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Neue Markenformen’

Marianne Grabrucker?

A Einleitung

Mit dem Markengesetz von 1995 — inzwischen ist es
nicht mehr neu zu nennen — konnte in den vergange-
nen sechs Jahren seiner Geltung einige Erfahrung
gesammelt werden, auch zu neuen Markenformen,
Allerdings entspricht das ihnen entgegengebrachte
juristische Interesse und die Zahl der offenen Rechts-
fragen nicht ganz der Anzahl der Verfahren in der Pra-
xis. Auch im professionellen Markendesign werden die
Moglichkeiten, die es bietet, nicht ausgeschopft. Das
Gesetz gibt neben der ausdriicklichen Aufzihlung der
Farbmarke und der dreidimensionalen Marke auf-
grund seiner abstrakten Begrifflichkeit (,alle Zeichen,
die .. "] weitere Zeichenméglichkeiten wie die Positi-
onsmarke, die Bewegungsmarke und die so genannten
sensorischen Marken wie die Hérmarke, die Geruchs-
marke, die Tastmarke und vielleicht noch einige ande-
re, die wir uns jetzt nur noch nicht vorstellen konnen.’
Dabel erscheinen die letzteren tiberwiegend als so
genannte Orchideenmarken - keine Nutzpflanzen der
Wirtschaft, Trotzdem besteht Anlass, sich mit ithnen zu
beschiftigen, denn méglicherweise halten gerade die
Risiken, die ungekldrte Rechtsprobleme in sich bergen,
innovative, aber aus verstindlichen wirtschaftlichen
Griinden nicht besonders risikofreudige Anmelder ab,
die Markenlandschaft mit Novitdten zu beleben,

B Geruchsmarke

1 Vorlagebeschluss zum EuGH*

[ras erste Verfzhren am BPatG, das zur Anmeldung emer
Geruchsmarke anhingig war, fithrte Anfang des Jahres
2000 zu einer Voriageentscheidung an den EuGH.

Die Geruchsmarke, im Ubrigen auch olfaktorische Marke
genanrt, ist bislang eher Gegenstand rechtstheoretischer
Uberlegungen gewesen und zog die besondere Aufmerk-
samkeit lediglich mit dem nach ,frisch _geschnittenem
Gras® duftenden Tennisball aus Alicante” auf sich. Die
Neugier eines Anmelders auf das Ergebnis der Prifung
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einer nationalen Geruchsmarke traf auf Verstandnis fir
eine Klirung einiger grundsitzlicher Fragen beim
33. Senat” des BPatG,

Fiir diesen war die Auslezung des Wortiauts von Art. 2
LV.m. Art. 3 Abs. I lit. a) MarkenRL, nimiich ,Marken
kénnen aliz Zeichen sein, die sich grafisch darstellen las-
sen” ungeklirt. In dem Verfahren war mit der Anmel-
dung der Geruchsmarke fir Dienstleistungen der Klas-
sen 33, 41 und 42 auf eine beigefiigte Bescnreibung ver-
wiesen worden, in der die Strukturformel angegeben,
der Geruch ais wZimtsdurcmethylesther™ und ,balsmig-
fruchtig mit Anklang an Zimt" bezeichnet, die Kaui-
moglichkeit im Lzborbedarf benzannt uné die Hinterle-
gung der chemischen Reinsubstanz beim DPMA in
einem Behdltnis als Ricchprobe zu den Akten gegeben
worden und flir Letzteres hiifsweise das Einverstindnis
mit Aktencinsicht [§ 52 Abs. 1 MarkenG, € 48 Abs, 2
MarkenV') erklart worden. Der Anmelder selost bezeich-
nete die chenische Strukturformel als grafische Wieder-
gabe der Marke, Der Senat zweifelte daran, ob eine
Geruchsmarke die in Are 2 der MarkenRL in § § Abs. )
dMarkenG geforderte Voraussetzung der unmittelbarcn
arafischen Darstellbarkeit der Marke erfiillen kénne oder
ob, eatspreciend der Rechtslage zu Hormarken oder
Farbmarken, ein Surrogat avsreichend sein kinnme. Er
sah Grundsitze des markenrecntiichen Registerschutzss
einer zu weitgehenden Offnung des Reaisters fur solche
Zeichen entgegensichend, Nur die prizise Festlegung des
Anrmeldungsgegenstendes im Register nach Entstchung,
Art, Umnfung, Bestanc des Rechts ermogliche cine zuver-
Lissige und sachgerechte Prifung. Das Zeichen misse in
ziner fur die Allgemeinaeit nachvollziekbarer Bestimmit-
et ersichtlich sein, und zwar chne dass sich der Inha-
ber einer dlteren Marke umfangreichen und zeitaufwen-
digen Beschaffungsmabnahmen ausgesetzt sehe. Weiter
verwies der Senat auf die Variabilitit und Instebilitit von
Gerdchen sowie auf cdie Unmaglichkeit, diese in einer
chemischen Formel darstellbar zu machen. Er fasste
seine Fragen an den EuGH wie folgt zusammen: ,Kén-
nen Zeichen im Register auch mittelbar durch Surrogat
wiedergegeben werden und wenn ja, geniigt es, wenn ein
Geruch wiedergegeben wird durch eine chemische For-
mel, durch eine Beschreibung, mittels einer Hinterle-
gung oder durch eine Kombination vorgenannter Wie-
dergabesurrogate.”

