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Vorbemerkung

Die Richtlinie fur die Prifung von Markenanmeldungen und fiir die Registerfiihrung ist im August 2018 an die Stelle der
Richtlinie fiir die Prifung von Markenanmeldungen vom 13. Juni 2005 (BIPMZ 2005, 245) in der Fassung vom 15. De-
zember 2009 getreten. Sie wurde 2019 an die durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (BGBI. | 2018 S. 2357)
eingetretene Rechtslage angepasst und nun aktualisiert. Die Richtlinie dient dazu, eine einheitliche und ziigige Prifung
der Markenanmeldungen und der Registerangelegenheiten zu gewahrleisten. Die Gleichbehandlung aller Anmelder bzw.
Antragsteller stellt ein rechtsstaatliches Gebot dar. Daher sind die Markenstellen und Markenabteilungen gehalten, die
Prifung der Markenanmeldungen und der Registerangelegenheiten gemafl der nachstehenden Richtlinie durchzufiih-
ren. Gesetzesanderungen und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie die Besonderheiten des Einzelfalles sind
zu beriicksichtigen.

Die Veroffentlichung der Richtlinie dient dazu, die Anmelder bzw. die Antragsteller liber die Arbeitsweise der Marken-
stellen und Markenabteilungen zu unterrichten.

Die Verfahrensdauer hingt im Ubrigen auch von der Mitwirkung der Anmelder bzw. der Antragsteller ab. So fiihrt z. B.
eine elektronische Anmeldung Giber DPMAdirektWeb oder ein entsprechend der einheitlichen Klassifikationsdatenbank
erstelltes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu einer schnelleren Bearbeitung.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird in der Prifungsrichtlinie auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung (z. B.
Anmelder/Anmelderin, Prifer/Priferin) verzichtet. Die verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen im Maskuli-
num beziehen sich in gleicher Weise auf Personen aller Geschlechter.

Minchen im September 2020
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Rechtsgrundlagen

Den rechtlichen Rahmen des Verfahrens in Markensa-
chen bilden im Wesentlichen

im deutschen Recht:

- das Gesetz liber den Schutz von Marken und sonsti-
gen Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG)

- die Verordnung zur Ausfiihrung des Markengesetzes
(Markenverordnung — MarkenV)

- die Verordnung tiber das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt (DPMA-Verordnung — DPMAV)

- die Verordnung Uber die Wahrnehmung einzelner
den Prifungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle,
den Markenstellen und den Abteilungen des Patent-
amts obliegender Geschifte (Wahrnehmungsver-
ordnung — WahrnV)

- das Gesetz Uber die Kosten des Deutschen Patent-
und Markenamts und des Bundespatentgerichts
(Patentkostengesetz — PatKostG)

- die Verordnung Uber die Zahlung der Kosten des
Deutschen Patent- und Markenamts und des Bun-
despatentgerichts  (Patentkostenzahlungsverord-
nung — PatKostZV)

- die Verordnung Uber Verwaltungskosten beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungs-
kostenverordnung — DPMAVwKostV)

- die Verordnung Uber den elektronischen Rechtsver-
kehr beim Deutschen Patent- und Markenamt
(ERVDPMAV)

- die Verordnung liber die elektronische Aktenfiih-
rung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und
dem Bundesgerichtshof (EAPatV)

- das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems
und der olympischen Bezeichnungen (OlympSchG)

im Recht der Europaischen Union:

- die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten lGber die Marken (in Kraft getreten am 8. Ja-
nuar 2016; einige Artikel gelten erst seit dem 14. Ja-
nuar 2019)

- die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europaischen
Parlaments und des Rates liber die Unionsmarke
(UMV) vom 14.Juni 2017 (in Kraft getreten am
6. Juli 2017; sie gilt seit dem 1. Oktober 2017)

- die Delegierte Verordnung liber die Unionsmarke
(EVU) 2018/625 der Kommission vom 5. Marz 2018

- die Unionsmarkendurchfiihrungsverordnung (EU)
2018/626 der Kommission vom 5. Marz 2018

Soweit in dieser Richtlinie auf Informationen Drit-
ter verwiesen wird, ibernimmt das DPMA fiir die
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im internationalen Recht:

- das Madrider Abkommen (iber die internationale
Registrierung von Marken (Madrider Markenab-
kommen - MMA) vom 14. April 1891

- das Protokoll zum Madrider Abkommen tber die in-
ternationale Registrierung von Marken (Protokoll
zum Madrider Markenabkommen — PMMA) vom
27.Juni 1989

- die Pariser Verbandslbereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsiberein-
kunft — PVU) vom 20. Mi3rz 1883

- der Markenrechtsvertrag (Trademark Law Treaty —
TLT) vom 27. Oktober 1994.

Die vorstehenden Rechtsvorschriften sind in der jeweils
glltigen Fassung im Internet zuganglich unter
https://www.gesetze-im-internet.de/, https://eur-lex.
europa.eu/homepage.html und https://www.wipo.int/

treaties/en/.!

Vollstéandigkeit und Richtigkeit dieser Informationen
keinerlei Haftung.


https://www.gesetze-im-internet.de/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.wipo.int/treaties/en/
https://www.wipo.int/treaties/en/

Der Ablauf des Priifungsverfahrens im Uberblick

Mangel beseitigt
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Teil 1: Formelle Markenpriifung

Die zustdndige Markenstelle priift, ob die beim DPMA
eingereichte Anmeldung einer Marke folgende Voraus-
setzungen erfillt (§ 36 MarkenG):

e Sie muss den Erfordernissen fir die Zuerkennung
eines Anmeldetags entsprechen (§ 32 Abs. 2 Mar-
kenG),

e der Anmelder muss Inhaber einer Marke sein kon-
nen (§ 7 MarkenG),

e die Geblhren missen in ausreichender Hohe ge-
zahlt worden sein (§ 2 Abs. 1 PatKostG) und

e die sonstigen Anmeldungserfordernisse missen
erfillt sein (§§ 2 ff. MarkenV).

Stellt die Markenstelle formelle Mangel der Anmeldung
fest, teilt sie diese dem Anmelder mit und setzt ihm
eine Frist zur Behebung dieser Mangel. Werden die Er-
fordernisse fiir die Zuerkennung eines Anmeldetags
(Mindesterfordernisse) nicht innerhalb der gestellten
Frist erfiillt, gilt die Anmeldung als zuriickgenommen
(§ 36 Abs. 2 S. 1 MarkenG). Soweit der Anmelder sons-
tige, von der Markenstelle beanstandete Mangel nicht
behebt, weist die Markenstelle die Anmeldung durch
Beschluss zurtick (§ 36 Abs. 4 MarkenG).?

I.  Zustandigkeit der Markenstellen

Fir die Prifung von angemeldeten Marken und fir die
Beschlussfassung im Eintragungsverfahren sind die
Markenstellen zustandig (§ 56 Abs. 2 MarkenG). Die Zu-
standigkeit der einzelnen Markenstellen richtet sich
nach der Leitklasse der Anmeldung; die Zustandigkeit
des einzelnen Bearbeiters richtet sich nach der Endzif-
fer des vergebenen Aktenzeichens.

Das DPMA legt die Leitklasse der Anmeldung fest (§ 21
Abs. 2 S. 1 MarkenV). MalRgebend fir die Festlegung ist,
auf welchen Waren und Dienstleistungen der Schwer-
punkt der Anmeldung liegt. Der Anmelder kann in der
Anmeldung eine Leitklasse vorschlagen. Diese Angabe
ist fur das DPMA nicht bindend (§ 21 Abs. 2 S. 2 Mar-
kenV), ihr wird aber in der Regel entsprochen, soweit
sie plausibel erscheint. Die Festlegung der Leitklasse ist
nicht mit Rechtsbehelfen angreifbar.

Andert sich die Leitklasse im laufenden Verfahren, hat
dies keine Auswirkungen auf die Zustandigkeit der Mar-
kenstelle fir das Anmeldeverfahren.

2 Siehe Teil 3.
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Il. Einreichung der Anmeldung

Die Markenanmeldung muss beim DPMA eingereicht
werden (§ 32 Abs. 1 MarkenG). Dabei ist fir jede Marke
eine gesonderte Anmeldung erforderlich (§ 2 Abs. 2
MarkenV).

Markenanmeldungen kénnen beim DPMA elektronisch
oder in Papierform (auch per Fax, § 11 DPMAV) einge-
reicht werden.

1. Elektronisch eingereichte Anmeldungen

Elektronisch kdnnen Anmeldungen ausschlieflich Gber
die vom DPMA zur Verfligung gestellte Zugangs- und
Ubertragungssoftware DPMAdirektPro oder iber die
Web-Anwendung DPMAdirektWeb eingereicht werden
(§ 12 DPMAV i. V. m. § 3 Abs. 1 ERVDPMAV). Eine Uber-
mittlung der Anmeldung per E-Mail ist demnach nicht
moglich.

Einzelheiten zum Verfahren der elektronischen Einrei-
chung sind der Internetseite www.dpma.de zu entneh-
men (§ 4 ERVDPMAV).

a) Elektronische Anmeldung iiber DPMAdirektWeb

Eine Markenanmeldung, die iber die Web-Anwendung
DPMAdirektWeb eingereicht wird, ist ohne Unterschrift
und ohne elektronische Signatur giiltig (vgl. §2 Abs. 1
Nr. 1 ERVDPMAV).

Da das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (WDVZ)
in dieser Anwendung Uber eine Warenkorbfunktion
ausschlielRlich aus zuldssigen Waren- und Dienstleis-
tungsbegriffen zusammengesetzt werden kann, die
vom DPMA zu diesem Zweck zur Verfligung gestellt
werden, wird die Formulierung der Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisse der liber diese Anwendung ein-
gereichten Markenanmeldungen im weiteren Priifungs-
verfahren nicht beanstandet.

b) Elektronische Anmeldung iiber DPMAdirektPro

Eine Markenanmeldung, die Gber die vom DPMA zur
Verfligung gestellte Software DPMAdirektPro einge-
reicht wird, enthélt eine digitale Signatur, die den An-
forderungen des § 3 Abs. 3 ERVDPMAV geniigt.

Die Anmelder, die diese Software nutzen, kdnnen auch
selbst formulierte Waren- und Dienstleistungsbegriffe
flr ihre Markenanmeldung verwenden. Diese Begriffe
mussen gegebenenfalls im weiteren Verfahren geklart
werden, was dann zu einer Verlangerung der Verfah-
rensdauer fuhrt.


https://www.dpma.de/

2. Anmeldung in Papierform

Die Markenanmeldung kann

e auf dem Postweg an die zentrale Postanschrift des
DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt,
80297 Miinchen) oder

e per Telefax an die zentrale Telefax-Nummer des
Markenbereichs (+49 (0)89/2195-4000) gesendet

oder personlich in den Dienststellen des DPMA in Miin-
chen und Jena, beim Informations- und Dienstleistungs-
zentrum des DPMA (DPMA-IDZ) in Berlin sowie bei den
im Bundesgesetzblatt bekannt gemachten Patentinfor-
mationszentren abgegeben werden. Standorte, Kon-
taktdaten und Dienstleistungsangebote der Patentin-
formationszentren sind aus dem Internetauftritt des
DPMA ersehbar.?

Die Ubermittlung einer Papieranmeldung nur per Tele-
fax ist lediglich bei Wortmarken und in dem Ausnahme-
fall einer sonstigen Marke, die sich ausschlieBlich durch
Text darstellen lasst (§ 12ai. V. m. § 6a Abs. 2 MarkenV),
moglich. Bei allen anderen Markenformen muss der An-
trag im Original nachgereicht werden.

Die in Papierform eingereichten Anmeldungen werden
eingescannt und den Markenstellen in digitalisierter
Form Ubermittelt. Fiir jede Anmeldung wird ein Akten-
zeichen vergeben und die Daten der Anmeldungen wer-
den erfasst bzw. Gberprift und bestatigt.

3. Bestdtigung liber die Einreichung der Anmel-
dung

Nach der Datenerfassung bzw. -Gberpriifung sowie der
Festlegung der Leitklasse der Anmeldung erhélt der An-
melder eine Eingangsbestdtigung. Diese enthalt alle
wesentlichen Daten der Anmeldung (soweit sie zu die-
sem Zeitpunkt bereits eindeutig feststehen) wie Akten-
zeichen, Eingangsdatum, Angaben zur Marke, Name
und Wohn- oder Firmensitz des Anmelders, Anschrift,
Leitklasse und bei der Anmeldung angegebene weitere
Klassen sowie Angaben zur falligen Gebiihr.

4. Vorverodffentlichung der
Register

Anmeldung im

Jede Markenanmeldung wird im Register des DPMA
(DPMAregister?) veroffentlicht. Zu den Daten, die verof-
fentlicht werden, gehoren (§ 23 MarkenV): Aktenzei-
chen, Eingangsdatum, Angaben (iber die Marke, bean-
spruchte Prioritdten und Zeitrdange, Name des Anmel-
ders sowie gegebenenfalls dessen Rechtsform, Wohn-
sitz bzw. Sitz, der Name und Sitz des Vertreters (soweit

https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/ko-
operation/patentinformationszentren/index.html.
DPMAregister ist eine Uber das Internet kostenlos
zugangliche Datenbank (https://register.dpma.de),
Uber die sich die tagesaktuellen Rechtsstande der
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ein Vertreter bestellt ist), die Anschrift des Anmelders
oder des Vertreters, die Leitklasse und gegebenenfalls
weitere Klassen des Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen.

lll. Mindesterfordernisse der Anmeldung

1. Voraussetzungen

Zur Bestimmung eines Anmeldetagesi. S.d. § 33 Abs. 1
MarkenG muss die Anmeldung folgende Angaben ent-
halten (§ 32 Abs. 2 MarkenG):

e einen Antrag auf Eintragung (a)

e Angaben, die es erlauben, die Identitdt des Anmel-
ders festzustellen (b),

e eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutz-
hindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG unterféllt (c)
und

e das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen,
fur die die Eintragung beantragt wird (d).

a) Antrag auf Eintragung

Der Antrag auf Eintragung ist bei den oben beschriebe-
nen elektronischen Anmeldewegen integriert und bei
Anmeldungen in Papierform auf dem Antragsformular
W 7005 und dessen Anlagen W 7005.0 bis W 7005.4°
enthalten.

b) Angaben, die es erlauben, die Identitdat des An-
melders festzustellen

Zur Zuerkennung eines Anmeldetages ist es zwar nicht
erforderlich, dass die Angaben zum Anmelder den re-
gisterrechtlichen Erfordernissen geniigen, die zur Ein-
tragung einer Marke notwendig sind, aber Name und
Anschrift missen benannt sein, damit das DPMA mit
dem Anmelder in Verbindung treten kann, z. B. durch
Zusendung von Schreiben.® Allein die Benennung eines
Vertreters, ohne jede Angabe eines Anmelders, ist aber
z. B. nicht ausreichend.

c) Eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutz-
hindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG unterfilit

Die Darstellung der Marke (§ 6a MarkenV) muss den be-
antragten Gegenstand des Markenschutzes klar und
eindeutig erkennen lassen. Dieses Bestimmtheitsgebot
ist ein wesentlicher Grundsatz des Registerrechts, da
die zustandigen Behdrden und das Publikum dem Re-

vom DPMA verwalteten Schutzrechte abfragen las-
sen.

5 Abrufbar unter: https://www.dpma.de/service/
formulare/marken/index.html.

6 Siehe dazu auch Teil 1: IV.



https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/kooperation/patentinformationszentren/index.html
https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/kooperation/patentinformationszentren/index.html
https://register.dpma.de/DPMAregister/uebersicht?lang=de
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7005.pdf
https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html
https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html

gister eindeutig und verstandlich die beantragten Mar-
kenrechte entnehmen kénnen muissen. Dementspre-
chend muss die beantragte Marke in der Anmeldung so
klar und eindeutig festgelegt sein, dass eine genaue
Identifizierung und Bestimmung des beantragten
Schutzgegenstandes méglich ist und nachtrigliche An-
derungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind.

Die Darstellung der Marke dient zundchst der Bestim-
mung des Schutzgegenstands fiir das Priifungsverfahren.

Mit Eingang der grafischen Darstellung (vgl. § 8 Abs. 1
MarkenV) wird daher bei Bild- und Wort-/Bildmarken
das Mindesterfordernis gemaR §32 Abs.2 Nr.3
MarkenG erfiillt.

Bei Bewegungs- und Hologrammmarken kann das Min-
desterfordernis des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit Ein-
gang der Darstellung als elektronische Datei erfillt wer-
den. Dies setzt u.a. voraus, dass die Datei lesbar ist und
dem auf den Internetseiten des DPMA veroffentlichten
Dateiformat entspricht (§ 6a Abs. 1 MarkenV). Klang-
marken, die sich nicht durch Notenschrift darstellen las-
sen (Gerdusche), und Multimediamarken kénnen aus-
schliefRlich als elektronische Datei im mp4- bzw. mp3-
Format eingereicht werden.’

Fehlende, unvollstandige oder nicht mit der Darstellung
der Marke Ubereinstimmende Farbangaben haben bei
Bild-, Wort-/Bild- oder dreidimensionalen Marken
grundsatzlich keinen Einfluss auf die Erfiillung des Min-
desterfordernisses gemaR § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Eine farbige Marke gilt mit dem Eingang eines schwarz-
weien Telefaxes als ausreichend offenbart, wenn in
der Anmeldung die farbige Eintragung mit bestimmten
Farben beantragt ist, das farbige Original der Marken-
darstellung unverziiglich nachgereicht wird und auf der
schwarz-weiRen Markendarstellung im Fax die Vertei-
lung der angegebenen Farben in Ubereinstimmung mit
dem Original erkennbar ist. Als Anmeldetag wird in die-
sem Fall der Tag des Eingangs des Telefaxes zuerkannt.

Sind in einem Anmeldeantrag erkennbar mehrere Mar-
ken enthalten und sind die einzelnen Marken als solche
klar und eindeutig dargestellt, liegt fur jede dieser Mar-
ken eine dem § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geniligende
Darstellung vor. Der Anmelder muss dann erklaren, fir
welche Marke er die Anmeldung weiterfiihren bzw.
welche Marken er zum Gegenstand weiterer Anmel-
dungen machen mdchte. Diese Erklarung stellt keine
unzuldssige Anderung der angemeldeten Marke dar,
sondern kann noch unter Wahrung des Anmeldetags
abgegeben werden.

Bei einer elektronischen Anmeldung Giber DPMAdirekt-
Pro oder DPMAdirektWeb wird die Markendarstellung
durch Hochladen der Datei eingereicht.

Wird die gleiche Markendarstellung auf Papier und auf
einem Datentréger eingereicht, ist fiir die Bestimmung

7 Siehe dazu auch Teil 1: VI.2.
8  Siehe dazu auch Teil 1: VI.3.
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des Schutzgegenstands die Darstellung auf dem Daten-
trager malgeblich (§ 6a Abs. 3 S. 2 MarkenV).

d) Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fiir
die die Eintragung beantragt wird

Der Anmeldung muss ein Verzeichnis der Waren und/
oder Dienstleistungen, die mit der angemeldeten
Marke gekennzeichnet werden sollen, beigefligt sein.
Fir die Zuerkennung des Anmeldetags reicht es aus,
wenn die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
sachlich so bestimmt bezeichnet sind, dass eine klare
Abgrenzung von nicht beanspruchten Waren und
Dienstleistungen méglich ist.® Geht ein erkennbar un-
vollstandiges WDVZ ein (z. B. nicht vollstandig lesbar),
wird ein Anmeldetag erst mit Einreichung des komplet-
ten Verzeichnisses begriindet.

2. Zuerkennung des Anmeldetags

Wenn die vorgenannten Mindesterfordernisse erfillt
sind, wird der Tag des Eingangs der Markenanmeldung
beim DPMA als Anmeldetag festgesetzt (§ 36 Abs. 1 Nr.
1, § 33 Abs. 1 MarkenG). Fiir die Bestimmung des An-
meldetags ist das zuerst eingereichte Darstellungsmittel
entscheidend, sofern die gleiche Darstellung sowohl auf
einem Datentrager als auch in Papier eingereicht wird
(§ 6a Abs. 3 S. 3 MarkenV).

AnschlieRend wird die Anmeldung in DPMAregister ver-
offentlicht (§ 33 Abs. 3 MarkenG). Stellt sich im Rahmen
des nachfolgenden Priifungsverfahrens heraus, dass die
Mindesterfordernisse entgegen der ersten kursorischen
Prifung doch nicht vollstandig erfillt sind, wird der An-
meldetag auf den Tag verschoben, an dem die Min-
desterfordernisse vorliegen.

3. Rechtsfolgen bei fehlenden Mindesterfor-
dernissen

Erflllt die Anmeldung die Mindesterfordernisse nicht,
wird der Anmelder in einem Schreiben aufgefordert, die
festgestellten Mangel innerhalb einer bestimmten Frist
zu beseitigen. Dieses Schreiben ist dem Anmelder form-
lich zuzustellen. Weiterhin ist auf die Rechtsfolgen hin-
zuweisen, die drohen, wenn die Mangel nicht innerhalb
der Frist beseitigt werden. Diese Aufforderung erhalt
der Anmelder in der Regel zusammen mit der Eingangs-
bestatigung fir die Anmeldung.

Die in dem Schreiben gesetzte Frist ist verlangerbar,
wenn vor Ablauf der Frist ein entsprechender Antrag
eingeht (§ 18 Abs.2 DPMAV). Bei einer Fristversau-
mung ist eine Wiedereinsetzung® méglich.

Werden die Mangel in der gesetzten Frist nicht besei-
tigt, so gilt die Anmeldung gemaR § 36 Abs. 2 S. 1 Mar-

9  Siehe Teil 1: VII.4.



kenG als zuriickgenommen. Diese gesetzliche Riicknah-
mefiktion wird dem Anmelder nach eingangslosem
Fristablauf mit einem formlosen Schreiben mitgeteilt.

Kommt der Anmelder der Aufforderung zur Mangelbe-
seitigung nach, wird der Tag als Anmeldetag festgesetzt,
an dem die festgestellten Mangel beseitigt wurden
(§ 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

IV. Eignung des Anmelders als Inhaber einer
Marke (Markenrechtsfahigkeit); notwen-
dige Anmelderangaben

1. Voraussetzungen

Anmelder einer Marke® kénnen natiirliche Personen
und juristische Personen des Privat- oder des 6ffentli-
chen Rechts sein. Personengesellschaften kénnen An-
melder sein, soweit sie in eigenem Namen Trager von
Rechten und Pflichten sein kdnnen (§ 7 MarkenG). Ein
Geschaftsbetrieb ist nicht erforderlich.

Je nach Art des Anmelders sind verschiedene Angaben
erforderlich, die fir die Eintragung als Inhaber der be-
antragten Marke im Markenregister bendtigt werden
(§ 5 MarkenV). Jedenfalls aber ist die aktuelle Anschrift
des Markenanmelders vollstandig mitzuteilen (StraRe,
Nummer, Postleitzahl, Ort, gegebenenfalls Land). Nicht
zuldssig sind Postfachanschriften oder c/o-Adressanga-
ben. Postfachanschriften kdnnen nur zusatzlich zur ak-
tuellen Anschrift angegeben werden.

a) Natiirliche Personen

Eine natirliche Person kann entweder unter ihrem br-
gerlichen Namen oder unter ihrer Firma als Markeninha-
ber eingetragen werden, wenn diese im Handelsregister
eingetragen ist. Die Firma muss daflir entsprechend der
Eintragung im Handelsregister angegeben werden.

Auch geschaftsunfahige Personen und beschrankt ge-
schaftsfahige Minderjahrige konnen Inhaber von einge-
tragenen Marken sein. Fiir die Anmeldung der Marke
bedirfen sie aber der Vertretung durch ihren jeweiligen
gesetzlichen Vertreter bzw. dessen Einwilligung.

Bei natlirlichen Personen, die die Marke fiir sich selbst
als Privatpersonen anmelden, muss die Wohnsitzan-
schrift mitgeteilt werden; die Angabe von geschaftli-
chen Adressen wird nicht akzeptiert.

b) Juristische Personen
Juristische Personen sind z. B. der rechtsfahige Verein,

die AG und die GmbH. Ist eine juristische Person in ei-
nem offentlichen Register eingetragen, muss der Name

0 Hiermit sind Individualmarken gemeint. Fiir Kollek-

tiv- und Gewahrleistungsmarken gelten spezielle Re-
gelungen, vgl. Teil 2: XV.3 und Teil 2: XVI.2.
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entsprechend der Registrierung angegeben werden (§ 5
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) MarkenV).

Die Rechtsform der juristischen Person ist ebenfalls an-
zugeben (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) MarkenV).

c) Personengesellschaften

Eine OHG, eine KG sowie eine Partnerschaftsgesell-
schaft kdnnen als Personengesellschaften Inhaber einer
Marke sein.

Auch eine Gesellschaft biirgerlichen Rechts kann unter
ihrem Namen in das Markenregister eingetragen wer-
den. In der Anmeldung sind dafiir zusatzlich der Name
und die Anschrift mindestens eines vertretungsberech-
tigten Gesellschafters anzugeben (§5 Abs.1 Nr.2
Buchst. b) MarkenV).

Nicht eingetragene Vereine kénnen ebenfalls Anmel-
der sein (§ 7 Nr. 3 MarkenG). Hierfiir sind in der Anmel-
dung neben der Vereinsbezeichnung der Name und die
Anschrift eines vertretungsberechtigten Vereinsmit-
glieds anzugeben.

Erbengemeinschaften oder Bruchteilsgemeinschaften
sind keine Personengesellschaften i. S. d. §5 Abs. 1
Nr. 2 MarkenV und kdénnen nicht Inhaber einer Marke
sein.

Ist eine Personengesellschaft in einem offentlichen
Register eingetragen, muss der Name entsprechend
der Registrierung angegeben werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 2
Buchst. a) MarkenV).

Die Rechtsform der Personengesellschaft ist anzugeben
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) MarkenV).

d) Anmeldergemeinschaften

Melden mehrere natirliche und/oder juristische Perso-
nen oder Personengesellschaften eine Marke gemein-
sam an, bilden sie eine Anmeldergemeinschaft. Das
Verfahren wird in solchen Fallen einheitlich gefiihrt.

Namen und Adressen aller Mitglieder der Anmelderge-
meinschaft sind vollstandig anzugeben (§ 5 Abs. 3 Mar-
kenV), die Benennung eines Zustellungsbevollméachtig-
ten ist erforderlich (§ 14 Abs. 1 S. 1 DPMAV). Fir alle
Mitglieder der Anmeldergemeinschaft adressiert das
DPMA den amtlichen Schriftwechsel an den Zustel-
lungsbevollméachtigten. Die Mitglieder der Anmelderge-
meinschaft sind notwendige Streitgenossen (§ 62 ZPO).

e) Unternehmen in auslandischen Gesellschaftsfor-
men

Auch Unternehmen in ausldndischen Gesellschaftsfor-
men (beispielsweise Ltd., Inc., S.A., B.V., SE) kbnnen An-
melder sein, soweit diese Inhaber von Rechten und
Pflichten sein kbnnen. Es muss dabei ersichtlich sein,



nach dem Recht welchen Staates die Gesellschaft ge-
grindet wurde. Gegebenenfalls fordert die Markenstelle
den Anmelder auf, den Griindungsstaat mitzuteilen.

f)  Rechtsfolgen bei fehlender Markenrechtsfihigkeit

Kann der Anmelder nicht Inhaber einer Marke sein,
weist die Markenstelle die Anmeldung durch Beschluss
zuriick (§ 36 Abs. 5 MarkenG). Gegen diesen Beschluss
kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden.!

2. Rechtsfolgen bei fehlenden Anmelderanga-
ben

Sind die Angaben zum Anmelder unvollstindig, fehler-
haft oder widerspriichlich, fordert die Markenstelle den
Anmelder zur Klarung seiner Bezeichnung, Anschrift
oder Rechtsform auf. Gegebenenfalls sind geeignete
Belege einzureichen.

Werden die Méangel innerhalb der gesetzten Frist nicht
beseitigt, weist das DPMA die Anmeldung durch Be-
schluss zurtick (§ 36 Abs. 4 MarkenG). Gegen diesen
Beschluss kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden.!?

V. Gebiihren

Erst nach Zahlung der Anmeldegebiihren wird das Ein-
tragungsverfahren, das die Prifung der Markenanmel-
dung auf formelle und materielle Schutzhindernisse
umfasst, durchgefihrt.

1. Gebiihrenhohe

Die Hohe der zu zahlenden Gebihren ist in der Anlage
zu § 2 Abs. 1 PatKostG (Gebihrenverzeichnis) geregelt.

Sie betragen fiir eine Anmeldung einschlief3lich der Klas-
sengeblihr fir bis zu drei Klassen:

- fiir eine Marke®3 bei elektro- | 290,00 | Gebiihrennum-
nischer Anmeldung Euro mer: 331 000

- fir eine Marke* bei Anmel- 300,00 | Gebiihrennum-
dung in Papierform Euro mer: 331 100

- fur eillne Kpllektlvmarke oder 900,00  Gebihrennum-
Gewadbhrleistungsmarke Euro  mer: 331 200
(§§ 97 und 106a MarkenG) '

Die zusatzlichen Klassengebiihren bei Anmeldung fiir
mehr als drei Klassen betragen:

Gebuhrennum-
mer: 331 300

- fiir eine Marke® je zusitzli-
cher Klasse

100,00
Euro

11 Sjehe hierzu Teil 3: 111
12 Sjehe hierzu Teil 3: 111
13 Hiermit sind Individualmarken gemeint.
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- fur eine Kollektivmarke oder | 1
Gewahrleistungsmarke 150,00 | Gebihrennum-
(88 97 und 106a MarkenG) je | Euro  mer: 331 400
zusatzlicher Klasse | |

Die Gebuhr fiir den Antrag auf beschleunigte Priifung
nach § 38 MarkenG betragt:

Gebuhrennum-
mer: 331 500

200,00
Euro

2. Falligkeit, Zahlungsfrist und Zahlungstag

Die Gebiihren werden bereits mit der Einreichung der
Anmeldung fillig (§ 3 Abs. 1 S. 1 PatKostG). Beantragt
der Anmelder die Eintragung der Marke fir Wa-
ren/Dienstleistungen in mehr als drei Klassen, hat er zu-
satzlich zur Anmeldegebiihr fiir jede weitere Klasse eine
Klassengeblhr zu zahlen. Im Rahmen der vorlaufigen
Klassifizierung berechnet das DPMA die Hohe der Ge-
bldhren und teilt diese dem Anmelder in der Eingangs-
bestatigung mit. Eine weitere Aufforderung zur Zahlung
wird nicht versandt.

Die Zahlungsfrist betragt drei Monate ab Eingang der
Anmeldung (§ 6 Abs. 1 PatKostG) und kann nicht verlan-
gert werden.

§ 2 PatKostZV bestimmt den jeweiligen Einzahlungstag
bei den verschiedenen Zahlungswegen. Bei Bareinzah-
lungen ist dies der Tag der Einzahlung (des Eingangs)
beim DPMA; bei Uberweisungen der Tag der Gutschrift
auf dem Konto der Bundeskasse Halle/DPMA; bei SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren der Tag des Eingangs eines
glltigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben
zum Verwendungszweck.

3. Zahlungswege

Die Gebiihren kénnen gezahlt werden durch (vgl. § 1
PatKostzV):

e Bareinzahlung bei einem inldndischen oder aus-
landischen Geldinstitut auf das Konto der Bundes-
kasse Halle/DPMA (Bundeskasse Halle/DPMA,
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-
Code): MARKDEF1700) oder bei den Geldstellen
des DPMA in Miinchen, Jena und im DPMA-IDZ in
Berlin;

e Uberweisung auf das Konto der Bundeskasse
Halle/DPMA (Bundeskasse Halle/DPMA, IBAN:
DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code):
MARKDEF1700);

e Erteilung eines giltigen SEPA-Basis-Lastschrift-
mandats mit Angaben zum Verwendungszweck.
Hierzu sollen die auf den Internetseiten des DPMA

14 Hiermit sind Individualmarken gemeint.

15 Hiermit sind Individualmarken gemeint.



unter https://www.dpma.de/service/formulare/
zahlungsverkehr/index.html abrufbaren Formu-
lare (A 9530 und A 9532) verwendet werden. Dort
stehen auch Hinweise zum SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren zur Verfiigung®.

4. Erstattung rechtsgrundlos gezahlter Geldbe-
trage

Zahlt der Anmelder Betrage, ohne dass dafir ein recht-
licher Grund vorliegt, wird bei der Riickzahlung eine Er-
stattungsgebiihr i. H. v. 10,00 Euro einbehalten (§ 6
Abs. 2 DPMAVwKostV).

Zahlungen ohne Rechtsgrund sind insbesondere:

e Anmeldegebihren, die verspéatet (spater als drei
Monate nach Einreichung der Anmeldung) einge-
zahlt werden und die nicht fiir eine andere Mar-
kenanmeldung bestimmt werden;

e irrtimlich zu viel gezahlte Summen, z. B. zu viel ge-
zahlte Klassengebihren oder die Gebuhr fiir eine
Kollektivmarke, ohne dass es sich um eine solche
handelt.

Beruht die rechtsgrundlose Zahlung auf einem Fehler,
den das DPMA zu verantworten hat, wird die Erstat-
tungsgebihr nicht einbehalten (§9 Abs.1 S.1
DPMAVwKostV).

5. Rechtsfolgen bei nicht oder zu spat gezahlter
Gebiihr

Zahlt der Anmelder nicht oder nicht fristgerecht, gilt die
Anmeldung als zurlickgenommen. Dies gilt auch, wenn
die Anmeldegebiihr nicht vollstandig gezahlt wird (§ 6
Abs. 2 PatKostG).

Zahlt der Anmelder zwar die Anmeldegebuhr, aber wei-
tere Klassengebiihren nicht oder nicht vollstandig, gel-
ten vom bereits entrichteten Geblihrenbetrag die Leit-
klasse und dann die Gbrigen Klassen in der numerisch
aufsteigenden Reihenfolge der Klasseneinteilung als be-
zahlt, es sei denn, der Anmelder bestimmt eine andere
Reihenfolge. Fiir die weiteren Klassen gilt die Anmel-
dung als zuriickgenommen. Weicht eine vom Anmelder
vorgeschlagene Leitklasse von der vom DPMA festge-
stellten Leitklasse ab, so wird zundchst die vom Anmel-
der angegebene Leitklasse beriicksichtigt. Diese Zuord-
nung gilt auch fur die Klassengebiihren, die nach ab-
schlieRender Klassifizierung durch die Markenstelle
nachgefordert werden (§ 36 Abs. 3 MarkenG).

16 https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/

a9534.pdf und https://www.dpma.de/service/ge-
buehren/zahlungsverkehr/index.html.

Fir Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken gelten
erganzende Sonderregelungen, vgl. Teil 2: XV.4 und
Teil 2: XVI.3.
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VI. Sonstige Anmeldeerfordernisse

Die Anmeldung muss den weiteren Anmeldeerforder-
nissen entsprechen, die in der MarkenV aufgefiihrt sind
(§ 32 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, §§ 2 ff. MarkenV).’
Diese Vorschriften betreffen insbesondere die Form der
Anmeldung, die Markenform und die Markendarstel-
lung, sowie das WDVZ. Soweit ein Vertreter bestellt
wurde oder aufgrund des auswartigen Wohnsitzes oder
Sitzes des Anmelders bestellt werden muss, sind auch
die diesbeziiglichen Vorschriften zu beachten. Bei
fremdsprachigen Anmeldungen sind ebenfalls beson-
dere Vorschriften zu bertcksichtigen. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann oder muss der Anmeldung
eine Markenbeschreibung (§ 6b MarkenV) hinzugefiigt
werden. Zudem sind die Regelungen zur Inanspruch-
nahme von Prioritdten zu beachten, wenn solche gel-
tend gemacht werden (§ 34 Abs. 3, § 35 Abs. 4 MarkenG).

1. Form der Anmeldung

Fir eine Markenanmeldung in Papierform muss das
vom DPMA herausgegebene Formular W 7005 ver-
wendet werden (§ 2 Abs. 1 S. 2 MarkenV).

2. Markenform und Markendarstellung

In der Anmeldung ist anzugeben, ob die Marke als
Wortmarke, Bildmarke, dreidimensionale Marke, Farb-
marke, Klangmarke, Positionsmarke, Kennfadenmarke,
Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke,
Hologrammmarke oder sonstige Markenform in das Re-
gister eingetragen werden soll (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
§ 6 MarkenV).

Die Markendarstellung muss dem Erfordernis des § 8
Abs. 1 MarkenG geniigen, so dass die zustandigen Be-
horden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes
klar und eindeutig bestimmen kénnen. Die Markendar-
stellung kann — abhangig vom gewdhlten Anmeldeweg
— in Papierform oder als elektronische Datei in den auf
den Internetseiten des DPMA veroffentlichten Dateifor-
maten?® eingereicht werden.

Bei den haufigsten Markenformen, der Wortmarke,
Wort-/Bildmarke und Bildmarke muss die Darstellung
der Marke durch grafische Darstellung erfolgen. Bei den
selteneren Markenformen, der dreidimensionalen
Marke, Farbmarke, Klangmarke, Positionsmarke, Kenn-
fadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multi-
mediamarke und Hologrammmarke, ist die Darstellung
teilweise durch grafische Darstellung, ggf. erganzt durch

18 Formular W 7005: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7005.pdf.
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/
bekanntgaben/2020/10012020/index.html.
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https://www.dpma.de/service/formulare/zahlungsverkehr/index.html

eine Beschreibung oder durch eine elektronische Dar-
stellung, ebenfalls ggf. ergdnzt durch eine Beschrei-
bung, erforderlich. Lediglich bei sonstigen Marken, die
sich nicht anderweitig darstellen lassen, ist eine Darstel-
lung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel mog-
lich, wenn der Text den Gegenstand des Schutzes klar
und eindeutig bestimmbar macht (§ 6a Abs.2 Mar-
kenV). Die Darstellung muss so eingereicht werden, wie
die Marke in das Register eingetragen werden soll.
Denn die eingereichte Darstellung ist fiir den Schutzge-
genstand entscheidend und begriindet den Anmelde-
tag. Sie kann nachtraglich nicht mehr verandert wer-
den. Abweichende Darstellungen kdnnen nur im Wege
der Neuanmeldung beantragt werden.

Ist die Darstellung einer Marke durch verschiedene Mit-
tel moglich, entscheidet der Anmelder (iber die Art der
Darstellung. Wird die grafische Darstellung einer Wort-
/Bildmarke, Bildmarke, dreidimensionalen Marke, Farb-
marke, Positionsmarke, Kennfadenmarke, Muster-
marke oder Bewegungsmarke identisch auf Papier und
auf einem Datentrdger eingereicht, ist die Darstellung
auf einem Datentrager fur den Schutzgegenstand maR-
geblich (§ 6a Abs. 1 Satz 2 MarkenV).

Enthalt die Markendarstellung einer Anmeldung das
®_zeichen (,R im Kreis”, ,registered“-Zeichen), ist die-
ses Markenbestandteil und darf im Prifungsverfahren
wegen der Unveranderlichkeit der Marke nicht entfernt
werden.?° Das Zeichen , ®“ kennzeichnet im Geschifts-
leben eingetragene Marken.

Fir alle Markenformen missen fir die Darstellung der
Marke besondere Formvorschriften beachtet werden
(86 6a, 7 ff. MarkenV).

a) Wortmarken (§ 7 MarkenV)

(1) Allgemeines

Wortmarken sind nach § 7 MarkenV solche Marken, die
sich in der vom DPMA verwendeten Ublichen Druck-
schrift?! darstellen lassen und die der Anmelder als Wort-
marke eintragen lassen mochte. Sie sind nicht grafisch
ausgestaltet und nicht farbig. Der Schutzgegenstand ei-
ner Wortmarke umfasst zwar lediglich die gewahlte Zei-
chenfolge, allerdings beinhaltet dies die Darstellung der
Zeichenfolge in samtlichen verkehrsiiblichen Schriftarten
in GroB- und Kleinbuchstaben??. Dementsprechend
muss etwa eine gewahlte BinnengrofRschreibung betref-
fend Schutzgegenstand und Schutzumfang neutral be-
handelt werden in dem Sinn, dass sie weder schutzbe-
grindend noch schutzhindernd wirken darf.

20 Ein ®-Zeichen in der Markenanmeldung kann zur

Zurlickweisung der Markenanmeldung wegen Tau-
schungsgefahr fuhren (siehe Teil 2: V.1.).

,Arial“, vgl. den Satz verfligbarer Zeichen im Anhang
zu den Ausfillhinweisen zum Antrag auf Eintragung
einer Marke unter: https://www.dpma.de/docs/
marken/wortmarke.pdf.
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(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Marke ist in den Ublichen Schriftzeichen darzustel-
len, die auf der Internetseite www.dpma.de bekannt
gegeben sind (§ 7 MarkenV).%

b) Bildmarken (§ 8 MarkenV)

(1) Allgemeines

Bildmarken sind zweidimensionale Zeichen mit raumli-
cher Begrenzung, die keine reinen Wortmarken sind.
Enthalt eine Marke transparente Elemente, ist sie eine
sonstige Markenform.

Bildmarken umfassen begrifflich reine Bildmarken und
Wort-/Bildmarken. Sie kénnen farbig oder schwarz-
weil3?* angemeldet werden.

(2) Reine Bildmarken

Reine Bildmarken bestehen aus Grafik-, Bild- bzw. Farb-
elementen ohne Wortmarkenelemente. Beispiele dafir
sind Piktogramme, Symbole und Abbildungen von Ge-
genstdnden. Auch nichtlateinische Schriftzeichen sind
Bildelemente und begriinden die Markenform einer
Bildmarke; in Kombination mit Wortelementen in latei-
nischer Schrift ist es die Markenform einer Wort-/Bild-
marke.

Beispiele fiir reine Bildmarken:

BAfE R 8

302016 010473 302016030955 302016007 024

(3) Wort-/Bildmarken

Zudem fallen unter den Oberbegriff der Bildmarke auch
Wort-/Bildmarken, also Marken, die Wortelemente und
eine grafische, bildliche bzw. farbige Ausgestaltung ent-
halten sowie Worte mit Konkretisierung auf eine spezi-
fische Schrifttype bzw. sonstige typografische Ausge-
staltung jenseits der bloBen Zeichenfolge (z. B. lateini-
sche Buchstaben(folgen) in einer anderen Schriftart als
Arial, lateinische Buchstaben(folgen) mit farbigen Buch-
staben oder lateinische Buchstaben(folgen) mit einer
als solchen beanspruchten BinnengroRschreibung).

22 Beispiel: Angemeldet wird das Wort ,Sanofit“ als

Wortmarke. Vom Schutzgegenstand umfasst sind
auch die verkehrsiblichen Schreibweisen ,,sanofit”,
,SANOFIT*, ,SanoFit“ und gegebenenfalls weitere
verkehrsiibliche Kombinationen aus Grof3- und
Kleinbuchstaben.
https://www.dpma.de/docs/marken/wortmarke.pdf.
% Siehe dazu Teil 1: VI.2.b)(4).
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Beispiele fiir Wort-/Bildmarken:

‘Woll-faht

302013 006 745

30 2014 063 405

(4) Formvorschriften fir die Darstellung

Hinsichtlich der Darstellung von (Wort-/)Bildmarken
sind die Formvorschriften des § 8 Abs. 1 bis 6 i. V. m.
§ 6a MarkenV zu beachten. Insbesondere gilt:

Die Darstellung der Marke kann entweder auf Papier
aufgebracht oder als JPEG-Datei?® auf einem Datentri-
ger gespeichert und per Post eingereicht werden. Wird
die Marke tGiber DPMAdirektWeb oder DPMAdirektPro
angemeldet, wird die JPEG-Datei durch Hochladen ein-
gereicht. Die Darstellung muss die Bestandteile der
Marke in allen Einzelheiten deutlich erkennen lassen
(§ 8 Abs. 2 MarkenV).

Wird die Darstellung als Bilddatei auf einem Datentrager
eingereicht, muss dieser lesbar und ohne schadliche Vi-
ren oder sonstige schadliche Programme sein. Entspricht
der Datentrager nicht diesen Erfordernissen, gilt die Dar-
stellung als nicht eingereicht (§ 6a Abs. 1 S. 6 MarkenV).
Die im DPMA lesbaren Datentragerformate sind auf der
Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben.?®

Wird die gleiche Darstellung einer Marke auf Papier und
auf einem Datentrdger eingereicht, so ist die Darstel-
lung auf dem Datentrager maRgeblich fiir den Schutz-
gegenstand (§ 6a Abs. 3 S. 2 MarkenV). Fir die Bestim-
mung des Anmeldetages ist in diesen Fdllen das zuerst
eingereichte Darstellungsmittel entscheidend (§ 6a
Abs. 3 S. 3 MarkenV).

Wird eine farbige Markendarstellung eingereicht, wird
die Marke, in den entsprechenden Farben eingetragen.
Hierzu missen auch die entsprechenden allgemeinen
wortlichen Farbbezeichnungen angegeben werden (z.
B. lila, rot, griin). Die Angabe von Nummern der Farb-
klassifikationssysteme RAL, Pantone oder HKS allein ist
nicht ausreichend. Bei einer farbig angemeldeten
Marke ist der Schutzgegenstand auf die gewahlte Farb-
gebung festgelegt?’.

2> DateigréRe: maximal 2 MB; BildgroRe: maximal

2835 x 2010 Pixel, mindestens 945 Pixel in der
Breite oder 945 Pixel in der Hohe; Auflésung: min-
destens 96 DPI; die Markendarstellung muss die ge-
nannten Anforderungen an BildgroRe und Auflo-
sung ohne den durch einen weifRen Hintergrund
entstehenden Rahmen erfillen. Die Nichteinhal-
tung der Vorgaben wird bestandet.
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichun-
gen/bekanntgaben/2020/10012020/index.html.
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Wird eine schwarz-weile Markendarstellung einge-
reicht, wird die Marke in Schwarz-WeiR eingetragen. Der
Schutz schwarz-weil} eingetragener Marken ist grund-
satzlich nicht auf eine bestimmte farbliche Gestaltung
festgelegt.?® Wenn der Anmelder allerdings in seiner
Anmeldung die Farbangaben ,schwarz, weiR“ bzw.
»,schwarz, weil}, grau” angibt, ist der Schutzgegenstand
dieser Marke ausnahmsweise auf die schwarz-weiRe
Gestaltung oder die Graustufengestaltung beschrankt.

Enthalt eine Bildmarke an ihren AuBenrdandern weille
Elemente, die die Abgrenzung des gewlinschten Schutz-
gegenstandes zum (weiRen) Hintergrund (Papier/Datei)
mangels Kontrast hindern wiirden, muss der Hinter-
grund entweder dezent kontrastiert zu den AuBenran-
dern der gewiinschten Marke gewahlt oder die Rander
missen entsprechend gestrichelt werden. Und es muss
jeweils zusatzlich eine Markenbeschreibung des Inhalts
eingereicht werden, dass der dunkle Hintergrund/die
gestrichelte Linie nicht Teil der Markendarstellung ist.

