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1 Einleitung

Die Bedeutung von Marken im Wirtschaftsleben der globalisierten Informations-
gesellschaft kann kaum Uberschatzt werden. Marken gehdren zu den unverzicht-
baren Instrumenten des Marketings und der Kommunikation zwischen Unter-
nehmen und ihren Kunden.

Die enorme Bedeutung von Marken verdeutlicht schon ein Blick auf die Zahl der
derzeit beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und beim Harmonisie-
rungsamt fur den Binnenmarkt (HABM) eingetragenen Marken. Aktuell sind beim
DPMA mehr als 790.000 Marken eingetragen. Beim HABM betréagt der Eintra-
gungsstand mehr als 830.000 Marken.! Und jedes Jahr kommen mehrere Tau-
send eingetragene Marken hinzu.?

Viele dieser Marken, bei denen es sich vornehmlich um klassische Wort- und
Bildmarken handelt, werden aktiv beworben. Mittlerweile ist jedoch eine Reiz-
Uberflutung insbesondere visueller Natur zu beobachten, die dazu fuhrt, dass
viele Marken durch die Verbraucher nicht mehr oder nur noch eingeschrankt
wahrgenommen werden. In der Folge fallt es den Werbenden bzw. Markenver-
wendern zunehmend schwer, ihre Botschaften erfolgreich bei den Verbrauchern
Zu platzieren.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, treten neue, innovative Markenformen in
den Fokus der Unternehmen, die bislang vernachlassigte menschliche Sinne in
ihre Marketingstrategien einbinden und zur Produktidentifikation einsetzen. Zu
diesen innovativen Markenformen zé&hlen insbesondere die Geruchs- und Horma-
rken.

Da die Entwicklung neuer Marken und ihre Etablierung am Markt haufig mit ho-
hem finanziellen Aufwand verbunden ist, haben Unternehmen ein Interesse an
einem wirksamen rechtlichen Schutz ihrer Marken. Vor diesem Hintergrund stellt
sich die Frage, ob es neben den traditionellen Markenformen eintragungsfahige
Geruchs- und Hérmarken geben soll.

Zur Beantwortung dieser Frage wird in der vorliegenden Arbeit einerseits darge-
stellt, welche Vorteile die Nutzung von Geruchs- und Hérmarken gegentiber der

Nutzung traditioneller Markenformen bietet und welche Anwendungsmaoglichkei-

! Siehe etwa http://www.markenfacts.de/classic/Status.aspx (letzter Abruf: 03. Oktober
2014).

2 DPMA Jahresbericht 2013 (Abrufbar unter: http://presse.dpma.de/docs/pdf/dpma-
jahresbericht2013.pdf - letzter Abruf 03. Oktober 2014).



ten bestehen. Der Schwerpunkt der Arbeit wird aber auf die Beantwortung der
Frage gelegt, ob Geruchs- und Hormarken grundsatzlich die materiellrechtlichen
Voraussetzungen fir einen Schutz durch Eintragung in das Markenregister erful-
len kdnnen.

Einleitend werden hierzu in Kapitel 2 die Rechtsquellen des Markenrechts sowie
die fur die nachfolgende Untersuchung relevanten materiellen Voraussetzungen
fur die Eintragung einer Marke zunachst allgemein, noch ohne direkten Bezug zu
Geruchs- und Hérmarken dargestellt.

In den beiden folgenden Kapiteln erfolgt dann jeweils eine néhere Untersuchung
der Hormarke (Kapitel 3) und der Geruchsmarke (Kapitel 4) nach demselben
Muster. Zunéchst werden der Begriff der Hor- bzw. Geruchsmarke sowie mogli-
che Vorteile und Anwendungsmadglichkeiten fur den Markennutzer beleuchtet.
AnschlieBend wird untersucht, ob Hor- und Geruchsmarken grundsatzlich geeig-
net sein konnen, die materiellrechtlichen Voraussetzungen fiir einen Marken-
schutz durch Eintragung zu erftllen.

Dem Thema und dem vorgegebenen Umfang der Arbeit entsprechend kann da-
bei keine detaillierte Untersuchung samtlicher Erfordernisse der Eintragungsfa-
higkeit erfolgen. Vielmehr wird der Schwerpunkt auf den umstrittensten Aspekt
der Eintragungsfahigkeit von Hor- und Geruchsmarken, die Frage nach der Art
ihrer graphischen Darstellung gemafld § 8 Abs. 1 MarkenG, gelegt. Zu diesem
Zweck werden ausgewahlte Darstellungsarten erortert, die in den vergangenen
Jahren Gegenstand der Diskussion in Literatur und Rechtsprechung waren. Dies
geschieht insbesondere anhand ausgewahlter Entscheidungen des Europai-
schen Gerichtshofes (EuGH) und des HABM, die sich mit der Frage der Zulds-
sigkeit der beschriebenen Darstellungsarten befassen, gefolgt von einer Analyse
und Wirdigung der Entscheidungen durch den Verfasser der vorliegenden Ar-
beit.

Am Ende von Kapitel 3 und 4 erfolgt jeweils zum Vergleich eine kurze Ubersicht
Uber den Schutz von Hor- und Geruchsmarken in anderen Rechtskreisen.

Im abschlieenden Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammenge-
fasst, ein Fazit unter Beantwortung der Ausgangsfrage gezogen und ein Ausblick

gegeben.



2 Rechtsquellen des Markenrechts und materielle Voraussetzungen fur

die Eintragung einer Marke

Im Folgenden werden zundchst die Rechtsquellen des Markenrechts dargestellt.
Im Anschluss werden Begriff und Funktionen von Marken sowie die materiellen
Voraussetzungen fur die Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung zu-

nachst allgemein erlautert.

2.1 Rechtsquellen

Die wichtigsten Rechtsquellen des in Deutschland geltenden Markenrechts sind
das deutsche Markengesetz (MarkenG), die europaische Markenrechtsrichtlinie
(MRRL)? und die europaische Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV)*. Ergan-
zend zu den Bestimmungen des MarkenG ist das Verfahren in Markenangele-
genheiten vor dem DPMA in der Verordnung zur Ausfiihrung des Markengeset-
zes (MarkenV) geregelt.

Neben den Entscheidungen deutscher Gerichte, inshesondere des Bundespa-
tentgerichts (BPatG), haben die Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH
grol3e Bedeutung fur das in Deutschland geltende Markenrecht.

Die MRRL und die GMV sind bei der Auslegung des insgesamt in Deutschland
geltenden Markenrechts heranzuziehen. Zwar wurde mit der Gemeinschaftsmar-
ke ein eigenes Rechtsinstitut geschaffen, das die nationalen Marken nicht er-
setzt, sondern erganzt und es ermdglicht, Markenschutz fur die gesamte EU zu
erwirken. Jedoch entsprechen die GMV wie auch die nationalen Markengesetze
den Vorgaben der MRRL, weshalb die Auslegung auch der GMV mittelbare Aus-
wirkungen auf die nationalen markenrechtlichen Regelungen hat.®
Dementsprechend missen bei der Auslegung des deutschen Markenrechts auch
die Entscheidungen des HABM, das u. a. fur die Eintragung der Gemeinschafts-
marke zustandig ist, eine Rolle spielen. Daflir spricht auch, dass bereits die erste
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken in ihrem siebten Erwa-
gungsgrund forderte, dass fur den Erwerb und die Aufrechterhaltung von einge-

tragenen Marken ,in allen Mitgliedstaaten grundsatzlich gleiche Bedingungen

% Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates v. 22. Oktober
2008, Abl. EU L 299/25.

* Verordnung 2009/207/EG des Rates v. 26. Februar 2009, Abl. EU L 78/1.

® Fezer, WRP 1998, 1 (3).



gelten” sollen. Nimmt man diese Forderung nach harmonisierten Beurteilungs-
grundséatzen ernst, so folgt hieraus, dass die Entscheidungen des HABM auch

bei der Auslegung nationalen Rechts Beriicksichtigung finden miissen.®

2.2 Begriff und Funktionen der Marke

Der Begriff der Marke ist weder fiir das europdaische noch fir das deutsche Recht
legaldefiniert.” Marken dienen der Unterscheidung bzw. Individualisierung von
Produkten und Dienstleistungen. Eine Marke ist ,ein Kennzeichen, das von ei-
nem Rechtssubjekt benutzt wird, um seine Waren oder Dienstleistungen von den
Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmer zu unterscheiden.“® Die Mar-
ke ist also ein ,produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen.“9

Aus der ,Unterscheidungsfunktion* als Grundfunktion ergeben sich weitere Funk-
tionen der Marke. So hat eine Marke die Funktion, auf die betriebliche Herkunfts-
statte eines Produktes oder einer Dienstleistung hinzuweisen.’® Diese ,Her-
kunftsfunktion” ist die klassische Funktion bzw. die ,Hauptfunktion“ einer Marke
und spielt fur ihre Eintragungsfahigkeit eine mafigebliche Rolle.

Darlber hinaus sind im Rahmen der sog. Multifunktionslehre weitere Marken-
funktionen anerkannt. So wird der Marke etwa eine Identifizierungsfunktion und

eine Kommunikations- und Werbefunktion zugesprochen.™*

2.3 Entstehung von Markenschutz durch Eintragung

Gemal 8§ 4 Nr. 1 MarkenG entsteht der Schutz einer Marke durch Eintragung in
das beim DPMA gefiihrte Register. Die Eintragung hat konstitutive und nicht le-
diglich deklaratorische Wirkung. Der eigentliche Markenschutz — das Marken-
recht als Ausschlief3lichkeitsrecht - entsteht erst mit der Eintragung in das Regis-

ter.*?

® Kutscha, S. 242 f.

" Fezer, WRP 2000, 1 (1); Fezer, in: Fezer, Komm., § 3Rn. 9.
8 Eisenmann/Jautz, S. 105.

° Eisenmann/Jautz, S. 105; Fezer, WRP 2000, 1 (2).

1% Eisenmann/Jautz, S. 105 f.

' Eisenmann/Jautz, S. 106.

12 Fezer, in: Fezer, Komm., § 4 Rn. 16.



2.4 Materielle Voraussetzungen fur den Schutz von Marken durch Eintra-
gung

Damit eine Marke eingetragen werden kann, miussen die in 8 37 MarkenG ge-
nannten materiellen Voraussetzungen vorliegen. Zunédchst muss es sich um ein
markenfahiges Zeichen gemaf 8 3 MarkenG handeln. Weiter diirfen keine abso-
luten Schutzhindernisse geméald 8 8 MarkenG vorliegen. Weiteres Eintragungs-
hindernis gemaR § 10 MarkenG ist das Bestehen einer notorisch bekannten Mar-
ke mit alterem Zeitrang. Der Themenstellung gemaR wird dieses spezielle
Schutzhindernis, welches einer Einzelfallprufung bedarf, nicht weiter vertieft.

2.4.1 Markenfahigkeit

Markenfahigkeit ist die Fahigkeit eines Zeichens, Marke im Rechtssinne zu

sein.™® Die Markenfahigkeit hat folgende rechtliche Voraussetzungen:

2.4.1.1 Zeichen gemalR § 3 Abs. 1 MarkenG

Zunéchst muss ein Zeichen vorliegen. Das MarkenG enthélt keine Definition des
Zeichens. 8§ 3 Abs. 1 MarkenG spricht betont offen davon, dass als Marke ,alle
Zeichen" geschitzt werden kdnnen und enthélt ansonsten eine beispielhafte Auf-
zahlung schutzfahiger Zeichen. Gemal § 3 Abs. 1 MarkenG sind danach insbe-
sondere ,Worter einschlie3lich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zah-
len, Horzeichen, dreidimensionale Gestaltungen [...] sowie sonstige Aufmachun-
gen einschlielich Farben und Farbzusammenstellungen“ schutzfahig. Dieses
sehr weite Verstandnis des Begriffs des Zeichens fuhrt dazu, dass letztlich alle
der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen zugéanglichen Erscheinungsformen
grundsatzlich als Zeichen in Betracht kommen.** Auch ein Zeichen, das fiir Men-
schen nur mit Hilfsmitteln wahrnehmbar ist, kann grundsatzlich Zeichen sein.®

Damit vom Vorliegen eines Zeichens im Sinne der Norm gesprochen werden
kann, muss jedoch eine ausreichende Selbstandigkeit des Zeichens gegeben

sein.*® Ein sinnlich wahrnehmbares Zeichen, das eine Information insbesondere

' Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 316.

* Hacker, in: Strobele/Hacker, § 3 Rn. 3.

'3 |ngerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 7.

'® Hinsichtlich des umstrittenen Kriteriums der ,Einheitlichkeit* wird hier der Ansicht von
Ingerl/Rohnke gefolgt, die dieses Erfordernis unter Hinweis auf das BPatG (Beschluss
v. 31. Marz 2009, GRUR 2009, 1060) ablehnen und betonen, dass es nur darauf an-
kommt, ob der Verkehr die Kennzeichnung als geeignet ansieht, um die Herkunft der

5



Uber die betriebliche Herkunft von Waren und/oder Dienstleistungen tbermittelt,
unterscheidet sich schon begrifflich von den bezeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen, fur welche es verwendet wird. Diese begriffliche Unterscheidbarkeit ent-
spricht dem Begriff der ,Selbstandigkeit®, welcher bereits im Warenzeichengesetz
(WZG) verwendet wurde.’ In diesem Zusammenhang entschied auch der Bun-
desgerichtshof (BGH), dass ein Zeichen ,nicht physisch, aber doch gedanklich
von der Ware abstrahierbar* sein muss.’® Das Zeichen muss also iiber seine
bloRe Existenz hinaus einen geistigen Uberschuss enthalten, der dem Zeichen
durch den Markeninhaber beigelegt wurde. Findet sich eine geistige Abstrahier-
barkeit dieser Art, kann ein Zeichen im Sinne von § 3 MarkenG vorliegen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass das Zeichen nicht Teil der Ware sein dirfte oder
dass es sich in einem physikalischen Sinne von der bezeichneten Ware unter-
scheiden musste. ™

Weiter muss ein Zeichen eine ausreichende ,Bestimmtheit® aufweisen. Der
EuGH hat in Bezug auf die dem § 3 Abs. 1 MarkenG entsprechende Vorschrift in
Art. 2 MRRL klargestellt, dass nicht jede Markenanmeldung notwendigerweise
ein Zeichen ist. Vielmehr muss ein gewisses Maf} an Bestimmtheit hinzukom-
men. Der Gegenstand einer Markenanmeldung, der lediglich ein abstraktes Kon-
zept darstellt, kann somit kein Zeichen im Sinne des Gesetzes sein.?

2.4.1.2 Abstrakte Unterscheidungseignung gemaR 8 3 Abs. 1 MarkenG

Gemal 8§ 3 Abs. 1 MarkenG konnen als Marke ,alle Zeichen [...] geschitzt wer-
den, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.” Das Gesetz nimmt hier

Bezug auf die Herkunftsfunktion der Marke (siehe Kapitel 2.2.) und fordert, dass

Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen. Siehe
hierzu Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 8. Der Vollstandigkeit halber sei aber darauf hingewie-
sen, dass die Erfullung dieses Kriteriums durch Hor- und Geruchszeichen in der ein-
schlagigen Literatur nur in speziellen Einzelféllen als problematisch erachtet wird. Sie-
he etwa Sessinghaus, Diss., S. 21 f. und Bahner, S. 78 ff.

" Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 6.

18 st. Rspr., BGH, Beschluss v. 20. November 2003, GRUR 2004, 503; BGH, Beschluss
v. 24. Mai 2007, GRUR 2008, 71; BGH, Beschluss v. 05. Oktober 2006, GRUR 2007,
148.

'% Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 6.

? EuGH, Urteil v. 25. Januar 2007, GRUR 2007, 231.



ein Zeichen die Eignung aufweist, Produkte als die eines bestimmten Unterneh-
mens zu individualisieren.?* Daraus ergibt sich, dass in § 3 Abs. 1 MarkenG le-
diglich die abstrakte Unterscheidungseignung gefordert wird. Diese ist nach h.L.
sehr groRziigig zu bestimmen.? Dementsprechend ist die abstrakte Unterschei-
dungseignung schon dann gegeben, wenn ,nicht ausgeschlossen werden kann,
dass das Zeichen fir irgendeine denkbare Ware oder Dienstleistung als eine
Marke kennzeichnende Funktion entfalten und damit als ein produktidentifizie-
rendes und herkunftskennzeichnendes Unterscheidungsmittel dienen kann.“*
Folglich ist davon auszugehen, dass die abstrakte Unterscheidungseignung
kaum je zu verneinen ist.?* Ihr Vorliegen ist nach der Verkehrsauffassung zu be-
urteilen.?

Scharf zu trennen ist die abstrakte Unterscheidungseignung von der konkreten
Unterscheidungskraft gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, welche ein absolutes

Schutzhindernis darstellt (siehe Kapitel 2.4.2.1.).

2.4.1.3 Graphische Darstellbarkeit als Erfordernis der Markenfahigkeit

Im europaischen Markenrecht ist das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit
als ein Erfordernis der Markenfahigkeit (Art. 2 MRRL, Art. 4 GMV) vorgesehen.
Hingegen ist das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit im deutschen Mar-
kenG in § 8 Abs. 1 MarkenG, also innerhalb der Vorschrift Uber die absoluten
Schutzhindernisse, niedergelegt. Grund hierfir ist laut Fezer, dass der deutsche
Gesetzgeber davon ausging, dass die graphische Darstellbarkeit lediglich eine
Voraussetzung fur durch Eintragung entstehende Marken ist, nicht jedoch fur
Benutzungsmarken?®. Fezer vertritt die Auffassung, dass trotz der abweichenden
Regelungstechnik des MarkenG im Vergleich zu den entsprechenden européi-
schen Rechtsvorschriften das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit eines

Zeichens auch nach dem MarkenG ein materiellrechtliches Kriterium der Marken-

?! Hacker, in: Strobele/Hacker, § 3 Rn. 5.

?Z Siehe etwa Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 362 oder Ingerl/Rohnke, in: In-
gerl/Rohnke, § 3 Rn. 10.

2% Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 362.

? Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 10.

5 Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 370.

% Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 375.



fahigkeit darstellt.?” Er weist darauf hin, dass von einem einheitlichen européi-
schen Markenbegriff auszugehen ist und somit auch im Sinne einer ,optimalen
Rechtsvereinheitlichung“ eine richtlinienkonforme Auslegung des MarkenG (siehe
oben Kapitel 2.1.) gebietet, das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit fur
alle in § 4 MarkenG vorgesehenen Markenkategorien anzuwenden.”® Dieser An-
sicht wird in der vorliegenden Arbeit insoweit gefolgt, als das Erfordernis der gra-
phischen Darstellbarkeit als Kriterium der Markenfahigkeit von zur Eintragung
angemeldeten Marken bzw. Registermarken behandelt wird.

Nahere Aussagen Uber die Beschaffenheit der graphischen Darstellung finden
sich weder im MarkenG noch in den entsprechenden europaischen Rechtsvor-
schriften. Unter graphischer Darstellung wird aber im Interesse einer zweckmalfi-
gen Aktenfihrung und einer Veroffentlichung in Register und Markenblatt meist
eine zweidimensionale Darstellung verstanden. Das Erfordernis dient somit ei-
nerseits dem Interesse des Markenamtes an einer praktikablen Verfahrensfih-
rung. Dartber hinaus ist eine graphische Darstellung aber auch im Interesse der
Allgemeinheit geboten, denn durch die Niederlegung der Darstellung im Register
wird die Unterrichtung der Allgemeinheit tber die in Kraft stehenden Marken und
ihren Schutzbereich sichergestellt.”® Zweck der graphischen Darstellung ist also
eine prazise Festlegung der Marke, um den genauen Gegenstand des dem Mar-
keninhaber gewahrten Schutzes bestimmen zu kénnen.*

Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit ist jedoch nicht dahingehend zu
verstehen, dass es nur solche Marken erfillen kénnen, die sich unmittelbar, also
etwa durch eine Abbildung oder Fotographie graphisch darstellen lassen. Viel-
mehr ist auch eine mittelbare graphische Darstellung denkbar. Der EUGH hat in
einer Entscheidung zur Auslegung von Art. 2 MRRL entschieden, dass ,ein Zei-

chen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern

*" Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 376. Grds. zustimmend hierzu Hacker, in: Strobe-
le/Hacker 8 3 Rn. 17, 8 8 Rn. 55 und Kutscha, S. 247 ff.; a. A. Ingerl/Rohnke, in: In-
gerl/Rohnke, 8 8 Rn. 5.

