
BOVEMIJ VERZEKERINGEN 

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN 

ELEANOR SHARPSTON 

vom 30. März 2006 1 

1. Der vorliegenden Rechtssache liegt eine 
Anmeldung der Bovemij Verzekeringen NV 
(im Folgenden: Klägerin) beim Benelux-
Merkenbureau (Benelux-Markenamt, im 
Folgenden: BMA) wegen Eintragung des 
Zeichens EUROPOLIS als Wortmarke für 
bestimmte Klassen von Dienstleistungen zu­
grunde. Des Näheren geht es um die Vor­
aussetzungen, unter denen eine Marke durch 
Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne 
von Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie 2 

erwerben kann. 

Einschlägiges Gemeinschaftsrecht 

2. Artikel 1 der Markenrichtlinie definiert 
deren Anwendungsbereich dahin gehend, 
dass sie auf alle Marken für Waren oder 
Dienstleistungen Anwendung findet, die a) 
in einem Mitgliedstaat oder b) beim Bene­
lux-Markenamt eingetragen, angemeldet 

oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat 
international registriert worden sind. 

3. Artikel 3 Absatz 1 sieht vor: 

„Folgende Zeichen oder Marken sind von der 
Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen 
im Falle der Eintragung der Ungültigerklä­
rung: 

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft 
haben, 

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen 
oder Angaben bestehen, welche im 
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der 
Beschaffenheit, der Menge, der Bestim­
mung, des Wertes, der geografischen 
Herkunft oder der Zeit der Herstellung 

1 — Originalsprache: Englisch. 
2 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 

1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied­
staaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1). 
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der Ware oder der Erbringung der 
Dienstleistung oder zur Bezeichnung 
sonstiger Merkmale der Ware oder 
Dienstleistung dienen können, 

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen 
oder Angaben bestehen, die im all­
gemeinen Sprachgebrauch oder in den 
redlichen und ständigen Verkehrsge­
pflogenheiten üblich sind, 

4. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 sieht vor: 

„Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 
Buchstabe b, c oder d von der Eintragung 
ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, 
wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer 
Benutzung Unterscheidungskraft erworben 
hat." 

5. Der Einfachheit halber werde ich die in 
Artikel 3 Absatz 3 enthaltene Voraussetzung 
so bezeichnen, dass die Marke „Unterschei­
dungskraft durch Benutzung" erworben ha­
ben muss. 

6. Die Verordnung Nr. 40/94 3 regelt die 
Gemeinschaftsmarke. 

7. Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung haben 
denselben Wortlaut wie Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben b bis d der Markenrichtlinie. 

8. Nach Artikel 7 Absatz 2 findet Artikel 7 
Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn die 
Eintragungshindernisse nur in einem Teil 
der Gemeinschaft vorliegen. Artikel 3 der 
Markenrichtlinie enthält keine derartige Be­
stimmung. 

9. Artikel 7 Absatz 3 bestimmt spiegelbild­
lich zu Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie, dass 
die Eintragung nicht gemäß Artikel 7 Ab­
satz 1 zu versagen ist, wenn die Marke für die 
Waren oder Dienstleistungen, für die die 
Eintragung beantragt wird, infolge ihrer 
Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. 

3 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) (im 
Folgenden: Gemeinschaftsmarkenverordnung). 
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Einschlägige Benelux-Rechtsvorschriften 

10. Nach der Eenvormige Beneluxwet op de 
merken (Einheitliches Benelux-Markenge-
setz, im Folgenden: BMW) sind Markenan­
meldungen in den Beneluxländern an das 
BMA zu richten. Wird eine Marke zuge­
lassen, so erstreckt sich ihr Schutz auf das 
ganze Benelux-Gebiet. 

11. Artikel 6bis Absatz 1 Buchstabe a 
BMW 4 sieht vor, dass die Eintragung zu 
versagen ist, wenn das angemeldete Zeichen 
keine Marke im Sinne von Artikel 1 darstellt, 
„insbesondere wenn ihm jede Unterschei­
dungskraft gemäß Artikel 6 quinquies Teil B 
Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft 
fehlt". 

12. Dieser Artikel der Pariser Verbandsüber­
einkunft zum Schutz des gewerblichen Ei­
gentums bestimmt, soweit hier von Belang: 

„B. Die Eintragung von Fabrik- oder Han­
delsmarken, die unter diesen Artikel fallen, 

darf nur in folgenden Fällen verweigert oder 
für ungültig erklärt werden: 

2. wenn die Marken jeder Unterscheidungs-
kraft entbehren oder ausschließlich aus 
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt 
sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der 
Art, der Beschaffenheit, der Menge, der 
Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsor­
tes der Erzeugnisse oder der Zeit der 
Erzeugung dienen können, oder die im 
allgemeinen Sprachgebrauch oder in den 
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogen­
heiten des Landes, in dem der Schutz 
beansprucht wird, üblich sind". 

13. Zur fraglichen Zeit war Artikel 3 Ab­
satz 3 der Markenrichtlinie nicht in die 
BMW umgesetzt, obwohl das Konzept des 
Erwerbs von Unterscheidungskraft durch 
Benutzung anscheinend bei der Beurteilung 
von Benelux-Marken angewandt wurde 5. 

4 — Dem Vorabentscheidungsersuchen zufolge ist der Wortlaut 
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis d der Markenricht­
linie in die Fassung von Artikel 6bis Absatz 1 BMW 
übernommen worden, die nach der durch das Protokoll zur 
Änderung der BMW vom 11. Dezember 2001 (im Folgenden: 
Protokoll von 2001) herbeigeführten Änderung 2004 in Kraft 
trat. Das vorlegende Gericht geht jedoch davon aus, dass 
zwischen dieser Fassung und ihrer Vorgängerfassung kein 
sachlicher Unterschied besteht 

5 — In der Folgezeit führte das Protokoll von 2001 einen neuen 
Artikel 14ter ein, der bestimmt: „Gerichte können entschei­
den, dass eine eingetragene Marke Unterscheidungskraft 
aufgrund ihrer Benutzung erlangt hat." Artikel 14ter trat am 
1. Januar 2004 in Kraft. 
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14. Im Lauf des Verfahrens stellte sich 
heraus, dass auch Artikel 13C Absatz 1 
BMW (obwohl nicht im Vorlagebeschluss 
erwähnt) einschlägig ist. Er sieht vor: 

„Das ausschließliche Recht an einer Marke, 
die in einer der nationalen oder regionalen 
Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt 
ist, erstreckt sich von Rechts wegen auf ihre 
Übersetzung in eine andere dieser Spra­
chen." 6 

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 

15. Im Mai 1997 meldete die Klägerin das 
Zeichen EUROPOLIS als Wortmarke für die 
folgenden Klassen von Dienstleistungen an: 
Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldge­
schäfte, Immobilienwesen, Transportwesen, 
Verpackung und Lagerung von Waren und 
Veranstaltung von Reisen. 