Davon abgesehen kann stets eine die Markendarstel-
lung erlauternde Beschreibung eingereicht werden
(§ 6b Abs. 1 MarkenV).

c) Dreidimensionale Marken (§ 9 MarkenV)

(1) Allgemeines

Dreidimensionale Marken konnen dreidimensionale
Formen und Gestaltungen jeder Art sein, seien sie foto-
grafisch genau oder abstrakt, schwarz-wei oder far-
big.?°

Beispiele fiir dreidimensionale Marken:

i |
A

30 2016 002 679

30 2016 025 598

27 BPpatG, 25 W (pat) 85/202, GRUR 2005, 343, 344 —
LAZARUS/Malteser-Kreuz, insoweit unbeanstandet
von BGH, | ZB 28/04, GRUR 2006, 859 — Malteser-
kreuz.

Siehe hierzu auch die Gemeinsame Mitteilung zur
gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von
schwarz-weiRen Marken vom 15. April 2014; abruf-
bar unter:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/
319a7b80-cc3f-47ae-9e96-0801088829f2.

2% Fir weitere Einzelheiten siehe Teil 1: VI.2.b)(4).
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(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 MarkenG entsprechen. Sie kann als zweidimensi-
onale grafische Darstellung auf Papier oder als elektro-
nische Datei in den Formaten JPEG, OBJ, X3D oder STL
eingereicht werden.

Zur grafischen Darstellung der Marke kénnen bis zu
sechs verschiedene Ansichten (z. B. Vorder-, Seiten-,
Hinteransicht, Draufsicht, usw.) des dreidimensionalen
Objekts eingereicht werden. Bei einfachen dreidimensi-
onalen Gestaltungen kann eine einzige zweidimensio-
nale Darstellung den Anforderungen an die Bestimmt-
heit des Schutzgegenstandes geniigen. Bei komplexe-
ren dreidimensionalen Gestaltungen wird eine Ansicht
regelmaRig nicht gentigen, um den Schutzgegenstand
hinreichend bestimmt darzustellen.

Bei einer Darstellung der Marke auf Papier muss ein Blatt
Papier entsprechend dem Format fir Bildmarken ver-
wendet werden. Alternativ kann die Markendarstellung
auf einem Datentrager eingereicht werden. In diesem
Fall missen alle Ansichten der Marke in einer Bilddatei
enthalten sein (§ 9 Abs. 2, § 6a Abs. 1 S. 5 MarkenV). Er-
folgt die Darstellung durch eine grafische Strichzeich-
nung, muss diese in nicht verwischbaren und scharf be-
grenzten Linien ausgefiihrt sein. Die Darstellung kann
Schraffuren und Schattierungen zur Wiedergabe plasti-
scher Einzelheiten enthalten (§ 9 Abs. 3 MarkenV).

Erfolgt die Darstellung elektronisch mittels einer JPEG-,
OBJ-, X3D- oder STL-Datei, richtet sich dies nach §9
Abs. 4, § 8 Abs. 6, § 6a MarkenV i. V. m. der Bekannt-
gabe des DPMA vom 20. Januar 20203°,

Zusatzlich kann eine die Markendarstellung erlauternde
Beschreibung eingereicht werden (§ 6b Abs.1 Mar-
kenV). Eine Markenbeschreibung muss eingereicht wer-
den, wenn sich der Schutzgegenstand mit einer Darstel-
lung allein nicht ausreichend darstellen lasst (§ 6b
Abs. 2 S. 1 MarkenV). Dies ist der Fall, wenn nicht alle
wesentlichen Merkmale der Marke, insbesondere ihre
Dreidimensionalitat, aus den eingereichten Ansichten
hinreichend deutlich erkennbar sind.

Fir die Form der Darstellung gelten im Ubrigen die
Formvorschriften fir die Darstellung von Bildmarken
(§ 8 Abs. 2 bis 6 MarkenV) entsprechend (§9 Abs. 4
MarkenV).

d) Abstrakte Farbmarken (§ 10 MarkenV)

(1) Allgemeines

Farbmarken sind von konkreten Darstellungen und fi-
glrlichen Begrenzungen losgeldste Farben und Farbzu-
sammenstellungen. Sie sind zu unterscheiden von ledig-
lich farbigen Marken, die der jeweiligen Markenform

30 https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichun-

gen/bekanntgaben/2020/10012020/index.html.
31 BGH, I ZB 61/13, GRUR 2015, 581 — Langenscheidt-
Gelb.
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unterfallen. Gegenstand der abstrakten Einzelfarb-
marke ist die einzelne Farbe als solche ohne figirliche
Begrenzung. Farbzusammenstellungen sind in der er-
forderlichen abstrakt-bestimmten Form nur dadurch
moglich, dass die Zusammenstellung der Farben in ei-
ner eindeutig bestimmten Erscheinungsform festgelegt
ist.

Beispiele fiir abstrakte Farbmarken:

Bezeichnung der Farben: gelb

(HKS 5)3t

Bezeichnung der Farben: rot, gelb?

Markenbeschreibung: Die abstrakte
Farbkombinationsmarke besteht aus
den Farben ,rot“ (RAL 3000) und
»gelb” (RAL 1021); die Farben haben
einen Anteil im Verhéltnis von 60 %
(rot) zu 40 % (gelb); die Farben sind
horizontal angeordnet, wobei sich die
Farbe ,rot“ unten und die Farbe
,gelb” oben befindet.

- Bezeichnung der Farben: hellblau,
dunkelblau, rot

Markenbeschreibung: Farbmarke be-
stehend aus einer Kombination der
Farben Hellblau (,PANTONE 279 C“),
Dunkelblau (,,PANTONE 654 C“) und
Rot (,PANTONE 186 C“), die zu je-
weils gleichen Anteilen (je 1/3) in der
genannten Reihenfolge seitlich ne-
beneinander angeordnet sind

30 2015 101 568

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 MarkenG entsprechen. Sie kann als zweidimensi-
onale grafische Darstellung auf Papier oder als JPEG-
Datei eingereicht werden

Bei Einzelfarbmarken erfolgt dies durch die Ubermitt-
lung eines Farbmusters und der Angabe der der Farbe
entsprechenden Nummer eines international aner-
kannten Farbklassifikationssystems (z. B. RAL, HKS oder
Pantone) (§ 10 Abs. 1 MarkenV). Optional kann bei ei-
ner Einzelfarbe das Mischverhdltnis mehrerer Farben

32 BPatG, 29 W (pat) 33/08, GRUR 2009, 164 — Farb-
marke Gelb-Rot.
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unter Angabe der jeweiligen Nummer eines Farbklassi-
fikationssystems angegeben werden.

Bei einer Farbzusammenstellung aus zwei oder mehr
Farben muss die Anmeldung zusatzlich zu dem Farb-
muster und den Farbnummern des Farbklassifikations-
systems die systematische Anordnung enthalten, in der
die Farben in festgelegter und bestandiger Weise ver-
bunden sind (§ 10 Abs. 2 MarkenV). Dies ist beispiels-
weise moglich durch die grafische Darstellung der ge-
wiinschten Anordnung der beteiligten Farben zueinan-
der.

Das flaichenméRige Verhéltnis®® und die raumliche An-
ordnung3* der Farben zueinander miissen aus der grafi-
schen Darstellung erkennbar sein oder gesondert schrift-
lich (als Markenbeschreibung nach § 6b MarkenV) ange-
geben werden.

Fiir die Form der Darstellung des Farbmusters gelten die
Formvorschriften fiir die Darstellung von Bildmarken
(§ 8 Abs. 2 bis 6 MarkenV) entsprechend (§ 10 Abs. 3
MarkenV).

e) Klangmarken (§ 11 MarkenV)

(1) Allgemeines

Klangmarken sind Marken aus wahrnehmbaren Klan-
gen. Dazu gehoren neben musikalischen Klangmarken
auch das gesprochene bzw. gesungene Wort sowie rein
gerduschhafte Klangbilder.

Beispiele fur Klangmarken:

302019 028 8863°

302019 216 921%

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Darstellung von Klangmarken ist als mp3-Datei oder
mittelbar durch eine zweidimensionale grafische Dar-
stellung (auf Papier oder als JPEG-Datei) moglich. Die
grafische Darstellung muss in einer (iblichen Noten-

33 Siehe z. B. BPatG, 26 W (pat) 568/12, BeckRS 2013,
08276 — Farbmarke (Blau/Silber): Die Farben Blau
(Pantone 2747C) und Silber (Pantone 877C) haben
ein Verhaltnis von 50:50.

34 Siehe z. B. BGH, | ZB 86/05, GRUR 2007, 55 — Farb-
marke gelb/griin II: Die Farben Griin und Gelb ...
(sollen) in seitlicher Anordnung nebeneinander ...
(eingetragen werden).
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schrift erfolgen, also durch ein in Takte gegliedertes No-
tensystem, das einen Notenschliissel, Noten- und Pau-
senzeichen sowie gegebenenfalls Vorzeichen enthilt.’

Fir die Form der Darstellung gelten im Ubrigen die
Formvorschriften fur die Darstellung von Bildmarken
(§ 8 Abs. 2 bis 6 MarkenV) entsprechend (§ 11 Abs. 3
MarkenV).38

f)  Positionsmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Positionsmarken haben zum Schutzgegenstand die An-
bringung eines Zeichens (Worte, Bilder, dreidimensio-
nale oder sonstige Elemente) an stets gleichbleibender
Stelle, in gleicher Form und GréRe bzw. jedenfalls Gro-
Renrelation auf einem Produkt oder Produktteil.

Beispiel fiir Positionsmarken3?:

Markenbeschreibung: Die Positi-

- onsmarke besteht aus einem am

. unteren Rand einer elektroni-

. schen Anzeigeeinheit angebrach-
ten, d. h. diese unten begrenzen-
den, sich Uber deren gesamte
Breite erstreckenden, nach oben
offenen, gelben Bogen, dessen
Strichstérke 2 % seiner Lateralaus-
dehnung entspricht. Die gestri-
chelt dargestellten Konturen die-
nen allein der Kenntlichmachung
der Anordnung des Bogens an der
elektronischen Anzeigeeinheit
und sind nicht Gegenstand der
Marke. Insbesondere dienen die
in der graphischen Darstellung un-
terhalb des Bogens sichtbaren, ge-
strichelten Linien der Andeutung
einer nach hinten abknickenden
Kante einer beispielhaften Anzei-
geneinheit.

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 MarkenG entsprechen. Eine Positionsmarke
kann mittels einer zweidimensionalen grafischen Dar-
stellung auf Papier oder als JPEG-Datei reprasentiert
werden. Da der Schutzgegenstand aus zwei Komponen-
ten (Zeichen und dessen gleichbleibende Anordnung)

35 Abrufbar unter: https://register.dpma.de/DPMAre-
gister/marke/register/3020190288862/DE.

36 Abrufbar unter: https://register.dpma.de/DPMAre-
gister/marke/register/3020192169216/DE.

37 EuGH, C-281/01, GRUR 2004, 57, 58 — Shield Mark BV.

3% Teil 1: VI.2.b)(4).

39 BPatG, 30 W (pat) 526/12, GRUR-Prax 2014, 382 —
Gelber Sartorius-Bogen.
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besteht, ist bei Positionsmarken zur umfassenden Dar-
stellung des Schutzgegenstandes ergdnzend eine Mar-
kenbeschreibung (§ 6b Abs. 2 MarkenV) erforderlich.

Fir die Darstellung von Positionsmarken sind insbeson-
dere die Formvorschriften fiir die Darstellung von Bild-
bzw. dreidimensionalen Marken entsprechend anzu-
wenden (§ 12 Abs. 2, §§ 8 bis 11 MarkenV).

g) Kennfadenmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Kennfadenmarken sind herkunftskennzeichnende Mar-
kierungen entlang der Lange von Waren, die nach Lan-
geneinheiten verkauft und dazu regelmaRig abgeschnit-
ten werden. Kennfadenmarken verlaufen dementspre-
chend regelmaRig parallel zur Lange der gekennzeich-
neten Ware und bestehen typischerweise z. B. in farbi-
gen Webkantenflachen, Farbstreifen auf Schlduchen,
Glasstaben/-réhren oder Kabeln.

Beispiel fiir Kennfadenmarken:

Markenbeschreibung: , Sauerstoff-
schlauch mit vorgeschriebener
blaufarbiger ~ AuBenwand, die
durch einen Feuerschutzmantel
aus sich kreuzenden ,silberfarbi-
gen” Metallfaden bzw. flachen Me-
tallfadenbédndern, die eine dichte
Metallumflechtung bilden, erkenn-
bar ist. Zur Unterscheidung von
Produkten Dritter sind in den Feu-
erschutzmantel schragverlaufende
blaufarbige Doppelbander im Ab-
stand zueinander eingefiigt, die
durch die Metallfadenbander fi-
xiert sind. Zwischen den blauen
Doppelbédndern einer Gruppe ver-
lduft ein Metallfadenband, zwi-
schen den Doppelbandgruppen
verlaufen neun Metallfadenbén-
der. Diese Doppelbander werden
Uber die gesamte Lange des Sauer-
stoffschlauches im gleichen Ab-
stand zueinander angeordnet. Bei
dem Blau der Doppelbander han-
delt es sich um den Farbton RAL
5015.“

302013 038 383

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 MarkenG entsprechen. Kennfadenmarken kon-

40 Die Recherche ist durch Auswahl der Markenform
,Mustermarke” moglich unter: https://register.
dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger.
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nen als zweidimensionale grafische Darstellung auf Pa-
pier oder als JPEG-Datei auf einem Datentrager einge-
reicht werden.

Fiir die Darstellung von Kennfadenmarken sind insbe-
sondere die Formvorschriften fiir die Darstellung von
Bild- bzw. dreidimensionalen Marken entsprechend an-
zuwenden (§ 12 Abs. 2, §§ 8 bis 11 MarkenV).

h) Mustermarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Mustermarken sind zweidimensionale Gestaltungen,
die sich wiederholt flachig in alle Richtungen fortsetzen.
Das abgebildete Stiick bildet regelméaRig einen Teil eines
sich gleichformig in alle Richtungen ausbreitenden
Musters.

Beispiele fir eingetragene und zuriickgewiesene natio-
nale Mustermarken sind Glber DPMAregister recherchier-
bar.®

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 MarkenG entsprechen. Mustermarken werden
durch eine zweidimensionale grafische Darstellung auf
Papier oder als JPEG-Datei auf einem Datentrager darge-
stellt.

Zusatzlich kann eine die Markendarstellung erlauternde
Beschreibung eingereicht werden (§6b Abs.1
MarkenV). Eine Markenbeschreibung muss eingereicht
werden, wenn sich der Schutzgegenstand mit einer Dar-
stellung allein nicht ausreichend bestimmen l&sst (§ 6b
Abs. 2 S. 1 MarkenV).

Fur die Darstellung von Mustermarken sind insbeson-
dere die Formvorschriften fiir die Darstellung von Bild-
marken entsprechend anzuwenden (§ 12 Abs. 2, §§ 8 bis 11
MarkenV).

i) Bewegungsmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Bewegungsmarken umfassen einen Bewegungsablauf
natirlicher oder artifizieller Natur, etwa als Abfolge
zwei- oder dreidimensionaler Bilder.

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 MarkenG entsprechen. Die Darstellung von Be-
wegungsmarken ist als mp4-Datei moglich. Alternativ
kann die Darstellung auch mittelbar durch eine zweidi-
mensionale grafische Darstellung (auf Papier oder als
JPEG-Datei) dergestalt erfolgen, dass der Bewegungs-
ablauf daumenkinoartig in Einzelbilder aufgeteilt wird
und diese Bilder entsprechend den Vorgaben der §§ 8
bis 11 MarkenV abgebildet werden (§12 Abs.2
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MarkenV). Insbesondere bei Darstellung in der letztge-
nannten Form ist zur vollstindigen Erfassung des
Schutzgegenstands regelmalig eine Markenbeschrei-
bung (§ 6b Abs. 2 MarkenV) erforderlich, die die Ab-
folge der Bilder in numerischer Reihenfolge und unter
Angabe der Zeitintervalle festlegt.

Fir die Darstellung von Bewegungsmarken sind die
Formvorschriften der §§ 8 bis 11 MarkenV entspre-
chend anzuwenden (§ 12 Abs. 2 MarkenV).

Beispiel fiir Bewegungsmarken?!:

::N

Markenbeschreibung: Gegenstand
der Markenanmeldung ist eine Be-
wegungsmarke, namentlich die
Darstellung einer Folge von beweg-
ten Bildern mit der Laufdauer von
insgesamt 70 Sekunden.  Die
Marke zeigt als sich bewegende
grafische Darstellung, wie fortlau-
fend aus dem Bild 1.1 Uber Bild 1.2
bis zum Schlussbild 1.10 ein dyna-
mischer Farbwechsel der linken
und rechten Bildbestandteile statt-
findet. Der Farbwechsel von einem
zum nachsten Bild dauert jeweils
5 Sekunden, das Standbild des je-
weiligen Bildes 1.1 bis 1.10 bleibt
2,5 Sekunden bestehen, bevor der
Farbwechsel wieder beginnt. Die
Darstellungen werden in aufstei-
gender Reihenfolge gezeigt, wobei
sich beim Farbwechsel der innere
Teil des Logos, welcher weil ist
und kreuzformig verlauft, bis zu ei-
ner Ausdehnung von 50 Prozent
(gegebenenfalls korrigieren) ver-
groert, und bevor das néachste
Bild wieder feststeht, befindet sich
der innere Teil des Logos wieder in
der Ursprungsform. Die einzelnen
Darstellungen werden zu folgen-
den Zeitpunkten gezeigt: Bild 1.1:
Anfangsbild, Bild 1.2: nach 7,5 Se-
kunden, Bild 1.3: nach 15 Sekun-
den, Bild 1.4: nach 22,5 Sekunden,
Bild 1.5: nach 30 Sekunden, Bild
1.6: nach 37,5 Sekunden, Bild 1.7:
nach 45 Sekunden, Bild 1.8: nach
52,5 Sekunden, Bild 1.9: nach 60
Sekunden, Bild 1.10: Schlussbild,
nach 67,5 Sekunden.

302010 004 462

41 Beispiele fiir eingetragene nationale Bewegungs-

marken, die in mp4-Dateien dargestellt sind, kén-
nen Uber DPMAregister (https://register.dpma.de/
DPMAregister/marke/einsteiger) recherchiert wer-
den. Die Recherche ist durch Auswahl der Marken-
form ,,Bewegungsmarke” moglich.
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j)  Multimediamarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Multimediamarken bestehen aus einer Kombination
von (bewegten) Bild- und/oder dreidimensionalen Ele-
menten sowie akustischen Elementen.

Beispiel fir Multimediamarken:

302019 011 733%

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 MarkenG entsprechen. Die Darstellung von Mul-
timediamarken ist als mp4-Datei moglich. Zusatzlich
kann eine die Markendarstellung erlauternde Beschrei-
bung eingereicht werden (§ 6b Abs. 1 MarkenV). Eine
Markenbeschreibung muss eingereicht werden, wenn
sich der Schutzgegenstand mit einer Darstellung allein
nicht ausreichend bestimmen lasst (§6b Abs.2 S.1
MarkenV).

Fiir die Darstellung von Bewegungsmarken sind die
Formvorschriften der §§ 8 bis 11 MarkenV entspre-
chend anzuwenden (§ 12 Abs. 2 MarkenV).

k) Hologrammmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Hologramme sind dreidimensionale Abbildungen von
Objekten auf einer zweidimensionalen Oberflaiche mit
Tiefenanmutung. Sie weisen regelmaRig eine silbrige,
regenbogenfarben schimmernde Oberflache auf.

Beispiele fiir eingetragene nationale Hologrammmar-
ken lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Pri-
fungsrichtlinie noch nicht vor.

(2) Formvorschriften fiir die Darstellung

Die Darstellung von Hologrammen einschlieflich ihrer
schillernden Oberflache ist als mp4-Datei moglich, die
den Schutzgegenstand filmartig abbildet. Daneben ist
auch eine zweidimensionale grafische Darstellung (auf
Papier oder als JPEG-Datei) moglich, die aber unter
Umstanden nicht alle Aspekte des Schutzgegenstands
abbilden kann.

42 Abrufbar unter: https://register.dpma.de/DPMAre-
gister/marke/register/3020190117332/DE.
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Da der Schutzgegenstand von Hologrammmarken
mehrschichtig ist, kann zu dessen umfassender Darstel-
lung eine Markenbeschreibung (§6b Abs.2 S.1
MarkenV) erforderlich sein.

Fiir die Darstellung von Hologrammmarken sind die
Formvorschriften der §§ 8 bis 11 MarkenV entspre-
chend anzuwenden (§ 12 Abs. 2 MarkenV).

) Sonstige Markenformen (§ 12a MarkenV)

(1) Mischformen der Markenformen (a) bis (k)

Der offene Auffangtatbestand des § 12a MarkenV er-
moglicht auch Mischformen der vorgenannten Marken-
formen, wie z. B. Kombinationen aus Farb- und Positi-
onsmarke oder aus einer Muster- und einer Holo-
grammmarke.

Die Darstellung muss den Anforderungen des § 8 Abs. 1
MarkenG gentigen, die Marke also klar und eindeutig
bestimmbar machen. Dies kann durch grafische Darstel-
lung auf Papier oder als Datei erfolgen. Wegen der Ein-
heitlichkeit einer Registermarke muss auch eine Misch-
form von Markenformen als Datei darstellbar sein. Im
Ubrigen gelten fiir die Form der Darstellung die §§ 8
bis 11 MarkenV entsprechend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(2) Marken mit transparenten Elementen

Enthalt eine Marke transparente Elemente, ist sie eine
sonstige Markenform. Um den gewiinschten Schutzge-
genstand insbesondere betreffend die transparenten
Elemente klar und eindeutig darzustellen, muss der
Hintergrund der transparenten Elemente entsprechend
kontrastiert gewahlt oder ihre Rander missen gestri-
chelt werden. Und es muss jeweils zusatzlich eine Mar-
kenbeschreibung des Inhaltes eingereicht werden, dass
die entsprechend markierten Elemente transparent
sein sollen und der kontrastierte Hintergrund/die ge-
strichelte Linie nicht Teil der Markendarstellung ist.

Im Ubrigen gelten fiir die Form der Darstellung die §§ 8
bis 11 MarkenV entsprechend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(3) Tastmarken

Tastmarken sind mit dem menschlichen Tastsinn, also
mit den Rezeptoren der Haut durch Erfiihlen wahr-
nehmbare Aspekte eines Produkts.

Die Darstellung der an den Tastsinn gerichteten Tast-
marke ist mangels einer gangigen unmittelbaren Dar-
stellungsmoglichkeit nur mittelbar denkbar. Sie muss
den den Tasteindruck auslésenden Gegenstand in sei-
nen taktilen Eigenschaften gemafll § 8 Abs. 1 MarkenG
klar und eindeutig bestimmbar machen.* Dies kdnnte
durch eine Kombination von zweidimensionaler grafi-
scher Darstellung und Beschreibung bzw. ausnahms-
weise auch allein durch Text erfolgen, wenn die Marke
dadurch klar und eindeutig bestimmbar wird (§ 12a
Abs. 1 S. 3, § 6a Abs. 2 MarkenV), indem objektiv ein-
deutige Tasteindriicke beschrieben werden. Im Ubrigen

4 BGH, | ZB 73/05, GRUR 2007, 148, 150 — Tastmarke.
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gelten fiir die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11
MarkenV entsprechend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(4) Geruchsmarken

Geruchsmarken kénnen Diifte jeder Art sein, die geeig-
net sind, ein Produkt nach seiner Herkunft aus einem
Unternehmen zu identifizieren.

Die Darstellung der an den Geruchssinn gerichteten Ge-
ruchsmarke ist mangels einer gangigen unmittelbaren
Darstellungsmoglichkeit nur mittelbar denkbar. Sie
muss den konkreten Geruch gemal § 8 Abs. 1 MarkenG
klar und eindeutig bestimmbar machen.* Allerdings er-
scheint auch eine mittelbare Darstellung mit den aktu-
ellen technischen Gegebenheiten kaum moglich, weil
es kein international anerkanntes Klassifikationssystem
flr Difte gibt und eine chemische Formel das Kriterium
der Verstandlichkeit fir die zustandigen Behorden und
das Publikum nicht erfiillt. Im Ubrigen gelten fiir die
Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 MarkenV entspre-
chend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(5) Weitere Markenformen

Der offene Auffangtatbestand von § 12a MarkenV er-
moglicht die Anmeldung weiterer neuer Markenfor-
men.

Ein Beispiel fiir eine solche neue Markenform sind Licht-
marken. Dabei handelt es sich um Lichtphdnomene, die
geeignet sind, ein Produkt nach seiner Herkunft aus ei-
nem Unternehmen zu identifizieren. Moglich ist die Ein-
reichung der Darstellung als elektronische Datei im
mp4-Format regelmaRig kombiniert mit einer Beschrei-
bung des Inhaltes, dass das gezeigte Lichtphdnomen
den Schutzgegenstand bildet.

Daneben sind auch konzeptuelle Markenformen (z. B.
Temperierung eines Bademodengeschafts bei 10 Grad
Celsius) denkbar, die aber vor Anmeldung sehr kritisch
auf ihren Markencharakter, insbesondere ihre her-
kunftshinweisende Funktion tGberpriift werden sollten.
Hier kann die Darstellung ausnahmsweise auch allein
durch Text erfolgen, wenn die Marke dadurch klar und
eindeutig bestimmbar wird (§ 12a Abs.1 S.3, § 6a
Abs. 2 MarkenV).

4 BGH, | ZB 73/05, GRUR 2007, 148, 150 — Tastmarke.



3. Waren- und

(WbVz)

Dienstleistungsverzeichnis

a) Allgemeine Regelungen

Jede Markenanmeldung muss ein WDVZ* enthalten
(8 3 Abs. 1 Nr. 3 MarkenV).

Das WDVZ umfasst alle Waren und Dienstleistungen,
flr die die Markeneintragung begehrt wird. Es ist ,,grup-
piert”, d. h. in einer nach den Klassen der Internationa-
len Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir
die Eintragung von Marken (Klassifikation von Nizza,
NCL) geordneten Darstellung einzureichen, § 20 Abs. 4
MarkenV. Dabei ist eine numerisch aufsteigende Rei-
henfolge einzuhalten.

Die im WDVZ verwendeten Begriffe sind so klar und ein-
deutig anzugeben, dass die zustandigen Behorden und
die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage
den Umfang des Markenschutzes bestimmen kénnen.*¢
Die Waren und Dienstleistungen sind dabei so zu be-
zeichnen, dass jede einzelne Ware oder Dienstleistung
einer Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 MarkenV
zugeordnet werden kann (§ 20 Abs. 1 MarkenV).

b) Verwendung vorgegebener Begriffe

Folgende Begriffe sollen verwendet werden:

e die Bezeichnungen der im Bundesanzeiger verof-
fentlichten Klasseneinteilung (§ 19 MarkenV), falls
diese nicht erlauterungsbediirftig sind. Welche Be-
griffe erlauterungsbedirftig sind, ergibt sich aus
der unter der Internetadresse www.dpma.de be-
kannt gemachten Empfehlungsliste des DPMA zur
Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistun-
gen. Erlauterungsbedirftig ist beispielsweise der
Oberbegriff ,,Maschinen” in Klasse 7; hier muss der
Verwendungszweck der Maschine bzw. die Art der
Maschine zwingend naher erlautert werden. Glei-
ches gilt beispielsweise auch hinsichtlich des Ober-
begriffs ,,Reparaturwesen” in Klasse 37 sowie hin-
sichtlich der ,Einzelhandelsdienstleistungen” oder
»,GroRBhandelsdienstleistungen” in Klasse 35%. Ein-
zelhandels- oder GroBhandelsdienstleistungen
kénnen sich dabei auch auf Dienstleistungen be-
ziehen®,

e die Begriffe der im Bundesanzeiger veroffentlich-
ten alphabetischen Listen (§ 19 MarkenV).

Die europaweit einheitliche Klassifikationsdatenbank
enthalt ca. 73 000 Waren- und Dienstleistungsbegriffe,
die in insgesamt 27 europaischen Markenamtern ein-

% Fir weitere Informationen siehe Teil 1: 11.1.d).

46§20 Abs. 2 MarkenV; EuGH, C-307/10, GRUR 2012,
822 (Nr. 49) — IP Translator.

47 EuGH, C-418/02, GRUR 2005, 764 — Praktiker.

4 EuGH, C-420/13, GRUR 2014, 869 — Netto Marken-
Discount.
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schlieBlich des EUIPO akzeptiert werden. Die Daten-
bank ist unter https://tmclass.tmdn.org/ec2/ abrufbar
und ist in die elektronischen Anmeldewege DPMAdi-
rektPro und DPMAdirektWeb integriert. Sowohl die Be-
griffe der Klasseneinteilung als auch die Begriffe der al-
phabetischen Listen sind in dieser Datenbank enthal-
ten. WDVZ, die ausschlieBlich aus Begriffen dieser Da-
tenbank bestehen, werden seitens des DPMA nicht als
zu unbestimmt beanstandet.

c) Verwendung nicht vorgegebener Begriffe

Wenn der Anmelder im WDVZ eigene — also nicht die
vom DPMA angebotenen — Begriffe verwendet, ist Fol-
gendes zu beachten:

e Es kdnnen allgemeine Begriffe verwendet werden,
sofern sie klar und eindeutig sind, § 20 Abs. 3 Mar-
kenV.

Bei der Auslegung eines im WDVZ enthaltenen
Waren- oder Dienstleistungsbegriffs ist (seit 1. Ja-
nuar 2011) die Klassenziffer der jeweiligen Klasse
zu beriicksichtigen, wenn der Begriff nicht aus sich
heraus hinreichend bestimmt ist.*

Beispiel: Klasse 19: ,,Baumaterialien”

Der Begriff ,,Baumaterialien” ist an sich nicht be-
stimmt genug, da Baumaterialien je nach Material
sowohl in der Klasse 6 (aus Metall) als auch in der
Klasse 19 (nicht aus Metall) klassifiziert sind. Hin-
sichtlich der Auslegung dieses unbestimmten Be-
griffs wird die Klassenziffer insoweit herangezo-
gen, als durch die Anmeldung ,Klasse 19: Bauma-
terialien” hinreichend deutlich wird, dass der An-
melder ,, Baumaterialien, nicht aus Metall” meint.

Eine Prazisierung solcher Begriffe, die unter Hinzu-
nahme der Klassenziffer als Auslegungskriterium
hinreichend bestimmt sind, ist seitens des Anmel-
ders nicht erforderlich.

Der Markenanmelder kann das WDVZ jederzeit
einschranken (§ 39 Abs. 1 MarkenG), jedoch nicht
erweitern.

Besteht das mit der Anmeldung eingereichte
WDVZ lediglich aus der Angabe der Klassennum-
mern, ist der Schutzumfang der Marke zu unbe-
stimmt. Die Waren und Dienstleistungen sind im
Einzelnen zu benennen. Der Anmelder kann in die-
sem Fall nur Waren und Dienstleistungen bean-
spruchen, die den angegebenen Klassennummern
zugeordnet sind. Die Beanspruchung von Waren
und Dienstleistungen anderer Klassen ware eine
unzuldssige Erweiterung des WDVZ.

4 vgl. Mitteilung der Prasidentin Nr.12/10 vom
20. Oktober 2010, BIPMZ 2010, 418; auch abrufbar
unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mittei-
lungen/mitteilungen der praesidentin 2010.pdf.
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https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html
http://www.dpma.de/
https://tmclass.tmdn.org/ec2/
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e Enthalt das WDVZ nicht hinreichend bestimmte,
erlauterungsbedirftige bzw. unzuldssige Begriffe
oder fehlt die Gruppierung, wird dem Anmelder
seitens des DPMA ein konkreter Vorschlag zur pra-
zisen Formulierung oder Gruppierung unterbrei-
tet.

Beseitigt der Anmelder die ihm mitgeteilten Mangel des
WDVZ nicht, wird die Anmeldung insoweit wegen for-
meller Mangel (teilweise) zurlickgewiesen. Rechts-
grundlage eines solchen Beschlusses sind § 32 Abs. 2
Nr. 4 und Abs. 3, § 36 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 MarkenG
i. V. m. § 20 MarkenV.

4. Vertreter

Im Verfahren vor dem DPMA gibt es keinen generellen
Anwaltszwang oder die sonstige Verpflichtung, einen
Vertreter zu bestellen.>® Auswirtige Anmelder benéti-
gen in der Regel allerdings einen sogenannten Inlands-
vertreter>?,

Davon unabhingig kann sich ein Beteiligter in jeder
Lage des Verfahrens durch einen Bevollmachtigten ver-
treten lassen (§ 15 DPMAV), wobei dann allgemeine
Vorschriften zu beachten sind.

a) Allgemeine Regelungen

Als Vertreter kdnnen u. a. Rechts- und Patentanwalte
(§ 3 BRAO, § 3 PAO) bestellt werden. Dariiber hinaus
kdnnen auch andere Personen als Vertreter bestellt
werden, soweit ihnen die Erbringung von Rechtsdienst-
leistungen erlaubt ist (siehe z. B. die Erlaubnistatbe-
stande der §§ 5 ff. RDG).

Wirtschaftsunternehmen (wie z. B. eine GmbH oder
eine AG) kénnen grundsatzlich nicht Vertreter sein.

Ist ein Vertreter bestellt, sind auch Name, Anschrift (ge-
gebenenfalls abweichende Postanschrift), Telefonnum-
mer, Faxnummer etc. des Vertreters anzugeben (§5
Abs. 4 S. 1 MarkenV). Hat das DPMA dem Vertreter die
Nummer einer Allgemeinen Vollmacht zugeteilt, so soll
diese angegeben werden (§ 5 Abs. 4 S. 2 MarkenV, § 16
DPMAV).

50 Weiterfilhrende Informationen sind abrufbar un-

ter: https://www.dpma.de/marken/fag/index.html.

51 Teil 1: VI.4.c).
52 Siehe https://www.dpma.de/docs/formulare/all-

gemein/1/vmO01.pdf.
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b) Volimacht

Hat der Anmelder einen Vertreter bestellt, so ist grund-
satzlich eine vom Anmelder unterschriebene Voll-
machtsurkunde einzureichen (§ 15 Abs. 1 DPMAV). Die
Vollmacht kann sich auch auf mehrere Verfahren erstre-
cken. Die Vollmachtsurkunde muss den Aussteller ge-
nau bezeichnen; der Aussteller muss mit der Bezeich-
nung des Anmelders Gbereinstimmen.

Die Markenstelle beanstandet das Fehlen der Vollmacht
oder Mangel der Vollmacht jedoch amtsseitig nicht,
wenn als Bevollmachtigter ein Rechtsanwalt, ein Pa-
tentanwalt, ein Erlaubnisscheininhaber oder ein Paten-
tassessor auftritt (§ 15 Abs. 4 DPMAV).

In allen Ubrigen Fallen der Vertretung sowie in den Fal-
len, in denen Mangel einer Vollmacht durch andere Be-
teiligte vorgetragen werden, fordert die Markenstelle
eine Vollmachtsurkunde an.

Die Vollmacht kann auch in einer ,Allgemeinen Voll-
macht“>? gemiR der Mitteilung Nr. 6/06 des Présiden-
ten des Deutschen Patentamts vom 30. Marz 2006 liber
die Hinterlegung Allgemeiner Vollmachten und Ange-
stelltenvollmachten beim Deutschen Patentamt® be-
stehen. Eine solche Allgemeine Vollmacht muss sich auf
alle Angelegenheiten erstrecken, die zum Geschaftsbe-
reich des DPMA gehoéren.

N&heres zu den Anforderungen an die Eintragung einer
Allgemeinen Vollmacht fir Patentanwiélte enthélt die
Mitteilung Nr. 5/09 der Prasidentin des DPMA vom
9. September 2009 Uiber die Verlagerung der Zustandig-
keiten in berufsrechtlichen Angelegenheiten der Pa-
tentanwalte auf die Patentanwaltskammer zum 1. Sep-
tember 20095,

c) Inlandsvertreter

(1) Notwendigkeit eines Inlandsvertreters

Anmelder, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Nie-
derlassung haben (auswartige Anmelder), miissen sich
von einem Inlandsvertreter gemal § 96 MarkenG ver-
treten lassen.

(2) Zur Vertretung befugte Personen

Als Inlandsvertreter kdnnen Rechts- oder Patentan-
wadlte aus der Europdischen Union, dem Europdischen
Wirtschaftsraum oder der Schweiz sowie Patentasses-
soren und Erlaubnisscheininhaber (§ 96 Abs. 1 MarkenG
i. V. m.§ 155 Abs. 2i. V. m. Abs. 1 Nr. 2, § 160 PAO) tatig
werden, sofern sie zur Vertretung im Verfahren vor dem
DPMA, dem BPatG und in biirgerlichen Streitigkeiten,

53 BIPMZ 2006, 165; auch abrufbar unter:
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/
mitteilungen _des praesidenten 2006.pdf.

54 BIPMZ 2009, 361; auch abrufbar unter:
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/
mitteilungen der praesidentin 2009.pdf.
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die die angemeldete Marke betreffen, sowie zur Stel-
lung von Strafantrdagen befugt und bevollmachtigt sind
(§ 96 Abs. 1 MarkenG).

(3) Erklarungen und Verfahren, fiir die die Bestellung
eines Inlandsvertreters erforderlich bzw. nicht er-
forderlich ist

Ein Inlandsvertreter wird fiir die bloRe Stellung des An-
trags auf Eintragung der Marke nicht benétigt. Werden
im Rahmen der Priifung des Antrags jedoch klarungsbe-
dirftige Mangel (z. B. formelle oder materielle Schutz-
hindernisse) festgestellt, muss der Anmelder nachtrag-
lich einen Inlandsvertreter bestellen, um am weiteren
Verfahren teilnehmen zu kénnen.

Die priifende Markenstelle weist den Anmelder in die-
sen Fallen darauf hin, dass ein Inlandsvertreter bestellt
werden muss und gewahrt ihm hierfiir in der Regel eine
Frist von zwei Monaten (§ 18 Abs. 1 Alt. 2 DPMAV).
Diese Frist kann auf Antrag verlangert werden. Bei nicht
fristgerechter Bestellung kann die Markenstelle die An-
meldung zuriickweisen. Bei Nichtbestellung eines In-
landsvertreters muss die Anmeldung zuriickgewiesen
werden. Denn der Anmelder erfiillt ohne Inlandsvertreter
nicht die prozessualen Voraussetzungen fiir die Teil-
nahme am Eintragungsverfahren.

Weist die Markenanmeldung keine klarungsbedurftigen
Mangel auf, kann das Eintragungsverfahren grundsatz-
lich ohne Inlandsvertreter durchgefiihrt werden. Wird
nach Eintragung der Marke jedoch Widerspruch gegen
die Eintragung erhoben (§ 42 MarkenG), muss ein In-
landsvertreter zur Teilnahme am Widerspruchsverfah-
ren bestellt werden. Die Markenstelle weist den Mar-
keninhaber unter Fristsetzung hierauf hin.

Fir die sonstigen Erklarungen und Verfahrenshandlun-
gen gilt: Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist dann
nicht notwendig, wenn einem Antrag ohne weiteres,
d. h. ohne formliche und zustellungsbedirftige Entschei-
dung oder Beteiligung eines Dritten, stattgegeben wer-
den kann. Demnach ist fir die Riicknahme einer Anmel-
dung, die Verlangerung, die Stellung eines Antrags auf
Umschreibung und Teilung sowie flir die Erhebung von
Widerspriichen oder die Einlegung von Erinnerungen
oder Beschwerden ein Inlandsvertreter grundsatzlich
nicht erforderlich. Fir die weitere Durchfiihrung eines
sich hieraus ergebenden streitigen Verfahrens muss der
auswartige Anmelder oder Markeninhaber jedoch einen
Inlandsvertreter bestellen.

5 vgl. hierzu den Hinweis des DPMA vom 30. Juni

2017 zum Gesetz zur Umsetzung der Berufsaner-
kennungsrichtlinie und zur Anderung weiterer Vor-
schriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe
vom 12. Mai 2017; abrufbar unter:
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichun-
gen/hinweise/hinweis 30072017/index.html.
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(4) Bestellung und Vollmacht des Inlandsvertreters

In der Regel wird der Inlandsvertreter durch die Einrei-
chung einer schriftlichen Vollmacht beim DPMA bestellt
(§ 15 DPMAV). Diese Vollmacht muss den in § 96 Abs. 1
letzter Hs. MarkenG genannten Mindestumfang auf-
weisen, namlich die Befugnis und Bevollméachtigung zur
Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG
und in birgerlichen Streitigkeiten, die die Marke betref-
fen, sowie zur Stellung von Strafantragen. Weist die
Vollmacht einen geringeren Umfang als den Mindest-
umfang auf, liegt keine Bestellung eines Inlandsvertre-
ters vor. Das DPMA weist — sofern fiir das Verfahren die
Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich ist — auf
den Mangel der Vollmacht hin und gewahrt eine Frist
zur Einreichung einer den Mindestumfang aufweisen-
den Vollmacht. Wird der Mangel der Vollmacht nicht
beseitigt, liegt ein Verfahrenshindernis vor. Fiir das Ein-
tragungsverfahren bedeutet dies, dass die Anmeldung
wegen Nichtbestellung eines Inlandsvertreters zuriick-
gewiesen werden muss.

(5) Beendigung des Mandats des Inlandsvertreters

Hat der Anmelder fir ein noch andauerndes Verfahren,
flr das die Bestellung eines Inlandsvertreters erforder-
lich war, einen Inlandsvertreter bestellt, bleibt dieser
solange Vertreter, bis ein neuer Inlandsvertreter be-
stellt worden ist (§ 96 Abs. 3 MarkenG). Dies gilt auch,
wenn dem fritheren Inlandsvertreter die Vollmacht ent-
zogen worden ist oder dieser sein Mandat niedergelegt
hat. Ist kein Verfahren mehr anhangig, fir das ein In-
landsvertreter erforderlich ist, ist die Bestellung eines
anderen Inlandsvertreters nicht Voraussetzung fiir die
Mandatsbeendigung.>® In diesen Féllen endet das Man-
dat des bisherigen Inlandsvertreters mit dem Voll-
machtsentzug oder der Mandatsniederlegung.

5. Fremdsprachige Anmeldungen
a) Nichtlateinische Schriftzeichen

Wenn in der Markendarstellung nichtlateinische Schrift-
zeichen (z. B. arabische, chinesische, griechische oder
kyrillische Schriftzeichen) enthalten sind, muss der Mar-
kenanmeldung eine deutsche Ubersetzung, eine Trans-
literation und eine Transkription des nichtlateinischen
Textes beigeflgt werden, § 15 Abs. 2 S. 1 MarkenV.

Eine Transliteration ist eine schriftbasierte, buchstaben-
getreue, bei Bedarf wieder umkehrbare Umsetzung ei-
nes Wortes aus einer Schrift in eine andere. Eine Tran-
skription ist die lautgerechte Ubertragung der nichtla-
teinischen Schriftzeichen in die deutsche Sprache. Das

5 vgl. hierzu die Mitteilung Nr. 4/09 der Prisidentin
des DPMA Uber die gednderte Praxis bei Niederle-
gung der Inlandsvertretung vom 25. Juni 2009,
BIPMZ 2009, 241; auch abrufbar unter:
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilun-
gen/mitteilungen der praesidentin 2009.pdf.
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originale Klangbild des fremdsprachigen Wortes soll er-
halten bleiben und moglichst auch den Sinngehalt des
Ursprungswortes widerspiegeln.

Beispiel:

Marke ,,bykBa“
Ubersetzung: Buchstabe
Transliteration: Bukva

Transkription: Bukwa

Handelt es sich um eine Phantasiebezeichnung, die
nicht Ubersetzt werden kann, oder eine Schrift, fir die
keine Transliteration moglich ist, soll der Anmelder im
Anmeldeformular in den entsprechenden Feldern mit-
teilen, dass eine Ubersetzung und/oder Transliteration
des nichtlateinischen Textes nicht mdoglich ist. Die Mar-
kenstelle legt das Anmeldeerfordernis des § 15 Abs. 2
S. 1 MarkenV dann einschrankend aus.

Eine Beglaubigung der Ubersetzung, Transliteration
oder Transkription durch einen Rechtsanwalt oder Pa-
tentanwalt oder eine Anfertigung durch einen offent-
lich bestellten Ubersetzer ist zunéchst nicht erforder-
lich. Das DPMA kann diese in Zweifelsfdllen jedoch
nachtraglich unter Setzung einer angemessenen Frist
fordern, § 15 Abs. 2 S. 2 MarkenV.

Bei Nichteinreichung oder nicht fristgerechter Einrei-
chung der vom DPMA angeforderten Beglaubigung
oder der von einem 6ffentlich bestellten Ubersetzer an-
gefertigten Dokumente wird die Markenanmeldung zu-
rickgewiesen, § 15 Abs. 4 S. 2 MarkenV.

b) Fremdsprachige Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisse

Anmeldungen mit WDVZ in fremden Sprachen sind nur
zulassig, wenn der Anmelder innerhalb von drei Mona-
ten ab Eingang einer solchen Anmeldung die deutsche
Ubersetzung einreicht. Geschieht dies nicht, gilt die An-
meldung als zurlickgenommen (§15 Abs.4 S.1
MarkenV). Eine Beglaubigung der Ubersetzung oder
eine Anfertigung der Ubersetzung durch einen &ffent-
lich bestellten Ubersetzer ist zunichst nicht erforder-
lich. Sie kann jedoch nachtraglich vom DPMA angefor-
dert werden, § 15 Abs. 3 S. 2 MarkenV.

Fremdsprachige Begriffe in einem sonst in deutscher
Sprache abgefassten WDVZ miissen nicht tibersetzt wer-
den, wenn es sich um in Deutschland (bliche (Fach-)Be-
griffe handelt (z. B. Router).

6. Markenbeschreibung

Fir alle Marken auBer Wortmarken kann mit der Mar-
kenanmeldung zur Erlduterung der Markendarstellung
eine Markenbeschreibung eingereicht werden (§ 6b
Abs. 1 MarkenV). Eine Markenbeschreibung muss mit
der Markenanmeldung eingereicht werden, wenn der
Gegenstand des Schutzes erst dadurch bestimmbar
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wird. Dies gilt besonders fiir die Markenformen nach
§ 12 und § 12a MarkenV.

Die Markenbeschreibung muss den Schutzgegenstand
der Marke in objektiver Weise konkretisieren. Sie darf
nach § 6b Abs. 4 MarkenV bis zu 150 Wérter in fortlau-
fendem Text ohne grafische oder sonstige Gestaltungs-
elemente umfassen und ist auf einem gesonderten
DIN A4-Blatt einzureichen.