*8 Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 379. Beachte das zwischenzeitlich ergangene Urteil
des BGH zur Benutzungsmarke (BGH, Urteil v. 19. Februar 2009, GRUR 2009, 783),
nach dem eine Benutzungsmarke nicht graphisch darstellbar sein muss.

2% Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 93, die das Erfordernis der graphischen Dar-
stellbarkeit jedoch nicht als Erfordernis der Markenfahigkeit, sondern als absolutes
Schutzhindernis betrachten; Hacker, in: Strobele/Hacker, § 3 Rn 17.

% Eisenmann/Jautz, S. 113.



es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch darge-
stellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen,
leicht zugénglich, verstandlich, dauerhaft und objektiv ist.“** Abgeleitet werden
diese sieben Kriterien seitens des EuGH wiederum aus den Erfordernissen der
Rechtssicherheit und den Anforderungen eines ordnungsgeméafien Verwaltungs-
verfahrens. Die Verwendung der ,Insbesondere”-Formulierung zeigt, dass uber
die von dem EuGH beispielhaft aufgezahlten Darstellungsmittel Figuren, Linien
und Schriftzeichen hinaus noch zahlreiche weitere Darstellungsmittel und Kombi-
nationen aus diesen denkbar sind.3 Insofern ist der Begriff graphisch auch nicht
S0 zu verstehen, dass nur geschriebene oder gezeichnete Darstellungen zulassig
sind. Vielmehr ist grundsatzlich jedes graphische Instrument zur graphischen
Darstellung eines Zeichens geeignet.®

Fur die Zulassigkeit von mittelbaren Darstellungen spricht auch schon der Wort-
laut des Gesetzes. Der deutsche Gesetzgeber hat die Horzeichen ausdrticklich in
die beispielhafte Aufzdhlung des 8 3 Abs. 1 MarkenG aufgenommen. Es liegt
aber auf der Hand, dass eine graphische Darstellung von Hormarken in einem
zweidimensionalen DPMA-Register stets nur mittelbar erfolgen kann.** Gleiches
gilt fur die ebenfalls in der beispielhaften Aufzéhlung des § 3 Abs. 1 MarkenG
enthaltenen dreidimensionalen Gestaltungen, die in einem zweidimensionalen
Register ebenfalls nur eine zweidimensionale, und damit mittelbare, Darstellung
erfahren kénnen.*

Das Kriterium der graphischen Darstellbarkeit und die hiermit verbundenen An-
forderungen sind weiter nicht so zu verstehen, dass die in dem Register verof-
fentlichten graphischen Darstellungen firr jeden verstandlich sein missen. Zwar
steht die Einsicht in das Register gemaf § 62 Abs. 5 MarkenG (Art. 87 S. 2 GMV
entsprechend) jeder Person frei. Jedoch ware die Forderung, dass jeder die Mar-
keneintragungen verstehen kénnen muss, weder praktikabel noch realisierbar.>®

Durch die gesetzliche Berechtigung zur Einsichtnahme in das Register hat jeder

¥ EuGH, Urteil v. 12. Dezember 2002 , GRUR 2003, 145 — ,Sieckmann.* Diese Kriterien
wurden seitens der deutschen Rechtsprechung ilbernommen, siehe hierzu etwa BGH,
Beschluss v. 05. Oktober 2006, GRUR 2007, 55 (56).

% Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 384.

% Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 384.

% Kutscha, S. 254.

% Kutscha, S. 154.

% Kutscha, S. 132.



die Mdglichkeit, die zur Ermittlung der eingetragenen Marken notwendigen Infor-
mationen zu recherchieren. Ob der Einsichtnehmende den Inhalt des Registers
aufgrund seiner Fahigkeiten und Kenntnisse verstehen kann, kann fur die an den
Inhalt des Registers anzulegenden Mal3stébe allenfalls eine geringe Rolle spie-
len.®” Jedenfalls wird allgemein ein gewisser Aufwand zur Verstandlichmachung
der Marke als zumutbar angesehen.®®

Die sieben durch den EuGH formulierten Kriterien ,klar, eindeutig, in sich abge-
schlossen, leicht zuganglich, verstandlich, dauerhaft und objektiv* sind als ,Leitli-
nien“ zu verstehen, welche sich gegenseitig bedingen und teilweise auch tber-
schneiden.*

Einzelheiten zur Art der graphischen Darstellung bei bestimmten Markenformen
finden sich in 88 9 ff. MarkenV.

2.4.2 Absolute Schutzhindernisse geméaR § 8 MarkenG

Damit eine Marke in das Register eingetragen werden kann, dirfen weiter keine
absoluten Schutzhindernisse vorliegen. Die absoluten Schutzhindernisse sind
(entsprechend Art. 3 MRRL und Art. 7 GMV) in § 8 MarkenG normiert und wer-
den, anders als die relativen Schutzhindernisse gemafd § 9 MarkenG, vor einer
Eintragung vom DPMA gemal 8§ 37 MarkenG (bzw. vom HABM gemaR Art. 37
GMV) von Amts wegen geprift. Bei Vorliegen eines absoluten Schutzhindernis-
ses ist die Marke von der Eintragung ausgeschlossen. Neben dem Erfordernis
der graphischen Darstellbarkeit, welches vom deutschen Gesetzgeber system-
widrig in § 8 Abs. 1 MarkenG verlagert®® und bereits in Kapitel 2.4.1.3. erértert
wurde, sind die absoluten Schutzhindernisse in dem in § 8 Abs. 2 Nr. 1-10 Mar-
kenG abschliel3end aufgefuhrten Katalog geregelt. Nur die in 8 8 Abs. 2 Nr. 1-3
MarkenG aufgefiihrten Schutzhindernisse konnen gemafld § 8 Abs. 3 MarkenG
tberwunden werden, wenn sich die Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung
Uber die Eintragung infolge ihrer Benutzung fir die Waren und Dienstleistungen,

%" Kutscha, S. 133.

% 30 etwa Sessinghaus, WRP 2002, 650 (659), der die Einsichtnahme in das offentliche
Markenregister mit der Einsicht in ein verdéffentlichtes Gesetz vergleicht, bei der die
Hinzuziehung eines Fachanwaltes zum vertieften Verstandnis als zumutbar angese-
hen wird.

% Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 394.

9 Hacker, in: Strobele/Hacker, § 3 Rn. 17.
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fur die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchge-

setzt hat.

2.4.2.1 Konkrete Unterscheidungskraft gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Wichtigstes absolutes Schutzhindernis ist das Fehlen der konkreten Unterschei-
dungskraft gemaR 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Anders als die in Kapitel 2.4.1.2.
dargestellte abstrakte Unterscheidungseignung muss die konkrete Unterschei-
dungskraft mit konkretem Bezug auf die jeweils im Einzelnen angemeldeten Wa-
ren bzw. Dienstleistungen festgestellt werden.** Das Erfordernis der konkreten
Unterscheidungskraft ergibt sich einerseits aus dem Wortlaut des Gesetzes, das
solche Marken von der Eintragung ausschlie3t, welchen fir die Waren und
Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Andererseits ist es aber
auch in sachlicher Hinsicht geboten, denn wenn eine Marke fur verschiedene
Waren- oder Dienstleistungsklassen angemeldet wurde, so ist méglich, dass ein
Zeichen fir eine angemeldete Klasse unterscheidungsfahig ist, fir eine andere
jedoch nicht und somit im Ergebnis auch nur fur eine der angemeldeten Klassen
Markenschutz gewahrt werden kann.*?

Gemal dem Wortlaut von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Marken ausge-
schlossen, denen fir die Waren- oder Dienstleistungen jegliche Unterschei-
dungskraft fehlt. Hieraus folgt, dass ein grof3zligiger Mal3stab anzulegen ist.
Dementsprechend haben auch der BGH* und der EuGH* in standiger Recht-
sprechung formuliert, dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft zur Uber-
windung des Schutzhindernisses ausreicht.

Die konkrete Unterscheidungskraft fur die angemeldeten Waren und Dienstleis-
tungen besteht bereits, wenn sie dem Zeichen als Marke innewohnt und nicht

erst, wenn sie im Verkehr benutzt und dem Verbraucher bekannt wird.*

*! Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 112.

2 Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 112.

st Rspr., etwa BGH, Beschluss v. 24. Juni 1999, GRUR 1999, 1096; BGH, Beschluss
v. 28. Juni 2001, GRUR 2002, 64; BGH, Beschluss v. 17. Mai 2001, GRUR 2001,
1043; BGH, Beschluss v. 01. Méarz 2001, GRUR 2001, 1042.

4 St. Rspr., etwa EuGH, Urteil v. 21. Januar 2010, GRUR 2010, 228; EuGH, Urteil v. 08.
Mai 2008, GRUR 2008, 608; EuGH, Urteil v. 12. Februar 2004, GRUR 2004, 674.

*® Fezer, in: Fezer, Komm., § 8 Rn. 25. Uberzeugend fiir die Geltung einer ,latenten Her-
kunftsfunktion" etwa auch Isenberg, S. 65 ff. und Sessinghaus, Diss., S. 76 ff.
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Ob ein Zeichen zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft von Waren oder

Dienstleistungen dienen kann, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung.*®

2.4.2.2 Sonstige absolute Schutzhindernisse gemafl § 8 Abs. 2 Nr. 2-10
MarkenG

Die weiteren absoluten Schutzhindernisse gemal3 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2-10 MarkenG,
wie etwa beschreibende Angaben oder Gattungsbezeichnungen, deren Vorliegen
jeweils im Einzelnen zu prifen ist, sind im Vergleich mit dem Schutzhindernis der
konkreten Unterscheidungskraft von nachrangiger Bedeutung und sollen hier

nicht im Einzelnen erlautert werden.

2.4.3 Weitere Ausschlussgrinde

Auf weitere Grinde fur den Ausschluss der Eintragung einer Marke (z.B. noto-
risch bekannte Marken gemaf § 10 MarkenG) wird hier geméaf der Themenstel-
lung der vorliegenden Arbeit nicht weiter eingegangen. Das Vorliegen relativer
Schutzhindernisse gemal § 9 MarkenG, das nicht von Amts wegen geprift wird,
aber im Widerspruchsverfahren zur Markenléschung fuhren kann, ist jeweils im

Einzelfall zu prufen.

3 Der Schutz von Hormarken

Im Folgenden werden zunachst der Begriff der Hérmarke sowie mdgliche Vorteile
und Anwendungsmdglichkeiten erdrtert. Sodann wird untersucht, ob und inwie-
weit Hormarken grundsatzlich dazu geeignet sind, die wesentlichen materiellen
Voraussetzungen einer Eintragung in das Markenregister zu erfiillen. Danach
wird zum Vergleich ein kurzer Uberblick tiber den Schutz von Hérmarken in an-

deren Rechtskreisen gegeben.

3.1 Die Hormarke

Zunachst werden Begriff, Vorteile und Anwendungsmoglichkeiten von Hérmarken

beleuchtet.

3.1.1 Begriff

Eine einheitliche Sprachregelung fir Hormarken gibt es weder in Deutschland

noch international. Hormarken werden zum Teil als ,akustische Marken“, ,auditi-

“ Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 111.
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ve Marken®, ,Klangmarken®, ,Tonmarken*"’, ,Soundlogos“*™ oder im Englischen
als ,sound trademarks" oder ,sound marks“*’ bezeichnet.

Das MarkenG spricht von Horzeichen, die MarkenV verwendet den Begriff HOr-
marke.* Eine Begriffsdefinition findet sich im deutschen Recht nicht.

Unter einer Hormarke ist "ein Waren- oder Dienstleistungskennzeichen zu ver-
stehen, das aus akustisch wahrnehmbaren Signalen besteht. Bei diesen kann es
sich um Tone, Klange oder Gerdusche auch in Form menschlicher Laute han-
deln.*>!

Hormarken sind als melodische oder amelodische bzw. nicht-melodische Marken
denkbar. Melodische Hormarken (oder ,musikalische Hormarken®) sind zu ver-
stehen als Téne, Tonfolgen und Melodien. Ihr Gegenstand ist eine musikalische
Phrase.®? Amelodische Hormarken sind Klange oder Gerausche, Tierlaute und
Stimmen. 3 Sie geben entweder natlrliche Gerédusche, wie Hundebellen oder
Glockenlauten, oder kiinstliche bzw. synthetische, computeranimierte Gerdusche
wieder.>* Zudem sind zahlreiche Mischformen von melodischen und amelodi-

schen Hérmarken denkbar.>®

3.1.2 Vorteile

Der Einsatz von Hormarken bietet gegenliiber dem Einsatz traditioneller Wort-
und Bildmarken eine Reihe von Vorteilen:

Akustische Reize kdnnen dazu eingesetzt werden, starke emotionale Wirkungen
bei den Empfangern auszulésen.*® Beispielsweise kann das Héren von Musik bei

den Empfangern unterschiedlichste, zum Teil starke Emotionen und Wirkungen

* Alle etwa Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 590.
*® Siehe etwa Pres, S. 43.
9 Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_trademark (letzter Abruf 03. Oktober 2014).
% Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 590.
*! Kortbein, S. 68.
%2 Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 591 u. Rn. 595,
*% Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 591.
> Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 595.
*® Becker, WRP 2000, 56 (57).
*® Ringe, S. 33.
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hervorrufen und sie somit z.B. in festliche, traurige oder positiv-optimistische
Stimmungen versetzen und zu einem entsprechenden Handeln verleiten.>’

Durch die Tatsache, dass akustische Reize unmittelbar Gefuhle ausldsen, ist
auch von einer erhéhten Aufnahmebereitschaft der Empfanger auszugehen, da
so auch unbewusst das Interesse an der Wahrnehmung geweckt wird. Dartber
hinaus ist fur die Erfassung von Klangen und insbesondere Musik eine geringere
Aufmerksamkeitszuwendung als z.B. zur Aufnahme eines vollstandigen gespro-
chenen Satzes erforderlich. Weiter bedarf es auch einer zeitlich kirzeren Hin-
wendung.>®

Von herausragender Wichtigkeit fir den markenmafigen Einsatz von akusti-
schen Reizen ist weiter, dass der Empfanger sich ihnen nur schwer bis gar nicht
entziehen kann.* Die auditive Wahrnehmung des Menschen kann nicht deakti-
viert werden, ein physisches Ausschalten des Gehors ist nicht mdglich. Darum
nimmt das Gehoér auch bei ungerichteter Aufmerksamkeit akustische Signale
wahr, die wiederum Geflihle auslésen, Stimmungen hervorrufen und das Han-
deln des Hoérers beeinflussen.®® Es liegt auf der Hand, dass sich hier z.B. fir ei-
nen mit akustischen Reizen Werbenden ein groRer Vorteil im Vergleich zur op-
tisch aufgenommenen Werbung z.B. mit Bildern oder geschriebenen Worten
ergibt. Bei dieser kann der Empfanger wegsehen oder die Augen schliel3en und
somit die Wahrnehmung unterbrechen. Bei der Werbung mit akustischen Reizen
bliebe dem Empfanger nichts anderes ubrig, als sich die Ohren zuzuhalten. Dies
wirde die Wahrnehmung aber nur dann unterbrechen, wenn der akustische Reiz
von entsprechend geringer Lautstarke ware. Ab einer gewissen Lautstarke kdnn-
te der Empfanger sich der Wahrnehmung in keinem Fall mehr entziehen.®® Ein
Abbruch der auditiven Wahrnehmung koénnte nur durch das Entfernen der
Schallquelle oder durch das Abschalten des Mediums, welches den akustischen
Reiz Ubermittelt hat, erreicht werden. Dies ist im privaten Bereich, etwa durch

Abschaltung des Fernsehgerates oder Ausschaltung des Lautsprechers am PC

" Kortbein, S. 21. Ringe verdeutlicht den Zusammenhang von Musik und Emotionen
anhand des Beispiels des ,Liedes vom traurigen Sonntag“, welches in den 1930er-
Jahren angeblich zahlreiche Menschen zum Suizid bewegte, siehe Ringe, S. 12 u. 28.

%% Kortbein, S. 24 f.

> Kortbein, S. 25.

% Ringe, S. 26.

*! Kortbein, S. 25.
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noch vorstellbar. In der Offentlichkeit, z.B. beim Gang durch ein Geschaft bzw.
ein Kaufhaus, kann der Empfanger die Wahrnehmung kaum unterbinden. ®?

Ein weiteres Merkmal von akustischen Reizen ist ihre Fahigkeit, Sprachgrenzen
zu Uberwinden. Klassische Wortmarken sind in der Regel nur den Menschen
verstandlich, denen es mdglich ist, die Sprache zu verstehen, in der die Worte
verfasst wurden. Der Bedeutungsinhalt und die Aussprache einer Marke kénnen
in unterschiedlichen Sprachen stark variieren. Marken, die z.B. auf Musik oder
Klangen basieren, sind in der Lage, diese Sprachgrenzen zu lUberwinden. Dies
gilt umso mehr, als dass der Einsatz akustischer Reize unabhéngig von Schrift-
zeichen ist, woraus sich fur internationale bzw. grenziberschreitende Aktivitaten

groRes Potential ergibt.®®

3.1.3 Anwendungsmoglichkeiten

In der Praxis ergeben sich vielfache Anwendungsmaoglichkeiten fir Hormarken.
Fir den Markenverwender wird es regelméRig darum gehen, ein beim Verbrau-
cher bzw. Kunden durch ein akustisches Signal hervorgerufenes (positives) Ge-
fuhl Gber seine Hormarke mit seinem Produkt zu verknipfen.

Klassisches Beispiel fur die Verwendung von melodischen Hérmarken sind Wer-
bejingles, die ein Unternehmen bzw. ein Produkt kennzeichnen. Kleine Musikstu-
cke bzw. Melodien werden haufig eigens fir Werbezwecke kreiert, so etwa fur
Yahoo oder die Deutsche Telekom.® Zunehmend werden aber auch umfangrei-
chere Musikstlicke, zum Teil als ,Brandsongs” bezeichnet, fir Zwecke der Wer-
bung und zur Identifikation von Unternehmen und Produkten komponiert.®® Dar-
Uber hinaus werden auch amelodische Hormarken eingesetzt. Ein bekanntes
Beispiel ist der ,brillende Léwe" der akustisch auf die Metro-Goldwyn-Meyer
(MGM) Filmstudios hinweist.

In den letzten Jahren ist die akustische Gestaltung von Internetangeboten und
Telefonen bzw. Smartphones als Anwendungsgebiet der markenmaRigen Ver-
wendung akustischer Reize zunehmend wichtiger geworden. In Zukunft wird aller

Voraussicht nach das Audio-Branding als Teil der Corporate Identity von Unter-

%2 Kortbein, S. 25.
® Novak, S. 55 f.
® Pres, S. 44.
® Bronner, in: Bronner, S. 86 f.
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nehmen, also ein ,akustisches Gesamtkonzept von Unternehmen®, eine wach-

sende Rolle spielen.®®

3.2 Markenfahigkeit von Hoérmarken

Um markenféhig zu sein, mussten Hérmarken grundsétzlich Zeichen sein kon-
nen, die abstrakte Unterscheidungseignung aufweisen und graphisch darstellbar

sind.

