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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 zusätzlich die Konsequenzen für Ihre praktische 

Arbeit auf und enthalten einen nützlichen Beraterhinweis. Wie dies 

konkret aussieht, sehen sie in dem nachfolgenden Beispiel.



ke, sondern auch die angegriffene Form als herkunfts-
hinweisend wahr.

BGH, Urt. v. 21.10.2015 – I ZR 23/14
(OLG Köln, 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 ähnlich geformten Schoko-
riegel unter der Bezeichnung „Wish“ auf einer Süßwaren-
messe in Köln beworben und an Messebesucher verteilt
hat. Die Form des „Bounty“-Riegels ist als dreidimensio-
nale Formmarke geschützt, die aufgrund Verkehrsdurch-
setzung eingetragen wurde. Die Wettbewerberin verteidigt
sich damit, dass sie die angegriffene Form nicht marken-
mäßig verwendet habe, da der Verbraucher in der Form
ihres Schokoriegels „Wish“ angesichts des reichen For-
menschatzes in diesem Marktsegment üblicherweise aus
der Form nicht auf eine bestimmte betriebliche Herkunft
schließe. Daher seien die Voraussetzungen einer Marken-
verletzung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt.
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 Formenähnlichkeit bei identi-

schen Waren seien die Voraussetzungen einer Markenver-
letzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt. Insbeson-
dere werde die Form des „Wish“-Riegels auch marken-
mäßig verwendet. Allerdings nehme der Verkehr die
Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht als Her-
kunftshinweis, sondern nur als funktionelle und ästheti-
sche Ausgestaltung der Ware wahr, und zwar auch dann,
wenn die Ware auf besondere Weise gestaltet ist (Fortfüh-
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 markenmäßige Benutzung der an-
gegriffenen Form jedoch aus der hochgradigen Ähnlich-
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 prüfen 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 ähnlich sind. Bei derart
ähnlichen 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 ähnlichen, an-
gegriffenen Form jedoch nicht.

Konsequenzen für die Praxis

Eine unterschiedliche Verpackung und Kennzeichnung
der Produkte („Bounty“ einerseits und „Wish“ anderer-
seits) ist bei der Verletzungsprüfung 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 ähnliche Verlet-
zungsform herkunftshinweisend und damit markenmäßig
verwendet wird, was aber Voraussetzung einer Verletzung
der Formmarke ist. Dieser Nachweis obliegt vielmehr dem
Markeninhaber. Allerdings gibt es Erleichterungen für
diesen: Bereits im Urteil „Pralinenform I“ hat der BGH
entschieden, dass dies umso eher anzunehmen ist, je hö-
her die Kennzeichnungskraft der Formmarke und je ähn-
licher ihr die Verletzungsform ist. Der BGH ergänzt diese
Regel nun dahingehend, dass von einer markenmäßigen
Verwendung der Verletzungsform regelmäßig dann aus-
zugehen ist, wenn die Klagemarke verkehrsdurchgesetzt
ist und die angegriffene Form zur Form der Klagemarke
hochgradig ähnlich ist. Dies ist konsequent, da nicht ein-
zusehen ist, warum eine zur nachweislich herkunftshin-
weisenden (weil verkehrsdurchgesetzten) Formmarke
hochgradig ähnliche Marke anders als die Marke, der sie
stark ähnelt, nicht als Herkunftshinweis anzusehen sein
soll.

Beraterhinweis
Für Inhaber verkehrsdurchgesetzter Formmarken er-
leichtert das Urteil die Rechtsdurchsetzung, weil bei
hinreichender Ähnlichkeit die markenmäßige 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 möglich – dies stellt der
BGH unter Verweis auf seine Entscheidung „Russisches
Schaumgebäck“ (BGH, Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 45/03),
an der er festhält, ausdrücklich klar. Gleichzeitig unter-
streicht die Entscheidung die Wichtigkeit von Waren-
formmarken für Hersteller von bekannten Markenpro-
dukten, da diese nicht durch eine distanzierende Kenn-
zeichnung und Verpackung von Me-Too-Produkten
umgangen werden können.

