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Unionsmarke - Absolute Eintragungshindernisse

Fehlende Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b UMV)
e-tech (ua) fir die Installation, Reparatur und Wartung von
feuerfesten Baumaterialien, Bereitstellung des Zugriffs auf In-
formationen im Internet und technologische Beratungsdienst-
leistungen (K1 37, 38 und 42): Die Begriffe ,elektronische
Technologie® und ,,e-tech® sind besonders weit, werden haufig
verwendet und konnen als Grundlage fiir die Kennzeichnung
einer Reihe von Dienstleistungen dienen. Sie sind daher nicht
geeignet, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuwei-
sen (EuG 14. 9. 2022, T-737/21).

TOGETHER.FORWARD fiir diverse Raucherartikel, insb
E-Zigaretten und Tabak (Kl 34), weil der Slogan blof als an-
preisende Werbebotschaft verstanden wird (EuG 5. 10. 2022,
T-500/21).

\\\‘ Bildmarke bestehend aus einer
\ Kombination von schwarzen
7 > / und weiflen Linien, die den
N W Winkel eines Wiirfels bzw ein
'T—’ﬁ /// Quadrat bilden,

fur diverse Raucherartikel und

Tabakprodukte (K1 34); denn das Zeichen erfiillt in beiden Féllen

einen rein dekorativen Zweck (EuG 5. 10. 2022, T-501/21 und

EuG 5. 10. 2022, T-502/21).
o Dreidimensionale Marke in
e Form einer Verpackung

fir zahnmedizinische Pripa-

rate, Verpackungsmaterialien

oy und Blisterpiackchen (Kl 5

und 16) wegen fehlender er-

/g} heblicher Abweichung von

“ der Norm oder Branchen-

iiblichkeit. Blisterpackungen

mit einer rechteckigen, run-

den oder amorphen Grundform fiir die von der Anmeldung

erfassten Waren sind in der Medizinbranche iblich (EuG
21.9. 2011, T-700/21; vgl E.1).

Farbmarke, die aus einem him-
melblauen Farbton (,,RAL:5015%)
besteht,

(ua) fir landwirtschaftliche Maschi-
nen (Kl 7): Farben und abstrakte
Farbkombinationen haben nur un-
ter auflergewohnlichen Umstanden
originaire  Unterscheidungskraft,
weil sie mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Wa-
ren selbst verschmelzen und grundsétzlich nicht als Mittel zur
Identifizierung der betrieblichen Herkunft verwendet werden.
Die Farbe ,Himmelblau“ ist eine einfache und géingige Farbe.
Sie hat daher keinen so auffilligen Charakter, um als Marke
wahrgenommen zu werden (EuG 26. 10. 2022, T-621/21).

. Beschreibende Angaben (Art 7 Abs 1 lit c UMV)

» ENERGY CAKE (ua) fiir Haferriegel sowie Grof3- und Ein-

zelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Energieriegel (KI 30
und 35); denn die mafigeblichen Verkehrskreise verstehen das
englische Wort ,.energy“ als eindeutigen Hinweis auf energie-
spendende Lebensmittel, die zu einer abgeflachten Masse ver-
festigt oder komprimiert wurden, insb in Riegelform, weshalb
auch ,cake“ auf die Wareneigenschaft hinweist (EuG
14. 9. 2022, T-686/21, im Nichtigkeitsverfahren).!

