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1 Einleitung

Erwagungsgrund 28, Verordnung (EU) 2017/1001

Artikel 4, 31, 33, 49 und 57 UMV

Der Unionsmarkenschutz wird flr spezifische Waren oder Dienstleistungen gewahrt,
die den Umfang des Schutzes bestimmen, den der Markeninhaber genief3t. Daher
ist es unerlasslich, Vorschriften flr die Angabe und Klassifizierung der Waren und
Dienstleistungen festzulegen und Rechtssicherheit zu gewahrleisten.

Die Angabe der Waren und Dienstleistungen entspricht einem der wesentlichen
Merkmale einer Marke (Artikel 4 UMV). Jede Anmeldung einer Unionsmarke muss
ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthalten, damit ein Anmeldedatum
vergeben werden kann (Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV).

Die Waren und Dienstleistungen, fir die Schutz beantragt wird, sind a) vom
Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zustandigen Behoérden und
die Wirtschaftsteilnehmer den beantragten Schutzumfang bestimmen kénnen, und b)
gemal den Klassen der Nizza-Klassifikation zusammenzufassen (Artikel 33 Absatze 2
und 6 UMDV).

Das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
kann vom Anmelder eingeschrankt oder geandert werden, soweit durch eine solche
Einschrankung oder Anderung das Verzeichnis der Waren nicht erweitert wird (Artikel
49 UMV). Nach der Eintragung kann die Unionsmarke Gegenstand eines Verzichts fur
einen Teil der Waren oder Dienstleistungen sein (Artikel 57 UMV).

Es wird nachdricklich empfohlen, die administrativen IT-Tools des Amtes (siehe
Abschnitt 3) zu benutzen. Jeder Teil eines Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen, der nicht den Daten der Tools entspricht, wird anhand der in diesen
Richtlinien niedergelegten Grundsatze geprift. Entscheidet sich der Anmelder fir einen
Begriff aus den verfugbaren Tools, wird nicht weiter gepriift, wodurch sich das
Anmeldungsverfahren beschleunigt.

Zweck dieses Abschnittes der Richtlinien ist es, die Praxis des Amtes bei der Prifung
der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

In Teil 1 (Abschnitte 1 bis 4) werden die vom Amt angewandten Grundsatze dargestellt.
In Teil 2 (Abschnitt 5) wird das Verfahren zur Prufung des Verzeichnisses der Waren
und Dienstleistungen zusammengefasst.

Kurz gefasst gqilt, dass das Amt bei der Prifung der Klassifizierung eines
Verzeichnisses von Waren und Dienstleistungen folgende vier Aufgaben erledigt:

® o Prifung, ob die einzelnen Waren und Dienstleistungen ausreichend klar und
genau beschrieben werden,;

® Prifung, ob jeder Begriff zu der Klasse gehoért, flr die er angegeben wird;

® Mitteilung etwaiger Mangel,
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® Zurickweisung der Anmeldung, ganz oder teilweise, wenn der Mangel nicht
beseitigt wird (Artikel 41 Absatz 4 und 8 UMDV).

Nahere Informationen Uber die Sprache, anhand derer die Prifung der Klassifizierung
vorgenommen und aus der die Ubersetzungen angefertigt werden, sind den
Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Abschnitt 6.3,
Referenzsprache fiir Ubersetzungen, zu entnehmen.

2 Die Nizzaer Klassifikation

Die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenanmeldung sind,
werden gemal dem im Abkommen von Nizza Uber die internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957
festgelegten Klassifikationssystem (im Folgenden Nizzaer Klassifikation) klassifiziert.
Die Nizzaer Klassifikation wird von der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO)
verwaltet (Artikel 33 Absatz 1 UMV).

Waren und Dienstleistungen sind in Klassen gegliedert, um vor der Einreichung einer
Anmeldung Recherchen zur Vorabklarung zu erleichtern, die es erméglichen, Konflikte
zu vermeiden, Recherchen zu Unterrichtungszwecken durchzufuhren und mogliche
Wettbewerber zu tiberwachen. Dariber hinaus werden die Klassen fiir die Berechnung
der Klassengebuhren zugrunde gelegt.

Die Nizzaer Klassifikation ist ein System, das den Marktbedurfnissen gerecht werden
soll, weshalb es regelmaRig aktualisiert wird. Geringfligige Verbesserungen werden
jedes Jahr in verschiedenen Fassungen der aktuellen Ausgabe verdffentlicht, wahrend
wesentliche Anderungen alle finf Jahre in einer neuen Ausgabe wiedergegeben
werden.

Auf die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen in einer Anmeldung
wird die am Anmeldetag geltende Fassung der Klassifikation nach dem Nizzaer
Abkommen angewandt. Gemal Artikel 33 UMV ist jedes Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen:

® e« 5o klar und eindeutig zu formulieren, dass die zustandigen Behorden und die
Wirtschaftsteilnehmer den beantragten Schutzumfang bestimmen kénnen;

® « nach den Klassen der Nizzaer Klassifikation zu strukturieren, wobei jeder Gruppe
von Waren und Dienstleistungen die Nummer der einschlagigen Klasse in der
Reihenfolge dieser Klassen vorangestellt wird.

Die Nizzaer Klassifikation enthalt Leitlinien fur die Klassifikation:

1. Klasseniberschriften: Fir jede Klasse gibt es eine Klassenuberschrift, die
allgemeine Informationen Uber die Bereiche enthalt, zu denen die Waren oder
Dienstleistungen grundsatzlich gehdéren.

2. Erlauternde Anmerkungen: Fur jede Klasse gibt es erlauternde Anmerkungen, die
anhand wesentlicher Kriterien oder Beispiele auf abstraktere Weise verdeutlichen,
welche Arten von Waren oder Dienstleistungen unter die Klasse fallen bzw. nicht
fallen.
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3. Alphabetische Liste: Diese Liste kann herangezogen werden, um die genaue
Klassifizierung einzelner Waren oder Dienstleistungen in Analogie festzustellen.

4. Allgemeine Bemerkungen: Am Anfang der Nizzaer Klassifikation gibt diese kurze
Ubersicht iber die Grundsatze Aufschluss dariiber, welche Kriterien anzuwenden
sind, wenn ein Begriff nicht im Einklang mit den Klassenuberschriften oder der
alphabetischen Liste klassifiziert werden kann.

Nahere Informationen zur Nizzaer Klassifikation finden Sie auf der Website der WIPO
unter http://www.wipo.int.

3 Weitere Verwaltungsinstrumente fur
Klassifizierungszwecke

Mitteilung Nr. 1/13 des Prasidenten des Amtes vom 26/11/2013 betreffend ein neues
Verwaltungsinstrument fur Klassifizierungszwecke (Taxonomie) und die Verwendung
von KlassenuUberschriften der Nizzaer Klassifikation.

Bei der Einreichung einer elektronischen Anmeldung koénnen die Nutzer fir die
Zusammenstellung ihres Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen bereits
genehmigte Begriffe auswahlen. Diese Begriffe stammen aus der Harmonised
Database (Harmonisierte Datenbank, HDB) und werden fir Klassifizierungszwecke
automatisch akzeptiert. Die Verwendung dieser bereits genehmigten Begriffe gestaltet
den Prozess der Markenanmeldung reibungsloser. In der HDB sind Begriffe
gespeichert, die von allen Amtern in der EU fiir Klassifizierungszwecke akzeptiert
wurden.

Sollte der Anmelder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen mit Begriffen
verwenden, die sich nicht in der HDB finden lassen, muss das Amt prifen, ob sie
akzeptiert werden kdnnen.

Vor dem Einreichen einer Anmeldung konnen die Nutzer den Inhalt der HDB mithilfe
des Tools TMclass des Amtes durchsuchen (http:/tmclass.tmdn.org/ec2/). In diesem
Tool sind die Klassifizierungsdatenbanken der teilnehmenden Amter innerhalb und
aullerhalb der EU zusammengefasst; es gibt Auskunft dariber, ob ein Begriff von dem
betreffenden Amt akzeptiert wird. In TMclass sind die Waren und Dienstleistungen
anhand gemeinsamer Merkmale aus der Sicht des Marktes zusammengefasst,
ausgehend von den allgemeinen hin zu den spezifischen Merkmalen. Dies erleichtert
dem Nutzer die Suche, verschafft ihm einen besseren Uberblick (iber den Inhalt
der einzelnen Klassen und erleichtert damit die Auswahl geeigneter Begriffe. Diese
Zusammenfassung der Begriffe in Gruppen und ihre Rangfolge, auch als Taxonomie
bezeichnet, hat keinerlei rechtliche Wirkung, da der Schutzumfang einer Unionsmarke
immer aus der natlrlichen und Ublichen Bedeutung der gewahlten Begriffe hervorgeht
und nicht aus ihrer Position in der hierarchischen Struktur der Taxonomie des Amtes
(10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 66).

Den Nutzern steht unter der Internetadresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/
gsbuilder auch der Waren- und Dienstleistungsersteller zur Verfugung, um sich durch
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den Prozess der Erstellung ihres Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf der
Grundlage der Terminologie der HDB flhren zu lassen.

4 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

4.1 Wahl eines angemessenen Schutzumfangs

Die Hauptfunktion des durch eine Marke gewahrten Schutzes besteht darin, dem
Verbraucher die Angabe des Ursprungs der Waren oder Dienstleistungen zu
gewabhrleisten, indem sie es ihm ermdoglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne
Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden.

Dartber hinaus kann die Angabe der Waren und Dienstleistungen jederzeit
eingeschrankt werden (Artikel 49 UMV) oder Gegenstand eines Verzichts (Artikel 57
UMV) sein; der urspringliche Schutzumfang darf aber in keinem Fall ausgeweitet
werden.

Vor diesem Hintergrund kommt es entscheidend darauf an, ein Verzeichnis von Waren
und Dienstleistungen sorgfaltig zu erstellen, dass

® nicht nur die gegenwartigen Schutzinteressen abdeckt, sondern auch kiinftigen
Moglichkeiten Rechnung tragt, indem Kategorien von Waren oder Dienstleistungen
angegeben werden, auf die ‘der Inhaber der Marke den Schutzumfang unter
Umstanden ausdehnen konnte,

e aber auch die Gefahr von mdglichen Konflikten mit anderen Marken sowie
das Risiko der Anfalligkeit fir eine Anfechtung begrenzt, indem ein UbermaRig
weit gefasstes oder unnétig langes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
vermieden wird.

Was Dienstleistungen betrifft, flir die Markenschutz beantragt werden kann, so gilt
grundsatzlich, dass diese unabhangig Dritten angeboten und fiir eine wirtschaftliche
Gegenleistung erbracht werden. Dienstleistungen im Zusammenhang mit Waren,
wie Forschung und Entwicklung fur die eigenen Erzeugnisse eines Unternehmens,
stellen keine externe Dienstleistung fur Dritte dar. Wird die Dienstleistung nicht Dritten
gegenuber erbracht, sondern stellt lediglich einen innerbetrieblichen Arbeitsprozess
des Unternehmens dar, ware es redundant, diese in das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen der Anmeldung aufzunehmen (30/09/2016, T-355/15, ASTEX /
ALPEX, EU:T:2016:591, § 37). Gleiches gilt fir Nebenleistungen wie Herstellung,
Verkauf oder Werbung flr die eigenen Erzeugnisse eines Unternehmens.
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4.2 Klarheit und Genauigkeit
4.2.1 Allgemeine Grundsatze

Die Waren oder Dienstleistungen, fir die Markenschutz beantragt wird, muissen
vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zustandigen
Behorden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten
Schutzumfang bestimmen kénnen (Artikel 33 Absatz 2 UMV).

Eine Angabe der Waren und Dienstleistungen ist ausreichend klar und eindeutig, wenn
ihr Schutzumfang aus der natirlichen und Ublichen Bedeutung hervorgeht.

Die ,natirliche und Ubliche Bedeutung® bezieht sich auf die allgemeine Definition
eines Begriffs, mit anderen Worten darauf, wie der Begriff gemeinhin verstanden
wird. Sie ergibt sich haufig aus einer Wortlautauslegung in der Sprachfassung, in
der die Anmeldung eingereicht wird, aus Definitionen_ in der Nizzaer Klassifikation,
aus Worterbichern und Enzyklopadien sowie aus dem Sprachgebrauch der
Wirtschaftsteilnehmer.

Die Prufung, ob die Angabe der Waren und Dienstleistungen klar und eindeutig ist,
erfolgt unabhangig von der Prifung absoluter und relativer Eintragungshindernisse.

422 Auswirkungen der Klassifikation auf den Schutzumfang

Eine korrekte Klassifizierung sollte grundsatzlich ausreichen, um einen unzweideutigen
Schutzumfang zu ermdglichen. Ein bestimmter Begriff kann Teil einer Beschreibung
von Waren und Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen sein, er kann jedoch
ebenso in einer bestimmten Klasse auch ohne nahere Spezifizierung klar und eindeutig
sein. In diesem Fall lassen seine natlrliche und Ubliche Bedeutung und seine
Klassennummer keine Zweifel bezuglich des Schutzumfangs.

Beispielsweise lautet die naturliche und Ubliche Bedeutung des Begriffs
Bekleidungsstlicke: Textilien fir den Menschen zum Zwecke der Bedeckung des
Kdrpers fur den normalen Gebrauch. Folglich lieRe dieser Begriff keinen Zweifel im
Hinblick auf den Schutzumfang, sollte er fiir Klasse 25 angemeldet werden (siehe die
erlauternde Anmerkung zu Klasse 25).

Geht der Schutzumfang daraus nicht hervor, lasst sich Klarheit und Eindeutigkeit
mit Hilfe einer ndheren Bestimmung von Faktoren wie Merkmale, Zweck und/oder
identifizierbarer Marktsektor erreichen. (7) Bei der Ermittlung des Marktsektors kdnnen
unter anderem folgende Elemente helfen:

® \erbraucher und/oder Vertriebskanale;

e zu verwendende/herzustellende Fahigkeiten und zu verwendendes/ herzustellendes
Know-how;

® zu verwendende/herzustellende technische Fahigkeiten.

7 Marktsektor beschreibt eine Reihe von Unternehmen, die ahnliche Waren und Dienstleistungen kaufen und

verkaufen, so dass sie direkt miteinander konkurrieren.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil B Prifung Seite 337

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e1724-1-1
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=25&explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20240101
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=25&explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20240101

Abschnitt 3 Klassifizierung

Wird Schutz fur eine besondere Kategorie von Waren und Dienstleistungen oder fur
ein zu einer anderen Klasse gehérenden besonderen Marktsektor beantragt, kann es
erforderlich sein, den Begriff naher zu spezifizieren.

Zum Beispiel: Feuerschutzkleidung (Klasse 9);
OP-Kleidung (Klasse 10);

Bekleidungsstiicke fiir Tiere (Klasse 18);,
Puppenkieider (Klasse 28).

Diese Beispiele machen deutlich, dass der Begriff Bekleidungsstiicke auf verschiedene
Weise ausgelegt werden kann, jedoch stets nach dem Zweck oder einem zu einer
bestimmten Nizzaer Klasse gehdérenden Marktsektor definiert werden muss. Zudem
wird deutlich, dass der Begriff Bekleidungsstiicke in Klasse 25 keine der genannten
Warenkategorien abdecken wirde.

Grundsatzlich fasst das Amt die Klassennummer als Anhaltspunkt fir die Merkmale
der Waren oder Dienstleistungen auf, z. B. fir das Uberwiegende Material,
den Hauptzweck oder das jeweilige Marktsegment, und berlcksichtigt gleichzeitig
die gewohnliche und Ubliche Bedeutung der einzelnen Begriffe. Jeder Begriff
wird im Zusammenhang mit der Klasse geprift, fur die er angemeldet wird
25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY
et al.; EU:T:2018:28, § 50; 19/06/2018, T-89/17, NOVUS / NOVUS (fig.) et al.,
EU:T:2018:353, § 32-33).

Tools wie TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) sowie die Funktion des Waren- und
Dienstleistungserstellers (https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/gsbuilder), die beide
auf der HDB aufbauen, stehen zur Entscheidung in der Frage zur Verfiigung, ob die
betreffende Kategorie von Waren und Dienstleistungen einer naheren Spezifizierung
bedarf oder nicht.

4.2.3 Verwendung von Ausdricken (z. B. ,namlich®, ,insbesondere®) zur
Festlegung des Geltungsbereichs des Verzeichnisses der Waren
bzw. Dienstleistungen

Die Verwendung von Wortern wie ,namlich® oder ,und zwar® ist akzeptabel, doch
ist sie als Einschrankung der anschlieRend aufgefihrten einzelnen Waren und
Dienstleistungen zu verstehen (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelld (fig.) et al.,
EU:T:2016:594, § 71). So bedeutet beispielsweise pharmazeutische Préparate,
nédmlich Schmerzmittel in Klasse 5, dass Gegenstand der Anmeldung lediglich
Schmerzmittel, jedoch keine anderen Arzneimittel sind.

Der Ausdruck ,insbesondere kann ebenfalls akzeptiert werden, da er dazu dient,
ein Beispiel der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu nennen. So bedeutet
beispielsweise pharmazeutische Préparate, insbesondere Schmerzmittel, dass die
Anmeldung alle Arzneimittel abdeckt, von denen Schmerzmittel als ein Beispiel
angefuhrt werden.
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Die gleiche Auslegung gilt fir die Verwendung der Begriffe ,einschliellich®,
~einschlieBlich (aber nicht beschrankt auf)*, ,vor allem” oder ,hauptsachlich“ wie in dem
Beispiel pharmazeutische Prdparate einschlie8lich Schmerzmittel.

Ein Begriff, der im Normalfall als unklar oder nicht eindeutig gelten wirde, kann mit
einer ndheren Spezifizierung akzeptabel gemacht werden, z. B. durch die Verwendung
von ,namlich® und eine Liste akzeptabler Begriffe. Beispiele waren etwa Waren
aus unedlem Metall, ndmlich Schrauben fir Waren in Klasse 6 und Waren aus
Edelmetallen, némlich Armbé&nder fir Waren in Klasse 14.

Derzeit wird die Verwendung von Begriffen wie ,namlich® oder ,insbesondere®
in der HDB nicht unterstiitzt. Werden diese Begriffe im Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen verwendet, wird die Klassifizierung daher nicht automatisch
akzeptiert, sondern bedarf einer Uberpriifung, wodurch sich das Prifungsverfahren
womdglich verlangsamt.

Beispiele fir akzeptable Verwendung

) ) L . Durch den Begriff ,namlich werden die Waren
Klasse 29: Milcherzeugnisse, namlich Kase und

auf Kase und Butter beschrankt; alle anderen
Butter

Milcherzeugnisse sind ausgeschlossen.

. o Damit beschranken sich die Dienstleistungen nur
Klasse 41: Betrieb von Sportanlagen, samtlich )
auf den Betrieb von AuRensportanlagen; der
AuRensportanlagen ) .
Betrieb von Innensportanlagen ist ausgeschlossen.

. . B Damit sind nur die als Unterwasche geltenden
Klasse 25: Bekleidungssticke, samtlich
. Waren abgedeckt; alle anderen Arten von
Unterwésche . ._ )
Kleidungsstiicken sind ausgeschlossen.

Spezifikationen, die ,namlich“ oder ,und zwar“ in einer Weise verwenden, die nicht den
Anforderungen an Klarheit und Genauigkeit entspricht (z. B. Milcherzeugnisse, ndmlich
Erdnussbutter), beeintrachtigen den Schutzumfang und werden daher beanstandet.
Dies hat womaoglich eine Ablehnung der Spezifikation zur Folge.

Beispiele fiir die nicht einschréankende Verwendung

Andere Worter oder Ausdrucke weisen moglicherweise auf die Bedeutung bestimmter
Waren/Dienstleistungen hin, und durch die Aufnahme des Begriffs wird die Auflistung
auf keine Weise eingeschrankt.

Damit sind alle Milcherzeugnisse abgedeckt; Kase
Klasse 29: Milcherzeugnisse, insbesondere Kase |und Butter sind wahrscheinlich die wichtigsten,
und Butter aber nicht die einzigen Erzeugnisse des

Unionsmarkeninhabers.
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Klasse 41: Betrieb von Sportanlagen, z. B. von|Hier wird als Beispiel nur eine von mehreren

Laufbahnen im Freien Méoglichkeiten angegeben.

Klasse 25: Bekleidungsstiicke einschliellich | Hier sind alle Bekleidungssticke und nicht nur

Unterwasche Unterwasche abgedeckt.

Spezifikationen, die ,insbesondere®, ,unter anderem®, ,zum Beispiel* oder
.einschlieBlich in einer Weise verwenden, die nicht den Anforderungen an Klarheit
und Genauigkeit entspricht (z. B. Milcherzeugnisse, insbesondere Erdnussbutter),
beeintrachtigen den Schutzumfang und werden daher beanstandet. Dies hat
womdglich eine Ablehnung der Spezifikation zur Folge.

Nahere Informationen zum richtigen Gebrauch einschrankender Ausdricke (z. B. ,mit
Ausnahme von*, ,aul3er®) einschlieflich Beispielen enthalt Punkt 5.3.2.

424 Verwendung des Begriffs ,und/oder”

Die Verwendung des Schragstrichs ist in Verzeichnissen der Waren und
Dienstleistungen akzeptabel; am haufigsten wird der Ausdruck ,und/oder benutzt, der
besagt, dass die erwahnten Waren oder Dienstleistungen beide abgedeckt sind.

Beispiele:

Chemische/biochemische Erzeugnisse

Chemische und/oder biochemische Erzeugnisse

Chemikalien fiir die Verwendung in Industrie/Wissenschaft
Chemikalien fiir die Verwendung in Industrie und/oder Wissenschaft
Dienstleistungen einer Import-/Export-Agentur.

4.2.5 Zeichensetzung

Der korrekten < Zeichensetzung kommt in einem Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen eine fast ebenso grofle Bedeutung zu wie den Woértern.

Mit Kommata kénnen einzelne Aufzahlungselemente innerhalb einer weiter gefassten
Kategorie oder eines Ausdrucks getrennt werden. So ist beispielsweise bei dem
Ausdruck Mehle und Getreidezubereitungen, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren
in Klasse 30 davon auszugehen, dass die Waren aus diesen Zutaten hergestellt
werden oder hergestellt werden konnen. Bei einer unsinnigen Bedeutung des
Ausdrucks nach Getreidezubereitungen sollten die Ausdriicke nicht durch ein Komma,
sondern durch ein Semikolon getrennt werden.

Wird ein Semikolon verwendet, dient es der Trennung zwischen Begriffen. So
ist beispielsweise Mehle und Getreidezubereitungen; Brot, feine Backwaren und
Konditorwaren in Klasse 30 so zu interpretieren, dass die Begriffe Brot, feine
Backwaren und Konditorwaren mit den anderen Begriffen nichts zu tun haben und
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keine Préparate aus Brot, feinen Backwaren und Konditorwaren (preparations made
from bread, pastry and confectionery) gemeint sind.

Nicht korrekte Zeichensetzung zwischen Begriffen kann Bedeutungsanderungen und
falsche Klassifizierung zur Folge haben.

