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(Aktenzeichen) 5. Oktober 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die IR-Marke 396 55 722 S 52/03 L6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 8. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin
Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 26. November 2004 aufgehoben und die Ldschung der
Marke 396 55 722 angeordnet.

Grinde

Die 3-D-Marke 396 55 722




ist am 18. Februar 1997 eingetragen worden flr die Waren

Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherarti-
kel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhdlzer; Verpackungsma-

terial, insbesondere Cigaretten-Packungen.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 6. Méarz 2003 die vollstandige Léschung
der Marke gemal? § 50 Abs. 1 Nr.1 und 3 MarkenG beantragt. Sie hat geltend
gemacht, die Marke bestehe ausschliel3lich aus einer Form, die durch die Art der
Ware selbst bedingt (8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und zur Erreichung einer techni-
schen Wirkung erforderlich sei (8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Daruber hinaus sei die
Marke nicht unterscheidungskraftig und freihaltebedurftig nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
und Nr. 2 MarkenG. Zur weiteren Begriindung hat sie sich u. a. auf ein Urteil des
LG Hamburg vom 20. Mai 2003, den Beschluss 26 W (pat) 141/99 des Bundes-
patentgerichts, auf zwei Entscheidungen des Harmonisierungsamtes fur den Bin-
nenmarkt, eine Patentschrift sowie technische Gutachten zu Druckversuchen an
Zigarettenpackungen berufen. Die Antragsgegnerin hat dem Ldschungsantrag
fristgerecht widersprochen und beantragt, diesen zurlickzuweisen. Sie macht gel-
tend, in der Entscheidung des BPatG 26 W (pat) 141/99 sei die Schutzfahigkeit
nicht erst aufgrund der Farbgebung, sondern bereits aufgrund der Form der acht-
eckigen Zigarettenpackung anerkannt worden. Die Unterscheidungskraft der
Marke sei durch intensive Benutzung gesteigert worden. Das genannte Patent sei
fur nichtig erklart worden; auRerdem sei die achteckige Form technisch nicht er-
forderlich.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lo-
schungsantrag mit Beschluss vom 26. November 2004 zurlickgewiesen. Zur Be-
grundung hat sie ausgefihrt, fir die Waren , Tabak, Tabakerzeugnisse, insbeson-
dere Cigaretten; Raucherartikel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhélzer” sei
der Loéschungsantrag schon deshalb unbegriindet, weil die angegriffene Marke

offenkundig eine Zigarettenpackung darstelle und somit keinen Sachbezug zu den



Waren aufweise. Selbst wenn man den Sachbezug dennoch als gegeben ansehe,
sei der Loschungsantrag auch fur diese Waren sowie fur die Waren ,Ver-
packungsmaterial, insbesondere Cigaretten-Packungen® nicht begriindet. Zwar sei
die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung tUber den Léschungsantrag
wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft schutzunfahig (wobei das Vorliegen
der Schutzausschliel3ungsgriinde der fehlenden Markenféahigkeit nach 8 3 Abs. 2
Ziffer 1 bis 3 MarkenG dahingestellt bleiben kénne); hierzu sei auf zahlreiche Ent-
scheidungen des BGH, des EuGH, des BPatG sowie des HABM (ergangen in den
Jahren 2001-2003) zu verweisen. Die angegriffene Marke sei aber jedenfalls im
Eintragungszeitpunkt weder nach 8 3 noch nach 8§ 8 MarkenG schutzunfahig ge-
wesen. Zum Zeitpunkt der Eintragung habe keine gefestigte gerichtliche Spruch-
praxis und Rechtslehre zu dreidimensionalen Verpackungsformen bestanden. Be-
zuglich 8 3 MarkenG sei festzustellen, dass die Marke nicht ausschlief3lich aus der
Form der Ware oder der Ware selbst bestehe, sondern vielmehr aufgrund ihrer
achteckigen Gestaltung von der marktiblichen, gewohnten oder erwarteten Pro-
duktform abweiche. Die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seien
daher zum Eintragungszeitpunkt nicht gegeben gewesen. Eine technische Erfor-
derlichkeit der achteckigen Zigarettenpackung nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei
ebenfalls nicht ersichtlich gewesen. In der Entscheidung 26 W (pat) 141/99 sei die
vorliegende achteckige Gestaltung auf dem beanspruchten Warengebiet als un-
terscheidungskréftig erachtet worden; auch ein Freihaltebedirfnis sei aufgrund
des achteckigen Grundrisses (und der ungewdhnlichen Farbgebung) verneint
worden. Aus der Entscheidung des LG Hamburg vom 20. Mai 2003 ergebe sich,
dass die Antragsgegnerin bzw. ihre Lizenznehmer die achteckige Verpackungs-
form bereits langjahrig benutzt und daher eine faktische Monopolstellung innege-
habt hatten, weshalb ein Freihaltebedirfnis der Mitbewerber rein faktisch nicht
gegeben gewesen ware. Das spater fur nichtig erklarte Patent Nr. 204933 der
Firma F... & Co. mit Prioritat von 1985 besage nichts tUber die markenrechtli-