2  Markenfahigkeit

Damit konzentriert sich das Hauptproblem zu dieser
Markenform zunichst auf die Frage seiner grundsatzli-
chen Markenfihigkeit. Als zu den essenziellen Modalitid-
ten einer Anmeldung gehdrt weiter, wie sich die , Wie-
dergabe™ der Marke 1. 5.v. § 32 Abs. 2 Nr. 2; § 33 Abs, 2
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MarkenG LV.m. § 12 Abs. 2, 8 Abs. 1 MarkenV zu
gestalten hat, Zu materiellrechtlichen Fragen der Schutz-
hindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG ist man bis jetzt In
aerichtlichen Vertahren in Deutschland noch nicht vorge-
drungen.

Der Grund hierfiir liegt in der Natur dieser Markenform.
Manch ein Duft, z. B. so gepannte Naturdiifte, knnen
wegen ihrer standortbedingten oder sonst herkunftsmi-
Rigen Variabilitdt nicht einmal in die Gestalt einer For-
mel gebracht werden. Andere dagegen werden nur syn-
thetisch hergestellt” und sind der formelmifigen Fixde-
rung in ihrer Stoffzusammensetzung zugdnglich. Eip
Geruch verilichtigt sich auch im Lauf der Zeit natur-
aemifl, Letzteres zeigt gerade die Verkniipfung des Erfor-
dernisses der grafischen Darstellbarkeit mit der Be-
stimmtheit des Zeichens.

Es ist offensichiiich, dass sich ein Geruch nicht unmitzel-
bar grafisch darstellen lasst. Damit kénnte bereits die
Existenz einer solchen Markenform an ihrer Markenun-
fahigkeit scheitern, es sel denn, dems Wortlaut des Gesst-
zes gendgt auch ein Verstindnis von der graiischen Dar-
stellbarkeit ats ,mittelbar®, Der Begriff ist daher auszule-
gen, und zwer vor dem Hintergrund., dass eine Marke e'n
Schutgrechr im Sinne einer vermbgenswerten Rechtsposi-
tion des Imvmaterinigliterrechts 15, d. Art. 14 Abs. | Satz 1
GG oist. Sie unteriiegt der normativen Prigung nach
Att. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, d. he, die Gesetzgebung legt im
Wwortlaut der Best'mmung, die diz Rechtposition ver-
schafft, auch gleichzeitig Inhalt und Schranken fest. Dies
gehart mit zu einer der Funktionen des Art. 14 GG, nim-
[ch der Einrichtungsgarantie des Eigentums.” Damit
strukturiert das Recht weitgehend selbst, was als |, Positi-
ar®™ den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG verdient, und es
givt von vorneherein keinen statischen Beariff ces Eigen-
s, Das bedeutet, dass sich die Auslegung eines Begrif-
fes innerhalb diescr gesetzlichen Vorgaben bewegen
nuss” und efne salche Rechtsposition nicht dadurch ent-
stehen kann, dass die Anforderungen bet der Auslegung
des Wortes ,gra‘fische Darstellbarkeit” reduziert werden,
um die Geruchsmarke zu verwirklichen. Denn Art. 14
Abs, 1 GG schitzt aur den vorhandenen Bestand, niche
aber den Erwerb.” Daher ist bei der Interpretation der
Gesetzesnegrifie ,graiische Darstellbackeit™ und MWiedee-
gabe” in § § Abs. 1, § 33 Abs. 2 MarkenG vor: deren Sinn
und Zweck im Rahmen des Gesetzes sowie von ihrer
gesetzessystematischen Stellung auszugehen.

