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A. Der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken

Art. 7 (1) (e) (ii) UMV schließt Zeichen von der Eintragung als Unionsmarke aus,
die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal
der Ware bestehen, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung er-
forderlich ist. Eine Überwindung des Eintragungshindernisses durch eine infolge
der Benutzung des Zeichens erlangte Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 (3)
UMV ist nicht möglich, denn Art. 7 (3) UMV gilt nur für die Buchstaben b), c),
und d) in Art. 7 (1) UMV. Art. 7 (1) (e) (ii) UMV ist somit ein Beispiel für einen
kategorischen Ausschluss technisch-funktioneller Marken, bei dem es auf die
tatsächliche Unterscheidungskraft des Zeichens nicht ankommt.1 Einen katego-
rischen Ausschluss kennt auch das deutsche MarkenG. Dort legt § 3 (2) Mar-
kenG in Umsetzung der MarkenRL fest, dass Zeichen, die ausschließlich aus
Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen2 bestehen, die zur Errei-
chung einer technischen Wirkung erforderlich sind, dem Markenschutz nicht
zugänglich sind.

B. Zweifel an der Vereinbarkeit mit PVÜ und TRIPS

Zweifel an der Vereinbarkeit eines solchen kategorischen Ausschlusses mit den
Vorgaben des völkervertraglichen Immaterialgüterrechts ergeben sich mit Blick
auf Art. 6quinquies PVÜ und Art. 15.1 TRIPS.

Erstens soll nach Art. 6quinquies A (1) S. 1 PVÜ jede im Ursprungsland ein-
getragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist, zur Hinterlegung zugelassen
und geschützt werden. Die Eintragung darf nach Art. 6quinquies B PVÜ nur in
den dort aufgelisteten Fällen verweigert werden. Der Ausschluss technisch-funk-
tioneller Marken wird dort nicht aufgeführt, was die Frage aufwirft, ob der
Ausschluss technisch-funktioneller Marken gegen Art. 6quinquies PVÜ ver-
stößt.3 Nach Art. 2.1 TRIPS muss Art. 6quinquies PVÜ in Bezug auf die Teile II,

1 Vgl. Tritton, TRIPS and Trade Marks, in: Heath/Kamperman Sanders (Hrsg.), 25 Years
of the TRIPS Agreement 2021, S. 87.

2 Art. (1) (e) (ii) MarkenRL spricht wie die UMV von Form bzw. Merkmal „der Ware“.
3 Vgl. Kur/Bomhard/Albrecht/Kur, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG § 3,



000022 /tmp/1674141354173/ENDR 19.01.23 16:15

2 Einleitung

III und IV von TRIPS befolgt werden. Deswegen stellt sich zudem die Frage, ob
der Ausschluss technisch-funktioneller Marken gegen Art. 6quinquies PVÜ ver-
stößt, wie er über Art. 2.1 TRIPS einbezogen ist,4 und damit ein Verstoß gegen
TRIPS vorliegt.

Zweitens bestimmt Art. 15.1 S. 1 TRIPS, dass alle Zeichen, die geeignet sind,
Waren eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unter-
scheiden, eine Marke darstellen können. Solche Zeichen sind nach Satz 2 ein-
tragungsfähig. Satz 3 bestimmt, dass die Eintragungsfähigkeit von Zeichen, die
ihrer Natur nach nicht unterscheidungsgeeignet sind, von ihrer durch Benutzung
erworbenen Unterscheidungskraft abhängig gemacht werden kann. Hier stellt
sich die Frage, ob der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken
trotz ihrer (durch Benutzung erlangten) Unterscheidungskraft mit der Maßgabe
des Art. 15.1 TRIPS vereinbar ist.5

Aus diesen Zweifeln ergibt sich die Ausgangsfrage der folgenden Untersu-
chung:

C. Ausgangsfrage

Verstößt der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken gegen
Art. 6quinquies PVÜ (in Verbindung mit Art. 2.1 TRIPS) oder Art. 15.1 TRIPS?6

Rn. 57.1; Ohly, „Buy me because I’m cool“: the „marketing approach“ and the overlap
between design, trade mark and unfair competition law, in: Kur/Levin/Schovsbo (Hrsg.), The
EU Design Approach 2018, S. 120; Tritton, TRIPS and Trade Marks, in: Heath/Kamperman
Sanders (Hrsg.), 25 Years of the TRIPS Agreement 2021, S. 87.

