BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 79/14 Verkiindet am
13. Dezember 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:131218B25Wpat79.14.0



betreffend die Marke 398 69 970
(hier L6schungsverfahren S 307/10)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mindlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Lo&schungsantragstellerin wird zurlck-
gewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die nachfolgende dreidimensionale Gestaltung



ist am 28. August 2001 unter der Nr. 398 69 970 als Marke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gefuihrte Register fur die Ware der Klasse 30:

Tafelschokolade

als verkehrsdurchgesetzt eingetragen worden.

Am 25. November 2010 hat die Loschungsantragstellerin beim Deutschen Patent-
und Markenamt die Loschung der Marke beantragt und zur Begrindung ausge-
fuhrt, dass ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei (die
Vorschriftenangaben beziehen sich immer auf die bis einschlielich 13. Ja-
nuar 2019 gultige Gesetzesfassung vor Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisie-
rungsgesetzes vom 11. Dezember 2018). Dem ihr am 13. Dezember 2010 zuge-
stellten Loschungsantrag hat die Markeninhaberin mit dem am 11. Februar 2011
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 8. Fe-
bruar 2011 widersprochen. Mit Schriftsatz vom 5. April 2011 hat die Léschungsan-
tragstellerin ihren Vortrag gegeniber dem Deutschen Patent- und Markenamt
dahingehend ergénzt, dass auch ein Léschungsgrund nach 8 8 Abs. 1 MarkenG
vorliege, da die der Markeneintragung zugrunde liegenden Abbildungen den

Schutzgegenstand nicht eindeutig erkennen lieRen.

Mit Beschluss vom 26. Februar 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts den L&schungsantrag zurtickgewiesen. Ein Schutzhin-
dernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben. Sofern eine als Marke
eingetragene Warenform zumindest ein wesentliches Merkmal aufweise, dem
keine technische Funktion zukomme, sei das Schutzhindernis nicht zu bejahen.
Die wesentlichen Merkmale der angegriffenen Marke seien die quadratische Form
des Inhalts und der Verpackung, die Langsnaht an der Unterseite, die Riffelung
der Quernédhte, die gerandelte Langsnaht sowie verschiedene Zickzack-Muster.
Von diesen Merkmalen seien die Langsnaht an der Unterseite, die Riffelung der

Quernéahte und die gerandelte Langsnaht technisch bedingt, die Gbrigen Merkmale



jedoch nicht. Insgesamt wirden die gestalterischen Merkmale tberwiegen, wobel
der quadratischen Form eine besondere Bedeutung zukomme. Es bestehe auch
kein Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 1 MarkenG. Die von der Markeninhaberin ein-
gereichten Abbildungen zeigten die angegriffene dreidimensionale Gestaltung klar
und scharf. Damit sei der Schutzgegenstand hinreichend bestimmt dargestellt.
Insoweit sei auf die mit der Anmeldung der Marke eingereichten Abbildungen
abzustellen und nicht auf deren Wiedergabe im Markenregister. Hierauf bezogene

Mangel seien nicht entscheidungserheblich.

Dagegen wendet sich die Loschungsantragstellerin mit inrer Beschwerde. Im Be-
schwerdeverfahren hat sie mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 vorgetragen,
dass die angegriffene Marke auch wegen des Bestehens von Schutzhindernissen
nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG zu I6schen sei. Dagegen werde der L6-
schungsantrag nicht mehr auf ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

gestutzt.

Der erkennende Senat hatte mit der am 4. November 2016 an Verkindungs Statt
zugestellten Entscheidung den Beschluss des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 26. Februar 2014 aufgehoben und auf den Léschungsantrag bzw. die
Beschwerde hin die Loéschung der Marke 398 69 970 angeordnet. Die angegrif-
fene Marke sei nach 8§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfahig. Sie bestehe aus-
schlie3lich aus einer Verpackungsform, die durch die Art der Ware selbst bedingt
sei. Im Beschluss war zunachst ausgefuhrt worden, dass der Loschungsantrag auf
das Schutzhindernis nach 83 Abs.2 Nr.1 MarkenG gestitzt werden konne.
Soweit ein Antragsteller wahrend des laufenden Verfahrens seine rechtliche
Argumentation zur Begrindung des Léschungsantrags umstelle, liege darin keine
Anderung des Streitgegenstands. Durch den Léschungsantrag und die Benen-
nung der angegriffenen Registermarke sei grundsatzlich eine Uberprifung in Be-
zug auf alle Schutzhindernisse moglich. Weiterhin stehe auch das Urteil des
EuGH vom 12. Februar 2004 — C-218/01 (= GRUR 2004, 428 — Henkel) einer
Prifung von 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im vorliegenden Fall nicht entgegen. Nach



der Rechtsprechung des EuGH kdnne bei Warenformmarken eine Gleichstellung
von Ware und Warenverpackung zwar lediglich bei notwendigen Verpackungsfor-
men bejaht werden (d. h. bei Waren, die eine kérnige, pudrige oder flissige Kon-
sistenz und damit keine eigene Form aufweisen). Hieraus kdnne aber nicht
geschlossen werden, dass bei der Beurteilung von Schutzhindernissen nach 8§ 3
Abs. 2 MarkenG eine entsprechende Gleichsetzung von Ware und Warenverpa-
ckung bei Verpackungsgestaltungen, welche die Form der verpackten Ware deut-
lich erkennen lieBen (Warenformverpackungen), grundsatzlich ausgeschlossen
sei. Schliel3lich sei ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu beja-
hen, wenn die angegriffene Form eine oder mehrere Gebrauchseigenschaften
aufweise, die der (oder den) gattungstypischen Funktion (Funktionen) dieser Ware
innewohne (innewohnten) und nach der (denen) der Verbraucher auch bei den
Waren der Mitbewerber suche, EuGH Urteil vom 18. September 2014, C-205/13
(= GRUR 2014, 1097 Rn. 21 ff. — Hauck/Stokke). Deshalb seien auch solche Wa-
ren- oder Verpackungsformen nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen, die in ihrem Aussehen den Erwartungen des Verbrauchers an
das Aussehen der beanspruchten Ware im Wesentlichen entsprachen. Die
wesentlichen Merkmale der angegriffenen Form seien die Wahl einer flachen
Schlauchbeutelverpackung in der Form eines Quadrats. Dabei werde der Verkehr
im Zusammenhang mit der Ware , Tafelschokolade" quadratische Formen schon
deswegen bei Mitbewerbern der Markeninhaberin nachsuchen, weil Tafelschoko-
lade in aller Regel in rechteckiger Form angeboten werde und das Quadrat nur
eine besondere Form des Rechtecks sei. Daruiber hinaus werde der Verkehr eine
quadratische Form angesichts der praktischen Mdglichkeit ihrer Unterbringung
auch bei den Waren der Mitbewerber suchen. Weitere Ausflhrungen zu den
Schutzhindernissen aus 8 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie § 8 Abs. 1 MarkenG konnten
dahingestellt bleiben.

Auf die zugelassene und eingelegte Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hin
hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 18. Oktober 2017 die angefochtene

Beschwerdeentscheidung aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Ver-



handlung und Entscheidung zur Prifung der Schutzhindernisse nach 8 3 Abs. 2
Nr. 3 und 8§ 8 Abs. 1 MarkenG zurtickverwiesen.

Das Bundespatentgericht habe lediglich im Ergebnis zutreffend angenommen,
dass ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Streitgegenstand des
Loschungsverfahrens geworden sei. Die einzelnen Eintragungshindernisse nach
8§ 3 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG umschrieben unterschiedliche Sachverhalte
bzw. spezifische, voneinander verselbstandigte Tatsachenkomplexe und seien
deshalb grundsatzlich eigene Streitgegenstande. Die Antragstellerin habe ihren
Ldschungsantrag insoweit wirksam zuriickgenommen bzw. erweitert. Weiterhin sei
zweifelhaft, ob vorliegend die angegriffene Verpackungsform mit der Form der
Ware selbst gleichgesetzt werden kénne (vgl. EuGH a. a. O. — Henkel). Zwar
konne hiervon im Einzelfall auch dann ausgegangen werden, wenn die Form der
Verpackung der Form der Ware vollstdndig entspreche oder ihr jedenfalls so nahe
komme, dass es gerechtfertigt sei, zwischen der Verpackungsform und der Wa-
renform nicht zu unterscheiden (EuGH Urteil vom 24. Mai 2012 C-98/11 = GRUR
2012, 925 Rn. 44 - Goldhase). Das Bundespatentgericht habe aber dariber
hinausgehend angenommen, dass auch Verpackungen, die die Form der Ware
deutlich erkennen lieRen, sodass sie optisch nahe an der unverpackten Waren-
form lagen, der Ware gleichzusetzen seien. Ob diese Auffassung zutreffe, sei
zweifelhaft. Die Frage konne jedoch als nicht entscheidungserheblich offen blei-
ben, da ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Ergebnis nicht zu

bejahen sei.

