


Gemeinsame Mitteilung

1. HINTERGRUND

Die im Européischen Netzwerk  fir Marken und Geschmacksmuster
zusammengeschlossenen Amter fiir geistiges Eigentum setzen ihre Zusammenarbeit im
Rahmen des Konvergenzprogramms fort. Sie haben sich nunmehr auf eine gemeinsame
Praxis in Bezug auf die Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken (Formmarken), die
Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten und deren Form allein nicht unterscheidungskraftig
ist, geeinigt, um Mindestanforderungen fiir die Unterscheidungskraft von Formmarken
festzulegen, wenn die Form allein nicht unterscheidungskréftig ist.

Die gemeinsame Praxis wird in dieser Gemeinsamen Mitteilung veréffentlicht, um im Interesse
der Prifer und der Nutzer die Transparenz, Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit weiter zu
verbessern.

Die Gemeinsame Praxis gilt fir die im Rahmen der Prifung der absoluten
Eintragungshindernisse erfolgende Beurteilung der inhdrenten Unterscheidungskraft von
Formmarken als Ganzes, die aus einer nicht unterscheidungskraftigen Form der Waren
selbst, ihrer Verpackung oder ihres Behaltnisses und anderen Bestandteilen, auf die sich die
Formmarke erstreckt, bestehen.

Die folgenden Punkte sind nicht Gegenstand der Gemeinsamen Praxis:

¢ Beurteilung der Unterscheidungskraft der Form;

¢ Beurteilung der Unterscheidungskraft der Bestandteile allein;

e Auswirkungen auf die relativen Eintragungshindernisse;

e erworbene Unterscheidungskraft;

e Formen oder andere charakteristische Merkmale, die durch die Art der Ware selbst
bedingt, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder der Ware
einen wesentlichen Wert verleihen (Artikel4 Absatz1 Buchstabee der
Markenrichtlinie)

2. DIE GEMEINSAME PRAXIS

Im Folgenden werden die Kernaussagen und wichtigsten Punkte der Grundsatze der
gemeinsamen Praxis zusammengefasst. Der vollstédndige Text befindet sich am Ende dieser
Mitteilung.

Um zu beurteilen, ob die Schwelle fiir die Unterscheidungskraft erreicht wird, werden mehrere
Elemente und Faktoren beriicksichtigt, die die Unterscheidungskraft des Zeichens insgesamt
beeinflussen.
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WORT- UND BILDELEMENTE

Wenn eine nicht unterscheidungskréftige Form ein Element enthélt, das selbst
unterscheidungskréftig ist, reicht dieses aus, um dem Zeichen als Ganzem
Unterscheidungskraft zu verleihen. Die GréBe und die Proportion der Wort-
/Bildelemente, ihr Kontrast im Hinblick auf die Form und ihre tatsdchliche Position
darauf kénnen die Wahrnehmung des Zeichens bei der Beurteilung seiner
Unterscheidungskraft beeinflussen.

GroRe/Proportion

Secure-Digital- [SD-] Speicherkarten
(Klasse 9)

Taschen-/Armbanduhren (Klasse 14)

Wenn das Wort-/Bildelement grof? genug ist, um
eindeutig als unterscheidunskraftig erkennbar zu
sein, und sich hinreichend auf den durch das
Zeichen  hervorgerufenen  Gesamteindruck
auswirkt, erhdlt das Zeichen als Ganzes
Unterscheidungskraft.

Auch die besonderen Gegebenheiten des Markts
sind zu berlcksichtigen. Die Verbraucher sind
daran gewdhnt, auf bestimmten Waren kleine
Elemente zu erkennen. Die Wortelemente
kénnen trotz ihrer geringen Gréfe noch als
unterscheidungskraftige = Elemente in  der
Darstellung identifiziert werden.

Farbkontrast

In Flaschen abgefillte Wasser (Klasse 32)

Spielbélle (Klasse 28)
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Auch die  Verwendung von  weniger
kontrastierenden Farben kann noch ausreichen,
um ein Element in der Wiedergabe als
unterscheidungskraftig erkennbar zu machen
und dem Zeichen Unterscheidungskraft zu
verleihen. Die Gesamtbeurteilung hangt von der
Unterscheidungskraft eines solchen Elements
ab.

