind, der Markeninhaber ist, und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denen zu
unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen, die nicht Mitglieder dieses
Verbands sind. Im vorliegenden Fall war der Gerichtshof der Auffassung, dass aus den
Feststellungen des Gerichts hervorgeht, dass in Anbetracht der Tatsache, dass der
Hersteller oder Verteiler der streitigen Waren Teil des Lizenzvertragssystems der
Rechtsmittelfihrerinist, die Kollektivmarke gemal3 ihrer Hauptfunktion benutzt wurde.

Schliel3lich hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Beurteilung, ob die Benutzungder
Marke ernsthaft ist, durch eine Bewertunginsbesondere der Verwendungen, die im
betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile
far die durch die Marke geschutzten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu
gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie
des Umfangs und der Haufigkeit der Benutzung der Marke zu erfolgen hat. Hierzu hat
der Gerichtshof festgestellt, dass das Gericht diese Kriterien nicht auf den vorliegenden
Fall angewandt hat. Der Gerichtshof warinsbesondere der Auffassung, dass es dem
Gericht oblag, zu prufen, ob die im vorliegenden Fall ordnungsgemald nachgewiesene
Benutzung, d. h. die Anbringung der in Rede stehenden Marke auf der Verpackung der
Waren der dem System zur ortsnahen Sammlung und 6kologischen Verwertung von
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Verpackungsabfallen angeschlossenen Unternehmen, in den betreffenden
Wirtschaftszweigen als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile fur die Waren zu
behalten oderzu gewinnen. Nach Ansicht des Gerichtshofs kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sich der vom Hersteller oder Verteiler auf der Verpackungvon Waren des
taglichen Gebrauchs angebrachte Hinweis auf die Zugehdrigkeit zu einem solchen
Recyclingsystem auf die Kaufentscheidungen der Verbraucher auswirken und so zur
Erhaltungoder ErschlieBung von Marktanteilen bezlglich dieser Produkte beitragen
kann.

Da der Gerichtshof der Auffassung war, dass das Gericht bei der Anwendung des
Begriffs , ernsthafte Benutzung” einen Rechtsfehler begangen hat, hat er daher das
angefochtene Urteil und die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO
aufgehoben.

4. Gewabhrleistungsmarke

Urteil vom 11. April 2019, OKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317

.Vorlage zur Vorabentscheidung - Geistiges Eigentum - Marken - Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 - Art. 9 Abs. 1 - Richtlinie 2008/95/EG - Art. 5 Abs. 1 und 2 - Rechte aus der
Marke - Individualmarke, die aus einem Testsiegel besteht”

Das Unternehmen OKO-Test Verlag pruft Waren auf ihre Leistung und Eignung, um
sodann die Offentlichkeit tiber die Ergebnisse dieser Tests zu informieren. Es vertreibt
eine Zeitschrift, die in Deutschland erscheint und neben allgemeinen
Verbraucherinformationen diese Ergebnisse enthalt.

Seit 2012 ist OKO-Test Verlag Inhaberin einer Unionsmarke, die aus einem Zeichen
besteht, das ein Siegel zur Angabe des Testergebnisses der Waren darstellt (im
Folgenden: Testsiegel). Sie ist auch Inhaberin einer aus demselben Testsiegel
bestehenden nationalen Marke. Diese Marken (im Folgenden zusammen: OKO-TEST-
Marken) sind u. a. fur Druckerzeugnisse und fur Dienstleistungen eingetragen, diein der
Durchfuhrung von Tests und der Bereitstellung von Informationen sowie der
Verbraucherberatung bestehen.

OKO-Test Verlag wahltdie Waren, die sie testen mochte, aus und bewertet sie aufder
Grundlage ebenfalls von ihr gewahlter wissenschaftlicher Parameter, ohne die Hersteller
um Zustimmung zu fragen. Die Ergebnisse dieser Tests veroffentlichtsie sodannin ihrer
Zeitschrift.

Dr. Liebe stellt Zahncremes, u. a. die Serie ,Aminomed"”, her und vertreibt diese. Von
diesen Zahncremes wurde 2005 die ,Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme* von OKO-
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Test Verlag getestet und erhielt die Bewertung,sehr gut”. Im selben Jahr schloss Dr.
Liebe mit OKO-Test Verlag einen Lizenzvertrag.