Das Schutzhindernis des 8 3 Abs. 2 Nr.1 MarkenG liege nur vor, wenn alle
wesentlichen Eigenschaften der in dem Zeichen wiedergegebenen Ware eine fir
die Gattung der beanspruchten Ware typische Funktion aufweisen wirde. Das
wesentliche Merkmal der angegriffenen dreidimensionalen Marke sei zwar — wie
vom Bundespatentgericht angenommen — die quadratische Grundflache des Ver-
packungskorpers. Jedoch sei dieses Merkmal gemessen an den Mal3staben des
EuGH (a. a. O. — Hauck/Stokke) nicht durch die Art der Ware selbst bedingt. Die



guadratische Form erleichtere aus Sicht des Verbrauchers weder das Mitfihren
noch das Portionieren von Tafelschokolade. Im Ubrigen komme es auf diese
Frage auch gar nicht an, weil das Schutzhindernis des 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
nur eingreife, wenn die in der Warenform verkorperten Eigenschaften fir den Ge-
brauch der jeweiligen Ware typisch seien. Bei Tafelschokolade handle es sich
aber um eine Ware, deren primérer Zweck der Verzehr sei. Insoweit seien primar
der Geschmack und die Zutaten der Tafelschokolade ausschlaggebend. Vorteile
beim Mitfihren von verpackter Tafelschokolade traten allenfalls bei bestimmten,
fur die Ware nicht typischen Gelegenheiten zutage. Derartige Vorteile, die nur in
fur die Verwendung untblichen Konstellationen eintraten, fihrten nicht dazu, dass
das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreife.

Der Sach- und Streitstand stellt sich im zurtickverwiesenen Verfahren wie folgt
dar:

Die Antragstellerin verfolgt ihren Loschungsantrag nur noch unter dem Gesichts-
punkt des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG weiter und hat in der mundlichen Verhand-
lung vom 13. Dezember 2018 vorgetragen (und mit Schriftsatz vom 4. Fe-
bruar 2019 wiederholt), dass nach ihrer Auffassung dieses Schutzhindernis zu
bejahen sei. Zunachst sei davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit der
angegriffenen Marke die Form der Warenverpackung der Form der Ware i. S. v.
8§ 3 Abs. 2 MarkenG gleichstehe. Wenn eine dreidimensionale Marke aus einer
besonders wertvollen Verpackung bestehe und die Ware auch oder gerade wegen
der besonderen Verpackung vom Publikum besonders geschatzt werde, misse
das Schutzhindernis unabhangig davon Anwendung finden, was in der Verpa-
ckung enthalten sei. Weiterhin gelte es bei der Auslegung des Schutzhindernisses
nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die Interessen der Allgemeinheit zu bertcksichti-
gen. Danach durften solche Formen nicht mit den Mitteln des Markenschutzes
monopolisiert werden, die Mitbewerber des Markeninhabers zur Teilnahme am
Wettbewerb bendtigten. Dies betreffe insbesondere sogenannte Warengrundfor-

men. Insoweit sei auf die Ausfiihrungen des Generalanwalts am Europaischen



Gerichtshof im Verfahren Hauck/Stokke zu verweisen. Dessen Uberlegungen zur
Notwendigkeit der Gewahrleistung eines fairen Wettbewerbs im System des Mar-
kenschutzes folgend, sei zwingend davon auszugehen, dass die Anwendung von
83 ADbs.2 Nr.3 MarkenG nicht auf Falle einer &sthetischen Funktionalitat
beschrankt sei. Anderenfalls sei die Wettbewerbsfreiheit nur fur asthetisch anspre-
chend gestaltete Waren gewahrleistet, nicht aber fur praktisch-funktionale Formen.
Unabhangig von den Einzelheiten des vom EuGH zu entscheidenden Falls eines
Kinderstuhls sei die Anwendung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG nicht auf Werke der bildenden oder angewandten Kunst beschrankt. Die
Norm umfasse vielmehr auch alle anderen Gebrauchsgegenstande, fur die das
Design einer der wesentlichen Faktoren sei, die Uber ihre Attraktivitat und damit
Uber ihren wirtschaftlichen Erfolg entschieden. Vorliegend stehe aul3er Zweifel,
dass die angegriffene Verpackungsform funktional gelungen und zugleich asthe-
tisch ansprechend sei (Quadratisch. Praktisch. Gut). Die vermeintliche Schlichtheit
der quadratischen Form stehe der Bejahung eines Schutzhindernisses nach 8§ 3
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen, da gerade diese Schlichtheit der angegrif-
fenen Verpackungsform einen besonderen Wert verleihe, der zu ihrem Markterfolg
beitrage. Diese Grundform musse auch den Wettbewerbern der Markeninhaberin

zu Verfugung stehen.

In der mundlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2018 hat die Loschungsan-
tragstellerin ausdrtcklich erklart, dass der Lo6schungsgrund nach 88 Abs.1
MarkenG bzw. 8§ 3 Abs. 1 MarkenG (Bestimmtheit der Markenwiedergabe) nicht
weiterverfolgt werde.

Die Beteiligten haben in der mindlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2018 die
in der mundlichen Verhandlung vom 21. Juli 2016 gestellten Antrage wiederholt.



Die Loschungsantragstellerin beantragt danach,

den Beschluss der Markenstelle 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 26. Februar 2014 aufzuheben und die Léschung
der Marke 398 69 970 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Loschungsantragstellerin zuriickzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Léschungsantragstellerin sei auch ein Schutzhin-
dernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu bejahen. Der Bundesgerichtshof
habe diese Vorschrift bislang sehr restriktiv angewandt, woran auch nach der Ent-
scheidung des EuGH Hauck/Stokke festzuhalten sei. Zunachst handle es sich bei
der angegriffenen dreidimensionalen Marke — anders als im Verfahren Hauck/
Stokke — um die Verpackung der Ware und nicht um die Ware selbst. Dariiber
hinaus weiche vorliegend die als Marke angemeldete Verpackungsform wesentlich
von der Form der beanspruchten Ware ,Tafelschokolade“ ab, sodass der Anwen-
dungsbereich von 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schon gar nicht erdffnet sei. Selbst
wenn man vorliegend die Warenverpackung mit der Form der beanspruchten
Ware gleichsetzen wollte, so kénne nicht festgestellt werden, dass die angegrif-
fene Form — anders als der preisgekronte Kinderstuhl , TrippTrapp” — eine gestalte-
rische Leistung darstelle. Die einfache quadratische Form weise keine &stheti-
schen oder kinstlerischen Besonderheiten auf und kénne dementsprechend auch
keine Design-Preise fir sich in Anspruch nehmen. Entgegen der Auffassung der
Ldschungsantragstellerin verkdrpere die Verpackungsform damit keine der wert-
bildenden Faktoren, auf die es aber nach den Ausfihrungen des EuGH zur Beja-
hung eines Schutzhindernisses ankomme. Anderes lasse sich auch nicht aus dem
bekannten Werbespruch der Markeninhaberin ,Quadratisch. Praktisch. Gut“ ablei-

ten.
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den ange-
fochtenen Beschluss der Markenabteilung, auf die Schriftsatze der Beteiligten, die
Hinweise des Senats, das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 13. Dezem-

ber 2018 und auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) die am 4. November 2016 an Verkin-
dungs Statt zugestellte Ausgangsentscheidung des Senats auf die zugelassene
Rechtsbeschwerde hin im Rechtsbeschwerdeverfahren durch Beschluss vom
18. Oktober 2017 aufgehoben und zurickverwiesen hat, war das Verfahren vor

dem Bundespatentgericht (BPatG) fortzusetzen.

In Bezug auf das Léschungsverfahren und die absoluten Schutzhindernisse sind
die Vorschriften in der vor dem 14. Januar 2019 gultigen Fassung anwendbar, weil
der Loschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, 8 158 Abs. 8
MarkenG.

A)

Nach der gemal 8§ 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG bindenden rechtlichen Beurteilung
des Sachverhalts durch den BGH ist entgegen der Auffassung des erkennenden
Senats in der Ausgangsentscheidung vom 4. November 2016 ein Schutzhindernis
I. S.v. 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht gegeben.

