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— Nicht: chemische Formel. Eine chemische Formel ist nach dem Sieckmann-Urteil des Ge- 476
richtshofs zur graphischen Darstellung einer Riechmarke nicht verstindlich genug und gibt auch
nicht den Geruch der Substanz, sondern diese selbst wieder, weshalb es ihr weiter an der noti-
gen Klarheit und Eindeutigkeit fehlt!03.

— Nicht: Beschreibung. Die Beschreibung eines Geruchs ist weder klar, noch eindeutig und ob- 477
jektiv genug!®, etwa ,balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang von Zimt* fiir Zimtsiu-
remethylester!%5, wenngleich nach Auffassung des Gerichts nicht auszuschlieBen ist, dass eine
Beschreibung alle Voraussetzungen erflillen kann!6.

— Nicht: Geruchsprobe. Eine Geruchsprobe stellt keine graphische Darstellung dar und ist weder 478
stabil noch dauerhaft genug!%7. Auch die Kombination von chemischer Formel, Geruchsbeschrei-
bung und Geruchsprobe kann nicht die Erfordernisse der Klarheit und Eindeutigkeit erfillen!s.

— Nicht:  Diagramme. Die mittelbare Darstellung einer Geruchsmarke durch ein gas- 479
chromatographisches bzw. massen-spektroskopisches Diagramm reicht ebenfalls nicht aus, schon
weil sie nicht den Geruch selbst, sondern nur seine Substanzen aufzeichnet!09.

— Elektronische Olfaktometer. Anders soll dieses jedoch nach einer Meinung bei einem elektro- 480
nischen Olfaktometer sein!!0. Hierbei werden die Gerliche selbst aufgezeichnet, und zwar dhn-
lich der menschlichen Wahrnehmung von mehreren Sensoren zu einem geruchstypischen elekt-
rischen Signal verbunden und anschlieBend in ein geruchstypisches Muster verwandelt. Indes ist
diese Darstellung im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs ebenso wenig leicht verstind-
lich wie das Sonagramm fiir Hormarken!!!, weshalb § 11 Abs. 2 MarkenV auch geindert und
die Méglichkeit der Darstellung von Hormarken durch ein Sonagramm im Anschluss an die
Rechtsprechung des Gerichtshofs aufgegeben wurde.

— Entscheidungen. Das HABM hatte vor der Sieckmann-Entscheidung des Gerichtshofs noch 481
die Beschreibung einer Geruchsmarke fiir Tennisbille smell of fresh cut grass fiir ausreichend be-
stimmt gehalten, weil hiermit der von Hause aus unterscheidungskriftige Duft eindeutig be-
nannt wird!2. Das diirfte aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs tiberholt sein. Die
wortliche Beschreibung Duft einer reifen Erdbeere bezieht sich auf mehrere Erdbeersorten, die je-
weils unterschiedliche Diifte entwickeln. Damit ist sie nicht so eindeutig und prizise, dass alle
subjektiven Elemente bei der Erkennung und Wahrmehmung des angemeldeten Zeichens aus-
geschlossen sind'13. Eine Bildbeschreibung durch Abbildung einer reifen Erdbeere ist schon des-
halb untauglich, weil sie nicht den Geruch abbildet!!4.

f) Tastmarken

Eigenschaften des Auslosegegenstands. Der den Tastsinn ansprechende Gegenstand muss 482
in seinen malgeblichen Eigenschaften objektiv hinreichend bestimmt bezeichnet sein. Die Ei-
genschaften miussen auch tiber den Tastsinn wahrgenommen werden konnen!!S und sich als
haptischer Hinweis auf die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen aus einem be-
stimmten Unternehmen eignen!¢. In Betracht kommen etwa GroBe, Konturen, Oberflichen-
textur, Gewicht. Soll etwa ein Herkunftshinweis durch eine bestimmte, aus Vertiefungen beste-

103 EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 69 — Sieckmann (Riechmarke).

104 EuGH vom 12. 12, 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 70 — Sieckmann (Riechmarke).

105 EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 146, Rdnr. 11, 13 — Sieckmann (Riech-
marke).

106 EuG vom 27. 10. 2005, T-305/04, GRUR 2006, 327, 328, Rdnr. 28 — Eden/HABM (Duft einer
reifen Erdbeere).

107 EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 71 — Sieckmann (Riechmarke).

108 EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 72 — Sieckmann (Riechmarke).

109 Rengshausen, Markenschutz von Gertichen, 2004, 110.

110 Rengshausen, Markenschutz von Gerlichen, 2004, 111 ff.

111 A.A. HABM vom 8. 9. 2005, R—295/05-4, GRUR 2006, 343, 343 f., Rdnr. 9, 11 — Arzneimittel
Thres Vertrauens: Hexal; vgl. oben Rdnr. 474.

112 HABM vom 11. 2. 1999, R 156/1998-2, 1IC 1999, 308, 309, Rdnr. 13 f. = MarkenR 1999, 142,
144 — smell of fresh cut grass.

113 EuG vom 27. 10. 2005, T-305/04, GRUR 2006, 327, 328, Rdnr. 33 — Eden/HABM (Duft einer
reifen Erdbeere).

114 EuG vom 27. 10. 2005, T-305/04, GRUR 2006, 327, 328, Rdnr. 40 — Eden/HABM (Duft einer
reifen Erdbeere).

115 BGHZ 169, 175, 183, Rdnr. 17 — Tastmarke.

116 BGHZ 169, 175, 183, Rdnr. 17 — Tastmarke.
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hende Oberflichenstruktur eines Gegenstands tiber den Tastsinn vermittelt werden, kann die
Angabe der GroBenverhiltnisse der Vertiefungen und Erhebungen sowie ihrer Anordnung zu-
einander ausreichen!!”. Die mit dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit verfolgten Zwe-
cke gebieten es dagegen nicht, dass (auch) die Sinnesempfindungen als solche, die iiber den
Tastsinn ausgelst werden, bezeichnet werden!!s.