Im Jahr 2014 erfuhr OKO-Test Verlag, dass Dr. Liebe eine ihrer Waren in einer
Aufmachung mit der Marke OKO-TEST vertreibt.

OKO-Test Verlag erhob beim Landgericht Diisseldorf (Deutschland) eine Klage wegen
Verletzung des Markenrechts gegen Dr. Liebe und machte geltend, dass diese nach dem
2005 geschlossenen Lizenzvertragim Jahr 2014 nicht dazu berechtigt gewesen sei, die
OKO-TEST-Marken zu verwenden, da namentlich 2008 ein neuer Test mit neuen
Testparametern fir Zahncreme veroffentlicht worden seiund zudem die Ware von Dr.
Liebe nicht mehr der 2005 getesteten Ware entspreche, da sich ihre Bezeichnung, ihre
Beschreibung und ihre Verpackung geandert hatten.

Das Landgericht Dusseldorf verurteilte Dr. Liebe, die Verwendung des Testsiegels fur die
Serie ,Aminomed"” zu unterlassen und die betreffenden Waren zurtckzurufen und zu
vernichten. Dr. Liebe habe die OKO-TEST-Marken verletzt, indem sie das Testsiegel fiir
die Dienstleistungen ,Verbraucherinformation und -beratung”verwendet habe, die zu
den von der Marke geschutzten Dienstleistungen gehdrten.

Dr. Liebe legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Dusseldorf
(Deutschland) (im Folgenden: vorlegendes Gericht) ein. OKO-Test Verlag ihrerseits erhob
Anschlussberufung mit dem Antrag, die erstinstanzliche Entscheidung aufdie
Verwendung bestimmter Wort- und Bildzeichen von Dr. Liebe auszudehnen, die nicht als
Marke eingetragen, aber mit den OKO-TEST-Marken identisch seien.

Das vorlegende Gericht war mit dem erstinstanzlichen Gericht der Auffassung, dass der
genannte Lizenzvertrag vor 2014 ausgelaufen sei. Daher habe Dr. Liebe ein Zeichen, das
mit den OKO-TEST-Marken identisch oder ihnen &hnlich sei, ohne Zustimmung von
OKO-Test Verlag im geschéftlichen Verkehr verwendet. Unklar sei dagegen, ob sich OKO-
Test Verlag gegenuber Dr. Liebe aufihr ausschlieBliches Recht nach Art. 9 Abs. 1

Buchst. a oder b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95
berufen kénne. Das Zeichen, das mit den OKO-TEST-Marken identisch oderihnen
ahnlich sei, seivon Dr. Liebe namlich auf Waren angebrachtworden, die mitden Waren,
fur die die OKO-TEST-Marken eingetragen seien, weder identisch noch ihnen dhnlich
seien. Im Ubrigen kénne davon ausgegangen werden, dass dieses Zeichen nicht ,als
Marke"” verwendet worden sei.

Das Gericht hegte daher Zweifel am Ansatz des erstinstanzlichen Gerichts, das die
Verwendung des mit den OKO-TEST-Marken identischen oder ihnen dhnlichen Zeichens
durch Dr. Liebe einer Verwendung fur die Dienstleistungen, fur die diese Marken
eingetragen seien, gleichgestellthabe. Dartber hinaus fragt es nach der Tragweite von
Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie
2008/95.
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Vor diesem Hintergrund hat das vorlegende Gericht beschlossen, das Verfahren
auszusetzen und dem Gerichtshof mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Zur ersten Frage erinnert der Gerichtshof daran, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der
Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 dahin
auszulegensind, dass siedem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden
Individualmarke nicht gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen
oder ihr ahnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren zu widersetzen, die mit den
Waren oder den Dienstleistungen, fur die diese Marke eingetragen ist, weder identisch
noch ihnen ahnlich sind.