chen SchutzausschlieBungsgrinde und beweise Uberdies nicht, dass die Zigaret-
tenverpackungen uberhaupt auf der Grundlage des Patents hergestellt worden

seien.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie vertritt die Auffas-
sung, entgegen der Annahme der Markenstelle sei schon zum Zeitpunkt der Ein-
tragung bekannt gewesen, dass Formen, die auch technische Vorteile boten, mar-
kenrechtlich nicht geschitzt werden kdénnten. Dies habe sich damals auf die um-
fangreiche Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz gegrindet. Auch sei auf-
grund der damaligen BGH-Rechtsprechung eine Schutzfahigkeit von Warenver-
packungen verneint worden, sofern sie nur Ubliche Gestaltungselemente aufwie-
sen (vgl. BGHZ 41, 187 - PALMOLIVE). Prismenpackungen wie die angemeldete
seien bei anderen Produkten in groRer Zahl zu finden gewesen. Im Ubrigen sei die
Gestaltung der angegriffenen Marke technisch bedingt und daher gemaR3 § 3
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Markenfahigkeit von der Eintragung aus-
geschlossen. Nach der Entscheidung des EuGH in Sachen ,Philips/Remington*
bedeute die technische Bedingtheit lediglich, dass die Form Folge einer bestimm-
ten technischen Funktion sein misse. Das von ihr vorgelegte Gutachten eines
technischen Sachverstadndigen komme zu dem Schluss, dass die achteckige Form
einige technische Vorteile aufweise, so z. B. bei Stapelung und Transport eine
druckfestere und torsionssteifere Gestalt; auRerdem biete die vorliegende Aus-
gestaltung besseren Schutz fir die Zigaretten als eine rechteckige Packung. Fur
die achteckige Packung habe aufl3erdem Patentschutz bestanden; das europai-
sche Patent 204933 sei zwar vom BGH wegen Fehlens der notwendigen erfinderi-
schen Tatigkeit fir den deutschen Teil fur nichtig erklart worden. Das Gericht habe
in der Nichtigkeitsentscheidung aber auch anerkannt, dass das wesentliche
Gestaltungsmerkmal der Erreichung eines technischen Zieles diene, namlich der
Materialersparnis. Daher handele es sich nach Auffassung des BGH um einen
technischen Gegenstand, der grundsatzlich dem Patentschutz zuganglich sei,
auch wenn aufgrund des druckschriftlichen Standes der Technik die erfinderische
Tatigkeit nicht hatte festgestellt werden kdnnen. Werde dieser technischen Losung
Markenschutz gewéhrt, unterlaufe man die Wertungen des Patentrechts. Um
Weiterentwicklungsmaoglichkeiten zu erhalten, dirften Uber das Markenrecht keine
zeitlich unbegrenzten Monopolrechte geschaffen werden. Neben der fehlenden

Markenfahigkeit entbehre die angegriffene Marke auch jeglicher Unterscheidungs-



kraft; sie weiche auf dem fraglichen Sektor nicht hinreichend von anderen Gestal-
tungen ab, da die blofe Abschragung von Ecken als Ubliche technische Mal3-
nahme zur Erreichung eines technischen Zwecks erkannt werde. Es handele sich
insoweit nur um eine sinnvolle und gefalligere Form der viereckigen Packung, die
den Gestaltungsspielraum ausnutze und als Modernisierung oder Verschénerung
gelten kdnne, aber nicht die nach der Rechtsprechung des EuGH erforderliche
deutliche Abweichung von der bisher Ublichen Form zeige. Auch ein Freihaltebe-
durfnis sei gegeben, da die speziellen Maschinen, auf der diese Packungen her-
gestellt wirden, nicht ausgeliefert werden kdnnten, solange die Markenrechte der

Antragsgegnerin Bestand hatten.