483 Mittel. Als Mittel der (mittelbaren) grafischen Darstellung kommen Abbildungen oder wort-
liche Beschreibungen des Wahrnehmungsgegenstands oder deren Kombination in Betracht!!?.
Die bloBe Abbildung eines korperlichen Gegenstands reicht fiir die Darlegung der konkreten
Eigenschaften nicht aus, wenn es auf die Materialeigenschaften ankommt, diese aber aus der
Abbildung nicht erkennbar sind!20. Auch reicht die Beschreibung nicht aus, die Marke erfasse
die haptischen Reize der Gestalt, Oberflichenstruktur, Form und Masse, wenn nicht gleichzei-
tig beschrieben wird, welcher Art die haptischen Reize sind, welche Wahrnehmungen durch
die Beriihrung des Gegenstandes also vermittelt werden sollen!2!.

3. Abstrakte Unterscheidungseignung

484 Zweck. Marken sind nach § 3 MarkenG (Art. 2 MarkenRL), Art. 4 GMVO nur schutzfi-
hig, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das setzt nach der Rechtsprechung des Gerichtshots
ihre Eignung zur Ubermittlung von eindeutigen Informationen iiber die Herkunft einer Ware
oder einer Dienstleistung voraus'22. Diese Eignung ist fiir den Gesichtspunkt der Markenfihig-
keit abstrakt und daher ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zu
bestimmen, vgl. oben Rdnr. 448. Eine einzelne Farbe kann herkunftshinweisend sein!?3. Eben-
so die besondere Form eines Sportwagens!24.

485 Ausschluss der Unterscheidungskraft bei bestimmten Formmarken. Nicht unter den
Gesichtspunkt der abstrakten Unterscheidungseignung fillt der Ausschluss der Unterscheidungs-
kraft bei bestimmten Formmarken nach § 3 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 (e¢) MarkenRL,
Art. 7 Abs. 1 () GMVO). Denn solchen Formmarken fehlt die Unterscheidungseignung nicht
schon wegen des bloBen Umstands, dass sie aus einer Produktform bestehen, sondern erst auf-
grund einer Entscheidung des Gesetzgebers, die auf die Funktion der Marke fiir den Wettbe-
werb abstellt!25. Sie werden daher, wie in den EU-Regelungen auch, bei den absoluten Schutz-
hindernissen behandelt, die ebenfalls die von der Allgemeinheit akzeptierten Markenfunktionen
reflektieren, vgl. unten Rdnr. 605 ff. Entsprechend spricht auch das Gericht nur von absoluten
Eintragungshindernissen; eine Reihenfolge fiir ihre Priifung bestehe nicht!26. Demgegeniiber
will Fezer ausgehend von dem Gedanken, dass die Rechtfertigung der Kennzeichen letztlich nur
in ihren Funktionen besteht, die Regelung als Ausprigung einer allgemeinen Schutzgegen-
standstheorie begreifen, nach der die Produktbedingtheit einer Kennzeichnung ein allgemeines
und absolutes Schutzverbot flir thre Entstehung darstellt, und damit den Anwendungsbereich
der Kennzeichenrechte konzeptionell begrenzen!?’. Der Unterschied zwischen einer, wie hier
vertreten, theoretisch moéglichen und deshalb abstrakten Unterscheidungseignung und einer auf
die Funktion bezogenen und in diesem Sinne abstrakten Unterscheidungseignung wirkt sich fiir
die Zwecke dieser Darstellung inhaltlich nicht aus.

4. Waren/Dienstleistungen

486 Waren. Da der Begriff der Waren aus der Markenrechts-Richtlinie 2008/95/EG stammt,
kann seit Inkrafttreten des Markengesetzes nicht mehr ohne Weiteres angenommen werden,

117 BGHZ 169, 175, 181, Rdnr. 14 — Tastmarke.

18 BGHZ 169, 175, 185, Rdnr. 21 — Tastmarke; vgl. oben Rdnr. 463.

119 BGHZ 169, 175, 183, Rdnr. 17 — Tastmarke; BPatG GRUR 2008, 348, 349 — Tastmarke (Das rau-
he Gefiihl von feinem Sandpapier).

