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UBERBLICK

Wir freuen uns, lhnen die aktuelle Ausgabe der bewahr-
ten ,Neueste Rechtsprechung im deutschen Marken-
recht” Uberreichen zu kédnnen. Die von den Rechtsanwal-
ten der Praxisgruppe Marken bei Eisenfihr Speiser zu-
sammengestellte Ubersicht enthalt sieben aktuelle, pra-
xisrelevante Gerichtsentscheidungen. Die Praxisgruppe
Marken bundelt die Kompetenzen der Kanzlei im Marken-
recht standortlbergreifend und diskutiert in diesem Rah-
men regelmaldig Neuerungen in Rechtsprechung und
Praxis. Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Er-
fahrung von mehr als 50 Jahren schopfen. Davon profitie-
ren unsere Mandanten.

Die nachfolgenden Besprechungen erlautern den Hinter-
grund und die wesentlichen Zlige der Entscheidung so-
wie die personliche Bewertung des jeweiligen Bearbei-
ters. Gegliedert ist die Ubersicht in die Bereiche der Ver-
letzungsverfahren und der Amtsverfahren zur Schutzfa-
higkeit von Marken.

Die vorgestellten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
reichen von Fragen der Verantwortlichen fir eine Marken-
verletzung Uber die Erschopfung des Markenrechts bei
Transporten in das Nicht-EU-Ausland durch die EU bis hin
zur Hohe eines Schadensersatzanspruches bei markenver-
letzender Werbung. AulRerdem befassen wir uns mit einer
erneuten Entscheidung zum Lindt-Goldhasen (die Frage
des Erwerbs der Verkehrsgeltung) und einer detaillierten
.Segel-Anweisung” fur die Beurteilung von Warenahnlich-
keit. Die europaischen Gerichte haben sich mit Schutzhin-
dernissen fir die Eintragung einer Marke befasst, insbe-
sondere bei solchen, die eine technische Wirkung errei-
chen, sowie erstmals zu Gerauschmarken.

Wir wiinschen |hnen eine anregende Lektlre. Sollten Sie
Fragen oder Anmerkungen zur Lektlre oder anderen mar-

kenrechtlichen Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Juli 2022 EISENFUHR SPEISER

Uberblick



VERLETZUNGSVERFAHREN

Zurechnungszusammenhang bei Storerhaftung fiir Markenrechtsverletzung

BGH, Urteil vom 06.05.2021, | ZR 61/20 - Die Filsbacher

HINTERGRUND

Fir eine Schutzrechtsverletzung haftet, wer Tater oder
Teilnehmer an der Verletzungshandlung ist. Tater ist, wer
das Tatgeschehen (ggf. gemeinsam mit weiteren Mitté-
tern) kontrolliert. Teilnehmer ist, wer die vorséatzliche Ver-
letzungshandlung eines anderen selbst durch eine eigene
Handlung fordert (Beihilfe) oder durch eine eigene Hand-
lung den Tatentschluss hervorgerufen hat (Anstiftung).
Eine Taterschaft oder Teilnahme kann auch in einem Un-
terlassen begrindet sein. Dies aber nur dann, wenn eine
Pflicht zum Téatigwerden besteht (sog. Garantenpflicht),

ENTSCHEIDUNG

etwa, weil durch eigene Handlungen eine Gefahrenlage
geschaffen wurde (sog. Ingerenz). Darlber hinaus be-
steht eine Haftung auf Unterlassung und ggf. auch Sto-
rungsbeseitigung fir sogenannte Storer. Dies sind solche
Personen, die in irgendeiner Weise willentlich und ada-
quat kausal zur Schutzrechtsverletzung beitragen. All dies
wurde in der Rechtsprechung Uber Jahrzehnte entwi-
ckelt. Wo genau im Einzelfall die Grenze der Haftbarkeit
verlduft, ist aber weiterhin immer wieder ein Streitpunkt.

Die Klager und ein Herr P traten urspringlich gemeinsam
als Band ,,Die Filsbacher” auf. Die Klager sind unter an-
derem Inhaber der flir Musikdarbietungen eingetragenen
Marke

oi[F tlsbactier

Herr P schied aus der Band aus. Es folgte ein Streit um
die Rechte am Bandnamen. Dieser wurde durch einen
Vergleich beendet. Danach sollten die Kldger nur noch un-
ter dem Bandnamen , Die Filsbacher XXL" auftreten und
Herr P mit seiner neuen Band unter ,,S. P. und die Filsba-
cher”.

Auf den Internet- und Facebook-Seiten von Herrn P
wurde aber weiterhin bzw. wieder , Die Filsbacher” ohne
das Préfix ,S. P. und” verwendet. Auch in Programmhef-
ten zu zwei Veranstaltungen, auf denen die neue Band
von Herrn P auftrat, wurde diese als , Die Filsbacher” an-
geklndigt.

Der Beklagte ist Mitglied der neuen Band des Herrn P. Er
wird von den Klagern auf Unterlassung der Nutzung von
.Die Filsbacher” sowie auf Auskunft, Schadensersatz
etc. verklagt.

Landgericht und Oberlandesgericht Kéln bejahten die
Haftung des Beklagten. Zwar betreibe er nicht die Inter-
net- und Facebook-Seiten von Herrn P. Er sei auf diesen
Seiten aber im Foto zu sehen und namentlich als Band-
mitglied genannt. Damit habe er einen Beitrag zur Mar-
kenverletzung geleistet und spatestens ab Kenntnis von
dieser seine Einwilligung in die Nutzung von Fotos und
Namen von ihm auf den Seiten widerrufen missen. Fir
die Markenverletzungen in den Programmheften hafte er
gleichfalls. Die Programmveranstalter hatten den Namen
.Die Filsbacher” von den Seiten des Herrn P Ubernom-
men. Nachdem der Beklagte fir die Markenverletzungen
auf diesen Seiten verantwortlich sei, habe ihn auch eine
Pflicht getroffen, die Programmhefte zu Gberprifen und
auf deren Anderung zu drangen.

|. Verletzungsverfahren / 1. Zurechnungszusammenhang bei Storerhaftung fir Markenrechtsverletzung 3



Der BGH hebt das Berufungsurteil jedoch als fehlerhaft
auf und weist die Klage ab. Es sei nicht ersichtlich, dass
der Beklagte selbst fiir die Inhalte der Seiten von Herrn P
verantwortlich sei. Eine Beteiligung an deren Erstellung
sei nicht dargetan. Auch habe der Beklagte sich die Sei-
ten nicht zu eigen gemacht: Er habe nirgendwo den An-
schein erweckt, fir diese verantwortlich zu sein. Allein
der Umstand, dass er mit Foto und Namen auf der Seite
erwdahnt sei, genlige hierfir nicht und sei auch kein Bei-
trag zu der Markenverletzung gewesen, da Fotos und
Name des Beklagten nicht die Markenverletzung darstel-
len. Auch flr eine Storerhaftung sei kein Raum, da nicht

adédquat kausal feststellbar ist, dass bei Entfernung von
Fotos und Namen des Beklagten die Markenverletzung
beendet wiirde.