Nehmen wir das Beispiel Computersoftware zur Verwendung mit Textilmaschinen;
landwirtschaftliche Maschinen in Klasse 9. In diesem Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen bedeutet ein Semikolon, dass der Begriff landwirtschaftliche
Maschinen als eigenstandige Warenkategorie zu betrachten ist. Landwirtschaftliche
Maschinen gehoren jedoch eigentlich in Klasse 7. Der Begriff misste unter Angabe der
richtigen Klassifikation beanstandet werden.

Ein weiteres Beispiel waren Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Bekleidungsstlicke; Schuhwaren, Kopfbedeckungen in Klasse 35. Das Semikolon
bedeutet, dass sich die Begriffe Schuhwaren und Kopfbedeckungen auf eigenstandige
Waren beziehen, die von den Einzelhandelsdienstleistungen nicht erfasst werden.
In Dienstleistungsklassen sollten Waren, die im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen, fir die Schutz beantragt wird, aufgelistet werden, stets durch
Kommata getrennt werden.

Bei einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann ein Doppelpunkt
verwendet werden, um eine Aufzahlung einzuleiten oder zu erldautern. In einer
solchen, durch einen Doppelpunkt eingeleiteten Aufzahlung sollten die Begriffe durch
Kommata getrennt werden. Ein Beispiel fur die Klasse 9 ware Software fiir: Computer,
Mobiltelefone, Tablet-Computer.

Ein Begriff in Klammern dient in den meisten Fallen dazu, den Text vor den Klammern
naher zu beschreiben, sollte dieser nicht eindeutig sein.

4.2.6 Abkurzungen und Akronyme in Verzeichnissen der Waren und
Dienstleistungen

Abkurzungen und Akronyme in Verzeichnissen von Waren und Dienstleistungen
sollten mit Vorsicht akzeptiert werden. Marken kénnen unbefristet bestehen, und
die Interpretation einer Abkurzung kann sich im Zeitverlauf andern. Hat eine
Abkurzung jedoch im Zusammenhang mit der angemeldeten Klasse der Waren oder
Dienstleistungen nur eine einzige Bedeutung, ist sie zuldssig. Die sattsam bekannten
Beispiele CD-ROMs und DVDs sind in Klasse 9 akzeptabel. Ist die Abklrzung in
dem entsprechenden Tatigkeitsbereich hinreichend bekannt, ist sie akzeptabel. Hierzu
fihren die Prifer eine Internetrecherche durch, um festzustellen, ob die Abkulrzung in
Worten ausgeschrieben werden muss.

Beispiel:

Klasse 9: EPROM-Karten.

Ausgeschrieben wirde es heilden:

Klasse 9: Loschbare programmierbare schreibgeschiitzte Speicherkarten.

oder
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Klasse 9: EPROM-[lI6schbare programmierbare schreibgeschlitzte Speicher-]Karten.

4.3 Begriffe, die nicht klar und eindeutig sind

4.3.1 Oberbegriffe der Klassenuberschriften der Nizzaer Klassifikation, die
nicht klar und eindeutig sind

Gemal Artikel 33 Absatz 3 UMV kénnen die in den Klassenuberschriften der Nizza-
Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet
werden, sofern sie den Anforderungen von Artikel 33 Absatz 2 UMV in Bezug auf
Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen.

Der Volistandigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass gemafRl Artikel 33
Absatz 5 UMV die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschliellich der Oberbegriffe
der Klassenlberschriften der Nizza-Klassifikation, dahin gehend ausgelegt wird, dass
diese alle Waren oder Dienstleistungen einschlieen, die eindeutig von der woértlichen
Bedeutung des Begriffs im Zusammenhang mit der Klasse, fur die er angemeldet
wird, erfasst sind. (8) Die Verwendung derartiger Begriffe wird nicht so ausgelegt, dass
Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden kénnen, die nicht darunter erfasst
werden kdnnen.

In Zusammenarbeit mit den Markenamtern der Europaischen Union, anderen
internationalen und nationalen’ Organisationen, zentralen Behérden fir den
gewerblichen Rechtsschutz und verschiedenen Benutzerverbanden hat das Amt eine
Liste von Oberbegriffen von Klassenuberschriften der Nizzaer Klassifikation erstellt, die
geman Artikel 33 Absatz 2 UMV nicht hinreichend klar und eindeutig sind. (%)

Die 197 Oberbegriffe der Klassenuberschriften aus der Nizzaer Klassifikation (10.
Ausgabe der Klassifikation von Nizza in der Fassung von 2014) wurden mit Blick
auf die Erfordernisse der Klarheit und Eindeutigkeit geprift. Bei 11 von ihnen
wurde befunden, dass sie nicht hinreichend klar und genau sind, um den von
ihnen gewahrten Schutzumfang zu bestimmen. Folglich konnten sie nicht ohne
nahere Spezifizierung akzeptiert werden. Die betreffenden Begriffe sind nachstehend
fettgedruckt wiedergegeben.

Klasse 6: Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.
Klasse 7: Maschinen und Werkzeugmaschinen.

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus [Edelmetalle und deren
Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind.

8  Die frihere Praxis des Amtes, der zufolge die Verwendung aller in der Klasseniberschrift einer bestimmten
Klasse aufgefiihrten Oberbegriffe die Beanspruchung aller in der Klasse enthaltenen Waren oder Dienstleistungen
darstellte, wurde im Juni 2012 aufgegeben.

9  Siehe die Gemeinsame Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis fir die Zulassigkeit von Klassifikationsbegriffen
und fir die in den Klassenuberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe (KP1) (Common
Communication on the Acceptability of Classification Terms and the General Indications of the Nice Class Headings

[CP1]).
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Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien [Papier und
Pappe], soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Klasse 17: Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus
[Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer], sofern sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus [Leder und
Lederimitationen], sofern sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Klasse 20: Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind,
aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein,
Schildplatt, Bernstein, Perimutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus
Kunststoffen.

Klasse 37: Installations- und Reparaturarbeiten.
Klasse 40: Materialbearbeitung.

Die Ubrigen 186 Oberbegriffe tun den Erfordernissen von Klarheit und Genauigkeit
Genuge und sind daher fur Klassifizierungszwecke akzeptabel.

Nachstehend eine Beschreibung der Grinde, aus denen die 11 Oberbegriffe der
Nizzaer Klassenuberschriften fir unklar und ungenau befunden wurden.

Klasse 6: Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine
klare Auskunft Uber die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren
hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine
breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/
oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen koénnen, in der Herstellung und/oder
Verwendung hochst unterschiedliche technische Fahigkeiten bzw. technisches Know-
how verlangen und sich an verschiedene Verbraucher wenden, Uber unterschiedliche
Kanale vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 7: Maschinen und Werkzeugmaschinen.

Im Hinblick auf das Erfordernis der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff Maschinen
keinen klaren Hinweis darauf, welche Maschinen er abdeckt. Maschinen konnen
unterschiedliche Merkmale aufweisen und verschiedenen Zwecken dienen, in der
Herstellung und/oder Verwendung héchst unterschiedliche technische Fahigkeiten bzw.
technisches Know-how verlangen und sich an verschiedene Verbraucher wenden,
Uber unterschiedliche Kanale vertrieben werden und sind damit unterschiedlichen
Marktsektoren zuzuordnen.

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus [Edelmetalle und
deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff aus
Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, keine klare Auskunft Uber die erfassten Waren, da er nur
besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich
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handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale
aufweisen konnen, in der Herstellung hochst unterschiedliche technische Fahigkeiten
bzw. technisches Know-how verlangen und sich an verschiedene Verbraucher
wenden, Uber unterschiedliche Kanéale vertrieben werden und damit unterschiedlichen
Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien [Papier und
Pappe], soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff Waren
aus Papier und Pappe, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, keine
klare Auskunft Uber die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren
hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine
breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/
oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen koénnen, in der Herstellung und/oder
Verwendung hoéchst unterschiedliche technische Fahigkeiten bzw. technisches Know-
how verlangen und sich an verschiedene Verbraucher wenden, Uber unterschiedliche
Kanale vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 17: Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus,
sofern sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff Waren
aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, keine klare Auskunft Uber die erfassten Waren, da er nur
besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es
sich handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche
Merkmale aufweisen und/oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen kdénnen, in der
Herstellung und/oder Verwendung héchst unterschiedliche technische Fahigkeiten bzw.
technisches Know-how verlangen und sich an verschiedene Verbraucher wenden, tber
unterschiedliche Kanale vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren
zuzuordnen sind.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus [Leder und
Lederimitationen], sofern sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff Waren
aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind,
keine klare Auskunft Uber die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren
hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine
breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/
oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen kdnnen, in der Herstellung und/oder
Verwendung hdchst unterschiedliche technische Fahigkeiten bzw. technisches Know-
how verlangen und sich an verschiedene Verbraucher wenden, ber unterschiedliche
Kanale vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 20: Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind,
aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein,
Schildplatt, Bernstein, Perimutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus
Kunststoffen.
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Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine
klare Auskunft Uber die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren
hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine
breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/
oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen kénnen, in der Herstellung und/oder
Verwendung hdchst unterschiedliche technische Fahigkeiten bzw. technisches Know-
how verlangen und sich an verschiedene Verbraucher wenden, Uber unterschiedliche
Kanale vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 37: Reparaturdienstleistungen.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine
klare Auskunft Uber die erbrachten Dienstleistungen, da er nur besagt, dass es sich
dabei um Dienstleistungen im Reparaturwesen handelt, nicht jedoch angibt, was
repariert werden soll. Da die zu reparierenden Waren unterschiedliche Merkmale
aufweisen konnen, werden die Reparaturdienstleistungen von Dienstleistern mit
unterschiedlichen technischen Fahigkeiten und unterschiedlichem Know-how erbracht
und kdnnen sich auf unterschiedliche Marktsektoren beziehen.

Klasse 37: Installationsarbeiten.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine
klare Auskunft Uber die erbrachten Dienstleistungen, da er nur besagt, dass es sich
dabei um Installationsdienstleistungen handelt, nicht jedoch angibt, was installiert
werden soll. Da die zu installierenden Waren unterschiedliche Merkmale aufweisen
kénnen, werden die Installationsdienstleistungen von Anbietern mit unterschiedlichen
technischen Fahigkeiten und unterschiedlichem Know-how erbracht und kénnen sich
auf unterschiedliche Marktsektoren beziehen.

Klasse 40: Materialbearbeitung.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine
klare Auskunft Uber die erbrachten Dienstleistungen. Sowohl die Art der Behandlung
als auch die zu behandelnden Materialien sind véllig unklar. Diese Dienstleistungen
decken - eine breite Palette von Tatigkeiten unterschiedlicher Dienstleistern im
Zusammenhang mit Materialien ab, die unterschiedliche Merkmale aufweisen und
hochst unterschiedliche technische Fahigkeiten und technisches Know-how erfordern,
und die fUr unterschiedliche Marktsektoren erbracht werden kénnen.

Klasse 45 Von Dritten erbrachte persénliche oder soziale Dienstleistungen
betreffend individuelle Bediirfnisse.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine
klare Auskunft Gber die erbrachten Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen decken
eine breite Palette von Tatigkeiten unterschiedlicher Dienstleistern ab, die hdchst
unterschiedliche technische Fahigkeiten und technisches Know-how erfordern und fir
unterschiedliche Marktsektoren erbracht werden kénnen.

Sechs Oberbegriffe wurden aus den Klassentiberschriften der 10. Ausgabe der Nizza-
Klassifikation (Fassung von 2016) gestrichen, eine weitere wurde in der 12. Ausgabe
gestrichen. Die Ubrigen Angaben sind nachstehend fettgedruckt hervorgehoben:
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Klasse 7: Maschinen und Werkzeugmaschinen.

Klasse 37: Reparaturdienstleistungen.
Klasse 37: Installationsarbeiten.

Klasse 40: Materialbearbeitung.

Klasse 45 Von Dritten erbrachte persénliche oder soziale Dienstleistungen

betreffend individuelle Bediirfnisse.

Anmeldungen von Unionsmarken mit einem oder mehreren der vorstehend erwahnten
Oberbegriffe aus der geltenden oder einer friheren Fassung oder Ausgabe der Nizza-
Klassifikation werden wegen mangelnder Klarheit und Eindeutigkeit beanstandet. Der
Anmelder wird aufgefordert, den nicht akzeptablen Begriff naher zu spezifizieren.

Aus den vorstehend genannten nicht akzeptablen Oberbegriffen kénnen klare und
genaue Oberbegriffe werden, wenn sich der Anmelder an die unter Punkt 4.2
aufgefuihrten Grundsatze halt. Nachstehend eine nicht erschépfende Liste akzeptabler

Spezifikationen.

Unklarer und ungenauer Begriff

Beispiel eines klaren und genauen Begriffs

Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen

Klassen enthalten sind (Klasse 6)

Bauelemente aus Metall (Klasse 6)

Baumaterialien aus Metall (Klasse 6)

Maschinen (Klasse 7)

Landwirtschaftliche Maschinen (Klasse 7)

Maschinen —zur Verarbeitung von Kunststoffen
(Klasse 7)

Melkmaschinen (Klasse 7)

Aus Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte
Waren (Klasse 14)

Kunstwerke aus Edelmetallen (Klasse 14)

Waren aus Papier und Pappe (Klasse 16)

Filtermaterial aus Papier (Klasse 16)

Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi,

Asbest und Glimmer (Klasse 17)

Gummiringe (Klasse 17)

Waren aus Leder und Lederimitationen (Klasse 18)

Lederriemen (Klasse 18)

Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen,
Weide, Elfenbein,
Schildplatt, Meerschaum
und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen
(Klasse 20)

Horn, Knochen, Fischbein,

Bernstein, Perlmutter,

Tiirbeschldge aus Plastik (Klasse 20)

Holzfiguren (Klasse 20)

Reparaturdienstleistungen (Klasse 37)

Schuhmacherarbeiten (Klasse 37)

Reparatur von Computerhardware (Klasse 37)
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Unklarer und ungenauer Begriff Beispiel eines klaren und genauen Begriffs

Montage von Tiiren und Fenstern (Klasse 37)
Installationsarbeiten (Klasse 37)
Installation von Einbruchalarmanlagen (Klasse 37)

Behandlung von Giftmdill (Klasse 40)
Materialbehandlung (Klasse 40)
Luftreinigung (Klasse 40)

Nachforschungen liber Personen (Klasse 45)

Von  Dritten  erbrachte  persdnliche  oder . . .
Personenbezogene Einkaufsdienste fiir Dritte

soziale Dienstleistungen betreffend individuelle
(Klasse 45)

Bediirfnisse (Klasse 45)
Adoptionsagenturleistungen (Klasse 45)

Unklare oder ungenaue Begriffe oder Obergriffe fir Dienstleistungen, die in Verbindung
mit unklaren oder ungenauen Begriffen und Oberbegriffen fir Waren verwendet
werden, kdnnen akzeptabel sein, wenn ein Marktsektor oder eine bestimmte zur
Erbringung dieser Dienstleistungen erforderliche Fahigkeit deutlich unterschieden
werden kann. Unklare oder ungenaue allgemeine "Angaben zu Waren kdnnen
zuldssig sein, wenn sie zusammen mit Reparaturdienstleistungen angemeldet werden,
nicht jedoch, wenn sie zusammen mit Einzelhandelsdienstleistungen angemeldet
werden, sofern ein bestimmter Marktsektor oder eine bestimmte Fahigkeit, die zur
Erbringung solcher Dienstleistungen erforderlich ist, nicht klar unterschieden werden
kann. Beispielsweise wirde die Reparatur von Lederwaren als ausreichend klar und
eindeutig erachtet, da es sich bei den Fachleuten, die diese Reparaturen durchflihren,
zumeist um Schuster handelt, und zwar unabhangig von weiteren Merkmalen der
Waren. Der Einzelhandel mit Lederwaren wirde jedoch als unklar und ungenau
betrachtet, da der Marktsektor fir den Einzelhandel mit Lederwaren nicht ermittelt
werden kann und von den spezifischen Ledererzeugnissen oder den betroffenen
Arten von Lederwaren abhangt. Die Praxis bezlglich Einzelhandelsdienstleistungen im
Zusammenhang mit Waren, die als unklar und ungenau gelten, wird im Anhang, unter
6.59 ,GroR- und Einzelhandelsdienstleistungen® naher erlautert.

Beachten Sie bitte, dass Begriffe, die nicht klar und eindeutig sind, nicht spezifisch
oder akzeptabel werden koénnen, indem ihnen ein Begriff wie ,einschlieRlich®,
.insbesondere®, ,zum Beispiel, oder ,wie“ sowie ,in dieser Klasse enthalten“ oder
Lhicht in anderen Klassen enthalten® hinzugefiigt wird. So ware beispielsweise der
Ausdruck Maschinen, einschlie8lich Melkmaschinen noch immer unklar und ungenau
und damit nicht akzeptabel (siehe Unterabschnitt 4.2.3).

4.3.2 Weitere Begriffe, die nicht klar und eindeutig sind

Die im Punkt 4.2 beschriebenen Grundsatze beziiglich Klarheit und Genauigkeit gelten
fur alle in einer Anmeldung aufgefihrten Waren und Dienstleistungen. Begriffe, die

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil B Prifung Seite 347

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



Abschnitt 3 Klassifizierung

keinen klaren Hinweis auf die abgedeckten Waren oder Dienstleistungen geben, sind
zu beanstanden.

Beispiele:

Merchandising-Artikel;

Fair-Trade-Produkte;

Lifestyleaccessoires;

Geschenkartikel;

Souvenirs;

Sammlerstiicke;

Haushaltswaren;

Elektronische Waren (01/12/2016, T1-775/15, Ferli, EU:T:2016:699), Elektrische/
elektronische Apparate/Instrumente;
(Elektronische oder nicht elektronische) Geriéte;
Hobbyartikel;

Werbeartikel;

Erinnerungsstiicke;

Wellnessprodukte;

Verbandsleistungen.

Sie sind alle in der oben beschriebenen Weise naher zu spezifizieren, also durch
Angabe von Faktoren wie Merkmale, Zweck und/oder identifizierbarer Marktsektor.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Angabe der Mittel, mit denen eine Dienstleistung
erbracht wird, in der Regel nicht geeignet ist, einen Begriff ausreichend klar und
eindeutig zu machen. Fir Klassifizierungszwecke spielt es zumeist keine Rolle, ob
eine Dienstleistung online, telefonisch, Uber einen Katalog, in einem Geschaft oder
personlich vor Ort erbracht wird.

Weitere Beispiele sind dem Anhang zu entnehmen.

4.3.3 Anspruch fur alle Waren/Dienstleistungen in einer Klasse oder alle
Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste in einer Klasse

Méchten Anmelder alle in der alphabetischen Liste einer bestimmten Klasse
aufgefuhrten Waren oder Dienstleistungen schutzen lassen, haben sie dies
durch ausdrickliche Aufnahme der einzelnen Waren und Dienstleistungen in das
Verzeichnis anzugeben. Das Amt stellt Tools und Funktionen wie den Waren- und
Dienstleistungsersteller und TMclass bereit, um den Anmeldern bei der Suche nach
Waren und Dienstleistungen zu helfen; hierbei werden Vorschlage fir akzeptable
Waren oder Dienstleistungen unterbreitet bzw. die Anmelder beginnend mit den
allgemeineren bis hin zu den spezifischeren Begriffen geflihrt. Die Anmelder werden
ermutigt, den Waren- und Dienstleistungsersteller und die hierarchische Struktur des
Tools TMclass zur Orientierung und zu Suchzwecken zu nutzen (siehe Punkt 3).

Mitunter werden Anmeldungen mit Begriffen wie ,alle Waren in Klasse X° ,alle
Dienstleistungen in Klasse X", ,alle Waren/Dienstleistungen in Klasse X*, ,alle Waren/
Dienstleistungen in der alphabetischen Liste der Klasse X“ eingereicht, entweder
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allein oder zusammen mit einem geeigneten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis. Diese
Begriffe stellen keinen gultigen Anspruch im Sinne von Artikel 33 Absatz 2 UMV dar, da
sie nicht klar und eindeutig genug sind, um den beantragten Schutzumfang bestimmen
zu kénnen. Das Amt wird den Anmelder auffordern, innerhalb einer daflir angesetzten
Frist akzeptable Begriffe bereitzustellen. Anderenfalls wird die Anmeldung aufgrund
dieser unklaren und nicht eindeutigen Begriffe zurickgewiesen. Sie kann nur fir den
akzeptablen Teil der Waren//Dienstleistungen bearbeitet werden.

In anderen Fallen werden Anmeldungen lediglich unter Angabe der Klassennummer
eingereicht. Dies steht nicht im Einklang mit Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe ¢ UMV,
wonach ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen vorzulegen ist, fur die
die Eintragung beantragt wird. Somit wird in diesen Fallen in Ermangelung eines
Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen, fur die die Eintragung beantragt wird,
kein Anmeldetag gemaf Artikel 32 UMV zuerkannt. Das Amt fordert den Anmelder auf,
den Mangel zu beheben. Wenn der Mangel innerhalb der eingerdumten Frist behoben
wird, wird der Anmeldetag der Tag, an dem ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
vorgelegt wurde. Siehe Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 2, Formalitaten,
Unterabschnitt 4.1.

434 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses

Verweise auf andere Klassennummern innerhalb  einer Klasse sind fir
Klassifizierungszwecke nicht akzeptabel. So sind beispielsweise (in Klasse 39) die
Angaben Transportdienste fiir alle Waren in den Klassen 32 und 33 oder (in Klasse 9)
Software im Bereich Dienstleistungen in den Klassen 41 und 45 nicht akzeptabel, da
in beiden Fallen die Begriffe als unklar und ungenau angesehen werden und rechtlich
nicht feststeht, welche Waren und Dienstleistungen abgedeckt sind. Einwande gegen
diese Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen kdnnen nur ausgeraumt werden,
wenn die jeweiligen Waren der Klassen 32 und 33 und die jeweiligen Dienstleistungen
der Klassen 41 und 45 naher spezifiziert werden.

Der Ausdruck ,Waren, die nicht in anderen Klassen enthalten sind“ st
in Dienstleistungsklassen nicht akzeptabel, weil dieser Ausdruck nur in der
urspriinglichen Warenklasse einen Sinn ergibt.

So kénnte beispielsweise der Begriff Transportdienste flir Verpackungsmaterial aus
Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, in Klasse 39 nicht
akzeptiert werden. Der Satzteil ,soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“ muss
gestrichen werden, sodass der Begriff Transportdienste fiir Verpackungsmaterial aus
Kunststoff lautet.

4.3.5 Marken in Verzeichnissen der Waren/Dienstleistungen

Marken durfen nicht als Oberbegriffe oder Warenkategorien verwendet werden. Daher
werden sie nicht als Waren oder Dienstleistungen an sich akzeptiert.

Beispiel:
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Klasse 9: Elektronische Gerate fir die Ubertragung von Klang und Bildern;
Videoplayer; CD-Player; iPods.