» STAHLWERKSTATT (ua) fiir Maschinen zur Materialbear-

beitung sowie Ausbildungsdienstleistungen (Kl 7 und 41) we-
gen der eindeutigen Bezugnahme auf eine Arbeitssttte, in der
Stahl bearbeitet wird oder Produkte aus Stahl hergestellt wer-
den, sowie einen Ort, an dem Ausbildungen stattfinden kon-
nen (EuG 14. 9. 2022, T-706/21).2

> (ua) fur diverse Lebensmittel,

4 Zucker, landwirtschaftliche
‘ FRESH Erzeugnisse, alkoholfreie Ge-
' trainke, Werbung sowie die
Verpackung und Lagerung
von Waren (K129, 30, 31, 32, 35 und 39): Der Wortbestandteil
»fresh® verweist auf eine wesentliche Eigenschaft von Lebens-
mittelprodukten und kann auch mit dem Gegenstand, Ziel
oder der Spezialisierung der schutzbeanspruchten Dienstleis-
tungen in Zusammenhang stehen; die Bildelemente, zwei stili-
sierte griine Blatter, die an ,,frisch“ und ,natiirlich“ erinnern,
verstirken blof3 den beschreibenden Charakter des Zeichens
(EuG 28. 9. 2022, T-58/22).

! Fiir einen Teil der Dienstleistungen, ua flir Grol3- und Einzelhandelsdienst-

leistungen in den Bereichen Trinkflaschen, Sportbekleidung und Werbung
(Kl 35) wurde die Marke zur Registrierung zugelassen.

2 Hingegen wurde die Marke fiir landwirtschaftliche Maschinen, Apparate,

Bekleidung, Werbung und Unterhaltungsdienstleistungen (Kl 7, 9, 25, 35 und
41) nicht beanstandet.
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(ua) fur Kosmetika, diverse Lebensmittel
und Getrinke sowie diesbeziigliche Grof3-
und Einzelhandelsdienstleistungen und die
Online-Publikation von elektronischen
Biichern (Kl 3, 29, 30, 32, 33, 35 und 41);
denn die Wortkombination wird dahin
verstanden, dass die Waren unter Anwen-
dung sog ,natiirlicher Methoden herge-
stellt wurden und die fraglichen Dienstleistungen die Lieferung
oder Prasentation solcher Produkte zum Gegenstand haben;

JUST

ORGANIC

zu verkaufen, deutet dies auf die (bosgldubige) Intention des
Anmelders im Zeitpunkt der Markenanmeldung hin (EuG
19. 10. 2022, T-466/21; T-467/21).

Raumt der Markeninhaber ein, dass seine Anmeldemarke
vom Zeichen des ASt inspiriert wurde, indiziert dies die Ab-
sicht zum Zeitpunkt der Anmeldung, beim Publikum eine
Verbindung zwischen den von seiner Marke erfassten Waren
und Dienstleistungen und dem bekannten Club des ASt her-
zustellen, um an diesem Ruf zu schmarotzen, insb durch den
Verkauf seiner Marke an den ASt zu einem hohen Preis (EuG

die Darstellung eines Herzens und eines Punkts verleiht keine
Unterscheidungskraft (EuG 5. 10. 2022, T-802/21).}

~ (ua) fur Computerspielsoft-

GEAME TLTOURNAMENTS & ware, Telemarketing, Strea-

mingdienste, Online-Casinos

und Softwareentwicklung (K19, 38, 41 und 42), weil zwischen

dem Ausdruck ,Spielturniere oder -wettbewerbe“ mit seinem

eindeutigen Sinngehalt und den beanspruchten Produkten ei-

ne ausreichend spezifische und direkte Verbindung besteht;

die Bildelemente sind blof3 verstirkend (EuG 26. 10. 2022,

T-776/21; vgl E.2).4
[D Glr'fr'CI me Dienstleistungen, (ua) Geblise,
Kinoleinwiande,  Schlduche,
Bildschirmrahmen, Werbung, die Bildiibertragung und -wieder-
gabe sowie die Vermietung von Kinoprojektoren (K17, 9, 17, 19,
35,38 und 41) nicht beschreibend und unterscheidungskriftig;
denn der erfundene Begriff mit der Bedeutung ,,Luftrahmen®,
»Luftgestell“ oder ,,Luftgehduse” mit einem schwarzen, sich nach
rechts leicht verjiingenden rechteckigen Rahmen wird nicht un-
mittelbar mit einem aufblasbaren oder mit Luft befillten Rah-
men oder Gestell in Verbindung gebracht. Weder der Wort-
noch der Bildbestandteil haben einen klaren Begriffsinhalt
(EuG 5. 10. 2022, T-539/21, im Nichtigkeitsverfahren).