120 BGHZ 169, 175, 184, Rdnr. 18 — Tastmarke.

121 BGHZ 169, 175, 185, Rdnr. 22 f. — Tastmarke.

122 EuGH vom 24. 6. 2004, C-49/02, GRUR 2004, 858, 859, Rdnr. 37 — Heidelberger Bauchemie/
BPatG (Farbmarke Blau-Gelb).

123 BGHZ 169, 167, 172, Rdnr. 18 — Farbmarke gelb/griin II.

124 BGHZ 166, 65, 68, Rdnr. 12 — Porsche Boxster.

125 Vgl. EuGH vom 14. 9. 2010, C-48/09 P, GRUR 2010, 1008, 1009, Rdnr. 43 — Lego.

126 EuG vom 6. 10. 2011, T-508/08, Rdnr. 39 — Bang & Olufsen (Form eines Lautsprechers).

127 Fezer, FS 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, 593, 605; ders. in FS fur Irmgard Griss, 2011, 149, 156.
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dass hierunter nur bewegliche Sachen zu verstehen sind. Allerdings legen die markenrechtlichen
Regelungen der PVU nach herkémmlichem Verstindnis nur einen Warenbegriff im Sinne be-
weglicher Sachen zugrunde!28. Offen ist, ob eine Marke flir unbewegliche Sachen, also fiir be-
baute und unbebaute Grundstiicke, Immobilien, insbesondere Ein- und Mehrfamilienhiuser
oder Eigentumswohnungen, Fertighiuser geschiitzt werden kann. Das Abkommen von Nizza
iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen'?” sieht die Warenkate-
gorie der unbeweglichen Sachen nicht vor. Es wire jedoch nicht gerechtfertigt, bestimmte han-
delbare Giiter vom Markenschutz auszuschlieBen, nur weil sie keine beweglichen Sachen
sind!30. Jedenfalls kommt ein Namensschutz flir Immobilien nach § 12 BGB in Betracht!3!. Der
Warenbegriff muss gegebenenfalls durch den Gerichtshof definiert werden!32. Seit der ab dem
1. 1. 2007 fur Deutschland verbindlichen 9. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation!3? werden un-
korperliche Gegenstinde wie elektrische Energie!34 oder Gas!3> in Klasse 4 registriert!3¢. Richti-
gerweise wird man samtliche Gegenstinde als markenschutzfihige Waren ansehen miissen, die
Gegenstand des Handelsverkehrs sein kénnen'3’. Fiir Forderungen, Rechte und Wertpapiere ist
ein Markenschutz bislang nicht vorgesehen!38.

Dienstleistungen. Der Begriff ,,Dienstleistungen® im Sinne der MarkenRL, insbesondere ih- 487
res Art. 2, erfasst Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht wer-
den!?®. Denn dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschift des Kaufvertrags die gesamte T4~
tigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschiftes
anzuregen. Diese Titigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die
zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Ver-
braucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Handler statt mit einem seiner Wett-
bewerber abzuschlieBen!40. Fiir die Zwecke der Eintragung einer Marke fiir solche Dienstleistun-
gen ist es nicht notwendig, die in Rede stehenden Dienstleistungen konkret zu bezeichnen. Es
gentigt, allgemeine Formulierungen wie ,,Zusammenstellen verschiedener Waren, um dem Ver-
braucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern® zu verwenden!#!. Dagegen sind nihere
Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren notwendig, auf die sich die Dienstleistun-
gen beziehen, etwa ,,Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln*“142.

5. Als Marke schutzfihige Zeichenarten

a) Worter

Namen. Namen von Personen sind, wie ausdriicklich im Gesetz erwiahnt, markenschutzfi- 488
hig!43. Namen von Behorden oder sonstigen staatlichen Stellen fehlt als solchen nicht bereits

128 Siehe Art. 6bis Abs. 1 PVU Wort ,Erzeugnisse®; im franzosischen Text ,,produits®, vgl. Art. 29 Abs. 1
(), (c) PVU.

129 Abkommen von Nizza iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die
Eintragung von Marken vom 15. 6. 1957 (NKA), revidiert in Stockholm am 14. 7. 1967 und in Genf am
13.5. 1977 (BGBI. 1981 11, S. 359), Art. 1 III NKA.

130 Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3, Rdnr. 249.

131 BGH GRUR 1976, 311, 312 — Sternhaus; LG Diisseldorf, GRUR-RR 2001, 311, 312 — Skylight.

132 Vgl. BGH GRUR 2001, 732, 733 — Baumeister-Haus.

133 Art. 1 Abs. 1 des Abkommens von Nizza. Anlageband zum BGBL Teil I Nr. 54 vom 30. 11. 2006
bzw. BGBI. Teil 11/2006, Nr. 30 vom 13. 12. 2006, S. 1235 ff. Die Anlagen 1 bis 3 zu § 19 MarkenV sind
entsprechend angepasst worden, vgl. Mitteilung Nr. 16/06 des Prisidenten des Deutschen Patent- und
Markenamts tiber die 9. Ausgabe der Internationalen Klassifikation von Nizza vom 8. November 2006.

134 Die ,,Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen® der nunmehr aktuellen 9. Ausgabe der
Klassifikation von Nizza enthilt unter der Serien-Nr. (DE) E 0083 die Ware ,,elektrische Energie®, BPatG
vom 15. Februar 2007, 25 W (pat) 190/03, S. 4 — proNatur.

135 Die ,,Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen®, Serien-Nr. (DE) G 0065 — 0075 die
Ware ,,Gas".

136 Jetzt Zehnte Ausgabe, giiltig ab 1. Januar 2012.

137 Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3, Rdnr. 248.

138 Schmidt, GRUR 2001, 653, 657.

139 EuGH vom 7.7. 2005, C-418/02, GRUR 2005, 764, 767, Rdnr. 52 — Praktiker; vgl. BPatG
GRUR 2003, 152 — Einzelhandelsdienstleistungen (Vorlagebeschluss).