16. Im Oktober 1997 informierte das BMA 
die Klägerin, dass es die Eintragung vorläufig 
ablehne, weil das Zeichen EUROPOLIS als 
solches keine Unterscheidungskraft habe. 

17. Im April 1998 legte die Klägerin gegen 
diese vorläufige Ablehnung Beschwerde ein, 
da das Zeichen seit 1988 von der Europolis 
BV, einer Tochtergesellschaft der Klägerin, 
rechtmäßig als Marke im Verkehr verwendet 
worden sei. 

18. Im Mai 1998 stellte das BMA fest, dass 
es im Licht der Beschwerde der Klägerin 
keinen Grund sehe, seine vorläufige Ableh­
nung zu ändern, und teilte dieser seine 
Entscheidung über die „endgültige Ableh­
nung" der Eintragung des Zeichens mit. 

19. Die Klägerin beantragte beim Gerechts­
hof 's-Gravenhage (Niederlande), dem BMA 
aufzugeben, das Zeichen einzutragen, weil 
EUROPOLIS an sich unterscheidungskräftig 
sei, hilfsweise, weil es sich als Marke vor dem 
Zeitpunkt der Anmeldung durchgesetzt ha­
be. 

20. Der Gerechtshof ist der Auffassung, dass 
das Zeichen EUROPOLIS ausschließlich aus 
Zeichen und Angaben bestehe, die im 
Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen 
von Dienstleistungen verwendet würden, 
und als solches nicht unterscheidungskräftig 
sei. 

6 — Vgl. Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99 
(Koninklijke PKN Nederland NV [Postkantoor], Slg. 2004, 
I-1619, Randnr. 13, wo diese Vorschrift vollständig wieder­
gegeben wird). 
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21. Zur erworbenen Unterscheidungskraft 
stellt der Gerechtshof fest, dass die Parteien 
darüber streiten, unter welchen Vorausset­
zungen das Zeichen durch Benutzung Unter­
scheidungskraft erlangen könne. Das BMA 
trägt vor, es sei erforderlich, dass das Zeichen 
von den beteiligten Verkehrskreisen infolge 
seiner Benutzung überall im Benelux-Gebiet 
und somit in allen drei Beneluxländern als 
Marke aufgefasst werde. Die Klägerin trägt 
vor, dass es, wenn die übrigen Vorausset­
zungen erfüllt seien, ausreiche, wenn ein 
Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen 
in einem erheblichen Teil des Benelux-Ge-
biets als Marke aufgefasst werde, im vor­
liegenden Fall allein in den Niederlanden. 

22. Der Gerechtshof hat dem Gerichtshof 
die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung 
vorgelegt 7: 

1. Ist Artikel 3 Absatz 3 der Markenricht­
linie so auszulegen, dass es für den 
Erwerb von Unterscheidungskraft (im 
vorliegenden Fall durch eine Benelux-
Marke) infolge von Benutzung im Sinne 
dieses Absatzes erforderlich ist, dass das 
Zeichen vor dem Zeitpunkt der Anmel­
dung von den beteiligten Verkehrskrei­

sen im gesamten Benelux-Gebiet, also 
in Belgien, den Niederlanden und Lu­
xemburg, als Marke aufgefasst wird? 

Bei Verneinung der Frage 1: 

2. Ist die in Artikel 3 Absatz 3 der 
Markenrichtlinie aufgestellte Vorausset­
zung für die Eintragung im Sinne dieses 
Absatzes erfüllt, wenn das Zeichen 
infolge seiner Benutzung durch die 
beteiligten Verkehrskreise in einem er­
heblichen Teil des Benelux-Gebiets als 
Marke aufgefasst wird, und kann dieser 
erhebliche Teil z. B. auch nur aus den 
Niederlanden bestehen? 

3. a) Müssen bei der Beurteilung der 
Unterscheidungskraft durch Benut­
zung im Sinne von Artikel 3 Ab­
satz 3 der Markenrichtlinie bei 
einem — aus einem oder mehreren 
Wörtern einer Amtssprache im Ge­
biet eines Mitgliedstaats (oder, wie 
im vorliegenden Fall, des Benelux-
Gebiets) bestehenden — Zeichen 
die Sprachgebiete innerhalb dieses 
Gebietes berücksichtigt werden? 

b) Ist dabei für die Eintragung als 
Marke, sofern die übrigen Eintra­
gungsvoraussetzungen erfüllt sind, 
ausreichend, wenn — oder voraus-

7 — Im Vorabentscheidungsersuchen ¡st die als „Frage 1" bezeich­
nete Frage eine separate, vom nationalen Gericht dem 
Benelux-Gerichtshof vorgelegte Frage. Daher habe ich die 
Fragen 2 bis 4 des Vorabentscheidungsersuchens in Fragen 1 
bis 3 umbenannt und werde sie im Folgenden entsprechend 
bezeichnen. 
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gesetzt, dass — das Zeichen von den 
beteiligten Verkehrskreisen in ei­
nem erheblichen Teil des Sprachge­
biets des Mitgliedstaats (oder, wie 
im vorliegenden Fall, des Benelux-
Gebiets), in dem diese Sprache 
offiziell gesprochen wird, als Marke 
aufgefasst wird? 

23. Die Klägerin, das BMA, die Kommission 
und die Niederlande haben schriftliche Er­
klärungen eingereicht. Die Parteien und die 
Kommission waren in der Sitzung vertreten. 
Das Vereinigte Königreich hat sich lediglich 
in der Sitzung geäußert. 

