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1. Dass einem Zeichenbestandteil fur sich betrachtet keine Unterscheidungskraft
zukommt, schlie3t nicht aus, dass Unterscheidungskraft infolge einer Kombination mit
anderen Elementen (mdOgen diese auch fur sich selbst betrachtet nicht
unterscheidungskraftig sein) gegeben sein kann.

2. Die Bereitschaft der beteiligten Verkehrskreise, Besonderheiten in der Schreibweise
eines Zeichens als Unternehmenshinweis zu verstehen, ist grundsatzlich als aufRerst
gering anzusehen.

3. Das Eintragungshindernis der blof3 beschreibenden Wirkung eines Zeichens nach § 4
Abs 1 Z 4 MSchG erfasst auch solche geographische Bezeichnungen, die von den
betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe fur die betreffende Warengruppe

verwendet werden kénnen (hier: EUROPA flir Schokoladeprodukte).
Leitsétze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

VWGH Erkenntnis vom 15.12.2011, 2008/03/0112 — EUROPA

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Prasident Dr. Jabloner und die
Hofrate Dr. Handstanger, Dr. Lehofer, Mag. Nedwed und Mag. Samm als Richter, im Beisein
des Schriftfuhrers Dr. Zeleny, Gber die Beschwerde der P GmbH in M, Deutschland, vertreten
durch DDr. Meinhard Ciresa, Rechtsanwalt in 1180 Wien, Hohnegasse 6, gegen den Bescheid
der Beschwerdeabteilung des Osterreichischen Patentamts vom  16. April 2008,
ZI Bm 16/2007-1, betreffend Verweigerung der Schutzgewahrung fiir eine Wortmarke, zu
Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegriindet abgewiesen.
Begrindung

l.

1. Im Markenregister des Internationalen Buros der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum in Genf ist unter der Nummer 812790 zugunsten der beschwerdefiihrenden Partei
die Wortbildmarke "EUROPA" fir folgende Waren eingetragen:

"KI. 30: chocolat, produits de chocolat, barres, cacao, pralines, aussi avec des farces fermes et
liquides™

Zu dem Antrag der beschwerdefiihrenden Partei auf Zulassung der angemeldeten
internationalen Marke zum Schutz in Osterreich teilte die Rechtsabteilung C des
Osterreichischen Patentamts mit, das Zeichen weise keine Unterscheidungskraft auf und stelle
blof3 einen Hinweis auf die Herkunft der Waren dar. Die Grafik sei unzureichend, aul’erdem
enthalte die Marke eine dem offiziellen Emblem des Europarats &hnliche Darstellung.

2. Die beschwerdeftihrende Partei nahm dazu mehrfach Stellung und fihrte im
Wesentlichen Folgendes aus: Die Bilddarstellung des gegenstandlichen Zeichens unterscheide
sich ausreichend vom Emblem des Europarats. Dieses weise zwolIf auseinanderstehende
Zeichen auf, die das traditionelle System der VVollkommenheit, Vollstdndigkeit und Einheit
realisierten. Demgegenuber zeige der Sternenring der gegenstédndlichen Marke Sterne, die
sich bertihrten und somit einen geschlossenen Kreis bildeten. Zudem zeige die Marke dunkle
Sterne auf hellem Hintergrund, im Gegensatz zur Farbgebung des Europaratemblems (gelbe
Sterne auf dunkelblauem Hintergrund).

Die Madglichkeit, dass das Zeichen als Herkunftsangabe missverstanden werde, kénne nicht
begriinden, dass das Zeichen nicht kennzeichnungskréftig sei, wére doch eine solche
Herkunftsangabe  eine  kennzeichenkréftige = Bezeichnung, der allenfalls  der
Beanstandungsgrund nach 84 Abs1 Z4 MaSchG entgegen stehe, der allerdings in der



vorlaufigen Schutzverweigerung nicht genannt worden sei. Er liege allerdings auch nicht vor,
weil ein geographischer Begriff nur dann von der Registrierung als Marke gemal? § 4 Abs 1
Z 4 MaSchG ausgeschlossen sei, wenn er von den beteiligten Verkehrskreisen tatséchlich als
Herkunftsangabe verstanden wirde. Dies treffe auf die gegenstédndlichen Waren (Schokolade)
nicht zu, weil die Verkehrskreise nicht annehmen wirden, sie stammten spezifisch aus
Europa.

