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Beachte

Vorabentscheidungsverfahren:* Vorabentscheidungsantrag des VwGH oder eines anderen Tribunals:C-64/02 P *
EuGH-Entscheidung:EuGH 62002CJ0064 21. Oktober 2004 * Fortgesetztes Verfahren im VwGH nach EuGH-
Entscheidung: 2004/04/0226 E 6. April 2005 VwSlIg 16591 A/2005

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Vizeprasident Dr. W. Pesendorfer und die Hofrate Dr. Stéberl,
Dr. Rigler, Dr. Bayjones und Dr. Kleiser als Richter, im Beisein des Schriftfiihrers Dr. Kénig, tGber die Beschwerde der | &
J, O & JP in N (USA), vertreten durch Dr. Hans Georg Zeiner, Dr. Brigitte Heaman-Dunn, Dr. Georg Punkenhofer und
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Dr. Rudolf Pendl|, Rechtsanwalte in 1010 Wien, Schellinggasse 6, gegen den Bescheid der Beschwerdeabteilung des
Osterreichischen Patentamtes vom 5. Juli 2002, ZI. Bm 17/2001-5, AM 5519/99, betreffend Registrierung einer Marke,
den Beschluss gefasst:

Spruch

Das Beschwerdeverfahren wird bis zur Entscheidung des Gerichtshofes der Europdischen Gemeinschaften (EuGH) in
der Rechtssache Rs C-64/02 P (Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im
Folgenden: HABM) gegen Erpo Mdbelwerk GmbH) ausgesetzt.

Begriindung

Die beschwerdefuhrende Partei hat die Eintragung der Wortfolge "WIR HALTEN UNSERE VERSPRECHEN" als Wortmarke
fir bestimmte Arten von Waren beim Osterreichischen Patentamt beantragt. Dieses hat - wie auch die in der Folge im
Instanzenzug angerufene belangte Behérde im nunmehr angefochtenen Bescheid - die Eintragung verweigert, weil der
genannten Wortfolge keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 4 Abs. 1 lit. ¢ Z. 3 Markenschutzgesetz 1970,
BGBI. Nr. 260 (MSchG) idF der Markenrechts-Novelle 1999, BGBI. | Nr. 111, zukomme. Die Registrierung einer Marke
kdnne bei Vorliegen eines (relativen) Eintragungshindernisses nur bei Nachweis der - infolge seiner Benutzung
erworbenen - Verkehrsgeltung im Sinne des 8 4 Abs. 2 MSchG erfolgen, den die beschwerdeflihrende Partei nicht
erbracht habe.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, mit der Rechtswidrigkeit des Inhaltes geltend gemacht
wird. Unter Hinweis auf zahlreiche Entscheidungen des HABM fiihrt die beschwerdeflihrende Partei aus, der ganzliche
Mangel an Unterscheidungskraft sei nicht mit einem Mindestmal an Originalitat gleichzusetzen. Die "Hypothese" des
Mindestmalies von Originalitat einer Marke finde im Gesetz keine Deckung. Originalitat stelle grundsatzlich kein
Kriterium fur die Beurteilung der Eintragungsfahigkeit eines Werbespruches als Marke dar.

In dem (Uber Rechtsmittel des HABM gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz (EuG), mit dem die Entscheidung der
Dritten Beschwerdekammer des HABM Uber die Ablehnung der Eintragung der Wortfolge "DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT" als Gemeinschaftsmarke fur bestimmte Waren aufgehoben wurde) derzeit vor dem EuGH
anhangigen Rechtssache C-64/02, hat der EuGH Uber die zutreffende Auslegung des Artikels 7 Absatz 1 lit b der
Verordnung des Rates Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 (ber die Gemeinschaftsmarke (GMV) zu befinden und sich
mit der Frage auseinander zu setzen, nach welchem Kriterium die Unterscheidungskraft der Marke im Sinne von Art. 7
Abs. 1 lit b der vorgenannten Verordnung zu beurteilen ist (siehe dazu Rz 1 der Schlussantrage des Generalanwalts M.
Poiares Maduro vom 17. Juni 2004).

Da die Auslegung der vor dem EuGH strittigen Vorschrift (Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV), die mit Art. 3 Abs. 1 lit. b der Ersten
Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die
Marken, 89/104/EWG, Amtsblatt der EG Nr. L 040, woértlich Ubereinstimmt, (auch) fir die Auslegung des im
vorliegenden Beschwerdefall mafigeblichen § 4 Abs. 1 lit. ¢ Z. 3 MSchG in der Fassung der Markenrechts-Novelle 1999,
BGBI. | Nr. 111, mit dem die genannten Richtlinie ins innerstaatliche Recht umgesetzt wurde, von Bedeutung ist, hat
der Verwaltungsgerichtshof beschlossen, das Verfahren bis zur Entscheidung des EUGH gemaR § 38 AVG in Verbindung
mit 8 62 Abs. 1 VWGG auszusetzen.

Wien, am 15. September 2004
Schlagworte
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