7. Prioritat
a) Auslandsprioritat

Die Geltendmachung eines Prioritdtsrechts bewirkt,
dass fiir den Zeitrang der angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen nicht der Anmeldetag beim DPMA,
sondern der Anmeldetag (Prioritatstag) einer fritheren
Markenanmeldung im Ausland (ausldndische Voran-
meldung) maRgeblich ist. Als auslandische Voranmel-
dung gilt auch die von einem Inldnder getatigte Anmel-
dung einer Unionsmarke. Die zeitlich spatere Marken-
anmeldung beim DPMA (inlandische Nachanmeldung)
wird so behandelt, als ob sie am Anmeldetag der Voran-
meldung eingereicht worden wére (§ 34 MarkenG). Das
Schicksal der Voranmeldung (z. B. ob die angemeldete
Markenanmeldung vom ausldndischen Amt zuriickge-
wiesen oder eingetragen worden ist oder ob die Anmel-
dung vom Anmelder zuriickgenommen worden ist) ist
unerheblich.

Ob eine Prioritat in Anspruch genommen werden kann,
richtet sich nach den Vorschriften der geltenden Staats-
vertrage, in erster Linie nach Art. 4 der Pariser Verbands-
Ubereinkunft (PVU). Besteht kein Staatsvertrag, kann
eine Prioritat moglicherweise aufgrund einer Gegensei-
tigkeitsvereinbarung beansprucht werden (§ 34 Abs. 2
MarkenG), die im Bundesgesetzblatt veroffentlicht ist.

Voraussetzung fur die Inanspruchnahme der Prioritat
nach Art. 4 PVU ist die Zuerkennung eines Anmeldeta-
ges in einem der Staaten, die der PVU angehéren. Die
inlandische Nachanmeldung, die diese Prioritdt bean-
sprucht, muss vom Anmelder der Voranmeldung oder
von seinem Rechtsnachfolger (Art. 4 A Abs. 1 PVU) in-
nerhalb von sechs Monaten nach der Auslandsanmel-
dung beantragt werden (Art. 4 C Abs. 1 PVU). Die Inan-
spruchnahme der Prioritat ist innerhalb von zwei Mo-
naten nach der inlandischen Nachanmeldung unter Be-
nennung des Staates der Voranmeldung und des Priori-
tdtstages zu beantragen. Daraufhin fordert das DPMA
dazu auf, innerhalb von zwei Monaten das Aktenzei-
chen anzugeben und eine (einfache) Abschrift der Vor-
anmeldung einzureichen.

Die inlandische Nachanmeldung muss mit der auslandi-
schen Voranmeldung weitgehend identisch sein, auch
hinsichtlich des WDVZ. Abweichungen bei der Marken-
darstellung sind nur insoweit zuldssig, als sie die Hin-
weisfunktion (Unterscheidungskraft) der Marke nicht
beeinflussen und die Identitdt der Marke nicht berih-
ren. Dies bedeutet, dass der kennzeichnende Charakter
der Marke nicht verandert werden darf und hinsichtlich



der erforderlichen Identitidt nur unwesentliche Ande-
rungen akzeptiert werden konnen. Eine schwarz-weiRe
(Wort-/)Bildmarke ist beispielsweise nicht identisch mit
einer im Ubrigen (bereinstimmenden (Wort-/)Bild-
marke in Farbe, es sei denn, die Farb- bzw. Kontrastun-
terschiede sind so unbedeutend, dass sie einem ange-
messen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur
beim direkten Vergleich beider Marken auffallen.*’

(Unterschiedliche) Teilprioritdten kénnen beansprucht
werden, wenn die Voranmeldung die beanspruchten
Waren/Dienstleistungen nur teilweise erfasst. In diesen
Fallen ist das WDVZ entsprechend zu gliedern, insbe-
sondere durch den vorangestellten Hinweis ,Wa-
ren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom ...“, so dass der
Umfang der durch den Prioritatsanspruch gedeckten
Waren/Dienstleistungen klar bestimmt ist. Ist im deut-
schen Verzeichnis ein Oberbegriff enthalten, die auslan-
dische Voranmeldung enthélt aber nur eine darunter-
fallende Spezialware, gilt die Prioritdt nur fiir die Spezi-
alware. In diesen Fallen wird der Anmelder durch Bean-
standungsbescheid aufgefordert, den Oberbegriff auf-
zugliedern, z. B. in ,Schokolade, namlich Schokoladen-
riegel“ und ,Schokolade”. Kommt der Anmelder dem
nach, erhélt die Anmeldung nur fir die Spezialware (im
Beispiel: ,Schokolade, namlich Schokoladenriegel”) das
Prioritatsdatum.

Werden die vorgesehenen Formlichkeiten nicht oder
nicht fristgemal erfillt, ist der Prioritdtsanspruch ver-
wirkt (§ 34 Abs. 3 S. 4 MarkenG). Die Verwirkung muss
nicht ausdriicklich festgestellt werden, sie tritt kraft Ge-
setzes ein. Sind die materiellen Voraussetzungen fiir die
Inanspruchnahme der Prioritat nicht erfullt und wird
der Prioritdtsanspruch nicht zuriickgenommen, ist die
Anmeldung wegen der Bindung des DPMA an den An-
trag des Anmelders insgesamt zuriickzuweisen.>®

b) Ausstellungsprioritat

Die Zurschaustellung von Waren/Dienstleistungen un-
ter der angemeldeten Marke auf Messen und Ausstel-
lungen kann die Prioritat einer nachfolgenden Marken-
anmeldung begriinden (§ 35 MarkenG). Dabei werden
nur solche Veranstaltungen beriicksichtigt, die in den
Bekanntmachungen des BMJV nach § 35 Abs. 2 und 3
MarkenG im Bundesgesetzblatt aufgefiihrt sind.

Die Anmeldung muss innerhalb von sechs Monaten
nach der ersten Zurschaustellung eingereicht werden.
Innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag ist
die Inanspruchnahme der Prioritdt unter Angabe der
Veranstaltung und des Tages der erstmaligen Zurschau-
stellung zu beantragen®®. Daraufhin fordert das DPMA

57 Siehe hierzu auch die Gemeinsame Mitteilung zur

gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-
weillen Marken vom 15. April 2014; abrufbar unter:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/
319a7b80-cc3f-47ae-9e96-0801088829f2; BPatG, 29
W (pat) 76/13, BeckRS 2014, 01380 — Wiedereinsetzung
in die Frist zur Inanspruchnahme einer Prioritét; BGH,
1ZR 153/14, GRUR 2015, 1009, 1010 — BMW-Emblem.
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dazu auf, innerhalb von zwei Monaten geeignete Nach-
weise (z. B. Standrechnung, Messeunterlagen/-pros-
pekte) einzureichen.

Erflllt der Anmelder die vorgesehenen Formlichkeiten
nicht oder nicht fristgemal, ist der Prioritdtsanspruch
verwirkt (§ 35 Abs. 4 S.3 MarkenG). Die Verwirkung
muss nicht ausdricklich festgestellt werden, sie tritt
kraft Gesetzes ein. Sind die materiellen Voraussetzun-
gen fir die Inanspruchnahme der Prioritdt nicht erfillt
und wird der Prioritatsanspruch nicht zuriickgenom-
men, ist die Anmeldung wegen der Bindung des DPMA
an den Antrag des Anmelders insgesamt zuriickzuwei-
sen®,

8. Rechtsfolgen bei fehlenden sonstigen An-
meldeerfordernissen

Mangel bei den sonstigen Anmeldeerfordernissen wer-
den von der die Anmeldung prifenden Markenstelle
beanstandet. Solche Mangel sind beispielsweise:

e Anmeldungen in Papierform ohne Verwendung des
vom DPMA herausgegebenen Anmeldeformulars,

o falsches Format fiir die Markendarstellung,

e fehlende oder fehlerhafte Farbangaben (bei Mar-
ken mit farbigen Elementen),

e unbestimmte Formulierungen im WDVZ,
e unvollstiandige oder unklare Anmelderangaben,
o formell fehlerhafte Markenbeschreibung,

e Fehlen von Transliteration, Transkription oder
Ubersetzung (bei Marken, die nichtlateinische
Schriftzeichen enthalten).

Der Anmelder erhalt im Falle solcher Mangel einen Be-
anstandungsbescheid und wird aufgefordert, die ge-
nannten Mangel innerhalb einer bestimmten Frist (in
der Regel ein Monat) zu beseitigen (d. h. das WDVZ ent-
sprechend eines Vorschlages zu konkretisieren, Anga-
ben mitzuteilen, Unterlagen nachzureichen, usw.).

Beseitigt der Anmelder den Mangel innerhalb der ge-
wahrten Frist, wird das Anmeldeverfahren fortgefiihrt.
Werden die Mangel nicht oder nicht rechtzeitig beho-
ben, wird die Markenanmeldung in der Regel durch Be-
schluss zuriickgewiesen (§ 36 Abs. 4 MarkenG). Gegen
diesen Beschluss kann ein Rechtsbehelf eingelegt wer-
den.®!

58 BPatG, 29 W (pat) 187/03, MittdtPatA 2006, 84 =
LSK 2006, 210144 — PRIOCHECK.

% Formular W 7708: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7708.pdf.

60 BPatG, 29 W (pat) 187/03, MittdtPatA 2006, 84 =
LSK 2006, 210144 — PRIOCHECK.

61 Siehe hierzu Teil 3: Il
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VII. Aligemeine Verfahrensvorschriften

1. Reihenfolge der Bearbeitung

Das DPMA bearbeitet Anmeldungen im Allgemeinen in
der Reihenfolge ihres Eingangs. Der Beginn der Schutz-
fahigkeitsprifung hangt dabei vom Gebihreneingang
ab; erst nach Eingang der Gebihr wird mit der Priifung
begonnen. Ersichtlich schutzfahige Anmeldungen mit
zuldssigem und eindeutigem WDVZ, z. B. solche, die mit
Hilfe der Warenkorbfunktion® erstellt und elektronisch
eingereicht wurden, sollen bei friihzeitiger Zahlung der
Gebihr (vor Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist, etwa
durch Erteilung eines glltigen SEPA-Basislastschrift-
mandats mit Angaben zum Verwendungszweck) zligig
eingetragen werden.

2. Beschleunigte Priifung

Hat der Anmelder einen Antrag auf beschleunigte Pri-
fung gestellt und die dafiir vorgesehene Gebihr
(200,00 Euro, Geblihrennummer: 331 500) bezahlt, be-
arbeitet die Markenstelle diese Verfahren vorrangig.
Auch bei Bearbeitungsengpassen sowie auch im Fall der
Zurtckweisung der Anmeldung ist das Verfahren grund-
satzlich innerhalb von sechs Monaten abzuschlieBen
(§ 38 MarkenG).

Der Antrag auf beschleunigte Prifung kann jederzeit
gestellt werden, solange das Anmeldeverfahren noch
lauft. Die Markenstelle bearbeitet die Anmeldung dann
ab der Zahlung der Beschleunigungsgebihr vorrangig.

3. Fristen

Im Anmeldeverfahren gibt es einerseits gesetzliche Fris-
ten und andererseits Fristen, die vom DPMA gesetzt
werden.

a) Gesetzliche Fristen

Gesetzliche Fristen (z. B. die dreimonatige Frist zur Zah-
lung der Anmeldegebiihr, § 6 Abs. 1 PatKostG, oder die
sechsmonatige Frist zur Inanspruchnahme einer Priori-
tat, § 34 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 4 C PVU) kénnen
nicht verlangert werden. Die Nichteinhaltung dieser
Fristen hat die in den jeweiligen Vorschriften genannten
Rechtsfolgen, es sei denn, eine Wiedereinsetzung ge-
mal § 91 MarkenG ist moglich.

62 Sjiehe hierzu Teil 1: 1I.1.a).
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b) Vom DPMA gesetzte Fristen

Die vom DPMA gesetzten Fristen betragen bei inlandi-
schen Anmeldern in der Regel einen Monat, bei Anmel-
dern ohne Sitz, Niederlassung oder Wohnsitz im Inland
zwei Monate (§ 18 Abs. 1 DPMAV).

Kirzere oder langere Fristen kdnnen gewahrt werden,
wenn die Umstadnde dies rechtfertigen, z. B. wenn die
Beschaffung von Unterlagen (etwa zum Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung) erfahrungsgemafR langere Zeit
in Anspruch nimmt.

Bei Angabe ausreichender Griinde kann die Marken-
stelle die Frist einmal verlangern (§ 18 Abs. 2 DPMAV).
Weitere Fristverlangerungen werden nur gewahrt,
wenn der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der
Fristverlangerung glaubhaft macht (§18 Abs.3 S.1
DPMAV).

Eine Mitteilung Gber die Gewéahrung einer beantragten
Fristverlangerung erfolgt grundsatzlich nur, wenn dies
vom Anmelder gewiinscht wird. Ublicherweise wird die
Fristverlangerung stillschweigend gewahrt.

Die Markenstelle teilt dem Anmelder dagegen umge-
hend mit, wenn eine beantragte Fristverlangerung ab-
gelehnt wird. Der Antrag auf Fristverldangerung kann
ausnahmsweise in der Endentscheidung Uber die An-
meldung abgelehnt werden, wenn fiir den Anmelder er-
sichtlich war, dass die Frist nicht gewdhrt werden
konnte.

Welche Folgen die Nichteinhaltung der vom DPMA ge-
setzten Fristen haben kann, wird dem Anmelder bei
Fristsetzung mitgeteilt.

4. Wiedereinsetzung
a) Voraussetzungen

Nach § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist auf Antrag derjenige
in den vorigen Stand einzusetzen, der ohne Verschul-
den verhindert war, dem DPMA oder dem BPatG gegen-
Uber eine Frist einzuhalten, deren Versaumung nach ge-
setzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat.
Wiedereinsetzungsfahig sind z. B. die Frist fir die Inan-
spruchnahme einer Prioritdt durch Einreichung einer
Markenanmeldung, die Frist zur Einreichung eines
Rechtsbehelfs oder die Frist zur Zahlung der Verlange-
rungsgebiihr,

63 Siehe in diesem Zusammenhang auch die Hinweise

des DPMA vom 20. Juli 2020 fiir Schutzrechtsinha-
ber und Anmelder, die in Folge der Covid-19-Pan-
demie wirtschaftliche Schwierigkeiten bei der Zah-
lung von Jahres-, Aufrechterhaltungs-, Erstre-
ckungs- und Verlangerungsgebihren haben; abruf-
bar unter: https://www.dpma.de/dpma/veroef-
fentlichungen/aktuelles/coronavirus/in-
dex.html#a8.
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(1) Antrag

Als Wiedereinsetzungsantrag ist jede AuBerung des An-
melders zu werten, die seinen Willen erkennen lasst,
dass seine Anmeldung trotz der versaumten Frist wei-
terbehandelt werden soll. Dieser Antrag ist innerhalb
von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, das
flr die Fristversaumung ursachlich war (Kenntnisnahme
von bzw. Kennenmiissen der Fristversaumung), und in-
nerhalb eines Jahres nach Ablauf der versaumten Frist
zulassig (§ 91 Abs. 2 und 5 MarkenG). Die Tatsachen,
welche die Wiedereinsetzung begriinden sollen, sind
ebenfalls innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist
beim DPMA vorzutragen. Das betrifft alle wesentlichen
Umstdnde, die den Sdumigen an der Einhaltung der
Frist gehindert haben und ein Verschulden ausschlie-
Ren. Die die Wiedereinsetzung begriindenden Tatsa-
chen kénnen auch nach Ablauf der Antragsfrist noch
glaubhaft gemacht werden (§ 91 Abs. 3 S. 2 MarkenG
i. V. m. § 294 ZPO).

(2) Versaumung einer gesetzlichen Frist

Die Wiedereinsetzung kommt bei Versaumung einer ge-
genliber dem DPMA oder dem BPatG einzuhaltenden
Frist in Betracht. Eine solche Frist ist ein Zeitraum (kein
Termin), dessen Beginn und Ende bestimmt oder jeden-
falls bestimmbar ist und innerhalb dessen Verfahrens-
handlungen vorgenommen werden missen.

(3) Rechtsnachteil

Die Versaumung der Frist muss nach gesetzlicher Vor-
schrift einen Rechtsnachteil zur Folge haben. Darunter
ist — gemessen an dem von der jeweiligen Rechtsnorm
zu Grunde gelegten regelmaRigen Verlauf der Dinge —
jede Verschlechterung der Rechtslage zu verstehen, die
ohne Fristversaumung nicht eingetreten waére.

(4) Ohne Verschulden

Ohne Verschulden ist eine Fristversiumung erfolgt,
wenn die Ubliche Sorgfalt aufgewendet worden ist, de-
ren Beachtung im Einzelfall nach den subjektiven Ver-
haltnissen des Betroffenen zumutbar war. Das MaR der
Sorgfalt bestimmt sich grundsatzlich nach den personli-
chen Verhaltnissen des Sdumigen, jedoch ist dabei ein
objektiver Vergleichsmalistab heranzuziehen. Es
kommt daher darauf an, was objektiv von einer dem
Saumigen vergleichbaren Person im konkreten Einzel-
fall an Sorgfalt erwartet werden kann.

Das Verschulden seines Vertreters wird dem Anmelder
gemaR § 85 Abs. 2 ZPO zugerechnet. Die Zurechnung
des Verschuldens von Hilfspersonen des Vertreters ist
mangels rechtlicher Grundlage nicht moglich. Wenn der
Vertreter bei der Auswahl, Unterweisung und Aufsicht
der Hilfsperson und der Ubertragung der konkreten
Aufgabe selbst eine Obliegenheit verletzt hat, ist dies
dem Vertretenen jedoch als Verschulden des Vertreters
zuzurechnen.

& Siehe Teil 1: VII.4.
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(5) Nachholen der versaumten Handlung

Die versaumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist
(zwei Monate) nachzuholen. Ist dies geschehen, kann
die Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewahrt wer-
den, wenn alle Tatsachen aktenkundig oder offenkundig
sind, die die Wiedereinsetzung begriinden, § 91 Abs. 6
MarkenG.

b) Entscheidung iiber die Wiedereinsetzung

Uber den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die
Stelle, die auch fiir die Sachentscheidung zustandig ist
(§ 91 Abs. 6 MarkenG).

In dem Beschluss, der den Wiedereinsetzungsantrag zu-
riickweist, wird auch (iber die Rechtsfolgen entschieden
(z. B. die Erinnerung wird als unzuladssig verworfen).
Wird dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben, so
ist gleichzeitig auch in der Sache zu entscheiden, wenn
das Verfahren in der Sache bereits entscheidungsreif
ist.

Auf Antrag des Anmelders ergeht vorab allein eine Ent-
scheidung Uber den Wiedereinsetzungsantrag, wenn
diesem stattgegeben werden kann und das Verfahren in
der Sache noch nicht entscheidungsreif ist (beispiels-
weise, weil die Erinnerungsbegriindung noch nicht vor-
liegt und sie zur Vermeidung unnétigen Aufwands erst
nach Gewahrung der Wiedereinsetzung eingereicht
werden soll).

c) Rechtswirkung

Eine positive Entscheidung Uiber die Wiedereinsetzung
ist unanfechtbar (§ 91 Abs. 7 MarkenG). Die Ablehnung
der Wiedereinsetzung ist grundséatzlich mit demselben
Rechtsbehelf angreifbar, der gegen die Entscheidung
Uber die versdumte Handlung gegeben ware.

Die Wiedereinsetzung beseitigt riickwirkend die durch
die Versaumung der Frist eingetretenen Rechtsnach-
teile.

Fir den Fall, dass die Wiedereinsetzung zur Wiederein-
tragung einer zuvor im Register gel6schten Marke fuhrt,
l6sen zwischenzeitlich gutglaubig vorgenommene Be-
nutzungshandlungen keine Verletzungsanspriiche aus
(8 91 Abs. 8 MarkenG).

5. Weiterbehandlung der Anmeldung

Ein Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung nach
§ 91a MarkenG ist nur moglich, wenn eine Frist ver-
saumt wurde, die von der Markenstelle gesetzt wurde
(fur die Versaumung von gesetzlichen Fristen gilt der
Antrag auf Wiedereinsetzung®). Hat der Anmelder eine
von der Markenstelle gesetzte Frist versaumt und ist da-
raufhin ein Beschluss liber die Zuriickweisung der Mar-
kenanmeldung ergangen, kann der Anmelder innerhalb



eines Monats ab Zustellung des Beschlusses die Weiter-
behandlung der Anmeldung beantragen.

Hierzu ist die versdaumte Handlung innerhalb dieser
Frist nachzuholen und die erforderliche Weiterbehand-
lungsgebiihr — derzeit 100,00 Euro — zu zahlen. Diese ist
mit Einreichung des Antrags fallig®. Wird die Gebiihr
nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig entrichtet,
gilt der Weiterbehandlungsantrag als zurlickgenom-
men. Sofern nicht rechtzeitig (gegebenenfalls parallel)
ein Rechtsbehelf gegen den Zuriickweisungsbeschluss
eingelegt wurde, ist die Zuriickweisung der Markenan-
meldung damit rechtskraftig.

Nach Zahlung der Antragsgebiihr wird der Weiterbe-
handlungsantrag bearbeitet. Uber den Antrag be-
schlief8t die Stelle, die liber die nachgeholte Handlung
zu beschlieRen hat (§ 91a Abs. 4 MarkenG). Das ist in
der Regel die Markenstelle, die den Zuriickweisungsbe-
schluss erlassen hat. Wird dem Weiterbehandlungsan-
trag stattgegeben, wird der Beschluss wirkungslos,
ohne dass es seiner ausdriicklichen Aufhebung bedarf.
Das Verfahren zur Bearbeitung der Markenanmeldung
wird weitergefiihrt. Das DPMA ist an diese Entschei-
dung gebunden, es gibt jedoch keinen Schutz gutglau-
biger Dritter wie bei der Wiedereinsetzung nach § 91
Abs. 8 MarkenG.

Gegen die Zurlickweisung des Weiterbehandlungsan-
trages durch Beschluss, der zu begriinden ist, kann ein
Rechtsbehelf eingelegt werden.

6. Anhérung

Auf Antrag ist der Anmelder miindlich anzuhéren, wenn
dies sachdienlich ist (§ 60 Abs. 2 MarkenG).

Sachdienlich ist eine Anhorung dann, wenn auf diese
Weise eine schnellere Aufklarung als im schriftlichen
Verfahren oder durch telefonische Nachfrage zu erwar-
ten ist. Dies wird meist nur bei komplexen Sachverhal-
ten der Fall sein, etwa bei Anmeldung einer neuen Mar-
kenform oder bei einem Gutachten zu einer behaupte-
ten Verkehrsdurchsetzung. Unterschiedliche rechtliche
Ansichten, die schon schriftlich dargestellt wurden, sind
regelmaRig kein Anlass flr eine Anhérung.

Halt der Priifer die Anhorung nicht fir sachdienlich,
weist er den Antrag mit der Sachentscheidung unter
Angabe von Griinden zuriick. Die Entscheidung Gber die
Zurickweisung eines Antrags auf Anhorung ist selbstan-
dig nicht anfechtbar, sondern nur zusammen mit der
Sachentscheidung (§ 60 Abs. 2 S. 3 MarkenG).

65§ 64a MarkenG i. V. m. Nr. 333 050 Gebiihrenver-
zeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG.
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Das DPMA kann auch von Amts wegen eine Anhorung
anberaumen, wenn es dies zur Aufklarung des Sachver-
haltes oder zur Erérterung von Sach- und Rechtsfragen
flr erforderlich hélt (§ 60 Abs. 1 MarkenG). In der Praxis
wird das im Rahmen eines Markenanmeldeverfahrens
selten der Fall sein.

Uber die Anhérung wird eine Niederschrift gefertigt
und eine Abschrift von dieser an die Beteiligten tber-
sandt. Die Regelungen der §§ 160a, 162 und 163 der
ZPO sind anwendbar.

7. Insolvenzverfahren

Wird (iber das Vermoégen eines Anmelders das Insol-
venzverfahren eréffnet, fihrt dies nicht zur Unterbre-
chung des Eintragungsverfahrens; § 240 ZPO ist nicht
analog anwendbar.%¢

Die Markenanmeldung gehért zum Vermdgen des
Schuldners und fallt gemaR § 35 InsO in die Insolvenz-
masse. Der insolvente Anmelder bleibt weiterhin Recht-
einhaber. Die Marke wird daher nicht auf den Insolvenz-
verwalter umgeschrieben. Allerdings geht mit Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens (§ 27 InsO) das Verwal-
tungs- und Verfligungsrecht Uber die Markenanmel-
dung gemaR § 80 Abs. 1 InsO auf den Insolvenzverwal-
ter Uber. Gleiches gilt schon vor Insolvenzeroffnung,
wenn eine starke vorldufige Insolvenzverwaltung ange-
ordnet worden ist (§ 22 Abs. 1 InsO). Der Insolvenzver-
walter tritt in diesen Féllen in die Rechte und Pflichten
des Anmelders ein. Das Verfahren wird mit dem Insol-
venzverwalter als Beteiligtem kraft Amtes fortgefihrt,
und er ist grundsatzlich Zustellungsempfanger. Reagiert
ein Insolvenzverwalter auf ein Anschreiben nicht, so
wird das Verfahren nach Lage der Akten fortgefiihrt.
Fristverlangerungen werden (iber einen angemessenen
Zeitraum gewadhrt. Bei halbstarker und schwacher vor-
ldufiger Insolvenzverwaltung bleibt der Anmelder
selbst Partei. Bei der Frage der Zustellung ist die indivi-
duelle Regelung im Gerichtsbeschluss zu beachten. Die
jeweilige Art der Insolvenzverwaltung geht aus dem Ge-
richtsbeschluss zur Bestellung des Insolvenzverwalters
hervor.®”

Bei endgiiltiger Insolvenzverwaltung erléschen gemal
§ 117 InsO mit der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
alle vom Gemeinschuldner erteilten Vollmachten, da-
runter auch die Anwaltsvollmachten. Der Insolvenzver-
walter kann aber dem bisherigen Vertreter eine neue
Vollmacht erteilen oder einen neuen Vertreter bevoll-
machtigen. In diesem Fall wird an den Vertreter zuge-
stellt.

66 Mitteilung des Prasidenten Nr. 20/08 vom 14. No-
vember 2008, BIPMZ 2008, 413; abrufbar unter:
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/
mitteilungen des praesidenten 2008.pdf; BPatG,
26 W (pat) 3/11, BeckRS 2012, 10606 — BiirgerBréu
Hof-Bayern; BPatG, 27 W (pat) 103/01, BeckRS
2008, 18265 — @Computer.

67§21 Abs. 2, § 23 Abs. 1 InsO.



https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2008.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2008.pdf

Rechtsilibergdange am Markenrecht werden wahrend
des Insolvenzverfahrens nur nach individueller Priifung
der Verfiigungsbefugnis des Ubertragenden eingetra-
gen.

Bei Nichter6ffnung eines beantragten Insolvenzver-
fahrens (§ 26 InsO) bzw. nach Aufhebung eines eroff-
neten Insolvenzverfahrens (§ 200 InsO) fallt der (vor-
ldufige oder endglltige) Insolvenzverwalter weg. Der
Anmelder wird (wieder) frei verfigungsbefugte Partei,
und es wird wieder an ihn zugestellt.

Auf Antrag des Insolvenzverwalters, auf Ersuchen des
Insolvenzgerichts oder auf Antrag eines bestellten Sach-
walters (§ 29 Abs. 3 MarkenG) wird die Insolvenzbefan-
genheit des Rechtes in das Register eingetragen. Fir
den Antrag soll das Formular W 7022°%8 verwendet wer-
den. Dem Antrag sind gemal § 30 Abs. 2 DPMAV die er-
forderlichen Nachweise nach der Umschreibungsricht-
linie® beizufiigen. Durch die Eintragung der Insolvenz
wird die gesetzliche Vermutung der Rechtsinhaber-
schaft zugunsten des eingetragenen Inhabers nach § 28
Abs. 1 MarkenG beseitigt.

Wird gegen den Markenanmelder in einem anderen
Mitgliedstaat der EU (auRer Ddnemark) ein Hauptinsol-
venzverfahren er6ffnet, so wird dies auf Antrag des Ver-
walters”? in das Markenregister eingetragen.”*

Die Bundesrepublik Deutschland bzw. das DPMA als Re-
gistrierungsbehdérde gewerblicher Schutzrechte sind
nicht Beteiligte im Insolvenzverfahren und nicht Dritt-
schuldner i. S. d. Vollstreckungsrechts.

%8 Formular W 7022: https://www.dpma.de/docs/for-

mulare/marken/w7022.pdf.
69 Merkblatt A 9139: https://www.dpma.de/docs/for-

mulare/allgemein/a9139.pdf.
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Die (auslandischen) Bezeichnungen flr den zustan-
digen Verwalter sind in Anhang B der VO (EG) Nr.
2015/848 aufgelistet.

Art. 3i. V. m. Art. 29 Abs. 2 VO (EU) 2015/848.


https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9139.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9139.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9139.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9139.pdf

Teil 2: Materielle Markenprifung

Damit eine Marke als solche ins Register des DPMA ein-
getragen werden kann, muss sie — neben den formellen
Voraussetzungen — folgende materiell-rechtlichen Vo-
raussetzungen erfillen:

e Sie muss Uber abstrakte Markenfahigkeit verfligen
(L).

e Es dirfen keine absoluten Schutzhindernisse
i.S.d. § 8 MarkenG vorliegen. Bei deren Priifung
sind allgemeine Grundséatze zu beachten (Il.). Die
Voraussetzungen des § 8 MarkenG sind:

o Die Marke muss geeignet sein, im Register so
dargestellt zu werden, dass die zustdndigen Be-
horden und das Publikum den Gegenstand des
Schutzes klar und eindeutig bestimmen kénnen.
(n.).

o Die Marke muss geeignet sein, die damit bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen von de-
nen anderer Unternehmen zu unterscheiden, sie
darf nicht ausschlieflich aus beschreibenden
Angaben bestehen und es darf sich nicht um
eine Ublich gewordene Bezeichnung handeln
(Iv.).

o Die Marke darf nicht geeignet sein, das Publikum
zu tauschen (V.).

o Die Marke darf nicht gegen die 6ffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstofRen (VLI.).

o Die Marke darf keine Hoheits-, Prif- und Ge-
wahrzeichen oder Bezeichnungen internationa-
ler Organisationen o. &. enthalten (VII.).

o Die Marke darf nicht nach deutschen oder euro-
paischen Rechtsvorschriften oder internationa-
len Ubereinkiinften, die Ursprungsbezeichnun-
gen, geografische Angaben, traditionelle Be-
zeichnungen von Weinen oder traditionelle Spe-
zialitdten schiitzen, von der Eintragung ausge-
schlossen sein. (VIII. bis X.)

o Die Marke darf nicht aus zu Sortenschutzrechten
eingetragenen friitheren Sortenbezeichnungen
bestehen oder diese in wesentlichen Elementen
wiedergeben, wenn sich diese auf Pflanzensor-
ten derselben oder eng verwandten Art bezie-
hen. (XI.)

o lhre Benutzung darf nicht ersichtlich untersagt
werden kénnen (XI1.).

o Die Marke darf nicht bdsgldubig angemeldet
sein (XIIL.).

e Die Marke darf nicht mit einer notorisch bekann-

ten Marke identisch oder dieser dhnlich sein (XIV.).

72 Im Hinblick auf Kollektiv- und Gewahrleistungsmar-
ken ist eine ihre Besonderheiten bertcksichtigende
Auslegung von § 3 Abs. 1 MarkenG angezeigt. Fur
Kollektivmarken gilt als ergdnzende Sonderrege-
lung § 97 Abs. 1 MarkenG, siehe Teil 2: XV.
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Nicht unterscheidungskraftige, beschreibende oder lib-
liche Bezeichnungen kénnen ausnahmsweise dennoch
als Marke eingetragen werden, wenn die Marke durch
Benutzung die Eignung erlangt hat, als Herkunftshin-
weis flr bestimmte Waren und Dienstleistungen wahr-
genommen zu werden (Verkehrsdurchsetzung) (XVII.).

Fiir Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken gelten be-
sondere Vorschriften (XV. und XVI.).

Im Falle der Schutzunfahigkeit einer Marke ist die Mar-
kenanmeldung zuriickzuweisen (Teil 3).

I. Markenfihigkeit

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG kdnnen alle Zeichen, insbe-
sondere Worter einschlieflich Personennamen, Abbil-
dungen, Buchstaben, Zahlen, Horzeichen, dreidimensi-
onale Gestaltungen einschlieRlich der Form einer Ware
oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen
einschlieflich Farben und Farbzusammenstellungen ge-
schiitzt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denjenigen ande-
rer Unternehmen zu unterscheiden.

Diese sogenannte abstrakte Unterscheidungseignung
ist nur dann zu verneinen, wenn unter allen denkbaren
Umstdanden ausgeschlossen ist, dass das fragliche Zei-
chen als Herkunftshinweis fir irgendwelche Waren/
Dienstleistungen von einem bestimmten Anbieter die-
nen kann. Bei Kollektivmarken fehlt es an der abstrak-
ten Unterscheidungseignung nur dann, wenn das Zei-
chen unter keinen Umstanden auf die Herkunft aus ei-
nem Verband hinweisen kann. Bei der Gewahrleis-
tungsmarke kommt es darauf an, ob sie darauf hinzu-
weisen vermag, dass alle mit ihr gekennzeichneten Pro-
dukte aus demselben vom Zeicheninhaber verantwor-
teten Priifungs- und Kontrollsystem stammen. Das Feh-
len der abstrakten Unterscheidungseignung ist hinsicht-
lich aller Markenkategorien nur in sehr seltenen Aus-
nahmeféllen der Fall.

Weiterhin schliet § 3 Abs. 2 MarkenG solche Zeichen
vom Schutz aus, die ausschlieRRlich aus Formen oder an-
deren charakteristischen Merkmalen bestehen, die
durch die Art der Waren bedingt sind, zur Erreichung ei-
ner technischen Wirkung erforderlich sind oder die der
Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Die Vorschrift
wird betreffend Formen (ber ihren Wortlaut hinaus
auch auf Verpackungen angewandt, die einer nicht an
eine bestimmte Form gebundenen Ware eine vermark-
tungsfahige Form verleihen (z. B. Fliissigkeiten’®) sowie
auf zweidimensionale Abbildungen derartiger Formen.

Nach der Rechtsprechung liegt eine ausschlieBlich art-
bedingte Formgebung dann vor, wenn die angemeldete

3 EuGH, C-218/01, EuZW 2004, 182 — Henkel.



Marke ausschlieBlich aus der Warenform besteht und
diese eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigen-
schaften aufweist, die den gattungstypischen Funktio-
nen der Ware innewohnen, nach denen der Verbrau-
cher bei Waren der Mitbewerber ebenfalls sucht.”

Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
sind nicht nur Warenformen, die ausschliefRlich aus
technisch notwendigen Merkmalen bestehen, sondern
alle Warenformen, deren nach dem Gesamteindruck er-
mittelte wesentliche Merkmale eine technische Funk-
tion erfiillen; insoweit ist irrelevant, ob die gleiche tech-
nische Wirkung auch unter Verwendung anderer For-
men erreichbar ist.”®

Der wesentliche Anknilipfungspunkt fir die Frage, ob
ein Zeichen, das ausschlieRlich aus einer Form besteht,
der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, ist nach der
Rechtsprechung des EuGH der asthetische Wert der
Formgebung.”®

Il. Grundsatze betreffend absolute Aus-
schlussgriinde

1. Amtsermittlungsgrundsatz

Nach § 59 Abs. 1 MarkenG ermittelt die Markenstelle
den Sachverhalt von Amts wegen. Dies bedeutet, dass
das DPMA prift, ob Schutzhindernisse vorliegen und
hierzu selbst Ermittlungen anstellt. Die Markenstelle re-
cherchiert das angemeldete Zeichen in Fachliteratur,
Worterblichern, Lexika sowie dem Internet. Die Recher-
che muss moglichst vollstandig sein. Sie ist nicht darauf
gerichtet, das Bestehen von Schutzhindernissen zu be-
legen, sondern darauf, alle Aspekte des Falles aufzukla-
ren, um zu einer begriindeten Entscheidung zu kom-
men.

Da fiir die Priifung der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2
MarkenG das Verkehrsverstandnis im Zeitpunkt der An-
meldung maRgeblich ist””, muss die Markenstelle zeit-
nah recherchieren.

Die von der Markenstelle zum Nachweis eines bestimm-
ten Verkehrsverstandnisses verwendeten Belege sind

74 EuGH, C-205/13, GRUR 2014, 1097 — Tripp-Trapp-
Stuhl; BGH, | ZB 105/16, GRUR 2018, 404 -
Quadratische Tafelschokoladenverpackung.

7> EuGH, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809 (Nr. 81 ff.) —
Philips; BGH, | ZB 12/04, GRUR 2006, 589, 591
(Nr. 18) — Rasierer mit drei Scherképfen; BGH, | ZB
3/17, GRUR 2018, 411 — Traubenzuckertdfelchen.

76 EuGH, C-205/13, GRUR 2014, 1097 — Hauck/Stokke
in jedenfalls teilweiser Abkehr von BGH, | ZB 37/04,
GRUR 2008, 71, 72 (Nr. 18) — Fronthaube; BGH, | ZB
88/07, GRUR 2010, 138, 139 (Nr. 19) -
ROCHER-Kugel.

7 BGH, 1ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 — Aus Akten wer-
den Fakten; BGH, 1 ZB 65/12, GRUR 2014, 483 f. (Nr.
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deshalb in der Regel auf den Zeitpunkt der Anmeldung
bezogen. Auch vor oder nach dem Anmeldezeitpunkt
liegende Belege kénnen herangezogen werden.”® Denn
sie kdnnen geeignet sein, die Entwicklung eines Ver-
kehrsverstandnisses aufzuzeigen.

Bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit kann das DPMA
auch schriftliche Bemerkungen Dritter (§ 37 Abs. 6 Mar-
kenG) berilcksichtigen.

2. Gleiche Priifungskriterien fiir alle Marken-
formen

Es bestehen keine unterschiedlichen rechtlichen Anfor-
derungen bei der Schutzfahigkeitspriifung der verschie-
denen Markenformen. Es gibt also keinen strengeren
oder geringeren Priifungsmalistab bei bestimmten
Markenformen. Davon zu unterscheiden ist jedoch,
dass die tatsachlich zwischen den Markenformen beste-
henden Unterschiede bei der Prifung beriicksichtigt
werden missen. So werden beispielsweise dreidimen-
sionale Marken, die die Form der Ware oder ihrer Ver-
packung darstellen, vom Verkehr haufig auch nur als
eine solche Waren-/Verpackungswiedergabe aufge-
fasst.”® Bei Werbeslogans ist beispielsweise fraglich, ob
sie nur als solche, also als Werbebotschaften, oder auch
als Marke verstanden werden kénnen.®

3. Gegenstand der Priifung/Gesamteindruck
der Marke

Gegenstand der Prifung im Eintragungsverfahren ist
die Marke in ihrer angemeldeten Form.

Malgeblich ist hierbei immer die Marke in ihrem Ge-
samteindruck. Fir die Schutzhindernisse nach §8
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG bedeutet dies, dass ein ein-
zelner schutzunfahiger Bestandteil einer aus mehreren
Elementen bestehenden Marke nicht zwingend zur
Schutzunfahigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit nach
Nr. 1 bis 3 fuhrt. Es bedeutet aber auch, dass eine ledig-
lich aus mehreren schutzunfahigen Elementen zusam-
mengesetzte Marke nicht zwangsldufig schutzunfahig
sein muss. Denn die schutzunfahigen Elemente kénnen
so miteinander kombiniert sein, dass die Marke in ihrer

22) — test (auch fur Verkehrsdurchsetzung); BGH, |
ZB 59/12, GRUR 2014, 565 f. (Nr. 10) — smartbook
for smart people und BGH, | ZB 18/13, GRUR 2014,
872 f. (Nr. 10) — Gute Laune Drops (fur die Prifung
der Schutzhindernisse §8 Abs.2 Nr.1 bis9
MarkenG a.F.).

78 Siehe z. B. BPatG, 25 W (pat) 561/14, BeckRS 2016,
07475 - cloud.life; BPatG, 29 W (pat) 551/13,
BeckRS 2016, 03288 — Stértebeckerturm; BPatG, 25
W (pat) 535/13, BeckRS 2016, 04614 — TOPSCAN.

7 BGH, | ZB 88/07, GRUR 2010, 138 — ROCHER-Kugel.

8  EuGH, C-398/08 P, GRUR 2010, 228 — Vorsprung
durch Technik.



Gesamtheit schutzfahig ist.®! Beinhaltet die Marken ne-
ben schutzunfahigen auch mindestens einen schutzfa-
higen Bestandteil, fihrt dies meist zur Schutzfahigkeit
der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit.

Dies gilt jedoch nicht fiir die Schutzhindernisse nach § 8
Abs. 2 Nr. 4 bis 14 MarkenG. So bleibt beispielsweise
eine Marke, die eine in der Marke hoheitlich in Erschei-
nung tretende Staatsflagge enthalt, auch dann in der
Gesamtheit schutzunfahig, wenn einer ihrer weiteren
Bestandteile fir sich betrachtet schutzfahig ist (§ 8
Abs. 2 Nr. 6 MarkenG).%?

4. Zusammenhang mit den Waren und Dienst-
leistungen

Geprift wird die angemeldete Marke immer in Verbin-
dung mit den fir sie beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen. Die Eintragungsfahigkeit einer Marke kann
flr die beanspruchten Waren und Dienstleistungen un-
terschiedlich zu beurteilen sein.®® Nach §37 Abs.5
MarkenG darf eine Markenanmeldung in diesem Fall
nur teilweise zuriickgewiesen werden.

Ist eine Marke flir Oberbegriffe von Waren oder Dienst-
leistungen angemeldet und liegen Schutzhindernisse
nur fur einzelne Waren oder Dienstleistungen eines sol-
chen Oberbegriffs vor, so ist die Anmeldung dennoch
fiir den gesamten Oberbegriff zuriickzuweisen.®* Es ist
Sache des Anmelders, das Verzeichnis gegebenenfalls
so einzuschranken bzw. aufzugliedern, dass die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die keine Schutzhindernisse
vorliegen, gesondert aufgefiihrt werden.

5. Beurteilung aus der Sicht der betroffenen
Verkehrskreise

Die Beurteilung des Vorliegens von Schutzhindernissen
erfolgt aus der Sicht der betroffenen/beteiligten Ver-
kehrskreise. Dies sind die Personen, an die sich die
Marke objektiv, also unabhangig von der Intention des
Anmelders, richtet. Die Abgrenzung wird nur anhand

8  So z. B. BPatG, 30 W (pat) 30/13, BeckRS 2015,
13971 — Arthromobil.

82 BPatG, 29 W (pat) 524/13, MarkenR 2015, 331 —
EINANDER (Hessisches Landeswappen); die Schutz-
fahigkeit des Zeichens wurde im Ergebnis jedoch
bejaht, weil die Anmelderin eine Erlaubnis zum
Fiihren des Hessischen Landeswappens i. S. v. § 8
Abs. 4 S. 2 MarkenG besaR.

8 Siehe z. B. BPatG, 30 W (pat) 70/10, BeckRS 2012,
11851 — be Well energy +: schutzunfahig fir u.a.
Vitaminpraparate und alkoholfreie Getranke, aber
schutzfahig fur u.a. Fungizide.

8  BGH, | ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 — AC; BGH, |
ZB 8/04, GRUR 2005, 578, 579 — LOKMAUS; BGH, |
ZB 96/05, GRUR Int 2007, 76, 80 — FUSSBALL WM
2006; BPatG, 25 W (pat) 144/01, BeckRS 2009,
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der angemeldeten Waren und Dienstleistungen vorge-
nommen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH zdhlen zu den be-
troffenen Verkehrskreisen sowohl der Handel als auch
die Endabnehmer, es kommt fiir die Beurteilung von
Schutzhindernissen somit auf die Sicht dieser beiden
Gruppen an.?> Werden als Abnehmer der Waren End-
verbraucher ermittelt, so ist Mafstab fiir das Verkehrs-
verstandnis der normal informierte und angemessen
aufmerksame und verstindige Durchschnittsverbrau-
cher.%¢

Durchschnittsverbraucher kénnen im Hinblick auf die
von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren
und Dienstleistungen allgemeine Kenntnisse (allge-
meine Verkehrskreise) oder auch vertiefte Kenntnisse
(Fachverkehrskreise) besitzen.

Auch das Verstandnis der am Handel beteiligten Fach-
kreise kann fir sich gesehen von ausschlaggebender
Bedeutung sein.®’

6. Voreintragungen

Aus der Eintragung vergleichbarer Marken im Inland, in
der Europaischen Union oder im Ausland ergibt sich
keine Bindung des DPMA fiir ein laufendes Anmeldever-
fahren. Dies ist in der Rechtsprechung seit langem an-
erkannt.®® Jede Markenanmeldung stellt einen Einzel-
fall dar, der nach den gesetzlichen Bestimmungen auf
Schutzfahigkeit zu prifen ist, so dass kein Raum fir die
Beriicksichtigung von Voreintragungen bleibt. Auch ein
Eingehen auf Voreintragungen im Beschluss ist nicht an-
gezeigt.® Eine Recherche nach Voreintragungen im
Rahmen der Prifung ist jedoch hilfreich, um Aspekte
des Falles zu ermitteln, die bisher nicht bemerkt wur-
den. Sofern vom Anmelder Voreintragungen genannt
werden, soll im Beschluss kurz darauf eingegangen wer-
den, inwieweit diese vergleichbar sind und/oder wes-
halb sie (dennoch) nicht zu einer anderen rechtlichen
Bewertung der Anmeldung fiihren kénnen.

00167 — GlobalPatent; BPatG, 25 W (pat) 240/02,
BeckRS 2008, 26696 — Bdrentatze.

8  EuGH, C-421/04, GRUR 2006, 411 — Matratzen
Concord/Hukla.

8  EuGH, C-329/02 P, GRUR 2004, 943 — SAT.2.

87  Strébele in Strdbele/Hacker/Thiering, MarkenG,
12. Aufl., § 8 Rdn. 46.

8  EuGH, C-39/08 u. C 43/08, GRUR 2009, 667 — Bild.T-
Online.de u. ZVS; BGH, | ZB 18/13, GRUR 2014, 872
(Nr. 45) — Gute Laune Drops; BGH, | ZB 11/13, GRUR
2014, 376 (Nr. 19) — grill meister; BGH, 1b ZB 2/62,
GRUR 1963, 524 — Digesta; BGH, | ZB 10/87, GRUR
1989, 420, 421 — KSUD; BGH, GRUR 2008, 1093 (Nr.
18) — Marlene-Dietrich-Bildnis.

8  BGH, | ZB 59/09, GRUR 2011, 230 — SUPERgirl.



lll. Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands

Die Eintragung einer Marke in das Markenregister®
setzt nach § 8 Abs. 1 MarkenG voraus, dass das Zeichen
sich im Register so darstellen lasst, dass die zustandigen
Behorden und das Publikum den Gegenstand des Schut-
zes klar und eindeutig bestimmen kdnnen. Das Erfor-
dernis entspricht den Anforderungen an die Darstellung
der Marke nach § 32 Abs. 2 Nr.3 MarkenG. Es dient
dem Zweck, tiber das vom DPMA gefiihrte Markenregis-
ter die Offentlichkeit und die Mitbewerber iiber den ge-
nauen Gegenstand eingetragener Marken zu informie-
ren. Ein Zeichen ist klar und eindeutig bestimmbar,
wenn seine Darstellung in sich geschlossen, leicht zu-
ganglich, fiir die Benutzer des Markenregisters leicht
verstandlich sowie dauerhaft, unzweideutig und objek-
tiv ist.%?