4 Vgl. WTO Untersuchungsausschuss (Panel), Reports v. 28.6.2018, WT/DS435/R,
WT/DS441/R – Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indica-
tions and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging,
Rn. 7.1759.

5 Vgl. Zhan, The International Registration of Non-traditional Trademarks: Compliance
with the TRIPS Agreement and the Paris Convention, (2017) 16 World Trade Review 111,
S. 135: „Failure to protect distinctive trademarks is a TRIPS violation.“; Tritton, TRIPS and
Trade Marks, in: Heath/Kamperman Sanders (Hrsg.), 25 Years of the TRIPS Agreement
2021, S. 90.

6 Nicht mehr Gegenstand der Untersuchung sind die – jeweils von nationalen Besonder-
heiten abhängenden – Folgen einer möglichen Unvereinbarkeit eines konkreten Ausschlusses
technisch-funktioneller Marken im innerstaatlichen Recht mit den Vorgaben aus PVÜ
und/oder TRIPS, vgl. aus deutscher bzw. EU-Perspektive z.B. Schmidt-Pfitzner, Das TRIPS-
Übereinkommen und seine Auswirkungen auf den deutschen Markenschutz 2005, S. 201 ff.,
insbesondere zur Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit auf S. 221 ff.; vgl. auch Moncayo
von Hase, The Application and Interpretation of the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, in: Correa/Yusuf (Hrsg.), Intellectual Property and Internati-
onal Trade – The TRIPS Agreement, 3. Aufl. 2016, 83, S. 113 ff.
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D. Forschungsstand

Die vorliegende Arbeit ist nicht die erste, die sich mit der Vereinbarkeit eines
Ausschlusses technisch-funktioneller Marken mit den Vorgaben aus Art. 15.1
TRIPS und Art. 6quinquies PVÜ auseinandersetzt.7 Mit Blick auf diese Vorga-
ben erörtert wurden bereits der Ausschluss technisch-funktioneller Zeichen in
der UMV8 bzw. im harmonisierten MarkenG9, im Intellectual Property Act von
Sri Lanka10 sowie im Trade Mark Act von Singapur11. Daneben treten allgemei-
nere Erörterungen der Frage, wann ein Schutzausschluss des innerstaatlichen
Markenrechts mit TRIPS und PVÜ vereinbar ist.12 Eine übergreifende Ausein-
andersetzung mit den einzelnen Ansätzen und Thesen hat bisher nicht stattge-
funden, und auch eine methodische Einordung der dabei vorgebrachten Argu-
mente fehlt. Dieses Forschungsdesiderat soll die vorliegende Untersuchung be-
friedigen, indem sie die zentralen Thesen, mit denen die Vereinbarkeit des Aus-
schlusses technisch-funktioneller Marken mit PVÜ und TRIPS begründet wird,
zusammenträgt und auf ihre Überzeugungskraft hin überprüft. Diese Thesen aus
der Literatur bilden den eigentlichen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden
Arbeit:

7 Siehe zuletzt Dinwoodie/Kur, Non-conventional marks and the obstacle of functionality –
WIPO’s role in fleshing out the telle quelle rule, in: Ricketson (Hrsg.), Research Handbook
on the World Intellectual Property Organization – The First 50 Years and Beyond 2020, 131.

8 Vgl. Kur/Bomhard/Albrecht/Kur, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG § 8,
Rn. 11.1.

9 Zu § 3 (2) Nr. 2 MarkenG a.F. (1998) vgl. Schmidt-Pfitzner, Das TRIPS-Übereinkom-
men und seine Auswirkungen auf den deutschen Markenschutz 2005, S. 67 ff.; Kur, Alles oder
Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int 2004, 755, S. 756 ff.; zum aktuellen § 3 (2) Nr. 2
MarkenG (2019) vgl. Kur/Bomhard/Albrecht/Kur, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022,
MarkenG § 3, Rn. 57.1.

10 Vgl. Marsoof, TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law, (2012) 15 Journal
of World Intellectual Property 51, S. 56.

11 Vgl. Ng-Loy, Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of
International Law?, in: Calboli/Senftleben (Hrsg.), The Protection of Non-Traditional Tra-
demarks – Critical Perspectives 2018, 147.

