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Zur Anmeldefahigkeit der Tastmarke - &quot;das rauhe
Gefuhl von Sandpapier auf einer Getrankeflasche&quot;

2007-12-14 14:35:39

Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.03.2007, Az.: 26 W (pat) 3/05

Die Eintragungsvoraussetzungen der sogenannten ,Tastmarke”, die sich dem Verkehr durch
BerUhrung erschlie3en soll, sind noch immer nicht hinreichend konkretisiert. Insbesondere
hinsichtlich der Frage der grafischen Darstellbarkeit und der erforderlichen Bestimmtheit besteht
erhebliche rechtliche Unsicherheit.

Der Bundesgerichtshof hat zwar mit Urteil vom 05.10.2006 (I ZB 73/05) die Tastmarke
grundsatzlich flr zulassig erklart, fraglich war allerdings schon damals, ob die beantragte
Tastmarke, es ging um die Verkleidung eines Kraftfahrzeugsitzes, den Erfordernissen der
Bestimmtheit und der grafischen Darstellbarkeit gerecht wird. Dies wurde vom
Bundesgerichtshof in dem ihm vorliegenden Falle verneint. Aus dem Urteil des BGH konnte
hinsichtlich der grafischen Darstellbarkeit und dem Erfordernis der Bestimmtheit die
nachfolgende Quintessenz entnommen werden:

Um die Eintragung einer Tastmarke zu erreichen muss diese durch Abbildungen und wértliche
Beschreibung méglichst prazise mittelbar grafisch und ausreichend bestimmt dargestellt werden.

Wie eine Anmeldung aussehen soll, die diesen Anforderungen gendiigt, erlauterte der BGH
freilich nicht.

Vor kurzem wurde nun eine Entscheidung des Bundespatentgerichts von Marz 2007
veroffentlicht, welche die Eintragungsfahigkeit einer Tastmarke zum Gegenstand hatte. Die lange
herbeigesehnte Klarheit dartiber, welche konkreten Anforderungen an eine prazise mittelbar
grafische Darstellung zu stellen sind, vermochte die Entscheidung des Bundespatentgerichts
nicht zu erbringen. Gleichwohl bringt die Entscheidung etwas Licht in diese Fragestellung und
soll daher Gegenstand dieses Beitrags sein:

In der zu Grunde liegenden Entscheidung begehrte der Anmelder beim Deutschen Patent- und
Markenamt die Eintragung einer Tastmarke fur Getranke. Der Anmelder flgte in der Anlage zur
Markenanmeldung folgende Beschreibung bei:

,Das raue Gefiihl von feinem Sandpapier.” Im Erinnerungsverfahren ergédnzte der Anmelder die
Beschreibung der Marke wie folgt: ,Das rauhe Gefihl von feinem Sand- oder Schleifpapier mit
einem Kérnungsgrad P 100 nach der Norm DIN ISO 6344-2 Schleifmittel auf Unterlangen —
KorngréBenanalyse, Teil 2: Bestimmung der KorngréBenverteilung der Makrokdrnungen P 12 bis
P 2200. Dartber hinaus fugte der Anmelder eine Abschrift der DIN/ISO-Norm 6344-2 bei.
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Die spannende Frage war nun: reicht diese mittelbare Beschreibung aus um eine Eintragung als
Marke herbeizufliihren. Das Bundespatentgericht hat die Frage nach der grafischen
Darstellbarkeit und der Bestimmtheit zwar ausdrtcklich offen gelassen, gleichwohl aber erfreulich
ausfuhrlich zu diesem Kriterium Stellung genommen.

Zweifelsohne hat der Anmelder im vorliegenden Fall die anzumeldende Tastmarke sehr prazise
mit Worten beschrieben. Dennoch wirft das Bundespatentgericht dem Anmelder im Rahmen des
Erfordernisses der hinreichenden Bestimmtheit drei Ungenauigkeiten vor:

1. Die als ,rau” qualifizierte Sinnesempfindung genlige nicht den Anforderungen an die
Objektivitat der mittelbaren Darstellung.

2. Die vorgelegten DIN-Normen erlauben keine eindeutige Individualisierung der Marke mit
Blick auf die Feststellung ihres Schutzumfangs.

3. Der Anmeldung lasse sich keinerlei flachenmafige Begrenzung der Tastmarke entnehmen,
so dass sich eine unendliche Vielzahl denkbarer Varianten der méglichen Markenformen
ergebe.

Zu Kritikpunkt 1:

Grundsatzlich erscheint es auBBerst schwierig, eine Tastmarke zu beschreiben, ohne etwas Uber
das beim Tastvorgang Empfundene auszusagen. Es ist jedoch ratsam, diese Empfindung dann
soweit wie moglich objektiviert zu beschreiben. Beispielsweise: Das Geflihl, dass sich beim
Ertasten einer Oberflache [sodann: exakte Beschreibung der Oberflachenstruktur] einstellt.
Hilfsweise kann noch darauf verwiesen werden, dass das Gefihl ,allgemein auch als ‘das raue
Geflhl von feinem Sandpapier’ bekannt ist.” H6here Anforderungen kdénnen an die
Objektivierung kaum gestellt werden. Ansonsten missten zum Zwecke der Beschreibung der
exakten haptischen Empfindungen Neurowissenschaftler herangezogen werden. Das kann im
Rahmen der Tastmarke wohl kaum ernsthaft verlangt werden. Es bleibt daher abzuwarten, ob
sich der vorliegende Formulierungsvorschlag bewahren wird.

Zu Kritikpunkt 2:

Grundsatzlich kénnen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 MarkenG durch die Angabe einer
DIN-Norm erflllt sein. Im vorliegenden Fall wurde dem Anmelder vorgeworfen, dass die
DIN-Normen ,0hne weitere Differenzierung” vorgelegt wurden. In wieweit eine Differenzierung
maoglich war, ist dem Autor nicht bekannt. Gleichwohl ist aber diesbezliglich darauf zu achten,
dass die Differenzierung so detailliert wie mdglich erfolgt, nicht zuletzt im Hinblick auf den zu
gewahrenden Schutzumfang. Sollte eine detailliertere Darstellung nicht méglich sein, erscheint
es fraglich ob im Makro-Bereich nicht doch die Angabe einer bestimmten Bandbreite ausreichend
sein sollte. Andernfalls wirden Anmelder dazu ermutigt, aus einer Bandbreite schlicht ein
bestimmtes Maf3 willkirlich auszuwahlen um Uber dieses Hindernis hinwegzukommen.

Zu Kritikpunkt 3:

Dem Kritikpunkt drei kann vollumfanglich zugestimmt werden. Insoweit kénnen die im Rahmen
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von Farbmarken gegebenen Besonderheiten Ubertragen werden.
Nach dieser Entscheidung des Bundespatentgerichts besteht die Hoffnung, dass es auch fiir die
Tastmarke in Balde ausreichend bestimmte Kriterien geben wird, die es erlauben, die

Erfolgswahrscheinlichkeit einer Markenanmeldung als Tastmarke im konkreten Einzelfall im
Vorfeld zu bestimmen.

(sjm)
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