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Unionsmarke - absolute Eintragungshindernisse

Beschreibende Angaben (Art 7 Abs 1 lit ¢ UMV)

Cash4Life (ua) fiir Werbung, Unterhaltung und IT-Dienst-
leistungen (K1 35, 41 und 42): Das Zeichen wird vom englisch-
sprachigen Publikum unmittelbar und ohne weiteres Nach-
denken dahin verstanden, dass die betreffenden Dienstleistun-
gen, die im Rahmen von Gliicksspielen und Lotterien erbracht
werden konnen, die Moglichkeit bieten, ,,Geld fiir den Rest
ihres Lebens zu gewinnen (EuG 21. 12. 2022, T-554/21, im

Nichtigkeitsverfahren).
mittel, nicht-medizinische

@ssence
Nahrungserganzungsmittel,

alternative Milch- und Joghurtprodukte auf pflanzlicher Basis,
Suflwaren und alkoholfreie Getranke (KI 5, 29, 30 und 32):
Das Wort ,essence verweist auf ein Extrakt oder Konzentrat,
das aus einer Pflanze oder einem anderen Stoff gewonnen und
zum Aromatisieren oder als Duftstoff verwendet wird. Es be-
schreibt daher, dass die mit der Anmeldemarke gekennzeich-
neten Waren entweder Pflanzenessenzen enthalten, die sie
aromatisieren oder parfiimieren, oder dass die Produkte selbst
in Form von Pflanzenkonzentraten angeboten werden. Die
schwarze Umrahmung des Anfangsbuchstabens ,.e“ als Teil
des Wortelements entspricht einer werbetiblichen geometri-
schen Grundform. Sie wird als rein dekoratives Element wahr-
genommen und verleiht dem Zeichen in seiner Gesamtheit
gleichfalls keine Unterscheidungskraft (EuG 7. 12. 2022,
T-738/21, im Nichtigkeitsverfahren).!

(ua) fiir Glaser, Dosen sowie
—

wiarmeisolierende  Behalter
STORAGE

(ua) fur Hand-Desinfektions-

fiir Nahrungsmittel und Ge-
tranke (KI 21) als direkter
Hinweis auf die 6kologische
Aufbewahrung und somit
den Verwendungszweck der
Waren (EuG 21. 12. 2022, T-777/21).

CASSELLAPARK (ua) ist fir die Entwicklung von Nut-
zungskonzepten fiir Immobilien, Bauwesen sowie die Ver-
mietung von Lagern und Parkplitzen (Kl 36, 37 und 39)
nicht beschreibend und unterscheidungskriftig: Die Mar-
ke bezeichnet einen Gewerbepark in Frankfurt-Fechenheim.
Es konnte allerdings nicht nachgewiesen werden, dass der
Begriff einem nicht unerheblichen Teil der mafigeblichen

Verkehrskreise in Deutschland als Ortsbezeichnung bekannt
ist. Diejenigen, die den Begriff kennen, werden ihn eher als
Hinweis auf ein ehemaliges gleichnamiges Unternehmen
und dessen Namensgeber Leopold Cassell verstehen. Die
blofle Tatsache, dass Dienstleistungen an einem bestimmten
Ort erbracht werden konnen, reicht nicht aus, um anzuneh-
men, dass die Ortsbezeichnung fiir die geografische Her-
kunft dieser Dienstleistungen beschreibend ist. Das Zeichen
ist auch nicht tduschend: Da die Verkehrskreise den Begriff
nicht mit einer Ortsbezeichnung in Verbindung bringen,
konnen sie tiber die geografische Herkunft der von der
Marke erfassten Dienstleistungen nicht irregefithrt werden
(EuG 23.11.2022, T-701/21, im Nichtigkeitsverfahren;
vgl E.1).