Die zugrunde liegende Basismarke sei in Deutschland ohne Beanstandung eingetragen
worden und genieBe Schutz in einer Reihe weiterer L&nder. Zudem verwies die
beschwerdefiihrende Partei auf Registrierungen, die das Wort Europa enthielten, und in
Osterreich zum Schutz zugelassen worden seien.

3. Mit Beschluss vom 8. Februar 2007 verweigerte die Rechtsabteilung des

Osterreichischen Patentamts (Erstbehdrde) gemaR §4 Abs1 Z3, 84 Abs1 Z 1litc iVvm 5
und 7 MaSchG der hinterlegten Marke den Schutz in Osterreich. Begriindend verwies die
Erstbehdrde auf die bisherigen Amtsschreiben, wonach - zusammengefasst - das Emblem des
Europarats zwar als solches nicht Bestandteil des gegenstandlichen Zeichens sei, dieses aber
eine dem Emblem d&hnliche Darstellung enthalte (Sternenkranz aus 17 gleichgrofen,
funfzackigen Sternen, welche dieselbe GroRe hatten und kreisférmig angeordnet seien),
wéhrend das Emblem des Europarats mit einem Kreis von fiinfzackigen Sternen, deren
Spitzen sich nicht berthren, auf blauem Grund, beschrieben werde. Der Umstand, dass mit
der gegenstandlichen Marke keine Farben beansprucht wirden, schliele nicht aus, dass die
Marke in jeder beliebigen Farbkombination und damit auch mit gelben oder goldenen Sternen
auf blauem Grund (wie beim Emblem des Europarats) verwendet wiirde. Es kénne daher bei
den relevanten Verkehrskreisen der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Nachahmung
des Europaratemblems handle.
Andererseits wirden die Zeichenbestandteile visuell zusammenh&ngend erfasst und
begrifflich im Sinne von "Europa” verstanden, ebenso wirden sie von den beteiligten
Verkehrskreisen akustisch mit "Europa™ wiedergegeben. Der Konsument werde im Zeichen
daher bloR3 einen allgemeinen Hinweis erblicken, dass die betreffenden Waren aus Europa
stammten. Auch wenn nicht anzunehmen sei, dass die erforderlichen Kakaofriichte
europdischen Ursprungs seien, habe die Herstellung von Schokoladeerzeugnissen in
europdischen Lé&ndern, wie der Schweiz, aber auch innerhalb der EU, wie in Belgien,
nachhaltige Bekanntheit erreicht, weshalb eine das Produktionsgebiet bezeichnende Angabe
als ein fur den Kaufabschluss maRgeblicher Hinweis auf die geographische Herkunft der
Waren zu betrachten sei. Die beteiligten Verkehrskreise wiirden in dem Zeichen somit keinen
individualisierenden Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Waren aus einem
konkreten Unternehmen erkennen, weshalb das Zeichen gemall 8 4 Abs 1 Z 3 MaSchG von
der Schutzzulassung ausgeschlossen sei, sofern nicht der Nachweis der Verkehrsgeltung
erbracht werde. Dem Hinweis der beschwerdefiihrenden Partei auf bereits bestehende Marken
sei entgegen zu halten, dass nach standiger Judikatur Registrierungen anderer Marken niemals
prajudiziellen Charakter hatten und auf Grund mangelnder Parallelitat der Falle ein Vergleich
nicht zielfuhrend sei.