Da iPod™ eine eingetragene Marke ist, wird der Anmelder aufgefordert, statt dessen
ein Synonym zu verwenden, wie kleiner tragbarer digitaler Audioplayer fiir die
Speicherung von Daten in einer Vielzahl von Formaten einschliel8lich MP3.

Weitere Beispiele sind Caterpillar™ (die korrekte Klassifizierung wére
Raupenfahrzeug), Discman'™ (tragbarer CD-Player), Band-Aid™ (Heftpflaster),
Blu Ray discs™ (optische Plattenspeicher mit erhéhter Speicherkapazitit) oder
Teflon™ (Antihaft-Beschichtung auf Polytetrafluoroethylenbasis). Diese Liste ist nicht
erschépfend. Wenn Dritte Bedenken hinsichtlich der Verwendung einer eingetragenen
Marke als Oberbegriff in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer
Anmeldung haben, kénnen Sie eine entsprechende Stellungnahme einreichen.

Das Amt beanstandet die Aufnahme eines solchen Begriffs und verlangt, ihn durch
einen Oberbegriff fur die betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu ersetzen.

4.3.6 Geografische Angaben in Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen

Geografische Angaben (g. A.) durfen nicht als Gattungsbegriffe verwendet werden.
Daher werden sie als Waren an sich nicht akzeptiert. Um zu vermeiden, dass
geschitzte geografische Angaben in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen
als Gattungsbegriffe wahrgenommen werden (da geografische Angaben Waren
bezeichnen, die bestimmten Spezifikationen entsprechen missen), wird der allgemeine
Gebrauch solcher Begriffe beanstandet, und es wird vorgeschlagen, Verweise auf
geografische Angaben hinzuzufligen.

Das Amt empfiehlt die Formulierung ,,[Bezeichnung der g. A.]* [von g. A. erfasstes
Erzeugnis]‘. Andere Einschrankungen sind jedoch zulassig, sofern der Anmelder die
geografische Angabe und deren Benutzung eindeutig identifiziert.

Nicht zulassige Beispiele

Klasse 33: Tequila; Champagner.

Da es sich bei Tequila und Champagner um geschutzte geografische Angaben
handelt, sind diese als solche anzugeben. Der Antragsteller wird aufgefordert, diese
als geografische Angaben anzugeben und die Waren anzuzeigen, namlich , Tequila®
(g. A.) Spirituose aus Agaven, ,Champagner” (g. A.) Wein.

In Glview kdnnen geografische Angaben gesucht werden, die in der EU geschutzt sind.

Ebenso kann eine geschiitzte g. A., wenn sie im Zusammenhang mit einem durch
einen Non-Fungible-Token (NFT) authentifizierten Erzeugnis verwendet und gezeigt
wird, nicht generisch verwendet werden. Daher wirde Tequila, authentifiziert mit
NFT (Klasse 33) beanstandet, wahrend ,Tequila“ (g. A.) Spirituose aus Agaven,
authentifiziert mit NFT (Klasse 33) ein akzeptables Beispiel ware.

Geschutzte geografische Angaben koénnen nicht in Bezug auf virtuelle Waren in
Klasse 9 verwendet werden, da virtuelle Wiedergaben von Erzeugnissen mit g.A.
nicht den einschlagigen Produktspezifikationen entsprechen, da es sich nicht um
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physische Waren handelt. Daher muss die Bezeichnung der g. A. durch die generische
Bezeichnung der Art des Erzeugnisses ersetzt werden. Folglich warden virtueller
Tequila, virtueller ,, Tequila“ (g. A.) oder virtueller ,Tequila“ (9. A.) Spirituose aus Agaven
beanstandet. Eine akzeptable Version dieser Beispiele ware virtuelle Spirituose aus
Agaven (Klasse 9).

Siehe die Richtlinien, Unterabschnitte 4.4.1 Virtuelle Waren und 4.4.3 Non-Fungible-
Tokens.

4.3.7 Aufnahme der Begriffe Teile und Zubehér, Bauteile und Zubehér in
Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen

Die Begriffe Teile und Zubehér, Bauteile und Zubehér sind fur sich genommen oder
auch zusammen weder klar noch genau. Daher kdnnen sie nicht richtig klassifiziert
werden. Jeder dieser Begriffe bedarf einer ndheren Spezifizierung, um in der jeweiligen
Klasse akzeptabel zu sein. Akzeptabel kénnten solche Begriffe durch die Hinzufligung
bestimmender Faktoren wie Merkmale, Zweck und/oder identifizierbarer Marktsektor
werden. Es sei darauf hingewiesen, dass der durch solche Angaben gewahrte Schutz
so ausgelegt wird, dass er durch den Umfang der Klasse eingeschrankt ist. Teile und
Zubehor, Bauteile und Zubehdr, die nicht zu der Klasse gehdren, werden als von
solchen Angaben nicht erfasst betrachtet.

Beispiele fiur akzeptable Begriffe

e Teile und Zubehér flir Landfahrzeuge ist in Klasse 12 akzeptabel;
® Bauteile aus Holz ist in Klasse 19 akzeptabel;
® Musikzubehér ist in Klasse 15 akzeptabel.

Zudem mussen in allen Fallen die Forderungen von Klarheit und Prazision erflllt sein.

Die Hinzufligung des Ausdrucks Teile und Bestandteile fiir alle vorstehend genannten
Waren am Ende eines Verzeichnisses wird akzeptiert, solange dieser sinnvollerweise
auf mindestens eine ' Ware dieser Klasse angewendet werden kann. In diesem Fall
wird jedoch davon ausgegangen, dass die Teile und Bestandteile lediglich die Waren
abdecken, fur die sie sinnvollerweise relevant sein konnen. Wenn z. B. der Wortlaut der
Klasse 9 Computer; Mobiltelefone; Software; Teile und Bestandteile fiir alle vorstehend
genannten Waren ist, kann sich ,Teile und Bestandteile“ lediglich auf Computer und
Mobiltelefone beziehen. Software bezeichnet virtuelle Waren, sodass nicht davon
ausgegangen wird, dass sie Uber Teile und Bestandteile verfugt.

Beispiele fir nicht akzeptable Begriffe

e Klasse 5 Pharmazeutische Préparate; Teile und Bestandteile fiir alle vorstehend
genannten Waren

e Klasse 16 Papier und Pappe; Zubehér fiir alle vorstehend genannten Waren

e Klasse 29 Fleisch, Fisch, Gefliigel und Wild; Teile von sémtlichen vorstehend
genannten Waren.
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4.3.8 Verwendung von unbestimmten qualifizierenden Ausdricken

Die Verwendung von qualifizierenden Ausdriicken wie ,dergleichen®, ,dazugehorige
Waren®, ,verwandte Waren“ oder ,usw.“ in einem Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen ist nicht akzeptabel, da diese nicht die Forderungen von Klarheit und
Prazision erfiillen (siehe Punkt 4.2).

4.4 Virtuelle Waren, Dienstleistungen in virtuellen
Umgebungen und NFT

441 Virtuelle Waren

Virtuelle Waren sind nicht-physische Gegenstande, die im geschéaftlichen Verkehr in
Online- oder virtuellen Umgebungen verwendet werden sollen. Sie kdnnten etwa

1. lediglich reale Waren abbilden (z. B. virtuelles Obst — eine digitale Abbildung von
Obst, um einen Supermarkt bei einem Online-Spiel realistischer erscheinen zu
lassen);

2. die Funktionen realer Waren darstellen und nachahmen (z. B. virtuelles Obst, d. h.
eine digitale Abbildung von Obst, die irgendwie von einem Avatar ,gegessen” wird);

3. Gegenstande abbilden, die in der realen Welt keine Entsprechung haben (z. B.
virtuelle Zeitmaschinen).

Dem Begriff virtuelle Waren an sich mangelt es an Klarheit und Genauigkeit und
er wird zu Klassifizierungszwecken nicht akzeptiert, es sei denn, es werden die
Waren oder die Art der Waren spezifiziert (z. B. virtuelle Waren, d. h. virtuelle
Kleidung). Es gelten die gleichen Grundsatze wie bei der Angabe des Gegenstands
von Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35. Daher reicht es aus, die Art der Waren
anzugeben, anstatt einzelne Waren aufzulisten (z. B. kann der Anmelder anstelle von
virtuellem Lippenstift, virtueller Wimperntusche, virtuellem Eyeliner einfach virtuelle
Kosmetika anmelden). Dadurch werden lange Listen vermieden.

Ungeachtet von der Art der Waren, die sie bezeichnen, bestehen spezifische virtuelle
Waren im Wesentlichen aus digitalen Inhalten und gehéren daher in Klasse 9 und
nicht in die Klasse der entsprechenden Waren in der reellen Welt. So gehdren
beispielsweise virtuelle Bekleidungsstiicke zu Klasse 9 und nicht zu Klasse 25.10.
Darlber hinaus bedeutet dies fiur Klassifizierungszwecke, dass die meisten virtuellen
Waren zwar die Kerneigenschaften oder Funktionen ihrer realen Gegensticke
nachahmen, aber nicht, dass sie derselben Art sind und dieselbe Funktion und
denselben Zweck haben. Virtuelle Bekleidungsstiicke in Klasse 9 kdnnen verwendet
werden, um einen Avatar (mit einem digitalen Bild von Bekleidungssticken) zu
.Kleiden®, doch haben sie nicht denselben Zweck wie reale Bekleidungssticke in

10 Herunterladbare virtuelle Bekleidung ist ein Begriff in Klasse 9 der Version 2024 des alphabetischen
Verzeichnisses der 12. Ausgabe der Nizza-Klassifikation
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Klasse 25 (d. h. Kleidungssticke, die normalerweise von Menschen verwendet
werden, um ihren Kdérper zu bedecken).

Aus Grunden der Klarheit und Genauigkeit ist es nicht erforderlich, dass fir virtuelle
Waren (z. B. virtuelle Bekleidungsstiicke) die digitale Form angegeben wird, in
der sie erscheinen (z. B. digitale Dateien, herunterladbare Software usw.). Dieser
Detaillierungsgrad wird von den zustandigen Behoérden und Wirtschaftsteilnehmern
nicht bendtigt, um die fraglichen Waren zu verstehen. Daher werden Begriffe ohne
diese Spezifikation akzeptiert.

Fur virtuelle Waren im Zusammenhang mit geografischen Angaben sei verwiesen
auf die Richtlinien 4.3.6. Geografische Angaben in Verzeichnissen der Waren und
Dienstleistungen.

4.4.2 Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen

Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen kdnnten beispielsweise Folgendes
umfassen:

1. Dienstleistungen der realen Welt, die Uber Online- oder virtuelle Umgebungen
erbracht werden;

2. Dienstleistungen, die speziell fur eine virtuelle Umgebung entwickelt wurden, die
eine reale Dienstleistung online oder in einer virtuellen Umgebung nachahmen;

3. Dienstleistungen, die speziell fur ein virtuelles Umfeld ohne echte Entsprechungen
in der realen Welt entwickelt wurden.

Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen werden im Einklang mit den festgelegten
Klassifizierungsgrundsatzen und unter Bertcksichtigung ihrer Auswirkungen in der
realen Welt nach der zugrunde liegenden Art der Dienstleistung klassifiziert.

Dies entspricht den Allgemeinen Bemerkungen der 712. Ausgabe der Nizza-
Klassifikation, Version 2024, wonach die Art und Weise, wie eine Dienstleistung
erbracht wird, grundsatzlich keinen Einfluss auf die Klassifizierung der Dienstleistungen
hat, es sei denn, der Zweck oder das Ergebnis einer Dienstleistung andert sich
aufgrund der Art und Weise oder des Ortes der Erbringung.

Daher hat die blof’e Tatsache, dass Dienstleistungen aus der realen Welt Gber eine
virtuelle. Umgebung erbracht werden, keinen Einfluss auf ihre Klassifizierung, weil
die Mittel zur Erbringung den Zweck oder das Ergebnis der zugrunde liegenden
Dienstleistung nicht verandern.

Beispiele:

® Finanzberatung zahlt zur Klasse 36, unabhangig davon, ob die Dienstleistungen
personlich, telefonisch, online oder in einer virtuellen Umgebung erbracht werden.
Somit gehdért die dber eine virtuelle Umgebung erbrachte Finanzberatung zur
Klasse 36.

® Bildung in einer virtuellen Umgebung gehért zur Klasse 41.
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Fir Dienstleistungen, die einen realen Dienst in einer virtuellen Umgebung
nachahmen, gilt der gleiche Grundsatz. Die Klassifizierung der Dienstleistung wird
durch die zugrunde liegende Art der Dienstleistung selbst unter Berlcksichtigung
inrer Auswirkungen in der realen Welt bestimmt. Die Tatsache, dass ein virtueller
Dienst einem realen Dienst nachgebildet ist, bedeutet jedoch nicht, dass dieser zu
Klassifizierungszwecken derselben Art von Tatigkeit wie der reale Dienst angehort.

Beispiele:

® Transportdienstleistungen in Klasse 39 betreffen den Transport von Waren oder
Personen von einem physischen Ort zu einem anderen. Dienstleistungen, die
in einer virtuellen Umgebung einen Avatar von einem Ort an einen anderen
transportieren, kénnen Transportdienstleistungen nachahmen, haben aber in
der realen Welt nicht dasselbe Ergebnis oder Ziel. Daher gehdren simulierte
Reiseleistungen, die in virtuellen Umgebungen fiir Unterhaltungszwecke angeboten
werden, oder virtuelle Transportdienstleistungen flir Spielzwecke in Klasse 41.

® Die Bereitstellung von virtuellen Speisen und Getrdnken gehort nicht zur Klasse 43.
In der realen Welt ernahren diese Dienstleistungen keine Menschen, da die Speise
als virtuell angegeben ist. Daher wirde in diesem Fall die Bereitstellung von
virtuellen Speisen und Getrénken fiir Unterhaltungszwecke in Klasse 41 fallen.

Bestehen Zweifel bezlglich der Art der Tatigkeit der in einer virtuellen Umgebung
erbrachten Dienstleistung, wird das Amt den Anmelder um Klarstellung bitten.

44.3 Non-Fungible-Tokens (NFT)

Non-Fungible-Tokens (NFT) sind ein kryptografisches Tool, das eine Blockchain
verwendet, um einen einzigartigen, nicht fungiblen digitalen Vermdgenswert zu
schaffen, der besessen und gehandelt werden kann. Die Blockchain dient als
unveranderlicher Hauptnachweis des Eigentums an dem durch den NFT geschitzten
Vermdégenswert.

NFT werden als einzigartige digitale Zertifikate verwendet, die in einer Blockchain
registriert sind, und kénnen verwendet werden, um ein Interesse an einem Gegenstand
zu erfassen (z. B. das angebliche Eigentum an einem digitalen Kunstwerk oder ein
Sammelobjekt). Wie herkdmmliche Zertifikate beziehen sich auch NFT in dieser Form
auf etwas anderes als sich selbst, wobei es sich haufig um digitale Waren handelt, die
aber auch physische Waren sein kénnen.

Dem Begriff ,NFT* als solchem in Klasse 9 mangelt es daher an Klarheit und
Genauigkeit und er kann nicht fir die Klassifizierung akzeptiert werden. Gleiches gilt
in Klasse 9 fur den Begriff von durch NFT authentifizierte Vermdgenswerte. In beiden
Fallen muss die Art des von dem NFT authentifizierten Vermégenswerts angegeben
werden.

NFT in Bezug auf Waren

Begriffe, die auf NFT verweisen, werden entsprechend der Verbindung zum NFT
klassifiziert. Dies bedeutet, dass durch NFT authentifizierte digitale Kunstwerke in
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Klasse 9 fallen. Ebenso fallen durch NFT authentifizierte virtuelle Handtaschen in
Klasse 9. Durch NFT authentifizierte Handtaschen fallen hingegen in Klasse 18, da
die Absicht des Anmelders so verstanden wird, dass sich die Anmeldung auf physische
Handtaschen bezieht, die durch NFT authentifiziert werden.

Was durch NFT authentifizierte Erzeugnisse mit geografischer Angabe betrifft, siehe
4.3.6. Geografische Angaben in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen.

NFT in Bezug auf Dienstleistungen

Wenn NFT fir Dienstleistungen genutzt werden, gilt der anerkannte Grundsatz, dass
die Klassifizierung von der Art der zugrunde liegenden Dienstleistung abhangt.

Aus dem Wortlaut sollte klar hervorgehen, ob der Anmelder beabsichtigt,
Dienstleistungen anzumelden, deren Gegenstand i) von NFT authentifizierte
Vermoégenswerte oder ii) NFT als solche sind. Im Zweifelsfall kann das Amt um
Klarstellung ersuchen.

® Dienstleistungen, deren Gegenstand durch NFT authentifiziert wurden

o Die verbundene Dienstleistung ist klar und eindeutig

Bestimmte Dienstleistungen kénnen durchaus den Anforderungen an Klarheit
und Genauigkeit entsprechen, doch kann sich eine Mehrdeutigkeit ergeben,
wenn der Begriff ,NFT* hinzugefigt wird. Diese Mehrdeutigkeit ergibt sich
daraus, dass der Verweis auf NFT ohne weitere Genauigkeit impliziert, dass
sich die Dienstleistungen auf bloflie ,digitale Zertifikate® beziehen. Dies macht
wirtschaftlich keinen Sinn. Die Mehrdeutigkeit wird geldst, wenn Begriffe wie
durch NFT authentifizierte Waren verwendet werden.

Beispiele:
Klasse Unzulassig Zulassig
35 Bereitstellung eines | Bereitstellung eines
Marktplatzes fiir den Handel | Marktplatzes fiir den Handel
mit NFT von Waren, die durch NFT
authentifiziert sind
36 Vermittlung von NFT Vermittlung von durch NFT
authentifizierten Waren

o Der verbundenen Dienstleistung allein mangelt es an Klarheit und Genauigkeit.

Die Verwendung des Begriffs ,NFT* im Zusammenhang mit Dienstleistungen,
die selbst nicht klar und eindeutig sind, fihrt zur Mehrdeutigkeit. Beispielsweise
mangelt es Einzelhandelsdienstleistungen von NFT angesichts des lbermalig
breiten Spektrums an Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen
koénnten, an Klarheit und Eindeutigkeit. Dies bedeutet, dass die Waren oder die
Art von Waren, auf die sich das NFT bezieht, angegeben werden miissen.

Beispiele:
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Klasse Unzulassig Zulassig
35 Einzelhandelsdienstleistungen | Einzelhandelsdienstleistungen
durch NFT in Bezug auf  virtuelle

Bekleidungsstiicke, die durch
NFT authentifiziert wurden

Einzelhandelsdienstleistungen
in Bezug auf von
NFT authentifizierte

Vermdgenswerte

* Dienstleistungen, die einen NFT als solchen zum Gegenstand haben

Wenn die betreffenden Dienstleistungen sich ordnungsgemaf auf NFT als bloRes
,<digitales Zertifikat® beziehen, macht die Verwendung des Begriffs ,NFT“ in
Alleinstellung Sinn und ist daher akzeptabel. Dies ware der Fall bei Dienstleistungen
technologischer Art, bei denen Art und Zweck der Dienstleistungen unabhangig von
dem von der NFT zertifizierten Vermégenswert gleich bleiben.

® Zulassige Beispiele:

o technologische Dienstleistungen in Bezug auf NFT. Dabei handelt es sich
um technische IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung
und Funktionsweise von NFT, und die zertifizierten Vermdgenswerte kdénnen
unterschiedlich sein.

o Foérderung von NFT-Technologien in Klasse 35. Dieser Begriff bezeichnet
Tatigkeiten zur Foérderung der Nutzung von NFT-Technologien unabhangig von
den zu zertifizierenden Vermdgenswerten.

o Schulung im Bereich der NFT-Technologien in Klasse 41. Dabei geht es um
Schulungen in Bezug auf die Entwicklung und Funktionsweise von NFT.

o NFT Minting in Klasse 42.

5 Prufungsverfahren

5.1 Parallelanmeldungen

Das Amt ist stets um Widerspruchsfreiheit bemiht. Jedoch muss die Tatsache, dass
ein falsch klassifiziertes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zuvor akzeptiert
wurde, nicht zwangslaufig zur Folge haben, dass das gleiche Verzeichnis bei spateren
Anmeldungen ebenfalls akzeptiert wird. Siehe hierzu die Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 2, Allgemeiner Verfahrensablauf, Punkt 3.
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5.2 Falsch klassifizierte Begriffe und Beanstandungen

Wenn die Anmeldung Waren oder Dienstleistungen enthalt, die offensichtlich zu einer
anderen Klasse gehdren, kann das Amt diese ohne Beanstandung in die richtige
Klasse umklassifizieren, sofern die Anmeldung bereits die Klasse abdeckt, zu der diese
Waren oder Dienstleistungen gehdren. In diesem Fall wird das Amt den Antragsteller
informieren und der Antragsteller kann eine Stellungnahme einreichen. Ist das Amt
der Auffassung, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen entsprechend
seiner Praxis geandert werden muss, erlasst es einen begrindeten Einwand. Das Amt
kann Vorschlage fur die Klassifizierung der Waren unterbreiten und analoge Beispiele
aus der HDB bereitstellen. Bei der Beanstandung sollte die angemeldete Klasse und
die naturliche und ubliche Bedeutung des Begriffs berlcksichtigt werden.

Beispiele:

® Die natirliche und libliche Bedeutung ist klar und die Klassennummer gibt
keinen Kontext (offensichtlich falsch).
Wenn der Antragsteller den Begriff Schuhwaren in Klasse 3 anmeldet und die
urspriingliche Anmeldung Klasse 25 nicht enthélt, wird der Prifer vorschlagen,
diesen Begriff in Klasse 25 zu ubertragen, auch wenn die Klasse 25 in der
urspriinglichen Anmeldung nicht aufgeflihrt war, da die natlrliche und Ubliche
Bedeutung dieses Begriffs Bekleidung fir menschliche FuRe ware. War in der
urspriinglichen Anmeldung Klasse 25 enthalten, klassifiziert das Amt den Begriff
Schuhwaren um, teilt dies dem Antragsteller mit und setzt ihm eine Frist fur die
Einreichung einer Stellungnahme.

® Die natiirliche und lbliche Bedeutung ist klar, aber die Klassennummer gibt
einen anderen Kontext.
Wenn der Antragsteller den Begriff Schuhwaren in Klasse 9 anmeldet, wird
er aufgefordert, die Art oder den Zweck dieser Waren innerhalb der Klasse
(Schutzschuhe) anzugeben.

e Die natiirliche und libliche Bedeutung ist unklar, die Klassennummer gibt
jedoch einen bestimmten Kontext.

Wenn der Antragsteller den Begriff Maschinen in Klasse 7 anmeldet, sollte er
aufgefordert werden, die Art oder den Zweck dieser Waren zu definieren, da
dies aus der natlrlichen und ublichen Bedeutung des Begriffs nicht hervorgeht.
Da die urspringliche Bedeutung des Begriffs unklar ist, aber die Klassennummer
zusatzliche Informationen enthalt, kann der Begriff nur im Rahmen dieser Klasse
bestimmt werden. In einem solchen Fall kann eine weitere Angabe nur in der
angemeldeten Klasse akzeptiert werden, zum Beispiel:

Klasse 7: Waschmaschinen; Maschinen zum Formen von Metall.
® Die natiirliche und iibliche Bedeutung ist unklar, und die Klassennummer gibt
keinen Kontext.