2. (Kein) Verstol} gegen die 6ffentliche Ordnung und keine
tauschende Angabe (Art 7 Abs 1 lit f und g UMV)

DEVIN fiir diverse nicht-alkoholische Getrinke, (ua) Mine-
ralwisser und andere Waren (K1 32): Werden keine Argumen-
te fiir den tduschenden Charakter eines Zeichens vorgebracht,
kann das Amt dartiber — ebenso wenig wie tiber einen poten-
ziellen Konflikt mit nationalen Herkunftsangaben — nicht von
Amts wegen entscheiden. Die blofle Tatsache, dass ein Zei-
chen als Herkunftsangabe nach nationalem Recht und inter-
nationalen Abk geschiitzt ist und als Unionsmarke auch
Schutz fiir andere Waren beansprucht (die nicht der Spezifi-
kation entsprechen), begriindet fiir sich allein weder eine Tau-
schung oder Gefahr einer Irrefithrung noch einen Verstof3 ge-
gen die 6ffentliche Ordnung (EuG 14. 12. 2022, T-526/20, im
Nichtigkeitsverfahren; vgl A.3).

. Erworbene Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 3 UMV)
DEVIN fiir diverse nicht-alkoholische Getrianke, (ua) Mine-
ralwésser und andere Waren (K1 32): Die Anmeldemarke ist
als Herkunftsangabe nur den bulgarischen Durchschnitts-
verbrauchern und hochstens einem vernachlédssigbaren Teil
der Verkehrskreise in Griechenland und Ruménien bekannt.
In diesen Gebieten und fiir Mineralwasser, das den Spezifi-
kationen der ggA ,Devin Natural Mineral Water“ ent-
spricht, hat das Zeichen durch Benutzung Unterscheidungs-
kraft erlangt. Fiir andere Waren miisste demgegeniiber ge-
trennt geprift werden, ob das angesprochene Publikum
iiberhaupt eine Verbindung zu einer Ortsbezeichnung her-
stellt und damit eine besondere Produkteigenschaft asso-
ziiert (EuG 14. 12. 2022, T-526/20, im Nichtigkeitsverfah-
ren; vgl A.2).

! Fir Milch und Honig (Kl 29 und 30) wurde die Marke demgegentiber nicht

beanstandet.
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B. Unionsmarke - Bosglaubigkeit (Art 59 Abs 1 lit b
UMv)

Bosglaubig handelt, wer, nach Absprache mit dem dlteren
Markeninhaber, Unionsmarken anmeldet, die dlteren natio-
nalen Marken dhnlich sind, um die alteren Markenrechte
des Inhabers vor Inanspruchnahme durch dessen Glaubiger
auszuhohlen und gleichzeitig mit Hilfe der dquivalenten Uni-
onsmarken ihren Schutz zu gewidhrleisten (EuG 18. 1. 2023,
T-528/21, im Nichtigkeitsverfahren).

Der fehlende Beweis dafiir, dass weder dem ASt noch der All-
gemeinheit ein Schaden entstanden ist, geniigt nicht, um die
Bosglaubigkeit in Zweifel zu ziehen (EuG 18. 1. 2023, T-528/
21, im Nichtigkeitsverfahren).

Bosgldubigkeit auf Seiten des ASt allein reicht nicht aus, um
die Bosglaubigkeit des Anmelders in Zweifel zu ziehen (EuG
18. 1. 2023, T-528/21, im Nichtigkeitsverfahren).

Stellt die BK fest, dass der Anmelder die Unionsmarken ohne
die Absicht, einen fairen Wettbewerb fithren zu wollen, ange-
meldet hat, wird die Vermutung der Gutglaubigkeit widerlegt;
folglich hat der Anmelder seine Gutgldubigkeit im Zeitpunkt
der Markenanmeldung zu beweisen (EuG 18. 1. 2023, T-528/
21, im Nichtigkeitsverfahren).