12 Vgl. z.B. Zhan, The International Registration of Non-traditional Trademarks, (2017)
16 World Trade Review 111; Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and
Designs, 4. Aufl. 2019, S. 218 ff., Rn. 15.33 ff.; Kur/Bomhard/Albrecht/Kur, BeckOK Mar-
kenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG Einleitung Markenrecht, Rn. 240 ff; Ohly, „Buy me be-
cause I’m cool“: the „marketing approach“ and the overlap between design, trade mark and
unfair competition law, in: Kur/Levin/Schovsbo (Hrsg.), The EU Design Approach 2018,
S. 120.
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E. Untersuchungsgegenstand

Zunächst geht es darum, ob Art. 6quinquies PVÜ und Art. 15.1 TRIPS über-
haupt auf technisch-funktionelle Zeichen anwendbar sind. Hierzu wird vertreten,
dass bestimmte Zeichenarten von vornherein nicht von Art. 6quinquies PVÜ
bzw. Art. 15.1 TRIPS erfasst werden.13 Nach einer Ansicht müssen bestimmte
Eintragungsvoraussetzungen des innerstaatlichen Rechts erfüllt sein, damit
Art. 6quinquies PVÜ überhaupt greift.14 Zu diesen könnte auch der Ausschluss
technisch-funktioneller Marken gehören. Außerdem wird vertreten, dass unter
bestimmten Voraussetzungen auch tatsächlich unterscheidungskräftige Zeichen
als nicht unterscheidungsgeeignet und damit als nicht eintragungsfähig im Sinne
von Art. 15.1 TRIPS behandelt werden können,15 was den Ausschluss technisch-
funktioneller Marken vom Anwendungsbereich des Art. 15.1 TRIPS ausnehmen
könnte.

Nachgelagert geht es um die Frage, ob ein Ausschluss technisch-funktioneller
Marken trotz der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 6quinquies PVÜ
bzw. Art. 15.1 TRIPS zulässig ist. Im Rahmen der PVÜ geht es dabei vor allem
um Art. 6quinquies B Nr. 3 PVÜ, der einen Verstoß gegen den ordre public zum
zulässigen Verweigerungsgrund erklärt.16 Ebenfalls erörtert wird der Ausschluss
technisch-funktioneller Marken unter Art. 6quinquies B Nr. 2 PVÜ, wonach der
Mangel an Unterscheidungskraft einen zulässigen Zurückweisungsgrund dar-
stellt.17 Schließlich wird die Zulässigkeit des Ausschlusses technisch-funktioneller
Zeichen mit Blick auf den letzten Satz in Art. 6quinquies B PVÜ erörtert, der die
Anwendung von Art. 10bis PVÜ vorbehält.18 Art. 10bis PVÜ hält die Mitglieds-
staaten an, effektiven Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu gewähren. Bezo-
gen auf Art. 15.1 TRIPS wird die Zulässigkeit von Eintragungshindernissen oder

13 Vgl. Ng-Loy, Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of
International Law?, in: Calboli/Senftleben (Hrsg.), The Protection of Non-Traditional Tra-
demarks 2018, 147, S. 164.

14 Vgl. Munzinger, Rückwirkungen des „telle quelle«-Prinzips auf das nationale Marken-
recht, GRUR Ausl 1958, 464, S. 465 (linke Spalte); Bereskin/Sawchuk, Crocker Revisited:
The Protection of Trademarks of Foreign Nationals in the United States, (2003) 93 Trade-
mark Reporter 1199, S. 1210.

15 Vgl. Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 4. Aufl. 2019,
S. 243, Rn. 15.69; Ramsey, Protectable Trademark Subject Matter in Common Law Coun-
tries and the Problem with Flexibility, in: Calboli/Ginsburg (Hrsg.), The Cambridge Hand-
book of International and Comparative Trademark Law 2020, 193, S. 208.

16 Vgl. Kur, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int 2004, 755, S. 758; Kur/
Senftleben, International Protection, in: Kur/Senftleben (Hrsg.), European Trade Mark Law
2017, 27, S. 159, Rn. 4.172.

