BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 67/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 397 32 117.1/29

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 30. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die nachfolgend wiedergegebene dreidimensionale Marke 397 32 117.1/29

ist urspriinglich angemeldet worden fir die Waren

"Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Kase, Sahne Yo-
ghurt, Quark, Trockenmilch fir Nahrungszwecke; Margarine, Spei-

sedle und Speisefette."

Die Markenstelle fur Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der
Anmeldung die Eintragung teilweise, namlich fur alle Waren bis auf "Milch, Speise-
ole", wegen fehlender Unterscheidungskraft und unter Hinweis auf die Formenviel-
falt der versagten Waren, vor allem Kase, verweigert, die dazu fuhre, dass der
Verkehr selbst die erstmalige Verwendung einer speziellen Warengestaltung so-
lange nicht als herkunftshinweisend werte, wie die Form sich wie hier im Rahmen
der Verkehrsiblichkeit bewege. Die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht ist

aus denselben Grinden erfolglos geblieben.



Die Anmelderin hat ihr Schutzbegehren mit der Rechtsbeschwerde zum Bundes-
gerichtshof weiterverfolgt, der daraufhin die Entscheidung des Bundespatentge-
richts aufgehoben und die Sache zur weiteren Entscheidung zuriickverwiesen hat.
Zur Begrindung ist ausgefuhrt, die angemeldete Marke sei markenfahig (8 3
Abs 1 und 2 MarkenG) und verfiige auch im Zusammenhang von Milchprodukten
wie Kase Uber Unterscheidungskraft (8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Fur deren Beurtei-
lung sei die Vorstellung des angesprochenen Verkehrs, der vom durchschnittlich
verstandigen, aufmerksamen und durchschnittlich informierten Durchschnittsver-
braucher gebildet werde, zugrunde zu legen, dass die konkrete Warenform - so-
weit es sich nicht um eine ganz verkehrsibliche Form handele - etwas Uber die
Herkunft aus einem bestimmten Geschéaftsbetrieb besage. Denn wie sich aus ei-
ner von der Anmelderin zitierten Verkehrsbefragung zu einer anderen Kaseform
ergebe, habe fur 42,7 % der befragten Kéasekéaufer die blol3e Form eines Kases ei-
nen hohen Wiedererkennungswert; die dort betroffene "Blitenform” sei von einem
nicht unwesentlichen Teil dieser Befragten als Herkunftshinweis gesehen worden.
Bei anderen Milchprodukten wie Butter kbnne dies jedoch anders sein, denn diese
werde in kleinen Darreichungsformen haufig in einer der Anmeldeform ahnlichen
Gestaltung rein dekorativ verwendet. Bei der Beurteilung eines der Eintragung
maoglicherweise entgegenstehenden Freihaltebedirfnisses nach 88 Abs 2 Nr 2
MarkenG, dessen Vorliegen nunmehr vom Bundespatentgericht geprft werden
misse, sei das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt
einzubeziehen (EuGH GRUR 2003, 514 — Linde).

Die Anmelderin hat im Zuge des daraufhin fortgefiihrten Beschwerdeverfahrens
das Verzeichnis der noch streitigen (versagten) Waren auf "Milchprodukte, ndm-
lich Kase" beschrankt und sich zur Frage des Freihaltebedurfnisses dahin geéu-
Rert, dass die im Markt angebotenen Kaseprodukte ganz tberwiegend lediglich
die Grundformen (Rad, Torte, Rolle) aufwiesen, so dass die Variationsmoglichkei-
ten bei der Gestaltung von Produkten im maf3geblichen Warenbereich nicht be-
schrankt seien und dementsprechend das Allgemeininteresse nicht tangiert werde.

Im Ubrigen sei bei der Priifung auf Schutzgewahrung zu beachten, dass vorlie-



gend die Frage der Unterscheidungskraft aufgrund der hdchstrichterlichen Ent-
scheidung und der damit bestehenden Bindungswirkung nach 8 89 MarkenG nicht

mehr zur Disposition stinde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begriindet.