Nach den Feststellungen des BGH ist das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG nur gegeben, wenn alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen
Warenformmarke eine fir die Gattung der beanspruchten Ware typische Funktion

aufweisen wirden. Die typische Gebrauchseigenschaft von Tafelschokolade bzw.
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deren primarer Zweck sei deren Verzehr, sodass es insoweit primar auf den Ge-
schmack und die Zutaten der Schokolade ankomme. Praktische Vorzige bei der
Verpackung, der Lagerung und dem Transport von Tafelschokolade bezdgen sich
nicht auf Gebrauchseigenschaften, die dem Benutzer zugutekommen kdnnten,
sondern auf Vorteile fur die Anbieter von Tafelschokolade bei der Herstellung und
dem Vertrieb der Ware. Gebrauchsvorteile, die sich aus der Form der Ware bzw.
der Form der Verpackung ergeben kénnten, wirden aus Sicht des Verbrauchers
nur in undblichen Konstellationen eintreten und fuhrten vorliegend nicht dazu,
dass das Schutzhindernis des 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreife. Soweit in der
Rechtsbeschwerdeentscheidung ausgefihrt wird, dass der primare Zweck von
Schokolade der Verzehr sei und es deshalb primér auf den Geschmack und die
Zutaten ankomme (Rn. 69 der Entscheidung), wirde dies — konsequent zu Ende
gedacht — dazu fuhren, dass die Schutzhindernisse des 8 3 Abs. 2 MarkenG bei
zum Verzehr bestimmten Waren fast nie eingreifen konnten. Denn Geschmack
und Zutaten wirken sich in der Regel auf die &uf3ere Form der Ware nicht aus.
Soweit in der Rechtsbeschwerdeentscheidung weiter ausgefuhrt ist, dass die
leichte Transportmdglichkeit in der Jackentasche keine wesentliche Eigenschaft
eines zum Verzehr bestimmten Produkts sei, weil andernfalls samtliche Formen
von (verpackten) Lebensmitteln, die Platz in einer Jackentasche finden, vom Mar-
kenschutz ausgenommen waren, kann diese Argumentation nicht nachvollzogen
werden. Bei der Beurteilung der Schutzhindernisse nach 83 Abs.1 Satz1
MarkenG ist auf die konkret beanspruchte Ware abzustellen, wobei es ersichtlich
einen Unterschied macht, ob die zu verzehrende Ware typischerweise auch bei
Freizeit- oder Sportaktivitaten mitgefihrt wird oder nicht. Insofern sind die Waren-
bzw. Verpackungsformen von z. B. ,Mehl* oder ,Zucker* unter dem Aspekt der
problemlosen Mitfihrbarkeit anders zu beurteilen, als die von ,Schokoriegeln® oder
»Tafelschokolade®. Der BGH hat die Frage zu 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gleich-
wohl im vorliegenden Verfahren abschlieend dahingehend beurteilt, dass dieses
Schutzhindernis nicht gegeben ist, woran sich der Senat nach § 89 Abs. 4 Satz 2
MarkenG gebunden sieht. Davon geht auch die Loéschungsantragstellerin aus, die
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ihren Loschungsantrag nunmehr ausdrtcklich nur noch unter dem Gesichtspunkt
des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG weiterverfolgt.

Der BGH hat in der Rechtsbeschwerdeentscheidung die auch bei der Beurteilung
des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG malf3gebliche und bereits
in der Ausgangsentscheidung des Senats aufgeworfene Frage, ob vorliegend die
Verpackung der Ware mit der Form der Ware unter dem Aspekt der Anwendung
von 8 3 Abs. 2 MarkenG gleichgesetzt werden konnte, offen gelassen bzw. als
zweifelhaft bezeichnet (Rn. 43). Da sich relevante neue Aspekte weder aus der
Rechtsbeschwerdeentscheidung des BGH noch aus dem Vortrag der Beteiligten
ergeben, halt der Senat an seiner Beurteilung in der Ausgangsentscheidung fest,
wonach vorliegend die Warenverpackung unter dem Aspekt der Anwendbarkeit
des 8§ 3 Abs. 2 MarkenG mit der Warenform gleichzusetzen ist. Zur Vermeidung
von Wiederholungen wird auf die Ausfihrungen in der Ausgangsentscheidung

verwiesen (dort unter dem Gliederungspunkt II. 2.1).

Die Rechtsbeschwerdeentscheidung versteht der Senat auch nicht dahingehend,
dass die Anwendbarkeit des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bereits aus den Grinden
ausgeschlossen sei, die der BGH im Wesentlichen zur Begrindung im Rahmen
der Verneinung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anfihrt,
namlich dass die typische Gebrauchseigenschaft von Tafelschokolade bzw. deren
primarer Zweck deren Verzehr sei. Der Senat geht davon aus, dass dies nur auf
das Schutzhindernis nach 8§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bezogen war und nicht auf
alle Schutzhindernisse des 8 3 Abs. 2 MarkenG. Die Ausfihrungen des BGH in
Randnummer 75 der Rechtsbeschwerdeentscheidung ergaben sonst keinen Sinn.
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B)

1. Die Antragstellerin hat einen nach 8§54 Abs.1 MarkenG zuléassigen LO6-
schungsantrag gestellt, dem die Markeninhaberin rechtzeitig innerhalb der Zwei-
monatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat. Demzufolge sind
die Voraussetzungen fur die Durchfihrung des LOoschungsverfahrens mit inhaltli-
cher Prufung nach 8 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfillt.

2. Der Umstand, dass der urspringliche Loschungsantrag vom 25. Novem-
ber 2010 nur auf 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestutzt war, steht der Prifung des
Léschungsantrags unter dem Gesichtspunkt des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht

entgegen.

a) Die Anderung des rechtlichen Gesichtspunkts, auf den der Léschungsan-
trag gestitzt worden ist, stellt nach Auffassung des Senats allerdings ent-
gegen der Auffassung des BGH keine Anderung oder Erweiterung des
Léschungsbegehrens und erst recht keine Anderung des Streitgegenstan-
des dar, fur die 8 263 ZPO einen Anwendungsbereich erdffnen kdnnte (so
aber Rn. 23 ff., insb. Rn. 26 der Rechtsbeschwerdeentscheidung). Anders
als der BGH meint, ist eine Antragséanderung oder -erweiterung im laufen-
den Ldschungs(beschwerde)verfahren durch Auswechseln des Streitge-
genstandes oder Einfihrung eines weiteren Streitgegenstandes nicht
ohne weiteres moglich. Denn anders als im zivilprozessualen Klageverfah-
ren sieht das Loschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse
gemal 854 Abs. 2 MarkenG ein obligatorisches ,Vorverfahren“ vor der
Markenabteilung des DPMA vor. Im Rahmen dieses (Vor-)Verfahrens
kann der Inhaber der mit einem LOéschungsantrag angegriffenen Marke
sich innerhalb einer Frist von zwei Monaten Uberlegen, ob er dem (durch
Festlegung des Streitgegenstandes insoweit konkretisierten) Loschungs-
antrag bzw. der darauf gestitzten Léschung widerspricht oder nicht. Bei

einer Anderung des Streitgegenstandes im laufenden Léschungsverfahren
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(nach dem Widerspruch gemafd 8 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG und nach
Ablauf der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) ist aber nicht
ersichtlich, in welcher Form dieses obligatorische ,Vorverfahren“ im Ver-
fahren implementiert werden konnte. Ein solches Vorverfahren nach § 54
Abs. 2 MarkenG ist fur jeden eigenstandigen Loschungsantrag mit einem
eigenstandigen Streitgegenstand nach Auffassung des Senats aber unver-
zichtbar, weil sowohl die Benennung des konkreten Ldschungsgrundes
i. S.d. BGH-Streitgegenstandsverstandnisses (= Benennung eines
Schutzhindernisses nach den 88 3 und 8 MarkenG) als auch der Wider-
spruch gegen den entsprechend spezifizierten Loschungsantrag i. S. d.
8 54 Abs. 2 MarkenG kostenrechtliche Konsequenzen nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG nach sich ziehen kann. Denn der Léschungsantrag, der
unter diesem Gesichtspunkt auf ein offensichtlich nicht zu bejahendes
Schutzhindernis bzw. dann in diesem Sinne auf einen insoweit nicht zu
bejahenden Loschungsgrund gestitzt wird, kann eine Kostentragungs-
pflicht des Antragstellers auslosen. Entsprechendes gilt fur den Wider-
spruch des Markeninhabers gegen die Léschung i.S.d. 8§54 Abs. 2
Satz 2 MarkenG im Zusammenhang mit einem Léschungsantrag, der auf
ein offensichtlich zu bejahendes Schutzhindernis gestitzt wird. Insofern
halt der Senat die Ausfihrungen des BGH zur Anwendbarkeit des § 263
ZPO und des 8§ 571 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht fur tberzeugend, weil sie die
Besonderheit des markenrechtlichen Léschungsverfahrens mit dem obli-
gatorischen Vorverfahren nach 8§ 54 Abs. 2 MarkenG ignorieren, die eine
Anwendbarkeit dieser ZPO-Vorschriften ausschlieBen i. S.d. § 82 Abs. 1
Satz 1 MarkenG oder deren Anwendung zumindest nicht komplikationslos

erscheinen lassen.