Beurteilung 

24. Die vorgelegten Fragen lassen sich in 
zwei Gruppen unterteilen. Zunächst möchte 
das vorlegende Gericht wissen, ob für die 
Frage, ob ein Zeichen durch Benutzung im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Marken­
richtlinie Unterscheidungskraft erworben 
hat, die Wahrnehmung der beteiligten Ver­
kehrskreise im gesamten Benelux-Gebiet 
(Frage 1) oder nur in einem erheblichen Teil 
des Benelux-Gebiets (Frage 2) zu berück­
sichtigen ist. Diese Fragen werden für 

Marken im Allgemeinen formuliert. Zwei­
tens hat das vorlegende Gericht zwei 
Aspekte angesprochen, die sich im Beson­
deren auf Wortmarken beziehen 8. Die ent­
sprechenden Fragen stellen sich im Hinblick 
auf die Bedeutung von Sprachgemeinschaf­
ten bei der Beurteilung der durch Benutzung 
erlangten Unterscheidungskraft nach Arti­
kel 3 Absatz 3. In Anbetracht des Streit­
gegenstands des beim vorlegenden Gericht 
anhängigen Verfahrens halte ich es für 
wünschenswert, alle vorgelegten Fragen im 
Hinblick auf Wortmarken zu beantworten. 

Vorbemerkungen 

25. Es ist hilfreich, mit der Prüfung dreier 
Fragen zu beginnen. Erstens: Wie fügen sich 
Wortmarken in das System der Richtlinie 
ein, und wie hat sie der Gerichtshof einge­
stuft? Zweitens: Auf welcher Grundlage hat 
der Gerichtshof entschieden, ob eine Marke 
(und insbesondere eine Wortmarke) „keine 
Unterscheidungskraft [hat]" (Artikel 3 Ab­
satz 1 Buchstabe b) und/oder beschreibend 
ist (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c)? 
Drittens: Wie ist der Gerichtshof bei der 
Beurteilung der „Unterscheidungskraft 
durch Benutzung" im Hinblick auf Artikel 3 
Absatz 3 vorgegangen? Vor diesem Hinter­
grund können sodann die spezifischen Vor­
lagefragen relativ knapp erörtert werden. 

8 — In der dritten Vorlagefrage. 
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Wortmarken 

26. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der 
Markenrichtlinie verbietet die Eintragung 
von „Marken, die keine Unterscheidungs­
kraft haben". 

27. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c verbietet 
die Eintragung von „Marken, die ausschließ­
lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, 
welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, 
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestim­
mung, des Wertes, der geografischen Her­
kunft ... oder zur Bezeichnung sonstiger 
Merkmale der Ware oder Dienstleistung 
dienen können". 

28. Im Kontext der Markenrichtlinie können 
Wörter auf zweierlei Weise verwendet wer­
den. Erstens kann ein Wort oder eine 
Wortkombination dazu dienen, Merkmale 
einer Ware zu bezeichnen. Zu diesem Zweck 
verwendete Wörter sind nach Artikel 3 Ab­
satz 1 Buchstabe c nicht eintragungsfähig. 
Ebenso haben sie in Bezug auf diese Ware im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b 

zwangsläufig keine Unterscheidungskraft, 
wie der Gerichtshof bereits entschieden 
hat 9. Zweitens kann ein Wort oder eine 
Wortkombination eine Ware kennzeichnen 
(unabhängig davon, ob diese hierbei anläss­
lich dessen auch beschrieben wird). Eine 
solche Wortmarke ist als Marke eintragungs­
fähig, weil sie nicht unter Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b oder c fällt. 

29. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c verfolgt 
nach der Rechtsprechung ein spezifisches, 
im Allgemeininteresse liegendes Ziel, näm­
lich dass alle Zeichen oder Angaben, die zur 
Bezeichnung der Merkmale der Waren oder 
Dienstleistungen dienen können, für die die 
Eintragung beantragt wird, von allen frei 
verwendet werden können 10. Das Allge­
meininteresse daran, einer beschreibenden 
Wortkombination die Eintragung und den 
Schutz als Marke zu versagen, ist klar. Eine 
solche Eintragung hält andere Unternehmen 
(und damit potenzielle Wettbewerber) davon 
ab, nahe liegende Begriffe zur Beschreibung 
ihrer Waren gegenüber den Verbrauchern zu 
verwenden 11, und benachteiligt sie damit im 
Wettbewerb. Dies würde unmittelbar dem 
Zweck der Markenrichtlinie zuwiderlaufen, 

9 — Vgl. z. ß. oben in Fußnote 6 zitiertes Urteil Postkantoor, 
Randnr. 86, und Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 
2004 in der Rechtssache C-265/00 (Campina Melkunie, 
Slg. 2004, I-1699, Randnr. 19). 

10 — Urteil Campina Melkunie, Randnr. 35. Vgl. auch Urteile des 
Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechts­
sachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, 
Slg. 1999, I-2779, Randnr. 25) und vom 6. Mai 2003 in der 
Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, I-3793, 
Randnr. 52). 

11 — Vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 8. April 2003 in den 
verbundenen Rechtssachen C-53/01, C-54/01 und C-55/01 
(Linde, Slg. 2003, I-3161, Randnrn. 73 und 74) und Urteil 
Campina Melkunie, Randnr. 36. 
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die eine teilweise Harmonisierung herbei­
führt, um „Unterschiede [zu beseitigen], 
durch die der freie Warenverkehr und der 
freie Dienstleistungsverkehr behindert und 
die Wettbewerbsbedingungen im Gemein­
samen Markt verfälscht werden können" 12. 

Prüfung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben 
b und/oder c 

30. Bei der Beurteilung nach Artikel 3 Ab­
satz 1 Buchstaben b und c, ob eine Marke 
keine Unterscheidungskraft hat oder für die 
Waren oder Dienstleistungen, für die die 
Eintragung beantragt wird, beschreibend 
ist 13, kommt es auf die Wahrnehmung der 
Marke durch „die beteiligten Verkehrskreise" 
an. Diese beteiligten Verkehrskreise sind als 

der Handel und die normal informierten und 
angemessen aufmerksamen Durchschnitts­
verbraucher dieser Waren oder Dienstlei­
stungen definiert worden 14. 