4. In der dagegen erhobenen Beschwerde fuhrte die beschwerdefiihrende Partei im
Wesentlichen Folgendes aus:

Im Hinblick auf die konkrete Bilddarstellung (Unterschiede in der Anzahl der Sterne und ihrer
gegenseitigen Anordnung) unterscheide sich die Darstellung des gegenstandlichen Zeichens
ausreichend vom Emblem des Europarats. Entgegen der Auffassung der Erstbehdrde sei das
gegensténdliche Wortbildzeichen sehr wohl unterscheidungskréftig, weil es keineswegs banal
oder werbeublich oder etwa schlicht zu einfach fiir einen Hinweis auf ein Unternehmen sei.
So enthalte es durchaus markante Elemente, wie die Wortbestandteile EUR und PA sowie den
Sternenkranz, der den Buchstaben O des Wortes Europa vertrete. Diese verliehen der Marke
eine Originalitat, welche die geforderte Unterscheidungskraft begriinde. Ein geographischer



Begriff sei von der Registrierung als Marke nur dann ausgeschlossen, wenn er von den
beteiligten Verkehrskreisen als Herkunftsangabe aufgefasst werde. Tatsdchlich seien die
gegenstandlichen Waren (Schokolade) nicht derart, dass die Verkehrskreise annehmen
wirden, sie stammten spezifisch aus Europa. Das Wort "Europa” sei zu weit gefasst, um als
konkrete geographische Bezeichnung zu dienen. Zudem enthalte das beanstandete Zeichen
einen graphischen Bestandteil. Im Ubrigen verwies die beschwerdefiihrende Partei erneut auf
die Registrierung der Marke in anderen Landern, weiters auf internationale Registrierungen,
die das Wort Europa enthielten.

5. Mit dem nun vor dem Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheid der belangten
Behdrde wurde die Beschwerde abgewiesen und die erstinstanzliche Entscheidung bestétigt.
In der Begrindung dieses Bescheides wurde im Wesentlichen - nach einer Darstellung des
bisherigen Verfahrensgangs - Folgendes ausgefiihrt:

Gemall 8 4 Abs 1 Z 3 MaSchG seien Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, von der
Registrierung als Marke ausgeschlossen. Nicht unterscheidungskréftige Zeichen seien
ungeeignet, die Funktion der Marke (Verbindung von Waren bzw Dienstleistungen mit einem
bestimmten Anbieter, Hinweis auf die Herkunft der Waren bzw Dienstleistungen) zu erfullen.
Die Unterscheidungskraft eines Zeichens sei im Wege einer Prognose aus der Sicht der
beteiligten Verkehrskreise anhand des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu priifen.
Dabei sei grundsatzlich davon auszugehen, dass die beteiligten Verkehrskreise im taglichen
Geschéftsverkehr Gblicherweise Zeichen im Konnex mit den Waren bzw Dienstleistungen, zu
deren Kennzeichnung sie bestimmt seien, sehen wirden. Dabei seien maligebend die
mutmallichen Erwartungen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Verbrauchers. Mit Blick auf die gegenstandlichen Waren (Klasse 30) kdmen als
beteiligte Verkehrskreise samtliche Kundenkreise, insbesondere Letztverbraucher, in
Betracht.

Wie sich aus der von der WIPO ubermittelten Notifikation ergebe, bestehe die
gegenstandliche internationale Marke aus dem Wort "EUROPA" in Blockbuchstaben mit
jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Buchstaben, wobei der Buchstabe "O"
geringfligig gréRer mit ausgefransten Randern ausgestaltet sei. Dass es sich bei der
Ausgestaltung des Buchstaben "O" wie von der Erstbehérde angenommen um einen
Sternenkranz handle, sei nicht ohne Weiteres, sondern nur bei eingehender Betrachtung aus
der Nahe mit dem Ziel, Sterne zu entdecken, erkennbar. Bestatigt werde die Annahme der
Erstbehorde erst aus den diesbeziiglichen Ausfiihrungen der beschwerdefiihrenden Partei und
durch die Vorlage einer Kopie, auf der die tatsachliche Verwendung des Zeichens auf den
Waren ersichtlich sei. Dort werde namlich das angemeldete Zeichen umgekehrt zum
Anmeldeverfahren, ndmlich in Weil3 auf schwarzem Grund dargestellt, wobei nur so die
Ausflhrung des Buchstabens "O" als Sternenkranz gut sichtbar sei. Da bei der Prifung der
Schutzféhigkeit eines Zeichens stets von der Darstellung in der Anmeldung auszugehen sei,
misse die Darstellung der konkreten Verwendung aufler Betracht bleiben. Somit sei der
Prafung die internationale Marke gemaR der beschriebenen Notifikation zugrunde zu legen.
Vor diesem Hintergrund sei im Beschwerdefall das Registrierungshindernis der Ahnlichkeit
eines Bestandteils des Zeichens mit dem Emblem einer internationalen Organisation entgegen
der Auffassung der Erstbehdrde nicht heranzuziehen.