140 EuGH vom 7. 7. 2005, C-418/02, GRUR 2005, 764, 766, Rdnr. 30 — Praktiker.

141 EuGH vom 7. 7. 2005, C-418/02, GRUR 2005, 764, 767, Rdnr. 49 — Praktiker.

142 EuGH vom 7. 7. 2005, C-418/02, GRUR 1005, 764, 767, Rdnr. 50 — Praktiker.

143 EuGH vom 16.9. 2004, C-404/02, GRUR 2004, 946, 947, Rdnr. 22 — Nichols; vom 30. 3. 2006,
C-259/04, GRUR 2006, 416, 418, Rdnr.43 — Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf
(ELIZABETH EMANUEL).
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jede (abstrakte) Unterscheidungseignung. Dem Verkehr ist bekannt, dass staatliche Stellen —
auch solche der Hoheitsverwaltung — Waren vertreiben (z.B. Biicher, Software, Landkarten)
oder Dienstleistungen fiir Dritte erbringen. Diese tatsichlichen Gegebenheiten, nicht die ihnen
zu Grunde liegende Rechtslage, die im Ubrigen bei auslindischen Behdrden mit der Rechtslage
im Inland nicht dbereinstimmen muss, bestimmen die Verkehrsauffassung. Dem Zeichen
SWISS ARMY kann danach nicht schon die abstrakte Markenfihigkeit flir Waren oder Dienst-
leistungen aller Art abgesprochen werden. Dies gilt umso mehr, als der englischsprachige Begrift’
SWISS ARMY keine amtliche Bezeichnung der Schweizer Armee ist!44.

489 Besondere Geschiftsbezeichnungen. Auch besondere Geschiftsbezeichnungen, wie rheu-
ma-world, sind abstrakt markenfihig!45. Problematisch ist ihre konkrete Unterscheidungskraft.

490 Werbeslogans. Werbeslogans sind abstrakt markenfihig, weil sie als Mehrwortzeichen
grundsitzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleicher Art geeig-
net sind'4o.

491 Werktitel. Werktitel sind entgegen fritherer Ansicht!4’ wegen der unterschiedlichen Ziel-
richtung von Titel- und Markenschutz nach dem Markengesetz abstrakt markenfihig!4s. Wih-
rend der Titel der inhaltlichen Abgrenzung des Werkes dient, dient die Marke der betrieblichen
Unterscheidung des Werkes!49. Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder
nur auf den Inhalt des Werkes enthilt, ist eine Frage des Einzelfalls und beantwortet sich im
Rahmen des Merkmals der Unterscheidungskraft!50.

b) Buchstaben

492 Abstrakte Markenfihigkeit. Buchstaben sind nach § 3 Abs. 1 MarkenG (Art. 2 Mar-
kenRL), Art. 4 GMVO abstrakt markenfihig, wobei dies unabhingig davon gilt, ob es sich um
Einzelbuchstaben in GroB- oder Kleinschreibung oder um Buchstabenkombinationen han-
delt!5!. Die Bedeutung des Buchstabens Z als letzter Buchstabe des Alphabets ist nicht geeignet,
die abstrakte Markenfihigkeit auszuschlieBen. Dem Schutz von reinen Buchstaben als Waren-
zeichen stand das abstrakte Freihaltebediirfnis des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2 WZG entgegen!52.
Der Schutz von Buchstaben als Marke kommt frithestens mit dem Zeitrang des 1. 1. 1995 in
Betracht (vgl. § 156 Abs. 1 und 3 MarkenG)!53.

c) Zahlen

493 Abstrakte Markenfahigkeit. Eine Zahl ist abstrakt markenfihig!54. Zahlen werden aus-
driicklich in § 3 Abs. 1 MarkenG (Art. 2 MarkenRL), Art. 4 GMVO genannt. Zahlen stand
noch nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ein absoluter Schutzversagungsgrund entgegen.

d) Bildzeichen

494 Abstrakte Markenfihigkeit. Bildzeichen sind ebenso wie konturlose Farben und konkrete
Farbzusammenstellungen, grundsitzlich geeignet, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem
Publikum die Herkunft der Ware anzeigen!55.

144 BGH GRUR 2001, 240, 241 — SWISS-ARMY.

145 Vgl. BPatG GRUR 2003, 1051, 1052 — rheuma-world.

146 BGH GRUR 2000, 321, 322 — Radio von hier; GRUR 2000, 323, 323 — Partner with the Best;
GRUR 2000, 720, 721 — Unter Uns; vgl. auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1028, Rdnr. 32 —
HABM/Erpo Maobelwerk (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (abstrakte Markenfihigkeit vor-
ausgesetzt).

147 Zunichst generelle Ablehnung bei RGSt 28, 275 — Manufakturist; RGZ 40, 19, 21 — Die Moden-
welt; 44, 99, 101 — Armen-Seelen-Blatt; dann Anerkennung des Markenschutzes nur flir Zeitschriften —
und Zeitungstitel, BGH GRUR 1961, 232, 233 — Hobby; GRUR 1970, 141 f. — Europharma; GRUR
1974, 661, 662 — St. Pauli-Nachrichten.

148 BGHZ 135, 278, 282 f. — Power Point; BGH GRUR 2000, 882, 882 — Biicher fiir eine bessere
Welt; GRUR 2001, 1042, 1042 — REICH UND SCHON;; vgl. oben Rdnr. 105.

149 BGH GRUR 2000, 882, 832 — Biicher fiir eine bessere Welt.

150 BGH GRUR 2000, 882, 882 — Biicher fiir eine bessere Welt; GRUR 2001, 1043, 1044 — Gute Zei-
ten — Schlechte Zeiten; vgl. unten Rdnr. 770, 779.

151 BGH GRUR 2001, 161, 161 — Buchstabe ,,K“; GRUR 2003, 343, 344 — Buchstabe ,,Z%; BPatG
GRUR 2003, 345 — Buchstabe ,,K*; GRUR 2003, 347 — Buchstabe , E*.