31. Der Gerichtshof hat anerkannt, dass 
wegen der sprachlichen, kulturellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten eine Marke, die in einem 
Mitgliedstaat ohne Unterscheidungskraft 
oder für die betreffenden Waren oder 
Dienstleistungen beschreibend ist, dies in 
einem anderen Mitgliedstaat womöglich 
nicht ist 15 und daher in diesem zweiten 
Mitgliedstaat rechtmäßig eingetragen wer­
den kann. Darüber hinaus hat der Gerichts­
hof kürzlich entschieden, dass Artikel 3 
Absatz 1 Buchstaben b und c der Marken­
richtlinie der Eintragung eines Zeichens in 
einem Mitgliedstaat nicht entgegensteht, das 
aus einem der Sprache eines anderen Mit­
gliedstaats, in der das Zeichen keine Unter­
scheidungskraft hat, entlehnten Wort oder 
Wörtern besteht, es sei denn, dass die 
beteiligten Verkehrskreise in dem Mitglied­
staat, in dem die Eintragung beantragt wird, 

12 — Erste Begründungserwägung. 
13 — In Anbetracht des Allgemeininteresses an der Versagung der 

Eintragung beschreibender Worte oder Wortkombinationen 
ist es vielleicht nicht überraschend, dass der Gerichtshof im 
Allgemeinen keine besondere Trennlinie zwischen Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c zu 
ziehen scheint. So wurde die Beurteilung der Unterschei­
dungskraft in der Rechtssache Postkantoor anhand Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b vorgenommen (vgl. z. B. Randnrn. 29 
bis 35), während die Prüfung des Allgemeininteresses unter 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c erfolgte (vgl. Randnrn. 53 bis 
58). Im Kontext der entsprechenden Vorschriften der 
Gemeinschaftsmarkenrichtlinie ist die Position weniger klar. 
Vgl. Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs in der Rechts­
sache C-191/01 P (HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447), Nrn. 
51 bis 53 und die dort zitierte Rechtsprechung. 

14 — Vgl. Urteile Windsurfing Chiemsee, Randnr. 29, und Post­
kantoor, Randnr. 75. 

15 — Urteil vom 9. März 2006 in der Rechtssache C-421/04 
(Matratzen Concord, Slg. 2006, I-2303, Randnr. 25, in der der 
Gerichtshof analog auf das Urteil vom 26. November 1996 in 
der Rechtssache C-313/94, Graffione, Slg. 1996, I-6039, 
Randnr. 22, verweist). Die Rechtssache Graffione betraf die 
Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke im 
Hinblick auf Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie. 
In diesem Zusammenhang wird die Auswirkung sprachlicher, 
kultureller und sozialer Unterschiede zwischen den Mit­
gliedstaaten in Nr. 10 der Schlussanträge von Generalanwalt 
Jacobs in der Rechtssache Graffione und in Nr. 18 der 
Schlussanträge von Generalanwalt Gulman in der Rechts­
sache C-315/92 (Verband sozialer Wettbewerb, Slg. 1994, 
I-317) geprüft. 
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imstande sind, die Bedeutung dieses Wortes 
oder dieser Wörter zu erkennen 16. 

32. Anders gesagt: Wörter, die aufgrund 
ihrer Fähigkeit zur Beschreibung von Waren 
oder Dienstleistungen eine Bedeutung ha­
ben, können nicht als Marken eingetragen 
werden, doch soweit sie eine solche Bedeu­
tung wegen sprachlicher Unterschiede nicht 
haben, können sie keine beschreibende 
Funktion entfalten. Daher steht ihrer Ein­
tragung kein Hindernis aus Artikel 3 Absatz 1 
entgegen. 

33. Somit sind die sprachlichen Fähigkeiten 
der beteiligten Verkehrskreise, die Bedeu­
tung eines aus einem Wort oder Wörtern 
bestehenden Zeichens zu erfassen, bei einer 
Beurteilung nach Artikel 3 Absatz 1 Buch­
staben b und/oder c in Betracht zu ziehen. 

Artikel 3 Absatz 3 

34. Bei der Prüfung, ob eine Marke durch 
Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne 

von Artikel 3 Absatz 3 erworben hat, hat die 
zuständige Behörde sämtliche Gesichts­
punkte zu berücksichtigen, die zeigen kön­
nen, dass die Marke die Eignung erlangt hat, 
die betreffende Ware als von einem be­
stimmten Unternehmen stammend zu kenn­
zeichnen und diese Ware damit von denje­
nigen Waren (oder Dienstleistungen) ande­
rer Unternehmen zu unterscheiden 17. 

35. Im Urteil Windsurfing Chiemsee hat der 
Gerichtshof angeregt, die folgenden Faktoren 
bei der Beurteilung der Unterscheidungs­
kraft einer Marke nach Artikel 3 Absatz 3 zu 
berücksichtigen: den Marktanteil der Marke, 
die Intensität, die geografische Verbreitung 
und die Dauer der Benutzung dieser Marke, 
den Werbeaufwand des Unternehmens für 
die Marke, den Teil der beteiligten Verkehrs­
kreise, der die Waren (oder Dienstleistun­
gen) aufgrund der Marke als von einem 
bestimmten Unternehmen stammend er­
kennt, sowie Erklärungen von Industrie-
und Handelskammern oder von anderen 
Berufsverbänden 18. Diese Faktoren beziehen 
sich auf a) die Benutzung der Marke und b) 
darauf, ob diese die beteiligten Kaufleute und 
Verbraucher in die Lage versetzt, Waren 
oder Dienstleistungen als von einem be-

16 — Urteil Matratzen Concord, Randnr. 26. Vgl. auch Nrn. 46, 47 
und 50 der Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs in 
dieser Rechtssache. 

17 — Vgl. die in Fußnote 10 zitierten Urteile Windsurfing Chiem­
see, Randnr. 49, und Libertei, Randnr. 67. Die Randnrn. 62 
bis 67 des Urteils Libertei enthalten eine wohl durchdachte 
und hilfreiche Analyse der Funktion der Marke, der Defini­
tion der beteiligten Verkehrskreise und deren Wahrnehmung 
der Marke sowie davon, wie das Vertrautwerden durch 
Benutzung zur erworbenen Unterscheidungskrart führt. 

18 — Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 51. 
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stimmten Unternehmen stammend zu er­
kennen. 

36. Bei der Prüfung sämtlicher Gesichts­
punkte der Frage, ob eine Marke durch 
Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, 
ist festzustellen, ob die beteiligten Verkehrs­
kreise oder zumindest ein erheblicher Teil 
dieser Kreise aufgrund der Marke die Waren 
(oder Dienstleistungen) als von einem be­
stimmten Unternehmen stammend erken­
nen 19. In Betracht zu ziehen ist die vermut­
liche Erwartung eines normal informierten 
und angemessen aufmerksamen Durch­
schnittsverbrauchers der in Rede stehenden 
Kategorie von Waren oder Dienstleistun­
gen 20 . 