IV. Unterscheidungskraft, beschreibende
Angaben und iibliche Bezeichnungen

1. Unterscheidungskraft (§8 Abs.2 Nr.1

MarkenG)

Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen,
wenn ihr fiir die beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Eine
Marke®? hat Unterscheidungskrafti.S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG, wenn sie geeignet ist, die beanspruchten Wa-
ren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten

©

0 Zuginglich Uber: https://register.dpma.de/DPMA-
register/marke/einsteiger.

%1 EuGH, C-273/00, GRUR 2003, 145, 148 (Nr. 52) —

Sieckmann.

Fiir Kollektiv- und Gewahrleistungsmarken gelten

erganzend modifizierende Sonderregelungen, vgl.

Teil 2: XVI und Teil 2: XV.

% EuGH, C-136/02 P, GRUR Int. 2005, 135, 137 (Nr. 29)
— Maglite; EuGH, C-398/08 P, GRUR 2010, 228, 229
(Nr. 33) = Vorsprung durch Technik; BGH, 1 ZB 96/05,
GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) — FUSBALL WM 2006;
BGH, | ZB 18/13, GRUR 2014, 872 (Nr. 45) — Gute
Laune Drops; BGH, | ZR 153/14, GRUR 2015, 1012
(Nr. 10) — Nivea-Blau; BGH, | ZB 43/15, GRUR 2017,
186 (Nr. 29) — Stadtwerke Bremen; BGH, | ZR 6/16,
GRUR 2018, 301 (Nr. 11) — Pippi-Langstrumpf-
Marke; BGH, | ZB 61/17, GRUR 2018, 932 (Nr. 7) —
#darferdas?; BGH, 1 ZB 61/17, GRUR 2020, 411, 412
(Nr. 10) — #darferdas? Il.

% BGH, | ZB 48/08, GRUR 2009, 778 (Nr. 11) — Will-

kommen im Leben; BGH, | ZB 34/08, GRUR 2009,

949 (Nr. 10) — My World; BGH, | ZB 35/09, GRUR

2010, 935 (Nr. 8) — Die Vision; BGH, | ZR 153/14,

GRUR 2015, 1012 (Nr. 10) — Nivea-Blau; BGH, | ZB

43/15, GRUR 2017, 186 (Nr. 29) — Stadtwerke Bre-

men; BGH, | ZR 6/16, GRUR 2018, 301 (Nr. 11) -

92
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Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese
Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.®® Bei der Priifung der
Unterscheidungskraft ist ein groRzligiger MalRstab an-
zulegen, so dass jede noch so geringe Unterscheidungs-
kraft zur Bejahung der Schutzfihigkeit geniigt.%

Das Erfordernis der Unterscheidungskraft ist im Lichte
des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zu Grunde
liegt. Dies ist der Schutz der Allgemeinheit vor einer un-
gerechtfertigten Monopolisierung von Zeichen, die
keine Herkunftsfunktion erfiillen.%

Fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf die
Sicht der angesprochenen Verkehrskreise und auf die
konkret beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen
abzustellen. Dabei ist davon auszugehen, dass der Ver-
kehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm begegnet,
ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu
unterziehen.%®

Einer Marke fehlt die Unterscheidungskraft, wenn ihr
ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffs-
gehalt zugeordnet werden kann, der fiir die in Frage ste-
henden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres
und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Dabei
kann der beschreibende Bezug nicht nur unmittelbar
die beanspruchten Waren/Dienstleistungen betreffen,
sondern auch sonstige Umstdnde, die mit ihnen in en-
gem Zusammenhang stehen.®” Einer Marke fehlt die
Unterscheidungskraft schon dann, wenn eine von meh-
reren Bedeutungen, die sie besitzt, die beanspruchten
Waren/Dienstleistungen beschreiben kann.%®

Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, | ZB 61/17, GRUR
2018, 932 (Nr. 7) — #darferdas?.

%  EuGH, C-104/01, GRUR 2003, 604 (Nr. 54) — Libertel;
EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 (Nr. 54 f.) — Post-
kantoor; EuGH, C-37/03 P, GRUR 2006, 229 (Nr. 59
f.) — BiolD; EuGH, C-304/06 P, GRUR 2008, 608 (Nr.
59) — EUROHYPO; BGH, | ZB 59/12, GRUR 2014, 565
(Nr. 17) — smartbook.

% BGH, 1ZB 56/09, GRUR 2012, 270 (Nr. lll. 2. b) — Link
economy; BGH, | ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 (Nr.
10) — Starsat; BGH, | ZB 65/12, GRUR 2014, 483 (Nr.
11) — test.

9 BGH, 1 ZB 12/02, GRUR 2005, 417, 419 (Nr. lll. 1.) —
BerlinCard; BGH, | ZB 96/05, GRUR 2006, 850, 854
(Nr. 19) — FUSSBALL WM 2006; BGH, | ZB 52/08,
GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) — DeutschlandCard,
BGH, | ZB 22/11, GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) —
Starsat; BGH, | ZB 18/13, GRUR 2014, 872 (Nr. 16) —
Gute Laune Drops; BGH, | ZB 29/13, GRUR 2014,
1204 (Nr. 12) — DiisseldorfCongress; BGH, | ZB
61/17, GRUR, 2018, 932 (Nr. 8) — #darferdas?.

% BGH, | ZB 52/08, GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 15) —
DeutschlandCard; BGH, 1 ZB 3/13, GRUR 2014, 569,
571 (Nr. 18) — HOT.


https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger

Die Unterscheidungskraft kann aber auch nicht be-
schreibenden Angaben fehlen, die aus anderen Griin-
den nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstan-
den werden.®® Bei dieser Fallkonstellation handelt es
sich allerdings um eine Ausnahme. Keine Unterschei-
dungskraft in diesem Sinne haben z. B. gebrauchliche
Worter oder Wendungen der deutschen oder einer be-
kannten Fremdsprache, die — etwa wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung oder in den
Medien — stets nur als solche und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden werden. %

Fir die Verneinung der Unterscheidungskraft ist kein le-
xikalischer Nachweis erforderlich.1? Andererseits be-
grindet die bloRe Neuheit der Marke fiir sich genom-
men nicht die Unterscheidungskraft. Denn der Verkehr
ist daran gewohnt, im Alltag standig mit neuen — auch
sprachregelwidrig gebildeten — Begriffen konfrontiert
zu werden, die sachbezogene Informationen vermitteln
sollen.’ Auch wenn die sachbezogene Information
oder die beschreibende Bedeutung eines Zeichens vage
ist, kann die Unterscheidungskraft verneint werden.%3

Zur Bejahung der Unterscheidungskraft sind weder ein
phantasievoller Uberschuss noch eine besondere Origi-
nalitat erforderlich.' Die Unterscheidungskraft i. S. v.
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG muss grundsatzlich von Haus
aus, also unabhéangig von der jeweiligen Benutzung, be-
stehen. Daher kommt es nicht darauf an, ob ein Zeichen
bereits verwendet und deshalb als betrieblicher Her-
kunftshinweis verstanden wird. Es ist eine Prognose
dartber anzustellen, ob dem Zeichen nach mutmaRli-
cher Auffassung der beteiligten Verkehrskreise fur die
beanspruchten Waren/Dienstleistungen Unterschei-
dungskraft zukommt, 106

% EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 (Nr. 69 f.) — Post-
kantoor; EuGH, C-265/00, GRUR 2004, 680 (Nr. 19)
— BIOMILD; EuGH, C-304/06 P, GRUR 2008, 608 —
EUROHYPO; EuGH, C-51/10 P, GRUR 2011, 1035 (Nr.
46) —1000; EuGH, C-307/11 P, GRUR 2013, 519 (Nr.
46) — Deichmann.

100 BGH, | ZB 52/08, GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) —
DeutschlandCard; BGH, 1 ZB 32/09, GRUR 2010, 640
(Nr. 13) — hey!; BGH, | ZB 56/09, GRUR 2012, 270
(Nr. 11) — Link economy; BGH, | ZB 22/11, GRUR
2012, 1143 (Nr. 9) — Starsat; BGH, | ZB 3/13, GRUR
2014, 569, 571 (Nr. 26) — HOT; BGH, | ZB 18/13,
GRUR 2014, 872 (Nr. 21) — Gute Laune Drops; BGH,
| ZB 61/17, GRUR 2018, 932 (Nr. 8) — #darferdas?;
BGH, | ZB 61/17, GRUR 2020, 411 (Nr. 11) — #darf-
erdas? Il.

101 EuGH, C-64/02 P, GRUR 2004, 1027 — DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT.

102 BGH, | ZB 78/10, GRUR 2012, 272 — Rheinpark-Cen-
ter Neuss; BGH, | ZB 72/11, GRUR 2013, 731 — Ka-
leido.

103 BGH, 1 ZB 3/13, GRUR 2014, 569, 571 (Nr. 24) — HOT.
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Bei der zu treffenden Prognose sind die tblichen Kenn-
zeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren-
und Dienstleistungssektor zu beriicksichtigen. Dazu ge-
hort auch, in welcher Art und Weise die Kennzeich-
nungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienst-
leistungen Ublicherweise verwendet, insbesondere wo
sie angebracht werden.?” Sind in der maRgeblichen
Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeut-
sam, mussen bei der Priifung der Unterscheidungskraft
alle diese verschiedenen Verwendungsarten berick-
sichtigt werden, um zu klaren, ob der Durchschnittsver-
braucher das Zeichen als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft der Waren und Dienstleistungen wahrnehmen
kann. Ein Abstellen (allein) auf die wahrscheinlichste
Verwendungsform reicht regelmaRig nicht aus.%® Fir
die Bejahung der Unterscheidungskraft genlgt es,
wenn es eine praktisch bedeutsame und naheliegende
Moglichkeit gibt, das angemeldete Zeichen bei den Wa-
ren und Dienstleistungen, fiir die es Schutz bean-
sprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne
weiteres als Marke verstanden wird.%

Die — praktisch relevante — Anbringung eines Zeichens
in Art einer Marke auf der Ware, auf Etiketten der frag-
lichen Ware oder auf der Verpackung fiihrt aber nicht
ausnahmslos dazu, dass der Verkehr es als Her-
kunftshinweis versteht. Vielmehr kann auch bei dieser
Art der Anbringung die Antwort auf die Frage, ob der
Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach
der Art des Zeichens und der Waren, an denen es ange-
bracht wird, variieren.1°

Dies kommt etwa in Betracht, wenn der Verkehr das Zei-
chen wegen einer besonderen Nidhe zu den Verwen-
dungsmoglichkeiten der Waren unabhangig von der
konkreten Prasentation jeweils nur in einem beschrei-
benden Sinn auffasst und ihm deshalb keinen Her-
kunftshinweis entnimmt. ! Auch einzelne Angaben, die

104 EuGH, C-64/02 P, GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 32 ff.)

— DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.

Zur Verkehrsdurchsetzung siehe Teil 2: XVII.

106 BGH, | ZB 62/09, GRUR 2010, 825, 828 (Nr. 18) —
Marlene-Dietrich-Bildnis 1l; BPatG, 24 W (pat)
34/11, GRUR 2015, 493 (Nr. 17) — Kennfdden in
Glasfasergeweben.

107 BGH, | ZB 62/09, GRUR, 2010, 825, 827 (Nr. 21) —
Marlene Dietrich Il.

108 FuGH, C541/18, GRUR 2019, 1194, 1195 (Nr. 25) —
#darferdas?; BGH, | ZB 61/17, GRUR 2018, 932, 933
(Nr. 15) — #darferdas?.

105 BGH, | ZB 61/17, GRUR, 2018, 932, 934 (Nr. 21) —
#darferdas?.

110 BGH, | ZB 13/11, GRUR 2012, 1044, 1046 (Nr. 20) —
Neuschwanstein.

111 BGH, | ZB 13/11, GRUR 2012, 1044, 1046 (Nr. 20) —
Neuschwanstein; BGH, | ZB 115/08, GRUR 2010,
1100, 1102 — TOOOR!; BPatG, 25 W (pat) 29/19,
GRUR-RS 2020, 14390 — Mddelsabend.

105



als bloRes Schlagwort fiir eine bestimmte, nicht auf die
Herkunft der Waren hinweisende Aussage bereits ge-
laufig sind, wird das Publikum nicht auf den Hersteller
der so gekennzeichneten Waren beziehen.!?

2. Beschreibende Angaben (§8 Abs.2 Nr.2
MarkenG)

Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen,
wenn sie ausschlieRlich aus Zeichen oder Angaben be-
steht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
der geografischen Herkunft!?, der Zeit der Herstellung
der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen
oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen dienen kénnen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG).

Diesem Schutzhindernis liegt das Allgemeininteresse zu
Grunde, dass alle Marken, die ausschlieBlich aus Zei-
chen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der
Merkmale einer beanspruchten Ware oder Dienstleis-
tung dienen koénnen, von jedermann frei verwendet
werden kénnen.'* Ein angemeldetes Zeichen ist somit
nicht schutzfahig, wenn es Merkmale der beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar be-
schreibt bzw. beschreiben kann und wenn dies ohne
analysierende Betrachtungsweise erkennbar ist.

Die bloRRe Eignung zur auch kiinftigen beschreibenden
Verwendung ist ausreichend!’, so dass die Marken-
stelle keinen Nachweis der tatsachlichen Verwendung
erbringen muss. Bei der Frage der kiinftigen Verwen-
dung stellt die Markenstelle eine realitatsbezogene
Prognose an, die auch zukiinftige wirtschaftliche Ent-
wicklungen berlcksichtigt. Dabei ist darauf abzustellen,

112 BpatG, 27 W (pat) 50/18, BeckRS 2019, 26677 —
GAMSIG.

113 Fir Kollektivmarken schlieRt § 99 MarkenG dieses
Schutzhindernis in Bezug auf geografische Angaben
aus, siehe Teil 2: XV.

114 EuGH, C-108 u. 109/97, GRUR 1999, 723, 725
(Nr. 25) — Chiemsee; EuGH, C-173/04 P, GRUR 2006,
233, 236 (Nr. 62) — Strandbeutel; BGH, | ZB 96/05,
GRUR 2006, 850, 856 (Nr. 35) — FUSSBALL WM
2006; BGH, | ZB 65/13, GRUR 2015, 1012, 1014 (Nr.
18) — Niveau-Blau.

115 EuGH, C-191/01, GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32 f.) -
DOUBLEMINT; EuGH, C-494/08 P, GRUR 2010, 534,
536 (Nr. 53) — PRANAHAUS; BGH, | ZB 59/12, GRUR
2014, 565, 569 (Nr. 28) — smartbook.

116 BpatG, 27 W (pat) 20/09, BeckRS 2009, 07642 —
SPA; Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, Mar-
kenG, 12. Aufl., § 8 Rdn. 426.

17 BpatG, 25 W (pat) 513/13, BeckRS 2015, 13959 —
Street Tattoo; BPatG, 24 W (pat) 2/15, BeckRS 2016,
05354 — TrackLED.

118 BPatG, 24 W (pat) 43/16, BeckRS 2016, 15462 —
CUP GUMS; BPatG, 24 W (pat) 84/14, BeckRS 2016,
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ob diese Entwicklungen verniinftigerweise erwarten
lassen, dass die Angabe beschreibend verwendet wer-
den kann.

Zurickgewiesen werden jedoch nur solche Markenan-
meldungen, die ausschlieRlich aus (potenziell) beschrei-
benden Angaben oder Zeichen bestehen. Abwandlun-
gen beschreibender Angaben sind also nicht gemal § 8
Abs. 2 Nr.2 MarkenG schutzunfahig (moglicherweise
aber gemal § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Enthalt ein Zei-
chen neben beschreibenden Angaben auch nicht be-
schreibende Zusatze, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der
Eintragung nicht entgegen.

a) Art- und Beschaffenheitsangaben

Angaben, die die Art der Waren oder Dienstleistungen
— also ihre grundlegenden, wesensbestimmenden
Merkmale — beschreiben, sind meist Gattungsbezeich-
nungen, weil die Art der Ware oder Dienstleistung ihren
Oberbegriff, also ihre Gattung, bezeichnet.'® Aus der
Angabe der Art einer Ware oder Dienstleistung kdnnen
sich zugleich auch Informationen tber ihre Beschaffen-
heit ergeben; die Begriffe gehen gelegentlich ineinan-
der iber.''” Beschaffenheitsangaben dienen der Be-
schreibung der Zusammensetzung'!8, der Bestandteile,
der Wirkungsweise!'®, der Farbe'?’, der Form'%, der
Qualitat?? sowie von sonstigen Eigenschaften!?® einer
Ware oder Dienstleistung. Bei der Beurteilung der
Schutzfahigkeit ist unerheblich, wie (wirtschaftlich)
wichtig die durch das angemeldete Zeichen beschrie-
bene Eigenschaft der Ware oder Dienstleistung ist; § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schlieRt alle und nicht nur wich-
tige Beschaffenheitsangaben vom Schutz aus.'?*

14484 — EURO ADVANCED CARBON FIBER COMPO-
SITES.

119 BPatG, 25 W (pat) 52/13, BeckRS 2016, 09567 —
DATA.SECURE; BPatG, 25 W (pat) 27/13, BeckRS
2015, 14739 — Knallbrause.

120 BpatG, 25 W (pat) 556/11, BeckRS 2012, 11843 —
Nero.

121 BPatG, 24 W (pat) 43/16, BeckRS 2016, 15462 —
CUP GUMS; BPatG, 24 W (pat) 529/15, BeckRS
2016, 12105 — Flatline; BPatG, 25 W (pat) 14/13,
BeckRS 2015, 00683 — Crosstape.

122 BpatG, 24 W (pat) 84/14, BeckRS 2016, 14484 —
EURO ADVANCED CARBON FIBER COMPOSITES;
BPatG, 29 W (pat) 545/13, BeckRS 2016, 09901 —
MASTERFLUTE.

123 BPatG, 26 W (pat) 40/13, BeckRS 2016, 09896 —
NATURA; BPatG, 25 W (pat) 43/14, BeckRS 2016,
07474 — Zertifizierter Steuerkaufmann (ZStKfm);
BPatG, 28 W (pat) 21/13, BeckRS 2016, 01740 —
FlexxSide.

124 EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 (Nr. 102) — Post-
kantoor; BPatG, 30 W (pat) 523/12, BeckRS 2014,
06598 — RADIALSTRAHLER.



b) Bestimmungsangaben

Mit Bestimmungsangaben wird die branchenibliche
Verwendung, d. h. Verwendungszweck!?, Zielgruppe,
Vertriebs- oder Erbringungsart, Angebotsort, usw.?,
der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen allge-
mein!?” oder ganz konkret!?® beschrieben. Schutzunfa-
hig sind hierbei nicht nur solche Angaben, die sich als
Hauptzweck der Ware oder Dienstleistung darstellen,
sondern auch Nebenzwecke oder weitere in Betracht
kommende Nutzungsmoglichkeiten, die die Ware oder
Dienstleistung unmittelbar betreffen.1?

3. Ublich gewordene Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG)

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die
ausschlielRlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die
zur Bezeichnung der konkret beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch
oder nach den redlichen Verkehrsgepflogenheiten (b-
lich geworden sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Ein beschreibender Sinngehalt der Marke ist fiir die Zu-
rickweisung nicht erforderlich.'3 Es kénnen daher
auch Begriffe vom Schutz ausgeschlossen sein, die in
Bezug auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen
keine spezielle Beschreibung enthalten, sondern ver-
kehrsiibliche Hinweise allgemeiner Art vermitteln. 3!

Schutzunfahig nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind unter
anderem Gattungsbezeichnungen, Werbeschlagworte,
Kaufaufforderungen und allgemeine Qualitatshinweise.

4. Wortmarken

Wortmarken sind Marken ohne grafische Ausgestaltung
oder Farben, die aus Wortern, Buchstaben, Zahlen oder
sonstigen Schriftzeichen bestehen, die sich mit der vom

125 BPatG, 24 W (pat) 545/14, BeckRS 2015, 20275 —
Funny Knet Freund; BPatG, 24 W (pat) 556/11,
BeckRS 2012, 19978 — FINANZCHECK; BPatG, 33 W
(pat) 89/07, GRUR-RR 2010, 9 — Saugauf.

126 BpatG, 24 W (pat) 537/14, BeckRS 2016, 19705 —
EnergieMobil.

127 BPatG, 33 W (pat) 89/07, GRUR-RR 2010, 9 — Saug-
auf.

128 EuGH, C-87/11 P, MarkenR 2012, 324 — HALLUX.

129 BPatG, 24 W (pat) 556/11, BeckRS 2012, 19978 —
FINANZCHECK.

130 EuGH, C-517/99, GRUR 2001, 1148, 1149 — Bravo.

131 BPatG, 28 W (pat) 28/11, BeckRS 2011, 25019 —
BULLI.

132 Dje beim DPMA iibliche Druckschrift (Arial) und der
in dieser Schriftart zur Verfligung stehende Zeichen-
satz sind auf den Internetseiten des DPMA unter
https://www.dpma.de/docs/marken/wortmarke.pdf
veroffentlicht.
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DPMA verwendeten {iblichen Druckschrift'3? darstellen
lassen (§ 7 MarkenV).

a) Beschreibende Angaben - Allgemeines

Wortmarken sind unterscheidungskraftig, wenn ihnen
kein fir die relevanten Waren/Dienstleistungen im Vor-
dergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu-
geordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um
ein gebrauchliches Wort der deutschen oder einer be-
kannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, sei es
auch nur wegen einer entsprechenden Verwendung in
der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden wird.*3® Wortmarken, die
nur aus beschreibenden Bestandteilen bestehen, sind
dagegen nicht eintragungsfahig, weil sie nicht unter-
scheidungskraftig sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und
zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten
Waren/Dienstleistungen dienen kdénnen (§8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG).134

Ein Wortzeichen ist nicht eintragungsfahig, wenn es zu-
mindest in einer seiner moglichen Bedeutungen ein
Merkmal der in Frage stehenden Waren/Dienstleistun-
gen beschreibt und wenn dies ohne analysierende Be-
trachtungsweise erkennbar ist.'% Hierbei ist nicht erfor-
derlich, dass das angemeldete Wortzeichen im Anmel-
dezeitpunkt bereits tatsachlich fir die beanspruchten
Waren/Dienstleistungen oder fir deren Merkmale be-
schreibend verwendet wird; auch Zeichen, die (zuklnf-
tig) zu diesem Zweck verwendet werden kdnnten, sind
nicht schutzfihig.13¢

Auch wenn das angemeldete Zeichen aus einer be-
schreibenden Wortfolge und deren Abkiirzung besteht,
kann das Zeichen zur Beschreibung geeignet sein. Dies
gilt selbst dann, wenn die aus den Anfangsbuchstaben
der Wortfolge gebildete Abkiirzung fiir sich genommen
nicht beschreibend ist, allerdings in der Kombination
mit der Wortfolge beschreibend wirkt und eine akzesso-
rische Stellung einnimmt. %’

133 BGH, | ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 -
marktfrisch; BGH, | ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 —
Cityservice.

134 Sjehe z. B. BPatG, 24 W (pat) 576/14, BeckRS 2016,
14481 — ES-Coat; BPatG, 25 W (pat) 522/14, BeckRS
2016, 10029 — maxSparplus.

135 EuGH, C-191/01, GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 33) —
Doublemint; BGH, | ZB 52/08, GRUR 2009, 952, 953
(Nr. 15) — DeutschlandCard; BGH, | ZB 29/13, GRUR
2014, 1206 (Nr. 11) — ECR-Award; BPatG, 25 W (pat)
15/13, BeckRS 2016, 01655 — Air Solution.

136 EuGH, C-191/01, GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) -
Doublemint.

137 EuGH, C-90/11 u. C-91/11, GRUR 2012, 616 —
Multi Markets Fund MMF und NAI — Der Natur Ak-
tien Index.


https://www.dpma.de/docs/marken/schriftzeichen_unicode.pdf

b) Fremdsprachige Worter

Fremdsprachigen Bezeichnungen kann das Eintragungs-
verbot der beschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wie auch die erforderli-
che Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
fehlen.

Malgeblich ist hier die Auffassung der angesprochenen
inlandischen Verkehrskreise, zu denen sowohl Endab-
nehmer als auch die am Handel beteiligten Fachkreise
zihlen.'® Sie miissen dem fremdsprachigen Wort eine
beschreibende Bedeutung entnehmen.'® Bei geldufi-
gen Ausdriicken einer Welthandelssprache*° oder ei-
ner in dem maRgeblichen Waren- und Dienstleistungs-
bereich einschlagigen Fachsprache (z. B. Englisch in
zahlreichen wirtschaftlichen oder technischen Berei-
chen) ist grundsatzlich davon auszugehen, dass beacht-
liche Teile der inlandischen Verkehrskreise in der Lage
sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs zu er-
fassen. Bei Begriffen, die anderen Fremdsprachen ange-
horen, ist maRgeblich, wie groR der Anteil der inlandi-
schen Verkehrskreise ist, die aufgrund von schulischen
oder durch Reisen erworbenen Sprachkenntnissen bzw.
aufgrund ihrer Zugehorigkeit zu einem fremdsprachi-
gen Kulturkreis fahig sind, den Sinngehalt des fremd-
sprachigen Begriffs und damit seine beschreibende Be-
deutung wahrzunehmen.#!

Erkennen die angesprochenen Endabnehmer den be-
schreibenden Gehalt der fremdsprachigen Marke
(Uberwiegend) nicht, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der
Eintragung der Marke dennoch entgegen, wenn der
Fachverkehr (am internationalen Handel beteiligte in-
landische Fachkreise) die beschreibende Bedeutung er-
kennt. Dies ist vor allem bei Sach- und Werbeangaben

138 BPatG, 27 W (pat) 525/15, BeckRS 2016, 09899 —
PERCEPTIVE INTEGRATION; BPatG, 30 W (pat)
44/11, BeckRS 2012, 18829 — PILLOLA.

139 BPatG, 29 W (pat) 545/13, BeckRS 2016, 09901 —

MASTERFLUTE.

Siehe nachfolgender Absatz.

141 BPatG, 26 W (pat) 18/15, GRUR-Prax 2016, 239 —
Lille Smuk; BPatG, 25 W (pat) 115/06, BeckRS 2008,
12506 — Kanal Avrupa.

142 BpatG, 30 W (pat) 44/11, BeckRS 2012, 18829 —
PILLOLA.

143 BPatG, 27 W (pat) 35/15, BeckRS 2016, 07083 — The
Bloke.

144 BPatG, 27 W (pat) 58/13, BeckRS 2014, 06594 —
Lupanar.

15 BpatG, 26 W (pat) 560/12, BeckRS 2013, 03194 —
LAVANDA.

146 BPatG, 29 W (pat) 581/12, BeckRS 2014, 18687 —
CONTENTO; BPatG, 30 W (pat) 47/12, BeckRS 2014,

140

41

flr den inlandischen Vertrieb sowie fiir den Im- und Ex-
port, mehrsprachigen beschreibenden Anklindigungen,
Hinweisen, Produktbeschreibungen und Gebrauchsan-
leitungen moglich.1* Es ist hierbei von dem Grundsatz
auszugehen, dass mittlerweile neben den urspringli-
chen Welthandelssprachen (Englisch43, Franzdsisch 144,
Italienisch*, Spanisch* und Portugiesisch'’) auch
alle produktbeschreibenden Angaben in den Sprachen
von WTO-Ldandern dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG unterliegen.'*®

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann der Eintragung auch ent-
gegenstehen, wenn davon ausgegangen werden kann,
dass die Waren bzw. Dienstleistungen mit der fremd-
sprachigen Bezeichnung im Inland vertrieben bzw. die
Dienstleistungen unter der fremdsprachigen Bezeich-
nung angeboten werden und entscheidungserhebliche
Verkehrskreise in Deutschland die entsprechende An-
gabe verstehen.1%

Auf das Sprachverstiandnis auslandischer Verkehrs-
kreise kommt es nicht an.**® Deshalb ist auch nicht ent-
scheidend, ob der angemeldete Begriff in der jeweiligen
Fremdsprache korrekt gebildet>* wurde oder ob das
Sprachgebilde beim jeweiligen auslandischen Verkehr
wegen dieser Inkorrektheit moglicherweise als phanta-
sievoll aufgefasst werden wiirde.

c) Abwandlungen beschreibender Angaben

Abwandlungen von beschreibenden Angaben, die als
solche Uberhaupt nicht wahrgenommen werden, weil
deren Abweichungen von der beschreibenden Angabe
so minimal sind, dass sie im Verkehr entweder vollig un-
bemerkt bleiben oder fiur ersichtliche Druckfehler ge-
halten werden, stehen die Schutzhindernisse der feh-
lenden Unterscheidungskraft und der beschreibenden

06597 — Selecta; BPatG, 26 W (pat) 560/12, BeckRS
2013, 03194 - LAVANDA.

147 BPatG, 30 W (pat) 47/12, BeckRS 2014, 06597 —
Selecta; BPatG, 26 W (pat) 560/12, BeckRS 2013,
03194 — LAVANDA.

148 BPatG, 28 W (pat) 578/12, BeckRS 2014, 08018 —
Omas Gurken (in kyrillischen Schriftzeichen);
BPatG, 28 W (pat) 96/08, BeckRS 2010, 01228 — die
Russische (in kyrillischen Schriftzeichen).

149 BPatG, 28 W (pat) 578/12, BeckRS 2014, 08018 —
Omas Gurken (in kyrillischen Schriftzeichen);
BPatG, 28 W (pat) 138/10, BeckRS 2011, 27379 — has
Antep; BPatG, 25 W (pat) 115/06, BeckRS 2008,
12506 — Kanal Avrupa.

150 FuGH, C- 421/04, GRUR 2006, 411 (Nr. 24) —
Matratzen Concord/Hukla.

151 BPatG, 27 W (pat) 134/07, BeckRS 2008, 07654 —
theartofmicrophones.com; BPatG, 26 W (pat)
32/04, BeckRS 2007, 07480 — AIRBOARD.



Angabe entgegen.'> Erkennt der Verkehr, dass es sich
um eine Abwandlung handelt und erkennt er in ihr
ohne weiteres die ihm gelaufige sachbezogene Angabe
wieder bzw. wiirde er einen Fachausdruck wiedererken-
nen, wenn er ihm bekannt ware, kann der Abwandlung
die Unterscheidungskraft fehlen. >3

Werden Abwandlungen von beschreibenden Begriffen
als phantasievolle Kunstworte wahrgenommen, liegen
die Schutzhindernisse gemals § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
MarkenG dagegen nicht vor.*>*

d) Wortneubildungen

Wird ein Wort als Marke angemeldet, das es in der kon-
kreten Zusammensetzung bislang moéglicherweise nicht
gab, fihrt dies nicht automatisch zur Schutzfahigkeit
des Zeichens. Denn die Neuheit eines als Marke ange-
meldeten Wortes ist nicht Voraussetzung fur die Schutz-
fahigkeit; sie kann fir sich betrachtet die Schutzfahig-
keit des Zeichens aber auch nicht begriinden.>>

Wenn sich die als Marke angemeldete Wortneubildung
aus mehreren nicht unterscheidungskraftigen, be-
schreibenden oder liblich gewordenen Angaben zusam-
mensetzt, ist sie meist auch in der Kombination nicht
schutzfahig; es sei denn, dass sich aus der Zusammen-
setzung Besonderheiten ergeben, die die Schutzfahig-
keit begriinden.%®

Hierfir muss ein merklicher Unterschied zwischen der
angemeldeten Wortkombination und der bloRRen
Summe ihrer Einzelbestandteile feststellbar sein.’
Dies setzt voraus, dass das angemeldete Wort wegen
der Ungewohnlichkeit der Zusammensetzung im Hin-
blick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistun-
gen hinreichend deutlich von dem Eindruck bei bloRer
Zusammenfugung der Angaben laut seiner Bestandteile

152 BGH, | ZB 10/01, GRUR 2003, 882, 883 (Nr. llI. 2. ¢)
— Lichtenstein; BPatG, 30 W (pat) 36/14, BeckRS
2016, 07095 (Nr. II. 2. b) — BLUCHROMIE; BPatG, 27
W (pat) 73/14, GRUR-RR 2015, 333 (Nr. II. 2. b) (2)
b) — AppOtheke; BPatG, 28 W (pat) 58/12, BeckRS
2014, 15833 — LACTEC; BPatG, 28 W (pat) 14/11,
BeckRS 2012, 16409 — OPTIMA; BPatG, 29 W (pat)
107/10, BeckRS 2011, 24151 — Produktwal.

153 BPatG, 28 W (pat) 26/13, BeckRS 2015, 18876 —
DoubleDecks, BPatG, 30 W (pat) 34/10, BeckRS
2011, 19789 — THALASSA.

154 BPatG, 30 W (pat) 34/10, BeckRS 2011, 19789 -
THALASSA.

155 BPatG, 30 W (pat) 3/13, BeckRS 2015, 00544 (Nr. Il.
3.) - KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS; BPatG, 24 W
(pat) 503/14, BeckRS 2014, 18614 (Nr. 1. 1.) —
yogiDeluxe.

156 EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 — Postkantoor;
BPatG, 27 W (pat) 76/13, BeckRS 2014, 16835 —
Lottoinsel.

157 BGH, | ZB 78/10, GRUR 2012, 272, 274 (Nr. lll. 1. b)
aa) 1) — Rheinpark-Center Neuss.
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abweicht und dadurch (iber die Summe dieser Bestand-
teile hinausgeht.*>®

Eine grammatikalisch falsche Bildung oder eine Kombi-
nation von deutschen mit fremdsprachlichen Begriffen
genigt hierfir meist nicht.'>® Der Verkehr ist an Wort-
neukombinationen gewdhnt, da jede Sprache vorhan-
dene Worte stets neu zu beschreibenden Gehalten ver-
kniipft.?® Weist die Wortneukombination einen sich
ohne Analyse erschlieBenden, gegenwartig oder zu-
kiinftig beschreibungsgeeigneten Gehalt fiir die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen auf, ist sie nicht
schutzfahig.

e) Einzelbuchstaben, Einzelzeichen und Zahlen

(1) Einzelbuchstaben und Einzelzeichen

Einzelbuchstaben und Einzelzeichen (z. B. @, $, &, *, %)
sind nicht von Haus aus vom Markenschutz ausge-
schlossen. 8! Vielmehr ist im Einzelfall zu priifen, ob der
konkrete Buchstabe bzw. das konkrete Zeichen fiir die
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen schutzfa-
hig ist.162

Ist der Einzelbuchstabe eine sachbezogene Abkiirzung
und kann zur Beschreibung der beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen dienen oder wird er nur als Ty-
pen- oder Serienbezeichnung verstanden, ist er gemak
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 1 MarkenG vom Schutz ausge-
schlossen (z. B. ,J“ als Abkiirzung einer Programmier-
sprache” oder ,,M“ als GréRenangabe im Bekleidungs-
sektor).1®3 Dies gilt auch fiir Einzelzeichen. %

(2) zahlen

Zahlen in Alleinstellung sind ebenfalls grundsatzlich als
Marke schutzfahig. Auch hier ist im Einzelfall zu priifen,

158 EuGH, C- 265/00, GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 41) —
BIOMILD; BPatG, 24 W (pat) 2/15, BeckRS 2016,
05354 — TrackLED; BPatG, 26 W (pat) 87/12, BeckRS
2014, 04249 - Feierstarter.

159 BPatG, 28 W (pat) 95/09, GRURPrax 2011, 103 -
CutMetall; BPatG, 24 W (pat) 512/12, BeckRS 2014,
08374 — LIGADIGITAL; BPatG, 25 W (pat) 30/10,
BeckRS 2011, 22687 — smiledesign.

160 BpatG, 29 W (pat) 38/11, BeckRS 2012, 17757 —
FairGasPlus.

161 BGH, | ZB 21/00, GRUR 2003, 343, 344 — Z; BPatG,
26W (pat) 69/99, BPatGE 42, 267 — Z.

162 BPatG, 28 W (pat) 518/11, GRUR-RR 2013, 288, 289
— M; BPatG, 27 W (pat) 3/16, GRUR-Prax 2017, 555
— Q; BPatG, 28 W (pat) 37/16, BeckRS 2018, 10202
- M.

163 BGH, | ZB 4/98, GRUR 2001, 161, 162 — K; BPatG, 32
W (pat) 304/01, BeckRS 2009, 16726 — M; BPatG,
26 W (pat) 69/99, BPatGE 42, 267 — Z.

164 BPatG, 29 W (pat) 62/13 - @.



ob die konkrete Zahl fiir die angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen schutzfihig ist. %

Wegen ihres hadufigen Einsatzes als Jahreszahlen, Preis-,
Mak- oder Mengenangaben werden Zahlen oft als sach-
bezogene Angaben verstanden, was ihrer Unterschei-
dungskraft entgegenstehen kann. Dies ist bei Grundzah-
len eher anzunehmen als bei speziellen langeren Zah-
lenfolgen.16®

(3) Kombinationen von Buchstaben und Zahlen

Soweit die Verbindung von Buchstaben und Zahlen
keine sachbezogene Bedeutung aufweist und es sich
auch nicht um eine feststehende Redewendung oder
allgemeine Anpreisung handelt, kann ihr eine hinrei-
chende Unterscheidungskraft zukommen.®” In Berei-
chen, in denen eine Buchstaben-Zahlen-Verbindung als
beschreibende Angabe oder Bezeichnung von Normen
(z. B. bei Angaben von DIN-Normen) gebrauchlich ist, ist
diese jedoch vom Schutz ausgeschlossen (z. B. ,,K50“ fur
Halbzeuge aus Kupfer). 168

In Buchstaben-Zahlen-Verbindungen dienen Zahlen
haufig auch als Synonyme zur Beschreibung bestimmter
Eigenschaften oder Vorgange (z. B. die Zahl ,,24“ als Ab-
kiirzung von ,rund um die Uhr“ bzw. ,24 Stunden

165 BGH, | ZB 23/99, GRUR 2002, 972 — 1, BPatG, 28 W
(pat) 65/03, BeckRS 2009, 02454 — 4.

166 Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG,
12. Aufl.,, § 8 Rdn. 231.

167 BPatG, 24 W (pat) 524/13, MarkenR 2015, 331 -
IT’s APP2You; BPatG, 30 W (pat) 502/12, BeckRS
2013, 17750 — DANCEA4LIFE; BPatG, 30 W (pat)
532/12, GRUR-RS 2013, 15601 — 2getherdlife;
BPatG, 30 W (pat) 91/10, BeckRS 2012, 17979 —
5plus 2.

168 BPatG, 26 W (pat) 12/99, BPatGE 41, 108 — K50;
BPatG, 28 W (pat) 80/11, BeckRS 2013, 10407 —
Goodbye CO2; BPatG, 30 W (pat) 16/01, BeckRS
2014, 10963 — AL 100; BPatG, 27 W (pat) 79/11,
BeckRS 2012, 17837 — 25minutes.

169 BPatG, 30 W (pat) 541/13, BeckRS 2016, 08273 —
AID24; BPatG, 24 W (pat) 516/14, BeckRS 2015,
19481 — Faschingshop 24.de; BPatG, 24 W (pat)
522/10, BeckRS 2012, 21701 — Station 24; BPatG,
28 W (pat) 523/11, BeckRS 2011, 21223 — fenster-
bau24, 29 W (pat) 62/13 BPatG, 29 W (pat) 550/12,
BeckRS 2013, 17749 — GoldHouSe24.

170 BPatG, 30 W (pat) 519/14, BeckRS 2016, 09905 —
vital360°; BPatG, 27 W (pat) 111/07, BeckRS 2008,
05859 — 360° Entertainment.

171 BPatG, 24 W (pat) 50/14, GRUR-RS 2015, 18873 —
Kommune 2.0.

172 BPatG, 27 W (pat) 66/14 — Leadership 3.0.

173 BPatG, 29 W (pat) 78/13, BeckRS 2016, 10069 —
biz2people; BPatG, 30 W (pat) 19/10, BeckRS 2011,
07463 — cover2dry; BPatG, 33 W (pat) 1/04, BeckRS
2009, 01974 — apotheke2u.de; BPatG, 29 W (pat)
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lang“%°; die Winkelangabe ,,360°“ als Synonym fiir ,,all-
umfassend, vollstindig, komplett“?’?; die Zahlenanga-
ben ,2.0“Y! und ,3.0“'"2 als Versionshummern) oder
als Kirzel bzw. Ersatz fir englische Worter (,,2“ far
L1013 oder ,4“ fur ,for“'’%). Derartigen Buchstaben-
Zahlen-Verbindungen fehlt meist die Unterscheidungs-
kraft.1”®

f)  Slogans und sonstige Werbeaussagen allgemei-
ner Art

(1) Slogans

Slogans unterliegen denselben Anforderungen an die
Schutzfihigkeit wie alle anderen Marken.’®

Unterscheidungskraftig ist ein Slogan, wenn der Ver-
kehr ihm wenigstens auch einen Herkunftshinweis ent-
nimmt.'”” Die Eighung zum Herkunftshinweis kann sich
daraus ergeben, dass der Slogan eine gewisse Originali-
tdt und Pragnanz aufweist, ein Mindestmal an Inter-
pretationsaufwand erfordert oder bei den angespro-
chenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslost
(z. B. ,Hallo Erde!“’®,  THINK WHAT'S POSSIBLE“7,
,FREUNDE AUF EWIG“*°, ABI ALLES IN TROCKENEN
TUCHERN“8! und ,Bar jeder Vernunft“!%?).183 Gegen
das Vorliegen von Unterscheidungskraft sprechen eine

102/01, BeckRS 2009, 02511 — Call 2 day; BPatG, 25
W (pat) 21/01, BeckRS 2009, 15328 — web2cad.

174 BPatG, 25 W (pat) 503/13, GRUR-Prax 2014, 251 —

vital4age; BPatG, 27 W (pat) 548/13, BeckRS 2014,

15542 — assist4me; BPatG, 26 W (pat) 4/13, BeckRS

2015, 02935 — stoff4you (Wort-/Bildmarke); BPatG,

27 W (pat) 78/12, GRUR-RS 2013, 07979 —

activedfun.

Weitere Beispiele fir nicht schutzfahige Buchsta-

ben-Zahlen-Kombinationen: BPatG, 27 W (pat)

58/12, BeckRS 2013, 19036 — 5 weg oder Geld zu-

riick; BPatG, 25 W (pat) 520/12, BeckRS 2013,

14108 — BLUT123; BPatG, 25 W (pat) 519/12,

BeckRS 2013, 14107 — PLASMA123; BPatG, 24 W

(pat) 533/10, BeckRS 2012, 23312 — Immografik1.

176 EuGH, C-398/08 P, GRUR 2010, 228 (Nr. 38 f.) — Vor-
sprung durch Technik; BGH, | ZB 34/08, GRUR 2009,
949 (ziff. 12) — My World; BGH, | ZB 48/08, GRUR
2009, 778, 779 (Nr. 12) — Willkommen im Leben.

177 BGH, | ZB 81/13, GRUR 2015, 173, 176 (Nr. 29) — for
you.

178 BpatG, 29 W (pat) 535/11, GRUR-RR 2013, 150 —
Hallo Erde!.

179 BPatG, 30 W (pat) 544/12 — THINK WHAT’S POSSIBLE.

180 BPatG, 27 W (pat) 519/12, GRUR-RS 2013, 09902 —
FREUNDE AUF EWIG.

181 BPatG, 26 W (pat) 78/12, BeckRS 2012, 24232 — ABI
ALLES IN TROCKENEN TUCHERN.

182 BGH, | ZB 1/00, GRUR 2002, 1070 — Bar jeder Vernunft.

183 BGH, 1ZB 81/13, GRUR 2015, 173, 175 (Nr. 17) — for
you; BGH, | ZB 34/08, GRUR 2009, 949 (Nr. 12) - My
World.
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grolRere Lange und ein Aussagegehalt, der sich in be-
schreibenden Angaben, allgemeinen Anpreisungen und
Werbeaussagen erschépft. 8

Bei der Anmeldung von Slogans liegt in der Regel keine
beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG
vor. 18

(2) Sonstige Werbeaussagen allgemeiner Art

Die unter (1) dargestellten Grundséatze zur Schutzfahig-
keit von Slogans gelten auch fir die Beurteilung der
Schutzfahigkeit sonstiger Werbeaussagen allgemeiner
Art.'8¢ Soweit sich Werbeaussagen in unmittelbar be-
schreibenden Angaben erschopfen oder im Verkehr
ausschliel’lich als Werbung verstanden werden, sind sie
nicht unterscheidungskréftig. '8’

dg) Werktitel

Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeich-
nungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken,
Biihnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken
(§ 5 Abs. 3 MarkenG). Der Werktitel genieSt nach dem
Markengesetz Kennzeichenschutz als besondere Form
der geschéftlichen Bezeichnung (§ 5 Abs. 1 MarkenG).

Darliber hinaus ist fir Werktitel auch Markenschutz
moglich. Hierfiir gelten jedoch die gleichen Anforderun-
gen wie fiir andere Marken.

Versteht der Verkehr die Titelangabe nur werk- und da-
mit inhaltsbezogen, fehlt dem Werktitel fur Wa-
ren/Dienstleistungen, die einen gedanklichen Inhalt
aufweisen, der einer Beschreibung zugénglich ist'%, die
markenrechtliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG.8°

Wortmarken, die fir mediale Waren/Dienstleistungen
einen sachbezogenen Werktitel darstellen, der als be-
schreibende Angabe (ber den Inhalt dieser Wa-
ren/Dienstleistungen ernsthaft in Betracht kommt, sind

184 BGH, | ZB 34/08, GRUR 2009, 949 (Nr. 12) — My
World; BGH, | ZB 48/08, GRUR 2009, 778, 779 (Nr.
12) — Willkommen im Leben.

185 Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG,
12. Aufl,, § 8 Rdn. 485; Berlit, Markenrecht, 10.
Aufl,, S. 73; allerdings bejaht fiir: BPatG, 33 W (pat)
548/11, GRUR-RS 2013, 07050 — Erde gut, alles gut.

186 BpPatG, 27 W (pat) 92/06, BeckRS 2007, 13767 —
Uberwinde deinen inneren Schweinehund.

187 BGH, | ZB 39/15, GRUR 2016, 934 (Nr. II. 2. cc) 3) -

OUI; BPatG, 27 W (pat) 32/10, BeckRS 2012, 22606

—Jeden Tag anders.

Dies gilt insbesondere fiir den Bereich der Medien,

z. B. fur Druckschriften, Medientrager, Filme, Ver-

lagsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehsen-

dungen oder Veranstaltungen.

189 BGH, | ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 — Biicher fiir
eine bessere Welt; BGH, | ZB 19/00, GRUR 2003,

188
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zudem nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintra-
gung ausgeschlossen.'®

h) Personennamen

Personennamen (auch Pseudonyme) sind nach densel-
ben Kriterien zu priifen wie sonstige Wortmarken.