Zu prufen sei vielmehr, ob die beteiligten Verkehrskreise in der gegenstandlichen
internationalen  Marke  angesichts der  damit  bezeichneten = Waren  einen
unterscheidungskraftigen Unternehmenshinweis sehen wirden.

Der Hauptbestandteil von Schokolade, ndmlich Kakao, stamme aus Afrika, Stidamerika und
Asien und gehoére zu den Gutern, die im Fair-Trade-Handel angeboten wirden. Vor allem in
auf Fair-Trade-Produkte spezialisierten L&den finde man eine Aufteilung nach
geographischen Regionen innerhalb der jeweiligen Produktkategorie. Den beteiligten
Verkehrskreisen sei zwar bekannt, dass Kakaobohnen nicht in Europa wichsen. Dagegen sei



nicht ausgeschlossen, dass Produkte aus diesem Rohstoff weltweit hergestellt wiirden. Wenn
die beteiligten Verkehrskreise daher die gegenstandliche internationale Marke auf den
beanspruchten Waren der Klasse 30 sehen, wirden sie unweigerlich an Europa im
geographischen oder politischen Sinn denken. Dies treffe auf samtliche beteiligte
Verkehrskreise zu, da Osterreich selbst geographisch in Europa liege und politisch der
Européischen Union angehdre, und solche Kenntnisse als allgemeines Basiswissen anzusehen
seien. Da es sich bei den gegenstandlichen Waren um gtinstige Waren des taglichen Bedarfs
handle, wirden die beteiligten Kreise bei ihrem Erwerb durchschnittliche Aufmerksamkeit
walten lassen und die Ware im Hinblick auf ihre Geschmacksrichtung, die sich etwa aus der
Art der Schokolade und dem Kakaoanteil ergebe, prifen. Nicht zu erwarten sei jedoch, dass
sie sich mit der internationalen Marke derart eingehend auseinandersetzen, um einen darin
maoglicherweise enthaltenen Sternenkranz zu erkennen. Daher wirden auch sie die
internationale Marke in der Eile des geschéftlichen Verkehrs als Darstellung des Wortes
"Europa” mit einer geringfligigen Abanderung des Buchstabens "O" beurteilen. Die
gegenstandliche internationale Marke wirde - im Zusammenhang mit den so bezeichneten
Waren der Klasse 30 - als allgemeiner Hinweis auf die Herkunft der Waren gesehen werden,
ndmlich als aus dem europdischen Raum stammend. Dem graphischen Bestandteil der
internationalen Marke, der geringfuigigen Abénderung der Darstellung des Buchstabens "O",
wirde im geschaftlichen Verkehr keine weitere Aufmerksamkeit oder Bedeutung
beigemessen, weshalb diese graphische Ausgestaltung nicht geeignet sei, der Marke
Unterscheidungskraft zu verleihen. Die beteiligten Verkehrskreise wirden daher in der
internationalen Marke kein fir die Registrierung von Marken erforderliches
Unternehmenskennzeichen erblicken, das darauf hinweise, dass die betreffenden Waren von
einem bestimmten Unternehmen angeboten wirden.