37. Diese Erfordernisse der Anwendung von 
Artikel 3 Absatz 3 spiegeln wider, was der 
Gerichtshof in Bezug auf die Prüfung nach 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und/oder c 
ausgeführt hat. Das ist folgerichtig. Wenn 
eine Marke auf den ersten Blick nicht 
eintragungsfahig ist, weil die beteiligten 
Verkehrskreise, die über ein normales Ni­
veau an Informationen verfügen und eine 
angemessene Aufmerksamkeit an den Tag 
legen, dazu neigen würden, sie an sich als 
nicht unterscheidungskräftig und/oder be­
schreibend wahrzunehmen, sollte man sich 

fragen, ob diese Wahrnehmung bei densel­
ben Verkehrskreisen sich geändert hat, weil 
die Marke durch Benutzung Unterschei­
dungskraft erlangt hat 21. 

38. Sind die sprachlichen Fähigkeiten der 
beteiligten Verkehrskreise (die sich, anders 
als die im Urteil Windsurfing Chiemsee 
aufgeführten, nicht auf den tatsächlichen 
Gebrauch einer Wortmarke oder deren 
Identifizierung mit einer Ware beziehen) 
für die Beurteilung des Erwerbs von Unter­
scheidungskraft durch Benutzung bedeut­
sam? Das hängt davon ab, ob die verwende­
ten Wörter zunächst als beschreibend ver­
standen wurden. Soweit die beteiligten Ver­
kehrskreise den Wörtern keine inhaltliche 
Bedeutung beimessen, wird die Eintragung 
nicht nach Artikel 3 Absatz 1 verboten sein. 
Daher wird es nicht erforderlich sein, zu 
erwägen, ob die Unterscheidungskraft: durch 
Benutzung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 
erworben wurde. Soweit die Tatsache, dass 
die Wörter fur die beteiligten Verkehrskreise 
normalerweise eine beschreibende Bedeu­
tung haben, einer Eintragung entgegenstand, 
ist es sachdienlich, zu prüfen, ob für diese 

19 — Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 52. In der Folgezeit ist 
diese Prüfung durchgängig durchgeführt worden. Vgl. z. B. 
Urteil des Gerichtshofes vom 18. Juni 2002 in der Rechts­
sache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnrn. 61 ff.). 
Unter „erheblich" verstehe ich nicht notwendigerweise den 
Großteil der beteiligten Verkehrskreise, aber immerhin einen 
beträchtlichen Teil dieser Kreise. 

20 — Urteil Philips, Randnr. 63. 

21 — In dieser Hinsicht lässt sich zu Recht eine Parallele zwischen 
dem Aufbau von Artikel 3 Absätze 1 und 3 der Markenricht­
linie und dem von Artikel 7 Absätze 1 und 3 der Gemein­
schaftsmarkenverordnung ziehen. Da der gedankliche 
Aufbau der Gleiche ist, kann die Entscheidung im Urteil 
des Gerichts erster Instanz vom 30. März 2000 in der 
Rechtssache T-91/99 (Ford Motor Company/HABM, [OP­
TIONS] Slg. 2000,II-1925, Randnr. 27) auch hier angewandt 
werden. Dies bedeutet jedoch meiner Ansicht nach nicht, 
dass der gebietsbezogene Ansatz der Gemeinschaftsmarken­
verordnung, wie vom Gericht erster Instanz im Urteil Ford 
erörtert, auch auf den Kontext der Markenrichtlinie über­
tragen werden sollte (siehe Nr. 44 unten). 
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Verkehrskreise die Wortmarke dennoch in­
folge Benutzung unterscheidungskräftig und 
folglich nach Artikel 3 Absatz 3 eintragungs-
fähig geworden ist. 

39. Dieser Ansatz scheint mir aus dem 
Aufbau von Artikel 3 zu folgen. Artikel 3 
Absatz 3 schwächt die Eintragungshinder­
nisse ab, die in Artikel 3 Absatz 1 Buch­
staben b, c und d aufgeführt sind. Er ist nur 
anzuwenden, wenn nach Artikel 3 Absatz 1 
ein Fehlen von Unterscheidungskraft aufge­
zeigt worden ist. Daher ist es sinnvoll, ihn 
dann, wenn er angewandt wird, im Rahmen 
derselben Parameter anzuwenden, die bei 
der Feststellung des ursprünglichen Fehlens 
der Unterscheidungskraft zugrunde gelegt 
wurden. 

40. Vor diesem Hintergrund wende ich mich 
den spezifischen Fragen zu, die das nationale 
Gericht vorgelegt hat. 

Fragen 1 und 2: räumlicher Umfang der 
Prüfung 

41. Bei diesen beiden Fragen geht es darum, 
ob es sachgerecht ist, bei den beteiligten 

Verkehrskreisen auf einen Teil des Benelux -
Gebiets oder auf das gesamte Gebiet abzu­
stellen. 

42. Im Urteil General Motors 22 hat der 
Gerichtshof entschieden, dass bei der An­
wendung von Artikel 5 Absatz 2 der 
Markenrichtlinie 23 das Benelux-Gebiet dem 
Gebiet eines Mitgliedstaats gleichzustellen 
ist. Weiter stellte er fest, dass es im Hinblick 
auf Artikel 5 Absatz 2 genügt, wenn eine 
Benelux-Marke in einem wesentlichen Teil 
des Benelux-Gebiets bekannt ist, der gege­
benenfalls einem Teil eines der Benelux-
Länder entsprechen kann 24. 

43. Was zum Prüfungsumfang der Richtlinie 
im Zusammenhang mit Artikel 5 Absatz 2 
ausgeführt worden ist, muss auch für Arti­
kel 3 der Richtlinie gelten. Es wäre sinnwid­
rig, es genügen zu lassen, dass die Marke in 
einem erheblichen Teil des Benelux-Gebiets 
bekannt ist, der in einem Teil eines der 

22 — Urteil des Gerichtshofes vom 14. September 1999 in der 
Rechtssache C-375/97 (General Motors, Slg. 1999, I-5421, 
Randnr. 29). 

23 — Artikel 5 Absatz 2 bestimmt: „Die Mitgliedstaaten können ... 
bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu 
verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Ver­
kehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches 
Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die 
nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, 
wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist 
und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskralt 
oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden 
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt." 

