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Vorbemerkung 

Die vorliegende Richtlinie für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren ersetzt die durch die zwischenzeitliche 
Rechtsentwicklung weitgehend überholte Richtlinie vom 17. November 19971. Die neue Richtlinie berücksichtigt die 
seitdem eingetretenen Gesetzesänderungen einschließlich der am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderungen 
durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz2, mit dem die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in 
nationales Recht umgesetzt wurde, sowie der Änderungen durch das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisie-
rung des Patentrechts vom 10. August 20213, die teilweise am 18. August 2021 und im Übrigen am 1. Mai 2022 in Kraft 
getreten sind. 

Die Richtlinie dient dazu, eine einheitliche und zügige Durchführung der Widerspruchsverfahren zu gewährleisten. Die 
Gleichbehandlung aller am Widerspruchsverfahren Beteiligten stellt ein rechtsstaatliches Gebot dar. Daher sind die Mar-
kenstellen gehalten, die Widerspruchsverfahren gemäß der nachstehenden Richtlinie durchzuführen. Gesetzesänderun-
gen und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie die Besonderheiten des Einzelfalles sind zu berücksichtigen. 

Die Veröffentlichung der Richtlinie dient dazu, die am Widerspruchsverfahren Beteiligten über die Arbeitsweise der Mar-
kenstellen in diesem Verfahren zu unterrichten.  

München im Juli 2023 

 

 
1  BlPMZ 1998, 1. 
2  BGBl. 2018 I S. 2357. 
3  BGBl. 2021 I S. 3490. 
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Rechtsgrundlagen 

Den rechtlichen Rahmen des Widerspruchsverfahrens 
bilden im Wesentlichen  

im deutschen Recht:  

- das Gesetz über den Schutz von Marken und sons-
tigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)  

- die Verordnung zur Ausführung des Markengeset-
zes (Markenverordnung – MarkenV)  

- die Verordnung über das Deutsche Patent- und 
Markenamt (DPMA-Verordnung – DPMAV)  

- die Verordnung über die Wahrnehmung einzelner 
den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, 
den Markenstellen und den Abteilungen des Pa-
tentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungs-
verordnung – WahrnV)  

- das Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- 
und Markenamts und des Bundespatentgerichts 
(Patentkostengesetz – PatKostG)  

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

- die Verordnung über Verwaltungskosten beim 
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwal-
tungskostenverordnung – DPMAVwKostV)  

- die Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt 
(ERVDPMAV)  

- die Verordnung über die elektronische Aktenfüh-
rung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und 
dem Bundesgerichtshof (EAPatV)  

- das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 

- die Zivilprozessordnung (ZPO) 

 
4  Soweit in dieser Richtlinie auf Informationen Dritter 

verwiesen wird, übernimmt das DPMA für deren 
Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Haftung. 

im Recht der EU:  

- die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 
(MarkenRL) zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Marken (in Kraft 
getreten am 12. Januar 2016; einige Artikel gelten 
seit dem 15. Januar 2019)  

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

im internationalen Recht:  

- das Protokoll zum Madrider Abkommen über die 
internationale Registrierung von Marken (Protokoll 
zum Madrider Markenabkommen – PMMA) vom 
27. Juni 1989  

- die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des 
gewerblichen Eigentums (Pariser Verbands-
übereinkunft – PVÜ) vom 20. März 1883.  

Die vorstehenden Rechtsvorschriften sind in der jeweils 
gültigen Fassung im Internet zugänglich unter 
http://www.gesetze-im-internet.de, https://eur-lex.eu-
ropa.eu/homepage.html und http://www.wipo.int/tre-
aties/en.4 

 

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


10 

 

Der Ablauf des Widerspruchsverfahrens im Überblick 
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Teil 1:  Formelle Prüfung des Wider-
spruchs und sonstige Verfah-
rensfragen 

I. Formelle Prüfung des Wider-
spruchs (Zulässigkeit) 

1. Statthaftigkeit 

Der Widerspruch ist statthaft gegen 

- die Eintragung einer nationalen Marke in das vom 
DPMA geführte Register5 (§§ 42 Abs. 1, 41 Abs. 1 
MarkenG) und 

- die Schutzerstreckung einer international re-
gistrierten Marke auf Deutschland (§§ 107 Abs. 1, 
114 i. V. m. § 42 Abs. 1 MarkenG). 

Als eingetragene nationale Marke gelten auch in natio-
nale Markenanmeldungen umgewandelte Unions-
markenanmeldungen und international registrierte 
Marken, deren Schutz noch nicht endgültig auf 
Deutschland bzw. die EU erstreckt war, nach ihrer Ein-
tragung in das Register des DPMA, da diese nach Ein-
gang des Umwandlungsantrags wie nationale Marken-
anmeldungen zu behandeln sind (§ 121 Abs. 2 bzw. 
§ 118 Abs. 4 S. 1 MarkenG). 

Nicht statthaft ist der Widerspruch gegen die Eintra-
gung nationaler Marken, die aus der Umwandlung einer 
Unionsmarke, die beim EUIPO bereits eingetragen war, 
bzw. aus einer international registrierten Marke mit be-
reits endgültigem Schutz in Deutschland bzw. der EU 
hervorgegangen sind (§ 121 Abs.3 S.2 bzw. § 118 Abs. 4 
S. 3 MarkenG). 

2. Widerspruchsgründe; Zeitrang 

Der Widerspruch kann nur auf die in § 42 Abs. 2 MarkenG 
abschließend aufgeführten relativen Schutzhindernisse 
gestützt werden. Danach kann nur geltend gemacht wer-
den, dass die angegriffene Marke wegen 

- einer angemeldeten oder eingetragenen nationa-
len Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 MarkenG 
– nationalen Marken gleichgestellt sind internatio-
nal registrierte Marken mit Schutzerstreckung auf 
Deutschland (§§ 107 Abs. 1, 112 MarkenG), Uni-
onsmarken (§ 119 Nr. 1 MarkenG) sowie die gemäß 

 
5  Das Markenregister wird seit dem 1. August 1999 nur 

noch elektronisch geführt (§ 24 Abs. 2 MarkenV) und 
ist zugänglich über https://register.dpma.de/DPMA-
register/marke/uebersicht. 

6  Nur möglich, wenn die Anmeldung der Marke, gegen 
die sich der Widerspruch richtet, ab dem 1. Oktober 
2009 eingereicht worden ist (§ 158 Abs. 2 MarkenG). 

Art. 189 Abs. 2 UMV den Unionsmarken gleichge-
stellten international registrierten Marken mit 
Schutzerstreckung auf die EU –,  

- einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeit-
rang nach § 10 i. V. m. § 9 MarkenG,  

- ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter 
des Markeninhabers nach § 11 MarkenG,  

- einer nicht eingetragenen Marke (sogenannte Be-
nutzungsmarke) mit älterem Zeitrang nach 
§ 4 Nr. 2 MarkenG oder einer geschäftlichen Be-
zeichnung (Unternehmenskennzeichen oder 
Werktitel) mit älterem Zeitrang nach § 5 i. V. m. 
§ 12 MarkenG6 oder 

- einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen 
Angabe mit älterem Zeitrang i. V. m. § 13 Mar-
kenG7 

zu löschen ist. 

Die Bestimmung des Zeitrangs richtet sich bei 

- der angegriffenen Marke und nationalen Wider-
spruchskennzeichen nach §§ 6, 33, 34, 35 und 
37 Abs. 2 MarkenG,  

- Unionsmarken nach § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. 
Art. 32, 34-38 UMV,  

- international registrierten Marken mit Schutzer-
streckung auf Deutschland nach §§ 107 Abs. 1, 
112 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 2 MarkenG und 

- international registrierten Marken mit Schutzer-
streckung auf die EU nach § 119 Nr. 1 MarkenG 
i. V. m. Art. 189 Abs. 1 UMV 

- geschützten Ursprungsbezeichnungen und geogra-
fischen Angaben nach Art. 14 Abs. 1 Verordnung 
(EU) 1151/2012 (Eingang des Antrags bei der Kom-
mission). 

Danach ist bei registrierten nationalen und Unionsmar-
ken in der Regel der Anmeldetag für deren Zeitrang 
maßgeblich. Wurde aber wirksam eine frühere (Aus-
lands- oder Ausstellungs-) Priorität in Anspruch genom-
men, gilt dieses Prioritätsdatum als Zeitrang.8 Zu beach-
ten ist, dass im Fall von Prioritäten, die sich nur auf ei-
nen Teil der Waren/Dienstleistungen beziehen, unter-
schiedliche Zeitränge für Teile des Verzeichnisses gelten 
können. In Ausnahmefällen (insbesondere bei einer Ein-
tragung aufgrund Verkehrsdurchsetzung) kann der An-
meldetag und damit der Zeitrang einer nationalen 

7  Nur möglich, wenn die Anmeldung der Marke, gegen 
die sich der Widerspruch richtet, ab dem 14. Januar 
2019 eingereicht worden ist (§ 158 Abs. 3 MarkenG). 

8  Siehe dazu Richtlinie für die Prüfung von Marken-
anmeldungen und für die Registerführung, 
https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-
ken/w7735.pdf, Teil 1: VI.7. 

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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Marke gemäß § 37 Abs. 2 MarkenG auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben sein.9  

Bei IR-Marken gilt der Tag der internationalen Registrie-
rung bzw. der Eintragung der nachträglichen Schutzer-
streckung als Anmeldetag und damit als Zeitrang.  

Sofern nach diesen Regelungen das Widerspruchskenn-
zeichen einen jüngeren Zeitrang als die angegriffene 
Marke hat, ist der Widerspruch bereits mangels Vorlie-
gens eines Rechts mit älterem Zeitrang i. S. v. § 42 
Abs. 1 und 2 MarkenG unzulässig. Dasselbe gilt, wenn 
der angegriffenen Marke und dem Widerspruchskenn-
zeichen derselbe Tag als Zeitrang zukommt, da dann 
Gleichrangigkeit gemäß § 6 Abs. 4 MarkenG vorliegt. 

Andere ältere Rechte gemäß § 13 MarkenG (z. B. Na-
mensrechte, Urheberrechte, sonstige gewerbliche 
Schutzrechte) können einer jüngeren Marke im Wider-
spruchsverfahren nicht entgegengehalten werden. Seit 
dem 1. Mai 2020 besteht allerdings die Möglichkeit, 
beim DPMA einen gesonderten Nichtigkeitsantrag we-
gen älterer Rechte im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG zu 
stellen (§§ 51, 53 MarkenG). Alternativ steht das Klage-
verfahren vor den ordentlichen Gerichten zur Verfü-
gung (§§ 51, 55 MarkenG). 

3. Widerspruchsberechtigung 

a) Widersprüche aus Marken und geschäftli-
chen Bezeichnungen 

aa) Allgemeines 

Zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäß § 42 Abs. 1 
S. 1 MarkenG der materielle Inhaber des Rechts an der 

 
9  Siehe dazu Richtlinie für die Prüfung von Marken-

anmeldungen und für die Registerführung, 
https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-
ken/w7735.pdf, Teil 2: XVII.8. 

10  BPatG, 25 W (pat) 149/96, GRUR 2000, 815, 817 – 
turfa; BPatG, 33 W (pat) 45/11, BeckRS 2013, 
14111 – KNUT – DER EISBÄR/Knud; jeweils m. w. N.  

11  BPatG, 28 W (pat) 505/17, BeckRS 2018, 22311 
(Nr. 12) – Quasarglas/Quasar; BPatG, 
26 W (pat) 37/19, GRUR-RS 2020, 15240 (Nr. 11) – 
Brauerei Weller Erlangen/Weller; jeweils m. w. N. 

12  BPatG, 24 W (pat) 150/94, BeckRS 1995, 11920 – 
CHARRIER; BPatG, 24 W (pat) 79/07, BeckRS 2009, 
25946 – THERMARIVM/THERMARIUM; BPatG, 
24 W (pat) 79/07, GRUR-RS 2010, 145032 (Nr. 15) – 
Mord im Moulin Rouge/MOULIN ROUGE; a. A. im 
Hinblick auf den eingeschränkten Prüfungsumfang: 
Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 42 Rdn. 28 sowie BeckOK MarkenR/Dra-
heim, 32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 42 
Rdn. 45-47 mit Verweis auf die im Jahr 2009 einge-
führte Möglichkeit, Widersprüche auf nicht re-
gistrierte Kennzeichen zu stützen, bei denen die 

als Widerspruchskennzeichen geltend gemachten 
Marke oder geschäftlichen Bezeichnung berechtigt. 

Ferner ist anerkannt, dass ein Lizenznehmer das Wider-
spruchsverfahren im Wege der gewillkürten Prozess-
standschaft anstelle des Rechteinhabers in eigenem Na-
men führen kann.10 

Steht das Recht an der Marke oder geschäftlichen Be-
zeichnung mehreren Personen gemeinschaftlich nach 
Bruchteilen zu (Anmelder-/Inhabergemeinschaft), ist 
jeder Mitinhaber widerspruchsberechtigt, ohne dass es 
hierfür der Zustimmung der anderen Mitinhaber bedarf 
(§ 744 Abs. 2 BGB).11  

bb) Eingetragene Marken 

Stimmt der aus einer eingetragenen Marke Widerspre-
chende mit dem im Register eingetragenen Inhaber 
überein, wird die Aktivlegitimation grundsätzlich nicht 
von Amts wegen geprüft. Denn gemäß § 28 Abs. 1 Mar-
kenG wird vermutet, dass dem eingetragenen Inhaber 
das Recht an der Marke materiell zusteht. Diese gesetz-
liche Vermutung ist allerdings widerlegbar. Wird die Ak-
tivlegitimation des Widersprechenden vom Inhaber der 
angegriffenen Marke bestritten, muss dem nachgegan-
gen und der Mangel der materiellen Rechtsinhaber-
schaft berücksichtigt werden, wenn er offensichtlich 
oder aus sonstigen Gründen eine abschließende und er-
schöpfende Klärung im Registerverfahren möglich ist.12 

Im Fall eines Rechtsübergangs kann der Rechtsnachfol-
ger das durch die Eintragung begründete Recht erst ab 
dem Zeitpunkt geltend machen, in dem er einen ent-
sprechenden Umschreibungsantrag beim DPMA einge-
reicht hat (§ 28 Abs. 2 MarkenG). Möchte der Rechts-

Rechtsinhaberschaft stets darzulegen und ggf. 
nachzuweisen ist. Für die bisherige und auch hier 
weiter vertretene Auffassung spricht, dass bei 
Rechtsübergängen von Registermarken im Um-
schreibungsverfahren weiterhin keine umfassende 
Prüfungspflicht besteht (Hacker in Ströbele/Ha-
cker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 27 Rdn. 32). Es 
erscheint schwer vermittelbar, wenn im Einzelfall 
bei gleicher Sachlage lediglich wegen unterschiedli-
cher Prüfungsmaßstäbe im Umschreibungsverfah-
ren die Eintragung eines Rechtsübergangs in das 
Register abgelehnt wird, dieser aber in Wider-
spruchsverfahren zu berücksichtigten wäre. Außer-
dem ist nicht zu verkennen, dass über Widersprü-
che aus nicht registrierten Kennzeichen ein juristi-
scher Prüfer/eine juristische Prüferin entscheidet, 
während der Erstbeschluss bei Widersprüchen aus 
Registermarken grundsätzlich von einem Prüfer/ei-
ner Prüferin des gehobenen Dienstes gefasst wird 
(siehe dazu Teil 3: III.2; vgl. auch Begründung zum 
Entwurf des Gesetzes zur Vereinfachung und Mo-
dernisierung des Patentrechts, BT-Drs. 16/11339, 
S. 28).  

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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nachfolger Widerspruch erheben, muss er daher spä-
testens zusammen mit dem Widerspruch einen Um-
schreibungsantrag einreichen.13  

Im Zeitraum zwischen dem Eingang eines Umschrei-
bungsantrags und der Entscheidung über die Umschrei-
bung sind sowohl der eingetragene Markeninhaber (ge-
mäß § 28 Abs. 1 MarkenG) als auch der Rechtsnachfol-
ger (gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG) in formeller Hinsicht 
berechtigt. Da jedoch nur einem von ihnen die für die 
Widerspruchsberechtigung maßgebliche materielle In-
haberschaft zukommen kann, erfolgt grundsätzlich 
keine Sachentscheidung über den Widerspruch bis zur 
Entscheidung über den Umschreibungsantrag.14  

cc) Benutzungsmarken und geschäftliche Be-
zeichnungen 

Bei Benutzungsmarken und geschäftlichen Bezeichnun-
gen kann nicht auf die Vermutungswirkung des 
§ 28 Abs. 1 MarkenG zurückgegriffen werden. Den aus 
einem solchen Kennzeichen Widersprechenden trifft 
deshalb die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, 
dass ihm das Recht zusteht. Für die Zulässigkeit des Wi-
derspruchs reicht allerdings zunächst die bloße Behaup-
tung (Angabe des Inhabers) aus;15 ob sie zutrifft, ist eine 
Frage der Begründetheit.16  

b) Widersprüche aus geschützten Ur-
sprungsbezeichnungen und geografischen 
Angaben 

Ein Widerspruch aus einer geschützten Ursprungsbe-
zeichnung oder geografischen Angabe kann von jeder 
Person erhoben werden, die berechtigt ist, Rechte aus 
diesem Kennzeichen geltend zu machen 
(§ 42 Abs. 1 S. 2 MarkenG).  

4. Widerspruchsfrist 

Der Widerspruch gegen die Eintragung einer nationalen 
Marke ist innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der 
Veröffentlichung ihrer Eintragung zu erheben 
(§ 42 Abs. 1 MarkenG). Diese Veröffentlichung erfolgt 
im Teil 1 a) aa) des Markenblatts, das wöchentlich er-
scheint.17 

 
13  Zu Rechtsübergängen im bereits laufenden Verfah-

ren siehe Teil 1: II.9. 
14  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 

13. Aufl., § 28 Rdn. 11. 
15  Siehe Teil 1: I.5.c). 
16  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: IV.1.a). 
17  Das Markenblatt wird seit Juli 2004 nur noch in 

elektronischer Form im Internet bereitgestellt und 
ist abrufbar unter: https://regis-
ter.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/mar-
ken. 

Die Widerspruchsfrist beginnt erneut zu laufen, wenn 
die Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 45 
MarkenG wegen erheblicher Mängel der Erstveröffent-
lichung berichtigt und im Teil 1 a) bb) des Markenblatts 
erneut veröffentlicht wird.18 

Ein Widerspruch, der nach der Eintragung der angegrif-
fenen Marke, aber schon vor deren Veröffentlichung er-
hoben wird, ist zulässig.19 Ein bereits vor der Eintragung 
der angegriffenen Marke erhobener Widerspruch ist 
dagegen unzulässig; er wird auch nicht automatisch im 
Zeitpunkt der Eintragung zulässig, sondern muss erneut 
erhoben werden. 

Die Fristberechnung erfolgt nach §§ 187 ff. BGB.20 Der 
Widerspruch muss spätestens mit Ablauf des letzten Ta-
ges der Widerspruchsfrist beim DPMA eingegangen 
sein. Es handelt sich um eine sogenannte Ereignisfrist; 
das Ereignis ist die Veröffentlichung im Markenblatt. Die 
Frist beginnt also am Tag nach der Herausgabe des be-
treffenden Markenblatts (§ 187 Abs. 1 BGB) und sie en-
det grundsätzlich nach drei Monaten mit Ablauf des Ta-
ges, der durch seine Zahl dem Veröffentlichungstag ent-
spricht (§ 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB). Fehlt dieser Tag im be-
treffenden Monat (z. B.: die Veröffentlichung erfolgte 
am 31. März, ein 31. Juni existiert aber nicht), endet die 
Frist am letzten Tag des betreffenden Monats 
(§ 188 Abs. 3 BGB; im Beispiel endet die Frist also am 
30. Juni). Fällt der danach ermittelte Tag des Fristendes 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so verschiebt 
sich das Fristende auf den nächsten Werktag 
(§ 193 BGB). Als Feiertage gelten seit dem 01.05.2022 – 
unabhängig vom Ort der Einreichung des Widerspruchs 
– alle Tage, bei denen es sich am Ort mindestens einer 
der Dienststellen des DPMA (München, Jena, Berlin) um 
einen gesetzlichen Feiertag handelt (§ 18a DPMAV). 

Bei einem Widerspruch gegen die Schutzbewilligung ei-
ner international registrierten Marke für Deutschland 
beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist mit dem 
ersten Tag des auf den Ausgabemonat des Veröffentli-
chungsblattes der IR-Marken21 folgenden Monats 
(§ 114 Abs. 2 MarkenG). 

Bei Versäumung der Widerspruchsfrist ist keine Wieder-
einsetzung möglich (§ 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG).  

 

18  Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 42 Rdn. 36. 

19  BPatG, 27 W (pat) 561/17, BeckRS 2019, 23035 
(Nr. 17) – Gundermann-Akademie/Gundermann-
schule, m. w. N. 

20  Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 42 Rdn. 37. 

21  WIPO-Gazette, abrufbar unter 
https://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/.  

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken
https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken
https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken
https://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/
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Die Löschung der angegriffenen Marke wegen entge-
genstehender älterer Rechte kann dann beim DPMA 
nur noch durch gesonderte Stellung eines Nichtigkeits-
antrags wegen älterer Rechte (§§ 51, 53 MarkenG) oder 
alternativ durch eine entsprechende Klage vor den or-
dentlichen Gerichten (§§ 51, 55 MarkenG) geltend ge-
macht werden. 

5. Widerspruchserklärung, Formerfor-
dernisse und Mindestangaben  

a) Form der Widerspruchserhebung und 
sonstige Formerfordernisse 

Der Widerspruch kann schriftlich/durch Telefax oder 
elektronisch über DPMAdirektPro eingereicht werden.  

aa) Schriftliche Erhebung/Telefax, Unter-
schrift 

Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist das ei-
genhändig unterschriebene Original des Widerspruchs-
schriftsatzes einzureichen (§ 10 Abs. 1 DPMAV).22 Das 
Fehlen der ordnungsgemäßen Unterschrift ist aus-
nahmsweise unschädlich, wenn aus dem Schriftstück 
und ggf. seinen Anlagen ansonsten in einer jeden Zwei-
fel ausschließenden Weise ersichtlich ist, von wem die 
Erklärung herrührt und dass kein bloßer Entwurf vor-
liegt,23 d. h. wenn zweifelsfrei feststeht, dass das 
Schriftstück mit dem Willen des Urhebers/der Urhebe-
rin in den Rechtsverkehr gebracht wurde, ohne dass 
darüber Beweis erhoben muss.24  

Das unterschriebene Original kann auch durch Telefax 
übermittelt werden (§ 11 Abs. 1 DPMAV). Eine Nachrei-
chung des Originals ist dann grundsätzlich nicht erfor-
derlich. Bei begründeten Zweifeln an der Vollständigkeit 
der Übermittlung oder an der Übereinstimmung mit 
dem Original sowie bei Qualitätsmängeln kann das 
DPMA das Original allerdings nachfordern 
(§ 11 Abs. 2 DPMAV). 

 
22  Vgl. auch BGH, I ZB 6/88, GRUR 1989, 506, 507 – 

Widerspruchsunterzeichnung. 
23  BGH, I ZB 1/03, GRUR 2003, 1068 – Computerfax. 
24  BPatG, 30 W (pat) 527/20, GRUR-RS 2020, 44191 – 

ALMWURZERL. 
25  Informationen zu DPMAdirektPro können unter 

https://www.dpma.de/service/elektronische_an-
meldung/dpmadirekt/index.html abgerufen wer-
den. 

26  Zur E-Mail: BPatG, 30 W (pat) 4/18, GRUR-RS 2019, 
38363 – Bienensauna; zum beBPo: BPatG, 
29 W (pat) 31/20, GRUR-RS 2020, 37973 – avi-
rem/AVIRA; BPatG, 26 W (pat) 55/20, GRUR-RS 
2021, 19297 – NEOVI/Nivea. 

bb) Elektronische Erhebung mittels  
DPMAdirektPro 

Seit dem 1. April 2019 besteht auch die Möglichkeit, 
den Widerspruch elektronisch signiert über die vom 
DPMA zur Verfügung gestellte Zugangs- und Übertra-
gungssoftware DPMAdirektPro25 einzureichen 
(§ 95a Abs. 1, 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1, 
2 S. 1 ZPO, § 12 DPMAV, §§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 3 Abs. 1, 3 
ERVDPMAV).  

Die Einreichung des Widerspruchs auf anderem elekt-
ronischen Wege, etwa per E-Mail oder über das beson-
dere Behördenpostfach (beBPo) des DPMA, ist nicht 
möglich.26  

cc) Vertreter, Zustellungs- und Empfangsbe-
vollmächtigter 

Bei Widerspruchserhebung durch einen Vertreter gel-
ten die allgemeinen Regeln.27 Widersprechende, die im 
Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben, 
können den Widerspruch selbst erheben, benötigen 
aber anschließend einen Inlandsvertreter, um am Wi-
derspruchsverfahren teilnehmen zu können.28  

Wird der Widerspruch von mehreren Personen ohne 
gemeinsamen Vertreter gemeinschaftlich erhoben, 
müssen diese einen gemeinsamen Zustellungs- und 
Empfangsbevollmächtigten bestimmen; anderenfalls 
gilt die zuerst genannte Person als zustellungs- und 
empfangsbevollmächtigt (§ 14 Abs. 1 DPMAV). 

dd) Formulare 

Für die Erhebung des Widerspruchs sollen die vom 
DPMA herausgegebenen Formulare W 7202 und 
W 7202.1 bzw. W7202.229 verwendet werden 
(§ 29 Abs. 2 MarkenV). Ein formloser Widerspruch ist 
zwar möglich, aber wegen der Gefahr, dass notwendige 
Angaben unterbleiben, nicht zu empfehlen.30 

Bei formularmäßiger Widerspruchserhebung sind das 
Hauptformular W 7202 und mindestens ein Formular 
W 7202.1 (bei Geltendmachung eines registrierten Wi-
derspruchskennzeichens) bzw. W 7202.2 (bei Geltend-

27  Siehe dazu Teil 1: II.7. 
28  Siehe dazu Teil 1: II.7.c).  
29  Abrufbar unter: https://www.dpma.de/service/for-

mulare/marken/index.html. 
30  Ein weiterer Gesichtspunkt sind etwaige Verzöge-

rungen bei der elektronischen Datenerfassung, vgl. 
Mitteilung der Präsidentin Nr. 04/15 vom 22. De-
zember 2014, BlPMZ 2015, 2; auch abrufbar unter: 
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichun-
gen/mitteilungen/ar-
chiv/2015/mdp_04_2015.html.  

https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldung/dpmadirekt/index.html
https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldung/dpmadirekt/index.html
https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html
https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/mitteilungen/archiv/2015/mdp_04_2015.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/mitteilungen/archiv/2015/mdp_04_2015.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/mitteilungen/archiv/2015/mdp_04_2015.html
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machung eines nicht registrierten Widerspruchskenn-
zeichens) auszufüllen. Wird ein Widerspruch auf meh-
rere ältere Kennzeichenrechte desselben Inhabers ge-
stützt31, soll für jedes Widerspruchskennzeichen eine 
gesonderte Anlage W 7202.1 bzw. W7202.2 eingereicht 
werden. 

ee) Abschriften 

Von dem Widerspruch und allen weiteren Schriftsätzen 
der Beteiligten im Widerspruchsverfahren sind Ab-
schriften für den bzw. die anderen Beteiligten einzu-
reichen (§ 17 Abs. 2 S. 1 DPMAV).32  

b) Geltendmachung mehrerer älterer Rechte 
(Widerspruchskennzeichen) 

Seit dem 14. Januar 2019 kann ein Widerspruch auf 
mehrere ältere Rechte (Widerspruchskennzeichen) ge-
stützt werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber33 
gehören (§ 42 Abs. 3 MarkenG). Stehen die Rechte un-
terschiedlichen Personen zu, müssen dementspre-
chend gesonderte Widersprüche durch die jeweiligen 
Berechtigten34 erhoben werden.  

c) Mindestangaben 

Der Widerspruch muss gemäß § 30 Abs. 1 S. 1 MarkenV 
mindestens Angaben enthalten, die es erlauben, die 
Identität der angegriffenen Marke, des Widerspruchs-
kennzeichens sowie des Widersprechenden festzustel-
len.  

Wird ein nicht registriertes Widerspruchskennzeichen 
geltend gemacht, müssen darüber hinaus zur genauen 
Identifizierung dieses Widerspruchskennzeichens zwin-
gend  

- die Art (Benutzungsmarke, Unternehmenskennzei-
chen oder Werktitel),  

- die Form (z. B. Wortzeichen, Bildzeichen usw.; vgl. 
auch § 6 MarkenV),  

- die Darstellung (z. B. bei Wortzeichen eine Darstel-
lung in üblicher Druckschrift; bei Wort-/Bildzeichen 
oder reinen Bildzeichen eine grafische Darstellung; 
vgl. auch §§ 6a ff. MarkenV),  

 
31  Siehe dazu Teil 1: I.5.b). 
32  Diese Verpflichtung wird künftig voraussichtlich für 

scanfähige Unterlagen entfallen. Bereits jetzt for-
dert das DPMA fehlende Abschriften in aller Regel 
nur bei nicht scanfähigen bzw. sehr umfangreichen 
Unterlagen nach (§ 17 Abs. 2 S. 2 DPMAV). 

33  Im Fall eines noch nicht im Register eingetragenen 
Rechtsübergangs muss dem DPMA (spätestens) bei 
Widerspruchserhebung ein entsprechender Um-
schreibungsantrag vorliegen, siehe Teil 1: I.3.a)bb).  

34  Siehe Teil 1: I.3.  
35  BPatG, 27 W (pat) 14/13, BeckRS 2014, 15516 – SO-

LITUDE REVIVAL; BPatG, 27 W (pat) 70/13, BeckRS 

- der Zeitrang (d. h. gemäß § 6 Abs. 3 MarkenG der 
Zeitpunkt, zu dem das Recht erworben wurde),  

- der Gegenstand (bei Benutzungsmarken: die Wa-
ren/Dienstleistungen; bei Unternehmenskennzei-
chen: der Geschäftsbereich; bei Werktiteln: das 
Werk), für den der Schutz des Widerspruchskenn-
zeichens geltend gemacht wird, und 

- der Inhaber des Widerspruchskennzeichens  

angegeben werden (§ 30 Abs. 1 S. 2 MarkenV). Diese 
Angaben müssen vollständig, klar und eindeutig sein, 
um das Widerspruchskennzeichen zweifelsfrei bestim-
men zu können35 und sie müssen innerhalb der Wider-
spruchsfrist vorliegen; anderenfalls ist der Widerspruch 
unzulässig.36 Die konkrete Mitteilung der einzelnen 
Identifizierungsmerkmale kann nicht durch bloße Be-
zugnahme auf beigefügte (umfängliche) Unterlagen er-
setzt werden, aus denen das DPMA sich den entschei-
dungserheblichen Sachverhalt selbst zusammensu-
chen37 bzw. eigene Schlussfolgerungen ziehen 
müsste.38 Die Darlegung der den mitgeteilten Identifi-
zierungsmerkmalen zu Grunde liegenden tatsächlichen 
Umstände und ggf. der Nachweis deren Richtigkeit ist 
auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist im weite-
ren Verlauf des Widerspruchsverfahrens möglich.39  

Fehlen notwendige Angaben und ergeben sie sich auch 
nicht eindeutig aus dem Gesamtzusammenhang der 
Widerspruchserklärung oder sind sie ersichtlich falsch 
oder widersprüchlich, verbietet es die in mehrseitigen 
Verfahren geltende Neutralitätspflicht des DPMA40, vor 
Ablauf der Widerspruchsfrist auf diese Mängel hinzu-
weisen und eine Klärung herbeizuführen. 

d) Beschränkung des Widerspruchs; keine 
Erweiterung nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist 

Der Widerspruch kann bei Erhebung oder im Laufe des 
Verfahrens dahingehend beschränkt werden, dass er 
sich nur (noch) gegen die Eintragung der angegriffenen 
Marke für bestimmte Waren/Dienstleistungen richtet 
und/oder – im Fall einer Registermarke als Wider-
spruchskennzeichen – nur auf bestimmte eingetragene 
Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 
stützt.  

2014, 15641 – FFH; BPatG, 25 W (pat) 36/15, juris 
(Nr. 17) – profibu/Profibu.  

36  BPatG, 26 W (pat) 88/13, GRUR-RS 2015, 2948 – 
Lehmitz; BPatG, 27 W (pat) 70/13, BeckRS 2014, 
15641 – FFH. 

37  BPatG, 30 W (pat) 36/19, GRUR-RS 2021, 41697 
(Nr. 20) – RMS ASCONEX/ASCONEX. 

38  BPatG, 27 W (pat) 14/13, BeckRS 2014, 15516 – SO-
LITUDE REVIVAL; BPatG, 25 W (pat) 36/15, juris 
(Nr. 17) – profibu/Profibu. 

39  Siehe dazu Teil 2: IV.1.a). 
40  Siehe dazu Teil 1: II.3. 
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Wurde der Widerspruch entsprechend beschränkt, ist 
nach Ablauf der Widerspruchsfrist keine Erweiterung 
mehr möglich.41 Bei nicht registrierten Widerspruchs-
kennzeichen ist ab diesem Zeitpunkt eine Erweiterung 
des geltend gemachten Gegenstandes ebenfalls ausge-
schlossen.42 

6. Widerspruchsgebühren 

Für den Widerspruch werden gemäß § 64a MarkenG 
i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG Gebühren er-
hoben.  

Im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA ist keine Ver-
fahrenskostenhilfe vorgesehen (anders in einem sich 
gegebenenfalls anschließenden Beschwerdeverfahren 
vor dem BPatG, § 81a MarkenG). 

a) Gebührenarten und -höhe 

Die für jeden Widerspruch zu zahlende Grundgebühr 
(Gebührennummer 331 600)43 beträgt derzeit 250 Euro 
und beinhaltet die Geltendmachung eines Wider-
spruchskennzeichens.  

Wird der Widerspruch auf mehrere Widerspruchskenn-
zeichen desselben Inhabers gestützt, ist für jedes wei-
tere ab dem zweiten Widerspruchskennzeichen eine 
Zusatzgebühr (Gebührennummer 331 610) von derzeit 
50 Euro zu zahlen. Keine Zusatzgebühr fällt an, wenn 
bezogen auf ein (einziges) älteres Kennzeichenrecht 
mehrere Löschungsgründe geltend gemacht werden, 
z. B. sowohl Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG) als auch Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 
Nr. 3 MarkenG)44, Notorietät (§ 10 MarkenG) oder ein 
Agentenverhältnis (§ 11 MarkenG)45.  

Mehrere Widerspruchsführer müssen die Grund- und 
Zusatzgebühren zwar grundsätzlich jeweils gesondert 
entrichten.46 Seit dem 18.08.2021 (der Eingang des Wi-
derspruchs ist maßgeblich, § 13 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 
§ 3 Abs. 1 PatKostG) gelten allerdings gemeinschaftli-
che Inhaber oder Anmelder eines Schutzrechts im Fall 
der gemeinsamen Widerspruchserhebung gebühren-
rechtlich als ein Widerspruchsführer.47  

 
41  BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938 – DRAGON; BPatG, 

30 W (pat) 25/17, BeckRS 2018, 25738 – DVAG - 
Deutsche Verwaltungsagentur/DVAG.  

42  BPatG, 29 W (pat) 13/14, BeckRS 2017, 123214 – 
sport11/SPORT1. 

43  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, A.III.3. 
44  Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 

13. Aufl., § 42 Rdn. 42. 
45  BPatG, 33 W (pat) 127/98, BeckRS 2000, 13724 

(Nr. 43) – Kümpers; BPatG, 33 W (pat) 205/01, 
BeckRS 2009, 980 – GALLUP. 

46  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung 
Abs. 2 S. 1; vgl. auch zur bis zum 17.08.2021 gelten-
den Rechtslage zur Beschwerdegebühr im Patent-
Einspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, GRUR 2015, 

b) Fälligkeit und Zahlungsfrist 

Die Widerspruchsgebühren werden mit der Erhebung des 
Widerspruchs, d. h. mit dem Eingang des Widerspruchs-
schriftsatzes beim DPMA fällig (§ 3 Abs. 1 PatKostG).48  

Die Zahlungsfrist korrespondiert mit der Widerspruchs-
frist (§ 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG), d. h. die Widerspruchs-
gebühren müssen innerhalb der Widerspruchsfrist des 
§ 42 Abs. 1 MarkenG49 gezahlt werden. Die Frist kann 
nicht verlängert werden und auch eine Wiedereinset-
zung ist nicht möglich (§ 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG).50 

Das DPMA stellt keine Rechnungen aus und übermittelt 
keine Zahlungsaufforderungen oder -erinnerungen. 

c) Zahlungswege und Einzahlungstag 

aa) Zahlungswege 

Die Gebühren können gezahlt werden durch (vgl. § 1 
PatKostZV): 

- Bareinzahlung bei einem inländischen oder auslän-
dischen Geldinstitut auf das Konto der Bundes-
kasse/DPMA (Bundeskasse/DPMA, IBAN: DE84 
7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARK-
DEF1700) oder bei den Geldstellen des DPMA in 
München, Jena und im DPMA-IDZ in Berlin; 

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

- Erteilung eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftman-
dats mit Angaben zum Verwendungszweck. Hierfür 
stehen die auf den Internetseiten des DPMA unter 
https://www.dpma.de/service/formulare/zah-
lungsverkehr/index.html abrufbaren Formulare 
A 9530 und A 9532 sowie Hinweise zum SEPA-Ba-
sis-Lastschriftverfahren zur Verfügung;51 

1255 – Mauersteinsatz; BGH, X ZB 1/17, GRUR 
2017, 1286 (Nr. 13) – Mehrschichtlager. 

47  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung 
Abs. 2 S. 2. 

48  Der Widerspruch ist ein Rechtsbehelf und damit ge-
mäß § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PatKostG als „sonstige 
Handlung“ im Sinne des PatKostG zu qualifizieren 
(vgl. Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Än-
derung des patentrechtlichen Einspruchsverfah-
rens und des Patentkostengesetzes, BT-Drs. 939/05, 
S. 29). 

49  Zur Fristberechnung siehe Teil 1: I.4.  
50  Siehe Teil 1: II.4.a). 
51  https://www.dpma.de/docs/formulare/allge-

mein/a9534.pdf und https://www.dpma.de/ser-
vice/gebuehren/zahlungsverkehr/index.html. 

https://www.dpma.de/service/formulare/zahlungsverkehr/index.html
https://www.dpma.de/service/formulare/zahlungsverkehr/index.html
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9534.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9534.pdf
https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/index.html
https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/index.html
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- elektronisch übermittelte Zahlung auf das Konto 
der Bundeskasse/DPMA, wenn das Zahlungsmittel 
für die betreffende Verfahrenshandlung auf der In-
ternetseite www.dpma.de bekannt gegeben ist.52 

bb) Einzahlungstag 

§ 2 PatKostZV bestimmt den jeweiligen Einzahlungstag 
bei den verschiedenen Zahlungswegen. Bei Bareinzah-
lungen ist dies der Tag der Einzahlung (des Eingangs) 
beim DPMA; bei Überweisungen und elektronisch über-
mittelten Zahlungen der Tag der Gutschrift auf dem 
Konto der Bundeskasse/DPMA;53 bei SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren der Tag des Eingangs eines gültigen 
SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Ver-
wendungszweck bzw. im Fall künftig fällig werdender 
Gebühren der Tag der Fälligkeit, sofern die Einziehung 
erfolgt; bei Kartenzahlverfahren und dem Einsatz elekt-
ronischer Zahlungssysteme der Tag der Akzeptanz. 

d) Erstattung rechtsgrundlos gezahlter Be-
träge 

Zahlt der Widersprechende Beträge, ohne dass dafür 
ein rechtlicher Grund vorliegt, wird bei der Rückzahlung 
eine Erstattungsgebühr i. H. v. 10 Euro einbehalten 
(§ 6 Abs. 2 DPMAVwKostV).  

Zahlungen ohne Rechtsgrund sind insbesondere:  

- Widerspruchsgebühren, die verspätet (nach Ablauf 
der Widerspruchsfrist) oder nicht vollständig einge-
zahlt werden,  

- Gebühren für von vornherein rechtsunwirksame 
Widersprüche (z. B. bei fehlender Unterschrift),54 

- irrtümlich zu viel gezahlte Summen (z. B. Zahlung 
mehrerer Grundgebühren, obwohl nur ein Wider-
spruch vorliegt, oder Zahlung einer höheren Anzahl 
von Zusatzgebühren, als zusätzliche Widerspruchs-
kennzeichen geltend gemacht wurden).  

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

 
52  Die technischen Voraussetzungen hierfür müssen 

zunächst noch geschaffen werden. 
53  Bei Auslandsüberweisungen siehe die Hinweise un-

ter https://www.dpma.de/service/gebuehren/zah-
lungsverkehr/hinweise_auslandsueberweisun-
gen/index.html.  

54  BPatG, 25 W (pat) 93/90, BeckRS 1991, 6809 –  
Ecotete. 

55  Siehe Teil 3: III.3.a)aa). 
56  Vgl. zum Fall der Zahlung nur einer Widerspruchs-

gebühr bei Erhebung mehrerer Widersprüche nach 

e) Rechtsfolgen bei Zahlungsmängeln 

Wird die Grundgebühr für den Widerspruch nicht, nicht 
vollständig oder nicht fristgerecht gezahlt, gilt der Wi-
derspruch als nicht erhoben (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Das 
DPMA teilt dies dem Widersprechenden formlos mit.55  

Fehlt es im Fall der Geltendmachung mehrerer Wider-
spruchskennzeichen dagegen nur an der Zahlung der er-
forderlichen Zusatzgebühr(en), kann der Widerspre-
chende auch nach Ablauf der Widerspruchsund Zah-
lungsfrist noch klarstellen, für welche(s) der geltend ge-
machten Widerspruchskennzeichen die Zahlung, soweit 
sie ausreicht, bestimmt sein soll.56 Hierzu wird er vom 
DPMA aufgefordert. 

Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Wi-
derspruchsgebühren ist nicht möglich (§ 91 Abs. 1 S. 2 
MarkenG). 

7. Folge der Unzulässigkeit 

Ergibt die Prüfung, dass ein Widerspruch, für den zu-
mindest die Grundgebühr rechtzeitig gezahlt wurde,57 
unzulässig (geworden) ist, teilt das DPMA dies dem Wi-
dersprechenden mit und gibt ihm Gelegenheit, den Wi-
derspruch innerhalb einer bestimmten Frist zurückzu-
nehmen.58 Erfolgt keine Rücknahme, wird der Wider-
spruch durch Beschluss als unzulässig verworfen.59 

Fehlen bei einem Widerspruch, der auf mehrere Wider-
spruchskennzeichen gestützt ist, die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen nur hinsichtlich einzelner Widerspruchs-
kennzeichen, ist der Widerspruch insgesamt zulässig. Es 
ergeht dann in der Regel nur eine Entscheidung über 
den gesamten Widerspruch, nachdem das Verfahren 
hinsichtlich aller geltend gemachten Widerspruchs-
kennzeichen beschlussreif geworden ist.60 

II. Sonstige Verfahrensfragen 

1. Verfahrensgrundsätze und anwendba-
res Verfahrensrecht 

Beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein 
echtes Streitverfahren61 (kontradiktorisches Verfahren) 
zwischen dem Widersprechenden und dem Inhaber der 
angegriffenen Marke. 

früherem Recht: BGH, I ZB 14/72, GRUR 1974, 279 
– ERBA; BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 (Nr. 11 
ff.) – Bio-Gourmet. 

57  Zu den Folgen bei Gebührenmängeln siehe 
Teil 1: I.6.e). 

58  Siehe hierzu im Einzelnen Teil 3: II.  
59  Siehe Teil 3: III.3.a)bb). 
60  Zur Beschlussreife siehe Teil 3: II.  
61  BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – 

Sanopharm. 

https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/hinweise_auslandsueberweisungen/index.html
https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/hinweise_auslandsueberweisungen/index.html
https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/hinweise_auslandsueberweisungen/index.html
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a) Dispositionsgrundsatz 

Im Widerspruchsverfahren gilt der Dispositionsgrund-
satz,62 d. h. Entscheidungen können nur in dem durch 
die Anträge der Beteiligten vorgegebenen Rahmen ge-
troffen werden. So kann z. B. die angegriffene Marke im 
Fall einer wirksamen Beschränkung des Widerspruchs 
nicht in einem darüber hinaus gehenden Umfang ge-
löscht werden und ist die fehlende Benutzung einer ein-
getragenen Widerspruchsmarke nur zu berücksichti-
gen, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke die Ein-
rede der Nichtbenutzung wirksam erhoben und bis zur 
Entscheidung aufrechterhalten hat. 

b) Amtsermittlungsgrundsatz gilt nur einge-
schränkt, teilweise Beibringungsgrund-
satz  

In den Markenverfahren vor dem DPMA gilt gemäß § 59 
Abs. 1 MarkenG der Amtsermittlungsgrundsatz (Unter-
suchungsgrundsatz). Danach ermittelt das DPMA den 
Sachverhalt im Rahmen der gestellten Anträge grund-
sätzlich von Amts wegen und ist an das tatsächliche und 
rechtliche Vorbringen und die Beweisanträge der Betei-
ligten nicht gebunden.  

Im Widerspruchsverfahren erfährt der Amtsermitt-
lungsgrundsatz allerdings wesentliche Einschränkungen 
und wird teilweise vom Beibringungsgrundsatz ver-
drängt. So gilt für den Benutzungsnachweis gemäß § 43 
Abs. 1 MarkenG der Beibringungs- und Verhandlungs-
grundsatz,63 d. h. den Widersprechenden trifft die volle 
Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf alle tatsächli-
chen Umstände, die für die Beurteilung der rechtserhal-
tenden Benutzung maßgeblich sind.64 

Auch bei Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes be-
stehen für die Beteiligten Darlegungs- und  

 
62  BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – 

Sanopharm. 
63  BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; 

BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 154 (Nr. 19) – 
GALLUP; BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 860 
(Nr. 15) – Malteserkreuz III. 

64  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.1.c). 
65  BGH, I ZA 2/08, GRUR 2009, 88, 90 (Nr. 21) – ATOZ; 

BPatG, 25 W (pat) 210/02, GRUR 2004, 950, 952 – 
ACELAT/Acesal.  

66  Siehe dazu Teil 2: I.3.b)bb).  
67  BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 911 (Nr. 35) – 

Pantogast; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 
(Nr. 20) – Maalox/Melox-GRY; siehe dazu 
Teil 2: I.3.c)hh)(1). 

68  BPatG, 24 W (pat) 25/14, BeckRS 2014, 23670 – Lu-
miCell; BPatG, 26 W (pat) 88/13, BeckRS 2015, 
2948 – Lehmitz; BPatG, 29 W (pat) 25/13, BeckRS 
2016, 7091 – ned tax;/NeD tax; BPatG, 
27 W (pat) 55/16, BeckRS 2019, 31703 (Nr. 19) – 

Mitwirkungspflichten bei der Aufklärung des Sachver-
halts, insbesondere soweit es auf Umstände ankommt, 
die in der Sphäre des jeweiligen Beteiligten liegen und 
die der Amtsermittlung regelmäßig nicht oder nur 
schwer zugänglich sind.65 Entsprechende Tatsachen 
sind schlüssig darzulegen und im Bestreitensfall nach-
zuweisen, sofern sie nicht ausnahmsweise amtsbekannt 
sind. Dies betrifft vor allem die maßgeblichen tatsächli-
chen Voraussetzungen  

- für eine durch Benutzung eingetretene Steigerung 
der Kennzeichnungskraft des Widerspruchskenn-
zeichens,66  

- für die Existenz einer benutzten Zeichenserie mit 
einem gemeinsamen Stammbestandteil,67  

- für das Entstehen und ununterbrochene Fortbeste-
hen des Rechts an einem nicht registrierten Wider-
spruchskennzeichen sowie dessen Zeitrang und In-
haberschaft,68  

- für die Löschungsgründe des Bekanntheitsschutzes 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 15 
Abs. 3 MarkenG,69  

- für den Schutz einer notorisch bekannten Marke70 
und 

- bei einem Widerspruch gegen eine Agentenmarke 
gemäß § 11 MarkenG,71  

für welche jeweils den Widersprechenden zugleich 
auch die Feststellungslast trifft. 

Gleiches gilt für den Inhaber der angegriffenen Marke, 
wenn dieser sich auf eine Kennzeichnungsschwäche des 
Widerspruchskennzeichens bzw. eines Zeichenbestand-
teils aufgrund von Drittzeichen beruft.72 

XFILME; BPatG, 28 W (pat) 77/19, GRUR-RS 2020, 
27886 (Nr. 23) – Popschlager Aktuell; sogar für Gel-
tung des Beibringungsgrundsatzes: BPatG, 
25 W (pat) 94/14, BeckRS 2017, 113843 (Nr. 13) – 
Realfundus; siehe dazu Teil 2: IV.1.a). 

69  Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 42 Rdn. 68; siehe dazu Teil 2: I.4.a) (Regis-
termarken) Teil 2: IV.2 (Benutzungsmarken), 
Teil 2: IV.3.a)aa)(2) (Unternehmenskennzeichen) 
bzw. Teil 2: IV.3.b)cc) (Werktitel).  

70  BPatG, 32 W (pat) 467/99, BeckRS 2009, 17898 – 
SALEM; BPatG, 32 W (pat) 125/07, BeckRS 2009, 
7649 – medi-LIVE-talk; BPatG, 26 W (pat) 13/09, 
BeckRS 2010, 1182 – med1BOX; BPatG, 
25 W (pat) 563/17, BeckRS 2018, 565 (Nr. 11) – Öz 
Gaziantep Dilim Baklavalari; siehe dazu Teil 2: II. 

71  BPatG, 28 W (pat) 154/00, BeckRS 2012, 12583; 
BPatG, 33 W (pat) 27/01, BeckRS 2009, 16923; 
siehe dazu Teil 2: III.  

72  Siehe dazu Teil 2: I.3.b)cc). 
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c) Ergänzende Heranziehung von Vorschrif-
ten der ZPO 

Soweit im MarkenG und den gemäß § 65 MarkenG er-
lassenen Rechtsverordnungen spezielle Verfahrensre-
geln fehlen, können im Widerspruchsverfahren Vor-
schriften der ZPO und allgemeine verfahrensrechtliche 
Grundsätze zur Lückenfüllung herangezogen werden, 
soweit deren Anwendung keine Besonderheiten des 
markenrechtlichen Verfahrens entgegenstehen.73 

2. Rechtliches Gehör 

Eine Entscheidung des DPMA darf nur auf Umstände 
gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten vorher 
äußern konnten (§ 59 Abs. 2 MarkenG). Daraus folgt 
insbesondere, dass den Beteiligten grundsätzlich vor 
der Beschlussfassung alle Schriftsätze der Gegenseite 
unter Einräumung einer angemessenen Stellungnah-
mefrist zu übermitteln sind.74 Das Fehlen einer aus-
drücklichen Fristsetzung ist unschädlich, wenn vor der 
Entscheidung eine angemessene Äußerungsfrist abge-
wartet wird.75 

Nicht erforderlich ist dagegen, dass das DPMA vor der 
Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinweist, 
denn ein Verfahrensbeteiligter muss von sich aus alle 
vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte in Betracht 
ziehen.76  

Als besondere Form des rechtlichen Gehörs sieht § 60 
MarkenG die Möglichkeit einer Anhörung vor.77 

3. Gebot der Unparteilichkeit 

Das DPMA hat das Gebot der Unparteilichkeit zu beach-
ten (Neutralitätspflicht). Dementsprechend finden Hin-
weise an die Beteiligten ihre Grenzen dort, wo sie die 
verfahrensrechtliche Position eines Beteiligten stärken 
und gleichzeitig jene des anderen Beteiligten schwä-
chen würden.78 Danach verbieten sich z. B. im Fall einer 
wirksam erhobenen Nichtbenutzungseinrede79 oder 
bei Geltendmachung nicht registrierter Widerspruchs-
kennzeichen80 eine amtliche Aufforderung an den Wi-
dersprechenden zur Vorlage von Benutzungsnachwei-
sen oder Hinweise zu Mängeln vorgelegter Unterla-
gen.81  

 
73  BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – 

Sanopharm; BGH, I ZB 27/13, GRUR 2014, 1024, 
1025 (Nr. 10 f.) – VIVA FRISEURE/VIVA, m. w. N. 

74  Siehe hierzu und zu bestehenden Ausnahmen im 
Einzelnen Teil 3: II und zur Fristsetzung Teil 1: II.4.b). 

75  BGH, I ZB 8/96, GRUR 1997, 223, 224 – Ceco. 
76  BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 153 (Nr. 13) – 

GALLUP; BGH, I ZB 46/06, BeckRS 2007, 12404 
(Nr. 9) – ALLTREK. 

77  Siehe dazu im Einzelnen Teil 1: II.5. 
78  BPatG, 25 W (pat) 210/02, GRUR 2004, 950, 953 – 

ACELAT/Acesal; BPatG, 27 W (pat) 28/16, BeckRS 
2018, 29940 (Nr. 17) – LEZZO.  

4. Fristen 

Im Widerspruchsverfahren gibt es einerseits gesetzliche 
Fristen und andererseits Fristen, die vom DPMA gesetzt 
werden. 

a) Gesetzliche Fristen; Wiedereinsetzung 

Gesetzliche Fristen (z. B. die Widerspruchsfrist, die Frist 
zur Zahlung der Widerspruchsgebühr oder die Rechts-
behelfsfrist) können nicht verlängert werden. 

Nach § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist auf Antrag derjenige 
in den vorigen Stand einzusetzen, der ohne Verschulden 
verhindert war, dem DPMA oder dem BPatG gegenüber 
eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetz-
licher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. 
Ausdrücklich ausgeschlossen ist gemäß § 91 Abs. 1 S. 2 
MarkenG eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhe-
bung des Widerspruchs82 und zur Zahlung der Wider-
spruchsgebühr83. Wiedereinsetzungsfähig ist daher im 
Widerspruchsverfahren nur die Frist zur Einreichung ei-
ner Erinnerung84 oder Beschwerde85. Wegen der weite-
ren Einzelheiten zur Wiedereinsetzung wird auf die 
Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und 
für die Registerführung Bezug genommen.86 

b) Vom DPMA gesetzte Fristen; Fristverlän-
gerungen 

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

Kürzere oder längere Fristen können gewährt werden, 
wenn die Umstände dies rechtfertigen, z. B. wenn die 
Beschaffung von Unterlagen (etwa zum Nachweis der 
bestrittenen Benutzung des Widerspruchskennzei-
chens) erfahrungsgemäß längere Zeit in Anspruch 
nimmt.  

Bei Angabe ausreichender Gründe kann die Marken-
stelle die Frist einmal verlängern (§ 18 Abs. 2 DPMAV). 
Weitere Fristverlängerungen werden nur gewährt, 
wenn der Verfahrensbeteiligte ein berechtigtes Inte-
resse an der Fristverlängerung und das Einverständnis  

79  Siehe Teil 2: I.1.b). 
80  Siehe Teil 2: IV.1.a). 
81  BPatG, 25 W (pat) 8/99, GRUR 2000, 900, 902 – 

Neuro-Vibolex; BPatG, 26 W (pat) 554/17, BeckRS 
2018, 37830 (Nr. 26 ff.) – petso/PETCO; BPatG, 
30 W (pat) 503/18, BeckRS 2019, 6399 (Nr. 20) – 
Vita Natura/NATUR VITAL.  

82  Siehe Teil 1: I.4. 
83  Siehe Teil 1: I.6.b). 
84  Siehe Teil 3: IV.1.a). 
85  Siehe Teil 3: IV.2.a). 
86  https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-

ken/w7735.pdf, Teil 1: VII.4. 

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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des/der anderen Verfahrensbeteiligten glaubhaft 
macht (§ 18 Abs. 3 DPMAV) bzw. ein gemeinsamer An-
trag auf Fristverlängerung87 gestellt wird.  

Eine Mitteilung über die Gewährung einer beantragten 
Fristverlängerung erfolgt grundsätzlich nur, wenn dies 
vom Verfahrensbeteiligten gewünscht wird. Üblicher-
weise wird die Fristverlängerung stillschweigend ge-
währt. 