ist fur diverse Waren und

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

1. Anmeldung einer (nahezu) identischen Marke
und Beweislast
Bei Anmeldung der Marke, die mit einer dlteren Marke (nahe-
zu) identisch ist, sind etwa folgende Faktoren bei der Beurtei-
lung der Bosglaubigkeit zu berticksichtigen:
> Die Ahnlichkeit der fraglichen Zeichen; gleichwohl schlief3t
der Unterschied zwischen den fraglichen Waren und
Dienstleistungen die Bosgldubigkeit nicht aus;
> wenn der Anmelder bei der Markenanmeldung Kenntnis
von der kommerziellen Tiétigkeit des ASt hat und er den
finanziellen Wert und die Bedeutung des streitigen Zei-
chens einschétzen kann;
> ob die Anmeldung der Marke den anstindigen kaufman-
nischen Gepflogenheiten entspricht und ob der Anmelder
eine ehrliche Geschiftsstrategie, welche die Anmeldung der
angefochtenen Marke rechtfertigt, verfolgt; hierfiir trigt
der Anmelder jeweils die Beweislast (EuG 19. 10. 2022,
T-466/21; T-467/21).

2. Beispiele fiir bosglaubige Markenanmeldungen
Bei Angeboten, die auf die Ausiibung unzulédssigen Drucks
hinweisen, wie etwa bei wiederholten und unaufgeforderten
Versuchen, das fragliche Zeichen dem ASt zu einem sehr ho-
hen und (von Angebot zu Angebot grundlos) steigenden Preis
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19. 10. 2022, T-466/21; T-467/21).

C. Unionsmarke - Relative Eintragungshindernisse

1. Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers

Urteil Waren und Dienstleistungen Ergebnis
EuG Antidekubitusmatratzen; Anti- erhoht
5.10. 2022, dekubituskissen; medizinische
T-537/21 Wasserbetten;

Luftmatratzen fiir medizinische

Zwecke [KI 10]
EuG Kosmetika [KI 3]; Verkauf von Kos- | durchschnitt-
19. 10. 2022, metika [KI 35] lich
T-718/21
2. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
Urteil jlingere Waren und |dltere Waren| Ergebnis
Dienstleistungen | und Dienst-
leistungen

EuG Antidekubitus- Matratzen gering
5. 10. 2022, matratzen; Anti- [KL 20]
T-537/21 dekubituskissen;

medizinische
Wasserbetten;
Luftmatratzen fiir
medizinische
Zwecke [KI 10]

3. Grundsatzliches zum Zeichenvergleich
Die grafische Gestaltung eines Zeichens kann dazu beitragen,
dass ein Zeichen nicht mehr als (Kombination von) Buchsta-
ben wahrgenommen wird (EuG 9. 11. 2022, T-639/21).

3 In Bezug auf die Bereitstellung von Informationen im Bereich der Unterhal-
tung (Kl 41) wurde die Marke nicht beanstandet.
4 Hingegen wurde die Marke flr Bekleidung (Kl 25) zur Eintragung zugelassen.
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4. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der