Gegenstand des Schutzbegehrens ist eine dreidimensionale Darstellung, die sich
in der naturgetreuen Wiedergabe der auf3eren Form der einzig noch im Streit ste-
henden Ware selbst (namlich Kése) erschopft. Fir den Senat besteht im Einklang
mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein Anlass, der beanspruchten
Darstellung die abstrakte Markenfahigkeit nach 8 3 Abs 1 MarkenG abzusprechen,
auch wenn ein Zeichen kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware selbst
sein darf, sondern tber die technisch bedingte Grundform hinausreichende Ele-
mente aufweisen muss, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der
Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfillen kon-
nen (BGH GRUR 2004, 502 - Gabelstapler Il). Fur einen Ausschluss als Marke
nach 8§ 3 Abs 2 MarkenG (waren- oder funktionsbedingte Form) fehlt es an ausrei-
chenden tatsachlichen Feststellungen. Dass die Marke damit den Voraussetzun-
gen des 8 3 Abs 2 MarkenG genuigt, reicht entgegen der Auffassung der Anmelde-
rin fur eine Schutzgewéahrung aber nicht aus, vielmehr miussen zusatzlich noch die
Schutzhindernisse nach 8§ 8 Abs 2 MarkenG gepruft werden, um die konkrete Eig-
nung der Marke, unterscheidungskraftig zu wirken, festzustellen bzw ein eventuel-

les Freihalteinteresse der Mitbewerber auszuschliel3en.

Der Senat hat nach der neueren Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs
(vgl etwa EuGH GRUR Int 2005, 135 - Maglite; GRUR 2004, 428 — Waschmittel-
flasche; GRUR 2004, 957 - Waschmitteltabs) wie des Gerichts erster Instanz (zB



EuGH GRUR Int 2004, 664 - Flaschenform; T-396/02 vom 10. November 2004
- Bonbon; GRUR Int 2004, 515 - Standbeutel) zu Warenformmarken weiterhin
Zweifel, ob der als Marke beanspruchten Formgestaltung von Hause aus konkrete
Unterscheidungskraft zukommt, sieht sich jedoch durch die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes in dieser Frage gebunden. Selbst wenn die Bindungswirkung
des 889 Abs 2 S 2 MarkenG auch im konkreten Einzelfall méglicherweise auf-
grund der neueren Rechtsprechung des EuGH keinen Bestand haben sollte (vgl
Baumbach-Lauterbach, 63. Aufl 2005, 8 563 ZPO Rdn 5, 9), unterstellt der Senat
zugunsten der Anmelderin, dass der Anmeldung nicht fehlende konkrete Unter-

scheidungskraft entgegengehalten werden kann.

Nach Ansicht des Senats steht der Eintragung der Marke jedoch zumindest das
Schutzhindernis des Freihaltungsbedirfnisses der Mitbewerber nach 8 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG entgegen, da die blo3e Darstellung der Ware, in der sich hier die
Marke erschopft, zwangslaufig beschreibenden Charakter im Sinne dieser Vor-
schrift hat als eine mdgliche Form der Produktbeschaffenheit oder Zweckbestim-
mung bzw in der unmittelbaren Wiedergabe von Art und Beschaffenheit der Ware
selbst (vgl etwa Strobele in Festschrift Erdmann, 2002, S 491 ff, 498). Soweit in
der Literatur vereinzelt behauptet wird, die Ware bzw ihre Form an sich beschreibe
keine ihrer Eigenschaften (vgl neuerdings etwa Eisenfihr in Festschrift Barten-
bach, 2005, S 459 ff, 464), steht dies im Widerspruch zur Gesetzessystematik und
lauft auf die Gleichstellung des Ausschlussgrundes nach § 3 Abs 2 MarkenG mit

dem Eintragungshindernis nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG hinaus.

Nach den Ausfihrungen des Europaischen Gerichtshofes (EuGH MarkenR 2003,
187 ff - Linde, Ziff 74 - 77) verfolgt das Schutzhindernis des Freihaltungsbeduirfnis-
ses das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass lediglich die Waren beschrei-
bende Zeichen von allen frei verwendet werden konnen. Marken, die aus der Form
der Ware bestehen, kénnten zwar nicht grundsatzlich vom Schutz durch Eintra-
gung ausgeschlossen werden, abzustellen sei vielmehr auf den konkreten Einzel-

fall, der nach Prifung aller malRgeblichen Gesichtspunkte der Anmeldung und



"insbesondere im Licht des Allgemeininteresses” entschieden werden musse, das
fur den Senat nicht erst im Falle einer unmittelbaren oder tatsachlichen Behinde-
rung, sondern bereits bei einer blof3en potenziellen Beeintrachtigung der wettbe-
werblichen Grundfreiheiten tangiert wird (vgl neuerdings zB auch Alber
GRUR 2005, 127 ff, 129). In Anwendung dieser Grundsatze und unter Berlcksich-
tigung der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Schranken, wonach die bestehen-
de Formenvielfalt und die mdgliche Variationsbreite zu beachten sind, ist im vorlie-
genden Fall ein Freihaltungsbedurfnis zu bejahen (die abweichende Meinung der
Eidgendssischen Rekurskommission in einem &hnlich gelagerten Fall, fur einen
"Kase in Blutenform" bestehe kein Freihaltebedurfnis, wird mit keinem Wort naher
begriindet, vgl sic! 2002, 345 f, 347).