24 — Ebenda. 
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Beneluxländer bestehen kann, damit sich der 
Inhaber einer Marke auf Artikel 5 Absatz 2 
berufen kann, und dennoch darauf zu 
bestehen, dass eine Marke überhaupt nur 
eintragungsfähig ist, wenn sie im gesamten 
Benelux-Gebiet durch Benutzung Unter-
scheidungskraft erlangt hat. 

44. Die Auffassung des BMA — nämlich 
dass das Zeichen im gesamten Benelux-
Gebiet als Marke aufgefasst werden muss, 
bevor es eingetragen werden kann — beruht 
auf dem Urteil Ford 25. In dieser Rechtssache 
ging es darum, ob eine Marke hinreichende 
Unterscheidungskraft durch Benutzung er­
langt hat, um als Gemeinschaftsmarke nach 
Artikel 7 Absatz 3 der Gemeinschaftsmar­
kenverordnung eingetragen zu werden. Mei­
ner Ansicht nach ist die Überlegung, die der 
gebietsbezogenen Beurteilung im Urteil Ford 
zugrunde liegt, nicht sachgerecht, wenn es 
um die Feststellung geht, ob eine nationale 
Marke nach der Markenrichtlinie Unter­
scheidungskraft durch Benutzung erlangt 
hat. 

45. Die Gemeinschaftsmarke und nationale 
Marken unterscheiden sich von ihrem Kon­
zept her. Wenn eine Marke nach der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung überall in 
der Gemeinschaft anerkannt werden soll, ist 

es angebracht, zu verlangen, dass der Inhaber 
der Marke die durch Benutzung erworbene 
Unterscheidungskraft für ein größeres geo­
grafisches Gebiet nachweist. Die Gemein­
schaftsmarke ist überall in der Gemeinschaft 
einheiüich 26. Dies ist bei der nationalen 
Eintragung einer Marke nur in dem fragli­
chen Mitgliedstaat der Fall 27. Es ist von 
Bedeutung, dass nach Artikel 7 Absatz 2 der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung Artikel 7 
Absatz 1 auch dann Anwendung findet, 
wenn die Eintragungshindernisse nur in 
einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Eine 
derartige Vorschrift findet sich jedoch in 
Artikel 3 der Markenrichtlinie nicht. Da die 
Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Mar­
ke ist, die, wenn sie eingetragen wird, für das 
gesamte Gebiet der Gemeinschaft Wirkung 
entfaltet, ist es richtig, die in Artikel 7 
Absatz 2 enthaltene Voraussetzung aufzu­
stellen. Solch eine Marke sollte nicht einge­
tragen werden, wenn es in irgendeinem Teil 
der Gemeinschaft Eintragungshindernisse 
gibt. Diese Erwägungen gelten nicht für die 
Eintragung nationaler, nach der Marken­
richtlinie harmonisierter Marken. 

46. Darüber hinaus gelten die beiden Maß­
nahmen für verschiedene Situationen. Ob­
wohl beide darauf abzielen, die Errichtung 
und das Funktionieren des Binnenmarktes 
zu fördern 28, geht die Markenrichtlinie nicht 
so weit, da sie eine teilweise Harmonisierung 

25 — Zitiert in Fußnote 21. 

26 — Vgl. Artikel 1 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverord­
nung. 

27 — Oder im Fall der Benelux-Marke in Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden. 

28 — Vgl. jeweils die erste Begründungserwägung der Maßnah­
men. 
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des nationalen Markenrechts einrührt. Dem­
gegenüber schafft die Gemeinschaftsmarken­
verordnung einen neuen Typus von Recht 
am geistigen Eigentum, nämlich eine Ge­
meinschaftsmarke. 

47. Schließlich hat der Gerichtshof über die 
Auslegung von Artikel 5 Absatz 2 der 
Markenrichtlinie in der Rechtssache General 
Motors in Kenntnis dessen entschieden, dass 
nach dem Benelux-System der Eintragung 
von Marken eine Eintragung auf nationaler 
(oder dem Benelux-System untergeordneter) 
Ebene nicht möglich ist 29. Implizit hat er 
daher bereits die Unterscheidung vorgenom­
men, die ich hier zwischen den beiden 
Maßnahmen aufgezeigt habe. 

48. Damit komme ich zu dem Ergebnis, dass 
es bei der Prüfung des Erwerbs von Unter­
scheidungskraft durch Benutzung bei einer 
Wortmarke nach Artikel 3 Absatz 3 der 
Markenrichtlinie nicht erforderlich ist, auf 
das gesamte Benelux-Gebiet (Belgien, Nie­
derlande und Luxemburg) abzustellen, wenn 
aus sprachlichen Gründen die beteiligten 

Verkehrskreise, wie zuvor im Hinblick auf 
Artikel 3 Absatz 1 definiert, nur in einem 
Teil dieses Gebietes zu finden sind. 

Fragen 3a and 3b: Sprachgemeinschaften und 
relevante Anteile 

49. Ich stimme mit dem Vorbringen des 
BMA und der Niederlande überein, dass 
Sprachgemeinschaften in einem Mitglied­
staat oder im Benelux-Gebiet bei der Prü­
fung berücksichtigt werden sollten, ob ein 
aus einem Wort oder Wörtern bestehendes 
Zeichen durch Benutzung Unterscheidungs­
kraft erworben hat. 

50. Aus den bereits genannten Gründen 
müssen im Rahmen von Artikel 3 Absatz 3 
die beteiligten Verkehrskreise eben die sein, 
die die Grundlage für Einwände gegen die 
Eintragung nach Artikel 3 Absatz 1 bilden. In 
der vorliegenden Rechtssache sind dies die 
Niederländisch sprechenden Verkehrskreise, 
für die das vorlegende Gericht festgestellt 
hat, dass EUROPOLIS keine Unterschei­
dungskraft habe. Erworbene Unterschei­
dungskraft setzt ein ursprüngliches Fehlen 
von Unterscheidungskraft voraus. In einer 
Rechtssache wie der hier vorliegenden wird 
vermutet, dass sich dieses ursprüngliche 
Fehlen von Unterscheidungskraft auf eine 
bestimmte Sprachgemeinschaft beschränkt. 
Daher muss nur in dieser Sprachgemein-

29 — Somit hat die Tatsache, dass in gewisser Weise die Benelux-
Marke auch eine einheitliche Marke im Hinblick auf das 
Benelux-Gebiet ist, den Gerichtshof nicht davon abgehalten, 
zu dem Ergebnis zu gelangen, dass die Bekanntheit in einem 
Teil des Benelux-Gebiets, und selbst in einem Teil eines der 
Beneluxländer, für Artikel 5 Absatz 2 ausreichend ¡st. 
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schaft Unterscheidungskraft für die Eintra­
gung erworben werden 30. 