Wenn der Antragsteller den Begriff Maschinen in Klasse 25 anmeldet, sollte er
aufgefordert werden, die Art oder den Zweck dieser Waren zu definieren, da dies
weder aus der naturlichen und Ublichen Bedeutung noch aus der angemeldeten
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Klasse hervorgeht. In einem solchen Fall kann eine ndhere Spezifizierung in allen
zutreffenden Klassen akzeptiert werden. Beispiel:

Klasse 7: Waschmaschinen; Maschinen zum Formen von Metall.
Klasse 9: Fotokopierer.
Klasse 11: Brotbackmaschinen; Luftreinigungsmaschinen.

Da die urspringliche Bedeutung des Begriffs unklar war und die Klassennummer
keine zusatzlichen Informationen enthalt, konnte der urspringliche Umfang nicht
definiert werden.

Eine Spezifizierung durch den Antragsteller darf nicht zu einer Erweiterung des
urspringlichen Umfangs der urspriinglich angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
fuhren (Artikel 49 Absatz 2 UMV). Dies ist nicht der Fall, wenn der genannte Begriff als
von der naturlichen und Ublichen Bedeutung weiter gefasster Begriffe, die bereits in der
urspringlichen Anmeldung vorkommen, erfasst angesehen werden kann.

Bei Begriffen, die in eine andere Klasse uberfliihrt werden missen, sollten zudem
zusatzliche Angaben zu diesem Begriff berlicksichtigt werden, um nicht nur eine
Ausweitung, sondern auch eine Einschrankung des urspringlichen Schutzumfangs zu
vermeiden.

Lautet beispielsweise das urspriingliche Warenverzeichnis fir Klasse 12 Automobile;
Autoradios; Teile und Bestandteile fiir alle vorstehend genannten Waren, wird der
Anmelder aufgefordert, den Begriff Autoradios in Klasse 9 zu Uberfihren, selbst
wenn Klasse 9 nicht in der urspringlichen Anmeldung enthalten war. Eine derartige
Uberfihrung sollte auch die Worte Teile und Bestandteile fiir alle vorstehend
genannten Waren enthalten.

Das Verzeichnis der Waren sollte daher wie folgt gedndert werden:
Klasse 9: Autoradios; Teile und Bestandfteile fiir alle vorstehend genannten Waren.
Klasse 12: Automobile; Teile und Bestandteile fiir alle vorstehend genannten Waren.

Wenn es beispielsweise im ursprunglichen Verzeichnis der Dienstleistungen in Klasse
43 um Reisereservierungsdienste, Hotelreservierungsdienste, Auskiinfte in Bezug auf
alle vorstehend genannten Dienstleistungen geht, da Reisereservierungsdienste zu
Klasse 39 gehoren, wird der Antragsteller aufgefordert, den Begriff in Klasse 39 zu
Ubertragen, auch wenn Klasse 39 in der urspringlichen Anmeldung nicht aufgefiihrt
war. Diese Ubertragung sollte aber auch die Auskunft in Bezug auf alle vorgenannten
Dienstleistungen beinhalten.

Das Verzeichnis der Dienstleistungen sollte daher wie folgt geandert werden:

Klasse 39: Reservierungsdienste [Reisen]; Auskiinfte in Bezug auf alle vorstehend
genannten Dienstleistungen.

Klasse 43: Zimmerreservierung in Hotels; Auskiinfte in Bezug auf alle vorstehend
genannten Dienstleistungen.

Die urspriingliche Frist von zwei Monaten fir die Beseitigung der Mangel kann nur
einmal verlangert werden. Weitere Verlangerungen werden nur bei aufdergewdhnlichen
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Umstanden (Artikel 101 Absatz 4 UMV) gewahrt. Siehe hierzu auch die Richtlinien
Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 8, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand .

Das Amt unterrichtet den Anmelder in einem Schreiben Uber das Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen, wie es nach den Anderungen akzeptiert wurde.

Beseitigt der Anmelder die Mangel nicht, wird die Anmeldung fir die Waren oder
Dienstleistungen zurtickgewiesen, fir die eine Beanstandung erhoben wurde.

Wenn der Anmelder ein Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen eingereicht hat,
das nicht unter Klassennummern zusammengefasst oder gar nicht klassifiziert ist, wird
eine Beanstandung gemaf Artikel 33 UMV erhoben, in der der Anmelder aufgefordert
wird, die Waren und Dienstleistungen in bestimmten Klassen zusammenzufassen.

5.3 Einschrankung und Anderung eines Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses

Gemal Artikel 49 Absatze 1 und 2 UMV kann eine Anmeldung vor der Eintragung
eingeschrankt oder geandert werden, ,soweit durch eine solche Berichtigung der
wesentliche Inhalt der Marke nicht bertuhrt oder das Verzeichnis der Waren oder
Dienstleistungen nicht erweitert wird®.

Nach Artikel 49 Absatz 1 UMV kann der Anmelder das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen einschranken, um den Schutzumfang klarzustellen, eine
Beanstandung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse auszurdumen, unklare und
ungenaue Angaben nadher zu spezifizieren oder eine Streitigkeit beizulegen. Die
Einschrankung kann durch Streichung eines Begriffs, nahere Spezifizierung eines weit
gefassten Begriffs oder einer Unterkategorie eines solchen Begriffs oder Ausschluss
von Begriffen oder Unterkategorien von Waren oder Dienstleistungen erfolgen.

Anderungen der Angaben der Waren und Dienstleistungen vor der Eintragung gemaR
Artikel 49 Absatz 2 UMV kdénnen auch als eine Verfeinerung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet werden und daher den Wortlaut andern, ohne
notwendigerweise den Umfang der Anmeldung einzuschranken oder die Art der Waren
und Dienstleistungen zu verandern. Bei einer solchen Verfeinerung darf aber in keinem
Fall der Umfang der Anmeldung erweitert werden.

Bei Einschrankungen, die nach der Eintragung erfolgen, sind jedoch die
Bestimmungen nach Artikel 57 UMV zum teilweisen Verzicht einzuhalten. Sobald
die Marke in das Register aufgenommen wurde, kénnen Anderungen des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses nur darauf ausgerichtet sein, den Schutzumfang
einzuschranken; sie werden abgelehnt, wenn keine tatsachliche Einschrankung
vorgenommen wird. Unter keinen Umstanden darf das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen durch die Anderung erweitert werden.

5.3.1 Bestimmungen fiir Einschrankungen und Anderungen

Ein Antrag auf Einschrankung oder Anderung des Verzeichnisses der Waren
und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Artikel 49 UMV wird wirksam,
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wenn er beim Amt eingeht, und ist daher verbindlich. Dies bedeutet, dass
die im Zuge einer Einschrdnkung ausgeschlossenen Waren oder Dienstleistungen
zu einem spateren Zeitpunkt nicht wieder in das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen aufgenommen werden kdnnen. Voraussetzung fir die Zuricknahme
eines Antrags auf Einschrankung ist der Eingang einer entsprechenden Erklarung
beim Amt an demselben Tag, an dem der Einschrankungsantrag eingegangen ist.
Eine Zuricknahme einer Einschrankung, die nach diesem Termin eingeht, wird
zurtickgewiesen.

Damit eine Einschrankung oder Anderung akzeptiert werden kann, sind stets
bestimmte allgemeine Kriterien einzuhalten.

® Der Antrag muss eindeutig sein. Das Ausbleiben einer Antwort auf eine amtliche
Mitteilung wird in keinem Fall als ein ausdricklicher Antrag auf Einschrankung
verstanden. In Fallen, in denen das Amt eine Einschrankung verlangt, kann das
Ausbleiben einer Antwort des Anmelders hingegen zur Folge haben, dass die
beanstandeten Begriffe abgelehnt werden oder schlieRlich die gesamte Anmeldung
zurickgewiesen wird.

® Der Antrag muss unbedingt sein. Wenn der Anmelder die Anmeldung z. B.
nur einschranken mdchte, wenn ihm im Gegenzug Gebihren erstattet werden,
wird der Antrag als unzuldssig zurickgewiesen und der Anmelder entsprechend
informiert. Im Ubrigen gelten in diesem Zusammenhang &hnliche Bestimmungen
wie fur Zuricknahmen (siehe Richtlinien, Teil B, Prufung, Abschnitt 1, Verfahren,
Unterabschnitt 5.1.2).

® Ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sollte auch nach einer Einschrankung
oder Anderung noch klar und eindeutig sein, um den Bestimmungen nach Artikel
33 UMV zu entsprechen, und darf nicht der Rechtssicherheit widersprechen.

In jedem Antrag auf Einschrankung oder Anderung missen die einzuschréankenden
oder zu andernden Waren/Dienstleistungen klar angegeben werden (siehe Richtlinien,
Teil B, Prufung, Abschnitt 1, Verfahren, Unterabschnitt 5.2.1).

Enthalt das urspriingliche Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einer
Anmeldung einen einschrankenden oder geanderten Ausdruck, so gelten diese
Bestimmungen ebenfalls, da dieses Verzeichnis klar und eindeutig sein muss.

BEWAHRTE VERFAHREN: Wenn eine Partei eine Einschrankung oder Anderung
eines Verzeichnisses der Waren/Dienstleistungen zur Vermeidung von Konflikten,
z. B. im Rahmen von Inter-partes-Verfahren, beantragt, sollten die Beteiligten den
Wortlaut sorgfaltig vereinbaren und sicherstellen, dass er mit den oben genannten
Regeln im Einklang steht. Dies sollte vor der Einreichung des Antrags beim Amt
erfolgen. Das ist dadurch bedingt, dass das Amt in solchen Angelegenheiten nur
begrenzte Mdglichkeiten hat, Unterstitzung zu leisten. Die Beteiligten kdnnten auch
eine Koexistenzvereinbarung als Alternative in Betracht ziehen. Dies kdnnte besser
geeignet sein, als zu versuchen, eine solche Vereinbarung in das Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen aufzunehmen.
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5.3.2 Formulierung von Einschrankungen

Eine Einschrankung sollte als eine klare Begrenzung des Schutzumfangs verstanden
werden.

Grundsatzlich kann eine Einschrankung einem oder mehreren der folgenden Zwecke
dienen, vorausgesetzt, dass sie einander nicht widersprechen.

1. Streichung eines vorhandenen Begriffs aus dem Verzeichnis;

2. Spezifizierung eines weiter gefassten Begriffs im Verzeichnis zu spezifischen, vom
weiter gefassten Begriff abgedeckten Waren oder Dienstleistungen oder zu einer
oder mehreren Unterkategorien dieses Begriffs;

3. Ausschluss spezifischer Waren oder Dienstleistungen aus einem weiter gefassten
Begriff oder einer oder mehrerer Unterkategorien aus einem solchen Begriff im
Verzeichnis.

Beispiele fiur zulassige Einschrankungen (in Klasse 16):

1. Streichung: ,Zeitschriften; Magazine; Blicher” wird eingeschrankt auf ,,Zeitschriften;
Magazine*, der Begriff ,,Blicher” wird vollstdndig aus dem Verzeichnis gestrichen.

2. Spezifizierung: ,Zeitschriften; Magazine; Biicher” wird eingeschrankt auf
LZeitschriften;, Magazine; Bicher, ndmlich Wobrterbiicher” oder ,Zeitschriften;
Magazine; Wobrterbiicher; Kochbiicher®, der Begriff ,Blicher® wurde spezifiziert
und soll nur die begrenzte Unterkategorie von Blchern abdecken, die als
,Worterbiicher” definiert wird, bzw. wurde durch die Unterkategorien ,Wbrterblicher”
und ,Kochblicher” ersetzt.

3. Ausschluss: |, Zeitschriften; Magazine; Biicher* wird eingeschrankt auf
LZeitschriften; Magazine; Biicher, mit Ausnahme von Worterbiichern® oder
LZeitschriften;, Magazine; - Bicher, mit Ausnahme von Wobrterbichern und
Kochbliichern®, der Erfassungsbereich des Begriffs ,Biicher” ist nach wie vor recht
weit, schliel3t jedoch gleichzeitig die Unterkategorie ,Worterbiicher” bzw. (im zweiten
Fall) die Unterkategorien ,,Wérterbiicher und ,Kochbliicher” eindeutig aus.

Beispiele fur widerspriichliche Einschrankungen (in Klasse 16), die daher
zurickgewiesen werden sollten:

e  Zeitschriften; Magazine; Biicher” soll laut Antrag geandert werden in:
LZeitschriften, Magazine; alle vorstehend genannten Waren mit Ausnahme von
Worterbiichern® oder ,Zeitschriften; Magazine; alle vorstehend genannten Waren
sind Worterbiicher”. Diese Einschrankungen kdnnen nicht akzeptiert werden,
da der Ausschluss der weit gefassten Kategorie ,Biicher” dazu fihrt, dass
die verbleibenden Waren, auf die sich die Einschrankungen beziehen, die
Unterkategorie ,Wobrterbiicher” nicht mehr beinhalten.

e Zeitschriften; Magazine; Blicher, ndmlich Wobrterbiicher” soll laut Antrag geandert
werden in: ,Zeitschriften; Magazine; Blicher, ndmlich Worterblicher; alle vorstehend
genannten Waren mit Ausnahme von Kochbiichern®. Diese Einschrankung kann
nicht akzeptiert werden, da die Spezifizierung der weiter gefassten Kategorie
,Blcher” dazu fuhrt, dass die verbleibenden Waren, auf die die Einschrankung
verweisen konnte, d. h. ,Worterblicher” oder auch ,Zeitschriften” und ,Magazine®,
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die Unterkategorie ,Kochblicher” nicht mehr beinhalten bzw. wie im letzteren Fall
LZeitschriften“und ,Magazine®im Grunde nicht einmal als ,Blicher” gelten.

Eine Einschrankung kann zur Streichung einer ganzen Klasse flihren oder im
Gegenteil zur Aufnahme eines gegeniber dem Verzeichnis der urspriinglichen
Anmeldung langeren Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. ,Zeitschriften;
Magazine; Blicher” in Klasse 16 kdnnte beispielsweise wie folgt eingeschrankt werden:
LZeitschriften;, Magazine; Blicher, ndmlich Worterbiicher, Kochbliicher, Biografien,
Poesie-, Marchen- und Philosophieblicher*.

Zudem sind die folgenden Beispiele gemal den unter Punkt 5.3.1 genannten Kriterien
akzeptable und nicht akzeptable Einschrankungen:

® Voraussetzung fur die Einschrankung von Waren oder Dienstleistungen ist es, dass
sie vom derzeitigen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in der Klasse,
fur die die Anmeldung gilt, abgedeckt sind.

Beispiele fur akzeptable Einschrankungen:

Klasse 16: Biicher, ndmlich Wérterblicher;

Klasse 25: Schuhwaren, und zwar ausschlie3lich Flipflops.

Beispiele fir nicht akzeptable Einschrankungen, die verschiedene Klassen
betreffen:

Klasse 5: Diagnostika, sédmtlich ftir wissenschaftliche Zwecke;

Klasse 7: Frasmaschinen, nur fiir zahnéarztliche Zwecke.

Obwohl ,Diagnostika® sowohl unter Klasse 1 als auch unter Klasse 5 fallen, wiirde
Klasse 5 nur ,Diagnostika® flir medizinische oder veterinarmedizinische Zwecke
abdecken. ,Diagnostika fiir wissenschaftliche Zwecke” gehéren Klasse 1 an und
kénnen daher nicht Klasse 5 zugeordnet werden.

Entsprechend qilt, dass ,Frdsmaschinen“ zwar tatsachlich von Zahntechnikern
verwendet werden kénnten, diese Waren jedoch nicht Klasse 7, sondern Klasse
10 angehodren. Aus diesem Grunde ist es nicht moglich, sie Klasse 7 zuzuordnen,
da sie nicht dieser Klasse angehoren.

Beispiel fur eine nicht akzeptable Einschrankung in derselben Klasse:

Klasse 16: Zeitschriften; Magazine; Blicher.

Einschrankungsantrag: Zeitschriften; Magazine; Blicher; alle vorstehend genannten
Waren mit Ausnahme von Bleistiften.

Selbst wenn ,Bleistifte” derselben Klasse zuzuordnen waren, ist in diesem Fall
der Ausschluss eines Begriffs, der eindeutig nicht im urspringlichen Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis enthalten ist, unsinnig und wird daher beanstandet.
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5.3.2.1 Nennungen von Marken

Nennungen von Marken als Oberbegriffe werden beanstandet.
Beispiel fur eine nicht akzeptable Einschrankung:
Klasse 9: Apparate fiir die Wiedergabe von Ton, némlich iPods.

Weitere  Anleitungen zur Verwendung von Marken in Waren- und
Dienstleistungsverzeichnissen sind Unterabschnitt 4.3.5 zu entnehmen.

53.2.2 Raumliche Einschrankungen

Raumliche Einschrankungen, die dem Grundsatz der Einheitlichkeit einer
Unionsmarke widersprechen, sind nicht gestattet.

Beispiel fur einen nicht akzeptablen Antrag:

Klasse 7: Waschmaschinen, die nur in Frankreich zum Verkauf angeboten werden.

Dieses Beispiel wiirde im Widerspruch zu dem Grundsatz des freien Warenverkehrs
und des einheitlichen Schutzes im gesamten Gebiet der Europaischen Union gemal
Artikel 28 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union stehen.

Raumliche Anderungen, die keine Verdnderung des Schutzumfangs bewirken,
z. B. Bekleidung, hergestellt in Vietnam, konnen akzeptabel sein. Siehe ferner
Unterabschnitt 5.3.3.1, Anderungen mit raumlichem Bezug.

Einschrankungen, die sich auf den Ursprung der Waren beziehen, sind grundsatzlich
akzeptabel und kdnnen unter bestimmten Umstanden, z. B. in Bezug auf geografische
Angaben (g.A.), sogar notwendig sein. Weitere Hinweise zu Einschrankungen, die
aufgrund von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben j bis | UMV erforderlich sind, siehe
Richtlinien, Teil B, Prifung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, und zu den
geografischen Angaben in den Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen, siehe
Unterabschnitt 4.3.6.

5.3.2.3 Mehrdeutigkeit aufgrund rechtlicher Regelungen

Einschrankungen, die in Bezug auf die verschiedenen nationalen Regulierungssysteme
in der gesamten Europaischen Union mehrdeutig sind, werden nicht akzeptiert.

Beispiel fur eine nicht akzeptable Einschrankung:

Klasse 5: Arzneimittel, jedoch nur rezeptpflichtige.

Dieses Beispiel wirde betrachtet werden als in Widerspruch stehend zu dem
Urteil vom 08/11/2013 in der Rechtssache T-536/10, Premeno, EU:T:2013:586.
Das angegebene Kriterium kann insbesondere aufgrund von fehlenden einheitlichen
Vorschriften fir den Verkauf rezeptpflichtiger Arzneimittel in der EU nicht akzeptiert
werden (siehe hierzu Randnrn. 31 32 und 47 des genannten Urteils).
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5324 Klarheit und Genauigkeit

Einschrankungen muissen klar und eindeutig sein.

Es sollte klar sein, welche Waren oder Dienstleistungen durch die Einschrankung
ausgeschlossen sind und welche im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
verbleiben werden. Einschrankungen, die im Zusammenhang mit dem geltenden
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vollig unsinnig sind, sind nicht zulassig.

Beispiele fur nicht akzeptable unsinnige Einschrankungen:

Klasse 16: Schreibmaschinen, nur bezogen auf Finanzdienstleistungen.

Wenn es nicht mdglich ist, die vorgeschlagene Nutzungseinschrankung auf dem
Markt sicherzustellen, oder wenn der vorgeschlagene verbleibende Schutzumfang
durch eine Einschrankung, die nicht eindeutig auf eine bestehende oder potenzielle
Marktunterkategorie der Waren oder Dienstleistungen bezogen werden kann, unscharf
wird, wird das Amt eine Beanstandung ausstellen.

Beispiel fur eine nicht akzeptable Einschrankung in Fallen, in denen die Waren diese
Merkmale nicht besitzen:

Klasse 31: Orangen, ausgenommen intelligente Orangen.

Das in der ursprunglichen Angabe genannte Frischobst umfasst keinerlei Waren
mit digitalen Elementen. Durch die Betonung dieser Tatsache durch einen solchen
Ausschluss werden dem Begriff keine relevanten Informationen hinzugefiigt; daher hat
der Ausschluss keine Auswirkung auf den geltenden Schutzumfang.

Beispiele fur nicht akzeptable Einschrankungen in Fallen, in denen der verbleibende
Schutzumfang nicht genau definiert werden kann:

Klasse 7: Maschinen, insbesondere Planierraupen.

Ein unklarer und nicht eindeutiger Begriff wird nicht durch die bloRe Erwahnung eines
Beispiels dafir, was er umfassen koénnte, klargestellt oder spezifiziert. Da es dem
Begriff Maschinen an Klarheit und Genauigkeit mangelt, wird dieser nicht einfach
dadurch akzeptabel, dass Beispiele angefihrt werden, die dieser weit gefasste Begriff
abdecken kann.

Die Verwendung der Ausdricke ,einschlieBlich®, ,insbesondere®, ,zum Beispiel“ oder
L,unter anderem® sowie ,in dieser Klasse enthalten® oder ,nicht in anderen Klassen
enthalten® ist keine giiltige Einschrankung oder Spezifizierung der vorstehend
genannten Waren oder Dienstleistungen. Fir weitere Informationen siehe Punkt 4.2.3.

5.3.25 Subijektivitat

Einschrankungen, die subjektive Merkmale aufweisen, werden nicht akzeptiert.
Beispiele fir nicht akzeptable Einschrankungen:
Klasse 12: Luxusfahrzeuge

Klasse 29: Leckeres Obst
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Klasse 33: Teurer Wein.

5.3.2.6 Zielpublikum

Einschrankungen, die einen Teil des Publikums spezifizieren oder ausschliel3en,
kénnen nur akzeptiert werden, wenn sie fur die in Rede stehenden Waren oder
Dienstleistungen relevant sind und wenn der Schutzumfang weiterhin klar und
eindeutig ist.

Beispiele flr akzeptable Einschrankungen:

Klasse 25: Bekleidungsstlicke, mit Ausnahme von Bekleidung ftir Kinder

Klasse 41: Bildung fiir sehbehinderte Menschen.

Beispiele fur nicht akzeptable Einschrankungen:

Klasse 28: Rollschuhe, eigens fiir Surfer entwickelt

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen, nicht fiir Friseure bestimmt.

5.3.2.7 Beabsichtigte Benutzung oder beabsichtigter Zweck

Einschrankungen, die darauf abzielen, die beabsichtigte Benutzung oder den
beabsichtigten Zweck der Waren oder Dienstleistungen zu spezifizieren oder
auszuschlieen, konnen nur akzeptiert werden, wenn sie fur die in Rede stehenden
Waren oder Dienstleistungen relevant sind und ihre Art verandern und wenn der
Schutzumfang weiterhin klar und eindeutig ist.