Bei der von der Anmelderin beanspruchten Warenform handelt es sich nach An-
sicht des Senats lediglich um eine typische Kombination von Rund- und Torten-
form, bei der man zum Herausschneiden der "Tortenstiicke” Ausbuchtungen ge-
wahlt hat, um eine moglichst gleichméRige Portionierung der Ware zu ermdégli-
chen. Von einer aus dem Rahmen des Verkehrsublichen fallende Formgestaltung
kann keine Rede sein und auch die von der Anmelderin immer wieder betonte
"Blutenform” (vgl etwa ihre Ausfihrungen im Rechtsbeschwerdeverfahren) ist
nichts weiter als der Versuch, Eigentiimlichkeit und Originalitat der Form im Sinne
einer in der Rechtsprechung immer wieder geforderten "willkirlichen charakteristi-
schen Gestaltung" zu begriinden. Dem steht entgegen, dass gerade bei Weichka-
se nicht nur die Rund- und Tortenform marktublich ist, sondern dass dort beson-
ders haufig mit Portionierungshilfen gearbeitet wird, sei es in Form eines auf den
Kaselaib geklebten Etikettes (vgl die Beispiele im Beschluss vom 19. Juli 2000 wie
Cambozola Tortenbrie, Schweizer Appenzeller, Tortenbrie President usw) oder ei-
ner Folie mit entsprechenden Markierungen, sei es durch die Wahl der Warenform
selbst mit Ecken (zB die Kasemarken Rambol, Saint Agur, Griinland, Jermi usw,
die samtlich als Oktaeder gestaltet sind) oder Einkerbungen (zB Produkte der
Fa. Tholstrup oder der sog Mirabo der Anmelderin selbst). Die Verwendung sol-

cher Hilfen ist letztlich durch die Beschaffenheit des Kases (eher weiche Konsi-



stenz und damit eingeschrankte Schnittfestigkeit) vorgegeben. Damit beansprucht
die Anmelderin nichts weiter als eine fur die Ware Kase typische Grundform in ge-
ringfuigiger Abwandlung, die indes trotz aller Formenvielfalt auf diesem Warenge-
biet nicht so deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsiblichen féllt, dass sie den

Mitbewerbern nicht mehr zur freien Verfligung stehen musste.

Eine Schutzgewahrung muisste demgegeniber fir Mitbewerber (und das sind
nicht nur grof3e Lebensmittelkonzerne, sondern in erster Linie kleine Molkereien
und bauerliche Betriebe) zu ernsthaften Problemen fihren, was mit dem Allge-
meininteresse am freien Wettbewerb nicht mehr in Einklang zu bringen waére.
Konnten sich die Hersteller bislang auf die auf diesem Warengebiet bestehende
Freiheit der Formenvielfalt verlassen, wie sie in einer Vielzahl von —zB im Be-
schluss vom 2. August 2000 genannten - Blichern und Darstellungen dokumentiert
ist, mussten sie nunmehr vor der Herstellung und Vermarktung neuer Produkte
umfangreiche Markenrecherchen durchfihren lassen, deren Ausgang aufgrund
der Unsicherheit tGber den Schutzumfang entsprechender Warenformmarken den-
noch keine Rechtsklarheit bote. Zu bedenken ist, dass bei der Ware Kase nicht
nur die stoffliche Beschaffenheit und damit die jeweilige Geschmacksrichtung eine
Rolle spielt, sondern Kase dem Verbraucher seit jeher auch in unterschiedlichster
GroRRe, Konsistenz wie auch Form angeboten wird, mit oder ohne Rinde ausge-
stattet ist und teils industriell, teils handwerklich gefertigt wird; daher erscheint es
dem Senat fur die Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung sol-
cher Produkte des taglichen Bedarfs auch in der Zukunft frei von Markenrechten
Dritter erfolgen kann und sich einzig an den technischen Notwendigkeiten und
Maoglichkeiten, den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, den speziellen Kun-
denwinschen und auch dem momentan bevorzugten Gestaltungsrichtungen
orientiert. Die Zuerkennung eines — zeitlich unbegrenzten — Markenrechts auf die
Form eines solchen Produkts wirde nicht nur zu einer betrachtlichen Unsicherheit
und Einschrankung bei der Herstellung fihren, auch der Markeninhaber selbst wa-
re zur standigen Anmeldung von Produkten gezwungen, selbst wenn diese sich