Auch fur die Angaben in den Programmheften sei der Be-
klagte nicht verantwortlich. |hn treffe nicht allein deshalb
eine Pflicht, diese auf Markenverletzungen hin zu Uber-
prifen, weil er in einer Band mit Herrn P zusammen-
spiele.

BEWERTUNG

Die Entscheidung verdeutlicht, dass der BGH fir die Ver-
letzer- und auch die Storerhaftung einen eigenen Beitrag
des in Anspruch Genommenen verlangt, der zumindest
die Anforderungen an die ,Wenn-Dann"-Kausalitdt er-
fullt. Also die Uberprifung dahingehend, dass dann,
wenn die Handlung ausgeblieben ware, auch die Verlet-
zung entfallen wére. Das ist mit dem BGH hinsichtlich der
Nutzung der Fotos und des Namens des Beklagten auf
den Internetseiten des Herrn P zu verneinen. Denn es ist

nichts daflr ersichtlich, dass es dann nicht zu der Mar-
kenverletzung durch die Nutzung des Zeichens ,, Die Fils-
bacher” gekommen waére. Fir die Prozessfihrung heifdt
dies, fur jeden, gegen den sich Ansprlche richten sollen,
eine entsprechende Handlung nachzuweisen — oder aber,
wenn dies nicht méglich ist, von einer Klage abzusehen.
Allein der Umstand, dass jemand ,im Dunstkreis/Lager”
eines Verletzers aktiv ist, vermag namlich nicht dessen
Haftung zu begrinden. (Eberhardt)

4 |. Verletzungsverfahren / 1. Zurechnungszusammenhang bei Storerhaftung flir Markenrechtsverletzung



BGH, Urteil vom 22.09.2021, | ZR 20/21 - Layher

HINTERGRUND

2. Hohe des Schadensersatzanspruchs bei Markenrechtsverletzung durch Werbung

Die Klagerin vertreibt unter der Bezeichnung ,Layher”,
die auch als Marke geschitzt ist, in Deutschland und Eu-
ropa als fuhrende Herstellerin Gerliste und Geristsys-
teme. Ein Nachbau des , Layher-Blitz-Gerlst 70 S” wurde
von der Beklagten produziert und vermarktet. Die Be-
klagte warb mit dem Claim ,Layher Blitzgerlst 70 S ver-
mischbar mit P.-GerUstteilen mit Vermischungszulas-
sung” — das Wort ,Layher” wurde deutlich herausge-
stellt—in rund 35.000 gleichen Briefen und im Internet fur
ihre Nachbauten. Am 08.02.2017 wurden die Briefe ver-
sendet, die Internetwerbung war vom 01.02.2017 bis
16.03.2017 zugénglich.

Die Beklagte gab eine Unterlassungserklarung ab und er-
teilte die Auskunft, dass ihr Gesamtumsatz vom
01.02.2017 bis 16.03.2017 rund 671.000 € netto und der
Gewinn rund 105.000,00 € betrug. Die Klagerin verlangte
daraufhin eine fiktive Lizenzgeblihr von 8 % des Netto-
umsatzes. Das Berufungsgericht sprach ihr eine Lizenz-
gebihr von 5 % zu. Im Verfahrens vor dem Bundesge-
richtshof will Beklagte die Lizenz auf 4.000 € reduzieren,
waéhrend die Klagerin weiter auf die 8 % abzielt.

ENTSCHEIDUNG

In der Revisionsentscheidung wies der BGH zunéchst das
Argument der Beklagten zurick, wonach es die Benut-
zung der geschutzten Marke ausschlieRlich in der Wer-
bung verbiete, die Lizenzanalogie bezogen auf die Um-
satzwerte anzuwenden. In der Entscheidung wird festge-
halten, dass eine Unterscheidung zwischen der blofR
werblichen Nutzung und dem Umsatzgeschaft in diesem
Zusammenhang nicht zutreffend sei. Ausgangspunkt sei,
was verninftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Li-
zenzvertrags als VergUtung fur die Benutzung des Kenn-
zeichens vereinbart hatten. Hierfir muss der objektive

Wert der angemalten Benutzungsberechtigung ermittelt
werden, der in der angemessenen und Ublichen Lizenz-
gebihr besteht. Auch bei einer bloR werblichen Nutzung
kénne auch eine Anknlpfung an den erzielten Umsatz an-
gemessen sein und nicht — wie die Klagerin vortragt — nur
eine Pauschallizenz in Betracht kommen. Die dem Um-
satzgeschaft vorgelagerte Werbung wirke sich regelma-
Rig auf das Umsatzgeschaft aus und kénne nicht von ihm
abgekoppelt werden.

BEWERTUNG

Bei Eingriffen in das geistige Eigentum und die Berech-
nung des hierdurch entstandenen Schadens gilt in der
Praxis traditionell die sogenannte dreifache Berechnungs-
weise. Demnach kann der Geschéadigte, um seinen Scha-
den zu kompensieren, zwischen drei Mdéglichkeiten wah-
len (vgl. auch § 14 Abs. 6 MarkenG). Der Geschadigte
kann zum einen den konkreten Schaden sowie den ent-
gangenen Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung
des Rechts erzielt hat, berechnen oder gemaR § 287 ZPO

durch das Gericht schatzen lassen. Zum anderen kann auf
die angemessene Vergltung zurlickgegriffen werden, die
der Verletzer hatte bezahlen missen, wenn er die Erlaub-
nis zur Nutzung der Marke eingeholt héatte (fiktive Lizenz-
gebuihr).

Fir die Berechnung der fiktiven LizenzgebUhr auf der Ba-
sis der Lizenzanalogie gibt des Urteil wichtige Finger-
zeige. Auch im Rahmen der richterlichen Schatzung gibt

|. Verletzungsverfahren / 2. Hohe des Schadensersatzanspruchs bei Markenrechtsverletzung durch Werbung 5



es eine Bandbreite von Faktoren, die bei der Bestimmung
zu beachten sind. Eine pauschale Aussage, wie dass die
Werbung vom Umsatzgeschéaft losgeldst zu betrachten
sei, verbietet sich demnach. Selbst wenn die angespro-
chenen Verkehrskreise, die aufgrund der tduschenden
Werbung bei der Beklagten bestellen wollten und ihnen
dadurch auffiel, dass sie es nicht mit der Klagerin zu tun
haben und deshalb gar nicht bei der Beklagten bestellten,
spricht dies nicht gegen die Beriicksichtigung der Wer-
bung. SchlieRlich — so der BGH — kénne auch ein Image-
transfer vorliegen oder eine Verletzung der Werbefunk-
tion der geschltzten Marke. Die Benutzung allein in der
Werbung kénne héchstens daflir herangezogen werden,
die Geblhr der Hohe nach herabzusetzen, ganzlich kénne
sie aber nicht unberlcksichtigt bleiben.