Dagegen teilt die Markenstelle dem Verfahrensbeteilig-
ten umgehend mit, wenn eine beantragte Fristverlän-
gerung abgelehnt wird. Der Antrag auf Fristverlänge-
rung kann ausnahmsweise zusammen mit der Entschei-
dung über den Widerspruch bzw. die Erinnerung abge-
lehnt werden, wenn für den Verfahrensbeteiligten er-
sichtlich war, dass die Fristverlängerung nicht gewährt 
werden konnte.  

Bei Fristüberschreitungen kann nach Lage der Akten 
entschieden werden, wenn keine spätere Stellung-
nahme angekündigt bzw. kein Antrag auf Fristverlänge-
rung gestellt oder angekündigt wurde (§ 19 Abs. 2 S. 1 
DPMAV, ggf. entsprechend). 

c) Beiderseitiger Antrag auf Frist für gütliche 
Einigung (Cooling off) 

In Verfahren über Widersprüche, die ab dem  
14. Januar 2019 eingegangen sind, wird den Verfahrens-
beteiligten auf einen gemeinsamen, schriftlichen An-
trag (d. h. entweder ein von beiden Beteiligten unter-
zeichnetes Schreiben oder korrespondierende ge-
trennte Schreiben) eine Frist von mindestens zwei Mo-
naten gewährt, um eine gütliche Einigung zu erreichen 
(§ 42 Abs. 4 MarkenG). Beantragen die Beteiligten keine 
konkrete Frist oder eine längere Frist als sechs Monate, 
gewährt die Markenstelle regelmäßig zunächst eine 
Frist von sechs Monaten. Auf einen gemeinsamen An-
trag kann die Frist verlängert oder zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut beantragt werden.  

5. Anhörung 

Auf Antrag ist ein Verfahrensbeteiligter mündlich anzu-
hören, wenn dies sachdienlich ist (§ 60 Abs. 2  
MarkenG). 

Sachdienlich ist eine Anhörung dann, wenn auf diese 
Weise eine schnellere Aufklärung als im schriftlichen 
Verfahren zu erwarten ist. Dies wird meist nur bei kom-
plexen Sachverhalten der Fall sein, in denen tatsächli-
che Umstände zu klären sind, die von den Beteiligten im 

 
87  Zum Sonderfall „Cooling off“ siehe Teil 1: II.4.c). 
88  Siehe Teil 1: II.4.b). 
89  Siehe Teil 1: II.4.c). 
90  Siehe Teil 1: II.11. 
91  Gemeint sind hier nur Widersprüche insgesamt, 

nicht einzelne Widerspruchskennzeichen. Ist ein 
auf mehrere Widerspruchskennzeichen gestützter 
Widerspruch bereits wegen eines Widerspruchs-

Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht dargelegt und nach-
gewiesen werden müssen, etwa bei auf nicht re-
gistrierte Kennzeichen gestützten Widersprüchen. Un-
terschiedliche rechtliche Ansichten, die schon schrift-
lich dargestellt wurden, sind regelmäßig kein Anlass für 
eine Anhörung.  

Hält der Prüfer/die Prüferin die Anhörung nicht für 
sachdienlich, weist er/sie den Antrag mit der Sachent-
scheidung unter Angabe von Gründen zurück. Die Ent-
scheidung über die Zurückweisung eines Antrags auf 
Anhörung ist selbständig nicht anfechtbar, sondern nur 
zusammen mit der Sachentscheidung (§ 60 Abs. 2 S. 3 
MarkenG). 

Das DPMA kann auch von Amts wegen eine Anhörung 
anberaumen, wenn es dies zur Aufklärung des Sachver-
haltes oder zur Erörterung von Sach- und Rechtsfragen 
für erforderlich hält (§ 60 Abs. 1 MarkenG).  

Über die Anhörung wird eine Niederschrift gefertigt 
und eine Abschrift von dieser an die Beteiligten über-
sandt; die Regelungen der §§ 160a, 162 und 163 der 
ZPO sind anwendbar (§ 60 Abs. 3 MarkenG). 

6. Aussetzung und Zurückstellung des 
Verfahrens 

a) Möglichkeiten der Aussetzung des Wider-
spruchsverfahrens 

In bestimmten Situationen kann es aus verfahrensöko-
nomischen oder anderen sachdienlichen Gründen an-
gezeigt sein, das Verfahren über einen oder mehrere 
Widersprüche auszusetzen.  

Davon zu unterscheiden sind vorübergehende Verfah-
rensunterbrechungen, die sich durch die Gewährung 
von Fristverlängerungen für einen Beteiligten,88 einen 
gemeinsamen Antrag der Beteiligten auf Einräumung 
einer Frist für eine gütliche Einigung (Cooling off)89 oder 
kraft Gesetzes, z. B. wegen Insolvenz eines Beteilig-
ten,90 ergeben. 

aa) Aussetzung bei Löschungsanordnung we-
gen eines anderen Widerspruchs (§ 43 
Abs. 3 MarkenG) 

Gemäß § 43 Abs. 3 MarkenG kann das DPMA, wenn es 
die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund eines 
oder mehrerer Widersprüche angeordnet hat, das Ver-
fahren über weitere Widersprüche91 bis zur Rechtskraft 
der Löschungsentscheidung(en) aussetzen. Dies gilt 

kennzeichens begründet, kann im Rahmen der Ent-
scheidung die Prüfung etwaiger weiterer Lö-
schungsgründe aufgrund anderer geltend gemach-
ter Widerspruchskennzeichen dahingestellt blei-
ben; eine Aussetzung der Entscheidung über ein 
einzelnes Widerspruchskennzeichen entsprechend 
§ 43 Abs. 3 Marken kommt dagegen nicht in Be-
tracht. 
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auch im Erinnerungsverfahren, z. B. wenn ein Wider-
sprechender gegen die Zurückweisung seines Wider-
spruchs Erinnerung und der Inhaber der angegriffenen 
Marke gegen die Löschungsanordnung aufgrund eines 
anderen Widerspruchs oder ein anderer Widerspre-
chender gegen die Zurückweisung seines Widerspruchs 
Beschwerde eingelegt hat.92  

Eine Aussetzung kommt auch bei Anordnung einer Teil-
löschung der angegriffenen Marke aufgrund eines Wi-
derspruchs in Betracht, wenn die verbliebenen Wider-
sprüche beschränkt erhoben wurden und sich aus-
schließlich gegen die Eintragung für Waren/Dienstleis-
tungen richten, die von der angeordneten Teillöschung 
umfasst sind. 

Die Vorschriften, welche die Aussetzung regeln, dienen 
der Verfahrensökonomie. Andererseits kann gerade die 
Aussetzung nach § 43 Abs. 3 MarkenG zu erheblichen 
Verzögerungen des Verfahrens führen. Deshalb soll bei 
der vollständigen oder teilweisen Löschung wegen ei-
nes Widerspruchs möglichst über alle übrigen Wider-
sprüche oder zumindest diejenigen Widersprüche in 
der Sache mitentschieden werden, bei denen dies ohne 
größeren zusätzlichen Zeitaufwand – z. B. wegen ergän-
zender Ermittlungen zur Ähnlichkeit der Waren/Dienst-
leistungen oder zur Benutzungslage – möglich ist. 

bb) Aussetzung wegen Sachdienlichkeit, ins-
besondere bei vorgreiflichen Verfahren 
(§ 32 MarkenV) 

Gemäß § 32 MarkenV (i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 Mar-
kenG; für das Beschwerdeverfahren vor dem BPatG gilt 
insoweit § 148 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG) 
kann das Widerspruchsverfahrens auch bei vorgreifli-
chen Rechtsverhältnissen oder aus anderen Gründen 
wegen Sachdienlichkeit ausgesetzt werden. Zu unter-
scheiden sind dabei insbesondere – aber nicht aus-
schließlich – die im Folgenden unter (1) bis (4) darge-
stellten Situationen. Voraussetzung für eine Aussetzung 
ist dabei stets, dass dem auszusetzenden Widerspruch 
voraussichtlich zumindest teilweise stattzugeben wäre. 
Bei ersichtlich aussichtslosen Widersprüchen kommt 
eine Aussetzung von vornherein nicht in Betracht. 

 
92  BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – 

AVENA/ARVENA; BPatG, 26 W (pat) 505/15, BeckRS 
2015, 10469 – VINHA DO MONTE; zum Zusammen-
treffen von Erinnerungen und Beschwerden von 
Beteiligten unterschiedlicher Widerspruchsverfah-
ren nach einer gemeinsamen Entscheidung über 
mehrere Widersprüche gemäß § 31 MarkenV siehe 
Teil 3: IV.3. 

93  BPatG, 30 W (pat) 540/20, GRUR-RS 2021, 25660 
(Nr. 20) – RR CLUB E.L.S.A. e.V./Club E.L.S.A. 

94  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 43 Rdn. 111.  

95  Unions- und IR-Marken, die selbst noch mit Wider-
sprüchen angegriffen sind, sind wegen des insoweit 

(1) Widersprüche aus Markenanmeldungen 
oder aus Widerspruchsmarken mit abge-
laufener Schutzdauer 

Gemäß § 32 Abs. 2 Alt. 1 MarkenV kommt eine Ausset-
zung insbesondere in Betracht, wenn der voraussicht-
lich erfolgreiche Widerspruch auf eine angemeldete, 
noch nicht eingetragene Marke gestützt ist. Ungeachtet 
des Wortlauts der Vorschrift („kommt … in Betracht“) 
muss in diesem Fall sogar eine Aussetzung erfolgen, da 
gemäß § 9 Abs. 2 MarkenG angemeldete Marken nur 
dann ein relatives Schutzhindernis darstellen, wenn sie 
(später) eingetragen werden. Dies gilt auch bei Wider-
sprüchen aus Unionsmarkenanmeldungen (§ 9 Abs. 2 
i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG) oder IR-Marken, die noch 
keinen endgültigen Schutz in Deutschland bzw. der EU 
genießen (§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 107 Abs. 1 MarkenG, 
Art. 4 Abs. 1 Buchst. a PMMA bzw. § 119 Nr. 1  
MarkenG, Art. 189 Abs. 1 UMV), z. B. weil sie selbst 
noch mit Widersprüchen angegriffen sind.93 

Entsprechend kann eine Aussetzung bei einer Wider-
spruchsmarke mit abgelaufener Schutzdauer angezeigt 
sein, solange eine Verlängerung bzw. Erneuerung noch 
möglich ist (bei nationalen Marken gemäß § 47 Abs. 6 
S. 2 MarkenG, bei Unionsmarken gemäß Art. 53 Abs. 3 
S. 3 UMV, bei IR-Marken gemäß Art. 7 Abs. 4 PMMA).94 

(2) Löschungsverfahren gegen die Wider-
spruchsmarke 

Gemäß § 32 Abs. 2 Alt. 2 MarkenV kann das Wider-
spruchsverfahren insbesondere auch dann ausgesetzt 
werden, wenn gegen die (einzige bzw. in größtem Um-
fang) voraussichtlich erfolgreiche Widerspruchsmarke 
beim DPMA oder entsprechend bei den nachfolgenden 
Instanzen ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren an-
hängig ist. Dem gleichzustellen ist ein gegen die Eintra-
gung der (nationalen95) Widerspruchsmarke gerichte-
tes Widerspruchsverfahren.96 Ebenso kommt eine Aus-
setzung in Betracht, wenn ein Verfalls- oder Nichtig-
keitsverfahren bei den Zivilgerichten bzw. – im Fall von 
widersprechenden Unionsmarken – beim EUIPO97 oder 
den nachfolgenden Instanzen98 anhängig ist.  

„vorgeschalteten“ Widerspruchsverfahrens wie an-
gemeldete nationale Marken zu behandeln, siehe 
Teil 1: II.6.a)bb)(1). 

96  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 43 Rdn. 113; BPatG, 30 W (pat) 540/20, 
GRUR-RS 2021, 25660 (Nr. 19 f.) – RR CLUB E.L.S.A. 
e.V./Club E.L.S.A. 

97  BPatG, 29 W (pat) 522/20, GRUR 2023, 283, 285 
(Nr. 23) – kk/kk, m. w. N. 

98  BPatG, 29 W (pat) 548/13, BeckRS 2014, 22896 – 
Intensia/INTENSA; BPatG, 28 W (pat) 35/16, 
BeckRS 2017, 148183 – Erdmann & Rossi; BPatG, 
27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 177, 178 f.; 
BPatG, 27 W (pat) 98/16, BeckRS 2019, 1331. 
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Es ist eine Ermessensentscheidung zu treffen, bei der 
das Interesse des Widersprechenden an einer zeitna-
hen Entscheidung und das Interesse des Inhabers der 
angegriffenen Marke, seine Marke nicht wegen einer lö-
schungsreifen Widerspruchsmarke zu verlieren, gegen-
einander abzuwägen sind.99 In die Abwägung ist einzu-
beziehen, ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für 
die Löschung der Widerspruchsmarke besteht und eine 
(rechtskräftige) Entscheidung in absehbarer Zeit zu er-
warten ist.100 Bei Nichtigkeitsverfahren wegen absolu-
ter Schutzhindernisse ist – als ein für die Aussetzung 
sprechender Umstand – zu berücksichtigen, dass der In-
haber der angegriffenen Marke nicht auf die Möglich-
keit der Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44  
MarkenG verwiesen werden kann.101 Ist der Nichtig-
keitsantrag auf Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 
MarkenG gestützt, kommt als schwerwiegender Um-
stand hinzu, dass die angegriffene Marke möglicher-
weise wegen eines in sittenwidriger oder rechtsmiss-
bräuchlicher Weise erlangten Registerrechts gelöscht 
würde.102 

Die Aussetzung des Verfahrens über den Widerspruch 
eines Widersprechenden wegen eines anhängigen Lö-
schungsverfahrens gegen die Widerspruchsmarke eines 
anderen Widersprechenden kommt allenfalls in Aus-
nahmefällen in Betracht und bedarf jedenfalls der Ge-
währung rechtlichen Gehörs vor der Entscheidung und 
einer hinreichenden Begründung.103 

(3) Löschungsverfahren gegen die angegrif-
fene Marke und Verletzungsverfahren 

Die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens wegen ei-
nes sonstigen auf Löschung der angegriffenen Marke 
gerichteten Verfahrens kommt in aller Regel nicht in Be-
tracht. Bei Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter 
Schutzhindernisse besteht keine Vorgreiflichkeit, da an-
dere Löschungsgründe betroffen sind.104 Nichtigkeits-
verfahren wegen älterer Rechte werden regelmäßig erst 

 
99  Zu § 148 ZPO (i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG): BPatG, 

25 W (pat) 174/94, GRUR 1998, 406, 407; BPatG, 
27 W (pat) 171/05, GRUR 2007, 596, 597 – La Mar-
tina; BPatG, 29 W (pat) 548/13, BeckRS 2014, 
22896 – Intensia/INTENSA; BPatG, 
28 W (pat) 35/16, BeckRS 2017, 148183 – Erdmann 
& Rossi; BPatG, 27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 
177, 178 f. 

100  Zu § 148 ZPO (i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG): BPatG, 
27 W (pat) 216/73, BPatGE 17, 154, 157; BPatG, 
24 W (pat) 107/96, GRUR 1998, 59, 60 – Coveri; 
BPatG, 25 W (pat) 174/94, GRUR 1998, 406, 407; 
BPatG, 27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 177, 178 
f.; BPatG, 27 W (pat) 535/16, BeckRS 2019, 1567 
(Nr. 41) – KölnSKY/Sky; BPatG, 29 W (pat) 522/20, 
GRUR 2023, 283, 285 (Nr. 27) – kk/kk; BPatG, 
25 W (pat) 56/21, GRUR-RS 2022, 34412 (Nr. 15) – 
ENGELBRECHT/Engelbrecht. 

101  BPatG, 25 W (pat) 174/94, GRUR 1998, 406, 407; 
BPatG, 28 W (pat) 35/16, BeckRS 2017, 148183 

nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingeleitet, so dass 
nicht mit einer früheren bzw. in absehbarer Zeit erge-
henden rechtskräftigen Entscheidung zu rechnen ist. 
Ein Verfall der angegriffenen Marke wegen Nichtbenut-
zung kann noch nicht eingetreten sein, da die Benut-
zungsschonfrist aufgrund des anhängigen Wider-
spruchsverfahrens noch nicht zu laufen begonnen hat 
(§ 49 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG).  

Anhängige Verletzungsverfahren stellen mangels Vor-
greiflichkeit keinen Aussetzungsgrund dar (es besteht 
keine Bindungswirkung des DPMA z. B. in Bezug auf die 
Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Verlet-
zungsgericht).105 

(4) Beschwerde-, Rechtsbeschwerde- und 
Vorabentscheidungsverfahren über maß-
gebliche allgemeine Rechtsfrage  

Schließlich kann eine Aussetzung gemäß § 32 Abs. 1 
MarkenV sachdienlich sein, wenn über eine für die Ent-
scheidung maßgebliche allgemeine Rechtsfrage ein Be-
schwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren anhängig 
ist, ohne dass dieses unmittelbar vorgreiflich sein muss. 
Gleiches gilt für entsprechende Verfahren vor dem 
EuGH, insbesondere Vorabentscheidungsverfahren.106 

b) Entscheidung über die Aussetzung; Zu-
rückstellung 

Eine Aussetzung gemäß § 43 Abs. 3 MarkenG erfolgt 
stets durch Beschluss. In der Regel wird sie (gemäß § 31 
MarkenV) in demselben Beschluss angeordnet, in dem 
auch die (Teil-)Löschung der angegriffenen Marke auf-
grund des oder der anderen Widersprüche angeordnet 
wird.  

Vor der Entscheidung über eine Aussetzung nach § 32 
MarkenV ist allen von der Aussetzung betroffenen Ver-
fahrensbeteiligten rechtliches Gehör zu gewähren, da 

(Nr. 34) – Erdmann & Rossi; BPatG, 
27 W (pat) 88/16, MarkenR 2019, 177, 178 f. 

102  BPatG, 28 W (pat) 35/16, BeckRS 2017, 148183 
(Nr. 33) – Erdmann & Rossi; BPatG, 
25 W (pat) 56/21, GRUR-RS 2022, 34412 (Nr. 16) – 
ENGELBRECHT/Engelbrecht. 

103  BPatG, 27 W (pat) 551/17, BeckRS 2018, 25072 – 
herzo/HERNO. 

104  BPatG, 27 W (pat) 123/04, BeckRS 2009, 3500; 
BPatG, 25 W (pat) 52/21, GRUR-RS 2022, 34907 
(Nr. 24) – Engelbrecht/Stadtbäckerei Engelbrecht 
GmbH. 

105  BPatG, 30 W (pat) 139/00, BeckRS 2014, 20628 – 
Cefa-Wollf/Cefawell;  

106  BGH, I ZR 28/10, BeckRS 2012, 12763; BGH, 
I ZR 126/11, BeckRS 2013, 13901; BGH, I ZR 76/11, 
BeckRS 2013, 16584; BPatG, 33 W (pat) 25/01, 
GRUR 2002, 734 – grün/grau. 
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anderenfalls keine ordnungsgemäße Ermessensaus-
übung vorliegt; dies gilt insbesondere auch in Fällen, in 
denen das Verfahren über einen Widerspruch (oder 
eine Erinnerung/Beschwerde) eines Widersprechenden 
im Hinblick auf ein anderes Verfahren, das ausschließ-
lich das Widerspruchszeichen eines anderen Wider-
sprechenden betrifft, ausgesetzt werden soll.107  

In den Fällen des § 32 MarkenV schlägt das DPMA den 
Beteiligten in der Regel zunächst eine formlose Zurück-
stellung des Verfahrens vor. Ist ein Beteiligter mit der 
Zurückstellung nicht einverstanden, wird ein Ausset-
zungsbeschluss gefasst, gegen den nach allgemeinen 
Regeln Erinnerung bzw. Beschwerde eingelegt werden 
kann. 

Beschlüsse, die eine Aussetzung anordnen oder ableh-
nen bzw. die Fortsetzung eines ausgesetzten/zurückge-
stellten Verfahrens verweigern, bedürfen einer Begrün-
dung, in welcher die konkreten Umstände des Einzel-
falls zumindest kurz in einer nachvollziehbaren Weise 
abgewogen werden.108 

c) Beendigung der Aussetzung 

Nach dem Wegfall der Gründe für die Aussetzung bzw. 
Zurückstellung teilt das DPMA den Beteiligten dies mit. 
Hat sich das Widerspruchsverfahren in der Hauptsache 
erledigt oder ist der Widerspruch unzulässig geworden, 
wird wie sonst in diesen Fällen verfahren.109 Anderen-
falls wird das Widerspruchsverfahren fortgesetzt, wo-
bei das DPMA den Beteiligten in aller Regel zunächst 
eine angemessene Frist für eine (weitere) Stellung-
nahme einräumt. 

7. Vertretung  

Im Verfahren vor dem DPMA gibt es keinen generellen 
Anwaltszwang oder die sonstige Verpflichtung, einen 
Vertreter zu bestellen. Auswärtige Verfahrensbeteiligte 
benötigen allerdings einen sogenannten Inlandsvertre-
ter, um am Verfahren teilnehmen zu können.110  

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

a) Allgemeine Regelungen 

Als Vertreter können u. a. Rechtsanwälte/Rechtsanwäl-
tinnen und Patentanwälte/Patentanwältinnen (§ 3 
BRAO, § 3 PAO) bestellt werden. Darüber hinaus kön-
nen auch andere Personen als Vertreter bestellt wer-

 
107  BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – 

AVENA/ARVENA; BPatG, 27 W (pat) 551/17, BeckRS 
2018, 25072 – herzo/HERNO. 

108  BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – 
AVENA/ARVENA. 

109  Siehe dazu Teil 3: VI.2 bzw. 3. 
110  Siehe dazu Teil 1: II.7.c). 

den, soweit ihnen die Erbringung von Rechtsdienstleis-
tungen erlaubt ist (siehe z. B. die Erlaubnistatbestände 
der §§ 5 ff. RDG).  

Wirtschaftsunternehmen (wie z. B. eine GmbH oder 
eine AG, sofern es sich dabei nicht um eine zugelassene 
Berufsausübungsgesellschaft gemäß § 59b f. BRAO 
oder § 52b f. PAO handelt) können grundsätzlich nicht 
Vertreter sein.  

Hat das DPMA dem Vertreter die Nummer einer Allge-
meinen Vollmacht zugeteilt, so soll diese angegeben 
werden (§ 16 DPMAV). 

b) Vollmacht 

Hat ein Verfahrensbeteiligter einen Vertreter bestellt, 
so ist grundsätzlich eine vom Verfahrensbeteiligten un-
terschriebene Vollmachtsurkunde einzureichen (§ 15 
Abs. 1 DPMAV). Die Vollmacht kann sich auch auf meh-
rere Verfahren erstrecken. Die Vollmachtsurkunde muss 
den Aussteller genau bezeichnen; der Aussteller muss 
mit der Bezeichnung des Verfahrensbeteiligten überein-
stimmen.  

Die Markenstelle beanstandet das Fehlen der Vollmacht 
oder Mängel der Vollmacht jedoch grundsätzlich nicht 
von Amts wegen, wenn als Bevollmächtigter ein Rechts-
anwalt/eine Rechtsanwältin, ein Patentanwalt/eine Pa-
tentanwältin, ein Erlaubnisscheininhaber/eine Erlaub-
nisscheininhaberin oder ein Patentassessor/eine Paten-
tassessorin auftritt (§ 15 Abs. 4 DPMAV). Eine Aus-
nahme gilt, wenn für den Inlandsvertreter eines aus-
wärtigen Verfahrensbeteiligten eine Vollmachtsur-
kunde eingereicht wird, die hinter dem insoweit vorge-
schriebenen Mindestumfang zurückbleibt.111 

In allen übrigen Fällen der Vertretung sowie in den Fäl-
len, in denen Mängel einer Vollmacht durch andere Be-
teiligte vorgetragen werden, fordert die Markenstelle 
eine Vollmachtsurkunde an. 

Die Vollmacht kann auch in einer „Allgemeinen Voll-
macht“112 gemäß der Mitteilung Nr. 6/06 des Präsiden-
ten des Deutschen Patentamts vom 30. März 2006 über 
die Hinterlegung Allgemeiner Vollmachten und Ange-
stelltenvollmachten beim Deutschen Patentamt113 be-
stehen. Eine solche Allgemeine Vollmacht muss sich auf 
alle Angelegenheiten erstrecken, die zum Geschäftsbe-
reich des DPMA gehören.  

Näheres zu den Anforderungen an die Eintragung einer 
Allgemeinen Vollmacht für Patentanwälte/Patentan-
wältinnen enthält die Mitteilung Nr. 5/09 der Präsiden-
tin des DPMA vom 9. September 2009 über die Verlage-

111  Siehe dazu Teil 1: II.7.c)dd). 
112  Siehe https://www.dpma.de/docs/formulare/all-

gemein/1/vm01.pdf. 
113  BlPMZ 2006, 165; auch abrufbar unter: 

https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilun-
gen/mitteilungen_des_praesidenten_2006.pdf. 

https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/1/vm01.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/1/vm01.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2006.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2006.pdf
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rung der Zuständigkeiten in berufsrechtlichen Angele-
genheiten der Patentanwälte auf die Patentanwalts-
kammer zum 1. September 2009.114 

c) Inlandsvertreter 

aa) Notwendigkeit eines Inlandsvertreters 

Verfahrensbeteiligte, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz 
noch Niederlassung haben (auswärtige Verfahrensbe-
teiligte), müssen sich von einem Inlandsvertreter ge-
mäß § 96 MarkenG vertreten lassen. 

bb) Zur Vertretung befugte Personen 

Als Inlandsvertreter können Rechtsanwälte/Rechtsan-
wältinnen oder Patentanwälte/Patentanwältinnen aus 
der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz sowie Patentassessoren/Patentassessorinnen 
und Erlaubnisscheininhaber/Erlaubnisscheininhaberin-
nen (§ 96 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 155 Abs. 2, 1 Nr. 2, 
§ 160 PAO) tätig werden, sofern sie zur Vertretung im 
Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG und in bürgerli-
chen Streitigkeiten, die die angegriffene Marke betref-
fen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und 
bevollmächtigt sind (§ 96 Abs. 1 MarkenG).115 

cc) Erklärungen und Verfahren, für die die Be-
stellung eines Inlandsvertreters erforder-
lich bzw. nicht erforderlich ist 

Für die bloße Erhebung des Widerspruchs benötigt ein 
auswärtiger Widersprechender keinen Inlandsvertreter, 
allerdings für die anschließende Durchführung des Wi-
derspruchsverfahrens. 

Das DPMA weist den auswärtigen Verfahrensbeteiligten 
in diesen Fällen darauf hin, dass ein Inlandsvertreter be-
stellt werden muss und gewährt ihm hierfür in der Regel 
eine Frist von zwei Monaten (§ 18 Abs. 1 Alt. 2 DPMAV). 
Diese Frist kann auf Antrag verlängert werden. 

Für die sonstigen Erklärungen und Verfahrenshandlun-
gen gilt: Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist dann 
nicht notwendig, wenn einem Antrag ohne Weiteres, 
d. h. ohne förmliche und zustellungsbedürftige Ent-
scheidung oder Beteiligung eines Dritten, stattgegeben 
werden kann. Demnach ist z. B. für die Rücknahme des 
Widerspruchs, die Verlängerung, die Stellung eines An-
trags auf Umschreibung, Teilung oder Löschung wegen 

 
114  BlPMZ 2009, 361; auch abrufbar unter: 

https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilun-
gen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf.  

115  Vgl. hierzu den Hinweis des DPMA vom 30. Juni 
2017 zum Gesetz zur Umsetzung der Berufsaner-
kennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vor-
schriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe 
vom 12. Mai 2017; abrufbar unter: 

Verzichts sowie für die Einlegung von Erinnerungen 
oder Beschwerden ein Inlandsvertreter grundsätzlich 
nicht erforderlich. Für die weitere Durchführung eines 
sich hieraus ergebenden streitigen Verfahrens muss der 
auswärtige Beteiligte jedoch einen Inlandsvertreter be-
stellen. 

dd) Bestellung und Vollmacht des Inlandsver-
treters 

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, nämlich die Befugnis und Bevollmächtigung zur 
Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG 
und in bürgerlichen Streitigkeiten, die die Marke betref-
fen, sowie zur Stellung von Strafanträgen. Weist die 
Vollmacht einen geringeren Umfang als den Mindest-
umfang auf, liegt keine Bestellung eines Inlandsvertre-
ters vor. Das DPMA weist auf den Mangel der Vollmacht 
hin und gewährt eine Frist zur Einreichung einer den 
Mindestumfang aufweisenden Vollmacht.  

ee) Beendigung des Mandats des Inlandsver-
treters 

Hat der Beteiligte für ein noch andauerndes Verfahren, 
für 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 früheren Inlandsvertreter die Vollmacht ent-
zogen worden ist oder dieser sein Mandat niedergelegt 
hat. Ist kein Verfahren mehr anhängig, für das ein In-
landsvertreter erforderlich ist, ist die Bestellung eines 
anderen Inlandsvertreters nicht Voraussetzung für die 
Mandatsbeendigung.116 In diesen Fällen endet das 
Mandat des bisherigen Inlandsvertreters mit dem Voll-
machtsentzug oder der Mandatsniederlegung. 

ff) Rechtsfolgen des Fehlens eines notwendi-
gen Inlandsvertreters 

Bestellt ein Verfahrensbeteiligter trotz entsprechender 
Aufforderung durch das DPMA keinen Inlandsvertreter, 
kann er am Widerspruchsverfahren nicht teilnehmen. 
Je nachdem, um welchen Verfahrensbeteiligten es sich 

https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichun-
gen/hinweise/archiv/hinweise2017/hin-
weis_30062017/index.html.  

116  Vgl. hierzu die Mitteilung Nr. 4/09 der Präsidentin 
des DPMA über die geänderte Praxis bei Niederle-
gung der Inlandsvertretung vom 25. Juni 2009, 
BlPMZ 2009, 241; auch abrufbar unter: 
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilun-
gen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf.  

https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/archiv/hinweise2017/hinweis_30062017/index.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/archiv/hinweise2017/hinweis_30062017/index.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/archiv/hinweise2017/hinweis_30062017/index.html
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf
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handelt und in welchem Stadium das Widerspruchsver-
fahren sich befindet, besteht ggf. ein Verfahrenshinder-
nis und ergeben sich unterschiedliche Rechtsfolgen:117 

Verfahren bis zum Erstbeschluss: 

- Widersprechender ohne Inlandsvertreter: Der Wi-
derspruch ist unzulässig. 

- Inhaber der angegriffenen Marke ohne Inlandsver-
treter: Es ergeht eine Sachentscheidung über den 
Widerspruch. 

Erinnerungs-/Beschwerdeverfahren: 

- Erinnerungs-/Beschwerdeführer ohne Inlandsver-
treter: Die Erinnerung/Beschwerde ist unzulässig. 

- Erinnerungs-/Beschwerdegegner ohne Inlandsver-
treter ist 

• Inhaber der angegriffenen Marke: Es ergeht 
eine Sachentscheidung über die Erinne-
rung/Beschwerde des Widersprechenden. 

• Widersprechender: Die Erinnerung/Be-
schwerde des Inhabers der angegriffenen 
Marke ist begründet, da der Widerspruch un-
zulässig (geworden) ist. 

d) Mehrere Vertreter, Vertreterwechsel 

Sind für einen Verfahrensbeteiligten bzw. für mehrere 
gemeinschaftlich am Verfahren Beteiligte mehrere (ge-
meinsame) Vertreter bestellt, muss einer dieser Vertre-
ter als Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigter be-
stimmt werden; anderenfalls gilt der zuerst genannte 
bzw. zeitlich früher bestellte Vertreter als zustellungs- 
und empfangsbevollmächtigt (§ 14 Abs. 2 und 3 
DPMAV). Zusammenschlüsse von Vertretern gelten 
nicht als „mehrere Vertreter“ in diesem Sinne (§ 14 
Abs. 4 DPMAV).  

Bestellt sich im Laufe des Widerspruchsverfahrens ein 
weiterer/neuer Vertreter und liegt keine Erklärung zur 
Mandatsniederlegung des bisherigen Vertreters oder 
zum Vollmachtsentzug vor, wird vom DPMA geklärt, ob 
es sich um einen zusätzlichen Vertreter handelt – also 
die Bevollmächtigung des zuerst aufgetretenen Bevoll-
mächtigten neben der zweiten Bevollmächtigung fort-
besteht – oder ob ein Vertreterwechsel gewollt ist. Im 
Zweifel wird der neue Vertreter als weiterer Vertreter 

 
117  Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 

Aufl., § 96 Rdn. 32 ff. 
118  https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-

ken/w7735.pdf, Teil 4: III.9. 
119  Informationen zu DPMAdirektPro können unter 

https://www.dpma.de/service/elektronische_an-
meldung/dpmadirekt/index.html abgerufen wer-
den. 

120  Siehe Teil 3: III.1 und Teil 3: IV.1.e). 
121  Siehe Teil 1: II.7.c). 

behandelt und bleibt der zuerst bestellte Vertreter zu-
stellungs- und empfangsbevollmächtigt (§ 14 Abs. 2 
DPMAV). 

Soweit eine Vertretungsübernahme oder -niederlegung 
für die angegriffene Marke oder eine im Register des 
DPMA eingetragene Widerspruchsmarke nicht nur das 
laufende Widerspruchsverfahren betrifft, sondern bei 
der betreffenden Marke in das Register eingetragen 
werden soll, wird auf die diesbezüglichen Regelungen 
der Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen 
und für die Registerführung des DPMA118 Bezug genom-
men. 

8. Zustellung und formlose Übermittlung 

Soweit eine förmliche Zustellung nicht vorgeschrieben ist, 
werden Schreiben des DPMA und die gegnerischen 
Schriftsätze den Beteiligten grundsätzlich formlos übermit-
telt (§ 21 Abs. 1 DPMAV). Nutzt der Empfänger die vom 
DPMA zur Verfügung gestellte Software DPMAdirektPro119 
und hat er einen Zugang für die elektronische Übermitt-
lung eröffnet, kann die Übermittlung auch auf diesem Weg 
erfolgen (§ 21 Abs. 2 S. 2 DPMAV).  

Sollen bzw. müssen Schriftstücke – wie insbesondere 
Beschlüsse120 – durch das DPMA förmlich zugestellt 
werden, gelten gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG die Vor-
schriften des VwZG mit folgenden Besonderheiten: An 
auswärtige Empfänger, die trotz wirksamer Aufforde-
rung keinen Inlandsvertreter bestellt haben,121 und an 
auswärtige Inlandsvertreter122 ohne inländischen Zu-
stellungsbevollmächtigten kann mit eingeschriebenem 
Brief durch Aufgabe zur Post zugestellt werden (§ 94 
Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 S. 1 und 4 
ZPO). Weitere Spezialregelungen betreffen die mögli-
che Zustellung an Erlaubnisscheininhaber/Erlaubnis-
scheininhaberinnen gemäß § 177 Patentanwaltsord-
nung gegen Empfangsbekenntnis (§ 94 Abs. 1 Nr. 2  
MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 4 VwZG), die Zustellung durch 
Niederlegung in ein beim DPMA für den Empfänger ein-
gerichtetes Abholfach (§ 94 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) und 
die elektronische Zustellung (§ 94 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG 
i. V. m. § 5 ERVDPMAV). 

Hat der Verfahrensbeteiligte wirksam einen Bevoll-
mächtigten bestellt, ist stets an diesen zuzustellen, auch 
wenn keine schriftliche Vollmacht vorliegt.123 

122  Siehe Teil 1: II.7.c)bb). 
123  Das Wahlrecht des § 7 Abs. 1 S. 1 VwZG, an den Ver-

treter oder den Vertretenen zuzustellen, gilt bei Zu-
stellungen durch das DPMA nicht, da die Hausver-
fügung Nr. 10 des DPMA, nach der stets an Bevoll-
mächtigte zuzustellen ist, eine Ermessensbindung 
bewirkte (BGH, I ZB 2/90, GRUR 1991, 814, 815 f. – 
Zustellungsadressat; BPatG, 27 W (pat) 37/06, 
GRUR 2008, 364, 366 – COMTECH/comtes). 

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldung/dpmadirekt/index.html
https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldung/dpmadirekt/index.html
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9. Inhaber-/Beteiligtenwechsel  

Sind die Rechte an der angegriffenen Marke und/oder 
dem Widerspruchskennzeichen während des laufenden 
Widerspruchsverfahrens auf eine andere Person über-
tragen worden oder übergegangen (Rechtsübergänge 
im Wege der Einzelrechtsnachfolge), hat dies zunächst 
keine Auswirkungen auf die Beteiligtenstellung des 
Rechtsvorgängers (§ 265 Abs. 2 S. 1 ZPO analog).124  

Wird dem DPMA ein solcher Rechtsübergang bekannt 
(z. B. wegen einer entsprechenden Umschreibung der 
Marke), wird beim Rechtsnachfolger angefragt, ob er 
das Widerspruchsverfahren an Stelle des Rechtsvorgän-
gers übernimmt. 

Übernimmt der Rechtsnachfolger das Verfahren nicht, 
wird es mit dem ursprünglichen Beteiligten fortgeführt, 
der im Wege der gesetzlichen Prozess- bzw. Verfahrens-
standschaft weiterhin zur Verfahrensführung befugt 
ist.125 Verfügungen und Beschlüsse des DPMA, die der 
Zustellung an den Inhaber einer eingetragenen Marke 
bedürfen, sind zusätzlich auch dem Rechtsnachfolger 
zuzustellen (§ 28 Abs. 3 MarkenG). Getroffene Entschei-
dungen wirken für und gegen den Rechtsnachfolger 
(§ 325 Abs. 1 ZPO analog). Der Rechtsnachfolger kann 
dem Verfahren auch als nicht streitgenössischer Neben-
intervenient beitreten (§ 265 Abs. 2 S. 3 i. V. m. §§ 66 ff. 
ZPO analog).126 

Übernimmt der Rechtsnachfolger einer eingetragenen 
Marke das Verfahren, scheidet der Rechtsvorgänger 
ohne Weiteres aus dem Verfahren aus, wenn die Um-
schreibung vollzogen wurde. Die Zustimmung der übri-
gen Verfahrensbeteiligten ist hierzu nicht erforderlich 
(§ 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG steht als lex specialis einer 
entsprechenden Anwendung von § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO 
entgegen). Dagegen bedarf im Fall eines nicht registrier-
ten Widerspruchskennzeichens die Übernahme des 
Verfahrens durch den Rechtsnachfolger der Zustim-
mung des Inhabers der angegriffenen Marke (§ 265 
Abs. 2 S. 2 ZPO analog), da die Regelungen des § 28 
MarkenG nur für eingetragene Marken gelten.127 

 
124  BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – 

Sanopharm. 
125  BPatG, 27 W (pat) 172/02, BlPMZ 2005, 318 f. – 

TAXI MOTO. 
126  BGH, I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 – 

Sanopharm. 
127  Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 

Aufl., § 42 Rdn. 35. 
128  Zur Weiterführung des Widerspruchsverfahrens 

(auch) für die abgetrennte Marke: BPatG, 

10. Teilübertragung und Teilung einer am 
Widerspruchsverfahren beteiligten 
Marke 

a) Teilübertragung  

Eine Marke kann auch nur für einen Teil der Wa-
ren/Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, über-
tragen werden (§ 27 Abs. 1 und 4 MarkenG). Hierfür ist 
die Markeneintragung aus verfahrensrechtlichen Grün-
den zu teilen (§ 46 MarkenG). Übertragung und Über-
gang der Markenanmeldung finden entsprechend den 
Regeln für die Übertragung und den Übergang eingetra-
gener Marken statt (§§ 31, 27, 40 MarkenG). 

Die abgetrennte Eintragung bzw. Anmeldung besteht 
für die entsprechenden Waren/Dienstleistungen mit al-
len Rechten und Pflichten weiter (§ 27 Abs. 4 i. V. m. 
§ 46 Abs. 1 MarkenG). In Bezug auf die ursprüngliche 
Eintragung bzw. Anmeldung gestellte Anträge – also 
z. B. auch Widersprüche, die aus der ursprünglichen 
Eintragung bzw. gegen diese erhoben wurden sowie 
sonstige Anträge, Erinnerungen oder Beschwerden im 
Widerspruchsverfahren – gelten daher auch für die ab-
getrennte Eintragung bzw. Anmeldung fort (§ 33 Abs. 2 
i. V. m. § 36 Abs. 6 MarkenV bzw. § 34 Abs. 3 S. 2 i. V. m. 
§ 35 Abs. 6 MarkenV).128 Hinsichtlich einer möglichen 
Beteiligung des Teilrechtsnachfolgers am Wider-
spruchsverfahren (Übernahme des Verfahrens oder 
Beitritt als Nebenintervenient) gelten die gleichen Re-
gelungen wie beim vollständigen Rechtsübergang.129 

Wegen weiterer Einzelheiten zur Teilübertragung wird 
auf die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldun-
gen und für die Registerführung des DPMA130 Bezug ge-
nommen. 

b) Teilung 

Eine Markenanmeldung oder eine eingetragene Marke 
kann in zwei oder mehrere Anmeldungen bzw. Eintra-
gungen geteilt werden (§ 46 Abs. 1 MarkenG i. V. m. 
§ 36 MarkenV bzw. § 40 MarkenG i. V. m. § 35 Mar-
kenV).  

Die Teilung einer eingetragenen Marke kann erst nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist erklärt werden (§ 46 

27 W (pat) 73/01, GRUR 2003, 1070, 1071 f. – 
KYRA; BPatG, 29 W (pat) 22/09, BeckRS 2010, 
13609. 

129  Siehe Teil 1: II.9; Siehe hierzu auch: BPatG, 
27 W (pat) 73/01, GRUR 2003, 1070, 1071 f. – 
KYRA; BPatG, 29 W (pat) 22/09, BeckRS 2010, 
13609. 

130  https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-
ken/w7735.pdf, Teil 4: III.2. 

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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Abs. 2 S. 1 MarkenG). Ist gegen die Eintragung der 
Marke ein Widerspruchsverfahren anhängig, ist die Tei-
lungserklärung nur zulässig, wenn sich jeder Wider-
spruch nach der Teilung nur gegen einen der Teile der 
ursprünglichen Eintragung richten würde (§ 46 Abs. 2 
S. 2 MarkenG). Ist dies nicht der Fall, fordert das DPMA 
den Widersprechenden zunächst zur Abgabe einer Er-
klärung auf, gegen welche Waren/Dienstleistungen der 
angegriffenen Marke der Widerspruch gerichtet ist, so-
fern der Inhaber der angegriffenen Marke nicht bereits 
eine solche Erklärung des Widersprechenden einge-
reicht hat (§ 36 Abs. 7 S. 1 und 2 MarkenV). Wird eine 
zur Zulässigkeit der Teilung führende Beschränkung des 
Widerspruchs nicht erklärt, weist das DPMA den Tei-
lungsantrag zurück (§ 36 Abs. 7 S. 3 MarkenV). 

Die auf einen zulässigen Antrag hin abgetrennte Eintra-
gung bzw. Anmeldung besteht für die entsprechenden 
Waren/Dienstleistungen mit allen Rechten und Pflich-
ten weiter (§ 46 Abs. 1 MarkenG). In Bezug auf die ur-
sprüngliche Eintragung bzw. Anmeldung gestellte An-
träge – also z. B. auch Widersprüche, die aus der ur-
sprünglichen Eintragung erhoben wurden sowie sons-
tige Anträge, Erinnerungen oder Beschwerden im Wi-
derspruchsverfahren – gelten daher auch für die abge-
trennte Eintragung bzw. Anmeldung fort (§ 36 Abs. 6 
bzw. § 35 Abs. 6 MarkenV). Aufgrund der dargestellten 
Regelung des § 46 Abs. 2 S. 2 MarkenG kann sich aller-
dings ein gegen die ursprüngliche Eintragung gerichte-
ter Widerspruch nur noch entweder gegen die ur-
sprüngliche Eintragung oder gegen die abgetrennte Ein-
tragung richten. 

Wegen weiterer Einzelheiten zur Teilung wird auf die 
Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und 
für die Registerführung des DPMA131 Bezug genommen. 

11. Insolvenz eines Verfahrensbeteiligten 

a) Stellung des Insolvenzverwalters/der In-
solvenzverwalterin; Erlöschen von Voll-
machten 

Die verfahrensgegenständlichen Kennzeichenrechte 
der Beteiligten gehören zum Vermögen des jeweiligen 
Inhabers und fallen gemäß § 35 InsO in die Insolvenz-
masse. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 

 
131  https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-

ken/w7735.pdf, Teil 4: III.3.  
132 § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 1 InsO. 
133  https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-

ken/w7735.pdf, Teil 1: VII.7 und Teil 4: III.6. 

Vermögen eines Beteiligten (§ 27 InsO) geht das Verwal-
tungs- und Verfügungsrecht über dessen Kennzeichen-
recht gemäß § 80 Abs. 1 InsO auf den Insolvenzverwal-
ter/die Insolvenzverwalterin über. Gleiches gilt schon 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens, wenn eine 
starke vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet wor-
den ist (§ 22 Abs. 1 InsO). Der lnsolvenzverwalter/die 
Insolvenzverwalterin tritt in diesen Fällen in die Rechte 
und Pflichten des Inhabers ein. Im Widerspruchsverfah-
ren ist der Insolvenzverwalter/die Insolvenzverwalterin 
Beteiligter/Beteiligte kraft Amtes und grundsätzlich Zu-
stellungsempfänger/Zustellungsempfängerin.  

Bei halbstarker und schwacher vorläufiger Insolvenzver-
waltung bleibt der Inhaber selbst Beteiligter. Bei der 
Frage der Zustellung sind ggf. individuelle Regelungen 
im Gerichtsbeschluss zu beachten. Die jeweilige Art der 
Insolvenzverwaltung geht aus dem Gerichtsbeschluss 
zur Verwalterbestellung hervor.132 

Bei endgültiger Insolvenzverwaltung erlöschen gemäß 
§ 117 lnsO mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
alle vom Gemeinschuldner erteilten Vollmachten, da-
runter auch jene von Verfahrensbevollmächtigten. Der 
Insolvenzverwalter/die Insolvenzverwalterin kann aber 
dem bisherigen Vertreter eine neue Vollmacht erteilen 
oder einen neuen Vertreter bevollmächtigen. In diesem 
Fall wird an den Vertreter zugestellt. 

Bei Nichteröffnung eines beantragten Insolvenzverfah-
rens (§ 26 InsO) bzw. nach Aufhebung eines eröffneten 
Insolvenzverfahrens (§ 200 InsO) fällt der (vorläufige 
oder endgültige) lnsolvenzverwalter weg. Der Anmel-
der wird (wieder) frei verfügungsbefugter Beteiligter 
und es wird wieder an ihn zugestellt. 

Wegen der Einzelheiten zur Registerführung bei Insol-
venz des Inhabers einer eingetragenen Marke wird auf 
die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen 
und für die Registerführung Bezug genommen.133 

b) Unterbrechung und Aufnahme des Wider-
spruchsverfahrens 

Wird über das Vermögen eines Verfahrensbeteiligten 
das Insolvenzverfahren eröffnet, führt dies gemäß 
§ 240 ZPO (analog) zur Unterbrechung des Wider-
spruchsverfahrens.134 Die Unterbrechung endet, wenn 

134 BPatG, 28 W (pat) 116/02, BeckRS 2009, 3375 – 
Thunderbike/Thunder Bird; BPatG, 
33 W (pat) 507/12, BeckRS 2013, 21429; BPatG, 
30 W (pat) 28/15, BeckRS 2018, 21163 (Nr. 11 ff.) – 
DNARIS/ILARIS; die Mitteilung des Präsidenten 
Nr. 20/08 vom 14. November 2008, BlPMZ 2008, 
413 (abrufbar unter: 
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilun-
gen/mitteilungen_des_praesidenten_2008.pdf) 
gelangt im markenrechtlichen Widerspruchsverfah-
ren nicht mehr zur Anwendung und wird voraus-
sichtlich demnächst aufgehoben und ggf. ersetzt.  

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2008.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2008.pdf
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das Verfahren nach den für das Insolvenzverfahren gel-
tenden Vorschriften aufgenommen wird, spätestens je-
doch mit Beendigung des Insolvenzverfahrens.  

Bei Insolvenz des (inländischen) Inhabers der angegrif-
fenen Marke kann das Verfahren sowohl vom Insolvenz-
verwalter/der Insolvenzverwalterin als auch vom Wi-
dersprechenden aufgenommen werden (§ 86 Abs. 1 
Nr. 1 InsO).  

Bei Insolvenz des (inländischen) Widersprechenden 
kann das Verfahren entweder vom Insolvenzverwal-
ter/der Insolvenzverwalterin (§ 85 Abs. 1 S. 1 InsO) 
oder – falls dieser/diese die Aufnahme ablehnt – vom 
insolventen Widersprechenden selbst oder vom Inha-
ber der angegriffenen Marke aufgenommen werden 
(§ 85 Abs. 2 InsO). Verzögert der Insolvenzverwalter/die 
Insolvenzverwalterin die Aufnahme des Verfahrens, 
kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Fortset-
zung beantragen (§ 85 Abs. 1 S. 2 InsO i. V. m. § 239 
Abs. 2 ZPO analog).  

 
135  Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 20. Mai 2015 über Insol-
venzverfahren (EUInsVO). 

Diese Regelungen gelten auch bei ausländischen Insol-
venzverfahren im Geltungsbereich der EUInsVO135 
(Art. 15 EUInsVO). Außerhalb des Anwendungsbereichs 
der EUInsVO gilt für die Verfahrensaufnahme das Recht 
des Insolvenzstaats (§§ 352, 343 InsO). 

Das DPMA stellt die Erklärung der Aufnahme des Ver-
fahrens dem anderen Beteiligten förmlich zu. Mit dieser 
Zustellung wird die Aufnahme wirksam (§ 250 ZPO ana-
log) und das Verfahren fortgesetzt. 



29 

 

Teil 2:  Inhaltliche Prüfung des Wi-
derspruchs 

Der Widerspruch ist begründet, wenn die inhaltliche 
Prüfung ergibt, dass (mindestens) einer der vom Wider-
sprechenden gemäß § 42 Abs. 2 MarkenG in zulässiger 
Weise geltend gemachten Löschungsgründe besteht. 
Das relative Schutzhindernis muss sowohl im Prioritäts-
zeitpunkt der angegriffenen Marke (gemäß § 6 Abs. 2 
MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über 
den Widerspruch vorliegen.136 

I. Widersprüche aus eingetragenen 
Marken 

1. Einrede der Nichtbenutzung 

Im Markenrecht gilt der Benutzungszwang. Der Mar-
keninhaber soll grundsätzlich nur dann Rechte aus sei-
ner Marke geltend machen können, wenn er diese auch 
tatsächlich ernsthaft benutzt. Im Widerspruchsverfah-
ren kann sich deshalb der Inhaber der angegriffenen 
Marke gegen einen Widerspruch aus einer eingetrage-
nen Marke ggf. durch Erhebung der Nichtbenutzungs-
einrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG verteidigen. 
Von Amts wegen wird eine etwaige Nichtbenutzung der 
Widerspruchsmarke nicht berücksichtigt. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die seit 
dem 14.01.2019 geltende Rechtslage. Für vor diesem 
Zeitpunkt eingegangene Widersprüche gelten gemäß 
§ 158 Abs. 5 MarkenG die Regelungen der §§ 26 und 43 
Abs. 1 MarkenG in der vorherigen Fassung fort, unab-
hängig vom Zeitpunkt der Erhebung der Einrede.137  

a) Erhebung der Einrede 

Der Wille des Inhabers der angegriffenen Marke, die 
Nichtbenutzungseinrede zu erheben bzw. – was dem 
entspricht – die rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke zu bestreiten, muss eindeutig erklärt 
werden; abweichende Formulierungen sind unschäd-
lich, sofern die entsprechende Absicht aus den Umstän-
den hinreichend deutlich hervorgeht.138 Davon kann al-
lerdings bei bloßen Ausführungen zur Benutzung der  

 
136  BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058 (Nr. 14) – 

KNEIPP. 
137  Zu den wesentlichen Unterschieden siehe 

Teil 2: I.1.e). 
138  BPatG, 25 W (pat) 242/89, BPatGE 32, 98, 100; 

BPatG, 26 W (pat) 567/18, GRUR-RS 2021, 21611 
(Nr. 14 f.) – CRYSTAL Smoke/CRISTAL, m. w. N. 

139  BPatG, 29 W (pat) 502/19, GRUR-RS 2020, 36001 
(Nr. 16) – Mona Bella COMFORT/Mona; BPatG, 
26 W (pat) 567/18, GRUR-RS 2021, 21611 (Nr. 14) – 
CRYSTAL Smoke/CRISTAL, m. w. N. 

Widerspruchsmarke in anderem Zusammenhang, z. B. 
bei der Erörterung der Ähnlichkeit der Waren/Dienst-
leistungen oder der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke, regelmäßig nicht ausgegangen wer-
den.139  

Eine lediglich „hilfsweise“ erhobene Einrede ist unzuläs-
sig und entfaltet keine Rechtswirkung.140 Dagegen ist im 
„vorsorglichen“ Bestreiten der Benutzung eine wirk-
same, unbedingte Einrede zu sehen.141  

Die Einrede kann jederzeit gänzlich fallengelassen oder 
auf bestimmte Waren/Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke beschränkt werden. Ein Wiederaufgrei-
fen bzw. eine Ausdehnung im weiteren Verlauf des Ver-
fahrens ist möglich, es sei denn es wurde auf die Ein-
rede ganz oder in Bezug auf bestimmte Waren/Dienst-
leistungen verzichtet.142 An die Erklärung eines solchen 
(Teil-)Verzichts sind wegen dessen weitreichender Be-
deutung strenge Anforderungen zu stellen; die Erklä-
rung, die Einrede werde nicht aufrechterhalten bzw. die 
Benutzung werde zugestanden/anerkannt, genügt hier-
für regelmäßig nicht.143  

b) Zulässigkeit der Einrede; Benutzungs-
schonfrist 

Die Nichtbenutzungseinrede ist gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 
MarkenG zulässig, wenn die sogenannte Benutzungs-
schonfrist der eingetragenen Widerspruchsmarke am 
Anmelde- bzw. Prioritätstag der angegriffenen Marke 
bereits abgelaufen war.  

Bei der Benutzungsschonfrist handelt es sich nicht um 
eine echte Frist, sondern um einen Zeitraum, in wel-
chem die Nichtbenutzungseinrede noch nicht geltend 
gemacht werden kann.144 Der Markeninhaber ist hier-
durch allerdings nicht von der möglichst frühzeitigen 
Aufnahme der Benutzung entbunden. Denn im Fall ei-
ner kurz nach Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobe-
nen Nichtbenutzungseinrede hat er die Benutzung so-
fort für den maßgeblichen Benutzungszeitraum nachzu-
weisen, der sich mit der Benutzungsschonfrist weitge-
hend überschneiden kann.145 

140  BPatG, 25 W (pat) 69/99, GRUR 2000, 1052, 1054 – 
Rhoda-Hexan/Sota-Hexal. 

141  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 43 Rdn. 37. 

142  BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 861 (Nr. 20 f.) – 
Malteserkreuz III.  

143  BGH, I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 – Bayer/Bei-
Chem; BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 861 
(Nr. 20) – Malteserkreuz III.  

144  BPatG, 25 W (pat) 130/97, GRUR 1999, 1002, 1004 
– SAPEN. 

145  Kliems, MarkenR 2001, 185, 186.  
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aa) Beginn der Benutzungsschonfrist 

(1) Nationale Marken 

Bei deutschen Registermarken beginnt die Benutzungs-
schonfrist grundsätzlich am ersten Tag, ab dem gegen 
die Marke kein Widerspruch mehr möglich ist (§ 43 
Abs. 1 S. 1 MarkenG), also am Tag nach dem Tag des Ab-
laufs der Widerspruchsfrist.146 Wurde die Marke mit 
Widerspruch angegriffen, verschiebt sich der Beginn 
der Benutzungsschonfrist auf den Tag, an dem die das 
Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung 
Rechtskraft erlangt hat bzw., falls der (letzte anhängige) 
Widerspruch zurückgenommen wurde, auf den Tag 
nach dem Eingangstag der Rücknahmeerklärung (§ 26 
Abs. 5 MarkenG). 