51. Es bleibt die Frage, welcher Anteil der 
beteiligten Verkehrskreise die Marke als 
Kennzeichnung dessen auffassen muss, dass 
die betroffenen Waren oder Dienstleistungen 
von einem bestimmten Unternehmen stam­
men (so dass sich sagen lässt, dass diese 
Marke durch Benutzung Unterscheidungs-
kraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 
erworben hat). 

52. Meiner Ansicht nach liegt der Prüfung, 
ob eine angemeldete Wortmarke „keine 
Unterscheidungskraft hat" (Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b) und/oder beschreibend ist 
(Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c), das 
Konzept zugrunde, dass sie ein erheblicher 
Teil der beteiligten Verkehrskreise so wahr­
nimmt. Bei einigermaßen umfangreichen 
Verkehrskreisen ist es statistisch wahr­
scheinlich, dass sich von der Norm ab­
weichende Werte finden lassen 31. Bei dem 
Schluss auf das für diese Verkehrskreise 
„Typische" kommt es darauf an, was die 

Werte insgesamt ergeben. Da die Zulassung 
einer Wortmarke zur Eintragung zur Folge 
hat, dass andere Unternehmen die Möglich­
keit verlieren, diese Wörter in beschreiben­
der Funktion zu verwenden, was negative 
Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem 
Markt haben kann, ist es entsprechend 
wichtig, eine Wortmarke nicht nach Artikel 3 
Absatz 3 zur Eintragung zuzulassen, wenn 
sie nicht ein erheblicher Teil der beteiligten 
Verkehrskreise tatsächlich als unterschei­
dungskräftige Kennzeichnung der Herkunft 
der Waren oder Dienstleistungen begreift, 
auf die sie angewandt wird. 

53. Wenn nach Sachlage angenommen wer­
den kann, dass ein erheblicher Teil der 
betroffenen Verkehrskreise der zur Eintra­
gung angemeldeten Marke eine inhaltliche 
Bedeutung beimisst (so dass diese auf den 
ersten Blick im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b nicht unterscheidungskräftig 
und/oder im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe c beschreibend ist), stellt sich 
somit die entscheidende Frage, ob ein er­
heblicher Teil derselben Verkehrskreise, die 
der Marke eine inhaltliche Bedeutung bei­
messen, diese trotzdem als Kennzeichnung 
dessen wahrnehmen, dass die betroffenen 
Waren oder Dienstleistungen von einem 
bestimmten Unternehmen stammen (so dass 
sich sagen lässt, dass diese Marke durch 
Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne 
von Artikel 3 Absatz 3 erworben hat). 

30 — In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass der 
Gerichtshof im Urteil Libertel in Randnr. 76 betont hat, dass 
die zuständige Behörde „keine abstrakte Prüfung vornehmen 
[kann], sondern zu einer konkreten Prüfung verpflichtet [ist]. 
Bei dieser Prüfung sind alle maßgeblichen Umstände des 
Einzelfalls ... zu berücksichtigen." Wenn wie hier die 
„konkrete Prüfung" notwendig eine Beurteilung sprachlicher 
Unterschiede einschließt, muss der sprachliche Gesichts­
punkt bei der gesamten Prüfung durchgängig beachtet 
werden. 

31 — Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: unterscheidungskräftig 
oder nicht unterscheidungskräftig. 
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Umgekehrt ist die Eintragung nach Artikel 3 
Absatz 3 zu versagen, sofern ein Zeichen nur 
für einen kleinen — und nicht für einen 
erheblichen — Teil der beteiligten Verkehrs­
kreise im Benelux-Gebiet unterscheidungs­
kräftig geworden ist. 

54. Der entgegengesetzte Ansatz — d. h. die 
Eintragung zuzulassen, sofern nachgewiesen 
werden kann, dass nur ein kleiner Teil der 
beteiligten Verkehrskreise im gesamten Ge­
biet der Auffassung ist, dass das Zeichen 
unterscheidungskräftig geworden sei — hat 
offensichtliche Nachteile. Zunächst würde 
dies dazu führen, dass die Marke für den 
Rest der beteiligten Verkehrskreise 32 in 
Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen 
beschreibend bleiben würde und dennoch 
von anderen Unternehmen nicht verwendet 
werden könnte, weil sie nach Artikel 3 
Absatz 3 eingetragen worden wäre. Dies 
würde das im Allgemeininteresse liegende 
Ziel von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c 
untergraben, dass alle Zeichen oder Anga­
ben, die zur Bezeichnung der Merkmale der 
Waren oder Dienstleistungen dienen kön­
nen, für die die Eintragung beantragt wird, 
von allen frei verwendet werden können 33. 

55. Zweitens würde dies bedeuten, dass 
Artikel 3 Absatz 3 unabhängig von Artikel 3 

Absatz 1 angewandt werden könnte. Dies 
würde nicht nur dem Wortlaut von Artikel 3 
Absatz 3 zuwiderlaufen, der darauf hinweist, 
dass Artikel 3 Absatz 3 den Artikel 3 Absatz 1 
einschränkt, sondern auch zu der wider­
sinnigen Situation führen, dass beide Be­
stimmungen — die entgegengesetzte Aus­
wirkungen haben — zur gleichen Zeit in 
demselben Gebiet erfüllt sein könnten. Dies 
würde jeden Versuch der Beurteilung der 
Eintragungsfähigkeit einer Marke, für die 
nachgewiesen werden könnte, dass sie in 
demselben Gebiet gleichzeitig beschreibend 
und unterscheidungskräftig wäre, zusam­
menhanglos werden lassen. 