SchlieRlich halt der BGH fest, dass auch die Interessen
des Verletzten als fiktivem Lizenzgeber umfassend zu be-
rlcksichtigen sind. So kann wertbildend bericksichtigt
werden, dass der Prestigewert der eigenen Produkte
auch durch eine rechtsverletzende Werbung gemindert
werden kann und dass ein Marktverwirrungsschaden vor-
liegt.

Somit sind eine Reihe von Faktoren angemessen zu wer-
ten und in die Gesamtkalkulation der fiktiven Lizenzge-
blhr einzubeziehen, was auch dazu flhrt, dass Verletzern
weniger Minderungsgrinde offenstehen. Allerdings be-
tont der BGH, dass auch weiterhin keine Erhdéhung der
LizenzgebUhr aufgrund eines so genannten Verletzerzu-
schlags in Betracht kommt. (Ebert-Weidenfeller)

6 I. Verletzungsverfahren / 2. Hohe des Schadensersatzanspruchs bei Markenrechtsverletzung durch Werbung



Erschopfung des Markenrechts

BGH, Urteil vom 27.05.2021, | ZR 55/20 - Hyundai-Grauimport

HINTERGRUND

Das Urteil des BGH befasst sich mit den Voraussetzun-
gen der markenrechtlichen Erschépfung einer Ware, die
zunachst im Europédischen Wirtschaftsraum (EWR) herge-
stellt, dann an eine aufderhalb des EWR anséssige Toch-
tergesellschaft des Kaufers geliefert und schlielRlich wie-
der in den EWR eingeflhrt wird.

Hintergrund ist die Klage einer in der Republik Korea an-
sassigen Fahrzeugherstellerin, die u. a. Inhaberin der Uni-
onsmarken ,HYUNDAI", ,TUCSON", ,HYUNDAI i30"
und des ,H-Logos” ist. Die Klagerin hat eine in der Tsche-
chischen  Republik anséssige Tochtergesellschaft
(HMMC), die dort ein Werk unterhélt und die hergestell-
ten Fahrzeuge mit den genannten Marken an nationale
Distributoren verkauft. Die HMMC Ubergab zwei der
Fahrzeuge an einen von ihr beauftragten Frachtflhrer,

ENTSCHEIDUNG

welcher die Fahrzeuge - wie kaufvertraglich vorgese-
hen — auf Anweisung der im EWR anséssigen Kauferin
(A.M.L.) an ihre in Belgrad befindliche Tochtergesell-
schaft (H.S.) lieferte. Die Fahrzeuge waren dabei aus-
schlieBlich fir den serbischen Markt bestimmt. Der Be-
klagte, ein gewerblicher Handler, erwarb beide Fahr-
zeuge und verdulRerte diese dann an Kunden in Deutsch-
land weiter.

Das Berufungsgericht hatte in der Verwendung der Mar-
ken der Klagerin durch den Beklagten eine Markenverlet-
zung gesehen, da eine Erschopfung der Markenrechte
der Klagerin durch die Ubergabe der Fahrzeuge an einen
von der HMMC beauftragten Frachtflhrer zur Verbrin-
gung der Fahrzeuge auf Anweisung der Kauferin nach
Belgrad nicht eingetreten sei.

Der BGH bestatigt, dass die Verwendung der Zeichen
L.HYUNDAI”, , TUCSON", ,HYUNDAIi30" und des , H-Lo-
gos” durch den Beklagten die Markenrechte der Klagerin
verletze.

Die hierfur in § 24 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 15 UMV nor-
mierte Voraussetzung, dass die Waren unter diesen Mar-
ken vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im
EWR in den Verkehr gebracht worden sein missen, sei
nicht erflllt, da die HMMC als Tochtergesellschaft der Kla-
gerin die Fahrzeuge an den von ihr ausgewahlten Fracht-
fahrer Gbergeben habe, ohne die Kontrolle Uber die Waren
aufzugeben. Der BGH verweist auf Art. 12 Abs. 1 CMR,
wonach allein der Absender berechtigt sei, Uber das Gut zu
verfliigen. Die Verfigung der HMMC an den von ihr ge-
wahlten Frachtflhrer, die Fahrzeuge in dem aufserhalb des
EWR liegenden Belgrad abzuliefern, hatte somit nicht die

|. Verletzungsverfahren / 3. Erschopfung des Markenrechts

Aufgabe der Verfigungsgewalt an den Fahrzeugen fir die
Klagerin zufolge. Vielmehr sei die Verfligungsgewalt so-
wohl in tatsachlicher als auch in rechtlicher Hinsicht weiter-
hin bei der Klagerin bzw. der HMMC verblieben, so dass
mit der Ubergabe der Fahrzeuge in Serbien noch kein ers-
tes Inverkehrbringen der Fahrzeuge im EWR erfolgt sei.

Der BGH weist schlieRlich darauf hin, dass der blofze Ver-
kauf einer Ware im EWR allein noch nicht ausreichend sei,
um eine Erschopfung des Markenrechts anzunehmen, so-
lange es dem Markeninhaber noch obliege, sein Wei-
sungsrecht gegeniber der Transportperson auszulben
und somit die Auslieferung der Ware an den Kéufer zu un-
terbinden. In derartigen Féllen liege némlich allein durch
den bloRRen Verkauf einer Ware im EWR noch keine end-
gulltige Realisierung des wirtschaftlichen Wertes des Mar-
kenrechts vor.



SchlieBlich, so der BGH, wirden die Moglichkeiten eines
im EWR produzierenden Markeninhabers, \Waren auch
aulRerhalb des EWR zu vertreiben, ohne dass hierdurch

BEWERTUNG

dessen Markenrechte innerhalb des EWR erschopft wer-
den, Uber das vertretbare Mal hinaus eingeschrankt.

Die Entscheidung befasst sich mit den Voraussetzun-
gen der markenrechtlichen Erschopfung und verdeut-
licht, dass es allein auf die tatsachliche und rechtliche
Verflgungsgewalt an den jeweils in Rede stehenden
Waren ankommt, also auf die Frage, ob mit Ubergabe
derselben an eine Fracht- oder anderweitig mit der Ver-
bringung der Ware beauftragte Person die Verfligungs-
gewalt bereits auf den Kaufer Gbergehen soll oder ob
diese zunachst beim Markeninhaber verbleibt. Insbe-
sondere in den Féllen, in denen sich der Markeninhaber
eigener bzw. selbst bestimmter Frachtunternehmen be-
dient, ist— ohne anderweitige Abreden — davon auszu-
gehen, dass die Verfligungsgewalt bis zur endgdltigen
Auslieferung der Waren beim Markeninhaber verbleibt.

Hingegen werden die Grundsédtze der markenrechtli-
chen Erschopfung augenscheinlich nicht von dem dem

Verflgungsgeschaft zugrundeliegenden Verpflichtungs-
geschaft tangiert.