Bei nationalen Marken, die aus der Umwandlung einer 
beim EUIPO bereits eingetragenen Marke hervorgegan-
gen sind (§ 121 MarkenG i. V. m. Art. 139 UMV), ent-
spricht die Benutzungsschonfrist jener der ursprüngli-
chen Unionsmarke. Gleiches gilt für in nationale Mar-
ken umgewandelte IR-Marken, die bereits endgültigen 
Schutz in Deutschland oder der EU hatten (§ 108 Mar-
kenG i. V. m. Art. 9quinquies PMMA bzw. § 121 MarkenG 
i. V. m. Art. 202 Abs. 1 Buchst. a UMV). 

(2) Unionsmarken  

Bei Unionsmarken beginnt die Benutzungsschonfrist 
mit dem Tag der Eintragung der Unionsmarke in das 
Markenregister des EUIPO (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 119 
Nr. 4 MarkenG, Art. 18 Abs. 1 UMV). 

(3) IR-Marken mit Benennung Deutschlands 

Bei IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland 
beginnt die Benutzungsschonfrist entweder am Tag, an 
dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen 
wurde oder am Tag, an dem die Jahresfrist des Art. 5 
Abs. 2 Buchst. a PMMA abgelaufen ist, falls das DPMA 
der WIPO innerhalb dieser Frist keine Mitteilung über 
die vorläufige Schutzverweigerung oder die endgültige 
Schutzbewilligung übermittelt hat (§ 43 Abs. 1 S. 1 
i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 116 Abs. 1, 115 Abs. 2 MarkenG). 

 
146  Zur Berechnung der Widerspruchsfrist siehe 

Teil 1: I.4. 
147  Das Datum kann auch unter https://euipo.eu-

ropa.eu/eSearch/ ermittelt werden (in der De-
tailansicht der betreffenden Marke im Abschnitt 
„Veröffentlichungen“ bzw. „Publications“).  

148  Kliems, MarkenR 2001, 185, 186. 
149  Bei Unionsmarken ist gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG 

statt § 26 MarkenG die (weitestgehend entspre-
chende) Vorschrift des Art. 18 UMV anzuwenden. 
Gleiches gilt für IR-Marken mit Schutzerstreckung 

(4) IR-Marken mit Benennung der EU 

Bei IR-Marken mit Schutzerstreckung auf die EU beginnt 
die Benutzungsschonfrist am Tag der zweiten Nachver-
öffentlichung im Teil M.3.1 des Blatts für Unionsmar-
ken147 (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 119 Nr. 4 MarkenG, 
Art. 18 Abs. 1, 203, 190 Abs. 2 UMV). 

bb) Ende der Benutzungsschonfrist 

Die Benutzungsschonfrist endet nach fünf Jahren mit 
Ablauf des Tages, welcher dem Tage vorhergeht, der 
dem Beginn der Benutzungsschonfrist entspricht (z. B.: 
Beginn 15.06.2015; Ende 14.06.2020). Ab dem darauf 
folgenden Tag muss der Markeninhaber damit rechnen, 
in etwaigen Kollisions- oder Verfallsverfahren die Be-
nutzung seiner Marke nachweisen zu müssen – unter 
Umständen also schon sofort für einen weitgehend vor 
dem Ablauf der Benutzungsschonfrist liegenden Zeit-
raum.148 

cc) Prüfung der Zulässigkeit der Einrede; Be-
handlung unzulässiger Einreden 

Das DPMA prüft erhobene Nichtbenutzungseinreden 
unmittelbar nach deren Eingang und vor der Übermitt-
lung an den Widersprechenden auf ihre Zulässigkeit. 
Ergibt die Prüfung, dass die Einrede unzulässig ist, teilt 
das DPMA dies beiden Beteiligten unter Angabe der 
Gründe mit. 

c) Nachweis der Benutzung 

Auf eine zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede hin 
hat der Widersprechende unaufgefordert nachzuwei-
sen, dass die Widerspruchsmarke im Zeitraum von fünf 
Jahren vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der ange-
griffenen Marke gemäß § 26 MarkenG149 rechtserhal-
tend benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG).  

Insoweit gilt der Beibringungs- und Verhandlungs-
grundsatz.150 Der Nachweis muss sich auf alle maßgeb-
lichen Aspekte der Benutzung beziehen. Dies sind Art, 
Form, Zeitraum, Ort und Umfang der Benutzung sowie 
die Person des Benutzers. D. h. es muss dargelegt und 
nachgewiesen werden, wer die Marke auf welche 
Weise für welche Waren/Dienstleistungen in welchen 
Jahren an welchem Ort benutzt hat und welche Um-
sätze dabei erzielt worden sind.151 

auf die EU, die gemäß Art. 189 Abs. 2 UMV Unions-
marken gleichgestellt sind. 

150  BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; 
BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 154 (Nr. 19) – 
GALLUP; BGH, I ZB 18/08, GRUR 2010, 859, 860 
(Nr. 15) – Malteserkreuz III; siehe auch Teil 1: II.1.b). 

151  BPatG, 30 W (pat) 4/17, BeckRS 2018, 19837 
(Nr. 21) – IhrArzt24; BPatG, 26 W pat) 66/16, 
BeckRS 2018, 22137 (Nr. 19) – Cuvée Prestige Sal-
mon/PRESTIGE; BPatG, 29 W (pat) 41/17, GRUR 

 

https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://euipo.europa.eu/eSearch/
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Beweismaß ist der Vollbeweis, d. h. die entscheidungs-
erheblichen Tatsachen zur Benutzung müssen zur vol-
len Überzeugung nachgewiesen werden. Der Wider-
sprechende kann sich hierzu allerdings auch der eides-
stattlichen Versicherung bedienen (§ 43 Abs. 1 S. 2 Mar-
kenG), die in der Praxis im Hinblick auf Ort, Zeitraum 
und Umfang der Benutzung das wichtigste Beweismittel 
darstellt.152 Eidesstattliche Versicherungen müssen im 
Hinblick auf die ansonsten regelmäßig fehlende Straf-
bewehrung grundsätzlich im Original vorgelegt wer-
den.153 Daneben bedarf es zur Beurteilung der Art und 
der Form der Benutzung in aller Regel weiterer Unterla-
gen,154 aus denen ersichtlich ist, wie die Marke konkret 
auf bzw. im Zusammenhang mit den jeweiligen Wa-
ren/Dienstleistungen verwendet worden ist (bei Waren 
z. B. Muster oder Fotos von Originalwaren bzw. deren 
Verpackungen, Kataloge u. ä.;155 bei Dienstleistungen 
z. B. Kopien bzw. Fotos von Werbemaßnahmen, Ge-
schäftspapieren, -gebäuden oder -fahrzeugen, Berufs-
kleidung und sonstigen bei der Erbringung der Dienst-
leistung verwendeten Gegenständen156).  

Aufgrund des in Benutzungsfragen geltenden Beibrin-
gungsgrundsatzes und der Neutralitätspflicht157 fordert 
das DPMA den Widersprechenden weder auf, Benut-
zungsunterlagen einzureichen, noch weist es ihn auf et-
waige Mängel eingereichter Unterlagen hin. 

aa) Person des Benutzers 

Die Marke muss grundsätzlich vom Markeninhaber 
selbst benutzt worden sein (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Die 
Benutzung durch einen Dritten mit vorheriger Zustim-
mung des Markeninhabers, z. B. aufgrund eines rechts-
wirksamen Lizenzvertrages, gilt als Benutzung durch 
den Inhaber (§ 26 Abs. 2 MarkenG). Vom Vorliegen ei-
ner solchen Zustimmung ist regelmäßig auch bei einer 

 
2020, 530, 534 (Nr. 67) – Carrera; BPatG, 
28 W (pat) 537/21, GRUR-RS 2022, 16968 (Nr. 18) – 
Chemiepokal/CHEMIEPOKAL. 

152  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 43 Rdn. 82. 

153  BPatG, 24 W (pat) 40/01, BeckRS 2009, 14855 – 
SINTEC/Sim Tec; BPatG, 30 W (pat) 562/13, BeckRS 
2016, 1754 (Nr. 22) – GRiPiN/Doregrippin; BPatG, 
26 W (pat) 64/14, BeckRS 2018, 34712 (Nr. 25) – 
MovieStar/MOVISTAR; BPatG, 28 W (pat) 13/16, 
GRUR-RS 2020, 21059 (Nr. 32) – JOPP-Group/JOOP.  

154  Idealerweise sollte die eidesstattliche Versicherung 
auf diese Unterlagen ausdrücklich Bezug nehmen. 

155  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 43 Rdn. 92. 

156  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 26 Rdn. 58 f. 

157  Siehe dazu Teil 1: II.2. 

Benutzung durch ein mit dem Markeninhaber wirt-
schaftlich verbundenes Unternehmen (z. B. Mut-
ter-/Tochtergesellschaften im Konzernverbund) auszu-
gehen.158  

bb) Art der Benutzung 

Das Widerspruchszeichen muss funktionsgerecht als 
Marke benutzt worden sein, d. h. als Mittel zur Unter-
scheidung der betrieblichen Herkunft der Wa-
ren/Dienstleistungen des Benutzers von solchen ande-
rer Unternehmen.159 Dies ist z. B. dann nicht der Fall, 
wenn das Zeichen ausschließlich firmenmäßig – also 
bloß als Hinweis auf das Unternehmen als solches – ver-
wendet wurde.160 Mitunter gehen firmen- und marken-
mäßiger Gebrauch aber ineinander über, insbesondere 
bei Dienstleistungsmarken. In diesen Fällen ist von einer 
markenmäßigen Benutzung auszugehen, wenn der Ver-
kehr auf Grund der ihm objektiv entgegentretenden 
Umstände die Verwendung zumindest auch als betrieb-
liches Unterscheidungszeichen für konkrete Wa-
ren/Dienstleistungen auffasst.161 

Grundsätzlich nicht ausreichend ist eine lediglich unter-
nehmens- bzw. konzerninterne Verwendung.162  

cc) Form der Benutzung 

Die Marke muss grundsätzlich in ihrer eingetragenen 
Form benutzt worden sein. Abweichungen sind nur 
dann unschädlich, wenn sie den kennzeichnenden Cha-
rakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 Mar-
kenG). Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das ab-
weichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung 
der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit 
der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der be-
nutzten Form noch dieselbe Marke sieht.163 Wertvolle 
Hinweise hierzu finden sich in einer gemeinsamen Mit-
teilung der europäischen Markenämter.164 

158  BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 153 (Nr. 23) – 
GALLUP. 

159  EuGH, C-40/01, GRUR 2003, 425, 427 (Nr. 36) – An-
sul/Ajax; BGH, I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 
– OTTO. 

160  BGH, I ZB 39/05, GRUR 2008, 719, 721 (Nr. 25) – 
idw Informationsdienst Wissenschaft, m. w. N. 

161  BGH, I ZR 162/04, GRUR 2008, 616, 617 (Nr. 11) – 
AKZENTA, m. w. N.; BGH, I ZR 200/06, GRUR 2009, 
772, 776 (Nr. 53) – Augsburger Puppenkiste. 

162  BPatG, 26 W (pat) 13/15, GRUR-RR 2019, 218, 220 
(Nr. 25) – ETAX/ETAX, m. w. N. 

163  BGH, I ZB 6/16, GRUR 2017, 1043, 1045 (Nr. 23) – 
Dorzo, m. w. N. 

164  „Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis 
zur Benutzung einer Marke in einer Form, die von 
der Eintragung abweicht“ vom Oktober 2020, ab-
rufbar unter: https://tmdn.org/#/prac-
tices/1819724. 

https://tmdn.org/#/practices/1819724
https://tmdn.org/#/practices/1819724
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dd) Ort der Benutzung 

Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG müssen nationale Marken 
sowie IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutsch-
land (i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 116 Abs. 1 MarkenG) im In-
land benutzt worden sein.165  

Für reine „Exportmarken“, d. h. wenn die Waren aus-
schließlich für die Ausfuhr bestimmt sind, gilt als Benut-
zung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Wa-
ren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland 
(§ 26 Abs. 4 MarkenG). 

Unionsmarken und die ihnen gemäß Art. 189 Abs. 2 
UMV gleichgestellten IR-Marken mit Benennung der EU 
müssen in der Union benutzt worden sein (§ 43 
Abs. 1 S. 1 i. V. m. 119 Nr. 4 MarkenG, Art. 18 UMV). 
Dies erfordert aber nicht zwingend eine Benutzung im 
Gebiet aller oder mehrerer Mitgliedsstaaten, da die Ge-
bietsgröße nur einen für die Beurteilung der Ernsthaf-
tigkeit der Benutzung relevanten Aspekt darstellt.166 Es 
ist daher nicht ausgeschlossen, dass eine auf das Ho-
heitsgebiet eines einzigen Mitgliedsstaates begrenzte 
Benutzung der Unionsmarke ausreichend sein kann.167 
Davon ist z. B. regelmäßig bei einer intensiven und um-
fangreichen Benutzung in Deutschland auszugehen, da 
es sich bei der Bundesrepublik Deutschland gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt um die größte Volkswirtschaft 
in Europa handelt.168 

ee) Umfang und Dauer der Benutzung; Ernst-
haftigkeit 

Die Benutzung muss innerhalb des maßgeblichen Zeit-
raums von fünf Jahren vor dem Anmelde- bzw. Priori-
tätszeitpunkt der angegriffenen Marke ernsthaft erfolgt 
sein (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Für die Beurteilung der 
Ernsthaftigkeit der Benutzung sind alle Tatsachen und 
Umstände des Einzelfalls heranzuziehen, die eine wirt-
schaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr 
zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes 
für die Waren/Dienstleistungen belegen; dazu zählen 

 
165  Sonderfall Schweiz: Nach Art. 5 des „Übereinkom-

mens zwischen der Schweiz und Deutschland be-
treffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und 
Markenschutz“ vom 13.04.1892 konnten Benut-
zungshandlungen in der Schweiz auch in Deutsch-
land berücksichtigt werden (und umgekehrt). Die-
ses Übereinkommen stand im Widerspruch zu 
Art. 16 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (EuGH,  
C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301, 1305 
(Nr. 67 ff.) – Ferrari/DU [testarossa]) und wurde 
durch die Bundesrepublik Deutschland mit Wir-
kung zum 31.05.2022 gekündigt (BGBl. 2022 II, 
S. 127). 

166  EuGH, C-149/11, GRUR 2013, 182, 185 (Nr. 54 f.) – 
Leno Merken [ONEL/OMEL]. 

167  BGH, I ZR 106/11, GRUR 2013, 925, 928 (Nr. 38) – 
VOODOO. 

insbesondere (aber nicht ausschließlich) der Umfang 
und die Häufigkeit der Benutzung.169 Eine durchgängige 
Benutzung während des gesamten Fünfjahreszeitraums 
ist nicht erforderlich.170 

Es bedarf daher regelmäßig primär des Nachweises von 
Umsätzen (Geldbeträge oder Stück- bzw. Auftragszah-
len). Diese müssen konkret auf den rechtserheblichen 
Fünfjahreszeitraum bezogen und auf die jeweiligen Wa-
ren/Dienstleistungen und einzelne Jahre aufgeschlüs-
selt sein (d. h. keine Gesamtumsätze für verschiedene 
Waren/Dienstleistungen und/oder größere Zeiträume 
von mehreren Jahren, insbesondere wenn diese teils 
außerhalb des relevanten Fünfjahreszeitraums lie-
gen).171  

Für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit können auch 
weitere Faktoren von Bedeutung sein, z. B. die Art und 
die konkreten Eigenschaften der Waren/Dienstleistun-
gen sowie die Größe des betreffenden Marktes bzw. der 
Abnehmerkreise.  

Außerhalb des Fünfjahreszeitraums liegende Benut-
zungshandlungen können zwar für sich genommen 
nicht rechtserhaltend sein, sie können aber ggf. ergän-
zend für die Ernsthaftigkeit von Handlungen innerhalb 
des maßgeblichen Zeitraums sprechen.172 

Entscheidend für die Feststellung der Ernsthaftigkeit 
der Benutzung ist letztlich, dass in der Gesamtschau al-
ler Umstände des Einzelfalls nicht lediglich von einer 
Scheinbenutzung auszugehen ist, die lediglich der for-
malen Aufrechterhaltung des Markenschutzes dient. 

d) Rechtswirkungen, Subsumtion und In-
tegration 

Bei der Entscheidung über den Widerspruch werden 
nur diejenigen eingetragenen Waren/Dienstleistungen 
der Widerspruchsmarke berücksichtigt, für die deren 
ernsthafte Benutzung nachgewiesen worden ist (§ 43 
Abs. 1 S. 3 MarkenG).  

168  BPatG, 30 W (pat) 47/17, GRUR-RS 2021, 32430 
(Nr. 81) – PremiumSky/SKY, m. w. N. 

169  EuGH, C-234/06 P, GRUR 2008, 343, 346 (Nr. 72 f.) – 
Il Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, 
I ZR 135/11, GRUR 2013, 725, 728 (Nr. 38) – Duff 
Beer; jeweils m. w. N. 

170  BGH, I ZR 106/11, GRUR 2013, 925, 928 (Nr. 40) – 
VOODOO, m. w. N. 

171  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 43 Rdn. 96; BPatG, 29 W (pat) 510/20, 
GRUR-RS 2021, 18189 (Nr. 31) – BOBO HOUSE by 
Eloise Lapidus/D. J. BOBO. 

172  BPatG, 27 W (pat) 124/92, GRUR 1996, 356, 359 – 
JOHN LORD/JOHN LOBB; BPatG, 33 W (pat) 205/01, 
GRUR 2009, 64, 67 – GALLUP II, m. w. N. 
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Fällt eine benutzte Ware/Dienstleistung unter einen 
(breiteren) Oberbegriff des Verzeichnisses der Wider-
spruchsmarke, beschränkt sich der Schutz allerdings 
nicht nur auf die benutzte Ware/Dienstleistung, son-
dern erstreckt sich auch auf gleichartige Waren/Dienst-
leistungen, die ebenfalls unter den Oberbegriff fallen; 
ob Waren/Dienstleistungen in diesem Sinne gleichartig 
sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung 
festzustellen.173  

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn die Einrede 
in Bezug auf bestimmte Waren/Dienstleistungen, die 
unter einen eingetragenen Oberbegriff fallen, von vorn-
herein nicht erhoben wurde oder im Verlauf des Verfah-
rens nicht mehr aufrechterhalten wird.174  

Hat der Widersprechende die Benutzung für keine ein-
getragene Ware/Dienstleistung nachgewiesen, ist der 
Widerspruch bereits deshalb unbegründet. Die Prüfung 
der weiteren Voraussetzungen des oder der in Betracht 
kommenden Löschungstatbestände ist dann entbehr-
lich. Umgekehrt kann das DPMA aber im Einzelfall die 
Prüfung der Nichtbenutzungseinrede bzw. der Benut-
zungsnachweise aus verfahrensökonomischen Gründen 
dahinstehen lassen, wenn es den Widerspruch auch bei 
unterstellter Benutzung für die eingetragenen Wa-
ren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mangels 
Vorliegens eines Löschungsgrundes für unbegründet 
hält. 

e) Vor dem 14.01.2019 anhängig gewordene 
Widerspruchsverfahren 

Wird im Verfahren betreffend einen vor dem 
14.01.2019 eingegangenen Widerspruch die Einrede 
der Nichtbenutzung erhoben, sind gemäß § 158 Abs. 5 
MarkenG die §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis 
dahin geltenden Fassung anzuwenden. Die wesentli-
chen Unterschiede sind Folgende: 

Für den Beginn der Benutzungsschonfrist der älteren 
(nationalen) Marke ist auf den Tag ihrer Eintragung bzw.  

 
173  BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 873 (Nr. 36-38) – 

INJEKT/INJEX (Hier fielen die tatsächlich benutzten 
Waren „zweiteilige Einmalspritzen“ unter den ein-
getragenen sehr breiten Oberbegriff „Chirurgische, 
ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente, Ap-
parate und Geräte“; als gleichartig angesehen und 
der weiteren Entscheidung zu Grunde gelegt wurde 
der Warenbegriff „medizinische Spritzen“). 

174  BPatG, 25 W (pat) 208/98, BeckRS 1999, 157777 – 
TAXANIL/Taxilan; BPatG, 25 W (pat) 89/96, GRUR 
2001, 513 [515] – CEFABRAUSE/CEFASEL; BPatG, 
27 W (pat) 43/17, BeckRS 2019, 12478 (Nr. 27 f.) – 
10 Freunde/11 FREUNDE. 

175  BGH, I ZB 20/03, GRUR 2006, 152, 154 (Nr. 20) – 
GALLUP. 

– falls sie selbst mit Widerspruch angegriffen war – auf 
den Tag des bestands-/rechtskräftigen Abschlusses des 
Widerspruchsverfahrens abzustellen (§§ 43 Abs. 1 S. 1, 
26 Abs. 5 MarkenG a. F.). 

Die Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, wenn die Be-
nutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegrif-
fenen Marke bereits abgelaufen war. Die Benutzung ist 
dann für den Zeitraum von fünf Jahren vor dieser Veröf-
fentlichung glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 S. 1 Mar-
kenG a. F.). Im Gegensatz zum Vollbeweis muss die 
Glaubhaftmachung nicht zur vollen Überzeugung füh-
ren, sondern es genügt eine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, welche die Möglichkeit des Gegenteils 
nicht ausschließen muss.175 

Darüber hinaus kann die Benutzung nach altem Recht 
auch für den (wandernden176) Zeitraum von fünf Jahren 
vor der Entscheidung über den Widerspruch bestritten 
werden, sofern die Benutzungsschonfrist der Wider-
spruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede 
bereits abgelaufen war (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a. F.).  

Bezieht sich die Erklärung nicht ausdrücklich auf einen 
der beiden Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG a. F., 
ist von der Erhebung beider Einreden auszugehen, so-
fern die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen.177 

2. Doppelidentität 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG kann die Eintragung 
der angegriffenen Marke gelöscht werden, wenn sie mit 
der eingetragenen Widerspruchsmarke identisch ist 
und die jeweiligen Waren/Dienstleistungen ebenfalls 
identisch sind. Auf eine Verwechslungsgefahr kommt es 
dann nicht an.178 

Von Zeichenidentität ist auch dann noch auszugehen, 
wenn die angegriffene Marke als Ganzes betrachtet nur 
so geringfügige Unterschiede zur Widerspruchsmarke 
aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher ent-
gehen können.179 Beschränken sich z. B. bei Wortzei-
chen die Unterschiede lediglich auf Groß- und Klein-
schreibung, führt dies regelmäßig nicht aus dem Identi-
tätsbereich heraus.180  

176  Zur sich daraus ggf. ergebenden Notwendigkeit, die 
Darlegungen zur Benutzung fortlaufend zu aktuali-
sieren, vgl. BPatG, 28 W (pat) 29/16, GRUR-RS 
2021, 52293 (Nr. 45) – INJEKT/INJEX II, m. w. N. 

177  BGH, I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 f. – DRAGON; 
BGH, I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 (Nr. 20) – idw In-
formationsdienst Wissenschaft, m. w. N.  

178  EuGH, C-291/00, GRUR 2003, 422, 425 (Nr. 49) – 
Arthur/Arthur et Félicie. 

179  EuGH, C-291/00, GRUR 2003, 422, 425 (Nr. 54) – 
Arthur/Arthur et Félicie. 

180  BGH, I ZR 195/17, GRUR 2019, 522, 524 (Nr. 20) – 
SAM, m. w. N. 
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3. Verwechslungsgefahr 

Den in der Praxis mit Abstand am häufigsten zu prüfen-
den Widerspruchsgrund stellt die markenrechtliche 
Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 
dar. 

Was unter Verwechslungsgefahr genau zu verstehen ist, 
wird gesetzlich nicht abschließend definiert.181 Ihre Be-
urteilung wird in tatsächlicher Hinsicht durch verschie-
dene, teils gegenläufige Erfahrungssätze bestimmt,182 
welche ihrerseits durch rechtliche Erwägungen überla-
gert werden können.183 In methodischer Annäherung 
kann man die Verwechslungsgefahr als „bewegliches 
System komparativer Sätze beschreiben, dessen gradu-
ell-variable Komponenten im Einzelfall durch ein to-
pisch-diskursives Problemerörterungs- und Abwä-
gungsverfahren zum Ausgleich zu bringen sind.“184 Im 
Rahmen des Widerspruchsverfahrens geht es dabei in-
haltlich um die Frage, ob die angegriffene Marke mit ih-
ren eingetragenen Waren/Dienstleistungen den gebo-
tenen Abstand zur Widerspruchsmarke und deren Pro-
dukten unter Beachtung des konkret zustehenden 
Schutzumfangs der Widerspruchsmarke hinreichend 
einhält. Soweit dies nicht der Fall ist, besteht Grund zur 
Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise 
Verwechslungen unterliegen können.  

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind alle Um-
stände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere 
die Faktoren der Identität oder Ähnlichkeit der Marken 
(Zeichen)185, der Identität oder Ähnlichkeit der Wa-
ren/Dienstleistungen186 sowie der Kennzeichnungskraft 
der Widerspruchsmarke187, die in einem Wechselwir-
kungsverhältnis stehen, so dass ein geringerer Grad ei-
nes Faktors durch einen höheren Grad eines anderen 
ausgeglichen werden kann.188 Darüber hinaus können 
weitere Faktoren von Bedeutung sein, wie etwa die Art 
der Waren/Dienstleistungen, die von ihnen angespro-

 
181  Mit der Identität/Ähnlichkeit einerseits der Marken 

und andererseits der Waren/Dienstleistungen (§§ 9 
Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) sowie der 
Kennzeichnungskraft der älteren Marke (§ 51 
Abs. 4 MarkenG) sind jedoch zumindest die Haupt-
faktoren der Verwechslungsgefahr gesetzlich be-
nannt. 

182  Weiterführend Hacker, GRUR 2004, 537, 544 ff.; zu 
bei der Prüfung allein der Zeichenähnlichkeit gel-
tenden Erfahrungssätzen: Boddien in In-
gerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., 
§ 14 Rdn. 857 ff. 

183  Etwa durch den zentralen Rechtsgrundsatz, dass 
eine Verwechslungsgefahr begründende Zeichen-
ähnlichkeit grundsätzlich nicht aus der Überein-
stimmung zweier Marken in beschreibenden oder 
sonst schutzunfähigen Bestandteilen begründet 
werden kann, selbst wenn nach der Lebenserfah-
rung tatsächliche Verwechslungen kaum auszu-
schließen sind; vgl. z. B. BGH, I ZB 56/14, GRUR 
2016, 382, 386 (Nr. 37) – BioGourmet. 

chenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwar-
tende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differen-
zierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahr-
nehmung der Kennzeichen.189 

Aus den beiden Halbsätzen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG wird deutlich, dass es verschiedene Arten der Ver-
wechslungsgefahr gibt, was sich praktisch auf die Prü-
fung des Wechselwirkungsfaktors der Zeichenähnlich-
keit auswirkt. Bei der „unmittelbaren Verwechslungsge-
fahr“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 1 MarkenG beruht die 
Verwechslung darauf, dass der Verkehr die eine Marke 
irrtümlich für die andere hält.190 Werden die Vergleichs-
zeichen hingegen als voneinander verschieden erkannt, 
können sich nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG rechts-
erhebliche Verwechslungen daraus ergeben, dass sie 
der Verkehr dennoch „gedanklich miteinander in Ver-
bindung“ bringt.191 So kann er entweder die jüngere 
Marke als Serienmarke des Inhabers der älteren Marke 
begreifen („mittelbare Verwechslungsgefahr“ bzw. 
„Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung 
unter dem Aspekt des Serienzeichens“) oder aufgrund 
sonstiger Umstände der Fehlvorstellung unterliegen, es 
bestünden besondere wirtschaftliche bzw. organisatori-
sche Beziehungen zwischen den Markeninhabern (ins-
besondere „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 
aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung“). 

a) Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen 

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der von zwei Marken 
beanspruchten Waren/Dienstleistungen192 geht es da-
rum, ihre „Branchennähe“ unter besonderer Berück-
sichtigung der markenmäßigen Herkunftsfunktion zu 
bestimmen. Die zentrale Frage dabei ist, ob und inwie-
weit es für die beteiligten Verkehrskreise naheliegt, 

184  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 9 Rdn. 45. 

185  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.c). 
186  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.a). 
187  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.b). 
188  EuGH, C-16/06 P, GRUR-RR 2009, 356, 358 

(Nr. 45 f.) – Éditions Albert René/HABM [OBE-
LIX/MOBILIX]; EuGH, C-705/17, GRUR 2020, 52, 55 
(Nr. 41 ff.) – PRV/Hansson [Roslagspunsch/ROS-
LAGSÖL]; BGH, I ZB 6/20, GRUR 2021, 482, 485 
(Nr. 24) – RETROLYMPICS; jeweils m. w. N. 

189  Siehe dazu Teil 2: I.3.a)bb)(1) und Teil 2: I.3.c)dd).  
190  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)ee)-gg). 
191  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)hh). 
192  Im Folgenden wird teilweise auch der Begriff „Pro-

dukte“ (bzw. „Produkt-“, „produkt-“) verwendet, 
mit dem – je nach Kontext – Waren und/oder 
Dienstleistungen gemeint sein können. 
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dass die jeweils zu vergleichenden Waren/Dienstleis-
tungen aus denselben oder wirtschaftlich miteinander 
verbundenen Unternehmen stammen bzw. deren Kon-
trolle unterliegen können.  

Bevor die Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit geprüft 
werden kann, muss festgestellt werden, welche Wa-
ren/Dienstleistungen hierfür zu berücksichtigen sind. 
Dazu ist grundsätzlich auf die im Register ausgewiese-
nen Verzeichnisse der eingetragenen Waren/Dienstleis-
tungen beider Marken abzustellen. Bei einem „geziel-
ten“ Widerspruch nur gegen bestimmte Waren/Dienst-
leistungen der angegriffenen Marke sind auf deren 
Seite nur diese zu berücksichtigen; entsprechendes gilt 
für die Widerspruchsmarke, wenn der Widerspre-
chende den Widerspruch nur auf einen Teil der für seine 
Marke eingetragenen Waren/Dienstleistungen gestützt 
hat.193 In Fällen, in denen der Inhaber der angegriffenen 
Marke die rechtserhaltende Benutzung der Wider-
spruchsmarke zulässig bestritten hat, werden auf deren 
Seite nur (eingetragene) Waren/Dienstleistungen be-
rücksichtigt, für welche die Benutzung nachgewiesen 
worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).194 

aa) Identität, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit  

Die Waren/Dienstleistungen der sich gegenüberstehen-
den Marken können (ganz oder teilweise) unähnlich 
sein, nämlich dann, wenn keinerlei sachlichen Berüh-
rungspunkte erkennbar sind (z. B. „Dienstleistungen ei-
nes Detektivs“ zu „Raupenketten für Traktoren“). In die-
sem Fall kann zwischen den Marken, selbst wenn sie im 
Zeichen identisch sind,195 keine Verwechslungsgefahr 
bestehen,196 weil eine völlige Unähnlichkeit von Wa-
ren/Dienstleistungen selbst bei höchster Ausprägung 
der weiteren Wechselwirkungsfaktoren (Kennzeich-
nungskraft und Zeichenähnlichkeit) nicht ausgeglichen 
werden kann.197 Vielmehr wird der jeweils angespro-
chene Verkehr allein wegen der Unterschiede der Wa-
ren/Dienstleistungen ausschließen, dass diese aus den-
selben bzw. wirtschaftlich miteinander verbundenen 
Unternehmen stammen. 

 
193  Zu diesen Beschränkungen des Widerspruchs siehe 

Teil 1: I.5.d). 
194  Siehe dazu Teil 2: I.1.d). 
195  Siehe dazu Teil 2: I.3.c)aa). 
196  BGH, I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 (Nr. 10) – 

ZOOM/ZOOM, m. w. N. 
197  Betreffend unähnliche Waren/Dienstleistungen der 

angegriffenen Marke kann der Widerspruch unter 
dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes bekannter 
Marken Erfolge haben (siehe dazu im Einzelnen 
Teil 2: I.4, insbesondere Teil 2: I.4.b). 

198  Ein „Oberbegriff“ ist ein weit gefasster Begriff in 
Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen, der meh-
rere Einzelwaren bzw. -dienstleistungen beinhaltet. 

Den Gegenpol zur Unähnlichkeit bildet die Identität von 
Waren/Dienstleistungen. Waren/Dienstleistungen sind 
identisch, wenn sie sich wortwörtlich (z. B. „Fernsehge-
räte“ und „Fernsehgeräte“) oder inhaltlich (z. B. „Fern-
sehgeräte“ und „TV-Geräte“) entsprechen oder wenn 
im Verzeichnis der einen Marke ein Einzelbegriff (z. B. 
„italienische Weine“) und im Verzeichnis der anderen 
Marke ein diesen Einzelbegriff umfassender Oberbe-
griff198 (z. B. „alkoholische Getränke, ausgenommen 
Biere“) enthalten ist. Letzteres gilt auch dann, wenn 
sich der engere Begriff im Verzeichnis der Wider-
spruchsmarke und der weitere im Verzeichnis der ange-
griffenen Marke findet.199 Nicht identisch sind verschie-
dene Waren/Dienstleistungen, die demselben Oberbe-
griff unterfallen (z. B. die Einzelwaren „Jacken“ und 
„Hosen“ des Oberbegriffs „Bekleidungsstücke“). Identi-
tät der Waren/Dienstleistungen begründet für sich 
noch keine Verwechslungsgefahr, aber die höchst denk-
bare Ausprägung des produktbezogenen Wechselwir-
kungsfaktors. 

Zwischen dem Bereich der Unähnlichkeit auf der einen 
Seite und der Identität auf der anderen Seite öffnet sich 
das weite Feld der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleis-
tungen. Hier kommt es regelmäßig entscheidend auf 
die Feststellung des jeweils bestehenden Ähnlichkeits-
grades an. Denn oft wird im selben Kollisionsverhältnis 
die je nach Ware/Dienstleistung höhere oder niedrigere 
Ähnlichkeit in Wechselwirkung mit der gleichfalls pro-
duktabhängigen Kennzeichnungskraft und der Zeichen-
ähnlichkeit zur Bejahung der Verwechslungsgefahr für 
einige Waren/Dienstleistungen ausreichen, für andere 
hingegen nicht. 

Dabei kann es sich z. B. um die in der „Klassenein-
teilung“ der Nizza-Klassifikation (abrufbar unter: 
https://www.dpma.de/marken/klassifikation/wa-
ren_dienstleistungen/nizza/index.html) genannten 
Begriffe handeln. 

199  BGH, I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il 
Portone; Grund dafür ist, dass eine mögliche Lö-
schung der angegriffenen Marke für den identi-
schen Teil (hier „italienische Weine“) eine Umfor-
mulierung des im Verzeichnis enthaltenen weiteren 
Begriffs (hier „alkoholische Getränke, ausgenom-
men Biere“) erfordern würde, wozu die Entschei-
dungsinstanzen im Widerspruchsverfahren nicht 
berechtigt sind.  

https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html
https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html
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bb) Begriff der Ähnlichkeit und Beurteilungs-
kriterien 

(1) Begriff der Ähnlichkeit 

Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit ist nach gängi-
ger Definition200 gegeben, wenn die zu vergleichenden 
Waren/Dienstleistungen bei Berücksichtigung aller er-
heblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kenn-
zeichnen – wie insbesondere ihrer Art und Beschaffen-
heit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer 
üblichen Vertriebs- bzw. Erbringungsart, ihres Verwen-
dungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrie-
rende oder einander ergänzende Waren/Dienstleistun-
gen oder anderer für die Frage der Verwechslungsge-
fahr wesentlicher Gründe –, so enge Berührungspunkte 
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Mei-
nung sein könnten, sie stammten aus demselben oder 
ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.  

Die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen ist nach 
diesen Kriterien absolut201, also losgelöst von den 
Wechselwirkungsfaktoren der Kennzeichnungskraft der 
Widerspruchsmarke und der Zeichenähnlichkeit zu prü-
fen, weshalb für diese jeweils größtmögliche Ausprä-
gung unterstellt wird.202 Diese Annahme führt zur wei-
test denkbaren Breite des Produktähnlichkeitsbereichs, 
denn Ähnlichkeit ist nur dann nicht gegeben, wenn trotz 
identischer Zeichen und höchster Kennzeichnungskraft 
der Widerspruchsmarke Verwechslungen allein wegen 
des großen Abstands der Waren/Dienstleistungen nicht 
zu besorgen sind.203  

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit kommt es nach der 
genannten Definition auf die Auffassung der beteiligten 
Verkehrskreise, also der Abnehmer der Waren/Dienst-
leistungen beider Marken an. Werden von einem Pro-
dukt ausschließlich Fachleute angesprochen, vom ande-
ren Produkt neben diesen auch Endverbraucher, ist die 
Ähnlichkeit deshalb aus Sicht der Fachleute zu bestim-
men, da nur diese beiden Marken begegnen werden; 

 
200  Zurückgehend auf EuGH, C-39/97, GRUR 1998, 922, 

923 (Nr. 22 ff.) – Canon; vgl. auch: EuGH, C-673/15 
P, GRUR 2017, 1257, 1259 (Nr. 48) – The Tea 
Bord/EUIPO [Darjeeling]; BGH, I ZB 63/12, GRUR 
2014, 488, 489 (Nr. 14) – DESPERADOS/DESPE-
RADO; BGH, I ZR 135/19, GRUR 2021, 724, 727 
(Nr. 36) – PEARL/PURE PEARL. 

201  Weiterführend: Hacker in Ströbele/Hacker/ 
Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 57, 59 
m. w. N. 

202  BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 486 (Nr. 25) – 
Metrobus. 

203  Vgl. BGH, I ZR 135/19, GRUR 2021, 724, 727 (Nr. 36) 
– PEARL/PURE PEARL. 

204  BGH, Ib ZB 2/62, GRUR 1963, 534, 526 – Digesta. 
205  BGH, I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 – Drei Strei-

fen-Kennzeichnung. 

nur bei ihnen kann es also zu Verwechslungen kom-
men.204 Richten sich die gegenüberstehenden Marken 
mit jeweils speziellen Waren/Dienstleistungen an diver-
gierende Fachkreise, ist die Gefahr von Verwechslungen 
bereits mangels Verkehrskreisüberschneidung ausge-
schlossen. Sowohl bei Endverbrauchern wie bei Fach-
kreisen kommt es auf den durchschnittlich informier-
ten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsteil-
nehmer des jeweiligen Verkehrskreises an.205  

(2) Die Ähnlichkeitskriterien im Einzelnen  

Die in der genannten Definition enthaltenen Einzelkri-
terien haben je nachdem, ob eine Ähnlichkeit von Wa-
ren mit Waren, von Dienstleistungen mit Dienstleistun-
gen oder von Waren mit Dienstleistungen zu prüfen ist, 
unterschiedliche Bedeutung und unterschiedliches Ge-
wicht. Sie sind regelmäßig zusammen zu betrachten, 
wobei die Annahme von Ähnlichkeit keineswegs voraus-
setzt, dass alle oder auch nur die meisten Kriterien ge-
geben sind. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Verwechslungsgefahr 
maßgebliche Herkunftsfunktion von Marken kommt 
dem Kriterium der regelmäßigen betrieblichen Her-
kunft besonderes Gewicht zu. Denn wenn sich die Fest-
stellung von Produktähnlichkeit maßgeblich an der 
Frage orientiert, ob die beteiligten Verkehrskreise der 
Meinung sein werden, dass die gegenüberstehenden 
Waren/Dienstleistungen demselben oder wirtschaftlich 
verbundenen Unternehmen entstammen, sind Entspre-
chungen in Herstellungsstätten und Produktionsprozes-
sen kaum widerlegbare Indizien für eine Ähnlichkeit 
und deshalb regelmäßig bereits für sich genommen zu 
ihrer Begründung206 ausreichend.207 Für die Einschät-
zung, ob Waren/Dienstleistungen aus Sicht des Ver-
kehrs regelmäßig eine gemeinsame betriebliche Her-
kunft haben, kommt es allerdings weniger auf konkrete 
Fabriken, Fertigungs- bzw. Verrichtungsstellen oder gar 
geografische Aspekte an als vielmehr auf die Vorstel-
lung einer gemeinsamen unternehmerischen Kontrolle 
und Qualitätsverantwortung.208  

206 Anderes mag denkbar sein, wenn in einem Betrieb 
eines Unternehmens neben eigenen Produkten 
dieses Unternehmens auch Produkte für andere 
Unternehmen z. B. im Rahmen von Lohnproduktion 
hergestellt werden, soweit die anderen Unterneh-
men die Qualitätsstandards bestimmen und die 
Produkte dann im eigenen Namen vermarkten. Al-
lerdings wird in solchen Fällen in der Regel eine 
Ähnlichkeit in Bezug auf die Kriterien der Art und 
Beschaffenheit, des Verwendungszwecks bzw. Nut-
zens und der Vertriebswege naheliegen.  

207 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 9 Rdn. 83; BeckOK MarkenR/Thalmaier, 
32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 14 
Rdn. 315. 

208  BGH, I ZB, 22/95, GRUR 1999, 158, 160 – GARI-
BALDI. 
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Mit den Kriterien der Art der gegenüberstehenden Wa-
ren/Dienstleistungen sowie der Beschaffenheit bei Wa-
ren sind objektive, materielle Eigenschaften angespro-
chen, in denen die Vergleichswaren/-dienstleistungen 
mehr oder weniger übereinstimmen können. So glei-
chen sich z. B. „Schrauben aus Metall“ und „Muttern“ 
der Art nach darin, Kleineisenwaren zu sein, und zudem 
in ihrer stofflichen Beschaffenheit aus Stahl bzw. Metall. 
Die Dienstleistungen „Vermittlung von Krediten“ und 
„Vermittlung von Investmentfonds“ sind beide auf Fi-
nanzen bezogene Vermittlungsleistungen und gleichen 
sich deshalb in ihrer Art. „Benzin“ und „Heizöl“ sind der 
Art nach Brennstoffe und entsprechen sich in ihrer Be-
schaffenheit als petrochemische Flüssigkeiten. Der Um-
stand, dass sich Waren/Dienstleistungen in ihrer Art 
bzw. Beschaffenheit gleichen, spricht aus Sicht des Ver-
kehrs dafür, dass sie regelmäßig einen gemeinsamen 
betrieblichen Ursprung haben können.209  

Auch der Aspekt, dass Waren oder Dienstleistungen auf 
gleichen Wegen vertrieben bzw. erbracht werden, 
kann für ihre Ähnlichkeit sprechen. Allerdings ist eine 
Übereinstimmung allein in den Vertriebs- und Erbrin-
gungswegen hierfür nicht ausreichend.210 Denn der Ver-
kehr ist daran gewöhnt, in Kaufhäusern, Super-/Bau-
märkten oder Onlineshops ein sehr breites Warensorti-
ment vorzufinden. Deshalb muss bei solchen Angebots-
stätten weitergehend differenziert und neben den 
Branchengepflogenheiten z. B. auch auf die Zugehörig-
keit der Waren zur selben Fach- bzw. Spezialabteilung 
oder auf ihre „Regalnähe“ abgestellt werden.211 Mit 
Blick (auch) auf ihren gemeinsamen Vertrieb wurde z. B. 
die Ähnlichkeit von „Kontaktlinsenpflegemittel“ und 
„pharmazeutischen Erzeugnisse“ bejaht, da sie gemein-
sam in Apotheken angeboten werden.212 Entsprechen-
des gilt für „Etuis für Mobiltelefone“ und „Flachglas für 
tragbare elektronische Geräte“, die sich regelmäßig im 
Elektronikfachhandel begegnen.213 Auch Einzelhandels-
dienstleistungen, die sich auf unterschiedliche Produkte 

 
209  Vgl. z. B. BPatG, 25 W (pat) 42/18; GRUR 2022, 717 

ff. (insb. Nr. 27) – Teana/TEAVANA.  
210  BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 16) – 

DESPERADOS/DESPERADO: Eine Berücksichtigung 
der Verhältnisse beim Warenvertrieb, denen häufig 
nur ein geringes Gewicht zukomme, dürfe nicht zur 
Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen; 
vgl. ferner: BGH, I ZB 77/13, GRUR 2015, 176, 178 
(Nr. 27) – ZOOM/ZOOM.  

211  Vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 9 Rdn. 86. 

212  BPatG, 30 W (pat) 67/06, BeckRS 2007, 11832 – FO-
CUsept/FOCUS. 

213  BPatG, 25 W (pat) 535/19, GRUR-RS 2021, 1311 
(Nr. 19) – GORILLA/BlackGorilla. 

214  BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 27) – 
BioGourmet: Ähnlichkeit zwischen Einzelhandels-
dienstleistungen für Drogerieartikel und Einzelhan-
delsdienstleistungen für Lebensmittel; siehe hierzu 
auch Teil 1: I.1.a)aa)(1)(a).  

beziehen, können (auch) mit Blick auf ihre Entsprechun-
gen im Vertrieb ähnlich sein.214 

In Bezug auf den Verwendungszweck von Waren bzw. 
den Nutzen von Dienstleistungen haben die angespro-
chenen Verkehrskreise häufig recht eindeutige Vorstel-
lungen und Erwartungshaltungen, weshalb Übereinst-
immungen darin die Annahme einer gemeinsamen Ur-
sprungs- und Produktverantwortung befördern können. 
Für den Verkehr liegt es nämlich nahe, dass sich Herstel-
ler bzw. Erbringer bestimmter Waren/Dienstleistungen 
auch mit in Zweck bzw. Nutzen nahestehenden Wa-
ren/Dienstleistungen befassen, um Erfahrungen, 
Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weiterge-
hend nutzen zu können.215 Mit Rücksicht darauf wurde 
Ähnlichkeit beispielsweise bejaht zwischen „Brillen“ 
und „Vergrößerungsgläsern“216 oder zwischen „Kraft-
fahrzeugen“ und „Fahrrädern“217, verneint hingegen 
etwa zwischen „Papier für Kopierzwecke“ und „Print-
medien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, ins-
besondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Foto-
grafien“218. 

Inhaltlich benachbart ist die ähnlichkeitsbegründende 
Eigenart, miteinander konkurrierende oder einander 
ergänzende Waren/Dienstleistungen zu sein. Mitei-
nander konkurrieren bzw. in einem Austauschverhältnis 
stehen Alternativprodukte, von denen das eine oder an-
dere zur Erreichung desselben Zwecks bzw. Nutzens 
verwendet oder in Anspruch genommen werden kann 
(z. B. „Zucker“ und „diätetische Süßungsmittel“219). Ei-
nander ergänzen können sich komplementäre Waren, 
die typischerweise nur zusammen verwendet werden 
bzw. vervollständigend aufeinander bezogen sind (z. B. 
„Filterkaffee“ und „Kaffeefilter aus Papier“220). Im Hin-
blick auf Waren/Dienstleistungen mit solchermaßen 
engen funktionellen Zusammenhängen kann für den 
Verkehr eine gemeinsame betriebliche Verantwortung 
auch dann naheliegen, wenn sie – wie in solchen Fällen 

215  BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 15) – 
DESPERADOS/DESPERADO.  

216  BGH, I ZR 51/00, GRUR 2002, 1079, 1082 –  
TIFFANY II. 

217  BGH, I ZR 135/19, GRUR 2021, 724, 727 (Nr. 39) – 
PEARL/PURE PEARL. 

218  BGH, I ZB 77/13, GRUR 2015, 176, 177 (Nr. 21) – 
ZOOM/ZOOM: (bedruckte) Druckschriften und Dru-
ckereierzeugnisse werden nicht zum Kopieren ver-
wendet (und auch nicht aus Kopierpapier herge-
stellt).  

219  Ferner z. B. „Leasing von Kraftfahrzeugen“ und „Ge-
währung von Krediten für Kraftfahrzeuge“; „Tee“ 
(als Fruchttee mit der Geschmacksrichtung Glüh-
wein) und „Glühwein“ (BPatG, 25 W (pat) 151/02, 
BeckRS 2009, 15822 – Wintertraum/WINTER-
TRAUM). 

220  Oder auch: „Zigaretten“ und „Feuerzeuge“; „Putz-
tücher“ und „Putzmittel“ (BPatG, 26 W (pat) 7/08, 
BeckRS 2009, 24949 – PUTZMEISTER/Putzmeister). 
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häufig – nicht an gleichen Fabrikations- bzw. Erbrin-
gungsorten hergestellt bzw. erbracht werden. Denn An-
bieter werden ihre spezifische Expertise und Marktstel-
lung oftmals dazu nutzen, ihr Portfolio nicht nur auf im 
Verwendungszweck vergleichbare, sondern auch auf 
funktionell verwandte Waren/Dienstleistungen zu er-
strecken. Eine Ähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt 
miteinander konkurrierender oder einander ergänzen-
der Waren wurde daher z. B. bejaht zwischen „Baby-
windeln“ und „Mitteln zur Körperpflege von Kleinkin-
dern“221, „Sprachlernsoftware“ und „zweisprachigen 
Wörterbüchern“222, „Wein“ und „Mineralwasser“223 so-
wie „Tabakerzeugnissen“ und „Raucherartikeln“224. Al-
lerdings ist bei der Begründung von Produktähnlichkeit 
aufgrund funktioneller Ergänzung besondere Vorsicht 
vor ihrer zu ausufernden Bejahung geboten. Mögen 
z. B. „Krankentransportdienste“ auch üblicherweise mit 
„Kraftfahrzeugen“ durchgeführt werden, für deren Ver-
wendung stets auch „Reifen“ erforderlich sind, so 
würde es gleichwohl zu weit führen, deshalb von einer 
Ähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen auszu-
gehen. Deswegen hat der BGH hervorgehoben, dass der 
Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur 
Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen darf, 
die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit re-
levant sein können.225 Zudem bedarf es eines engen Zu-
sammenhangs dergestalt, dass ein Produkt für die Ver-
wendung bzw. Inanspruchnahme des anderen Produkts 
unentbehrlich oder jedenfalls so wichtig ist, dass hier-
durch aus Sicht des Verkehrs die Annahme einer ge-
meinsamen unternehmerischen Produktverantwor-
tung naheliegend erscheint.226 Mangels Vorliegens die-
ser Voraussetzungen wurde Ähnlichkeit z. B. verneint 
zwischen „Wein“ und „Weingläsern“227, „Bier“ und 
„Snackprodukten auf der Basis von Nüssen; Reiscra-
ckern; Popcorn“228, „Kosmetika; Körperpflegemitteln; 

 
221  BPatG, 30 W (pat) 550/18, GRUR-RS 2020, 30608 

(Nr. 138) – Damia/Mamia. 
222  BGH, I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101, 1104 (Nr. 40) 

– Gelbe Wörterbücher.  
223  BGH, I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 – RE-

VIAN/EVIAN (im Ergebnis allerdings zweifelhaft). 
224  BGH, I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 498 – TIFFANY. 
225  BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 16) – 

DESPERADOS/DESPERADO. 
226  BGH, a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; EuG,  

T-150/04, GRUR Int. 2007, 1023, 1025 (Nr. 36 f.) – 
TOSCA BLU; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,  
MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 89 m. w. N. 

227  EuGH, C-398/07 P, GRUR Int. 2009, 911, 914 (Nr. 45) 
– WATERFORD STELLENBOSCH. 

228  BGH, I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, 489 (Nr. 16 f.) – 
DESPERADOS/DESPERADO. 

229  BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR-RS 2022, 8492 
(Nr. 26 ff.) – Coachella/COACHELLA: Ein bloß „äs-
thetisches Ergänzungsverhältnis“ genüge nicht, zu-
mal das Angebot von Kosmetika unter dem Zeichen 

Parfümerien“ und „Bekleidungsstücken“229 sowie „Mö-
beln; Einrichtungsgegenständen“ und „Rundtischen für 
Mikroskope“230. 

Daneben können die (besondere) wirtschaftliche Be-
deutung von Waren/Dienstleistungen sowie sonstige 
Aspekte des Einzelfalls für die Beurteilung der Produkt-
ähnlichkeit von Relevanz sein. So kann ein außerge-
wöhnlich hoher Wert von Waren, etwa als solcher re-
gistrierter „Brillengestelle aus Edelmetall und mit Edel-
steinen besetzt“, dazu führen, dass ihnen über ihren je-
weiligen Primärzweck hinaus eine imageträchtige 
„Schmuckwirkung“ beizumessen ist; auch hieraus soll 
sich – allerdings wohl regelmäßig in der Gesamtschau 
mit den vorgenannten Kriterien – Produktähnlichkeit 
ergeben können, hier etwa zu „Schmuckwaren“.231 
Maßgeblich sind, wie aus der eingangs genannten Defi-
nition folgt, die Umstände des Einzelfalls, einschließlich 
der Gegebenheiten im einschlägigen Waren-/Dienst-
leistungsbereich.  

(3) Unbedeutende Aspekte  

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienst-
leistungen rechtlich ohne Bedeutung ist ihre Zugehörig-
keit zur selben oder zu verschiedenen Klassen der 
Nizza-Klassifikation. Zwar werden für die Klasseneintei-
lung teils ähnliche Gesichtspunkte berücksichtigt wie 
bei der Prüfung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit 
im Rahmen der Verwechslungsgefahr (z. B. Zweck oder 
Material). Allerdings sind bei der Klasseneinteilung zu-
sätzliche Kriterien insbesondere der Klassifikationssys-
tematik von Bedeutung.232 Deshalb bestimmen §§ 9 
Abs. 3, 14 Abs. 2 S. 2 MarkenG ausdrücklich, dass die 
Klassen(nicht)zugehörigkeit kein relevantes Beurtei-
lungskriterium darstellt. 

von Bekleidungsherstellern auf das Premiumseg-
ment beschränkt und zudem nur einseitig sei, da je-
denfalls Kosmetikhersteller üblicherweise keine Be-
kleidung anböten. 

230  BPatG, 25 W (pat) 66/17, GRUR-RS 2020, 29498 
(Nr. 23) – ZEISING GERMANY/ZEISS. 

231  BGH, I ZR 51/00, GRUR 2002, 1079, 1081 –  
TIFFANI II. 

232  Z. B. die Regel: „Behältnisse, die den Waren ange-
passt sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind, 
werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die be-
treffenden Waren eingeordnet.“ (Nizza-Klassifika-
tion – 12. Ausgabe, Version 2023 - Anleitung für Be-
nutzer, Allgemeine Anmerkungen, Klassentitel, 
Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen, 
S. 3, abrufbar unter: 
https://www.dpma.de/docs/marken/klassifika-
tion_nizza/ncl12-2023_einleitung-klassentitel-
klasseneinteilung.pdf). 

https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl12-2023_einleitung-klassentitel-klasseneinteilung.pdf
https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl12-2023_einleitung-klassentitel-klasseneinteilung.pdf
https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl12-2023_einleitung-klassentitel-klasseneinteilung.pdf
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Weiterhin kann bei der Beurteilung der Ähnlichkeit 
nicht berücksichtigt werden, ob untereinander unähnli-
che Vergleichsprodukte jeweils zu demselben Drittpro-
dukt ähnlich sind.233  

Ohne Bedeutung ist ferner, wie die Verfahrensbeteilig-
ten ihre Marken im Hinblick auf ihre registermäßig be-
anspruchten Waren/Dienstleistungen tatsächlich am 
Markt benutzen. Deswegen kann der in der Praxis häu-
fige Einwand, die Marken würden sich im Wirtschafts-
leben gar nicht begegnen, weil sie in unterschiedlichen 
Markt- oder Preissegmenten der beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen verwendet würden,234 auch dann 
nicht verfangen, wenn die konkrete Gestaltung der Zei-
chen solche Umstände nahelegt, z. B. durch auf das Lu-
xussegment hinweisende Wortbestandteile des Zei-
chens. Anderes kann nur gelten, wenn sich dergleichen 
ausnahmsweise aus der Formulierung der Waren-
/Dienstleistungsbegriffe im Register ergibt.235  

Nicht ähnlichkeitsbegründend berücksichtigt werden 
können ferner bloße Assoziationen, die mit bestimm-
ten Waren/Dienstleistungen verbunden sind236 oder 
der Umstand, dass es sich jeweils um Designergegen-
stände handelt.237 Auch dass sich Waren bzw. Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit besonderen Marke-
tingstrategien, einschließlich branchenübergreifenden 
Merchandisings oder Sponsorings, begegnen können, 
begründet für sich noch keine Ähnlichkeit:238 Dass etwa 
bedruckte „Tassen“ als Werbegeschenke im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme von „Bankdienstleis-
tungen“ verteilt werden, stiftet zwischen diesen Wa-
ren/Dienstleistungen ebenso wenig Ähnlichkeit wie die 
Tatsache, dass Modeanbieter ihre Marken häufig für 
Parfümerieprodukte lizenzieren, zwischen „Beklei-
dungsstücken“ und „Parfüms“239. Auch aus der Übung, 
dass Warenhersteller die Durchführung bestimmter 
Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen finanziell 
fördern, kann regelmäßig keine Ähnlichkeit zwischen 
der Ware und der Veranstaltungsdienstleistung abgelei-
tet werden.240 

 
233  Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 

4. Aufl., § 14 Rdn. 757. 
234  BGH, I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 – JOHN LOBB. 
235  Entsprechende warenbegriffliche Klarstellungen 

müssen ihrerseits dem Bestimmtheitsgebot (§ 20 
MarkenV) genügen, was beim Begriff „Luxus-
schuhe“ wohl nicht der Fall wäre, beim Begriff 
„handgefertigte Damenschuhe, mit Echtgold-
schnallen besetzt“ hingegen schon. 