3.2.1 Zeichen geméaR 8§ 3 Abs. 1 MarkenG

Horzeichen sind in der beispielhaften Aufzahlung des § 3 Abs. 1 MarkenG enthal-
ten. Allein deshalb ist klar, dass Hoérmarken grundséatzlich als Zeichen im Sinne
des Gesetzes in Betracht kommen kénnen (siehe hierzu auch Kapitel 2.4.1.1.)

Auch mit Blick auf die Anforderungen der Selbstandigkeit und Bestimmtheit be-
stehen keine grundséatzlichen Bedenken dagegen, dass Hormarken diese erfiillen
kénnen. Auch Hérmarken dirfen nicht mit der Ware oder Dienstleistung identisch
sein, zu deren Kennzeichnung sie eingesetzt werden.®’ Sie miissen gedanklich
von der Ware abstrahierbar sein bzw. einen ausreichenden Abstand zum ge-
kennzeichneten Produkt einhalten.®® Problematisch kénnten hier also allenfalls
Produkte sein, die einen (auch) akustischen Inhalt haben.®® Zu denken ware in-
sofern z.B. an eine mit einer Hormarke gekennzeichnete Glickwunschkarte mit
eingebautem Chip zur Wiedergabe eines Liedes, an die Kennzeichnung einer
Musik-CD mit einer Hormarke oder an Fallkonstellationen, in denen eine Dienst-
leistung, die selbst in der Wiedergabe von akustischen Signalen besteht, mit ei-

ner Hormarke gekennzeichnet werden soll,®

also etwa bei der Erkennungsmelo-
die einer Musikband oder eines Radiosenders.” In all diesen Féllen ist darauf zu
achten, dass die Hormarke nicht mit den gekennzeichneten Produkten identisch

oder ihnen zu ahnlich ist.

® Ringe, S. 50 ff.

®" Kortbein, S. 108.

% Pres, S. 170.

% Becker, WRP 2000, 56 (62). Becker halt im Folgenden das Erfordernis der Selbstan-
digkeit bei Hérmarken fiir nicht relevant, da bei Produkten mit einem (auch) akusti-
schen Inhalt kaum denkbar sei, dass sie einen bestimmten akustischen Bestandteil
wesensnotwendig beinhalten missen.

® Kortbein, S. 109 ff.

" Fritz, S. 274.
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3.2.2 Abstrakte Unterscheidungseignung gemaR § 3 Abs. 1 MarkenG

Weiter bestehen auch keine Bedenken dagegen, dass Hérmarken grundsatzlich
das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungseignung erftillen kénnen. Im Hin-
blick auf den zugrunde zu legenden grof3ziigigen Beurteilungsmafstab (siehe
Kapitel 2.4.1.2.) sollten sich nur wenige Hérmarken finden, denen man die abs-
trakte Unterscheidungseignung absprechen kénnte.”? Notwendig ist auch hier
stets eine Einzelfallpriifung. Folgende grundsatzliche Uberlegungen sind jedoch
bedenkenswert:

Ist eine Hormarke sehr kurz und besteht z.B. nur aus einem Ton, kdnnte dies als
Indiz dafir gesehen werden, dass ihr keine abstrakte Unterscheidungseignung
zukommt. Einer solchen Hérmarke konnte es an der Erkennbarkeit als eigentim-
licher betrieblicher Herkunftshinweis fehlen. Jedoch muss zur Kirze einer Hor-
marke eine fehlende akustische Charakteristik hinzutreten, damit ihr die abstrakte
Unterscheidungseignung abgesprochen werden kann. Hat der einzelne Ton etwa
eine besondere klangliche Aussagekraft bzw. eine besondere Klangfarbe, so
ware auch ein einzelner Ton bzw. eine extrem kurze HOormarke abstrakt unter-
scheidungsgeeignet.”

Ahnliches gilt bei sehr langen Tonfolgen, da es bei diesen wahrscheinlich ist,
dass in ihnen seitens des Verkehrs kein pragnanter ,akustischer Name* fir die
gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung gesehen wird. Etwas anderes kdénnte
freilich der Fall sein, wenn die Hérmarke zwar eine sehr lange Tonfolge ist, die
aber wiederum nur aus einer sich wiederholenden kiirzeren Melodie besteht, da
der Verkehr dann nur diese kurze Melodie herausgreifen und als kennzeichnend
ansehen wird.”

Problematisch im Hinblick auf die abstrakte Unterscheidungseignung konnten
dartiber hinaus Hormarken sein, die aus sehr bekannten Melodien bestehen, da
der Verkehr dann eher von einer Untermalung und nicht von einer Kennzeich-
nung ausgeht. Schlie3lich kdnnte solchen Horzeichen eine abstrakte Unterschei-
dungseignung abzusprechen sein, die aus nicht zu merkenden akustischen Sig-

nalen bestehen. Zu denken ist hier an ,akustisches Chaos” wie es beim Suchen

2 Becker, WRP 2000, 56 (62).
3 Kortbein, S. 114; Becker, WRP 2000, 56 (62). So im Ergebnis auch Holk, FS Ullmann
2006, 239 (242); Pres, S. 168 ff.; Bahner, S. 67.
" Kortbein, S. 114 f.
17



eines Radiosenders entsteht. Auch hierin wird der Verkehr wohl keinen Hinweis

auf einen Betrieb sehen konnen.”

3.2.3 Graphische Darstellbarkeit gemaf § 8 Abs. 1 MarkenG

Damit eine Hormarke als markenfahig gelten kann, kommt als weitere Voraus-
setzung das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gemaf? 8 8 Abs. 1 Mar-
kenG hinzu.”® Hier sei zunachst auf die allgemeinen Ausfiihrungen in Kapitel
2.4.1.3. verwiesen, in dem u. a. dargelegt wurde, dass auch Marken, die sich nur
mittelbar darstellen lassen, grundséatzlich das Erfordernis der graphischen Dar-
stellbarkeit erfilllen kdnnen. Zu den Markenformen, bei denen eine unmittelbare
graphische Darstellung ausscheidet, z&hlen auch die Hoérmarken. Die Frage,
welche Art der graphischen Darstellung von Hormarken den gesetzlichen Anfor-
derungen genigt, ist seit der Einfilhrung des MarkenG und der GMV umstritten””
und dementsprechend in den letzten Jahren in Literatur und Rechtsprechung
intensiv diskutiert worden.

Im Folgenden werden zunachst einige ausgewdahlte Darstellungsarten von Hoér-
marken beschrieben und erlautert, die Gegenstand der Diskussion waren und

sind.

3.2.3.1 Notenzeichen bzw. Notensystem

Die naheliegendste Methode der Darstellung von Hormarken ist eine Darstellung
durch Noten. Hormarken, die aus Tonen bestehen, also insbesondere melodi-
sche Hormarken, lassen sich durch Noten darstellen.

Jedoch lasst auch eine Darstellung in Noten in Bezug auf die Detailliertheit bzw.
Bestimmtheit der Angabe ein breites Spektrum an Mdglichkeiten zu. Die denkba-
ren Gestaltungsformen reichen hierbei von der einfachen Angabe der Notenfol-
ge, also etwa e, dis, e, dis, e, h, d, ¢, a“, Uber eine Angabe in Notenschrift mit

vorangestelltem Notenschlissel, Vorzeichen, Pausenzeichen und Takt bis hin zu

" Kortbein, S. 115.

’® In der vorliegenden Arbeit wird die graphische Darstellbarkeit als Erfordernis der Mar-
kenfahigkeit von Registermarken behandelt. Hier sei nochmals auf Fezer hingewie-
sen, der die graphische Darstellbarkeit als Erfordernis der Markenfahigkeit betrachtet,
in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 376.

" Pres, S. 171.
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einer solchen Notation mit weiteren Angaben zu Instrumentierung und Interpreta-
tionsart sowie Arrangement und Auffilhrungspraxis.’®

Eine Darstellung durch Noten kommt jedoch grundsatzlich nicht bei amelodi-
schen Hoérmarken in Betracht. Eine Darstellung von Gerauschen durch Noten ist

in der Regel nicht moglich.

3.2.3.2 Beschreibung in Worten oder durch Onomatopoetikum/Lautmalerei

Eine mdgliche Darstellungsform, die jedenfalls theoretisch die Beschreibung von
melodischen und amleodischen Hormarken zulésst, ist die (schriftliche) Be-
schreibung in Worten. Auch hier erdffnet sich ein breites Spektrum an mdglichen
Darstellungsarten. So ist etwa denkbar, dass ein bestimmtes Gerdusch beschrie-
ben wird, wie etwa ,Das Bellen eines Hundes" oder ,Der Schrei eines Affen“.
Weiter konnte auf diese Art auch auf ein bekanntes Musikstiick verwiesen wer-
den, etwa in der Form: ,Die Hormarke besteht aus dem Musikstick ,Fur Elise*
von Ludwig van Beethoven* oder auch ,Die Hormarke besteht aus den ersten
neun Noten des Stiicks ,Fir Elise* von Ludwig van Beethoven.”®

Eine weitere denkbare Form der Beschreibung einer Hérmarke in Worten ist die
Beschreibung durch ein Onomatopoetikum. Durch Onomatopoetika werden au-
Rersprachliche Schallereignisse lautmalerisch nachgeahmt.®® Auch hier sind
zahlreiche Formen der Darstellung denkbar. So kann ,Kikeriki“ als Onomatopo-
etikum fiir das Kréhen eines Hahnes®! stehen, ,Tér66“ mag vielen als Onomato-
poetikum fur den ausgestoR3enen Laut eines Elefanten gelten, ,Wauwau“ kann
das Bellen eines Hundes darstellen® und ,Brumm brumm* kann das Motorenge-
rausch eines Autos beschreiben.

Schliel3lich kann eine Beschreibung von Hormarken auch mit den Mitteln eines
phonetischen Alphabets bzw. eines Lautschriftsystems erfolgen. Phonetische
Alphabete sind eine Sammlung von Zeichen, mit denen Laute aller menschlichen

Sprachen beschrieben und notiert werden kénnen.

®vgl. Pres, S. 172.

" Sieh hierzu Kapitel 3.2.3.5.2.

% Siehe hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/Onomatopoesie (zuletzt abgerufen am 03.
Oktober 2014).

81 50 schon Aron, GRUR 1930, 1017 (1023).

8 Epenfalls schon Aron, GRUR 1930, 1017 (1023).

% Siehe hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Phonetisches_Alphabet (zu-
letzt abgerufen am 03. Oktober 2014).

19



3.2.3.3 Sonagramm

Eine insbesondere fir amelodische Hormarken in Frage kommende Darstel-
lungsart ist die Darstellung mittels Sonagramm.

Friher wurden Sonagramme mit Hilfe eines sog. Spektographen erstellt, heute
erfolgt die Erstellung von Sonagrammen meist digital durch zum Teil frei verfug-
bare Audiosoftware.®® Ein Sonagramm oder Spektogramm® stellt die ,Zusam-
mensetzung eines Signals (zum Beispiel eines Klangs oder gesprochener Spra-
che) aus einzelnen Frequenzen im zeitlichen Verlauf dar.“®® Vereinfacht gesagt,
erm@glicht ein Sonagramm die Transformation von Schall in Bilder. Es ist ein
Diagramm, welches in seiner Horizontalachse den Zeitablauf, in seiner Verti-
kalachse die Frequenz (Tonhthe) sowie durch den Schwarzungsgrad die Laut-
starke der Frequenzanteile der Schallereignisse wiedergibt.?” Es handelt sich
also um eine Abbildung des akustischen Signals in den drei Dimensionen ,Fre-
quenz, Intensitat und Zeit.®® Eine Wiederherstellung des akustischen Signals aus
einem Sonagramm ist, etwa unter Zuhilfenahme geeigneter Computersoftware,
ebenfalls méglich.®

In der Praxis werden Sonagramme etwa in der forensischen Strafrechtspraxis
zum Stimmenvergleich®® oder in der Ornithologie zur Artenbestimmung®* einge-

setzt.

3.2.3.4 Einreichung der klanglichen Wiedergabe auf Ton- bzw. Datentrager

Schlielilich ist noch eine ,Darstellung“ der Hormarke durch Einreichung ihrer
klanglichen Wiedergabe auf einem Ton- bzw. Datentrager vorstellbar. Zwar ist

augenfallig, dass es sich bei einer eingereichten klanglichen Wiedergabe der

® Pres, S. 176.

8 Manchmal auch Schallspektogramm oder falschlich auch Sonogramm genannt.

% Siehe hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrogramm (zuletzt abgerufen am 03. Ok-
tober 2014).

®" Hoffrichter-Daunicht, GRUR 2007, 935.

® pres, S. 177.

% pres empfiehlt zur Reproduktion eines akustischen Ereignisses aus einem Sonagramm
die zusatzliche Anfertigung eines Phasenspektogramms, welches zur Bestimmung
des Phasenverhéltnisses des akustischen Ereignisses dient. Bei Vorliegen der Pha-
seninformation sei dann eine Reproduktion méglich. Siehe Pres, S. 177.

% pres, S. 176.

* Hoffrichter-Daunicht, GRUR 2007, 935 (936).
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Hormarke nicht um eine ,graphische* Darstellung im wdrtlichen Sinne handelt.
Jedoch hat eine klangliche Wiedergabe den Vorteil, den konkreten Gegenstand
der Hérmarke, namlich das akustische Ereignis héchstselbst und unmittelbar zu
reprasentieren.%

Klange kénnen heute von nahezu jedermann digitalisiert, gespeichert und ver-
sendet werden. Die entsprechende technische Infrastruktur, bestehend aus EDV-
Anlagen und Datenfernlbertragungswegen, die eine Speicherung und 6ffentliche
Zuganglichmachung einer Marke ermdoglichen, bestehen auch auf Seiten der
Markenamter bereits heute. Das Markenregister beim DPMA wird gemaf § 24
Abs. 2 MarkenG seit dem 01. August 1999 in Form einer elektronischen Daten-
bank betrieben. GemaR § 11 Abs. 3 MarkenV muss der Anmelder einer Hormar-
ke auch eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datentrager einrei-
chen. Auch das HABM nimmt seit dem Jahr 2007 in die online einzusehenden

Verfahrensstandangaben auch die klangliche Wiedergabe der Hérmarken auf.%

3.2.3.5 Ausgewahlte Entscheidungen

Die in den Kapiteln 3.2.3.1. bis 3.2.3.4. aufgefiihrten Darstellungsarten sind in
den vergangenen Jahren Gegenstand von Entscheidungen des EuGH bzw. der
Beschwerdekammern des HABM gewesen. Die Beurteilung dieser Darstellungs-
arten durch EuGH und HABM wird im Folgenden anhand ausgewahlter Ent-

scheidungen dargestellt.

3.2.3.5.1 Die HABM-Entscheidung , Roar of a Lion*

Die 4. Beschwerdekammer des HABM hatte in einer Entscheidung aus dem Jahr
2003* Uiber die Eintragung einer Hérmarke zu entscheiden, die das ,Briillen ei-
nes Lowen* (engl. ,Roar of a Lion“) betraf. Diese Entscheidung stellte die erste
Entscheidung zu einer mittels Sonagramm dargestellten Hormarke dar.

Die US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft Metro-Goldwyn-Meyer
(MGM) verwendet das in Rede stehende Kennzeichen bereits seit den 1920er-
Jahren.?® Unter anderem ist das charakteristische ,Briillen eines Léwen* jeweils

vor Beginn eines Filmes zu hdéren.

% pres, S. 180.
% pres, S. 180.
* HABM (4. BK), Entscheidung v. 25. August 2003, GRUR 2003, 1054 — ,Roar of a Lion*.
% Lewalter, GRUR 2006, 546 (547).
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Das Unternehmen hatte als graphische Darstellung ein Sonagramm des Léwen-
brillens eingereicht. Das eingereichte Sonagramm war jedoch in keiner Weise
skaliert, so fehlten ihm die X- (Zeit-) und Y-(Frequenz-)Achse. Zusatzlich wurde
eine wortliche Beschreibung eingereicht, in der kurz ausgefuhrt wurde, die Marke
bestehe aus dem Geréausch eines brillenden Lowen und werde durch das Sona-
gramm dargestellt.

Das Gesuch auf Eintragung der Hérmarke wurde durch den Priufer des HABM
zunachst abgelehnt. Dies geschah unter anderem mit der Begrindung, ein Zu-
sammenhang zwischen der eingereichten Darstellung und der Beschreibung sei
nicht zu erkennen, die Offentlichkeit sei nicht in der Lage, das Gerausch durch
die eingereichte Darstellung erkennen zu kdnnen, weshalb die Markenanmel-
dung keine graphische Darstellung im Sinne von Art. 4 GMV enthalte und des-
halb abzulehnen sei.®

Das anmeldende Unternehmen wehrte sich gegen die Ablehnung und fiihrte da-
gegen aus, das eingereichte Sonagramm sei eine sehr genaue Aufnahme des
Gerausches und in den Fallen, in denen eine Darstellung durch Notenschrift nicht
moglich sei, auch die geeignetste. Die Marke sei durch die gewahlte Form der
Darstellung eindeutig dargestellt und zusammen mit der eingereichten Beschrei-
bung sei die Marke und das Anliegen der Anmeldung auch klar. Ein Zusammen-
hang zwischen der graphischen Darstellung des Sonagramms und der Beschrei-
bung sei gegeben. Der Durchschnittsverbraucher konne weder Notenschrift noch
Sonagramme lesen. Die zusatzliche Beschreibung sei aber gerade fiur diese Fal-
le, in denen die Darstellung nicht ohne weiteres gelesen werden kdnne, im Ein-
klang mit den entsprechenden Vorschriften, eingereicht worden.

Die weitere Diskussion zwischen HABM und Anmelderin bezog sich auf die feh-
lende Skalierung des Sonagramms (welche die Anmelderin durch einen Zusatz
zu der wortlichen Beschreibung der Marke zu beheben versuchte) und die damit
in Zusammenhang stehende Frage, ob es sich bei der eingereichten Darstellung
um ein Sonagramm oder um ein Oszillogramm handele.

Im Ergebnis kam die Kammer zu folgender Entscheidung:

% vgl. HABM (4. BK.), Entscheidung v. 25. August 2003, GRUR 2003, 1054 — ,Roar of a
Lion“.
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Die grundsatzliche Eintragungsféhigkeit von Hérmarken sei im Einklang mit der
Rechsprechung des EuGH®’ nicht in Frage zu stellen (siehe hierzu auch Kapitel
2.4.1.3)).

In den Fallen, in denen eine einzutragende Hormarke Musik enthalte, sei die na-
heliegendste Art der Darstellung die durch standardmafige Notenschrift mit Li-
nien, Notenschlissel und ggf. Angaben zum Tempo. Anders sei die Situation in
Fallen, in denen keine Musik zur Eintragung als Hormarke angemeldet sei, wie
z.B. das in Rede stehende Léwengebrill oder das Donnergerdusch wahrend
eines Sturmes. In diesen Fallen sei eine Darstellung durch Notenschrift in aller
Regel nicht moglich. Den bisher gemachten Versuchen, solche Gerausche durch
wortliche Beschreibung oder Onomatopoetika darzustellen, mangele es stets an
Eindeutigkeit und Objektivitat.