152 BGH GRUR 1996, 202, 204 — UHQ; GRUR 2002, 1077, 1078 — BWC.

153 BGH GRUR 1996, 202, 203 — UHQ; vgl. oben Rdnr. 365.

154 Vel. BGHZ 130, 187, 193 — Fullkérper; BGH GRUR 1997, 366, 367 — quattro II; GRUR 2000,
608, 610 — ARD-1; GRUR 2002, 970, 971 — Zahl ,,1*.
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Fernostliche Schriftzeichen. Fernostliche Schriftzeichen sind abstrakt geeignet, Waren ei- 495
nes Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und damit markenfi-
hig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG!56.

Abbildung der Ware. Die zweidimensionale Abbildung der Ware ist grundsitzlich abstrakt 496
markenfihig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG'57. Die zweidimensionale Abbildung einer
Ware, die ausschlieBlich eine Form gemill § 3 Abs. 2 MarkenG!5® abbildet, ist dem Marken-
schutz in entsprechender Anwendung von § 3 Abs. 2 MarkenG von vornherein nicht zuging-
lich!'3%. Damit darf die Marke nicht ausschlieBlich die Form abbilden, die durch die Art der
Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die
der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Keine abstrakte Markenfihigkeit ist auf dieser
Grundlage fiir ein Prominentenphoto fiir Fotografien, Poster, Plakate, GruBkarten gegeben!60.

e) Abstrakte Farben

Konturlose Farbmarken und konturlose Farbzusammenstellungen. Eine Farbe ist 497
nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs abstrakt markenfihig!¢!. Sie erfuillt alle drei Kriterien,
die der Gerichtshof flir die abstrakte Markenfihigkeit aufgestellt hat. Zunichst kann eine Farbe
ein Zeichen sein. Sie stellt zwar nicht von Hause aus ein Zeichen dar, weil sie eine bloBe Ei-
genschaft von Gegenstinden ist. Allerdings kann eine Farbe, je nachdem, in welchem Zusam-
menhang sie verwendet wird, in Bezug auf eine Ware oder eine Dienstleistung ein Zeichen
sein'®2. Sodann ldsst sich die Farbe auch graphisch darstellen, vgl. oben Rdnr. 465 ft. Letztlich
ist eine Farbe auch abstrakt zur Unterscheidung geeignet!3. Zwar ist eine Farbe ihrer Natur
nach kaum geeignet, eindeutige Informationen zu tibermitteln, wenn sie auch von Hause aus
bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und Geftihle hervorrufen kann!®*. Dies umso
weniger, als sie in der Werbung und in der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen we-
gen ihrer Anziehungskraft gewohnlich in groBem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet
wird. Jedoch ist nicht auszuschlieBen, dass es Situationen gibt, in denen eine Farbe als solche
eindeutig auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens hinweisen
kann!65. Zur konkreten Unterscheidungskraft unten Rdnr. 877.

Abgrenzung: Farbige Bildmarken; Konkrete Ausstattungsfarbmarken. Zur Abgren- 498
zung von konturlosen Farbmarken und Farbzusammenstellungen mit farbigen Bildmarken bzw.
konkreten Ausstattungsfarbmarken vgl. oben Rdnr. 454 ft.

f) Aufmachungen

Ausstattung. Auch Ausstattungen sind abstrakt markenfihig!®, wenn sie die vorstehenden 499
Anforderungen erfiillen. Das Gesetz verwendet in § 4 Nr. 2 MarkenG nicht den Begriftf der

155 BGH GRUR 2002, 171, 175 — Marlboro-Dach.

156 BGH GRUR 2000, 502, 503 — St. Pauli Girl.

157 BGH GRUR 1997, 527, 528 — , Autofelge; GRUR 1999, 495, 495 — Etiketten; GRUR 2001, 239,
239 — Zahnpastastrang; GRUR 2001, 734, 735 — Jeanshosentasche.

158 Vgl. unten Rdnr. 605 ff.

159 EuGH vom 18.6.2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 78 — Philips/Remington; BGH
GRUR 1999, 495, 495 — Etiketten.

160 BPatG GRUR 2006, 333, 334 — Portritfoto Marlene Dietrich (Rechtsbeschwerde zugelassen).

161 EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 607, Rdnr. 42 — Libertel Groep; vom 24. 6.
2004, C-49/02, GRUR 2004, 858, 860, Rdnr. 40 — Heidelberger Bauchemie/BPatG (Farbmarke Blau-
Gelb); BGHZ 140, 193, 198 — Farbmarke gelb/schwarz; BGH GRUR 1999, 730, 730 — Farbmarke ma-
genta/grau; GRUR 2001, 1154, 1154 — Farbmarke violettfarben; GRUR 2002, 171, 175 — Marlboro-
Dach; GRUR 2002, 427, 428 — gelb/griin; GRUR 2002, 538, 539 — griin eingefirbte Prozessorengehiuse;
BGHZ 156, 126, 134 — Farbmarkenverletzung I; HABM vom 18. 12. 1998, R 122/1998 — 3 —, I1IC 2000,
329, 332, Rdnr. 12 = MarkenR 1999, 108, 109 — LIGHT GREEN (hellgriin); vgl. BPatG GRUR 2002,
429 — Abstrakte Farbmarke: Vorlage an den Gerichtshof (C-49/02).

162 EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 606, Rdnr. 27 — Libertel Groep; vom 24. 6.
2004, C-49/02, GRUR 2004, 858, 859 f., Rdnr. 24, 39 — Heidelberger Bauchemie/ BPatG (Farbmarke
Blau-Gelb); vgl. oben Rdnr. 457.

163 EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 607, Rdnr. 42 — Libertel Groep.

164 EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 606, Rdnr. 40 — Libertel Groep.

165 EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 607, Rdnr. 41 — Libertel Groep; BGHZ 169,
167, 172, Rdnr. 18 — Farbmarke gelb/griin II; vgl. oben Rdnr. 484.