236  Beide Produkte stehen für Eleganz, Luxus, Nachhal-
tigkeit, Sportlichkeit etc. 

237  BPatG, 26 W (pat) 18/14, BeckRS 2015, 19486 – 
Cada Design/CADA. 

238  Hierzu: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 9 Rdn. 99 ff.; BeckOK MarkenR/Thalmaier, 

(4) Besonderheiten  

(a) Ähnlichkeit zwischen Waren 

Ist die Ähnlichkeit von Waren untereinander zu prüfen, 
lassen sich die genannten Ähnlichkeitskriterien gut an-
wenden, weil sie ursprünglich für Waren geschaffen 
wurden. Es ist jedoch auf bestimmte Beziehungen zu 
achten, die zwischen Waren typischerweise bestehen 
und eine Ähnlichkeit ggf. mindern oder ausschließen 
können. 

So sind Sachgesamtheiten, also aus vielen Einzelkom-
ponenten bestehende Waren, regelmäßig nicht ähnlich 
zu den in ihnen verbauten Einzelkomponenten.241 
Grund hierfür ist, dass sich die Einzelteile häufig speziell 
an die Hersteller der jeweiligen Sachgesamtheiten rich-
ten, nicht aber an deren (End-) Abnehmer und sich da-
mit regelmäßig im betrieblichen Ursprung und in den 
Vertriebswegen unterscheiden. Zudem können die Ein-
zelteile einen deutlich spezifischeren Verwendungs-
zweck haben als die Sachgesamtheit. Warenähnlichkeit 
kann aber bestehen, wenn die Einzelteile bestimmend 
für Wesen bzw. Wert der Sachgesamtheit sind oder als 
eigenständige Waren des Herstellers der Sachgesamt-
heit und nicht nur als Ersatzteile wahrgenommen wer-
den.242  

Auch zwischen Waren unterschiedlicher Fertigungsstu-
fen, also Fertigprodukten und ihren Rohstoffen oder 
Halbfabrikaten und Endprodukten, besteht in der Regel 
keine Ähnlichkeit.243 Zwar können Erzeugnisse, die in ei-
ner solchen Beziehung zueinanderstehen, in gewisser 
Weise funktionell zusammenhängen. Nichtsdestoweni-
ger wird die Anwendung der Ähnlichkeitskriterien häu-
fig ergeben, dass sie in verschiedenen Betrieben herge-
stellt und auf unterschiedlichen Wegen an divergie-
rende Abnehmer vertrieben werden, sich regelmäßig 
im Verwendungszweck und häufig auch in Art und Be-
schaffenheit unterscheiden. Warenähnlichkeit kann 
aber (ausnahmsweise) dann gegeben sein, wenn das 
Fabrikat der höheren Fertigungsebene ohne erhebli-
chen Aufwand und wesentliche Implikationen zu gewin-
nen ist, wenn das Halbfabrikat von den Herstellern des 
Fertigprodukts üblicherweise mit produziert wird oder 

32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 14 Rdn. 320; 
jeweils m. w. N. 

239  BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR 2022, 1829, 1831 
(Nr. 28-30) – Coachella/COACHELLA. 

240  Z. B. BPatG, 29 W (pat) 73/12, BeckRS 2014, 17978 
– ENERGIE erleben und verstehen/ENERGIE. 

241  Exemplarisch: BPatG, 29 W (pat) 188/90, GRUR 
1994, 377, 378 – LITRONIC/HYDRONIK: Keine Ähn-
lichkeit zwischen „Baggern, Planierraupen“ und 
„Bremskraftverstärkern“. 

242  BGH, I ZR 38/56, GRUR 1958, 339 – Technika (Leit-
satz 1). 

243  BGH, I ZR 167/01, GRUR 1993, 912, 913 – BINA; 
BPatG, 30 W (pat) 15/14, BeckRS 2016, 4618 – ECO-
FILL/COFILL.  
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wenn bereits das Vorprodukt Wesen und Wert des End-
produkts verkörpert bzw. maßgeblich bestimmt und un-
ter der gleichen, „begleitenden“ Marke denselben Ab-
nehmern entgegentritt.244 

Entsprechendes gilt für das Verhältnis zwischen Haupt-
ware und bloßem Zubehör, so dass allein die Zubehör-
eigenschaft keine Warenähnlichkeit begründet.245 Wird 
das „Zubehör“ aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise 
aber nicht (nur) als solches, sondern als wirtschaftlich 
selbständige Ware angesehen, kann eine Ähnlichkeit 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt einander er-
gänzender Waren naheliegen.246  

In aller Regel unähnlich sind auch Hilfswaren, wie ins-
besondere Verpackungen oder Werbemittel, und die 
mit ihnen verpackten bzw. beworbenen Hauptwa-
ren.247  

Einander ähnlich sind Ersatzwaren, weil sie nach den 
allgemeinen Kriterien als miteinander konkurrierende 
Waren anzusehen sind und als solche einen identischen 
Verwendungszweck haben.248  

(b) Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen 

Die genannten Ähnlichkeitskriterien eignen sich im 
Grundsatz auch für die Prüfung der Ähnlichkeit zwi-
schen Dienstleistungen.249 Es sind aber wegen der Un-
körperlichkeit von Dienstleistungen einige Anpassun-
gen geboten, und es gibt gewisse Unterschiede in der  

 
244  BGH, I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 – Bayer/Bei-

Chem: „Gummiersatzstoffe“ ähnlich mit „Schläu-
chen aus Kunststoff und Gummi"; BPatG, 
25 W (pat) 14/19, GRUR-RS 2021, 20794 (Nr. 22) – 
Sritx/STRIX: „sicherheitsrelevante“ elektrische Bau-
teile als Komponenten ähnlich mit Waren der 
Klasse 7 und 11 (in dieser Pauschalität allerdings 
fraglich). 

245  BGH, I ZR 15/75, GRUR 1976, 698, 699 – MAHAG; 
BPatG, 26 W (pat) 68/04, BeckRS 2007, 11436 – 
GEKO/gecko. 

246  In diesem Sinne wohl auch BPatG, 29 W (pat) 41/17, 
GRUR 2020, 530, 532 f. (Nr. 41) – Carrera/Carrera: 
mittlere Ähnlichkeit zwischen „Bügelbretter; Über-
züge für Bügelbretter“ und „Bügeleisen“. 

247  BPatG, 24 W (pat) 513/13, BeckRS 2016, 4348 – 
ALBÉA/BALEA: „Verpackungsbehälter mit Spender-
funktion“ als Hilfswaren unähnlich mit „Seifen“, 
Hautpflegeprodukte“. 

248  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 9 Rdn. 106; BeckOK MarkenR/Thalmaier, 
32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 14 
Rdn. 321. 

Wertigkeit der Kriterien. So liegt auf der Hand, dass der 
Aspekt der Beschaffenheit bei Dienstleistungen keine 
Rolle spielt. Auch werden sich bei ihnen die Orte und 
die Art ihrer Erbringung oft gleichen, zumal sich die Bü-
ros z. B. von Werbeagenturen kaum von denen der Ver-
sicherungsvermittlungen oder Steuerberatungen unter-
scheiden dürften und zu vielen Dienstleistungen per-
sönliche, telefonische oder virtuelle Beratungsgesprä-
che gehören. Deshalb wird insoweit bestehenden Ge-
meinsamkeiten regelmäßig geringeres Gewicht beizu-
messen sein als beim Ähnlichkeitsvergleich zwischen 
Waren. Dafür rücken bei Dienstleistungen mögliche 
Entsprechungen in Bezug auf ihre Art und ihren Zweck 
bzw. Nutzen stärker in den Fokus.250 Für ihre Ähnlichkeit 
kommt es daher darauf an, ob und inwieweit die ange-
sprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf Art, Erbrin-
gung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftli-
che Bedeutung der Auffassung sein werden, dass die 
beiderseitigen Dienstleistungen üblicherweise von den-
selben Unternehmen erbracht werden.251  

Danach wurde Ähnlichkeit z. B. bejaht zwischen „Bera-
tung in Bezug auf Datenübertragung“ und „Beratung 
auf dem Gebiet der EDV“252, „Finanzwesen“ und „Versi-
cherungs-; Immobilienwesen“253, „Ausbildung“ und 
„Veröffentlichung von Büchern“254, „Verpflegung“ und 
„Beherbergung“ von Gästen255. 

249  BGH, I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24. 
250  BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 80 (Nr. 11) – 

OXFORD/Oxford Club. 
251  BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 384 (Nr. 21) – 

BioGourmet. 
252  BPatG, 30 W (pat) 16/18, GRUR-RS 2020, 10451 

(Nr. 20 f.) – DATEV/Natev: hochgradige Ähnlichkeit; 
demgegenüber Ähnlichkeit verneint zwischen 
Dienstleistungen betreffend (analoge) Funkkom-
munikation gegenüber EDV-Dienstleistungen, ob-
wohl letztere bei ersteren eine Rolle spielen können 
(a. a. O., Nr. 31).  

253  BPatG, 33 W (pat) 56/03, BeckRS 2009, 2302 – EMF 
EuropMed Finanzberatung GmbH/EMF: jeweils 
hochgradige Ähnlichkeit. 

254  BPatG, 27 W (pat) 561/17, BeckRS 2019, 23035 
(Nr. 23) – Gundermann-Akademie/Gundermann-
schule: durchschnittlich ähnlich, da Ausbildungs-
einrichtungen oftmals eigene Zeitschriften oder Bü-
cher publizieren. 

255  BPatG, 24 W (pat) 152/05, BeckRS 2008, 10081 
(Nr. 18) – Hotel Zeppelin/Zeppelin: hochgradige 
Ähnlichkeit. 



41 

 

Verneint wurde Ähnlichkeit z. B. zwischen „Finanzwe-
sen“ und „Büroarbeiten“256, „Bauleitung“ und „Immo-
bilienwesen“257, „Werbung“ und „Veranstaltung und 
Durchführung von Seminaren“258. 

(c) Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienst-
leistungen 

Auch der Vergleich zwischen Waren einerseits und 
Dienstleistungen andererseits richtet sich nach den auf-
gezeigten Ähnlichkeitskriterien.259 Diese sind allerdings 
in einer Weise anzuwenden, die den zwischen körperli-
chen Waren und unkörperlichen Dienstleistungen na-
türlicherweise bestehenden Unterschieden sachlich 
Rechnung trägt, wobei an die Begründung von Ähnlich-
keit „keine unüberwindbar hohen Anforderungen“260 
gestellt werden dürfen. Es kommt darauf an, ob und in-
wieweit die beteiligten Verkehrskreise unter Berück-
sichtigung aller objektiven Umstände den Eindruck ge-
winnen können, dass die zu vergleichenden Waren und 
Dienstleistungen der Kontrolle und Verantwortung der-
selben oder wirtschaftlich verbundener Unternehmen 
unterliegen, weil sich entweder die Dienstleister wirt-
schaftlich selbständig mit Herstellung und Vertrieb der 
Waren beschäftigen oder die Warenhersteller zugleich 
auch die Dienstleistungen wirtschaftlich selbständig an-
bieten.261  

Um Ähnlichkeit bejahen zu können, muss es sich bei 
den Waren und Dienstleistungen grundsätzlich um sol-
che handeln, die bei generalisierender wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise auch losgelöst voneinander vom je-
weils anderen Anbieter selbständig angeboten werden  

 
256  BPatG, 33 W (pat) 56/03, BeckRS 2009, 2302 – EMF 

EuropMed Finanzberatung GmbH/EMF: Die zur Er-
bringung von Finanzdienstleistungen erforderli-
chen internen Büroarbeiten, werden von Finanz-
dienstleistern nicht für Dritte erbracht. 

257  BPatG, 25 W (pat) 590/17, GRUR-RS 2020, 26159 
(Nr. 23) – Your Next Office/Next: große Unter-
schiede in der Art der Leistungen, einschließlich der 
zu ihrer Erbringung erforderlichen Qualifikationen. 

258  BPatG, 26 W (pat) 4/17, BeckRS 2017, 112833 
(Nr. 26) – Domnic.de/DomiNIC: große Unterschiede 
in Art und Nutzen; dass einige Werbeagenturen 
auch Workshops und Seminare anböten, reiche für 
eine Ähnlichkeit nicht aus, da es sich dabei um un-
tergeordnete Nebenleistungen handle und auch 
kein funktionelles Ergänzungsverhältnis bestehe, 
da die Leistungen füreinander nicht unentbehrlich 
oder notwendig seien. 

259  BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 381 (Nr. 37-40) – 
OTTO CAP. 

260  BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – 
Pelikan. 

können. Keine Ähnlichkeit besteht, wenn Waren und 
Dienstleistungen bloß miteinander in Berührung kom-
men, ohne dass der Verkehr davon ausgeht, sie würden 
von denselben Unternehmen nebeneinander herge-
stellt bzw. erbracht. Daher sind Dienstleistungen in der 
Regel weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten 
Nebenprodukten und Hilfsmitteln noch mit den durch 
sie hervorgebrachten Waren ähnlich (und umge-
kehrt).262 Waren, die bloße Nebenprodukte von Dienst-
leistungen sind, können diesen allerdings ausnahms-
weise dann doch ähnlich sein, wenn sie gar nicht allge-
mein am Markt angeboten, sondern typischerweise 
ausschließlich bei der jeweiligen Dienstleistungserbrin-
gung angewendet werden.263 

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte wurde 
Ähnlichkeit z. B. bejaht zwischen „Lehrmitteln“ und 
„Musikunterricht“264, „Dienstleistungen zur Verpfle-
gung von Gästen“ und „(alkoholischen und nichtalkoho-
lischen) Getränken“265, „Dienstleistungen eines Verla-
ges“ und „Druckereierzeugnissen“266 sowie „Mitteln zur 
Körper- und Schönheitspflege“ und „Schönheitspflege 
für Menschen“267. 

Verneint wurde eine Ähnlichkeit zwischen „Zigarren“ 
und „Verpflegung“268, zwischen „Recherchen auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes“ und „Daten-
verarbeitungsgeräten und Computern“269 sowie „Wer-
bung“ und den beworbenen Waren wie z. B. „Parfüme-
rie“ oder „Bekleidungsstücken“270.  

261  BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – 
Pelikan; BGH, I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 – 
Canon II; BGH, I ZB 11/87, GRUR, 1989, 347, 348 – 
MICROTONIC.  

262  BGH, I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 – Canon II. 
263  BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – 

Pelikan, m. w. N. 
264  BGH, I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145, 1148 (Nr. 35) – 

Pelikan. 
265  BPatG, 25 W (pat) 519/20, GRUR-RS 2020, 19239 

(Nr. 15) – A’livella/LIVELL: durchschnittlich ähnlich. 
266  BPatG, 27 W (pat) 51/09, BeckRS 2009, 7955 – Eden 

Club/Eden: durchschnittliche Ähnlichkeit. 
267  BPatG, 25 W (pat) 50/12, GRUR 2014, 998, 999 – 

Engel Apotheke Seeheim/ENGEL APOTHEKE. 
268  BGH, I ZB 100/05, GRUR 2007, 321, 322 (Nr. 22 f.) – 

COHIBA.  
269  BPatG, 25 W (pat) 71/01, BeckRS 2003, 7254 – iti/T. 
270  BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR-RS 2022, 8492 

(Nr. 33) – Coachella/COACHELLA; BPatG, 
29 W (pat) 553/10, BeckRS 2011, 17942 – Angel-J 
Collection/ANGEL. 
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(d) Ähnlichkeit von Waren zu Handelsdienst-
leistungen sowie zwischen Handelsdienst-
leistungen  

Zunächst stellt sich in der Praxis häufig die Frage nach 
der Ähnlichkeit von Waren und (Groß-, Einzel-,  
Versand- bzw. Online-)271 Handelsdienstleistungen. Da 
Handelsdienstleistungen für ihre hinreichende Be-
stimmtheit und Eintragbarkeit erkennen lassen müssen, 
auf welche Waren/Dienstleistungen sie sich bezie-
hen,272 ist die Frage ihrer Ähnlichkeit mit den gehandel-
ten Waren/Dienstleistungen nahegelegt.  

Eine Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistun-
gen und den gehandelten Waren/Dienstleistungen wird 
zunehmend bejaht. Dies ist gerade unter dem Gesichts-
punkt des funktionellen Ergänzungsverhältnisses folge-
richtig, wobei es hierfür – wie bereits ausgeführt – eines 
so engen Zusammenhangs bedarf, dass aus Sicht des 
Verkehrs unter Berücksichtigung der Branchengepflo-
genheiten die Annahme einer gemeinsamen Produkt-
verantwortung naheliegt. Dies hat der BGH für die Be-
kleidungsbranche festgestellt, „weil große Handelshäu-
ser in diesem Warensektor häufig neben dem Verkauf 
fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmar-
ken anbieten“.273 Entsprechendes soll für Spielwaren274, 

 
271  Groß- und Einzelhandelsdienstleitungen sind we-

gen ihrer engen Artverwandtschaft regelmäßig 
nach entsprechenden Maßstäben zu beurteilen, zu-
mal „eine Trennung zwischen Groß- und Einzelhan-
dels in zunehmenden Maße aufgegeben wird“: 
BPatG, 30 W (pat) 42/14, BeckRS 2017, 114574 
(Nr. 27) – VIVADIA/VIVANDA. Zum Verhältnis von 
Online- zu Einzel-/Versandhandelsdienstleistun-
gen: BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 2020, 527, 539 
(Nr. 36) – Carrera/Carrera. 

272  EuGH, C-418/02, GRUR 2005, 764, 747 (Nr. 50) – 
Praktiker; zur Folge der bei nicht eindeutigem Be-
zug zu verneinenden Produktähnlichkeit: BPatG, 
29 W (pat) 26/15, BeckRS 2019, 24319 (Nr. 17) –  
limango/MANGO.  

273  BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 381 (Nr. 39) – 
OTTO CAP. 

274  BPatG, 29 W (pat) 536/15, BeckRS 2017, 137879 
(Nr. 19) – Petit Filou/P’TIT FILOU: mittlere Ähnlich-
keit. 

275  BPatG, 29 W (pat) 47/16, BeckRS 2019, 11533 
(Nr. 16) – sportnord/NordSport. 

276 BPatG, 26 W (pat) 571/20, GRUR-RS 2022, 21957 
(Nr. 28) – KONFOR/KOINOR. 

277  BPatG, 28 W (pat) 50/14, GRUR-RS 2019, 40518 
(Nr. 37) – Die PS-Profis/PS- PROFIS. 

278  BPatG, 29 W (pat) 567/19, GRUR-RS 2022, 14696 
(Nr. 50) – T&D/TAD. 

279  BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 2020, 527, 529 
(Nr. 38 ff.) – Carrera/Carrera: „jedenfalls unter-
durchschnittliche“ Ähnlichkeit. 

Sportartikel275, Möbel/Einrichtungsgegenstände276, Au-
tomobile277 bzw. Pharmazieprodukte278 und jeweils da-
rauf bezogene Einzelhandelsdienstleistungen gelten; 
ebenso, wenn auch mit geringerem Ähnlichkeitsgrad, 
für Online-Handelsdienstleistungen in den Bereichen 
elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege 
und elektrische Küchengeräte und entsprechenden Wa-
ren.279 Die Bejahung von Ähnlichkeit zwischen Einzel-
handelsdienstleistungen und den von ihnen betroffe-
nen Waren/Dienstleistungen und deren graduelle Aus-
prägung sollte unter Einbeziehung konkreter Feststel-
lungen zu den jeweiligen Branchenverhältnissen be-
gründet werden. Sie ist keinesfalls immer und bisweilen 
nur in einem (ggf. zu) geringen Grade gegeben.280 

Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen betreffend un-
terschiedliche Waren/Dienstleistungen kann mit Blick 
auf Entsprechungen in ihrer Art sowie im Vertriebsort 
bzw. den Erbringungswegen gleichfalls Ähnlichkeit be-
stehen.281 Dass der Verkehr von einer gemeinsamen 
Verantwortung für Handelsdienstleistungen betreffend 
verschiedene Waren/Dienstleistungen ausgeht, setzt 
aber voraus, dass die Vertriebswege der Waren/Dienst-
leistungen, auf denen sich die auf sie bezogenen Han-
delsdienstleistungen in der Regel nur begegnen kön-
nen, gewisse Übereinstimmungen aufweisen.282  

280  Zurückhaltend auch BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 
2020, 527, 530 (Nr. 39) – Carrera/Carrera: „Dies 
lässt sich aber nicht dahingehend verallgemeinern, 
dass stets von einer Ähnlichkeit zwischen Einzel-
handelsdienstleistungen und den auf sie bezoge-
nen Waren auszugehen ist. Vielmehr wird sich ein 
Verkehrsverständnis von einer einheitlichen Pro-
duktverantwortung für Handel und Waren nur in 
Bezug auf solche Branchen entwickeln, in denen 
entweder die Händler in größerem Umfang gerade 
unter ihrer Einzelhandelsdienstleistungsmarke 
oder einer ersichtlich hiervon abgeleiteten Marke 
auch Waren anbieten oder umgekehrt die Waren-
hersteller in größerem, dh die Verkehrsauffassung 
prägendem Umfang auch den Einzelhandel speziell 
mit Waren dieser Marken betreiben (zB über Out-
lets) oder mindestens organisieren“. 

281  BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 27) – 
BioGourmet: durchschnittliche Ähnlichkeit zwi-
schen Einzelhandelsdienstleistungen für Drogerie-
artikel und Einzelhandelsdienstleistungen für Le-
bensmittel; BPatG, 28 W (pat) 3/19, GRUR 2020, 
527, 530 (Nr. 35) – Carrera/Carrera: „jedenfalls un-
terdurchschnittliche“ Ähnlichkeit zwischen Einzel-
handelsdienstleistungen für elektrische Geräte für 
die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Kü-
chengeräte einerseits und Drogerie-, Kosmetik- und 
Haushaltswaren (…) andererseits. 

282  BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 22 und 
27) – BioGourmet. 
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Die Beurteilung der Ähnlichkeit von Handelsdienstleis-
tungen im Verhältnis zu anderen Dienstleistungen rich-
tet sich nach den allgemeinen Kriterien für die Ähnlich-
keit von Dienstleistungen. Hierbei werden die Beson-
derheiten in Art und Nutzen von Handelsdienstleistun-
gen eine Ähnlichkeit sehr oft ausschließen.283 Werden 
die Dienstleistungen aus Sicht des Verkehrs dagegen ty-
pischerweise von gleichen Anbietern und unabhängig 
voneinander erbracht, kann Ähnlichkeit gegeben 
sein.284 

cc) Ähnlichkeitsgrade 

Soweit zwischen den Waren und/oder Dienstleistungen 
eine Ähnlichkeit festgestellt wird, ist zumindest regel-
mäßig auch deren Grad und damit die Stärke des Wech-
selwirkungsfaktors der Waren-/Dienstleistungsähnlich-
keit zu bestimmen.285 Hierfür hatte sich in der Praxis zu-
nächst eine Abstufung in die drei Grade „unterdurch-
schnittliche“ (bzw. „geringe“), „durchschnittliche“ (bzw. 
„mittlere“ oder „normale“) und „überdurchschnittli-
che“ (bzw. „hohe“ oder „hochgradige“) Ähnlichkeit 
etabliert. Um jedoch allen Fällen Rechnung tragen zu 
können, ist nach der Rechtsprechung des BGH286 fünf-
stufig zu differenzieren zwischen 

- sehr hoher bzw. weit überdurchschnittlicher,  

- hoher bzw. überdurchschnittlicher,  

- normaler bzw. durchschnittlicher,  

- geringer bzw. unterdurchschnittlicher,  

- sehr geringer bzw. weit unterdurchschnittlicher 

Ähnlichkeit.  

Für die Feststellung des konkreten Ähnlichkeitsgrades 
sind gemäß der Ähnlichkeitsdefinition „alle erheblichen 
Faktoren“ zu berücksichtigen. Hierbei kommt es weni-
ger darauf an, ob die aufgezeigten Ähnlichkeitskriterien 
einschlägig sind, sondern darauf, für welche (der ja ggf. 
unterschiedlich zu gewichtenden) und wie viele dieser 
Kriterien dies in welchem Umfang der Fall ist. So werden 
z. B. im Warenvergleich zwischen „Schrauben aus Me-
tall“ auf der einen und „Muttern“ bzw. „Inbusschlüs-
seln“ auf der anderen Seite sämtliche Ähnlichkeitskrite-
rien eine gewisse Rolle spielen. Da jedoch „Schrauben“ 
ihrer Art und ihrem Zweck nach „Muttern“ näher sind 
(beide im verhältnismäßig engeren Sinne „Befesti-
gungsmaterial“) als „Inbusschlüsseln“ und auch mit 
Blick auf die Vertriebswege mehr Übereinstimmungen 
aufweisen dürften (größere Regalnähe sowohl im Fach- 
wie im allgemeinen Heimwerkerhandel), sind „Schrau-
ben“ den „Muttern“ ähnlicher als den „Inbusschlüs-
seln“ („weit überdurchschnittliche“ versus „überdurch-
schnittliche“ Ähnlichkeit).  

 

 
283  Regelmäßig keine Ähnlichkeit im Verhältnis zu Wer-

bung, Geschäftsführung, Unternehmensverwal-
tung, Versicherungs-/Finanzwesen und Verpfle-
gungsdienstleistungen (vgl. z. B. BPatG, 
29 W (pat) 54/13, BeckRS 2014, 11785 – GOURMET 
BIO/BioGourmet; BPatG, 26 W (pat) 530/13, 
BeckRS 2014, 22802; BPatG, 33 W (pat) 70/11, 
BeckRS 2013, 11980 – I M METRO/METRO). 

284  So z. B. zwischen Einzelhandelsdienstleistungen mit 
technischen Ölen und Wartung und Reparatur von 

Kraftfahrzeugen (BPatG, 28 W (pat) 514/17, BeckRS 
2017, 132751 (Nr. 40 f.) – KONRAD/Conrad) oder 
zwischen Schönheitspflege bzw. Dienstleistungen 
eines Frisörs und Einzelhandelsdienstleistungen 
mit Schönheits- bzw. Haarpflegemitteln (BPatG, 
27 W (pat) 506/17, BeckRS 2019, 27977 (Nr. 46) – 
kodi professional/KODi). 

285  BGH, I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 – IMS. 
286  BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 55) –  

Culinaria/Villa Culinaria. 
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Um einen anschaulichen Eindruck von verschiedenen 
Ähnlichkeitsgraden zu vermitteln, zeigt die nachfol-
gende Tabelle am Beispiel der Ware  

„T-Shirts“ die graduelle Bestimmung des Wechselwir-
kungsfaktors der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit im 
Hinblick auf mögliche Vergleichsprodukte:287 

 

 identisch 
weit 

überdurchschnitt-
lich ähnlich 

überdurchschnitt-
lich ähnlich 

durchschnittlich 
ähnlich 

unterdurchschnitt-
lich ähnlich 

weit 
unterdurchschnitt-

lich ähnlich 
unähnlich 

„T- Shirts“ „kurzärmelige 
T- Shirts“ „Oberhemden“ „Hosen“ „Schuhe“ „Sonnen- 

brillen“288 

„Riemen für  
Mobiltelefone“ 
(Handyketten) 

„Physiothera-
piedienste“ 

 „Kurzärmelige T- 
Shirts“ sind im weite-
ren Begriff „T-Shirts“ 
enthalten. 

Engste Entsprechun-
gen in Art (Oberbeklei-
dung) und Beschaffen-
heit (aus denselben 
textilen Stoffen), iden-
tischer Verwendungs-
zweck, gleiche Ver-
triebswege, gleiche 
betriebliche Herkunft. 

Entsprechungen Art 
(Bekleidung) und Be-
schaffenheit, identi-
scher Verwendungs-
zweck, gleiche Ver-
triebswege (wenn 
auch andere Abteilung 
im Bekleidungshan-
del), gleiche betriebli-
che Herkunft. 

Deutlichere Unter-
schiede in der Art (Be-
kleidungs- vs. Schuh-
waren) und i.d.R. auch 
in der Beschaffenheit; 

aufgrund der Gepflo-
genheiten in der Be-
kleidungs- und Schuh-
branche aber zuneh-
mende, inzwischen so-
gar häufige Über-
schneidungen der Ver-
triebswege;  

gemeinsame betriebli-
che Herkunft jeden-
falls unter dem Aspekt 
wirtschaftlich verbun-
dener Unternehmen. 

Keine Entsprechungen 
in Art und Beschaffen-
heit sowie abweichen-
der (Primär-) Zweck 
(den Körper bekleiden 
vs. die Augen vor 
Sonne schützen);  

Parallelen im (Sekun-
där-) Zweck, für eine 
modische Erscheinung 
zu sorgen; gewisse Be-
rührungspunkte beim 
Vertrieb, da Beklei-
dungsläden beide Wa-
ren anbieten; 

unter der betriebli-
chen Kontrolle von Be-
kleidungsherstellern 
können aus Verkehrs-
sicht auch Accessoires 
angeboten werden, 
darunter insbeson-
dere Sonnenbrillen; 

„ästhetisches Ergän-
zungsverhältnis“289.  

Keine Entsprechungen 
in Art, allenfalls ge-
ringe in der Beschaf-
fenheit (falls aus Texti-
lien); abweichender 
(Primär-) Zweck (den 
Körper bekleiden vs. 
ein Gerät am Körper 
tragen können);  

Parallelen im (Sekun-
där-) Zweck, für eine 
modische Erscheinung 
zu sorgen; gewisse Be-
rührungspunkte beim 
Vertrieb, da Beklei-
dungsläden beide Wa-
ren anbieten; 

unter der betriebli-
chen Kontrolle von Be-
kleidungsherstellern 
können aus Verkehrs-
sicht auch Accessoires 
angeboten werden, 
darunter ggf. auch 
Handyketten; 

„ästhetisches Ergän-
zungsverhältnis“. 

Keinerlei Entsprechun-
gen in Art, Zweck, Nut-
zen, Vertrieb bzw. Er-
bringung oder regel-
mäßiger betrieblicher 
Herkunft; 

allein, dass Physiothe-
rapeuten bzw. Physio-
therapeutinnen und 
Patienten bzw. Patien-
tinnen bei den Be-
handlungen oftmals T-
Shirts tragen, reicht 
nicht, um etwa unter 
dem Gesichtspunkt 
des Ergänzungsver-
hältnisses Ähnlichkeit 
zu begründen (keine 
Unentbehrlichkeit des 
einen für das andere). 

 

b) Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke 

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke be-
stimmt den Schutzumfang, den sie – oftmals in Abhän-
gigkeit von den im Einzelnen registrierten Wa-
ren/Dienstleistungen – im Kollisionsfall beanspruchen 
kann. Der konkrete Grad ihrer Ausprägung ist daher je-
weils festzustellen, es sei denn, es kommt darauf aus-
nahmsweise nicht an, weil z. B. die Waren/Dienstleis-
tungen und/oder die Zeichen nicht ähnlich i. S. v. § 9 
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind. 

Die Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eig-
nung der Marke, die eingetragenen Waren/Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend zu kennzeichnen und damit von Waren/Dienst-
leistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.290 
Maßgeblich ist zunächst die Kennzeichnungskraft, die 
der Widerspruchsmarke – unabhängig von einer etwai-
gen Benutzung – von Hause aus zukommt (originäre 
Kennzeichnungskraft).291 Durch intensive Benutzung 

 
287  Die Übersicht gibt die Auffassung der Verfasser wie-

der und dient primär Veranschaulichungszwecken. 
288  BPatG, 28 W (pat) 572/12, BeckRS 2014, 20866 – 

THE GREAT CHINA WALL/THE GREAT CHINA WALL. 
289  Zu dessen Grenzen: BPatG, 30 W (pat) 3/21, GRUR-

RS 2022, 8492 (Nr. 27-31) – Coachella/COACHELLA. 
290  EuGH, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 22) 

– Lloyd, m. w. N. 
291  Siehe hierzu Teil 2: I.3.b)aa). 
292  Siehe hierzu Teil 2: I.3.b)bb). 

der Marke kann eine Steigerung der Kennzeichnungs-
kraft eingetreten sein.292 Ausnahmsweise und unter en-
gen Voraussetzungen können identische oder ähnliche 
Zeichen Dritter die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke schwächen.293 

Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft kann nur be-
rücksichtigt werden, wenn sie sowohl bezogen auf den 
Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt294 der angegriffenen 
Marke als auch bezogen auf den Zeitpunkt der Entschei-
dung über den Widerspruch festgestellt werden 
kann.295 Eine nach dem Anmeldetag der angegriffenen 
Marke eingetretene Schwächung der Kennzeichnungs-
kraft ist zu berücksichtigen.296 

Die Kennzeichnungskraft ist für jede relevante 
Ware/Dienstleistung der Widerspruchsmarke zu ermit-
teln und kann für verschiedene Waren/Dienstleistun-
gen variieren.297 Auch die Kennzeichnungsgewohnhei-
ten auf dem jeweiligen Waren-/Dienstleistungssektor 
sind zu berücksichtigen.298

293  Siehe hierzu Teil 2: I.3.b)cc). 
294  Siehe hierzu Teil 1: I.2. 
295  BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1059 f. (Nr. 14) 

– KNEIPP. 
296  BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 872 (Nr. 22) –  

INJEKT/INJEX. 
297  BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1061 (Nr. 25) – 

KNEIPP, m. w. N. 
298  BGH, I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 932 (Nr. 27) – 

Bogner B/Barbie B, m. w. N. 
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Bei der Feststellung des Grades der Kennzeichnungs-
kraft ist abzustufen zwischen sehr hoher (weit über-
durchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), 
normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurch-
schnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurch-
schnittlicher) Kennzeichnungskraft.299  

Eine höhere Kennzeichnungskraft kann die Verwechs-
lungsgefahr befördern, da Marken mit gesteigerter 
Kennzeichnungskraft einen größeren Schutzumfang in 
Anspruch nehmen können.300 Umgekehrt haben Mar-
ken mit geringerer Kennzeichnungskraft einen einge-
schränkten Schutzumfang, so dass unter Umständen 
schon geringfügige Unterschiede der Zeichen und/oder 
ein gewisser Abstand der Waren/Dienstleistungen aus-
reichen können, um die Verwechslungsgefahr auszu-
schließen.  

Fehlen hinreichende Anhaltspunkte für eine Verminde-
rung oder Steigerung in den maßgeblichen Zeitpunkten, 
ist von normaler (durchschnittlicher) Kennzeichnungs-
kraft auszugehen.301 

Hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Ein-
zelfall aufgrund der Feststellungen zu den anderen Fak-
toren (Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleis-
tungen und der Zeichen) nicht von der Feststellung des 
genauen Grades der Kennzeichnungskraft ab, kann die 
Markenstelle Anhaltspunkte für eine Stärkung oder 
Schwächung dahinstehen lassen bzw. zu Gunsten des 
unterliegenden Widersprechenden eine höhere bzw. zu 
Gunsten des unterliegenden Inhabers der angegriffe-
nen Marke eine geringere Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke unterstellen.  

Die Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke 
spielt auf dieser Prüfungsebene keine Rolle, kann aller-
dings im Rahmen der Prüfung der Zeichenähnlichkeit302 
von Bedeutung sein. 

aa) Originäre Kennzeichnungskraft 

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch 
die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jewei-
ligen Benutzungslage (also von Hause aus) als Unter-
scheidungsmittel für die Waren/Dienstleistungen eines  

 
299  BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 55) –  

Culinaria/Villa Culinaria. 
300  EuGH, C-39/97, GRUR 922, 923 (Nr. 18) – Canon; 

BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 – Springende 
Raubkatze; BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 
1243 (Nr. 47) – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion. 

301  BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 874 (Nr. 40) –  
INJEKT/INJEX. 

302  Siehe Teil 2: I.3.c). 
303  BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 872 (Nr. 41) –  

INJEKT/INJEX, m. w. N. 
304  BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 910 (Nr. 21) – 

Pantogast, m. w. N. 

Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen ein-
zuprägen und die Waren/ Dienstleistungen damit von 
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden; 
dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und 
Bedeutung abzustellen.303 

Die bloße Tatsache, dass die Marke eingetragen wurde, 
spricht für sich genommen noch nicht für eine normale 
Kennzeichnungskraft, da für die Eintragung bereits ein 
Mindestmaß an Unterscheidungskraft genügt.304 Dar-
über hinaus ist denkbar, dass sich die Verkehrsauffas-
sung im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der Wi-
derspruchsmarke – der für die Prüfung des absoluten 
Eintragungshindernisses der fehlenden Unterschei-
dungskraft maßgeblich war305 – und den Zeitpunkten 
der Anmeldung bzw. Priorität der angegriffenen Marke 
sowie der Entscheidung über den Widerspruch – auf die 
es im Kollisionsfall für die Feststellung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke ankommt306 – ge-
ändert hat. 

Bei der Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft 
ist auf den Gesamteindruck des Zeichens abzustellen; 
dies schließt es bei mehrgliedrigen bzw. Kombinations-
zeichen jedoch nicht aus, die einzelnen (Gestal-
tungs-)Elemente nacheinander zu prüfen, um anschlie-
ßend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck 
zu untersuchen.307 Grundsätzlich bestimmt das kenn-
zeichnungsstärkste Element zugleich die Kennzeich-
nungskraft des Gesamtzeichens.308 

Zeichen mit einem die Waren/Dienstleistungen erkenn-
bar beschreibenden Anklang verfügen regelmäßig nur 
über eine geringe originäre Kennzeichnungskraft.309 Be-
darf es aber einiger Überlegung, um den beschreiben-
den Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet im Re-
gelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft we-
gen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff 
aus.310 

Ist der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke nicht un-
terscheidungskräftig, so kann dem Zeichen in seiner Ge-
samtheit Unterscheidungskraft – und damit im Wider-
spruchsverfahren zumindest geringe Kennzeichnungs-
kraft – zugesprochen werden, wenn die grafischen Ele-
mente ihrerseits charakteristische Merkmale aufwei-
sen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis 

305  BGH, I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143, 1144 (Nr. 15) – 
Aus Akten werden Fakten. 

306  Siehe Teil 2: I.3.b). 
307  BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1300, 1305 (Nr. 50) 

– Kinderstube, m. w. N. 
308  BGH, I ZR 18/05, GRUR 2008, 505, 507 (Nr. 23) – 

TUC-Salzcracker; BGH, I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 
769 (Nr. 32) – Stofffähnchen.  

309  BGH, I ZR 71/12, GRUR 2014, 382, 383 (Nr. 18) – 
REAL-Chips, m. w. N. 

310  BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 76 (Nr. 22) – Wun-
derbaum II, m. w. N. 
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sieht.311 Einen solchen Herkunftshinweis entnimmt der 
Verkehr allerdings einfachen, werbeüblichen grafischen 
Gestaltungen nicht.312 

Die schwächste Kennzeichnungskraft kommt Marken 
zu, bei denen es sich in den beiden maßgeblichen Zeit-
punkten um produktbeschreibende oder sonst schutz-
unfähige Angaben handelt.313 Allerdings kann einer sol-
chen Marke im Widerspruchsverfahren nicht jeglicher 
Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei ori-
ginär nicht unterscheidungskräftig;314 dies ist nur in ei-
nem Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhin-
dernisse gemäß §§ 50, 53 MarkenG möglich.  

Marken, die trotz bestehender absoluter Schutzhinder-
nisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG aufgrund Ver-
kehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG einge-
tragen wurden,315 haben üblicherweise durchschnittli-
che Kennzeichnungskraft.316 Eine Kennzeichnungs-
schwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen 
werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Um-
stände vorliegen.317  

Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke kann ausnahmsweise auch durch ältere Drittzei-
chen geschwächt sein.318 

Die Annahme einer bereits von Hause aus gesteigerten 
Kennzeichnungskraft kommt nicht in Betracht. Sie ist 
insbesondere auch nicht im Fall einer besonderen Ei-
genart und Einprägsamkeit der Widerspruchsmarke ge-
rechtfertigt.319 

bb) Steigerung der Kennzeichnungskraft bei 
intensiv benutzten Marken 

Die originäre Kennzeichnungskraft kann aufgrund einer 
durch intensive Benutzung erworbenen Verkehrsbe-

 
311  BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 f. (Nr. 31 ff.) 

– BioGourmet, m. w. N. 
312  BGH, I ZB 56/14, GRUR 2016, 382, 385 (Nr. 31) – 

BioGourmet, m. w. N. 
313  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 

Aufl., § 9 Rdn. 206. 
314  BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 874 (Nr. 49) –  

INJEKT/INJEX, m. w. N. 
315  Siehe dazu Richtlinie für die Prüfung von Marken-

anmeldungen und für die Registerführung, 
https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-
ken/w7735.pdf, Teil 2: XVII. 

316  BGH, I ZR 23/14, GRUR 2016, 197, 199 (Nr. 29) – 
Bounty, m. w. N. 

317  BGH, I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 – Kin-
der I. 

318  BGH, GRUR 1967, 246, 247 f. – Vitapur; siehe hierzu 
im Einzelnen Teil 2: I.3.b)cc).  

319  BPatG, 29 W (pat) 13/10, BeckRS 2010, 13608 – 
MÖBEL MIX/MÖBELIX; BPatG, 33 W (pat) 57/10, 
BeckRS 2011, 14344 – SCHWEFAL/SCHWEDOKAL, 

kanntheit gesteigert worden sein. So kann z. B. eine ori-
ginär durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf eine 
hohe oder – bei entsprechend großer Bekanntheit – so-
gar sehr hohe Kennzeichnungskraft anwachsen oder 
eine originär bestehende Kennzeichnungsschwäche 
überwunden werden. 

Bei der Beurteilung, ob eine Steigerung der Kennzeich-
nungskraft zu den beiden hierfür maßgeblichen Zeit-
punkten320 vorliegt, sind alle relevanten Umstände des 
Einzelfalls zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbeson-
dere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die In-
tensität, die geografische Verbreitung und die Dauer 
der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Un-
ternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten 
Verkehrskreise, der die Waren/Dienstleistungen auf 
Grund der Marke als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend erkennt (demoskopische Bekannt-
heit).321 Hierbei existieren allerdings keine generellen 
und abstrakten Vorgaben, etwa in Bezug auf bestimmte 
Prozentsätze der Bekanntheit.322  

Hinweise auf die Bekanntheit einer Marke können ins-
besondere Angaben zu Werbeaufwendungen323 sowie 
demoskopischen Befragungen324 zu entnehmen sein. 
Dagegen sind Umsatzzahlen allein grundsätzlich wenig 
aussagekräftig, da selbst umsatzstarke Marken wenig 
bekannt sein können.325 Zudem müssen Umsatzzahlen 
in Bezug zu den Gesamtumsätzen des inländischen 
Marktes für die betroffenen Waren/Dienstleistungen 
gesetzt werden.326 Dabei darf nicht auf eng beschränkte 
Teilsegmente oder bestimmte Vertriebswege oder -me-
thoden abgestellt werden.327 Auf eine gesteigerte Ver-
kehrsbekanntheit kann auch nicht allein aufgrund von 
Testberichten oder sonstiger Berichterstattung über die 
Marke geschlossen werden.328 Gleiches gilt für Marken-

m. w. N.; BPatG, 25 W (pat) 627/17, BeckRS 2018, 
11215 (Nr. 12) – FICKEIS/FICKEN, m. w. N.  

320  Siehe hierzu Teil 2: I.3.b). 
321  BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 77 (Nr. 29) – Wun-

derbaum II, m. w. N. 
322  BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 77 (Nr. 29) – Wun-

derbaum II, m. w. N. 
323  BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 836 (Nr. 41) – Cu-

linaria/Villa Culinaria. 
324  BGH, I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103, 1105 (Nr. 33) – 

Pralinenform II. 
325  BPatG, 25 W (pat) 14/19, GRUR-RS 2021, 20794 

(Nr. 24) – Sritx/STRIX, m. w. N. 
326  BGH, I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 713 – Goldbar-

ren. 
327  BGH, I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 713 – Goldbar-

ren; BPatG, 25 W (pat) 4/18, GRUR-RS 2020, 8696 
(Nr. 28) – Dallmayer Capsa/Melitta Capz. 

328  BGH, I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040, 1043 (Nr. 32 f.) 
– pjur/pure; BPatG, 29 W (pat) 559/18, GRUR-RS 
2021, 22006 (Nr. 27) – BURGERMEISTER. 

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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rankings, wenn deren tatsächliche Grundlagen nicht of-
fengelegt werden.329 Ungeeignet zum Beleg der Be-
kanntheit sind ferner erzielte Treffer bei Internet-Re-
cherchen mittels Suchmaschinen.330 

Maßgebliches Gebiet für die Feststellung der gesteiger-
ten Verkehrsbekanntheit ist im Widerspruchsverfahren 
vor dem DPMA – auch bei Widersprüchen aus Unions-
marken/IR-Marken mit Benennung der EU – ausschließ-
lich das Inland.331 

Die tatsächlichen Umstände, aus denen auf eine Steige-
rung der Kennzeichnungskraft geschlossen werden 
kann, sind – sofern sie nicht im Einzelfall ausnahms-
weise amtsbekannt sind – nach dem Beibringungs- und 
Verhandlungsgrundsatz vom Widersprechenden darzu-
legen und durch präsente, glaubhafte Mittel zu bele-
gen.332 Hinsichtlich des hierzu erforderlichen Sachvor-
trags gelten daher grundsätzlich die gleichen Maßstäbe 
wie bei der rechtserhaltenden Benutzung.333  

Eine für bestimmte Waren/Dienstleistungen vorlie-
gende gesteigerte Kennzeichnungskraft kann – in eng 
begrenztem Umfang – auf andere entscheidungserheb-
liche Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 
ausstrahlen.334 Die vom Grad der Steigerung der Kenn-
zeichnungskraft abhängige Ausstrahlungswirkung er-
streckt sich allerdings nicht auf den gesamten Bereich 
ähnlicher Waren/Dienstleistungen und kann erst recht 
unähnliche Waren/Dienstleistungen nicht erfassen.335 

cc) Schwächung der Kennzeichnungskraft 
durch Drittzeichen 

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen 
Marke und/oder im Zeitpunkt der Entscheidung über 
den Widerspruch aufgrund von Drittzeichen kommt nur 
ausnahmsweise in Betracht. Dabei können nur Drittzei-
chen berücksichtigt werden, die im Ähnlichkeitsbereich 
sowohl der Widerspruchsmarke als auch der angegrif-
fenen Marke liegen und der Widerspruchsmarke näher 
kommen als die angegriffene Marke.336 Voraussetzung 

 
329  BPatG, 24 W (pat) 540/12, GRUR-RR 2015, 468, 470 

– Senkrechte Balken; BPatG, BPatG, 
30 W (pat) 7/15, GRUR 2018, 529, 531 (Nr. 30) – 
KNEIPP; jeweils m. w. N. 

330  BPatG, 24 W pat) 82/08, GRUR 2010, 441, 443 – pn 
printnet/PRINECT; BPatG, 26 W (pat) 95/12, 
BeckRS 2014, 2926 – X’s/XS ƎXES; jeweils m. w. N. 

331  BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 79 (Nr. 42) – Wun-
derbaum II. 

332  BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 862 f. (Nr. 33) – 
Malteserkreuz I, m. w. N. 

333  BPatG, 24 W (pat) 540/12, GRUR-RR 2015, 468, 469 
– Senkrechte Balken; zur rechtserhaltenden Benut-
zung siehe Teil 2: I.1.c). 

334  BGH, I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 936 (Nr. 71) – 
Bogner B/Barbie B, m. w. N. 

335  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 9 Rdn. 180. 

ist weiter, dass im Vorfeld der genannten Zeitpunkte 
eine beträchtliche Anzahl von einschlägigen Drittzei-
chen im gleichen oder in eng benachbarten Waren-
/Dienstleistungsbereichen tatsächlich benutzt worden 
ist, da nur hierdurch die erforderliche Gewöhnung des 
Verkehrs an die Existenz dieser Zeichen hervorgerufen 
werden kann.337 Ist die Benutzung dieser Drittzeichen 
nicht liquide (d. h. vom Inhaber der angegriffenen 
Marke hinreichend dargelegt und im Bestreitensfalle 
durch präsente Beweismittel belegt oder ausnahms-
weise amtsbekannt), kann der Registerstand allein le-
diglich dann für einen Originalitätsmangel und damit 
für eine Kennzeichnungsschwäche sprechen, wenn eine 
Vielzahl von Drittzeichen für identische oder sehr ähnli-
che Waren/Dienstleistungen eingetragen ist, die der 
Widerspruchsmarke besonders nahekommen.338 

Eine Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit 
Drittzeichen, die sich lediglich auf einen Zeichenbe-
standteil beschränkt, rechtfertigt für sich genommen 
nicht die Annahme einer geschwächten Kennzeich-
nungskraft.339 Dieser Gesichtspunkt kann aber bei Beur-
teilung der Zeichenähnlichkeit Bedeutung erlangen.340  

c) Ähnlichkeit der Zeichen 

Die Zeichenähnlichkeit als dritter Faktor der Verwechs-
lungsgefahr betrifft die Frage, wie nahe sich die zu ver-
gleichenden Zeichen kommen. Eine solche Nähe kommt 
grundsätzlich in drei möglichen Wahrnehmungskatego-
rien in Betracht, nämlich in klanglicher (akusti-
scher/phonetischer), in (schrift-)bildlicher (visueller) 
und ggf. in begrifflicher (semantischer) Hinsicht. 

aa) Identität, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit 

Die Zeichen sind unähnlich, wenn der angesprochene 
Verkehr in keiner der Wahrnehmungskategorien Ge-
meinsamkeiten erkennt. In diesem Fall kann zwischen 
den Marken, selbst wenn Identität der Waren/Dienst-
leistungen vorliegt, keine Verwechslungsgefahr beste-
hen,341 weil eine völlige Unähnlichkeit der Zeichen 

336  BGH, I ZB 3/70, GRUR 1971, 577, 578 – Raupentin, 
m. w. N.  

337  BGH, Ib ZB 6/65, GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur; 
BGH, I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 933 f. (Nr. 40) – 
Bogner B/Barbie B, m. w. N.; BPatG, 
30 W (pat) 47/17, GRUR-RS 2021, 32430 (Nr. 54) – 
Sky/PremiumSky. 

338  BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 82 (Nr. 30) – 
OXFORD/Oxford Club, m. w. N.; BPatG, 
30 W (pat) 47/17, GRUR-RS 2021, 32430 (Nr. 54) – 
Sky/PremiumSky. 

339  BGH, I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 (Nr. 32) – 
Stofffähnchen; BGH, I ZR 15/14, GRUR 2016, 83, 87 
(Nr. 54) – Amplidect/ampliteq.  

340  Siehe dazu Teil 2: I.3.c). 
341  EuGH, C-328/18 P, GRUR 2020, 640, 643 (Nr. 60) – 

BLACK LABEL BY EQUIVALENZA; EuGH, C-509/13 P, 
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selbst bei höchster Ausprägung der anderen beiden 
Wechselwirkungsfaktoren (Kennzeichnungskraft und 
Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit) nicht ausgeglichen 
werden kann. Vielmehr wird der jeweils angesprochene 
Verkehr allein wegen der Unähnlichkeit der Zeichen 
ausschließen, dass die hiermit gekennzeichneten Wa-
ren/Dienstleistungen aus demselben bzw. wirtschaft-
lich oder organisatorisch miteinander verbundenen Un-
ternehmen stammen.  

Den Gegenpol zur Unähnlichkeit bildet die Identität der 
Zeichen. Zeichenidentität liegt bei vollständiger Über-
einstimmung der Zeichen vor. Unter Umständen kann 
auch bei geringfügigen Abweichungen noch von Zei-
chenidentität ausgegangen werden.342 

Zwischen dem Bereich der Unähnlichkeit einerseits und 
der Identität andererseits öffnet sich das weite Feld der 
Zeichenähnlichkeit. Hier kommt es regelmäßig ent-
scheidend auf die Feststellung des jeweils bestehenden 
Ähnlichkeitsgrades an.343 Denn oft wird im selben Kolli-
sionsfall die höhere oder niedrigere Zeichenähnlichkeit 
in Wechselwirkung mit der – von der gekennzeichneten 
Ware/Dienstleistung abhängigen – Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke und der Waren-/Dienst-
leistungsähnlichkeit zur Bejahung der Verwechslungs-
gefahr für einige Waren/Dienstleistungen ausreichen, 
für andere hingegen nicht. 

bb) Ähnlichkeitsgrade 

Soweit zwischen den Zeichen eine Ähnlichkeit besteht, 
ist zumindest regelmäßig auch deren Grad –und damit 
die Stärke des Wechselwirkungsfaktors Zeichenähnlich-
keit – zu bestimmen. Das DPMA unterscheidet dabei 
– entsprechend der Rechtsprechung des BGH344 – zwi-
schen fünf Stufen der Zeichenähnlichkeit, nämlich zwi-
schen 

 
MarkenR 2014, 432, 435 (Nr. 42) – METRO; BGH, 
I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1219 (Nr. 45) – 
Goldbären. 

342  Siehe dazu Teil 2: I.2. 
343  BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 637 (Nr. 33) – 

METRO/ROLLER's Metro; BGH, I ZR 161/13, GRUR 
2015, 1004, 1008 (Nr. 49) – IPS/ISP. 

344  BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 55) – 
Culinaria/Villa Culinaria; BGH, I ZR 161/13, GRUR 
2015, 1004, 1008 (Nr. 49) – IPS/ISP. 

345  BGH, I ZB 21/19, GRUR 2020, 870, 876 (Nr. 58) –  
INJEKT/INJEX. 

346  BGH, I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 – 
MIDAS/medAS; BGH, I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 
599 – Kleiner Feigling; BGH, I ZR 121/01, GRUR 
2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX; BGH, I ZB 4/02, 
GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il Portone; BGH, 
I ZR 102/07, GRUR 2010, 235, 236 (Nr. 19) – 
AIDA/AIDU; BPatG, 26 W (pat) 324/03, BeckRS 
2009, 26203 – WELT/WEST. 

- sehr hoher bzw. weit überdurchschnittlicher,  

- hoher bzw. überdurchschnittlicher,  

- normaler bzw. durchschnittlicher,  

- geringer bzw. unterdurchschnittlicher,  

- sehr geringer bzw. weit unterdurchschnittlicher 

Zeichenähnlichkeit. 