Beispiele fur akzeptable Einschrankungen:

Klasse 9: Betriebssysteme, mit Ausnahme von Betriebssystemen fiir Mobiltelefone;

Klasse 39: Einsammeln von Haushaltsabféllen fiir Recycling-Zwecke.

Beispiele fur nicht akzeptable Einschrankungen:

Klasse 16: Biicher, die nur mit Lampen zu benutzen sind,

Klasse 42: Wissenschaftliche Forschung, nicht fiir die Zwecke sozialer Netzwerke.

5.3.2.8 Einschrankungen, die den Gegenstand spezifizieren

Einschrankungen, die den Gegenstand spezifizieren oder ausschliefen, kdnnen nur
akzeptiert werden, wenn sie fir die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen
relevant sind und ihre Art verandern und wenn der Schutzumfang weiterhin klar und
eindeutig ist. Im Grunde ist dies nur mdéglich bei Waren oder Dienstleistungen, die
Inhalte haben kénnen. Zudem gelten die vorstehenden Bemerkungen bezuglich der
Verwendung von eingetragenen Marken als Oberbegriff fir die Beschreibung von
Waren und Dienstleistungen.

Beispiele fur akzeptable Einschrankungen:
Klasse 9: CDs, mit Musik bespielt,

Klasse 9: MP3-Dateien, die sdmtlich Jazz enthalten;
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Klasse 16: Comics in gedruckter Form, sdmtlich im Zusammenhang mit Science
Fiction;

Klasse 41: Tagungen zu Unterhaltungszwecken, im Zusammenhang mit Rollenspielen;

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konzerten fiir die Musik Beethovens.

5.3.3 Formulierung von Anderungen

Eine Anderung wird als Mittel angesehen, einige Waren oder Dienstleistungen zu
verdeutlichen, ohne den Schutzumfang zu verandern oder die Art der Waren oder
Dienstleistungen zu beeintrachtigen.

Fir eine Anderung kann einer oder mehrere der folgenden Anséatze gewahlt werden,
sofern diese sich nicht widersprechen:

1. Verdeutlichung von Elementen, die bereits vom gegenwartigen Schutzumfang
erfasst sind;

2. Entfernung von Elementen, die weiterhin vom  verbleibenden Schutzumfang
erfasst sind;

3. Spezifizierung eines Merkmals;

4. Ausschluss eines Merkmals.

Beispiele fiir giiltige Anderungen (in Klasse 30):

1. Aufnahme von Elementen, die bereits erfasst sind: Bonbons, insbesondere mit
Erdbeer- und Aprikosengeschmack. Da der Schutzumfang Bonbons im Allgemeinen
ist, verandert die Hervorhebung méglicher Merkmale durch die Anfiihrung einiger
Beispiele den urspriinglichen Schutzumfang nicht.

2. Entfernung von Elementen, die weiterhin erfasst sind: Bonbons insbesondere
mit Erdbeergeschmack. Trotz der Streichung aus der Formulierung wird das
Beispiel weiterhin implizit durch den weiter gefassten Begriff abgedeckt sein — der
Schutzumfang bleibt unverandert.

3. Spezifizierung:  Bonbons mit Erdbeergeschmack. Da Bonbons  mit
Erdbeergeschmack weder eine erkennbare Unterkategorie von Konditorwaren noch
ein spezifisches Marktsegement darstellen und da die Beschreibung der Merkmale
von Bonbons die Art dieser Waren nicht verandern wird, wird die Spezifizierung als
Anderung verstanden.

4. Ausschluss: Bonbons ohne __Erdbeergeschmack. Da  Bonbons  mit
Erdbeergeschmack weder eine erkennbare Unterkategorie von Konditorwaren
noch ein spezifisches Markisegment darstellen und da der Ausschluss einiger
Merkmale von Bonbons die Art dieser Waren nicht verandert, wird der Ausschluss
dementsprechend als Anderung verstanden.

Eine Anderung muss klar und eindeutig sein, damit sie akzeptiert werden kann.

Wenn der Ausschluss bestimmter Merkmale dazu fuhrt, dass der Schutzumfang der
verbleibenden Waren oder Dienstleistungen nicht klar und eindeutig hervorgeht, muss
der Ausschluss zurtickgewiesen werden.
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Anderungen, die Unterkategorien spezifizieren, die nicht in die relevante Klasse
eingeordnet werden kdnnen, werden wie folgt behandelt.

Beispiele fir akzeptable Anderungen:

Klasse 5: Diagnostikmittel, ausgenommen fiir wissenschaftliche Zwecke.

Obwohl ,Diagnostikmittel* sowohl unter Klasse 1 als auch unter Klasse 5 fallen,
wlrde Klasse 5 nur ,Diagnostikmittel* fur medizinische oder veterindrmedizinische
Zwecke abdecken. ,Diagnostikmittel fiir wissenschaftliche Zwecke® mussten Klasse
1 zugeordnet werden. Der Ausschluss der Unterkategorie klart lediglich den
Schutzumfang der Waren in Klasse 5. Selbst wenn es sich hierbei um keine
Einschrankung handeln wirde, da der Schutzumfang unverandert bleibt, kann dies als
Anderung akzeptiert werden, da verdeutlicht wird, welche Elemente nicht erfasst sind.

Klasse 7: Frasmaschinen, ausgenommen flir zahnérztliche Zwecke.

Entsprechend qilt, dass ,Frdsmaschinen® zwar tatsachlich von Zahntechnikern
verwendet werden konnten, diese Waren jedoch nicht in Klasse 7, sondern in
Klasse 10 einzuordnen sind. Der Ausschluss der Unterkategorie klart lediglich den
Schutzumfang der Waren in Klasse 7. Selbst wenn es sich hierbei um keine
Einschrankung handeln wirde, da der Schutzumfang unverandert bleibt, kann dies als
Anderung akzeptiert werden, da verdeutlicht wird, welche Elemente nicht erfasst sind.

Beispiel fur einen nicht akzeptablen Ausschluss:

Klasse 35: Dienstleistungen ,Betreuung von Direct-mailing-Kampagnen* und ,Ausgabe
von Briefmarken®, soweit diese keinen Bezug zu einem Postamt haben verhindert ein
klares und eindeutiges Verstandnis der verbleibenden Waren und Dienstleistungen
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 18, 115).

5.3.3.1 Anderungen mit raumlichem Bezug

Anderungen, die sich auf den Ursprung von Waren beziehen, sind grundsatzlich
akzeptabel.

Beispiel fur eine akzeptable Anderung mit Ursprungsangabe:

Klasse 25: Bekleidung, hergestellt in Vietnam.

Solche Anderungen sind unter dem Gesichtspunkt der Prifung der Klassifizierung
akzeptabel, da sie den Schutzumfang nicht ausweiten. Allerdings kann die Anmeldung
aus anderen Grunden (z. B. den in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV genannten)
beanstandet werden.

5.3.3.2 Anderungen, die ein Thema spezifizieren

Einschrankungen, die ein Thema spezifizieren oder ausschlieBen, koénnen nur
akzeptiert werden, wenn sie fir die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen
relevant sind und wenn der Schutzumfang weiterhin klar und eindeutig ist. Im
Grunde ist dies nur mdglich bei Waren oder Dienstleistungen, die keine Inhalte haben.
Siehe ferner Punkt 5.3.2.8 Einschrénkungen, die den Gegenstand spezifizieren.
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Beispiele fir akzeptable Anderungen:

Klasse 25: T-Shirts mit einem Bild von Marilyn Monroe;

Klasse 16: Federkasten mit Bildern von Zeichentrickfiquren;

Klasse 21: Becher, mit Bildern von Paris.

5.3.4 Einfluss der Zeichensetzung auf Einschrankungen und Anderungen

Die Zeichensetzung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des
Umfangs einer Einschrankung oder einer Anderung (siehe Erlauterung in Punkt 4.2.5).
Dies ist in Verbindung mit Formulierungen wie ,alle vorstehend genannten Waren
mit Ausnahme von Waren, die in Verbindung mit [...] verwendet werden“ oder ,die
vorstehend genannten Dienstleistungen ausschliellich in Bezug auf [...]“ besonders
wichtig.

® Eine Einschrankung in Klasse 9, die wie folgt lautet: ,Betriebssysteme;
Textverarbeitungsanwendungen,; Spielesoftware; alle vorstehend genannten Waren
zur ausschlie8lichen Verwendung mit Tablet-Computern®, wird deshalb dahingehend
ausgelegt, dass alle diese Waren eingeschrankt werden sollen, auch wegen
der Verwendung eines Semikolons, das die Spezifikation von der restlichen
Aufzahlung trennt.

e Eine Einschrankung in Klasse 9 hingegen, die wie folgt lautet: ,Betriebssysteme;
Textverarbeitungsanwendungen; Spielesoftware, alle vorstehend genannten Waren
zur ausschliellichen Verwendung mit Tablet-Computern®, wird dahingehend
ausgelegt, dass lediglich die Verwendung von Spielesoftware eingeschrankt werden
soll, da sich die Spezifikation, wenn sie durch ein Komma getrennt wird,
lediglich auf den letzten vorhergehenden Begriff bezieht, der durch ein
Semikolon abgetrennt ist.

Ein Antrag auf Hinzufigung des Ausdrucks ,alle vorstehend genannten Waren mit
Ausnahme von [...]“ oder ,sédmtliche vorstehend genannten Dienstleistungen nur in
Bezug auf [...]* am Ende der Spezifikation innerhalb einer Klasse und getrennt
durch ein Semikolon wird so ausgelegt, als beziehe er sich lediglich auf die
vorstehend genannten Waren oder Dienstleistungen, auf die ein solcher Ausschluss
sinnvollerweise angewendet werden kann, und wird daher akzeptiert, solange er
sinnvollerweise auf mindestens eine Ware oder eine Dienstleistung, auf die er sich
bezieht, in der Klasse angewendet werden kann. Gleichzeitig missen die unter Punkt
5.3.1 genannten Kriterien befolgt werden.

5.3.5 Vorschriften fir die Umsetzung

Sollte ein Teil eines Einschrankungs- oder Anderungsantrags akzeptabel sein und ein
anderer Teil nicht, wird die Einschrankung im Ganzen beanstandet. Das Amt setzt
den Anmelder dariber in Kenntnis und gewahrt eine Frist von zwei Monaten zur
Beseitigung der Mangel. Werden die Mangel nicht innerhalb dieser Frist beseitigt, wird
der Einschrankungs- oder Anderungsantrag im Ganzen abgelehnt, und das Verfahren
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wird dann auf der Grundlage des urspriinglichen Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen fortgefuhrt.

Fur Informationen Uber die Sprache des Antrags siehe die Richtlinien, Teil B, Prifung,
Abschnitt 1, Verfahren, Punkte 5 und 5.1.1.

5.3.6 Auslegung, die uber die allgemeinen Kriterien hinausgeht

Einschréankungen und Anderungen miissen im Zusammenhang mit den Verfahren
bertcksichtigt werden, in denen sie beantragt werden.

In Abhangigkeit vom Verfahrensstand konnten verschiedene zusatzliche Grundsatze
und Bestimmungen auf der Grundlage besonderer Rechtsprechung beachtet werden
mussen.

Nahere Informationen Uber verschiedene Verfahren sind gegebenenfalls in den
jeweiligen Abschnitten der Richtlinien zu finden: Teil B, Prifung, Abschnitt 4, Absolute
Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geografischen Angaben in Konflikt
stehen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe | UMV); Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1,
Widerspruchsverfahren und Abschnitt 2, Doppelte ldentitdt und Verwechslungsgefahr,
Kapitel 1, Allgemeine Grundsatze; Teil E: Register, Abschnitt 1, Anderungen in
Eintragungen und Abschnitt 2: Umwandlung; und Teil M, Internationale Marken.

54 Hinzufigung von Klassen

Gemal dem Artikel 49 Absatz 2 UMV konnen einer Anmeldung eine Klasse oder
mehrere Klassen hinzugefligt werden, jedoch nur, wenn die in der urspringlichen
Anmeldung aufgefuhrten Waren oder Dienstleistungen eindeutig der falschen Klasse
zugeordnet waren, oder wenn bei Waren oder Dienstleistungen eine Klarstellung
vorgenommen wurde ‘und sie nun in einer oder mehreren anderen Klasse(n)
eingeordnet werden mussen.

Beispielsweise lautet das urspringliche Verzeichnis der Waren in Klasse 32
alkoholfreie Getrdnke einschliel3lich Mineralwasser, Fruchtséfte und Tee.

Da Tee der Klasse 30 angehort, wird der Anmelder aufgefordert, den Begriff in die
Klasse 30 zu Uberfuhren, selbst wenn diese Klasse in der ursprunglichen Anmeldung
nicht erwahnt wurde. Ist der Anmelder einverstanden, deckt die Anmeldung die
genannten Waren in den Klassen 30 und 32 ab.

Bei der Ubertragung eines Begriffs von einer Klasse auf eine andere ist auch der
urspriinglich beantragte Schutzumfang zu bertcksichtigen. Im obigen Beispiel ware
eine Ubertragung von Tee in Klasse 5 (z. B. medizinischer Tee) nicht méglich, da
dies eine nicht akzeptable Erweiterung des urspriinglichen Schutzumfangs bedeuten
wlrde. Das urspriingliche Warenverzeichnis in Klasse 32 enthalt nur alkoholfreie
Getrdnke ohne medizinische Eigenschaften, sodass diese Waren medizinischen Tee
nicht umfassen.
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Werden Klassen hinzugefugt, kdnnen zusatzliche Gebuhren anfallen und muss der
Anmelder hieriiber entsprechend informiert werden.

5.5 Zeitpunkt der Erhebung von Beanstandungen

Beanstandungen zur Klassifizierung sollten zum frihestmdglichen Zeitpunkt des
Prifungsverfahrens vor Veréffentlichung der Anmeldung erhoben werden. In der Regel
sieht die Praxis des Amtes keine Uberpriifung der Klassifizierung einer Anmeldung
nach der Veroéffentlichung vor.

Es gibt jedoch Falle, in denen eine spate Beanstandung gerechtfertigt ist, um
offensichtliche Rechts- oder Beurteilungsfehler zu vermeiden, so z. B. wenn der Fehler
in klarem Widerspruch zu Artikel 33 UMV steht und dazu flhren kénnte, dass die
zustandigen Behorden oder Wirtschaftsteilnehmer Wettbewerb nicht erkennen bzw.
den genauen Schutzumfang nicht bestimmen kénnen.

Daher wird das Amt den Fehler gemafy Artikel 44 Absatz 3 UMV in Fallen, in denen
die Veroffentlichung der Anmeldung einen dem Amt zuzuschreibenden Fehler enthalt,
von Amts wegen oder auf Ersuchen des Anmelders berichtigen und die Berichtigung
verodffentlichen.

Entsprechend finden Artikel 46 Absatz 2 UMV und die Artikel 2 bis 10 DVUM
in Fallen Anwendung, in denen die Berichtigung das Verzeichnis der Waren oder
Dienstleistungen der Marke betrifft.
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6 Anhang

6.1 Einleitung

Bei der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen sind die allgemeinen
Grundsatze der Nizzaer Klassifikation anzuwenden.

Zweck dieses Anhangs ist es, die Klassifizierung bestimmter problematischer
Begriffe zu erlautern. Daruber hinaus bietet er Hinweise zur Klassifizierungspraxis
(einschlieBlich nicht zu verwendender Worter und Satzteile).

Die Klassifizierungsdatenbank des Amtes (HDB) ist Uber das Tool TMclass einsehbar
unter http://tmclass.tmdn.org. Der ,Waren- und Dienstleistungsersteller® kann unter
folgender Internetadresse abgerufen werden: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/

gsbuilder.

6.2 Zubehor fur Fahrzeuge

Besagt das Verzeichnis Fahrzeuge; Automobile; Teile, Zubehér, Bauteile und Zubehor
fur alle vorstehend genannten Waren in Klasse 12, wird es akzeptiert. Teile, Zubehdr,
Bauteile und Zubehor fir Fahrzeuge und Automobile, die nicht Klasse 12 angehdren,
wie z. B. Luftauffrischer fiir das Auto (Klasse 5), Motoren fiir Flugzeuge (Klasse
7), Fahrradhelme (Klasse 9), Autorradios (Klasse 9), Mébel fiir Wohnwagen (Klasse
20) oder Automatten (Klasse 27), sind durch diese Spezifikation nicht erfasst. Wird
Markenschutz fur Teile, Zubehdr, Bauteile und Zubehor fir Fahrzeuge und Automobile
beantragt, die nicht Klasse 12 angehdren, mussen diese Waren gesondert spezifiziert
werden und in der Klasse oder den Klassen angemeldet werden, denen sie angehéren.

Der Begriff Zubehor fur Fahrzeuge kann im Zusammenhang mit Dienstleistungen
akzeptiert werden, soweit es ein klar erkennbares Marktsegment fur diese Spezifikation
gibt. Besagt das Verzeichnis z. B. Einzelhandel mit Automobilen sowie Teile, Zubehér,
Bauteile und Zubehér fiur die vorstehend genannten Waren in Klasse 35 oder
Einzelhandel mit Fahrrddern sowie Teile, Zubehér, Bauteile und Zubehér fiir die
vorstehend genannten Waren in Klasse 35, wird es akzeptiert, da diese spezifische
Segmente auf dem Markt gut definiert sind.

6.3 Werbung

Grundsatzlich gehoért Werbung in die Klasse 35. Die Haupteintrdge zu Werbung in der
Liste der Dienstleistungen in der Nizzaer Klassifikation sind:

o Werbung;
® Rundfunkwerbung (radio advertising);
® Rundfunkwerbung (radio commercials);
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Fernsehwerbung (television advertising);
Fernsehwerbung (television commercials);
Layoutgestaltung fiir Werbezwecke;
Herausgabe von Werbetexten;,

Produktion von Werbefilmen.

Diese Eintrage decken den Entwurf von Werbematerial und die Produktion von
Werbespots fir alle Medien ab, da es sich um Dienstleistungen handelt, die von
Werbeagenturen erbracht werden.

6.4 Luftauffrischer und Duftstoffe

Siehe 6.48 Duftstoffe und Luftauffrischer auf Seite 390.

6.5 Spielautomaten und elektronische Spiele

Nach Anderungen an der Nizzaer Klassifikation am 01/01/2012 (10. Ausgabe)
werden alle Spiele (gleichgultig, ob elektronisch oder nicht elektronisch) in Klasse 28
klassifiziert.

In der alphabetischen Liste werden sie folgendermal3en angezeigt:

® (Geréte fiir Spiele;
® Videospielgeréte;
® Videospielgeréte fiir Spielhallen.

Bei den meisten dieser Gerate der Klasse 28 sind die Spiele bereits aufgespielt. Sind
die Spiele allerdings noch nicht auf die Gerate aufgespielt, sind sie auf Datentragern
gespeichert oder kénnen heruntergeladen werden. In solchen Fallen gelten diese
Spiele als Spieleprogramme, die besonders fiur Spielkonsolen aufbereitet sind, und
werden somit in Klasse 9 klassifiziert.

Siehe auch Computerspiele.

6.6 Anfertigungsdienstleistungen

Diese Dienstleistungen in Klasse 40 beziehen sich auf den Aspekt der
Auftragsfertigungsprozesse, bei denen mehrere Bauteile zusammengefligt oder
miteinander verbunden werden, um fertige oder halbfertige Waren herzustellen.

Montagedienstleistungen in Klasse 37 kdénnen sich nur auf die Installation von Waren
beziehen und missen dementsprechend naher spezifiziert werden.

Beachten Sie, dass die Montage von Fertighdusern als Bauleistung angesehen wird
und daher korrekterweise nur in Klasse 37 eingeordnet werden kann.

Siehe auch Fertigungsdienstleistungen.

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil B Prifung Seite 372

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024



Abschnitt 3 Klassifizierung

6.7 Verbandsdienstleistungen oder Dienstleistungen eines
Verbandes fiir seine Mitglieder

Diese und ahnliche Begriffe sind nicht ausreichend klar und eindeutig, um zulassig zu
sein. Es muss die Art oder der Umfang der erbrachten Dienstleistung erwahnt werden.

Beispiele fur akzeptable Spezifikationen:
Klasse 35: Verbandsdienstleistungen in der Art von Betriebsverwaltung.

Klasse 45: Dienstleistungen eines Verbandes fur seine Mitglieder in Form von
Rechtsberatung.

Siehe auch Karitative Dienste.

6.8 Gerate flur die Schonheitspflege

Klasse 7: Spritzgerdte  (Maschinen) zum  Anbringen  von  kiinstlichen
Sonnenschutzmitteln.

Klasse 8: Handbetriebene Instrumente/Werkzeuge flir Schénheitszwecke;
Tatowiernadeln/-geréte.

Enthaarungsgeréte (elektrisch und nicht elektrisch).
Lasergeréte zur Haarentfernung.

Geréte fiir die Photoepilation.

Klasse 10: Massagegeréte;

Apparate zur Mikrodermabrasion.

Apparate zur Behandlung von Cellulitis.

Lasergeriéte fiir kosmetische Schénheitsbehandlungen.

Klasse 11: Ultraviolett-Sonnenlampen fiir kosmetische Zwecke,;
Sonnenbénke.

Dampfgeréte fiir die Hautreinigung.

Klasse 21: Kosmetikpinsel und -applikatoren.

6.9 Bereitstellung von Blogs

Der Begriff Bereitstellung von Blogs in Alleinstellung ist analog zur Bereitstellung
von Informationen, so dass es dem Begriff an Klarheit und Eindeutigkeit fehlt. Der
Gegenstand des Blogs muss bestimmt und der Begriff dementsprechend klassifiziert
werden. Siehe Unterabschnitt 6.57 Bereitstellung von Informationen.

Beispiele flr akzeptable Spezifikationen, die den Gegenstand der Uber einen Blog
bereitgestellten Informationen definieren:
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Klasse 35: Bereitstellung von Unternehmens-Blogs
Klasse 39: Bereitstellung von Reiseblogs

Klasse 41: Bereitstellung von Bildungsblogs

Klasse 43: Bereitstellung von Blogs liber Kochkunst

Dienste, die es Nutzern ermdglichen, per Blogs zu kommunizieren oder zu hosten,
werden nach der Art der erbrachten Dienstleistungen klassifiziert:

Klasse 38: Kommunikation (iber Online-Blogs

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu Online-Blogs
Klasse 41: Verfassen von Texten fiir Blogs

Klasse 42: Hosting von Online-Blogs

Klasse 42: Erstellung und Wartung von Software fiir Blogs

6.10 Zusammenbringen von Dienstleistungen

Siehe Bestellung von Dienstleistungen und Gro3- und Einzelhandeldienstleistungen.

6.11 Ausstrahlung und/oder Ubertragung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen

Diese Dienstleistungen gehdren zur Klasse 38; beide bedeuten das gleiche.
Zu den Dienstleistungen in diesem Bereich geh6rt nur die Bereitstellung
der Kommunikationsmittel (z. B. die Bereitstellung eines Glasfaserkabelnetzes;
die Ausstrahlung oder Ubertragung von Programmen mit Hilfe geostationarer
Satellitentbertragungseinrichtungen, die Vermietung von Kommunikationsgeraten
und -systemen). In die Klasse 38 gehdren nicht Programme, Werbung,
Information oder Beratung, die mit Hilfe von Mitteln der Telekommunikations-
oder Ausstrahlungstechnologie Ubertragen werden kdnnen. Diese Dienstleistungen
verbleiben in ihren entsprechenden Klassen.