166 EuGH vom 28. 6. 2004, C-445/02 P, MarkenR 2004, 449, 452, Rdnr. 41 — Glaverbel/ HABM
(Oberfliache Glasplatte); BGH GRUR 2002, 538, 538 — griin eingefirbte Prozessorengehiuse.
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Ausstattung im Sinne des § 25 WZG. Jedoch spricht es in § 3 Abs. 1 MarkenG von ,,sonstige
Aufmachung” und erfasst damit die Ausstattung!¢’. Die beiden Begrifte ,,Ausstattung®
und ,,Aufmachung® stimmen als Fachbegrifte aus dem Bereich des Marketings in ihrem Be-
deutungsgehalt einer dulleren Prisentation der Ware tiberein!®®. Ein auf der Oberfliche einer
Ware angebrachtes Muster, wie sich unbegrenzt wiederholende diinne Striche auf einer Glas-
platte!©9.

500 Positionsmarke. Als sonstige Aufmachungen sind auch Positionsmarken abstrakt marken-
schutzfihig!70. Thr Wesen besteht darin, dass ein bestimmtes Element auf der Ware in stets
gleich bleibender Groe und konkreter, raumlichen Plazierung auf der Ware geschiitzt werden
soll. Das Zeichen besteht daher aus dem Zeicheninhalt selbst!7! sowie aus einer genau bestimm-
ten Position auf der Ware!72. Das Zeichen kann dabei alle graphisch darstellbaren Zeichenfor-
men annehmen, insbesondere zweidimensional wie dreidimensional sein!73. Dass die Positions-
marke weder in der MarkenR L noch in der GMVO erwiahnt werden, ist unbeachtlich, weil die
schutzfihigen Zeichenarten nicht abschlieBend sind!74. Positionsmarken werden tiberwiegend
als sonstige Markenform 1.S.d. § 12 MarkenVO angesehen!75. Ein Roter Streifen im Schuhabsatz
ist als ,,sonstige Aufmachung® fiir Herrenschuhe abstrakt markenfihig, weil die Verkehrskreise
in ihm einen Herkunftshinweis sehen konnen!76.

g) Dreidimensionale Gestaltungen

501 Dreidimensionale Marke. Ein dreidimensionales Zeichen, das die Form der Ware darstellt,
ist abstrakt markenfihig, wenn es zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens geeignet ist, sich graphisch darstel-
len lisst!”7 und keine Griinde fiir eine abstrakte Markenunfihigkeit nach § 3 Abs. 2 MarkenG
vorliegen!8. Letztere, die Form der Ware betreftende Zeichen, kénnen von vornherein keine
Marke sein!”. Zudem darf ein Zeichen, um markenfihig iS.v. § 3 Abs. 1 MarkenG zu sein,
kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Es muss iiber die technisch bedingte
Grundform hinausreichende Elemente aufweisen, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich
von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfiillen konnen?so.
Da die Selbststandigkeit der Marke in diesem Sinne ausschlieBlich ein gedankliches Erfordernis
ist, ist eine willkiirliche Erginzung der Form der Ware nicht notwendig, um die Markenfunk-

167 Begriindung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581 vom 14. Januar 1994, Zu § 3, Abs. 1.

168 BPatG GRUR 1998, 574, 576 — Schwarz/Zink-Gelb.

169 EuGH vom 28. 6. 2004, C-445/02 P, MarkenR 2004, 449, 452, 451, Rdnr. 42, 33 — Glaver-
bel/HABM (Oberfliche Glasplatte).

170 BPatG vom 23. 6. 2010, 28 (pat) 47/10, PAVIS-PROMA — Positionsmarke in Form einer Farbfli-
che; vgl. Heise, GRUR 2008, 286; Bingener, MarkenR 2004, 377.

171 Vgl. unten Rdnr. 876.

172 EuGH vom 16. 6. 2011, C-429/10 P, Slg. 2011, 1-00000, Rdnr. 37 — X Technology Swiss/HABM
(Orange Einfirbung des Zehenbereichs); EuG vom 15. 6. 2010, T-547/08, Slg. 2010, 11-2409, Rdnr. 28 —
X-Technology Swiss; BGH GRUR 2010, 1100, 1102, Rdnr. 29 — TOOOR!

173 EuG vom 15. 6. 2010, T-547/08, Slg. 2010, 11-2409, Rdnr. 18, 21 — X-Technology Swiss sowie
HABM vom 26. 9. 2007, R 1506/2006-1, Rdnr.13 (Vorinstanz).

174 EuG vom 15. 6. 2010, T-547/08, Slg. 2010, 1I-2409, Rdnr. 19 — X-Technology Swiss.

175 BPatG Strobele/Hacker/ Kirschneck, MarkenG, 10. Auflage, § 3, Rdnr. 71; vgl. unten Rdnr. 512, 631,
669, 685; zur graphischen Darstellbarkeit oben Rdnr. 472.

176 BPatG GRUR 1998, 390, 391 — Roter Streifen im Schuhabsatz.

177 EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 37 — Philips/Remington; vom
8. 4. 2003, C-53/01-C-55/01, GRUR 2003, 514, 517, Rdnr. 37 f. — Linde/ Winward/Rado; vom 28. 6.
2004, C-445/02 P, MarkenR 2004, 449, 452, Rdnr. 41 — Glaverbel/ HABM (Oberfliche Glasplatte); BGH
GRUR 2004, 502, 503 — Gabelstapler II; BGHZ 166, 65, 67, Rdnr. 11 — Porsche Boxster.