17 Vgl. Kur/Bomhard/Albrecht/Kur, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG § 3,
Rn. 57.1.

18 Vgl. Marsoof, TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law, (2012) 15 Journal
of World Intellectual Property 51, S. 56 f.
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Schutzausschlüssen auf eine aus Art. 6quinquies B PVÜ folgende und in TRIPS
einbezogene Befugnis zur Zurückweisung gestützt,19 oder alternativ auf Art. 15.2
TRIPS.20

Die Überprüfung dieser Thesen bedeutet in der Sache, den Inhalt von
Art. 6quinquies PVÜ, Art. 10bis PVÜ und Art. 15 TRIPS sowie das Zusammen-
spiel dieser Bestimmungen zu diskutieren. Die Erörterung der Ausgangsfrage
wird so zur exemplarischen Fallstudie. Sie greift bestehende Debatten zu PVÜ
und TRIPS auf, führt sie aus dem spezifischen Blickwinkel der ihr eigenen Fra-
gestellung fort und greift damit über eine bloße Bestimmung markenrechtlicher
Vorgaben hinaus. So bildet gerade die langanhaltende und international geführte
Kontroverse zu Inhalt und Reichweite von Art. 6quinquies PVÜ wegen der dort
anzutreffenden Methodenvielfalt einen geeigneten Ausgangspunkt, um grund-
legende Auslegungsfragen zu erörtern. Die Verzahnung markenrechtlicher Vor-
gaben mit Art. 10bis PVÜ wirft die Frage nach Verbindlichkeit und Regelungs-
gehalt dieser wettbewerbsrechtlichen Bestimmung aus einer spezifisch systema-
tischen Perspektive neu auf. Und auch der Streit darüber, welche Bestimmungen
der PVÜ auf welche Weise Bestandteil von TRIPS geworden sind, ist in den zu
überprüfenden Thesen an mehreren Stellen angelegt.

F. Gang der Darstellung

Die soeben dargestellten Thesen aus der Literatur geben im Wesentlich die Rei-
henfolge der Darstellung vor.

Der erste Teil der Untersuchung widmet sich der PVÜ. Kapitel 1 untersucht,
inwieweit die Anwendbarkeit von Art. 6quinquies PVÜ von den Vorgaben des
Ziellandes abhängt. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der methodischen und in-
haltlichen Kritik an einer historischen Auslegung von Art. 6quinquies PVÜ. Ka-
pitel 2 erörtert, ob der Anwendungsbereich des Art. 6quinquies PVÜ von einem
PVÜ-eigenem Markenbegriff beschränkt ist. Weil Art. 6quinquies PVÜ im Er-
gebnis auch auf technisch-funktionelle Marken anwendbar ist, schließt sich in
Kapitel 3 die Frage an, ob hier die ordre public-Ausnahme greift. Zentral wird
dabei das Bemühen sein, den Begriff des ordre public so zu bestimmen, dass
Art. 6quinquies PVÜ noch eine Bindungswirkung entfalten kann. Parallel dazu
geht Kapitel 4 der Frage nach, ob der Ausschluss technisch-funktioneller Mar-
ken unter den Art. 10bis-Vorbehalt in Art. 6quinquies PVÜ fällt. Dazu sind ei-

19 Vgl. Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 4. Aufl. 2019,
S. 227, Rn. 15.43.

20 Vgl. Ng-Loy, Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of
International Law?, in: Calboli/Senftleben (Hrsg.), The Protection of Non-Traditional Tra-
demarks 2018, 147, S. 163. Ebenfalls für die Zulässigkeit eines Ausschlusses technisch-funk-
tioneller Zeichen, aber ohne konkrete Verortung, Correa, Trade Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights 2007, S. 177.
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nige Vorfragen zu klären. Das betrifft zunächst die regelungstechnische Bezie-
hung zwischen Art. 10bis PVÜ und Art. 6quinquies PVÜ. Außerdem ist eine
vertiefte Beschäftigung mit Art. 10bis PVÜ dahingehend erforderlich, ob und
welche tatbestandlichen Grenzen dem Art. 10bis (2) PVÜ zu entnehmen sind.
Hier ist zudem eine getrennte Erörterung des Tatbestands im WTO-Kontext
erforderlich, weil diese zu einem anderen Ergebnis führt.