nur geringfuigig vom vorhergehenden Modell unterscheiden. Zudem misste er un-



entwegt den Markt der Mitbewerber beobachten, wobei der jeweilige Schutzum-
fang der dreidimensionalen Marke ungewiss ist, solange nicht feststeht, welche
Teile hiervon nur herstellungstechnische oder gesetzliche Vorgaben erfillen und
damit schutzunfahig sind, denn vom Schutz umfasst sein kénnen nur beliebige
Designvarianten oder Kombinationen hiervon. Der jeweilige Schutz wird sich damit
haufig nur auf geringfligige Formvarianten beschranken. Die Zuerkennung von
Markenrechten liegt damit weder im Interesse der Mitbewerber noch der Marken-
inhaber selbst. Der Aufwand fir die Verteidigung von dreidimensionalen Marken-
rechten durfte bei Lebensmittelprodukten auf3er Verhaltnis zum wirtschaftlichen
Nutzen stehen, denn die Kaufentscheidung wird trotz aller Versuche im Bereich
des sog "Food-Design” zumeist nicht vom auf3eren Formbild der Ware beeinflusst
werden; maf3geblich ist vielmehr deren Beschaffenheit, Geschmack, Nahrwert und
Preis sowie ggfls auch der Name des Herstellers (vgl bereits BPatG Mar-
kenR 2005, 238 Gabelstapler IlI; Mitt 2005, 385 Kaseform Ill). Dem Markenschutz
fur die Form eines K&seproduktes steht damit — falls sie nicht ausnahmsweise er-
heblich von der gangigen Formenvielfalt abweicht - das Interesse der Allgemein-

heit und das der Mitbewerber an der Freihaltung derartiger Formen entgegen.

Dass seitens der Hersteller auch aktueller Bedarf an der freien Verwendung der
von der Anmelderin beanspruchten Form besteht, zeigen diverse Verletzungspro-
zesse sowie die Tatsache, dass Mitbewerber gleichermal3en versuchen, sich ent-
sprechende vergleichbare (um nicht zu sagen fast identische) Kaseformen als
Marke fir sich schitzen zu lassen (vgl etwa BGH GRUR 2004, 329 — Kase in BlU-
tenform). Bereits das blof3e Drohpotential einer eingetragenen Marke misste in
diesem Warenbereich zu erheblichen Verzerrungen und Verunsicherungen der
Wettbewerbssituation fiihren, denen selbst mit einer grof3ziigigen Anwendung des

§ 23 MarkenG nicht mehr begegnet werden kénnte.

Ein Schutz der beanspruchten Warenform kommt damit letztlich nur unter den
Voraussetzungen einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit in Be-

tracht. Eine solche Schutzgewdhrung im Wege der Verkehrsdurchsetzung (8 8



Abs 3 MarkenG) ist vorliegend aber weder beantragt noch fur den Senat mangels

Anhaltspunkte ersichtlich.

Damit war die Beschwerde als unbegriindet zuriickzuweisen.

Der Senat hat der Anregung der Anmelderin folgend erneut die Rechtsbeschwer-
de zugelassen, um vor dem Hintergrund der Rechtsprechung der Gemeinschafts-
gerichte und zwecks Rechtsharmonisierung und Rechtssicherheit eine hdchstrich-
terliche Entscheidung zur Frage des Freihaltungsbedirfnisses bei Warenformmar-

ken hochstrichterlich zu erméglichen.

Der Anmelderin war nachgelassen worden, zum Ergebnis der mundlichen Ver-
handlung vom 10. November 2004 ggfls noch schriftsatzlich Stellung zu nehmen.
Das ist trotz wiederholter Fristverlangerung (zuletzt bis Ende Oktober 2005) nicht
geschehen, so dass fur den Senat im o6ffentlichen Interesse an der Klarheit des
Registers keine Veranlassung bestand, nach Ablauf von nunmehr Gber einem Jahr
mit einer Entscheidung noch langer zuzuwarten (vgl BGH GRUR 1997, 223 — Ce-

CO).

Stoppel Schwarz-Angele Paetzold

Pl



	Gründe

