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Wichtiger Hinweis:

Beim diesem Dokument handelt es sich um eine Leseprobe. Abweichend
von dem Urteil, dass Sie soeben auf der Website des Anwalt-Suchservice
gelesen haben, zeigen die in der Zeitschrift ,IP-Rechtsberater”
dargestellten Urteile zusadtzlich die Konsequenzen fiir lhre praktische
Arbeit auf und enthalten einen niitzlichen Beraterhinweis. Wie dies
konkret aussieht, sehen sie in dem nachfolgenden Beispiel.
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Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten 3D-Kla-
gemarke und der beanstandeten, fiir identische Waren
verwendeten Form eine hochgradige Zeichendhnlichkeit,
nimmt der Verkehr regelmiflig nicht nur die Klagemar-
ke, sondern auch die angegriffene Form als herkunfts-
hinweisend wahr.

BGH, Urt. v. 21.10.2015 - I ZR 23/14

(OLG Kéln, Urt. v. 20.12.2013 — 6 U 85/13, IPRB 2014,
129)

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Das Problem

Die Herstellerin des Schokoriegels ,,Bounty greift eine
Wettbewerberin an, die einen dhnlich geformten Schoko-
riegel unter der Bezeichnung ,Wish“ auf einer SiifSwaren-
messe in Koln beworben und an Messebesucher verteilt
hat. Die Form des ,,Bounty“-Riegels ist als dreidimensio-
nale Formmarke geschiitzt, die aufgrund Verkehrsdurch-
setzung eingetragen wurde. Die Wettbewerberin verteidigt
sich damit, dass sie die angegriffene Form nicht marken-
maflig verwendet habe, da der Verbraucher in der Form
ihres Schokoriegels ,,Wish“ angesichts des reichen For-
menschatzes in diesem Marktsegment tiblicherweise aus
der Form nicht auf eine bestimmte betriebliche Herkunft
schliefle. Daher seien die Voraussetzungen einer Marken-
verletzung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfiillt.
So hatte auch die Vorinstanz entschieden.

Die Entscheidung des Gerichts

Der BGH gab der Revision der Herstellerin statt; die Vor-
instanz habe eine Markenverletzung gem. § 14 Abs.2
Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint.

Aufgrund hochgradiger Formenéhnlichkeit bei identi-
schen Waren seien die Voraussetzungen einer Markenver-
letzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfiillt. Insbeson-
dere werde die Form des ,,Wish“-Riegels auch marken-
mifig verwendet. Allerdings nehme der Verkehr die
Formgestaltung einer Ware regelmiflig nicht als Her-
kunftshinweis, sondern nur als funktionelle und 4stheti-
sche Ausgestaltung der Ware wahr, und zwar auch dann,
wenn die Ware auf besondere Weise gestaltet ist (Fortfiith-
rung von BGH, Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 - Pralinen-
form I; Urt. v. 22.4.2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II).

Vorliegend folge die markenméflige Benutzung der an-
gegriffenen Form jedoch aus der hochgradigen Ahnlich-
keit zur verkehrsdurchgesetzten Klagemarke. Zwar sei der
Verletzungsrichter nicht schon aufgrund der Bindung an
die Eintragung der Klagemarke verpflichtet, in der ange-
griffenen Form ebenfalls einen Herkunftshinweis zu se-
hen, weil dies allein anhand der beanstandete Verletzungs-
form zu priifen sei (BGH, Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 -
Pralinenform I; Urt. v. 22.4.2010 - I ZR 17/05 - Pralinen-
form II). Handelt es sich bei der Klagemarke allerdings
um eine nachweislich verkehrsdurchgesetzte Formmarke,
so sei im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr
nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die an-
gegriffene Verletzungsform als herkunftshinweisend anse-

he, wenn sich beide hochgradig dhnlich sind. Bei derart
ahnlichen Formen gebe es keinen Grund anzunehmen,
dass der Verkehr zwar in der Klagemarke — wie durch de-
ren nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung belegt — einen
Herkunftshinweis sehe, in der hochgradig dhnlichen, an-
gegriffenen Form jedoch nicht.

Konsequenzen fiir die Praxis

Eine unterschiedliche Verpackung und Kennzeichnung
der Produkte (,Bounty® einerseits und ,,Wish“ anderer-
seits) ist bei der Verletzungspriifung von Warenformmar-
ken, die die unverpackte Ware abbilden, ohne Belang
(BGH, Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform I).
Allerdings kann allein aus der Eintragung der Klagemarke
als 3D-Marke noch nicht geschlossen werden, dass — ent-
gegen der allgemeinen Regel - auch eine dhnliche Verlet-
zungsform herkunftshinweisend und damit markenmafig
verwendet wird, was aber Voraussetzung einer Verletzung
der Formmarke ist. Dieser Nachweis obliegt vielmehr dem
Markeninhaber. Allerdings gibt es Erleichterungen fiir
diesen: Bereits im Urteil ,Pralinenform I“ hat der BGH
entschieden, dass dies umso eher anzunehmen ist, je ho-
her die Kennzeichnungskraft der Formmarke und je ahn-
licher ihr die Verletzungsform ist. Der BGH erginzt diese
Regel nun dahingehend, dass von einer markenmifligen
Verwendung der Verletzungsform regelmafSig dann aus-
zugehen ist, wenn die Klagemarke verkehrsdurchgesetzt
ist und die angegriffene Form zur Form der Klagemarke
hochgradig dhnlich ist. Dies ist konsequent, da nicht ein-
zusehen ist, warum eine zur nachweislich herkunftshin-
weisenden (weil verkehrsdurchgesetzten) Formmarke
hochgradig dhnliche Marke anders als die Marke, der sie
stark dhnelt, nicht als Herkunftshinweis anzusehen sein
soll.

Fir Inhaber verkehrsdurchgesetzter Formmarken er-
leichtert das Urteil die Rechtsdurchsetzung, weil bei
hinreichender Ahnlichkeit die markenmiflige Benut-
zung der angegriffenen Form im Regelfall aus der Ver-
kehrsdurchsetzung der Klagemarke abgeleitet werden
kann. Ist die Klagemarke aber nicht verkehrsdurch-
gesetzt, ist dieser Schluss nicht méglich — dies stellt der
BGH unter Verweis auf seine Entscheidung ,,Russisches
Schaumgebick® (BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03),
an der er festhlt, ausdriicklich klar. Gleichzeitig unter-
streicht die Entscheidung die Wichtigkeit von Waren-
formmarken fiir Hersteller von bekannten Markenpro-
dukten, da diese nicht durch eine distanzierende Kenn-
zeichnung und Verpackung von Me-Too-Produkten
umgangen werden konnen.
Dr. Oliver Stockel,
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