Wenn das Element aufgrund eines fehlenden
Kontrasts in der Wiedergabe nicht eindeutig als
unterscheidungskraftig identifiziert werden kann,
hat es keine Auswirkung auf die Beurteilung der
Unterscheidungskraft des Zeichens, da der
Verbraucher nicht in der Lage sein wird, dieses
Element unmittelbar zu erkennen und letztlich
das Zeichen von anderen zu unterscheiden.

Pos

ition

Kosmetika (Klasse 3)

Kosmetika (Klasse 3)

In einigen Fallen kénnen die Verbraucher Elemente aufgrund ihrer Position auf den Waren
unterschiedlich wahrnehmeen, wodurch sich auch die Feststellung einer Unterscheidungskraft

andern kann.

FARBEN

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbe ist das Allgemeininteresse
zu beriicksichtigen, das darin besteht, dass die Verfiigbarkeit der Farben fiir die
anderen Wirtschartsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der
Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschrdankt wird (vgl.

Libertel and Heidelberger Bauchemie).
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Memory Cards [Speicherkarten] (Klasse 9),
Stiihle (Klasse 20)

Elektrische Turdéffner (Klasse 7)

Das Zeichen wird nicht allein dadurch inharent
unterscheidungskraftig, dass zur Form einer
Ware eine einzelne Farbe hinzugefugt wird, ohne
dass sonstige unterscheidungskraftige Wort-
oder Bildelemente vorhanden sind. Die
Farbzusammenstellung des Stuhls vermittelt
ausschlieBlich eine dekorative Botschaft und wird
nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware
erkannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine
spezifische Farbzusammenstellung, die fir die
Ware ungewohnlich ist und einen einprédgsamen
Gesamteindruck erzeugt, dem Zeichen als
Ganzes Unterscheidungskraft verleiht.

KOMBINATION VON FAKTOREN UND ELEMENTEN

Natiirlich kommt es vor, dass eine Formmarke mehr als eines der oben betrachteten
Elemente enthdlt. Es kann auch Félle geben, in denen mehr als einer der oben
genannten Faktoren maBgeblich sind, wenn es um die Feststellung der Auswirkung
der Elemente auf die Unterscheidungskraft des Zeichens geht. In allen Féllen wird die
Unterscheidungskraft des Zeichens vom Gesamteindruck abhdngen, den die
Kombination dieser Faktoren und Elemente erzeugt.

Schokolade (Klasse 30) Schuhwaren (Klasse 25)/Verpackungen
(Klasse 16)
Die Kombination einer nicht | Die zuféllige Anordnung einfacher geometrischer
unterscheidungskraftigen Form mit | Formen auf der Form der Ware in Klasse 16 und
Bestandteilen, die als nicht | der gewéhnlichen Verpackung von Schuhen in
unterscheidungskraftig angesehen  werden, | Klasse 25 vermittelt keinen
kénnte dem Zeichen als Ganzes | unterscheidungskraftigen Gesamteindruck, da

Unterscheidungskraft verleihen. Auch wenn die
Wortelemente in diesem Beispiel beschreibend
sind, fuhrt die Anordnung als Sonne oder Blume

der Verbraucher diese spezielle Kombination
nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft,
sondern lediglich als eine mdgliche Dekoration
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zu einem unterscheidungskraftigen | der Verpackung wahrnehmen wiirde.
Gesamteindruck.

3. UMSETZUNG

Wie auch bei friheren Grundséatzen der gemeinsamen Praxis gilt diese Gemeinsame Praxis
nach Ablauf einer dreimonatigen Frist nach der Veréffentlichung dieser Gemeinsamen
Mitteilung. Die nachstehende Tabelle enthdlt weitere Einzelheiten zur Umsetzung der
Gemeinsamen Praxis.

LINK TO TABLE:

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9 Implementations table.pdf

































































