Dr. Oliver Stöckel,
von BOETTICHER Rechtsanwälte, München

>>> Offenbarungsgehalt einer Bereichsangabe

Zum Offenbarungsgehalt einer in einer Voranmeldung
enthaltenen Bereichsangabe gehört ein von dieser Anga-
be umfasster Teilbereich jedenfalls dann, wenn letzterer
in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform
der Erfindung offenbart ist. Dies kann sich auch ledig-
lich aus den Figuren ergeben.

BGH, Urt. v. 15.9.2015 – X ZR 112/13 – Teilreflektierende
Folie
(BPatG, Urt. v. 1.8.2013 – 4 Ni 28/11 (EP))
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Die Entscheidung des Gerichts

Die Klage bleibt in allen drei Instanzen erfolglos.
Die Beklagte ist aufgrund des ihr eingeräumten Nut-

zungsrechts berechtigt, die Marke zu nutzen. Als die Be-
klagte die Muttergesellschaft Ecosoil GmbH übernahm
und sich zur Nutzung der Marke verpflichtete, trat sie zu-
gleich in den bestehenden (Konzern-)Lizenzvertrag ein
und erwarb das korrespondierende Nutzungsrecht. Die
Entscheidung lässt allerdings nicht klar erkennen, woraus
sich die für einen Vertragseintritt zusätzlich notwendige
Zustimmung der Ecosoil Süd GmbH (alt) als Lizenzgeberin
ergibt.
Nach der Baumann-Entscheidung könne der konklu-

dent zur Nutzung eines Zeichens Berechtigte sich nach
Ende des Nutzungsvertrages darauf berufen, eigene Rechte
an dem Zeichen erworben zu haben (BGH, Urt. v.
27.3.2013 – I ZR 93/12, IPRB 2013, 268 = GRUR 2013,
1150). Nur wenn der Lizenzgeber einen schriftlichen Li-
zenzvertrag vorweisen könne, entstünden etwaige Nut-
zungsrechte nur zugunsten des Lizenzgebers.
Diese Rechtsprechung sei allgemein auf Lizenzverträ-

ge im kaufmännischen Verkehr zu erweitern. Künftig
könne der Lizenznehmer sein Nutzungsrecht nur durch
eine schriftliche Dokumentation nachweisen. Zum Beleg
des Nutzungsrechts der Beklagten reichten im vorliegen-
den Fall allerdings schon die Protokolle der Geschäftsfüh-
rerbesprechungen. Diese abgemilderte Schriftform gelte
auch bei Lizenzen zwischen Konzerngesellschaften.

Die Insolvenz des Lizenzgebers (Ecosoil Süd GmbH
(alt)) führe nicht zum Erlöschen des Lizenzvertrages.
Denn dem Insolvenzverwalter stehe kein Wahlrecht nach
§ 103 InsO zu, da der Lizenzvertrag zum Zeitpunkt der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens schon beidseits voll-
ständig erfüllt war. Zwar liege hier kein Lizenzkauf vor,
sondern ein Austauschvertrag eigener Art – Verpflich-
tung der Konzerngesellschaften, die Marke zu nutzen, ge-
gen Einräumung einer Lizenz für die Dauer des Bestehens
des Konzerns. Dieser Vertrag sei aber schon vollständig
erfüllt, weil die Lizenz schon vor Insolvenzeröffnung er-
teilt und genutzt worden sei. Noch offene Nebenleistungs-
pflichten sind nicht ersichtlich.

Die vom Anwalt der Klägerin vorsorglich ausgespro-
chene Kündigung sei unwirksam. Denn die Klägerin war
zwar – aufgrund Kauf vom Insolvenzverwalter – Marken-
inhaberin geworden, aber nicht Lizenzgeberin. Zur Über-
nahme des Lizenzvertrages hätte es nämlich der Zustim-
mung der Beklagten als Lizenznehmerin bedurft. Diese
wurde nicht erklärt. Die Klägerin ist auch nicht als Ge-
samtrechtsnachfolgerin der Lizenzgeberin (Ecosoil Süd
GmbH (alt)) zum Vertragspartner geworden. Sie hat zwar
insgesamt das gesamte Vermögen übernommen, aber
nicht in einem Vertrag, sondern in zwei getrennten Er-
werbsakten.