Damit ist Markeninhabern im EWR dringend anzuraten,
den Transport der eigenen Waren entweder selbst zu
Ubernehmen oder aber selbst zu organisieren, so dass
die abschlieRende Entscheidung Uber die Verbringung
dieser Waren an einen Bestimmungsort bis zum
Schluss beim Markeninhaber verbleibt. Auf diese Weise
kann verhindert werden, dass eine markenrechtliche Er-
schopfung an den Waren im EWR (vorzeitig) eintritt,
was dem Markeninhaber ermdglicht, eine ungewollte
Verbringung von Waren im Wege der Rechtsverletzung
geltend zu machen. (Holderied)
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BGH, Urteil vom 29.07.2021, | ZR 139/20 - Goldhase Il

HINTERGRUND

4. Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens als Marke

Bei den Klagern handelt es sich um Gesellschaften der
Unternehmensgruppe Lindt & Sprlngli, eines ihrer be-
liebtesten Produkte ist der mit goldener Folie umwickelte
Lindt-Goldhase.

Diesen verkauften die Kldager in den letzten 30 Jahren
mehr als 500 Millionen mal, er ist der mit Abstand meist-
verkaufte Schokoladenosterhase in Deutschland.

ENTSCHEIDUNG

Ausweislich eines Verkehrsgutachtens der Klager aus
September 2018 verstiinden knapp 80 % der angespro-
chenen Verkehrskreise den goldenen Farbton als Her-
kunftshinweis.

Daher machen die Klager Rechte aus ihrer Benutzungs-
marke gelten. Sie haben beantragt, es zu unterlassen,
ohne Zustimmung Schokoladenosterhasen in einem
Goldton anzubieten, in den Verkehr zu bringen, herzustel-
len und zu bewerben. Des Weiteren begehren die Klager
Auskunft von der Beklagten sowie die Feststellung einer
Schadenersatzpflicht.

Das Landgericht hat einem Hilfsantrag der Kldger stattge-
geben, die dagegen gerichtete Berufung vor dem Ober-
landesgericht ist erfolglos geblieben.

Das Berufungsgericht hatte ausgefihrt, dass den Klagern
kein Unterlassungsanspruch zustehe, weil sie keine Be-
nutzungsmarke in Form einer abstrakten Farbmarke an
dem goldenen Farbton des Lindt-Goldhasen erworben
haben.

Die hiergegen gerichtete Revision vor dem BGH hatte Er-
folg.

Zunachst wird darauf eingegangen, dass der Unterlas-
sungsanspruch nach &8 14 V 1 MarkenG nur dann be-
stinde, wenn die beanstandete Handlung nach dem zu
der Zeit geltenden Recht rechtsverletzend war. Im Jahr
2018
14.01.2019 novelliert worden. Die Neufassung des § 3 |l

ist das maldgebliche Recht mit Wirkung ab

MarkenG erweitert die Ausschlussgrinde auf Zeichen,
die — neben Formen — ausschlieRlich aus ,anderen cha-
rakteristischen Merkmalen” bestehen. Nach Ansicht des
BGH stellen Farben durchaus ein ,anderes charakteristi-

sches Merkmal” dar, jedoch ist es in diesem Streitfall un-
beachtlich, denn eine Ubergangsregelung fiir die An-
wendbarkeit der Erweiterung auf vor dem 14.1.2019 be-
stehende Markenrechte fehlt und eine Ruckwirkung
kommt nach allgemeinen Grundséatzen nicht in Betracht.

Auch ist die neue Fassung des § 3 Il MarkenG nicht des-
halb anwendbar, weil erneut zu prifen ist, ob das Zei-
chen noch markenfahig ist.

Denn nach 8 4 Nr. 2 MarkenG entsteht der Marken-
schutz durch die Benutzung des Zeichens im geschéftli-
chen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter
Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt hat.
Der Schutz entsteht zu dem Zeitpunkt des Erwerbs der
Verkehrsgeltung (Gutachten September 2018). Dem-
nach ist die alte Fassung des & 3 Il MarkenG anwendbar
und eine SchutzausschlieRung der Farbmarke kommt
nicht in Betracht.
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Die Klager haben nachgewiesen, dass der von ihnen be-
anspruchte Goldton innerhalb der beteiligten Verkehrs-
kreise gem. § 4 Il MarkenG Verkehrsgeltung fir Schoko-
ladenhasen erlangt hat. Die Verkehrsgeltung kann entge-
gen der Annahme des Berufungsgerichts nicht deshalb
abgelehnt werden, weil der Zuordnungsgrad des Gold-
tons zum Unternehmen der Klager allein auf der aulReror-
dentlichen Bekanntheit des Lindt-Goldhasen beruhe. Ge-
gen die Verkehrsgeltung spricht auch nicht, dass der
Goldton zusammen mit bekannten Gestaltungselemen-
ten des Lindt-Goldhasen (sitzender Hase, rotes Halsband
mit goldenem Gléckchen, Bemalung und Aufschrift
.Lindt GOLDHASE") eingesetzt wird.

Der BGH flhrt hierzu aus, dass die markenmaRige Ver-
wendung einer abstrakten Farbe nicht notwendigerweise
die Benutzung in Alleinstellung erfordert. Ein Zeichen
kann auch infolge der Benutzung als Teil einer komplexen
Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Zeichen
Verkehrsgeltung erlangen.

Aus dem Umstand, dass mehr als 50 % der Befragten
den von den Klagern beanspruchten Goldton fiir Schoko-

ladenhasen nur einem bestimmten Unternehmen zuord-
nen, folgt auRerdem, dass die Farbe von den Verkehrs-
kreisen auch als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Zur Inhaberschaft fihrt der BGH aus, dass flir das Revisi-
onsverfahren grundsatzlich davon auszugehen ist, dass
beide Klager Inhaber der Benutzungsmarke sind. Dartiber
hinaus flhrt er aus, dass Inhaber der Benutzungsmarke
derjenige ist, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung er-
worben wurde. Bei den Klagern handelt es sich zum ei-
nen um die Konzernobergesellschaft und zum anderen
um die flr den Vertrieb in Deutschland verantwortliche
Tochtergesellschaft. Hier fuhrt der BGH aus, dass es na-
heliegend sein konnte, dass sich die relevanten Benut-
zungshandlungen auf die Tochtergesellschaft beziehen
und allein diese vom Verkehr als Inhaberin der Kontroll-
verantwortung aufgefasst wird.

Demnach ist das Urteil des Berufungsgerichts aufzuhe-
ben und die Sache zur neuen Verhandlung zurlickzuwei-
sen.

BEWERTUNG

Soweit die BGH-Richter in dem Urteil zu Goldhase I noch
feststellten, dass der Gesamteindruck des Goldhasen
nicht in erster Linie nur durch den Wortbestandteil ge-
pragt wird, sondern bei einer dreidimensionalen Marke
die anderen Gestaltungselemente eine mitpragende Be-
deutung haben, weist der BGH in dem Urteil zu Gold-
hase Il zusétzlich auf die Kennzeichnungskraft einer drei-
dimensionalen Marke hin. Dazu fihrt er aus, dass eine
bestimmte Form- und Farbgestaltung Auswirkungen da-
rauf haben kann, ob der Verkehr diesen Gestaltungsele-
menten einen Herkunftshinweis entnimmt.