Die grafische Derstellbarkeit einer Marke und dic Not-
wendigkeit threr Wiedergabe sind Ausdruck des allgemei-
nen Bestimmtheitsgrundsatzes im Rahimen des Rechis-
staatsprinzips. Beides dient zugleich der speziellen regis-
terrechtlichen  Bestimmtheit, nimlich das Zeichen
sowohl mit seinem Schutzgegenstand und Schutzumfang
festzulegen, wie es der Reproduzierbarkeit zuginglich zu
machen. Ein solches Verstindnis fithrt dazu, dasjenige
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Survogat fiir ausreichend zu halten, das diese Vorausset-
zungen erfillt.

Bei der Prifung der mittelbaren grafischen Darstellung
ist zunichst festzustellen, dass eine soiche verschiedene
Gestalt haben karnn. Ernsthaft zur Diskussion stehen
jedoch nur die Moglichkeiten der Wiedergabe mit einer
Formel oder cie verbale Beschreibung des Geruches — wie
in der Tennisballentscheidung des HABM. Letrterem
steht man eher ablehnend gegentiber bzw. fordert ¢ine
sehr prizise Festlegung und Eingrenzung des Duftes'’,
um auch nur annéhernd dem Bestimmtheitsgrundsatz
Genfige zu tun. Meines Erachtens wird es auch schwer
fallen, hier stets zu hinreichender Bestimmutheit zu gelan-
gen, Dabei soll noch nicht einmal differenziert werden
nwischen allgemeinsprachlicher Wiedergabe des Geru-
ches und fachsprachlicher Wiedergabe, wie im Vorlage-
verfahren sogar geschehen mit den beiden Angaben ,bal-
samig-fruchtig, zimtihalich® bzw. Zimtmethyiesther®,
sodass dieser Darstellung hier nicht weiter nachgegangen
wird,

Nach seinem Wartlaut ist unter ¢ern Begriff ,grafische
Darstelibarkeit™ nur die visuelle Wahrnehmbarkeit des
Zeichens avf einer Unterlage zu wverstehen. Dies ist bel
ciner auf Papier gebrachten Formel der Fall.

Wie bersits ausgefithrt erfordert der Sinn und Zweck des
Gesetzes Bestinratheit und gleichzeitiz Reproduzierbar-
keit des Zeichens. Wird eine chemische Strukturformel
angegeben, so ist der auf diese Weise synthetisch herge-
steilte Geruch in seiner Zusammensstzung nach den
fachsperifischem Regelwerk der Chemie, das nicht beliz-
big verinderbar ist, festgelest. Eine Formel ist eine natur-
wissenschaftlich einbeitliche Handhabung der Bezeich-
nung von Stoffen und deren Mischungsverhiltnis. For-
meln haben innerhalb threr Fachgebiete keinen anderen
Zweck, als den Gegenstand des [nteresses zu fixieren und
Sir andere ebenfalls der Herstellung zuginglich xu
machen., Damit fithrt die am Gesetzeszweck orientierte
Auslegung zur Einbezichung siner Formel unter cen
Begriff der .grafischen Darstellbarkeit™.

Digses Verstandnis entspricht auch einer gesetzessysterma-
tischen Auslegung.