Verwechslungsgefahr
Urteil jiingeres alteres Schutz- Ahnlichkeit Ergebnis
Zeichen Zeichen gebiet X
Zeichen W & DI
visuell klanglich konzeptuell
EuG 5. 10. 2022, | BODY STAR | Bodyguard EU durchschnitt- | durchschnitt- | durchschnitt- gering keine
T-537/21 lich lich lich bzw Vw-Gefahr
genng durchschnitt- | Vw-Gefahr
lich
EuG 5. 10. 2022, | BODY-STAR | Bodyguard EU durchschnitt- | durchschnitt- | durchschnitt- gering keine
T-599/21 lich lich lich bzw Vw-Gefahr
genng durchschnitt- | Vw-Gefahr
lich
EuG 5. 10. 2022, EU durchschnitt- | nicht moglich | durchschnitt- | zumindest Vw-Gefahr
T-696/21 lich lich durchschnitt-
lich
LES BORDES
EuG 5. 10. 2022, EU gering nicht moglich gering keine ab-
T-711/20 icht moelich schlieBende
nicht mogtic Entscheidung
undhnlich
EuG 12. 10. 2022, FR durchschnitt- | durchschnitt- - gering keine
T-461/21 e 8 lich lich Vw-Gefahr
durchschnitt- | Vw-Gefahr
e lich
EuG 12. 10. 2022, | H/2 CAPITAL | . EU gering durchschnitt- identisch® identisch Vw-Gefahr
T-656/21 PARTNERS al Hcapita lich
EuG 19. 10. 2022, BEVERLY EU durchschnitt- gering hoch ahnlich Vw-Gefahr
T-437/21 ~ | HILLS POLO lich
CLUB
EuG 19. 10. 2022, | MAESELLE EU durchschnitt- hoch nicht moglich | zumindest Vw-Gefahr
T-718/21 MARCELLE lich dhnlich

5 Die Aussage des Gerichts, dass ,[d]ie Beschwerdekammer daher keinen Fehler begangen [hat], als sie feststellte, dass es keine entscheidenden begrifflichen
Unterschiede gibt, die eine Unterscheidung zwischen den fraglichen Zeichen ermdglichen wiirden®, ist wohl als Hinweis auf konzeptuelle Identitét zu verstehen.
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tion mit anderen Marken oder Elementen, so muss er nachwei-
sen, dass die eingetragene Marke weiterhin als eigenstindige
Marke wahrgenommen wird (EuG 26. 10. 2022, T-273/21).

Wird die eingetragene Marke in Kombination mit anderen
Elementen so benutzt, dass ihr insb aufgrund der Grofle eine
untergeordnete Stellung zukommt und sie als rein dekoratives
Element angesehen wird, so erfiillt die Benutzung nicht die
Herkunftsfunktion der Marke (EuG 19. 10. 2022, T-323/21).

Urteil jlingeres alteres Schutz- Ahnlichkeit Ergebnis
Zeichen Zeichen gebiet N
Zeichen W & Dl
visuell klanglich konzeptuell
EuG 9. 11. 2022, EU nicht mdéglich | nicht moglich | identisch keine
T-596/21 v Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, | WELLMONDE | WELL AND FR gering gering bzw identisch keine
T-601/21 WELL undhnlich Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, EU mebhr als unahnlich identisch keine
T-610/21 gering Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, EU unahnlich [ nicht mdéglich | nicht moglich | identisch keine
T-639/21 Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, b - LAINO FR durchschnitt- | unahnlich identisch keine
T-779/21 2. N.0 beaits, lich bis hoch Vw-Gefahr
D. Unionsmarke - Ernsthafte Benutzung EuG - sndert nicht die
16.1.202, | &P [Epsilon | unterschei-
1. Benutzung des Zeichens in einer abweichenden Form, T-512/21 SI (€D dungskraft der
. . . . L ‘qk 2 .
die die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke eingetragenen
nicht beeinflusst I:O N Marke
Verwendet der Inhaber die eingetragene Marke in Kombina-

E. Verfahrensfragen

1. Grundsatze der Gleichbehandlung und
ordnungsgemafRen Verwaltung

2. Beispiele
Urteil eingetragene| benutztes Ergebnis
Marke Zeichen

EuG andert die Un-

19. 10. 2022, -IE ﬁ% DraGon | terscheidungs-

T-323/21 De kraft der einge-
th{[“ tragenen Marke

N

EuG f { andert nicht die

26. 10. 2022, = e B @ Unterschei-

T-273/21 L U ' dungskraft der

eingetragenen
Marke
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Diese Grundsitze miissen mit dem Gebot rechtmafligen Han-
delns in Einklang gebracht werden. Daher kann sich der Wi-
dersprechende, der das Fehlen einer ernsthaften Benutzung der
alteren Marke geltend macht, nicht auf eine etwaige fehlerhafte
Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine
identische E zu erlangen (EuG 21. 9. 2011, T-700/21; vgl A.1).