Hier reiht sich das Urteil zu Goldhase Il ein. Die Klager
konnten durch ein im September 2018 durchgeflihrtes
Gutachten nachweisen, dass eine Uberwiegende Mehr-
heit der Befragten den Goldton als Herkunftshinweis auf
Lindt auffasste. Demnach erstreckt sich die Verkehrsgel-
tung gerade auf die Farb- und Formgebung.

Auch wenn das OLG eine Verkehrsgeltung mit dem Ar-
gument, dass Lindt den Goldton nicht generell als , Haus-
farbe”, sondern nur fir ein sehr bekanntes Produkt ver-
wendet, ablehnt und weiter ausflhrt, dass der Farbton
nur dann Verkehrsgeltung erlangt hatte, wenn der Ver-
kehr ihn auch ohne die restlichen Gestaltungsmerkmale
des Goldhasen erkennen und Lindt zuordnen wiirde, ist
dieser Ansicht nicht Folge zu leisten.

Denn auch der BGH folgt der Ansicht zu Recht nicht. Es ist
grundsétzlich anerkannt, dass eine Farbe die Rechte einer
Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG erwerben kann.
Die sehr hohen Hirden, die das OLG aufstellt, wirden be-
deuten, dass eine Benutzungsfarbmarke nur noch in Be-
tracht kommt, wenn sie sich zur ,Hausfarbe” eines Unter-
nehmens entwickelt hat. Fir diesen Fall hélt der Gesetzge-
ber jedoch den & 5 1l 2 Alt. 2 MarkenG zum Schutz fir Un-
ternehmenskennzeichen bereit. Vertritt man nun also die
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Ansicht des OLG, kame es zu Uberschneidungen, welche
der Gesetzgeber durch die Formung beider Normen er-
sichtlich nicht gewollt hat. Auch widerspreche es dem Sinn
und Zweck des § 4 Nr. 2 MarkenG, denn dieser soll eine
wettbewerbliche Leistung schitzen, die in der Herbeifiih-
rung der Verkehrsgeltung durch Benutzung besteht. Dies
konnte Lindt unzweifelhaft nachweisen, sodass eine Ver-
wehrung des Schutzes auch dem Sinn einer Benutzungs-

marke widerspricht.

Was die Inhaberschaft der Benutzungsmarke anbelangt,
so fuhrt der BGH zu Recht aus, dass allein die Tochterge-
sellschaft die Goldhasen herstellt und vertreibt und fak-
tisch nur sie die Benutzungshandlung ausfihrt. Es bleibt
hier abzuwarten, wie das OLG Minchen auf diesen Hin-
weis eingeht. (Bhm)




Kriterien der Warenahnlichkeit zwischen Autos und Fahrradern

BGH, Urteil vom 15.10.2020, | ZR 135/19 - PEARL/PURE PEARL

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte darliber zu entscheiden, ob
die Inhaberin der flr Fahrrdder eingetragenen Marke
PEARL Anspriche gegen eine Tochtergesellschaft des
Autokonzerns Peugeot geltend machen kann. Dieser
hatte eine Sonderedition PURE PEARL des Automodells
CITROEN DS4 beworben und eine geringe Stiickzahl
auch verkauft. Die Bezeichnung PURE PEARL wurde in
deutschsprachigen Printmedien und anderen Werbemit-
teln, nicht aber auf den Automodellen selbst, wie folgt

=

benutzt:

»

crTROEN

CITROEN DS4 Pure Pearl

ENTSCHEIDUNG

Im Ergebnis verwies der Bundesgerichtshof die Entschei-
dung an das Hanseatische Oberlandesgericht zurlick. Die
Entscheidungsgriinde gehen auf die vom Berufungsge-
richt zugrunde gelegten Bewertungskriterien zur Prifung
der Warenahnlichkeit Uberraschend detailreich ein.

Das Landgericht Hamburg hatte erstinstanzlich eine Mar-
kenverletzung bejaht und war von einer mittleren \Waren-
ahnlichkeit ausgegangen. Dies ldge unter anderem an ei-
nem moglichen Image- und Technologietransfer, insbe-
sondere angesichts des Trends zu Elektrofahrradern und
-autos. Das Hanseatische Oberlandesgericht hingegen
gab der Berufung statt und lehnte die Klage ab. Zwischen
Fahrradern und Autos bestlinde eine absolute Warenun-
ahnlichkeit und deshalb schieden markenrechtliche An-
spriiche von vornherein aus. Der Bundesgerichtshof er-
teilte dieser Ansicht eine Absage. Wenigstens eine ge-
ringe Warenahnlichkeit sei nicht per se auszuschlieRen.

Die Klagerin stltzt ihre Ansprliche vorrangig auf eine Uni-
onsmarke PEARL. Die Zustandigkeit des deutschen Ge-
richts folgt damit aus Artikel 125 Absatz 5 Unions-
markenverordnung (UMV), wonach der Ort der Verlet-
zungshandlung malRgeblich ist. Auch wenn die Beklagte

ihren Sitz in Frankreich hat, lag das relevante aktive Ver-
halten in der Herausgabe von deutschsprachigen Werbe-
mitteln.

Wahrend sich ein moglicher Unterlassungsanspruch un-
mittelbar aus Artikel 9 Absatz 1 b UMV ergabe, verweist
Artikel 129 Absatz 2 UMV fir Annexansprlche ins natio-
nale Recht, einschlieRlich des internationalen Privat-
rechts. Im vorliegenden Fall eines aufiervertraglichen
Schuldverhaltnisses bestimmt Artikel 8 Absatz 2 Rom-II
Verordnung, welches Recht bei EU-weit harmonisierten
Rechtsakten (wie dem Unionsmarkenrecht) anwendbar
ist, wenn die konkrete Frage nicht geregelt ist. Erst lber
die Rom-II Verordnung findet sich also der abschlieRende
Verweis ins deutsche Markenrecht. In 8125 b Nr. 2b Mar-
kenG findet sich schlieRlich der Verweis auf die allgemei-
nen Vorschriften des § 14 Absatz 6 fiir den Schadenser-
satz- und 8 19 MarkenG fir den Auskunftsanspruch.