Dabei kann sich der Ähnlichkeitsgrad in den jeweiligen 
Wahrnehmungskategorien erheblich unterscheiden 
und beispielsweise die klangliche Ähnlichkeit der Zei-
chen sehr hoch, die visuelle Ähnlichkeit jedoch sehr ge-
ring sein. 

cc) Wahrnehmungskategorien 

Zeichen können grundsätzlich klanglich, visuell und be-
grifflich ähnlich sein. Diese drei möglichen Wahrneh-
mungskategorien werden grundsätzlich isoliert unter-
sucht und begründen regelmäßig jeweils unterschiedli-
che Grade der Zeichenähnlichkeit. Für die Bejahung der 
Verwechslungsgefahr genügt nach deutscher Recht-
sprechung ein hinreichender Ähnlichkeitsgrad in einer 
Wahrnehmungskategorie.345 Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass ein für Verwechslungsgefahr eigentlich hinrei-
chender Ähnlichkeitsgrad in klanglicher oder visueller 
Hinsicht durch einen eindeutigen und sofort erfassba-
ren Sinngehalt eines Zeichens bzw. durch einen eindeu-
tigen und sofort erfassbaren Unterschied im jeweiligen 
Sinngehalt der zu vergleichenden Zeichen reduziert 
wird, ggf. mit der Folge, dass die Zeichenähnlichkeit ins-
gesamt nicht mehr verwechslungsrelevant ist.346 Be-
steht in keiner Wahrnehmungskategorie ein hinreichen-
der Ähnlichkeitsgrad, kann ganz ausnahmsweise die 
Summe der Zeichenähnlichkeiten zu einer sogenannten 
komplexen Zeichenähnlichkeit führen.347 

347  BPatG, 29 W (pat) 59/13, GRUR-RS 2016, 9903 
(Nr. 31 ff.) – Örtliches/DasÖrtliche; BPatG, 
25 W (pat) 610/17, BeckRS 2019, 14251 (Nr. 19) – 
Hibiskiss/Hibis Kuss. Demgegenüber ist es nach eu-
ropäischer Rechtsprechung auch möglich, dass 
trotz hinreichender Ähnlichkeit der Zeichen in einer 
Wahrnehmungskategorie keine Verwechslungsge-
fahr vorliegt, da der hinreichende Ähnlichkeitsgrad 
in einer Wahrnehmungskategorie durch einen zu 
geringen Ähnlichkeitsgrad in einer anderen Wahr-
nehmungskategorie gleichsam neutralisiert wird 
(vgl. EuGH, C-206/04 P, GRUR 2006, 413, 415 
(Nr. 35 f.) – ZIRH/SIR; EuGH, C-361/04 P, GRUR 
2006, 237, 238 (Nr. 20) – PICASSO; EuGH, C-234/06 
P, GRUR 2008, 343, 344 (Nr. 32, 34) – Il Ponte Finan-
ziaria Spa/HABM). Dies wird in der nationalen 
Rechtsprechung weitestgehend abgelehnt (vgl. 
BGH, I ZR 31/09, GRUR 2011, 824, 825 (Nr. 31-33) – 
Kappa). 
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dd) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze 

Zwar definieren weder die MarkenRL noch das Mar-
kenG den Begriff der Zeichenähnlichkeit. In der Rechts-
praxis haben sich jedoch im Laufe der Zeit Grundsätze 
und Maßstäbe zu ihrer Bestimmung herausgebildet. Im 
Folgenden werden zuerst die für alle Markenformen 
gültigen Grundsätze und Maßstäbe, danach die speziel-
len Grundsätze für einzelne Markenformen und schließ-
lich Sonderfälle dargestellt. 

Registerzeichen348 sind grundsätzlich so miteinander zu 
vergleichen, wie sie im Register dargestellt sind.349 Wie 
sie tatsächlich benutzt werden, ist hingegen bedeu-
tungslos.  

Bei farbig eingetragenen Zeichen beschränkt sich der 
Schutzgegenstand dementsprechend auf die im Regis-
ter dargestellte Farbgestaltung, bei schwarz/weiß ein-
getragenen Zeichen tendenziell – anders als früher350 – 
auf die konkrete Gestaltung in schwarz/weiß.351 Bei rei-
nen Wortzeichen sind die im Register bzw. im Marken-
blatt veröffentlichten Darstellungen in den dort ver-
wendeten Schriftarten lediglich beispielhaft, so dass 
der Schutzgegenstand auch andere verkehrsübliche 
Darstellungsformen umfasst. Daher sind beim Vergleich 
von Wortzeichen auch andere gebräuchliche Schriftar-
ten352 sowie abweichende Groß-/Kleinschreibung zu 
berücksichtigen353, letztere jedoch nur dann, wenn 
diese nicht sinnverändernd ist. Nicht zu berücksichtigen 
sind hingegen handschriftliche Darstellungen354, außer-
gewöhnliche Schriftarten und eine sinnverändernde 
Groß-/Kleinschreibung. 

 
348  Bei Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzei-

chen ist das Widerspruchszeichen maßgeblich, wie 
es geltend gemacht und nachweislich verwendet 
wurde. 

349  BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 18) – 
SIERRA ANTIGUO; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 
65 (Nr. 15) – Maalox/Melox-GRY; jeweils m. w. N. 

350  Z. B. BGH, GRUR 1964, 71, 75 – Personifizierte Kaf-
feekanne, m. w. N. 

351  BGH, I ZR 153/14, GRUR 2015, 1009, 1010 (Nr. 15) 
– BMW-Emblem.  

352  BPatG, 26 W (pat) 266/03, GRUR 2008, 74, 77 – 
Focus Home Collection/FOCUS. 

353  BPatG, 27 W (pat) 48/18, BeckRS 2019, 27720 
(Nr. 43) – Gtarcade/GTA; BPatG, 25 W (pat) 14/19, 
GRUR-RS 2021, 20794 (Nr. 27) – Sritx/STRIX; BPatG, 
28 W (pat) 528/21, GRUR-RS 2021, 36993 (Nr. 26) – 
Datalis/datalegis; BPatG, 29 W (pat) 517/19, 
GRUR-RS 2021, 43920 (Nr. 51) – HotSpot/HOT-
SPUR; wohl a. A. BPatG, 26 W (pat) 524/17, GRUR-
RS 2021, 11641 (Nr. 36) – aurea/AURUM (Hier 
wurde bei der widersprechenden Wortmarke 
„AURUM“ lediglich die eingetragene Schreibweise 
in Versalien zu Grunde gelegt). 

354  Selbst die bisherige Ausnahme für verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel wird angesichts ausgedruck-

Beim Vergleich der Zeichen ist ihr jeweiliger Gesamtein-
druck maßgeblich.355 Dabei nimmt der angesprochene 
Verkehr ein Zeichen regelmäßig in seiner Gesamtheit 
wahr, ohne es einer analysierenden oder zergliedern-
den Betrachtungsweise zu unterziehen.356 Das schließt 
jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein Bestandteil 
eines mehrgliedrigen Zeichens eine besonders starke 
Wirkung beim Verkehr entfaltet. Dann kommt diesem 
Bestandteil eine besonders große Bedeutung für den 
Gesamteindruck des Zeichens zu, sei es dass der Be-
standteil das Gesamtzeichen prägt,357 oder dass er in-
nerhalb des Gesamtzeichens eine selbständig kenn-
zeichnende Stellung einnimmt .358 

Zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr die Zeichen in 
aller Regel nicht direkt miteinander vergleicht, sondern 
seine Auffassung aufgrund einer oft undeutlichen Erin-
nerung an eines der Zeichen gewinnt. Dabei bemerkt 
der Verkehr Zeichenübereinstimmungen eher als Zei-
chenunterschiede,359 so dass erstere für die Bestim-
mung des Grades der Zeichenähnlichkeit besonders zu 
berücksichtigen sind. 

Maßgeblich ist der Eindruck bei einem erheblichen Teil 
des von den konkreten Waren/Dienstleistungen ange-
sprochenen Verkehrs. Abzustellen ist dabei auf einen 
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-
ständigen Durchschnittsabnehmer der beiderseitigen 
Waren/Dienstleistungen.360 Richten sich die beidersei-
tigen Waren/Dienstleistungen an verschiedene Ver-
kehrskreise, ist deren Schnittmenge maßgeblich.361 
Weil der Verkehr seine Aufmerksamkeit gegenüber Zei-
chen der Art und Bedeutung der Waren/Dienstleistun-

ter Rezepte und dem E-Rezept zweifelhaft (so be-
reits BPatG, 25 W (pat) 149/99, BeckRS 2009, 
15817 – Ostex/Ostac). 

355  EuGH, C-252/12, GRUR 2013, 922, 924 (Nr. 35) – 
Specsavers Gruppe/Asda; EuGH, C-20/14, GRUR 
2016, 80, 82 (Nr. 35) – BGW/Scholz; BGH, 
I ZR 71/12, GRUR 2014, 382, 383 (Nr. 14) – REAL 
Chips; BGH, I ZB 80/19, GRUR 2020, 1202, 1203 
(Nr. 19 und 23) – YOOFOOD/YO. 

356  EuGH, C-334/05, GRUR 2007, 700, 701 (Nr. 35) – 
HABM/Shaker [Limoncello]; BGH, I ZR 191/01, 
GRUR 2004, 779, 782 – Zwilling/Zweibrüder; BGH, 
I ZR 30/16, GRUR 2017, 914, 915 f. (Nr. 19, 21 und 
32) – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; jeweils 
m. w. N. 

357  Siehe hierzu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)ff)(2). 
358  Siehe hierzu im Einzelnen Teil 2: I.3.c)hh)(2). 
359  BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1006 (Nr. 23) 

– IPS/ISP; BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114, 1116 
(Nr. 20) – Springender Pudel; jeweils m. w. N.  

360  EuGH, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 26) 
– Lloyd; BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114, 1116 
(Nr. 20) – Springender Pudel.  

361  BPatG, 33 W (pat) 135/06, BeckRS 2007, 19373 
(Nr. 10) – ReNo-Office/RENO. 
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gen sowie der Häufigkeit ihrer Inanspruchnahme an-
passt,362 wird auch der aufmerksame Endverbraucher 
bei Waren/Dienstleistungen des täglichen Bedarfs 
flüchtiger363 und bei kostspieligeren Waren/Dienstleis-
tungen, deren Erwerb intensive Informationen und ggf. 
Markenvergleiche vorangehen,364 oder bei wichtigen 
Waren/Dienstleistungen (z. B. im Gesundheitsbe-
reich365) besonders aufmerksam sein. Sind aufgrund 
der beanspruchten Waren/Dienstleistungen nur Fach-
kreise mit dem Zeichen konfrontiert, die auch die Mar-
ken ihrer Branche besser kennen, ist in der Regel von 
einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, wobei je-
doch zu berücksichtigen ist, dass auch Fachleute nicht 
gegen Fehlwahrnehmungen gefeit sind und auch un-
qualifizierte Hilfspersonen mit den Marken konfrontiert 
sein können.366 Die Verkehrsauffassung betreffend das 
Zeichen kann grundsätzlich nur einheitlich festgestellt 
werden.367 Ausnahmsweise ist eine gespaltene Ver-
kehrsauffassung bei von den Waren/Dienstleistungen 
angesprochenen verschiedenen, objektiv abgrenzbaren 
Verkehrskreisen möglich und kann die Ähnlichkeit für 
nur einen dieser Verkehrskreise genügen, wenn er rela-
tiv zum angesprochenen Verkehr erheblich ist.368 

ee) Ähnlichkeit eingliedriger Zeichen  

Erörtert wird im Folgenden die Ähnlichkeit verschiede-
ner Markenformen in der Gesamtheit ihrer Elemente, 
also als Ganzes, sowie allgemeine Grundsätze für die 
Beurteilung der Zeichenähnlichkeit.  

 
362  BGH, I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 – Drei-Strei-

fen-Kennzeichnung, m. w. N. 
363  BPatG, 26 W (pat) 38/17, GRUR-RS 2022, 20194 

(Nr. 19) – POWER HORSE/SILVER HORSE, m. w. N. 
364  Z. B. BPatG, 29 W (pat) 32/14, BeckRS 2016, 10738 

– Pepee/TEE PEE (im Bekleidungsbereich teilweise 
preislich gehobene Produkte und Markenbewusst-
sein, andererseits aber häufig auch niedrigpreisi-
gere Waren; daher im Ergebnis allenfalls leicht er-
höhte Aufmerksamkeit); BPatG, 26 W (pat) 511/17, 
BeckRS 2019, 20901 (Nr. 16) – sense group/SENSEA, 
m. w. N. (bei Möbeln: Langlebigkeit und Höherwer-
tigkeit, Beachtung von Baumaßen, geschmacklich-
ästhetische Abstimmung im Wohnbereich, Maßan-
fertigungen). 

365  BGH, I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 –  
Indorektal/Indohexal. 

366  BGH, I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 422 – BBC/DDC; 
BGH, I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 817 –  
Nitrangin. 

367  BGH, I ZR 100/11, GRUR 2013, 631, 637 (Nr. 64) – 
AMARULA/Marulablu. 

368  BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 f. (Nr. 9) – 
Maalox/Melox-GRY; m. w. N. 

(1) Ähnlichkeit von Wortzeichen 

Wortzeichen sind Zeichen, die als solche – in den beim 
DPMA üblichen Schriftzeichen (vgl. § 7 MarkenV369) – 
im Register eingetragen sind. 

(a) Allgemeine Grundsätze für die klangliche 
und die schriftbildliche Ähnlichkeit von 
Wortzeichen 

Bei Wortzeichen wird der Zeichenanfang regelmäßig 
stärker beachtet als das Zeichenende,370 insbesondere 
dann, wenn das Zeichenende unauffällig ist.371 Das Zei-
chenende wiederum wird in der Regel stärker beachtet 
als die Zeichenmitte,372 insbesondere dann, wenn die 
Zeichenmitte unauffällig ist. Von diesen Grundsätzen 
kann jedoch im konkreten Einzelfall abzuweichen sein 
(beispielsweise bei einer Kennzeichnungsschwäche des 
Zeichenanfangs373 oder – in klanglicher Hinsicht – wenn 
die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt374).  

Je kürzer ein Wortzeichen ist, desto besser und gleich-
mäßiger bleibt es in Erinnerung und desto mehr wird es 
regelmäßig durch kleinere Abweichungen beeinflusst. 
Je länger bzw. unübersichtlicher ein Wortzeichen ist, 
desto weniger wird es regelmäßig durch kleinere Ab-
weichungen beeinflusst. Dementsprechend kann beim 
Vergleich mit einem Kurzwort-Zeichen – ein solches 
liegt jedenfalls bei einem zweisilbigen Wort mit fünf 
oder mehr Buchstaben nicht mehr vor375 – unter Um-
ständen bereits die Abweichung in einem einzigen Laut 

369  Die aktuelle Gesamtliste dieser Zeichen ist abrufbar 
unter https://www.dpma.de/docs/marken/schrift-
zeichen_unicode.pdf. 

370  In Bezug auf die klangliche Zeichenähnlichkeit BGH, 
I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal/ 
Indohexal; BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 
1007 (Nr. 36) – IPS/ISP; jeweils m. w. N.; in Bezug 
auf die schriftbildliche Ähnlichkeit BPatG, 
30 W (pat) 542/20, GRUR-RS 2021, 42089 (Nr. 28) – 
Kubernauts/KUBERNETES. 

371  Wie z. B. typische Endungen von Arzneimittelbe-
zeichnungen wie -ol oder -san (BGH, I ZB 32/95, 
GRUR 1998, 924, 925 – salvent/Salventerol). 

372  In Bezug auf die klangliche Zeichenähnlichkeit 
BPatG, 33 W (pat) 554/10, BeckRS 2013, 666 – 
Kreditinform/Creditreform; in Bezug auf die schrift-
bildliche Ähnlichkeit siehe Teil 2: I.3.c)ee)(1)(c). 

373  Exemplarisch: BPatG, 25 W (pat) 70/00, BeckRS 
2009, 15419 – corotrat/Korodin. 

374  BGH, I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 975 – 
Sana/Schosana.  

375  BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1008 (Nr. 45) 
– IPS/ISP. 

https://www.dpma.de/docs/marken/schriftzeichen_unicode.pdf
https://www.dpma.de/docs/marken/schriftzeichen_unicode.pdf
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eine verwechslungsrelevante Zeichenähnlichkeit ver-
hindern.376 Von diesen Grundsätzen kann jedoch im 
konkreten Einzelfall abzuweichen sein. 

(b) Grundsätze für die klangliche Ähnlichkeit 
von Wortzeichen 

Maßgeblich für die Prüfung der klanglichen Ähnlichkeit 
von Wortzeichen ist deren Aussprache und Betonung, 
insbesondere deren Silbenzahl und -gliederung sowie 
Vokalfolge.377 Im konkreten Einzelfall sind aber auch 
Umstände (z. B. abweichende Verbindungskonsonan-
ten und unterschiedliche Betonung) denkbar, die eine 
Zeichenähnlichkeit trotz identischer Vokalfolge min-
dern.378 

Für die klangliche Ähnlichkeit ist maßgeblich, wie der 
Durchschnittsabnehmer der beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen (also der angesprochene Verkehr) 
das Wortzeichen in seiner registrierten Form aus-
spricht. Zu berücksichtigen sind alle wahrscheinlichen 
und sprachgefühlkonformen Möglichkeiten379 unter re-
alitätsnahen, aber nicht unüblich erschwerten Über-
mittlungsbedingungen. Die allgemeinen Aussprachere-
geln sind zu beachten (z. B. die Aussprache des Buchsta-
bens „C“ je nach darauffolgendem Buchstaben). Auch 
ein erkennbarer Sinngehalt des Wortzeichens kann die 
Aussprache mitbestimmen. Bei erkennbar deutschen 
Wörtern ist grundsätzlich die hochdeutsche Aussprache 
maßgeblich. Mundartliche oder fehlerhafte Ausspra-
chevarianten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn 
besondere Umstände dies nahelegen.380 Bei fremdspra-
chigen Wörtern, jedenfalls bei solchen aus dem geläufi-
gen Grundwortschatz einer gängigen Fremdsprache, ist 
die korrekte (z. B. englische oder französische) Ausspra-
che maßgeblich.381 Die (fehlerhafte) Aussprache nach 
deutschen Sprachregeln ist hingegen dann zu berück-
sichtigen, wenn sie beim Durchschnittsabnehmer der 
konkreten Produkte nahe liegt.382 Auch bei Kunstwör-
tern sind alle wahrscheinlichen Aussprachevarianten zu 

 
376  BPatG, 25 W (pat) 104/12, BeckRS 2013, 16094 – 

Talo/tilo; BPatG, 29 W (pat) 587/17, BeckRS 2018, 
18891 – NEO/NAO. 

377  BGH, I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004, 1007 (Nr. 43) 
– IPS/ISP. 

378  BPatG, 27 W (pat) 527/12, GRUR-RR 2013, 291, 292 
– RACE/RABE. 

379  BPatG, 29 W (pat) 517/15, BeckRS 2017, 130051 
(Nr. 29) – elAMARA/Esmara, m. w. N. 

380  Vgl. zu insbesondere weit von der Hochsprache ab-
weichenden Artikulationen BPatG, 
27 W (pat) 25/07, BeckRS 2007, 11642 – 
LAURA/Lora. 

381  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 9 Rdn. 295. 

382  BPatG, 30 W (pat) 23/95, GRUR 1997, 652, 653 – 
IMMUNINE; BPatG, 27 W (pat) 175/94, GRUR 
1996, 879, 880 – PATRIC LION/LIONS. 

berücksichtigen. Wirkt das Wortzeichen fremdsprach-
lich, so ist dementsprechend (auch) die fremdsprachli-
che Aussprache zu berücksichtigen. Ist der angespro-
chene Verkehr englisch orientiert (z. B. Fachkreise im IT-
Bereich), kann es Tendenzen zur Berücksichtigung einer 
englischen Aussprache geben. Auch in Bezug auf die Be-
tonung der Wortzeichen sind alle wahrscheinlichen und 
sprachgefühlkonformen Möglichkeiten zu berücksichti-
gen.  

Die Umstellung von Markenteilen hindert große Ähn-
lichkeit – vor allem bei anagrammatischer Klangrota-
tion383 – nicht, da dies im undeutlichen Erinnerungsbild 
des angesprochenen Verkehrs verschwimmt und er 
meint, die zuvor wahrgenommene Marke wiederzuer-
kennen.384 

(c) Grundsätze für die schriftbildliche Ähn-
lichkeit 

Für die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ist maßgeb-
lich, wie der Verkehr das Wortzeichen in visueller Hin-
sicht wahrnimmt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Verkehr ein Wortzeichen visuell genauer und in der Re-
gel sogar wiederholt wahrnehmen kann als dies beim 
schnell verklingenden, gesprochenen Wort der Fall 
ist.385 

Für die Feststellung der schriftbildlichen Ähnlichkeit 
von Wortzeichen sind insbesondere die Länge des 
Wortzeichens,386 dessen Anfang und Ende,387 die An-
zahl und Stellung identischer Buchstaben und die Ober- 
und Unterlängen von Buchstaben zu berücksichtigen. 

(d) Grundsätze für die begriffliche Ähnlich-
keit 

Eine verwechslungsrelevante begriffliche Ähnlichkeit 
von Wortzeichen liegt nur äußerst selten vor und erfor-
dert regelmäßig, dass der Begriffsgehalt beider Zeichen 
für den Verkehr verständlich ist, dieser verständliche 
Begriffsgehalt keine schutzunfähige Angabe darstellt388 

383  Eine solche liegt dann vor, wenn die zu vergleichen-
den Zeichen identische Silben in umgekehrter Rei-
henfolge enthalten. 

384  BPatG, 29 W (pat) 47/16, BeckRS 2019, 11533 – sport-
nord/NordSport, m. w. N.; ebenso EuG, T-484/08, 
BeckRS 2009, 71391 (Nr. 33) – KidsVits/VITS 4KIDS. 

385  BPatG, 25 W (pat) 210/02, GRUR 2004, 950, 954 – 
ACELAT/Acesal. 

386  BPatG, 27 W (pat) 43/17, BeckRS 2019, 12478 
(Nr. 47) – 10 Freunde/11 Freunde. 

387  BPatG, 25 W (pat) 85/99, BeckRS 2009, 15031 – 
LEMOCAIN/LEMOCIN; BPatG, 25 W (pat) 14/19, 
GRUR-RS 2021, 20794 (Nr. 26) – Sritx/STRIX; BPatG, 
30 W (pat) 502/20, GRUR-RS 2021, 19957 (Nr. 24) – 
OSIRIS/OSATIS. 

388  Da eine solche schon aus Rechtsgründen keine ver-
wechslungsrelevante Ähnlichkeit begründen kann 
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und der Begriffsgehalt beider Zeichen (nahezu) überein-
stimmt389, was insbesondere bei Synonymen der Fall ist. 
Geringere begriffliche Ähnlichkeiten und Anklänge rei-
chen hingegen nicht aus,390 ebenso wenig wie durch ei-
nen gegensätzlichen Begriffsgehalt hervorgerufene As-
soziationen.391 Stehen sich keine deutschen Wörter, 
sondern ein deutsches und ein fremdsprachiges Wort, 
zwei fremdsprachige Wörter derselben Sprache oder 
zwei fremdsprachige Wörter unterschiedlicher Spra-
chen gegenüber, so ist danach zu differenzieren, ob der 
angesprochene – nicht nur der sprachlich gebildete – 
Verkehr den jeweiligen Sinngehalt des fremdsprachigen 
Wortes ohne Weiteres erfasst.392 Dies ist nur dann der 
Fall, wenn es sich bei dem fremdsprachigen Begriff je-
weils um einen geläufigen Ausdruck einer gängigen 
Fremdsprache handelt.393 

(e) Komplexe Ähnlichkeit (als seltener Aus-
nahmefall) 

Auch wenn die zu vergleichenden Zeichen in Klang, 
Schriftbild oder Sinn jeweils nicht verwechslungsrele-
vant ähnlich sind, soll unter bestimmten Umständen die 
Summe der Gemeinsamkeiten auf diesen drei Ebenen 
zu einer sogenannten komplexen Zeichenähnlichkeit 
führen können.394 Um der naheliegenden Gefahr vorzu-
beugen, die jeweiligen Voraussetzungen für klangliche, 
schriftbildliche oder begriffliche Ähnlichkeit zu umge-
hen, ist im Umgang mit komplexer Ähnlichkeit jedoch 
generell Zurückhaltung geboten395, zumal es noch keine 
höchstrichterliche Bestätigung für diese Rechtsfigur 
gibt.396 Im Falle ihrer Bejahung sollte aus methodischen 
Gründen ausgeführt werden, dass die Vergleichszei-
chen Gemeinsamkeiten in klanglicher, schriftbildlicher 

 
(vgl. BPatG, 26 W (pat) 50/10, BeckRS 2012, 13570 
– FRUTAQUELL/FRUCHTQUELL). 

389  BGH, I ZR 176/89, GRUR 1991, 760, 761 – 
Jenny/Jennifer; OLG Düsseldorf, 20 U 220/81, GRUR 
1983, 772, 773 – Lange Kerls; BPatG, 
26 W (pat) 4/96, GRUR 1998, 1025, 1026 – Reben-
freund. 

390  BGH, I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 – Zwil-
ling/Zweibrüder; BPatG, 26 W (pat) 88/07, BeckRS 
2008, 21568 – Dornröschen/Schneewittchen; 
BPatG, 25 W (pat) 28/09, BeckRS 2010, 3389 – 
Cream-motion/Cremozione; BPatG, 
26 W (pat) 553/10, BeckRS 2011, 29117 –  
Märchenwein/ROTKÄPPCHEN. 

391  OLG Köln, 6 U 214/06, GRUR-RR 2007, 388, 389 – 
Ohne Dich ist alles doof (nicht verwechselbar mit 
„Mit Dir ist alles toll“). 

392  Die Zeichenähnlichkeit aus diesem Grunde vernei-
nend: BPatG, 28 W (pat) 34/96, BeckRS 1996, 
12434, – Fleur d'or/Goldblume; BPatG, 
27 W (pat) 547/11, BeckRS 2012, 17836 –  
KALIMERA/Guten Morgen. 

und begrifflicher Hinsicht haben und diese jeweils nicht 
zu einer Ähnlichkeit führen. Weiterhin sollte nachvoll-
ziehbar aufgezeigt werden, aufgrund welcher besonde-
ren Umstände davon ausgegangen wird, dass das Zu-
sammenwirken dieser Gemeinsamkeiten (ausnahms-
weise) ähnlichkeitsbegründend wirkt. 

(2) Ähnlichkeit reiner Bildzeichen 

Beim Vergleich reiner Bildzeichen kommen naturgemäß 
primär die visuelle und die begriffliche Zeichenähnlich-
keit in Betracht. Neben den allgemeinen Grundsätzen 
zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit gilt Folgendes: 

In Bezug auf die visuelle Zeichenähnlichkeit ist zu be-
rücksichtigen, dass dem Verkehr – bei Bildzeichen noch 
mehr als bei Wortzeichen – nicht jedes einzelne Detail, 
sondern nur das ungefähre Bild im Gedächtnis bleibt.397 
Im Übrigen kommt es für die bildliche Zeichenähnlich-
keit im Rechtssinne auf die Kennzeichnungskraft des äl-
teren Bildmotivs an: Je kennzeichnungsschwächer das 
Bildmotiv ist,398 desto eher führen auch schon gerin-
gere Abweichungen der bildlichen Darstellung zur Ver-
neinung einer verwechslungsrelevanten Ähnlichkeit. 
Für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft des Bild-
motivs bleiben Verzierungen, Umrandungen, Orna-
mente sowie sonstiges nicht außergewöhnliches Bei-
werk regelmäßig außer Betracht,399 jedenfalls wenn 
diese keine Ablenkung vom Hauptmotiv darstellen bzw. 
die Aufmerksamkeit ggf. sogar hin zum Hauptmotiv len-
ken. 

In Bezug auf die begriffliche Ähnlichkeit reiner Bildzei-
chen ist zu berücksichtigen, dass Bildmotive meist un-

393  Zeichenähnlichkeit bejahend etwa: BPatG, 
28 W (pat) 109/97, BeckRS 1998, 12405 – Slim-
quick/SLIM-FAST; BPatG, 26 W (pat) 509/20, GRUR-
RS 2020, 21728 (Nr. 31 ff.) – Freet!/frei. 

394  Dies wurde bejaht von BPatG, 29 W (pat) 28/19, 
GRUR-RS 2022, 21540 – FC ERZGEBIRGE AUE/AUE; 
BPatG, 26 W (pat) 38/17, GRUR-RS 2022, 20194 – 
POWER HORSE/SILVER HORSE; BPatG, 
29 W (pat) 59/13, BeckRS 2016, 304 – Örtli-
ches/DasÖrtliche; BPatGE 34, 76 – Calimbo/Calypso 
und vereint von BPatG, 25 W (pat) 68/11, BeckRS 
2012, 24779 – OCUPLAST/OCCLU. 

395  So auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,  
MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 317. 

396  Vgl. auch Albrecht, GRUR-Prax 2022, 512 (zu BPatG, 
26 W (pat) 38/17, GRUR-RS 2022, 20194 –  
POWER HORSE/SILVER HORSE). 

397  BPatG, 30 W (pat) 105/09, BeckRS 2011, 13363. 
398  Geringe Kennzeichnungskraft ist beispielsweise an-

zunehmen bei gleichsam verbrauchten Motiven 
wie Sternen, Herzen, Engeln oder Dreiecken sowie 
bei Bildzeichen, die einen beschreibendem Anklang 
zur beanspruchten Ware/Dienstleistung aufweisen. 

399  exemplarisch: BPatG, 25 W (pat) 57/19, GRUR-RS 
2021, 5376 (Nr. 24). 
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terschiedlich verinnerlicht bzw. benannt werden kön-
nen und dies der konkreten Ausgestaltung des Bildmo-
tivs selten gerecht wird. Da es für eine verwechslungs-
relevante begriffliche Zeichenähnlichkeit nicht aus-
reicht, dass zwei Bildzeichen nur möglicherweise vom 
Verkehr gleich verinnerlicht bzw. benannt werden,400 
sind diese strengen Anforderungen nur sehr selten er-
füllt.401 Dabei gilt: Je allgemeiner ein gemeinsamer 
Sinngehalt für eine begriffliche Übereinstimmung ge-
fasst werden müsste, desto weniger kann eine begriffli-
che Ähnlichkeit angenommen werden.402 Auch bei der 
begrifflichen Ähnlichkeit reiner Bildzeichen ist die Kenn-
zeichnungskraft des älteren Bildmotivs maßgeblich, so 
dass Übereinstimmungen in einem produktbeschrei-
benden403 oder in einem gleichsam verbrauchten404 
Motiv keine hinreichende Zeichenähnlichkeit begrün-
den können. 

(3) Ähnlichkeit von Wortzeichen und Bild- 
bzw. dreidimensionalen Zeichen 

Da Wort und Bild bzw. Form sich ausschließlich in be-
grifflicher Hinsicht begegnen können, ist beim Vergleich 
entsprechender Zeichen allenfalls begriffliche Ähnlich-
keit möglich.405 Diese setzt voraus, dass der Verkehr das 
Bild- bzw. Formzeichen mit dem gegenüberstehenden 
Wortzeichen benennen wird. Dies erfordert wiederum, 
dass das Wort die naheliegende, ungezwungene und er-
schöpfende Benennung des Bildes bzw. der Form ist, in-
dem sich die Benennung der Gestaltung mit dem Wort 
aufdrängt, und zwar ohne, dass dies mehrere gedankli-
che Zwischenschritte erfordert und andere, gleich na-
heliegende Bezeichnungen existieren.406 Dies wird re-
gelmäßig nur bei deutschen Wörtern und allenfalls 
noch bei geläufigen Wörtern einer gängigen Fremdspra-
che der Fall sein.407 

 
400  BPatG, 30 W (pat) 77/09, BeckRS 2010, 3238 – Chi-

nese/Mädchen. 
401  BPatG, 25 W (pat) 62/14, BeckRS 2016, 14486 – 

SANAMANDER/Salamander. 
402  BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 – Springende 

Raubkatze; BPatG, 30 W (pat) 77/09, BeckRS 2010, 
3238 – Chinese/Mädchen; BPatG, 
27 W (pat) 67/16, BeckRS 2016, 133945 (Nr. 29) – 
Schwarzer Vogel; vgl. auch BGH, I ZR 105/14, GRUR 
2015, 1214, 1218 (Nr. 35) – Goldbären. 

403  BPatG, 26 W (pat) 28/12, BeckRS 2012, 21148 – 
Destillationsapparat. 

404  BPatG, 25 W (pat) 39/10, BeckRS 2011, 18618 – Lö-
wenbild/LÖWEN KAFFEE. 

405  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 9 Rdn. 323; BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 
1214, 1218 (Nr. 34) – Goldbären. 

(4) Ähnlichkeit sonstiger Markenformen un-
tereinander und mit anderen 

Da aufgrund des offenen Markenbegriffs des § 3 Abs. 1 
MarkenG auch unkonventionelle Markenformen in das 
Markenregister (vgl. §§ 12, 12a MarkenV) eingetragen 
werden können, ergibt sich eine Vielzahl möglicher 
Ähnlichkeitskonstellationen. Grundsätzlich sind hier die 
allgemeinen Grundsätze anzuwenden. Eine gefestigte 
Praxis und Rechtsprechung hat sich jedoch noch nicht 
herausgebildet, 408 es kommt vielmehr auf den konkre-
ten Einzelfall an. 

ff) Ähnlichkeit mehrgliedriger Zeichen  

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen 
kann nicht nur die hinreichende Ähnlichkeit der zu ver-
gleichenden Zeichen in ihrer Gesamtheit, sondern auch 
die Ähnlichkeit der Zeichen nur in einzelnen Elementen, 
wenn diese vorherrschende Bedeutung für den Ge-
samteindruck des jeweiligen Zeichens haben.409 

(1) Mehrgliedrigkeit des Zeichens 

Grundvoraussetzung für eine solche Ähnlichkeit auf-
grund einzelner Zeichenelemente ist, dass der ange-
sprochene Verkehr das jeweilige Zeichen als aus mehre-
ren Elementen bestehend, also als mehrgliedrig er-
kennt. Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen aus Sicht 
des Verkehrs mehrere getrennte Elemente (beispiels-
weise mehrere Wörter, mehrere als getrennt wahrge-
nommene Bilder, Wort und Bild, Wort und Form, Bild 
und Form, Wort und Farbe etc.) aufweist oder es aus 
sonstigen Gründen mehrgliedrig wirkt, beispielsweise 
weil die Wörter durch geänderte Schriftgestaltung410 
oder durch Bindestrich voneinander abgesetzt sind. Da-
bei ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine formal ein-
teilige Wortmarke ganz ausnahmsweise als mehrglied-
rig zu bewerten ist, wenn sie für den Verkehr erkennbar 
aus mehreren Elementen zusammengesetzt ist und er 
aufgrund besonderer Umstände veranlasst ist, sie nicht 

406  BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1218 (Nr. 35 
und Leitsatz 3) – Goldbären, m. w. N. 

407  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 9 Rdn. 326. 

408  Siehe hierzu aber bereits die „Gemeinsame Mittei-
lung zur gemeinsamen Praxis zu den neue Marken-
formen: Prüfung auf formale Anforderungen und 
Schutzhindernisse“, abrufbar unter 
https://www.tmdn.org/#/practices/1819734. 

409  Vgl. hierzu auch mit zahlreichen Beispielen die „Ge-
meinsame Mitteilung der Markenämter der Euro-
päischen Union zu den Auswirkungen nicht kenn-
zeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile auf 
die Verwechslungsgefahr“, abrufbar unter 
https://www.tmdn.org/#/practices/1819715.  

410  BPatG, 24 W (pat) 165/93, GRUR 1996, 126, 127 – 
Berger/BERGERLAHR. 

https://www.tmdn.org/#/practices/1819734
https://www.tmdn.org/#/practices/1819715
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einheitlich, sondern zergliedernd aufzufassen.411 Wör-
ter mit Binnengroßschreibung werden insoweit unein-
heitlich beurteilt.412 

(2) Vorherrschende Bedeutung eines Zei-
chenelements für den Gesamteindruck 

Die zu vergleichenden Zeichen müssen in mindestens 
einem Element identisch oder hinreichend ähnlich sein 
und dieses Element muss vorherrschende Bedeutung 
für den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens haben. 
Ob der Gesamteindruck eines Zeichens von der Zei-
chengesamtheit abweicht, ist anhand einer relativen 
Wertung der Elemente innerhalb des Zeichens festzu-
stellen. Dabei werden einzelne seiner Elemente als 
klanglich oder visuell vorherrschender als andere be-
wertet und dann die vorherrschenden Elemente auf 
ihre Ähnlichkeit zum anderen Zeichen (bzw. zu dessen 
ebenso ermittelten vorherrschenden Elementen) ge-
prüft.  

Eine solche vorherrschende Bedeutung einzelner Ele-
mente für den Gesamteindruck eines Zeichens kommt 
unter drei Aspekten in Betracht: 

Eine verwechslungsrelevante Zeichenähnlichkeit kann 
sich daraus ergeben, dass ein Element des mehrgliedri-
gen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, sei es ohne 
Berücksichtigung des gegenüberstehenden Zeichens 
(sogenannte klassische Prägetheorie413), sei es unter 
Berücksichtigung des gegenüberstehenden Zeichens 
(sogenannte erweiterte Prägetheorie414). 

 

 
411  So für den Fall, dass der Inhaber eines bekannten 

Kennzeichens dieses mit einem älteren Zeichen zu 
einem neuen Zeichen kombiniert, vgl. z. B. BGH, 
I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 908 (Nr. 38) – Pan-
tohexal (für das bekannte oder zumindest erkenn-
bare Unternehmenskennzeichen „Hexal“); verneint 
aber von BGH, I ZR 142/07, GRUR 2010, 729, 732 
(Nr. 34 f.) – MIXI (für „KOHLERMIXI mangels Be-
kanntheit von „KOHLER“ als Unternehmensbe-
zeichnung). Die Rechtsprechung des BPatG ist un-
einheitlich und teils weiter der (überzeugenden) 
Ansicht, dass zusammengeschriebene Wörter 
kaum mehrgliedrig sein können, weil sonst über die 
Anwendung der Prägetheorie die strengeren Vo-
raussetzungen der Abspaltung von Elementen aus 
einheitlichen Markenzeichen bzw. der mittelbaren 
Verwechslungsgefahr umgangen werden, so etwa 
BPatG, 24 W (pat) 238/99, GRUR 2002, 438, 440 – 
WISCHMAX/Max; grundsätzlich dafür, aber im kon-
kreten Fall ablehnend BPatG, 25 W (pat) 528/13, 
BeckRS 2015, 14898 (Nr. 19) – HERBALADE/HERBA 

Liegen die Voraussetzungen der Prägung nicht vor, kann 
sich eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr (als Fall der 
Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG) aus dem Um-
stand ergeben, dass der Verkehr in den gegenüberste-
henden Zeichen Übereinstimmungen erkennt, die das 
jüngere Zeichen als Teil einer Zeichenserie des Inhabers 
der älteren Marke erscheinen lassen.415  

Ist auch dies nicht der Fall, ist weiterhin zu prüfen, ob 
der übereinstimmende Zeichenbestandteil im jüngeren 
Zeichen über eine selbständig kennzeichnende Stellung 
verfügt. Dies kann sowohl ein Fall der unmittelbaren 
Verwechslungsgefahr als auch der Verwechslungsge-
fahr durch gedankliche Verbindung im Sinne des § 9 
Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG darstellen und wird im Rah-
men der letzteren näher erläutert.416  

(a) Klassische Prägetheorie 

Bei der Prüfung der (klassischen) Prägetheorie stellt das 
DPMA unter Berücksichtigung aller Einzelfallumstände 
konkret fest, ob bzw. welche Elemente eines mehrglied-
rigen Zeichens so weitgehend in den Hintergrund tre-
ten, dass sie den Gesamteindruck des Zeichens nicht 
mitbestimmen und daher für den Gesamteindruck ver-
nachlässigt werden können.417 Die Zeichenelemente, 
bei denen dies nicht festgestellt werden kann, die also 
nicht vernachlässigt werden können, sind im Umkehr-
schluss als für den Gesamteindruck prägend zu erach-
ten. Der Gesamteindruck aufgrund Prägung kann in 
klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht ver-
schieden sein. 

   

und bejahend BPatG, 26 W (pat) 552/17, GRUR-RS 
2020, 19686 (Nr. 27 ff.) – Dekratex/DEKRA (auf-
grund der Kennzeichnungsschwäche der Endung 
„tex“ im relevanten Stoff- und Bekleidungsbereich 
und Bekanntheit von „Dekra“ als Hinweis auf das 
Unternehmen der Widersprechenden). 

412  Bewertung als mehrgliedrig z. B. BPatG, 
25 W (pat) 17/06, BeckRS 2008, 16103 – SmileCom-
pany/SMILE und BPatG, 25 W (pat) 517/18, GRUR-
RS 2020, 7385 (Nr. 36) – HydraProg/Hydra, dage-
gen als nicht mehrgliedrig z. B. BPatG, 
30 W (pat) 37/07, BeckRS 2009, 6067 –  
TestoVital/FESTO. 

413  Siehe Teil 2: I.3.c)ff)(2)(a). 
414  Siehe Teil 2: I.3.c)ff)(2)(b). 
415  Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(1). 
416  Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(2). 
417  BGH, I ZR 206/07, GRUR 2010, 828, 832 (Nr. 45) – 

DiSC; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 1062 
(Nr. 38) – KNEIPP; jeweils m. w. N. 
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Ausgangspunkt ist auch für die Prüfung der Prägung das 
Zeichen in seiner registrierten Form und die dadurch 
vermittelte Wahrnehmung des angesprochenen Ver-
kehrs.418 Zwar ist dem Markenrecht ein Elementschutz 
grundsätzlich fremd,419 weil der Verkehr ein Zeichen re-
gelmäßig so wahrnimmt, wie es ihm entgegentritt, 
ohne auf dessen einzelne Elemente zu achten.420 Dies 
bedingt jedoch nicht stets nur einen Vergleich der Zei-
chen in ihrer Gesamtheit, sondern es kann auch ein Ele-
ment (oder mehrere Elemente) eines mehrgliedrigen 
Zeichens den von ihm im Gedächtnis des Verkehrs her-
vorgerufenen Gesamteindruck prägen421 und aufgrund 
dessen eine Ähnlichkeit begründen. Bei der Prüfung der 
Ähnlichkeit ist dann aber zu beachten, dass der Ein-
druck einer Prägung einen bewussten oder unbewuss-
ten Denkvorgang voraussetzt, der dem Verkehr Zei-
chenunterschiede bewusster machen und daher ähn-
lichkeitsmindernd wirken kann.422 

(aa) Für alle Konstellationen gültige Erfah-
rungssätze 

Für die Frage, ob Zeichenelemente den Gesamtein-
druck eines Zeichens prägen, wurden vom BGH auf der 
Basis allgemeiner Lebenserfahrung Erfahrungssätze 
entwickelt.423 Diese Erfahrungssätze sind nebeneinan-
der anwendbar und können für unterschiedliche Ergeb-
nisse sprechen.424 Daher sind sie zu einem wertenden 
Ausgleich zu bringen, der je nach Branche unterschied-
lich ausfallen kann.  

Es kommt auf die objektivierte Wahrnehmung des 
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-

 
418  BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 65 (Nr. 15) – 

Maalox/Melox-GRY, m. w. N. 
419  BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 – Springende 

Raubkatze, m. w. N.; BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 
903, 905 (Nr. 34) – SIERRA ANTIGUO. 

420  BGH, I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 – ATTACHE 
TISSERLAND/TISSERAND; EuGH, C-251/95, GRUR 
1998, 387, 390 (Nr. 23) – Sabel/Puma. 

421  EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 29) – 
THOMSON LIFE; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 
636 (Nr. 22) – METRO/ROLLER’s Metro; BGH, 
I ZB 6/20, GRUR 2021, 482, 486 (Nr. 31) – RETR-
OLYMPICS; jeweils m. w. N. 

422  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 9 Rdn. 404. 

423  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 9 Rdn. 371 ff. 

424  Wie z. B. die, dass einerseits von der registrierten 
Form der Marken auszugehen ist (vgl. etwa BGH, 
I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 18) – SIERRA 
ANTIGUO) und andererseits der Verkehr bei länge-
ren Bezeichnungen zu Verkürzungen neigt (vgl. 
etwa BGH, I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 – 
OKV/DKV). 

425  Siehe dazu ausführlich Teil 2: I.3.c)dd) (am Ende). 

ständigen Abnehmers der konkreten Waren/Dienstleis-
tungen an. Dessen Aufmerksamkeitsgrad kann unter-
schiedlich hoch sein, wobei branchenübliche Besonder-
heiten Berücksichtigung finden können.425  

Der Verkehr neigt dazu, Bezeichnungen in einer die 
Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden 
Weise zu verkürzen.426 Dieser Erfahrungssatz be-
schränkt sich eher auf mündliche Artikulation,427 also 
auf den Bereich der klanglichen Ähnlichkeit. Er ist be-
sonders relevant bei längeren Mehrwortzeichen, die 
aus Gründen der Bequemlichkeit oder der bewussten 
Vereinfachung verkürzt werden. Dieser Erfahrungssatz 
gilt umso weniger, je kürzer und prägnanter eine Wort-
verbindung ohnehin schon ist.428  

Wenn ein Element mit anderen Elementen zu einem 
einheitlichen und eigenständigen, ohne Weiteres ver-
ständlichen (aber dennoch mehrgliedrigen) Gesamtbe-
griff verschmolzen ist, kann es das Zeichen nicht alleine 
prägen. Denn der Verkehr ist bei einer solchen – auch 
mit kennzeichnungsschwachen Elementen möglichen – 
Verschmelzung kaum veranlasst, ein Element aus dem 
Gesamtbegriff gleichsam herauszulösen. Bei mehreren 
Wörtern ist eine Verschmelzung etwa durch die Genitiv-
form eines Wortes429, durch verbindende Bindestri-
che430, durch besondere grafische Gestaltung oder 
durch räumliche Anordnung431 möglich. Demgegen-
über kann eine starke räumliche Abgesetztheit eine Ver-
schmelzung von Wörtern verhindern.432 Wörter ver-
schmelzen auch dann nicht zu einem Gesamtbegriff, 
wenn dieser ein reiner Fantasiebegriff oder ein Begriff 

426  BGH, I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 – Caren 
Pfleger; BGH, I ZR 137/04, GRUR 2007, 888, 889 f. 
(Nr. 27) – Euro Telekom; jeweils m. w. N.  

427  BGH, I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 – OKV/DKV. 
428  BGH, I ZR 60/93, GRUR 1995, 507, 508 – City Hotel. 
429  BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 24-26) – 

METRO/ROLLER’s Metro; BPatG, 30 W (pat) 75/07, 
BeckRS 2009, 7648 – Laura’s Girls/LAURA. 

430  BGH, I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ 
ESTRA-PUREN; BGH, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055, 
1059 (Nr. 66) – airdsl; BPatG, 29 W (pat) 220/00, 
GRUR 2003, 70, 73 – T-INNOVA/Innova. 

431  BGH, I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 885 f. – PAPPA-
GALLO (zweizeilig angeordnete Wortbestandteile 
„PAPPA“ und „GALLO“ sind grafisch ineinander ver-
woben); BPatG, 30 W (pat) 56/09; BeckRS 2010, 
13611 – pur natur!/PUR-R (verbindende Wirkung 
eines Bildbestandteils auf die Wortbestandteile 
„pur“ und „natur“); BPatG, 24 W (pat) 29/13, 
BeckRS 2014, 19357 – FOXy.HUNTER/FOX (Verbin-
dung der Wortbestandteile des Zeichens 
„FOXy.HUNTER“ (u. a.) durch die konkrete grafische 
Gestaltung). 

432  BGH, I ZR 168/98, GRUR 2002, 172, 175 – Malboro-
Dach, m. w. N. 



56 

 

ist, der keinen oder einen nur nach näherer Überlegung 
feststellbaren Gesamt-Sinngehalt aufweist.433 

Tendenziell kann ein Element ein Zeichen je eher und 
stärker prägen, desto kennzeichnungskräftiger es ist.434 
Für die Bewertung der Kennzeichnungskraft eines Ele-
mentes gelten tendenziell dieselben Grundsätze wie für 
die Bewertung der Kennzeichnungskraft des Zeichens 
als Ganzes. Maßgeblich ist aber nicht nur die Kennzeich-
nungskraft des einzelnen Elements in Alleinstellung, 
sondern auch der Grad seiner Kennzeichnungskraft im 
Verhältnis zu den übrigen Zeichenelementen. So kann 
etwa ein (sehr) kennzeichnungskräftiges Element we-
gen seiner – relativ zu den anderen Elementen – sehr 
geringen Größe oder einer die Lesbarkeit erschweren-
den Anordnung im Zeichen nicht prägend wirken,435 
während hingegen ein durchschnittlich kennzeich-
nungskräftiges Element wegen seiner herausgehobe-
nen Stellung im Zeichen prägend wirken kann.436 Schon 
aus Rechtsgründen nicht prägend wirken kann hingegen 
jedenfalls ein für sich gesehen schutzunfähiges Ele-
ment,437 und zwar auch dann nicht, wenn es innerhalb 
des Zeichens eine besonders herausgehobene Stellung 
aufweist.438 Dass ein kennzeichnungsschwaches Ele-
ment den Gesamteindruck des Zeichens nicht alleine 
prägt, schließt jedoch nicht aus, dass seine Verbindung 
mit anderen Elementen, insbesondere bei begrifflicher 
Verschmelzung, prägend wirkt.439 

 
433  BPatG, 29 W (pat) 520/16, BeckRS 2018, 6037 

(Nr. 40) – Denk Getränk/Denk; BPatG, 
30 W (pat) 58/11, BeckRS 2013, 9908 – D-Link-
soft/D-Link; BPatG, 25 W (pat) 78/09, BeckRS 2010, 
28260 – SunSpice/Sun. 

434  BGH, I ZR 57/08, GRUR 2011, 148, 150 (Nr. 22) – 
Goldhase II. 

435  BPatG, 24 W (pat) 144/95, GRUR 1997, 647, 648 – 
BARBEIDOS/VTA MED badedas; vgl. auch BGH, 
I ZB 6/96, GRUR 1999, 52, 53 – EKKO BLEIFREI. 

436  BPatG, 26 W (pat) 70/94, GRUR 1996, 284, 286 – 
Fläminger/Fälinger (insoweit bestätigt durch BGH, 
I ZB 33/95, GRUR 1998, 930, 931 f. – Fläminger); 
BGH, I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 992 – Schlüssel; 
BPatG, 29 W (pat) 73/12, BeckRS 2014, 17978 – 
ENERGIE erleben und verstehen/ENERGIE. 

437  BGH, I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB 
DIREKT; BGH, I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066, 1069 
(Nr. 41) – Kinderzeit; BGH, I ZR 6/05, GRUR 2007, 
1071, 1073 (Nr. 36) – Kinder II; BGH, I ZR 112/10, 
GRUR 2013, 68, 71 (Nr. 43) – Castell/VIN CASTEL; 
BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1300, 1306 (Nr. 59) 
– Kinderstube; jeweils m. w. N. 

438  BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) – 
ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO. 

439  BGH, I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-
VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BGH, I ZR 231/06, 

(bb) Für spezielle Konstellationen gültige Er-
fahrungssätze 

(aaa) Unternehmenskennzeichen und Stamm-
bestandteile von Zeichenserien 

Die Wirkung eines Unternehmenskennzeichens inner-
halb eines mehrgliedrigen Zeichens ist von diversen As-
pekten und den Branchengegebenheiten abhängig. Re-
levant wird die Frage dann, wenn zwei Zeichen in einem 
Element (weitgehend) übereinstimmen und mindes-
tens eines der Zeichen zusätzlich ein abweichendes Un-
ternehmenskennzeichen enthält. Der Verkehr wird die 
Zeichen nur dann als hinreichend ähnlich bewerten, 
wenn er das Unternehmenskennzeichen (jeweils) als zu 
vernachlässigend und das andere Element als prägend 
erachtet. Dies kann dann der Fall sein, wenn das/die 
Unternehmenskennzeichen als solches/solche be-
kannt/erkennbar ist/sind440 und der Verkehr nicht 
diese(s), sondern das/die andere(n) – nicht schutzunfä-
higen oder kennzeichnungsschwachen (beschreiben-
den oder verbrauchten) – Zeichenelement(e) als be-
trieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt. Die Erken-
nung bzw. Erkennbarkeit wird bei reinem Fachverkehr 
regelmäßig bejaht,441 ferner wenn die Art der Zeichen-
bildung dies nahelegt.442 Unternehmenskennzeichen 
treten aber keinesfalls immer hinter anderen (insbeson-
dere kennzeichnungsschwachen443) Elementen des Zei-
chens zurück. Maßgeblich sind auch hier die Umstände 
des Einzelfalls,444 in die auch besondere Branchenver-
hältnisse einzubeziehen sind.445  

GRUR 2009, 1055, 1057 (Nr. 30) – airdsl; BGH, 
I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 35) – 
VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion; BPatG, 
30 W (pat) 70/08, BeckRS 2009, 7647 –  
geravital/GERATHERM. 

440  BGH, I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 – Blendax 
Pep; BGH, I ZB 10/01, GRUR 2003, 880, 882 – City 
Plus; jeweils m. w. N.  

441  BGH, I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 899 – IONFIL; 
BGH, I ZB 29/95, GRUR 1998, 925, 927 – Bisotherm-
Stein. 

442  Etwa bei Kombination mit „von“ oder „by“ gefolgt 
vom Herstellernamen. 

443  BGH, I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 – COMPO-
SANA; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 22) 
– Maalox/Melox-GRY.  

444  BGH, I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 – Blendax 
Pep; BGH, I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 – IONFIL; 
BGH, I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; 
BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 25) – 
METRO/ROLLER’s Metro. 

445  So soll z. B. in der Mode- (BGH, I ZR 204/01, GRUR 
2004, 865, 866 – Mustang; BGH, I ZR 41/08, GRUR 
2011, 623, 625 (Nr. 24) – Peek & Cloppenburg I), der 
Brauerei- (BGH, I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 179 
– Bit/Bud), der Spielwaren- (BPatG, 
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Diese Grundsätze für Unternehmenskennzeichen gel-
ten auch für bekannte/erkennbare Stammbestandteile 
von Zeichenserien446 und vergleichbare auf ein be-
stimmtes Unternehmen hinweisende Zeichen.447  

(bbb) Personennamen 

Bei Zeichen aus erkennbaren Vor- und Nachnamen ori-
entiert sich der Verkehr regelmäßig an dem gesamten 
Namen.448 Der Nachname soll ausnahmsweise unter 
besonderen Umständen, wie entsprechenden bran-
chenspezifischen Bezeichnungsgewohnheiten, erhöh-
ter Kennzeichnungskraft oder Einprägsamkeit prägen 
können.449 Ein (als solcher erkennbarer) Vorname prägt 
den Gesamteindruck eines Zeichens nur dann, wenn er 
isoliert zur Identifizierung einer bestimmten Person ver-
wendet und nur so verstanden wird.450 

(ccc) Wort-/Bildzeichen 

Bei Wort-/Bildzeichen stellt sich regelmäßig die Frage, 
ob sie nur vom Wortelement geprägt werden oder ob 
das Bildelement mitprägt. Grundsätzlich gelten hier die 
Erfahrungssätze für mehrgliedrige Wortzeichen.  

Im Übrigen ist folgendes zu beachten: Bei Zeichen aus 
(kennzeichnungskräftigen) Wörtern, die farbig ausge-
staltet, in besonderer Schrifttype geschrieben oder mit 
einfachsten grafischen Elementen (wie z. B. Rahmen) 

 
29 W (pat) 192/04, BeckRS 2008, 14080 – Bobo by 
Rolf Kern/Bonbo) und der Telekommunikations-
branche (BPatG, 29 W (pat) 220/00, GRUR 2003, 
70, 73 f.– T-INNOVA/INNOVA) die Herstellerbe-
zeichnung eher nicht zurücktreten, weil der Verkehr 
dort darauf besonders achte. Auch im Arzneimittel-
bereich wird – anders als früher – eine Vernachläs-
sigung von Herstellerangaben aus Sicherheitsgrün-
den eher abgelehnt, insbesondere wenn der wei-
tere Bestandteil an beschreibende Angaben ange-
lehnt ist (BGH, I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 907 
(Nr. 28) – Pantohexal). 

446  Siehe dazu Teil 2: I.3.c)hh)(1). 
447  BGH, I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 978 – DRANO/P3-

drano; GRUR, I ZR 122/00, 2003, 880, 882 – City 
Plus; Soweit in derartigen Fällen von einer Vernach-
lässigung des Stammbestandteils ausgegangen 
wird, steht dies allerdings in einem gewissen Wer-
tungswiderspruch zur Rechtsprechung zur (mittel-
baren) Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des 
Serienzeichens, bei der gerade die Hinweisfunktion 
des Stammbestandteils Grundlage für die Feststel-
lung von Verwechslungsgefahr ist (Hacker in Strö-
bele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 
Rdn. 438).  