Die Antragstellerin beantragt daher sinngemalfs,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und die LO-

schung der angegriffenen Marke in vollem Umfang anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die angegriffene Marke sei nach wie vor unterschei-
dungskraftig. Die Verpackungsform sei nicht technisch bedingt, weshalb die ange-
griffene Marke auch nicht nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung aus-
geschlossen sei. Aus dem von ihr vorgelegten Gutachten des ,Institut fir Beratung
Forschung System Verpackungsentwicklung an der Hochschule fiir angewandte
Wissenschaften Hamburg“ gehe hervor, dass die herkbmmliche rechteckige Ziga-
rettenpackung der achteckigen Zigarettenpackung sogar technisch Uberlegen sei.
So ergaben sich grél3ere Verformungen bei den achteckigen Packungen; auch der
Klappdeckel dieser Packungen sei als technisch unginstiger nachgewiesen wor-
den. Das von der Antragstellerin vorgelegte Gutachten treffe hingegen keine Aus-

sage Uber angebliche technische Vorteile der achteckigen gegenuber der vier-



eckigen Packung. Aufgrund der eher anzunehmenden technischen Nachteile sei
ein Loschungsgrund nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG daher nicht gegeben. Fir
eine Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke spreche die auch von der
Markenabteilung herangezogene Eintragung der mit der angegriffenen Marke
praktisch identischen Marke im Jahr 2003 aufgrund des Beschlusses des BPatG.
Insoweit bestehe ein Vertrauensschutz der Markeninhaberin. Die angegriffene
Marke sei nicht nur originar unterscheidungskraftig, da sie vom bekannten For-
menschatz abweiche (aus technischen Griinden seien nur rechteckige Formen
Ublich gewesen, um z. B. in die Automaten oder in die Brusttasche am Hemd zu
passen); die Kennzeichnungskraft sei durch die intensive Benutzung der ange-
griffenen Marke erheblich gesteigert worden. Dies werde durch eine entspre-
chende Umfrage der GfK-Marktforschung belegt. Danach hatten 78 % der Be-
fragten des engeren Verkehrskreises die achteckige Packung schon einmal gese-
hen. 38 % des engeren Verkehrskreises kdonnten diese Form einer ganz be-
stimmten Marke zuordnen. Weitere 2 % hatten auf Frage nur ein Unternehmen
benennen koénnen, das diese Form verwendet. Ein Freihaltebedirfnis bestehe
nicht, da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Moglichkeit habe, auf andere
Packungsformen auszuweichen. Wirtschaftliche Erwagungen wie die Auslieferung

von Maschinen seien in diesem Zusammenhang nicht relevant.

Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 3. April 2003 und in der mundlichen
Verhandlung getroffene Aussage, eine Packung mit gerundeten Seiten sei bereits
im Jahre 1982 auf dem Markt eingesetzt worden, hat die Markeninhaberin nach
der mundlichen Verhandlung revidiert, da der Marktzutritt einer solchen Packung

erst im Jahre 1992 erfolgt sei.

Die zulassige Beschwerde ist auch begriindet, da die angegriffene Marke geman
§ 50 Abs. 1 MarkenG loschungsreif ist.



Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit geléscht, wenn sie
entgegen 88 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen ist und das Schutzhindernis auch
noch im Zeitpunkt der Entscheidung tber den Antrag auf Loschung besteht (§ 50
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Gegenstand der angegriffenen Marke ist die dreidimensionale Wiedergabe einer
achteckig gestalteten Verpackung, die sich als Zigarettenschachtel darstellt.

In Ubereinstimmung mit der Auffassung der Markenabteilung ist davon auszuge-
hen, dass nach gegenwartiger Rechtslage eine Unterscheidungskraft der ange-
griffenen Marke aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des EuGH nicht gegeben
ist (vgl. GRUR 2003, 514, 518 - Linde, Winward, Rado; GRUR Int. 2004, 631 -
TABS; GRUR 2004, 428 -Henkel; GRUR Int. 2005, 135 - Maglite; EuGH
GRUR 2006, 235 Standbeutel), wobei es keiner Differenzierung zwischen den
einzelnen Waren bedarf, da bei samtlichen Waren ein hinreichender Sachbezug

vorliegt.