Konsequenzen für die Praxis

Lizenzverträge sollten künftig nur noch in Schriftform ab-
geschlossen werden – auch und gerade im Konzern. Das
wird – insbesondere bei der Nutzung eines Kennzeichens
in der gemeinsamen Firmierung – häufig nicht bedacht;
die fehlende Schriftlichkeit führt aber bei einer späteren

Ausgliederung einer Konzerntochter dazu, dass diese die
alte Firmierung weiter benutzen darf.
Ob diese Rechtsprechung über das Markenrecht hinaus

gilt, ist – trotz der sehr allgemeinen Formulierungen des
BGH – nicht sicher, nach dem anwaltlichen Grundsatz
des sichersten Weges ist jedoch Schriftform auch für Li-
zenzverträge über andere Schutzrechte anzuraten. Unklar
sind die weiteren Konsequenzen dieses Formerfordernis-
ses – insbesondere, ob künftig eine rechtserhaltende Be-
nutzung durch Nutzungshandlungen des Lizenznehmers
ebenfalls nur noch anerkannt wird, wenn ein formgültiger
Lizenzvertrag vorliegt.
Für die Praxis bedeutsam ist auch die recht großzügige

Haltung des I. Zivilsenates zur „beidseitigen Erfüllung“
des Lizenzvertrages im Rahmen des § 103 InsO. Offen-
sichtlich versucht der BGH, angesichts der gescheiterten
Reformanläufe nun richterrechtlich für eine Insolvenzfes-
tigkeit von Lizenzverträgen zu sorgen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob auch der für Insolvenzrecht zuständige IX. Senat
die Auffassung teilt, die andauernde Nutzungspflicht sei
schon mit Aufnahme der Nutzung vollständig erfüllt.

Beraterhinweis
Gestattet ein Konzernunternehmen einem anderen die
unentgeltliche Nutzung eines Kennzeichens – z.B. für
die gemeinsame Firmierung – steckt hierin auch das er-
hebliche steuerliche Risiko einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung bzw. -verlagerung (BFH, Urt. v. 4.12.1996
– I R 54/95, NJW 1997, 2004 [2006]; Schulz-Trieglaff,
IStR 2014, 596 ff. zur unentgeltlichen Markenlizenz an
eine ausländische Tochtergesellschaft).
Haftungsträchtig ist auch die Gestaltung von Unter-

nehmenskaufverträgen – insbesondere wenn diese,
meist aus steuerlichen Erwägungen – in mehrere Teil-
verträge getrennt werden. In diesem Fall scheidet eine
Gesamtrechtsnachfolge aus – und damit auch ein Ein-
tritt des Käufers in etwaige unerkannte Lizenzverträge.
Zuletzt hatte der Anwalt im vorliegenden Fall auch

noch übersehen, dass sein Mandant mit dem Erwerb ei-
ner Marke keineswegs auch in die vorher erteilten Li-
zenzverträge eintritt. Die vom Anwalt im Namen des
Käufers vorsorglich erklärte Kündigung ging daher ins
Leere – und die Klage verloren.

Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit/FA für GewRS,
von BOETTICHER Rechtsanwälte, Berlin

Mehr zum Thema: Zur steuerlichen Problematik der unentgeltli-
chen Lizenzierung einer Marke im Konzern vergleiche das derzeiti-
ge Verfahren vor dem BFH zu Az. I R 22/14.

>>>Markenmäßige Benutzung von Warenform-
marken

Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten 3D-Kla-
gemarke und der beanstandeten, für identische Waren
verwendeten Form eine hochgradige Zeichenähnlichkeit,
nimmt der Verkehr regelmäßig nicht nur die Klagemar-
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ke, sondern auch die angegriffene Form als herkunfts-
hinweisend wahr.