Der Schutzzulassung in Osterreich stehe daher der AusschlieRungsgrund der mangelnden
Unterscheidungskraft geméR § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG entgegen. Da die internationale Marke
auf Grund ihres graphischen Bestandteils nicht ausschlieBlich aus einer beschreibenden
Angabe bestehe, sei der AusschlieBungsgrund nach 84 Abs1l Z4 MaSchG nicht
heranzuziehen. Im Ubrigen gebe es aber zwischen den SchutzausschlieRungsgriinden der Z 3
und der Z 4 Uberschneidende Bereiche, sodass einer ausschlieBlich beschreibenden Angabe
wohl h&ufig auch keine Unterscheidungskraft zukommen werde, hingegen nicht alle nicht
unterscheidungskraftigen Zeichen ausschlie3lich beschreibende Angaben sein missten.

1.

Der Verwaltungsgerichtshof hat tiber die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde nach
Vorlage der Akten des Verwaltungsverfahrens - die belangte Behdrde nahm von der
Erstattung einer Gegenschrift Abstand - erwogen:

1. Hinsichtlich der maRgebenden Rechtslage - insb auch hinsichtlich der Anforderungen an
die Kennzeichnungskraft von grafische Elemente enthaltenden Wort(bild-)marken - wird
gemélR 8§43 Abs2VwGG auf das hg Erkenntnis vom heutigen Tag, ZI 2008/03/0013,
verwiesen.

2. Wahrend die Erstbehorde die Schutzverweigerung auf §4 Abs1 Z1litc iVm 885,
6 sowie auf 84 Absl Z3 MaSchG gestutzt hat, bezog sich die belangte Behorde
diesbezuglich ausschlieRlich auf § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG.

Nach dieser Bestimmung sind von der Registrierung ausgeschlossen Zeichen, die keine
Unterscheidungskraft haben.

Demgegenuber sind nach dem Schutzausschliefungsgrund des 8 4 Abs 1 Z 4 MaSchG von
der Registrierung auch Zeichen ausgeschlossen, die ausschlieRlich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, welche im Verkehr - ua - zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Ware
dienen kdnnen.



Zum Verhaltnis der beiden Schutzausschliefungsgriinde nach § 4 Abs 1 Z 3 bzw Z 4 MaSchG
kann gemdl 843 Abs2VwGG auf das hgErkenntnis vom 20. Oktober 2004,
Z1 2003/04/0187, verwiesen werden.

3. Die Beschwerde macht geltend, der Rechtsgrund des 8§ 4 Abs 1 Z 4 MaSchG (unter
Zugrundelegung der Annahme, das gegensténdliche Zeichen sei eine Herkunftsangabe) durfe
fir die Schutzverweigerung nicht herangezogen werden, weil diese Bestimmung in der
vorlaufigen Schutzverweigerung durch die Erstbehdérde nicht genannt worden sei. Dem ist zu
erwidern, dass die Heranziehung des Registrierungshindernisses der mangelnden
Unterscheidungskraft (Z 3) fur beschreibende Bezeichnungen (Z 4) keine Rechtsverletzung
des Registrierungswerbers darstellt, wie der Verwaltungsgerichtshof im bereits zitierten
Erkenntnis Z1 2003/04/0187 - unter Hinweis auf das Urteil des EUGH vom 12. Februar 2004,
Rs C-363/99 (Postkantoor), ausgefiihrt hat (vgl dazu im Ubrigen auch das Erkenntnis des
EuGH vom 8. Mai 2008, Rs C-304/06P (EUROHYPOQ)).

4. Die Beschwerde macht weiter geltend, das gegenstandliche Zeichen bezeichne - wegen

der Herkunft des Hauptbestandteils der klassengegenstandlichen Waren (Kakao) - gerade
nicht den geographischen Ursprung. Es sei sehr wohl unterscheidungskraftig, weil es
keineswegs banal oder werbelblich oder bloR zu einfach fir einen Hinweis auf ein
Unternehmen sei.
Zudem enthalte das gegenstandliche Zeichen durchaus markante Elemente, wie etwa die
Wortbestandteile EUR und PA, sowie den Sternenkranz, der den Buchstaben "O™ des Wortes
Europa vertrete. Diese verliehen der Marke eine Originalitat, die die fir eine Marke
geforderte Unterscheidungskraft begrinde.

