Markenrecht

Hormarken in der Europiischen Union: Das Gericht der Europédischen Union
entscheidet erstmals iiber die Eintragung einer im Audioformat eingereichten

Hormarke

Dieser Artikel von Prof. Dr. Alexander von Miihlendahl wurde im englischen Original im

Juli 2021 auf veroffentlicht.

Eine Audiodatei, die den Klang ent-
hilt, der beim Offnen einer Getrinke-
dose entsteht, gefolgt von einer Pause
und einem prickelnden Geriusch,
kann wegen mangelnder Unterschei-
dungskraft nicht als Marke einge-
tragen werden.

Eine Hormarke muss iiber eine
gewisse Resonanz verfiigen, anhand
derer Verbraucher sie als Marke, statt
als funktionales Element oder Indi-
kator ohne wesenseigene Merkmale,
wahrnehmen kénnen.

Der Klang, der beim Offnen einer
Dose entsteht, wird in Anbetracht der
Kategorie der Waren als rein tech-
nisches und funktionelles Element
wahrgenommen.

1. Hintergrund

Wir erkennen Dinge und Personen an
Aussehen, Klang, Haptik, Geruch oder
Geschmack. Ebenso erkennen wir Waren
oder Dienstleistungen mit unseren fiinf
Sinnen; und wenn sich dieses Erkennen
auf die betriebliche Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen bezieht, kommen
Marken ins Spiel. Herkommlicherweise
waren Marken auf Wort- und Bildmarken
beschrankt, doch Farben und Formen von
Waren wurden — obwohl sie bisweilen als
»hicht herkommliche“ Marken aufgefiihrt
wurden — generell zu den schutzfihigen
Zeichen gezihlt, sofern sie iiber Unterschei-
dungskraft verfiigten und nicht aufgrund
von anderen Schutzhindernissen vom
Schutz ausgeschlossen bzw. nichtig waren.
In der Europdischen Union war es wegen
mangelnder technischer Mittel zur Erfas-
sung und Wiedergabe von Geriichen nicht
moglich, Markenschutz fiir einen ,,Geruch”
zu erlangen — und zwar unabhangig davon,
ob der Geruch iiber Unterscheidungskraft
verfiigte oder nicht. Der Versuch, eine
Geschmacks- oder Tastmarke anzumelden,
wurde nie unternommen, doch auch in
diesen Fillen scheint die Darstellungsan-
forderung, insbesondere bei Geschmacks-
marken, eine uniiberwindbare Hiirde
darzustellen. Im Hinblick auf Tastmarken
(z. B. Braille-Zeichen) sollte die Zulassig-
keit keine groBe Schwierigkeit darstellen.
In Bezug auf Klédnge filigten der Rat der
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Européischen Union und die Européische

Kommission Folgendes zu der gemeinsamen
Erklarung im Protokoll der Ratssitzung, in
der (am 21. Dezember 1988) die erste Mar-
kenrichtlinie verabschiedet wurde, hinzu:

Abgesehen von der eigentiimlichen Formu-
lierung ,,in der Zukunft®, die sich vielleicht
auf das tatsichliche Inkrafttreten der Richt-
linie und schlieBlich der (im Dezember 1993
verabschiedeten) Gemeinschaftsmarken-
verordnung bezog, war es 1988 anerkannt,
dass ,,Kldnge", sofern sie iiber Unterschei-
dungskraft verfiigen, schutzfahig sind. Das
ist vollig logisch, wenn man bedenkt, dass
Verbraucher daran gewohnt sind, Waren und
Dienstleistungen am Klang zu erkennen,
was durch die vielen Musiknoten und Jingles
veranschaulicht wird, die der Leserin bzw.
dem Leser in den Sinn kommen, beispiels-
weise solche, die Fernseh- oder Radiosender
kennzeichnen.