6.12 Vermittlungsdienstleistungen

Es handelt sich um Dienstleistungen, die von einer natlrlichen oder juristischen
Person erbracht werden, die Geschéafte zwischen einem Kaufer und einem Verkaufer
vermittelt. Es kann durchaus sein, dass der Vermittler die betreffenden Waren oder
Dienstleistungen nie zu Gesicht bekommit.

Da die meisten von einem Vermittler veranlassten Geschafte mit einem Geldtransfer
verbunden sind, werden Vermittlungsdienstleistungen als solche in Klasse 36
eingestuft, es kdnnen jedoch auch andere spezifische Vermittlungsdienstleistungen in
anderen Klassen bestehen.
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Beispiele fur Vermittlungsdienstleistungen:
Klasse 35: Makeln mit namen- und adressengestlitzten Listen.

Klasse 36: [Zahlreiche Leistungen fiir] Termingeschéftevermittiung, Maklerdienste
in Bezug auf Klimaschutzwertpapiere, Dienstleistungen eines Immobilienmaklers,
Abwickeln von Geschéften mit Anleihen, Effektengeschéfte und andere
Finanzgeschéfte.

Klasse 39: Vermittlungsdienste in den Bereichen Vertrieb, Transport und Lagerung.

6.13 Etuis (und Tragebehaltnisse)

Etuis (und Tragebehaltnisse) mit besonderer Zweckbestimmung werden grundsatzlich
in der gleichen Klasse eingestuft wie die Waren, die mit ihnen beférdert werden.
Laptop-Taschen werden beispielsweise in Klasse 9 klassifiziert.

Etuis und Tragebehaltnisse mit besonderer Zweckbestimmung sind nicht mit
Tragebehaltnissen ohne besondere Zweckbestimmung zu verwechseln, die in
Klasse 18 klassifiziert werden, wahrend Einkaufstliten und Abfallsidcke aus Papier und
Kunststoff zur Klasse 16 und Waschebeutel zur Klasse 22 gehoren.

6.14 Karitative Dienste

Dieser Begriff ist nicht ausreichend klar und eindeutig, um ohne weitere Qualifizierung
in einer Klasse zugelassen zu werden.

Karitative oder humanitare Dienste sind Dienste, die nicht zum Gelderwerb angeboten
werden, dem oOffentlichen Interesse oder dem Gemeinwohl dienen und durch die
tatsachlich angebotene Dienstleistung definiert werden. Sie kdnnen daher bei korrekter
Definition in allen Dienstleistungsklassen klassifiziert werden.

Beispiele:
Klasse 35: Karitative Dienste, vor allem Verwaltung und allgemeine Bliiroarbeit.

Klasse 36: Organisation von Sammlungen fiir karitative Zwecke fiir Dritte; Sammeln
von Spenden fiir Wohltétigkeitszwecke.

Klasse 38: Telekommunikationsdienste fiir karitative Zwecke.
Klasse 39: Karitative Dienste, vor allem Krankentransporte.
Klasse 40: Karitative Dienste, vor allem Wasserbehandlung.
Klasse 41: Karitative Dienste, vor allem Bildung und Ausbildung.
Klasse 42: Karitative Dienste, vor allem Umweltschutz.

Klasse 43: Karitative Dienste, vor allem Verpflegung und voriibergehende
Beherbergung.

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen flir Wohltétigkeitszwecke.
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Klasse 45: Zurverfugungstellen von Bekleidung far Notleidende
[Wohltatigkeitsdienstleistungen]

6.15 Sammlungs- und Lagerungsdienste

Bei physischen Waren gehoéren sowohl Sammlungs- als auch Lagerungsdienste in
die Klasse 39. Diese Klasse umfasst Transport und Lagerhaltung. Dazu gehért auch
die Erhebung und physische Lagerung von Daten, ob nun in schriftlicher Form oder
auf Medien aufgezeichnet (Klasse 39 der Nizzaer Klassifikation enthalt physische
Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten).

Biirodienstleistungen im Zusammenhang mit der elektronischen Erhebung,
Abgleichung und Verarbeitung von Daten gehdren sémitlich in die Klasse 35.

Speicherung digitaler Daten und elektronische Datenspeicherung sind wie Hosting-
Dienstleistungen zu betrachten und damit der Klasse 42 zugehérig. Auch die
Datenspeicherung in der Cloud ist der Klasse 42 zuzuordnen.

6.16 Consulting- und Beratungsdienste

Siehe Bereitstellung von Informationen.

6.17 Vermittlungsdienste in Geschaftsangelegenheiten

Hierunter versteht man Dienstleistungen fir Dritte eines Agenten oder Vermittlers eines
Geschaftsvertrags zwischen zwei Handelsparteien gegen eine Provision oder Gebuhr.
Da die Haupttatigkeit darauf abzielt, Handelsvereinbarungen fiir andere abzuschliefl3en,
werden derartige Dienste als der Klasse 35 zugehorig angesehen.

Allerdings muss  unterschieden werden zwischen der Vermittlung in
Geschaftsangelegenheiten, die strikt eine Geschéaftsdienstleistung darstellt, und der
Vermittlung von Dienstleistungen fur andere als solcher, die im Allgemeinen als fester
Bestandteil der Bereitstellung eben dieser Dienste angesehen und dementsprechend
klassifiziert wird.

6.18 Computerspiele und Computerspielekonsolen

Die Begriffe Computerspiele und Videospiele sind sehr ahnlich und sollten daher auch
gleich behandelt werden.

Im Wérterbuch findet sich folgender Eintrag zu Computerspielen:

1. (Substantiv) alle elektronischen Spiele, die mithilfe eines Eingabegerates als
Reaktion auf die Grafiken auf dem Bildschirm gespielt werden.
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Klasse 9 deckt die fur Computer- und Videospiele notwendige Software ab. Klasse 28
bezieht sich auf die Spielgerate. Werden die Begriffe Computerspiele oder Videospiele
als solche angemeldet, wird die Art der erfassten Waren mittels der Klasse festgelegt.

Siehe auch Spielautomaten und elektronische Spiele.

Spiele, die in Klasse 28 akzeptiert werden kénnen, konnen als Teil der Software
aufgespielt worden sein. So kédnnen beispielsweise alle folgenden Begriffe in Klasse 28
akzeptiert werden:

Spiele fiir Spielhallen;

Videospielgeréte fiir Spielhallen;
Computerspielekonsolen;

Geréte fiir Spiele;

Computerspielgeréte im Taschenformat;
Videospielgerite.

6.19 Vorhange und Rollladen

Rollldden in allen ihren Formen kénnen an Fenstern sowohl innen als auch aufen
verwendet werden. Die Klassifizierung dieser Waren hangt vom Zweck der Waren und
inrer Materialzusammensetzung ab.

Vorhange werden Ublicherweise innen angebracht und werden &hnlich anhand ihrer
Materialzusammensetzung klassifiziert.

Beispiele fur akzeptable Eintrage:
Klasse 6: AuRenrollladen aus Metall;
AuBenrollldaden aus Metall als Teil eines Gebé&udes fiir Sicherheitszwecke.

Klasse 17: Sicherheitsvorhdnge aus Asbest (Uber die Klassifizierung entscheiden
Material und Zweck).

Klasse 19: AuBlenrollldden, nicht aus Metall und nicht aus textilem Material (Diese
Waren werden vermutlich aus Holz hergestellt).

Klasse 20: Innenlamellenjalousien;

Lamellenjalousien und vertikale Innenjalousien flir Fenster;
Innenjalousien fiir Fenster;

Innenjalousien fiir Fenster [Einrichtungsgegensténde];
Bambusvorhénge;

Papierjalousien;

Perlenvorhénge flir Dekorationszwecke.

Klasse 22: AulRenrollladen aus textilem Material

Die Uberwiegende Mehrheit der Vorhange fallt in die Klasse 24, da die meisten
im Haushalt verwendeten Vorhange (mitunter auch als ,Gardinen“ bezeichnet) aus
Textilien oder Kunststoff bestehen.
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Besonders zu achten ist auf Fassadenbauelemente. Hierbei handelt es sich um eine
Art von Bauweise flir Gebaude, und die entsprechenden Waren sind Baumaterialien
und gehoren in die Klasse 6 (bei Waren aus Metall) oder Klasse 19 (bei nicht
metallischen Waren).

6.20 Einzelanfertigung/Anfertigung fiir Dritte

Siehe Fertigungsdienstleistungen.

6.21 Kundendienste

Zwar gibt es in vielen Unternehmen Abteilungen, die sich mit Kundendienstleistungen
befassen, doch gilt dieser Begriff fur sich genommen als nicht klar und eindeutig
und muss naher erlautert werden. Ein Beispiel flir eine akzeptable Spezifikation in
Klasse 35 ware Beratung und Unterstiitzung fiir Kunden flir Verkaufszwecke sowie zur
Kundenbindung.

6.22 Datendienste

Fir sich allein kann dieser Begriff nicht akzeptiert werden. Er muss naher spezifiziert
werden.

Die Bereitstellung von Daten kann mehreren Klassen zugeordnet werden, je nachdem,
wie die Daten bereitgestellt werden oder welche Art von Daten bereitgestellt wird.
In jedem Einzelfall ist die genaue Art der angebotenen Dienstleistung anzugeben;
Bereitstellung von Daten genigt nicht.

Beispiele fur akzeptable Begriffe und deren Klassifizierung:
Klasse 44: Erteilen von Auskiinften in Bezug auf die Verwendung von Arzneimitteln

(Hierbei geht es um die systematisierte Bereitstellung von Daten, die nur von einer
Person mit besonderer medizinischer Ausbildung ausgewertet werden kdnnen.)

Klasse 45: Bereitstellung und Auswertung von Daten in Bezug auf die Verfolgung von
Tieren.

(Hierbei geht es um Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Wiederauffinden
eines verloren gegangenen oder gestohlenen Tieres. Werden die Daten fiir andere
Zwecke verwendet, musste die Klassifizierung in anderen Klassen erfolgen, z. B. in
Klasse 42 zu Messzwecken oder aus wissenschaftlichen Grinden.)

Siehe auch Bereitstellung von Informationen.

6.23 Designdienstleistungen
Designdienstleistungen als solche gehoéren in die Klasse 42.
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Gestaltung von Werbung und Gestaltung von Markennamen gehdren beide in die
Klasse 35, da sie zu den Werbungsdienstleistungen zahlen.

Ebenso gehdren Landschaftsgestaltung, florale Gestaltung, Rasengestaltung und
Gartengestaltungsplanung in die Klasse 44, da sie zu den Gartenbauarbeiten zahlen.

6.24 Digitale Bilddienstleistungen

In der 10. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation wurde der Begriff digitale
Bilddienstleistungen aus der Klasse 41 gestrichen. Folglich kann der Begriff ohne
nahere Erlauterung in Klasse 41 nicht akzeptiert werden. Die digitale Bildbearbeitung
kann namlich je nach dem Bereich (z. B. Medizin, Informationstechnologie oder
Fotografie), auf den sich die Dienstleistung bezieht, mehr als einer Klasse zugeordnet
werden.

Beispiele fur akzeptable Begriffe:

® Digitale Bildbearbeitung (Fotobearbeitung) in Klasse 41;
® Medizinische Bildgebungsdienste in Klasse 44;
® FErstellen von Computergrafiken [digitale Bildgebung] in Klasse 42.

6.25 Herunterladbare Waren und herunterladbares Material

Samtliche herunterladbaren Waren und herunterladbares Material gehéren in die
Klasse 9.

Herunterladbare Waren beziehen sich unter anderem auf Veréffentlichungen, Musik,
Klingelténe, Bilder, Fotografien, Filme oder digitalisierte Informationen im Allgemeinen.

Bei heruntergeladenem Material handelt es sich um Inhalt, der in den Speicher eines
Computers (oder in ein Telefon, Tablet oder Smart Device usw.) kopiert werden kann,
insbesondere aus dem Internet, und dann unabhangig von seiner Quelle verwendet
werden kann.

Wahrend diese Waren der Klasse 9 angehoren, mangelt es den Begriffen
herunterladbare Waren und herunterladbares Material an Klarheit und Genauigkeit.
Es ist nicht erforderlich, dass die digitale Form angegeben wird, in der sie erscheinen,
d. h. als digitale Dateien oder herunterladbare Software usw. Die Art der Waren muss
jedoch naher spezifiziert werden, damit ersichtlich ist, was geschiitzt wird.

Zulassige Beispiele:
Herunterladbare Waren, ndmlich elektronische Verdffentlichungen
Herunterladbares Material, namlich Musikdateien.

Siehe Unterabschnitt 4.4. Virtuelle Waren, Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen
und NFT.
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6.26 Elektrizitat und Energie

Nachstehend einige Hinweise zu einigen der Waren und Dienstleistungen im Bereich
Elektrizitdt und Energie im Allgemeinen.

Klasse 4: Elektrische Energie (obwohl elektrische Energie immateriell ist, wird sie als
analog zu anderen Brennstoffen betrachtet und fallt somit in Klasse 4)

Klasse 7: Elektrogeneratoren

Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern,
Regeln und Kontrollieren von Elektrizitét

Klasse 11: Geréte zur Wérmeerzeugung
Klasse 35: Vermittlung von Vertrdgen in Bezug auf die Energieversorgung

Klasse 36: Vermittlung von Strom (siehe auch Unterabschnitt 6.12
Vermittlungsdienstleistungen)

Klasse 37: Aufladen von Batterien

Klasse 39: Verteilung von Elektrizitat

Klasse 39: Elektrizitatsspeicherung

Klasse 40: Stromerzeugung

Klasse 42: Dienstleistungen zur Messung des Energieverbrauchs.

Beachten Sie, dass die Formulierung Einzel- oder GroBhandel mit Energie oder
Elektrizitat nicht akzeptiert wird. Energie und Elektrizitdt kénnen namlich fir sich
genommen nicht Gegenstand von Einzel- oder GroRRhandelsdienstleistungen sein.
Dieser Begriff muss dementsprechend umformuliert werden, um die zu schitzenden
Dienstleistungen wiederzugeben. So waren beispielsweise Dienstleistungen zur
Stromversorgung in Klasse 39 zulassig, oder die Zusammenstellung verschiedener
Dienstleistungen von Stromanbietern fiir Dritte, die den Kunden einen bequemen
Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen erméglicht, ware in Klasse 35 zuldssig.
Weitere Informationen zum Einzelhandel siehe Unterabschnitt 6.60.

Siehe auch Unterabschnitt 6.68 Solarenergie.

6.27 Elektronische und elektrische Apparate

Die Begriffe elektronische und elektrische Apparate, Gerédte oder Instrumente sind
fur Klassifizierungszwecke nicht ausreichend klar und eindeutig; sie sind in keiner
Warenklasse akzeptabel und sollten daher naher spezifiziert werden.

Spezifikationen von elektronischen und elektrischen Apparaten, Gerdten oder
Instrumenten, wie z. B. den nachstehend aufgefiihrten Beispielen, werden ebenfalls
als nicht klar und eindeutig angesehen:

® clektronische und elektrische Apparate fiir Haushaltszwecke;
® clektronische und elektrische Apparate fiir die Verwendung in Friseursalons;
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® Heimelektronikgeréte.

6.28 Elektronische Zigaretten

Elektronische Zigaretten, E-Zigaretten oder E-Zigs sind zu Klassifizierungszwecken nur
in Klasse 34 akzeptabel, selbst wenn sie medizinischen Zwecken dienen sollen. Die
nicht elektronischen Bestandteile dieser Art von Zigaretten, wie etwa Tanks, Zerstauber
oder (Aroma-)Stoffe werden ebenfalls in Klasse 34 eingeordnet.

Elektronische Bestandteile wie Batterien und mikrocomputergesteuerte Schaltkreise flr
elektronische Zigaretten kdnnen in dieser Klasse nicht akzeptiert werden und gehdren
gewohntermalden in Klasse 9.

6.29 Dienstleistungen in Bezug auf Sachverstandigengutachten

Far diese Art von Dienstleistungen muss das jeweilige Fachgebiet angegeben werden;
die Klassifikation ist abhangig von dem angegebenen Fachgebiet (siehe analog hierzu
Bereitstellung von Informationen).

6.30 Gebaudemanagement-Dienstleistungen

Der Begriff Gebdudemanagement ist in Klasse 37 zulassig, da er so verstanden
werden kann, dass er alle Dienstleistungen umfasst, die notwendig sind, um den
Arbeitsplatz und die Gebaudeinfrastruktur zu unterstiitzen, wie Reinigungs-, Reparatur-
und Wartungsdienstleistungen.

Wird der Begriff jedoch in anderen Klassen angemeldet, ist der Tatigkeitsbereich
anzugeben, da der Begriff nicht als von Natur aus zu anderen Klassen als Klasse
37 gehort.

6.31 Lebensmittelzusatzstoffe und Nahrungserganzungsmittel

Lebensmittelzusatzstoffe sind zum einen Stoffe, die Lebensmitteln zu nicht
Erndhrungszwecken zugesetzt werden, um ihre Farbe, ihren Geschmack, ihre
Konservierung usw. zu verbessern. Lebensmittelzusatzstoffe sollten grundsatzlich nach
der Funktionsgruppe eingestuft werden, der sie angehéren.

® Zusammensetzung/Konsistenz- Chemische und organische Zusammensetzungen,
die bei der Herstellung von Lebensmitteln eingesetzt werden, z. B.
Bindemittel, Emulgatoren, Stabilisatoren, Verdickungsmittel, Geliermittel oder
Konservierungsmittel, fallen unter Klasse 1. Sie werden zur Verbesserung oder
sonstigen Veranderung der Konsistenz und Haltbarkeit der Lebensmittel verwendet.

® Farbe. Farbstoffe werden in der Regel Klasse 2 zugeordnet.

® Geschmack. Atherische Ole zur Geschmacksverstarkung fallen unter Klasse 3.
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® Flillstoffe/Fiillstoffe fiir Futtermittel. Klasse 31 enthalt Erganzungslebensmittel
oder weitere Lebensmittel, die Uberwiegend als Fullstoffe eingesetzt werden und
geringen oder gar keinen Nahrwert haben. Beispiele flir derartige Waren sind
Maiskolben, Erdnussschalen oder Nebenerzeugnisse der Getreideverarbeitung.

Bei Nahrungsergédnzungsmitteln handelt es sich hingegen um diatetische Substanzen,
die der Versorgung mit Nahrstoffen dienen, um die im Rahmen einer regelmafligen
Ernahrung bereitgestellten Nahrstoffe zu verstarken. Es handelt sich um konzentrierte
Quellen von Nahrstoffen (d. h. Mineralien und Vitamine) oder anderen Stoffen mit
ernahrungsspezifischer oder physiologischer Wirkung, die in der Regel in ,dosierter”
Form, wie z. B. Pillen, Tabletten, Kapseln und Flissigkeiten und in abgemessenen
Mengen in Verkehr gebracht werden und die daher Klasse 5 angehoren.

Tiermedizinische  und  medizinische sowie  Nahrungsergdnzungsmittel, wie
beispielsweise Spurenelemente, Antioxidantien, Aminosauren, Mineralien oder
Vitamine, sind dazu bestimmt, die Gesundheit von Menschen oder Tieren zu erhalten
oder zu verbessern, und gehoéren daher in die Klasse 5.

6.32 Lebensmittel

Klasse 29 enthalt im Wesentlichen Nahrungsmittel tierischer Herkunft sowie
Gemiulse und andere essbare, fir den Verzehr oder die Konservierung zubereitete
Gartenbauprodukte. Klasse 30 enthalt im Wesentlichen Nahrungsmittel pflanzlichen
Ursprungs, ausgenommen Obst und Gemdise, die fir den Verzehr oder die
Konservierung zubereitet sind, sowie Hilfsstoffe zur Geschmacksverbesserung von
Nahrungsmitteln. Klasse 31 enthdlt im Wesentlichen die nicht fur den Verzehr
zubereiteten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Erzeugnisse der Aquakultur,
lebende Tiere und Pflanzen sowie Tiernahrungsmittel.

Babykost, medizinischer Mahlzeitersatz und diatetische Lebensmittel fliir medizinische
oder veterindrmedizinische Zwecke kénnen nur zu Klasse 5 gehdren. Lebensmittel,
falls sie nicht speziell fir medizinische oder veterinarmedizinische Zwecke angepasst
wurden, die mit einem bestimmten Inhaltsstoff angereichert wurden oder denen ein
bestimmter Inhaltsstoff fehlt, z. B. milchfreie Schokolade, glutenfreies Brot, zuckerfreie
StBigkeiten, mit Kalzium angereicherte Milch, natriumfreies Salz oder mit Vitaminen/
Mineralien angereicherte Friihstiicksgetreideerzeugnisse, fallen nicht in Klasse 5 und
werden in Einklang mit den Allgemeinen Anmerkungen der Klassifikation von Nizza
klassifiziert.

6.33 Franchising

Das Verb ,to franchise* bedeutet, einem Dritten eine Konzession zu geben oder zu
verkaufen. Das Substantiv ,franchise“ bedeutet ,eine einer Einzelperson oder einer
Gruppe erteilte Genehmigung zum Handel in einem bestimmten Gebiet und fur einen
bestimmten Zeitraum.
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Gemall den allgemeinen Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation (11. Ausgabe)
werden Dienstleistungen, die Uber Franchising erbracht werden, grundsatzlich
derselben Klasse zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen
Dienstleistungen (z. B. Unternehmensberatung in Bezug auf Franchising [Klasse 35],
Finanzierung in Bezug auf Franchising [Klasse 36], juristische Dienstleistungen in
Bezug auf Franchising [Klasse 45]).

Das Amt akzeptiert den Begriff Franchisedienst oder Franchisedienstleistungen nicht
ohne nahere Spezifikation in Klasse 35. Sollen die Begriffe akzeptiert werden, ist eine
Erlauterung erforderlich.

Zur ordnungsgemalen Klassifizierung des Begriffs ist es erforderlich, das eigentliche
Wesen der Dienstleistung zu verstehen.

Zu den Dienstleistungen, die der Franchisegeber erbringt und die dem
Franchisenehmer gegenuber erbracht werden, gehéren am haufigsten Hilfe
bei geschaftlichen Angelegenheiten und bei der Vermarktung (Klasse 35),
Vermoégensverwaltung (Klasse 36), Schulung (Klasse 41) und in gewissem Umfang
auch Rechtshilfe (Klasse 45). Dies spiegelt sich in den Allgemeinen Anmerkungen der
Klassifikation von Nizza wider.

Beispiele fur eine mogliche Klassifizierung von Dienstleistungen eines Franchisegebers
von Restaurants:

Klasse 35: Hilfe bei Geschéftsangelegenheiten in Bezug auf die Grindung und den
Betrieb von Franchise-Restaurants.