Er weist erstensdaraufhin, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr.207/2009
und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 den Fall,,doppelter Identitat” betreffen,
bei dem ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, fir die die Marke
eingetragen ist. Dagegen erfasst die Wendung , fur Waren oder Dienstleistungen”im
Grundsatz nicht die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers, diein Art.9

Abs. 1 Buchst. aderVerordnung Nr. 207/2009 und in Art.5 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie 2008/95 unter die Wendung,denjenigen ..., fur die sie eingetragen ist” fallen.
Jedoch kann die Benutzung des Zeichens durch den Dritten zur Identifizierung der
Waren des Inhabers der Marke ausnahmsweise unter diese Bestimmungen fallen, wenn
diese Waren gerade Gegenstand der von diesem Dritten erbrachten Dienstleistungen
sind. In einem solchen Fall wird dieses Zeichen namlich benutzt, um die Herkunft der
Waren zu bestimmen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, und es bestehteine
spezifische und unlésbare Verbindung zwischen den mit der Marke versehenen Waren
und diesen Dienstleistungen.

Zweitens unterstreicht der Gerichtshof, dass sich aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95, diedem
Markeninhaber einen besonderen Schutz gegen die Benutzung mit der Marke
identischer oder ihr ahnlicher Zeichen durch Dritte gewahren, die fur das Publikum zur
Gefahr von Verwechslungen fuhrt, ergibt, dass dieser dem Inhaber der Marke gewahrte
Schutz den Fallen vorbehalten ist, in denen eine Identitat oder Ahnlichkeit nicht nur
zwischen dem von dem Dritten benutzten Zeichen und der Marke besteht, sondern
auch zwischen den Waren oder Dienstleistungen, die von diesem Zeichen erfasst
werden, auf der einenund denen, die von der Marke erfasst werden, aufder anderen
Seite. Ebenso wie die Wendung ,fur Waren oder Dienstleistungen”in Art. 9 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung Nr.207/2009 und in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
2008/95 bezieht sich daher die in diesen Abs. 1 Buchst. b enthaltene Formulierung
~durch ... das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen” grundsatzlich auf von
dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen. Besteht keine
Ahnlichkeit zwischen den Waren oder den Dienstleistungen des Dritten und denjenigen,
fur die die Marke eingetragen ist, kann der von diesen Bestimmungen gewahrte Schutz
nicht angewandt werden.
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Zur zweiten Frage stelltder Gerichtshof klar, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung
Nr.207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass sie
dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden bekannten Individualmarke
gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ahnlichen
Zeichens durch einen Dritten auf Waren, die mit denen, fur die diese Marke eingetragen
ist, weder identisch noch ihnen ahnlich sind, zu widersetzen, vorausgesetzt, es ist
erwiesen, dass dieser Dritte aufgrund dieser Anbringung die Unterscheidungskraft oder
die Wertschatzung dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder diese
Unterscheidungskraft oder Wertschatzung beeintrachtigt und er in diesem Fall fur diese
Anbringungkeinen ,rechtfertigenden Grund”im Sinne dieser Bestimmungen dargetan
hat. Mit diesen Bestimmungen wird namlich der Umfang des Schutzes festgelegt, der
den Inhabern bekannter Marken gewahrt wird. Sie gestatten diesen Inhabern, es Dritten
zu verbieten, ohne ihre Zustimmung und ohne rechtfertigenden Grund im
geschaftlichenVerkehreinidentisches oder ahnliches Zeichen zu benutzen -
unabhangig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, fur die es benutzt wird,
denjenigen, fur die diese Marken eingetragen sind, ahnlich sind -, wenn diese
Benutzungdie Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marken in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintrachtigt. Die Ausubung dieses Rechts setzt nicht voraus, dass
fur die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es ist daher Sache
des vorlegenden Gerichts, zu priifen, ob dadurch, dass Dr. Liebe das mit den OKO-TEST-
Marken identische oder ihnen ahnliche Zeichen auf ihren Waren angebracht hat, siedie
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung dieser Marken in unlauterer Weise
ausnutzen konnte oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschatzung beeintrachtigt
wurde. Sollte es feststellen, dass dies der Fallist, hat es darUber hinaus zu priufen, ob im
vorliegenden Fall Dr. Liebe fur die Anbringung des Zeichens auf den Waren einen
~rechtfertigenden Grund”im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung
Nr.207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dargetan hat. Im letzteren Fall ware
namlich zu schlieRen, dass OKO-TEST Verlag nicht berechtigt ist, die Benutzung auf der
Grundlage dieser Bestimmungen zu verbieten.
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