§ 33 Abs, 2Nr. 2,8 33 Abs, 2 MarkenG 1 Vo § 11 ADs. 2
MarkenV sieht fiir Hormarken eine ,,Wiedergabe™ wvor,
die durch Notenschrift oder Sonagram:m und Kassette
erfolgen kann. Die Notenschrift oder das Sonagramm ist
ein aufzrund fachlicher Ubereinkunft auf dem Papier
fixierter Ton mit dem Zweck, wenn Musik nicht unmit-
telbar zuginglich gemacht werden kann — wie im Register
— dennoch seinen Gegenstand festzuhalten und thn jeder-
zeit reproduzieren zu kénnen. Da § 12 Abs. 2 MarkenV
fiir sonstige Markenformen, wozu die Geruchsmarke
gehort, eine entsprechende Anwendung der fiir andere
Markenformen vorgeschriebenen Regelungen vorsieht,
wird sich § 11 Abs. 2 MarkenV vom Charakter der Wie-
dergabe einer , Tonformel® auf eine chernische Struktur-
formel entsprechend anwenden lassen. Ein weiterer
Gesichtspunkt tritt hinzu. Fine Formel gentigen zu lassen
erscheint in Parallele zur Rechtsprechung des BGH zu
Farbmarken auch folgerichtig. In den Entscheidungen zu
magenta/grau und Schwarz/Zink-Gelb’® hat er die Anga-
be von Skalennummern, also das Surrogat, fiir die Zuer-
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kennung eines Anmeldetages als ausreichend genlgen
lassen. Im Einkiang mit seiner Aussage, die unterschiedli-
chen Markenformen materiellrechtlich gleich zu behan-
deln,'” liegt die vorgeschlagene Lésung daher im Rahmen
der Interpretation des Begriffes .grafische Darstellbar-
keit” im Sinne einer mittelbaren Angabe. Dass die wirtli-
che Benennung der Formel zusitzlich noch in faeq-
sprachlichen Begriffen angegeben ist, ist wiinschenswert
und sichert das gewellte Zeichen in seiner Bestimmtheit
ab.

Dem Einwand, das Register miisse jedem Inhaber einer
dlteren Marke das Verstindnis des Zeicherinhalts unmit-
telbar erlauben und deshalb sei eine nicht jederzeit lesba-
re Formel als Surrogat nicht genfigend, ist Folgendes ent-
gegenzuhalten: Das Markengesetz gibt keinen Anhalis-
punkt dafir, dass die Bestimmtheit des Registers es
erforders — nicht vergleichbar mit Wort- oder Bildmar-
ten, bei denen sich dies aus der Natur des Zeichens er-
gibt —, die sinaliche Erfassharkeit des Zeichens unmittel-
par zu vermitteln. Zweck des Registers ist es, die Festle-
gung, die Nachvollzishbarkeit und Nachpriitbarkeit des
Schutzrechts zu gewihrleisten, nicht jedoch Modalititen
fiir die Einsichinabme durch die Wetsbewerher festziiz-
gen. Es gilt jedoch das VerhiltnismiBigkeitsprinzip.
Soweit dic Einsichtnahme nicht unter derart erschwerten
Urstanden stattfincet, dass sie in ihren faktischen Aus-
wirkungen einer Verunmoglichung der Geltendmachung
entgegensiehender Rechte gleichkommit, eine Rechtsver-
weigerong darstellt, ist kein Grund fr die Ablehnung der
Formeibszeichnung fiir eine beanspruchte Geruchsmarke
ersichtlich. Ein Vergleich mit dem rechtsstaatlichen Ver-
dffentlichungsgebot beim Erlass von Normen kann gezo-
gen werden. Fiir die Bitrgerinnen und Blrger peniigt dis
Noglichkeit, Einsicht in die Gesetzesblitter zu nehmen.
und zwar in der Weise, dass sich méglicherweise der
[nhalt erst mit welterem Fachwissen, das sich in verniint-
tigerm Rahmen verschafien Hisst, erschliefe. Ob dies nun
bei schwierigen Gesetzen ein Fachanwalt oder im Fall der
Geruchsmarke eine Chemikerin als Patentanmwiltin ist,
stellt keinen Unterschied dar. Damit ist iibrigens eine
uralte Streitirage bertthrt, die schon die Frankfurter
Nationalversammlung beschiftigte: Milssen Gesetze (i1
jedermana verstindlich sein, oder geniigt es, dass sic von
Fachleuten begriffen werden. Man hatte sich fiir Letzteres
entschieden!"” Das hier diskutizrte Surrogat befindet sich
somit in rechtlichem Systemzusammenhang mit ver-
gleichbaren Sachverhalten.