5. Mit diesem Vorbringen wird eine Rechtswidrigkeit der Beurteilung der belangten
Behdrde nicht dargetan.

Die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke muss sich - vor dem Hintergrund der
Hauptfunktion der Marke, dem Endabnehmer die Ursprungsidentitat der mit der Marke
gekennzeichneten Ware dadurch zu garantieren, dass sie ihm die Unterscheidung dieser Ware
ohne Verwechslungsgefahr von solchen anderer Herkunft ermdglicht- auf die
Gesamtwahrnehmung der Marke durch die malRgeblichen Verkehrskreise stiitzen.

Dass einem Zeichenbestandteil fir sich betrachtet keine Unterscheidungskraft zukommt,
schlie8t nicht aus, dass Unterscheidungskraft infolge einer Kombination mit anderen
Elementen (mdgen diese auch fir sich selbst betrachtet nicht unterscheidungskraftig sein)
gegeben sein kann (vgldie Urteile des EuGH vom 8. Mai2008, Rs C-304/06P
(EUROHYPO), sowie vom 12. Februar 2004, Rs C-265/00 (BIOMILD)).

6. Mit dem von der Beschwerde hervorgehobenen Umstand, dass der Hauptrohstoff fiir die
in der gegenstandlichen Warenklasse genannten Waren, Kakao, nicht in Europa wéchst, wird
nicht dargelegt, dass die Beurteilung der belangten Behorde, die - mit Blick auf mogliche
Produktionsstatten des aus dem Rohstoff hergestellten Endprodukts - angenommen hat, die
beteiligten Verkehrskreise wiirden im Zeichen eine Herkunftsbezeichnung sehen, unrichtig
waére (vgl in diesem Zusammenhang auch das Urteil des EUGH vom 4. Mai 1999, Rs C-
108/97, C-109/97 (Chiemsee)), wonach es fiir das Vorliegen des Eintragungshindernisses
nach Art3 Abs1litc der MarkenRL nicht erforderlich ist, dass die zu beurteilende
Ortsbezeichnung von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden
Warengruppe in Verbindung gebracht wird, vielmehr auch solche geographische
Bezeichnungen erfasst werden, die von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe fur
die betreffende Warengruppe verwendet werden kénnen).

7. Dass die konkrete graphische Gestaltung des in Rede stehenden Zeichens, das als
Herkunftsangabe grundsatzlich nicht eintragungsféhig ist, nicht geeignet ist, dem Zeichen
dessen ungeachtet Unterscheidungskraft zu verleihen, hat die belangte Behorde als Ergebnis
einer nicht als unschlissig zu erkennenden Beweiswirdigung (der geringfugigen Abénderung
des Buchstabens "O" wiirde im geschaftlichen Verkehr von den beteiligten Verkehrskreisen



keine weitere Bedeutung beigemessen) festgestellt. Da die Bereitschaft der beteiligten
Verkehrskreise, Besonderheiten in der Schreibweise eines Zeichens als Unternehmenshinweis
zu verstehen, grundsatzlich als &uRerst gering anzusehen ist (vgl das hg Erkenntnis vom
18. Oktober 2006, ZI 2005/04/0022), kann die diesbeziigliche Beurteilung der belangten
Behdrde nicht als unzutreffend erkannt werden.

Zu verweisen bleibt darauf, dass dann, wenn die Kennzeichnungskraft einer
Zeichenkombination zu beurteilen ist, nicht nur auf den visuellen, sondern auch auf den
akustischen Eindruck von der Marke abzustellen ist (vgl das bereits zitierte Urteil des EUuGH
vom 12. Februar 2004 (BIOMILD)).