Die (dreidimensionale) graphische Darstellung mit den Mitteln eines Sona-
gramms entstehe durch die Analyse von Frequenz und Lautstarke im Zeitverlauf.
Dementsprechend sei eine Darstellung mit den Mitteln eines Sonagramms ver-
gleichbar mit einer Darstellung in Notenschrift, da diese ebenfalls Frequenz,
Lautstarke und Zeitablauf des Musikstlicks zeige, auch wenn dafir Symbole ge-
nutzt wirden, mit denen durchschnittlich gebildete Européer vertrauter seien als
mit den in einem Sonagramm genutzten.®® Tatsachlich sei ein Sonagramm der
Darstellung mittels Notenschrift sogar Giberlegen, da mit einem Sonagramm mehr
Zwischentdne und Gerauscheigenschaften dargestellt wiirden.*

Der mogliche Einwand, dass Sonagramme von den Prifern nicht gelesen werden
konnten, Uberzeuge nicht. Zwar brauche man ein bestimmtes MalR an Schulung
und Ubung, bevor einem das Lesen und Erfassen von Sonagrammen mdglich
sei. Jedoch gelte dasselbe auch fir die Fahigkeit, Noten zu lesen und zu inter-
pretieren. So kénne nicht angenommen werden, dass jeder sofort in der Lage
sei, die ersten Noten von Beethovens ,Fir Elise* in seinem ,inneren Ohr* zu ho-

ren, sobald er die entsprechende Notation vor sich sehe. Trotzdem bestreite

" EUGH, Urteil v. 12. Dezember 2002, GRUR 2003, 145 — , Sieckmann®.
% vgl. HABM (4. BK.), Entscheidung v. 25. August 2003, GRUR 2003, 1054 (1056) —
»Roar of a Lion“.
% vgl. HABM (4. BK.), Entscheidung v. 25. August 2003, GRUR 2003, 1054 (1056) —
+Roar of a Lion“.
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niemand ernsthaft, dass eine Darstellung in Notenschrift eine geeignete Art der
graphischen Darstellung sei.'®

Im Ergebnis sei eine Hormarke, die das Gebrtll eines Lowen beinhalte, grund-
satzlich als Gemeinschaftsmarke eintragungsfahig, auch wenn es sich bei ihr
nicht um Musik im traditionellen Sinne handele. Mit dem Sonagramm liege eine
Méoglichkeit der graphischen Darstellung vor, die alle notwendigen Voraussetzun-
gen erfiille.® In dem vorliegenden Fall lehnte die Kammer eine Eintragung je-
doch ab, da der eingereichten Darstellung jegliche Skalierung fehle und auch

eine zusatzliche wortliche Beschreibung daran nichts zu andern vermdoge.

3.2.3.5.2 Das EuGH-Urteil , Shield Mark / Joost Kist"

Ebenfalls im Jahr 2003 hatte der EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfah-
rens auf Ersuchen des Hoge Raad der Nederlanden'® {iber die Auslegung von
Art. 2 MRRL in folgender Sache’® zu entscheiden:

Das Unternehmen ShieldMark BV war Inhaberin zahlreicher Marken, die beim
Benelux-Markenamt eingetragen waren. Einige dieser Marken bezogen sich in
verschiedener Weise auf das bekannte Musikstlck ,Fir Elise* von Ludwig van
Beethoven. Andere beinhalteten auf unterschiedliche Art das Krahen eines Hah-
nes. Nur ein Teil der angemeldeten Marken wurde bei der Anmeldung ausdrtick-
lich als Hormarke bezeichnet.

Die auf ,Fur Elise* bezogenen Marken wurden zum Teil mittels eines Notensys-
tems mit den ersten neun Ténen des Stlcks dargestellt, teilweise mit der Anga-
be, die Marke bestehe aus der beschriebenen Melodie, alternativ mittels Angabe
der Notenabfolge in Schriftsprache (also e, dis, e, dis, e, h, d, ¢, a).'**

Die auf das Krdhen eines Hahnes bezogenen Marken bestanden aus der Be-
zeichnung ,Kukelekuuuuu®, einem Onomatopoetikum, welches in den Niederlan-
den fir das Krdhen eines Hahnes steht und aus der Angabe, ,HOrmarke, die

Marke ist ein Onomatopoetikum, mit dem das Krahen eines Hahnes nachgeahmt

199 HABM (4. BK.), Entscheidung v. 25. August 2003, GRUR 2003, 1054 (1056) — ,Roar
of a Lion"“.

191 yvgl. HABM (4. BK.), Entscheidung v. 25. August 2003, GRUR 2003, 1054 (1056) —
.Roar of a Lion“.

192 her Hohe Rat der Niederlande (Hoge Raad der Nederlanden) ist das hochste ordentli-

che Gericht der Niederlande.

1% EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 — ,ShieldMark / Joost Kist".

194 Holk, FS Ullmann 2006, 239 (241).
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wird oder aus der Angabe, ,Hérmarke, die Marke besteht aus dem geschriebe-
nen Laut.”

ShieldMark BV startete Anfang der 90er-Jahre eine Werbekampagne, in der die
oben beschriebenen Hormarken bzw. die mit ihnen verbundenen akustischen
Signale auf verschiedene Art und Weise genutzt wurden. So wurden u. a. etwa
im Rahmen einer Radiokampagne ,Fir Elise“-Jingles abgespielt und es ertonte
das Hahnenkrahen beim Start eines von ShieldMark BV vertriebenen Software-
Paketes.

Joost Kist, der rechtsberatend u. a. auf dem Gebiet des Markenrechts tatig ist,
startete Anfang 1995 ebenfalls eine Werbekampagne, in der er sowohl die ,Fur
Elise“-Melodie wie auch das Hahnenkréhen verwendete.*®

ShieldMark BV erhob daraufhin Klage u. a. wegen Markenverletzung. In der
zweiten Instanz setzte der Hoge Raad der Nederlanden das Verfahren aus und
legte dem EuGH eine Reihe von Fragen zur Vorabentscheidung vor. Diese betra-
fen die Frage, ob Art. 2 MRRL so auszulegen sei, dass er der Anerkennung von
Gerauschen und Klangen als Marken entgegenstehe. Weiter wurde nach den
Anforderungen gefragt, die an die von Art. 2 MRRL geforderte graphische Dar-
stellung und an die Art und Weise der Markenanmeldung gestellt werden. Dazu
wurde dem EuGH konkret die Frage vorgelegt, ob die von Art. 2 MRRL gestellten
Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit erfullt seien, wenn der Klang
oder das Gerausch ,in Form einer Notenschrift*, einer ,Beschreibung durch
Onomatopoetikum®, einer ,anders gearteten Beschreibung in Worten®, einer
~graphischen Darstellung in Form eines Sonagramms*, eines ,dem Antragsfor-
mular beigeflgten Tontragers®, einer ,uber das Internet abhérbaren digitalen
Aufnahme*, einer ,Kombination dieser Moglichkeiten oder in ,anderer, ggf. wel-
cher, Form* angemeldet wird.*%®

In seiner Entscheidung betonte der EUGH zunéchst, dass die in Art. 2 MRRL
enthaltene Aufzahlung von markenfahigen Zeichen'®” nicht abschlieRend ist und
dementsprechend Hérmarken grundsatzlich mit umfasst, sofern sie abstrakt un-
terscheidungsgeeignet sind und sich graphisch darstellen lassen. Unter Bezug-
nahme auf seine frilhere Rechtsprechung wiederholte der EuGH die geltenden
Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit (siehe Kapitel 2.4.1.3.). Die

Markenfahigkeit einer Hormarke setze aber voraus, dass die Hérmarke bei An-

195 EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (55) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
1% EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (55) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
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meldung als solche benannt wird, da die zustéandige Stelle und der Verkehr an-
sonsten von einer Wort- oder Bildmarke ausgehen kénnten.**®

Hinsichtlich der Beschreibung in Schriftsprache entschied der EuGH, dass nicht
von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass diese Form der graphischen
Darstellung die geltenden Anforderungen erfillt. Bei Zeichen wie den in Rede
stehenden fehle es einer graphischen Darstellung wie ,die ersten neun Noten
von ,Fur Elise* oder ,Das Krahen eines Hahnes" jedenfalls an Eindeutigkeit und
Klarheit, so dass diese Darstellung keine Bestimmung des beantragten Schutz-
umfanges zulasst und keine graphische Darstellung im Sinne von Art. 2 MRRL
sein kann.'®

Zu einer Darstellung mittels Onomatopoetika stellte der EuGH fest, dass zwi-
schen dem Onomatopoetikum selbst und dem durch dieses phonetisch imitierten
realen Klang oder Gerausch ein Unterschied besteht. So sei es also auch hier
den zustandigen Stellen und dem Verkehr nicht mdglich, festzustellen, ,,ob es
sich bei dem geschitzten Zeichen um das Onomatopoetikum selbst, wie es aus-
gesprochen wird, handelt oder um den realen Klang oder das reale Geréusch.“**°
Weiter verwies das Gericht darauf, dass Onomatopoetika je nach Mitgliedsstaat
unterschiedlich aufgefasst werden, was in Bezug auf das angemeldete ,Kukele-
kuuuuu® schon innerhalb der Benelux-Staaten gelte. Ein schlichtes Onomatopo-
etikum ohne weitere Erklarung kdnne somit keine graphische Darstellung des
Klanges oder Gerausches sein, dessen phonetische Umschrift es sein soll.***

In Bezug auf die Darstellung durch Noten fuhrte der EuGH aus, dass eine Noten-
folge ohne weitere Erklarung ebenfalls keine graphische Darstellung im Sinne
von Art. 2 MRRL sein kdnne. Eine solche Umschreibung sei weder klar noch ein-
deutig und in sich geschlossen. Somit ermégliche sie insbesondere nicht, die
Hohe und Dauer der Téne zu bestimmen, aus denen die einzutragende Melodie
bestehe und die wesentliche Parameter fir das Erkennen der Melodie und daher
fur die Festlegung der Marke selbst seien.'*? Hingegen kénne ein in Takte ge-
gliedertes Notensystem mit einem Notenschlissel, Noten- und Pausenzeichen,

deren Form ihren relativen Wert angibt, und ggf. Vorzeichen — die alle zusammen

197 Die, anders als § 3 Abs. 1 MarkenG, Horzeichen nicht ausdriicklich enthalt.

198 EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
199 EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
M9 EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
" EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*,
12 EyGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
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die Hohe und die Dauer der Tdne bestimmen — eine getreue Darstellung der Ton-
folge sein, aus der die einzutragende Melodie bestehe. Diese Art der graphi-
schen Darstellung erfiille somit die von der Rechtsprechung des EuGH aufge-
stellten Voraussetzungen. Zwar sei eine solche Darstellung nicht unmittelbar,
jedoch leicht verstandlich, so dass die zustandigen Stellen und die Wirtschafts-
kreise genau erkennen konnten, fir welches Zeichen die Eintragung als Marke
beantragt werde.**

Die Fragen des vorlegenden Gerichts im Ubrigen, namlich ob eine graphische
Darstellung auch in Form eines Sonagramms, eines Tontragers oder einer digita-
len Aufzeichnung bzw. einer Kombination aus diesen Mdglichkeiten erfolgen
koénne, lieR der EUGH mangels Erheblichkeit mit der Begriindung offen, dass

ShieldMark BV die Anmeldung nicht in einer dieser Formen eingereicht habe.***

3.2.3.5.3 Die HABM-Entscheidung ,HEXAL"

Im Jahr 2005 entschied die 4. Beschwerdekammer des HABM erneut Uber die
Eintragung einer (Gemeinschafts-)Hormarke, welche mit einem Sonagramm dar-
gestellt wurde.'® Es handelte sich um den gesprochenen Text ,Arzneimittel ihres
Vertrauens: HEXAL.“ Anders als das Sonagramm, Uber das die Kammer im Jahr
2003 zu entscheiden hatte'® (siehe oben Kapitel 3.2.3.5.1.), enthielt das nun zu
beurteilende Sonagramm eine vollstandige Skalierung.

Trotzdem wurde die Anmeldung durch den Priifer auch in diesem Verfahren zu-
nachst zurickgewiesen. Begriindet wurde dies mit einem Verstol3 gegen das
registerrechtliche Bestimmtheitsgebot. Eine Wiedergabe der Marke, die von dem-
jenigen, der Einsicht in das Register nimmt, unverhaltnisméafiige Anstrengungen
oder besondere Kenntnisse verlange, um erkennen zu kdnnen, um welches Zei-
chen es sich handele, sei nicht annehmbar. Die Entscheidung ,Roar of a Lion*
(siehe oben Kapitel 3.2.3.5.1.) sei zwar zu berucksichtigen, es bestehe jedoch
ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Darstellung in einfacher Notenschrift
und einer Darstellung mittels Sonagramm. Breite Verkehrskreise seien dazu in
der Lage ,einfache Notenschrift* zu lesen. Dies sei bei Sonagrammen nicht der

Fall. So sei es Mitbewerbern und dem Amt nicht mdglich, sich eindeutig Uber die

13 EUGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
14 EUGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
15 HABM (4. BK.), Entscheidung v. 08. September 2005, GRUR 2006, 343 - "HEXAL".
1® HABM (4. BK.), Entscheidung v. 25. August 2003, GRUR 2003, 1054 - "Roar of a
Lion".
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Registerlage zu unterrichten. Der interessierte Prifer bleibe ohne die nétigen
technischen Einrichtungen oder die Hinzuziehung von Experten tUber den Regis-
terstand im Ungewissen.'*’

Das anmeldende Unternehmen widersprach dem und flhrte insbesondere aus,
dass ein Sonagramm die genaueste Mdglichkeit sei, die Laute eines gesproche-
nen Textes graphisch darzustellen. Das in Rede stehende Sonagramm sei ge-
nauer und eindeutiger als eine Darstellung in Notenschrift und darlber hinaus
genauso leicht zu lesen. Lasse das Amt eine Darstellung in Notenschrift zu, so
misse auch eine Eintragung auf Grundlage einer Sonagrammdarstellung mog-
lich sein, denn der Leser kdnne daraus ebenso erkennen, wie sich die Marke
anhore, wie dies flr andere Gerausche mit Hilfe des Notensystems mdglich wa-
re'118

Die 4. Beschwerdekammer kam schlie3lich zu dem Ergebnis, dass ein vollstan-
diges Sonagramm eine allen Voraussetzungen des Art. 4 GMV entsprechende
graphische Darstellung ist. Der Hinweis auf eine angebliche weite Verbreitung
der Fahigkeit, ,einfache* Notenschrift zu lesen, sei fir die zu prifende Anmel-
dung unbehelflich, da das in Rede stehende Horzeichen als gesprochene Spra-
che nicht in Notenschrift wiederzugeben sei. Folge man der ablehnenden Ent-
scheidung des Prifers, so dirfe man zukunftig bei melodischen, durch Noten-
schrift darstellbaren Marken nur noch solche eintragen, die durch ,einfache” No-
tenschrift darstellbar sind und misse solche ablehnen, die nur mit Hilfe von
~Schwieriger* Notenschrift darzustellen sind, da diese nur nach Hinzuziehung von
Fachleuten zu lesen und verstehen seien. Eine solche Differenzierung sei aber
mit Art. 4 GMV in seiner Auslegung durch den EuGH nicht zu vereinbaren.**°
Weiter gehe auch die Annahme fehl, dass bei einer Darstellung mittels Sona-
gramm eine eindeutige Unterrichtung Uber die Registerlage nicht mdglich sei. Die
ablehnende Entscheidung filhre eher ,praktische Schwierigkeiten“ gegen die
Lesbarkeit von Sonagrammen auf. Genauso wie das Verstandnis von Fremd-
sprachen oder Notenschrift sei das Verstandnis von Sonagrammen erlernbar. Es
sei sogar ,besonders einfach”, weil es dazu keines Musikinstrumentes bedurfe
und Anleitungen sogar schon im Internet allgemein verfligbar seien. Insofern ver-

gleicht die 4. Beschwerdekammer die Situation mit der Anmeldung einer Wort-

17T HABM (4. BK.), Entscheidung v. 08. September 2005, GRUR 2006, 343 - "HEXAL".
18 HABM (4. BK.), Entscheidung v. 08. September 2005, GRUR 2006, 343 - "HEXAL".
19 HABM (4. BK.), Entscheidung v. 08. September 2005, GRUR 2006, 343 (344) - "HE-

XAL".
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marke in einer der weniger gebrduchlichen Sprachen der EU. Auch in diesem
Fall wirde man eine Wiedergabe nicht allein deswegen fur uneindeutig halten,
weil ein Grof3teil der Prifer oder der Registernutzer diese Sprache nicht versteht
und nicht lesen kann. Genauso wenig scheitere eine Eintragung an dem Um-
stand, dass die graphische Wiedergabe von Worten fir den Anteil des Publi-
kums, der nicht lesen kann, unverstéandlich bleibe.*?°

Dementsprechend hob die 4. Beschwerdekammer des HABM die ablehnende
Entscheidung auf und verwies das Verfahren zum Zwecke der Eintragung der

Marke an die erste Instanz zurlick.

3.2.3.5.4 Analyse und Wiirdigung der Entscheidungen

Der Vollstandigkeit halber ist zun&chst darauf hinzuweisen, dass in allen obigen
Entscheidungen anerkannt wird, dass Art. 2 MRRL Hérmarken mit umfasst und
diese grundsétzlich markenrechtlichen Schutz erlangen kénnen, wenn sie unter-
scheidungskréftig sind und sich graphisch darstellen lassen. Fraglich ist stets,
welche Darstellungsarten den vom EuGH aufgestellten Anforderungen an die
graphische Darstellbarkeit genlgen.

Hinsichtlich einer Beschreibung mit Worten ist zunachst festzuhalten, dass der
EuGH zwar in dem konkreten Fall, Gber den er zu entscheiden hatte, die Darstel-
lung mittels wortlicher Beschreibung ablehnte, weil sie nicht klar und eindeutig
war. Andererseits hat das Gericht festgestellt, dass ,nicht von vorneherein aus-
geschlossen werden kann, dass diese Form der graphischen Darstellung die [...]
Voraussetzungen erfilllt.“*** Diese Einschatzung des Gerichts mag zutreffen, da
tatsachlich nicht vollkommen ausgeschlossen werden kann, dass im Einzelfall mit
den Mitteln der Sprache eine klare und eindeutige Darstellung gelingt. In der
Praxis dirfte es aber sehr schwierig sein, mittels rein wortlicher Beschreibung
eines Horeindrucks, der fast immer stark mit Subjektivitat, und damit Relativitat,
behaftet sein dirfte, Dritten eine eindeutige Vorstellung vom Schutzgegenstand
zu verschaffen und damit die Voraussetzungen zu erfiillen. So wird es Sache der
Gerichte bleiben, wortliche Beschreibungen im Einzelfall zu beurteilen.

In Bezug auf die Darstellung durch ein Onomatopoetikum stellt der EUGH ledig-

lich fest, dass ein solches jedenfalls ohne weitere Erlauterung die Anforderungen

120 HABM (4. BK.), Entscheidung v. 08. September 2005, GRUR 2006, 343 (344) - "HE-
XAL".
2L EUGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.
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an die graphische Darstellbarkeit nicht erfiillt.'? Auch wenn der EuGH hierzu
bislang keine abschlieBende Aussage getroffen hat, ist letztlich nicht denkbar,
dass ein erlautertes Onomatopoetikum die Anforderungen erfillen kann. Hierfur
spricht die auch durch den EuGH angesprochene (vgl. im Einzelnen Kapitel
3.2.3.5.2.) systematische Uneinheitlichkeit von Onomatopoetika. Das von einem
Onomatopoetikum vermittelte Klangbild und der eigentliche Markengegenstand
koénnen, hierauf hat auch der EUGH in seiner Entscheidung hingewiesen, hichst
unterschiedlich ausfallen. Hinzu kommt ein abweichendes Verstandnis innerhalb
des Verkehrs. Von einem solchen unterschiedlichen Verstandnis muss schon auf
regionaler Ebene ausgegangen werden. Dies gilt erst recht flr die europdaische
Ebene. In Deutschland wirde der Hahnenschrei mit ,Kikeriki“ dargestellt, in den
Niederlanden mit ,Kukelekuuuuu“ (siehe oben). Das Gerausch eines Frosches
wirde in Deutschland mit ,Quack” wiedergegeben, in Frankreich eher mit ,Rab-
bab“.*** Dies wiirde in der Folge jedoch zu einem mehrdeutigen Markengegen-
stand fuhren, bei dem auch eine angemessene Prufung der Unterscheidungs-
kraft nicht mehr méglich ware.*** Im Ergebnis fiihrt die systematische Uneinheit-
lichkeit von Onomatopoetika dazu, dass sie den an die graphische Darstellbarkeit
gestellten Anforderungen nicht zu entsprechen vermdgen. Dies gilt somit auch in
Verbindung mit einer Beschreibung.'?