Der zweite Teil beleuchtet Art. 15 TRIPS. Auch hier geht es in Kapitel 5 zu-
nächst um die Frage der Anwendbarkeit auf technisch-funktionelle Marken. In
diesem Zusammenhang wird inzident festgestellt, dass ein kategorischer Aus-
schluss nicht unter Berufung auf Art. 6quinquies B Nr. 2 PVÜ zulässig ist. Weil
im Ergebnis auch technisch-funktionelle Marken nach Art. 15.1 TRIPS grund-
sätzlich als eintragungsfähig behandelt werden müssen, geht es in Kapitel 6 wie-
der um mögliche Ausnahmen. Hier wird letztlich nur die Annahme einer still-
schweigenden Modifikation zur Bejahung einer für den Ausschluss technisch-
funktioneller Marken relevanten Ausnahme führen. Das abschließende Kapitel 7
entwickelt die These, dass die Pflicht aus Art. 15.1 TRIPS ebenfalls unter dem
Vorbehalt einer entgegenstehenden Pflicht aus Art. 10bis PVÜ steht – und der
Ausschluss technisch-funktioneller Marken eine Pflicht aus Art. 10bis PVÜ um-
setzt.

Das Ergebnis und die wesentlichen Schritte der Untersuchung werden in Ka-
pitel 8 zusammengefasst. In Kapitel 9 folgen Bemerkungen zu den herausgear-
beiteten konventionsrechtlichen Vorgaben, die auch über das Markenrecht hin-
aus reichen. Hier wird insbesondere der horizontalen, schutzrechtsübergreifen-
den Diskussion um den Schutz von Produktgestaltungen21 eine internationale
Perspektive hinzugefügt sowie die weitreichende Bedeutung eines marktfunkti-
onal adaptierten Art. 10bis PVÜ im System des internationalen Immaterialgü-
terrechts angedeutet. Den Abschluss bilden Beobachtungen zur Auslegung von
PVÜ und TRIPS in Kapitel 10.

21 Vgl. z.B. Mroß, Technische Funktionalität im Recht des geistigen Eigentums sowie im
Wettbewerbsrecht 2015; Starcke, Der Schutz der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen
2019; Dissmann, Der Schutz von Produktgestaltungen im Design-, Urheber-, Lauterkeits-
und Markenrecht 2019; Suthersanen/Mimler, An Autonomous EU Functionality Doctrine
for Shape Exclusions, GRUR Int 2020, 567; Tischner, Comment on CJEU decision of 11 June
2020 in C-833/18 Brompton Bicycle, GRUR Int 2020, 971.
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Kapitel 1

Beschränkung des Anwendungsbereichs durch
Vorgaben des Ziellandes

Nach Art. 6quinquies A (1) S. 1 PVÜ soll jede im Ursprungsland vorschrifts-
mäßig eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist, in den anderen
Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Ursprüng-
lich als Art. 6 war diese Bestimmung bereits in der ersten Fassung der PVÜ von
1883 enthalten. Eine neutrale, weil nur an den französischen Wortlaut anknüp-
fende, Bezeichnung der Bestimmung lautet „Telle Quelle-Klausel“.1 Alternativ-
bezeichnungen drücken bereits eine inhaltliche Aussage über die Auslegung der
Bestimmung aus. Dazu gehören die Begriffe Reziprozitäts- bzw. Gegenseitig-
keitsklausel,2 die wie der Begriff der Validierung3 auf die Schutzerstreckung der
im Ursprungsland eingetragenen Marke auf das Zielland durch validierende Ein-
tragung abstellen. Über Art. 2.1 TRIPS ist die Bestimmung auch Bestandteil des
Pflichtenkatalogs aus TRIPS.4 Der Anwendungsbereich von Art. 6quinquies
PVÜ bzw. seiner Vorgängerbestimmungen war und ist umstritten.5 Möglicher-
weise fallen technisch-funktionelle Marken schon nicht unter die Bestimmung.

Es wird vertreten, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke im Ur-
sprungsland nicht automatisch eine Pflicht nach Art. 6quinquies PVÜ zur Ein-
tragung im Zielland auslöst. Das Zeichen müsse bestimmte Eintragungsvoraus-
setzungen des Ziellandes erfüllen, damit diese Pflicht zur Eintragung besteht.
Erfüllt das Zeichen diese Voraussetzungen des Ziellandes nicht, so gelange
Art. 6quinquies PVÜ nicht zur Anwendung. Der Ausschluss technisch-funkti-

1 Vgl. Kur, What is „AS IS“? Das telle quelle-Prinzip nach „Havana Club“, in: Bomhard/
Pagenberg/Schennen (Hrsg.), Harmonisierung des Markenrechts 2005, 361, S. 362, wörtlich
„So, wie sie ist“-Klausel.