BGH, Urt. v. 21.10.2015 – I ZR 23/14
(OLG Köln, 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 ähnlich geformten Schoko-
riegel unter der Bezeichnung „Wish“ auf einer Süßwaren-
messe in Köln beworben und an Messebesucher verteilt
hat. Die Form des „Bounty“-Riegels ist als dreidimensio-
nale Formmarke geschützt, die aufgrund Verkehrsdurch-
setzung eingetragen wurde. Die Wettbewerberin verteidigt
sich damit, dass sie die angegriffene Form nicht marken-
mäßig verwendet habe, da der Verbraucher in der Form
ihres Schokoriegels „Wish“ angesichts des reichen For-
menschatzes in diesem Marktsegment üblicherweise aus
der Form nicht auf eine bestimmte betriebliche Herkunft
schließe. Daher seien die Voraussetzungen einer Marken-
verletzung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt.
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 Formenähnlichkeit bei identi-

schen Waren seien die Voraussetzungen einer Markenver-
letzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt. Insbeson-
dere werde die Form des „Wish“-Riegels auch marken-
mäßig verwendet. Allerdings nehme der Verkehr die
Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht als Her-
kunftshinweis, sondern nur als funktionelle und ästheti-
sche Ausgestaltung der Ware wahr, und zwar auch dann,
wenn die Ware auf besondere Weise gestaltet ist (Fortfüh-
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 markenmäßige Benutzung der an-
gegriffenen Form jedoch aus der hochgradigen Ähnlich-
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 prüfen 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 ähnlich sind. Bei derart
ähnlichen 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 ähnlichen, an-
gegriffenen Form jedoch nicht.

Konsequenzen für die Praxis

Eine unterschiedliche Verpackung und Kennzeichnung
der Produkte („Bounty“ einerseits und „Wish“ anderer-
seits) ist bei der Verletzungsprüfung 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 ähnliche Verlet-
zungsform herkunftshinweisend und damit markenmäßig
verwendet wird, was aber Voraussetzung einer Verletzung
der Formmarke ist. Dieser Nachweis obliegt vielmehr dem
Markeninhaber. Allerdings gibt es Erleichterungen für
diesen: Bereits im Urteil „Pralinenform I“ hat der BGH
entschieden, dass dies umso eher anzunehmen ist, je hö-
her die Kennzeichnungskraft der Formmarke und je ähn-
licher ihr die Verletzungsform ist. Der BGH ergänzt diese
Regel nun dahingehend, dass von einer markenmäßigen
Verwendung der Verletzungsform regelmäßig dann aus-
zugehen ist, wenn die Klagemarke verkehrsdurchgesetzt
ist und die angegriffene Form zur Form der Klagemarke
hochgradig ähnlich ist. Dies ist konsequent, da nicht ein-
zusehen ist, warum eine zur nachweislich herkunftshin-
weisenden (weil verkehrsdurchgesetzten) Formmarke
hochgradig ähnliche Marke anders als die Marke, der sie
stark ähnelt, nicht als Herkunftshinweis anzusehen sein
soll.

Beraterhinweis
Für Inhaber verkehrsdurchgesetzter Formmarken er-
leichtert das Urteil die Rechtsdurchsetzung, weil bei
hinreichender Ähnlichkeit die markenmäßige 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 möglich – dies stellt der
BGH unter Verweis auf seine Entscheidung „Russisches
Schaumgebäck“ (BGH, Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 45/03),
an der er festhält, ausdrücklich klar. Gleichzeitig unter-
streicht die Entscheidung die Wichtigkeit von Waren-
formmarken für Hersteller von bekannten Markenpro-
dukten, da diese nicht durch eine distanzierende Kenn-
zeichnung und Verpackung von Me-Too-Produkten
umgangen werden können.

Dr. Oliver Stöckel,
von BOETTICHER Rechtsanwälte, München

>>> Offenbarungsgehalt einer Bereichsangabe

Zum Offenbarungsgehalt einer in einer Voranmeldung
enthaltenen Bereichsangabe gehört ein von dieser Anga-
be umfasster Teilbereich jedenfalls dann, wenn letzterer
in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform
der Erfindung offenbart ist. Dies kann sich auch ledig-
lich aus den Figuren ergeben.

