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von Rechtsanwalt Felix Barth

Schreckgespenst absolutes Schutzhindernis -
wann ist eine Marke eintragungsfahig?

Nicht jedes Zeichen taugt zur Marke: Damit die gewiinschte Marke eingetragen werden kann, diirfen ihr
keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegenstehen. Insbesondere die
Ausschlusskriterien nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG stellen eine sehr praxisrelevante Hiirde dar. Welche
Voraussetzungen gegeben sein miissen, damit einer Marke keine Schutzhindernisse entgegenstehen,
lesen Sie in unserem Beitrag.

Markeneintragung beim DPMA: Am Anfang steht der
Antrag

Damit die gewiinschte Marke eingetragen werden kann, ist ein Antrag bei dem Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) erforderlich. Das DPMA priift im Eintragungsverfahren, ob alle Voraussetzungen
vorliegen, damit die Marke eingetragen werden kann. Zum

Priifungsumfang zahlt dabei unter anderem, ob der Anmeldung absolute Schutzhindernisse nach & 8
MarkenG entgegenstehen. Eine Uberpriifung relativer Schutzhindernisse (bspw. Existenz einer bereits
eingetragenen, identischen Marke) fiihrt das DPMA hingegen nicht durch. Stehen einer
Markenanmeldung absolute Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegen, fiihrt dies zur Ablehnung
der Markeneintragung durch das DPMA.

So nicht: Haufige absolute Schutzhindernisse

In der Praxis handelt es sich beim Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses sehr oft um einen Fall
der § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG. Danach gilt:

(2) von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1. denen fiir die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung
der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,d er geographischen
Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen
oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen
konnen,

3. die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten zur
Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen (iblich geworden sind,"

Copyright © | IT-Recht Kanzlei Miinchen | Alter Messeplatz 2 | 80333 Munchen | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360



it-recht
kanzlel
munchen

1. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG

Nach der Definition des EuGH ist die Unterscheidungskraft einer Marke gegeben, wenn sie geeignet ist,
vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Markenrechtliche
Unterscheidungskraft kommt einem Zeichen also dann zu, wenn es geeignet ist, die eigenen Waren oder
Dienstleistungen von denen der Konkurrenz abzugrenzen, also als betrieblicher Herkunftshinweis
dienen kann.

2. Freihaltebedurfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Nach & 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann eine Marke, die ausschlieBlich aus Zeichen besteht, die ein
Wettbewerber zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes
oder der Herkunft der Ware oder Dienstleistung benotigt, nicht als Marke eingetragen werden, da die
Wettbewerber an diesen Zeichen ein berechtigtes Interesse zur freien Verwendung haben. Die
Monopolisierung solcher Angaben oder Zeichen zugunsten eines Wettbewerbers widersprache namlich
einem berechtigten Bediirfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit.
Entscheidendes Kriterium ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung. Ob
ein Zeichen bereits tatsachlich als Sachangabe verwendet wird, ist nicht entscheidend. Die Eignung
eines Zeichens zur Beschreibung von Produktmerkmalen bestimmt sich vor allem nach dem
Verstandnis der angesprochenen Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder
Dienstleistungen in Betracht kommen, fiir die die Marke geschiitzt ist

3. Gattungsbezeichnungen

Nach & 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung in das Markenregister
ausgeschlossen, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen oder standigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der
Waren oder Dienstleistungen liblich geworden sind. Dies ist aus der Sicht der jeweiligen Verkehrskreise
zu beurteilen: Scheidet aus deren Sicht die Eignung des Zeichens aus, als produkt- bzw.
warenidentifizierendes

Unterscheidungszeichen wahrgenommen zu werden, ist eine Gattungsbezeichnung anzunehmen.
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Beispiel: POSTMAXX - aktuelles Urteil des BPatG

In einem aktuellen Urteil (Beschl. v. 10.05.2019, Az. 28 W (pat) 22/16) befasste sich das BPatG mit den
oben genannten absoluten Schutzhindernissen. Der Inhaber der Marke POSTMAXX erlangte 2012 fiir die
Klassen 6 (Briefkdsten aus Metall), 19 (Briefkdsten aus Mauerwerk) und 20 (Briefkdsten weder aus
Metall, noch aus Mauerwerk) Markenschutz durch Eintragung. Gegen die Eintragung ging die Klagerin
vor, welche unter anderem Briefkasten herstellte. Diese stellte beim DPMA einen Antrag auf
vollstandige Loschung der Eintragung der Marke POSTMAXX. Sie machte geltend, dass die Marke
entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden sei . Das BPatG stellte fest, dass die geltend
gemachten Nichtigkeitsgriinde gemaR § 8 Abs. 2 Nr.

1-3 MarkenG nicht bestehen. Das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheide
bereits deshalb aus, da nicht dargelegt worden sei, dass die Marke POSTMAXX bereits zum
Anmeldezeitpunkt in der Werbung verwendet worden ist. Demnach habe sie sich erst gar nicht zu einer
iblichen Bezeichnung entwickeln konnen. Weiter sei auch das Freihaltebediirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG nicht einschlagig. Entgegen der Auffassung der Klagerin handele es sich bei der Marke
POSTMAXX um eine

ungewohnliche Wortkombination , so dass ein Freihaltebediirfnis ausscheide. Das Wort setze sich aus
den Elementen POST und MAXX zusammen. Das Gericht fiihrte aus, dass es vorliegend nicht darauf
ankomme, ob Bestandteile des Zeichens fiir sich betrachtet beschreibend seien. Entscheidend sei nach
Wortlaut und Normzweck allein, ob das durch die Verbindung der Bestandteile entstandene
Gesamtzeichen liber diese Eignung verfiige. Dies sei jedoch vorliegend nicht der Fall. Auch fehle dem
Zeichen POSTMAXX nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Gericht
stellte fest, dass die Marke eine gewisse sprachliche Eigenpragung und eine nicht unerhebliche
inhaltliche Unbestimmtheit aufweise. Deshalb vermittle sie keinen eng beschreibenden Begriffsinhalt,
der von dem Verstandnis als Mittel zur Unterscheidung der Herkunft der eingetragenen Waren
wegfiihren wiirde. Ebenso stelle das Zeichen kein gebrauchliches Wort der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache dar,

das vom Verkehr stets nur als solches verstanden werde.

Empfehlung: Vorabprufung

Besonders haufig diirfte einer Marke, wenn sie denn an absoluten Schutzhindernissen scheitert, ein Fall
von § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG entgegenstehen. Ob ein absolutes Schutzhindernis einer Marke im Weg
steht, ist immer eine Einzelfallpriifung - wie der

dargestellte Fall zeigt. Auch wenn auf den ersten Blick die Erfiillung eines absoluten Schutzhindernisses
nahe liegt, muss sich dies nicht immer im Rahmen einer tiefergehenden Priifung bestatigen.

Die IT-Recht Kanzlei wird auch in dieser Frage gerne beratend fiir Sie tatig und unterstiitzt Sie ebenfalls
gerne bei der Anmeldung.
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