Klasse 36: Finanzberatung in Bezug auf Franchisegeschéfte.
Klasse 45: Lizenzierungsdienstleistungen in Bezug auf Franchisegeschéfte.

Beispiel fir eine mogliche Klassifizierung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit
einem Franchise-Restaurant:

Klasse 43: Verpflegung von Gésten 'in Restaurants (Dies ware die wesentliche
Geschéftstatigkeit des Anmelders sowie Gegenstand des Franchisegeschéaftes).

Es muss nicht unbedingt erwahnt werden, dass diese Dienstleistungen im Rahmen
eines Franchisegeschafts erbracht werden.

Die Dienstleistungen einer Franchise-Agentur hingegen, die die Vermittlung geeigneter
Bewerber fir die Unterzeichnung von Franchise-Vertragen anbietet, gehéren in
Klasse 35 (analog zur Vermittlung von Handelsvertragen fiir andere). Die meisten
Dienstleistungen von Franchise-Agenturen wurden als Hilfe bei geschaftlichen
Angelegenheiten in Klasse 35 fallen.

6.34 Gerate

Der Begriff Geréte (elektronisch oder anderweitig) wird in allen Klassen als nicht klar
und eindeutig angesehen und muss naher spezifiziert werden.
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6.35 GPS-Systeme — Ortung, Verfolgung und Navigation

GPS und Satellitennavigationssysteme (Klasse 9) bieten Ortungs-, Verfolgungs- und
Navigationsdienste zur Information des Nutzers.

Am einfachsten lassen sich diese Dienste klassifizieren, wenn man sie unterteilt in
die Dienste, die die Telekommunikationsverbindungen fiir die Erbringung der Dienste
bereitstellen (Klasse 38), und die Dienste, die Informationen Uber ein GPS-Gerat
bereitstellen. Die bereitgestellten Informationen gehen Uber die reine Erteilung von
Auskunften Uber Reiserouten (Klasse 39) hinaus. Sie kdbnnen auch Informationen Uber
Restaurants und Unterklnfte (Klasse 43), GUber Einkaufsmdglichkeiten (Klasse 35) oder
Telefonnummern (Klasse 38) enthalten.

Die Verwendung von GPS-Geraten im Zusammenhang mit Bewegungen von
Fahrzeugen und Menschen kann auch die Klassifizierung in einer ganzen Reihe von
Klassen zur Folge haben. Routenplanungsdienste (Klasse 39) wurden bereits erwahnt.
Diese Klassifizierung wirde auch fur Logistik- oder Speditionsunternehmen gelten, die
mit gleichartigen Geraten ihre Fahrzeuge verfolgen.

GPS-Systeme kdnnen auch in Verbindung mit anderen Technologien fir die Ortung
der Quelle eines Mobilfunksignals genutzt werden. Geschieht dies im Rahmen eines
Telekommunikationsdienstes, muss in Klasse 38 klassifiziert werden. Geschieht dies
jedoch im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsdienstes, muss in Klasse 45
klassifiziert werden.

Mit den vorstehend genannten Diensten sind noch andere Dienstleistungen
verbunden. So gehort beispielsweise die Erstellung von Karten fir GPS-
Systeme in die Klasse 42. Die herunterladbaren Anwendungen, die den Dienst
betreiben oder alternative ,Stimmen® bereitstellen, sind der Klasse 9 zuzuordnen.
Die Einzelhandelsdienstleistungen flr die Bereitstellung der herunterladbaren
Anwendungen gehdren in die Klasse 35.

Beispiele fur die Klassifikation dieser und anderer Begriffe:

Klasse 35:  Zusammenstellung und  Bereitstellung  von  kommerziellen
Verzeichnisinformationen bezliglich Dienstleistern fiir die GPS-Navigation

Klasse 38: Satelliteniibertragung

Bereitstellung von Informationen aus o6ffentlichen Teilnehmerverzeichnissen fiir GPS-
Navigation;

Verschaffung des Zugangs zu Informationen, die per Satelliteniibertragung
bereitgestellt werden;

Telekommunikationsdienste flir die Ortung und Verfolgung von Personen und
Gegensténden;

Verfolgung von Mobiltelefonen mit Hilfe von Satellitensignalen;

Ortung von Mobiltelefonen mit Hilfe von Satellitensignalen;
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Bereitstellung des Zugangs zu GPS-Navigationsdiensten mit Hilfe von
Satelliteniibertragung;

Satellitentibertragung von Navigationsdaten.

Klasse 39: Bereitstellung von GPS-Navigationsdiensten

Bereitstellung von Verkehrsinformationsdiensten mit Hilfe von Satelliteniibertragung;
Bereitstellung von StraBeninformationsdiensten mit Hilfe von Satelliteniibertragung;
Ortungsdienste fiir Fahrzeuge und Waren zu Logistikzwecken;

Verfolgungsdienste fiir Fahrzeuge und Waren zu Logistikzwecken.

Klasse 42: Bereitstellung von Wetterinformationen mittels Satellitenlibertragung
Erstellung von GPS-Karten.

Klasse 45: \Verfolgung und Ortung vermisster Personen mit Hilfe von
Satellitentibertragung;

Verfolgung von Personen, die ein Gerét zur elektronischen Uberwachung tragen;
Sicherheitsverfolgungsdienste fiir Fahrzeuge;

Sicherheitsortungsdienste fiir Fahrzeuge.

6.36 Hairstyling

Die meisten elektrischen und nicht elektrischen Hairstylingapparate sind in Klasse
8 Kklassifiziert (z. B. elektrische Lockenstédbe;, Lockenwickler [nicht elektrische
Handgerate] — auch gasbetriebene Gerate —; Walkeisen usw.). Es gibt folgende
Ausnahmen:

Klasse 11: Haartrockner
Klasse 21: K&dmme und Blirsten (nicht elektrisch und elektrisch).

Klasse 26: Lockenwickler, ausgenommen Handgerdte (z. B. zum Anklipsen, aus
Schaumstoff oder mit Klettverschluss).

6.37 Mietdienstleistungen

Siehe Dienstleistungen im Bereich der Vermietung.

6.38 Hotline-Dienste

Auch Dienste von Callcentern. Siehe Bereitstellung von Informationen.
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6.39 Dienste im Bereich der humanitaren Hilfe

Bei Dienstleistungen im Bereich der humanitédren Hilfe verfahrt das Amt wie bei den
karitativen Diensten; es ist die Art der Dienstleistungen anzugeben (siehe Karitative
Dienste).

6.40 Internetdienste, Online-Dienste

Der Begriff Internetdienste kann in keiner Klasse akzeptiert werden, da er weder klar
noch genau ist. Er ist naher zu spezifizieren.

Einzelpersonen und Unternehmen bieten anderen Einzelpersonen und Unternehmen
eine ganze Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung, dem
Betrieb und der Pflege von Websites an, die von den entsprechenden Eintragen in
einer Reihe von Klassen abgedeckt sind:

Noch groRer ist das Angebot an Dienstleistungen, das an die Verbraucher Uber die
Telekommunikation einschlielich des Internets herangetragen wird. So kann man im
Internet einkaufen, sich von einer Bank beraten lassen, eine neue Sprache lernen oder
auch einen ,lokalen“ Rundfunksender horen, der seinen Sitz am anderen Ende der
Welt hat.

Das System der Nizzaer Klassifikation ist grundsatzlich unabhangig davon
anzuwenden, ob der Dienst personlich, in besonderen Raumlichkeiten, per Telefon
oder online Uber eine Datenbank oder eine Website erbracht wird.

Beispiele fur akzeptable Begriffe:

Klasse 35: Uber das Internet bereitgestellte Werbedienstleistungen
Klasse 36: Online-Banking

Klasse 38: Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers
Klasse 41: Online angebotene Spieldienstleistungen

Klasse 42: Bereitstellung von Online-Supportleistungen  fiir Nutzer von
Computerprogrammen

Klasse 45: Online-Dienstleistungen zum Knlipfen sozialer Kontakte.

6.41 Bausatze und Satze

Es ist im Geschaftsleben durchaus gangig, dass bestimmte Waren nicht einzeln,
sondern in Satzen aus mehreren Bestandteilen verkauft werden. Handelt es sich
dabei um identische Produkte, wie z. B. um eine Packung mit drei Zahnbursten, ist
die Klassifizierung einfach. Die Warenzusammenstellung kann jedoch mitunter auch
Bestandteil einer anderen Ware sein oder eine Funktion haben, die durch die einzelnen
Waren nicht definiert wird. Diese Warenzusammenstellungen tragen mitunter eine
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Kollektivbezeichnung wie ,Bausatz“ oder ,Satz". Diese kleinen Worter kdnnen grofie
Auswirkung haben auf 1.) die Akzeptanz als Warenzusammenstellung und 2.) die
geeignete Klassifizierung.

Ein ,Bausatz” kann bedeuten:

1. ein Teilesatz, aus dem etwas zusammengebaut werden kann (z. B. ein Bausatz fur
ein Modellflugzeug), oder

2. eine Reihe von Instrumenten oder Ausristungsgegenstanden, die fir einen
bestimmten Zweck verwendet werden (z. B. ein Verbandskasten).

Ein ,Satz” (,set”) ist eine Anzahl von Artikeln, die als Gruppe gesehen werden. Dabei
kann die Anzahl der Teile festgelegt sein oder auch nicht (z. B. ein Schliisselsatz (set
of keys), ein Satz Kochtdpfe (a set of saucepans), ein Satz Golfschldger (a set of golf
clubs), Besteck (a cutlery set)).

Bausatze oder Satze, die aus Waren bestehen, die mdglicherweise nicht nur zu einer
einzigen Klasse der Nizza-Klassifikation gehéren, kbnnen vom Amt akzeptiert werden,
wenn die Art des Bausatzes oder Satzes angegeben ist und auf dem Markt allgemein
erhaltlich ist.

Im Allgemeinen werden Bausatze oder Satze nach ihrer Funktion oder ihrem Zweck
klassifiziert. Wenn der Bausatz oder Satz aus Waren besteht, die in mehr als eine
Klasse eingestuft werden, wird er entweder danach eingestuft, woflir der Bausatz oder
Satz verwendet wird, oder, wenn etwas aus seinen Bestandteilen gebaut werden soll,
nach dem, was das fertige Erzeugnis sein wird.

® \Wenn es sich bei dem nicht spezifizierten Bausatz bzw. Satz um eine Kombination
aus mehreren Bestandteilen rund um ein Thema handelt, die auch tiblicherweise
auf dem Markt erhiltlich sind, wird er der Klasse zugeordnet, in der die Mehrzahl
der einzelnen Bestandteile eingestuft ist oder zu der die primaren Bestandteile
gehodren. Ein Beispiel hierfir ware Néhzeug; dieses konnte aus verschiedenen
Gegenstanden bestehen, die auch anderen Klassen angehdren kénnten, wird aber
als solches in Klasse 26 akzeptiert.

® Wenn der nicht spezifizierte Bausatz zum Zwecke der Herstellung eines
einzelnen Gegenstands verwendet wird, wird er nach dem Gegenstand
klassifiziert, der mit ihm hergestellt werden soll. So werden beispielsweise Bausétze
von Teilen fiir den Einbau in Mébel in Klasse 20 akzeptiert, zu der Mébel gehdren,
und Modellbausétze aus Kunststoff fiir die Herstellung von Spielzeugfahrzeugen
werden in Klasse 28 eingestuft, zu der Spielzeugfahrzeuge gehéren.

®* Wenn die Waren, aus denen sich der Bausatz zusammensetzt, nicht festgestellt
werden kénnen, wird der Begriff als nicht klar und eindeutig angesehen und muss
beanstandet werden. So werden beispielsweise Do-it-yourself-Bausétze in Klasse 7
nicht akzeptiert.

Es ist nicht erforderlich, dass der Anmelder die einzelnen Bestandteile eines Bausatzes
oder Satzes angibt. Tatsachlich ist ein Bausatz oder Satz rund um ein Thema, der
Ublicherweise auf dem Markt verfigbar ist oder der Herstellung eines einzelnen
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Gegenstands dient, fur sich genommen ausreichend klar und genau, um seinen
Schutzumfang und die Klasse, zu der er gehort, zu bestimmen.

Wenn jedoch ein Bausatz oder Satz als reine Gruppe von Bestandteilen angegeben
ist, die andernfalls zu verschiedenen Klassen gehoéren wirden, und wenn die
Kunden nicht erwarten wirden, dass diese Waren als Ubliche Praxis auf dem Markt
gebundelt werden, dann sollte jeder der Bestandteile getrennt und entsprechend
seiner Funktion oder seinem Zweck und den Grundsatzen der Nizza-Klassifikation
klassifiziert werden. So wird beispielsweise der Begriff Werkzeugsétze mit Handségen,
motorgetriebenen S&dgen und Wasserwaagen in Klasse 8 beanstandet. Die einzelnen
Bestandteile sind wie folgt in die einzelnen Klassen einzuordnen: Handségen als Teil
von Werkzeugsétzen (Klasse 8), motorbetriebene Ségen als Teil von Werkzeugsétzen
(Klasse 7) und Wasserwaagen als Teil von Werkzeugsétzen (Klasse 9).

Beispiele fur akzeptable Begriffe:

Klasse 3: Kosmetiknecessaires.

Klasse 5: Erste-Hilfe-Sé&tze.

Klasse 8: Manikiirenecessaires.

Klasse 9: Freisprecheinrichtungen fiir Telefone.
Klasse 16: Zeichensétze.

Klasse 21: Tragbare Kochutensilien zur Verwendung im Freien.

6.42 Leasing

Gemall den allgemeinen Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation (11. Ausgabe)
sind Leasing-Dienste mit Dienstleistungen im Bereich der Vermietung vergleichbar
und sollten daher auf die gleiche Weise klassifiziert werden. Mietkauf- oder
Leasingkauffinanzierung wird jedoch Klasse 36 als Finanzdienstleistung zugeordnet.

Beachten Sie, dass die Definition von Leasing zwar je nach Sprache unterschiedlich
sein kann, der Begriff jedoch aus Griinden der Einheitlichkeit wie oben angegeben
ausgelegt wird, d. h. ausgehend von der Bedeutung des Begriffs leasing im
Englischen.

Siehe auch Dienstleistungen im Bereich der Vermietung.

6.43 Versandhandel

Siehe GroB3- und Einzelhandelsdienstleistungen.
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6.44 Handbiucher (fir Computer usw.)

Elektronische Gerate wie Computer, Drucker, Fotokopierer und andere werden dem
Kunden haufig als Neugerate mit einer Bedienungsanleitung ausgeliefert. Diese
Bedienungsanleitung kann als Papierdokument oder elektronisch geliefert werden,
beispielsweise auf einer CD oder als herunterladbares oder nicht herunterladbares
Dokument auf der Website des Herstellers.

Beispiele:
Klasse 9: Handblicher in elektronischem Format flir Computersoftware.

Klasse 16: Gedruckte Handblicher flir Computersoftware.

6.45 Fertigungsdienstleistungen

Fertigung gilt nur als Dienstleistung, wenn sie fur Dritte erfolgt.
Einzelsonderanfertigungen bestimmter einmaliger Waren fiir Dritte, beispielsweise
eines Segelboots oder eines Sportwagens, durch einen Fachmann in diesem Bereich
gehdren in die Klasse 40. Die Einzelanfertigung beispielsweise maligeschneiderter
Klchenelemente ist Klasse 40 zuzuordnen, ihr Einbau hingegen Klasse 37.

Siehe auch Anfertigungsdienstleistungen.

6.46 Nachrichtendienste

Der Begriff Nachrichtendienste ist in Klasse 41 analog zZu
Nachrichtenprogrammdienstleistungen  fir = Rundfunk oder Fernsehen oder
Nachrichtenberichterstattungsdienste zulassig; wird er in anderen Klassen angemeldet,
muss er spezifiziert werden.

Dienste von Presseagenturen sind der Klasse 38 zuzuordnen. Sie sind im
Wesentlichen eine Drehscheibe oder Sammelstelle, bei der Journalisten und andere
Personen berichtenswertes Material einreichen und erhalten kdnnen (in Form von
Geschichten, Artikeln oder Fotos). Sie haben keinerlei andere Funktionen wie etwa
Bearbeitung oder Uberpriifung.

Beispiele:

Klasse 35: Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln.
Klasse 38: Nachrichtenausstrahlung in Rundfunk und Fernsehen.

Klasse 40: Zeitungsdruck.

Klasse 41: Prdsentation von Nachrichten (Programmen);

Veréffentlichung von Nachrichten.

Redaktion von Nachrichten.
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Im Bereich der elektronischen Verdffentlichung von Nachrichten sind herunterladbare
Nachrichten-Podcasts, Presseausschnitte, Pressemeldungen usw. alles Waren, die in
die Klasse 9 gehoren.

6.47 Online-Dienste

Siehe Internetdienste..

6.48 Bestellung von Dienstleistungen

Die Bestellung von Waren/Dienstleistungen fiir Dritte kann in Klasse 35 als
Dienstleistung fur Unternehmen / Blirodienst akzeptiert werden. Es gibt Einzelpersonen
und Unternehmen, die anderen anbieten, mit ihren Dienstleistungen eine Vielzahl von
Problemen zu l6sen. Wenn Sie z. B. eine Reparatur eines tropfenden Wasserhahns
bendtigen, organisiert der Vermittler (Dienstleister) fur Sie einen Klempner. Diese
Klassifizierung erfolgt in Anlehnung an den Eintrag in der Nizzaer Klassifikation
Beschaffungsdienstleistungen fiir Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen fiir
andere Unternehmen].

6.48 Duftstoffe und Luftauffrischer

Es gibt Zubereitungen und dazugehérige Gerate, mit denen lediglich unangenehme
Gerlche Uberdeckt (Parfim) oder auf chemischem Wege ,umhillt* und beseitigt
(Desodorierungsmittel) werden sollen. Sie werden korrekt wie folgt klassifiziert:

Klasse 3: Luftbeduftungsmittel

Weihrauch;

Potpourris [Duftstoffe];

Duftstoffe fiir die Wésche;

Duftholz;

Réauchermittel [Duftstoffe];

Raumsprays.

Klasse 5: Mittel zur Desodorierung der Luft
Luftreinigungsmittel.

Klasse 11: Geréte zur Desodorierung der Luft
Klasse 21: Duftbrenner

Parflimzerstauber [leer].

Zu den anderen Waren, die angenehme Diufte freisetzen kdénnen, gehdren
Duftkerzen (die in Klasse 4 eingeordnet werden, da die Freisetzung des Duftes ein
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Sekundarmerkmal ist) sowie parfiimiertes Schrankpapier (der Klasse 16 zugehoérig, da
es mit Verpackungsmaterial gleichzusetzen ist und normalerweise aus Papier besteht).

6.50 Von Dritten erbrachte personliche oder soziale
Dienstleistungen betreffend individuelle Bedurfnisse

Der Oberbegriff von Dritten erbrachte persénliche oder soziale Dienstleistungen
betreffend individuelle Bedlirfnisse ist nicht ausreichend klar und genau und wird vom
Amt nicht akzeptiert. Siehe hierzu auch Punkt 4.3.1.

Der Anmelder hat den Wortlaut praziser zu formulieren.

Viele personliche oder soziale Dienstleistungen lassen sich klassifizieren, gehdren
aber in andere als die Klasse 45.

Beispiele:

Klasse 36: Persdnliche Versicherungsdienstleistungen (wie Lebensversicherung)
Klasse 41: Nachhilfeunterricht

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen fiir den persénlichen Gebrauch

Klasse 45: Personenbewachung

Beratung in Fragen des persénlichen Auftretens;

Persénlicher Einkaufsservice

Portier- oder Hausmeisterdienste.

6.51 Dienstleistungen von personlichen Assistenten

Dieser Begriff ist nicht klar und eindeutig und muss naher erlautert werden. Personliche
Assistenten unterstiitzen ihren Arbeitgeber im Privat- und/oder Geschéaftsleben,
indem sie spezielle Aufgaben erfillen, die jedoch nicht eindeutig definiert sind.
Die entsprechenden Tatigkeiten koénnen Dienstleistungen umfassen, die sich
verschiedenen Klassen zuordnen lassen, darunter folgende:

Terminplanungsdienste (Klasse 35);

Telefonantwortdienst (Klasse 35);

Dienstleistungen von Fitnesstrainern (Klasse 41);

Personliche Erinnerungsdienste in Bezug auf kiinftige wichtige Termine und
Veranstaltungen (Klasse 45);

® Beratung im Bereich der persénlichen Mode (Klasse 45);

e Ausfiihren von Hunden (Klasse 45)

Eine ahnliche Bewertung wird flr das Lifestyle-Management vorgenommen, da dies
ebenfalls als zu unklar und uneindeutig fur Klassifizierungszwecke erachtet wird.
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6.52 Waren aus Edelmetall

Der Oberbegriff Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert, soweit nicht in anderen
Klassen enthalten in Klasse 14 ist nicht ausreichend klar und genau und wird vom Amt
nicht akzeptiert (siehe hierzu auch Punkt 4.3.1). Der Anmelder muss den Begriff ndher
erlautern.

Bei der Klassifizierung von Waren aus Edelmetallen ist Vorsicht geboten.

Friher wurden theoretisch alle Waren, die aus Edelmetallen hergestellt oder damit
plattiert waren, in der Klasse 14 zusammengefasst. Man ging davon aus, dass das
Material einen Einfluss auf den Grund hatte, aus dem die Waren gekauft wurden, und
dieser Grund wiederum entschied Uber die Klassifizierung der Waren.

Seit dem 01/01/2007 werden viele Waren, die friher der Klasse 14 zugeordnet wurden,
nunmehr in anderen Klassen eingereiht. Diese Neuklassifizierung der Waren stutzt sich
auf deren Funktion und weniger auf das Material, aus dem sie hergestellt sind.

Beispiele fur Waren, die anhand ihrer Funktion oder ihres Zwecks klassifiziert werden:
Klasse 8: Essbestecke aus Edelmetall

Klasse 16: Schreibfedern aus Gold

Klasse 21: Teekannen aus Edelmetall

Klasse 34: Zigaretten- und Zigarrenschachteln aus Edelmetallen.

6.53 Schutzbekleidung

Wenn die Primarfunktion von Waren, die angezogen (oder manchmal auch getragen)
werden, darin besteht, schwere und/oder dauerhafte Verletzungen oder den Tod zu
vermeiden oder beispielsweise vor dem Kontakt mit oder der Exposition gegenuber
extremen Temperaturen, Chemikalien, Strahlung, Feuer oder Gefahren aus der Umwelt
oder Atmosphare zu schitzen, gehoéren diese Waren in die Klasse 9.