Bei den Markenamtern in der Europaischen
Union stellte sich nicht die Frage danach,

ob Klange durch Marken geschiitzt werden
konnen, sondern ob sie ,grafisch darstellbar”
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waren, denn das war bis 2016 die gesetzliche
Anforderung. Der Europiische Gerichtshof
(EuGH) urteilte in der Grundsatzentschei-
dung Shield Mark gegen Kist (Rs. C-283/01),
dass Musiknoten zulassig sind, wohingegen
die alleinige Beschreibung von Klidngen
durch Worte die Anforderung der grafi-
schen Darstellbarkeit nicht erfiillt. Das
EU-Markenamt, das damals noch Harmoni-
sierungsamt fiir den Binnenmarkt hie und
mittlerweile als Amt der Europaischen Union
fiir Geistiges Eigentum bezeichnet wird,

lieB tatsdchlich relativ viele Hormarken zu,
die durch Standardmusiknoten dargestellt
waren, doch andere Darstellungsmittel,

wie beispielsweise durch ein Sonagramm,
wurden abgelehnt.

Durch die neue Richtlinie und die Novelle
der Markenverordnung wurde die Anforde-
rung der ,grafischen Darstellbarkeit” 2015
durch die Anforderung ersetzt, dass die
Behorden und Verkehrskreise in der Lage
sein miissen, den Gegenstand der Marke

zu erkennen. Bei Klangen lasst das EUIPO
Musiknoten zu, gestattet aber auch die
Einreichung von Aufzeichnungen von Klang-
beispielen. Auf der Website des EUTPO wird
ein Link zum Klang veréffentlicht, und somit
ist der Klang fiir alle, die iiber ein Gerit mit
Soundkarte verfiigen, zuganglich. Fast 18
Jahre nach dem Fall Shield Mark wurden
laut Datenbank des EUIPO mittlerweile
insgesamt 415 Anmeldungen fiir Hormarken
eingereicht. Viele wurden abgelehnt, doch
eine erhebliche Anzahl davon (262) wurde
eingetragen.

2. Der Ardagh-Fall
Bis vor Kurzem war noch kein Hor-

marken-Fall mit Kldngen, die nicht durch
Musiknoten dargestellt waren, {iber die 2
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Beschwerdekammer des EUTPO hinaus-
gelangt (ein Beispiel fiir einen Fall mit
Musiknoten war das Urteil vom 13. Sep-
tember 2016 im Fall Globo Comunicacgio

e Participacdes S/A (Rs. T-408/15)). Das
anderte sich 2019, als das EUIPO und seine
Beschwerdekammer die Anmeldung einer
Hormarke (Nr. 17912475) fiir verschie-
dene Getrianke und Metallbehiltnisse zur
Lagerung oder zum Transport ablehnten;
die Hérmarke wurde beschrieben als ,der
Klang, der beim Offnen einer Getrinkedose
entsteht, gefolgt von circa einer Sekunde
Gerauschlosigkeit und circa neun Sekunden
eines zischenden Geriusches®.

Die Anmelderin, das deutsche Unternehmen
Ardagh Metal Beverage Holdings, reichte
Klage auf Aufhebung der Entscheidung des
EUIPO ein. Diese Klage wurde vom Gericht
der Europaischen Union mit Urteil vom 7.
Juli 2021 abgewiesen. Das Gericht, das aus
einer erweiterten Kammer mit fiinf Rich-
tern zusammengesetzt war, nutzte diesen
Hormarkenfall als Gelegenheit, maBgebliche
Kriterien und MaBstibe festzulegen.

3. Entscheidung

Zunichst bestétigte das Gericht der Euro-
paischen Union die vom Europiischen
Gerichtshof festgesetzten Grundsatze,
namlich dass alle Marken gemaB denselben
Kriterien auf Unterscheidungskraft zu
priifen sind — ob sie also in der Lage sind,
die betriebliche Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen zu kennzeichnen. Dies gilt
auch fiir Hormarken. Laut Gericht miissen
diese Marken
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Das Gericht wies zwei der Argumente
zurick, auf die sich die Beschwerdekammer
zur Begriindung der Ablehnung gestiitzt
hatte:

- Im Hinblick auf Klénge sollte die
Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europaischen Union in Bezug auf dreidi-
mensionale Marken, die aus der Form von
Waren bzw. deren Verpackung bestehen,
Anwendung finden. Somit miisse sich die
Marke, um Unterscheidungskraft aufzu-
weisen, erheblich von dem Standard oder
den Gepflogenheiten der betreffenden
Branche unterscheiden.