Zunachst ist es weder zwingend noch sinnvoll, jedes in einer gesetzlichen
Vorschrift eigens normierte Schutzhindernis (8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG,
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG usw.; 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG usw.) mit dem in § 42 i. V. m. § 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV (in der
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bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung) verwendeten Begriff ,Loschungs-
grund“ gleichzusetzen. Der Gesetzgeber hat im Markengesetz die LO-
schungsgrunde nicht in gesonderten Vorschriften geregelt. In 8 50 Abs. 1
MarkenG ist lediglich normiert, dass die Eintragung einer Marke auf An-
trag geldscht wird, wenn sie entgegen 88 3, 7 oder 8 MarkenG eingetra-
gen worden ist. Nach § 54 Abs. 1 MarkenG ist der Antrag auf Loschung
wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 54 Abs.1 Satz 1 MarkenG
beim Patentamt zu stellen. Ergénzend ist in 8 42 MarkenV ausgefihrt,
dass fur den Antrag auf Loschung wegen absoluter Schutzhindernisse
nach 8 54 Abs. 1 des Markengesetzes § 41 MarkenV entsprechend gilt,
wobei gemaf 8 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV zum L&schungsverfahren wegen
Verfalls ausgefuhrt ist, dass in dem (L6éschungs-)Antrag der Loschungs-
grund des 849 des Markengesetzes anzugeben ist. Dem Gesetz
(MarkenG und MarkenV) kann also nicht entnommen werden, was ein
Léschungsgrund i. S. d. 8§ 42i. V. m. § 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV ist.

Erst recht kann diesen Vorschriften nicht entnommen werden, wie der
Streitgegenstand im LOschungsverfahren zu definieren ist. Soweit durch
den Verweis in § 42 MarkenV auf § 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV mit der For-

mulierung von nur einem Léschungsgrund die Rede ist, ist eher nahege-

legt, dass es auch wegen absoluter Schutzhindernisse nur einen L06-
schungsgrund gibt, namlich den nach 8 50 Abs. 1 MarkenG (= fehlende
Schutzfahigkeit nach 88 3, 7 oder 8 MarkenG). Dass der Gesetzgeber
maoglicherweise entsprechend vorgegangen ware, wenn er die Léschungs-
grinde gesetzlich geregelt hatte, zeigt das Patentgesetz. Denn dort hat er
die Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgriinde (diese entsprechen den LO-
schungsgrinden im Markenrecht) ausdriicklich geregelt, ndmlich geman
88 21 und 22 PatG, wobei der Widerrufsgrund der fehlenden Patentfahig-
keit nach 8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG (= alles, was nach 88 1 bis 5 des PatG
nicht patentfahig ist) auch unter dem Gesichtspunkt eines einheitlichen

Streitgegenstandes als ein globaler Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgrund
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angesehen wird. Dem wurden im Markenrecht alle dort denkbaren abso-
luten Schutzhindernisse mit Ausnahme des Schutzhindernisses der bos-
glaubigen Markenanmeldung nach 8 8 Abs. 2 Nr.10 MarkenG (= nach
aktueller Gesetzeslage § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) entsprechen.

Sofern aus einem engen Verstandnis heraus, das den BGH-Ausfihrungen
zugrunde liegt, jedes normierte Schutzhindernis (i. S. v. absolutes Schutz-
hindernis bzw. Eintragungshindernis aus absoluten Grinden) als LO-
schungsgrund angesehen wird (L6schungsgrund im engeren Sinne), ist es
unabhéngig davon weder sachgerecht noch praktikabel, die jeweiligen
Schutzhindernisse (L6schungsgriinde) mit dem zivilprozessualen Begriff
des Streitgegenstands gleichzusetzen. Ein solches Rechtsverstandnis
steht auch im Widerspruch zur allgemein anerkannten Definition des
zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs. Der Senat kann in diesem
Zusammenhang auch keinen triftigen Grund erkennen, weshalb im mar-
kenrechtlichen Ldschungsverfahren losgelést von der Dogmatik der ZPO
ein eigenstandiger Streitgegenstandsbegriff kreiert werden soll. Wie
bereits in der Ausgangsentscheidung vom 4. November 2016 ausgefiuhrt
(dort unter II.1.), wird der Streitgegenstand durch den Antrag —im
markenrechtlichen Ldschungsverfahren ist dies der auf eine konkrete
Marke gerichtete L6schungsantrag des Ldschungsantragstellers nach
8§ 54 Abs. 1 MarkenG — und den Lebenssachverhalt definiert. Dieser Le-
benssachverhalt wird durch die konkret benannte angegriffene Marke (Zei-
chen und die beanspruchten Waren und Dienstleistungen) vollstandig
oder jedenfalls in ausreichender Weise festgelegt. Dies wird besonders
deutlich beim Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG (Verstol3
gegen die offentliche Ordnung und gegen die guten Sitten). Hier geniigen
zur Festlegung des Streitgegenstandes der Loschungsantrag und die Be-
nennung der Marke. Der ,Loschungsgrund” im Sinne der entsprechenden
Rechtsfolge ergibt sich bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 Abs. 2

Nr. 5 MarkenG ohne weiteres unmittelbar aus der Marke selbst. Es bedarf
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insbesondere keines weiteren Tatsachenvortrags. Ob die Marke gegen
spezielle gesetzliche Vorschriften verst6l3t oder gegen den Sittenkodex in
Form sittlicher, religioser oder gesellschaftlicher AnstéR3igkeit, oder ob die
Marke eine grobe Geschmacklosigkeit darstellt, ist Ergebnis der Sub-
sumption, die dem Amt bzw. dem Gericht obliegt (iura novit curia). Es
bedarf hier keines weiteren Tatsachenvortrags oder entsprechender Er-
mittlungen (aulRerhalb des Markenregisters), um zur Anwendung des 8§ 8
Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zu kommen.

Entsprechendes gilt ohne weiteres z. B. auch fur das Schutzhindernis des
8§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG oder das unter den ordre public fallende Schutz-
hindernis der nicht hinreichenden Darstellung bzw. der nicht hinreichen-
den Bestimmtheit des Schutzgegenstandes. Die T&auschungseignung
einer Marke i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ergibt sich ohne weiteres
aus dem Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/
oder Dienstleistungen. Das Schutzhindernis der nicht hinreichenden Dar-
stellung bzw. der nicht hinreichenden Bestimmtheit des Schutzgegenstan-
des ergibt sich sogar nur aus dem Zeichen selbst, wenn es unter diesem
rechtlichen Aspekt betrachtet wird. Die Benennung der maf3geblichen Vor-
schriften gehort grundsatzlich nicht zum Streitgegenstand. Soweit dies
verlangt wird, lauft dies auf einen auf bestimmte Vorschriften beschrank-
ten Subsumptionsauftrag hinaus. Dies verstof3t gegen den fundamentalen
Grundsatz ,iura novit curia“, weil letztlich verlangt wird, dass die Verfah-
rensbeteiligten das Patentamt bzw. das BPatG auf die malRgeblichen Vor-

schriften hinweisen mussten.

Entsprechendes gilt fir die Schutzhindernisse nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 bis
Nr. 3 MarkenG. Soweit der BGH ausfiihrt, dass die Schutzhindernisse
zwar samtlich an die Form der Waren anknipfen wirden mit dem uberein-
stimmenden Ziel, wesentliche Eigenschaften der Ware, die sich in der

Form widerspiegelten (Rn. 11), freizuhalten, kann der Senat dieser Beur-
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teilung noch folgen. Soweit dann dort weiter ausgefihrt wird, dass diese
Schutzhindernisse keinen einheitlichen Tatsachenkomplex bilden wirden,
sondern spezifische, voneinander verselbstdndigte Lebenssachverhalte,
indem sie auf die fur die jeweilige Warengattung typische Gebrauchs-
eigenschaften (8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), die technische Funktionalitat
(8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder den asthetischen Wert der Form (8 3
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) abstellten und demzufolge unterschiedliche tat-
sachliche Feststellungen erfordern wirden, kann dies nicht mehr nachvoll-

zogen werden.

Insoweit erscheint hier die Grenze zwischen Norm und Lebenssachverhalt
verwischt, was wesentliche Grundsatze der Gesetzesanwendung im Rah-
men der Subsumption berthrt. Die Schutzhindernisse gemald 8 3 Abs. 2
Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG selbst bilden weder Tatsachenkomplexe noch
beinhalten sie Lebenssachverhalte. Die Normen sind abstrakte Tatbe-
stande. Es ist Aufgabe der Subsumption, den konkreten Lebenssachver-
halt im Rahmen der Gesetzesanwendung mit der Norm zur Deckung zu

bringen.