12 I. Verletzungsverfahren / 5. Kriterien der Warenahnlichkeit zwischen Autos und Fahrradern



Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Unions-
marke PEARL fir Fahrrader war ebenso wenig strittig wie
die Annahme der durchschnittlichen Kennzeichnungs-
kraft der Marke PEARL. Der Bundesgerichtshof sah auch
in der Annahme, dass die Beklagte die Bezeichnung
PURE PEARL markenmaéRig benutzt, keinen Rechtsfeh-
ler. Die angesprochenen Verkehrskreise sdhen in CIT-
ROEN die Herstellerangabe, in DS4 den Modellnamen
und in PURE PEARL die Bezeichnung eines Sondermo-
dells. Das Aneinanderreihen von Bezeichnungen stliinde
dem markenmaRigen Gebrauch der einzelnen Elemente
nicht entgegen. Dies sei in der Automobilbranche Ublich
und diene der weiteren Abgrenzung zwischen Mitbewer-
bern (z. B. Audi A4 Avant, VW Golf Trendline). Fir eine
markenmalige Nutzung sprach auch, dass die Beklagte
den Namen des Sondermodells PURE PEARL selbst als
Marke eintragen lief3.

Der Schwerpunkt der Entscheidung lag in der Uberpri-
fung der der Warenahnlichkeit zugrunde gelegten Krite-
rien. Dabei kann absolute Warenunahnlichkeit nach stan-
diger Rechtsprechung nur angenommen werden, wenn
trotz (unterstellter) Zeichenidentitdt und erhdéhter Kenn-
zeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr wegen des
Warenabstandes von vornherein ausgeschlossen ist.

Abweichend vom Landgericht Hamburg nahm das Beru-
fungsgericht unter Verweis auf OLG Stuttgart (GRUR-RR
2007, 313 — CARRERA,) eine absolute Unahnlichkeit von
Autos und Fahrradern an und wog folgende Argumente
gegeneinander ab:

FUr eine Warenahnlichkeit sprache zwar, dass
e beide Waren der Fortbewegung dienten,
e Handler teilweise Zubehor fir beide Waren anbo-
ten,
e Autohersteller urspriinglich in einigen Fallen Fahr-
radhersteller gewesen seien,

e Autohersteller mit Fahrradherstellern kooperie-
ren und an diese lizenzierten,

e Autohersteller manchmal auch Fahrréder als Er-
génzung ihres Sortimentes anboten.

Gegen eine Warenahnlichkeit spréache aber, dass
e beide Waren mit Motor- bzw. Pedalkraft unter-
schiedliche Antriebe hatten,
e im Handel eine weitreichende Trennung herr-
sche,
e zumindest bei langen Strecken keine Austausch-
barkeit der Waren maglich sei,
Rick-
schluss auf eine Warenéhnlichkeit erlaubten,

e gelegentliche Lizenzvergaben keinen

e unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen an
die Fahrer (Autoflihrerschein) und Fahrzeuge ge-
stellt wiirden (TUV),

e kein Image- bzw. Technologietransfer stattfande.

Der Bundesgerichtshof verweist zunachst auf die be-
schrankte Uberpriifbarkeit, weil die Bewertung der Wa-
renahnlichkeit im tatrichterlichen Gebiet lage. An der Be-
wertung des Berufungsgerichts wird im Anschluss bean-
standet, dass

e zwischen den Waren wegen der wachsenden
Zahl von Elektrofahrradern vor allem bei Strecken
innerhalb der Stadt eine Austauschbarkeit immer
mehr gegeben sei,

e der Aspekt fehle, dass es sich um funktionsver-
wandte Produkte mit dem Ziel der Mobilitat han-
dele,

e Autohersteller weiterhin selbst Fahrrader als Er-
ganzung anboten,

e ein Technologietransfer nicht auszuschlieRen sei,

e Autohersteller in ihrer Eigendarstellung auch mit
Fahrradern werben.
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BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof betont im Einklang mit der bishe-
rigen Rechtsprechung, dass eine absolute Warenunahn-
lichkeit nur in Ausnahmeféllen anzunehmen ist. Fir die
Bewertung ist dabei — ungeachtet der tatsachlichen Um-
stande — eine Zeichenidentitdt und erhdhte Kennzeich-
nungskraft zu unterstellen.

Es darf erwartet werden, dass das Hanseatische Oberlan-
desgericht in seiner in Kirze zu erwartenden Entschei-
dung von einer geringen oder sogar— wie schon das
Landgericht Hamburg — mittleren \Warenahnlichkeit aus-
gehen wird. MalRgebend werden dann die weiteren Aus-
fihrungen zur Zeichenahnlichkeit und die Gesamtabwa-
gung der die Verwechslungsgefahr beeinflussenden Fak-
toren sein.

Fir die Praxis folgt, dass man sich nicht auf bisherige
Rechtsprechung zur Warenahnlichkeit verlassen kann.
Die Bewertung bedarf einer stetigen Uberpriifung im Hin-
blick auf neue, insbesondere technologische Entwicklun-
gen wie der E-Mobilitat. Auch die fortschreitende Digita-
lisierung lasst Anderungen, zum Beispiel zur Ahnlichkeit
von Produkten und Dienstleistungen, wahrscheinlicher
werden.

Weitreichend ist auch die Bewertung der selbststandig
kennzeichnenden Stellung von PURE PEARL innerhalb

der komplexen Kennzeichnung ,CITROEN DS 4 PURE
PEARL" in einer Printwerbung. Verletzungsform war ge-
rade nicht die Nutzung von PURE PEARL in Alleinstellung
auf einem CITROEN Auto des Modells DS4. Es kommt
auch nicht darauf an, dass der Bestandteil PURE PEARL
den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Bezeichnung
dominiert. Aus den Gewohnheiten im Automobilsektor,
Kennzeichnungen in Form einer Herstellerangabe, einer
Modellbezeichnung und eines Sondermodellnamens an-
einanderzureihen, folgt, dass jede eigenstandig wahrge-
nommen wird. Wenn dem Bestandteil ,,pure” (= rein,
sauber) in Bezug auf das Wort ,,PEARL" (= Perle) dann
nur ein beschreibender Sinngehalt beigemessen wird
und er damit in den Hintergrund tritt, ist die Konsequenz,
dass die Benutzung eines Wortes in einer mehrgliedrigen
Bezeichnung aus vier Wortern und einer Zahl eine Mar-
kenverletzung ist. Im Bekleidungssektor wurde diese
Frage hingegen anders beantwortet (BGH GRUR 1988,
307 — Gaby). Dort verstinde der Verkehr gebrduchliche
Vornamen nicht als Herkunftshinweis, sondern als bran-
chentibliches Bestellzeichensystem. Ahnliche Konstella-
tionen ergeben sich zum Beispiel bei Kérperpflegemitteln
oder Lebensmitteln. Die Aspekte der markenmafigen
Nutzung und der selbstéandig kennzeichnenden Stellung
kénnen fir die jeweils betroffene Branche also anders zu
bewerten sein und unterliegen moglicherweise Verande-
rungen. (Ehlers)
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FAHREN

Il. SCHUTZFAHIGKEIT / LOSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVER-