- Waren an sich weisen keinen Klang auf
und der Klang ware nur beim Gebrauch
bzw. Verbrauch der Waren zu horen.

In Bezug auf das erste Argument kam das

Gericht zu dem Schluss, dass die Anwendung

der Rechtsprechung zu dreidimensionalen

Marken keinerlei Grundlage hat. Beziig-

lich des zweiten Arguments urteilte das

Gericht, dass der GroBteil der Waren an

sich gerduschlos sind und nur dann einen

Klang erzeugen, wenn sie gebraucht bzw.

verbraucht werden. Die bloBe Tatsache, dass 3
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ein Klang nur bei Ge- oder Verbrauch erzeugt
wird, bedeutet also nicht, dass die Verwen-
dung von Klangen zur Angabe der betrieb-
lichen Herkunft eines Produkts in einem
bestimmten Markt dennoch uniiblich ware.

Doch das Gericht bestétigte die angefochtene
Entscheidung durch die Schlussfolgerung,
dass der Klang kein wesenseigenes Unter-
scheidungsmerkmal der Waren ist. Das
Gericht stellte zunachst fest, dass

Anschliefend schloss das Gericht, dass ,,der
Klang des Prickelns von Perlen von den
mafgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar
als Hinweis auf Getranke wahrgenommen®
wird. Ferner, so das Gericht,

Deshalb bestitigte das Gericht die Feststel-
lung des EUIPO in Bezug auf die fehlende
Unterscheidungskraft der zur Eintragung
beantragten Marke.

Anmerkung

Das Urteil im Ardagh-Fall passt gut in die
Rechtsprechung des EuGH und des EuG zur
Unterscheidungskraft, und die Feststellung,
dass die auf Hormarken anzuwendenden
MaBstébe sich nicht von jenen unter-
scheiden, die auf andere Kategorien von
Marken angewendet werden, ist zu begriiBen.
Dass das Gericht der Europaischen Union
die Analogie zu dreidimensionalen Marken
ablehnte, deren Unterscheidungskraft

von der erheblichen Abweichung von

dem Standard oder den Gepflogenheiten

der betreffenden Branche abhingt, ist
ebenso eine gute Nachricht. Auch wird die
»Erschopfungs-“Theorie, die bei Farbmarken
Anwendung findet — vollig zurecht — nicht
erwahnt. Klange sind nicht ,erschopfbar®.
Die ,,Resonanz“-Theorie hingegen, die aus
dem fritheren Urteil aus dem Jahr 2016 iiber-
nommen wurde und einen einfachen Klang
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beinhaltet, der durch Musiknoten dargestellt
ist, scheint gewissermafien ein AusreiBer zu
sein.

Was korrekt ist, dass der Klang selbst — ob
es sich um einzelne Tone (z. B. die NBC-
Glockentone) oder ein koharentes (nicht
musikalischer) Ganzes handelt (z. B. das
berithmte Briillen des MGM-Loéwen) — an
sich und ohne weitere Elemente dazu in
der Lage ist, den Ursprung von Waren oder
Dienstleistungen zu kennzeichnen. Die
Tatsache, dass der GroBteil der Waren (und
Dienstleistungen) an sich ,klanglos“ ist,

ist vollig irrelevant, solange der Klang, fiir
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den Markenschutz angestrebt wird, dazu in
der Lage ist, das Unternehmen, das fiir die
Herstellung und Vermarktung der Waren
(oder Dienstleistungen) verantwortlich ist, zu
kennzeichnen.

Es scheint wohl offensichtlich, dass der
Klang, der beim Offnen einer Dose mit einem
kohlensdurehaltigen Getrank entsteht, keine
Marke ist — zumindest nicht fiir Getranke
oder ihre Behaltnisse. Doch die Tatsache,
dass Ardagh in dieser Sache Klage beim
Gericht der Européischen Union eingereicht
hat, hat zur Klarung der Rechtslage beige-
tragen.
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