448  BGH, I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 f. – 
RAUSCH/ELFI RAUCH.  

449  BGH, I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella 
May. 

versehen sind, ist – faktisch zwingend – allein der Wort-
bestandteil maßgeblich, weil solche Wort-/Bildzeichen 
nur durch die Wortelemente artikulierbar sind. Auch 
jenseits solch faktisch zwingender Fälle kommt dem 
Wortelement in klanglicher Hinsicht regelmäßig prä-
gende Bedeutung zu, so dass demgegenüber auch 
kennzeichnungsstärkere grafische Elemente zurücktre-
ten. Denn der Verkehr benennt ein Wort-/Bildzeichen 
regelmäßig451 mit dessen Wortelement, wenn dieses 
kennzeichnungskräftig ist, da dies die einfachste und 
kürzeste Benennungsmöglichkeit eines Wort-/Bildzei-
chens darstellt.452 Daher können Zeichen mit identi-
schen bzw. (verwechslungsrelevant) ähnlichen Wortele-
menten auch bei unähnlichen grafischen Elementen in 
klanglicher Hinsicht identisch bzw. ähnlich sein.453  

Zeichen aus Wörtern und eigens benennbarem Bild ar-
tikuliert der Verkehr je nach den Umständen des Einzel-
falls entweder mit dem Wortelement oder (äußerst sel-
ten) mit Wort- und Bildbestandteil. Nur wenn der Bild-
bestandteil durch seinen (Größen-)Anteil und/oder 
durch seine kennzeichnende Wirkung das Wort-/Bild-
zeichen so stark beherrscht, dass der Verkehr den Wort-
bestandteil kaum noch beachtet, benennt er das Zei-
chen möglicherweise allein mit dem Bildbestandteil.454  

Hingegen wird der visuelle Gesamteindruck eines Wort-
/Bildzeichens regelmäßig gleichermaßen von den Wort- 
und Grafikbestandteilen geprägt, da der Verkehr in 
seine Erinnerung neben dem Wortbestandteil auch den 

450  Dies wird allenfalls bei relativ seltenen Vornamen 
von bekannten Künstlern/Künstlerinnen, Sport-
lern/Sportlerinnen und anderen Personen der 
scheinvertrauten Glamourwelt, soweit diese in der 
Berichterstattung oft nur durch ihren Vornamen 
benannt werden, der Fall sein, vgl. BPatG, 
24 W (pat) 243/95, GRUR 1998, 1027 f. – Boris/ 
BORIS BECKER. 

451  Ausnahmen von diesem Grundsatz sind möglich, 
z. B. wenn das Wortelement schlecht lesbar ist (vgl. 
BPatG, 24 W (pat) 82/08, GRUR 2010, 441, 444 – 
pn printnet/PRINECT) oder sehr viele Wörter um-
fasst (vgl. OLG Köln, 6 U 214/06, GRUR-RR 2007, 
388, 389 – Ohne Dich ist alles doof). 

452  BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 – Springende 
Raubkatze; BGH, I ZR 206/07, GRUR 2010, 828, 832 
(Nr. 46) – DiSC; BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 
380 (Nr. 30) – OTTO CAP; jeweils m. w. N. 

453  Dies gilt jedoch – aus Rechtsgründen – nicht, wenn 
das Wortelement schutzunfähig ist, siehe dazu 
Teil 2: I.3.c)ff)(2)(a)(aa) (am Ende). 

454  BGH, I ZR 189/57, GRUR 1959, 599, 601 f. – 
Teekanne; BPatG, 27 W (pat) 325/91, GRUR 1994, 
124, 125 – Billy the Kid; BPatG, 30 W (pat) 77/09, 
BeckRS 2010, 3238 – Chinese/Mädchen. Verkör-
pern Wort- und Bildelement den gleichen Begriffs-
gehalt, wie z. B. „FunnyBear“ und ein lachender 
Bär, kommt eine Prägung durch beide verschmol-
zene Elemente in Betracht (vgl. BGH, I ZR 163/95, 
GRUR 1998, 934, 936 – Wunderbaum). 
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Bildbestandteil aufnimmt.455 Ausnahmsweise kann al-
lein der Wortbestandteil oder allein der Bildbestandteil 
prägen, 456 ersterer etwa bei bedeutungslosen, geläufi-
gen, „verzierungshaften“ oder sonst kennzeichnungs-
schwachen Bildelementen,457 letzterer etwa bei gestei-
gerter Kennzeichnungskraft des Bildelements.458 

(ddd) (Reine) Bildzeichen 

Ob der Gesamteindruck eines (reinen) Bildzeichens 
durch einzelne Bildelemente geprägt wird, wird durch 
eine gewichtende Bewertung ermittelt. Liegt eine Prä-
gung durch ein Bildelement vor, stellt sich die Frage der 
klanglichen/begrifflichen459 Ähnlichkeit aufgrund seiner 
Benennung/Verinnerlichung und die Frage der visuel-
len Ähnlichkeit aufgrund hinreichender Gemeinsamkei-
ten in der Bildgestaltung. 

(eee) Sonstige visuell wahrnehmbare Zeichen 

In Bezug auf alle sonstigen visuell wahrnehmbaren Zei-
chen kommt es nach allgemeinen Grundsätzen darauf 
an, ob ein und ggf. welches Element den Gesamtein-
druck des Zeichens prägt.460  

(b) Erweiterte Prägetheorie 

Während die Frage nach der Prägung des Gesamtein-
drucks eines Zeichens durch einzelne Elemente nach 
klassischer Prägetheorie grundsätzlich für jedes Zeichen 
isoliert, also unabhängig vom gegenüberstehenden Zei-
chen geprüft wird,461 kann sich nach der sogenannten 
erweiterten Prägetheorie das gegenüberstehende Zei-
chen abhängig von den Umständen des Einzelfalles 

 

 
455  BGH, I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 – ATTACHE 

TISSERLAND/TISSERAND; BGH, I ZB 28/04, GRUR 
2006, 859, 862 (Nr. 30) – Malteserkreuz; BGH, 
I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 24) – AN-
TIGUO/SIERRA ANTIGUO. 

456  Auch hier darf trotz faktischer Ähnlichkeit aus 
Rechtsgründen aber nicht aufgrund eines Elemen-
tes mit fehlender oder schwacher Kennzeichnungs-
kraft verwechselt werden. 

457  BGH, I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB 
DIREKT; BGH, I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 423 – 
Räucherkate; BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 
862 (Nr. 30) – Malteserkreuz; BGH, I ZB 61/07, 
GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 24) – ANTIGUO/SIERRA 
ANTIGUO; BGH, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055, 
1056 (Nr. 27) – airdsl. 

458  BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 862 (Nr. 30 f.) – 
Malteserkreuz. 

459  BGH, I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 992 – Schlüssel. 
460  Die Prägung eines Kombinationszeichens aus (drei-

dimensionalem) Waren- oder Verpackungsformele-
ment und Wort- und/oder Bildelement durch das 
dreidimensionale Element ist nur unter besonde-

doch auch auf das Ergebnis der Prägeprüfung auswir-
ken.462 Dies gilt insbesondere dann, wenn das (auf seine 
Prägung hin zu untersuchende) Element des angegriffe-
nen Zeichens identisch oder sehr ähnlich aus dem Wi-
derspruchszeichen übernommen wurde und im ange-
griffenen Kombinationszeichen eine selbständig kenn-
zeichnende Stellung behält. Denn dann schlägt die 
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf das 
entsprechende Element im jüngeren Zeichen durch.463 
Dies soll nicht nur dann gelten, wenn das übernom-
mene Widerspruchszeichen von Hause aus durch-
schnittliche und infolge Benutzung überdurchschnittli-
che Kennzeichnungskraft aufweist, sondern auch mög-
lich sein, wenn das Widerspruchszeichen originär 
schutzunfähig oder kennzeichnungsschwach, aber 
durch Benutzung durchschnittlich kennzeichnungskräf-
tig ist.464 

(c) Element neben dem Stammbestandteil 
einer Zeichenserie 

Da der Verkehr bei der sogenannten mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr in der Regel die Zeichenunterschiede 
erkennt, wird diese im Rahmen der Verwechslungsge-
fahr durch gedankliche Verbindung im Sinne des § 9 
Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG erörtert.465 

(d) Selbständig kennzeichnende Stellung 

Auch die Verwechslungsgefahr aufgrund selbständig 
kennzeichnender Stellung wird im Rahmen der Ver-
wechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG erörtert.466 

ren Umständen, wie z. B. dessen gesteigerter Ver-
kehrsbekanntheit, denkbar; denn nur unter solchen 
besonderen Umständen erkennt der Verkehr die 
Waren- bzw. Verpackungsform überhaupt als Her-
kunftshinweis (vgl. BGH, I ZR 57/08, GRUR 2011, 
148, 151 (Nr. 33) – Goldhase II). 

461  BGH, I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 – Springende 
Raubkatze; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 
1062 (Nr. 38) – KNEIPP. 

462  BGH, I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; 
BPatG, 33 W (pat) 74/03, GRUR 2006, 338, 341 – 
DAX-Trail/DAX. 

463  BGH, I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; 
BGH, I ZR 137/04, GRUR 2007, 888, 889 (Nr. 24) – 
Euro Telekom, m. w. N.; BGH, I ZB 6/20, GRUR 2021, 
482, 486 (Nr. 31) – RETROLYMPICS, m. w. N. 

464  BGH, I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; 
BGH, I ZR 137/04, GRUR 2007, 888, 889 (Nr. 24) – 
Euro Telekom; BGH, I ZB 34/17, BGH, I ZR 85/11, 
GRUR 2013, 833, 836 f. (Nr. 36-41, 48) – Culi-
naria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058, 1062 f. 
(Nr. 38, 42) – KNEIPP. 

465  Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(1). 
466  Siehe Teil 2: I.3.c)hh)(2). 
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gg) Ähnlichkeit von Zeichenelementen eines 
eingliedrigen Zeichens aufgrund von Ab-
spaltung 

Der Verkehr vergleicht einzelne Elemente eines 
eingliedrig wahrgenommenen Zeichens467 nur unter be-
sonderen Umständen ausnahmsweise mit dem gegen-
überstehenden Zeichen.468 Dies setzt voraus, dass das 
nicht in die Ähnlichkeitsprüfung aufgenommene Ele-
ment abgespalten wird. Abgespalten werden kann al-
lenfalls ein glatt produktbeschreibendes Element, das 
im einteiligen Markenzeichen überhaupt nicht her-
kunftshinweisend wirkt und deshalb eine Ähnlichkeit 
mit sonst identischen oder ähnlichen Zeichen nicht ver-
hindert. Typisches Beispiel ist im Arzneimittelsektor der 
Hinweis auf eine besondere Abgabe- bzw. Darrei-
chungsform oder Wirkungsweise (wie z. B. „extra“, 
„forte“, „retard“, „aktiv“, „plus“).469 

hh) Gedankliche Verbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
Hs. 2 MarkenG) 

In seinem zweiten Halbsatz regelt § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG, dass die Gefahr von Verwechslungen auch 
dadurch begründet werden kann, dass die zu verglei-
chenden Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung 
gebracht werden. Ein Anlass für eine Erörterung solcher 
Erscheinungsformen der Verwechslungsgefahr besteht 
erst dann, wenn die Vergleichszeichen nicht bereits 
nach den vorstehenden Ausführungen im Sinne unmit-
telbarer Verwechslungsgefahr ähnlich bzw. identisch 
sind.470  

Gemeinsam ist allen Fallgruppen der gedanklichen Ver-
bindung, dass der angesprochene Verkehr – anders als 
bei unmittelbarer Verwechslungsgefahr – bestehende 
Zeichenunterschiede klar erkennt. Er wird deshalb zwar 
die eine Marke nicht für die andere halten, aber auf-

 
467  Vor allem zusammengeschriebene, nicht aus-

nahmsweise als mehrgliedrig wahrgenommene 
Wortkombinationen; siehe zur Abgrenzung  
Teil 2: I.3.c)ff)(1). 

468  Zu diesem Fall unmittelbarer Verwechslungsgefahr: 
BPatGE 10, 93, 95 f. – EXTRAVERAL/Verla; BPatG, 
25 W (pat) 298/90, GRUR 1993, 829 f. – Innovaak-
tiv/Eunova; BPatG, GRUR 1994, 122, 123 f. –  
BIONAPLUS/Bicona; im konkreten Fall ablehnend: 
BPatG, 28 W (pat) 8/10, BeckRS 201, 17522 –  
ALLFAcolor/ALPHA. Der BGH äußerte sich nicht ein-
deutig, tendiert aber wohl gegen Abspaltung, BGH, 
I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 – MO-
NOFLAM/POLYFLAM. 

469  BPatGE 10, 93, 95 f. – EXTRAVERAL/Verla; BPatG, 
25 W (pat) 298/90, GRUR 1993, 829 f. –  
Innovaaktiv/Eunova; BPatG, GRUR 1994, 122, 123 
f. – BIONAPLUS/Bicona. 

470  BGH, I ZB 80/19, GRUR 2020, 1202, 1205 (Nr. 34) – 
YOOFOOD/YO; BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 

grund gewisser Übereinstimmungen der Zeichen den-
noch der Fehlvorstellung unterliegen, dass ihre Inhaber 
identisch bzw. wirtschaftlich oder organisatorisch mitei-
nander verbunden sind.471  

Für die Annahme von Verwechslungsgefahr ist es (auch) 
in den Fällen gedanklicher Verbindung nicht ausrei-
chend, dass ein jüngeres Zeichen lediglich geeignet ist, 
vage Assoziationen mit einem älteren Zeichen hervor-
zurufen,472 etwa weil es ihm im Motiv oder in der Art 
und Weise der Zeichenbildung nahe kommt.473 

(1) (Mittelbare) Verwechslungsgefahr unter 
dem Aspekt des Serienzeichens 

Die häufig als „mittelbare Verwechslungsgefahr“ be-
zeichnete Fallgruppe der gedanklichen Verbindung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG betrifft die soge-
nannten Serienzeichen. Sie beruht auf dem Umstand, 
dass sich Unternehmen zur Kennzeichnung ihrer Pro-
dukte und Produktlinien (verkehrsbekannt) nicht selten 
einer ganzen Reihe von Zeichen bedienen, die in ihrem 
Kernelement, nämlich dem schon für sich herkunftshin-
weisend verstandenen Stamm (bzw. Stammelement), 
übereinstimmen. Aufgrund der Abweichungen im Übri-
gen werden die einzelnen zur Serie gehörenden Zeichen 
zwar vom Verkehr als voneinander verschieden er-
kannt, gleichwohl aber demselben Inhaber zugeordnet. 
Reiht sich nun die Marke eines anderen in eine solche 
Zeichenserie ein, kann dies unter bestimmten Voraus-
setzungen die Gefahr von Verwechslungen begründen.  

Die Annahme einer solchen Verwechslungsgefahr be-
rührt den Grundsatz der Verneinung eines allgemeinen 
„Elementschutzes“474 für aus älteren Zeichen herausge-
löste Einzelbestandteile. Auch setzt die Zuordnung ei-
nes Zeichens zu einer Markenserie gewisse Überlegun-
gen und oft auch Branchenkenntnisse beim Verkehr vo-

1242 (Nr. 40) – VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion; 
BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 838 (Nr. 68) – 
Culinaria/Villa Culinaria; BGH, I ZR 167/06,  
GRUR 2009, 484, 487 f. (Nr. 38) – Metrobus. 

471  BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 839 f. (Nr. 69) – 
Culinaria/Villa Culinaria; BGH, I ZB 80/19, GRUR 
2020, 1202, 1205 (Nr. 39) – YOOFOOD/YO. 

472  BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 839 f. (Nr. 69) – 
Culinaria/Villa Culinaria. Trotz deshalb fehlender 
Zeichenähnlichkeit im Sinne markenrechtlicher Ver-
wechslungsgefahr kann der Widerspruch in solchen 
Fällen unter dem Gesichtspunkt des Sonderschut-
zes bekannter Marken Erfolg haben; mehr hierzu 
unter Teil 2: I.4; exemplarisch: BGH, I ZR 59/13, 
GRUR 2014, 1114, 1117 (Nr. 32 ff.) – Springender 
Pudel. 

473  BPatG, 30 W (pat) 503/20, GRUR-RS 2021, 37402 – 
dental.h/DENTAL X. 

474  z. B. BGH, I ZB 61/07, GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 34) 
– SIERRA ANTIGUO. 
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raus, was Verwechslungen zugleich auch entgegenwir-
ken wirken kann.475 Deshalb müssen besondere und 
restriktiv476 auszulegende Voraussetzungen vorliegen, 
die es gleichwohl rechtfertigen, etwaigen Fehlzuord-
nungen mit der Löschung der jüngeren Marke begeg-
nen zu können. 

So erfordert die Annahme von Verwechslungsgefahr 
durch gedankliche Verbindung unter dem Gesichts-
punkt des Serienzeichens, dass  

- das jüngere Zeichen ein mit dem älteren Zeichen 
übereinstimmendes oder wesensgleich übernom-
menes Element enthält, welches vom Verkehr als 
kennzeichnungskräftiger Stamm einer Markenserie 
verstanden werden kann,  

- von einer tatsächlichen Benutzung (und nicht nur 
dem registermäßigen Bestand) zu einer Zeichense-
rie gehörender älterer Marken auszugehen ist (was 
vom Widersprechenden schlüssig darzulegen und 
ggf. nachzuweisen ist477),  

- sich die jüngere Marke vom Aufbau her in diese Zei-
chenserie einfügt,  

- zwischen den gegenüberstehenden Waren/Dienst-
leistungen zumindest ein gewisser Grad an Ähnlich-
keit besteht. 

Wegen des Grundsatzes, dass Übereinstimmungen in 
kennzeichnungsschwachen Elementen keine Verwechs-
lungsgefahr begründen können, darf das als vermeintli-
cher Serienstamm zu erkennende Element zunächst 
nicht kennzeichnungsschwach sein, insbesondere die 
betroffenen Waren/Dienstleistungen nicht bloß be-
schreiben.478 Etwas anderes kann gelten, soweit dieses 
Element nach § 8 Abs. 3 MarkenG verkehrsdurchge-
setzt ist.479 Weiter muss das Stammelement identisch 
oder wesensgleich in die jüngere Marke übernommen 
worden sein, denn bereits geringfügige und ggf. nur die 
schriftbildliche Ausgestaltung betreffende480 

 
475  Weiterführend: Hacker in Ströbele/Hacker/Thier-

ing, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 518, m. w. N.  
476  BeckOK MarkenR/Onken, 32. Edition, Stand 

01.01.2023, MarkenG § 14 Rdn. 508. 
477  BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 911 (Nr. 35) – 

Pantogast; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 
(Nr. 20) – Maalox/Melox-GRY; siehe dazu auch  
Teil 1: II.1.b). 

478  BGH, I ZR 44/07, GRUR 2010, 646, 648 (Nr. 17) – OF-
FROAD; BPatG, 30 W (pat) 520/19, GRUR-RS 2021, 
17504 (Nr. 68) – MetroIntegrator/METRO. 

479  BGH, I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder. 
480  BGH, I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1074 (Nr. 41) – 

Kinder II.  
481  BPatG, 25 W (pat) 68/11, BeckRS 2012, 24779 – 

OCUPLAST/OCCLU: „Insoweit reichen bereits ge-
ringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an 
Serienmarken desselben Unternehmens nicht auf-
kommen zu lassen.“  

Abweichungen können der Vorstellung des Verkehrs 
entgegenwirken, dass die jüngere Marke einer Zeichen-
serie desselben Inhabers angehört.481 In jedem Fall 
muss das vermeintliche Stammelement als solches er-
kennbar bleiben und darf mit den jeweils abweichen-
den Elementen grundsätzlich nicht zu Gesamtbegriffen 
verschmelzen.482  

Die angesprochenen Verkehrskreise können eine Marke 
nur dann fälschlicherweise mit der Markenserie eines 
anderen in Verbindung bringen, wenn sie einer solche 
Serie bereits gewahr sind, also entsprechenden Serien-
zeichen schon vor der Anmeldung der angegriffenen 
Marke am Markt begegnen konnten. Deshalb kann sich 
der Widersprechende grundsätzlich nur insoweit mit Er-
folg auf ältere Serienzeichen berufen, als er zu deren 
konkreter Benutzung vorträgt.483 Regelmäßig nicht aus-
reichend ist es, wenn (wie in der Praxis häufig) nur auf 
das Register verwiesen bzw. Registerauszüge vorlegt 
werden;484 wenn allerdings die Benutzung der betref-
fenden Serienzeichen ausnahmsweise offenkundig 
oder amtsbekannt ist, sind weitere Darlegungen dazu 
entbehrlich. Um insoweit überhaupt von einer benutz-
ten Serie sprechen zu können, müssen mehrere, also 
mindestens zwei marktpräsente ältere Zeichen geltend 
gemacht werden.485 Unter diesen muss sich nicht unbe-
dingt auch das (bzw. eines der) Widerspruchskennzei-
chen befinden.486 

Sofern die Benutzung möglicher Serienzeichen am 
Markt dargelegt ist und das übereinstimmende Zei-
chenelement vom Verkehr als kennzeichnungskräftiger 
und herkunftshinweisender Serienstamm wahrgenom-
men wird, erfordert die Annahme von Verwechslungs-
gefahr mit Blick auf die abweichenden Zeichenele-
mente und den durch die Vergleichszeichen vermittel-
ten Gesamteindruck weiter, dass sich das angegriffene 
Zeichen vom Aufbau her in die Serie einfügt, diese also 

482  BGH, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 676 f. (Nr. 40) – 
OSTSEE-POST; BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 
488 (Nr. 40) – Metrobus. 

483  EuGH, C-234/06, GRUR 2008, 343, 346 (Nr. 64) – Il 
Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, I ZR 214/11, 
GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 40) –  
Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH, I ZR 84/09, 
GRUR 2013, 840, 842 (Nr. 23) – PROTI II. 

484  Z. B. BPatG, 28 W (pat) 61/13, juris (Nr. 90) – Am-
pelmännchen/Ampelmännchen. 

485  BGH, I ZR 84/09, GRUR 2013, 840, 842 (Nr. 23) – 
PROTI II. 

486  So ist es möglich, den Widerspruch (nur) auf ein 
den Serienstamm verkörperndes Zeichen zu stüt-
zen und sich in Bezug auf eine Verwechslungsgefahr 
unter dem Aspekt des Serienzeichens auf (andere) 
Marken mit diesem Stamm zu berufen, vgl. BPatG, 
25 W (pat) 4/16, BeckRS 2019, 10305 –  
Vitalitasia/Vita. 
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gleichsam fortsetzt.487 Nur dann werden die angespro-
chenen Verkehrskreise eine gedankliche Verbindung zu 
dieser Zeichenserie herstellen. Steht hingegen bei-
spielsweise die Wortmarke „POLLO REAL“ den Wort-
/Bildmarken 

    

 

gegenüber, wird sich erstere nicht in eine Serie letzterer 
einfügen, weil bei ihr Bildelemente gänzlich fehlen und 
bei den Serienzeichen der Stamm „real“ voran- und 
nicht nachgestellt ist.488 Entsprechendes gilt für die 
Wort-/Bildmarke 

 

im Verhältnis zu den Wortmarken „MONTES FOLLY“, 
„MONTES ALPHA“.489 

Auch wird der Verkehr die Marke „BOSSIMA“ gedank-
lich nicht mit einer Wortmarkenserie „BOSS WOMAN“, 
„BOSS Black“, „BOSS (…)“ in Verbindung bringen, weil 
bei letzterer das Stammelement „BOSS“ stets als abge-
trennter, auf den Familiennamen eines bekannten De-
signers hinweisender Begriff wahrgenommen wird, 
während er im angegriffenen Zeichen nur einen unselb-
ständigen Wortteil darstellt, was durch die Silbentren-
nungsregeln (BOS-SI-MA) noch verstärkt wird.490 

 
487  BPatG, 30 W (pat) 507/17, GRUR-RS 2020, 22307 

(Nr. 58) – HUGOMOFELL/HUGO; BPatG, 
26 W (pat) 4/16, BeckRS 2019, 14544 (Nr. 102) – e-
miglia/1000 MIGLIA. 

488  BPatG, 26 W (pat) 37/13, BeckRS 2016, 5060 – 
POLLO REAL/real. 

489  BPatG, 26 W (pat) 28/17, GRUR-RS, 2022, 12977 
(Nr. 69) – Vino Monte/MONTES. 

490  BPatG, 26 W (pat) 515/17, GRUR-RS 2020, 15254 
(Nr. 56) – BOSSIMA/BOSS (zutreffend jedenfalls im 
Wirkbereich [nur] durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft). 

491  BGH, I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 888 – Bayer/ 
BeiChem.  

Weil es sich bei der gedanklichen Verbindung von Zei-
chen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens um 
eine spezielle Erscheinungsform der markenrechtlichen 
Verwechslungsgefahr handelt, setzt ihre Feststellung 
schließlich voraus, dass zwischen den gegenüberste-
henden Waren/Dienstleistungen zumindest ein gewis-
ser Grad an Ähnlichkeit besteht.491 Allerdings sind (ge-
rade im Vergleich zur Verwechslungsgefahr aufgrund 
selbständig kennzeichnender Stellung492) an den erfor-
derlichen Produktabstand verhältnismäßig geringe An-
forderungen zu stellen, weil Serienzeichen typischer-
weise zur Kennzeichnung verschiedener Waren/Dienst-
leistungen bzw. Produktlinien derselben Unternehmen 
dienen.  

In Anwendung dieser Beurteilungsgrundsätze wurde 
Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung 
unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens beispiels-
weise bejaht zwischen der Wortmarke „Vitalitasia“ für 
zahnmedizinische Waren der Klasse 05 und einer für 
entsprechende Waren beanspruchten Serie u. a. der 
Wortmarken: „VITACOLL“, „VITAPAN“, „VITA PHYSIO-
DENS“, „VITAFOL“;493 desgleichen zwischen der u. a. für 
Waren der Klasse 29 eingetragenen Wort-/Bildmarke 
„McSeafood“ und einer für entsprechende Waren be-
anspruchten Wortmarkenserie „McRIB“, „McCHICKEN“, 
„McPIZZA“, „McCafé“.494 

492  Siehe dazu Teil 2: I.3.c)hh)(2). 
493  BPatG, 25 W (pat) 4/16, BeckRS 2019, 10305 –  

Vitalitasia/Vita, zu dem sich hier stellenden Prob-
lem der gesamtbegrifflichen Einbindung des Stam-
melements „Vita“ in der angegriffenen Marke siehe 
Nr. 24.  

494  BPatG, 28 W (pat) 25/10, BeckRS 2012, 602 – 
McSeafood/Mc DONALDS. Unter Berücksichtigung 
der nachweislich gesteigerten Kennzeichnungskraft 
auch des Stammelements „Mc“ in Alleinstellung, 
weshalb trotz der grafischen Gestaltung der jünge-
ren Marke gedankliche Verbindungen hervorgeru-
fen werden könnten. 
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(2) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 
aufgrund selbständig kennzeichnender 
Stellung 

Eine Verwechslungsgefahr495 kann ausnahmsweise496 
auch dann vorliegen, wenn das Widerspruchszeichen 
(oder ein das Widerspruchszeichen prägendes Ele-
ment497) in das angegriffene (mehrgliedrige) Zeichen 
übernommen wurde und dieses Zeichenelement in 
dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeich-
nende Stellung behalten hat, ohne dessen Gesamtein-
druck zu prägen.498 

Um überhaupt zu der Frage zu gelangen, ob ein Element 
im angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeich-
nende Stellung einnimmt, müssen zuvor folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sein: 

- Das Widerspruchszeichen oder ein dieses prägen-
des Element499 muss identisch500 oder in zumindest 
nicht nur durchschnittlich ähnlicher Form501 (zu be-
jahen z. B. bei unterschiedlicher Farbgestaltung502) 
in das angegriffene mehrgliedrige Zeichen über-
nommen worden sein.  

 
495  Welche Art der Verwechslungsgefahr – unmittel-

bare Verwechslungsgefahr oder Verwechslungsge-
fahr im weiteren Sinne als Unterfall der Verwechs-
lungsgefahr durch gedankliche Verbindung – im Fall 
der Bejahung einer selbständig kennzeichnenden 
Stellung vorliegt, ist eine Frage des konkreten Ein-
zelfalles und nicht einheitlich zu beurteilen. Wenn 
das dem übernommenen Element hinzugefügte 
Element im angegriffenen Zeichen ein bekanntes 
oder zumindest erkennbares Unternehmens-
kennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke 
ist oder zumindest in deutlich erkennbarer Weise 
daran angelehnt ist, ist eine Verwechslungsgefahr 
im weiteren Sinne anzunehmen (vgl. BGH, 
I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 32 ff.) – IN-
TERCONNECT/T-InterConnect; BGH, I ZB 54/05, 
GRUR 2008, 905, 908 (Nr. 36 ff.) –  
Pantohexal; jeweils m. w. N.). In anderen Fällen 
kommt ggf. auch unmittelbare Verwechslungsge-
fahr in Betracht (vgl. Hacker in Ströbele/Ha-
cker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdn. 505, 
m. w. N.). 

496  EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 30) – 
THOMSON LIFE; BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 
1239, 1242 (Nr. 45) – Volkswagen/Volks.Inspektion, 
m. w. N. 

497  BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 20 und 
34) – INTERCONNECT/T-InterConnect. 

498  EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 37) – 
THOMSON LIFE; vgl. BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 
484, 487 (Nr. 32) – Metrobus; BGH, I ZR 78/06, 
GRUR 2009, 672, 676 (Nr. 33) – OSTSEE-POST; BGH, 
I ZR 39/06, GRUR 2009, 766, 769 (Nr. 34) – 
Stofffähnchen. 

- Dem übernommenen Zeichen(element) darf es für 
sich zum Kollisionszeitpunkt nicht an jeglicher Un-
terscheidungskraft fehlen,503 es muss also zumin-
dest geringe Kennzeichnungskraft aufweisen.504 
Bei lediglich geringer Kennzeichnungskraft kann 
eine selbständig kennzeichnende Stellung aber nur 
unter besonders strengen Voraussetzungen bejaht 
werden.505 

- Die gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen 
müssen identisch506, zumindest aber hochgradig 
ähnlich507 sein. 

Wann bei Vorliegen dieser Voraussetzungen das 
übernommene Element tatsächlich eine selbständig 
kennzeichnende Stellung innerhalb des angegriffenen 
Zeichens einnimmt, ist nicht einheitlich definiert. Eine 
selbständig kennzeichnende Stellung ist dann 
anzunehmen, wenn das übernommene Element dem 
angesprochenen Verkehr „wie eine Marke in der 
Marke“508 erscheint. Dies bedarf besonderer 
Annhaltspunkte und Feststellungen.509 Im Laufe der Zeit 
haben sich in der Rechtsprechung Kriterien 
herausgebildet, die für bzw. gegen das Vorliegen einer 
selbständig kennzeichnenden Stellung sprechen. 

499  BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 20 und 
34) – INTERCONNECT/T-InterConnect. 

500  EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 30 ff.) 
– THOMSON LIFE; BPatG, 27 W (pat) 70/05, GRUR 
2007, 153, 154 – Drillisch ALPHATEL/ALCATEL. 

501  BPatG, 25 W (pat) 54/08, BeckRS 2009, 18232 – 
Melox-GRY/Maalox, bestätigt durch BGH, 
I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 29) –  
Maalox/Melox-GRY. 

502  BGH, I ZB 19/08, GRUR 2010, 833, 835 (Nr. 24) – 
Malteserkreuz II. 

503  BPatG, 27 W (pat) 65/13, BeckRS 2014, 14043 –  
Antenne Bayern Weihnachtstrucker/Weihnacht-
strucker. 

504  BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 35) – 
INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH, I ZB 45/16, 
GRUR 2018, 79, 83 (Nr. 37) – OXFORD/Oxford Club; 
wohl nun auch EuGH, C-20/14, GRUR 2016, 80, 82 
(Nr. 40) –BGW/Scholz. 

505  BGH, I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 84 (Nr. 43) – OX-
FORD/Oxford Club. 

506  EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 37) – 
THOMSON LIFE. 

507  So wohl auch BGH, I ZB 54/05, GRUR 2008, 905, 
909 (Nr. 40) – Pantohexal; BPatG, 25 W (pat) 52/09, 
BeckRS 2010 12027 – Nimm 2 Fruchtpops/fruitpop. 

508  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 9 Rdn. 491, mit Verweis auf EUIPO, 
R2354/2018–4 (Nr. 17) – Hero Baby  
yogufruta/Yofrutta. 

509  BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 837 (Nr. 50) – 
Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, 32 W (pat) 18/06, 
GRUR-RR 2009, 96, 99 – FlowParty/flow. 
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Für das Vorliegen einer selbständig kennzeichnenden 
Stellung spricht es, wenn 

- das dem übernommenen Element hinzugefügte 
Element im angegriffenen Zeichen ein bekanntes 
oder zumindest erkennbares Unternehmens-
kennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke 
ist510 oder zumindest in deutlich erkennbarer 
Weise daran angelehnt ist511,  

- das dem übernommenen Element hinzugefügte 
Element im angegriffenen Zeichen eine bekannte 
Marke512 bzw. ein bekannter Stammbestandteil 
einer Zeichenserie513 des Inhabers der 
angegriffenen Marke ist,  

- das in das angegriffene Zeichen übernommene 
Element das bekannte Firmenschlagwort des 
Inhabers der Widerspruchsmarke darstellt,514  

- branchenspezifische Kennzeichnungsgewohnhei-
ten dies nahelegen515 oder 

- die äußere Gestaltung des angegriffenen Zeichens, 
insbesondere eine deutlich abgesetzte Darstellung 
des betreffenden Elements, dies nahelegt.516 

Gegen das Vorliegen einer selbständig kennzeichnen-
den Stellung spricht es hingegen, wenn 

- der Verkehr das übernommene Element im 
angegriffene Zeichen zweifelsfrei nur als waren-
/dienstleistungsbeschreibend versteht,517  

 
510  EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 30, 

34) – THOMSON LIFE; BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 
859, 861 (Nr. 21) – Malteserkreuz; BGH, 
I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 33) – INTER-
CONNECT/T-InterConnect; BGH, I ZB 54/05, GRUR 
2008, 905, 908 (Nr. 38) – Pantohexal; BGH, 
I ZB 19/08, GRUR 2010, 833, 835 (Nr. 20) – Mal-
teserkreuz II; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 
(Nr. 26) – Maalox/Melox-GRY; BGH, I ZR 55/10, 
GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 29) – METRO/ROLLER's 
Metro; BGH, I ZR 85/11, GRUR 2013, 833, 837 
(Nr. 51) – Culinaria/Villa Culinaria. 

511  BGH, I ZR 92/10, BeckRS 2011, 29054 (Nr. 7) – LIFE-
TEC/bitolon livetex extra. 

512  EuGH, C-120/04, GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 34) – 
THOMSON LIFE. 

513  BGH, I ZR 132/04, GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 33) – 
INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH, I ZB 52/09, 
GRUR 2012, 64, 66 (Nr. 26) – Maalox/Melox-GRY. 

514  BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 491 (Nr. 80) – 
Metrobus; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 637 
(Nr. 37) – METRO/ROLLER's Metro; BPatG, 
29 W (pat) 539/15, BeckRS 2017, 129140 – Audi-
Tax/Audi. 

515  BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859, 861 – Malteser-
kreuz. 

- das übernommene Element in das angegriffene 
Zeichen unter Verschmelzen zu einer 
gesamtbegrifflichen Einheit518 oder sonstigem 
inhaltlichem Bezug zueinander519 vollständig 
integriert wird,  

- das übernommene Element für sich betrachtet 
kennzeichnungsschwach ist und es sich mit einem 
weiteren Element zu einem eingliedrigen Zeichen 
zusammenfügt520 oder 

- das übernommene Element wegen starken 
beschreibenden Anklangs kennzeichnungsschwach 
ist und es mit einem normal kennzeichnungs-
kräftigen Familiennamen verbunden ist.521 

(3) Weitere Konstellationen der Verwechs-
lungsgefahr durch gedankliche Verbin-
dung 

Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt 
des Serienzeichens und die Verwechslungsgefahr im 
weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender 
Stellung bilden den Hauptanwendungsbereich der ge-
danklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 Mar-
kenG. Jedoch werden darunter noch weitere (und sel-
tene) Konstellationen gefasst, in denen eine gedankli-
che Verbindung als an sich unterschiedlich erkannter 
Marken in Betracht kommt bzw. kommen soll. 

  

516  BGH, I ZB 28/04 GRUR 2006, 859, 861 (Nr. 22) – 
Malteserkreuz; BPatG, 29 W (pat) 244/03, BeckRS 
2012, 13193 – FOCUS MONEY/FOCUS; BPatG, 
33 W (pat) 104/06, BeckRS 2008, 17751 – electro-
nica INNOVA/electronica; BPatG, 29 W (pat) 28/08, 
BeckRS 2008, 24366 – COUPON FÜR SIE/FÜR SIE. 

517  BGH, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672, 676 (Nr. 36) – 
OSTSEE-POST; BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 
636 (Nr. 30) – METRO/ROLLER's Metro; BGH, 
I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, 84 (Nr. 45) – 
OXFORD/Oxford Club; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 
1058, 1063 (Nr. 44) – KNEIPP.  

518  EuGH, C-20/14, GRUR 2016, 80, 82 (Nr. 39) – 
BGW/Scholz; BGH, I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058, 
1062 (Nr. 38) – KNEIPP; BPatG, 28 W (pat) 591/17, 
GRUR 2020, 194, 197 (Nr. 44) – YO/YOOFOOD. 

519  BGH, I ZR 44/07, GRUR 2010, 646, 648 (Nr. 18) – 
OFFROAD; BGH, I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, 66 
(Nr. 26) – Maalox/Melox-GRY; BPatG, 
30 W (pat) 561/13, BeckRS 2016, 11520 – PRAXIS 
vital/VITAL. 

520  BGH, I ZB 55/05, GRUR 2008, 909, 911 (Nr. 39) – 
Pantogast; BGH, I ZR 142/07, GRUR 2010, 729, 732 
(Nr. 44) – MIXI. 

521  BGH, I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205, 208 (Nr. 47) – 
Haus & Grund IV. 
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So kann sich aus der Bekanntheit einer rangälteren 
Marke auch als Unternehmenskennzeichen eine be-
sondere Form der Verwechslungsgefahr im weiteren 
Sinne ergeben. Bei dieser ursprünglich aus dem Firmen-
recht herrührenden Rechtsfigur schließt der Verkehr bei 
als unterschiedlich erkannten Zeichen aufgrund beson-
derer Umstände darauf, dass zwischen den Unterneh-
men, aus denen die betroffenen Produkte stammen, 
geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische 
Verflechtungen bestehen.522 Weil aber einerseits das 
Vorliegen dieser besonderen Umstände, insbesondere 
der Branchenüblichkeit solcher Verflechtungen, im Re-
gisterverfahren nur bedingt feststellbar ist523 und ande-
rerseits der Bekanntheitsschutz sowohl für Marken als 
auch für Unternehmenskennzeichen schon geraume 
Zeit einen selbständigen Widerspruchgrund darstellt524, 
sind diese Fallgestaltungen im Widerspruchsverfahren 
jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungs-
gefahr und außerhalb der Fallgruppe der selbständig 
kennzeichnenden Stellung nur höchst selten relevant. 
Weiterhin kann eine mittelbare begriffliche Verwechs-
lungsgefahr anzunehmen sein, wenn der Verkehr zwar 
begriffliche Unterschiede zwischen den Zeichen er-
kennt (und deshalb unmittelbare begriffliche Verwechs-
lungsgefahr ausscheidet), sie wegen einer Ähnlichkeit 
des Sinngehalts oder Entsprechungen in der Markenbil-
dung gleichwohl gedanklich miteinander verbindet.525 
Dies wurde auch für Fallgestaltungen bejaht, in denen 
solchermaßen „ähnliche“ Zeichen als branchenüblicher 
Hinweis auf eine Produktserie für unterschiedliche Ziel-
gruppen verstanden526 oder das eine Zeichen als Ver-
kleinerungsform des anderen aufgefasst527 werden. 
Auch diesem Weg der Begründung von Verwechslungs-
gefahr ist mit Zurückhaltung zu begegnen,528 da sonst 
die Gefahr besteht, mit Prinzipien des Markenrechts zu 
konfligieren529 und die Voraussetzungen der etablierten 
Formen der Verwechslungsgefahr zu umgehen.530 Da-
her sollte in diesen Fällen eher die Annahme unmittel-
barer begrifflicher Verwechslungsgefahr erwogen und 
die Zeichenunterschiede bei deren gradueller Bemes-
sung berücksichtigt werden.531  

 
522  BGH, I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 45) 

– Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH, I ZR 200/06, 
GRUR 2009, 772, 777 (Nr. 69) – Augsburger Pup-
penkiste. 

523  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 9 Rdn. 546. 

524  Siehe dazu Teil 2: I.4 (Marken) bzw. 
Teil 2: IV.3.a)aa)(2) (Unternehmenskennzeichen). 

525  BPatG, 33 W (pat) 155/05, BeckRS 2007, 16691 – 
Giro Zero/Giro uno. 

526  BPatG, 27 W (pat) 243/04, GRUR 2008, 350 – 
MEN/MISS. 

527  BPatG, 32 W (pat) 119/06, BeckRS 2008, 18274 – 
Garciella/Grazia. 

528  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 9 Rdn. 540. 

Scheidet unmittelbare Verwechslungsgefahr in begriff-
licher Hinsicht aus, sollte es im Zweifel damit sein Be-
wenden haben. 

Auch in darüberhinausgehenden Fallgestaltungen 
wurde Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbin-
dung vereinzelt bejaht. So wurde beispielsweise (nach-
dem alle anderen Erscheinungsformen der Verwechs-
lungsgefahr ausgeschlossen wurden) eine „Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne aus anderen besonderen 
Umständen“ festgestellt zwischen der angegriffenen 
Wort-/Bildmarke 

 

und der Widerspruchmarke „VOLKSWAGEN“.532 

Hierbei wurde maßgeblich darauf abgestellt, dass die 
Widerspruchsmarke im Bereich von Landfahrzeugen 
„überragend bekannt“ sei und erheblich gesteigerte 
Kennzeichnungskraft habe. Zugleich seien die Zeichen 
gleich aufgebaut und davon auszugehen, dass viele 
Kraftfahrzeughersteller unter ihrer Marke auch Fahrrä-
der produzierten und anböten. Aufgrund dieser Ge-
sichtspunkte könne nicht ausgeschlossen werden, dass 
der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche oder or-
ganisatorische Beziehung zwischen den beiden Mar-
keninhabern vermute und damit eine markenrechtlich 
relevante herkunftsmäßige Fehlzuordnung vornehme. 
Insgesamt handelt es sich bei solchen Fallgestaltungen 
um eher unspezifische, kaum positiv abgrenzbare Son-
derkonstellationen. Eine Bejahung von Verwechslungs-
gefahr setzt hierbei stets voraus, dass die Voraussetzun-
gen der etablierten Fallgruppen nicht umgangen wer-
den und sich die Gemeinsamkeit der Zeichen nicht in 
vagen Assoziationen erschöpft. 

529  Namentlich: kein bloßer Elementschutz, keine Mo-
nopolisierung von Markenbildungsprinzipien, keine 
Verwechslungsgefahr aufgrund Übereinstimmung 
in kennzeichnungsschwachen Bestandteilen.  

530  Besonders veranschaulicht dies die Begründung zu 
BPatG, 33 W (pat) 155/05, BeckRS 2007, 16691 – 
Giro Zero/Giro uno, wo zunächst mittelbare Ver-
wechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzei-
chens verneint und sodann „auf eine Zusammenge-
hörigkeit [der Vergleichszeichen] im Sinn von Seri-
enmarken“ geschlossen wird. 

531  In diesem Sinne auch BGH, I ZR 176/89, GRUR 
1991, 760, 761 – Jenny/Jennifer. 

532  BPatG, 29 W (pat) 73/10, GRUR-RS 2016, 16390 – 
Volks.Fahrrad/VOLKSWAGEN. 
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4. Sonderschutz der bekannten Marke 

Neben der Doppelidentität und der Verwechslungsge-
fahr kommt als weiterer Widerspruchsgrund der Son-
derschutz der bekannten Marke533 gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 3 MarkenG in Betracht. 

Der Normzweck des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG besteht 
darin, einem als Marke eingetragenen Zeichen, das auf-
grund seiner Bekanntheit am Markt einen von den ge-
schützten Waren/Dienstleistungen unabhängigen wirt-
schaftlich verwertbaren Besitzstand darstellt, einen er-
weiterten Schutzumfang (nicht nur, aber) auch534 für 
Waren/Dienstleistungen zuzugestehen, für die mangels 
Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet. 

Der Sonderschutz der bekannten Marke kommt unter 
den im Folgenden dargestellten Voraussetzungen, die in 
beiden maßgeblichen Zeitpunkten535 vorliegen müssen, 
zur Anwendung. 

a) Bekanntheit als Marke 

Bekanntheit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG liegt 
vor, wenn ein bedeutender Teil des inländischen536 Ver-
kehrs, der von den durch die Marke beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen betroffen ist537, das Zeichen als 
Marke538 kennt.539 Das Vorliegen eines „bedeutenden 
Teils“ des Verkehrs in diesem Sinne ist nicht allein nach 
festen Prozentsätzen zu beurteilen,540 sondern es sind 
vielmehr alle relevanten Umstände des Einzelfalles zu 
berücksichtigen, zu denen neben der Bekanntheit im 
demoskopischen Sinne541 auch der Marktanteil der 
Marke, die Intensität ihrer Benutzung (im Sinne der Um-
satzstärke), die geografische Ausdehnung und die 

 
533  Abzugrenzen ist die Markenbekanntheit von der 

Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG 
(siehe dazu Teil 2: IV.2), der notorischen Bekannt-
heit im Sinne des § 4 Nr. 3 MarkenG (siehe dazu  
Teil 2: II) und der Verkehrsdurchsetzung im Sinne 
des § 8 Abs. 3 MarkenG (siehe dazu Richtlinie für 
die Prüfung von Markenanmeldungen und für die 
Registerführung, https://www.dpma.de/docs/for-
mulare/marken/w7735.pdf, Teil 2: XVII). 

534  BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 405, 408 (Nr. 33) – 
ÖKO-TEST II. 

535  Siehe Teil 2. 
536  Dabei erfordert die Bekanntheit der Marke im In-

land nicht notwendigerweise ihre Benutzung im In-
land, vgl. BGH, I ZR 148/04, GRUR 2008, 160, 162 f. 
(Nr. 25) – CORDARONE. 

537  BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 405, 408 (Nr. 36) – 
ÖKO-TEST II, m. w. N. 

538  BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1216 (Nr. 20) 
– Goldbären, m. w. N. 

539  BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 78 (Nr. 37) –  
Wunderbaum II, m. w. N. 

540  BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 78 (Nr. 37) –  
Wunderbaum II; BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 
405, 408 (Nr. 36) – ÖKO-TEST II; jeweils m. w. N. 

Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investiti-
onen, die der Widersprechende zu ihrer Förderung ge-
tätigt hat, zählen.542 

Bei Unionsmarken und den ihnen gemäß Art. 189 Abs. 2 
UMV gleichgestellten IR-Marken mit Schutzerstreckung 
auf die EU muss die Bekanntheit in der EU vorliegen 
(§ 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchst. c 
UMV). Dies erfordert keine Bekanntheit im gesamten 
Gebiet der EU, sondern es genügt Bekanntheit in einem 
wesentlichen Teil des Unionsgebiets, bei dem es sich 
beispielsweise um das Gebiet eines Mitgliedsstaats 
handeln kann.543 Darüber hinaus setzt die Geltendma-
chung von Bekanntheitsschutz im (nationalen) Wider-
spruchsverfahren aber auch noch voraus, dass Bekannt-
heit bei einem wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil 
der Verkehrskreise in Deutschland vorliegt.544 

Die für die Feststellung der Bekanntheit maßgeblichen 
Tatsachen sind vom Widersprechenden schlüssig darzu-
legen und im Bestreitensfalle nachzuweisen, sofern sie 
nicht amtsbekannt bzw. offenkundig (i. S. v. § 291 
ZPO)545 sind.546  

b) Zeichenähnlichkeit und gedankliche Ver-
knüpfung  

Die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bekannt-
heitsschutzes der Widerspruchsmarke setzt als unge-
schriebenes Tatbestandsmerkmal weiter voraus, dass 
die jüngere Marke – ihre markenmäßige Benutzung für 
die eingetragenen Waren und Dienstleistungen unter-
stellt – in rechtlich relevanter Weise mit der bekannten 
älteren Marke gedanklich verknüpft wird.547 Ob dies der 

541  Dabei ist von einer reziproken Proportionalität von 
Verkehrskreisgröße und Prozentsatz der Bekannt-
heit auszugehen, d. h. je kleiner der beteiligte Ver-
kehrskreis ist, desto größer muss der Prozentsatz 
derer sein, die das Zeichen als Marke kennen. 

542  BGH, I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214, 1216 (Nr. 20) 
– Goldbären; BGH, I ZR 75/15, GRUR 2017, 75, 78 
(Nr. 37) – Wunderbaum II; jeweils m. w. N. 

543  EuGH, C-301/07, GRUR 2009, 1158, 1159 (Nr. 29 f.) 
– PAGO/Tirolmilch; EuGH, C-690/17, GRUR 2019, 
621, 625 (Nr. 50) – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-
TEST]. 

544  EuGH, C-125/14, GRUR 2015, 1002, 1004 (Nr. 29 f.) 
– Iron & Smith/Unilever. 

545  Z. B. weil die Marke während eines längeren Zeit-
raums umfangreich auf dem Markt präsent ist und 
jedermann gegenübertritt (BGH, I ZR 59/13, GRUR 
2014, 1114, 1115 (Nr. 10) – Springender Pudel, 
m. w. N.).  

546  Siehe dazu auch Teil 1: II.1.b). 
547  BPatG, 30 W (pat) 33/19, GRUR-RS 2021, 16740 

(Nr. 34) – DeGoBasf/BASF; BGH, I ZR 173/16, GRUR 
2020, 401, 403 (Nr. 28) – ÖKO-TEST I; jeweils 
m. w. N.  

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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Fall ist, ist anhand aller Umstände des Einzelfalls umfas-
send zu beurteilen.548 Hierfür maßgebliche Umstände 
sind insbesondere der Grad der Zeichenähnlichkeit, die 
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, ihr Be-
kanntheitsgrad, die Art der gegenüberstehenden Wa-
ren/Dienstleistungen einschließlich des Grades ihre 
Nähe und das Bestehen von Verwechslungsgefahr.549 

Die Zeichenähnlichkeit beim Bekanntheitsschutz ist im 
Ausgangspunkt nach den auch für die Verwechslungs-
gefahr geltenden Grundsätzen550 zu beurteilen; sie 
kann sich also aus Übereinstimmungen im Klang, im 
(Schrift-)Bild oder in der Bedeutung ergeben, wobei re-
gelmäßig die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrneh-
mungsbereiche ausreicht.551 Anders als bei der Ver-
wechslungsgefahr kommt es allerdings beim Bekannt-
heitsschutz nicht darauf an, dass der Verkehr die jün-
gere Marke dem Widersprechenden zurechnet, also die 
Herkunftsfunktion der Widerspruchsmarke beeinträch-
tigt. Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen muss keinen 
Grad erreichen, der Verwechslungsgefahr begründet, 
sondern es genügt ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit, 
der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen 
Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen se-
hen, d. h. sie gedanklich miteinander verknüpfen, ohne 
sie jedoch zu verwechseln.552 Besteht keine Marken-
ähnlichkeit in diesem Sinne, scheidet ein Löschungsan-
spruch aufgrund Bekanntheitsschutzes aus.553 

Der Bekanntheitsschutz kann sich zwar gerade auch auf 
den Bereich unähnlicher Waren/Dienstleistungen er-
strecken. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die (un-
terstellte) Benutzung eines mit einer bekannten Marke 
identischen oder ähnlichen Zeichens für unähnliche 
Waren/Dienstleistungen in jedem Fall zu einer gedank-
lichen Verknüpfung führt. Vielmehr kann der Abstand 
der Waren/Dienstleistungen selbst bei Zeichenidentität 

 
548  EuGH, C-252/07, GRUR 2009, 56, 58 (Nr. 41) – Intel 

Corporation/CPM United Kingdom. 
549  BGH, I ZR 173/16, GRUR 2020, 401, 403 (Nr. 28) – 

ÖKO-TEST I; BPatG, 30 W (pat) 33/19, GRUR-RS 
2021, 16740 (Nr. 34) – DeGoBasf/BASF; jeweils 
m. w. N. 

550  Siehe dazu Teil 2: I.3.c). 
551  BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114, 1116 (Nr. 23) – 

Springender Pudel, m. w. N. 
552  EuGH, C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 (Nr. 31) – Adi-

das/Fitnessworld; BGH, I ZR 59/13, GRUR 2015, 
1114, 1116 f. (Nr. 21 und 29) – Springender Pudel, 
m. w. N.; BGH, I ZR 236/16, GRUR 2019, 165, 167 f. 
(Nr. 18) – keine-vorwerk-vertretung. 

553  EuGH, C-254/09 P, GRUR 2010, 1098, 1100 (Nr. 68) 
– Calvin Klein/HABM; BGH, I ZR 78/06, GRUR 2009, 
672, 677 (Nr. 49) – OSTSEE-POST; BGH, I ZR 173/16, 
GRUR 2020, 401, 403 (Nr. 28) – ÖKO-TEST I, m. w. N. 

554  EuGH, C-471/16 P, GRUR-RS 2017, 118406 (Nr. 53) 
– Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/ 
Meissen Keramik [Meissen Keramik]; BPatG, 
26 W (pat) 523/19, GRUR-RS 2021, 8494 (Nr. 41) – 

oder hochgradiger Zeichenähnlichkeit und Überschnei-
dung der Verkehrskreise derart groß sein, dass die jün-
gere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die äl-
tere Marke schon allein deshalb nicht mehr in Erinne-
rung zu rufen vermag.554 Bei überragender Bekanntheit 
der älteren Marke kann dies allerdings anders zu beur-
teilen sein, da sich Zeichen mit wachsender Bekanntheit 
von den Waren/Dienstleistungen, für die sie bekannt 
sind, zunehmend lösen.555 

c) Vorliegen (mindestens) einer Verlet-
zungstatbestandsvariante 

Der Sonderschutz der bekannten Marke setzt voraus, 
dass die (fiktive) Benutzung der angegriffenen Marke 

- die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke 
ausnutzen würde (Tatbestandsvariante 1),  

- die Wertschätzung der Widerspruchsmarke aus-
nutzen würde (Tatbestandsvariante 2, sogenannte 
Rufausbeutung) 

- die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke 
beeinträchtigen würde (Tatbestandsvariante 3, so-
genannte Verwässerung) oder 

- die Wertschätzung der Widerspruchsmarke beein-
trächtigen würde (Tatbestandsvariante 4, soge-
nannte Rufschädigung). 

Von diesen sich oft überschneidenden vier Tatbestands-
varianten hat die Ausnutzung der Unterscheidungskraft 
(Tatbestandsvariante 1) inhaltlich die geringsten Anfor-
derungen und ist daher die häufigste Tatbestandsvari-
ante. 

Eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft556 (Tatbe-
standsvariante 1) bzw.557 eine Ausnutzung der Wert-
schätzung558 (Tatbestandsvariante 2) liegt vor, wenn 

radio ROTKÄPPCHEN/Rotkäppchen; vgl. auch 
BPatG, 30 W (pat) 33/17, BeckRS 2019, 14571 
(Nr. 86) – view one/VIEW. 

555  BPatG, 30 W (pat) 23/19, GRUR-RS 2021, 16735 
(Nr. 44) – DEGOBASF/BASF; BPatG, 25 W (pat) 2/21, 
GRUR 2022, 1753, 1755 (Nr. 24 f.) – dOCUMENTA; 
BPatG, 26 W (pat) 32/20, juris (Nr. 93) –  
ROLESS/ROLEX. 