2 Vgl. Kohler, Das Recht des Markenschutzes 1884, S. 438. Nicht gemeint ist damit eine
„reciprocal rights provision“ im Sinne einer Regel, die Ausländerinnen rechtlich den Inlän-
derinnen gleichstellen, vgl. Norton, The Effect of Article 10bis of the Paris Convention on
American Unfair Competition Law, (1999) 68 Fordham Law Review 225, S. 251.

3 Bzw. „validation“, Ladas, Trade-Marks and Foreign Trade, (1948) 38 Trademark Re-
porter 278, S. 281.

4 Vgl. WTO Untersuchungsausschuss (Panel), Reports v. 28.6.2018, WT/DS435/R,
WT/DS441/R – Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indica-
tions and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging,
Rn. 7.1759.

5 Vgl. Zhan, The International Registration of Non-traditional Trademarks, (2017) 16
World Trade Review 111, S. 129.
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oneller Zeichen verstößt nach diesem Ansatz nicht gegen Art. 6quinquies PVÜ,
wenn und soweit er zu den Voraussetzungen des Rechts des Ziellandes gehört, die
den Anwendungsbereich von Art. 6quinquies PVÜ bestimmen. Auf die Zulässig-
keit der Zurückweisung nach Art. 6quinquies B PVÜ käme es dann nicht mehr
an.

Im Folgenden wird daher geprüft, inwieweit die Anwendbarkeit von
Art. 6quinquies PVÜ von den markenrechtlichen Vorgaben des Ziellandes ab-
hängt, und was dies für die Zulässigkeit des Ausschlusses technisch-funktioneller
Marken bedeutet. Dabei wird nach einem Überblick über die entsprechend be-
schränkenden Ansätze und die begriffliche Vielfalt der Diskussion (A.) eine
zweckorientierte Auslegung vorgenommen (B.), bevor der systematische Kon-
text (C.) von und die Staatenpraxis (D.) zu Art. 6quinquies PVÜ hinsichtlich
dieser Beschränkung untersucht werden. Abschließend wird auf die historische
Argumentation für eine entsprechend beschränkte Lesart eingegangen (E.).

A. Überblick über die beschränkenden Ansätze

Im Wesentlich lassen sich zwei Ansätze ausmachen, nach denen ein Ausschluss
technisch-funktioneller Zeichen im Recht des Ziellandes von Art. 6quinquies
PVÜ unberührt bleiben. Diese können, müssen sich aber nicht überschneiden.
Der erste Ansatz stellt auf den Markenbegriff des Ziellandes ab (I.). Der zweite
Ansatz arbeitet mit dem Konzept der „Form“ der Marke (II.). Innerhalb dieser
Ansätze lassen sich erhebliche begriffliche und damit auch inhaltliche Unter-
schiede feststellen, weswegen sie sich als Ausgangspunkt für die hiesige Unter-
suchung nur bedingt eigenen (III.).

I. Markenbegriff des Ziellandes

Nach dem ersten Ansatz unterfallen Art. 6quinquies PVÜ nur solche Zeichen, die
dem „Markenbegriff“ des Ziellandes entsprechen.6 Das wird bisweilen als Mehr-
heitsmeinung beschrieben,7 die sich insbesondere auch in WIPO-Publikationen

6 Ivan Stepanov spricht in diesem Zusammenhang von einem „ontological match“ der
Markenbegriffe von Ursprungs- und Zielland. Für diese Ansicht vgl. z.B. Wirtschaftsminis-
terium Königreich Ungarn, 17.10.1932 = Revue internationale de la propriété industrielle et
artistique 1932, 126 – Flacon, S. 127; Seiler, Die Entstehung des Rechts an ausländischen
Marken in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung der Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutze des gewerblichen Eigentums 1943, S. 59; Troller, Das internationale Privat- und
Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1952, S. 110 f.; Bereskin/
Sawchuk, Crocker Revisited: The Protection of Trademarks of Foreign Nationals in the
United States, (2003) 93 Trademark Reporter 1199, S. 1210.

7 Vgl. Zhan, The International Registration of Non-traditional Trademarks, (2017) 16
World Trade Review 111, S. 129.
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