8. Soweit die beschwerdefiihrende Partei geltend macht, dass die angemeldete Marke in
anderen Staaten eingetragen worden sei und die Eintragung einer identischen Marke flr
identische Waren oder Dienstleistungen in einen Mitgliedstaat der EU einen von der Behorde
zu berticksichtigenden Umstand darstelle, ist sie auf das Erkenntnis vom 22. Februar 2010,
Z12008/03/0082, mwN, zu verweisen. Danach kann dies von der Behdrde berlicksichtigt
werden, fur die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zuzulassen oder
zuriickzuweisen, aber nicht allein malRgebend sein.

9. Die Beschwerde behauptet eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens, weil im

Verwaltungsverfahren die mangelnde Unterscheidungskraft nur vor dem Hintergrund der
maoglichen Verwechslungsgefahr mit dem Europarats-Sternenkranz thematisiert worden sei,
nicht aber im Zusammenhang mit der Erkennbarkeit des Sternenkranzes an sich. Zu diesem
entscheidungswesentlichen Argument hatte der beschwerdefiihrenden Partei rechtliches
Gehor gewahrt werden missen, um ihr etwa die Vorlage einer besseren Kopie der
Markenregistrierung zu ermdoglichen.
Vor dem Hintergrund, dass die entscheidungswesentliche Frage der mangelnden
Unterscheidungskraft des gegenstédndlichen Zeichens sowohl im Verfahren erster als auch
zweiter Instanz thematisiert worden ist, dass bei der Prifung der Schutzféhigkeit eines
Zeichens von der Darstellung in der Anmeldung auszugehen ist, und dass seitens der
beschwerdefiihrenden Partei schlieBlich nicht in Frage gestellt wird, dass seitens der
belangten Behorde jene Ausfertigung beurteilt wurde, die der internationalen Registrierung
zugrunde lag, also die maligebende ist, wird mit diesem Vorbringen kein relevanter
Verfahrensmangel aufgezeigt.

10. Die Beschwerde erweist sich somit insgesamt als unbegriindet, weshalb sie gemaR § 42
Abs 1 VwGG abzuweisen war.

Eine Kostenentscheidung hatte mangels Antrages der obsiegenden belangten Behdérde zu
entfallen.

Anmerkung
I. Das Problem

Die deutsche Plus Warenhandelsgesellschaft mbH begehrte Ende des Jahrs 2006 die
Schutzgewahrung ihrer internationalen Wort-Bildmarke IR 812790 mit folgendem Aussehen
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fir das Gebiet der Republik Osterreich; dies in der Klasse 30 fiir u.a. Schokoladeprodukte,
Kakao und SiRigkeiten daraus.

Das Osterreichische Patentamt wies die Anmeldung mit der Begriindung zurtick, dass Zeichen
hatte keine Unterscheidungskraft und stellte blof3 einen Hinweis auf die Herkunft der Waren
dar. Die Grafik wére unzureichend, aulerdem enthielte sie eine dem offiziellen Emblem des
Europarates &hnliche Darstellung:

Die Anmelderin machte dem gegenuber geltend, dass ein Eintragungshindernis nach § 4 Abs
1 Z 4 MSchG deshalb nicht wvorlage, weil fir die gegenstandlichen Waren
(Schokoladeprodukte) die Verkehrskreise nicht annehmen wiirden, sie stammten spezifisch
aus Europa. Im Ubrigen ware die Marke ja als internationales Zeichen registriert worden. Das
Emblem des Europarates wies dem gegenuber 12 auseinanderstehende Sterne auf, die das
traditionelle System der Vollkommenheit, Vollstandigkeit und Einheit realisierten. Dem
gegenuber zeigte der Sternenring der gegenstandlichen Marke Sterne, die sich berihrten und
somit einen geschlossenen Kreis bildeten. Zudem zeige die Marke dunkle Sterne auf hellem
Hintergrund, im Gegensatz zur Farbgebung des Europaemblems mit gelben Sternen auf
dunkelblauem Hintergrund.

Mit Bescheid der BA vom 16.4.2008 wurde die Verweigerung der Schutzgewéhrung —
allerdings lediglich wegen fehlender Unterscheidungskraft — bestétigt, sodass die Anmelderin
letztlich Beschwerde an den VwWGH erhob. Dieser hatte sich mit Fragen der mangelnden
Unterscheidungskraft fur beschreibende Bezeichnungen sowie neuerlich mit der Frage von
Vorregistrierungen zu befassen.