Namen von Personen sind grundséatzlich unterschei-
dungskréftig.®! Personennamen, mit denen die Wa-
ren/Dienstleistungen beschrieben werden koénnen,
kdnnen nicht als Hinweis auf ein Unternehmen dienen
z. B. WANKEL (Wankelmotor)®2, MOZART (Rezeptur fiir
SiiBwaren)®3, Suzuki (Name eines beriihmten japani-
schen Musikpadagogen fiir einschlagige Dienstleistun-
gen) . Entsprechendes gilt, wenn sich der Name (auf-
grund seiner Bekanntheit) als Sachtitel anbietet, der
eine Darstellung der betreffenden Person oder deren
Werk bezeichnen kann (z. B. Leonardo Da Vinci'®).

Bei der Beurteilung, ob der Name einer bekannten le-
benden Personlichkeit fir die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen in den Augen des angesproche-
nen Publikums als Angabe von Inhalt oder Thema, mit
welchem sich diese Waren oder Dienstleistungen befas-
sen kdnnen, oder als Herkunftsangabe angesehen wird,
ist auch auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem
mafgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor abzu-
stellen.%

Soweit der Personenname zur Beschreibung relevanter
Merkmale der betreffenden Waren/Dienstleistungen
dienen kann (etwa als schlagwortartiger Hinweis auf
den Inhalt bzw. den thematischen Gegenstand insbe-
sondere medialer Produkte, Produktionen oder Veran-
staltungen, auch nach der Art eines Titels gebildet oder
als Autorenbezeichnung), steht der Eintragung auch das
Schutzhindernis beschreibender Zeichen oder Angaben
i.S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.’

342, 343 — Winnetou; BGH, | ZB 68/11, GRUR 2013,
522 (Nr. 11-14) — Deutschlands schénste Seiten.

190 BpatG, 29 W (pat) 85/05, BeckRS 2007, 15675 — EU
Times.

191 BGH, | ZB 97/16, GRUR 2018, 301 (Nr. 12) — Pippi
Langstrumpf; BPatG, 32 W (pat) 33/06, GRUR 2008,
522,523 — Percy Stuart.

192 BpPatG, 28 W (pat) 103/05, BeckRS 2007, 11441 —
WANKEL.

193 EuG, T-304/06, GRUR Int 2009, 410 (Nr. 95-99) —
MOZART.

194 BPatG, 24 W (pat) 520/11, BeckRS 2013, 16090 —
Suzuki.

195 BPatG, 28 W (pat) 103/06, MarkenR 2008, 33, 36 —
Leonardo Da Vinci.

1% Siehe Teil 2: 1V.1.

197 BPatG, 29 W (pat) 35/06, GRUR 2008, 512, 513 —
Ringelnatz.



i) Geografische Angaben

Geografische Angaben kdnnen zur Bezeichnung der ge-
ografischen Herkunft der beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
dienen, wenn (a) Herstellungs- oder Leistungsunter-
nehmen fir solche Produkte an dem bezeichneten Ort
tatsachlich bestehen und der Handel oder die beteilig-
ten Verkehrskreise den Ort mit den beanspruchten Pro-
dukten in Verbindung bringen, oder (b) die Méglichkeit
der Er6ffnung solcher Herstellungs- oder Leistungsun-
ternehmen angesichts der objektiven Gesamtum-
stande, insbesondere der Bedeutung des Ortes und der
Infrastruktur der Region verniinftigerweise nicht auszu-
schliefen ist und verninftigerweise zu erwarten ist,
dass der Handel oder die beteiligten Verkehrskreise zu-
kiinftig eine solche Verbindung herstellen kénnen.%
Neben dem Ursprungsort der Ware oder Dienstleis-
tung, d. h. dem Ort ihrer Herstellung oder Erbringung,
konnen geografische Herkunftsangaben auch den Ort
des Entwurfs einer Ware oder der Herkunft ihrer Roh-
stoffe oder den Ort des Unternehmenssitzes bezeich-
nen.!

Namen von Landern, Regionen, Stadten und Orten,
aber auch Namen von Flissen, Seen und Bergen, die zu-
gleich auch die Region bezeichnen, sowie von Stadttei-
len, StraBen und Plétzen oder Bauwerken und Wahrzei-
chen, wenn sie mit einem Gebiet identifiziert werden,
kdnnen zur Bezeichnung der geografischen Herkunft
von Produkten dienen.

Bei Namen von Landern, Regionen, groReren Stadten
oder wirtschaftlich bedeutenden Orten wird grundsatz-
lich vermutet, dass sie als Angabe der geografischen
Herkunft einer Vielzahl von Produkten ernsthaft in Be-
tracht kommen und insoweit einen beschreibenden
Charakter aufweisen.2%°

Ortsangaben, die Verbraucher auf andere Art und
Weise beeinflussen kdnnen, insbesondere durch positiv
besetzte Vorstellungen wie einen bestimmten Lebens-
stil, Flair, Tradition oder Modernitat, sind ebenfalls frei-
haltebediirftigi. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. %!

198 EuGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 -
Chiemsee; BGH, | ZB 10/01, GRUR 2003, 882, 883 —
Lichtenstein; BPatG, 33 W (pat) 105/06, GRUR
2009, 491, 494 — Vierlinden.

199 EuGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723
(Nr. 36) — Chiemsee.

200 FyGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723
(Nr. 31 ff.) — Chiemsee; BPatG, 33 W (pat) 47/09,
GRUR 2011, 918, 919 — STUBENGASSE MUNSTER;
BPatG, 26 W (pat) 507/13, BeckRS 2014, 22895 —
Weingut Burg Ravensburg.

201 EyGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723
(Nr. 26) — Chiemsee; BPatG, 26 W (pat) 556/11,
BeckRS 2014, 08013 — OXFORD (positiv besetzte
Vorstellungen aufgrund des guten Rufs der Univer-
sitat); BPatG, 25 W (pat) 44/12, BeckRS 2013,
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Ausnahmsweise kann bei Branchenbesonderheiten
nicht nur der Herstellungsort, sondern auch der Ver-
triebsort als beschreibende Angabe in Betracht kom-
men.

Das Schutzhindernis der geografischen Herkunftsbe-
zeichnung gilt nicht fir Kollektivmarken (§ 99 Mar-
kenG)2%2,

5. Bildmarken

Bildmarken sind grafisch ausgestaltete Worter, zweidi-
mensionale Bilddarstellungen, aber auch Woérter in an-
deren Schriftarten oder in besonderen Schriften (z. B.
fernostliche Schriftzeichen) sowie Wérter oder Bilder in
farbiger Gestaltung (vgl. auch § 8 MarkenV). Die Unter-
scheidungskraft von Bildmarken bemisst sich nach den
allgemeinen Grundsatzen. Bei der Beurteilung ist im-
mer der Gesamteindruck?®, d. h. der durch die Kombi-
nation der einzelnen Elemente entstehende Eindruck,
zu bericksichtigen.

a) Reine Bildmarken

Die Frage der Schutzfahigkeit von reinen Bildmarken
stellt sich im Wesentlichen bzgl. der Unterscheidungs-
kraft nach & 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Insbesondere sachbezogenen Abbildungen kann die
Unterscheidungskraft fehlen, z. B. wenn es sich um Wa-
ren- oder Verpackungsdarstellungen handelt. Die Abbil-
dung der Ware oder ihrer Verpackung ist unterschei-
dungskraftig, wenn diese erheblich abweichende cha-
rakteristische Merkmale aufweist, die aus dem Rahmen
der gebrauchlichen Gestaltungsvielfalt auf dem jeweili-
gen Warengebiet fallen.?%* Auch sonstigen sachbezoge-
nen Darstellungen, die z. B. auf die Bestimmung?2® oder
die geografische Herkunft?°® der Waren und Dienstleis-
tungen verweisen, kann die Unterscheidungskraft feh-
len. Ebenso kdnnen Abbildungen, die sich auf Dienst-
leistungen beziehen, von der Eintragung ausgeschlos-
sen sein.?"’

14106 — PORTOFINO (positiv besetzte Vorstellun-
gen aufgrund des Lebensstils, Flairs des weltbe-
kannten Ortes in Ligurien).

202 Sjehe Teil 2: XV.

203 Sjehe Teil 2: 11.3.

204 EuGH, C-25/05 P, GRUR 2006, 1022 (Nr. 28) — Wick-
lerform; BGH, | ZB 68/09, GRUR 2011, 158
(Nr. 8) — Hefteinband.

205 BGH, | ZB 21/01, GRUR 2004, 331, 332 — Westie-
Kopf.

206 BPatG, 28 W (pat) 544/10, BeckRS 2011, 26014 —
Kuh (schwarz-rot-gold).

207 BPatG, 25 W (pat) 142/04, BeckRS 2009, 00166 —
Paragraphenzeichen.



Dariber hinaus kdnnen allgemein dekorative Gestal-
tungen und Hervorhebungsmittel, wie einfache geo-
metrische Figuren oder einfache grafische Elemente
aber auch Ausstattungen, wie Musterungen, Orna-
mente etc., nicht unterscheidungskriftig sein.2% Soweit
charakteristische Gestaltungselemente hinzutreten, in
denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche
Herkunft sehen kann, besteht kein Schutzhindernis.

Bildmarken kdnnen auch zur unmittelbaren Beschrei-
bung von Waren und Dienstleistungen geeignet sein
und insoweit kann eine Zuriickweisung nach § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG in Frage kommen, insbesondere wenn es
sich um sachbezogene Abbildungen handelt.

b) Kombinierte Wort-/Bildmarken

Bei Marken mit schutzunfahigen oder kennzeichnungs-
schwachen Wortbestandteilen kann das erforderliche
Mal an Unterscheidungskraft durch eine besondere
bildliche oder grafische Ausgestaltung begriindet wer-
den.2%

Fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist das
»je/desto-Prinzip“ zu Grunde zu legen. D. h., je weniger
schutzfahig die Wortbestandteile sind, desto héhere
Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu
stellen.?? Einfache grafische Gestaltungen und rein de-
korative Elemente sind grundsatzlich nicht ausrei-
chend.?!! Dies gilt insbesondere fiir werbeiibliche Aus-
gestaltungen und Hervorhebungen, an die der Verkehr
durch haufige Verwendung gewdhnt ist.2!2 Erforderlich
sind charakteristische Gestaltungselemente, in denen
der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft
sehen kann.?3

Bei der Beurteilung ist immer auch der Gesamtein-
druck, d. h. der durch die Kombination der einzelnen
Elemente entstehende Eindruck, zu beriicksichtigen.?
Dabei muss die Ausgestaltung eine kennzeichnungs-
kraftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke
bewirken, die den schutzunfahigen Charakter der bri-
gen Markenteile bedeutungslos macht.?’> Auch eine
hinreichende Komplexitdt kann schutzbegriindend
sein, 216

208 BGH, | ZB 68/09, GRUR 2011, 158 (Nr. 8, 11, 12) —
Hefteinband; EuGH, C-445/02, MarkenR 2004, 449
— Glaverbel.

209 BGH, | ZB 24/05, GRUR 2008, 710 — VISAGE; BGH, |
ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 — NEW MAN.

210 BGH, | ZB 94/06, GRUR 2009, 954 — Kinder Iil; BGH,
| ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 — antiKALK.

211 BGH, | ZB 11/13, GRUR 2014, 376 — grill meister;
BGH, | ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 — anti KALK;
BPatG, 26 W (pat) 72/07, GRUR-RR 2009, 426 —
Yoghurt-Gums.

212 BGH, | ZB 32/09, GRUR 2010, 640 — hey! (z. B. fiir
die farbliche Hinterlegung und Rahmung von Buch-
staben).

213 BPatG, 24 W (pat) 557/16, BeckRS 2016, 15463 —
Profiplus.
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Die im Europdischen Netzwerk fiir Marken und Designs
zusammengeschlossenen Amter fiir Geistiges Eigentum
haben hierzu in dem Konvergenzprogramm KP 3 ,Un-
terscheidungskraft — Wort-/Bildmarken mit beschrei-
benden/nicht  unterscheidungskraftigen  Wortern”
Grundsatze festgelegt und Fallgruppen zu folgenden
Kriterien gebildet:

e Schriftart und Schriftbild
e Kombination mit Farbe

e Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbo-
len

e Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf
stehend usw.)

e Verwendung einfacher geometrischer Formen

e Position und Proportion (GroRe) des Bildelements
im Verhaltnis zum Wortelement

¢ Bildelement als Darstellung der Waren/Dienstleis-
tungen oder mit direkter Verbindung zu diesen

e Bildelement wird im geschaftlichen Verkehr ge-
wohnlich im Zusammenhang mit den Wa-
ren/Dienstleistungen verwendet.

Die Fallgruppen sowie die dort enthaltenen Grundsatze
sind fir die Beurteilung der Schutzfahigkeit heranzuzie-
hen.?Y’

c) Abbildungen von Personen und Kunstwerken

Die Abbildung einer verstorbenen oder lebenden Per-
son kann grundsatzlich als Marke geschiitzt werden.
Der Abbildung einer bekannten Personlichkeit steht al-
lerdings das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft entgegen, wenn der Verkehr mit der betref-
fenden Person lediglich einen thematischen oder sons-
tigen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen herstellt oder die Person als blo-
Res Werbemittel auftritt.2!®

214 EuGH, C-92/10, GRUR-Int. 2011, 255 (Nr. 51 ff.) -
Best Buy.

215 BpatG, 28 W (pat) 60/13, BeckRS 2016, 01748 —
delikat.

216 BpatG, 27 W (pat) 4/15, BeckRS 2015, 13965 —

braun Markenschuhe; BPatG, 29 W (pat) 52/13,

BeckRS 2013, 15249 — tagungshotel.com.

Vgl. dazu die Gemeinsame Mitteilung zur gemein-

samen Praxis zur Unterscheidungskraft — Wort-/

Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterschei-

dungskraftigen Wortern vom 2. Oktober 2015;

abrufbar unter: https://www.tmdn.org/net-

work/documents/10181/f939b785-df77-4b67-

ba43-623aa0e81ffb.

218 BGH, | ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 (Nr. 15) —
Marlene-Dietrich-Bildnis.

217



https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43-623aa0e81ffb
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43-623aa0e81ffb
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43-623aa0e81ffb

Der Wiedergabe von Kunstwerken kann Unterschei-
dungskraft zukommen.?*® Abbildungen allgemein be-
kannter Kunstwerke, die haufig als Werbemotive und
Hervorhebungsmittel eingesetzt werden, kénnen aber
wegen fehlender Unterscheidungskraft gemafl §8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie als Uibliche Zeichen i. S. v.
§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausge-
schlossen sein.?2°

d) Giitezeichen

Individual- oder Kollektivmarken, die ausschliefSlich aus
Gitezeichen bestehen, sind als bloRe Qualitdts- oder
Beschaffenheitsangabe grundséatzlich nicht geeignet,
Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von den-
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden??,
lhnen fehlt daher in der Regel die fiir Individual- oder
Kollektivmarken erforderliche Unterscheidungskraft ge-
maR § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 97 Abs. 1, § 3 Abs. 1 MarkenG?2%%;
derartige Zeichen kdnnen aber unter Umstanden Mar-
kenschutz als Gewiahrleistungsmarken?23 erlangen.

6. Dreidimensionale Marken

Als dreidimensionale Marke kommen alle dreidimensi-
onalen Formen und Gestaltungen einschliellich der
Form der Ware oder ihrer Verpackung in Frage. Marken,
die ausschlieBlich aus der Warenform bestehen, kon-
nen jedoch unter denin § 3 Abs. 2 MarkenG genannten
Bedingungen schutzunfihig sein.??

Bei dreidimensionalen Marken sind hinsichtlich der Un-
terscheidungskraft weder strengere noch groRRziigigere
rechtliche MaRstdbe anzuwenden als bei anderen Mar-
ken.??5 Jedoch ist zu beriicksichtigen, dass eine dreidi-
mensionale Marke, die allein aus der Form bzw. Verpa-
ckung der Ware besteht, vom Verkehr nicht notwendig
in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine her-
kommliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes
Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekenn-
zeichneten Ware unabhangig ist. Gewohnlich schliefen

219 BGH, | ZR 175/09, GRUR 2012, 618 (Nr. 15, 19 f.) —
Medusa.

220 BpatG, 24 W (pat) 188/96, GRUR 1998, 1021 ff. —
Mona Lisa.

221 BPatG, 24 W (pat) 34/09, BeckRS 2011, 23578, —
Deutsches Hygienezertifikat.

222 EuGH, C-689/15, GRUR 2017, 816 — Gézze/VBB (In-

ternationales Baumwollzeichen).

Zu Gewahrleistungsmarken siehe Teil 2: XVI.

Vgl. insoweit auch Teil 2: 1.

225 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004,
631 (Nr. 38) — Dreidimensionale Tablettenform I,
BGH, | ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 24) —
ROCHER-Kugel.

226 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004,
631 (Nr. 38) — Dreidimensionale Tablettenform I,
BGH, | ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 24) —
ROCHER-Kugel.

223
224
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Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer
Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft.?2 Dies
gilt ebenso fiir die Wiedergabe von Warenteilen.??’ Eine
angemeldete Waren- oder Verpackungsform ist nicht
bereits deshalb unterscheidungskraftig, weil sie sich in
irgendeiner Weise von brancheniiblichen Produktfor-
men unterscheidet. Hinreichende Unterscheidungs-
kraft kann nur dann bejaht werden, wenn ein solches
dreidimensionales Zeichen charakteristische Merkmale
aufweist, die von der Norm oder dem branchenibli-
chen Formenschatz erheblich abweichen.??® MaRgeb-
lich fiir die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist
stets der Gesamteindruck, den die dreidimensionale
Marke vermittelt. Die branchenibliche Farbgestaltung
der Ware oder Verpackungsform kann eine Unterschei-
dungskraft nicht begriinden.??

Eine dreidimensionale Marke, die sich darin erschopft,
die Form der beanspruchten Ware wiederzugegeben,
beschreibt unmittelbar die Eigenschaften der Ware,
namlich ihre dullere Gestaltung und kann nach §8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuriickgewiesen werden.?* Bei
dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung re-
gelmalig verpackt vertriebener Waren bestehen, kann
die Verpackung zur Beschreibung der Beschaffenheit
der Ware gemiR § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen, 3!
wenn es sich um eine notwendige und nicht nur tibliche
Verpackungsform handelt.?3?

Beinhaltet eine als solche nicht eintragungsfahige drei-
dimensionale Marke schutzfahige weitere Elemente, z.
B. schutzfdhige Wort- oder Bildbestandteile, ist diese
Kombination der Prifung auf absolute Schutzhinder-
nisse zu Grunde zu legen und kann schutzbegriindend
wirken, 233

Die im Europaischen Netzwerk fiir Marken und Designs
zusammengeschlossenen Amter fiir Geistiges Eigentum
haben hierzu in dem Konvergenzprogramm KP 9 ,Un-
terscheidungskraft dreidimensionaler Marken (Form-

227 EuGH, C-546/10, BeckEuRS 2011, 620712 (Nr. 59) —
Gitarrenkopf.

228 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004,
631 (Nr. 39) — Dreidimensionale Tablettenform I,
EuGH, C-218/01, GRUR 2004, 428 (Nr. 49) -
Henkel; BGH, | ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 28) —
ROCHER-Kugel.

229 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004,
631 (Nr. 47) — Dreidimensionale Tablettenform |.

330 BGH, | ZB 33/04, GRUR 2006, 679 (Nr. 21) —
Porsche Boxter; BGH, | ZB 88/07, GRUR 2010, 138
(Nr. 29) — Rocher-Kugel.

21 BPatG, 24 W (pat) 120/99, GRUR 2001, 737, 739 —
Waschmittelflasche.

232 EuGH, C-218/01, GRUR 2004, 428 (Nr. 32 f) —
Henkel.

233 BGH, | ZB 19/01, GRUR 2005, 158, 159 — MAGLITE.



marken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthal-
ten und deren Form allein nicht unterscheidungskraftig
ist“ gemeinsame Grundsitze festgelegt.?*

7. Abstrakte Farbmarken

Abstrakte Farbmarken sind nur in Ausnahmefallen aus
sich heraus unterscheidungskraftig, in der Regel steht
ihnen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungs-
kraft entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Denn Farben
werden bei Produkten regelmafig lediglich als Dekora-
tion und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis einge-
setzt und von den Verbrauchern auch so verstanden.
Auch konnen Farbmarken moglicherweise schon nach
§3 Abs.2 MarkenG als charakteristisches Merkmal
schutzunfdhig sein.

Die Rechtsprechung?® bejaht die origindre Unterschei-
dungskraft abstrakter Farbmarken nur in Ausnahmefal-
len und unter besonderen Voraussetzungen. Erforder-
lich ist, dass die Marke fiir einen spezifischen Markt be-
ansprucht wird, in dem Farben (blicherweise als be-
trieblicher Herkunftshinweis eingesetzt werden. Zudem
missen Farben fir die konkreten Produkte als Her-
kunftshinweis in Betracht kommen, indem sie zu den
Produkten keinen sachlichen Bezug haben. Zusatzlich
muss in dieser Branche eine Gewdhnung des Verkehrs
an Farben als Herkunftshinweis gegeben sein. SchlieR-
lich muss der herkunftshinweisende Charakter der kon-
kreten Farbe festgestellt werden. Fehlt es an einer oder
mehreren dieser Voraussetzungen, kommt eine Eintra-
gung nur aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung?3® in
Betracht.

8. Klangmarken

Bei Klangmarken sind regelmaRig die Schutzhindernisse
der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs.2 Nr. 1
MarkenG) sowie gegebenenfalls einer beschreibenden
Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zu prifen. Nicht un-
terscheidungskraftig sind sachbezogene Gerausche fiir
die beanspruchten Produkte sowie reine akustische Un-
termalungen ohne Wiedererkennungswert. Klangmar-
ken aus sachbezogenen Gerauschen kdnnen moglicher-
weise auch nach § 3 Abs. 2 MarkenG als charakteristi-
sches Merkmal schutzunfahig sein.

234 vgl. dazu die Gemeinsame Mitteilung zur gemein-
samen Praxis zur Unterscheidungskraft dreidimen-
sionaler Marken (Formmarken), die Wort- und/o-
der Bildbestandteile enthalten und deren Form al-
lein nicht unterscheidungskraftig ist, vom 1. April
2020; abrufbar unter: https://www.dpma.de/
dpma/veroeffentlichungen/hinweise/hinweise2020/
hinweis 01042020 2/index.html bzw.
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/web-
dav/guest/document library/News/cp9/CP9 de.pdf.
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9. Positionsmarken

Bei Positionsmarken ist zu prifen, ob sie tatsachlich als
Kennzeichnung von Waren/Dienstleistungen verstan-
den werden. Soweit die Positionsmarke mit einem mog-
lichen Erscheinungsbild der beanspruchten Ware ver-
schmilzt, gelten die Grundsatze fir Bildmarken und
dreidimensionale Marken mit der Folge, dass es auf ein
erhebliches Abweichen von den brancheniiblichen
Grundformen ankommt.?¥” Im Ubrigen ist maRgeblich,
ob das positionierte Zeichen selbst, seine Positionie-
rung oder deren Kombination die Anforderungen an die
Unterscheidungskraft erfillt. Eine Positionsmarke bie-
tet sich vor allem an, wenn das Zeichen als solches nicht
schutzfahig ware, sondern Schutz nur Uber seine spezi-
fische Positionierung erlangen kann.

10. Bewegungsmarken

Die Bewertung der Schutzfahigkeit von Bewegungsmar-
ken im Hinblick auf eine Beschreibungseignung (§ 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und fehlende Unterscheidungs-
kraft (§8 Abs.2 Nr.1 MarkenG) folgt allgemeinen
Grundsatzen. Es ist zu prifen, ob es sich nicht lediglich
um sachbezogene produkttypische und allgemeine Be-
wegungsfolgen handelt. Auch kdnnen Bewegungsmar-
ken moglicherweise schon nach § 3 Abs. 2 MarkenG als
charakteristisches Merkmal schutzunfahig sein.

11. Kennfaden-, Muster-, Multimedia-, Holo-

gramm- und sonstige Marken

Die Beurteilung der Schutzfahigkeit von Kennfaden-,
Muster-, Multimedia-, Hologramm- und sonstigen Mar-
ken hat im Hinblick auf eine Beschreibungseignung (§ 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und Unterscheidungskraft (§ 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nach den allgemeinen Grundsat-
zen zu erfolgen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der
Prifungsrichtlinie bestand noch keine gefestigte Amts-
praxis zur Beurteilung der Schutzfahigkeit dieser Mar-
kenformen, weshalb insoweit noch keine detaillierten
Ausfiihrungen erfolgen kénnen.

235 EuGH, C-104/01, GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 66) — Li-
bertel; EuGH, C-49/02, GRUR 2004, 858, 860
(Nr. 39) — Heidelberger Bauchemie; EuGH, C-
217/13, GRUR 2014, 776 — Sparkassen-Rot; BGH, |
ZB 76/08, GRUR 2010, 637, 639 (Nr. 13) — Farbe
gelb.

236§ 8 Abs. 3 MarkenG; siehe auch Teil 2: XVII.

237 EuGH, C-429/10 P, MarkenR 2011, 257 (Nr. 35 —39)
— X Technology Swiss; BPatG, 29 W (pat) 19/08,
MarkenR 2009, 569, 570 — Schultiitenspitze.


https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/hinweise2020/hinweis_01042020_2/index.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/hinweise2020/hinweis_01042020_2/index.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/hinweise2020/hinweis_01042020_2/index.html
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_de.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_de.pdf

V. Tauschungsgefahr
MarkenG)

(§8 Abs.2 Nr.4

1. Eignung zur Tauschung

Marken, die geeignet sind, den Verkehr zu tduschen,
sind von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4
MarkenG). In Betracht kommt insbesondere eine Tau-
schung Uber die Beschaffenheit oder die geografische
Herkunft der Waren/Dienstleistungen. Soweit sich die
Waren/Dienstleistungen an Endabnehmer richten, ist
von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstandigen Verbrauchers auszu-
gehen. 238

Die Tauschungsgefahr muss von der Marke selbst aus-
gehen.

Sie ist in erster Linie dann zu bejahen, wenn der Zei-
cheninhalt bzw. die Aussage der Marke in Bezug auf die
beanspruchten Waren/Dienstleistungen objektiv un-
richtig und damit irrefiihrend ist. Eine Zurlickweisung
der Anmeldung ist jedoch nur dann gerechtfertigt,
wenn keine Moglichkeit eines nicht tduschenden Ein-
satzes der Marke fir unter das Verzeichnis fallende Wa-
ren/Dienstleistungen denkbar ist.23°

Darauf, wie die Marke bereits benutzt wurde oder be-
nutzt werden wird, kommt es dabei nicht an. Auch die
personlichen oder rechtlichen Verhaltnisse des Anmel-
ders sind in aller Regel nicht relevant. Angesichts der
fehlenden Bindung der Marke an einen Geschaftsbe-
trieb sowie ihrer freien Ubertragbarkeit kénnen unter-
nehmensbezogene Angaben grundsatzlich keine Tau-
schungsgefahr begriinden. 4

Eine markenrechtlich relevante Tauschungsgefahr liegt
auch dann vor, wenn der Zeicheninhalt selbst unrichtig
ist. Eine nicht tduschende Verwendungsmoglichkeit ist
in diesen Fallen nicht moglich. Beispielsweise kdnnen
nicht zutreffende Schutzrechtshinweise?*! (z. B. das
®-Symbol an einem tatsachlich nicht fiir den Anmelder
registrierten Markenbestandteil) eine Irrefihrung des
Verkehrs begriinden. Sofern diese Angaben nicht aus-
reichend belegt werden, wird die Markenanmeldung
wegen Tauschungsgefahr zuriickgewiesen.

2. Ersichtlichkeit

Das Schutzhindernis der Tauschungsgefahr wird nur
herangezogen, wenn die Eignung zur Tauschung ersicht-
lich ist (§ 37 Abs. 3 MarkenG). Eine ersichtliche Eignung

238 BPatG, 26 W (pat) 516/16, BeckRS 2016, 19339 —
Hopfentraum; BPatG, 26 W (pat) 552/14, BeckRS
2015, 13963 — Venezianischer Spritzer.

239 BGH, 1ZB 43/15, GRUR 2017, 186, 189 — Stadtwerke
Bremen; BPatG, 28 W (pat) 518/13 — Kanister mit
Kolben-Pleuelstangen-Kurbelwellen-Anordnung.

240 BpatG, 33 W (pat) 82/06, GRUR-RR 2009, 131 —
DRSB Deutsche Volksbank.
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zur Tauschung liegt nur dann vor, wenn die Marken-
stelle diese unter Zuhilfenahme ihres Fachwissens und
des vorhandenen Prifungs- und Recherchematerials
ohne weitere Ermittlungen erkennen kann.

3. Besondere Fallgestaltungen
a) Giitezeichen, Guteversprechen

Individual- oder Kollektivmarken, die Gitezeichen oder
Giteversprechen enthalten?*, die fiir den Verkehr er-
kennbar auf eine neutrale Zertifizierungsstelle hinwei-
sen und damit den Eindruck erwecken, dass die ent-
sprechenden Waren/Dienstleistungen von einer neut-
ralen Stelle auf die Erflillung gewisser Standards gepriift
worden sind, sind dann tduschend, wenn die benannte
Stelle kein Zertifizierungsverfahren fiir die beanspruch-
ten Waren/Dienstleistungen vorsieht. In diesem Fall ist
eine nicht irrefiihrende Verwendung der Marke ausge-
schlossen. Nicht relevant ist mangels Bindung der
Marke an einen Geschéaftsbetrieb sowie wegen der
freien Ubertragbarkeit der Marke hingegen, ob die Wa-
ren/Dienstleistungen des Anmelders das Zertifizie-
rungsverfahren tatsachlich durchlaufen haben.

Individual- oder Kollektivmarken, die Giitezeichen oder
Guteversprechen enthalten, die nicht erkennbar auf
eine neutrale Zertifizierungsstelle hinweisen, vermit-
teln dem Publikum hingegen keine objektiv verldssliche
Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren/Dienst-
leistungen, sondern stellen sich lediglich als besondere
Art der Werbeanpreisung dar. BloRe Werbeversprechen
verflgen jedoch nicht Gber hinreichende wettbewerbs-
maRige Relevanz und kénnen mithin eine Tauschungs-
gefahr nicht begriinden.

b) Jahreszahlen

Zwar kénnen Jahreszahlen als Bestandteil von Marken-
anmeldungen je nach betroffener Branche beim ange-
sprochenen Verkehr den Eindruck einer langjahrigen
Tradition und damit verbunden einer besonderen Qua-
litdt der beanspruchten Waren/Dienstleistungen erwe-
cken. Eine markenrechtlich relevante Tauschungsgefahr
ist aber nur dann anzunehmen, wenn ein nicht irrefiih-
render Einsatz der Marke von vornherein auszuschlie-
Ren ist.2** Angesichts der freien Ubertragbarkeit der
Marke wére dies nur dann zu bejahen, wenn sich be-
reits aus der Registerlage ein offensichtlicher Wider-
spruch zwischen der Alters-/Zeitangabe und der Art der
konkret beanspruchten Waren/Dienstleistungen ergibt.

241 BGH, | ZB 11/13, GRUR 2014, 376 — grill meister.

242 Gitezeichen und Guteversprechen in Alleinstellung
konnen ggf. als Gewahrleistungsmarken Schutz er-
langen; vgl. Teil 2: XVI.

243 BpatG, 26 W (pat) 297/85, GRUR 1989, 593 —
Molino.



VI. VerstoB gegen die o6ffentliche Ordnung
oder die guten Sitten (§ 8 Abs.2 Nr. 5
MarkenG)

Eine Marke, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoRt, ist von der Eintragung ausge-
schlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG). Der VerstoR muss
dabei von der Marke selbst ausgehen; auf Begleitum-
stande bei ihrer Benutzung kommt es nicht an.*

1. VerstoB gegen die 6ffentliche Ordnung

Im Markenrecht ist der Begriff der 6ffentlichen Ordnung
im Hinblick auf das weitere Schutzhindernis der gesetz-
lichen Benutzungsverbote (§ 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG)
eng auszulegen. Nicht jede Verletzung eines Gesetzes
ist ein VerstoR gegen die offentliche Ordnung; es muss
sich um VerstoRe gegen Vorschriften handeln, die zu
den wesentlichen Grundsatzen der deutschen Rechts-
ordnung gehéren.?* Ein VerstoR gegen die dffentliche
Ordnung kommt etwa in Betracht, wenn Marken verfas-
sungswidrige Inhalte aufweisen oder staatliche Einrich-
tungen verhéhnt bzw. verunglimpft werden.?24¢

2. VerstoB gegen die guten Sitten

Ein VerstolR gegen die guten Sitten liegt vor, wenn eine
Marke das Empfinden eines beachtlichen Teils der be-
teiligten Verkehrskreise erheblich verletzen kann.
Hierzu zdhlen Zeichen, die mit den geltenden grundle-
genden moralischen Werten und Normen der Gesell-
schaft als unvereinbar angesehen werden.?*” Das sind
insbesondere Zeichen, die sittlich, religios oder politisch
anst6Rig oder herabwiirdigend wirken oder eine grobe
Geschmacksverletzung enthalten.

Bei der Prifung der Sittenwidrigkeit einer Marke sind
die Waren und Dienstleistungen zu berlcksichtigen, fiir
die die Eintragung begehrt wird.

244 BPatG, 24 W (pat) 206/94, GRUR 1996, 408, 409 —
COSA NOSTRA; BPatG, 33 W (pat) 186/01, BeckRS
2009, 00954 —3M.

25 BPatG, 29 W (pat) 84/10, BeckRS 2010, 10243 —
Gelbe Seiten; BPatG, 32 W (pat) 117/06, BeckRS
2008, 16906 = MittdtPatA 2009, 88 L — KILL YOUR
DARLING.

246 BPatG, 29 W (pat) 84/10, BeckRS 2010, 10243 -
Gelbe Seiten.

247 EuGH, C-240/18 P, GRUR-RS 2020, 2236 — Fack Ju
Goéhte.

28 BGH, Ib ZB 21/62, GRUR 1964, 136 — Schweizer
(zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG); BGH, 1 ZB 89/11, GRUR
2013, 729 — READY TO FUCK.

249 BGH, 1ZB 89/11, GRUR 2013, 729 — READY TO FUCK;
BPatG, 28 W (pat) 125/12, BeckRS 2016, 01738 —
headfuck statement fashion.
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Fir die Beurteilung, ob ein solcher VerstoR gegeben ist,
kommt es nicht nur auf die Sicht der Verkehrskreise an,
an die sich das Waren-/Dienstleistungsangebot konkret
richtet, sondern auch auf die Anschauung der Teile des
Publikums, die dem Zeichen im Alltag zufillig begegnen
kénnen.?*® MaRgeblich ist weder eine (bertrieben
nachlassige noch eine besonders feinfiihlige und emp-
findsame, sondern eine normal tolerante und durch-
schnittlich sensible Sichtweise.?*°

a) Sittliche AnstoRigkeit

Bei der Priifung sind die fortschreitende Liberalisierung
der Anschauungen Uber Sitte und Moral sowie die sich
verandernden Sprachgewohnheiten zu bericksichti-
gen.?! Die aktuelle Rechtsprechung ist hier maRgeb-
lich. Eine sittliche AnstoRigkeit ist insbesondere bei dis-
kriminierenden und die Menschenwiirde beeintrachti-
genden Aussagen mit sexuellem Inhalt zu bejahen.?*?

b) Religiose AnstoBigkeit

Ob eine Marke religios anstoRig ist, beurteilt sich unter
Beachtung des durch Art. 4 Abs. 2 GG gewahrleisteten
Grundrechts auf Religionsfreiheit. Zwar ist in der Bevol-
kerung bereits seit langerem ein sozialer Bedeutungs-
verlust von Religion beobachtbar, der bei der Prifung
einer Verletzung des religiosen Empfindens nicht unbe-
riicksichtigt bleiben darf.?>® Doch kommt es bei der Be-
urteilung der religiésen AnstoRigkeit nicht auf die Sicht-
weise einer rein rechnerischen Mehrheit der angespro-
chenen Verkehrskreise an, sondern darauf, dass ein ins-
gesamt erheblicher Teil des von den konkret bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen angesproche-
nen Publikums die Verwendung des Zeichens mit hoher
Wahrscheinlichkeit als anstdRig empfindet.?>* Hierbei
ist auch zu beachten, dass viele Menschen — auch ohne
feste weltanschauliche oder religiése Bindung — die Hal-
tung ihrer glaubigen Mitbirger respektieren und ach-
ten.?>> Die religiosen Empfindungen von Minderheiten
sind dabei ebenso zu schiitzen wie die groBer Glaubens-
gemeinschaften.?®

250 BGH, 1ZB 89/11, GRUR 2013, 729 — READY TO FUCK.
251 BPatG, 32 W (pat) 117/06, BeckRS 2008, 16906 =
MittdtPatA 2009, 88 L — KILL YOUR DARLING.

Eine Verletzung des Schamgefiihls wurde von der

Rechtsprechung beispielsweise bei den folgenden

Ausdriicken bejaht: ARSCHLECKEN24, Headfuck,

READY TO FUCK, SCHLUMPFWICHSE.

253 BPatG, 26 W (pat) 525/13, BeckRS 2014, 17283 —
agnus dei; BPatG, 27 W (pat) 559/11, BeckRS 2012,
15413 — Vineyard Weinhandel/Weinbar.

254 BPatG, 27 W (pat) 565/13, GRUR-Prax 2014, 354 =
MittdtPatA 2014, 516 — GOTTESRACHE.

255 BPatG, 27 W (pat) 559/11, BeckRS 2012, 15413 —
Vineyard Weinhandel/Weinbar.

256 BPatG, 27 W (pat) 50/10, GRUR-RR 2012, 8 — DAKINI.
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Insbesondere Begriffen, die ausschliellich oder im We-
sentlichen im religiosen Bereich verwendet werden und
gelaufig sind, ist der Markenschutz zu versagen. Denn
es ist davon auszugehen, dass die Kommerzialisierung
eines religiosen Begriffes durch Erteilung einer Marke
als einem Ausschlussrecht im Geschéftsverkehr den re-
ligiosen oder ethischen Wertvorstellungen beachtlicher
Teile des Verkehrs widerspricht und als anstéBig emp-
funden wird.?’

Bei den Namen von Heiligen kann angesichts des mit
den sdkularen Tendenzen einhergehenden Wissens-
riickgangs in theologischen Fragen und einer entspre-
chenden Brancheniibung im Einzelfall aber eine andere
Beurteilung angebracht sein.?>®

c) Politische/Gesellschaftliche Anst6Rigkeit

Bei der Prifung des Schutzhindernisses der politischen
bzw. gesellschaftlichen Anst6Rigkeit ist die zuneh-
mende Gewdhnung des Verkehrs an aggressive Marke-
tingstrategien unter Einsatz von Schock-Werbung und
Produktkennzeichnungen mit provozierendem Bedeu-
tungsgehalt zu beriicksichtigen.?*® Der Anwendungsbe-
reich dieser Fallgruppe liegt damit vor allem bei eindeu-
tig beleidigenden Begriffen oder AuBerungen, Kennzei-
chen mit verfassungswidrigen bzw. verfassungsfeindli-
chen Symbolen/Inhalten sowie gesellschaftlich diffa-
mierenden oder rassistischen AuRerungen.?%

d) Grobe Geschmacklosigkeit

Derbe und geschmacklose Darstellungen oder Ausdri-
cke sind nicht per se vom Markenschutz ausgeschlos-
sen. Der Schutz ist aber zu versagen, wenn die Grenzen
des Anstands in unertraglicher Weise Uberschritten
werden, wie etwa durch die Darstellung bzw. Beschrei-
bung von menschenverachtendem Verhalten oder
durch herabsetzende bzw. diskriminierende AuRerun-
gen. 2!

257 Ein Markenschutz wurde dementsprechend z. B.

den folgenden Anmeldungen versagt: CORAN,
MESSIAS, DAKINI, urbi et orbi, Buddha, Pontifex,
Dalailama.

258 BPatG, 26 W (pat) 525/13, BeckRS 2014, 17283 —
agnus dei.

259 BPatG, 26 W (pat) 502/11, BeckRS 2011, 24050 =
LSK 2012, 260058 — Berliner Reichstagsbrand.

260 BPatG, 26 W (pat) 69/05, GRUR 2009, 68 — ehema-
liges DDR-Symbol der Sicherheitskrdfte.

261 BpPatG, 27 W (pat) 511/12, GRUR 2013, 76 — Massa-
ker; BPatG, 27 W (pat) 96/10, BeckRS 2010, 24870
— Darstellung einer gefesselten und geknebelten
Frau (Bildmarke).
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VII. Hoheitszeichen, Priif- und Gewdihrzei-
chen, Kennzeichen internationaler Orga-
nisationen

Die Eintragungsverbote des § 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 Mar-
kenG sollen verhindern, dass offentliche Hoheitszei-
chen etc. fir geschaftliche Zwecke ausgenutzt oder
missbraucht werden. Die genannten Schutzhindernisse
sind eng auszulegen.?%?

Ausreichend fiir die Schutzversagung ist, dass die ange-
meldete Marke ein Hoheitszeichen etc. als Bestandteil
enthélt, sofern dieser — in seiner hoheitlichen Bedeu-
tung — ausreichend in Erscheinung tritt.263

Gemal & 8 Abs. 4 S. 1 MarkenG sind auch Nachahmun-
gen von Hoheitszeichen etc. von der Eintragung ausge-
schlossen. Der Begriff ,,Nachahmung” meint , Nachah-
mung im heraldischen Sinn“. Somit ist nicht jede Darstel-
lung, die einem Hoheitszeichen etc. dhnlich ist, schutzun-
fahig, sondern nur solche Nachahmungen, die die cha-
rakteristischen heraldischen Merkmale aufweisen. Was
die jeweiligen charakteristischen Merkmale sind, lasst
sich der heraldischen Beschreibung eines Hoheitszei-
chens etc. entnehmen. %

Nach § 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG entfallen die Schutzhin-
dernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 MarkenG, wenn eine
Befugnis zur Fihrung des fraglichen Zeichens be-
steht.?%> Dies setzt eine entsprechende Genehmigung
voraus. Die Markenstelle fordert in Zweifelsfillen die
Vorlage einer solchen Genehmigung, fiir deren Ertei-
lung der rechtsfahige Verwaltungstrager zustandig ist,
dem als juristischer Person des 6ffentlichen Rechts das
Recht an dem staatlichen Hoheitszeichen etc. rechtlich
zugeordnet ist. Eine wirksame Genehmigung liegt nur
dann vor, wenn sie von der fiir die Flihrung des entspre-
chenden Hoheitszeichens etc. zustdandigen Stelle erteilt
worden ist. Zudem muss sich die Erlaubnis auf eine Fiih-
rung in der Marke, also auf die Berechtigung zur entspre-
chenden Markenanmeldung, erstrecken.

262 BpatG, 28 W (pat) 37/91, GRUR 1993, 47, 48 -
SHAMROCK (zu § 4 Abs. 2 Nr. 2 WZG); BPatG, 33 W
(pat) 32/07, GRUR 2009, 495 — Flaggenball.

263 BpatG, 29 W (pat) 524/13, MarkenR 2015, 331 —

EINANDER (Hessisches Landeswappen).

Z. B. ,Sternenkranz” (Zeichen des Europarates):

,Ein Kranz von zwolf goldenen flinfzackigen Ster-

nen, deren Spitzen sich nicht berihren, auf azur-

blauem Hintergrund.” — vgl. EuG, T-0127/02, GRUR

2004, 773 — ECA; siehe auch die Anordnung des

Bundesprasidenten iber die deutschen Flaggen

vom 13.11.1996 (BGBI. I S. 1729); BPatG, 27 W (pat)

115/09, GRUR 2010, 77 — BSA Akademie.

265 So z. B. BPatG, 29 W (pat) 524/13, MarkenR 2015,
331 - EINANDER (Hessisches Landeswappen).
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1. Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG)
a) Wappen

Das Eintragungsverbot des & 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG
bezieht sich u. a. auf in- oder ausléandische Staatswap-
pen, einschliellich der Wappen der deutschen Bundes-
lander, sowie auf die Wappen inldndischer Orte bzw.
Gemeinde-/Kommunalverbdnde. Da eine vollstandige
Ermittlung derartiger Wappen im Eintragungsverfahren
unmoglich ist, kann die Markenstelle vom Anmelder
aufgrund seiner Mitwirkungspflicht die Erklarung ver-
langen, dass die von ihm angemeldete Darstellung nach
seinem besten Wissen kein Wappen in diesem Sinne
darstelle.2%6

b) Staatsflaggen

§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG verbietet weiterhin die Eintra-
gung von Zeichen, die in- oder ausldndische Staatsflag-
gen enthalten.

Bei der Priifung ist ein erweiterter Flaggenbegriff zu
Grunde zu legen, der auch Fahnen, Standarten, Wimpel
o. A. umfasst, die wie Staatsflaggen eingesetzt und auf-
gefasst werden.

Darstellungen, bei denen wegen abweichender Gro-
RBenverhdltnisse und Darstellungsformen nicht der Ein-
druck einer Flagge als Hoheitssymbol entsteht, unterlie-
gen jedoch nicht dem Eintragungsverbot. Es ist daher in
jedem Einzelfall zu prufen, ob das jeweilige Gebilde den
Eindruck eines hoheitlichen Bezuges (z. B. einer staatli-
chen Priifung, Empfehlung) erweckt oder sich nur auf
eine dekorative Verwendung ohne Hinweis auf eine
staatliche Legitimation o. A. beschrinkt.2%’

Die Bundesfarben als solche — ohne Gestaltung als
Fahne oder Flagge — sind nicht als Hoheitszeichen zu
werten.2%8

c) Andere Hoheitszeichen

Als andere staatliche Hoheitszeichen sind alle sinnbild-
lichen Darstellungen zu verstehen, die ein Staat als Hin-
weis auf die Staatsgewalt verwendet. Neben den Wap-
pen und Staatsflaggen stellen beispielsweise Amtsschil-
der, Siegel, Amtstrachten und Uniformen, Orden und
Ehrenzeichen, in Kurs befindliche Mlinzen und andere
gesetzliche Zahlungsmittel solche Hoheitszeichen dar.

266 BPatG, 24 W (pat) 140/75, BPatGE 18, 108, 111 f. —
Wappenerkldrung.

267 BpatG, 27 W (pat) 136/02, GRUR 2005, 679, 680 —
D-Info; BPatG, 33 W (pat) 32/07, GRUR 2009, 495 —
Flaggenball; BPatG, 33 W (pat) 39/11, GRUR-RR
2014, 17 — G8-Strandkorb.

268 |G Hamburg, 15 O 79/89, GRUR 1990, 196, 197 —
BP CARD; BPatG, 27 W (pat) 136/02, GRUR 2005,
679, 681 — D-Info.

269 Abrufbar unter: https://www.wipo.int/reference/en/.
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Auch die Nationalhymne als nichtgegenstandliches Zei-
chen zahlt zu den staatlichen Hoheitszeichen.