178 EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 73 f. — Philips/R emington; vom
29. 4. 2004, C-456/01 P, C-457/01 P, GRUR Int. 2004, 631, 633, Rdnr. 31 — Henkel/ HABM (Dreidi-
mensionale Tablettenform I); vom 29. 4. 2004, C-468/01 P — C-472/01 P, GRUR Int. 2004, 635, 638,
Rdnr. 29 — Procter & Gamble/HABM (Dreidimensionale Tablettenform II); vgl. unten Rdnr. 605 ff.; vgl.
BGH GRUR 2001, 413, 414 — SWATCH; GRUR 2001, 416, 416 — OMEGA; GRUR 2001, 418, 418 —
Montre.

179§ 3 Abs. 2 MarkenG; EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 76 —
Philips/R emington.

180 BGHZ 140, 193, 197 — Farbmarke gelb/schwarz; BGH GRUR 2001, 56, 57 — Likorflasche; GRUR
2004, 506, 506 — Stabtaschenlampen II; GRUR 2004, 507, 508 — Transformatorengehiuse.
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tion zu erfullen!8!. Abstrakte Markenfihigkeit konnen die besonderen Gestaltungselemente be-
griinden, die iiber die Form des Prototyps der fraglichen Ware hinausgehen, wie dieses bei zahl-
reichen Formmerkmalen des Porsche Boxster der Fall ist182.

Verpackung. Die Verpackung einer Ware ist der Form der Ware gleichzusetzen, wenn die- 502
se aus mit der Art der Ware zusammenhingenden Griinden gewohnlich verpackt vermarktet
wird, damit sie eine besondere Form hat!83, vgl. unten Rdnr. 610. Das ist bei Waren, die in
korniger, puderiger oder fliissiger Konsistenz hergestellt werden und bereits ihrer Art nach keine
eigene Form besitzen!84, ebenso bei Gasen oder anderen unbestindigen Substanzen der Fall185,
etwa bei Gertichen.

h) Horzeichen

Abstrakte Unterscheidungskraft. Horzeichen besitzen von Natur aus grundsitzlich abs- 503
trakte Unterscheidungskraft'86. Sie sind markenfihig, wenn sie sich zudem graphisch darstellen
lassen!87, hierzu vgl. oben Rdnr. 474

i) Geruchszeichen

Abstrakte Unterscheidungskraft. Geruchsmarken besitzen von Natur aus ebenso wie 504
Hormarken grundsitzlich abstrakte Unterscheidungskraft!88. Sie sind markenfihig, wenn sie sich
zudem graphisch darstellen lassen!8?, hierzu vgl. oben Rdnr. 459f., 475 ft.

j) Tastzeichen

Begriff. Ein iiber den Tastsinn wahrnehmbares Zeichen kann eine Marke sein!%. 505

II. AuBere Entstehungstatbestinde

1. Registrierung

2. Erstreckung/EU-Erweiterung .......... 520
3. Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke) . 527
4. Notorietit 546

Ubersicht der duBeren Entstehungstatbestinde. Die Gemeinschaftsmarke bedarf zu ih- 506
rer Entstehung der Registrierung!®!. Der Schutz nationaler Marken entsteht entweder durch die
Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte
Register'?2, durch Erstreckung nach Art. 3" MMA/PMMA auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland!®3 (IR-Marken) oder durch die Benutzung eines Zeichens im geschiftlichen Ver-
kehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung er-

181 EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 50 — Philips/Remington; BGH
GRUR 2004, 502, 503 — Gabelstapler II; GRUR 2004, 505, 505 — Rado-Uhr II; GRUR 2004, 506, 506
— Stabtaschenlampen II; GRUR 2004, 507, 508 — Transformatorengehiuse.

182 BGHZ 166, 65, 68, Rdnr. 12 — Porsche Boxster.

183 EuGH vom 12.2.2004, C-218/01, GRUR 2004, 428, 430, Rdnr. 32 f.—Henkel (Waschmittelflasche).

184 EuGH vom 12. 2. 2004, C-218/01, GRUR 2004, 428, 430, Rdnr. 30 — Henkel (Waschmittelflasche);
Vorlagebeschluss BPatG GRUR 2001, 737.

185 Ruiz-Jarabo, Schlussantrige vom 14. 1. 2003 in der Sache C-218/01, Rdnr. 12 ~-HENKEL/DPMA.

186 EuGH vom 27. 11. 2003, C-283/01, GRUR 2004, 54, 56, Rdnr. 36 — Shield Mark/Kist (Hormar-
ke); anders noch die Rechtslage zum WZG: BGH GRUR 1988, 306, 306 — Horzeichen m. w. N.

187 EuGH vom 27. 11. 2003, C-283/01, GRUR 2004, 54,56, Rdnr. 37 —Shield Mark/Kist (Hormarke).

188 EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 147, Rdnr. 44 — Sieckmann (Riechmarke);
HABM vom 11. 2. 1999, R 156/1998-2, IIC 1999, 308 = MarkenR 1999, 142 — smell of fresh cut grass.

189 EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 147, Rdnr. 45 — Sieckmann (Riechmarke);
vom 27. 11. 2003, C-283/01, GRUR 2004, 54, 56, Rdnr. 37 — Shield Mark/Kist (Hérmarke); vgl. Vorla-
gebeschluss BPatG GRUR 2000, 1044 — Riechmarke.

190 BGHZ 169, 175, 180, Rdnr. 12 — Tastmarke.

191 Art. 6 GMVO; siebte Begriindungserwigung GMVO (in VO (EG) 40/94 vormals sechste Begriin-
dungserwigung GMVO); vgl. EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 147, Rdnr. 38 —
Sieckmann (Riechmarke).