. Begriindungspflicht (Art 94 Abs 1 UMV)

Die BK ist nicht dazu verpflichtet, zu simtlichen von den Par-
teien vorgebrachten Argumenten erschopfend und einzeln
auszufithren. Die Begriindung kann daher implizit sein, sofern
sie es den Betroffenen ermoglicht, die Entscheidungsgriinde
zu erkennen, und dem zustdndigen Gericht ausreichend Ma-
terial zur Verfiigung stellt, damit es seine Uberpriifungsbefug-
nis ausiiben kann (EuG 26. 10. 2022, T-776/21; vgl A.2).

Ein Verstof3 gegen die Begriindungspflicht liegt demgegen-
tiber vor, wenn die angefochtene E nicht eindeutig und klar
erkennen lasst, ob sich die schutzbeanspruchten Waren an die
breite Offentlichkeit oder an ein Fachpublikum richten. Da die
Unterscheidungskraft anhand der Anschauung der mafigebli-
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chen Verkehrskreise zu beurteilen ist, kann die Tatsache, dass
die BK die Verkehrskreise gar nicht oder mehrdeutig definiert
hat, ihre gesamten zur Beurteilung der Unterscheidungskraft
angestellten Uberlegungen beeintrichtigen (hier: Farbmarke,
die aus einem lichtblauen Farbton besteht). Das gilt umso
mehr, als es nur unter auflergewohnlichen Umstidnden vor-
stellbar ist, dass einer Farbe als solcher unabhéngig von ihrer
Benutzung Unterscheidungskraft zukommt, und zwar insb bei
einer sehr begrenzten Zahl von Waren oder Dienstleistungen
und einem sehr spezifischen mafigeblichen Markt (EuG
5.10. 2022, T-168/21).

. Zulassigkeit von verspatet eingereichten Beweismitteln

Im Nichtigkeitsverfahren (Anmerkung: Nachweis der erst-
haften Benutzung fiinf Jahre vor der Anmeldung der ange-
griffenen Marke und fiinf Jahre vor dem Antrag) wird nicht
zwischen den relevanten Zeitraumen unterschieden, auf die
sich die Beweismittel fiir die ernsthafte Benutzung der dlteren
Marke beziehen. Sobald also Beweismittel, die nicht irrele-
vant sind, fristgerecht vorgelegt wurden, kann das Verfahren
seinen Lauf nehmen, und die BK verfiigt tiber einen Ermes-
sensspielraum hinsichtlich der Frage, ob verspitet eingereich-

5.

te Beweismittel beriicksichtigt werden (EuG 23. 11. 2022,
T-515/21).

. Antrag auf Aussetzung

Die BK muss bei der Ausiibung ihres Ermessens in Bezug auf
die Aussetzung des Verfahrens die allgemeinen Grundsitze
beachten, die fiir ein faires Verfahren in einer Rechtsunion
mafigebend sind. Folglich muss sie nicht nur die Interessen
des Beteiligten beriicksichtigen, dessen Unionsmarke oder
Unionsmarkenanmeldung angegriffen wird, sondern auch
die der anderen Beteiligten. Die Entscheidung dariiber, ob
das Verfahren ausgesetzt wird, muss das Ergebnis einer Abwi-
gung der in Rede stehenden Interessen darstellen (EuG
8. 11. 2022, T-672/21).