556  Unterscheidungskraft i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 Mar-
kenG ist die – gerade durch die vorausgesetzte Be-
kanntheit vermittelte – besondere Kennzeich-
nungs- und Werbekraft der Marke, entspricht also 
nicht dem Begriff der konkreten Unterscheidungs-
kraft des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. Hacker in 
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 
Rdn. 392). 

557  In der Rechtsprechung findet mitunter eine gewisse 
Vermischung der beiden Tatbestandsvarianten 
statt. 

558  Wertschätzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3  
MarkenG ist der gute Ruf einer Marke (vgl. EuG,  
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sich die angegriffene Marke mit ihrer (fiktiven) Benut-
zung in den Bereich der Sogwirkung der Widerspruchs-
marke begeben würde, um von deren Anziehungskraft, 
Ruf und Ansehen zu profitieren, insbesondere wenn der 
Inhaber der angegriffenen Marke die wirtschaftlichen 
Anstrengungen des Widersprechenden zur Schaffung 
und Aufrechterhaltung des Images der Widerspruchs-
marke ausnutzen würde, ohne dafür eigene Anstren-
gungen (insbesondere finanzieller Art) machen zu müs-
sen.559 

Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Tatbe-
standsvariante 3) liegt vor, wenn durch die Benutzung 
der angegriffenen Marke die Eignung der Wider-
spruchsmarke zur Identifikation der registrierten Wa-
ren/Dienstleistungen dadurch geschwächt werden 
würde, dass sich die Identität der Widerspruchsmarke 
und ihre Bekanntheit beim angesprochenen Verkehr 
gleichsam auflöst. Davon ist insbesondere dann auszu-
gehen, wenn die ursprünglich eine unmittelbare ge-
dankliche Assoziation mit den von ihr erfassten Wa-
ren/Dienstleistungen hervorrufende Widerspruchs-
marke dies nicht mehr zu bewirken vermag.560 Darüber 
hinaus muss sich das wirtschaftliche Verhalten des von 
der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrs in-
folge der Benutzung der angegriffenen Marke geändert 
haben oder dies (bei fiktiver Benutzung) ernsthaft dro-
hen.561 

Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung (Tatbestands-
variante 4) liegt vor, wenn mit der Benutzung der ange-
griffenen Marke die Anziehungskraft der Widerspruchs-
marke geschmälert würde. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn die Waren/Dienstleistungen der ange-
griffenen Marke Merkmale oder Eigenschaften aufwei-
sen, die sich negativ auf das Bild der älteren Marke aus-
wirken können.562  

d) Unterlauterkeit und Fehlen eines Recht-
fertigungsgrundes 

Unlauterkeit liegt vor, wenn die zur Verwirklichung der 
jeweiligen Tatbestandsvariante führenden Umstände 

 
T-215/03, GRUR Int. 2007, 730, 732 (Nr. 40) – VIPS), 
wobei nicht jede bekannte Marke notwendiger-
weise einen guten Ruf hat (vgl. EuG, T-215/03, 
GRUR Int. 2007, 730, 734 (Nr. 57 f.) – VIPS). 

559  BGH, I ZR 117/17, GRUR 2020, 405, 409 (Nr. 58) – 
ÖKO-TEST II, m. w. N. 

560  EuGH, C-487/07, GRUR 2009, 756, 759 (Nr. 39) – 
L'Oréal/Bellure, m. w. N.  

561  EuGH, C-252/07, GRUR 2009, 56, 60 (Nr. 77) – Intel 
Corporation/CPM United Kingdom. 

562  EuGH, C-487/07, GRUR 2009, 756, 760 (Nr. 40) – 
L'Oréal/Bellure. 

563  BGH, I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043, 1047 (Nr. 65) 
– TÜV II, m. w. N. 

564  BGH, I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043, 1047 (Nr. 65) 
– TÜV II, m. w. N. 

als verwerflich oder anstößig zu bewerten sind, was an-
hand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles und un-
ter Abwägung der beiderseitigen Interessen zu beurtei-
len ist.563 Im Fall der Ausnutzung der Unterscheidungs-
kraft und der Wertschätzung ist die Unlauterkeit in der 
Regel indiziert564, ebenso im Fall der Beeinträchtigung 
der Wertschätzung.565 Ein subjektives Element, etwa 
die Absicht der Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung der 
Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung, ist nicht 
erforderlich566, ebenso wenig ein Konkurrenzverhältnis 
der Markeninhaber.567  

Ein die Unlauterkeit hindernder Rechtfertigungsgrund, 
für den der Inhaber der angegriffenen Marke die Fest-
stellungslast trägt,568 kommt nur in seltenen Ausnah-
mefällen in Betracht, beispielsweise bei einer über 100-
jährigen Geschäftstätigkeit des Inhabers der angegriffe-
nen Marke unter dem angemeldeten Kennzeichen.569 

II. Widersprüche aus notorisch be-
kannten Marken  

Gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 2, 10 MarkenG kann ein Wider-
spruch auch auf eine im Inland notorisch bekannte 
Marke gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG gestützt werden, wenn 
die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 
und/oder 3 (Doppelidentität, Verwechslungsgefahr 
und/oder Bekanntheitsschutz)570 vorliegen. 

Anders als bei der Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 Mar-
kenG571 erfordert die Entstehung des Schutzes einer no-
torisch bekannten Marke keine Benutzung im inländi-
schen Geschäftsverkehr.572 Notorisch bekannt ist eine 
Marke, wenn sie in einem wesentlichen Teil des Inlands 
über eine gesteigerte Verkehrsgeltung (deutlich über 
50 %) in allen angesprochenen Verkehrskreisen (Ver-
braucher, Händler, Wettbewerber) verfügt.573 Zum 

565  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 14 Rdn. 415. 

566  BGH, I ZR 49/12, GRUR 2014, 378, 381 (Nr. 43) – 
OTTO CAP. 

567  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 
Aufl., § 14 Rdn. 415. 

568  EuGH, C-65/12, GRUR 2014, 280, 282 (Nr. 44) –  
De Vries/Red Bull, m. w. N. 

569  BPatG, 28 W (pat) 20/16, BeckRS 2019, 26275 – 
JOPP/JOOP!. 

570  Siehe Teil 2: I.2 bis 4. 
571  Siehe Teil 2: IV.2. 
572  Begründung zum Regierungsentwurf eines Mar-

kenrechtsreformgesetzes, BlPMZ 1994, 45, 60. 
573  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 

Aufl., § 4 Rdn. 84. 
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Nachweis ist regelmäßig die Vorlage eines demoskopi-
schen Gutachtens574 erforderlich, es sei denn, die Noto-
rietät ergibt sich im Einzelfall ausnahmsweise aus ande-
ren Umständen zweifelsfrei. Entsprechende Umstände 
sind – sofern sie nicht ausnahmsweise amtsbekannt 
sind – vom Widersprechenden schlüssig darzulegen 
und im Bestreitensfalle nachzuweisen.575 

III. Widersprüche gegen Agentenmar-
ken 

Gemäß § 11 MarkenG kann die angegriffene Marke ge-
löscht werden, wenn ein Agent oder Vertreter die 
Marke seines Geschäftsherrn zur Eintragung bringt und 
so eigene Rechte an der Marke erwirbt, ohne hierzu 
vom Geschäftsherrn ermächtigt worden zu sein. 

Handelt es sich bei dem Markenrecht des Geschäfts-
herrn um eine im Inland geschützte Register- oder Be-
nutzungsmarke, kommt der Löschungsgrund damit zu-
sätzlich zu den anderen Löschungsgründen des § 9 
Abs. 1 bzw. des § 12 i. V. m. §§ 4 Nr. 2, 14 Abs. 2 und 5 
MarkenG in Betracht. Von praktischer Relevanz ist der 
Löschungsgrund der Agentenmarke aber regelmäßig 
(nur) dann, wenn die vorgenannten anderen Lö-
schungsgründe ausscheiden, weil das Markenrecht des 
Geschäftsherrn lediglich im Ausland besteht oder im In-
land örtlich beschränkt ist.  

Der Begriff des Agenten oder Vertreters ist weit auszu-
legen und nicht streng rechtlich, sondern wirtschaftlich 
zu verstehen. Ausreichend, aber grundsätzlich auch er-
forderlich ist ein Vertragsverhältnis, das – ggf. auch nur 
als Nebenpflicht – zur Wahrnehmung der Interessen 
des Geschäftsherrn im geschäftlichen Verkehr ver-
pflichtet. Maßgeblich ist, ob sich aus den Beziehungen 
der Parteien eine einseitige Interessenbindung des 
Agenten ergibt, die es ihm verbietet, die Marke ohne 
Zustimmung des Geschäftsherrn eintragen zu lassen.576 
Durch reine Güteraustauschverträge zwischen Verkäu-

 
574  Zu den Anforderungen an den Nachweis mittels De-

moskopie siehe Richtlinie für die Prüfung von Mar-
kenanmeldungen und für die Registerführung, 
https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-
ken/w7735.pdf, Teil 2: XVII.7.  

575  BPatG, 32 W (pat) 467/99, BeckRS 2009, 17898 – 
SALEM; BPatG, 32 W (pat) 125/07, BeckRS 2009, 
7649 – medi-LIVE-talk; BPatG, 26 W (pat) 13/09, 
BeckRS 2010, 1182 – med1BOX; BPatG, 
25 W (pat) 563/17, BeckRS 2018, 565 (Nr. 11) –  
Öz Gaziantep Dilim Baklavalari; siehe dazu auch  
Teil 1: II.1.b). 

576  BGH, I ZR 164/05, GRUR 2008, 611, 613 (Nr. 21) – 
audison; BGH, I ZR 190/05, GRUR 2008, 917, 921 
(Nr. 45) – EROS; jeweils m. w. N. 

577  BGH, I ZR 164/05, GRUR 2008, 611, 613 (Nr. 21) – 
audison, m. w. N. 

fern und Käufern wird eine solche Pflicht zur Interessen-
wahrnehmung nicht begründet.577 Erforderlich ist viel-
mehr regelmäßig eine gewisse Eingliederung in die Ver-
triebsstruktur des Geschäftsherrn.578 Die maßgeblichen 
tatsächlichen Umstände für das Vorliegen eines solchen 
Agentenverhältnisses sind vom Widersprechenden 
schlüssig darzulegen und im Bestreitensfalle nachzu-
weisen.579 

IV. Widersprüche aus nicht registrier-
ten Kennzeichen 

1. Allgemeines 

a) Nachweis des Bestehens des Rechts 

Anders als bei eingetragenen Widerspruchsmarken gibt 
zu Schutzgegenstand und -umfang eines nicht re-
gistrierten Widerspruchskennzeichens kein Register 
Auskunft. Daher müssen zunächst innerhalb der Wider-
spruchsfrist wenigstens die gemäß § 30 Abs. 1 S. 2 Mar-
kenV erforderlichen Mindestangaben für jedes geltend 
gemachte nicht registrierte Widerspruchskennzeichen 
vollständig und eindeutig mitgeteilt werden; ansonsten 
ist der Widerspruch bereits unzulässig.580 Korrekturen 
oder Erweiterungen dieser Angaben (z. B. ein Aus-
tausch des Zeichens oder Ergänzungen der Wa-
ren/Dienstleistungen bzw. des Geschäftsbereichs) nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist sind ausgeschlossen.581  

Weiterhin obliegt es dem Widersprechenden, unaufge-
fordert die maßgeblichen tatsächlichen Voraussetzun-
gen für das Bestehen des geltend gemachten älteren 
Rechts, dessen Zeitrang und seine Inhaberschaft an die-
sem Recht582 im Einzelnen vollständig darzulegen; so-
fern die vorgetragenen Tatsachen nicht liquide sind, 
d. h. vom Inhaber der angegriffenen Marke bestritten 
wurden und auch nicht ausnahmsweise amtsbe-
kannt sind, hat der Widersprechende sie zu bewei-
sen.583 Beweismaß ist der Vollbeweis, d. h. die entschei-

578  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 11 Rdn. 8 f. 

579  BPatG, 28 W (pat) 154/00, BeckRS 2012, 12583; 
BPatG, 33 W (pat) 27/01, BeckRS 2009, 16923; 
siehe dazu auch Teil 1: II.1.b). 

580  Siehe dazu im Einzelnen Teil 1: I.5.c). 
581  BPatG, 30 W (pat) 26/12, BeckRS 2014, 12939 –  

eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit; BPatG, 29 W (pat) 13/14, 
BeckRS 2017, 123214 (Nr. 43) – 
sport11/SPORT1/Sport1 GmbH. 

582  Siehe dazu im Einzelnen Teil 2: IV.2 (Benutzungs-
marke), Teil 2: IV.3.a) (Unternehmenskennzeichen) 
bzw. Teil 2: IV.3.b) (Werktitel). 

583  BPatG, 26 W (pat) 88/13, GRUR-RS 2015, 2948 – 
Lehmitz; BPatG, 30 W (pat) 36/19, GRUR-RS 2021, 

 

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf


69 

 

dungserheblichen Tatsachen müssen zur vollen Über-
zeugung bewiesen werden.584 Hierzu kann sich der Wi-
dersprechende der (Streng-)Beweismittel der §§ 371 ff. 
ZPO bedienen. Darüber hinaus berücksichtigt das 
DPMA – wie beim Benutzungsnachweis für eingetra-
gene Widerspruchsmarken585 – auch eidesstattliche 
Versicherungen in Verbindung mit weiteren geeigneten 
Benutzungsunterlagen.586 Die Darlegung und ggf. der 
Nachweis der maßgeblichen Tatsachen kann – anders 
als die Mitteilung der Mindestangaben gemäß § 30 
Abs. 1 MarkenV – auch noch nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist erfolgen.587  

Das ältere Recht muss schon im Prioritätszeitpunkt der 
angegriffenen Marke bestanden haben und ununter-
brochen bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Widerspruch noch fortbestehen.588 Da das Recht an ei-
nem nicht registrierten Widerspruchskennzeichen im 
Fall einer längeren Unterbrechung der Benutzung erlö-
schen kann, sind regelmäßig für jedes Jahr konkrete Tat-
sachen zur Benutzung vorzubringen.589 Im Laufe eines 
(längeren) Verfahrens kann es daher erforderlich sein, 
Nachweise für den Fortbestand des Rechts unaufgefor-
dert nachzureichen.590  

 
41697 (Nr. 20) – RMS ASCONEX/ASCONEX; zur ein-
geschränkten Geltung des Amtsermittlungsgrund-
satzes siehe auch Teil 1: II.1.b); sogar für Geltung 
des Beibringungsgrundsatzes: BPatG, 
25 W (pat) 94/14, BeckRS 2017, 113843 (Nr. 13) – 
Realfundus.  

584  Hacker, GRUR 2010, 99, 101; Miosga in  
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 42 
Rdn. 69. 

585  Siehe dazu Teil 2: I.1.c). 
586  Die eidesstattliche Versicherung ist zwar grundsätz-

lich nur ein Mittel zur Glaubhaftmachung und – an-
ders als für den Benutzungsnachweis von Register-
marken im Widerspruchsverfahren (§ 43 Abs. 1 S. 2 
MarkenG) und im amtlichen Nichtigkeitsverfahren 
wegen älterer Rechte (§ 53 Abs. 6 S. 5 MarkenG) – 
durch das Gesetz nicht ausdrücklich zugelassen. Sie 
kann aber im Einzelfall in Verbindung mit weiteren 
aussagekräftigen Benutzungsunterlagen genügen, 
um das DPMA mit dem für den Vollbeweis erforder-
lichen Grad an Gewissheit vom Bestand des nicht 
registrierten Widerspruchskennzeichens zu über-
zeugen. Für ihre Zulassung spricht zudem, dass die 
Richtlinie (EU) 2015/2436 laut ihrem 5. Erwägungs-
grund eine Harmonisierung der Markenverfahren 
des EUIPO und der nationalen Ämter anstrebt und 
gemäß Art. 97 Abs. 1 Buchst. f UMV die eidesstatt-
liche Versicherung in sämtlichen Verfahren vor dem 
EUIPO als Beweismittel zugelassen ist (ebenso: Alb-
recht, GRUR-Prax 2017, 324; vgl. auch zu der aus 
gleichen Gründen zu bejahenden Zulässigkeit der 
eidesstattlichen Versicherung im amtlichen Ver-
fallsverfahren: Marx, MarkenR 2019, 61, 65 f.). 

587  Insoweit nach diesseitiger Auffassung zu streng 
oder missverständlich: BPatG, 26 W (pat) 88/13, 

b) Bundesweiter (hypothetischer) Unterlas-
sungsanspruch 

Die Löschung der angegriffenen Marke kommt gemäß 
§ 12 MarkenG nur dann in Betracht, wenn das Recht an 
der älteren Benutzungsmarke oder geschäftlichen Be-
zeichnung zu Unterlassungsansprüchen im gesamten 
Bundesgebiet berechtigt.591 Der Widersprechende 
muss daher bundesweite bzw. zumindest überregionale 
geschäftliche Aktivitäten darlegen und ggf. nachwei-
sen.592  

Da im Widerspruchsverfahren konkrete Benutzungs-
handlungen des Inhabers der angegriffenen Marke 
keine Rolle spielen, ist ein hypothetischer Unterlas-
sungsanspruch nach § 14 Abs. 2 und 5 bzw. § 15 Abs. 2 
bis 4 MarkenG ausgehend von einer fiktiven markenmä-
ßig-rechtserhaltenden Benutzung der angegriffenen 
Marke festzustellen.593 

GRUR-RS 2015, 2948 – Lehmitz; Albrecht, GRUR-
Prax 2017, 324; Albrecht, GRUR-Prax 2019, 12; 
BeckOK MarkenR/Draheim, 32. Edition, Stand 
01.01.2023, MarkenG § 42 Rdn. 68. 

588  BPatG, 30 W (pat) 26/12, BeckRS 2014, 12939 –  
eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit; BPatG, 26 W (pat) 1/15, 
BeckRS 2019, 19604 (Nr. 39) – CRAFT-WERK/CRAFT-
WORK/Kraftwerk; BPatG, 29 W (pat) 38/18, GRUR-
RS 2020, 15786 (Nr. 26) – FIRMAMENT BERLIN. 

589  BPatG, 29 W (pat) 13/14, BeckRS 2017, 123214 
(Nr. 57) – sport11/SPORT1/Sport1 GmbH. 

590  Albrecht, GRUR-Prax 2019, 12; vgl. auch zur Nicht-
benutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG 
a. F. bei Widersprüchen aus Registermarken: 
BPatG, 25 W (pat) 8/99, GRUR 2000, 900, 902 – 
Neuro-Fibraflex/Neuro-Vibolex; BPatG, 
28 W (pat) 29/16, GRUR-RS 2021, 52293 (Nr. 45) – 
INJEKT/INJEX II. 

591  Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
das Recht an einem nicht registrierten Kennzeichen 
geografisch beschränkt sein kann und in diesem Fall 
die Löschung einer im gesamten Bundesgebiet ge-
schützten Registermarke unverhältnismäßig wäre 
(BGH, I ZB 44/14, GRUR 2016, 378, 379 (Nr. 19) –  
LIQUIDROM, m. w. N.). 

592  BPatG, 25 W (pat) 94/14, BeckRS 2017, 113843 
(Nr. 14.) – REALFUNDUS; BPatG, 30 W (pat) 36/19, 
GRUR-RS 2021, 41697 (Nr. 20) – RMS ASCONEX/ 
ASCONEX. 

593  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 
13. Aufl., § 12 Rdn. 4 und 7; BPatG, 
27 W (pat) 95/16, BeckRS 2018, 25463 (Nr. 14) – 
MACE ENERGY METHOD/Die Mace Energy Method. 
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2. Widersprüche aus Benutzungsmarken 

Der Schutz einer Benutzungsmarke entsteht gemäß § 4 
Nr. 2 MarkenG durch Benutzung des betreffenden Zei-
chens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen 
Verkehrsgeltung erworben hat. Verkehrsgeltung liegt 
vor, wenn ein jedenfalls nicht unerheblicher Teil der an-
gesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen 
Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten 
Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Unter-
nehmen sieht.594 Davon ist regelmäßig erst dann auszu-
gehen, wenn mindestens 20 % des Verkehrs das Zei-
chen einem bestimmten (nicht zwingend namentlich 
bekannten) Unternehmen zuordnen (einfache Ver-
kehrsgeltung).595 Handelt es sich um ein Zeichen, das 
von Hause aus wegen fehlender Unterscheidungskraft 
oder einem Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 
MarkenG) von der Eintragung in das Markenregister 
ausgeschlossen wäre, muss der Zuordnungsgrad min-
destens 50 % betragen (qualifizierte Verkehrsgel-
tung);596 mit wachsendem Freihaltungsbedürfnis ist 
auch ein entsprechend höherer Zuordnungsgrad erfor-
derlich.597  

Der Schutz der Benutzungsmarke erlischt (erst) mit dem 
Verlust der Verkehrsgeltung; eine vorübergehende Un-
terbrechung der Benutzung ist somit unschädlich, so-
lange Verkehrsgeltung ununterbrochen vorliegt.598 

Der Widersprechende muss daher zunächst spezifi-
zierte Angaben über Art und Form, Beginn, Dauer und 
Umfang der Benutzung für konkrete Waren/Dienstleis-
tungen durch Darlegung von Umsätzen, Marktanteilen, 
Werbeaufwendungen, Vorlage von Preislisten, Produkt-
mustern, Werbematerial etc. machen.599 Da aus diesen 
Umständen allein meist noch nicht auf das Vorliegen 
der im Einzelfall erforderlichen Verkehrsgeltung in den 
maßgeblichen Zeitpunkten geschlossen werden kann, 

 
594  BGH, I ZR 190/05, GRUR 2008, 917, 920 (Nr. 38) – 

EROS, m. w. N. 
595  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  

13. Aufl., § 4 Rdn. 47 und 49; BeckOK  
MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, 
MarkenG § 4 Rdn. 76. 

596  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 4 Rdn. 47 und 50; BeckOK  
MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 01.01.2023, 
MarkenG § 4 Rdn. 77.  

597  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 4 Rdn. 47 und 50 f.; Bedenken gegen 
eine Anknüpfung (allein) an das Freihaltungsinte-
resse: BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, Stand 
01.01.2023, MarkenG § 4 Rdn. 79-81. 

598  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 4 Rdn. 73 f.; BeckOK MarkenR/Weiler, 
32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 4 
Rdn. 109. 

599  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 4 Rdn. 52; BPatG, 28 W (pat) 77/19, 

ist regelmäßig darüber hinaus die Einholung eines de-
moskopischen Gutachtens erforderlich.600 

Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen betreffend 
das Vorliegen von Doppelidentität, Verwechslungsge-
fahr oder eines Eingriffs in den Schutzbereich einer be-
kannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG 
wird auf die Ausführungen zu den Löschungsgründen 
des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG zu Widersprüchen 
aus Registermarken Bezug genommen,601 die insoweit 
entsprechend gelten.  

3. Widersprüche aus geschäftlichen Be-
zeichnungen 

a) Unternehmenskennzeichen 

aa) Unternehmenskennzeichen mit Namens-
funktion 

Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion sind 
gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG Zeichen, die im ge-
schäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als be-
sondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder ei-
nes Unternehmens benutzt werden.  

Sofern das Zeichen über originäre Unterscheidungskraft 
verfügt, entsteht der Schutz mit der Aufnahme der Be-
nutzung im Inland zur Kennzeichnung des Geschäftsbe-
triebs.602 Unterscheidungskraft liegt vor, wenn das Zei-
chen geeignet ist, bei der Verwendung im Verkehr als 
Name des Unternehmens zu wirken; dafür genügt, dass 
sich ein ausschließlich beschreibender Sinngehalt nicht 
feststellen lässt.603 In diesem Fall ist für die Schutzent-
stehung erforderlich und zugleich ausreichend eine 
nach außen in Erscheinung tretende Benutzung, die auf 
den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betäti-
gung schließen lässt; nicht erforderlich ist, dass die 

GRUR-RS 2020, 27886 (Nr. 23) – Popschlager Aktu-
ell. 

600  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 4 Rdn. 53; BeckOK MarkenR/Weiler,  
32. Edition, Stand 01.01.2023, MarkenG § 4 
Rdn. 93; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Ge-
werblicher Rechtsschutz, 3. Aufl., § 4 MarkenG, 
Rdn. 19; BPatG, 28 W (pat) 77/19, GRUR-RS 2020, 
27886 (Nr. 23) – Popschlager Aktuell; zu den Anfor-
derungen an den Nachweis mittels Demoskopie 
siehe Richtlinie für die Prüfung von Markenanmel-
dungen und für die Registerführung, 
https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-
ken/w7735.pdf, Teil 2: XVII.7. 

601  Siehe Teil 2: I.2 bis 4. 
602  BGH, I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 686 (Nr. 17) – 

ahd.de; BGH, I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150, 1153 
(Nr. 34) – Baumann I; jeweils m. w. N.  

603  BGH, I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205, 206 (Nr. 22) – 
Haus & Grund IV, m. w. N. 

https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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Kennzeichnung im Verkehr schon ein bestimmtes Maß 
an Anerkennung gefunden hat.604 Liegen diese Voraus-
setzungen vor, kann auch für einen Bestandteil der voll-
ständigen Firmenbezeichnung eigenständiger Schutz 
als Firmenschlagwort beansprucht werden, wenn die-
ser geeignet ist, sich als Kurzbezeichnung/schlagwortar-
tiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen; auf 
eine tatsächliche (isolierte) Verwendung des Bestand-
teils kommt es dabei nicht an.605 

Bei Zeichen ohne originäre Unterscheidungskraft ent-
steht der Schutz erst mit Erlangung von Verkehrsgel-
tung. Verkehrsgeltung liegt vor, wenn ein nicht uner-
heblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das 
Zeichen als Bezeichnung eines bestimmten Unterneh-
mens versteht.606 Hinsichtlich der weiteren Vorausset-
zungen und des erforderlichen Sachvortrags wird auf 
die Ausführungen zur Verkehrsgeltung von Benutzungs-
marken Bezug genommen,607 wobei hier aufgrund der 
fehlenden Unterscheidungskraft eine qualifizierte Ver-
kehrsgeltung (Zuordnungsgrad von mindestens 50 %) 
erforderlich ist.608  

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt fer-
ner einen befugten Gebrauch voraus.609 Die Schutzent-
stehung hindert allerdings nur ein absolut unbefugter 
Gebrauch, also z. B. die Verwendung einer Bezeich-
nung, die gegen §§ 3, 5 des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) oder das materielle Firmen-
recht gemäß §§ 18 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB) 
verstößt oder die als Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4-14 
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen wäre.610 
Ist der Gebrauch nur relativ, d. h. einer bestimmten Per-
son gegenüber, unbefugt, so hindert dies die Schutzent-
stehung nicht; es können dann lediglich dieser Person 
gegenüber keine Rechte aus dem Unternehmenskenn-
zeichen geltend gemacht werden.611  

Der Schutz darf nicht zwischenzeitlich entfallen sein. 
Der Schutz entfällt regelmäßig, wenn der Berechtigte 
entweder den Betrieb des von ihm geführten Unterneh-
mens oder jedenfalls den Gebrauch des Unternehmens-
kennzeichens aufgibt oder das Unternehmenskennzei-
chen in seiner charakteristischen Eigenart ändert612 

 
604  BGH, I ZR 237/14, GRUR 2016, 1066, 1067 (Nr. 23) 

– mt-perfect, m. w. N. 
605  BGH, I ZR 201/16, GRUR 2018, 935, 937 (Nr. 28) – 

goFit, m. w. N. 
606  BGH, I ZR 181/87, GRUR 1992, 329, 331 – AjS-

Schriftenreihe, m. w. N.  
607  Siehe Teil 2: IV.2. 
608  BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 943 (Nr. 42) – 

wetter.de, m. w. N. 
609  BGH, I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 707 –  

vossius.de, m. w. N. 
610  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. 

Aufl., § 5 Rdn. 56; BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edi-
tion, Stand 01.01.2023, MarkenG § 5 Rdn. 124 f.; je-
weils m. w. N. 

611  BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edition, 01.01.2023, 
MarkenG § 5 Rdn. 126, m. w. N. 

bzw. – bei Unternehmenskennzeichen, deren Schutz 
durch den Erwerb von Verkehrsgeltung entstanden war 
– mit dem Verlust der Verkehrsgeltung. 

Schließlich muss die Benutzung der angegriffenen 
Marke gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG wegen Verwechs-
lungsgefahr oder gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG wegen 
Bekanntheitsschutzes des Unternehmenskennzeichens 
untersagt sein. 

(1) Verwechslungsgefahr (§ 15 Abs. 2 Mar-
kenG) 

Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist 
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände 
des Einzelfalls vorzunehmen, insbesondere dem Ähn-
lichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Zei-
chen, der Kennzeichnungskraft des älteren Unterneh-
menskennzeichens und der Nähe der Unternehmens-
bereiche (Branchennähe).613 Die genannten Kriterien 
stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhält-
nis derart, dass ein Weniger im einen Bereich durch ein 
Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden 
kann und umgekehrt.614  

(a) Branchennähe 

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in ers-
ter Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete 
an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Be-
teiligten sind, wobei auch naheliegende Ausweitungen 
der Tätigkeitsbereiche einzubeziehen sind; Anhalts-
punkte für eine Branchennähe können Berührungs-
punkte der Waren/Dienstleistungen der Unternehmen 
auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Ver-
triebswege und der Verwendbarkeit der Waren/Dienst-
leistungen sein.615 Von einer Unähnlichkeit der Bran-
chen kann daher nur ausgegangen werden, wenn trotz 
(unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer 
Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätig-
keitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei 
gibt es eine (absolute) Branchenunähnlichkeit, die auch 

612  BGH, I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150, 1152 (Nr. 29) – 
Baumann I, m. w. N. 

613  BGH, I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104, 1106 (Nr. 21) 
– Haus & Grund II; BGH, GRUR 2012, 635 (Nr. 12) – 
METRO/ROLLER's Metro; BGH, I ZR 50/14, GRUR 
2016, 705, 707 (Nr. 23) – ConText; jeweils m. w. N. 

614  BGH, I ZR 174/07, GRUR 2010, 738, 742 (Nr. 22) – 
Peek & Cloppenburg; BPatG, 29 W (pat) 25/13, 
BeckRS 2016, 7091 – ned tax/NeD Tax, m. w. N.; 
BPatG, 26 W (pat) 1/15, BeckRS 2019, 19604 
(Nr. 61) – CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk, 
m. w. N. 

615  BGH, I ZR 167/06, GRUR 2009, 484, 490 (Nr. 73) – 
Metrobus; BGH, I ZR 10/09, GRUR 2011, 831, 833 
(Nr. 23) – BCC; jeweils m. w. N. 
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bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kenn-
zeichnungskraft des prioritätsälteren Unternehmens-
kennzeichens ausgeglichen werden kann.616  

Eine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen im mar-
kenrechtlichen Sinne ist nicht erforderlich; allerdings 
müssen sich die Beteiligten mit ihren Produkten auf 
dem Markt tatsächlich begegnen, d. h. es muss jeden-
falls eine Überschneidung der Adressatenkreise gege-
ben sein.617 Liegt nach den sachlich engeren marken-
rechtlichen Grundsätzen Waren-/Dienstleistungsähn-
lichkeit618 vor, kann regelmäßig auch von Branchennähe 
ausgegangen werden.619 

(b) Kennzeichnungskraft des Unternehmens-
kennzeichens 

Die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzei-
chens wird durch den Grad der Eignung des Zeichens 
bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines 
durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem 
Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprä-
gen.620 Dabei kann grundsätzlich auf die für die Kenn-
zeichnungskraft von Marken entwickelten Regeln621 zu-
rückgegriffen werden,622 wobei es allerdings bei der Be-
stimmung des Grades der Kennzeichnungskraft – an-
ders als bei der Marke – darauf ankommt, ob der Ver-
kehr das Zeichen nicht nur (irgend)einem bestimmten, 
sondern gerade dem konkreten Unternehmen zuord-
net, das dessen Schutz beansprucht.623 

(c) Ähnlichkeit der Zeichen 

Beim Zeichenvergleich zwischen einer Marke und ei-
nem Unternehmenskennzeichen gelten im Wesentli-
chen dieselben Grundsätze wie beim Zeichenvergleich 
zwischen zwei Marken,624 so dass auf die entsprechen-
den Ausführungen Bezug genommen werden kann.625 
Genießt ein Bestandteil eines Unternehmenskennzei-
chens gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als 
Firmenschlagwort,626 kann dieser dem Zeichenver-
gleich zugrunde gelegt werden, da der Verkehr erfah-
rungsgemäß dazu neigt, längere Firmenbezeichnungen 
auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu 
verkürzen.627 

 
616  BGH, I ZR 10/09, GRUR 2011, 831, 833 (Nr. 23) – 

BCC, m. w. N. 
617  BGH, I ZR 110/03, GRUR 2006, 937, 941 (Nr. 38) – 

Ichthyol II, m. w. N. 
618  Siehe dazu Teil 2: I.3.a). 
619  BPatG, 30 W (pat) 26/12, BeckRS 2014, 12939 – e-

SPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit, m. w. N.; BPatG, 
26 W (pat) 29/20, GRUR-RS 2021, 36796 (Nr. 72) – 
Shindy/Shindy.  

620  BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 (Nr. 18) – 
METRO/ROLLER’s Metro, m. w. N. 

621  Siehe dazu Teil 2: I.3.b). 
622  Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  

13. Aufl., § 15 Rdn. 58. 

(2) Bekanntheitsschutz (§ 15 Abs. 3 Mar-
kenG) 

Für den Bekanntheitsschutz eines Unternehmenskenn-
zeichens gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG gelten im Wesent-
lichen dieselben Kriterien wie beim Schutz einer be-
kannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.628 
Danach ist ein Unternehmenskennzeichen bekannt 
i. S. v. § 15 Abs. 3 MarkenG, wenn es einem bedeuten-
den Teil des Verkehrs bekannt ist, der von dem Tätig-
keitsgebiet betroffen ist, ohne dass bestimmte Pro-
zentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind; er-
forderlich ist eine Bekanntheit gerade als Unterneh-
menskennzeichen.629 Hinsichtlich der weiteren Einzel-
heiten gelten die Ausführungen zum Bekanntheits-
schutz von Registermarken entsprechend.630 

bb) Unternehmenskennzeichen ohne Na-
mensfunktion 

Besonderen Bezeichnungen des Geschäftsbetriebs 
gleichgestellt sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG Ge-
schäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des 
Geschäftsbetriebs bestimmte Zeichen, wenn sie über 
Verkehrsgeltung verfügen. In Betracht kommen Zeichen 
aller möglichen Zeichenformen, die vom Verkehr zwar 
nicht als Name, aber als sonstiges den Geschäftsbetrieb 
bzw. das Unternehmen individualisierendes Kennzei-
chen aufgefasst werden. 

Hinsichtlich der (hier stets) erforderlichen Verkehrsgel-
tung sowie der Voraussetzungen des hypothetischen 
Unterlassungsanspruchs (wegen Verwechslungsgefahr 
bzw. Bekanntheitsschutz) gelten die zu Unternehmens-
kennzeichen mit Namensfunktion getroffenen Ausfüh-
rungen entsprechend.631 

b) Werktitel 

Eine neu eingetragene Marke kann im Widerspruchs-
verfahren unter bestimmten Umständen auch aufgrund 

623  BGH, I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, 636 (Nr. 18) – 
METRO/ROLLER’s Metro, m. w. N. 

624  BGH, I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, 707 (Nr. 30) – 
ConText, m. w. N. 

625  Siehe dazu Teil 2: I.3.c). 
626  Siehe dazu Teil 2: IV.3.a)aa). 
627  BGH, I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, 707 (Nr. 28) – 

ConText, m. w. N. 
628  Begründung zum Regierungsentwurf eines Mar-

kenrechtsreformgesetzes, BlPMZ 1994, 45, 70.  
629  BPatG, 26 W (pat) 1/15, BeckRS 2019, 19604 

(Nr. 106) – CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk. 
630  Siehe Teil 2: I.4.b) bis dd). 
631  Siehe Teil 2: IV.3.a)aa). 
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eines prioritätsälteren Werktitels gelöscht werden.632 
Dies setzt voraus, dass ein älteres Recht an einem Werk-
titel nach § 5 Abs. 3 MarkenG entstanden ist, aufgrund 
dessen der Widersprechende berechtigt ist, die Benut-
zung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland (§ 12 MarkenG)633 entwe-
der wegen der Gefahr von Verwechslungen mit dem äl-
teren Titel (§ 15 Abs. 2 MarkenG) oder aufgrund dessen 
besonderer Bekanntheit (§ 15 Abs. 3 MarkenG) zu un-
tersagen. 

aa) Gegenstand des Werktitelschutzes 

Dem Schutz als Werktitel zugänglich sind gemäß § 5 
Abs. 3 MarkenG die Namen oder besonderen Bezeich-
nungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, 
Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. 
Für letztere gilt ein gegenüber dem Urheberrecht eigen-
ständiger, kennzeichenrechtlicher Werkbegriff634 i .S. v. 
immateriellen Arbeitsergebnissen, die als Gegenstand 
des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Verkehrs-
anschauung bezeichnungsfähig sind.635 Ein Kennzei-
chenschutz als Werktitel ist hiernach beispielsweise 
möglich für Spiele, insbesondere wenn sie einem geisti-
gen Umsetzungsprozess zugängliche Inhalte aufwei-
sen636, für Datenbanken, Computerprogramme und 
Smartphone-Apps637, für Internetdomains, wenn die 
darunter abrufbaren Inhalte ihrerseits titelschutzfähig 
sind638, für Comic- bzw. Romanfiguren639 oder auch für 

 
632  §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4, 12, 15 Abs. 2 bis 4, 

5 Abs. 3 MarkenG. 
633  Siehe Teil 2: IV.1.b). 
634  Dieser kennzeichnungsrechtliche Werkbegriff un-

terscheidet sich vom Werkbegriff des Urheber-
rechts gemäß § 2 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz und 
erfordert insbesondere keine besondere Gestal-
tungshöhe. Zu unterscheiden ist der Werktitel-
schutz in Funktion und Reichweite auch von einem 
(ggf. zusätzlichen) Schutz der jeweiligen Bezeich-
nung als Marke (hierzu z. B. BPatG, 
32 W (pat) 269/03, GRUR 2006, 593 – Der kleine 
Eisbär). 

635  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 538 (Nr. 30) – 
Das Omen; BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301, 
1302 (Nr. 17) – Kinderstube; BGH, I ZR 202/14, 
GRUR 2016, 939, 940 (Nr. 15) – wetter.de; BGH, 
I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 1266 f. (Nr. 13) – 
Stimmt´s?. 

636  BGH, I ZR 25/91, GRUR 1993, 767 – Zappel-Fisch: 
Der Verkehr bezeichnet „mit ‚Bridge‘ nicht etwa das 
zugehörige Bündel von Spielkarten oder mit ‚Mo-
nopoly‘ nicht allein einen entsprechenden Materi-
alkasten, sondern eben ein bestimmtes, auf Ideen 
beruhendes ‚Spiel‘“. 

637  BGH, I ZR 44/95, GRUR 1998, 155, 156 – Power-
point; BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 940 
(Nr. 16) – wetter.de. 

die spezifische Interpretation eines Musikstücks durch 
einen bestimmten Künstler/eine bestimmte Künstle-
rin640. Auch bloße Rubriken und Kolumnen z. B. in Zeit-
schriften können, für sich genommen, taugliche Werke 
darstellen.641 

Die im Wortlaut des § 5 Abs. 3 MarkenG angelegte Na-
mensfunktion sowie die Eigenschaft, als immaterielles 
Arbeitsergebnis verstanden zu werden, charakterisie-
ren das Schutzrecht des Werktitels. Hiervon zu unter-
scheiden ist insbesondere die Frage der betrieblichen 
Herkunft von Waren/Dienstleistungen, gerade auch sol-
cher, durch welche Werke verkörpert oder hervorge-
bracht werden.642 Deshalb wurde Werktitelschutz z. B. 
für die organisatorische Veranstaltung eines Musikfesti-
vals verneint, weil es sich dabei schlicht um eine Dienst-
leistung handelt.643 Gleiches gilt für die auf den Herstel-
lungsprozess einer (für sich genommen werktaugli-
chen) Software gerichtete Dienstleistung „Entwurf und 
Entwicklung von Computersoftware“,644 für bloße Ver-
marktungskonzepte (z. B. bestimmte „Strom-Tarife“ im 
Zusammenhang mit der Lieferung elektrischer Energie) 
oder für technische Pläne.645 

bb) Entstehen des Werktitelschutzes und In-
haberschaft 

Ähnlich wie bei Unternehmenskennzeichen entsteht 
der Werktitelschutz regelmäßig mit der Ingebrauch-
nahme als Titel im inländischen Geschäftsverkehr.646 

638  BGH, I ZR 47/07, GRUR 2010, 156, 157 (Nr. 20) – EI-
FEL-ZEITUNG; BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 
940 (Nr. 17) – wetter.de. 

639  OLG Hamburg, 5 U 188/04, GRUR-RR 2006, 408, 
411 – OBELIX; vgl. auch: BGH, I ZR 264/91, GRUR 
1994, 191, 192 – Asterix-Persiflagen. 

640 BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 539 (Nr. 40) – 
Das Omen. 

641  BGH, I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 1266 f. (Nr. 13) 
– Stimmt´s?; OLG Hamburg, 5 U 114/07, GRUR-RR 
2009, 309, 310 – AGENDA: Für das Entstehen des 
Schutzes an solchen Werktiteln ist indes ein mehr-
maliges bzw. regelmäßiges Erscheinen notwendig, 
da sie vom Verkehr erst dann als selbständige Titel 
verstanden werden. 

642  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 540 (Nr. 61) – 
Das Omen; BGH, I ZB 19/00, GRUR 2003, 342, 343 – 
Winnetou; BGH, I ZR 83/56, GRUR 1958, 354, 357 – 
Sherlock Holmes. 

643  BGH, I ZR 181/87, GRUR 1989, 626, 627 – Festival 
Europäischer Musik. 

644  BPatG, 29 W (pat) 16/16, BeckRS 2018, 15697 
(Nr. 20) – Visora/Visora. 

645  BPatG, 30 W (pat) 32/12, GRUR 2014, 780, 784 f. – 
Liquidrom. 

646  BT-Drs. 12/6581, 67 f.; BGH, I ZR 183/07, GRUR 
2010, 642, 645 (Nr. 36) – WM-Marken, m. w. N.; 
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Neben der grundsätzlich erforderlichen Fertigstellung 
des Werks647 setzt dies voraus, dass der betreffenden 
Bezeichnung in Bezug auf das jeweilige Werk eine titel-
mäßige Unterscheidungskraft innewohnt. Fehlt es da-
ran, ist für die Entstehung von Werktitelschutz der wei-
tergehende, deutlich schwieriger zu führende Nachweis 
erforderlich, dass die Bezeichnung eine qualifizierte 
Verkehrsgeltung als Titel erlangt hat, also von über 50 % 
der angesprochenen Verkehrskreise mit einem ganz be-
stimmten Werk in Verbindung gebracht und dieses von 
anderen Werken unterschieden wird;648 auf die Kennt-
nis über den Schöpfer/die Schöpferin des Werks kommt 
es hingegen nicht an. 

Die Unterscheidungskraft von Werktiteln bestimmt sich 
nach ihrer Eignung, Werke als solche zu individualisie-
ren. Verglichen mit der auf die betriebliche Herkunft be-
zogenen Unterscheidungskraft von Marken sind die An-
forderungen dafür tendenziell geringer649 (und im Be-
reich von Zeitungs-, Zeitschriften- und Rundfunksen-
dungstiteln aufgrund entsprechender Verkehrsgewöh-
nung besonders niedrig650). So mag beispielsweise der 
Bezeichnung „Winnetou“ für die Waren „Druckereier-
zeugnisse“ oder die Dienstleistung „Filmproduktion“ 
die erforderliche Unterscheidungskraft im marken-
rechtlichen Sinne fehlen, da sie insofern lediglich einen 
beschreibenden Sachhinweis auf den bezeichnungsfä-
higen gedanklichen Inhalt dieser Produkte vermittelt. 
Als Titel ist sie aber uneingeschränkt tauglich, Werke 
wie Romane oder Filme namensmäßig zu bezeichnen 
und von anderen Werken unterscheidbar zu machen.651 
Insofern als ausreichend bewertet wurde die (werktitel-
mäßige) Unterscheidungskraft z. B. folgender Titel: „EI-
FEL-ZEITUNG“ ([Online-] Zeitung)652, „Tageschau“ (TV-
Nachrichtensendung)653, „Stimmt's?“ (Zeitungsrubrik 

 
zum auch hier erforderlichen bundesweiten Unter-
lassungsanspruch (§ 12 MarkenG) siehe 
Teil 2: IV.1.b). 

647  BGH, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055, 1057 f. (Nr. 41) 
– airdsl. Anders bei möglicher Titelschutzanzeige, 
deren Veröffentlichung zwar noch keine rechtsbe-
gründende Werksbenutzung darstellt, mit der aber 
ein früherer Zeitrang gesichert werden kann, wenn 
binnen angemessener Frist das Werk unter dem an-
gezeigten Titel auf den Markt kommt, vgl. BGH, 
I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 – Tagesreport; 
weiterführend: BeckOK MarkenR/Weiler, 32. Edi-
tion, Stand 01.01.2023, MarkenG § 5 Rdn. 229 ff. 

648  BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 943 (Nr. 42) – 
wetter.de, m. w. N. 

649  So ausdrücklich: BGH, I ZB 32/09, GRUR 2010, 640, 
641 (Nr. 15) – hey!. 

650  BGH, I ZR 27/99, GRUR 2002, 176 – Auto Magazin; 
BGH, I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 – Tages-
report; BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939 (Nr. 23) 
– wetter.de; BGH, I ZR 211/98, GRUR 2001, 1050, 
1051 – Tagesschau. 

für Leserfragen zu verschiedenen Wissensberei-
chen)654, „Farming Simulator 2013“ (Computer-Simula-
tionsspiel)655. Demgegenüber zu verneinen ist die Eig-
nung zur titelmäßigen Kennzeichnung für selbst in die-
sem Sinne glatt beschreibende Titel wie „Internetrecht“ 
(Lehrbuch)656, „Die Prüfung des Bilanzbuchhalters“ 
(Sachbuch)657 oder „wetter.de“ (Smartphone-App und 
Internetdomain)658. 

Ist nach diesen Voraussetzungen ein schutzfähiger 
Werktitel gegeben, steht dieser wegen der engen Ver-
bindung zwischen Titel und Werk grundsätzlich demje-
nigen als Inhaber zu, dessen immaterielles Arbeitser-
gebnis mit dem Titel gekennzeichnet wird. Die Zuord-
nung des Titelrechts folgt also der Werkzuordnung.659 
Bei Büchern ist Titelinhaber somit regelmäßig der Au-
tor/die Autorin, bei Filmen der Regisseur/die Regisseu-
rin, bei Musikwerken der Komponist/die Komponistin 
und ggf. auch der Interpret/die Interpretin660, bei Zei-
tungen oder Zeitschriften ihr Herausgeber bzw. Verle-
ger. Für die Inhaberschaft irrelevant ist, ob ggf. ein an-
derer/eine andere Ideengeber/Ideengeberin für das 
Werk war, es schutzbegründend gegenüber der Öffent-
lichkeit in Benutzung genommen hat oder es vermark-
tet bzw. vertreibt.661 Im Falle mehrerer Inhaber oder Be-
rechtigter können diese gemäß § 744 Abs. 2 BGB unab-
hängig voneinander Widerspruch erheben.662 

cc) Verwechslungsgefahr und Bekanntheits-
schutz 

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 
MarkenG ist auch bei Werktiteln auf der Grundlage ei-

651  Anschaulich einerseits BGH, I ZR 171/00, GRUR 
2003, 440, 441 – Winnetous Rückkehr; andererseits 
BGH, I ZB 19/00, GRUR 2003, 342, 343 – Winnetou. 

652  BGH, I ZR 47/07, GRUR 2010, 156, 157 (Nr. 14) – EI-
FEL-ZEITUNG. 

653  BGH, I ZR 211/98, GRUR 2001, 1050, 1051 – Tages-
schau. 

654  BGH, I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 1267 (Nr. 20 f.) 
– Stimmt´s?. 

655  OLG Köln, 6 U 54/14, GRUR 2015, 239, 241 (Nr. 39) 
– Farming Simulator 2013. 

656  LG Berlin, 52 O 416/07, BeckRS 2008, 25399 – Inter-
netrecht. 

657  OLG Zweibrücken, 4 W 94/09, BeckRS 2010, 26483 
– Die Prüfung des Bilanzbuchhalters. 

658  BGH, I ZR 202/14, GRUR 2016, 939, 940 (Nr. 18 ff.) 
– wetter.de. 

659  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 538 (Nr. 31) – 
Das Omen. 

660  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 539 (Nr. 40) – 
Das Omen. 

661  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 538 (Nr. 32) – 
Das Omen. 

662  Siehe Teil 1: I.3.a)aa). 
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ner Wechselwirkung zwischen allen maßgeblichen Fak-
toren zu beurteilen,663 insbesondere dem Ähnlichkeits-
grad der gegenüberstehenden Bezeichnungen und der 
Kennzeichnungskraft des älteren Titels664 sowie der 
Werknähe, welche an die Stelle der Waren-/Dienstleis-
tungsähnlichkeit (bzw. Branchennähe) tritt. Die Werk-
nähe ist vor allem nach den betroffenen Werkkatego-
rien, aber auch nach Charakter und Erscheinungsbild 
der Werke unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Marktverhältnisse zu beurteilen.665 

Da im Widerspruchsverfahren aber keine anderen 
Werktitel, sondern ausschließlich Marken angegriffen 
werden, ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass Werk-
titel wegen ihrer spezifischen Funktion regelmäßig nur 
vor Verwechslungen mit (anderen) Werktiteln ge-
schützt sind („unmittelbare Verwechslungsgefahr“ bzw. 
„Verwechslungsgefahr im engeren Sinne“). Die im Wi-
derspruchsverfahren zu unterstellende markenmäßige 
Benutzung der angegriffenen Marke als betrieblicher 
Herkunftshinweis für die eingetragenen Waren/Dienst-
leistungen kann den werksbezeichnenden und -indivi-
dualisierenden Schutzbereich eines älteren Titelrechts 
typischerweise gar nicht tangieren.666 Die Folge dessen 
ist, dass es an der erforderlichen Werknähe regelmäßig 
fehlt.667 Verwechslungsgefahr zwischen einem älteren 
Werktitel und einer jüngeren Marke kommt daher nur 
ausnahmsweise (in Form „mittelbarer Verwechslungs-
gefahr“ bzw. „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne“) 
in Betracht, wenn sich der Werktitel aufgrund besonde-
rer Umstände über seine normale Titelfunktion hinaus 
auch zu einem Hinweis auf die betriebliche Herkunft 
von Waren/Dienstleistungen entwickelt hat, insbeson-
dere für solche, die das Werk verkörpern oder hervor-
bringen. Hierfür müssen für den Verkehr sachliche Zu-
sammenhänge zwischen den gekennzeichneten Wa-
ren/Dienstleistungen und dem unter dem Titel veröf-
fentlichten Werk erkennbar sein,668 was in aller Regel 
nur bei bekannten Titeln wiederkehrend erscheinender 
Druckschriften sowie entsprechenden Fernseh- und 
Hörfunksendungen angenommen werden kann.669 Nur 

 
663  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 540 (Nr. 62) – 

Das Omen; BGH, I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265, 
1267 f. (Nr. 23) – Stimmt’s?; BGH, I ZR 181/02, 
GRUR 2005, 264, 265 – Das Telefon-Sparbuch. 

664  Zu den Faktoren der Zeichenähnlichkeit und Kenn-
zeichnungskraft siehe die Ausführungen zur Ver-
wechslungsgefahr bei Widersprüchen aus Register-
marken, die insoweit entsprechend gelten:  
Teil 2: I.3.b) und c). 

665  BPatG, 29 W (pat) 16/16, BeckRS 2018, 15697 
(Nr. 32) – Visora/Visora. 

666  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 540 (Nr. 61) – 
Das Omen; BPatG, 27 W (pat) 95/16, BeckRS 2018, 
25463 (Nr. 14) – MACE ENERGY METHOD/Die Mace 
Energy Method; BPatG, 29 W (pat) 16/16, BeckRS 
2018, 15697 (Nr. 30) – Visora/Visora. 

667  BPatG, 28 W (pat) 50/14, GRUR-RS 2019, 40518 
(Nr. 62 f.) – Die PS-Profis; BPatG, 27 W (pat) 25/18, 

aufgrund solcher Titel kann im Wege des Widerspruchs 
die Löschung einer (im Zeichenvergleich ähnlichen) jün-
geren Marke für (werknahe) Waren/Dienstleistungen 
beansprucht werden. 

Für den Bekanntheitsschutz von Werktiteln nach § 15 
Abs. 3 MarkenG gelten dem Grunde nach die für be-
kannte Unternehmenskennzeichen aufgezeigten Maß-
gaben.670 Weil jedoch gerade die Namen bekannter und 
regelmäßig erscheinender Druckschriften oder Fern-
seh- und Rundfunksendungen typische Anwendungs-
fälle der im Bereich des Titelschutzes weit ausgelegten 
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nach § 15 
Abs. 2 MarkenG darstellen, kommt dem Bekanntheits-
schutz darüber hinaus in der Praxis nur geringe eigen-
ständige Bedeutung zu.671 

V. Widersprüche aus geschützten Ur-
sprungsbezeichnungen und geogra-
fischen Angaben 

Der Eintragung einer Marke können im Wege des Wi-
derspruchs auch geschützte Ursprungsbezeichnungen 
oder geschützte geografische Angaben entgegengehal-
ten werden. Hierbei handelt es sich um registrierte (eu-
ropäische) Schutzrechte im Zusammenhang mit spezifi-
zierten Agrarerzeugnissen, Lebensmitteln, Weinen bzw. 
aromatisierten Weinerzeugnissen und Spirituosen. Die 
Möglichkeit, markenrechtliche Widersprüche auch auf 
ältere Rechte solcher Art stützen zu können, liegt zu-
mindest auch darin begründet, eine frühzeitige und ein-
fache Korrektur für Fälle zu schaffen, in denen Marken 
entgegen dem korrespondierenden absoluten Schutz-
hindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG eingetragen 
worden sind.672

GRUR-RS 2019, 36779 (Nr. 24) – The good and the 
bad and the white. 

668  BPatG, 26 W (pat) 55/14, BeckRS 2017, 118117 – 
Länder, Menschen, Abenteuerreisen/Länder-Men-
schen-Abenteuer. 

669  BGH, I ZR 97/17, GRUR 2019, 535, 542 (Nr. 85) – 
Das Omen; BGH, I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301, 
1302 (Nr. 22) – Kinderstube; BGH, I ZB 65/12, GRUR 
2014, 483, 485 f. (Nr. 29) – test; BGH, I ZR 211/98, 
GRUR 2001, 1050, 1051 – Tagesschau; BPatG, 
26 W (pat) 55/14, BeckRS 2017, 118117 – Länder, 
Menschen, Abenteuerreisen/Länder-Menschen-
Abenteuer; BPatG, 27 W (pat) 72/14, BeckRS 2017, 
144332 (Nr. 22) – art FORUM BERLIN/art. 

670  Siehe Teil 2: IV.3.a)aa)(2). 
671  Vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 

13. Aufl., § 15 Rdn. 104 ff. 
672  Vgl. BeckOK MarkenR/Draheim, 32. Edition, Stand 

01.01.2023, MarkenG § 42 Rdn. 106. 
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Voraussetzung für das Bestehen eines entsprechenden 
Löschungsanspruchs ist, dass 

- eine nach unionsrechtlichen673 Vorgaben674 ge-
schützte, zeitrangältere Ursprungsbezeichnung 
bzw. geografische Angabe gegeben ist,  

- die Eintragung der angegriffenen Marke einem Ver-
botstatbestand675 der diese Bezeichnung schützen-
den Bestimmungen insofern entgegensteht, als 
eine widerrechtliche Verwendung, Aneignung, 
Nachahmung oder Anspielung bzw. sonstige Irre-
führung über Ursprung, Art oder Merkmale des je-
weiligen Erzeugnisses zu besorgen ist,676 

 
673  Vgl. Hacker, GRUR 2019, 113, 119. 
674  Relevant sind insoweit die VO (EU) 1151/2012 (für 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel), die VO (EU) 
1308/2013 (für Weine), die VO (EU) 251/2014 (für 
aromatisierte Weinerzeugnisse) sowie die VO (EU) 
2019/787 (für Spirituosen); jeweils abrufbar unter 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html. 