C. Unionsmarke - relative Eintragungshindernisse

1. Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers

Urteil Waren und Dienstleistungen Ergebnis
EuG Transportdienstleistungen [KI 39] hoch
14. 12. 2022,

T-18/22

2. Grundsatzliches zum Waren- und Dienstleistungsver-
gleich

Die Tatsache, dass sich mehrere Verwendungszwecke bei ein
und demselben Produkt iiberschneiden konnen, schliefit nicht
aus, dass ein vorherrschender oder, anders ausgedriickt, ,,pri-
marer Verwendungszweck eines Produkts ermittelt werden
kann. Auf diesen priméren Verwendungszweck ist beim Ver-
gleich der Waren und Dienstleistungen abzustellen (EuG
21.12. 2022, T-129/22).

Der Grad der Ahnlichkeit, der zwischen zwei Waren liegt
(Ware A und Ware B), besteht auch zwischen Grof3- und Ein-
zelhandelsdienstleistungen betreffend Ware A einerseits und
Ware B andererseits (EuG 21. 12. 2022, T-250/19).
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3. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Urteil

jlingere Waren und
Dienstleistungen

altere Waren
und Dienst-
leistungen

Ergebnis

EuG
21.12. 2022,
T-250/19

GroR- und Einzel-
handel mit Essig in
Geschéften und lber
weltweite Compu-
ternetze [KIl 35]

Wein [KI 33]

gering

EuG
21.12. 2022,
T-250/19

GroR- und Einzel-
handelsdienstleis-
tungen in Geschaf-
ten und Uber welt-
weite Computernet-
ze flir Moste [KI 35]

Wein [KI 33]

durchschnitt-
lich

EuG
21.12. 2022,
T-43/22

GroR- und Einzel-
handel sowie Ver-
sandhandel mit Ta-
schen, Geldborsen
und Brieftaschen;
GroR- und Einzel-
handel sowie Ver-
sandhandel mit
Schuhen und Kopf-
bedeckungen; GroR-
und Einzelhandel
sowie Versandhan-
del mit Sportartikeln
[Kl 35]

Bekleidung
[Kl 25]

gering

EuG
21.12. 2022,
T-43/22

Lebensrettungsgera-
te und -ausriistun-
gen; Schutzvorrich-
tungen fiir den per-
sonlichen Gebrauch
gegen Unfille; Tau-
chermasken; Sport-
brillen; Sporthelme;
Schutzmasken; Ohr-
stopsel fiir Taucher;
Ohrstopsel fiir
Schwimmer [Kl 9]

Bekleidung
[KlL 25]

gering

EuG
21.12. 2022,
T-129/22

Gymnastik- und
Sportartikel [KI 28]

Spiele und
Spielwaren
[KI 28]

unahnlich

EuG
18. 1. 2023,
T-726/21

Bekleidung [Kl 25]

Uhren [KI 14]

unahnlich
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4. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil jlingeres alteres Schutz- Ahnlichkeit Ergebnis
Zeich Zeich i
eichen eichen gebiet Zeichen W & DI
visuell klanglich konzeptuell
EuG 7. 12. 2022. ES unterdurch- | durchschnitt- hoch ident Vw-Gefahr
T-159/22 \ TEZEBRA schnittlich lich
Las Cebras
EuG 21. 12. 2022, | TRADICION RIVERO CZ EU gering gering nicht méglich gering keine
T-250/19 CzZ,S.L Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, | TRADICION RIVERO CZ EU gering gering nicht méglich ahnlich Vw-Gefahr
T-250/19 Cz,S.L
EuG 14. 12. 2022, EU durchschnitt- | durchschnitt- | nicht méglich ident Vw-Gefahr
T-530/21 ) (_ _) lich lich
EuG 14. 12. 2022, | e i NEWPORT EU gering gering unterschied- ident keine
T-18/22 EEAEC T | lich Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, A WELL AND FR unterdurch- | unterdurch- | nicht moglich ident keine
T-644/21 SWellBe WELL schnittlich schnittlich Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, | SANRIO CHA- | CARACTERE EU gering durchschnitt- | nicht méglich gering keine
T-43/22 RACTERS lich Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, | SANRIO CHA- | CARACTERE EU gering durchschnitt- | nicht méglich | durchschnitt- | Vw-Gefahr
T-43/22 RACTERS lich lich
EuG 21. 12. 2022, EU gering nicht méglich | nicht moglich s unten Pkt 6
T-44/22
EuG 18. 1. 2023, EU gering durchschnitt- | durchschnitt- ident keine
T-443/21 UOGa lich lich Vw-Gefahr
ALLIANCE