Bei der Verwendung eines einheitlichen Lautschriftsystems, wie es bereits in Ka-
pitel 3.2.3.2. angesprochen wurde, ist es dagegen zumindest denkbar, dass ein
ausreichendes Mal3 an Einheitlichkeit vorhanden ist bzw. erreicht wird und die
Anforderungen an die graphische Darstellung erfullt werden. Der Anwendungs-
bereich solcher Systeme beschrankt sich aber auf die Aussprache von Wortern
bzw. Satzen und die Charakteristik von Sprecherstimmen.*?® Eine Befassung der
Rechtsprechung gibt es bislang nicht, so dass abzuwarten bleibt, inwiefern sich

die Frage in der Praxis stellt.

122 EuGH, Urteil v. 27. November 2003, GRUR 2004, 54 (57) — ,ShieldMark / Joost Kist*.

123 pres, S. 175, der auf die in diesem Zusammenhang sehr instruktive Internetseite
http://www.bzzzpeek.com (letzter Abruf 05. Oktober 2014) verweist.

?4 pres, S. 175.

12% pres, S. 175. Ebenso Hacker, in Strobele/Hacker, § 3 Rn. 58; a. A. offenbar Fezer, in:
Fezer, Komm., 8 3 Rn. 471, der fir Onomatopoetika inshesondere in Kombination mit
einem Sonagramm die Anforderungen fir erfillbar halt.

?% pres, S. 176 und 184.
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Bezuglich der Darstellung eines Horzeichens durch Noten ist Folgendes festzu-
halten:

Hinsichtlich einer Darstellung, die eine blof3e schriftliche Abfolge von Noten (z.B.
e, dis, e, dis, e, h, d, c, a) beinhaltet, ist der ablehnenden Haltung des EuGH voll-
umféanglich beizupflichten. Eine solche Darstellung ohne Angaben zu H6he und
Dauer der Tone ist in keiner Weise geeignet, die Melodie, aus der die Marke be-
steht, zweifelsfrei zu vermitteln.

In Bezug auf ein in Takte gegliedertes Notensystem mit einem Notenschlissel,
Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angibt, und ggf.
Vorzeichen, die der EuGH ausdrucklich anerkannt hat, muss darauf aufmerksam
gemacht werden, dass eine solche Darstellung ebenfalls noch eine Vielzahl an
klanglichen Umsetzungen ermdglicht.

Zur Erhaltung der ,markanten Unterscheidungskraft* wird Markenanmeldern des-
halb geraten, zusétzliche Angaben zur Auffiihrungspraxis zu machen.*?” Ansons-
ten besteht die Gefahr eines ,konturlosen Schutzumfangs®, durch den es in ei-
nem Widerspruchsverfahren nicht mdglich ware, die malRRgebende klangliche
Ahnlichkeit herauszustellen. Zusatzliche Angaben waren z.B. im Hinblick auf
Takt, Dauer und Instrumentierung des Hérzeichens denkbar. Falls das Horzei-
chen Computersounds enthalt, so konnten diese ebenfalls zuséatzlich angegeben
werden. %8

Zwar konnen auch zusatzliche Angaben in diesem Sinne keine einhundertpro-
zentige Bestimmung des Klangereignisses ermdglichen. Jedoch kann eine ge-
wisse Bandbreite der moglichen klanglichen Wiedergabe hingenommen werden.
Hier sei etwa daran erinnert, dass auch bei der Aussprache von eingetragenen
Wortmarken je nach Dialekt oder Betonung des Sprechers Abweichungen mog-
lich sind.*#

Insbesondere erfilllt die Darstellung durch ein solches Notensystem auch das
Erfordernis der Verstandlichkeit. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass
ein GroRteil der Bevélkerung nicht in der Lage ist, Noten zu lesen.*® Auch wére
der Sinn der graphischen Darstellung (siehe Kapitel 2.4.1.3.) verfehlt, wenn nie-

mand in der Lage ware, sie zu verstehen. Jedoch ist ein gewisser Aufwand zur

127 schmitz, GRUR 2007, 290 (291).

128 5chmitz, GRUR 2007, 290 (291).

129 Guth, Mitt. 2003, 97 (99).

139 vgl. Hittermann/Storz, S. 159: ,[Es] ist davon auszugehen, dass mindestens 70 % der

Bevdlkerung Deutschlands nicht in der Lage sind, Noten zu lesen.”
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Bestimmung des Zeichengegenstandes zumutbar. Der Zweck des Markenregis-
ters ist, die Festlegung, die Nachvollziehbarkeit und Nachprifbarkeit von Schutz-
rechten zu gewahrleisten, nicht die Modalitaten fir die Einsichthnahme durch die
Wettbewerber festzulegen.™*! Eine Einsichtnahme wiirde nur dann unverhéltnis-
malRig erschwert, wenn sie ,unter derart erschwerten Umstanden stattfindet, dass
sie in ihren faktischen Auswirkungen einer Verhinderung der Geltendmachung
entgegenstehender Rechte gleichkommt.“**? Hier kann auf das rechtsstaatliche
Veroffentlichungsgebot beim Erlass von Gesetzen hingewiesen werden. Fir die
Birger genlgt die Méglichkeit, Einsicht in die entsprechenden Gesetzesblatter zu
nehmen und sich den Inhalt bei schwierigen Gesetzen erst nach Hinzuziehung
eines Rechtsanwaltes verstandlich zu machen.*** DemgemaR ist auch die Hinzu-
ziehung eines Fachkundigen bei Einsicht in das Markenregister, hier also eines
Notenkundigen, zumutbar.***

Im Hinblick auf die in Kapitel 3.2.3. beschriebene Darstellungsart Sonagramm hat
der EuGH, wie in Kapitel 3.2.3.5.2. schon ausgeftihrt, trotz entsprechenden Vor-
lageersuchens ausdriicklich keine Aussage dazu getroffen, ob diese Darstel-
lungsart den Anforderungen an die graphische Darstellung im Sinne des Geset-
zes genugt. Trotzdem wurde die Rechtsprechung des EuGH (also die "Shield
Mark ./. Kist -Entscheidung” und die noch in Kapitel 4.2.3.4.2. zu diskutierende

"Sieckmann-Entscheidung"**

mitsamt den dort entwickelten sieben Kriterien)
offenbar teilweise in der Literatur so verstanden, dass eine Darstellung von Hor-
marken nur mittels Notenschrift méglich sei.”® Zum gleichen Ergebnis kommt
offenbar das DPMA, das die MarkenV nach der Sieckmann-Entscheidung inso-
fern anderte, als in der seit dem 15.10.2003 geltenden Neufassung der MarkenV

eine Darstellung mittels Sonagramm nicht mehr vorgesehen ist.*” Dieses Ver-

131 |senberg, S. 39; Grabrucker, MarkenR 2001, 95 (97).

132 Grabrucker, MarkenR 2001, 95 (97); so auch Sessinghaus, WRP 2000, 650 (659) und
Isenberg, S. 39.

133 sessinghaus, WRP 2002, 650 (659).

134 |m Ergebnis auch Bahner, S. 111 f., kritisch in Bezug auf Notenschrift Hiitter-

mann/Storz, S. 158 ff.

% EuGH, Urteil v. 12. Dezember 2002, GRUR 2003, 145 — ,Sieckmann®.

136 vgl. etwa Schmitz, GRUR 2007, 290.

137 Siehe die Mitteilung Nr. 08/03 des Prasidenten des DPMA uiber den Wegfall des So-
nagramms als Form der grafischen Darstellung bei Hérmarken in § 11 MarkenV vom
03. September 2003, abrufbar unter
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standnis der Rechtsprechung fuhrte dazu, dass amelodische Hoérmarken bzw.
Geréauschmarken derzeit de facto von der Eintragung beim DPMA ausgeschlos-
sen sind. Die Entscheidung des DPMA wurde in der Literatur zu Recht kritisiert**®
und auch das HABM folgte dieser Linie wie aus Kapitel 3.2.3.5.3. ersichtlich in
seiner ,HEXAL"- Entscheidung nicht und erlaubt nach wie vor Sonagramme als
graphische Darstellung.

Die Darstellung einer Hormarke durch Sonagramm ,bildet gleichsam ein graphi-
sches Spiegelbild des zu schiitzenden akustischen Zeichens, weil es alle enthal-
tenen akustischen Ereignisse darzustellen vermag.“**° Sie erfiillt damit alle durch
den EuGH aufgestellten sieben Kriterien (siehe Kapitel 2.4.1.3.).

Insbesondere erflllt sie auch die Voraussetzung der Eindeutigkeit. Ein Sona-
gramm ist sogar eindeutiger als eine Notation in Notenschrift, da es eine genaue
spektrale Abbildung aller einen Ton, eine Melodie oder ein Gerausch charakteri-
sierender Einzelschwingungen erméglicht.**® Besondere Eindeutigkeit ist daher
sogar ein grof3er Vorzug des Sonagramms.

Weiter geht auch der Einwand fehl, eine Sonagramm-Darstellung sei nicht aus-
reichend dauerhaft, da sich das dem Sonagramm zugrunde liegende Horzeichen
nicht eindeutig rekonstruieren liel3e. Bei einem Sonagramm handelt es sich um
eine graphische Darstellung eines mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus
aus dem Horzeichen berechneten Datensatzes. Das Horzeichen lasst sich aus
diesem Datensatz jederzeit, etwa mit Hilfe geeigneter Computerprogramme exakt
rekonstruieren.**! Dies ist dabei sogar ohne nennenswerten Qualititsverlust
mdglich.**? Eine ahnliche Rekonstruktion diirfte etwa bei einer in Notenschrift
eingereichten Darstellung bedeutend schwieriger sein.

Schlie8lich kann auch dem Argument nicht gefolgt werden, Sonagramm-
Darstellungen seien nicht leicht zugénglich und nicht verstandlich. Zwar stimmt
es, dass nicht jeder in der Lage ist, Sonagramme zu lesen. Auch dirften vermut-
lich groRere Teile des Verkehrs zunachst mehr mit einer Darstellung in Noten-

schrift als mit einer Sonagramm-Darstellung anfangen kénnen. Dies liegt darin

http://www.dpma.de/service/veroeffentlichungen/mitteilungen/2003/ (letzter Abruf 16.
Oktober 2014).
1% Siehe etwa Hoffrichter-Daunicht, GRUR 2007, 935.
%% Bahner, S. 112 f.
19 Hittermann/Storz, Mitt. 2005, 156 (160); ebenso Pres, S. 177 f.
I Hiittermann/Storz, Mitt. 2005, 156 (160).
2 Bahner, S. 115.
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begriindet, dass das Lesen von Noten lange Zeit als Teil eines ,européischen
Bildungskanons” gesehen werden konnte und, jedenfalls in Grundzigen, Teil der
vermittelten Schulbildung war. Die 4. Beschwerdekammer des HABM weist aber
in der ,HEXAL"-Entscheidung zu Recht darauf hin, dass auch das Lesen von
Sonagrammen erlernbar ist. Es ist sogar leichter zu erlernen als das Lesen von
Noten. Im Internet finden sich zahlreiche kostenlose Anleitungen*® und ein Mu-
sikinstrument wird, so auch zu Recht die Beschwerdekammer des HABM, nicht
bendtigt. Der Aufwand, sich ein Sonagramm zu erschlieRen, dirfte also im Ver-
gleich mit dem Erfassen einer Noten-Partitur eher geringer sein. Auch die Hinzu-
ziehung von Fachkundigen kann dem Einsichthehmenden in gewissem Umfang
zugemutet werden und steht einer hinreichenden Verstandlichkeit nicht entge-
gen.'* Dies gilt umso mehr, als die Eintragung einer Marke bzw. die Recherche
nach bestehenden Markenrechten in der Regel ohnehin nicht ohne die Hinzuzie-
hung von Fachleuten, also Fach- oder Patentanwalten, mdglich ist. In diesem
Zusammenhang sei hier auch auf die obigen Ausfihrungen beziglich der Dar-
stellung mittels Notenschrift verwiesen.

Zur besseren Recherchierbarkeit im Markenregister kbnnte vorgesehen werden,
dem Sonagramm eine kurze wortliche Beschreibung des Klanges (also etwa
"Das Briillen eines Léwen" oder "Das Zuklappen einer Autotiir") hinzuzufigen.**
Im Ergebnis ist dem HABM, das sich mit guten Grinden fir die Zuléassigkeit von
Sonagramm-Darstellungen ausgesprochen hat, daher zuzustimmen. Die Praxis
des DPMA ist nicht nachzuvollziehen, da kein sachlicher Grund fir den Aus-
schluss der Sonagramme als Darstellungsart vorliegt.**®

Ebenfalls offen gelassen hat der EuGH die Frage, ob die Anforderungen an die
graphische Darstellbarkeit durch Einreichung von Ton-/Datentragern erflllt wer-
den kénnen. Dies scheint jedoch &uRerst fraglich, da eine solche Einreichung
keine Darstellung mittels eines graphischen Instruments und somit nicht einmal

mittelbare graphische Darstellung ist. Die in § 11 Abs. 3 u. 5 MarkenV vorgese-

143 7 B. http://ww.phonetik.uni-muenchen.de/studium/skripten/SGL/SGLHome.html (letz-

ter Abruf 03. Oktober 2014).

Vgl. Sessinghaus, Diss., S. 51 f.

5 Hittermann/Storz, Mitt. 2005, 156 (161).

%8 1m Ergebnis auch Hiittermann/Storz, Mitt. 2005, 156 (162), Pres, S. 177, Schmidt,
MarkenR 2006, 245 (252) und Bahner, S. 116 f.; a. A. Kortbein, S. 161; kritisch auch
Novak, S. 126 ff.
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hene klangliche Wiedergabe ist ein sonstiges zwingendes Anmeldeerfordernis,

das neben die eigentliche graphische Darstellung tritt, ohne sie zu ersetzen.

3.3 Absolute Schutzhindernisse gemaR § 8 MarkenG

Damit eine Hormarke in das Markenregister eingetragen werden kann, dirfen

keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG vorliegen.

3.3.1 Konkrete Unterscheidungskraft von Hérmarken

Es misste die konkrete Unterscheidungskraft gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
(entsprechend Art. 7 Abs. 1 ¢) GMV und Art. 3 Abs. 1 b) MRRL) gegeben sein.
Eine Hormarke musste also von den Verkehrskreisen, an die sich das entspre-
chende gekennzeichnete Produkt richtet, als Herkunftshinweis verstanden wer-
den.'*” Ob dies der Fall ist, lasst sich nur im Einzelfall mit Produktbezug bestim-
men. Folgende Uberlegungen sind in Bezug auf die konkrete Unterscheidungs-
kraft von Hormarken bedenkenswert:

Problematisch sind hier etwa Gerausche, die in einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit den zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen stehen. So wur-
de etwa einer Hormarke, die das Gerausch beinhaltet, das beim Einschenken
von Bier in ein Glas entsteht, die konkrete Unterscheidungskraft fehlen, wenn der
Markenschutz fur das Produkt ,Bier” begehrt wird, da die maf3gebliche Verkehrs-
auffassung dies nur als Bezeichnung des Produktes verstehen wird.'*® Gleiches
wirde etwa fur die Kennzeichnung von Personenkraftwagen oder der Dienstleis-
tung einer Reparaturwerkstatt mit der Hormarke eines Motorengeréausches gel-
ten. Auch hier lage keine konkrete Unterscheidungskraft vor. Wirde es sich um
den ,unverwechselbaren Sound“ handeln, den nur der Motor eines bestimmten
Herstellers hat, konnte wiederum konkrete Unterscheidungskraft gegeben
sein.’* Ebenfalls problematisch sind Téne oder Laute, soweit sie allgemein be-
kannt sind und ein direkter Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren oder
Dienstleistungen besteht. Zu denken ware hier etwa an eine bekannte Weih-
nachtsmelodie als Kennzeichnung von Weihnachtsbaumschmuck. Auch hier

wiirde es an der konkreten Unterscheidungskraft fehlen.**°

147 Becker, WRP 2000, 56 (63).
148 Becker, WRP 2000, 56 (64).
49 Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 193.
%9 Holk, FS Ullmann 2006, 239 (244).
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Als problematisch im Hinblick auf die konkrete Unterscheidungskraft werden
auch einzelne Téne oder besonders lange Tonfolgen gesehen.'® In der vorlie-
genden Arbeit wird aber die Auffassung vertreten, dass in diesem Fall bereits die
abstrakte Unterscheidungseignung fraglich ist (siehe hierzu Kapitel 3.2.2.).

Festzuhalten ist, dass in der Praxis zahlreiche Hormarken denkbar sind, die das
Erfordernis der konkreten Unterscheidungskraft erfiillen. Es ist jeweils der Einzel-

fall zu untersuchen.

3.3.2 Weitere absolute Schutzhindernisse

Den weiteren absoluten Schutzhindernissen gemalf § 8 Abs. 2 Nr. 2-10 MarkenG
kommt eine im Vergleich zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geringere Bedeutung zu.
An ihnen wird die Eintragung einer Hormarke in der Praxis nur in Einzelféllen

scheitern.*®?

3.4 Zwischenergebnis

Der Einsatz von Hormarken bietet ihren Nutzern eine Reihe von Vorteilen gegen-
Uber traditionellen Marken. Fur Hormarken kommen zahlreiche Anwendungsge-
biete in Frage. Somit stellt sich die Frage nach der Mdoglichkeit ihres marken-
rechtlichen Schutzes durch Eintragung in das Markenregister.

Hormarken konnen sowohl nach den deutschen wie nach den europaischen
Rechtsvorschriften grundsatzlich markenfahig sein. Sie konnen in das Register
eingetragen werden, wenn sie abstrakt unterscheidungsgeeignet und graphisch
darstellbar sind und keine absoluten Schutzhindernisse vorliegen. Diese Ein-
schatzung wurde auch durch den EuGH bestétigt.

Im Hinblick auf ihre Zeichenfahigkeit und ihre abstrakte Unterscheidungseignung
ergeben sich bezuglich Hérmarken keine grundsatzlichen Bedenken. Ein Vorlie-
gen der konkreten Unterscheidungskraft und der weiteren absoluten Schutzhin-
dernisse ist stets im Einzelfall zu tGberprifen.

Weiter ist festzustellen, dass sowohl fur melodische als auch fur amelodische
Hoérmarken Arten der Darstellung mdéglich sind, die den vom EuGH gemachten
Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit gemaR Art. 2 MRRL (und damit
8§ 8 Abs. 1 MarkenG) gentigen. Fur melodische Hormarken bietet sich eine Dar-
stellung durch ein in Takte gegliedertes Notensystem mit einem Notenschlissel,

Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angibt, und ggf.

51 Kortbein, S. 175 ff.
152 Siehe etwa Bahner, S. 168 ff.
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Vorzeichen. Markenanmelder sollten eine solche Darstellung ggf. durch zusatzli-
che Angaben konkretisieren.

Fir melodische und insbesondere amelodische Hormarken kommt auch die Dar-
stellung mittels eines skalierten Sonagramms, ggf. erganzt durch eine wortliche
Beschreibung, in Frage, welches ebenfalls die vom EuGH aufgestellten Anforde-
rungen erfillen kann. Die Praxis des HABM, Sonagramme als graphische Dar-
stellungen zuzulassen, ist deshalb ausdricklich zu begrifRen. Die Entscheidung

des DPMA, Sonagramme nicht mehr zuzulassen, sollte korrigiert werden.