56. Ich erinnere auch daran, dass sich nach 
Artikel 13C Absatz 1 BMW das ausschließ­
liche Recht an einer Marke, die in einer der 
nationalen oder regionalen Sprachen des 
Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, von Rechts 
wegen auf ihre Übersetzung in eine andere 
dieser Sprachen erstreckt. Obwohl dieser 
Punkt im Vorlagebeschluss nicht aufgewor­
fen wird, scheint mir, dass auch diese Vor­
schrift dagegen spricht, eine Wortmarke zur 
Eintragung auf der Grundlage der durch 
Benutzung erworbenen Unterscheidungs­
kraft zuzulassen, wenn sie in dieser Form 
nur von einem kleinen Teil der beteiligten 
Verkehrskreise auf einem Teil des Gebietes 
erkannt wird. Eine derartige Vorschrift ver­
stärkt die restriktive Wirkung der Marken­
eintragung. Sie unterstreicht daher, dass das 
im Allgemeininteresse liegende Ziel von 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c nur 
hintangestellt werden sollte, wenn der Er-

32 — Per definitionem der größere Teil. 
33 — Vgl. Nr. 29 oben und die dort zitierte Rechtsprechung. 
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werb der Unterscheidungskraft durch Benut­
zung tatsächlich überzeugend erwiesen ist 34. 

57. Aus diesen Gründen weise ich das 
Vorbringen der Klägerin und der Nieder­
lande zurück, dass es in analoger Anwen­
dung der Ausführungen im Urteil General 
Motors ausreiche, dass das Zeichen von 
einem relevanten Teil der Verkehrskreise in 
einem erheblichen Teil der relevanten 
Sprachgemeinschaft innerhalb (eines Mit­
gliedstaats oder) des Benelux- Gebiets, in 
dem die betreffende Sprache eine Amts­
sprache ist, als Marke angesehen wird. Un­
schwer lassen sich Umstände vorstellen, 
unter denen ein Zeichen oder eine Angabe 
Unterscheidungskraft durch Benutzung le­
diglich in einem erheblichen Teil — oder 
einem bestimmten Teilgebiet hiervon — 
einer Sprachgemeinschaft im Benelux-Ge-
biet erwerben könnte 35. Mir scheint, dass 
ein derartiges Teilgebiet lediglich einen 
geringen Teil der beteiligten Verkehrskreise 
umfassen könnte 36. Aus den von mir ange­
führten Gründen ist dies eine unzureichende 
Grundlage für den Nachweis der durch 
Benutzung erworbenen Unterscheidungs­
kraft. Vielmehr müsste festgestellt werden, 
dass zumindest ein erheblicher Teil der 
beteiligten Verkehrskreise die betreffenden 

Waren oder Dienstleistungen als von einem 
bestimmten Unternehmen stammend er­
kennt. Diese relevanten Verkehrskreise müs­
sen die Sprachgemeinschaft in dem Mit­
gliedstaat (oder hier im Benelux-Gebiet) 
insgesamt sein. 

58. Daher stimme ich mit der Kommission 
darin überein, dass eine Wortmarke, die 
wegen fehlender Unterscheidungskraft (Arti­
kel 3 Absatz 1 Buchstabe b) und/oder 
deshalb, weil sie in einer bestimmten Spra­
che beschreibend ist (Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe c), von der Eintragung ausge­
schlossen ist, nach Artikel 3 Absatz 3 nur 
eingetragen werden kann, wenn sich nach­
weisen lässt, dass sie durch Benutzung in der 
gesamten relevanten Sprachgemeinschaft 
Unterscheidungskraft erworben hat. 

59. Gleichzeitig möchte ich klarstellen, dass 
ich nicht den Vorschlag der Kommission 
akzeptiere, dass man auf die Markenricht­
linie die vom Gericht erster Instanz im Urteil 
Ford angestellte Prüfung von Artikel 7 Ab­
sätze 1 und 3 der Gemeinschaftsmarkenver­
ordnung übertragen sollte 37. Wie bereits 
ausgeführt, bin ich der Auffassung, dass es 
erhebliche Unterschiede zwischen den bei­
den Maßnahmen gibt, weswegen eine solche 
Übertragung nicht sachgerecht wäre. 

34 — Dieser Punkt ist im Verfahren nicht in nennenswertem 
Umfang ausgeführt worden. Mir scheint, dass, wenn die 
Übersetzung (von Europolis, auf Französisch z. B. Europo­
lice) nicht existierte, bevor die Anmeldung zur Eintragung 
erfolgte, der übersetzte Begriff (definitionsgemäß) im Sinne 
von Artikel 3 Absatz 3 keine Unterscheidungskraft durch 
Benutzung erworben haben kann. Da die Übersetzung 
danach streben wird, die erworbene Unterscheidungskraft 
des Originals widerzuspiegeln, wird es jedoch möglicherweise 
entsprechend weniger wahrscheinlich sein, dass sie unter 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b und/oder Buchstabe c fällt 

35 — Zum Beispiel Flandern. 
36 — Wohingegen die einschlägige Sprachgemeinschaft alle Nie­

derländisch sprechenden Personen im Benelux-Gebiet wä­
ren, also nicht nur in Flandern, sondern (zumindest) auch in 
den Niederlanden und in den zweisprachigen Gegenden 
Brüssels. 

37 — Vgl. Randnrn. 25 bis 27 des oben in Fußnote 21 zitierten 
Urteils. 

I - 7622 



BOVEMIJ VERZEKERINGEN 

Ergebnis 

60. Aus diesen Gründen bin ich der Ansicht, dass der Gerichtshof wie folgt auf die 
vom Gerechtshof vorgelegten Fragen antworten sollte: 

Fragen 1 und 2 

Bei der Prüfung, ob eine Wortmarke nach Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie 
Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, ist es nicht erforderlich, auf 
das gesamte Benelux-Gebiet (Belgien, Niederlande und Luxemburg) abzustellen, 
wenn aus sprachlichen Gründen die beteiligten Verkehrskreise, wie zuvor im 
Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 definiert, nur in Teilen dieses Gebietes zu finden 
sind. 

Frage 3 

Sprachgemeinschaften in einem Mitgliedstaat oder im Benelux-Gebiet sollten bei 
der Beurteilung der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft eines aus 
einem Wort oder Wörtern bestehenden Zeichens berücksichtigt werden. 

Ist eine Wortmarke wegen fehlender Unterscheidungskraft (Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b) und/oder deshalb, weil sie gänzlich aus einem in einer bestimmten 
Sprache beschreibenden Wort oder Wörtern besteht (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
c), von der Eintragung ausgeschlossen, kann sie nach Artikel 3 Absatz 3 nur 
eingetragen werden, wenn sich nachweisen lässt, dass sie durch Benutzung in der 
gesamten relevanten Sprachgemeinschaft (nämlich der des Mitgliedstaats oder des 
gesamten Benelux-Gebiets) Unterscheidungskraft erworben hat. 
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