BGH, Urt. v. 15.9.2015 – X ZR 112/13 – Teilreflektierende
Folie
(BPatG, Urt. v. 1.8.2013 – 4 Ni 28/11 (EP))
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sich damit, dass sie die angegriffene Form nicht marken-
mäßig verwendet habe, da der Verbraucher in der Form
ihres Schokoriegels „Wish“ angesichts des reichen For-
menschatzes in diesem Marktsegment üblicherweise aus
der Form nicht auf eine bestimmte betriebliche Herkunft
schließe. Daher seien die Voraussetzungen einer Marken-
verletzung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt.
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 Formenähnlichkeit bei identi-

schen Waren seien die Voraussetzungen einer Markenver-
letzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt. Insbeson-
dere werde die Form des „Wish“-Riegels auch marken-
mäßig verwendet. Allerdings nehme der Verkehr die
Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht als Her-
kunftshinweis, sondern nur als funktionelle und ästheti-
sche Ausgestaltung der Ware wahr, und zwar auch dann,
wenn die Ware auf besondere Weise gestaltet ist (Fortfüh-
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 markenmäßige Benutzung der an-
gegriffenen Form jedoch aus der hochgradigen Ähnlich-
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 prüfen 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 ähnlich sind. Bei derart
ähnlichen 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 ähnlichen, an-
gegriffenen Form jedoch nicht.

Konsequenzen für die Praxis

Eine unterschiedliche Verpackung und Kennzeichnung
der Produkte („Bounty“ einerseits und „Wish“ anderer-
seits) ist bei der Verletzungsprüfung 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 ähnliche Verlet-
zungsform herkunftshinweisend und damit markenmäßig
verwendet wird, was aber Voraussetzung einer Verletzung
der Formmarke ist. Dieser Nachweis obliegt vielmehr dem
Markeninhaber. Allerdings gibt es Erleichterungen für
diesen: Bereits im Urteil „Pralinenform I“ hat der BGH
entschieden, dass dies umso eher anzunehmen ist, je hö-
her die Kennzeichnungskraft der Formmarke und je ähn-
licher ihr die Verletzungsform ist. Der BGH ergänzt diese
Regel nun dahingehend, dass von einer markenmäßigen
Verwendung der Verletzungsform regelmäßig dann aus-
zugehen ist, wenn die Klagemarke verkehrsdurchgesetzt
ist und die angegriffene Form zur Form der Klagemarke
hochgradig ähnlich ist. Dies ist konsequent, da nicht ein-
zusehen ist, warum eine zur nachweislich herkunftshin-
weisenden (weil verkehrsdurchgesetzten) Formmarke
hochgradig ähnliche Marke anders als die Marke, der sie
stark ähnelt, nicht als Herkunftshinweis anzusehen sein
soll.

Beraterhinweis
Für Inhaber verkehrsdurchgesetzter Formmarken er-
leichtert das Urteil die Rechtsdurchsetzung, weil bei
hinreichender Ähnlichkeit die markenmäßige 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 möglich – dies stellt der
BGH unter Verweis auf seine Entscheidung „Russisches
Schaumgebäck“ (BGH, Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 45/03),
an der er festhält, ausdrücklich klar. Gleichzeitig unter-
streicht die Entscheidung die Wichtigkeit von Waren-
formmarken für Hersteller von bekannten Markenpro-
dukten, da diese nicht durch eine distanzierende Kenn-
zeichnung und Verpackung von Me-Too-Produkten
umgangen werden können.

Dr. Oliver Stöckel,
von BOETTICHER Rechtsanwälte, München

>>> Offenbarungsgehalt einer Bereichsangabe

Zum Offenbarungsgehalt einer in einer Voranmeldung
enthaltenen Bereichsangabe gehört ein von dieser Anga-
be umfasster Teilbereich jedenfalls dann, wenn letzterer
in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform
der Erfindung offenbart ist. Dies kann sich auch ledig-
lich aus den Figuren ergeben.

BGH, Urt. v. 15.9.2015 – X ZR 112/13 – Teilreflektierende
Folie
(BPatG, Urt. v. 1.8.2013 – 4 Ni 28/11 (EP))
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