GemaR Art 6% Abs. 3 Buchst a PVU tauschen die Ver-
bandsldnder der PVU die Verzeichnisse ihrer Hoheits-
zeichen etc. durch Vermittlung der WIPO untereinander
aus. Die einzelnen Notifikationen werden im Blatt fiir
Patent-, Muster- und Zeichenwesen veré6ffentlicht. Dar-
Uber hinaus unterhélt auch die WIPO eine Datenbank
mit Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten der PVU und
der WHO?. Bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit
sttzt sich die Recherche der Markenstelle auf diese
Quellen.

Es besteht kein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 6,
wenn eine Berechtigung zur Fiihrung des entsprechen-
den Zeichens in einer Marke vorliegt.?”°

2. Priif- und Gewahrzeichen (§ 8 Abs.2 Nr.7
MarkenG)

Marken, die ,,amtliche Prif- und Gewahrzeichen” (z. B.
Eichstempel) enthalten, unterliegen einem Schutzhin-
dernis. Nach § 8 Abs. 4S. 2 MarkenG kann die Marke
aber bei Vorliegen einer entsprechenden Berechtigung
zur Flhrung des Zeichens eingetragen werden.

Ferner kann das Zeichen eingetragen werden, wenn die
Waren oder Dienstleistungen, fir die es angemeldet
worden ist, mit denen, fir die das Priif- oder Gewahr-
zeichen eingefiihrt ist, weder identisch noch diesen
ahnlich sind, § 8 Abs. 4 S. 3 MarkenG.

3. Kennzeichen internationaler Organisationen
(§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG)

Auch die Kennzeichen internationaler zwischenstaatli-
cher Organisationen unterliegen einem Eintragungsver-
bot.?"

Das am haufigsten in angemeldeten Marken enthaltene
derartige Zeichen ist die ,,Europaflagge” (Sternenkranz-
Emblem).2”2

Nach § 8 Abs. 4 S. 4 MarkenG besteht kein Schutzhin-
dernis, wenn das angemeldete Zeichen nicht geeignet
ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer
Verbindung mit einer internationalen zwischenstaatli-
chen Organisation hervorzurufen. Deshalb muss ge-
pruft werden, ob der Tatigkeitsbereich der betreffenden
Organisation in irgendeiner sachlichen Beziehung zu

270§ 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG — vgl. die einleitenden Aus-
flhrungen zu Teil 2: VII.

271 Die in Teil 2: VII.1.c) genannte Datenbank der WIPO
enthalt auch die gesetzlichen Kennzeichen interna-
tionaler zwischenstaatlicher Organisationen.

Siehe die Rechtsprechungsiibersicht von Strobele
in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,
§ 8 Rdn. 877.
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dem Gebiet stehen kann, dem die Waren und Dienst-
leistungen der angemeldeten Marke angehéren.?’3

Ist dies der Fall, ist weiter zu priifen, ob das angemel-
dete Zeichen in irgendeiner Hinsicht als kennzeichnen-
der Hinweis auf die Organisation verstanden werden
kann. Diesbeziglich ist nicht erforderlich, dass der Ver-
kehr einem Irrtum Uber die betriebliche Herkunft der
beanspruchten Waren/Dienstleistungen unterliegt. Es
genligt, wenn der Eindruck einer Prifung oder Geneh-
migung seitens der Organisation entstehen kann.

Auch bei § 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG besteht kein Eintra-
gungsverbot, wenn eine Berechtigung zur Filhrung des
entsprechenden Zeichens in einer Marke vorliegt (§ 8
Abs. 4 S. 2 MarkenG).

VIIl. Geschiitzte geografische Angaben und
Ursprungsbezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 9
MarkenG)

Um einen einheitlichen und umfassenden Schutz von
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
im nationalen und europdischen Recht zu gewdhrleis-
ten, greift diese mit Inkrafttreten des Markenrechtsmo-
dernisierungsgesetzes (MaMoG) zum 14. Januar 2019
eingefuihrte Vorschrift Markeneintragungsverbote auf,
die auRerhalb des Markengesetzes auf nationaler, euro-
péischer oder internationaler Ebene aus ilteren?”* ge-
schitzten geografischen Angaben und Ursprungsbe-
zeichnungen resultieren.

So untersagen beispielsweise EU-Verordnungen, die
den Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbe-
zeichnungen fir Lebensmittel und Agrarerzeugnisse
(VO Nr. 1151/2012), Weinbauerzeugnisse (VO Nr. 1308/
2013), aromatisierte Weinerzeugnisse (VO Nr. 251/
2014) und Spirituosen (VO Nr. 2019/787) regeln, die
Eintragung einer Marke dann, wenn diese eine nach der
jeweiligen Verordnung geschitzte geografische Angabe
(g.8.A.) oder geschitzte Ursprungsbezeichnung (g.U.)
enthalt und einen der Verbotstatbestande der jeweili-
gen Schutznorm erfillt. Sie sind in folgenden Rechtsvor-
schriften normiert:

e Art. 14 Abs. 1i.V.m. Art. 13 VO (EU) Nr. 1151/2012
betreffend g.g.A/g.U. fur Lebensmittel und Ag-
rarerzeugnisse

e Art. 102 Abs.1 i. V. m. Art. 103 Abs. 2 VO (EU)
Nr. 1308/2013 betreffend g.g.A./g.U. fir Weinbau-
erzeugnisse

273 BPatG, 33 W (pat) 527/12, GRUR-RS 2013, 16010 —
CAR CHECK DAY.

MalRgeblicher Zeitpunkt: Tag der Einreichung der
Anmeldung der g.g.A./g.U. bei der Kommission.
Die aus den Verordnungen folgenden Eintragungs-
verbote waren auch bereits vor ihrer ausdriickli-
chen Aufnahme in § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG, die
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e Art.19 Abs.1 i. V. m. Art.20 Abs.2 VO (EU)
Nr. 251/2014 betreffend g.g.A. fUr aromatisierte
Weinerzeugnisse

e Art. 36 Abs. 1i. V. m. Art. 21 VO (EU) Nr. 2019/787
betreffend g.g.A./g.U. fUr Spirituosen.

Die vorgenannten Eintragungsverbote wurden als
Schutzhindernisse in § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG aufge-
nommen.?”> Eine Zuriickweisung der Markenanmel-
dung erfolgt entsprechend des jeweiligen Verbotstatbe-
standes fiir vergleichbare Waren, die nicht ausdriicklich
der Produktspezifikation entsprechen. Die jeweiligen
Verbotstatbestdnde schiitzen die &ltere g.g.A./g.U. ge-
gen eine widerrechtliche Verwendung, Aneignung,
Nachahmung oder Anspielung sowie gegen sonstige fal-
sche oder irrefihrende Angaben tber Ursprung, Art o-
der wesentliche Merkmale des Erzeugnisses.

Eine ,Aneignung” liegt vor, wenn die geschiitzte Be-
zeichnung nahezu identisch verwendet wird. Demnach
ist eine Marke beispielsweise dann von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn sie ausschlieflich oder in Teilen
aus der gesamten g.g.A. oder g.U. besteht, wobei sie im
ersten Fall bereits als beschreibende Angabe unter das
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallt.

Eine ,Nachahmung” umfasst jede Bezeichnung, die
dem geschitzten Herkunftszeichen dhnlich ist und in ih-
rem Sinn nach denselben Eindruck erweckt.

Eine ,Anspielung“?’® liegt vor, wenn der Verbraucher
gedanklich unmittelbar einen Bezug zu dem Erzeugnis
herstellt, das die geschiitzte Herkunftsbezeichnung
tragt, ohne dass hierzu die Voraussetzungen einer Ver-
wechslungsgefahr vorliegen missen.

Liegen die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses
vor, ist fir identische Waren eine Eintragung nur mog-
lich, wenn diese nach dem WDVZ spezifikationsgemal}
sind (erfundenes Beispiel: Markenanmeldung ,Kaisers
Schwarzwalder Schinken” fiir ,Fleisch”, Klasse 29 ent-
halt die g.g.A. ,,Schwarzwalder Schinken”; im Beanstan-
dungsbescheid wird vorgeschlagen, das WDVZ einzu-
schranken auf ,Fleisch, namlich Schinken, der der gel-
tenden Spezifikation der g.g.A. ,Schwarzwalder Schin-
ken“ entspricht”). Mit den Erzeugnissen der g.g.A./g.U.
vergleichbare Waren sind hingegen regelméaRig vom
Registerschutz ausgenommen, weil sie der Spezifikation
kaum je entsprechen konnen (erfundenes Beispiel:
,Vodka” beansprucht in Klasse 33 im Rahmen der Mar-
kenanmeldung ,Kaisers Scotch Whisky“ kann der Spezi-
fikation der g.g.A. ,,Scotch Whisky“ nicht entsprechen).

durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz
zum 14. Januar 2019 erfolgte, zu beriicksichtigen.
276 EuGH, C-614/17, MarkenR 2019, 247 — Queso Man-
chego (rechtswidrige Anspielung durch Bildele-
mente); EuGH, C-44/17, GRUR 2018, 843 — Scotch
Whisky; EuGH, C-56/16, GRUR 2018, 89 — Port Char-
lotte; EuGH, C-75/15, GRUR 2016, 388 — Verlados.



Im Beanstandungsbescheid wird nur dann zur Ein-
schrankung des WDVZ aufgefordert, wenn keine weite-
ren Schutzhindernisse einschlagig sind.

Sonstige irreflihrende Angaben kdnnen beispielsweise
sonstige Angaben innerhalb der Marke sein, die norma-
lerweise mit einem bestimmten geografischen Gebiet
in Verbindung gebracht werden (z. B. Monumente)
oder auch Formen, die normalerweise auf einen be-
stimmten Ursprung des Erzeugnisses schliefen lassen.

Mit Wirkung fiir die EU eingetragene g.g.A. und g.U.
sind in der Datenbank eAmbrosia?’” der Européischen
Kommission recherchierbar.

Auch das Register fiir aromatisierte Weinerzeugnisse?’
ist mittlerweile in die Datenbank eAmbrosia integriert.
Es enthalt gegenwartig funf geschiitzte geografische
Angaben fiir aromatisierte Weinerzeugnisse?’.

IX. Geschiitzte traditionelle Bezeichnungen
fiir Weine (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)

Dieses Schutzhindernis wurde mit Inkrafttreten des
Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) zum
14. Januar 2019 eingefiihrt, um einen einheitlichen und
umfassenden Schutz von geschiitzten traditionellen Be-
zeichnungen fiir Weine im nationalen und europai-
schen Recht zu gewahrleisten, der dem Schutz von Ur-
sprungsbezeichnungen und geografischen Angaben
gleichwertig ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sieht ein Eintragungsverbot
flir Marken vor, die mit alteren traditionellen Bezeich-
nungen fir Wein kollidieren, welche auf europdischer
oder internationaler Ebene geschitzt sind.

Traditionelle Begriffe fir Wein werden verwendet, um
den Verbraucher neben oder alternativ zu den
g.g.A./g.U. Hinweise auf die Besonderheiten und die
Qualitdt der Weine zu geben.

Die geschitzten traditionellen Begriffe fiir Wein sind in
der elektronischen Datenbank ,E-Bacchus“?®® unter
,traditionelle Begriffe” recherchierbar.

Die einschlagigen Bestimmungen fiir Konflikte mit Mar-
ken finden sich in Art. 113 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1308/2013
und Art. 32 Abs. 1 VO (EU) Nr. 2019/33.

277 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/

food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/. Die Datenbank
eAmbrosia beinhaltet seit 1. April 2019 die Register
fur Lebensmittel (vormals ,,DOOR“), Wein (vormals
,E-Bacchus”) und Spirituosen (vormals ,E-Spirit-
Drinks“). Geschutzte traditionelle Bezeichnungen
flr Wein (siehe unter: Teil 2: IX.) sind weiterhin in
,E-Bacchus” unter https://ec.europa.eu/agricul-
ture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event

=searchPTradTerms&language=DE recherchierbar.
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Demnach ist eine Marke grundsatzlich von der Eintra-
gung ausgeschlossen, wenn sie einen éalteren nach
Art. 112 VO (EU) Nr. 1308/2013 geschutzten traditio-
nellen Begriff enthdlt (widerrechtliche Aneignung),
selbst wenn dieser zusammen mit Ausdriicken wie
LHArtY, [ Typ“, ,Verfahren® ,Fasson” ,Nachahmung” o-
der dhnlichem verwendet wird.

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
steht einer Eintragung einer entsprechenden Marke fir
Waren derselben Kategorie jedoch nicht entgegen,
wenn das WDVZ entsprechend eingeschrankt wird, z. B.
auf ,Weine gemaR der Begriffsbestimmung/den Ver-
wendungsbedingungen des traditionellen Begriffs ...".
Ein Beanstandungsbescheid soll einen entsprechenden
Vorschlag enthalten, soweit keine weiteren Schutzhin-
dernisse einschlagig sind.

Auch einer Marke, die die traditionelle Bezeichnung
falsch oder irrefiihrend verwendet, ist die Eintragung zu
versagen.

X. Garantiert traditionelle Spezialitaten (§ 8
Abs. 2 Nr. 11 MarkenG)

Dieses Schutzhindernis wurde mit Inkrafttreten des
Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) zum
14. Januar 2019 eingefiihrt, um einen einheitlichen und
umfassenden Schutz von garantiert traditionellen Spe-
zialitdten (g.t.S.) im nationalen und européischen Recht
zu gewabhrleisten, der dem Schutz von Ursprungsbe-
zeichnungen und geografischen Angaben gleichwertig
ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG betrifft Marken, die nach eu-
ropdischen oder internationalen Vorschriften, die dem
Schutz von traditionellen Spezialitdten dienen, von der
Eintragung ausgeschlossen sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 11 Mar-
kenG).

Der Schutz traditioneller Spezialitdten ist auf europai-
scher Ebene in Titel Il der VO (EU) Nr. 1151/2012 gere-
gelt. Im Gegensatz zu g.g.A. und g.U. (vgl. dazu oben un-
ter VIIL.) enthalt die Verordnung kein ausdrickliches
Markeneintragungsverbot im Verhaltnis zu g.t.S., son-
dern lediglich Benutzungsverbote in Art. 24 Abs. 1 der
VO (EU) Nr. 1151/2012, wonach g.t.S. gegen wider-
rechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung

278 Register fiir aromatisierte Weinerzeugnisse abruf-
bar unter: https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/food-safety-and-quality/certification/
quality-labels/geographical-indications-register/.

279 Niirnberger Gliihwein, Samoborski bermet, Thiirin-
ger Glihwein, Vino Naranja del Condado de Huelva,
Vermouth di Torino.

280 https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-
bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&lan-

guage=DE.



http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.https:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.https:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.https:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE
https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE

oder gegen sonstige, den Verbraucher potenziell irre-
flihrende Praktiken geschiitzt sind.

Dem Schutzzweck des § 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG ent-
sprechend?®!, der sich ausdriicklich auf Marken bezieht,
die durch Unionsvorschriften von der Eintragung ausge-
schlossen sind, geht das DPMA bei Kollision mit einer
g.t.S. von einem Markeneintragungsverbot aus.

Bei der Auslegung der in Art.24 Abs.1 VO (EU)
Nr. 1151/2012 genannten Tatbestdnde (widerrechtliche
Aneignung, Nachahmung oder Anspielung und irrefiih-
rende Praktiken) orientiert sich das DPMA an der Aus-
legung der im Rahmen von Art. 13 Abs. 1 der VO (EU)
Nr. 1151/2012 bei g.g.A./g.U. zu prifenden Tatbe-
stinde?®,

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG
steht einer Eintragung einer entsprechenden Marke fir
Waren, die den Erzeugnissen der g.t.S. entsprechen,
nicht entgegen, wenn der Anmelder die fraglichen Wa-
ren im WDVZ ausdricklich fur spezifikationsgemal er-
klart. Ein Beanstandungsbescheid soll einen entspre-
chenden Vorschlag enthalten, soweit keine weiteren
Schutzhindernisse einschlagig sind.

Informationen zu g.t.S., die entsprechend der VO
Nr. 1151/2012 eingetragen wurden, sind tber die Da-
tenbank der Europdischen Kommission ,eAmbrosia“?33
zuganglich.

Xl. Eingetragene Sortenbezeichnungen (§ 8
Abs. 2 Nr. 12 MarkenG)

Sortenbezeichnungen beschreiben Pflanzenzlichtun-
gen oder Untergruppen lebender Pflanzen oder land-
wirtschaftliches Saatgut.

Eine Marke, die entweder ausschlieflich aus einer
friheren, vor der Markenanmeldung eingetragenen,
Sortenbezeichnung besteht oder in ihren wesentlichen
Elementen eine solche wiedergibt und die sich auf eine
Pflanzensorte derselben oder einer eng verwandten Art
bezieht, ist von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8
Abs. 2 Nr. 12 MarkenG).

In vielen Fallen wird es sich gleichzeitig um eine schutz-
unfdhige beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG handeln.

281 vg|. die Begriindung zu Art. 1 (Anderung des Mar-
kengesetzes) zum Entwurf des Markenrechtsmo-
dernisierungsgesetzes (MaMoG) vom 12. Marz 2004,
BIPMZ 2004, 222, 253.

282 y/g|. Teil 2: VIII. zu § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG.

28 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/.
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Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG
gilt auch fir abgelaufene, aufgegebene oder beendete
Sortenbezeichnungen?®,

Der Sortenschutz ist auf nationaler Ebene im Sorten-
schutzgesetz und auf europaischer Ebene durch die Ver-
ordnung Uber den gemeinschaftlichen Sortenschutz
(VO (EG) Nr.2100/94) geregelt. Auf internationaler
Ebene ist das Internationale Ubereinkommen fiir Pflan-
zenziichtungen (IntPflanzU) einschligig, dem Deutsch-
land 1968 und die Europaische Union 2005 beigetreten
sind.

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG
steht einer Eintragung nicht entgegen, wenn das Wa-
renverzeichnis durch Entfernen der Begriffe der Pflan-
zensorte und eng verwandter Arten eingeschrankt wird.
Ein Beanstandungsbescheid mit einem entsprechenden
Vorschlag setzt voraus, dass keine weiteren Schutzhin-
dernisse einschlagig sind.

Eingetragene Sortenbezeichnungen oder solche, deren
Schutz aufgegeben oder beendet wurde, kdnnen auf
europaischer Ebene mit Hilfe des , Variety Finder” des
Gemeinschaftlichen Sortenamts (CPVO) oder der ,,Plant
Variety Database” der Europdischen Kommission?® re-
cherchiert werden. Internationale Sortenschutzrechte
sind Uiber die GENIE-Datenbank?®® des Internationalen
Verbands fir Pflanzenziichtungen (UPQV) recherchier-
bar. Nationale Sortenschutzinformationen sind Uber die
Veroffentlichungen des Bundessortenamtes zuganglich.

XIl. Sonstige gesetzliche Benutzungsverbote
(§ 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG)

§ 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG verbietet die Eintragung von
Marken, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen
Vorschriften im o6ffentlichen Interesse untersagt wer-
den kann. ,Sonstige Vorschriften” meint Vorschriften
auBerhalb des Markenrechts. Zu diesen Vorschriften
zahlen neben nationalen Gesetzen und Verordnungen
mit kennzeichnungsrechtlichem Inhalt auch europai-
sche Kennzeichnungsvorschriften sowie bilaterale Ab-
kommen (z. B. Vorschriften oder Abkommen zum
Schutz von Heilmittelbezeichnungen, Verwendungsver-

284 Dies folgt aus Art. 20 Abs. 1b IntPflanzU, wonach
keine Rechte den freien Gebrauch der Sortenbe-
zeichnung in Verbindung mit der Sorte einschran-
ken diirfen, auch nicht nach Beendigung des Ziich-
terrechts.
https://ec.europa.eu/food/plant/plant propapropag
material/plant variety catalogues databases/se-
arch/public/index.cfm.
https://www.upov.int/genie/de/.
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http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.https:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.https:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.https:/ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm
https://www.upov.int/genie/de/

bote nach dem Betdaubungsmittelgesetz, dem Vereins-
gesetz oder dem Gesetz zum Schutz des olympischen
Emblems und der olympischen Bezeichnungen).?’

Das Benutzungsverbot muss im offentlichen Interesse
bestehen, privatrechtliche Unterlassungsanspriiche rei-
chen nicht aus. 8

Das Eintragungsverbot ist auf ersichtliche Falle be-
schrankt. Deshalb ist eine Eintragung der Marke nicht
ausgeschlossen, wenn die Benutzung des Zeichens auch
in zuldssiger, nicht gegen gesetzliche Verbote versto-
Render Weise moglich erscheint.?®

Xlll.B6sglaubigkeit (§ 8 Abs.2 Nr.14 Mar-
kenG)

Das Schutzhindernis der bosglaubigen Markenanmel-
dung (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) soll die Entstehung
nicht gerechtfertigter Monopolrechte im Interesse der
Rechtssicherheit méglichst frithzeitig verhindern.?®

Von einer bosglaubigen Anmeldung ist grundsatzlich
auszugehen, wenn der Anmelder das angemeldete Zei-
chen nicht als Marke im Sinne ihrer Herkunftsfunktion
benutzen will, sondern die formale Rechtsstellung als
Inhaber eines Monopolrechts lediglich zum Zwecke ei-
ner markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinde-
rung Dritter einsetzen will. 2!

Im Anmeldeverfahren kann die Anmeldung aber nur zu-
riickgewiesen werden, wenn die Bosglaubigkeit ersicht-
lich ist, § 37 Abs. 3 MarkenG.?°? Die Bésglaubigkeit des
Anmelders muss fiir die Markenstellen aus den Anmel-
deunterlagen oder aufgrund ihres Fachwissens, des vor-
handenen Priifungs- und Recherchematerials bzw. der
Ublichen, allgemein zugdnglichen Informationsquellen
ohne weiteres erkennbar sein.?®? ,Ersichtlich” ist jeden-
falls all das, was bereits den durchschnittlich informier-
ten Verkehrskreisen aufféllt. In den Féllen, in denen ein-
deutige Hinweise auf eine bdsglaubige Anmeldung vor-
liegen (mag der Prifer auch durch Zufall darauf gesto-

287 vgl. auch die ,,Ubersicht Giber Vorschriften mit kenn-

zeichnungsrechtlichem Inhalt (Auswahl)” in dem
,Taschenbuch Gewerblicher Rechtsschutz” (Lose-
blattsammlung — herausgegeben vom DPMA) unter
Nr. 250.

288 BPatG, 27 W (pat) 83/11, GRUR 2012, 1148 — Robert
Enke.

289 BGH, | ZB 10/02, GRUR 2005, 258 — Roximycin; BPatG,

30 W (pat) 513/16, BeckRS 2018, 11884 — OLYMPIA.

Vgl. die Begriindung zu Art. 9 (Anderung des Mar-

kengesetzes) zum Entwurf des Gesetzes zur Reform

des Geschmacksmusterrechts vom 12.03.2004,

BIPMZ 2004, 222, 253.

291 BGH, | ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 — Classe E;
BGH, | ZB 8/06, GRUR 2009, 780 (Nr. 11, 19) —
Ivadal.
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Ren sein), sollen die Markenstellen nicht ,,sehenden Au-
ges” zur Eintragung verpflichtet sein, sondern die An-
meldung zuriickweisen.

Die Bosglaubigkeit ist unter Heranziehung der fir das
Nichtigkeitsverfahren nach § 50 Abs. 1i.V.m. § 8 Abs. 2
Nr. 14 MarkenG entwickelten Grundsatze festzustellen.

Bosglaubigkeit kann u.a. vorliegen, wenn die Marke al-
lein mit dem Ziel der Behinderung Dritter angemeldet
wird und der Anmelder keinen eigenen Benutzungswil-
len hat.?®* Wird die Marke in der Kenntnis angemeldet,
dass ein Dritter dieselbe oder eine dhnliche Marke fir
dieselben oder dhnliche Waren und Dienstleistungen
verwendet, ohne hierfiir einen formalen Markenschutz
zu haben, kann die Anmeldung dem Zweck der Verhin-
derung oder Erschwerung der weiteren Benutzung der
Marke durch den Dritten dienen und daher bésglaubig
sein.?%

Fiir die Beurteilung der Bosgldaubigkeit des Anmelders
ist ausschlieBlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt
der Anmeldung maRgeblich.2%®

XIV.Notorisch bekannte Marken

MarkenG)

(§10

Marken, die identisch mit einer notorisch bekannten
Marke bzw. dieser dhnlich sind, muss die Markenstelle
zurtckweisen, wenn die Notorietdt der alteren Marke
amtsbekannt ist und die weiteren Voraussetzungen des
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG vorliegen und der An-
melder nicht vom Inhaber der notorisch bekannten
Marke zur Anmeldung erméchtigt worden ist (§§ 10, 37
Abs. 4 MarkenG).

Es kann nicht beziffert werden, wie hoch der Bekannt-
heitsgrad der Marke sein muss. Die besonderen Um-
stande des Einzelfalls sind entscheidend. Da notorische
Bekanntheit die allgemeine Kenntnis des Zeichens in-

292 Djese Beschriankung auf ersichtliche Fille gilt auch

in markenrechtlichen Nichtigkeitsverfahren, die
von Amts wegen eingeleitet werden (vgl. § 50
Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Im markenrechtlichen Nich-
tigkeitsverfahren auf Antrag Dritter (§50
Abs. 1 MarkenG) gilt die Einschrankung des
§ 37 Abs. 3 MarkenG nicht.

2% BPatG, 33 W (pat) 122/09, GRUR 2012, 840 -
soulhelp.

2% BPatG, 33 W (pat) 122/09, GRUR 2012, 840 —
soulhelp.

295 BPatG, 26 W (pat) 516/10, GRURPrax 2011, 168 —
xpress wir kénnen sofort.

2% BPatG, 27 W (pat) 546/13, GRUR-RS 2014, 09355 —
BAYERN EV3NT.



nerhalb der beteiligten Verkehrskreise voraussetzt, er-
fordert sie jedenfalls einen hoheren Bekanntheitsgrad
als die Verkehrsdurchsetzung?®’.

Die Eintragung ist nur ausgeschlossen, wenn die Noto-
rietdt amtsbekannt ist (§ 37 Abs. 4 MarkenG). Es ist da-
her nicht erforderlich, Recherchen tiber die Bekanntheit
der Marke anzustellen.

Weitere Voraussetzung fiir eine Zuriickweisung ist, dass
die angemeldete Marke mit der notorisch bekannten
Marke entweder identisch ist oder Verwechslungsge-
fahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG) zwischen der an-
gemeldeten und der dlteren, notorisch bekannten
Marke vorliegt.

XV. Kollektivmarken

1. Unterscheidungseignung

Gemal § 97 Abs. 1 MarkenG kénnen als Kollektivmar-
ken alle als Marke schutzfahigen Zeichen i. S. v. § 3
MarkenG eingetragen werden, die geeignet sind, die
Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inha-
bers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unter-
nehmen nach ihrer betrieblichen oder geografischen
Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualitdt oder ihren sonstigen
Eigenschaften zu unterscheiden.

Zur Unterscheidungseignung von Kollektivmarken ge-
hort die Eignung, auf die Herkunft der Produkte aus ei-
nem Unternehmenskollektiv hinzuweisen. Entsprechend
ihrer Funktion reicht es bei Kollektivmarken fiir die Ein-
tragungsfahigkeit z. B. nicht aus, dass das Zeichen Pro-
dukte bloR nach ihrer Qualitit unterscheiden kann. 2%
Insofern unterscheiden sich Kollektiv- und Gewahrleis-
tungsmarken.?®°

2. Geografische Herkunftsangaben als Kol-
lektivmarken

GemadlR §99 MarkenG konnen Kollektivmarken auch
ausschlieRlich aus geografischen Herkunftsangaben be-
stehen. § 99 MarkenG schlieSt in Bezug auf geografi-
sche Herkunftsangaben das Schutzhindernis aus § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Sonstige Schutzhindernisse
werden hiervon nicht beriihrt. Fehlmonopolisierungen
wird durch § 100 Abs. 1 MarkenG entgegengewirkt. Da-
nach ist der Inhaber einer geografischen Herkunftsan-
gabe als Kollektivmarke nicht berechtigt, einem Dritten
zu untersagen, solche Angaben im geschaftlichen Ver-
kehr zu benutzen, soweit die Benutzung den guten Sit-
ten entspricht und nicht gegen § 127 MarkenG ver-
stof3t. Zudem bestehen bei geografischen Herkunftsan-
gaben als Kollektivmarken besondere Anforderungen
an die Markensatzung nach § 102 Abs. 3 MarkenG.

27 Sjehe Teil 2: XVII.2.
298 BGH, | ZB 11/75, GRUR 1977, 488, 489 — DIN-GE-
PRUFT.
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3. Inhaberschaft

Nach § 98 MarkenG kommen als Inhaber von Kollektiv-
marken nur rechtsfahige Verbande von Herstellern, Er-
zeugern, Dienstleistungsunternehmen und Handlern in
Frage. Diesen Verbadnden sind juristische Personen des
offentlichen Rechts gleichgestellt. Mangels spezialge-
setzlicher Regelungen ist der Begriff des Verbands nach
den Grundsatzen des Markenrechts zu bestimmen. Der
Verband muss insbesondere rechtsfahig sein, also Ak-
tiv- und Passivprozesse fiihren kdnnen. Als juristische
Person (§ 7 Nr. 2 MarkenG) sind vor allem eingetragene
Vereine als Inhaber von Kollektivmarken bedeutsam.
Ferner kbnnen z. B. die AG, GmbH oder die KGaA Inha-
ber von Kollektivmarken sein, zudem Personengesell-
schaften, soweit diese die Fahigkeit haben, Rechte zu
erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (§ 7 Nr. 3
MarkenG). Als juristische Person des offentlichen
Rechts kommen vor allem Gebietskorperschaften, wie
Gemeinden oder Kommunalverbédnde, und sonstige 6f-
fentlich-rechtliche Korperschaften, wie Industrie- und
Handelskammern, in Frage.

4. Markensatzung

Der Anmeldung der Kollektivmarke muss eine Marken-
satzung beigefligt sein (§ 102 Abs. 1 MarkenG).

Die Markensatzung muss folgenden Mindestinhalt auf-
weisen:

e Name und Sitz des Verbands

e Zweck und Vertretung des Verbands

e Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft

e Angaben Uber die Benutzungsberechtigten

Hier ist zu beachten, dass Mitglieder und Benut-
zungsberechtigte nicht gleichzusetzen sind. Mit-
glieder des Verbands kénnen von der Benutzung
ausgeschlossen sein, wahrend nicht jeder Benut-
zungsberechtigte Mitglied des Verbands sein
muss.

Fir geografische Herkunftsangaben als Kollektiv-
marken enthdlt § 102 Abs. 3 MarkenG Beschran-
kungen hinsichtlich der Mitgliedschaft und Benut-
zungsberechtigung. Die Satzung muss hier vorse-
hen, dass jede Person, deren Waren oder Dienst-
leistungen aus dem entsprechenden geografi-
schen Gebiet stammen und den in der Markensat-
zung enthaltenen Bedingungen fir die Benutzung
der Kollektivmarke entsprechen, Mitglied des Ver-
bands werden kann und in den Kreis der Benut-
zungsberechtigten aufzunehmen ist.
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e Bedingungen fiir die Benutzung der Kollektivmarke

Die Benutzungsbedingungen fiir die Benutzungs-
berechtigten der Kollektivmarke sind grundsatzlich
frei wahlbar.

Wie der Verband die Einhaltung der Markensat-
zung und insbesondere der Benutzungsbedingun-
gen kontrolliert bzw. gegen Verstofle vorgeht,
muss nicht zwingend in der Markensatzung gere-
gelt werden.

e Rechte und Pflichten der Beteiligten bei Verletzun-
gen der Kollektivmarke

Dies betrifft das Verhaltnis des Verbands zu seinen
Mitgliedern und den Benutzungsberechtigten und
deren Verhiltnis untereinander. Insbesondere sind
die Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Klage-
befugnis nach § 101 Abs. 1 MarkenG zu definieren.

Der vorgenannte Mindestinhalt ist im Satzungsdoku-
ment zumindest in Grundziigen und in allgemein ver-
standlicher Formulierung anzugeben. Den Mindestin-
halt ergdnzende Verweise sind nur auf offentlich zu-
gangliche Quellen zuldssig. Gegenstand und Umfang
der Verweisung missen der Satzung hinreichend deut-
lich zu entnehmen sein.

Die Markensatzung wird in das Register des DPMA3%
eingetragen.

Bei Anderungen der Markensatzung ist § 104 MarkenG
zu beachten.

5. Priifung

Kollektivmarken sind von der Markenstelle wie Indivi-
dualmarken auf die allgemeinen Schutzhindernisse der
§§ 3, 8 und 10 MarkenG zu priifen. Hierbei sind die fur
Kollektivmarken geltenden Besonderheiten zu bertick-
sichtigen. Die in § 97 Abs. 1 MarkenG definierte Unter-
scheidungseignung bezieht sich nicht nur auf den be-
trieblichen Ursprung von Waren oder Dienstleistungen,
sondern auch auf andere Eigenschaften wie die geogra-
fische Herkunft oder Qualitat der Waren oder Dienst-
leistungen. Dies bedingt eine abweichende Beurteilung
der Markenfahigkeit und der Unterscheidungskraft und
dass die Eintragung geografischer Herkunftsangaben als
Kollektivmarken nicht an §8 Abs.2 Nr.2 MarkenG
scheitert (§ 99 MarkenG). Gleichwohl miissen Kollektiv-
marken geeignet sein, auf einen gemeinsamen kol-
lektiven Ursprung hinzuweisen. Deshalb sind Kollektiv-
marken, die ausschliefllich aus Gitezeichen bestehen,
als bloBe Qualitats- oder Beschaffenheitsangabe grund-
satzlich nicht geeignet, Waren/Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen
zu unterscheiden3!, Ihnen fehlt daher in der Regel die
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302 EuGH, C-689/15, GRUR 2017, 816 — Gézze/VBB (In-
ternationales Baumwollzeichen).

58

fiir Kollektivmarken erforderliche Unterscheidungskraft
gemaR §8 Abs.2 Nr.1, §97 Abs.1, §3 Abs.1 Mar-
kenG3%%; derartige Zeichen kdnnen aber unter Umstan-
den Markenschutz als Gewihrleistungsmarken3% er-
langen.

Dariliber hinaus sind bei Kollektivmarken die Bestim-
mungen Uber die Inhaberschaft gemall § 98 MarkenG
und liber die Anforderungen an die Markensatzung ge-
maRk § 102 MarkenG zu priifen.

GemalR § 103 MarkenG ist auch zu untersuchen, ob die
Markensatzung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoRt sowie, ob die Gefahr besteht, dass
das Publikum tber den Charakter oder die Bedeutung
der Kollektivmarke irregefiihrt wird. Eine Zurickwei-
sung kann vermieden werden, wenn die Satzung so ge-
andert wird, dass der Zuriickweisungsgrund nicht mehr
besteht (§ 103 Abs. 3 MarkenG).

XVI.Gewahrleistungsmarken

1. Unterscheidungseignung

Gemall § 106a Abs. 1 MarkenG sind Gewahrleistungs-
marken Marken, die geeignet sind, Waren und Dienst-
leistungen, fur die die Gewahrleistung besteht, von sol-
chen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, fir
die keine derartige Gewahrleistung besteht. Die Unter-
scheidungseignung muss also nicht wie bei Individual-
oder Kollektivmarken darin bestehen, die Produkte o-
der Dienstleistungen als solche eines bestimmten Un-
ternehmens oder Verbands zu individualisieren, son-
dern darin, bestimmte Eigenschaften von Waren oder
Dienstleistungen zu garantieren. Diese Eigenschaften
kdnnen das Material, die Art und Weise der Herstellung
der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen o-
der deren Qualitdt betreffen. Die Aufzdhlung ist nicht
abschlieRend3%, ausdriicklich ausgeschlossen aber ist
eine Gewahrleistung der geografischen Herkunft.

2. Inhaberschaft

Inhaber einer Gewahrleistungsmarke kann jede natrli-
che oder juristische Person, einschlieBlich Einrichtun-
gen, Behorden und juristische Personen des o&ffentli-
chen Rechts sein, sofern sie selbst weder Hersteller
noch Handler der Waren bzw. Erbringer der Dienstleis-
tungen ist, fir die die Gewadhrleistung besteht. Diese
Einschrankung resultiert aus dem Neutralitatsprinzip,
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das ein Hauptmerkmal der Gewahrleistungsmarke dar-
stellt3% und die Unabhingigkeit des Inhabers der Ge-
wahrleistungsmarke voraussetzt. Die entsprechende
Erklarung, selbst weder Hersteller bzw. Handler oder Er-
bringer der zertifizierten Produkte und Leistungen zu
sein, ist in der Markensatzung niederzulegen.3%

3. Markensatzung

Der Anmeldung der Gewahrleistungsmarke muss eine
Markensatzung beigefiigt sein (§ 106d Abs. 1 MarkenG).

Die Markensatzung muss folgenden Mindestinhalt auf-
weisen:

e Name des Inhabers der Gewahrleistungsmarke

e Erklarung des Inhabers der Gewahrleistungs-
marke, selbst keine Tatigkeit auszuiiben die die Lie-
ferung von Waren oder Dienstleistungen, fiir die
die Gewahrleistung Gbernommen wird, umfasst

e Darstellung der Gewahrleistungsmarke

e Angabe der Waren und Dienstleistungen, fir die
eine Gewahrleistung bestehen soll

e Angaben dariber, welche Eigenschaften der Wa-
ren oder Dienstleistungen von der Gewdhrleistung
umfasst werden

e Benutzungsbedingungen, einschlieflich Bedingun-
gen fiir Sanktionen

e Angaben Uber Benutzungsberechtigte

e Angaben Uber die Art und Weise, in der der Inha-
ber der Gewahrleistungsmarke die von der Ge-
wahrleistung umfassten Eigenschaften zu prifen
und die Benutzung der Marke zu Gberwachen hat

e Rechte und Pflichten der Beteiligten bei Verletzun-
gen der Gewahrleistungsmarke

Der vorgenannte Mindestinhalt ist im Satzungsdoku-
ment zumindest in Grundziigen und in allgemein ver-
standlicher Formulierung anzugeben. Den Mindestin-
halt erganzende Verweise sind nur auf 6ffentlich zu-
gangliche Quellen zuldssig. Gegenstand und Umfang
der Verweisung miissen der Satzung hinreichend deut-
lich zu entnehmen sein.

Die Markensatzung wird in das Register des DPMA3%?
eingetragen.

Bei Anderungen der Markensatzung ist § 106f MarkenG
zu beachten.

305 Begriindung zu Art. 1 Nr. 83 (§§ 106a ff. MarkenG)
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In Betracht kommt die Gewahrleistungsmarke mit-
hin flr unabhédngige Zertifizierer bzw. Zertifizie-
rungsunternehmen.
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4. Priifung

Auf Gewahrleistungsmarken sind gemal § 106a Abs. 2
MarkenG grundsatzlich alle Vorschriften des Markenge-
setzes anwendbar, sofern in den §§ 106a ff. MarkenG
nichts anderes bestimmt ist. Fiir die Priifung der Unter-
scheidungskraft ist die Sonderregelung des § 106a
Abs. 1 S. 2 MarkenG zu berlcksichtigen, wonach Ge-
wahrleistungsmarken geeignet sein missen, Waren
und Dienstleistungen, fur die die Gewahrleistung be-
steht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu un-
terscheiden, fiir die keine derartige Gewahrleistung be-
steht. Der gewahrleistende Charakter muss sich dabei
aus der Zeichendarstellung selbst ergeben.

Darliber hinaus sind bei Gewahrleistungsmarken die
Bestimmungen Uber die Inhaberschaft gemal § 106b
MarkenG und Uber die Anforderungen an die Marken-
satzung gemal § 106d MarkenG zu prifen.

Gemal § 106e MarkenG ist auch zu untersuchen, ob die
Markensatzung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoRt sowie, ob die Gefahr besteht, dass
das Publikum Uber den Charakter oder die Bedeutung
der Gewahrleistungsmarke irregefihrt wird. Letzteres
kann der Fall sein, wenn das Zeichen zwar einen ge-
wiéhrleistenden Charakter hat, aber sich keinerlei Hin-
weis auf eine gewisse Neutralitdt (unabhéangige Zertifi-
zierung) entnehmen lasst. Dann kann die Marke etwas
anderes sein als eine Gewahrleistungsmarke, z. B. ein
herstellereigenes Garantieversprechen, und es besteht
die Gefahr, dass das Publikum Gber den Charakter der
Gewahrleistungsmarke irregefiihrt wird. Eine Zurlick-
weisung kann vermieden werden, wenn die Satzung so
gedandert wird, dass der Zuriickweisungsgrund nicht
mehr besteht (§ 106e Abs. 3 MarkenG). Im Fall der vor-
genannten Irrefihrungsgefahr kann dies gegebenen-
falls durch Aufnahme einer Nutzungsbestimmung, die
eine Verwendung der Marke nur mit weiteren neutrali-
tdtsanzeigenden Zusatzen erlaubt, erreicht werden.

XVII. Verkehrsdurchsetzung

1. Begriff und Allgemeines zum Verfahren

Verkehrsdurchsetzung ist die durch Benutzung als
Marke erlangte Eignung eines Zeichens, als Her-
kunftshinweis fir bestimmte Waren und Dienstleistun-
gen wahrgenommen zu werden.

Die Verkehrsdurchsetzung ist in § 8 Abs. 3 MarkenG ge-
regelt. Sie kann im Anmeldeverfahren dazu fiihren, dass
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eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG schutzun-
fahige Marke dennoch in das Markenregister eingetra-
gen wird.

Hierzu ist erforderlich, dass der Anmelder nachweist,
dass die angemeldete Marke aufgrund der Benutzung
als Marke in den beteiligten Verkehrskreisen die Eig-
nung erlangt hat, die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend zu kennzeichnen und diese Waren bzw.
Dienstleistungen damit von den Waren bzw. Dienstleis-
tungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.3%

Nur die in § 8 Abs. 3 MarkenG genannten absoluten
Schutzhindernisse (fehlende Unterscheidungskraft, be-
schreibende Angabe, Ublich gewordene Bezeichnung,
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) kénnen durch Verkehrs-
durchsetzung Uberwunden werden. Liegen andere
Schutzhindernisse, wie z. B. die in §3, §7 oder §8
Abs. 2 Nr. 4 bis 14 MarkenG genannten Schutzaus-
schlieBungsgriinde, vor, kann eine Eintragung der
Marke nicht durch Verkehrsdurchsetzung erreicht wer-
den.

Auf die Verkehrsdurchsetzung einer angemeldeten
Marke kann sich der Anmelder in jedem Verfahrensab-
schnitt des Anmeldeverfahrens berufen. Eine Verkehrs-
durchsetzung kann auch schon mit der Anmeldung
hilfsweise fur den Fall geltend gemacht werden, dass
die Marke gemaRR § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG
schutzunfahig ist.

2. Glaubhaftmachung und Nachweis der Ver-
kehrsdurchsetzung

Eine mogliche Verkehrsdurchsetzung wird grundséatz-
lich nicht von Amts wegen beriicksichtigt, sondern es
obliegt dem Anmelder, die Verkehrsdurchsetzung gel-
tend zu machen. Im Anmeldeverfahren tragt er die volle
Darlegungs- und Beweislast fir den Nachweis der Ver-
kehrsdurchsetzung.3®® Dazu hat er die eine Verkehrs-
durchsetzung stitzenden Tatsachen substantiiert vor-
zutragen und auch zu beweisen.

Zur Vorbereitung des weiteren Nachweises kann der
Prifer den Anmelder zunachst zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung auffordern. Zur Glaubhaft-
machung soll der Anmelder Nachweise Uber Art, Um-
fang und Dauer der Markenbenutzung wie beispiels-
weise Werbematerial, Umsatzzahlen, Bescheinigungen
von Abnehmern und Werbeaufwendungen vorlegen,
die eine mogliche Verkehrsdurchsetzung wahrschein-
lich erscheinen lassen. Die Markenstelle prift die Un-
terlagen und teilt dem Anmelder den weiteren Verfah-

308 BGH, | ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 24, 31) —
Sparkassen-Rot.

309 BpatG, 27 W (pat) 211/09, GRUR 2011, 232, 233 —
Gelbe Seiten.

310 EuGH, C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 49)
— Chiemsee.
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rensgang mit. Lassen die eingereichten Unterlagen eine
Verkehrsdurchsetzung nicht wahrscheinlich erscheinen,
stellt ihm die Markenstelle anheim, die Anmeldung zu-
rickzunehmen.

Lassen die eingereichten Glaubhaftmachungsunterla-
gen eine Verkehrsdurchsetzung fiir einen Teil oder alle
beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahr-
scheinlich erscheinen, fordert die Markenstelle den An-
melder zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung fiir
diese Waren und Dienstleistungen auf und stellt ihm ge-
gebenenfalls anheim, die Anmeldung teilweise zuriick-
zunehmen.

Weil der weitere Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sein kann,
die vom Anmelder zu tragen sind, sollte der Anmelder
den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nur fir die
Waren oder Dienstleistungen weiter betreiben, fir die
eine Glaubhaftmachung erbracht worden ist. Es steht
dem Anmelder jedoch unabhangig hiervon frei, jeder-
zeit auch ohne Glaubhaftmachung auf eigenes Risiko
den Vollbeweis antreten.

Bei der Feststellung, ob sich eine Marke infolge ihrer Be-
nutzung als Marke im Verkehr gemaR & 8 Abs. 3 Mar-
kenG durchgesetzt hat, sind samtliche Gesichtspunkte
zu prufen, die zeigen konnen, dass die Marke die Eig-
nung erlangt hat, die betreffenden Waren oder Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder
Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unter-
nehmen zu unterscheiden.3!® In einer Gesamtschau
sind alle Gesichtspunkte zu priifen, wie insbesondere
der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensi-
tat, die geografische Verbreitung und die Dauer der Be-
nutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unterneh-
mens fur die Marke. Erklarungen von Industrie- und
Handelskammern und von Berufsverbdanden kdnnen
ebenfalls beriicksichtigt werden.3!!

Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung be-
sondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der
Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbrau-
cherbefragung geklart werden, die haufig das zuverlas-
sigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurch-
setzung ist312. Solche Schwierigkeiten sind beispiels-
weise gegeben, wenn der Markenschutz fir ein Zeichen
beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in
Kombination mit anderen Elementen benutzt worden
ist, so z. B. eine Formmarke oder eine abstrakte Farb-
marke.

Fir die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung ist grund-
satzlich ein Zuordnungsgrad in den von den Waren oder

311 EuGH, C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 51)
— Chiemsee; BGH, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr.
31) — Sparkassen-Rot.