Das ubliche Vorgehen bei der Prifung der Schutzhindernisse nach 8 3
Abs. 2 MarkenG besteht darin, zunachst im Wege der Einzelbeurteilung
die wesentlichen Merkmale des Formzeichens zu ermitteln, indem entwe-
der zunéchst die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln gepruft
oder unmittelbar der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck
zugrunde gelegt wird (so auch BGH | ZB 3/17 Beschluss vom 18. Okto-
ber 2017 = GRUR 2018, 411 Rn.17 - Traubenzuckertafelchen; mit
weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Beim Schutzhindernis nach 8 3
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dann zu prufen, ob diese wesentlichen Merkmale
einer technischen Funktion der betreffenden Ware entsprechen (BGH
a.a. 0. Rn. 18).
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Schon die Ermittlung der wesentlichen Formmerkmale bei der Waren-
formmarke liegt nicht mehr auf der tatsachlichen Ebene, sondern knipft
nur an die Zeichendarstellung mit der Wiedergabe der beanspruchten
Ware in der Anmeldung bzw. dann bei der eingetragenen Marke an die
entsprechende Wiedergabe im Markenregister als Tatsachengrundlage
an. Die Beurteilung, was zu den wesentlichen Merkmalen des Formzei-
chens gehort, stellt bereits eine rechtliche Kategorie dar und gehért zum
Subsumptionsprozess bei der Normanwendung in Bezug auf die Schutz-
hindernisse des 8§ 3 Abs. 2 MarkenG. Ebenfalls auf der Normebene ange-
siedelt ist die sich anschlie3ende Frage, ob die als wesentlich eingestuften
Formmerkmale i. S.d. 8§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG allesamt durch die Art
der Ware bedingt sind, zur Erreichung einer technischen Wirkung i. S. d.
8§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich sind oder aber der Ware einen
wesentlichen Wert i. S.d. 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verleihen. Insofern
handelt es sich bei diesen Schutzhindernissen um unterschiedliche recht-
liche Aspekte, die allesamt auf ein und dieselbe Marke als (identische)

Tatsachengrundlage bezogen sind.

Soweit man der Rechtsprechung des BGH folgend in den drei Tatbe-
stdnden des 8 3 Abs. 2 MarkenG unterschiedliche Lebenssachverhalte
sehen will, handelt es sich dabei auch aus tatsachlicher Hinsicht allenfalls
um abweichende Nuancen der Betrachtung. Der wesentliche Kern bzw.
Gegenstand der Betrachtung, namlich der dreidimensionale Gegenstand
selbst andert sich nicht, sondern nur die Sichtweise auf ihn. Die Ge-
brauchseigenschaften eines Gegenstandes mit den gattungstypischen
Funktionen i. S. d. 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und die technischen Funk-
tionen i. S. d. 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG werden sich zudem hé&ufig tber-
schneiden und nicht selten absolut deckungsgleich sein. So erfiillen z. B.
die als Marke angemeldeten Grundformen technischer Gegenstande, wie
z. B. Werkzeuge und Maschinen im weitesten Sinne, im Zusammenhang

mit den insoweit jeweils als Ware beanspruchten identischen technischen
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Produkten mit den (identischen) wesentlichen Merkmalen ohne weiteres
stets in identischer Weise die Tatbestande nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
MarkenG, sodass in diesen Fallen auf der Tatsachenseite der Betrachtung

Uberhaupt kein Unterschied besteht.

Was fir die Tatbestdnde der Schutzhindernisse nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 MarkenG gilt, gilt in vielen Féllen erst recht in Bezug auf die Tatbe-
stande nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG.

Die Auffassung des BGH, dass jeder einzelne L6schungsgrund einen
eigenstandigen Streitgegenstand darstellt, hatte dartber hinaus weitere
(unerfreuliche) Konsequenzen, die méglicherweise nicht bedacht worden

sind.

Bei eigenstandigen Streitgegenstédnden konnten getrennt parallel oder
auch nacheinander zahlreiche L&schungsverfahren, gestutzt auf unter-
schiedliche LoOschungsgrinde von demselben Ldschungsantragsteller
betrieben werden, da im Hinblick auf die Streitgegenstandsfrage weder
anderweitige Rechtshangigkeit noch Rechtskraft entgegengehalten wer-
den koénnte. Ein Antragsteller kdonnte einen Markeninhaber demnach
parallel oder nacheinander z. B. bei Wortmarken mit 10 (nach aktueller,
seit 14. Januar 2019 mal3geblicher Gesetzeslage sogar mit 14) Lo-
schungsverfahren, gestitzt auf die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1
bis Nr. 10 bzw. Nr. 1 bis 14 MarkenG und bei dreidimensionalen Waren-
formmarken bzw. Bildmarken, welche die beanspruchte Ware darstellen,
zuséatzlich mit den drei weiteren Loschungsverfahren gemafl den Vor-
schriften des 8 3 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG uberziehen (die auf die
Schutzhindernisse der fehlenden Markenfahigkeit nach 83 Abs.1
MarkenG, der fehlenden grafischen Darstellbarkeit nach 88 Abs. 1
MarkenG und das unter den ordre public fallende Schutzhindernis der

fehlenden Bestimmtheit des Schutzgegenstandes gestitzten Loschungs-
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antrage nicht mitgerechnet). Es bedarf keiner vertieften Erdrterung, dass
eine solche Konsequenz der Zielsetzung der friheren, zu diesem Thema
ergangenen BGH-Entscheidungen nicht gerecht wird, namlich Gber die
entsprechende Anwendung der 88 322, 325 ZPO zwischen identischen
Beteiligten beliebige Wiederholungen uber ,denselben” Streitstoff auszu-
schliel3en (vgl. dazu BGH Beschluss vom 16.6.1993, | ZB 14/91, GRUR
1993, 969 ff. — Indorektal Il; Beschluss vom 16.7.2009, |ZB 53/07 =
GRUR 2010, 231 Rn. 18 — Legostein).

Sofern die jeweiligen Schutzhindernisse als eigenstandige Streitgegen-
stande angesehen werden wirden, ware es auch angemessen und sach-
gerecht, fir jedes geltend gemachte Schutzhindernis gesonderte Geblh-

ren zu erheben.

Besonderen Wert legt der BGH in seiner Rechtsprechung zu den L6-
schungsverfahren stets auf die Feststellung, dass es sich dabei um ein
kontradiktorisches Verfahren handelt (vgl. z. B. BGH GRUR 2016, 500
Rn. 12 — Funf-Streifen-Schuh; BGH GRUR 2018, 404 Rn. 8 — Quadra-
tische Tafelschokoladenverpackung), bei dem der im registerrechtlichen
Verfahren geltende Untersuchungsgrundsatz seine Geltung nur innerhalb
des vom Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegenstandes entfalte
(GRUR 2018, 411 Rn. 57 — Traubenzuckertafelchen). Daraus folgt bei den
genannten Entscheidungen des BGH — wie bereits ausfihrlich dargelegt —
ein enges Verstandnis in Bezug auf den Ldschungs- bzw. Nichtigkeits-
grund gemalR 88 50, 54 MarkenG bzw. §42 i.V.m. §41 Abs.2 Nr.5
MarkenV und darUber hinaus ein unmittelbar darauf bezogenes gleich-
setzendes Verstandnis (1 zu 1) in Bezug auf den Streitgegenstand. Dabei
wird bereits nicht hinreichend berlcksichtigt, dass ein (klassisches) kon-
tradiktorisches Verfahren von zwei Parteien bzw. Beteiligten mit gegen-
laufigen eigenen Interessen gefuhrt wird. Das Léschungsverfahren weicht