Zum Argument der Unbestimmitheit aufgrund indivi-
cuell unterschiedlicher sinnesphysiologischer Rezeptoren
be: den Verkehrsteilnehmern gilt es zu bedenken, dass
hinsichtlich der subjektiven Wahrnzhmung - jeder
Mensch nimmt Geriiche anders wahr — bislang bei den
alteingesessenen Markenformen die individuell unter-
schiedliche Wahrnehmung von Bildern, Farben und
sagar Wortern noch keine Rolle in der juristischen Dis-
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kussion gespielt hat. Man ging von einem unausgespro-
chenen, aufgrund gescllschaftlichen Konsens herbeige-
fuhrten Begriffsinhalt eines Wortes, eines Bildes oder
iner Farbe aus.

Die Auslegung fihot alse zur Bejahung der grafischen
Darstellbarkeit eines Zeichens durch ein Surrogat, wie es
eine chemische Strukturformel ist, Damit st die Marken-
fahigkeit fiir eine Geruchsrmarke gegeben.

Soweit sich jedoch ein Geruch in einer Formel nicht wie-
dergeben lidsst, wird e¢s entscheidend auf die zukiinfiige
technische Entwicklung in der Chemie ankommen. So-
lange ein Geruch nicht in seiner Strukeurformel darstell-
bar ist oder durch ¢in so genanntes Gasspektrometer,
einem Sonagramm vergleichbar, wird die Eintragung
ciner Geruchsmarke bereits an {hrer fehlenden Marken-
fihigkeit'® scheitern.

3  Absolute Schutzhindernisse

In materiellrechtlicher Hinsicht wird wohl die Argumen-
tation dhnlich der zu Farb- und Formmarksn verlaufer.
Als unterscheidungskrifily und nicht frethaliebediirftig
ist sicher der Duft von Rosen fiir techrieche Schmierfette
anzusehen. Wie es unt angenehme Diifte z. B. fiir Beklei-
dung bestellt ist, bedarf der Diskussior. Oder kann fir
SHise" ein Zeichen (Bierduft™ eingetragen werden? Ist
nach baverischem Bier oder britischem Ale zu differen-
rieren? Sicher st jodoch bel einem angenshmen Duft der
Grundsatz der Selbs:stindigheit der Marke von der Ware
nicht eingshalen und § 3 Abs. 1 MarkenG einschligig,
wenn es als ,Duftzeichen” fir ,Parfiim:® beansprucht
wiirde,

C Hoérmarken

Diese akustischen Zeichen werden nach iaren jeweiligen
Erscheinungsformer: von Becker'® differenzierend einge-
teift in Zeichen der menschlichen Sprache, in musikali-
sche Harmarken, in geriuschhafte Hormarken und
schliefilich deren Mischformen. Zu Gericht im Eintra-
gungsverfahren haben soweit ersichtlich aur musikalische
Hormarken thren Weg gefunden.

1 Anmeldungsverfahren

Das Schwergewicht der Probleme in diesen Verfahren
lisgt ebentfalls in der umstrittenen Frage der Definition
des Wortes ,Wiedergabe", und zwar im Zusammenhang
mit der Zuerkennung des Anmeldetages, gem. §§ 36
Abs. 1 Nr. 13 33 Abs. 1; 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG L. V.om.
§ 11 Abs. 2 und 3 MarkenV. Danach ist Voraussetzung
fir die ,Wiedergabe der Hormarke®, dass Notenschrift
oder Sonagramm und Disc oder Kassette beim DPMA
eingereicht werden. Das DPMA versteht darunter ,.die
klangliche und grafische Wiedergabe der Marke in threr
einheitlichen Gesamtheit® gem, § 11 Abs. 1 vnd 3
MarkenV und meint damit Notenschrift oder Sona-
gramm'’ zusammen mit einer Kassette oder Disc.