3.5 Der Schutz von H6rmarken in anderen Rechtskreisen

International ist der Schutz von Hormarken in vielen Landern mdglich. In den
Mitgliedstaaten der EU sind Hormarken durch die Umsetzung der MRRL weithin
anerkannt.™® International fallt insbesondere die in den USA betriebene liberale
Eintragungspraxis auf. Hier sind melodische und amelodische Hérmarken schon
lange anerkannt.® Die (bliche Darstellungsweise fiir amelodische Hérmarken
sind dort Lautmalereien bzw. Onomatopoetika.

Dariiber hinaus besteht etwa in Australien®®, Neuseeland™® und in praktisch
allen lateinamerikanischen Landern™’ die Méglichkeit, Hormarken registrieren zu

lassen.

4  Der Schutz von Geruchsmarken

Entsprechend der Vorgehensweise in Kapitel 3 wird nach einer Darstellung von
Begriff, Vorteilen und Anwendungsmoglichkeiten von Geruchsmarken untersucht,
ob und inwieweit Geruchsmarken grundsatzlich die wesentlichen materiellen Vo-
raussetzungen fur einen Schutz durch Eintragung in das Markenregister erflllen
konnen. Danach wird auch hier ein kurzer Uberblick Giber den Schutz von Ge-

ruchsmarken in anderen Rechtskreisen gegeben.

153 Fezer in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 593.

%% Sec. 45 Lanham Act; 15 US C § 1127 - abrufbar etwa unter
http://www.bitlaw.com/source/15usc/1127.html (letzter Abruf 16. Oktober 2014).

1%% Sjehe etwa Section 6 des Trade Marks Act of Australia 1995 — Abrufbar unter

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tmal1995121/s6.html (letzter Abruf 03.

Oktober 2014).

Siehe etwa Section 5 des Trade Marks Act of New Zealand - Abrufbar unter

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/DLM164249.html (letzter Ab-

ruf 03. Oktober 2014).

57| eguizamon, GRUR Int. 2003, 397 (398).
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4.1 Die Geruchsmarke

Zunachst werden Begriff, Vorteile und Anwendungsmadglichkeiten von Geruchs-

marken erortert.

411 Begriff

Eine einheitliche Sprachregelung gibt es fir Geruchsmarken ebenso wenig wie
fur Hormarken. Geruchsmarken werden umgangssprachlich manchmal auch als
.Riechmarken“ oder ,Duftmarken“ bezeichnet. Im marketingtheoretischen
Sprachgebrauch findet sich der Begriff der ,olfaktorischen Marke*.**® Englisch-
sprachige Bezeichnungen sind ,scent mark“ oder ,smell mark.“**°

Ausdriicklich erwahnt werden Geruchsmarken im deutschen und europaischen
Recht nicht. Auch in den Umsetzungsgesetzen der anderen EU-Mitgliedstaaten
findet sich der Begriff nicht.*°

Definiert werden kann die Geruchsmarke als ,eine sensorische Marke, die ein
Produkt olfaktorisch identifiziert." Die produktidentifizierende und herkunftskenn-
zeichnende Funktion (siehe Kapitel 2.2.) einer olfaktorischen Marke beruht auf
der Funktionsweise des Geruchssinns. Eine olfaktorische Marke liegt dann vor,
wenn die kennzeichenrechtliche Herkunftsfunktion Uber den Geruchssinn reali-

siert wird.*®!

4.1.2 Vorteile

Ahnlich wie akustische Reize sind auch olfaktorische Reize in der Lage, bei den
Empfangern starke emotionale Wirkungen zu entfalten. Allgemein wird davon
ausgegangen, dass Gerlche sogar noch besser als ,Emotionsausltser” geeignet
sind als akustische Reize.®® Dariiber hinaus hat der Mensch ein stark ausge-
pragtes Geruchsgedéachtnis, welches ihn in die Lage versetzt, Gerliche noch
nach Jahren wieder zu erkennen und mit bestimmten Stimmungen zu verknip-

fen.'®® Grund hierfiir soll die enge Verbindung des Geruchssinnes zu den Hirnre-

%% Alle Kutscha, S. 43.

1%9 Siehe etwa http://en.wikipedia.org/wiki/Non-conventional_trademark (letzter Abruf 03.
Oktober 2014).

180 Kutscha, S. 45, die aber auf die ausdriickliche Erwahnung des Begriffs in internationa-

len Ubereinkommen verweist.

181 Fezer, in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 606; Kutscha, S. 43; Isenberg, S. 20.

182 vgl. etwa Novak, S. 156.

183 Kutscha, S. 71.
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gionen sein, die das emotionale Verhalten bestimmen.*®* Hierzu zahlt insbeson-
dere das limbische System, eine ,Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbei-
tung von Emotionen und der Entstehung von Triebverhalten dient.“*®> Olfaktori-
sche Reize sind somit die ,Wegbereiter* fir dauerhaft im Gedéachtnis abgespei-
cherte Stimmungen und Gefiihle.'® Dabei ist stets zu beriicksichtigen, dass der
Geruchssinn des Menschen enorm empfindlich reagiert. Um eine bestimmte
Stimmung beim Rezipienten hervorzurufen, genltigt dementsprechend schon eine
Verwendung knapp oberhalb der Wahrnehmungsschwelle.*®’

Auch werden olfaktorische Reize zwangsweise wahrgenommen. Ein Verbraucher
kann sich ihrer Wahrnehmung noch weniger entziehen als der Wahrnehmung
von akustischen Ereignissen. Zwar kommt auch hier das VerschlieRen oder ,Zu-
halten“ der Nase in Betracht, jedoch hat die Wahrnehmung in diesem Fall schon
stattgefunden und eine Wirkung sich schon entfaltet. Einer Wahrnehmung olfak-
torischer Reize etwa in einer ,Verkaufsumgebung“ kann der angesprochene Ver-
braucher sich de facto nicht entziehen.

Weiter sind olfaktorische Reize vollkommen unabhangig von sprachlichen Gren-
zen. Zwar liegt auf der Hand, dass Geriiche in verschiedenen L&ndern zum Tell
héchst unterschiedliche Assoziationen hervorrufen.'®® Jedoch eréffnen olfaktori-
sche Reize als von Sprache und Schriftzeichen unabhangiges Kommunikations-
medium in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft auch enorme Moglichkei-
ten.*®
Dass der Einsatz von olfaktorischen Reizen als Mittel zur Kommunikation zwi-
schen Verbrauchern und Unternehmen im Vergleich zu traditionellen Markenfor-
men wie Wort- und Bildmarken noch verhaltnismaRig wenig verbreitet ist, kann
dabei als ein weiterer Vorteil gewertet werden. Vielfach wird etwa in der Werbe-

branche dartber geklagt, dass eine gewisse ,Reiziberflutung“ durch Werbung

%% pres, S. 47.

1% Sjehe http://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System (letzter Abruf 16. Oktober 2014).

1% Kutscha, S. 71.

%" pres, S. 47.

188 50 wird z.B. Zitronenduft in Deutschland mit hygienischer Reinheit assoziiert und
dementsprechend zur ,Beduftung” von Reinigungsmitteln verwendet. In Spanien hin-
gegen, wo Zitronen wachsen, lést der Zitronenduft eher Assoziationen von Feldarbeit
und Landwirtschaft aus. Ein Reinigungsmittel mit Zitronenduft wéare in Spanien wohl
kaum verkauflich.

1% Novak, S. 155. Siehe auch Kutscha, S. 78.
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u. a. in Form von Wort- und Bildmarken zu beobachten ist, die dazu gefiihrt hat,
dass die Verbraucher ,abgestumpft und den ,Anspracheversuchen® der Unter-
nehmen in der Folge weniger zugéanglich sind. Geruchsmarken kénnen hier als
ein neuer, bislang ,ungenutzter Weg“ gesehen werden, Einfluss auf die Verbrau-

cher zu nehmen.

4.1.3 Anwendungsmaoglichkeiten

Die sich ergebenden Anwendungsgebiete einer markenmafigen Nutzung olfak-
torischer Reize, also der ,Verknipfung einer (positiven) Emotion mit einem Pro-
dukt oder einer Dienstleistung mittels eines olfaktorischen Reizes, sind zahlreich:
Heute bereits verbreitet ist der Einsatz von Gerlichen bzw. die ,Beduftung von
Dienstleistungen” etwa bei der Verkaufsraumgestaltung. So setzen etwa Reise-
biros Geriliche ein, die bei den Kunden Assoziationen zu Urlaubszielen hervorru-
fen.’’® Neben einer ,Beduftung von Dienstleistungen“ ist auch eine ,Beduftung
von Waren“ problemlos vorstellbar. Insbesondere synthetisch hergestellte Ger-
che eignen sich, um sie auf Produkte aufzubringen und dem Ké&ufer so eine In-
formation Giber Herkunft und Qualitit des Produktes zukommen zu lassen.'”*

In Zukunft diurften olfaktorische Reize — ahnlich wie die akustischen Reize — eine
immer wichtigere Rolle im Rahmen der ,corporate identity* von Unternehmen
spielen. So lassen einige Unternehmen heute schon sogenannte ,corporate
scents” entwickeln, die fur einen einheitlichen olfaktorischen Unternehmensauf-
tritt sorgen.*’?> Bekanntestes Beispiel ist das Unternehmen ,Singapore Airlines®,
das bereits seit Ende der 1990er-Jahre Uber einen eigens entwickelten ,Unter-

nehmensduft* mit Namen ,Stefan Floridian Waters* verfiigt.!”

4.2 Markenfahigkeit von Geruchsmarken

Um markenfahig zu sein, missten auch Geruchsmarken grundséatzlich Zeichen
sein konnen, die abstrakte Unterscheidungseignung aufweisen und graphisch

darstellbar sind.

170 vgl. Pres, S. 47 mit Hinweis auf das ,multisensuale Reisebiiro“ von TUI in Berlin.

1 Zu den zahlreichen Einsatzmdéglichkeiten von Geruchsmarken siehe auch Isenberg,

S. 77 ff.

12 Siehe hierzu etwa Briigge, DIE ZEIT Nr. 2/2009 v. 31. Marz 2009, abrufbar unter
http://www.zeit.de/2009/02/C-Duftdesigner (letzter Abruf 03. Oktober 2014).

13 vgl. Pres, S. 47 oder http:/en.wikipedia.org/wiki/Sensory_branding (letzter Abruf 03.
Oktober 2014).
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4.2.1 Zeichen gemal § 3 Abs. 1 MarkenG

Zwar sind Geruchsmarken in der beispielhaften Aufzahlung des § 3 Abs. 1 Mar-
kenG nicht enthalten. Die betont offene Formulierung und das folglich sehr weite
Verstandnis des Zeichenbegriffs fihren dazu, dass grundséatzlich auch Geruchs-
zeichen als Zeichen in Betracht kommen kdnnen. Siehe hierzu auch Kapitel
2.4.1.1.

Mit Blick auf die Erfordernisse der Selbstandigkeit und Bestimmtheit gibt es auch
bei Geruchsmarken keinen Anlass anzunehmen, dass sie diese generell nicht
erfullen konnten. Die Selbsténdigkeit kann wohl bei der Bezeichnung von Pro-
dukten zweifelhaft sein, von denen ihrerseits zumindest auch ein Geruch aus-
geht. Es muss darauf geachtet werden, dass zwischen Geruchsmarke und Pro-
dukt eine ,funktionale Verschiedenheit* besteht.'’* So ist etwa der Parfiimduft
nicht selbstdndig gegeniiber dem entsprechenden Parfum. Insofern konnte der
Parfimduft niemals markenrechtlichen Schutz als Geruchmarke erlangen, denn
er ist keine Zusatzfunktion des Produktes, sondern seine Hauptfunktion.*” Eine
geistige Abstrahierbarkeit der Geruchsmarke vom Produkt bzw. ein ausreichen-
der Abstand ist nicht gegeben. Dasselbe gilt z.B. fir den Tannennadelduft, mit
dem ein Weihnachtsbaum bezeichnet werden soll oder fur den Geruch von Luf-
terfrischern flur das Produkt Lufterfrischer. In diesen Fallen liegt keine ausrei-

chende Selbsténdigkeit vor.'® Siehe hierzu auch Kapitel 2.4.1.1.

4.2.2 Abstrakte Unterscheidungseignung gemaf § 3 Abs. 1 MarkenG

Mit Blick auf den sehr grof3ziigigen anzulegenden Beurteilungsmafistab bei der
abstrakten Unterscheidungseignung (siehe hierzu Kapitel 2.4.1.2.) gibt es keinen
Grund, diese fiur Geruchsmarken generell abzulehnen. Gegen die abstrakte Un-
terscheidungseignung von Gerlichen ist vorgebracht worden, dass Gerliche in
der menschlichen Gesellschaft - anders als im Tierreich, in dem Reviere ,mar-
kiert* werden - meist nicht zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft von
Produkten eingesetzt und haufig nicht bewusst wahrgenommen werden. Somit
kénnten Geriiche — sofern sie lUberhaupt bemerkt wirden — vom Verkehr nur als

Eigenschaft einer Ware oder Bestandteil einer Raumatmosphare verstanden

1" sessinghaus, Diss., S. 20.

5 Kutscha, S. 119; Sessinghaus, Diss, S. 20. Auch Fezer in: Fezer, Komm., § 3 Rn. 610
allerdings unter Berufung auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
17 sessinghaus, Diss., S. 20.
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werden.'”” Diese Sicht verkennt aber, dass bereits heute eine Differenzierung
von Produkten anhand des Geruchs sehr héaufig stattfindet. Man denke daran,
dass viele Verbraucher an bestimmten Produkten riechen, bevor sie sie erwer-
ben.*’® Dies ist mindestens als ,erster Schritt* einer olfaktorischen Produktidenti-
fizierung zu bewerten. Vor dem Hintergrund des grof3zligigen anzuwendenden
Beurteilungsmalf3stabs kann die Moglichkeit, dass Geruchsmarken auch zur Un-
terscheidung der betrieblichen Herkunft von Produkten geeignet sein kbnnen,

also nicht generell vereint werden.™

4.2.3 Graphische Darstellbarkeit gemanR 8§ 8 Abs. 1 MarkenG

Es ist weiter das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gemaf
§ 8 Abs. 1 MarkenG zu prifen. Hier sei zunéchst auf die Ausfiihrungen in Kapitel
2.4.1.3. verwiesen. Wie die Hormarken gehoren auch die Geruchsmarken zu den
nicht visuell wahrnehmbaren Zeichenformen, die sich nicht unmittelbar graphisch
darstellen lassen. Es kann also auch bei Geruchsmarken nur um die Frage ge-
hen, wie eine mittelbare graphische Darstellung realisiert werden kdnnte. Diese
Frage war in den vergangenen Jahren Gegenstand der Diskussion in Literatur
und Rechtsprechung.

Nachfolgend wird eine Auswahl von Darstellungsarten beschrieben und erlautert,

welche in der Vergangenheit in Literatur und Rechtsprechung diskutiert wurden.

4.2.3.1 Wortliche Beschreibung eines Duftes bzw. Geruchs

Es besteht zunachst die naheliegende Mdglichkeit, einen Geruch bzw. einen Ge-
ruchseindruck verbal zu beschreiben. So waren in der Vergangenheit etwa Geri-
che Gegenstand von Markeneintragungsverfahren, die als ,der Duft von fri-

«180

schem, geschnittenen Gras oder als ,balsamisch fruchtiger Duft mit einem

leichten Anklang an Zimt“*®! beschrieben wurden.

4.2.3.2 Chemische Formel

Eine weitere diskutierte Art der Darstellung von Geruchen ist die Angabe einer

chemischen Formel. Chemische Formeln sind eine naturwissenschaftlich einheit-

7 50 Guth, Mitt. 2003, 97 (98).
18 sessinghaus, Diss., S. 22 f.; vgl. auch Isenberg, S. 62 f.

17 50 auch Sessinghaus, Diss, S. 23; Pres, S. 197; Isenberg, S. 64.
%9 HABM (2. BK), Entscheidung v. 11. Februar 1999, WRP 1999, 681.
81 EUGH, Urteil v. 12.12.2002, GRUR 2003, 145 — ,Sieckmann®.
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liche Handhabung der Bezeichnung von Stoffen und von deren Mischverhaltnis.
Sie bestehen aus Symbolen fir die chemischen Elemente und geben den
Grundaufbau von Stoffen vereinfacht wieder.'® Zu unterscheiden ist bei chemi-
schen Formeln zwischen Summen- und Strukturformeln.

Stark vereinfacht gesagt, geben Summenformeln lediglich Aufschluss Uber die
Art und Zahl von chemischen Elementen in einer bestimmten Substanz. Die je-
weiligen Elemente werden also als Summe dargestellt und ggf. zu sinnvollen
Atombildungsgruppen zusammengefasst. Jedoch ist zu beachten, dass eine
Summenformel keine Aussage Uber die raumliche Anordnung der einzelnen
Atomgruppen zulasst. Diese hat aber Einfluss auf die Qualitat und Intensitat des
Geruchs.'®®

Die Strukturformel gibt hingegen die rdumliche Anordnung der Atome und die
Bindungen zwischen ihnen an. Sie ermdglicht die Abbildung von beliebig kom-
plexen Substanzen sowie die Reproduktion eines Stoffes und somit des von ihm
ausgehenden Geruchs.'® Dementsprechend wird in der Regel auch nur die

chemische Strukturformel als mdgliche Darstellungsart diskutiert.

4.2.3.3 Hinterlegung von Geruchsproben

Vorgeschlagen wurde auch, dem Erfordernis der graphischen Darstellung durch
die Hinterlegung einer Geruchsprobe beim Markenamt nachzukommen.*® In der
Praxis wirde dann etwa ein Behéltnis mit einer Geruchsprobe beim Markenamt
eingereicht. Dartiber hinaus wurde auch diskutiert, der Anmeldung einer Ge-
ruchsmarke ergénzend oder alternativ zur Einreichung einer Probe den Hinweis
auf den Hinterlegungsort des Geruchs, d.h. z.B. auf eine Adresse, unter der der

in Rede stehende Geruch bezogen werden kann, beizufigen.

4.2.3.4 Ausgewéhlte Entscheidungen

Die in den Kapiteln 4.2.3.1. bis 4.2.3.3. aufgeflhrten Darstellungsarten sind in

den vergangenen Jahren Gegenstand von Entscheidungen der Markenamter und

182 |senberg, S. 36.

18 Novak, S. 204 ff. Siehe auch Sessinghaus, Diss., S. 47 f.

184 |senberg, S. 37.

185 Schon Aron schlug 1930 — freilich lange vor Inkrafttreten des MarkenG — vor, dass
.Geruchsmarken den Eingang in die flachengestaltete Zeichenrolle derart finden [kdn-
nen], dass ein mit dem Geruch durchtranktes Stuickchen FlieRpapier in die Zeichenrol-
le aufgenommen [wird]*, GRUR 1930, 1017 (1023).
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des EuGH gewesen. Die Beurteilung der Darstellungsarten wird im Folgenden

anhand ausgewabhlter Entscheidungen wiedergegeben.

4.2.3.4.1 Die HABM-Entscheidung , the smell of fresh-cut grass*”

Im Jahr 1996 begehrte ein niederlandisches Unternehmen beim HABM die Ein-
tragung von ,der Duft von frischem, geschnittenen Gras” (,the smell of fresh cut
grass") als Gemeinschaftsmarke. Beabsichtigt war eine Kennzeichnung von Ten-
nisballen.®

Der Prifer lehnte eine Eintragung ab mit der Begriindung, die wdrtliche Be-
schreibung, ,Der Duft von frischem, geschnittenen Gras* sei keine graphische
Darstellung der Geruchsmarke selbst, die angemeldete Marke sei nur eine Be-
schreibung der Marke und die Marke sei im Anmeldeantrag in keiner Gestalt oder
Form zugegen.'®’

Das anmeldende Unternehmen wehrte sich gegen diese Entscheidung und fihr-
te aus, Geruchsmarken seien nicht vom Schutz als Gemeinschaftsmarken aus-
geschlossen. Die graphische Darstellbarkeit habe lediglich die Funktion, sicher-
zustellen, dass Dritte den Schutz der Marke bei einer Veroffentlichung beurteilen
koénnen. Es sei eine Analyse des Einzelfalls notwendig.