strukturell in diesem wesentlichen Punkt von einem ,normalen® kontradik-
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torischen Verfahren ab. Auch wenn der Léschungsantragsteller rein tat-
sachlich haufig ein eigenes Interesse an der Loschung der angegriffenen
Marke haben mag, dient der Léschungsantrag strukturell und grundséatz-
lich nicht der Durchsetzung eines eigenen privatrechtlichen Anspruchs des
Antragstellers gegentber dem Markeninhaber, sondern stellt einen Popu-
larantrag dar, der von jeder Person gestellt werden kann. Die starke Beto-
nung des Gesichtspunkts des kontradiktorischen Verfahrens in der Recht-
sprechung des BGH fuhrt ferner dazu, dass der registerrechtliche Sinn
und Zweck des LOschungsverfahrens aus dem Blick gerat. Dieser liegt in
der Durchsetzung o6ffentlicher bzw. allgemeiner Interessen dahingehend,
entgegen bestehender Schutzhindernisse, und damit ungerechtfertigt ein-
getragene Marken aus dem Register zu loschen (Stroébele/Hacker/
Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 54 Rn. 2 mit weiteren Rechtsprechungs-
nachweisen). Zu Unrecht eingetragene Marken sind als gewerbliche
Schutzrechte Monopole, die ein betrachtliches Stoérpotential entfalten kon-
nen und bei ihrem Verbleib im Register einen betrachtlichen Wettbe-
werbsvorteil fur den zu Unrecht eingetragenen Markeninhaber bedeuten
kénnen, der auch den fairen Wettbewerb erheblich beeintrachtigen und
sogar gefahrden kann. Dies gilt insbesondere fir die unter dem Gesichts-
punkt eines fairen Wettbewerbs besonders problematischen (absoluten)
Farbmarken (wegen der stark begrenzten Anzahl unterscheidbarer Far-
ben) und Warenform- bzw. -verpackungsmarken, welche die Wettbewer-
ber in ihren Moéglichkeiten der Warengestaltung und damit in fundamen-
talen Rechten bei der Austibung ihres Gewerbes beschréanken. Es ist kein
sachlicher Grund ersichtlich, weshalb Patentamt und BPatG bei einem
wettbewerbsgefahrdenden Monopolrecht sich bei ihrer Untersuchung und
Entscheidung in allerengstem Sinne auf den vom Ldschungsantragsteller
genannten Ldschungsgrund bzw. bei der Subsumption auf die vom L6-
schungsantragsteller konkret genannte Norm beschrénken sollten bzw.
den losgel6st von der Dogmatik der ZPO vom BGH kreierten Uberaus

engen und eigenstdndigen markenrechtlichen Streitgegenstandsbegriff
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anwenden sollten. Angesichts des Sinn und Zwecks des L&schungsver-
fahrens als im Allgemeininteresse stehendes Korrekturverfahren in Bezug
auf fehlerhafte Markeneintragungen, ist vielmehr nach Auffassung des
Senats zumindest das nach der Dogmatik der ZPO normale Streitgegen-
standsverstandnis zugrunde zu legen. Im Schrifttum wird bei Geltung des
Untersuchungsgrundsatzes, der gemafl 8859 Abs.1 und 73 Abs.1
MarkenG ohne Einschrankung auch im markenrechtlichen Loschungsver-
fahren gilt, sogar ein weitergehender, eher globaler Streitgegenstandsbe-
griff als sachgerecht angesehen (vgl. Jauernig/Hess, Zivilprozessrecht,
30. Aufl., 8 37 VIL.). Es ist z. B. kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb
etwa ein Loéschungsantrag zurickgewiesen werden sollte, der nur auf 8 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestitzt wird, bei dem das prifende Amt oder das
im Rahmen des Beschwerdeverfahrens mit dem Lé&schungsantrag
befasste Gericht zwar in der angegriffenen Marke keine unmittelbar pro-
duktbeschreibende Angabe im engen Sinne sieht, aber gleichwohl einen
naheliegenden, die Unterscheidungskraft ausschlieBenden beschreiben-
den Zusammenhang erkennt. Entsprechendes gilt etwa bei der Beurtei-
lung und Entscheidung zu Warenformmarken, bei denen der L6schungs-
antrag etwa auf 8 3 Abs. 2 Nr.1 MarkenG gestiutzt wird, die zur Ent-
scheidung berufene Stelle aber nur ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG als gegeben ansieht, weil z. B. von den ermittelten mal3-
geblichen Formmerkmalen bis auf eines, das ausschlie3lich i.S.d. 83
Abs. 2 Nr.2 MarkenG technischer Natur ist, die Tatbestdande nach § 3
Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 identisch erfiillen. Auch entsprechende Hinweise
(im Rahmen des Hinwirkens auf sachgerechte Antragstellungi. S. d. 8 139
Abs. 1 Satz2 ZPO) der zur Entscheidung berufenen Stellen an den
Ldschungsantragsteller sind in solchen Fallen keine Losung, weil ausge-
hend vom engen Streitgegenstandsverstandnis des BGH der Inhaber der
mit dem Loéschungsantrag angegriffenen Marke in einem solchen Hinweis
zu Recht eine einseitige Parteinahme sehen kdnnte, was im gerichtlichen

Verfahren auch zu erfolgreichen Ablehnungsantréagen wegen Besorgnis
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der Befangenheit nach 8 72 Abs. 1 MarkenG i.V. m. 8§42 Abs. 2 ZPO
fuhren konnte. Das enge und aus den vorstehend im Einzelnen dargeleg-
ten Rechtsgriinden auch in Frage zu stellende Streitgegenstandsverstand-
nis des BGH verhindert oder erschwert in zahlreichen Fallen die im Allge-
meininteresse stehende und im Hinblick auf einen fairen Wettbewerb auch
wiunschenswerte Registerkorrektur in Bezug auf Fehleintragungen.

Sofern das enge Streitgegenstandsverstandnis in der Praxis konsequent
umgesetzt werden wirde, wirde dies dartiber hinaus in den Anmelder-
beschwerdeverfahren zu erheblichen Verwerfungen fiihren. Das BPatG
bestétigt in den Anmelderbeschwerdeverfahren in einer relevanten Zahl
von Fallen die eine Anmeldung zuriickweisende Entscheidung der Mar-
kenstelle des DPMA nur im Ergebnis, zieht aber zur Begriindung seiner
Entscheidung ein von dem in der Patentamtsentscheidung genannten
Schutzhindernis abweichendes Schutzhindernis oder auch zusatzliche
weitere Schutzhindernisse heran. Dies ist seit Jahrzehnten durchgangige
Rechtsprechungspraxis (in hunderten von Fallen) und betrifft insbeson-
dere den ,Austausch” der fur die Zurickweisungsentscheidung herange-
zogenen Schutzhindernisse nach 88 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 MarkenG.
Ausgehend von dem engen Streitgegenstandsverstandnis des BGH, der
das Anmelderbeschwerdeverfahren in gleicher Weise betrifft, ware diese
Vorgehensweise prozessual unzuléssig, weil das abweichend herangezo-
gene Schutzhindernis nicht streit- und damit auch nicht beschwerdege-
genstandlich geworden ware. Dies wirde in den Anmelderbeschwerde-
verfahren zu deutlich komplizierteren und nach Auffassung des Senats
auch wenig prozessokonomischen Verfahrensablaufen fuhren, weil das
BPatG in solchen Féllen nicht abschlieRend entscheiden kénnte, sondern
die Sache zur weiteren Prufung und Entscheidung an das Patentamt

zuriickverweisen musste.
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Unabhangig von der Streitgegenstandsproblematik kann die Frage auf-
geworfen werden, in welcher Form und mit welchen Konsequenzen der
Ldschungsantragsteller das fir den Loschungsantrag gem. 842 i. V. m.
§ 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV notwendige Erfordernis der Benennung eines

Ldschungsgrundes zu erfillen hat.

Zunachst ist die Frage zu stellen, ob der Léschungsgrund in Form einer
Paragraphenangabe zu erfolgen hat, oder ob es genigt, wenn das
Schutzhindernis sprachlich umschrieben wird, wie z. B. beschreibende
Angabe oder auch Freihaltungsbedurfnis, fehlende Unterscheidungskraft
oder Sittenversto3. Der Nachteil solcher Sprachangaben besteht darin,
dass sie u. U. nicht in ausreichender Weise eindeutig sind und sich auch
auf zwei oder mehr Schutzhindernisse beziehen kdnnten. Mit dem verbali-
sierten Loschungsgrund ,beschreibende Angabe® kénnte z. B. 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG, aber auch eine Untergruppe im Rahmen der fehlenden
Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG (im Vordergrund
stehende beschreibende Angabe) gemeint sein.

Das weiteste Verstandnis konnte dahingehen, dass mit der Bezeichnung
sfehlende Schutzfahigkeit“ bei der entsprechenden Markenkategorie (z. B.
Wort-, oder Bildmarke oder Warenformmarke) alle dort jeweils denkbaren
Schutzhindernisse benannt sein sollen. Entsprechendes kdnnte ein Lo6-
schungsantragsteller im Ubrigen auch dadurch erreichen, dass er alle
insoweit denkbaren Schutzhindernisse im Einzelnen auflistet. Solange
nicht die Konsequenz gezogen wird, fur jedes genannte Schutzhindernis
bzw. jede entsprechende Norm eine eigenstadndige Gebihr zu verlangen,
wirde der Loschungsantragsteller bei einer solchen Vorgehensweise
ohne finanziellen Zusatzaufwand in Bezug auf die Léschungsgebuhr eine
maximale Breite der Uberpriffung und eine maximale Erfolgsaussicht

sicherstellen, wobei im Hinblick auf offensichtlich nicht gegebene Schutz-
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hindernisse allerdings Kostenrisiken nach 8 71 Abs.1 Satz1 MarkenG

entstehen wirden.