Umfang der Priifungskompetenz der

Beschwerdekammer

>

Die Beurteilung der Ahnlichkeit der streitigen Waren und der
streitigen Zeichen sind Rechtsfragen, die fiir die ordnungsge-
mifle Anwendung der Verordnung erforderlich sind, so dass
das Amt verpflichtet ist, diese Fragen gegebenenfalls von Amts
wegen zu priifen (EuG 19. 10. 2022, T-437/21).

Rechtsprechung des Europaischen Patentamts
Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

MATTHIAS BRUNNER, Patentanwalt, SONN Patentanwalte, Wien.

Pa

tentrecht

OBl 2023/6

A.

Negativ definierte Anspruchsmerkmale sind bei der

Neuheitspriifung eng auszulegen

>

»

20

Art 54 EPU: Die allgemeine Praxis der Anspruchsauslegung
im Rahmen der Neuheitspriifung, wonach ein Anspruchs-
merkmal in seiner weitesten technisch sinnvollen Bedeutung
zu lesen ist, kommt der erwiinschten Bestimmung des breites-
ten Umfangs, den der beanspruchte Gegenstand nach tech-
nisch sinnvoller Lesart umfasst, gleich. Im Falle eines positiv
definierten Merkmals, das das Vorhandensein eines bestimm-
ten Bestandteils vorschreibt, wird dies dadurch erreicht, dass
dem betreffenden Bestandteil seine breitestmégliche technisch
sinnvolle Bedeutung gegeben wird. Bei einem negativ definier-
ten Merkmal, das das Vorhandensein eines bestimmten Ele-
ments ausschlieflt, ergibt sich der weiteste Umfang des An-
spruchs hingegen aus der engsten (dh der am stérksten einge-
grenzten) technisch sinnvollen Interpretation des auszu-
schlieBenden Bestandteils (EPA-BK 28. 10. 2022, T 1553/19).

Anpassung der Beschreibung an die Anspriiche

Art 84 EPU: Das Erfordernis, dass die Anspriiche durch die
Beschreibung gestiitzt sein miissen, bedeutet nicht notwendi-

>

gerweise, dass alle ,Ausfithrungsformen® in der Beschreibung
einer Patentanmeldung durch die (unabhingigen) Anspriiche
abgedeckt sein miissen, dh dass alle Ausfithrungsformen
in den Anwendungsbereich dieser Anspriiche fallen miis-
sen (EPA-BK 24. 10. 2022, T 2194/19, Error correction/TE-
RAYON).

Art 84 EPU: Der Zweck der Anspriiche, den Gegenstand,
fiir den Schutz begehrt wird, zu definieren, stellt zusitzlich
zu den ausdriicklichen Erfordernissen, dass die Anspriiche
deutlich und knapp gefasst und von der Beschreibung ge-
stiitzt sein miissen, Anforderungen an die Anmeldung als
Ganzes. Es ist eine elementare Anforderung an das Patent
als Rechtstitel, dass sein Schutzumfang genau bestimmt wer-
den kann. Ob dies bei einer Patentanmeldung (oder einem
gednderten Patent) tatsichlich der Fall ist, kann nur unter
Berticksichtigung der Beschreibung entschieden werden. An-
spriiche und Beschreibung bestimmen den Schutzgegenstand
zumindest dann nicht genau, wenn sie sich widersprechen
(EPA-BK 16. 11. 2022, T 3097/19, Key word detection/OM-
RON).

Uber anhiingige Antriige ist abzusprechen

Art 112a EPU: Die Weigerung einer BK, iiber einen anhin-
gigen Antrag zu entscheiden, ist ein grundlegender Verfah-
rensfehler iSv Art 112a Abs 2 lit d EPU. In einem solchen Fall
ist die E der BK aufzuheben und der Fall an die BK zuriick-
zuverweisen (EPA-GBK 22. 11. 2022, R 3/22).
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