312 BGH, | ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 32) —
Sparkassen-Rot.



Dienstleistungen betroffenen Verkehrskreisen von min-
destens 50% erforderlich.313 Dabei ist allerdings zu be-
ricksichtigen, dass sich im Rahmen der umfassenden
Wiirdigung der Gesichtspunkte, die zeigen kdnnen, ob
sich die Marke infolge Benutzung im Verkehr durchge-
setzt hat, herausstellen kann, dass der Verkehr be-
stimmte Markenkategorien anders wahrnimmt3* und
dass insofern die Feststellung der Verkehrsdurchset-
zung und des notwendigen Durchsetzungsgrades
schwieriger sein kann. Gerade in diesen Fallen kommt
es daher neben der Bestimmung des Durchsetzungsgra-
des auf die Wirdigung auch anderer Umstdnde wie z.
B. den jeweiligen Marktanteil, die Intensitat, geografi-
sche Verbreitung und Dauer der Markenverwendung,
die aufgewendeten Werbemittel und die dadurch er-
reichte Bekanntheit in den angesprochenen Verkehrs-
kreisen an.3™ Bei in hohem MaRe beschreibenden An-
gaben wie Gattungsangaben, aber auch bei Waren-
formmarken oder alternativlosen warenspezifischen
Farben ist zudem der Frage, ob die Marke tGberhaupt als
Marke verwendet worden ist, eine besondere Beach-
tung zu widmen.31®

3. MaRgebliche Verkehrskreise

Die beteiligten Verkehrskreise i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG
bestimmen sich nach den von der Anmeldung umfass-
ten Waren und Dienstleistungen und kénnen aus allge-
meinen Verkehrskreisen und/oder Fachverkehrskreisen
bestehen. Um sie bestimmen zu kénnen, sollte grund-
satzlich konkreten Einzelwaren und Einzeldienstleistun-
gen der Vorzug vor weiten Oberbegriffen gegeben wer-
den.?Y Durch eine Einschrankung des WDVZ kann gege-
benenfalls der Kreis des zu berlicksichtigenden beteilig-
ten Verkehrs beeinflusst werden.

Richten sich die von der Anmeldung umfassten Waren
und Dienstleistungen danach (auch) an Endabnehmer,
ist anhand der Waren und Dienstleistungen zu untersu-
chen, welche Teile des allgemeinen Verkehrs zu den be-
teiligten Verkehrskreisen zu rechnen sind. Grundsatz-
lich sind nicht nur die aktuellen Adressaten der in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen zu berticksich-
tigen, sondern auch diejenigen Verkehrskreise, die ein
Interesse an ihnen haben oder die als potenzielle Ab-
nehmer in Frage kommen kénnten.3!® Handelt es sich
um Waren und Dienstleistungen des taglichen Bedarfs

313 EuGH, C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 49)
— Chiemsee; BGH, 1 ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr.
93 und 109) — Sparkassen-Rot.

314 BGH, | ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 (Nr. 23 ff.) —
Nivea-Blau.

315 BGH, | ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 28) —
ROCHER-Kugel.

316 BGH, | ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 (Nr. 23 ff.) —

Nivea-Blau.

Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, Markenge-

setz, 12. Aufl,, § 8 Rdn. 724.

318 BGH, 1 ZB 11/04, GRUR 2006, 760 (Nr. 22) — LOTTO.
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bzw. des Massenkonsums, die sich praktisch an alle Ver-
braucher richten, ist regelmaRig von der Gesamtbevol-
kerung als beteiligtem Verkehrskreis auszugehen. Es
sind nur diejenigen Verkehrskreise auszunehmen, die
eindeutig und nachvollziehbar zum Ausdruck gebracht
haben, dass sie niemals als Abnehmer oder Empfanger
der betreffenden Waren oder Dienstleistungen in Be-
tracht kommen kénnen.3%°

Die beteiligten Verkehrskreise konnen auch oder nur
Fachverkehrskreise ganz oder teilweise umfassen. Zu
diesen sind die Hersteller und Handler der Waren sowie
die Anbieter der angemeldeten Dienstleistungen zu
rechnen. Fachverkehrskreise kdnnen aber auch Abneh-
mer der betreffenden Waren oder Dienstleistungen
sein.

4. Ortder Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung gemaR § 8 Abs. 3 MarkenG
muss sich auf das ganze Schutzrechtsgebiet, namlich
das gesamte Bundesgebiet, beziehen. Die dazu erfor-
derlichen Nachweise kénnen zwar einzelne Regionen
oder Gebiete betreffen, ihre Auswahl muss aber repra-
sentativ fir das gesamte Bundesgebiet sein.3?° Insbe-
sondere Dienstleistungen werden oftmals nur regional
erbracht werden, so dass die Verkehrsdurchsetzung im
gesamten Bundesgebiet im Ergebnis nicht nachgewie-
sen werden kann.

5. Relevanter Zeitraum

Fiir die Beurteilung der Schutzfahigkeit einer angemel-
deten Marke kommt es grundsatzlich auf den Zeitpunkt
der Anmeldung an.3?! Daher muss die Verkehrsdurch-
setzung gemal § 8 Abs.3 MarkenG, durch die ein
Schutzhindernis aus §8 Abs.2 Nr.1 bis3 MarkenG
Uberwunden wird, ebenfalls im Zeitpunkt der Anmel-
dung vorliegen und noch im Zeitpunkt der Entschei-
dung tiber die Anmeldung fortbestehen.3?

Der maligebliche Zeitpunkt fir die Feststellung der Ver-
kehrsdurchsetzung ist regelmalRig der Zeitpunkt, auf
den sich die Nachweise zu dem Marktanteil, der Benut-
zungsdauer und dem Werbeaufwand etc. beziehen
bzw. an dem die Verkehrsbefragung durchgefiihrt wor-
den ist.3%3 Unabhingig von einer méglichen Zeitrang-
verschiebung3?* ergibt sich dabei oft die Frage, ob eine

315 BGH, 1 ZB 11/04, GRUR 2006, 760 (Nr. 22) — LOTTO.

320 FuGH, C-98/11 P, GRUR 2012, 925 (Nr. 62) —
Goldhase.

321 BGH, | ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 (Nr. 15) — Aus
Akten werden Fakten.

322 BpatG, 26 W (pat) 72/07, GRUR-RR 2009, 426, 428
— Yoghurt-Gums.

323 strébele in Strébele/Hacker/Thiering, Markenge-
setz, 12. Aufl.,, § 8 Rdn. 699.

324 Sjehe unter Teil 2: XVII.8.



Verkehrsbefragung, die regelmaRig zu einem spateren
Zeitpunkt als dem Anmeldezeitpunkt erfolgen wird,
auch riickbezogene Feststellungen zulassen kann. Ein
groRer Zeitraum zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt
der Fertigung eines demoskopischen Gutachtens
schlieft einen Rickschluss auf den Anmeldetag grund-
satzlich aus.3?° Eine Ausnahme gilt dann, wenn in spezi-
ellen Warenbereichen die in Frage stehenden Produkte
sich nicht rasch dndern, die Marktentwicklung tber
lange Zeitraume zuverlassig beurteilt werden kann und
die fiir die Verkehrsdurchsetzung sprechenden Um-
stinde eindeutig sind.3%®

Im Einzelfall ist es grundsatzlich auch moglich, dass von
einer zuriickliegenden Verkehrsdurchsetzung auf einen
jungeren (Anmelde-)Zeitpunkt geschlossen wird. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Gesamtschau ergibt, dass
sich die Marktverhaltnisse jedenfalls nicht zuungunsten
des Anmelders verandert haben oder z. B. sich die von
der Marke gehaltenen Marktanteile seither eher vergro-
Rert haben.3?’

6. Nachweis mittels Belegen

Der Anmelder kann die Verkehrsdurchsetzung durch ge-
eignete Belege glaubhaft machen und gegebenenfalls
im oben genannten Umfang auch nachweisen. Der An-
melder wird durch die Markenstelle zur Vorlage ent-
sprechender Belege aufgefordert. Dazu gehoren insbe-
sondere Unterlagen zu Art, Umfang, Ort und Dauer der
Markenbenutzung wie z. B. Werbematerialien, Umsatz-
zahlen, Bescheinigungen von Abnehmern und derglei-
chen.

7. Nachweis mittels Demoskopie

Die Endverbraucherumfrage fuhrt der Anmelder auf
seine Kosten durch. Die konkrete Formulierung des Fra-
genkatalogs und der Umfang der Verkehrsbefragung
kénnen zuvor mit der Markenstelle abgestimmt wer-
den.

Bei der Befragung ist zunachst zu ermitteln, ob der Be-
fragte zu den , beteiligten Verkehrskreisen” gehort. Da-
nach ist zu fragen, ob der Befragte das in Rede stehende
Zeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Wa-
ren oder Dienstleistungen schon einmal wahrgenom-
men hat (sogenannter Bekanntheitsgrad). Erst danach
kann bei dem Personenkreis, der das Zeichen kennt o-
der dem es spontan bekannt vorkommt, nachgefragt
werden, ob er es als Hinweis auf ein ganz bestimmtes
Unternehmen oder mehrere Unternehmen sieht (soge-
nannter Kennzeichnungsgrad). Die Verkehrskreise, die

325 BGH, | ZR 39/06, GRUR 2009, 766 — Stofffidhnchen I.

326 BGH, 1 ZB 61/13, GRUR 2015, 581 (Nr. 55, 60) — Lan-
genscheidt-Gelb.

327 BPatG, 27 W (pat) 211/09, GRUR 2011, 232, 237 —
Gelbe Seiten.
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die angemeldete Marke als betrieblichen Herkunftshin-
weis auf ein oder mehrere Unternehmen bewerten,
sind dann zu befragen, ob sie deren Namen nennen
kdnnen (sogenannter Zuordnungsgrad). Es missen hier
nicht die korrekten Namen genannt werden, es werden
jedoch die Verkehrskreise abgezogen, die die Marke
ausdricklich einem anderen Unternehmen zuordnen.

Es ist darauf zu achten, dass insbesondere die Frage
nach dem Bekanntheitsgrad den herkunftshinweisen-
den Charakter des Zeichens nicht bereits suggeriert.38

Zur Grundstruktur einer demoskopischen Befragung ist
rein beispielhaft folgender Fragenkatalog angefiigt. Er
ist nicht verbindlich, sondern auf den jeweiligen Einzel-
fall hin anzupassen:

A. 1. Kaufen Sie, egal wie oft, fur sich oder andere ...
(Waren angeben, fiir die eine Verkehrsdurchset-
zung geltend gemacht wird32%)?

a) Ja

b) Nein, nie

2. Verwenden/benutzen/essen ... Sie, zumindest
hin und wieder, ... (Ware wiederholen)?

a) Ja

b) Nein, nie

. Haben Sie diese Bezeichnung (Darstellung der an-
gemeldeten Marke) im Zusammenhang mit den
Waren ... schon einmal gehért oder gesehen/ge-
lesen?

a) Ja

b) SPONTAN (da dies von der Fragestellung nicht
umfasst ist) Kommt mit bekannt vor/glaube
schon

c) Nein

2. Ist die Bezeichnung/Farbe/Form ... lhrer Meinung
nach bei (Darstellung der angemeldeten
Marke) in Zusammenhang mit den Waren ...

a) ein Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unterneh-
men

b) ein Hinweis auf mehrere Unternehmen
c) gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen

d) oder kdnnen Sie gar nichts dazu sagen?

328 BGH, | ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 43) —
Sparkassen-Rot.

Diese Frage ist gegebenenfalls so anzupassen, dass
abhangig von den betroffenen Waren bzw. Dienst-
leistungen auch potenzielle Abnehmerkreise er-
fasst werden.
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3. Zuordnung
a) Bei Antwort Nr. 2a):
Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heiRRt?
b) Bei Antwort Nr. 2b):

Wissen Sie, wie diese Unternehmen heilRen?

Wird bei Frage 3b) — trotz ,Hinweis auf mehrere Unter-
nehmen”in Frage 2 — nur ein Unternehmen namentlich
genannt, ist durch geeignete Fragestellung zu prifen,
ob nicht tatsachlich nur ein einziges Unternehmen ge-
meint war.

Bei der Auswertung sind die Antworten zu 2a) positiv
dem Durchsetzungsgrad zuzurechnen; die Antworten
zu 2b) sind ebenfalls positivdem Durchsetzungsgrad zu-
zurechnen, wenn die Aufklarung ergibt, dass letztlich
doch nur ein einziges Unternehmen gemeint war.

Angaben zu einem Unternehmen, die nicht im weites-
ten Sinn als richtig angesehen werden kénnen, sind da-
gegen negativ zu werten, verringern also die ermittelte
Verkehrsdurchsetzung. Andere Antworten (z. B. Namen
anderer Tochterunternehmen eines Gesamtkonzerns)
oder die Nicht-Kenntnis des Unternehmensnamens ha-
ben auf die Verkehrsdurchsetzung jedoch keinen Ein-
fluss.

Die Verwendung der vorstehenden Frage-Formulierun-
gen ist nicht zwingend, wohl aber die Ermittlung von de-
ren Inhalten. Daher soll — bei Abweichungen von obi-
gem Fragenkatalog mit entsprechender Begriindung —
den jeweiligen Erfordernissen des konkreten Einzelfal-
les Rechnung getragen werden, wozu auch weitere
sachdienliche Aufklarungsfragen gehoren kénnen.

Bei der Priifung der Verkehrsdurchsetzung ist darauf zu
achten, dass der erforderliche Durchsetzungsgrad in al-
len angesprochenen Verkehrskreisen erreicht sein
muss; flihrt eine Endverbraucherumfrage zu einem aus-
reichenden Durchsetzungsgrad, ist davon auszugehen,
dass dann auch bei den Fachkreisen eine Durchsetzung
mit mindestens dem gleichen Umfang vorhanden ist,
weil der Fachverkehr in der Regel zugleich auch Teil der
umfassenden Gruppe der Endverbraucher ist.

8. Verschiebung des Zeitrangs

Ergibt die Priifung, dass einerseits die Marke am Anmel-
detag nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2
oder 3 MarkenG entsprach und keine Verkehrsdurch-
setzung fir den Anmeldezeitpunkt vorlag, andererseits
das Schutzhindernis nach dem Anmeldetag entfallen ist
(z. B. durch eine Verkehrsdurchsetzung zu einem spate-
ren Zeitpunkt), fordert die Markenstelle den Anmelder
in der Regel auf, sein Einverstandnis dazu zu erklaren,
dass der Tag, an dem das Schutzhindernis entfallen ist
(also z. B. an dem die Verkehrsdurchsetzung nachgewie-
sen ist), fur die Bestimmung des Zeitranges i. S. v. § 6
Abs. 2 MarkenG maRgeblich ist (§ 37 Abs. 2 MarkenG).
Stimmt der Anmelder der Verschiebung des Zeitranges
nicht zu, muss die Anmeldung zuriickgewiesen werden.
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Teil 3: Entscheidungen der Markenstel-
len

I. Beanstandungsbescheid

Eine Entscheidung des DPMA darf nur auf Umstdande
gestltzt werden, zu denen sich der Anmelder vorher
duBern konnte (rechtliches Gehor nach § 59 Abs. 2 Mar-
kenG). Dies betrifft alle tatsdchlich und rechtlich ent-
scheidungsrelevanten Umsténde, also insbesondere die
Schutzhindernisse und die von der Markenstelle hierzu
ermittelten33® oder von dritter Seite vorgebrachten Tat-
sachen (Bemerkungen Dritter, § 37 Abs. 6 MarkenG).

Die Markenstelle teilt dem Anmelder Mangel bei den
formellen Anmeldeerfordernissen und bestehende ab-
solute Schutzhindernisse moglichst in einem einzigen,
schriftlichen Beanstandungsbescheid mit. Sie gibt ihm
Moglichkeit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist.
Eine weitere Beanstandung ist jedoch nicht ausge-
schlossen. Die Frist zur Stellungnahme betragt regelma-
Rig einen Monat (§ 18 Abs. 1 DPMAV). Sie kann einmal
verlangert werden, wenn der Anmelder hierfiir ausrei-
chende Griinde angibt (§ 18 Abs. 2 DPMAV). Weitere
Fristverlangerungen kdnnen gewdhrt werden, wenn
der Anmelder ein berechtigtes Interesse glaubhaft
macht (§ 18 Abs. 3 S. 1 DPMAV). Dies kann beispiels-
weise der Fall sein, wenn Unterlagen (z. B. demoskopi-
sche Gutachten) zum Nachweis der Verkehrsdurchset-
zung beschafft werden mussen.

Die Beanstandungsbescheide sind biirgernah und ver-
standlich zu formulieren. Die Markenstelle macht, so-
weit moglich, konkrete Vorschlage zur Behebung der
beanstandeten Mangel (schlagt z. B. das Einholen einer
Genehmigung zum Verwenden eines Hoheitszeichens
vor). Die Markenstelle weist in dem Beanstandungsbe-
scheid darauf hin, welche Rechtsfolgen es hat, wenn
der Anmelder nicht oder nicht fristgerecht antwortet.

Soweit absolute Schutzhindernisse gemaR §§3, 7, 8
oder 10 MarkenG geltend gemacht werden, sind die
Vorschriften anzugeben, auf die sich die Beanstandung
stitzt. Fundstellen, die nach Auffassung der Marken-
stelle die Bedenken gegen die Schutzfahigkeit der
Marke belegen, sind regelmaRig in bzw. mit dem Bean-
standungsbescheid mitzuteilen bzw. zu ibersenden.33!
Solche Belege kdnnen sowohl Ergebnisse von Recher-
chen im Internet, in Lexika, (Fach-)literatur, aber auch
Rechtsprechungsfundstellen sein.

330 BpatG, 26 W (pat) 505/10, BeckRS 2012, 20827 —
WORLD OF TEA.

Die Nichtibermittlung von entscheidungserhebli-
chen Rechercheergebnissen kann eine Verletzung
des rechtlichen Gehors (§ 59 Abs. 2 MarkenG) be-
grunden; vgl. BPatG, 27 W (pat) 27/09, BeckRS
2009, 20008 — Wall Street Radar.
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Die Schutzhindernisse sollen moglichst konkret in Bezug
auf die Waren und Dienstleistungen dargelegt werden,
wobei diese in sinnvolle Gruppen zusammengefasst
werden kdnnen. Die Schutzhindernisse kdnnen auch
nur fir einen Teil der Waren und Dienstleistungen vor-
liegen. Dann ist insoweit auch nur teilweise zu bean-
standen.

Fiir eine Beanstandung wegen absoluter Schutzhinder-
nisse muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleis-
tungen —auch um unnétige Arbeit und Verzégerungen
fir den Anmelder zu vermeiden — nicht vollstéandig ge-
klart sein. Es genligt, dass der Schutzbereich, der bean-
sprucht wird, hinreichend konkret ist, um das Bestehen
von Schutzhindernissen zu beurteilen. Soweit dies nicht
moglich ist, muss zunachst das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen geklart werden.33? AnschlieRend
wird die Marke auf Schutzhindernisse geprift und es
ergeht gegebenenfalls ein weiterer Beanstandungsbe-
scheid.

Il. Entscheidung

Beseitigt der Anmelder die Méangel der Anmeldung
und/oder rdumt er die Bedenken gegen die Schutzfihig-
keit aus, wird die Marke eingetragen (§ 41 MarkenG).

Lasst der Anmelder die eingerdumte Frist ohne Stel-
lungnahme verstreichen, entscheidet die Markenstelle
nach Lage der Akten.

R3aumt die Stellungnahme des Anmelders die Bedenken
hinsichtlich der Eintragungsfahigkeit nicht oder nur teil-
weise aus, weist die Markenstelle die Anmeldung — ge-
gebenenfalls teilweise — durch Beschluss zuriick und be-
grindet dies im Einzelnen (§ 37 Abs. 1 MarkenG). Wei-
teres Recherchematerial, das die schon mit dem Bean-
standungsbescheid (ibermittelten Fundstellen nur er-
ganzt, kann mit dem Beschluss Gibersandt werden. Inso-
weit ist bereits mit der Ubersendung der Fundstellen
mit dem Beanstandungsbescheid das rechtliche Gehor
gewdhrt worden (§ 59 Abs. 2 MarkenG). Die Zurickwei-
sung der Anmeldung darf sich nur auf zuvor beanstan-
dete Waren und Dienstleistungen beziehen; anderen-
falls liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehérs vor. 333

Die Entscheidung der Markenstelle kann in einem
Rechtsbehelfsverfahren Uberpriift werden. Jeder Be-
schluss muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten
(§ 61 Abs. 2 S.1 und S. 5 MarkenG). Diese muss Anga-
ben zum in Betracht kommenden Rechtsbehelf (gege-
benenfalls Erinnerung, Beschwerde), zur Stelle, bei der
dieser einzulegen ist, zur Rechtsbehelfsfrist (ein Monat)

332 BPatG, 29 W (pat) 206/03, GRUR 2006, 1039 —
Rdtsel total.

333 BpatG, 25 W(pat) 529/14, BeckRS 2015, 08929 —
GCSN; vollstandige Zurlickweisung, obwohl nur teil-
weise beanstandet wurde: BPatG, 27 W (pat) 519/10,
BeckRS 2011, 19598 — Léwenzahn.



und zur Rechtsbehelfsgebiihr beinhalten (§ 61 Abs. 2
S. 1undS. 5 MarkenG). Wird der (Teil-)Zuriickweisungs-
beschluss ohne oder mit einer unrichtigen Rechts-
behelfsbelehrung zugestellt, so kann der Anmelder in-
nerhalb eines Jahres ab Zustellung einen Rechtsbehelf
gegen den Beschluss einlegen (§ 61 Abs.2S.3undS. 5
MarkenG).

Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit kann sowohl
der Erstprifer (gehobener Dienst) als auch der juristi-
sche Prifer (h6herer Dienst) treffen, beide sind als Mar-
kenstelle tatig. 334

Gegen die Beschliisse sind unterschiedliche Rechtsbe-
helfe statthaft: Gegen einen Beschluss des Erstpriifers
kann Erinnerung (§64 Abs.1 MarkenG) oder Be-
schwerde (§ 64 Abs. 6 MarkenG) eingelegt werden, ge-
gen den Beschluss eines juristischen Prifers nur Be-
schwerde zum Bundespatentgericht (§ 66 Abs. 1 Mar-
kenG).

Soweit die Markenanmeldung nur teilweise zuriickge-
wiesen wurde, wird nach Rechtskraft des Zurickwei-
sungsbeschlusses das Eintragungsverfahren fiir die Wa-
ren und Dienstleistungen, fiir die die Anmeldung nicht
zuriickgewiesen wurde, fortgefihrt.

Ill. Rechtsbehelfsverfahren

1. Erinnerungsverfahren und Abhilfe

Gegen einen Beschluss des Erstprifers (gehobener
Dienst) kann innerhalb eines Monats nach Zustellung
des Beschlusses Erinnerung beim DPMA eingelegt wer-
den (§ 64 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Erinnerung muss
schriftlich erhoben werden.33°

Die Erinnerung ist geblihrenpflichtig. Die Erinnerungs-
gebiihr betriagt 150,00 Euro.33® Ohne rechtzeitige und
vollstdndige Gebilihrenzahlung gilt die Erinnerung als
nicht eingelegt.3” Wird die Gebiihr nicht rechtzeitig
oder nicht vollstdndig gezahlt, wird sie unter Einbehalt
der Erstattungsgebiihr i. H. v. 10,00 Euro zurlickge-
zahlt.3%®8

334 §56 Abs. 2 S. 1 MarkenG; § 56 Abs. 2S.3 und § 56
Abs. 2 S. 2 MarkenGi. V. m. § 26 Abs. 2 PatG.

335 Dies ergibt sich mittelbar aus §§ 10, 11 DPMAV:
Antrage und Eingaben miissen unterschrieben ein-
gereicht werden.

336 Siehe A.III.3. in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG,
GV 333 000.

337§ 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG; BPatG,
27 W (pat) 65/14, BeckRS 2015, 09313 — Hotel
Krone Freilassing.

338 §6 Abs. 2. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der
Anlage zu §2 Abs.1 DPMAVwKostV, Kostenver-
zeichnis Teil A.V. Nr. 301 500.
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Mehrere Anmelder einer gemeinsamen Marke missen,
wenn sie Erinnerung einlegen, je Erinnerungsfiihrer
eine Erinnerungsgebiihr zahlen (§ 6 Abs. 2 PatKostG).3%°
Geschieht dies nicht, wird im Wege der Auslegung ver-
sucht, die gezahlte(n) Erinnerungsgebiihr(en) den Erin-
nerungsfiihrern zuzuordnen. Im Zweifel ist/sind dies
der/die im Rubrum der angefochtenen Entscheidung
zuerst Genannte(n).340

Der Erstprifer hilft der Erinnerung ab und hebt den Zu-
riickweisungsbeschluss auf, wenn die Erinnerung zulas-
sig ist und er sie als begriindet ansieht (§ 64 Abs.3S. 1
MarkenG). Eine Abhilfe i. S. v. § 64 Abs. 3 S. 1 MarkenG
liegt nur vor, wenn sie dem Begehren des Erinnerungs-
fUhrers vollstandig Rechnung tragt, d. h. sie zur Eintra-
gung der Marke in dem mit der Erinnerung beantragten
Umfang fiihrt. Eine Teilabhilfe ist nicht zuldssig.3** Hilft
der Erstprifer der Erinnerung nicht ab, legt er die Akte
dem juristischen Prifer zur Durchfiihrung des weiteren
Verfahrens vor.

Im Erinnerungsverfahren wird von Amts wegen die ge-
samte Sach- und Rechtslage unter allen entscheidungs-
erheblichen Gesichtspunkten und unter Wirdigung der
Erinnerungsbegriindung erneut geprift. Der juristische
Priifer entscheidet tGber die Zulassigkeit der Erinnerung,
insbesondere die Einhaltung der Erinnerungsfrist und
die Zahlung der Gebiihr.

Der juristische Prifer entscheidet Gber die Erinnerung
durch Beschluss (§ 64 Abs. 4 MarkenG). Er kann den
(gegebenenfalls teilweisen) Zuriickweisungsbeschluss
des Erstprifers ganz oder teilweise aufheben, soweit er
die Erinnerung fur begrindet hélt. Halt er die Erinne-
rung fiir unbegriindet, weist er diese zurick.

Der Erinnerungsbeschluss ist zu begriinden (§ 61 Abs. 1
MarkenG). Auf die zutreffenden Griinde des Erstbe-
schlusses kann Bezug genommen werden, um unndétige
Wiederholungen zu vermeiden. Hat der Anmelder die
Erinnerung nicht oder nicht mit neuem Vortrag begriin-
det, und erweist sich der Erstbeschluss als rechtsfehler-
frei, kann der juristische Prifer zur Begriindung des Er-
innerungsbeschlusses in vollem Umfang auf die Griinde
des Erstbeschlusses verweisen.3*? Wird der Erinnerung
stattgegeben, reicht eine kurze Begriindung aus.

339 A. Abs. 2 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG; siehe
auch: fur das Patenteinspruchsverfahren: BGH, X ZB
3/14, BIPMZ 2016, 119 — Mauersteinsatz; sowie fir
das Beschwerdeverfahren: BPatG, 30 W (pat) 520/15,
BeckRS 2016, 05061 — Life Tech IP; BPatG, 29 W
(pat) 118/12, BeckRS 2016, 07089 — Rich meets
Beautiful.

340 BGH, X ZB 1/17, GRUR-Prax 2017, 515 — Mehr-

schichtlager.

Fir die Abhilfeentscheidung vor dem Beschwerde-

verfahren: BPatG, 33 W (pat) 153/02, BPatGE 46, 44

—Seasons.

342 BpatG, 27 W (pat) 176/76, BPatGE 19, 225 — Recht-
liches Gehér.
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Die Riickzahlung der Erinnerungsgebiihr kann angeord-
net werden (§ 64 Abs.5 MarkenG), wenn dies aus-
nahmsweise aus Billigkeitsgriinden angezeigt ist. Das
kann der Fall sein, wenn die Markenstelle einen Verfah-
rensfehler begangen hat, z. B. das rechtliche Gehor ge-
malRk § 59 Abs. 2 MarkenG nicht gewahrt und dies zu ei-
ner anderen Entscheidung in der Sache gefiihrt hat.
Hatte die Markenstelle auch bei fehlerfreier Verfahrens-
fihrung inhaltlich dieselbe Entscheidung getroffen und
hatte deshalb Erinnerung eingelegt werden miissen,
besteht kein Grund fir die Riickzahlung der Erinne-
rungsgebiihr.343

Dem Erinnerungsbeschluss ist eine Rechtsmittelbeleh-
rung beizuflgen, die den in § 61 Abs. 2 MarkenG ge-
nannten Anforderungen entspricht.

Das Verbot der Schlechterstellung gilt auch im marken-
rechtlichen Verfahren (ber die Erinnerung.?** Dies
schliefft jedoch nicht aus, dass der juristische Prifer
eine vom Erstprifer nur teilweise zuriickgewiesene
Markenanmeldung im Erinnerungsverfahren vollstan-
dig zurlickweist. Erforderlich ist jedoch die vorherige
Gewadhrung des rechtlichen Gehdrs —in der Regel durch
einen (Nach-)Beanstandungsbescheid.3%°

Ist tiber die Erinnerung innerhalb von 6 Monaten nach
ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der
Erinnerungsfiihrer nach Ablauf dieser Frist eine Ent-
scheidung beantragt und wurde innerhalb von 2 Mona-
ten nach diesem Antrag nicht Gber die Erinnerung ent-
schieden, so kann der Erinnerungsfiihrer unmittelbar
Beschwerde einlegen (§ 66 Abs. 3 MarkenG).

2. Beschwerdeverfahren und Abhilfe

Beschwerde kann gegen einen Beschluss des Erstpri-
fers (§ 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG) und gegen einen Be-
schluss des juristischen Prifers innerhalb eines Monats
nach Zustellung des Beschlusses eingelegt werden (§ 66
Abs. 1 und 2 MarkenG).

Die Beschwerde ist schriftlich34® oder elektronisch mit
Signatur3*” beim DPMA einzulegen. Eine an das Bun-
despatentgericht gerichtete Beschwerde ist unzulassig,

383 Fgr die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr:

BPatG, 30 W (pat) 40/13, BeckRS 2015, 13873 —rcd.

344 BPatG, 29 W (pat) 6/05, BeckRS 2007, 11658 — TIME
TO RELAX; BPatG, 26 W (pat) 90/01, BeckRS 2009,
17294 — Stiefel; BPatG, 24 W(pat) 214/99, BeckRS
2009, 14556 — Toners; BPatG, 24 W (pat) 169/99,
BeckRS 1999, 15229 — NUTRITIOUS; BPatG, 30 W
(pat) 150/98 — Thermalmineral.

35 BPatG, 27 W (pat) 21/08, BeckRS 2008, 19253 —
Global Player.

346§ 66 Abs. 2 MarkenG.

347§ 1 Abs. 1 Nr. 3 b) ERVDPMA.

348 BPatG, 30 W (pat) 551/11, BeckRS 2012, 11678 —
Keine Wiedereinsetzung bei Fristversdumnis.

349 Siehe B.lII.3. Anlage zu §2 Abs.1 PatKostG, GV
401 300.
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wenn sie nicht innerhalb der Beschwerdefrist dem
DPMA zugeht.34

Die Beschwerde ist gebiihrenpflichtig. Die Beschwerde-
gebiihr betrdgt 200,00 Euro.3*® Ohne rechtzeitige und
vollstandige Geblihrenzahlung gilt die Beschwerde als
nicht eingelegt3*°. Wird die Gebiihr nicht rechtzeitig
oder nicht vollstdndig gezahlt, wird sie unter Einbehalt
der Erstattungsgebiihr i. H. v. 10,00 Euro zuriickge-
zahlt.3>! Wurde die Marke von mehreren Anmeldern
angemeldet und legen sie Beschwerde ein, muss fir je-
den Beschwerdefiihrer eine Beschwerdegebiihr bezahlt
werden.3>2 Geschieht dies nicht, wird im Wege der Aus-
legung versucht, die gezahlte(n) Beschwerdege-
blhr(en) den Beschwerdefiihrern zuzuordnen. Im Zwei-
fel ist/sind dies der/die im Rubrum der angefochtenen
Entscheidung zuerst Genannte(n).3>3

Es kann auch ein einzelner Mitanmelder die Be-
schwerde einlegen, die Beschwerde wirkt jedoch fir
alle Anmelder der Marke, sie sind nach § 62 ZPO im Ver-
fahren zuzuziehen. Sie sind notwendige Streitgenos-
sen.3%

Der juristische Priifer oder der Erstpriifer, der die Ent-
scheidung erlassen hat, hilft der Beschwerde ab und
hebt den Zurickweisungsbeschluss auf, wenn die Be-
schwerde zuldssig ist und er sie als begriindet ansieht
(§ 66 Abs. 5 S. 1 MarkenG). Eine Teilabhilfe ist nicht zu-
Iassig. Hilft er der Beschwerde nicht ab, legt er die Akte
ohne sachliche Stellungnahme innerhalb eines Monats
dem Bundespatentgericht zur Durchfiihrung des weite-
ren Verfahrens vor (§ 66 Abs.5 S. 4 MarkenG). Diese
Frist ist auch dann einzuhalten, wenn eine Beschwer-
debegriindung angekiindigt ist, jedoch innerhalb eines
Monats nicht eingeht.

Fir das Verfahren vor dem Bundespatentgericht kann
Verfahrenskostenhilfe beantragt werden (§ 81a Mar-
kenG). Ein solcher Antrag ist dem Bundespatentgericht
unverzlglich vorzulegen (§ 66 Abs.5 S.6 MarkenG).
Uber ihn wird vorab entschieden.

350 §82 Abs.1S. 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG.

351 §6 Abs.2i. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der
Anlage zu §2 Abs.1 DPMAVwKostV, Kostenver-
zeichnis Teil A.V. Nr. 301 500.

352 B, Abs. 2 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG; BPatG,
30 W (pat) 520/15, BeckRS 2016, 05061 — Life Tech
IP; BPatG, 29 W (pat) 118/12, BeckRS 2016, 07089
— Rich meets Beautiful; siehe auch fiir das Patent-
einspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, BIPMZ 20186,
119 — Mauersteinsatz.

353 BGH, X ZB 1/17, GRUR-Prax 2017, 515 — Mehr-
schichtlager.

354 BPatG, 30 W (pat) 549/13, BeckRS 2015, 01384 —
Kanzlei Hamburg Gdnsemarkt.



Teil 4: Registerfiihrung

I. Eintragung

Wenn alle Anmeldeerfordernisse erfillt sind und keine
Schutzhindernisse vorliegen, wird die Marke im Regis-
ter eingetragen (§ 41 MarkenG). Das Markenregister ist
das amtliche Verzeichnis der eingetragenen Marken. Es
wird beim DPMA in elektronischer Form gefiihrt.

Die Eintragung wird in dem vom DPMA herausgegebe-
nen Markenblatt veroffentlicht. Das Markenblatt er-
scheint wochentlich als elektronische PDF-Datei mit
Suchfunktion. Zum Inhalt der Veréffentlichung gehéren
Angaben zur Marke und Angaben zum Markeninhaber,
soweit ein Vertreter bestellt ist, auch dessen Name und
Sitz (§ 25 MarkenV). Die aktuellen Rechts- und Verfah-
rensstande sowie die Publikationsdaten kdnnen kosten-
frei und ohne Anmeldung im Internet Gber den Dienst
DPMAregister3® recherchiert und heruntergeladen
werden.

Der Markeninhaber erhélt eine Urkunde Uber die Ein-
tragung der Marke und eine Bescheinigung Uber die
sonstigen in das Register eingetragenen Angaben (§ 26
MarkenV). Sind mehrere Inhaber vorhanden, werden
ihre Namen in alphabetischer Reihenfolge angegeben.
Bei mehr als drei Inhabern werden in der Eintragungs-
urkunde regelmaRig die ersten drei Inhaber genannt,
gefolgt von dem Zusatz ,,und weitere”.

Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Verof-
fentlichung der Eintragung haben Inhaber dlterer Kenn-
zeichenrechte die Moglichkeit, beim DPMA Wider-
spruch gegen die neu eingetragene Marke einzulegen
(§ 42 MarkenG).

Uber den Widerspruch wird im Widerspruchsverfahren
entschieden. Dort wird von der Markenstelle insbeson-
dere geprift, ob Verwechslungsgefahr zwischen der
neu eingetragenen Marke und dem &lteren Wider-
spruchskennzeichen besteht. Ist dies der Fall, kann die
neu eingetragene Marke teilweise oder vollstandig ge-
|6scht werden (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

Il. Schutzdauer und Verlangerung

Die Schutzdauer einer ab dem 14. Januar 2019 einge-
tragenen Marke endet nach zehn Jahren mit Ablauf des
Tages, der dem Tag der Anmeldung entspricht.3%®
Wurde die Marke vor dem 14. Januar 2019 eingetragen,
endet die zehnjahrige Schutzdauer nach Ablauf des Mo-
nats, in den der Anmeldetag fallt, wobei unerheblich ist,

355 https://register.dpma.de/DPMAregister/Ueber-
sicht.

356 Sonderfall: Ist der Anmeldetag der 29.02. (Schalt-
jahr), endet die Schutzdauer nach zehn Jahren mit
Ablauf des 28.02.
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ob es sich um einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzli-
chen Feiertag handelt (§ 159 Abs. 1 MarkenG).

Der Markenschutz kann gegen Zahlung entsprechender
Gebilhren um jeweils zehn Jahre beliebig oft verlangert
werden. Die Verldngerung wird jeweils am Tag nach Ab-
lauf der letzten Schutzdauer wirksam. Sie wird in das
Register eingetragen und veroffentlicht. Die Verlange-
rung kann fiir alle Waren und Dienstleistungen oder
auch nur fiir einen Teil davon bewirkt werden. Wird die
Schutzdauer nicht verlangert, wird die Eintragung der
Marke mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer im
Register geloscht (§ 47 Abs. 8 MarkenG).

Die Verlangerungsgebiihr ist sechs Monate vor dem Ab-
lauf der Schutzdauer fallig (§ 3 Abs. 3 S. 1 PatKostG). Sie
ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach
Falligkeit zu zahlen. Danach kann die Verlangerung nur
noch bewirkt werden, wenn die Gebuhren mit einem
Verspatungszuschlag bis zum Ablauf einer Frist von
sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gezahlt
werden (§ 7 Abs. 3 PatKostG). Die gesetzlichen Zah-
lungsfristen kdnnen nicht verlangert werden.

Dem Einzahler obliegt die Pflicht, Gebihren, von deren
Entrichtung die Wirksamkeit einer Verfahrenshandlung
abhangig ist, rechtzeitig zu zahlen, wobei er die zulassi-
gen Zahlungswege und die wirksamen Zahlungstage ge-
malk den gesetzlichen Vorschriften zu bericksichtigen
hat.3>” Das DPMA unterrichtet den Markeninhaber acht
Monate im Voraus Uber den Ablauf der Schutzdauer,
haftet aber nicht, wenn die Unterrichtung unterbleibt
(§ 47 Abs. 5 MarkenG).

Beispiel:

Ende der
Zahlungsfrist

mit Zuschlag

Schutzende

Ende der
Zahlungsfrist

Anmeldetag Unterrichtung. Félligkeit der
Ablauf Verléngerungs-

Schutzdauer gebiihr

ohne Zuschlag

17. Januar 2019 Mai 2028 17.Juli 2028 17. Januar 2029 17. Juli 2029

Die Verlangerungsgebihr kann frihestens sechs Mo-
nate vor Eintritt der Falligkeit gezahlt werden (§ 5 Abs. 2
PatKostG). Zahlungen, die mehr als sechs Monate vor
Eintritt der Falligkeit geleistet werden, werden unter
Einbehalt einer Erstattungsgebiihri. H. v. 10,00 Euro zu-
rickgezahlt. Verfriihte Zahlungen kdnnen keine Verlan-
gerung der Schutzdauer bewirken.3%®

357 BPatG, 27 W (pat) 572/11, GRUR-RS 2013, 05713
— carlo Martino.

358 BPatG, 30 W (pat) 197/05, BeckRS 2009, 00586 —
Verfriihte Zahlung der Verléngerungsgebiihr.
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https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht

Soll die Verlangerung fiir alle Waren bzw. Dienstleistun-
gen gelten, wird sie gemaR §47 Abs.3 MarkenG
dadurch bewirkt, dass eine Verlangerungsgebihr und
ab der vierten Klasse Klassengebiihren gezahlt werden.
Die Zahlung kann durch Dritte vorgenommen werden,
nicht nur durch den Markeninhaber. Bei der Zahlung
sind die Registernummer, der Name des Markeninha-
bers und der Verwendungszweck (Verlangerungsge-
bihr und die GebUihrennummer) anzugeben (§ 37 Mar-
kenV).

Bei der Verldngerung einer Marke3>° fiir weitere zehn
Jahre sind gemaR § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 PatKostG fol-
gende Geblhren zu entrichten:

- Verlangerungsgebihr ein- 750,00 | Gebihren-
schliefRlich der Klassengebiihr | Euro nummer:
fiir bis zu drei Klassen 332100

- Klassengebhr fiir jede Klasse | 260,00 |Gebihren-
ab der vierten Klasse Euro nummer:

332 300

Bei der Verlangerung einer Kollektivmarke oder einer
Gewdbhrleistungsmarke (§§ 97 ff. und 106a ff. Marken-
gesetz) sind folgende Gebihren zu entrichten:

- Verlangerungsgebihr ein- 1.800,00 | Geblihren-
schlieBlich der Klassengebiihr | Euro nummer:
flr bis zu drei Klassen 332 200

- Klassengebiihr fir jede Klasse | 260,00 |Gebihren-
ab der vierten Klasse Euro nummer:

332 300

Verspatungszuschlag fiir

- die Verlangerungsgebiihr ei- | 50,00 Gebihren-
ner Marke Euro nummer:

332101

- die Verlangerungsgebiihr ei- | 50,00 Gebihren-
ner Kollektivmarke oder einer | Euro nummer:
Gewahrleistungsmarke 332201

- die Klassengebiihr einer 50,00 Gebihren-
Marke, einer Kollektivmarke Euro nummer:
oder einer Gewahrleistungs- 332301
marke (je Klassengebiihr ab
der vierten Klasse)

Bei einer vollstdndigen Verlangerung sind grundsatzlich
keine Antrage oder sonstige Erklarungen des Markenin-
habers notwendig. Der Eingang der Zahlung beim
DPMA gilt als Antrag des Markeninhabers oder der er-
machtigten Person. Die Verldangerungsbestatigung wird
automatisch an die im Register eingetragene Zustella-

359 Hiermit sind Individualmarken gemeint.

360 Formular W 7412: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7412.pdf.
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dresse versendet. Nur wenn der Einzahler die Versen-
dung der Verlangerungsbestatigung an eine zusatzliche
Adresse wiinscht, ist das Formular W 74123%° zur Ver-
langerung einer Marke zu verwenden.

Die Verlangerung kann auf Antrag auch nur fir einen
Teil der Waren bzw. Dienstleistungen — unter Verzicht
auf einzelne nicht mehr bendtigte Klassen — bewirkt
werden (§ 47 Abs. 4 S. 1 MarkenG).

Dieser Antrag kann nur vom im Register eingetragenen
Markeninhaber oder seinem Rechtsnachfolger (friihes-
tens nach Stellung eines Umschreibungsantrags) bzw.
deren Vertretern gestellt werden (§ 38 Abs. 1 MarkenV).

In dem Antrag sind die Waren bzw. Dienstleistungen,
fur die die Schutzdauer verldngert werden soll, aus-
driicklich zu benennen und méglichst nach Klassenzif-
fern geordnet in gruppierter Form anzugeben. Die An-
gabe der bloRen Klassenziffern ist nicht ausreichend
(8§ 38 Abs. 2 Nr. 4 MarkenV).

Far die teilweise Verldngerung soll das Formular
W 74123%1 verwendet werden.

Soweit der Markeninhaber lediglich die erforderlichen
Klassengebihren nicht vollstandig zahlt, ohne seine
Teilzahlung mit einer eindeutigen Erklarung zu verbin-
den, fir welche Waren bzw. Dienstleistungen eine teil-
weise Verlangerung des Markenschutzes eintreten soll,
wird die Schutzdauer nur fiir die Klassen der Klassenein-
teilung verlangert, fir welche die gezahlten Klassenge-
bihren ausreichen. Hierbei werden zunéachst die Leit-
klasse i. S. v. § 21 Abs. 2 MarkenV und im Ubrigen die
Klassen in der numerischen Reihenfolge der Klassenein-
teilung berticksichtigt (§ 47 Abs. 4 MarkenG).

lll. Anderungen und Léschungen

1. Ubertragungen und Uberginge

Das Recht an einer eingetragenen bzw. angemeldeten
Marke kann auf andere durch Rechtsgeschaft Ubertra-
gen werden oder durch Gesetz Ubergehen, z. B. im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben oder
aufgrund gesellschaftsrechtlicher Bestimmungen (§ 27
Abs. 1 MarkenG). Der Rechtsiibergang vollzieht sich
nach den Regelungen des Biirgerlichen Gesetzbuchs.

Bei einer rechtsgeschiftlichen Ubertragung ist das ding-
liche Verfigungsgeschaft maBgeblich fir den Rechts-
Ubergang. Die Verfligung ist im Fall der Markeniibertra-
gung die Abtretung, §§ 413, 398 BGB. Das der Abtre-
tung zu Grunde liegende Verpflichtungsgeschaft kann
z. B. ein Rechtskauf gemaR § 453 BGB sein.

Das Vertrauen Dritter in die Richtigkeit des Markenre-
gisters beim Rechtslibergang ist nicht geschiitzt. Da der
Ubergang des durch die Eintragung begriindeten Rechts

361 Formular W 7412: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7412.pdf.
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nur auf Antrag eines Beteiligten in das Register einge-
tragen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG), kann sich ein Dritter
nicht darauf verlassen, dass das Register den gegenwar-
tigen Inhaber wiedergibt. Ein gutglaubiger Erwerb einer
Marke ist ausgeschlossen.3%? Die Vermutung des § 28
Abs. 1 MarkenG, dass das durch die Eintragung einer
Marke begriindete Recht dem im Register Eingetrage-
nen zusteht, stellt lediglich eine beweisrechtliche Rege-
lung fiir den Fall dar, dass Rechte aus der Marke geltend
gemacht werden.

Nach § 27 Abs. 2 MarkenG wird vermutet, dass die zu
einem Geschaftsbetrieb oder zu einem Teil eines Ge-
schaftsbetriebs gehérende Marke von der rechtsge-
schaftlichen Ubertragung oder dem anderweitigen
Ubergang des Geschiftsbetriebs miterfasst wird. Die
Feststellungen missen im Einzelfall aufgrund einer wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise getroffen werden. Die
Verpachtung eines Unternehmens geniigt nicht.3%3 Die
Vermutungsregelung umfasst nicht die Frage, ob die
Marke zu dem Geschaftsbetrieb gehort. Diese Zugeho-
rigkeit ist im Umschreibungsverfahren nachzuwei-
sen, 364

Der Rechtslibergang wird auf Antrag in das Register ein-
getragen, sogenannte Umschreibung des Inhabers. Die
Eintragung ist nur deklaratorisch, also nicht Vorausset-
zung fiir den Ubergang des Rechts an der Marke. Der
Antrag ist geblhrenfrei. Er kann in freier Formulierung
oder mit Hilfe des Formulars W 761635 (Antrag auf Ein-
tragung eines Rechtsiibergangs) gestellt werden. Er
muss folgende Angaben enthalten:

o die Registernummer(n) der Marke(n),

e den Namen, den Sitz und die Anschrift des einge-
tragenen Inhabers,

e Angaben zum Rechtsnachfolger entsprechend § 5
MarkenV und,

e falls der Rechtsnachfolger einen Vertreter bestellt
hat, den Namen und die Anschrift des Vertreters.

o Bei Gewahrleistungsmarken muss der Rechtsnach-
folger zudem die Erkldarung abgeben, nicht selbst
Hersteller bzw. Handler der Waren oder Erbringer
der Dienstleistungen zu sein.