Sofern im Léschungsantrag nur einzelne Schutzhindernisse (z. B. 88
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) genannt werden, sind diese jedenfalls zu prufen.
Wenn die Prufung ergibt, dass das genannte Schutzhindernis nicht gege-
ben ist, stellt sich die Frage, ob damit in engem Zusammenhang stehende
weitere Schutzhindernisse in die Prufung einbezogen werden und ggfs.
bejaht werden durfen, mit der Folge, dass auch in einem solchen Fall die
Léschung der angegriffenen Marke angeordnet werden kann oder muss.
Dies betrifft insbesondere die Gruppe der Schutzhindernisse nach 8§ 8
Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG und bei Warenformmarken jedenfalls auch
die Gruppe der Schutzhindernisse nach 83 Abs.2 Nr.1 bis Nr.3
MarkenG. Die Frage ist nach Auffassung des Senats sehr deutlich zu
bejahen im Hinblick auf den Sinn und Zweck des im o6ffentlichen Interesse
durchzufihrenden Léschungsverfahrens. Schliel3lich muss im Zusammen-
hang mit der Prifung der Schutzhindernisse nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 bis
Nr. 3 MarkenG von Warenformmarken nach Auffassung des Senats
jedenfalls auch immer das unter den ordre public fallende Schutzhindernis
der nicht hinreichenden Darstellung bzw. der nicht hinreichenden Be-
stimmtheit des Schutzgegenstandes mit tberprift werden. Denn es ware
widersinnig, den z. B. auf 8§ 3 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG gestutzten
Ldschungsantrag mit der Begrindung zurtickzuweisen, dass im Hinblick
auf die unzureichende Darstellung des Schutzgegenstandes nicht tber-
prift werden kann, ob die Voraussetzungen fir die Bejahung eines
Schutzhindernisses nach 8 3 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG vorliegen.

Schliel3lich stellt sich die Frage, wie weit die Rechtskraft geht und inwie-
weit dem Loéschungsantragsteller nach Abschluss eines Loschungsverfah-
rens fur einen weiteren, gegen dieselbe Marke gerichteten Léschungs-

antrag ein ,Léschungsantragsverbrauch” entgegengehalten werden kann.
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Nach Auffassung des Senats spricht viel dafiir, einem Léschungsantrag-
steller insoweit in Bezug auf alle Schutzhindernisse mit Ausnahme des
Schutzhindernisses der bdsglaubigen Markenanmeldung nur ein einziges
Verfahren zur Verfigung zu stellen, ihm quasi nur eine Chance einzu-
raumen. Dies verwirklicht auch am besten den vom BGH in zwei Ent-
scheidungen bereits zum Ausdruck gebrachten Willen, namlich tber die
entsprechende Anwendung der 88 322, 325 ZPO zwischen identischen
Beteiligten beliebige Wiederholungen Uber ,denselben” Streitstoff (= die-
selbe Marke) auszuschlie3en (siehe dazu BGH Beschluss vom 16.6.1993,
| ZB 14/91, GRUR 1993, 969 ff. — Indorektal II; Beschluss vom 16.7.2009,
| ZB 53/07 = GRUR 2010, 231 Rn. 18 — Legostein).

An die gegenteilige Beurteilung des BGH zum Streitgegenstand in der
Rechtsbeschwerdeentscheidung sieht sich der Senat nicht gebunden, weil
diese der Aufhebung der Ausgangsentscheidung nicht i. S. d. 8 89 Abs. 4
Satz 2 MarkenG zugrunde gelegt ist. Der Senat geht vielmehr nach wie
vor ohne Weiteres davon aus, dass im Léschungsverfahren der Wechsel
von den Schutzhindernissen nach 8 3 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 MarkenG
zum Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keinen Wechsel in
Bezug auf den Streitgegenstand darstellt und deshalb erfolgen kann. So-
fern der Senat dem Streitgegenstandsverstandnis des BGH, dessen Auf-
fassung zur Anwendbarkeit der Vorschriften des § 263 ZPO und des § 571
Abs. 2 Satz 1 ZPO folgen und zudem das Erfordernis des obligatorischen
Vorverfahrens nach 8 54 MarkenG unbericksichtigt lassen wirde, wirde
der Senat auch eine Antragsédnderung bzw. einen Wechsel vom Lo6-
schungsgrund nach 8§ 3 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 MarkenG zum L&éschungs-
grund nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fur sachdienlich halten. Insofern
steht einer Prifung des Loschungsantrags nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
weder nach der Auffassung des Senats noch der des BGH etwas im

Wege.
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3. Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg,
weil dem markenrechtlichen Schutz der angegriffenen dreidimensionalen Gestal-
tung fur die Ware ,Tafelschokolade* das Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG nicht entgegensteht.

Eine Marke ist auf Antrag gemal3 § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG wegen
absoluter Schutzhindernisse nach 883, 7, 8 Abs. 2 Nr.1 bis 10 MarkenG zu
l6schen, wenn sie sowohl bezogen auf den Anmeldezeitpunkt — dahingehend wird
der Wortlaut des § 50 Abs. 1 MarkenG vom BGH im Einklang mit der Rechtspre-
chung des EuGH ausgelegt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 9 ff., Rn. 12 ff.,
insbesondere Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten) — als auch bezogen auf den
Zeitpunkt der anstehenden Entscheidung Uber die Beschwerde gegen die Ent-
scheidung der Markenabteilung vom 26. Februar 2014 (850 Abs.2 Satzl
MarkenG) schutzunfahig war bzw. ist. Die angegriffene dreidimensionale Marke ist
bzw. war gemal 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu beiden mafigeblichen Zeitpunkten
schutzfahig, sodass der Léschungsantrag von der Markenabteilung im Ergebnis

zutreffend zuriickgewiesen worden ist.

a) Soweit der BGH — ohne Vorlage an den EuGH — die grundlegende Frage
offen gelassen hat, ob die Entscheidung des EuGH vom 12. Februar 2004
— C-218/01 (= GRUR 2004, 428 — Henkel) der Prufung eines Schutzhindernisses
nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, stellt sich dieselbe Frage erneut
bei der Prifung des Schutzhindernisses nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Auch
insoweit ist fraglich, ob eine Gleichstellung von Ware und Warenverpackung még-
lich ist, nachdem keine notwendige Verpackungsform im Sinne der oben genann-
ten Entscheidung zu beurteilen ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf
die vorstehenden Ausfihrungen und die Ausgangsentscheidung vom 4. Novem-

ber 2016 verwiesen (dort unter dem Gliederungspunkt Il. 2.1).
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b) Die angegriffene Gestaltung verleiht der beanspruchten Ware nach Auffas-
sung des Senats keinen wesentlichen Wert i. S. v. 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Auch im Rahmen der Prifung des Schutzhindernisses nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG sind zunéchst die wesentlichen Merkmale der betreffenden Form zu
bestimmen. Insoweit hat der Senat — bestatigt durch den BGH — bereits festge-
stellt, dass es sich bei der angegriffenen Warenverpackungsgestaltung um eine
Ubliche Schlauchbeutelverpackung handelt, die allein dahingehend eine Beson-
derheit aufweist, als sie in einer besonderen Form des Rechtecks, namlich in der
des Quadrats gestaltet ist. Daher konnte allein in der quadratischen Form der
Warenverpackung eine gestalterische Auspragung gesehen werden, die der Ware

ihren wesentlichen Wert verleiht.

Nach bisheriger Rechtsprechung des BGH waren nach 8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
solche Warenformen vom Markenschutz ausgenommen, bei denen der durch die
Form vermittelte asthetische Wert der Ware so im Vordergrund stand, dass die
Hauptfunktion der Marke, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Ware hin-
zuweisen, nicht mehr zur Geltung kam. Im Lichte einer funktionsgerechten Ab-
grenzung des Markenschutzes zum Urheber- und Designschutz wurde das
Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor allem im Zusammenhang mit
Werken der bildenden und der angewandten Kunst (z. B. bei Schmuck oder Be-
kleidung) bejaht. Sofern die asthetische Formgebung nach Auffassung des ange-
sprochenen Verkehrs nicht als mit der Ware selbst identisch, sondern als blof3e
Zutat zur Ware aufgefasst wurde, stand der Eintragung einer asthetisch besonders
gelungenen Form als Marke insoweit kein Schutzhindernis entgegen (vgl. BGH
GRUR 2008, 71 Rn. 18 — Fronthaube; GRUR 2010, 138 Rn. 19 ff. - ROCHER-
Kugel; BPatG GRUR 2011, 68, 71 — Goldhase in neutraler Aufmachung). Nach-
dem der Senat in der Ausgangsentscheidung ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG bejaht hat und damit von einer Form ausgegangen ist, die durch
die Ware selbst bedingt ist, stiinde die Bejahung eines Schutzhindernisses nach

8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dazu in einem deutlichen Widerspruch. Unabhangig
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davon, ob die aufhebende Entscheidung des BGH, welche die entsprechende Be-
urteilung des Senats nicht teilt, in Bezug auf das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG eine andere Beurteilung eroffnet, steht fest, dass die quadratische
Form bei der Ware ,Tafelschokolade” eine bzw. die relevante Grundform ist, da
Tafelschokolade fast ausnahmslos in rechteckiger Form hergestellt und verpackt
wird. Nachdem das Quadrat nichts anderes ist als ein spezielles Rechteck, kann
nach Auffassung des Senats nicht angenommen werden, dass bei einer solchen
Warenform deren asthetischer Wert so im Vordergrund stiinde, dass die Her-

kunftsfunktion nicht mehr zum Tragen kommt.