675  Art. 14, 13 Abs. 1 VO (EU) 1151/2012 (Agrarerzeug-
nisse und Lebensmittel); Art. 102, 103 Abs. 2 VO 
(EU) 1308/2013 (Weine); Art. 16a, 14 Abs. 1, 13 

- die Benutzung der angegriffenen Marke gemäß 
§ 13 Abs. 1 i. V. m. § 135 Abs. 1 MarkenG und/oder 
der jeweiligen EU-Verordnung in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland untersagt werden 
kann. 

Widerspruchsberechtigt sind nach § 42 Abs. 1 S. 2 Mar-
kenG alle Personen, die berechtigt sind, Rechte aus ei-
ner geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer ge-
schützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang 
geltend zu machen. Das ist jeder, der sich einer solchen 
Bezeichnung als Berechtigter bedient, insbesondere da-
von geschützte Erzeugnisse vermarktet.677  

Abs. 1 VO (EU) 1151/2012 (aromatisierte Weiner-
zeugnisse); Art. 36 Abs. 1, 21 Abs. 2 VO (EU) 
2019/787 (Spirituosen). 

676  Weiterführend hierzu: Richtlinie für die Prüfung 
von Markenanmeldungen und für die Registerfüh-
rung, https://www.dpma.de/docs/formulare/mar-
ken/w7735.pdf, Teil 2: VIII. 

677 Art. 12 Abs. 1 VO (EU) 1151/2012, Art. 103 Abs. 1 
VO (EU) 1308/2013, Art. 20 Abs. 1 VO (EU) 
251/2014, Art. 21 Abs. 1 VO 2019/787. 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf
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Teil 3:  Verfahrensablauf, Entschei-
dungen und Rechtsbehelfe 

I. Zuständigkeiten 

Für die Prüfung und Beschlussfassung im Widerspruchs-
verfahren sind gemäß § 56 Abs. 2 S. 1 MarkenG die 
Markenstellen zuständig.678  

Die Aufgaben einer Markenstelle werden von einem 
Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts679 (ju-
ristischer Prüfer/juristische Prüferin, Erinnerungsprü-
fer/Erinnerungsprüferin) oder von einem Beamten/ei-
ner Beamtin des gehobenen Dienstes oder einem/einer 
vergleichbaren Angestellten (Erstprüfer/Erstprüferin) 
wahrgenommen (§ 56 Abs. 2 S. 2 und 3 MarkenG).680  

Bei der Verfahrensführung, insbesondere der Übermitt-
lung von Schriftsätzen und Stellungnahmen an die Ver-
fahrensbeteiligten, und bei bestimmten formellen Prü-
fungsschritten werden die Prüferinnen und Prüfer 
durch Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des ge-
hobenen Dienstes unterstützt. 

II. Übermittlung von Schriftsätzen; 
Beschlussreife 

Nach Eingang des Widerspruchs erhält der Widerspre-
chende vom DPMA eine Eingangsbestätigung, die allge-
meine Informationen zum weiteren Verfahrensablauf 
enthält.681 

Nach formeller Prüfung aller eingegangenen Wider-
sprüche übermittelt das DPMA diese dem Inhaber der 
angegriffenen Marke. Dies erfolgt grundsätzlich nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist. Für die Stellungnahme zu 
einem zulässigen Widerspruch räumt das DPMA dem 
Inhaber der angegriffenen Marke eine angemessene 
Frist682 ein. Bestehen dagegen hinsichtlich eines Wider-
spruchs Zulässigkeitsbedenken, wird dies dem Inhaber 
der angegriffenen Marke im Übermittlungsschreiben in 
allgemeiner Form mitgeteilt, ggf. verbunden mit dem 
Hinweis, dass vorläufig keine Stellungnahme zu diesem 
Widerspruch erforderlich ist. Gleichzeitig informiert das 

 
678  Obwohl das Widerspruchsverfahren der Eintragung 

der Marke nachgeschaltet ist, gehört es noch zum 
Eintragungsverfahren i. S. v. § 56 Abs. 2 S. 1  
MarkenG (vgl. Überschrift des Abschnitts 1 im Teil 3 
des MarkenG; Begründung zum Regierungsentwurf 
eines Markenrechtsreformgesetzes, BlPMZ 1994, 
45, 86; vgl. auch BGH, I ZB 6/20, GRUR 2021, 482, 
484 (Nr. 17) – RETROLYMPICS, m. w. N.). 

679  Siehe dazu § 26 Abs. 2 S. 2 PatG: Mitglieder des 
Deutschen Patent- und Markenamtes müssen die 
Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz besitzen (rechtskundige Mitglieder) 
oder in einem Zweig der Technik sachverständig 
sein (technische Mitglieder). 

DPMA den Widersprechenden über die konkreten Zu-
lässigkeitsbedenken und gibt ihm Gelegenheit, sich in-
nerhalb einer bestimmten Frist dazu zu äußern bzw. 
– im Fall eindeutiger, nicht heilbarer Zulässigkeitsmän-
gel – den Widerspruch zurückzunehmen. Entsprechend 
wird vorgegangen, wenn ein auf mehrere Wider-
spruchskennzeichen gestützter Widerspruch zwar ins-
gesamt zulässig ist, aber hinsichtlich einzelner geltend 
gemachter Widerspruchskennzeichen Zulässigkeitsbe-
denken bestehen.  

Im weiteren Verlauf eingehende Schriftsätze eines Be-
teiligten werden dem anderen Beteiligten zur Gewäh-
rung des rechtlichen Gehörs (§ 59 Abs. 2 MarkenG)683 
grundsätzlich zur Kenntnis- und ggf. Stellungnahme in-
nerhalb einer angemessenen Frist684 übermittelt. Hat-
ten alle Beteiligten bereits Gelegenheit zur Stellung-
nahme und enthält ein weiterer Schriftsatz keine neuen 
Anträge und kein neues entscheidungserhebliches tat-
sächliches oder rechtliches Vorbringen, soll er dem an-
deren Beteiligten nur noch zur Kenntnisnahme ohne 
weitere Stellungnahmefrist übermittelt werden; insbe-
sondere im Wiederholungsfall kann von einer Übermitt-
lung solcher Schriftsätze vor der Beschlussfassung auch 
ganz abgesehen werden (hierin liegt dann keine Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs685). Ferner kann von der 
Übermittlung eines gegnerischen Schriftsatzes an einen 
Beteiligten vor der Beschlussfassung abgesehen wer-
den, wenn eine Entscheidung zu seinen Gunsten ergeht 
(§ 19 Abs. 2 S. 2 DPMAV). 

Anschließend wird das Verfahren dem zuständigen Prü-
fer/der zuständigen Prüferin zur Beschlussfassung vor-
gelegt.686 Die Bearbeitung der beschlussreifen Verfah-
ren erfolgt grundsätzlich chronologisch nach dem Da-
tum der Beschlussreife. 

Trotz abgelaufener Stellungnahmefristen eingegangene 
Schriftsätze sind bei der Entscheidung zu berücksichti-
gen, wenn der Beschluss zum Zeitpunkt des Eingangs 
des Schriftsatzes im DPMA noch nicht ergangen war 
bzw. noch nicht an den zentralen Dokumentversand 
herausgegeben wurde.687 Dem anderen Beteiligten ist 
durch Übermittlung des Schriftsatzes erneut rechtliches 
Gehör zu gewähren, es sei denn die Berücksichtigung 
des Schriftsatzes führt zu keiner abweichenden Ent-
scheidung bzw. ein darin gestellter neuer Antrag wird 

680  Zu den Einzelheiten siehe Teil 3: III.2 und  
Teil 3: IV.1.e). 

681  Zur Form der Übermittlung von Bescheiden, Mittei-
lungen und gegnerischen Schriftsätzen siehe  
Teil 1: II.8. 

682  Siehe Teil 1: II.4.b). 
683  Siehe Teil 1: II.2. 
684  Siehe Teil 1: II.4.b). 
685  BPatG, 25 W (pat) 40/04, BeckRS 2008, 26834. 
686  Siehe zum Erstbeschluss Teil 3: III und zum Erinne-

rungsbeschluss Teil 3: IV.1.d)-e). 
687  BGH, I ZB 8/96, GRUR 1997, 223, 224 – Ceco; BPatG, 

28 W (pat) 51/10, BeckRS 2010, 16256 – PLASMA 
Compact. 
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zurückgewiesen. Im schriftlichen Verfahren vor dem 
DPMA besteht kein Raum für die Anwendung zivilpro-
zessualer Verspätungsvorschriften.688 

III. Erstbeschluss 

1. Allgemeines 

Entscheidungen im Widerspruchsverfahren ergehen 
durch Beschluss gemäß § 61 MarkenG. In einem Be-
schluss können Entscheidungen über mehrere gegen 
die angegriffene Marke gerichtete Widersprüche zu-
sammengefasst werden (§ 31 MarkenV). 

Beschlüsse sind zu begründen und den Beteiligten in 
Abschrift förmlich zuzustellen (§ 61 Abs. 1 S. 1  
MarkenG).689  

Keinen Beschlusscharakter haben Bescheide, welche 
die abschließende Entscheidung lediglich vorbereiten 
sowie Mitteilungen und Benachrichtigungen über 
Rechtsfolgen, die unmittelbar kraft Gesetzes eintre-
ten.690 

2. Zuständigkeit für den Erstbeschluss 

Nach der aktuellen internen Geschäftsverteilung der 
Markenstellen ist für den Erstbeschluss über Wider-
sprüche ausschließlich aus angemeldeten oder einge-
tragenen Registermarken ohne (ausdrückliche) Gel-
tendmachung von Bekanntheitsschutz (d. h. wenn le-
diglich die Prüfung von Doppelidentität und/oder Ver-
wechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 
Abs. 1 Nr. 1 und/oder 2 MarkenG erfolgen muss) ein Be-
amter/eine Beamtin des gehobenen Dienstes bzw. ein 
vergleichbarer Angestellter/eine vergleichbare Ange-
stellte zuständig. 

In allen anderen Fällen ist für den Erstbeschluss ein Prü-
fer/eine Prüferin des höheren Dienstes (juristischer 
Prüfer/juristische Prüferin) zuständig. Dies betrifft Wi-
dersprüche, die auf folgende Widerspruchskennzeichen 
bzw. Löschungsgründe gestützte sind:  

- angemeldete oder eingetragene Registermarke bei 
Geltendmachung von Bekanntheitsschutz (§ 42 
Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG),  

- notorisch bekannte Marke (§ 42 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. 
§§ 10, 9 MarkenG),  

- Eintragung für einen Agenten oder Vertreter (§ 42 
Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 11 MarkenG) 

 
688  Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 

13. Aufl., § 59 Rdn. 4 f. 
689  Zur Zustellung siehe Teil 1: II.8. 
690  Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 

13. Aufl., § 66 Rdn. 8. 
691  Siehe Teil 1: I.6.e). 
692  Siehe Teil 1: I.7. 

- Benutzungsmarke oder geschäftliche Bezeichnung 
(§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 12, § 4 Nr. 2 bzw. § 5 
MarkenG) oder 

- geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografi-
sche Angabe (§ 42 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 13  
MarkenG). 

3. Entscheidung über Zulässigkeit und 
Begründetheit 

a) Unzulässige Widersprüche 

aa) Gebührenmangel 

Ein Widerspruch, der mangels Zahlung der Grundge-
bühr unzulässig ist, gilt kraft Gesetzes als nicht erhoben 
(§ 6 Abs. 2 PatKostG).691 Eine Beschlussfassung ist da-
her dann grundsätzlich nicht erforderlich; die Marken-
stelle teilt dem Widersprechenden lediglich formlos 
den Eintritt der gesetzlichen Rechtsfolge mit. Aus-
nahmsweise ergeht ein entsprechender Feststellungs-
beschluss, wenn der Widersprechende mit der Beurtei-
lung der Frage der rechtzeitigen bzw. vollständigen Ge-
bührenzahlung durch die Markenstelle nicht einver-
standen ist. 

bb) Unzulässigkeit aus anderen Gründen 

Aus anderen Gründen als einem Gebührenmangel un-
zulässige Widersprüche werden grundsätzlich durch Be-
schluss verworfen, sofern sie nicht zurückgenommen 
worden sind.692 Ausnahmsweise, z. B. wenn sich die Zu-
lässigkeitsprüfung bei nicht registrierten Widerspruchs-
kennzeichen besonders aufwändig gestaltet, können im 
Beschluss Zulässigkeitsbedenken dahingestellt bleiben, 
wenn der Widerspruch jedenfalls (erkennbar) unbe-
gründet ist.693 

b) Zulässige Widersprüche 

Zulässige Widersprüche werden auf Begründetheit ge-
prüft. Dabei sind etwaige Beschränkungen des Wider-
spruchs zu berücksichtigen.694 Ein Widerspruch ist be-
gründet, wenn und soweit die inhaltliche Prüfung 
ergibt, dass ein im Widerspruchsverfahren berücksich-
tigungsfähiger Löschungsgrund vorliegt.695 In diesem 
Fall wird im Tenor des Beschlusses angeordnet, dass die 
Eintragung der angegriffenen Marke für alle oder für 
bestimmte Waren/Dienstleistungen gelöscht wird (§ 43 
Abs. 2 S. 1 MarkenG). Ist der Widerspruch (teilweise) 
unbegründet, wird er (im Übrigen) zurückgewiesen 
(§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG). 

693  BPatG, 27 W (pat) 105/03, BeckRS 2009, 2988; 
BPatG, 29 W (pat) 17/16, BeckRS 2018, 15702 –  
Visora. 

694  Siehe zu Beschränkungen des Widerspruchs  
Teil 1: I.5.d) und allgemein zum Dispositionsgrund-
satz Teil 1: II.1.a). 

695  Siehe Teil 2. 
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Liegt bei breiteren Waren-/Dienstleistungsbegriffen der 
angegriffenen Marke ein Löschungsgrund nur hinsicht-
lich eines Teils der darunter fallenden Waren/Dienst-
leistungen vor, ist die angegriffene Marke gleichwohl für 
den gesamten Oberbegriff zu löschen; das DPMA ist 
nicht befugt, Waren-/Dienstleistungsbegriffe durch 
Umformulierungen, Zusätze oder dergleichen im Rah-
men der Entscheidung einzuschränken.696 Eine solche 
Einschränkung kann nur durch den Markeninhaber 
selbst im Wege eines (unbedingten, nicht nur „hilfs-
weise“ zu erklärenden697) Teilverzichts erfolgen. Es be-
steht keine Verpflichtung des DPMA, vorab auf diese 
Möglichkeit hinzuweisen.698  

Werden in einem Beschluss Entscheidungen über meh-
rere Widersprüche zusammengefasst (§ 31 MarkenV), 
die jeweils in unterschiedlichem Umfang zu einer (Teil-
)Löschung der angegriffenen Marke führen, müssen 
diese Entscheidungen im Tenor des Beschlusses einzeln 
ausgewiesen werden. Dies gilt nicht, wenn ein (einziger) 
Widerspruch gemäß § 42 Abs. 3 MarkenG auf mehrere 
ältere Widerspruchskennzeichen desselben Inhabers 
gestützt ist, die in unterschiedlichem Umfang zu einer 
vollständigen oder teilweisen Löschung der angegriffe-
nen Marke führen. 

4. Kostenentscheidung 

Im Widerspruchsverfahren trägt grundsätzlich jeder Be-
teiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Davon ist 
immer auszugehen, wenn das DPMA im Beschluss (Te-
nor) keine Kostenentscheidung getroffen hat (§ 63 
Abs. 1 S. 3 MarkenG). 

Ausnahmsweise können auf Antrag eines Beteiligten 
oder von Amts wegen einem Beteiligten die Kosten des 
Verfahrens einschließlich der Auslagen des DPMA und 
der dem anderen Beteiligten erwachsenen Kosten aus 
Billigkeitsgründen ganz oder teilweise auferlegt werden 
(§ 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Der Verfahrensausgang, 
also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, stellt 
für sich genommen keinen Grund für eine Kostenaufer-
legung dar.699 Erforderlich sind vielmehr besondere 
Umstände wie insbesondere die Verletzung prozessua-
ler Sorgfaltspflichten; davon ist auszugehen, wenn ein 
Beteiligter in einer erkennbar aussichtslosen oder zu-
mindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situ-

 
696  BGH, I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/ 

Il Portone. 
697  BGH, I ZB 26/05, GRUR 2008, 714, 717 (Nr. 35) – 

idw, m. w. N. 
698  Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 

13. Aufl., § 43 Rdn. 99 f. 
699  BGH, I ZB 7/70, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur. 
700  BPatG, 33 W (pat) 9/09, BeckRS 2010, 22361 – IGEL 

PLUS/Plus; BPatG, 30 W (pat) 513/18, GRUR-RS 
2019, 48308 – Digi/Digi/DIGI REMOTE MANAGER. 

701  BPatG, 24 W (pat) 22/09, GRUR-RR 2010, 454, 455 
– SBA International. 

ation versucht, sein eigenes rechtliches Interesse durch-
zusetzen.700 Beispielsweise kommt eine einseitige Kos-
tenauferlegung zu Lasten des Inhabers der angegriffe-
nen Marke in Betracht, wenn er bereits vor Wider-
spruchserhebung Kenntnis von der eindeutig verwech-
selbaren, rechtsbeständigen Widerspruchsmarke 
hatte.701 Dem Widersprechenden können die Kosten 
einseitig beispielsweise auferlegt werden, wenn ein Lö-
schungsgrund nach anerkannten Beurteilungsgrundsät-
zen offensichtlich nicht vorliegt, z. B. weil die Ver-
gleichsmarken ersichtlich nicht oder nur in einem offen-
sichtlich schutzunfähigen Bestandteil übereinstim-
men.702  

Eine Kostenentscheidung kann auch noch getroffen 
werden, wenn sich das Verfahren bereits vor Beschluss-
fassung in der Hauptsache durch Rücknahme des Wi-
derspruchs oder Löschung der angegriffenen Marke 
wegen Verzichts oder Nichtverlängerung der Schutz-
dauer erledigt hat (§ 63 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Wird ein 
bereits vor Erledigung der Hauptsache gestellter Kos-
tenantrag eines Beteiligten ausdrücklich aufrechterhal-
ten, muss über ihn entschieden werden.703 

5. Festsetzung des Gegenstandswerts 

Sofern eine Kostenentscheidung getroffen wurde, d. h. 
entweder auf Antrag oder von Amts wegen einem Be-
teiligten Kosten ganz oder teilweise auferlegt wurden 
oder ein Kostenantrag zurückgewiesen wurde, wird – 
grundsätzlich im gleichen Beschluss – der Gegenstands-
wert des Verfahrens festgesetzt (§ 63 Abs. 2 MarkenG 
i. V. m. §§ 23 Abs. 3 S. 2, § 33 Abs. 1 RVG).  

Die Höhe des Gegenstandswertes ist nach billigem Er-
messen zwischen 5.000 und 500.000 Euro zu bestim-
men (§ 23 Abs. 3 S. 2 RVG). Dabei ist maßgeblich auf das 
wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffe-
nen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke ab-
zustellen; dieses Interesse ist im Regelfall, insbesondere 
bei unbenutzten Marken bzw. wenn sich zu Art und Um-
fang der Benutzung keine Feststellungen treffen lassen, 
mit 50.000 Euro zu bemessen.704 Auf das Interesse des 
Widersprechenden an der Löschung der jüngeren 

702  BPatG, 27 W (pat) 99/12, GRUR-RR 2014, 278, 280 
– Sportarena. 

703  Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 71 Rdn. 4. 

704  BGH, I ZB 48/05, GRUR 2006, 704 – Markenwert; 
BGH, I ZB 6/16, BeckRS 2017, 139411 – Gegen-
standswert Dorzo; BGH, I ZB 45/16, BeckRS 2017, 
138888 – Gegenstandswert OXFORD/Oxford Club; 
BPatG, 26 W (pat) 19/12, GRUR-RR 2016, 381 – Re-
gelgegenstandswert für Widerspruchsbeschwerde-
verfahren – Universum; BPatG, 28 W (pat) 46/18, 
BeckRS 2019, 29782 – Gegenstandswert in marken-
rechtlichen Widerspruchsverfahren.  



80 

 

Marke oder der gewerblichen Bedeutung der Wider-
spruchsmarke kommt es nicht an.705 

Ein höherer oder geringerer Gegenstandswert kommt 
nur bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht. 
Insbesondere eine bereits erfolgte umfängliche Benut-
zung der angegriffenen Marke kann die Festsetzung ei-
nes deutlich höheren Gegenstandswerts rechtferti-
gen.706 Die maßgeblichen tatsächlichen Umstände sind 
schlüssig darzulegen und im Bestreitensfall zu bewei-
sen.  

6. Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Entscheidung der Markenstelle kann in einem 
Rechtsbehelfsverfahren überprüft werden. Jeder Be-
schluss muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten; 
diese muss Angaben zum in Betracht kommenden 
Rechtsbehelf (ggf. Erinnerung, Beschwerde), zur Stelle, 
bei der dieser einzulegen ist, zur Rechtsbehelfsfrist (ein 
Monat) und zur Rechtsbehelfsgebühr beinhalten (§ 61 
Abs. 2 S. 1 und S. 5 MarkenG). Wird der Beschluss ohne 
oder mit einer unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung zu-
gestellt, so kann der Rechtsbehelf gegen den Beschluss 
innerhalb eines Jahres ab Zustellung eingelegt werden 
(§ 61 Abs. 2 S. 3 und S. 5 MarkenG). 

Gegen Beschlüsse von Prüfern/Prüferinnen des geho-
benen Dienstes kann Erinnerung (§ 64 Abs. 1 MarkenG) 
oder Beschwerde (§ 64 Abs. 6 MarkenG) eingelegt wer-
den, gegen Beschlüsse von Prüfern/Prüferinnen des hö-
heren Dienstes nur Beschwerde (§ 66 Abs. 1 MarkenG). 

7. Berichtigung von Beschlüssen 

Beschlüsse der Markenstellen können auf Antrag oder 
von Amts wegen in entsprechender Anwendung des 
§ 80 Abs. 1 MarkenG im Hinblick auf Schreib- oder Re-
chenfehler und sonstige offenbare Unrichtigkeiten be-
richtigt werden. Berichtigungsfähig sind nur Abwei-
chungen des Erklärten vom ersichtlich Gewollten (z. B. 
eine fehlerhafte oder unvollständige Tenorierung, wenn 
sich die gewollte Entscheidung und deren Umfang ein-
deutig aus den Entscheidungsgründen ergibt). Nicht be-
richtigt werden können dagegen gewollte Entscheidun-
gen, auch wenn sie rechtlich unzutreffend waren.707  

 
705  BGH, I ZB 48/05, GRUR 2006, 704 – Markenwert. 
706  BGH, I ZB 6/16, BeckRS 2017, 139411 – Gegen-

standswert Dorzo; zum Löschungsverfahren: BGH, 
I ZB 61/13, GRUR-RS 2015, 19674 – Interessenab-
wägung der Markeninhaber am Bestand ihrer 
Marke [Langenscheidt-Gelb], m. w. N.; BGH, 
I ZB 52/15, GRUR-RR 2017, 127 – Erhöhter Gegen-
standswert im Markenlöschungsverfahren - Fest-
setzung bei Sparkassen-Rot; BGH, I ZB 105/16, juris 
– Festsetzung des Gegenstandswerts im Markenlö-
schungsverfahren [Quadratische Tafelschokoladen-
verpackung]. 

Die Berichtigung erfolgt durch die Markenstelle, die den 
Beschluss erlassen hat, nicht jedoch zwingend durch 
dieselbe Person. Die Berichtigung kann jederzeit, also 
auch nach Einlegung einer Erinnerung 
oder Beschwerde und sogar nach eingetretener Be-
standskraft des Beschlusses erfolgen.708 

Die berichtigte Fassung des Beschlusses tritt rückwir-
kend an die Stelle des ursprünglichen Beschlusses. Sie 
berührt dessen Wirksamkeit nicht und setzt insbeson-
dere keine neue Rechtsbehelfs-/mittelfrist in Gang,709 
es sei denn der Berichtigungsbeschluss enthält eine ei-
gene Beschwer oder aus ihm wird erst die Beschwer des 
ursprünglichen Beschlusses deutlich.710 Der eine Be-
richtigung aussprechende oder ablehnende Beschluss 
der Markenstelle kann nach allgemeinen Regeln mit der 
Erinnerung oder Beschwerde angefochten werden.711 

IV. Rechtsbehelfe 

1. Erinnerung 

a) Statthaftigkeit, Frist und Form 

Gegen einen Beschluss des Erstprüfers/der Erstprüferin 
(gehobener Dienst) kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Beschlusses Erinnerung beim DPMA ein-
gelegt werden (§ 64 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Erinne-
rung muss schriftlich oder elektronisch signiert mittels 
DPMAdirektPro erhoben werden.712  

Die Erinnerung ist nur statthaft, wenn und soweit der 
Erinnerungsführer durch den angegriffenen Beschluss 
beschwert ist. Wurde z. B. einem beschränkt erhobe-
nen Widerspruch vollumfänglich stattgegeben, kann 
der Widersprechende nicht durch Einlegung einer Erin-
nerung eine weitergehende Löschung der angegriffe-
nen Marke erreichen; eine solche Erinnerung ist unzu-
lässig.713  

Die Erinnerung kann von vornherein oder nachträglich 
beschränkt werden. Ohne konkreten Antrag ist von ei-
ner vollumfänglichen Anfechtung des Beschlusses aus-
zugehen.714 Mit der Erinnerung kann auch isoliert nur 

707  BGH, X ZB 11/75, GRUR 1977, 780, 781 – Me-
talloxyd. 

708  Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,  
13. Aufl., § 61 Rdn. 15. 

709  BGH, I ZB 7/94, GRUR 1995, 50 – Success.  
710  BPatG, 24 W (pat) 24/81, BPatGE 24, 229, 231. 
711  BPatG, 4 W (pat) 114/67, BPatGE 9, 202, 203. 
712  Die Ausführungen unter Teil 1: I.5.a)aa) und bb) gel-

ten entsprechend. 
713  BPatG, 30 W (pat) 25/17, BeckRS 2018, 25738 – 

DVAG - Deutsche Verwaltungsagentur/DVAG. 
714  Vgl. zur Beschwerde Knoll in Ströbele/Hacker/ 

Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdn. 40.  



81 

 

die Kostenentscheidung715 oder die Entscheidung zur 
Festsetzung des Gegenstandswerts716 angefochten wer-
den.  

Auch ein einzelner Mitinhaber kann die Erinnerung ein-
legen, die Erinnerung wirkt jedoch für alle Inhaber der 
Marke, sie sind nach § 62 ZPO im Verfahren zuzuziehen. 
Sie sind notwendige Streitgenossen.717 

b) Erinnerungsgebühr 

Die Erinnerung ist gebührenpflichtig. Die Erinnerungs-
gebühr beträgt 150 Euro.718 Sie ist innerhalb der Erinne-
rungsfrist zu zahlen (§ 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG).719 Ohne 
rechtzeitige und vollständige Gebührenzahlung gilt die 
Erinnerung als nicht eingelegt.720 Wird die Gebühr nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig gezahlt, wird sie unter 
Einbehalt der Erstattungsgebühr i. H. v. 10 Euro zurück-
gezahlt.721 

Mehrere Erinnerungsführer müssen die Erinnerungsge-
bühr zwar grundsätzlich jeweils gesondert entrich-
ten.722 Seit dem 18.08.2021 (maßgeblich ist der Zeit-
punkt der Zustellung des angefochtenen Beschlusses, 
§ 13 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG) gelten al-
lerdings gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder ei-
nes Schutzrechts im Fall der gemeinsamen Erinnerungs-
einlegung gebührenrechtlich als ein Erinnerungsfüh-
rer.723 

c) Keine Abhilfe möglich 

Eine Abhilfe ist im Widerspruchs-Erinnerungsverfahren 
nicht möglich, da es sich um ein mehrseitiges Verfahren 
handelt (§ 64 Abs. 3 S. 2 MarkenG). Die Akte wird daher 
stets dem juristischen Prüfer/der juristischen Prüferin 
(Erinnerungsprüfer/Erinnerungsprüferin) vorgelegt. 

d) Prüfung der Erinnerung 

Im Erinnerungsverfahren wird – im Rahmen der ggf. ge-
stellten Anträge – von Amts wegen die gesamte Sach- 
und Rechtslage unter allen entscheidungserheblichen  

 
715  Vgl. zur Beschwerde Knoll in Ströbele/Hacker/ 

Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdn. 40. 
716  BeckOK MarkenR/Sallmann, 32. Edition, Stand 

01.01.2023, MarkenG § 63 Rdn. 7. 
717 Vgl. zur Beschwerde: BPatG, 26 W (pat) 534/17, 

BeckRS 2018, 24564 – YogiMerino/yogiMerino. 
718  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, A.III.3. Nr. 333 000. 
719  Zu den Zahlungswegen siehe Teil 1: I.6.c). 
720  § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG; BPatG, 

27 W (pat) 65/14, BeckRS 2015, 09313 – Hotel 
Krone Freilassing. 

721  § 6 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der 
Anlage zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV, Kostenver-
zeichnis Teil A.V. Nr. 301 500. 

Gesichtspunkten und unter Würdigung der Erinne-
rungsbegründung sowie der weiteren von den Beteilig-
ten eingereichten Schriftsätzen erneut geprüft. Der ju-
ristische Prüfer/die juristische Prüferin entscheidet 
über die Zulässigkeit der Erinnerung, insbesondere die 
Einhaltung der Erinnerungsfrist und die Zahlung der Ge-
bühr.  

e) Erinnerungsbeschluss 

Der juristische Prüfer/die juristische Prüferin entschei-
det über die Erinnerung durch Beschluss (§ 64 Abs. 4 
MarkenG). Die Ausführungen zum Erstbeschluss724 gel-
ten für Erinnerungsbeschlüsse entsprechend, soweit 
sich aus den folgenden Ausführungen nichts anderes 
ergibt. 

Der juristische Prüfer/die juristische Prüferin kann den 
Erstbeschluss ganz oder teilweise aufheben und eine 
abweichende Entscheidung über den Widerspruch tref-
fen, soweit er/sie die Erinnerung für begründet hält. 
Hält er/sie die Erinnerung für unbegründet, wird diese 
zurückgewiesen.  

Der Erinnerungsbeschluss ist zu begründen (§ 61 Abs. 1 
MarkenG). Auf die zutreffenden Gründe des Erstbe-
schlusses kann Bezug genommen werden, um unnötige 
Wiederholungen zu vermeiden. Hat der Erinnerungs-
führer die Erinnerung nicht oder nicht mit neuem Vor-
trag begründet, und erweist sich der Erstbeschluss als 
rechtsfehlerfrei, kann zur Begründung des Erinnerungs-
beschlusses in vollem Umfang auf die Gründe des Erst-
beschlusses verwiesen werden.725  

Der juristische Prüfer/die juristische Prüferin entschei-
det auch über die Kosten des Erinnerungsverfahrens. 
Die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr kann angeord-
net werden (§ 64 Abs. 5 MarkenG), wenn dies aus-
nahmsweise aus Billigkeitsgründen angezeigt ist. Das 
kann der Fall sein, wenn die Markenstelle einen Verfah-
rensfehler begangen hat, z. B. das rechtliche Gehör ge-
mäß § 59 Abs. 2 MarkenG nicht gewährt und dies zu ei-
ner anderen Entscheidung in der Sache geführt hat. 
Hätte die Markenstelle auch bei fehlerfreier Verfahrens-
führung inhaltlich dieselbe Entscheidung getroffen und 
hätte deshalb Erinnerung eingelegt werden müssen, 

722  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung 
Abs. 2 S. 1; vgl. auch zur bis zum 17.08.2021 gelten-
den Rechtslage zur Beschwerdegebühr im Patent-
Einspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, GRUR 2015, 
1255 – Mauersteinsatz; BGH, X ZB 1/17, GRUR 
2017, 1286 (Nr. 13) – Mehrschichtlager. 

723  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil A Vorbemerkung 
Abs. 2 S. 2. 

724  Siehe Teil 3: III. 
725  BPatG, 27 W (pat) 176/76, BPatGE 19, 225 – Recht-

liches Gehör. 
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besteht kein Grund für die Rückzahlung der Erinne-
rungsgebühr.726 Dem Erinnerungsbeschluss ist eine 
Rechtsmittelbelehrung beizufügen, die den in § 61 
Abs. 2 MarkenG genannten Anforderungen entspricht 
und er ist den Beteiligten zuzustellen.727  

Das Verbot der Schlechterstellung gilt auch im marken-
rechtlichen Verfahren über die Erinnerung in Wider-
spruchssachen. Die angefochtene Entscheidung über 
den Widerspruch kann daher nicht zu Ungunsten des 
Erinnerungsführers abgeändert werden, es sei denn, 
der andere Beteiligte hat ebenfalls Erinnerung einge-
legt.728  

f) Durchgriffsbeschwerde 

Ist über die Erinnerung innerhalb von 10 Monaten nach 
ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der 
Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist eine Ent-
scheidung beantragt und wurde innerhalb von 2 Mona-
ten nach diesem Antrag nicht über die Erinnerung ent-
schieden, so kann der Erinnerungsführer unmittelbar 
Beschwerde einlegen (§ 66 Abs. 3 S. 1 und 2 MarkenG). 
Hat der andere Beteiligte ebenfalls Erinnerung einge-
legt, ist dessen Einwilligung erforderlich und der Be-
schwerde in schriftlicher Form beizufügen (§ 66 Abs. 3 
S. 3 und 4 MarkenG). Legt der andere Beteiligte nicht 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung 
der Beschwerde ebenfalls Beschwerde ein, so gilt seine 
Erinnerung als zurückgenommen (§ 66 Abs. 3 S. 5 Mar-
kenG). Zeiten, in denen das Verfahren ausgesetzt war 
oder einem Beteiligten auf sein Gesuch oder auf Grund 
zwingender Vorschriften eine Frist gewährt wurde, 
hemmen den Lauf der 10- bzw. 2-Monatsfrist (§ 66 
Abs. 3 S. 6 und 7 MarkenG). 

2. Beschwerde 

a) Statthaftigkeit, Frist und Form 

Beschwerde kann gegen einen Beschluss eines Prü-
fers/einer Prüferin des gehobenen Dienstes (§ 64 Abs. 6 
S. 1 MarkenG) und gegen einen Beschluss des juristi-
schen Prüfers/der juristischen Prüferin innerhalb eines 

 
726  Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr: 

BPatG, 30 W (pat) 40/13, BeckRS 2015, 13873 – 
rcd. 

727  Zur Zustellung siehe Teil 1: II.8. 
728  BeckOK MarkenR/Sallmann, 32. Edition, Stand 

01.01.2023, MarkenG § 64 Rdn. 19. 
729 § 66 Abs. 2 MarkenG. 
730 Die Ausführungen unter Teil 1: I.5.a)bb) geltend 

entsprechend. 
731 BPatG, 30 W (pat) 551/11, BeckRS 2012, 11678. 
732  Siehe Teil 3: IV.1.a). 
733 BPatG, 26 W (pat) 534/17, BeckRS 2018, 24564 – 

YogiMerino/yogiMerino. 
734 Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, B.I. Nr. 401 300. 

Monats nach Zustellung des Beschlusses eingelegt wer-
den (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG). 

Die Beschwerde ist schriftlich729 oder elektronisch sig-
niert mittels DPMAdirektPro730 beim DPMA einzulegen. 
Eine an das BPatG gerichtete Beschwerde ist unzulässig, 
wenn sie nicht innerhalb der Beschwerdefrist dem 
DPMA zugeht.731 

Hinsichtlich der für die Statthaftigkeit erforderlichen 
Beschwer und der möglichen Beschränkung der Be-
schwerde gelten die Ausführungen zur Erinnerung ent-
sprechend.732 

Auch ein einzelner Mitinhaber kann die Beschwerde 
einlegen, die Beschwerde wirkt jedoch für alle Inhaber 
der Marke, sie sind nach § 62 ZPO im Verfahren zuzuzie-
hen. Sie sind notwendige Streitgenossen.733 

b) Beschwerdegebühr 

Die Beschwerde ist gebührenpflichtig. Die Beschwerde-
gebühr beträgt 200 Euro.734 Sie ist innerhalb der Be-
schwerdefrist zu zahlen (§ 82 Abs.1 S. 3 MarkenG 
i. V. m. § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG).735 Ohne rechtzeitige 
und vollständige Gebührenzahlung gilt die Beschwerde 
als nicht eingelegt.736 Wird die Gebühr nicht rechtzeitig 
oder nicht vollständig gezahlt, wird sie unter Einbehalt 
der Erstattungsgebühr i. H. v. 10 Euro zurückgezahlt.737  

Mehrere Beschwerdeführer müssen die Beschwerdege-
bühr zwar grundsätzlich jeweils gesondert entrich-
ten.738 Seit dem 18.08.2021 (maßgeblich ist der Zeit-
punkt der Zustellung des angefochtenen Beschlusses, 
§ 13 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG) gelten al-
lerdings gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder ei-
nes Schutzrechts im Fall der gemeinsamen Beschwerde-
einlegung gebührenrechtlich als ein Beschwerdefüh-
rer.739 

c) Keine Abhilfe möglich; Vorlage an BPatG 

Eine Abhilfe ist im Widerspruchs-Beschwerdeverfahren 
nicht möglich, da es sich um ein mehrseitiges Verfahren 
handelt (§ 66 Abs. 5 S. 2 MarkenG). Die Akte wird daher 
stets ohne sachliche Stellungnahme unverzüglich dem 

735  Zu den Zahlungswegen siehe Teil 1: I.6.c). 
736 § 82 Abs.1 S. 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG. 
737 § 6 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der 

Anlage zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV, Kostenver-
zeichnis Teil A.V. Nr. 301 500.  

738  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil B Vorbemerkung 
Abs. 1 S. 1; vgl. auch zur bis zum 17.08.2021 gelten-
den Rechtslage zur Beschwerdegebühr im Patent-
Einspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, GRUR 2015, 
1255 – Mauersteinsatz; BGH, X ZB 1/17, GRUR 
2017, 1286 (Nr. 13) – Mehrschichtlager. 

739  Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Teil B Vorbemerkung 
Abs. 1 S. 2. 
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BPatG zur Durchführung des weiteren Verfahrens vor-
gelegt (§ 66 Abs. 5 S. 5 MarkenG).  

d) Verfahrenskostenhilfe 

Für das Verfahren vor dem BPatG kann Verfahrenskos-
tenhilfe beantragt werden (§ 81a MarkenG). Ein solcher 
Antrag wird dem BPatG gemeinsam mit der Be-
schwerde vorgelegt. 

3. Zusammentreffen von Erinnerung und 
Beschwerde 

Ist gegen einen Beschluss von einem Beteiligten Erinne-
rung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde 
eingelegt worden, so kann der Erinnerungsführer inner-
halb eines Monats nach Zustellung der Beschwerde des 
anderen Beteiligten ebenfalls Beschwerde einlegen; an-
derenfalls gilt die Erinnerung als zurückgenommen 
(§ 64 Abs. 6 S. 2 und 3 MarkenG). Die Rückzahlung der 
Erinnerungsgebühr ist nicht vorgesehen. Legt der Erin-
nerungsführer Beschwerde ein, muss er keine geson-
derte Beschwerdegebühr zahlen (§ 3 Abs. 1 S. 5  
PatKostG). 

Das DPMA wartet daher bei Beschlüssen von Prü-
fern/Prüferinnen des gehobenen Dienstes, durch die 
beide Beteiligte beschwert sind, zunächst den Ablauf 
der Erinnerungs- bzw. Beschwerdefrist ab. Geht sowohl 
eine Erinnerung als auch eine Beschwerde ein, legt das 
DPMA die Akte dem BPatG zur Durchführung des wei-
teren Verfahrens vor. 

Diese besonderen Regelungen beim Zusammentreffen 
von Erinnerung und Beschwerde gelten nur im Verhält-
nis zwischen dem Inhaber der angegriffenen Marke und 
dem jeweiligen Widersprechenden. Wird durch einen 
Beschluss über mehrere Widersprüche gemeinsam ent-
schieden (§ 31 MarkenV) und legen mehrere Wider-
sprechende unterschiedliche Rechtsbehelfe/-mittel ein, 
gelangt § 64 Abs. 6 S. 2 MarkenG nicht zur Anwendung, 
da es sich bei den Widersprechenden nicht um Betei-
ligte desselben Verfahrens handelt. In solchen Fällen 
kommt aber unter Umständen eine Aussetzung des Er-
innerungsverfahrens bis zum Abschluss des Beschwer-
deverfahrens in Betracht.740 

 
740  BPatG, 25 W (pat) 31/10, BeckRS 2011, 16968 – 

AVENA/ARVENA; BPatG, 26 W (pat) 505/15, BeckRS 
2015, 10469 –VINHA DO MONTE; siehe auch  
Teil 1: II.6.a)aa). 

741  BGH, I ZB 22/93, GRUR 1998, 818 – PUMA.  
742  Siehe dazu Teil 1: I.5.a). 
743  Vgl. zur Rücknahme der Beschwerde Knoll in Strö-

bele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 
Rdn. 87. 

744  BGH, I ZB 22/93, GRUR 1998, 818 – PUMA.  
745  BGH, I ZB 22/93, GRUR 1998, 818 – PUMA.  

V. Bestands-/Rechtskraft 

Der Eintritt der (formellen) Bestands- bzw. Rechtskraft 
von Beschlüssen der Markenstelle bzw. des BPatG rich-
tet sich nach allgemeinen Regeln. 

Bestands- bzw. rechtskräftige (Teil-)Löschungen durch 
Beschluss wirken auf den Zeitpunkt der Eintragung der 
angegriffenen Marke zurück (§ 43 Abs. 4 i. V. m. § 52 
Abs. 2 MarkenG). Vor Eintritt der Bestands- bzw. Rechts-
kraft des Beschlusses vollstreckte rechtskräftige Ent-
scheidungen in Verletzungsprozessen und erfüllte Ver-
träge bleiben hiervon unberührt (§ 43 Abs. 4 i. V. m. 
§ 52 Abs. 3 MarkenG). 

VI. Sonstige Erledigung 

1. Rücknahme des Widerspruchs; Fest-
stellung der Wirkungslosigkeit nicht 
bestands-/rechtskräftiger Beschlüsse 

Der Widerspruch kann bis zur Unanfechtbarkeit einer 
über ihn getroffenen Entscheidung zurückgenommen 
werden, wodurch dem Widerspruchsverfahren die 
Grundlage entzogen wird. Die Zustimmung des Inha-
bers der angegriffenen Marke ist hierzu nicht erforder-
lich.741 Die Rücknahme unterliegt denselben Forman-
forderungen wie der Widerspruch selbst.742 Sie muss 
gegenüber der Stelle erklärt werden, bei der das Wider-
spruchsverfahren gerade anhängig ist. Als reine Verfah-
renshandlung ist die Widerspruchsrücknahme unan-
fechtbar, unwiderruflich und bedingungsfeindlich.743 

Etwaige durch Beschluss angeordnete, noch nicht be-
stands- bzw. rechtskräftige (Teil-)Löschungen der ange-
griffenen Marke wegen des Widerspruchs werden ge-
mäß § 269 Abs. 3 S. 1 ZPO (analog) wirkungslos.744 Die 
Wirkungslosigkeit wird gemäß § 269 Abs. 4 S. 1 ZPO 
(analog) auf Antrag des Inhabers der angegriffenen 
Marke745 bzw. beim Fehlen eines solche Antrags aus 
Gründen der Rechtssicherheit von Amts wegen746 durch 
Beschluss festgestellt.  

Auf Antrag des Widersprechenden, aber nicht von Amts 
wegen, spricht das DPMA auch die Wirkungslosigkeit ei-
nes den Widerspruch zurückweisenden Beschlusses 
nach anschließender Rücknahme des Widerspruchs 
aus.747 

746  BPatG, 25 W (pat) 150/99, BPatGE 43, 96, 97; 
BPatG, 26 W (pat) 529/16, BeckRS 2017, 111985. 

747  BPatG, 29 W (pat) 86/10, BeckRS 2010, 26335; 
BPatG, 29 W (pat) 109/10, BeckRS 2010, 144084; 
BPatG, 27 W (pat) 37/16, BeckRS 2016, 15469 – 
CURRY 61 Berlin/CURRY 36; BPatG, 
27 W (pat) 16/16, BeckRS 2019, 29780; a. A.: 
BPatG, 27 W (pat) 55/09, GRUR 2010, 759 – flow; 
BPatG, 30 W (pat) 91/09, BeckRS 2010, 20930; 
BPatG, 24 W (pat) 31/14, BeckRS 2016, 14479. 
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Zuständig für den Feststellungsbeschluss ist die „In-
stanz“, bei der das Verfahren im Zeitpunkt der Rück-
nahme anhängig ist748 (d. h. der Erstprüfer/die Erstprü-
ferin im Fall der Rücknahme des Widerspruchs vor Ein-
legung einer Erinnerung/Beschwerde gegen den Erst-
beschluss, der Erinnerungsprüfer/die Erinnerungsprü-
ferin bzw. das BPatG im Fall der Rücknahme des Wider-
spruchs nach Einlegung einer Erinnerung bzw. Be-
schwerde). 

Ggf. ist trotz der Rücknahme des Widerspruchs noch 
über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden.749 

2. Wegfall des Widerspruchskennzeichens 

Fällt das Widerspruchskennzeichen im Laufe des Ver-
fahrens weg (z. B. bei Löschung einer eingetragenen Wi-
derspruchsmarke), kann der Widerspruch ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr zulässigerweise auf dieses Wider-
spruchskennzeichen gestützt werden. Ist es das einzige 
bzw. das letzte in zulässiger Weise geltend gemachte 
Widerspruchskennzeichen, wird der Widerspruch ins-
gesamt nachträglich unzulässig.750  

Dies gilt auch, wenn es sich bei dem Widerspruchskenn-
zeichen um eine gelöschte deutsche Registermarke 
bzw. um den gelöschten deutschen Teil eine IR-Marke 
handelt, deren Zeitrang gemäß Art. 39 f. UMV für eine 
Unionsmarke in Anspruch genommen worden war (so-
genannte Seniorität).751  

Dagegen bleibt ein auf eine angemeldete oder eingetra-
gene Unionsmarke gestützter Widerspruch zulässig, 
wenn die Anmeldung zurückgewiesen bzw. die Eintra-
gung gelöscht, aber anschließend gemäß § 119 Mar-
kenG i. V. m. Art. 139 UMV wirksam in eine deutsche 
Markenanmeldung bzw. eingetragene Marke umge-
wandelt wird.752  

3. Anderweitige Löschung der angegrif-
fenen Marke 

Wird die angegriffene Marke während des laufenden 
Widerspruchsverfahrens gelöscht (wegen Verzichts, 
Nichtverlängerung, eines anderen Widerspruchs oder 
auf Antrag/Klage Dritter), erledigt sich das Wider-
spruchsverfahren in der Hauptsache und der Wider-
spruch wird regelmäßig gegenstandslos.753  

 
748  BPatG, 25 W (pat) 150/99, BPatGE 43, 96, 97. 
749  Siehe Teil 3: III.4. 
750  BPatG, 27 W (pat) 93/14, BeckRS 2019, 12495 – 

Fabergé Museum, m. w. N. 
751  BPatG, 27 W (pat) 43/12, GRUR 2014, 302 – Ipsum; 

a. A. BPatG, 27 W (pat) 106/04, GRUR 2006, 612 – 
JUST. 

752  BPatG, 32 W (pat) 272/03, GRUR 2008, 451 – WEB 
VIP/VIP; BPatG, 26 W (pat) 78/04, BeckRS 2007, 
18941 – THE CANNABIS CLUB SUD/Cannabis; 
BPatG, 26 W (pat) 522/13, BeckRS 2014, 1347 – 

Da ein (Teil-)Verzicht unmittelbar zu einem (teilweisen) 
Erlöschen der Marke führt, ist eine im Widerspruchsver-
fahren unter einer Bedingung („hilfsweise“) abgege-
bene Erklärung zur Einschränkung des Waren-/Dienst-
leistungsverzeichnisses unwirksam.754  

Im Fall der Eintragung dinglicher Rechte oder von Maß-
nahmen der Zwangsvollstreckung gemäß § 29 Abs. 1 
und 2 MarkenG (Verfügungsbeschränkungen) hängt die 
Wirksamkeit des (Teil-)Verzichts von der Zustimmung 
der eingetragenen Berechtigten ab (§ 48 Abs. 2 Mar-
kenG).  

VII. Verfahrensabschluss und Veröffent-
lichungen 

Nach bestands- bzw. rechtskräftigem Abschluss des Ver-
fahrens über einen Widerspruch werden die Verfah-
rensbeteiligten hierüber formlos informiert. Bei ange-
griffenen Marken, deren Anmeldung ab dem 
14.01.2019 eingereicht wurde, werden ferner die Anga-
ben zum Status des betroffenen Widerspruchs im Regis-
ter aktualisiert (§ 25 Nr. 22 MarkenV). 

Nach Abschluss des letzten gegen die angegriffene 
Marke anhängigen Widerspruchsverfahrens erfolgt zu-
dem eine Veröffentlichung im Teil 2c), 2d) oder 2e) des 
Markenblatts, welche die Auswirkungen sämtlicher Wi-
derspruchsverfahren auf den Bestand der angegriffe-
nen Marke zusammenfasst, sowie eine entsprechende 
Aktualisierung der betreffenden Angaben im Register 
(§ 27 i. V. m. § 25 Nr. 22 MarkenV).  

Etwaige fehlerhaft erfolgte Registereintragungen wer-
den gemäß § 45 MarkenG berichtigt. War von dem Feh-
ler eine Veröffentlichung im Markenblatt betroffen, er-
folgt eine Veröffentlichung der Berichtigung im Teil 8e) 
des Markenblatts. 

  

NEXT/NEXT; a. A. BPatG, 27 W (pat) 172/02, BlPMZ 
2005, 318 f. – TAXI MOTO; offengelassen: BGH, 
I ZR 15/14, GRUR 2016, 83 (Nr. 24 ff.) –  
Amplidect/ampliteq. 

753  Bei Löschung wegen eines anderen Widerspruchs: 
BGH, I ZB 26/05, GRUR 2008, 714, 718 – idw; bei 
Nichtverlängerung: BPatG, 25 W (pat) 93/05, 
BeckRS 2008, 5289 – ORANCIN. 

754  BGH, I ZB 26/05, GRUR 2008, 714, 717 (Nr. 35) – 
idw, m. w. N. 
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VIII. Kostenfestsetzungsverfahren 

Nach Bestandskraft der Entscheidung des DPMA über 
die Kosten und den Gegenstandswert755 des Verfahrens 
kann der Kostengläubiger einen Kostenfestsetzungsan-
trag stellen (§ 63 Abs. 4 S. 1 und 2 MarkenG i. V. m. 
§§ 103 bis 107 ZPO). Der daraufhin ergehende Kosten-
festsetzungsbeschluss kann innerhalb von zwei Wochen 

 
755  Siehe Teil 3: III.4 und 5. 

nach Zustellung mit der Beschwerde angefochten wer-
den (§ 63 Abs. 4 S. 3 und 4 i. V. m. § 66 MarkenG). Nach 
Bestandskraft kann beim DPMA eine vollstreckbare 
Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses bean-
tragt werden, die von dem Urkundsbeamten/der Ur-
kundsbeamtin der Geschäftsstelle des BPatG erteilt 
wird (§ 63 Abs. 4 S. 2 und 5 MarkenG i. V. m. §§ 724, 
795a ZPO). 
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Abkürzungsverzeichnis 

§ Paragraf 

§§ Paragrafen 

a. A. andere Auffassung/Ansicht 

a. F. alte Fassung 

a. a. O. am angegebenen Ort 

Abs. Absatz 

Alt. Alternative 

Art. Artikel 

Aufl. Auflage 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGH Bundesgerichtshof 

BMJ Bundesministerium der Justiz 

BPatG Bundespatentgericht 

BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung 

BT-Drs. Bundestags-Drucksache 

Buchst. Buchstabe 

bzw. beziehungsweise 

d. h. das heißt 

DPMA Deutsches Patent- und Marken-
amt 

DPMAV Verordnung über das Deutsche 
Patent- und Markenamt (DPMA-
Verordnung) 

DPMAVwKostV Verordnung über Verwaltungskos-
ten beim Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA-Verwaltungs-
kostenverordnung) 

EAPatV Verordnung über die elektroni-
sche Aktenführung bei dem Pa-
tentamt, dem Patentgericht und 
dem Bundesgerichtshof 

ERVDPMAV Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr beim Deut-
schen Patent- und Markenamt 

EU Europäische Union 

EuG Gericht der Europäischen Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

EUIPO Amt der Europäischen Union für 
geistiges Eigentum (European 
Union Intellectual Property 
Office) 

f. folgende 

ff. fortfolgende 

g. g. A. geschützte geografische Angabe 

g. U. geschützte Ursprungsbezeich-
nung 

g. t. S. garantiert traditionelle Spezialitä-
ten 

ggf. gegebenenfalls 

Hs. Halbsatz 

i. H. v. in Höhe von 

i. S. v. im Sinne von 

i. V. m. in Verbindung mit 

InsO Insolvenzordnung 

IR-Marke International registrierte Marke 

m. w. N. mit weiteren Nachweisen 

MarkenG Gesetz über den Schutz von Mar-
ken und sonstigen Kennzeichen 
(MarkenG) 

MarkenV Verordnung zur Ausführung des 
Markengesetzes (Markenverord-
nung) 

MarkenRL EU-Markenrechtsrichtlinie (Richt-
linie (EU) 2015/2436) 

Nr. Nummer 

PAO Patentanwaltsordnung 

PatKostG Gesetz über die Kosten des Deut-
schen Patent- und Markenamts 
und des Bundespatentgerichts 
(Patentkostengesetz) 

PatKostZV Verordnung über die Zahlung der 
Kosten des Deutschen Patent- 
und Markenamts und des Bun-
despatentgerichts (Patentkostenz-
ahlungsverordnung) 

PMMA Protokoll zum Madrider Abkom-
men über die internationale Re-
gistrierung von Marken (Protokoll 
zum Madrider Markenabkom-
men) 

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft 
zum Schutze des gewerblichen Ei-
gentums (Pariser Verbands-
übereinkunft) 

Rdn. Randnummer 

S. Satz bzw. Seite 

u. a. unter anderem bzw. und andere 

u. ä. und ähnlich 

UMV Verordnung (EU) 2017/1001 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Unionsmarke 
(UMV) 

vgl. vergleiche 

VwZG Verwaltungszustellungsgesetz 
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WDVZ Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis 

WIPO Weltorganisation für geistiges Ei-
gentum (World Intellectual Pro-
perty Organization) 

z. B. zum Beispiel 

ZPO Zivilprozessordnung 
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Quellenhinweise 

BeckOK 
MarkenR 

Beck’scher Online-Kommentar Mar-
kenrecht 

BeckRS Beck-Rechtsprechung 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BlPMZ Blatt für Patent-, Muster- und Zei-
chenwesen 

BPatGE Entscheidungen des Bundespatent-
gerichts 

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Ur-
heberrecht 

 
 

GRUR Int. GRUR International 

GRUR-RR Gewerblicher Rechtsschutz und Ur-
heberrecht Rechtsprechungs-Report 

GRUR-RS Digitale Rechtsprechungssammlung 
der GRUR-Zeitschriftenfamilie 

juris Juristisches Informationssystem für 
die Bundesrepublik Deutschland 

MarkenR Zeitschrift für deutsches, europäi-
sches und internationales Kennzei-
chenrecht 

Entscheidungen des BGH und des BPatG ab dem Jahr 
2000 sind online über die Internetseiten dieser Gerichte 
zugänglich (www.bundesgerichtshof.de, www.bundes-
patentgericht.de). 

http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundespatentgericht.de/
http://www.bundespatentgericht.de/
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