Unterscheidungskraft im Sinne der vorgenannten Bestimmung besitzt eine Marke
nur dann, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, fir die Schutz
begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen kommend zu kennzeichnen
und diese Produkte und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unter-
nehmen zu unterscheiden (vgl. EUGH GRUR, 2002, 804 Philips). Zwar darf die
Prufung bei dreidimensionalen Marken nicht strenger als bei den anderen Mar-
kenkategorien ausfallen (vgl. EuGH a. a. O. - TABS). Da aber davon auszugehen
ist, dass der Verkehr in der Regel aus der Form der Ware oder aus der Ver-
packung gewohnlich nicht auf die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimen-
sionalen Marke schlie3en wird, besitzt eine Marke nach standiger Rechtsprechung
des EuGH nur dann Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder
der Branchenublichkeit abweicht (vgl. EuGH a. a. O. - Standbeutel) und deshalb
vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnitts-

verbraucher als Herkunftshinweis aufgenommen wird. Die Waren- oder Ver-



packungsform muss es dem Verkehr ermdglichen, die betreffenden Waren auch
ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere
Aufmerksamkeit oder ndhere Prifung von den Waren anderer Unternehmen zu
unterscheiden (vgl. EUGH a. a. O. - Henkel; EuGH a. a. O. - Maglite)

Danach ist einer Warenverpackung wie der vorliegenden die Unterscheidungskraft
abzusprechen, wenn sie lediglich eine handelsibliche Verpackungsform fur die
Produkte darstellt und von den angesprochenen Verbrauchern nur als Hinweis auf
die verpackte Ware selbst, nicht auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unter-
nehmen verstanden wird. In diesem Zusammenhang ist erforderlich, dass die an-
gemeldete Form erheblich von den brancheniblichen Grundformen abweicht. Dies
wird allein durch die achteckige Gestaltung nicht erreicht, da sie sich von der vier-
eckigen Packungsform nur geringflgig abhebt und - wie die Antragstellerin vorge-
tragen hat - gleichermal3en als modernisierte, verschonerte und gefalligere Form
des bereits bekannten Verpackungsdesigns prasentiert, die dem Durchschnitts-
verbraucher mangels augenfélliger Abweichungen vom bekannten Formenschatz

nicht als Herkunftshinweis gegenubertritt.

Die Loschung einer Marke gemanR 8§ 50 MarkenG setzt allerdings nicht nur voraus,
dass ihrer Eintragung zum gegenwartigen Entscheidungszeitpunkt ein Schutzhin-
dernis nach 88 3 oder 8 MarkenG entgegensteht; ein solches muss vielmehr be-
reits zum Eintragungszeitpunkt bestanden haben (vgl. Strobele/Hacker, Marken-
gesetz, 8. Aufl., 8§50 Rdnr.6). Nach der Entscheidung ,Elzym* (vgl. BGH
GRUR 1975, 368) ist bei der Frage, ob die Beurteilung der Eintragbarkeit einer ex-
ante oder einer ex-post-Betrachtung unterworfen ist, immer die im Zeitpunkt der
Eintragung herrschende Praxis zugrunde zu legen. Die Ldschung ist jedenfalls
dann nicht gerechtfertigt, wenn diese Praxis spater aufgegeben wird, und zwar
nicht deswegen, weil sie eindeutig gegen den Wortlaut gesetzlicher Bestimmun-
gen versto3t, sondern weil ein Sachverhalt, der verschiedener rechtlicher Beurtei-
lungen zuganglich ist, spater anders als im Zeitpunkt der Eintragung der Marke
gewdurdigt wird (vgl. Winkler, Harmonisierung des Markenrechts in Festschrift fur
Alexander von Mihlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005, S. 299).
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Zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke im Februar 1997 hat jedoch
noch keine gefestigte Spruchpraxis des Deutschen Patent- und Markenamts oder
Rechtsprechung zu dreidimensionalen Marken bestanden; auch in der damaligen
Kommentarliteratur finden sich keine gesicherten Erkenntnisse zu dieser Proble-
matik. Die damals bestehende Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz, die
mangels anderer Mal3stabe in ihren Grundztigen zunachst auf 3 D-Marken ange-
wendet wurde, liel3 das Vorliegen ublicher Gestaltungsmerkmale d. h. die her-
kommliche Wiedergabe einer Warenverpackung, die jeder Eigenart entbehrt, (vgl.
BGH GRUR 1964, 454, 455 - Palmolive), fur eine Schutzfahigkeit jedenfalls nicht
ausreichen. Danach ware eine Eintragung der angegriffenen Marke auch nach
damaligen Mal3stdben nicht angezeigt gewesen, sodass der Gesichtspunkt des
Vertrauensschutzes zu Gunsten der Markeninhaberin nicht eingreifen kann (vgl.
demgegentber in Bezug auf Abwandlungen beschreibender Angaben, beziiglich
derer eine gesicherte Spruchpraxis zum Eintragungszeitpunkt bestanden hatte:
BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 94/04 - lastminit). Die von der Markeninhaberin
zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts aus dem Jahr 1999 (a. a. O), in
der die Schutzfahigkeit einer farbig dargestellten (weil3-gelb verlaufenden) acht-
eckigen Verpackungsform fir Zigaretten festgestellt worden ist, kann vorliegend
keine andere Betrachtung im Hinblick auf die Unterscheidungskraft rechtfertigen,
da in diesem Fall eine Schutzfahigkeit letztlich aus dem Zusammenwirken der (als
ungewdhnlich angesehenen) Farbgestaltung mit der achteckigen Gestaltung her-
geleitet worden ist, nicht aber aus der achteckigen Gestaltungsform als solche, in
sich eindeutig aus S. 7 der Entscheidung des Senats vom 24. November 1999
ergibt.