Anderes ergibt sich nach Auffassung des Senats auch nicht im Lichte der Ent-
scheidung des EuGH ,Hauck/Stokke* vom 18. September 2014. Danach ist zwar
das Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in gré3erem Umfang in Be-
tracht zu ziehen. So kommt es nach der Rechtsprechung des EuGH nunmehr
auch auf die Art der beanspruchten Ware, den kunstlerischen Wert der betreffen-
den Form und ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem Markt allge-
mein genutzten Formen an, ebenso wie auf einen bedeutenden Preisunterschied
zu ahnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die
die asthetischen Eigenschaften der jeweiligen Waren unterstreicht (EuGH a. a. O.
Rn. 35, 36; kritisch dazu: Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., §3
Rn. 145; Kur, Anmerkung zu EuGH Hauck/Stokke GRUR 2014, 1099 f.). Nach der
Maf3gabe des EuGH kommt es also darauf an, ob sich die angegriffene dreidi-
mensionale Gestaltung bezogen auf ihren kiinstlerischen Wert oder ihre Anders-
artigkeit gegeniiber dem herkémmlichen Formenschatz relevant hervorhebt bzw.
ob ein auf der Form beruhender Preisunterschied oder eine damit zusammenhan-
gende Vermarktungsstrategie besteht (EuGH a. a. O. Rn. 35, 36; Strobele/Hacker/
Thiering, a. a. O. Rn. 143 — 145). Unabhangig davon, wie die Kriterien des EuGH
im Einzelnen zu verstehen und anzuwenden sind, hebt sich die hier gewahlte
Form nach Auffassung des erkennenden Senats gerade nicht wesentlich von der
Ublichen Warenform ab, sondern verkorpert die Grundform. Selbst wenn man

davon ausgehen wollte, dass sich eine quadratische Form, die nichts anderes als
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ein Rechteck ist, von anderen Rechtecken mit ungleichen Seitenlangen wesentlich
unterscheidet —wovon nach Auffassung des Senats nicht auszugehen ist— so
kann dieser Unterschied zumindest keinen relevanten kinstlerischen oder gestal-
terischen Wert und keine wesentliche Andersartigkeit der Warenform begriinden,

sodass ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu verneinen ist.

Das einzige Kriterium, das nach der Rechtsprechung des EuGH vorliegend rele-
vant sein konnte, ist der Umstand, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke die
Form der Ware bzw. die Form der Verpackung in der Werbung als ein besonderes
Merkmal herausstellt. Insoweit kann festgestellt werden, dass die Inhaberin der
angegriffenen Marke eine Vermarktungsstrategie betreibt, die spezifisch auf die
angegriffene Form der Ware bzw. auf die Form der Verpackung bezogen ist. Die
jahrelange Benutzung des betreffenden Werbespruchs ,Quadratisch. Praktisch.
Gut.” ist eine offenkundige Tatsache i. S. v. 8 291 ZPO und bedarf keiner weiteren
Feststellungen. Der Senat versteht jedoch die Entscheidung des EuGH dahinge-
hend, dass ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht schon dann
zu bejahen ist, wenn sich zumindest einer der vom EuGH genannten Umstande
feststellen lasst. Vielmehr kommt es auf alle Umstande des Einzelfalls an, die im
Wege einer Gesamtabwéagung zu wuirdigen sind. In diesem Rahmen Uberwiegt der
Umstand, dass die angegriffene Form der Grundform der beanspruchten Ware

bzw. der Grundform der Ublichen Verpackung der beanspruchten Ware entspricht.

Soweit die Loschungsantragstellerin in diesem Zusammenhang der Auffassung
ist, dass die Benutzung der Grundform der beanspruchten Ware allen Mitbewer-
bern des Markeninhabers offen stehen muisse, gerade weil die Schlichtheit der
Grundform eine asthetische Wirkung vermittle, gibt dies nach Auffassung des Se-
nats zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Es trifft zwar zu, dass sich gestalte-
risch stark reduzierte Warenformen haufig der Grundform der entsprechenden
Ware anndhern bzw. mit dieser identisch sind. Weiterhin werden solche Waren-
formen oft als asthetisch besonders gelungen empfunden (und als ,Klassiker*

bezeichnet). Der Léschungsantragstellerin ist schlie3lich auch dahingehend zuzu-
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stimmen, dass in diesem Zusammenhang gestalterisch reduzierte Warenformen
im Hinblick auf die Vermarktung und den Preis der entsprechenden Produkte eine
hohe Bedeutung entfalten kénnen. Gleichwohl fihrt dies nicht zu einer Bejahung
eines Schutzhindernisses nach 8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der Senat versteht das
Urteil des EuGH ,Hauck/Stokke* jedenfalls dahingehend, dass das Schutzziel,
Warengrundformen von markenrechtlichen Monopolen freizuhalten, durch 8§ 3
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verwirklicht wird, moégen die konkreten Warengestaltungen
auch deswegen asthetisch ansprechend sein, weil sie der Grund- oder ldealform
der Ware besonders nahekommen. Dagegen kann ein Schutzhindernisi. S.v. 8 3
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nur bejaht werden, wenn die angegriffene Form wesentliche
Eigenschaften aufweist, die sie von anderen Waren unterscheidet. Der Kinderstuhl
~1rippTrapp” verwirklicht —anders als die hier angegriffene Warenverpackung —
nicht die Grundform der Ware, sondern weist in seiner Formgebung Besonderhei-
ten auf, in denen sich bestimmte Gebrauchseigenschaften der Ware verwirklichen
und auf die es dem EuGH nach entscheidend ankommt. In diesem Sinne sind
Warengrundformen als eine andere (nach Auffassung des Senats unter 8 3 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG zu subsumierende) Fallgruppe zu beurteilen.

Der Umstand, dass die von der Markeninhaberin beanspruchte Grund- oder
Idealform (Quadrat mit vier gleichen Seitenldngen) angesichts des Wettbewerbs-
vorteils fur die Markeninhaberin einen besonderen wirtschaftlichen Wert darstellen
kann, ist kein Gesichtspunkt, der zur Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
fuhrt. Die Form der konkreten Einzelware (bzw. Einzelverpackung) selbst misste
gegenuber den entsprechenden Formen der Konkurrenzwaren (bzw. Konkurrenz-
verpackungen) der Ware bzw. der Warenverpackung den wesentlichen Wert ver-
leihen. Dies ist ersichtlich nicht der Fall, selbst wenn bei der quadratischen Form
von einem gewissen Gebrauchsvorteil gegenuber ,nur” rechteckigen Formen mit

unterschiedlicher Kantenldnge auszugehen sein sollte.



-33-

4. Unabhangig von der Erklarung der Léschungsantragstellerin, dass sie ihren
Loschungsantrag nicht mehr darauf stutze, dass die Marke entgegen 8 8 Abs. 1
MarkenG eingetragen worden sei, gentgt die angegriffene Marke den insoweit zu
stellenden Anforderungen. Die bei der Anmeldung eingereichten Abbildungen der
dreidimensionalen Gestaltung sind in dieser Hinsicht vorbildlich. Die Markenabtei-
lung 3.4 ist daher im angegriffenen Beschluss zutreffend davon ausgegangen,
dass die schlechte Qualitdt der Abbildung der angegriffenen Marke im Markenre-
gister, die auf die Umsetzung der Anmeldung durch das DPMA zuriickzuftihren ist,
im Rahmen eines Loschungsverfahrens nicht zu Lasten des Markeninhabers geht.
Insoweit muss der Markeninhaber bzw. das DPMA die Mdglichkeit haben, die Dar-
stellung im Register ohne nachteilige Folgen fur den Markeninhaber nachzubes-

sern.

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt nach 8§83 Abs.2 Nr.1
MarkenG.

6. Fur eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgrinden nach § 71 Abs. 1

Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Da die Rechtsbeschwerde zugelassen ist, kdnnen die am Beschwerdeverfahren

Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde ein-

legen. Sie kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verlet-

zung des Rechts beruht.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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