I1. Die Entscheidung des Gerichtes

Die obersten Verwaltungsrichter bestétigten die Verweigerung der Schutzgewéhrung und
hielten zun&chst fest, dass einem Zeichenbestandteil fir sich betrachtet keine
Unterscheidungskraft zukam. Sie schlossen aber nicht aus, dass Unterscheidungskraft im
Folge einer Kombination mit anderen Elementen (modgen diese auch fir sich selbst
betrachtend nicht unterscheidungskraftig sein) gegeben sein kénnte.> Fiir das Vorliegen des
Eintragungshindernisses nach Art. 3 Abs 1 lit ¢ Marken-RL? geniigte es, dass die zu
beurteilende Ortsbezeichnung (hier: Europa) von den beteiligten Verkehrskreisen mit der
betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wirde oder als Herkunftsangabe
verwendet werden konnten.

Da die Bereitschaft der beteiligten VVerkehrskreise, Besonderheiten in der Schreibweise eines
Zeichens als Unternehmenshinweis zu verstehen, grundsatzlich es als &uflerst gering
anzusehen wadre, gelangten die Hochstrichter zu dem Schluss, dass dem angemeldeten
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Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte.> Bei der Beurteilung der
Kennzeichnungskraft der gegenstandlichen Anmeldung war nicht auf den visuellen, sondern
auf den akustischen Eindruck von der Marke abzustellen. Dass die angemeldete Marke in
anderen EU-Staaten eingetragen worden war, konnte die Behdrde berlicksichtigen, jedoch
waren diese Voranmeldungen allein maRgebend.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Eine der wohl letzten Entscheidungen des VWGH in Markeneintragungssachen wirkt in ihrer
Begrundung im Vergleich zur langen Verfahrensdauer von mehr als 3,5 Jahren in letzter
Instanz als inhaltlich wenig ergiebig. Das Ergebnis ist begrindbar und nimmt auf die
europaische Vorjudikatur in unspektakuldrer Weise Rucksicht. Damit ist letztlich klargestellt,
dass auch nicht tber den Umweg einer Wort-Bildmarke allgemeine Begriffe als geografische
Herkunftbezeichnungen gewissermalen ber die ,Hintertire” in das Markenregister Eingang
finden. Die Frage einer Verkehrsgeltung wurde in erster Instanz nicht thematisiert und konnte
daher unbeachtet bleiben.

Ausblick: Bemerkenswert ist schlieBlich, dass die Eintragung nicht wegen allfalliger
Ahnlichkeiten zur Darstellung des Europaemblems versagt wurde. Das Eintragungshindernis
nach 8§ 4 Abs 1 Z 1 lit c MSchG, das Hoheits-, Prifungs- und Gewéhrzeichen sowie Zeichen
internationaler Organisationen von der Registrierbarkeit als Marke ausschlief3t, lag nicht vor.

IV. Zusammenfassung

Wenn die Kennzeichnungskraft einer Zeichenkombination (hier: Wortbild ,,EUROPA*) zu
beurteilen ist, ist nach Ansicht des VwWGH nicht nur auf den visuellen, sondern auch auf den
akustischen Eindruck von der Marke abzustellen. Das Eintragungshindernis der bloR
beschreibenden Wirkung eines Zeichens nach 8§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG erfasst auch solche
geographische Bezeichnungen, die von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe flr
die betreffende Warengruppe verwendet werden kénnen. Das Wort-Bild-Zeichen ,,EUROPA*
mit einem den Buchstaben ,,0“ bildenden Sternenkranz ist daher nicht fiir Schokolade- und
Kakaoprodukte als Marke registrierbar.

®  VWwGH 18.10.2006, 2005/04/0022 — Momente der Ruhe, OBI-LS 2007/193 = PBI 2007, 110 = VwSIgA
17.039 = ZfVB 2007/1586.