Da somit zu beiden, fir die Loschungsentscheidung relevanten Zeitpunkten eine
Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu
verneinen ist, kommt es auf die Frage eines Freihaltebedirfnisses nach 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG nicht mehr an.

Ebenso dahingestellt bleiben kann die (grundsatzlich vorgreifliche) Frage einer
fehlenden Markenfahigkeit nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, da eine Verkehrs-
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durchsetzungsgrad von 39 % eine Schutzfahigkeit nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht
zu begriinden vermag. In diesem Zusammenhang ist dennoch festzuhalten, dass
der EuGH nach heutiger Rechtsprechung als vom Markenschutz ausgeschlossen
nicht nur Warenformen betrachtet, die ausschlie3lich aus technisch notwendigen
Merkmalen bestehen, sondern alle Warenformen, deren wesentliche Merkmale
eine technische Funktion erflllen, also technisch bedingt sind, ohne dass es dar-
auf ankommt, ob sich die gleiche technische Wirkung auch unter Verwendung an-
derer Formen erreichen lasst (vgl. EUGH a. a. O. - Philips), wahrend die frihere
Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz - auf die auch in diesem Zusammen-
hang zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke mangels damaliger ak-
tueller Rechtsprechung zu dieser Problematik zurtickzugreifen ist - entgegen der
Auffassung der Antragstellerin eine zeichenrechtliche Ausstattungsfahigkeit nur fur
technisch notwendige, nicht aber fur zwar technisch funktionale, aber gleichwohl
frei wahlbare (austauschbare) Merkmale verneint hat (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 8. Aufl., 8 3 Rdnr. 96 m. w. N.). Wie sich aus dem von der Antragsgeg-
nerin vorgelegten Gutachten ergibt, zeigen die herkbmmlichen quaderférmigen
Zigarettenpackungen im theoretischen Vergleich sogar eine héhere Gebrauchs-
eignung als die achteckigen Packungen. In dem von der Antragstellerin vorgeleg-
ten Gutachten wird hingegen mehr auf maschinenbauliche und produktionstechni-
sche Aspekte und weniger auf die Gebrauchseignung abgestellt, wobei der dort
dargelegte Gesichtspunkt der Materialersparnis beim achteckigen Packungs-
design durchaus eher fir eine technische Bedingtheit dieser Form und eine dar-
aus resultierende Anwendbarkeit des 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sprechen konnte,
zumal die achteckige Packungsgestaltung auch Gegenstand eines Patents gewe-

sen ist.
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Es sind keine Grunde ersichtlich, einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens gemaR § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Kopacek

Bb