Betrifft der Rechtsiibergang mehrere Marken, die von
derselben Person auf jeweils denselben Rechtsnachfol-
ger Ubertragen worden sind, soll nur ein Umschrei-
bungsantrag fir alle Marken/Markenanmeldungen ge-

362 MarkenG,

Hacker in Strébele/Hacker/Thiering,

12. Aufl., § 27 Rdn. 19.

363 BGH, | ZR 177/99, GRUR 2002, 967, 969 — Hotel
Adlon.

364 BPatG, 27 W (pat) 523/13, GRUR 2015, 104 — et
Kabiliffke Killepitsch.

365 Formular W 7616: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7616.pdf.

366 BPatG, 27 W (pat) 225/05, GRUR-RR 2008, 414 — Um-

schreibungsverfahren; siehe hierzu Teil 1: VI.4.c).
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stellt werden. In diesem Fall kdnnen alle Marken in ei-
nem Massenverfahren zusammengefasst und gemein-
sam bearbeitet werden.

Berechtigt zur Stellung des Umschreibungsantrags ist
der im Register eingetragene Inhaber, dessen Vertreter,
aber auch der Rechtsnachfolger oder dessen Vertreter.
Hat ein Beteiligter keinen Sitz oder Wohnsitz im Inland,
benotigt er fiir die Durchfiihrung des Umschreibungs-
verfahrens grundsatzlich einen Inlandsvertreter i. S. v.
§ 96 Abs. 1 MarkenG.3% Bei den Unterschriften sind die
Namen in Druckbuchstaben oder Maschinenschrift hin-
zuzufiigen, bei Firmen die Bezeichnung laut Handelsre-
gister mit Angabe der Stellung/Funktion der Unter-
zeichner.

Nach § 27 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenGi.V.m. § 28
Abs. 3 DPMAV sowie den Umschreibungsrichtlinien des
DPMA muss der Rechtsiibergang nachgewiesen wer-
den.

Eine Marke kann gemaR § 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV sofort
umgeschrieben werden, wenn die Umschreibung vom
eingetragenen Markeninhaber und dem Rechtsnachfol-
ger bzw. von deren Vertretern gemeinsam beantragt 3¢’
wird.

Der Rechtsnachfolger kann auch allein den Antrag stel-
len, wenn er dem Antrag eine Umschreibungsbewilli-
gung (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 a) DPMAV) oder einen von den
eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern und von
den Rechtsnachfolgern oder ihren Vertretern unter-
schriebenen Ubertragungsvertrag beifiigt (§ 28 Abs. 3
Nr. 2 b) DPMAV). Eine Umschreibungsbewilligung ist
eine von den eingetragenen Inhabern oder ihren Ver-
tretern unterschriebene Erklarung, dass sie der Eintra-
gung der Rechtsnachfolge zustimmen.

Liegen keine von allen Verfahrensbeteiligten unter-
zeichneten Umschreibungsantrage oder Umschrei-
bungsbewilligungen vor, wird dem eingetragenen Mar-
keninhaber vor Vollzug der Umschreibung Gelegenheit
zu einer Stellungnahme gegeben (§28 Abs. 4 S. 2
DPMAV), um Missbrauchsfille weitgehend auszuschlie-
Ren.368

Zum Nachweis der Rechtsnachfolge sind grundsatzlich
unbeglaubigte Kopien bzw. Abschriften ausreichend.
Sind im Einzelfall besondere 6ffentliche Urkunden er-
forderlich (z. B. Erbschein, Urteil, Bestallungsurkunde),
fordert das DPMA entsprechende Originale nach.

367 Formular W 7616: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7616.pdf.

368 BPatG, 24 W (pat) 84/06, GRUR-RR 2008, 261 —
Markenumschreibung; BPatG, 28 W (pat) 177/07,
BeckRS 2008, 16902 — PRO TEC; BPatG, 25 W (pat)
20/09, BeckRS 2009, 13930 — tall tree COFFEE; fir
die Umschreibung einer Patentanmeldung: BPatG,
10 W (pat) 1/04, BeckRS 2009, 24767 — Um-
schreibung/Rechtliches Gehér |I.
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Der Umschreibungsantrag und die einzureichenden
Nachweismittel werden formlich geprift und in freier
Beweiswirdigung bewertet. Das DPMA ist nicht gehal-
ten, die rechtliche Wirksamkeit des Rechtsgeschifts,
auf dem die beantragte Umschreibung beruht, von
Amts wegen aufzuklaren. Zu der vorzunehmenden Prii-
fung gehort aber die Uberpriifung der Berechtigung des
Inhabers, die Existenz des Ubernehmers und die Vertre-
tungsbefugnis der handelnden Personen, ferner die Un-
tersuchung, ob behordliche Genehmigungen (z. B. des
Vormundschaftsgerichts) notwendig waren und erteilt
sind. Bei begriindeten Zweifeln am Rechtsiibergang
kann das DPMA weitere Nachweise verlangen (§ 28
Abs. 6 DPMAV).

Bei verbleibenden Restzweifeln darf die Umschreibung
nicht vollzogen werden3%® und der Umschreibungsan-
trag muss durch Beschluss zurlickgewiesen werden. Der
Antragsteller wird in diesem Fall auf die Klage der Be-
willigung der Umschreibung verwiesen.

Nach vollzogener Umschreibung werden Rechtsvorgan-
ger und Rechtsnachfolger benachrichtigt.

Die Rickgdngigmachung einer vollzogenen Umschrei-
bung ist nur in eng begrenzten Ausnahmefillen mog-
lich. Insbesondere geniigt es nicht, dass der Register-
stand nicht der materiellen Rechtslage entspricht. In ei-
nem Verfahren vor dem DPMA kommt eine Riickum-
schreibung nur in Betracht, wenn die Umschreibung auf
einem schweren Verfahrensfehler beruhte. Dariber
hinaus ist eine Riickumschreibung vorzunehmen, wenn
Umstdnde vorliegen, die die Beseitigung eines rechts-
kraftigen Urteils im Wege der Wiederaufnahme des
Verfahrens ermoglichen wiirden, d. h. in den Fallen der
§§ 578 ff. ZPO.3° In anderen Fillen muss eine Um-
schreibungsbewilligungsklage vor den Zivilgerichten er-
hoben werden.

Werden in einem Antrag mehrere aufeinanderfolgende
materielle Rechtslibergdnge nachgewiesen, wird
grundsatzlich nur eine Umschreibung, ndmlich vom ak-
tuell im Register eingetragenen Inhaber auf den (letz-
ten) Rechtsnachfolger, eingetragen. Zwischenerwerber,
die im Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr Inhaber
der Marke sind, werden nicht im Register erfasst (§ 34
Abs. 2 S. 1 MarkenV).

Bei Umschreibungen von Marken aufgrund einer Uber-
tragung von Dritten auf minderjdhrige Personen und
umgekehrt ist die Einwilligung der Eltern als gesetzliche
Vertreter erforderlich (§ 107 BGB i. V. m. § 1629 Abs. 1
BGB). Diese missen die erforderlichen Erklarungen
nach § 28 Abs. 3 DPMAV unterzeichnen oder auf einem
sonstigen Dokument erklaren, dass sie mit der Ubertra-
gung der Marke einverstanden sind. Der Minderjahrige
erlangt durch die Markeniibertragung nicht lediglich ei-
nen rechtlichen Vorteil.

369 BPatG, 25 W (pat) 20/09, BeckRS 2009, 13930 —
tall tree COFFEE.
370 BGH, | ZB 5/67, GRUR 1969, 43, 44 — Marpin.

70

Beantragen Eltern die Umschreibung einer Marke auf
ihr minderjahriges Kind und umgekehrt, ist eine Geneh-
migung des Ergdnzungspflegers bzw. eine entspre-
chende Bescheinigung des Vormundschaftsgerichts
beizubringen, dass die Bestellung eines Ergdnzungspfle-
gers nicht notwendig ist.

Anmelder- bzw. Inhabergemeinschaften sind in der Re-
gel Bruchteilsgemeinschaften, so dass jeder Inhaber
Uber seinen Teil allein verfligen kann. Ein Zustimmungs-
erfordernis der restlichen Gemeinschaftsmitglieder be-
steht nicht. Eine Ausnahme gilt fir Gesamthandsge-
meinschaften wie die Erbengemeinschaft. Hier diirfen
alle Anmelder nur gemeinsam verfligen. VerduRBert ei-
ner der Erben seinen Teil des Schutzrechts, bedarf es
der Zustimmung der anderen Erben.

BloRe Anderungen von Namen, Firmen und Anschrif-
ten, die die Inhaberschaft des Eingetragenen unberiihrt
lassen, sind mit unterzeichneter Erklarung des Marken-
inhabers oder seines Vertreters anzuzeigen3"%.

2. Teillibertragungen

Eine Marke kann auch nur fiir einen Teil der Waren bzw.
Dienstleistungen, fiir die sie Schutz genieft, Gbertragen
werden (§ 27 Abs. 1 und 4 MarkenG). Hierflr ist die
Markeneintragung aus verfahrensrechtlichen Griinden
zu teilen (§ 46 MarkenG). Die notwendige Teilungser-
klarung kann nur der Markeninhaber abgeben. In der
Teilungserkldrung sind die Waren und Dienstleistungen
anzugeben, die in die abgetrennte Eintragung aufge-
nommen werden sollen (§ 33 i. V. m. § 36 Abs. 2 Mar-
kenV). Des Weiteren missen die Verzeichnisse der Wa-
ren und Dienstleistungen der Stammeintragung und
der abgetrennten Eintragung mit dem ungeteilten Ver-
zeichnis der Waren und Dienstleistungen deckungs-
gleich sein (§ 33 i. V. m. § 36 Abs. 3 S. 1 MarkenV). Der
Antrag auf Eintragung eines Teil-Rechtslibergangs ist
unwiderruflich (§27 Abs.4 i.V.m. §46 Abs.3 Mar-
kenG). Ein Antragsrecht des Erwerbers besteht — abwei-
chend von § 27 Abs. 3 MarkenG — nicht.

Der Antrag auf Eintragung des Teil-Rechtsiibergangs37? ist
gebihrenpflichtig. GemaR § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr.
333 200 des Gebuhrenverzeichnisses betragt die Gebihr
300,00 Euro. Wird sie nicht innerhalb von drei Monaten
nach Antragstellung gezahlt, so gilt der Antrag als zuriick-
genommen (§ 6 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 PatKostG). Mit dem
Teil-Rechtsubergang entstehen zwei zeitranggleiche
Rechte (§ 46 Abs. 1 S. 2 MarkenG), so dass kein Inhaber
gegen den anderen markenrechtlich vorgehen kann.

Ubertragung und Ubergang der Markenanmeldung fin-
den entsprechend den Regeln fiir die Ubertragung und
den Ubergang eingetragener Marken statt (§§ 31, 27,
40 MarkenG).

371 Formular W 7614: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7614.pdf.

372 Formular W 7617: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7617.pdf.
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3. Teilungen

Eine eingetragene Marke kann in zwei oder mehrere
Eintragungen geteilt werden (§ 46 Abs. 1 MarkenG i. V.
m. § 36 MarkenV). Mit der Einreichung der Teilungser-
kldrung wird eine Gebiihr i. H. v. 300,00 Euro fallig3”3.
Wird die Geblhr nicht innerhalb von drei Monaten
nach Antragstellung gezahlt, so gilt dies als Verzicht auf
die abgetrennte Eintragung (§ 46 Abs. 3 S. 2 MarkenG).
Die Teilungserkldarung kann nicht widerrufen werden
(§ 46 Abs. 3 S. 2 MarkenG). Die geteilten Marken kon-
nen auch nicht mehr zu einem einheitlichen Marken-
recht verschmolzen werden, sondern bestehen als
rechtlich voneinander unabhangige selbstandige Mar-
ken fort.

Die Teilung kann erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung
des Widerspruchs erklart werden. Weitere Zulassig-
keitsvoraussetzungen bestehen bei anhangigen Wider-
spruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren sowie Ver-
falls- und Nichtigkeitsklagen (§ 46 Abs. 2 MarkenG).

Die Teilung der Anmeldung einer Marke richtet sich
nach § 40 MarkenG i. V. m. § 35 MarkenV. GemaR § 2
Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 331 700 des Gebihrenver-
zeichnisses betrdgt die Gebihr 300,00 Euro. Wird sie
nicht innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung
gezahlt, so gilt die abgetrennte Anmeldung als zuriick-
genommen (§ 40 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

Fiir den Antrag soll das Formular W 7009374 (Erklarung
der Teilung der Anmeldung bzw. der Eintragung einer
Marke) verwendet werden.

Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zur Teiliibertra-
gung von eingetragenen Marken und Anmeldungen
entsprechend3”.

4. Lizenzen

Eine Lizenz ist die vertragliche Einrdumung eines Nut-
zungsrechts an der Marke. Der Markeninhaber kann
insbesondere:

e Nutzungsrechte einer Person (iberlassen (aus-
schlieliche Lizenz) oder mehrere Lizenzen glei-
chen Inhalts an verschiedene Personen vergeben
(einfache Lizenz),

e die Lizenz fiir das gesamte Inland oder nur fiir ein
Teilgebiet von Deutschland einrdumen,

e das Recht zur Nutzung der Marke zeitlich befristet
oder unbefristet erteilen,

373 Nr. 333 100 des Gebiihrenverzeichnisses Abschnitt
A.lll.3. zu § 2 Abs. 1 PatKostG.

374 Formular W 7009: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7009.pdf.

375 Siehe Teil 4: 111.2.

376 Formular W 7633: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7633.pdf.
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e die Lizenz fir alle eingetragenen Waren bzw.
Dienstleistungen oder nur fir einen Teil der ge-
schitzten Waren bzw. Dienstleistungen gewahren.

Im Falle einer Markenrechtsverletzung kann der Inha-
ber einer ausschlieBlichen Lizenz selbst Klage vor den
ordentlichen Gerichten erheben, wenn der Markenin-
haber nach formlicher Aufforderung innerhalb ange-
messener Frist nicht selbst klagt (§ 30 Abs. 3 MarkenG).

Angaben liber Lizenzen werden auf Antrag in das Mar-
kenregister eingetragen. Die Registereintragung um-
fasst Angaben zum Lizenznehmer sowie Angaben zur Li-
zenzart und zu etwaigen Beschrankungen, insbeson-
dere wenn die Lizenz befristet erteilt wurde. Eine ge-
naue Angabe der Waren oder Dienstleistungen, auf die
sich die Lizenz bezieht, wird nicht in das Register aufge-
nommen. Entsprechendes gilt fiir den rdumlichen Gel-
tungsbereich der Lizenz. Hier wird nur angegeben, dass
eine gegenstandliche oder rdumliche Beschrankung
vorliegt; ndhere Angaben lGber den Umfang der Lizen-
zerteilung kénnen gegebenenfalls durch Akteneinsicht
ermittelt werden.

Eintragung3’®, Anderung®”’ und Léschung®’® einer Li-

zenz im Register sind geblhrenpflichtig. Gemall § 2
Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 333500, 333 600 bzw.
333 700 des Gebiihrenverzeichnisses betrdagt die Ge-
blhr jeweils 50,00 Euro. Reine Namens- und Adressan-
derungen des Lizenznehmers gelten nicht als Anderung
der Lizenz. Sie werden gebiihrenfrei bearbeitet.

Im Lizenzverfahren wird vom DPMA grundsatzlich ge-
prift, ob ein wirksamer Antrag des Markeninhabers als
Lizenzgeber oder des Lizenznehmers vorliegt und die
Zustimmung des jeweils anderen Teils nachgewiesen
ist.

5. Erklarungen iiber die Lizenz- oder Veraulie-
rungsbereitschaft

Markenanmelder oder Inhaber von Marken kdnnen
eine unverbindliche Erklarung abgeben, dass sie bereit
sind, ihre Marke zu lizenzieren oder zu verdufRern. Diese
Lizenz- oder VerdulRerungsbereitschaftserklarungen
werden auf Antrag®”® gebiihrenfrei in das Markenregis-
ter aufgenommen. Sie entfalten keine materiell-rechtli-
che Wirkung und kénnen jederzeit zurlickgenommen
werden.

Bei der Erklarung der Bereitschaft zur Vergabe von Li-
zenzen wird insbesondere gepriift, ob im Register be-
reits ein Vermerk Uber die Einrdumung einer aus-
schlieflichen, unbeschrankten Lizenz eingetragen ist

377 Formular W 7634: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7634.pdf.

378 Formular W 7635: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7635.pdf.

379 Formular W 7636: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7636.pdf.
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oder dem DPMA ein Antrag auf Eintragung eines sol-
chen Vermerks vorliegt. In diesen Féllen ist die Erkla-
rung unzulissig (§ 42c Abs. 2 MarkenV).

Erklarungen der Lizenz- und/oder VerduRerungsbereit-
schaft werden bei eingetragenen Marken im elektroni-
schen Dienst DPMAregister angezeigt.

6. Verfiigungsbeschrankungen

Als selbsténdiges Vermogensrecht kann die Marke auch
Gegenstand dinglicher Rechte oder von Malinhahmen
der Zwangsvollstreckung sein; ebenfalls kann das durch
Eintragung begriindete Recht durch ein Insolvenzver-
fahren erfasst werden (§ 29 MarkenG).

In diesen Fallen kann der Berechtigte beantragen, eine
Verfiigungsbeschrankung in das Markenregister einzu-
tragen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise
beizufiigen (§§ 29, 30 DPMAV).

In eine Marke wird wegen einer Geldforderung gemaR
§ 857 Abs. 1, 2 ZPO zwangsvollstreckt. Die Pfandung ist
bewirkt, wenn dem Markeninhaber als Vollstreckungs-
schuldner das Gebot, sich jeder Verfiigung liber das
Recht zu enthalten, zugestellt ist. Einer Zustellung an
das DPMA bedarf es nicht, da das Amt kein Drittschuld-
ner ist. 39 Mit der Eintragung der Verfiigungsbeschrin-
kung sind die Rechte des Markeninhabers auf Verwal-
tung und Verfligung des Schutzrechts beschrankt bzw.
im Falle der Insolvenzer6ffnung ganzlich entzogen.

Fiir den Antrag Uber die Eintragung einer Verpfandung
oder eines sonstigen dinglichen Rechts kann das Formu-
lar W 702238 verwendet werden. Fir die Zustim-
mungserkldrung steht das Formular W 7024382 zur Ver-
flgung.

7. Berichtigungen

Im Markenrecht gilt der Grundsatz der Unveranderlich-
keit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke.
Danach ist jede Anderung ausgeschlossen, die den
Schutzgegenstand in relevanter Weise berihrt. Eine
Korrektur von Registereintragungen ist nur in begrenz-
tem Umfang moglich.

GemaR § 45 MarkenG kdnnen Eintragungen im Register
und entsprechende Veroffentlichungen auf Antrag oder
von Amts wegen zur Berichtigung von offensichtlichen
Unrichtigkeiten gedndert werden. Von einer offensicht-
lichen Unrichtigkeit ist nur dann auszugehen, wenn der

380 MarkenG,

Hacker in Strébele/Hacker/Thiering,

12. Aufl., § 29 Rdn. 15.

381 Formular W 7022: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7022.pdf.

382 Formular W 7024: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7024.pdf.

383 BpatG, 25 W (pat) 103/04, BeckRS 2009, 00147 —

JCA Juris Consult Alliance; BPatG, 27 W (pat) 2/04,

BeckRS 2009, 03119 — KNIRP/Knirps.
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Vorgang auf einer fehlerhaften Wahrnehmung oder
Ubertragung beruhte und somit nicht dem Willen des
Handelnden entsprach.3® Dazu zihlen sprachliche Feh-
ler, Schreib- oder Erfassungsfehler. Die Unrichtigkeit
muss klar und ohne weiteres erkennbar sein.

Soweit es um Anderungen an der Marke selbst geht,
sind zul3ssige Berichtigungen begrenzt, weil ein den Or-
thographieregeln widersprechendes Markenwort als
Phantasiebegriff verstanden werden kann.3%

Die Unrichtigkeit kann auf Handlungen der Mitarbeiter
des DPMA (z. B. fehlerhafte Dateniibernahme), aber
auch auf den Anmelder/Antragsteller (z. B. erkennbarer
Tippfehler bei der Benennung des Anmelders oder der
Formulierung des WDVZ) zuriickzufiihren sein.

Auf Verfahrens- oder Rechtsanwendungsfehler ist § 45
MarkenG nicht anwendbar.3%

Der Antrag auf Berichtigung des Registers und von Ver-
offentlichungen ist geblhrenfrei. In dem Berichtigungs-
antrag sind die Bezeichnung des Fehlers, der berichtigt
werden soll, und die einzutragende Berichtigung anzu-
geben (§ 26 DPMAV).

Ist von der Berichtigung eine schon veroffentlichte Ein-
tragung betroffen, wird die berichtigte Eintragung er-
neut veroffentlicht. Eine Wiederholung der Veroffentli-
chung der Eintragung, welche die Widerspruchsfrist er-
neut in Lauf setzt, ist vorzunehmen, wenn die Erstver-
offentlichung erhebliche Méangel aufweist (§ 45 Abs. 1
S. 2 MarkenG i. V. m. § 27 Abs. 3 MarkenV). Dies ist ins-
besondere dann anzunehmen, wenn die korrigierten
Unrichtigkeiten Inhalte der Eintragung betreffen, die
Einfluss auf die Entscheidung Dritter iber die Erhebung
eines Widerspruchs haben kénnen.3%

Die Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten in den
Anmeldeunterlagen richtet sich nach § 39 Abs. 2 Mar-
kenG.

8. Loschungen und Teilldschungen

Die Eintragung einer Marke kann aus verschiedenen
Griinden vollstandig oder teilweise aus dem Register
geldscht werden. In das Register eingetragen werden
die teilweise oder vollstandige Loschung der Marke auf-
grund eines Widerspruchs (§ 25 Nr. 22 MarkenV), auf-
grund eines Antrags oder einer Klage eines Dritten (§ 25
Nr. 24 MarkenV), aufgrund eines Nichtigkeitsverfahrens
von Amts wegen (§ 25 Nr. 25 MarkenV) oder aufgrund
einer entsprechenden Erklarung des Inhabers. Hierzu
zahlen die Nichtverlangerung (§ 47 MarkenG) und der

384 BPatG, 33 W (pat) 104/01, BeckRS 2009, 16023 —
traffic board.

38 Miosga in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG,
12. Aufl., § 45 Rdn. 1.
3% Miosga in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG,

12. Aufl., § 45 Rdn. 8.
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Verzicht (§ 48 MarkenG). Geldscht wird die Marke
durch Aufnahme eines entsprechenden Vermerks in
das dafiir vorgesehene Datenfeld des Registers; eine L6-
schung, die die Daten unkenntlich macht, ist nicht vor-
gesehen.

a) \Verzicht

Der Markeninhaber kann nach der Eintragung jederzeit
auf die Marke insgesamt oder auf einzelne Waren bzw.
Dienstleistungen verzichten (§ 48 Abs. 1 MarkenG). Flr
den Antrag soll das vom DPMA herausgegebene Formu-
lar W 74373% (Antrag auf vollstindige/teilweise Lo-
schung wegen Verzicht) verwendet werden (§ 39 Abs. 1
MarkenV). Der Antrag ist geblihrenfrei.

Die Rechtswirkungen des Verzichts treten unmittelbar
mit der Erklarung (ex nunc) ein®®; ein nachtraglicher
Widerruf des erklarten Verzichts ist ausgeschlossen.3%

Bezieht sich der Verzicht nur auf einen Teil der eingetra-
genen Waren bzw. Dienstleistungen, missen die Waren
bzw. Dienstleistungen, fir die die Marke geléscht oder
fiir die die Marke weiterhin eingetragen bleiben soll,
ausdricklich benannt werden. Die Angabe bloRer Klas-
senziffern ist nicht ausreichend (§ 39 Abs. 2 Nr. 4 Mar-
kenV). Sind die zu léschenden Waren bzw. Dienstleis-
tungen in eingetragenen Oberbegriffen enthalten,
muss eine eindeutige Zuordnung maoglich sein. Hierzu
konnen bei dem betreffenden Oberbegriff Zusatze wie
,namlich” bzw. ,,ausgenommen” verwendet werden.

Durch die Neuformulierung des WDVZ darf keine unzu-
lassige Erweiterung eintreten bzw. kein neues absolutes
Schutzhindernis vorliegen. Darlber hinaus darf die Ein-
schrankung des WDVZ nicht zu Rechtsunsicherheiten
Uber den Umfang des Markenschutzes fiihren. Dritte,
insbesondere Konkurrenten, missen klar und eindeutig
erkennen kénnen, auf welche bestimmten Waren oder
Dienstleistungen sich der Schutz der Marke erstreckt.3%°
Entsprechende Teilléschungsantrage werden nach Ge-
wahrung des rechtlichen Gehors als unzuldssig zurtick-
gewiesen.

Ist zugunsten eines Dritten ein Recht i. S. v. § 29 Mar-
kenG eingetragen (z. B. ein Vertragspfandrecht oder
eine MalRnahme der Zwangsvollstreckung, sogenannte
Verfligungsbeschrankung), wird eine auf einem Ver-
zicht des Markeninhabers beruhende Loschung der
Marke im Register erst vermerkt, wenn der dort einge-
tragene Inhaber des Rechts an der Marke i. S. v. § 29
MarkenG zugestimmt hat (§ 48 Abs. 2 MarkenG). Fur
die Zustimmung ist grundsatzlich eine unterschriebene
Erklarung einzureichen (§ 40 MarkenV).

387 Formular W 7437: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7437.pdf.

38 BGH, | ZB 81/09, GRUR-Prax 2011, 294 — Yoghurt-
Gums.

389 BpatG, 26 W (pat) 62/02, BeckRS 2008, 26859 — UTS.

3% EuGH, C-307/10, GRUR 2012, 822 — IP Translator.

391§ 7 Abs. 3S. 2 PatKostG.
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b) Nichtverldngerung

Wird die Schutzdauer nicht um weitere zehn Jahre ver-
langert, wird die Eintragung der Marke mit Wirkung ab
dem Ablauf der Schutzdauer aus dem Register geldscht
(§ 47 Abs. 8 MarkenG).

Beantragt der Markeninhaber ausdriicklich die L6-
schung seiner Marke, nachdem die Schutzdauer been-
det, aber die sechsmonatige Frist zur Zahlung der Ver-
lingerungsgebiihr mit Verspatungszuschlag3®! noch
nicht abgelaufen ist, wird die Marke unverziiglich auf
Antrag geldscht. Andernfalls wird die Léschung der
Marke nach Ablauf der Zahlungsfrist von Amts wegen
vollzogen.

c) Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfah-
ren

Dritte kénnen beim DPMA die Léschung der Eintragung
einer Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens
(§ 42 MarkenG), wegen Verfalls der Marke (§§ 49, 53
MarkenG) oder wegen Nichtigkeit der Marke aufgrund
absoluter Schutzhindernisse (8§ 50, 54 MarkenG) und
wegen Bestehens alterer Rechte (§§ 51, 53 MarkenG)
beantragen.?*? Es handelt sich um gebiihrenpflichtige
Verfahren, an denen der Markeninhaber beteiligt wird.

d) Gerichtsentscheidung

Die Loschung kann auch das Ergebnis eines rechtskraf-
tig abgeschlossenen Gerichtsverfahrens vor den or-
dentlichen Gerichten sein. Dritte kénnen vor dem Zivil-
gericht geltend machen, dass die Marke verfallen ist o-
der &ltere Rechte bestehen, die die Marke verletzen
(85 49, 51, 55 MarkenG). Nach dem Eintritt der Rechts-
kraft des Urteils, mit welchem die Marke fiir verfallen
oder fur nichtig erklart wurde, wird die Eintragung der
Marke gel6scht. Das Gericht ibermittelt dem DPMA
eine Ausfertigung des rechtskraftigen Urteils. Das
DPMA tragt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Da-
tum der Rechtskraft in das Register ein.

9. Anderungen beim Vertreter

Vertreterlibernahmen, Vertreterniederlegungen oder
sonstige Anderungen beim Vertreter werden auf
schriftlichen Antrag in das Register eingetragen, soge-
nannte Umschreibung des Vertreters. Der Antrag kann

392 Dje Formulare W 7202 (Widerspruch gegen die Ein-

tragung einer Marke), W 7440 (Antrag auf vollstan-
dige/teilweise Ldschung wegen Verfalls) bzw.
W 7442 (Antrag auf vollstindige/teilweise Lo-
schung wegen absoluter Schutzhindernisse) sind
unter: https://www.dpma.de/service/formulare/
marken/index.html abrufbar.
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frei formuliert oder mit Hilfe des Formulars W 761439
(Antrag auf Eintragung von Anderungen von Namen
oder Anschriften) gestellt werden. Er soll folgende An-
gaben enthalten:

¢ die Registernummer(n) der Marke(n),

e Angaben zum eingetragenen Inhaber,

e den Namen und die Anschrift des Vertreters,
e die einzutragende Anderung und,

e soweit vorhanden, die vom DPMA vergebene
Nummer der allgemeinen Vollmacht.

Betrifft die Anderung mehrere Marken, soll nur ein An-
derungsantrag fur alle Marken/Markenanmeldungen
gestellt werden. In diesem Fall kénnen alle Marken in
einem Massenverfahren zusammengefasst und ge-
meinsam bearbeitet werden.

Soll fiir den eingetragenen Vertreter ein anderer Vertre-
ter im Register eingetragen werden, sind zum Nachweis
des Vertreterwechsels nach den zu Grunde liegenden
Umschreibungsrichtlinien des DPMA

e die Niederlegung der Vollmacht des bisherigen
Vertreters oder der Entzug der Vollmacht durch
den Vertretenen und

e die Anzeige der Bevollmachtigung des neuen Ver-
treters

erforderlich.

Der Vollmachtsentzug des bisherigen Vertreters kann
auch vom neuen Vertreter im Namen seines Mandan-
ten erklart werden. Es bedarf dann keiner weiteren
(Niederlegungs-)Erklarung durch den friiheren Vertre-
ter.

Nach vollzogener Umschreibung unterrichtet das
DPMA den alten und den neuen Vertreter iiber die An-
derung im Register bei den Vertreterangaben.

Bestellt sich im Laufe eines Verfahrens ein weite-
rer/neuer Rechts- oder Patentanwalt und liegt keine Er-
klarung zur Niederlegung der Vollmacht des bisherigen
Vertreters oder zum Vollmachtsentzug vor, wird vom
DPMA geklart, ob es sich um einen zusatzlichen Vertre-
ter bzw. einen Sondervertreter (z. B. nur fir ein Nichtig-
keits- oder Umschreibungsverfahren) handelt — also die
Bevollmachtigung des zuerst aufgetretenen Bevoll-
machtigten neben der zweiten Bevollmachtigung fort-
besteht — oder ob ein Vertreterwechsel gewollt ist. Im
Zweifel wird hier angenommen, dass keine Vertreteran-
derung eingetragen werden soll. Das laufende Verfah-
ren wird mit dem Sondervertreter gefiihrt.

393 Formular W 7614: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7614.pdf.

Fiir den Antrag soll das Formular A 9165 (Antrag auf
Erteilung einer Prioritdtsbescheinigung oder einer
sonstigen Bescheinigung/Beglaubigung) verwen-
det werden; https://www.dpma.de/docs/formu-
lare/allgemein/a9165.pdf.
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IV. Bescheinigungen

1. Prioritatsbescheinigungen

Auf schriftlichen Antrag3®* bescheinigt das DPMA die
Ubereinstimmung von Abschriften (Ausdrucken oder
Kopien) der Anmeldungsunterlagen einer Markenan-
meldung mit den am Anmeldetag eingereichten Unter-
lagen unter Angabe dieses Tages und der Person des
Anmelders bzw. Schutzrechtsinhabers (sogenannte Pri-
oritatsbescheinigung).

Antragsberechtigt sind Anmelder oder Markeninhaber,
die bei Antragstellung in den Akten der Anmeldung bzw.
im Register als Berechtigte eingetragen sind oder frither
eingetragen waren. Stellt ein friiherer Anmelder bzw.
Markeninhaber den Antrag, wird der derzeitige Anmel-
der bzw. Markeninhaber durch das DPMA von der Aus-
stellung der Prioritatsbescheinigung benachrichtigt.
Wurde der Anspruch auf Erteilung einer Prioritdtsbe-
scheinigung einem Dritten Ubertragen, muss der Dritte
die Ubertragung nachweisen.

Die Geblihr fiir die Erteilung einer Prioritdtsbescheini-
gung betrigt 20,00 Euro3®. Die fur die Erteilung der Pri-
oritatsbescheinigungen notwendigen Abschriften der
Anmeldungsunterlagen werden von Amts wegen gefer-
tigt. Das DPMA verwendet hierzu Ausdrucke aus der
elektronischen Akte. Fiir die Fertigung der Abschriften
wird keine Dokumentenpauschale erhoben.

Weitere Einzelheiten kénnen dem Merkblatt A 91593
(Hinweise fur Antragsteller von Prioritatsbescheinigun-
gen) entnommen werden.

2. Heimatbescheinigungen und Registeraus-
ziige

Heimatbescheinigungen und Registerausziige sind Be-
scheinigungen Uber die im Markenregister des DPMA
eingetragenen Angaben zu einer Marke. Zu diesen An-
gaben zdhlen u.a. der Anmeldetag, die Markenform,
der Markeninhaber sowie die Waren und Dienstleistun-
gen, flr die die Marke angemeldet oder eingetragen ist
bzw. war. Auch eine Darstellung der Marke und Infor-
mationen zu einzelnen Verfahrensarten (z. B. Anmelde-,
Widerspruchs- und Verlangerungsverfahren) sind in der
Heimatbescheinigung bzw. dem Registerauszug enthal-
ten.

Die Heimatbescheinigung bzw. der Registerauszug gibt
den aktuellen Registerstand bis zum Tag der Erstellung
des Auszugs wieder. Heimatbescheinigungen sind zur

395 Nr. 301 300 des Kostenverzeichnisses Teil A.lll. zu
§ 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.

3% Merkblatt A 9159: https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/allgemein/a9159.pdf.
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Verwendung im Ausland vorgesehen, wahrend (beglau-
bigte) Registerausziige zur Verwendung im Inland be-
stimmt sind.

a) Heimatbescheinigungen

Heimatbescheinigungen werden grundsatzlich Gber
eingetragene Marken erteilt. Sie kénnen auch von ge-
I6schten Marken angefertigt werden, wenn der Antrag-
steller darlegt, dass die Heimatbescheinigung zwingend
zur Vorlage im Ausland bendtigt wird.

Eine Heimatbescheinigung kann nur vom Markeninha-
ber oder seinem Vertreter beantragt3®” werden.

Die Heimatbescheinigung kann mit oder ohne Apostille
ausgestellt werden. Die Apostille ist eine besondere
Form der Beglaubigung im internationalen Rechtsver-
kehr.3% Sie bestatigt die Echtheit der Unterschrift, die
Eigenschaft, in welcher der Unterzeichner gehandelt
hat, und die Echtheit des Siegels oder Stempels, mit
dem die Heimatbescheinigung versehen ist.

Fiir eine Heimatbescheinigung ist eine Gebihr i. H. v.
15,00 Euro zu entrichten.3* Die Gebiihr fiir die Ausstel-
lung einer Apostille und fiir die Priifung gemald Art.7
Abs.2 des Haager Ubereinkommens betrigt
25,00 Euro.*%®

b) Registerausziige

Registerauszlige werden nur von eingetragenen oder
nicht mehr eingetragenen, d. h. wieder aus dem Mar-
kenregister geldschten, Marken erstellt.

Registerausziige kénnen von jedermann, nicht nur vom
Anmelder oder Inhaber der Marke, beantragt werden.
Sie werden in beglaubigter oder unbeglaubigter Form
erstellt. Ein Registerauszug kann nicht mit einer Apos-
tille versehen werden.

Die Gebiihren flr einen unbeglaubigten Registerauszug
betragen 15,00 Euro?®, fiir einen beglaubigten Regis-
terauszug 20,00 Euro“®?,

Weitere Einzelheiten kénnen dem Merkblatt W 7028403
(Hinweise fur die Beantragung von Heimatbescheini-
gungen und Registerausziigen) entnommen werden.

397 Fiir den Antrag soll das Formular W 7027 (Antrag

auf Ausfertigung Registerauszug, Heimatbescheini-

gung mit/ohne Apostille) verwendet werden;

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/

w7027.pdf.

Haager Ubereinkommen zur Befreiung auslandi-

scher offentlicher Urkunden von der Legalisation

vom 5. Oktober 1961, BGBI. 1965 11 S. 875.

399 Nr. 301 330 des Kostenverzeichnisses Teil A.lll. zu
§ 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.
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3. Fehlerhafte Urkunden/Ersatzurkunden

Wurde einem Antragsteller eine fehlerhafte Urkunde
Ubersandt, wird diese auf Antrag nach Riicksendung ge-
gen eine korrigierte Version ausgetauscht. Der Aus-
tausch ist gebihren- und auslagenfrei.

Ist das Original der Eintragungsurkunde nach Eingang
beim Markeninhaber verlorengegangen oder vernich-
tet worden, stellt das DPMA auf Antrag des Markenin-
habers eine neue Urkunde aus, sogenannte Ersatzur-
kunde. Der Verlust der Originalurkunde ist glaubhaft zu
machen. Fir das Ausstellen der Ersatzurkunde wird
eine Gebuihr i. H. v. 10,00 Euro erhoben.*%

Das Ausstellen von Schmuckurkunden ist im Markenbe-
reich nicht vorgesehen (§ 25 Abs. 2 DPMAV).

V. Markenregister, Auskiinfte und Akten-
einsicht

1. Markenregister

Das Markenregister wird gemafl § 65 Abs. 1 Nr. 5und 6
MarkenG i. V. m. § 24 MarkenV beim DPMA in Form ei-
ner elektronischen Datenbank betrieben. Der Inhalt des
Registers kann § 25 MarkenV entnommen werden.
Diese Daten sind unter https://register.dpma.de/DPMA
register/Uebersicht verfugbar. GemiR §62 Abs.5
MarkenG steht die Einsicht in das Markenregister jeder-
mann frei.

2. Auskiinfte und Akteneinsicht

Auskiinfte erteilen sowohl der zentrale Kundenservice
des DPMA unter Telefon: +49 89 2195-1000 als auch die
fiir die jeweiligen Verfahren zustandigen Bearbeiter. All-
gemeine Anfragen zu Anmeldungen kdnnen auch jeder-
zeit per E-Mail an info@dpma.de gesendet werden.
Rechtsberatung ist jedoch den Patent- und Rechtsan-
waélten vorbehalten.

400 & 2 Verordnung lber die Ausstellung der Apostille

nach Artikel 3 des Haager Ubereinkommens vom
5. Oktober 1961 zur Befreiung auslandischer o6f-
fentlicher Urkunden von der Legalisation vom
9. Dezember 1997, BGBI. 1997 | S. 2872.

401 Nr. 301 110 des Kostenverzeichnisses Teil A.l. zu § 2
Abs. 1 DPMAVwKostV.

402 Nr. 301 100 des Kostenverzeichnisses Teil A.l. zu § 2
Abs. 1 DPMAVwKostV.

403 Merkblatt W 7028: https://www.dpma.de/docs/
formulare/marken/w7028.pdf.

404 Nr. 301 310 des Kostenverzeichnisses Teil A.lll. zu
§ 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.
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Die Einsicht in die Akten eingetragener Marken ist ge-
blhrenfrei. Die Online-Akteneinsicht (§ 62 Abs. 3 Mar-
kenG) ist noch nicht moglich. Das Begehren auf Einsicht
in eine bestimmte Akte muss dem DPMA mitgeteilt
werden.

Es kann nur Einsicht in die Hauptakte genommen wer-
den. In Beiheften gefiihrte selbstandige Nebenverfah-
ren wie Bescheinigungsverfahren, weitere Aktenein-
sichtsverfahren, Insolvenzverfahren und Kostenfestset-
zungsverfahren sind von der Akteneinsicht nicht um-
fasst.

Sofern die Marke (noch) nicht eingetragen ist, muss fir
die Akteneinsicht ein schriftlicher Antrag gestellt*%, ein
berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht (§ 62 Abs. 1
MarkenG) und eine Gebihr von 90,00 Euro entrichtet
werden.

Hierunter fallen neben Markenanmeldungen, die noch
formell bzw. auf ihre Schutzfahigkeit geprift werden,
auch Akten von Markenanmeldungen, die vor der Ein-
tragung zurickgenommen wurden, die wegen der
Nichtzahlung der Anmeldegebiihr als zuriickgenommen
gelten oder die rechtskraftig zurlickgewiesen wurden.

Der Anmelder selbst muss fiir die Einsicht in Akten, die
von ihm angemeldete Marken betreffen, kein berech-
tigtes Interesse geltend machen. Sein Antrag ist gebuh-
renfrei.40®

Die Gebuhr fiir die Akteneinsicht Dritter wird mit Ein-
gang des Antrags fallig (§ 6 Abs. 1 DPMAVwKostV). Wird
die Gebiihr nicht unmittelbar mit der Antragstellung be-
glichen, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang des Schreibens die Ge-
bihr zu begleichen. Andernfalls gilt der Antrag als zu-
rickgenommen.

Fiir die Glaubhaftmachung des berechtigten Interesses
kommen alle Beweismittel, die eidesstattliche Versiche-
rung, die anwaltliche Versicherung, unbeglaubigte und
beglaubigte Kopien und unter Umstdanden auch der Par-
teivortrag in Betracht.

Ein berechtigtes Interesse kann z. B. gegeben sein,
wenn die Kenntnis der Akten fir das kiinftige Verhalten
des Antragstellers bei der Wahrung oder Verteidigung
von Rechten malRgeblich sein kann. Es geniigt auch ein
tatsachliches, z. B. wirtschaftliches, Interesse.

Sofern ein Verfahrensbevollmachtigter die Aktenein-
sicht beantragt, muss der Auftraggeber benannt wer-
den.

405 §62 Abs.1 MarkenG; § 10 DPMAV i. V. m. § 65
Abs. 1 Nr. 8 MarkenG.

406 Sjehe Kostenverzeichnis zur DPMAVwKostV, Ge-
bihrennummer 301 400.

407 DPA Mitt. 1957, 174.
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Der Antrag wird dem Anmelder zur Kenntnis- und Stel-
lungnahme Gbermittelt.

Stimmt der Anmelder zu, wird die beantragte Aktenein-
sicht ohne Beschluss und ohne Uberpriifung eines vor-
getragenen berechtigten Interesses des Antragstellers
gewahrt. 07

Widerspricht der Anmelder innerhalb der gesetzten
Frist, wird formlich durch Beschluss Giber den Antrag un-
ter Abwagung der Interessen der Beteiligten entschie-
den. Die Akteneinsicht ist, falls der Antrag erfolgreich
war, erst nach Rechtskraft des Beschlusses zu gewah-
ren. In dem Beschluss wird auch eine Kostenentschei-
dung gemaR § 63 MarkenG getroffen. Eine Auferlegung
der Kosten des Akteneinsichtsverfahrens kann dabei
aus Billigkeitsgriinden in Betracht kommen, § 63 Abs. 1
S. 1 MarkenG.

Die Akteneinsicht nach § 62 Abs. 1 bis 3 MarkenG ist ge-
maRk § 62 Abs. 4 MarkenG ausgeschlossen, soweit eine
Rechtsvorschrift entgegensteht oder soweit das schutz-
wirdige Interesse der betroffenen Person i. S. d. Art. 4
Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung®®in der jeweils gel-

tenden Fassung offensichtlich Giberwiegt.

So sind aus diesen Griinden z. B. einzelne Teile der Akte
— wie personliche gesundheitsbezogene Informationen
oder Kopien amtlicher Ausweise —von Amts wegen von
der Akteneinsicht auszunehmen.

Zudem kénnen Teile der Akte auf Antrag von der Akten-
einsicht ausgenommen werden, wenn das Interesse an
der Geheimhaltung das Interesse an der Akteneinsicht
Uberwiegt. Hier kommen z. B. Geschéaftsgeheimnisse
und personenbezogene Angaben, die nicht ohnehin im
Markenregister enthalten sind, in Frage. In diesen Fal-
len ist stets eine Interessenabwdgung zwischen dem
schutzwirdigen Interesse der betreffenden Person
oder des betreffenden Unternehmens an der Geheim-
haltung ihres persénlichen privaten bzw. geschaftlichen
(innerbetrieblichen) Bereichs (Art. 1, 2 und 14 GG) und
dem allgemeinen Informationsbedirfnis Dritter vorzu-
nehmen.

Wird der Antrag auf Akteneinsicht gemaR § 62 Abs. 1
MarkenG vor der Gewahrung der Akteneinsicht zurtick-
genommen, ist die Geblhr gemaR §6 Abs.2
DPMAVwKostV zu erstatten. Die Erstattungsgebihr in
Hohe von 10,00 Euro wird einbehalten (§ 10 Abs. 2
DPMAVwKostV).

Die Akteneinsicht wird in einem der Recherchesile in
Minchen bzw. Berlin oder in der Auskunftsstelle Jena
gewdhrt. Dort kann der Akteninhalt in elektronischer
Form eingesehen bzw. kénnen gegen Entgelt Ausdrucke

408 \lerordnung (EU) 679/2016 des Europiischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG,
ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 1; ABI. L 314 vom
22.11.2016, S. 72.



gefertigt werden. Alternativ kann auch eine auf einem
Datentrager (CD, DVD) gespeicherte Datei mit dem Ak-
teninhalt oder ein Ausdruck der vollstandigen Akte oder
bestimmter Teile daraus (§ 22 Abs. 2S. 2 DPMAV) gegen
Erstattung der Auslagen zugesandt werden. Details
Uber die Hohe der Auslagen kénnen dem Kostenmerk-
blatt A 9510%%° (Seite 15, Teil B Auslagen) enthommen
werden.

Bezieht sich der Antrag auf Einsicht auf eine bereits ver-
nichtete Akte, so wird der Antrag mit dem Hinweis, dass
eine Akteneinsicht wegen der bereits erfolgten Vernich-
tung der Akte unmdoglich ist, zuriickgesandt. Falls be-
reits Geblihren entrichtet wurden, werden diese erstat-
tet. Allerdings wird die Erstattungsgebuihr einbehalten.

409 Merkblatt A 9510: https://www.dpma.de/docs/ser-
vice/formulare/allgemein/a9510.pdf.
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