Absolutes Eintragungshindernis - Erreichung einer technischen Wirkung

EuGH, Urteil vom 03.06.2021, C-818/18 P, C-6/19 P - Pirelli-Reifenrille

HINTERGRUND

Das Verfahren betraf die Anmeldung einer L-férmigen Rille
als Ausschnitt der Lauffliche eines Reifens als Unions-
marke u. a. fir Bereifungen fir Fahrzeugrader:

i

.
r#
1

t-

\'-

Das EUIPO hatte die Eintragung mit Blick auf Art. 7 | lit. e)
i UMV fUr nichtig erklart. Hiernach sind Zeichen von der
Eintragung ausgeschlossen, die ausschlieRlich aus der
Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der
Ware bestehen, sofern die Form oder das Merkmal zur Er-
reichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

ENTSCHEIDUNG

Die Beschwerdekammer hatte die Entscheidung des
EUIPO bestatigt. Das EuG hat die Entscheidung aufgeho-
ben und dies damit begriindet, dass (1.) die Rille nicht die
beanspruchten Waren darstelle, sondern nur ein Teil der
Laufflache des Reifens sei, und (2.) die Rille fur sich ge-
nommen nicht in der Lage sei, eine technische Funktion zu
erflllen oder auszuliben, wie beispielsweise die Traktions-
kontrolle oder die Wasserverdrangung bei nasser Stral%e.
Der Ausschlussgrund des Art. 7 | lit. e) ii UMV greife nur
bei Zeichen, die ausschlieRlich aus der Form oder einem
Merkmal der Ware bestehen, die zur Erreichung einer tech-
nischen Wirkung erforderlich seien. Der Ausschlussgrund
greift also nur, wenn die angemeldete Marke einen in
quantitativer und qualitativer Hinsicht wesentlichen Be-
standteil der tatsachlichen Ware darstellt und dieser Teil
zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.
Diese Voraussetzung wurde mit Blick auf die einzelne Rille
eines Reifens verneint: Eine einzelne Rille eines Reifens
genlge nicht, um bestimmte technische Wirkungen eines
solchen Reifens zu bewirken.

Der EuGH bestatigte nunmehr die Entscheidung des
EuG, dass das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 |
lit. e) iit UMV nur gegeben sei bei Zeichen, die in quantita-
tiver und qualitativer Hinsicht einen wesentlichen Be-
standteil der Ware darstellen und eine technische Wir-
kung entfalten kénnen. Eine einzige Rille habe eine sol-
che technische Wirkung nicht. Die Beurteilung der
Grinde, die zum Schutzausschluss des Art. 7 | lit. e) i

UMV wegen technischer Bedingtheit fiihren kénnen, darf

nicht allein auf die der grafischen Darstellung zu entneh-
menden Merkmale des Zeichens beschrankt werden,
sondern es muss die angemeldete Marke unter Berlick-
sichtigung auch der sonst zuganglichen Informationen
gewdlrdigt werden, was die Prifung der Funktion der re-
alen Produkte einschlief3t.

SchlieRlich bestatigte der EuGH nach Art eines obiter dic-
tum den beschrankten Schutzumfang einer solchen
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Marke fir den Teil einer Ware, denn &dhnliche Formen,
welche mit anderen Elementen der Laufflache des Rei-
fens eines Wettbewerbers kombiniert wirden, wirden
auRerhalb des Schutzbereichs der Marke liegen. Die Ver-
marktung von Reifen durch Dritte, welche eine solche

(gegebenenfalls auch technisch vorteilhafte) Rille aufwei-
sen, kdnnen durch die Marke also nicht verhindert wer-
den.

BEWERTUNG

Die Entscheidung zur Pirelli-Reifenrille setzt die inzwi-
schen langjahrige Rechtsprechung des EuGH fort, wo-
nach bei der Priifung des absoluten Eintragungshinder-
nisses des Art. 7 | lit. e) ii UMV die Notwendigkeit der
Heranziehung zuséatzlicher Informationen aus dem ,rea-
len Leben” besteht. Der EuGH hatte seinerzeit mit Blick
auf den bekannten ,Zauberwirfel” (Rubik’'s Cube) auf
den Grundsatz hingewiesen, dass zwar von der grafi-
schen Darstellung der Form auszugehen sei, die Prifung
des Schutzausschlusses einer technischen Funktion je-
doch nicht ohne Beriicksichtigung der mit der Funktion
der realen Waren zusammenhangenden Elemente erfol-
gen koénne (EuGH C-30/15, Rn. 48-50 — Simba Toys,
EuGH C-337/12 P bis C-340/12 P, Rn. 54 — Pi-Design).

Soweit die Entscheidung zur Pirelli-Reifenrille daher letzt-
lich diese Praxis fortsetzt, fihrt die Berlicksichtigung der

beschrankten technischen Funktion hier zum Schutz des
.Rillen”-Zeichens als Unionsmarke. Der Schutzumfang
der Marke ist jedoch gering. Interessant dirfte zudem
nach Ablauf der Benutzungsschonfrist die Frage des
Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung sein, denn
die Endverbraucher werden in einer bestimmten Rille in
der Laufflache eines Reifens in der Regel keine marken-
maéaRige Benutzung erkennen. Es bedarf also stets der
sorgféltigen Prifung, unter welchen Voraussetzungen die
Anmeldung eines solchen Zeichens fur den Teil einer
Ware sinnvoll ist und welche rechtlichen Ziele hiermit ver-
folgt werden. Im Einzelfall kann allerdings beispielsweise
die Durchfihrung einer Marketingkampagne, gestltzt auf
den Markenschutz eines Teils der Laufflache, den Auf-
wand einer Markenanmeldung rechtfertigen. (Forster)
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7. Absolutes Eintragungshindernis bei Gerauschmarken

EuG, Urteil vom 07.07.2021, T-668/19 — Geridusch beim Offnen einer Getrinkedose

HINTERGRUND

Eine Getrankedosenherstellerin reichte beim Européi-
schen Amt fir Geistiges Eigentum (EUIPO) als Marken-
anmeldung eine Tondatei ein, die den Klang wiedergab,
der beim Offnen einer Getriankedose entsteht, gefolgt
von etwa einer Sekunde ohne Gerdusch und einem Pri-
ckeln von etwa neun Sekunden.

Die Anmeldung beanspruchte Schutz in den Nizza-Klas-
sen 6 (u.a. fur , Behalter aus Metall fur Lagerung und

Transport, insbesondere Dosen”) sowie in den Klassen
29 (u.a. ,Getréanke aus Joghurt oder Milch”), 30 (u. a.
.Kaffee; Tee; Kakao”), 32 (u.a. ,Biere; kohlensédurehal-
tige Wasser; alkoholfreie Getranke”) und 33 (u. a. , alko-
holische Getrédnke, ausgenommen Biere”). Die Anmel-
dung wurde vom Amt zurlickgewiesen wegen fehlender
Unterscheidungskraft. Die Beschwerde der Anmelderin
war erfolglos. Dagegen klagte die Anmelderin beim Ge-
richt der Europaischen Union (EuG).

ENTSCHEIDUNG

Das EuG wies die Klage ab. Die Marke sei zu Recht vom
Amt zurlickgewiesen worden — ihr fehle jegliche Unter-
scheidungskraft.