Beispiele fir solche Schutzgegenstande sind Schutzhelme, die auf Baustellen
getragen werden, Helme fir Wachleute, Reiter, Motorradfahrer und Football-
Spieler. Schusssichere Westen, Schuhe mit Metallkappen, feuerfeste Jacken und
Metallhandschuhe fir Metzger sind weitere Beispiele: Sie sind an sich keine
Bekleidungsstiicke. Schirzen, Kittel und Overalls schitzen nur gegen Flecken und
Schmutz und gehéren nicht in die Klasse 9, sondern als allgemeine Bekleidungsstlicke
in die Klasse 25. Schutzkleidung fur den Sport (mit Ausnahme von Helmen) ist der
Klasse 28 zuzuordnen, da keine dieser Waren vor dem Verlust von Leib und Leben
schitzt.
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6.54 Bereitstellung einer Website

Bereitstellung einer Website wird analog zur Bereitstellung von Informationen
verstanden und nach dem Gegenstand, dem die Website gewidmet ist, klassifiziert.
Der Antragsteller muss diesen Gegenstand definieren und entsprechend klassifizieren,
es sei denn, es wird angegeben, dass sich die Dienstleistungen auf die Website-
Entwicklung oder das Hosting der Inhalte (Klasse 42) beziehen.

Siehe auch Bereitstellung von Informationen.

6.55 Bereitstellung einer Online-Plattform

Diese Dienstleistungen sind der Klasse 42 zuzuordnen, da sie sich ihrem Verstandnis
nach auf die Bereitstellung einer Computerplattform beziehen. Ferner kénnten sie sich
auf die Bereitstellung eines Betriebssystems, einer Suchmaschine, einer Anwendung,
virtueller Maschinen oder einer Cloud — allesamt Softwarelésungen — erstrecken.

6.56 Bereitstellung von herunterladbaren Inhalten

Die Bereitstellung von herunterladbaren Inhalten wird nach der Art der Inhalte (siehe
Bereitstellung von Informationen) klassifiziert; dies sollte aus der Formulierung des
Begriffs klar hervorgehen.

Beispiele fur Klasse 41:

® PBereitstellung von herunterladbaren elektronischen Bilichern (Klasse 41):
® PBereitstellung von herunterladbaren elektronischen Spielen (Klasse 41);
® PBereitstellung von herunterladbarer digitaler Musik (Klasse 41).

Beispiele fur Klasse 42:

® PBereitstellung von herunterladbaren Anwendungen (Klasse 42);
® PBereitstellung von herunterladbaren Computer-Betriebssystemen (Klasse 42).

Wie bei dem Begriff Bereitstellung von Informationen fehlt es auch bei der
Bereitstellung von herunterladbaren Inhalten ohne nahere Spezifizierung an Klarheit
und Eindeutigkeit.

Anders ist es beim Einzel-/Gro3handel mit herunterladbaren Inhalten. Dies wirde auf
die Zusammenstellung einer Vielzahl von herunterladbaren Inhalten zum Nutzen Dritter
und die Bereitstellung fir Nutzer zur Auswahl und zum Kauf hinweisen.

Beispiele fir Klasse 35:

® FEinzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare elektronische
Veréffentlichungen;

® FEinzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare Musikdateien;

® GrolRhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare Computer-Software.
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6.57 Bereitstellung von Informationen

Gemall den allgemeinen Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation (11. Ausgabe)
werden ,Dienstleistungen zur Beratung oder Information® grundsatzlich den
gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung
oder Information bezieht, z. B. Transportberatung (Klasse 39), Beratung in
Fragen der Geschaftsfiihrung (Klasse 35), finanzielle Beratung (Klasse 36),
Schoénheitspflegeberatung (Klasse 44).

Der Antragsteller muss den Gegenstand der Bereitstellung von Informationen
definieren und eine entsprechende Klassifizierung vornehmen. Die Tatsache, dass
Informationen auf elektronischem Wege (z. B. Uber Telefon, Computer — E-Mail,
Website oder Blog) bereitgestellt werden, hat keine Auswirkungen auf die Klassifikation
dieser Dienstleistungen.

Die Formulierung Beratung und Information in Bezug auf die genannten
Dienstleistungen am Ende der Angabe der einzelnen Dienstleistungsklassen wird
akzeptiert.

6.58 Mietdienstleistungen

Gemall den allgemeinen Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation (11. Ausgabe)
werden ,Dienstleistungen im Bereich Vermietung® grundsatzlich den gleichen Klassen
zugeordnet wie die mithilfe der vermieteten Gegenstande erbrachten Dienstleistungen
(z. B. Vermietung von Telefonen, erfasst in Klasse 38).

Der gleiche Grundsatz gilt auch fur Dienstleistungen im Bereich der Verpachtung, die in
der HDB in allen Dienstleistungsklassen zu finden sind.

6.59 Reservierungs- und Buchungsdienstleistungen

Reservierungsdienstleistungen und Buchungsdienstleistungen sind Dienstleistungen,
die in verschiedenen ' Tatigkeitsbereichen erbracht werden und nach ihrem
Gegenstand in verschiedene Klassen klassifiziert werden. Daher werden die Begriffe
Reservierungsdienstleistungen und/oder Buchungsdienstleistungen fir sich genommen
nicht als klar und eindeutig angesehen. Die Dienstleistungen, fir die die Reservierung
und/oder Buchung vorgenommen wird, sind daher anzugeben.

Betreffen die Reservierungsdienstleistungen und/oder Buchungsdienstleistungen
Reisen, z. B. Buchung von Fahrkarten/Flugtickets oder Buchung von Ausfliigen,
so sind die Begriffe der Klasse 39 zuzuordnen. Ebenso sind Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Reservierung und dem Verkauf von Eintrittskarten fiir
Bildungs-, Unterhaltungs- und Sportaktivitdten und -veranstaltungen in Klasse 41
klassifiziert.
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Folglich werden Reservierungsdienstleistungen und Buchungsdienstleistungen
derselben Klasse zugeordnet wie die Dienstleistungen, fur die die Reservierung und/
oder Buchung vorgenommen wird.

Beispiele fiir zulassige Begriffe:

Klasse 35: Arbeitsvermittlungsdienste fiir darstellende Kiinstler.

Klasse 39: Buchung von Reisen.

Klasse 39: Reservierungsdienste [Transportwesen].

Klasse 41: Platzreservierungen fiir Unterhaltungsveranstaltungen.

Klasse 41: Reservierung von Eintrittskarten fiir kulturelle Veranstaltungen.
Klasse 43: Zimmerreservierung in Pensionen.

Klasse 43: Zimmerreservierung in Hotels.

Klasse 43: Reservierung in Restaurants.

6.60 GroR- und Einzelhandelsdienstleistungen

Einzelhandel ist definiert als ,[t]he action or business of selling goods in relatively small
quantities for use or consumption.*” (Oxford English Dictionary).

In der erlauternden Anmerkung zur Klasse 35 in der Nizzaer Klassifikation
heil3t es, dass ,das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) fur Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu
erleichtern®, fir Klasse 35 geeignet ist. Entsprechend dieser Anmerkung werden
Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35 eingeordnet.

Im Hinblick auf Einzelhandelsdienstleistungen oder &ahnliche Dienstleistungen
in Klasse 35 im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren, wie
Grollhandelsdienstleistungen, = Dienstleistungen des Versandhandels und E-
Commerce-Dienstleistungen wendet das Amt jedoch das Urteil vom 07/07/2005,
C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, an: Der Begriff Einzelhandelsdienstleistungen
ist- nur akzeptabel, wenn die Art der zu verkaufenden oder fur Dritte
zusammenzustellenden Waren oder Dienstleistungen ausreichend klar und genau
(siehe Unterabschnitt 4.3) angegeben ist. Der Begriff Einzelhandelsdienstleistungen
eines Supermarkts und im weiteren Sinne auch Einzelhandelsdienstleistungen eines
Warenhauses und ahnliche Begriffe sind nicht akzeptabel, da die zu verkaufenden
Waren nicht definiert werden (01/12/2016, T-775/15, Ferli, EU:T:2016:699).

Die 11. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation enthalt Einzel- oder
GroBhandelsdienstleistungen  fiir pharmazeutische und veterindrmedizinische
Préparate und Préparate fiir die Gesundheitspflege, woraus hervorgeht, wie diese
Begriffe formuliert werden kénnen.

Beispiele fur Warenkategorien, die die Anforderungen an Klarheit und Genauigkeit
nicht erflllen, sind im Punkt 4.3.2 aufgefihrt.
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Die Oberbegriffe in den Klasseniberschriften, die nicht akzeptabel sind (siehe
Punkt 4.3.1), sind auch nicht akzeptabel flr Einzelhandelsdienstleistungen
unter denselben Oberbegriffen. So akzeptiert das Amt beispielsweise keine
Einzelhandelsdienstleistungen fiir Maschinen. Einzelhandelsdienstleistungen im
Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Maschinen sind hingegen ausreichend genau
und daher akzeptabel.

In Bezug auf den ,Einzelhandel mit Dienstleistungen® (d. h. Dienstleistungen, die
darin bestehen, verschiedene Dienstleistungen flir Dritte zusammenzustellen, um den
Verbrauchern den Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen zu erleichtern) hat der
Gerichtshof entschieden, dass diese auch ausreichend klar und genau formuliert sein
muissen, damit die zustandigen Behorden und andere Wirtschaftsteilnehmer wissen,
welche Dienstleistungen der Anmelder zusammenzustellen beabsichtigt (10/07/2014,
C-420/13, Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069).

Diese Entscheidung bestatigt, dass die ,Zusammenstellung von Dienstleistungen® eine
schutzwurdige Tatigkeit ist. Der Gerichtshof legte grofleren Wert auf die Definition
der zusammenzustellenden Dienstleistungen als auf die Definition der Tatigkeit
des ,Zusammenstellens® selbst (und wiederholte damit sein friheres Urteil vom
07/07/2005, C418/02, Praktiker, EU:C:2005:425).

Die Formulierungen, die dies zum Ausdruck bringen, sollten zwei Erfordernissen
gerecht werden. Erstens sollten bekannte Formulierungen (z. B. ,Zusammenstellung®,
our Dritte” oder ,die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb
ermoglicht‘) verwendet werden, um die zusammenzustellenden Dienstleistungen
.einzugrenzen“ und dabei die eigentliche Einzelhandelsdienstleistung zu beschreiben.
Zweitens mussen die Begriffe, die bei der Beschreibung der zusammenzustellenden
Dienstleistungen verwendet werden, allgemein verstandlich und eigenstandig sein
und akzeptiert werden (z. B. juristische Dienstleistungen, Rundfunkdienstleistungen,
Dienstleistungen eines Vereins zur Gewichtsreduzierung).

Um das grundlegende Erfordernis gemafly Artikel 33 Absatz 2 UMV zu erflllen, die
Waren und Dienstleistungen so klar und eindeutig wie moglich anzugeben, muss
jeder Anspruch auf Einzelhandelsdienstleistungen oder das ,Zusammenstellen® von
Dienstleistungen auf diese Art und Weise formuliert werden.

Beispiele, die akzeptiert werden kénnen:

® Dje Zusammenstellung fir Dritte von verschiedenen juristischen Dienstleistungen,
die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen
erméglicht.

® Die Zusammenstellung fiir Dritte von Dienstleistungen eines Vereins zur
Gewichtsreduzierung, von Video-on-Demand-Diensten und Dienstleistungen einer
Detektivagentur, die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser
Dienstleistungen erméglicht.

® Die Zusammenstellung fur Dritte von verschiedenen Rundfunkdienstleistungen,
die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen
ermaoglicht.
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Im Hinblick auf die Zusammenstellung von Dienstleistungen bieten Formulierungen wie
.Einzelhandelsdienstleistungen in Verbindung mit ...“ ,Einzelhandelsdienstleistungen
in Verbindung mit dem Verkauf von ...“ und ,elektronische Einzelhandelsverkaufs-
Dienstleistungen in Zusammenhang mit ...“ keine klare Unterscheidung zwischen dem
Einzelhandelsverkauf von Dienstleistungen und der Erbringung dieser Dienstleistungen
selbst.

Beispiele, die nicht akzeptiert und somit beanstandet werden:

® Finzelhandelsdienstleistungen in Zusammenhang mit Dienstleistungen eines
Imbisses mit Speisen zum Mitnehmen

® FEinzelhandelsdienstleistungen in Zusammenhang mit dem Verkauf von juristischen
Dienstleistungen

® Einzelhandelsdienstleistungen eines Versandhandels in Verbindung mit dem
Verkauf von Dienstleistungen einer Detektivagentur

Das Urteil des EuGH ist nicht dahin gehend auszulegen, dass damit ein
doppelter Schutz fir Dienstleistungen erworben werden kann, die in sich selbst
geschitzt sind (unerheblich, ob sie in Klasse 35 oder andere fallen). Genauso
wenig sollte es als alternative Moglichkeit verstanden werden, Schutz fur die
Bewerbung eigener Dienstleistungen zu erlangen. Umfasst also eine Anmeldung
,die  Zusammenstellung von Telekommunikationsdienstleistungen fir Dritte, die
den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen
ermoglicht®, so erfassen diese Dienstleistungen nicht die tatsachliche Erbringung
von Telekommunikationsdienstleistungen, die in Klasse 38 fallt, sondern nur die
Zusammenstellung verschiedener Telekommunikationsdienstleister, die den Kunden
einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen erméglicht.

SchlieBlich ist die Spezifikation der Waren oder Dienstleistungen durch Begriffe wie
seinschlieBlich®, ,insbesondere®, ,zum Beispiel“ oder ,wie“ nicht genau genug, da alle
diese Begriffe eigentlich ,zum Beispiel“ bedeuten. Sie schranken die nachfolgend
genannten Waren oder Dienstleistungen nicht ein. Folglich sollten diese Begriffe
ersetzt werden durch ,namlich® oder ,und zwar®, da hiermit die darauf folgenden Waren
oder Dienstleistungen eingeschrankt werden.

6.61 Einzelhandel mit Prepaid-Karten

Dem Begriff Einzelhandelsdienstleistungen mit Prepaid-Karten ohne weitere
Spezifizierung mangelt es an Klarheit und Genauigkeit; die Art der Karten geht nicht
klar hervor. Daher sollte das genaue Marksegment spezifiziert werden, fir das die
Karten bestimmt sind.

Beispiele flr akzeptable Begriffe:

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Prepaid-Karten Dritter fiir den Erwerb
von Unterhaltungsdienstleistungen

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Prepaid-Karten fiir den Erwerb von
Bekleidung.
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6.62 Roboter

Dem Begriff Roboter mangelt es an Klarheit und Genauigkeit; daher ist die Art der
Waren zu spezifizieren.

Beispiele fur akzeptable Begriffe:
Klasse 7: Industrieroboter

Klasse 9: Humanoide Roboter mit kiinstlicher Intelligenz flir die wissenschaftliche
Forschung

Klasse 10: Operationsroboter.

6.63 Satellitentiiberwachung

Siehe GPS-Systeme — Ortung, Verfolgung und Navigation.

6.64 Satze

Siehe Bausétze und Sétze.

6.65 Smartwatches und Aktivitatsarmbander

In der Klassifikation von Nizza sind ,Smartwatches” in Klasse 9 eingeordnet.
Bei diesen Waren wird davon ausgegangen, dass ihre Funktion eher die eines
Kommunikationsmittels anstatt eines Zeitmessers ist; weitere ahnliche Hinzufligungen
zu Klasse 9 sind die Begriffe .fragbare Aktivitatstracker, ,verbundene Armbénder
[Messgeréte]* und ,Datenbrillen®, die alle deutlich machen, dass die Hauptfunktion und
der Hauptzweck der Waren ausschlaggebend fur ihre Klassifizierung sind.

6.66 Dienstleistungen zum Knupfen sozialer Kontakte

Dienstleistungen zum Kniipfen sozialer Kontakte ist ein in Klasse 45 akzeptabler
Begriff. Er gilt als personliche Dienstleistung, die die Ermittlung und Vorstellung
Gleichgesinnter fir soziale Zwecke beinhaltet.

Die Industrie der ,sozialen Netzwerke“ weist noch andere Aspekte auf, die nicht in
Klasse 45, sondern in anderen Klassen einzureihen waren, wie beispielsweise

Klasse 38: Betrieb von Diskussionsforen [Internet-Chatrooms]

Bereitstellung von Onlineforen.
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6.67 Verlegen von Software

Das Verlegen von Software gehért in Klasse 41. Software-Verleger ist ein Verlag in der
Softwareindustrie, der als Vermittler zwischen Entwickler und Vertreiber fungiert. Laut
Definition des Verlagswesens umfasst dieses die Herausgabe von Zeitungen und das
Verlegen von Software.

6.68 Sonnenenergie

Unter Sonnenenergie versteht man Energie, die aus der Sonne gewonnen und in
Warme oder Strom umgewandelt wird.

Waren im Zusammenhang mit der Erzeugung und Speicherung von Elektrizitat aus
Sonnenenergie sind in Klasse 9 klassifiziert.

Waren im Zusammenhang mit der Erzeugung und Speicherung von Warme aus
Sonnenenergie sind in Klasse 11 klassifiziert.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erzeugung von Elektrizitdt aus
Sonnenenergie sind in Klasse 40 klassifiziert.

Klasse 9: Photovoltaik-Zellen

Solarzellenplatten, Solarmodule und Solarzellen.
Klasse 11: Thermische Sonnenkollektoren [Heizung]
Klasse 40: Erzeugung von Energie.

Siehe Elektrizitdt und Energie.

6.69 Statistiken

Unabhangig vom Gegenstand gehort das Erstellen von Statistiken in Klasse 35, da es
analog zur ,Zusammenstellung von Daten® zu sehen ist.

Dennoch sind Statistiken als Informationen zu behandeln. Sofern der Gegenstand
nicht definiert ist, wird daher auch die Bereitstellung von Statistiken als nicht klar und
eindeutig angesehen. Folglich hangt auch hier die Klassifikation vom Gegenstand ab.

Beispiele:

Klasse 35: Bereitstellung von Marktforschungsstatistiken.
Klasse 39: Bereitstellung von Statistiken (iber Verkehrsstréme.
Klasse 42: Bereitstellung von Niederschlagsstatistiken.

Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Statistiken kdénnen anderweitig
klassifiziert werden. Hierzu zahlen:

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu statistischen Daten.
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Klasse 41: Veroffentlichung von Statistiken.

Klasse 42: Wissenschaftliche Analysen von Forschungsstatistiken.

6.70 Lagerungsdienstleistungen

Siehe Sammlungs- und Lagerungsdienstleistungen.

6.71 Lieferung von...

Besondere Vorsicht beim Akzeptieren dieses Begriffs ist geboten, wenn er zur
Qualifikation von Dienstleistungen verwendet wird.

Unter gewissen Umstanden ist er akzeptabel, z. B. bei Stromversorgung in Klasse 39,
wo der Begriff hdufig in Zusammenhang mit Verteilung steht. Dasselbe gilt fir die
Lieferung anderer Waren wie die Lieferung von Wasser (Klasse 39).

Die Lieferung von Lebensmitteln als solche ist nicht akzeptabel, da der Begriff nicht
klar und prazise ist, da verschiedene Dienstleistungen impliziert werden kdnnten, die in
verschiedenen Klassen klassifiziert sind, z. B. Einzelhandel mit Lebensmitteln (Klasse
35), Transport und Lieferung von Lebensmitteln (Klasse 39) oder Verpflegung von
Gésten (Klasse 43).

Der Begriff Verpflegungsdienstleistungen fiir die Lieferung von Speisen (in Klasse 43)
ist zulassig, weil sowohl das zu liefernde Material als auch die Art der Dienstleistung
angegeben wurden. Dasselbe gilt fir die Lieferung von Speisen zum sofortigen
Verzehr (in Klasse 43), da Speisen als zubereitete Speisen verstanden und daher der
Verpflegung von Gésten (in Klasse 43) zugeordnet werden.

6.72 Systeme

Ein weiterer Begriff, der so unklar und so ungenau ist, dass er nicht akzeptiert werden
kann.

Akzeptiert werden kann er nur, wenn er klar und eindeutig erlautert wird.
Beispiele flr akzeptable Begriffe:

Klasse 7: Auspuffanlagen;

Klasse 9: Telekommunikationssysteme

Computersysteme;

Alarmanlagen (alarm systems);

Klasse 16: Ablagesysteme.
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6.73 Tickets (fur die Reise, fur Veranstaltungen usw.)

Ein Ticket ist ein ,Lieferversprechen* flir eine Dienstleistung oder eine
Reservierungsdienstleistung, das Anrecht auf eine Dienstleistung.

Beispiele:
Klasse 39: Ausstellung von Flugtickets
Klasse 41: Eintrittskartenvorverkauf (Unterhaltung)

Beachten Sie bitte, dass Tickets nicht als Waren im Einzelhandel in Klasse 35
betrachtet werden.

6.74 Touristische Dienstleistungen/Dienstleistungen fir
Urlaubsreisen

Die Begriffe touristische Dienstleistungen, Dienstleistungen fiir Urlaubsreisen sowie
Dienstleistungen von Fremdenverkehrsbiiros sind nicht hinreichend klar oder eindeutig,
da sie sich auf verschiedene Tatigkeitsbereiche und Dienstleistungen in verschiedenen
Klassen beziehen konnen. Die Begriffe sind naher zu definieren.

Beispiele flr akzeptable Begriffe:
Klasse 39: Erteilung von touristischen Reiseauskiinften

Klasse 43: Reiseagenturdienstleistungen fiir die Buchung von Unterkiinften.

6.75 Videospiele

Siehe Computerspiele.

6.76 Virtuelles Umfeld

Der Begriff Bereitstellung eines virtuellen Umfelds ist weder ausreichend klar noch
genau, da er sich auf unterschiedliche Tatigkeitsbereiche und Klassen beziehen kann.
Er ist naher zu spezifizieren.

Beispiele fur akzeptable Begriffe:

Klasse 38: Bereitstellung eines virtuellen Chatrooms
Bereitstellung eines Zugangs zu einem virtuellen Umfeld;
Klasse 42: Hosting einer virtuellen Umgebung

Wartung eines virtuellen Umfelds.

Siehe Unterabschnitt 4.4.
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6.77 Dienstleistungen im Bereich Wellness und Wohlbefinden

Der Begriff Dienstleistungen im Bereich Wellness ist nicht hinreichend klar oder
eindeutig und ist daher naher zu spezifizieren. Das liegt daran, dass es derzeit keine
Definition solcher Dienstleistungen gibt, die eine Zuordnung zu einer — und nur einer
— Klasse erlauben wiirde. Obwohl es sich um ein bekanntes Marktphdnomen handelt,
ist die Auslegung des Umfangs dieser Dienste nicht vollstandig klar und kann je nach
Unternehmen unterschiedlich sein.

Beachten Sie, dass in Schénheitssalons erbrachte Wellness-Dienstleistungen oder
ahnliche Angaben nicht dazu fiihren, dass der Begriff akzeptiert wird.

Beispiele fur akzeptable Spezifizierungen:

Klasse 41: Unterricht  in kérperlicher  Betétigung  in Form von
Wellnessclubsdienstleistungen;

Meditationsunterricht als Teil eines Wellnessprogramms.

Klasse 44: Wellness-Dienstleistungen zum Zwecke der Schénheitspflege
Dienstleistungen von Kureinrichtungen fiir das Wohlbefinden;
Entspannungsmassage in Wellnesszentren.

Klasse 45: Spirituelle Beratung fiir das Wohlbefinden.
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