5. Grundsatzliches zur Ausnutzung der Wertschatzung der

alteren Marke

Der Widersprechende muss Griinde vortragen, wieso die
Unionsmarkenanmeldung die altere, bekannte Marke aus-
nutzt oder ihre Wertschitzung beeintrichtigt. Ein blofler Ver-
weis auf die Bekanntheit und hohen Investitionskosten in die
Bekanntheit reicht hiefiir nicht aus (EuG 18.1.2023,

T-726/21).
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6. Gedankliche Verbindung zwischen den Marken und Ausnutzung der Wertschatzung der alteren Marke

Urteil jlingeres Zei- | jiingere Waren und Dienstleis- | dlteres Zei- altere Waren Ergebnis
chen tungen chen und Dienstleis-
tungen, fiir die
die Marke be-
kannt ist
EuG 7. 12. 2022, PUMA Beleuchtungs-, Heizungs-, Bekleidung, Keine ungerechtfertigte Ausnut-
T-623/21 Dampferzeugungs-, Koch-, Kiihl-, p“ m" Schuhe [Kl 25] |zung der Wertschatzung der al-
Trocken-, Liftungs- und Wasser- teren Marke
leitungsgerate, Wasserheizer,
thermische Solarkollektoren
[Heizung], Warmepumpen, insb
mit Umweltwarmequellen, Heiz-
kessel und Brenner [KI 11]
EuG Drehmaschinen; CNC (Computer Bekleidung, Keine ungerechtfertigte Ausnut-
21.12. 2022, F'LIITIFI Numerical Control)-Drehmaschi- I]“I““ Schuhe [Kl 25] |zung der Wertschatzung der al-
T-4/22 nen; Bearbeitungszentren; Dreh- teren Marke
zentren; Funkenerosionsmaschi-
nen Kl 7]
EuG Rauch- und Tabakwaren [KIl 34] Rauch- und Ta- |Ungerechtfertigte Ausnutzung
21.12. 2022, bakwaren der Wertschatzung der élteren
T-44/22 . [KI 34] Marke

D. Unionsmarke - ernsthafte Benutzung

1. Benutzung des Zeichens in einer anderen Form -

Beispiele
Urteil eingetragene | benutztes Zei- Ergebnis
Marke chen
EuG andert nicht
14. 12. 2022, die Unterschei-
T-553/21 dungskraft der
eingetragenen
Marke
s gk
EuG EUROLLUBRI- andert nicht
14, 12. 2022, CANTS ﬂ die Unterschei-
T-636/21 creresr i dungskraft der
eingetragenen
Marke
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Urteil eingetragene |benutztes Zei- Ergebnis
Marke chen
EuG Gufic andert nicht
11. 1. 2023, | die Unterschei-
T-346/21 i dungskraft der

eingetragenen
Marke

E. Verfahrensfragen

1. Begriindungspflicht

Die Begriindungspflicht verlangt nicht, dass die BK bei ihren
Ausfithrungen alle von den Beteiligten vorgetragenen Argu-
mente nacheinander erschopfend behandelt. Es reicht aus,
wenn Tatsachen und rechtliche Erwdgungen dargelegt wer-
den, denen nach dem Entscheidungsaufbau eine wesentliche
Bedeutung zukommt (EuG 23. 11. 2022, T-701/21, im Nich-
tigkeitsverfahren; vgl A.2).

. Zulassigkeit der Beschwerde
Wird in der Beschwerdebegriindung eine falsche Partei als Bf
angefiihrt, so kann dieser Fehler innerhalb der von der Ge-
schiftsstelle gesetzten Frist behoben werden (EuG 14. 12.
2022, T-530/21).
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