Eine Marke muss Unterscheidungskraft besitzen, um ein-
tragungsfahig zu sein. Sie muss also geeignet sein, die
Ware oder Dienstleistung, fir die die Eintragung bean-
tragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienst-
leistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.

Die Kriterien fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft
seien die gleichen bei allen Markenkategorien. Die Be-
schwerdekammer hatte aber wesentlich argumentiert,
dass die bei dreidimensionalen Marken, die die Ware
selbst oder deren Verpackung darstellen, entwickelte
Rechtsprechung auch auf Hérmarken anzuwenden sei:
Némlich dass nur eine Marke, die erheblich von der Norm
oder der BranchenUblichkeit abweicht, ihre herkunfts-
kennzeichnende Funktion erflllen kann. Dieser Begrin-
dung erteilte das Gericht eine Abfuhr; sie sei auf Horma-
rken nicht anwendbar.

Dennoch flihrte dieser Rechtsfehler nicht zur Aufhe-
bung der Entscheidung, da das Amt auch andere Argu-

mente angeflihrt hatte. So hat sie sich auch auf die bis-
herige Rechtsprechung zu einer als Tonfolge angemel-
deten Marke gestltzt, ndmlich dass fur die Unterschei-
dungskraft die Marke eine gewisse Resonanz bzw. ei-
nen Wiedererkennungswert haben misse, damit die
Verbraucher sie als Herkunftshinweis und nicht als ein
funktionelles Element der Waren wahrnehme. Im vorlie-
genden Fall sei der Klang, der beim Offnen der Dose
entsteht, als ein rein technisches und funktionelles Ele-
ment anzusehen. Der Klang des Sprudelns werde un-
mittelbar als Hinweis auf Getrdnke wahrgenommen.
Das Gericht hielt hieran fest, auch wenn die Beschwer-
dekammer noch ausgeflhrt hatte, dass dies gelte, weil
alle beanspruchten Waren Kohlensaure enthalten konn-
ten, was nicht zutrifft. Auch dieser Fehler wirke sich
nicht auf das Ergebnis aus.

Das Gericht hatte sich aufserdem mit dem Argument aus-
einanderzusetzen, dass das angemeldete Gerdusch eben
nicht das herkdmmliche, etwa von Bier- oder Coladosen
bekannte Gerdusch mit einer schnelle Folge eines kurzen
Prickelns wiedergebe, sondern nach dem Klang des Off-
nens eine Stille von einer Sekunde herrsche und dann
neun Sekunden lang ein Zischen/Prickeln erfolge. Die An-
melderin wollte sich also nicht dieses typische Gerdusch
an sich monopolisieren, sondern ein abgewandeltes, das
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vermutlich mit einer besonderen Offnungstechnik zu-
sammenhing. Das Gericht sah diese Abweichung aber
nur als Nuance an, die nicht ausreicht, damit das Ge-
rdusch als Herkunftshinweis wahrgenommen wirde. Sie
sei nicht pragnant genug, da sie per se nicht ungewohn-
lich sei, sondern vorhersehbaren und Gblichen Elementen

BEWERTUNG

auf dem Getrankemarkt entsprache. Somit ermdgliche
die Kombination den maRgeblichen Verkehrskreisen
nicht, diese Waren als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend zu unterscheiden.

Bei der Entscheidung handelt es sich um die erste des
EuG, die sich mit einer als Audiodatei eingereichten Hor-
marke beschéftigt, und die somit ein nicht als Noten dar-
stellbares Gerdusch enthélt. Die Entscheidung war er-
wartbar, da das Amt bereits in etlichen Fallen entspre-
chend entschieden hatte. In der genauen Begrindung
prazisierte das Gericht den Malstab, der fUr die Beurtei-
lung von Hérmarken relevant ist.

FUr die Praxis ist festzuhalten, dass Hormarken eine inte-
ressante Moglichkeit des Markenschutzes sind. Aller-
dings wird die Eintragung von Gerauschen, insbesondere
solchen, die bei Benutzung der Ware ertdnen, zualler-
meist nicht gelingen.

Im vorliegenden Fall war das Gerdusch jedoch nicht iden-
tisch mit dem klassischen Gerausch des Offnens einer
Dose, sondern in die Ldnge gezogen und mit einer Pause
zwischen dem Offnen und dem Zischen. Dies war jedoch

nicht so ungewohnlich, dass es von den Verbrauchern als
Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Vermutlich
wollte sich die Anmelderin die Wirkung bzw. das Ge-
rausch einer technischen Neuerung oder Weiterentwick-
lung schitzen lassen.

Diese Strategie — auch wenn hier nicht erfolgreich — zeigt,
dass bei dem Schutz von Innovationen alle nach Gesetz
zur Verfigung stehenden Schutzmoglichkeiten zumin-
dest angedacht werden sollten. Wo genau die Grenze
verlauft, dass ein Gerdusch pragnant und ungewohnlich
wird (womit das Gericht doch eine ahnliche Begriindung
wie zu Formmarken andeutete), muss im jeweiligen Ein-
zelfall auszuloten sein.

Daneben ist zu berlicksichtigen, dass ein Gerausch, das
so charakteristisch ist, dass es im Verkehr , bekannt” ge-
worden ist, also Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, als
Marke eingetragen werden kann. (Brecht)
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Eisenfuhr Speiser

Die 1966 in Bremen gegriindete Kanzlei Eisenfihr Speiser ist
spezialisiert auf den Bereich des geistigen Eigentums
(Intellectual Property, kurz: IP) und gehort zu den , Top Ten” der
IP-Kanzleien in Deutschland. Neben dem Patent-, Marken- und
Designrecht umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das
Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenflhr Speiser beschaftigt
sowohl Patent- als auch Rechtsanwalte, deren enge Zu-
sammenarbeit zu einer hohen Kompetenz insbesondere in den
Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und Vertragsrecht, |P-Portfolio-
Analyse sowie IP Due Diligence fihrt.

Im Mittelpunkt samtlicher Aktivitdten steht dabei stets das
unternehmerische Mitdenken. Auf Grundlage sorgfaltiger
Recherchen und Analysen gibt Eisenfiihr Speiser den Man-
danten Handlungsempfehlungen fir den strategischen Einsatz
gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Designs).

Wenn es zum Streitfall kommt, vertreten die Anwaélte von
Eisenflihr Speiser gleichermaRen vor den Amtern und Gerichten,
die Uber die Rechtsbestandigkeit der Schutzrechte zu
entscheiden haben, wie auch vor den nationalen Patent-
streitkammern und -senaten. DarUber hinaus waren die Anwalte
von Eisenflhr Speiser in den vergangenen Jahren wiederholt in
umfangreichen internationalen Streitverfahren téatig und haben
die Arbeit groRer Teams ausldndischer Kollegen koordiniert.

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, Minchen, Berlin
und Hamburg sind Uber 250 Mitarbeiter, darunter mehr als
50 Berufstrager/IP-Professionals, auf nationaler und internatio-

naler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com
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