Trotzdem wurde die Eintragung im Ergebnis zundchst durch den Prufer abge-
lehnt. Die angemeldete Marke sei durch die Beschreibung nicht graphisch wie-
dergegeben. Eine Geruchsmarke sei beansprucht und eine verbale Beschrei-
bung der Marke eingereicht. Es sei dadurch nicht klar, wo der Schutzbereich be-
ginnt und wo er endet.*®

Diese Entscheidung des Prufers wurde schlie3lich durch die 2. Beschwerde-
kammer des HABM aufgehoben und zwecks Eintragung an den Prifer zurick-
verwiesen. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass die eingereichte Beschrei-
bung das Erfordernis der graphischen Darstellung erfillt. Sie fuhrte aus, bei der
Beschreibung handele es sich um einen ,charakteristischen Geruch, den jeder
sogleich aus seiner Erfahrung kennt. Viele erinnert der Duft oder Geruch von
frischem geschnittenen Heu an Frihling oder Sommer, gemahte Felder oder

Spielfelder oder andere derart angenehme Erfahrungen.“*#°

18 HABM (2. BK), Entscheidung v. 11. Februar 1999, WRP 1999, 681.
3" HABM (2. BK), Entscheidung v. 11. Februar 1999, WRP 1999, 681.
1% HABM (2. BK), Entscheidung v. 11. Februar 1999, WRP 1999, 681.
189 HABM (2. BK), Entscheidung v. 11. Februar 1999, WRP 1999, 681 (683).
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4.2.3.4.2 Das EuGH-Urteil , Sieckmann*

Im Jahr 2002 entschied der EUGH in einem Vorabentscheidungsverfahren nach
Vorlage der Sache durch das Bundespatentgericht (BPatG) tber die Auslegung
von Art. 2 MRRL.* Der Entscheidung ging folgendes Verfahren voraus:

Der Anmelder Ralf Sieckmann begehrte die Eintragung einer Geruchsmarke
beim DPMA. Die Geruchsmarke sollte verschiedene Dienstleistungen (u. a. Un-
ternehmensverwaltung, Biroarbeiten, kulturelle Aktivitaten etc.) kennzeichnen. In
dem entsprechenden Anmeldeformular hatte der Anmelder auf eine als Anlage
beigefligte Beschreibung verwiesen, in welcher er die Reinsubstanz ,Methylcin-
namat (= Zinksauremethylester)* und deren chemische Strukturformel angab.
Weiter verwies er ausdricklich darauf, dass Proben der angemeldeten Geruchs-
marke Uber den ortlichen Laborbedarf gemanR Gelbe Seiten der Deutschen Tele-
kom oder Uber ein ausdriicklich bezeichnetes Chemieunternehmen erhéltlich
seien. Daruber hinaus fiigte er der Anmeldung ein Behaltnis mit einer Riechprobe
des Zeichens bei. Dazu fiihrte er aus, der Duft wirde ,Ublicherweise als balsa-
misch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt bezeichnet****,

Das DPMA lehnte die Eintragung u. a. mit der Begrindung ab, dass Bedenken
gegen die graphische Darstellbarkeit der Marke gemalf’ § 8 Abs. 1 MarkenG be-
stiinden. Der Anmelder erhob daraufhin Klage beim BPatG. Das BPatG machte
ebenfalls Zweifel daran geltend, dass eine Geruchsmarke die Voraussetzung der
grapischen Darstellbarkeit gemaf 8§ 8 Abs. 1 MarkenG erflllen kdbnne. Zum Zwe-
cke der Auslegung des § 8 Abs. 1 MarkenG im Einklang mit Art. 2 MRRL setzte
das BPatG deshalb das Verfahren aus und legte es dem EuGH zur Vorabent-
scheidung vor.

In seiner Entscheidung stellte der EUGH zunéachst fest, dass die in Art. 2 MRRL
aufgefiihrte Beispielliste nicht abschlieRend sei und daher auch die nicht visuell
wahrnehmbaren Zeichen nicht ausdriicklich ausschlie3e. Art. 2 MRRL sei dahin-
gehend auszulegen, dass auch solche Zeichen Marke sein kdnnen, sofern sie
graphisch darstellbar sind.'*? In diesem Zusammenhang formulierte der EuGH
erstmals die u. a. in Kapitel 2.4.1.3. dargestellten Anforderungen, insbesondere

die sieben Kriterien, an die graphische Darstellbarkeit.

10 EuGH, Urteil v. 12. Dezember 2002, GRUR 2003, 145 — ,Sieckmann".
1 EuGH, Urteil v. 12. Dezember 2002, GRUR 2003, 145 (146) — ,Sieckmann".
192 EUGH, Urteil v. 12. Dezember 2002, GRUR 2003, 145 (147). — ,Sieckmann”.
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Hinsichtlich der Darstellung einer Geruchsmarke durch eine chemische Formel
wirden ,nur wenige in einer solchen Formel den fraglichen Geruch wieder er-
kennen*. Eine solche Formel sei nicht verstandlich genug. Dariiber hinaus gebe
eine chemische Formel nicht den Geruch einer Substanz, sondern die Substanz
selber wieder. Auch fehle es ihr an der nétigen Klarheit und Eindeutigkeit. Eine
chemische Formel sei daher keine Darstellung im Sinne von Art. 2 MRRL.

Bei der Beschreibung eines Geruchs handele es sich zwar um eine graphische
Darstellung. Diese sei aber nicht klar, eindeutig und objektiv genug.

Die Hinterlegung einer Geruchsprobe stellt laut EUGH keine graphische Darstel-
lung dar. AuBerdem fehle einer Geruchsprobe die nétige Stabilitat oder Dauer-
haftigkeit.

Wenn bei einem Riechzeichen weder eine chemische Formel, noch eine Be-
schreibung in Worten, noch die Hinterlegung einer Geruchsprobe geeignet seien,
als solche den Anforderungen an die graphische Darstellung zu gentigen, so
kdnne laut EuGH auch deren Kombination diese Erfordernisse, insbesondere die

der Klarheit und Eindeutigkeit nicht erfiillen. **3

4.2.3.4.3 Analyse und Wirdigung der Entscheidungen

Auch hier ist der Vollstandigkeit halber zunachst darauf hinzuweisen, dass weder
das HABM noch der EuGH Einwande grundsatzlicher Art gegen eine Markenfa-
higkeit von Geruchsmarken geauf3ert haben. Auch wenn sie nicht wortlich er-
wahnt werden, sind auch Geruchsmarken von Art. 2 MRRL (und damit 8 3 Abs. 1
MarkenG) mit umfasst. Sie kbnnen markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern
sie unterscheidungskraftig und graphisch darstellbar sind. Problematisch ist auch
hier stets die Art der Darstellung im Hinblick auf die durch den EuGH aufgestell-
ten sieben Kriterien (siehe auch Kapitel 2.4.1.3.).

In Bezug auf die wortliche Beschreibung von Geruchseindriicken ist zunachst
darauf aufmerksam zu machen, dass die in Kapitel 4.2.3.4.1. dargestellte Ent-
scheidung ,the-smell-of-fresh-cut-grass” zeitlich vor dem "Sieckmann-Urteil" (Ka-
pitel 4.2.3.4.2.) des EuGH und damit vor Formulierung der Anforderungen an die
graphische Darstellbarkeit liegt. Mit Blick auf diese Anforderungen kann davon
ausgegangen werden, dass heute die Eintragung einer Geruchsmarke aufgrund

einer wortlichen Beschreibung wie der in der HABM-Entscheidung nicht mehr

198 EUGH, Urteil v. 12. Dezember 2002, GRUR 2003, 145 (147). — ,Sieckmann”.
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moglich ware.’® Zwar hat das Gericht der Europaischen Union (EuG) in einer
weiteren Entscheidung mit Bezug auf das Sieckmann-Urteil festgestellt, dass sich
»mit einer Beschreibung zwar keine Riechzeichen grafisch darstellen lassen, fur
die zahlreiche Beschreibungen in Frage kommen, dass aber nicht véllig auszu-
schliel3en ist, dass ein Riechzeichen Gegenstand einer Beschreibung sein kann,
die alle Voraussetzungen [...] erfiillt.“**® Jedoch ist davon auszugehen, dass es in
der Praxis allenfalls in sehr seltenen Einzelféallen gelingen kann, einen Geruch so
zu beschreiben, dass Dritte den Schutzgegenstand klar und eindeutig erfassen
kénnen. Wortliche Beschreibungen von Sinneseindriicken sind von Natur aus
stark von Subjektivitat und Relativitat gepragt. Die wdrtliche Beschreibung kann
also allenfalls in solchen Féllen die Anforderungen erfiillen, in denen es um einen
sehr speziellen und charakteristischen Geruch geht.**°

Um bei wortlichen Beschreibungen ein gréflieres Mald an Objektivitat zu ermdégli-
chen, wird teilweise vorgeschlagen, sich an einem ,Klassifikationssystem®, also
einer Kategorisierung von Geriichen, zu orientieren.’®” Jedoch existiert derzeit
noch kein einheitliches und allgemein anerkanntes internationales System zur
Klassifikation von Geriichen'®®, weshalb eine Beschreibung aufgrund eines sol-
chen Systems, welche die Anforderungen des EuGH erfiillen kdnnte, allenfalls fur
einen Teil von Geriichen denkbar ist.** Allerdings ist durchaus umstritten, inwie-
weit solche Systeme (iberhaupt zur Objektivierung beitragen kénnen.**

Nicht nachzuvollziehen ist die Entscheidung des EuUGH im Hinblick auf die che-
mischen Formeln. Anders als eine chemische Summenformel kann die chemi-
sche Strukturformel eine Substanz eindeutig bestimmen (siehe hierzu Kapitel
4.2.3.2.). Auch ermdglicht sie die genaue Reproduktion der Substanz und damit
des Geruchs. Insofern ist die Darstellung durch eine chemische Strukturformel

praziser als die Darstellung eines melodischen Hoérzeichens durch Notenschrift,

19 Nach Recherchen des Verfassers der vorliegenden Arbeit ist die Marke wegen Nicht-

verlangerung mittlerweile geldscht. Siehe dazu
https://oami.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/000428870 (letzter Abruf am 15. Ok-
tober 2014).

195 EyG, Urteil v. 27. Oktober 2005, GRUR 2006, 327 (328).

1% 50 auch Isenberg, S. 47 f.; a. A. wohl Pres, S. 198 f.

197 Siehe etwa Isenberg, S. 48 ff.

198 vgl. etwa EuG, Urteil v. 27. Oktober 2005, GRUR 2006 327 (328).

199 1senberg, S. 48 ff.

2% sSjehe etwa Pres, S. 198 f.
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welche keine Aussage etwa zu Instrumentierung und Interpretation beinhalten
muss.”**

Insbesondere kann auch keine Rede davon sein, dass eine chemische Formel,
wie der EUGH meint, nicht verstandlich ist. Der EUGH hat in einer — spateren —
Entscheidung in Bezug auf Hormarken erklart, dass die graphische Darstellung
durch ein Notensystem (siehe Kapitel 3.2.3.5.2.) den an Art. 2 MRRL gestellten
Anforderungen grundsatzlich gentigt. Wie bereits erortert, durfte unstreitig sein,
dass auch beim Blick auf ein solches Notensystem nur wenige das fragliche
akustische Ereignis ,im Ohr* haben werden und angesichts der Anzahl an in
Deutschland lebenden Menschen, die keine Noten lesen kénnen, wird in der Re-
gel also ein Notenkundiger hinzugezogen werden mussen und ein Instrument zur
Beurteilung des klanglichen Eindrucks benétigt werden.?®® Trotzdem wird der
Aufwand, sich eine in Notenschrift niedergelegte Hérmarke verstandlich zu ma-
chen — zu Recht — als zumutbar angesehen. Es sei an dieser Stelle nochmals
darauf hingewiesen, dass Sinn und Zweck des Markenregisters die Gewahrleis-
tung der Festlegung, der Nachvollziehbarkeit und Nachprifbarkeit von Schutz-
rechten ist und nicht die Festlegung von Einsichtnahmebedingungen durch Wett-
bewerber.”® Es sei deshalb an den bereits angestellten Vergleich mit dem
rechtsstaatlichen Veroffentlichungsgebot beim Erlass von Gesetzen erinnert, bei
dem die Mdglichkeit fur die Birger in die Gesetzblatter Einsicht zu nehmen als
ausreichend erachtet wird, auch wenn sich ihnen der Inhalt unter Umstanden erst
mit weiterem zu verschaffendem Fachwissen erschlief3t. Es stellt keinen Unter-
schied dar, ob bei einem schwierigen Gesetz ein Fachanwalt, bei einer Noten-
Partitur ein Notenkundiger oder bei einer chemischen Strukturformel ein Chemi-
ker oder Patentanwalt hinzugezogen wird.?** Hierzu sei nochmals auf die in die-
sem Zusammenhang in den Kapiteln 2.4.1.3. und 3.2.3.5.4. gemachten Ausfih-
rungen verwiesen.

Schliel3lich geht auch der Einwand des EuGH fehl, eine chemische Formel sei
deshalb keine graphische Darstellung, weil sie nicht den Geruch einer Substanz,
sondern die Substanz selber wiedergibt. Zwar ist es richtig, dass durch die che-
mische Strukturformel nur die den olfaktorischen Wahrnehmungsvorgang auslo-

sende Substanz wiedergegeben wird. Es wird somit zwar nicht der Geruch als

1 |senberg, S. 37.

292 1senberg, S. 39.
293 |senberg, S. 39; Grabrucker, MarkenR 2001, 95 (97).

294 sessinghaus, WRP 2002, 650 (659); Isenberg, S. 39.
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der eigentliche Markengegenstand im Register abgebildet, aber es ist ein hinrei-
chend mittelbarer Bezug zwischen der dargestellten Substanz und dem bean-
spruchten Geruch gegeben.”® Zwischen der Substanz und ihrem Geruch besteht
eine ,Zwangsbeziehung“.?®® Da mittelbare graphische Darstellungen bei nicht
visuell wahrnehmbaren Zeichen durch die Gerichte akzeptiert werden (siehe et-
wa Kapitel 2.4.1.3.), sind sie auch an dieser Stelle, trotz eines gesteigerten Ma-
Bes an Mittelbarkeit, hinzunehmen, denn die Bestimmung des Schutzgegenstan-
des wird durch die chemische Strukturformel eindeutig moglich.?°” Selbst wenn
der Geruch des abgebildeten Stoffes sich unter bestimmten auf3eren Bedingun-
gen verandert, kénnte dem mit einer zusatzlichen Angabe von Randbedingungen
begegnet werden.?®®

Eine graphische Darstellung durch eine chemische Strukturformel, ggf. erganzt
durch zuséatzliche Angaben, erfillt somit die an die graphische Darstellbarkeit
gestellten Anforderungen und sollte als Darstellungsart akzeptiert werden.?*®
Hinsichtlich seiner Einschatzung der Darstellungsart ,Hinterlegung einer Ge-
ruchsprobe” ist dem EuGH beizupflichten. Zwar kénnte dem Gericht entgegen-
gehalten werden, dass Geruchsproben nicht vergénglicher und damit weniger
dauerhaft sein miissen als andere Markenformen.?° Jedoch stellt der EuGH zu-
treffend fest, dass die Hinterlegung einer Probe keine — auch keine mittelbare —
Darstellung graphischer Art ist.

Wirde der Hinweis auf eine Beschaffungsadresse als ausreichend erachtet,
konnte der Verkehr sich nicht mehr aus dem Markenregister informieren, sondern
musste einen ,wesentlichen Zwischenschritt* vollziehen, der vor dem Hintergrund
der Funktion des Markenregisters als nicht zumutbar eingeschéatzt werden
muss.”™ Hinzu kommt, dass eine solche Vorgehensweise stets das Risiko in sich
tragen wirde, dass etwa der Hersteller, dessen Adresse angegeben wurde, sei-

ne Adresse andert, durch ein Insolvenzverfahren aufgeldst wird oder sich aus

2% pres, S. 203.

2% |senberg, S. 40.

27 |senberg, S. 40. Siehe auch Pres, S. 203.
28 50 etwa Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 104. Ebenso Isenberg, S. 40.

299 50 auch Isenberg, S. 38; Pres, S. 206; Ingerl/Rohnke, in: Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 104.
?19 50 etwa Isenberg, S. 56 f.; a. A. Pres, S. 202.

11 50 etwa Pres, S. 202. Im Ergebnis auch Isenberg, S. 58 f.
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freien Stiicken entscheidet, die Substanz nicht mehr herzustellen.”*? Der Bezug

Uber die angegebene Adresse wirde somit unmdglich gemacht.

4.3 Absolute Schutzhindernisse gemaf § 8 MarkenG

Damit eine Geruchsmarke in das Markenregister eingetragen werden kann, dir-

fen keine absoluten Schutzhindernisse geman 8§ 8 MarkenG vorliegen.

4.3.1 Konkrete Unterscheidungskraft von Geruchsmarken

Damit eine Geruchsmarke in das Register eingetragen werden kann, musste ihre
konkrete Unterscheidungskraft gemafd § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (entsprechend
Art. 7 Abs. 1 b) GMV und Art. 3 Abs. 1 b) MRRL) gegeben sein.

Damit konkrete Unterscheidungskraft bejaht werden kann, missten Geruchsmar-
ken von den Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft einer be-
stimmten Ware bzw. einer bestimmten Dienstleistung verstanden werden koén-
nen. Teilweise wird gegen eine Unterscheidungskraft von Gertichen vorgebracht,
der Verkehr sehe in einem Geruch vor allem ein produktinhdrentes Ausstat-
tungsmerkmal, das nur ,asthetische und/oder dekorative Funktionen erfulle und
dementsprechend die ,Ware oder Dienstleistung lediglich nach ihrer Beschaffen-
heit anstatt der beachtenswerten betrieblichen Herkunft der Leistung unterschei-
de.“*" Diese Aussage kann aber nicht generell fiir alle denkbaren Fallkonstellati-
onen Bestand haben.

Nicht konkret unterscheidungskréftig werden Geriliche sein, die fir die Waren
oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnen sollen, iiblich oder typisch sind,**
da der Verkehr in diesen Fallen in dem Geruch keinen Hinweis auf die Pro-
duktherkunft sieht. Nicht konkret unterscheidungskraftig ware insofern z.B. der fur
neue PKW typische und allgemein bekannte ,Neuwagenduft® oder der bei
Waschmitteln iibliche ,Frischeduft“.?*® Auch hat das HABM die Eintragung einer
Geruchsmarke ,Duft von Himbeeren® fir die Warenklasse ,Brennstoffe” u.a. mit

der Begriindung abgelehnt, dass in diese Klasse auch Duftkerzen und Duftpetro-

2 pres, S. 202.

213 pres, S. 206 mit Bezug auf HABM (3. BK), Entscheidung v. 05. Dezember 2001,
GRUR 2002, 348 (350).

14 1senberg, S. 66.