192 § 4 Nr. 1 MarkenG.

193 Vgl. §§ 112, 124 MarkenG.
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worben hat!%4, vgl. unten Rdnr. 527 ff. Markenschutz kann ferner durch die Erlangung einer
notorischen Bekanntheit der Marke im Sinne des Art. 6¥ PVU zum Schutz des gewerblichen
Eigentums'®> entstehen, vgl. unten Rdnr. 546 ff. Vom Markenschutz schon abstrakt ausge-
nommen sind nach § 3 Abs. 2 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 (¢) GMVO bestimmte Formmarken,
vgl. unten Rdnr. 605ff. Alle Marken setzten eine graphische Darstellbarkeit voraus, oben
Rdnr. 4591t

1. Registrierung

507 Entstehung durch Registrierung. Markenschutz entsteht flir nach § 4 Nr. 1 MarkenG als
Marken angemeldete Zeichen erst durch die Eintragung in das vom Patentamt geftihrte Regis-
ter!0. Der Eintragung kommt insoweit konstitutive Wirkung zu!7; zum R egistrierungsverfahren
vgl. unten Rdnr. 6287 ff. IR -Marken sind im Gebiet Deutschlands im gleichen Umfang geschiitzt,
wie wenn sie am Tag ihrer internationalen Registrierung als nationale Zeichen beim DMPA zur
Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet und eingetragen worden wiren!%8. Enthilt eine inter-
national registrierte Marke einen Disclaimer, wird dieser bei der Erstreckung des Schutzes auf
Deutschland vom DPMA nicht berticksichtigt!??. Die Schutzversagungsgriinde gegen IR -Marken
konnen, um der Wahrung des rechtlichen Gehors zu dienen, nach Art.5 Abs.2 und 5
MMA/PMMA nur auf solche Griinde gestiitzt werden, die das Patentamt dem internationalen
Biiro innerhalb eines Jahres nach der internationalen R egistrierung mitgeteilt hat200,

508 Eintragungsanspruch. Nach § 33 Abs. 2 MarkenG begriindet die Anmeldung einer Marke,
deren Anmeldetag feststeht, einen Anspruch auf Eintragung. Dem Eintragungsantrag ist stattzuge-
ben, es sei denn dass die Anmeldungserfordernisse nicht erfiillt sind oder dass absolute Eintragungs-
hindernisse der Eintragung entgegenstehen. In der MarkenRL und der GMVO findet sich keine
entsprechende Bestimmung. Angesichts der in Art. 36, 37201, 42202 GMVO konkret geregelten
Voraussetzungen einer Zurlickweisung der Anmeldung diirfte die Rechtslage jedoch dieselbe sein.

509 Bedeutung der Zeichenwiedergabe bei der Registrierung. Die Identitit einer Regis-
termarke und in Konsequenz auch deren Schutzumfang ergibt sich aus ihrer eingetragenen
Form. Hierfuir haben die nachstehenden Umstinde die folgende Bedeutung:

510 — Farbige Anmeldung/Anmeldung in Schwarzweifs. Der Anmelder kann die Eintragung einer
Marke auf eine bestimmte Farbe oder auf eine bestimmte Farbkombination beschrinken. Diese
ist in einer farbigen Anmeldung und der Angabe, die Marke farbig einzutragen, zu sehen. Fiir
den Schutzumfang ist dann in Bezug auf die Farbgestaltung nur die gewihlte Farbgestaltung re-
levant203. Bei Schwarzweil3-Eintragungen erstreckt sich der Schutz im Rahmen gleicher Kon-
traste und vergleichbarer Schattierungen auch auf sonstige Farben, sofern hierdurch der Gesamt-
eindruck nicht verindert wird204.

511 — Ubliche Schreibweise von Wortmarken. Bei in normalen Druckbuchstaben wiedergegebenen
Wortmarken erstreckt sich der Schutz im Grundsatz auf jede andere verkehrsiibliche Wiederga-
beform, weshalb etwa ein Wechsel von Grof3- auf Kleinschreibung oder eine Verinderung tibli-
cher Schrifttypen grundsitzlich unbeachtlich ist205.

512 Positionsmarke. Wird eine Positionsmarke (im Anmeldeformular ,,Kategorie sonstige®) be-
ansprucht, ist die genaue Beschreibung der Position des Zeichens unverzichtbarer Bestandteil
des Markeninhalts206.

194 § 4 Nr. 2 MarkenG = freigestellt durch die MarkenRL, 5. Erwigungsgrund.

195 § 4 Nr. 3 MarkenG.

19 BGH GRUR 2000, 888, 889 — MAG-LITE.

197 BGHZ 164, 139, 143 — Dentale Abformmasse.

198 Art. 4 MMA.

199 BGH GRUR 2010, 828, 832, Rdnr. 39 — DiSC.

200 Vgl. BGH GRUR 1999, 728, 728 — PREMIERE II.

201 In VO (EG) 40/94 vormals Art. 38 GMVO.

202 In VO (EG) 40/94 vormals Art. 43 GMVO.

203 BGHZ 159, 57, 62 — Farbige Arzneimittelkapsel; vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 32, Rdnr. 24,
unten Rdnr. 3169 f.

204 BGH GRUR 2010, 833, 834, Rdnr. 16 — Malteserkreuz II.

205 Vgl. unten Rdnr. 1224; vgl. Strobele/ Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9, Rdnr. 196 m. w. N.

206 Strobele/Hacker/ Kirschneck, MarkenG, 10. Auflage, § 3, Rdnr. 70.
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