215 sessinghaus, S. 87.
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leum fallen, fur die der ,Duft von Himbeeren* eine wesentliche Wareneigenschaft
und somit nicht unterscheidungskréftig sei.*'®

Jedoch sind Geruche, die solche Waren oder Dienstleistungen markieren sollen,
die von sich aus keinen oder einen anderen Geruch absondern, regelmafiig un-
terscheidungskraftig. In diesen Féllen kann keineswegs ausgeschlossen werden,
dass der Verkehr in dem Geruch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft des
.bedufteten” Produktes sieht. Hierfir kommen zahlreiche Konstellationen in Be-
tracht, denn ein Geruch, an dem das Produkt eines Herstellers erkannt werden
soll, ist prinzipiell genauso frei wahlbar wie ein Wort oder eine Verpackung.?’” Es
liegt in der Hand der Markenverwender, den Geruch so zu wahlen, dass der Ver-
kehr ihn als Hinweis auf die betriebliche Herkunft und nicht als Teil der Warenbe-
schaffenheit oder -eigenschaft auffasst. Konkret unterscheidungskraftig wére
etwa der schon in Kapitel 4.1.3. angesprochene ,corporate scent* eines Dienst-
leistungsunternehmens, da der Verkehr mit diesem in der Regel keinen Geruch
in Verbindung bringen durfte. Bei Waren wéare etwa ein ,rauchiger Duft" fir Jeans
konkret unterscheidungskréftig. *'®

Zur Feststellung der konkreten Unterscheidungskratft ist auch bei Geruchsmarken
der jeweilige Einzelfall mit konkretem Produktbezug zu untersuchen.

Der Ansicht, der Verkehr habe sich an die herkunftshinweisende Funktion von
Gerlchen noch nicht gewohnt und eine konkrete Unterscheidungskraft sei des-
halb pauschal abzulehnen, kann nicht gefolgt werden. Vielmehr besteht konkrete
Unterscheidungskraft bereits, wenn sie dem Zeichen als Marke innewohnt und
nicht erst, wenn sie im Verkehr benutzt und dem Verbraucher bekannt wird (sog.
Jatente Herkunftsfunktion“, siehe auch Kapitel 2.4.2.1). Eine Vorbenutzung der

Marke mit Verkehrsgewshnung ist nicht erforderlich.*®

4.3.2 Weitere absolute Schutzhindernisse

Den weiteren absoluten Schutzhindernissen gemal3 8 8 Abs. 2 Nr. 2-10 MarkenG
kommt auch in Bezug auf Geruchsmarken eine im Vergleich zu § 8 Abs. 2 Nr. 1

218 HABM (3. BK), Entscheidung v. 5. Dezember 2001, GRUR 2002, 348 (350). Nach der
hier vertretenen Auffassung wéaren in diesem Fall allerdings schon Zweifel an der hin-

reichenden Selbstandigkeit des Zeichens angebracht.

21" 1senberg, S. 69. Zu konkreten Einsatzmdglichkeiten siehe auch Isenberg, S. 77 ff.

218 gessinghaus, Diss., S. 87.

?% Siehe Isenberg, S. 65 ff. und Sessinghaus, Diss., S. 76 ff. mit iiberzeugender Begriin-
dung der Geltung der ,latenten Herkunftsfunktion". Zust. auch Pres, S. 206 f.
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MarkenG geringere Bedeutung zu. Lediglich in Einzelféllen ist von einem Schei-
tern der Eintragung einer Geruchsmarke an den Schutzhindernissen gemaf § 8
Abs. 2 Nr. 2-10 MarkenG auszugehen.?°

4.4 Zwischenergebnis

Der Einsatz von Geruchsmarken bietet zahlreiche Vorteile gegentiber traditionel-
len Marken. Insbesondere die Tatsache, dass die Nutzung von Gertchen zur
Produktidentifizierung bislang eher wenig verbreitet ist, kdnnte einen grof3en
Wettbewerbsvorteil fir "Erstverwender" bedeuten. Es kommt eine Vielzahl von
Anwendungsmaglichkeiten in Betracht.

Somit stellt sich die Frage nach der Mdglichkeit des markenrechtlichen Schutzes
von Geruchszeichen. Es ist festzuhalten, dass weder das HABM noch der EuGH
grundsétzliche Einwénde gegen eine Markenféhigkeit von Geruchsmarken geéu-
Rert haben. Geruchsmarken sind von Art. 2 MRRL mit umfasst. Somit kdnnen
Geruchsmarken markenrechtlichen Schutz durch Eintragung erlangen, wenn sie
unterscheidungskréftig und graphisch darstellbar sind und keine absoluten
Schutzhindernisse vorliegen.

Im Hinblick auf die Zeichenfahigkeit sowie die abstrakte Unterscheidungseignung
von Geruchsmarken ergeben sich keine grundsatzlichen Bedenken. Das Vorlie-
gen der konkreten Unterscheidungskraft und der weiteren absoluten Schutzhin-
dernisse muss im Einzelfall bestimmt werden. Zwar bezweifeln Skeptiker, dass
Gertche in der menschlichen Gesellschaft zur Produktidentifizierung dienen kon-
nen. Diese Einwande kdénnen jedoch nicht verallgemeinert werden. Es sind zahl-
reiche Situationen denkbar, in denen auch Gerliche auf die Herkunft der Waren
und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens hinweisen kénnen.

Weiter kann konstatiert werden, dass es bislang keine durch den EuGH aner-
kannte Art der graphischen Darstellung fir Geruchsmarken gibt. S&dmtliche Dar-
stellungsarten, die Gegenstand der ,Sieckmann-Entscheidung” des EuGH waren,
konnten nach Auffassung des Gerichts nicht die an die graphische Darstellung
gemal Art. 2 MRRL (und damit gemaR § 8 Abs. 1 MarkenG) gemachten Anfor-
derungen erfillen. Eine durch das HABM im Jahr 2000 zugelassene Eintragung
aufgrund einer wortlichen Beschreibung wirde heute an den zwischenzeitlich
durch den EuGH aufgestellten Anforderungen scheitern.

Eine Darstellung durch eine chemische Strukturformel, die ggf. durch zusatzliche

Angaben erganzt wird, kann die an die graphische Darstellung gestellten Anfor-

2 siehe etwa Sessinghaus, Diss., S. 89 ff.
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derungen erfillen. Diese Darstellungsart sollte fur Geruchsmarken deshalb ak-

zeptiert werden. Auch sie ist allerdings durch den EuGH nicht anerkannt.

45 Der Schutz von Geruchsmarken in anderen Rechtskreisen

Innerhalb der EU gab es bisher vor dem ,Sieckmann-Urteil“ nur vereinzelte Ver-
suche, Geruchsmarken in die Markenregister eintragen zu lassen. So hat bei-
spielsweise seit 1994 beim britischen Markenamt ein bekannter Reifenhersteller
eine Geruchsmarke mit der Angabe ,Die Handelsmarke ist ein an Rosen erin-
nernder Blutenduft/Geruch, der auf Reifen aufgetragen wird* registriert.?**

International heben sich auch in Bezug auf den Schutz von Geruchsmarken die
USA durch eine sehr liberale Eintragungspraxis hervor. Zur Eintragung einer Ge-
ruchsmarke, welche ausdriicklich in den entsprechenden Vorschriften vorgese-
hen ist, reicht hier eine ,detaillierte Beschreibung der Marke* aus.??? So ist bei
der US-amerikanischen Markenbehotrde z.B. derzeit eine Marke registriert, die
den ,Geruch von Erdbeeren® fur die Produktklasse ,Schmier- und Kraftstoffe fur

Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge* beinhaltet.?*,

4 und Neuseeland?®®,

Anerkennung finden Geruchsmarken auch in Australien®
wo sie ebenfalls ausdriicklich in den einschlagigen Gesetzen erwahnt werden.

Entsprechend war in Australien eine Marke mit dem ,Duft von Zitrone" fiir Tabak-

221 Die Marke, die noch bis 31. Oktober 2014 geschiitzt ist, tragt die Registrierungsnum-

mer UK00002001416 und kann unter http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-
find/tmtext.htm (letzter Abruf: 03. Oktober 2014) recherchiert werden.
?22 Sjehe 37 C.F.R. § 2.52 (e); abrufbar etwa unter
http://www.bitlaw.com/source/37cfr/2_52.html (letzter Abruf: 03. Oktober 2014).
?2% Diese Marke hat die Registrierungsnummer US 75360102 und kann unter
http://tmsearch.uspto.gov (letzter Abruf: 03. Oktober 2014) recherchiert werden.
224 Siehe etwa Section 6 des Trade Marks Act of Australia 1995; abrufbar unter
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tmal1995121/s6.html (letzter Abruf 03.
Oktober 2014).
Siehe etwa Section 5 des Trade Marks Act of New Zealand; abrufbar unter
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/DLM164249.html (letzter Ab-
ruf 03. Oktober 2014).

225
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produkte registriert.”?® In Neuseeland war z.B. eine Marke mit dem ,Geruch von

Zimt* fur pharmazeutische Produkte registriert.?*’

5 Soll es eintragungsféahige Hor- und Geruchsmarken geben?

AbschlieBend sollen im Folgenden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst,
ein Fazit unter Beantwortung der Ausgangsfrage gezogen und ein Ausblick ge-

geben werden.

5.1 Zusammenfassung

Eine markenmafige Verwendung akustischer und olfaktorischer Reize in Form
von Hor- und Geruchsmarken bietet ihren Verwendern gegeniber den traditionel-
len Markenformen, vor allem gegentiber visuell wahrnehmbaren Wort- und Bild-
marken, zahlreiche Vorteile. Insbesondere zahlt hierzu ihre Eignung, bei den
Verbrauchern starke emotionale Reize auszulésen, die Uber die entsprechenden
Marken mit Produkten und Dienstleistungen verknipft werden kénnen. In Zeiten
einer stark empfundenen visuellen Reizuberflutung ist die Nutzung von Hér- und
Geruchsmarken fir ihre Verwender somit mit grofien Chancen verbunden. Es
sind zahlreiche Anwendungsmoglichkeiten denkbar (siehe Kapitel 3.1. und 4.1.).
Sowohl Hor- und Geruchsmarken kdnnen grundsatzlich dazu geeignet sein, die
materiellen Voraussetzungen fir einen Schutz durch Eintragung in das Marken-
register zu erfullen. Sie sind grundséatzlich geeignet, Zeichen zu sein, die abstrak-
te Unterscheidungseignung aufweisen (siehe Kapitel 3.2. und 4.2.). An den abso-
luten Schutzhindernissen gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1-10 MarkenG wirde eine Ein-
tragung nur in Einzelfallen scheitern (siehe Kapitel 3.3. und 4.3.).

Als groéRtes Hindernis fur eine Eintragung erweist sich jedoch das Erfordernis der
graphischen Darstellbarkeit der Marke gemanR § 8 Abs. 1 MarkenG.

Fur melodische Hormarken ausdrucklich durch den EuGH anerkannt ist ihre Dar-
stellung in Form eines in Takte gegliederten Notensystems mit einem Noten-
schlussel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angibt,

und ggf. Vorzeichen. Angesichts der Vielzahl an klanglichen Realisierungsmag-

226 Diese Marke hatte die Registrierungsnummer AU 936188 und kann unter
http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start (letzter Abruf 03. Ok-
tober 2014) recherchiert werden.

22! Diese Marke hatte die Registrierungsnummer NZ 248231 und kann unter

http://www.iponz.govt.nz/app/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=635458088688149741 (letz-

ter Abruf 03. Oktober 2014) recherchiert werden.
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lichkeiten sollten Markenanmelder zusatzliche Angaben zur Auffiihrungspraxis
machen.

Insbesondere fiir amelodische Hormarken kommt auch eine Darstellung mittels
eines skalierten Sonagramms, ggf. erganzt durch eine Beschreibung, in Frage.
Obwohl der EuGH sich bislang nicht zur Zulassigkeit von Sonagramm-
Darstellungen geaufert hat, werden sie durch das DPMA nicht mehr anerkannt,
wodurch amelodische Hérmarken de facto von der Eintragung beim DPMA aus-
geschlossen sind. Im Gegensatz dazu lasst das HABM Sonagramm-
Darstellungen fir Gemeinschaftsmarken zu (siehe Kapitel 3.2.3.).

Fur Geruchsmarken sind bislang keine Darstellungsarten durch den EuGH aus-
dricklich anerkannt. Insbesondere ist auch die Darstellung mittels einer chemi-
schen Strukturformel keine durch den EuGH anerkannte Darstellungsart. Nach
Ansicht des Verfassers der vorliegenden Arbeit kann eine Darstellung durch eine
chemische Strukturformel (ggf. erganzt durch zusatzliche Angaben) jedoch die
durch den EuGH an die graphische Darstellung gestellten Anforderungen erftillen
(siehe Kapitel 4.2.3.).

In zahlreichen anderen Staaten wird die Eintragung von Hor- und Geruchsmar-
ken in die Markenregister praktiziert. Hierzu zahlen neben den USA auch mehre-
re andere bedeutende Wirtschaftsnationen (siehe Kapitel 3.5. und 4.5.).

5.2 Fazit

Im Ergebnis ist auf die eingangs gestellte Frage zu antworten, dass es eintra-
gungsfahige Geruchs- und Hormarken geben soll. H6r- und Geruchsmarken sind
einfallsreiche, innovative Mittel zur Produktkennzeichnung, die ihren Verwendern
zahlreiche Vorteile gegenuber traditionellen Markenformen bieten. Ein wirkungs-
voller Rechtsschutz ist erforderlich, um zu verhindern, dass die - mdglicherweise
mit hohen Kosten verbundene - kreative Leistung der Nutzer von Geruchs- und
Hoérzeichen durch Wettbewerber ausgenutzt wird. Dariber hinaus wird durch
einen Markenschutz fur HOr- und Geruchszeichen auch ein Nachteil der deut-
schen bzw. europdischen Markenanmelder im internationalen Wettbewerb ver-
hindert, da diese Markenformen in zahlreichen Landern in die Markenregister
eingetragen werden.

Auch ein Blick auf das geltende Markenrecht spricht nicht gegen eine Eintragung
von Hor- und Geruchsmarken. Sie sind in der Lage, die materiellen Vorausset-
zungen flr einen Schutz durch Eintragung zu erfullen. Insbesondere gilt dies

nach Ansicht des Verfassers der vorliegenden Arbeit auch fir die graphische
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Darstellbarkeit. Melodische und amelodische Hormarken kdnnen durch Noten-
schrift bzw. Sonagramm dargestellt werden. Fur Geruchsmarken, die sich durch
eine chemische Strukturformel darstellen lassen, ist auch diese Darstellungsart
moglich.

Wie oben dargestellt, bestehen derzeit hinsichtlich der graphischen Darstellbar-
keit von amelodischen Hormarken und Geruchsmarken jedoch (noch) Vorbehalte
(etwa beim DPMA). Fur Geruchsmarken kénnte somit fir den Geltungsbereich
des MarkenG lediglich eine Schutzerlangung gemaR § 4 Nr. 2 MarkenG als Be-
nutzungsmarke in Betracht kommen. Amelodische Hérmarken kénnten dartber
hinaus beim HABM als Gemeinschaftsmarke registriert werden und somit auch in

Deutschland Schutz erlangen.

5.3 Ausblick

Die obigen Ausfihrungen haben gezeigt, dass das Erfordernis der graphischen
Darstellbarkeit die grof3te Hurde fur eine Eintragung von Hor- und Geruchsmar-
ken in das Markenregister bildet. Dieses Erfordernis hat seinen Ursprung jedoch
in einer Zeit, in der lediglich Worte und Bilder als Marken zugelassen und in ei-
nem Papierregister veréffentlicht wurden.??® Mittlerweile gibt es jedoch zahlreiche
Darstellungsarten, die zwar nicht ,graphisch” sind, die jedoch eine ,unmittelbare
Reprasentation“ auch der innovativen Markenformen ermdglichen. Fir Hormar-
ken sei hier etwa auf die Mdglichkeit der Einreichung eines digitalen Datentragers
mit einer klanglichen Wiedergabe des Zeichens verwiesen. Auch fiir Geruchs-
marken werden Méglichkeiten der digitalen Wiedergabe diskutiert.?*
Dementsprechend wird das Erfordernis der graphischen Darstellung vielfach als
nicht mehr zeitgemal angesehen und seine Abschaffung beflrwortet, um die
neuen sich bietenden technischen Méglichkeiten nutzen zu kénnen.?*

Vor diesem Hintergrund verdienen die im Jahr 2013 nach einer Gesamtevaluie-

rung des europdischen Markensystems durch das Max-Planck-Institut fir Imma-

228 vgl. Kortbein, S. 162.

?29 Sjehe etwa Sieckmann, MarkenR 2001, 236 (241 ff.); Kutscha, S. 171 ff.

2% Sjehe etwa Kortbein, S. 162 ff.; Bahner, S. 124 ff. Die Internationale Vereinigung fiir
den Schutz des Geistigen Eigentums (AIPPI) forderte schon 2004 einen Verzicht auf
das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit fiir Hor- und Geruchsmarken, siehe
AIPPI Jahrbuch 2004, S. 583 (abrufbar unter
https://www.aippi.org/download/yearbooks/2004/Binderl.pdf - letzter Abruf: 03. Okto-
ber 2014).
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terialgiiter- und Wettbewerbsrecht®*!

vorgelegten Vorschlage der Européischen
Kommission fur eine Neufassung der MRRL und zur Anderung der GMV beson-
dere Beachtung.

Die Entwirfe sehen in Art. 3 des Richtlinienentwurfs (der dem Art. 2 MRRL in der
geltenden Fassung entspricht) bzw. Art 4 des Entwurfs zur Anderung der GMV
das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit nicht mehr vor. Gefordert wird
stattdessen, dass ein Zeichen ,geeignet ist, in einer Weise dargestellt zu werden,
dass die zustandigen Behdrden und das Publikum den Gegenstand des dem
Inhaber gewahrten Schutzes eindeutig bestimmen kénnen.“?*

In ihrer Erlauterung zu Art. 3 des Richtlinienentwurfes spricht die Kommission
ausdricklich davon, dass die Anforderung an die graphische Darstellbarkeit "in-
zwischen Uberholt" sei. Sie fuhre bei der Darstellung nicht-konventioneller Mar-
kenformen zu einer "erheblichen Rechtsunsicherheit". Dabei kdnne z.B. bei Hor-
marken die Wiedergabe z.B. durch eine Klangdatei einer graphischen Darstel-
lung vorzuziehen seien, wenn auf diese Weise durch eine prazisere Bestimmung
der Marke eine gréRere Rechtssicherheit gewahrleistet werde.?*® Die Erlauterung
zu Art. 4 des Vorschlages zur Anderung der GMV enthalt eine inhaltsgleiche Be-
grundung.

Wiurden die Entwurfe in der vorliegenden Form angenommen, so wirde eine
Beschréankung auf graphische bzw. visuelle Darstellungsmittel zukinftig entfallen
und eine Darstellung mit neuen technologischen Mitteln mdglich werden. So wir-
de der Weg frei gemacht fur eine ,digitale Reprasentation” von Marken in ,digita-
len Markenregistern“, die grof3e Chancen fiir den Schutz innovativer Markenfor-
men erdffnen wirde. Die technische Infrastruktur hierfur ist bei den Markenam-
tern in Grundziigen bereits heute vorhanden (siehe hierzu etwa Kapitel 3.2.3.4).
Angesichts der in der vorliegenden Arbeit gemachten Ausfiihrungen ware eine

solche Entwicklung ausdriicklich zu begrifen.

#% studie Uiber das Gesamtfunktionieren des Europaischen Markensystems (abrufbar

unter http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_de.htm - letzter Abruf
09.10.2014).
282 Art. 3 des Vorschlags fur eine MRRL und Art. 4 des Vorschlags zur Anderung der
GMV (abrufbar unter http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_de.htm -
letzter Abruf 05. Oktober 2014).
2% Erlauterung zu Art. 3 des Vorschlags fiir eine MRRL
(http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_de.htm - letzter Abruf 05. Okto-
ber 2014).
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