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quninquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2

Schokoladestabchen

1.

Beim Ldschungs- bzw. Schutzentziehungsantrag nach 8§88 54, 50 bzw. 88 115 Abs. 1, 50 MarkenG
handelt es sich um einen Popularantrag, der auf dem Allgemeininteresse an der Ldschung
ungerechtfertigt, d. h. entgegen bestehender Schutzhindernisse eingetragener Marken beruht.
Trotz des kontradiktorischen Charakters dieses Verfahrens gilt der Amtsermittlungs- bzw.
Untersuchungsgrundsatz nach 8 59 Abs. 1 bzw. § 73 Abs. 1 MarkenG uneingeschrénkt. Angesichts
des Allgemeininteresses bzw. 6ffentlichen Interesses darf die Entscheidung iber die Léschung
bzw. den Verbleib einer Marke im Register nicht von den Fahigkeiten und dem Engagement des
Ldschungsantragstellers bei der Fiihrung des Loschungsverfahrens abhangen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in dem auf eine rasche Erledigung einer
grol3en Anzahl von Fallen angelegten Eintragungsverfahren Fehleintragungen in relevantem Um-
fang unvermeidbar sind, zumal die Entscheidung in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen
Markenprifers liegt. Soweit die praxisrelevanten Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 MarkenG betroffen sind, sind Fehleintragungen amtsseitig nicht korrigierbar. Das auf Antrag
Dritter eingeleitete Loschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren ist in diesen Fallen der einzige
vom Gesetz erdffnete Weg einer Registerkorrektur. Insbesondere durch die markenmatige (Fehl-
)Monopolisierung von Warenformen und Warenverpackungen kénnen eigentumsahnliche Rechte
Dritter in gravierender Weise betroffen sein und den fairen Wettbewerb gefahrden.

Eine Warenformmarke kann die fur die Bejahung der Unterscheidungskraft erforderliche
Herkunftsfunktion grundsatzlich nur dann erfillen, wenn die fragliche Warengestaltung erheblich
von der Norm und Branchenublichkeit abweicht (st.Rspr. vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428
Rn. 49 - Henkel; GRUR Int. 2004, 631 Rn. 39 - Dreidimensionale Tablettenform I). Auf Waren-
gebieten mit einer grof3en Vielfalt von Warenformen (z.B. bei Schokoladenwaren) bedarf eine als
Marke angemeldete Warenform einer Ausgestaltung, die sie aus dem umfangreich verwendeten
Formenschatz in betriebskennzeichnender Weise herauszuhebt. Nur eine solche Gestaltung stellt
eine erhebliche und damit schutzbegriindende Abweichung von der Brancheniblichkeit i. S. d.
mafgeblichen Rechtsprechung des EuGH dar.
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betreffend das Schutzentziehungsverfahren S 35/06
in Bezug auf die Marke IR 869 586

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 3. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters am Amtsgericht

Dr. Nielsen
beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 24. Mai 2007 aufgehoben, soweit der Schutzentziehungs-
antrag in Bezug auf die Waren der Klasse 30 ,chocolat” und
~produits de chocolaterie“ zurtickgewiesen worden ist. Auf den
Schutzentziehungsantrag der Antragstellerin hin wird der
IR Marke 869 586 der Schutz fur die Waren ,chocolat” und
~produits de chocolaterie* flir das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland entzogen.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin zuriickge-

wiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.



Grinde

In Bezug auf die fir die Waren der Klasse 30
"Cacao, chocolat, produits de chocolaterie"

international unter der Nummer IR 869 586 seit dem 7. September 2005 registrier-

te dreidimensionale Marke

e

(Beschreibung: La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne),

der die im franzdsischen Markenregister enthaltene Ausgangsanmeldung vom
7. Oktober 2002 bzw. -eintragung 02 3 188 047 zugrunde liegt (Darstellung gemaf
franzésischem Markenregister wie folgt)



und deren Schutz seit dem 15. Dezember 2005 auf die Bundesrepublik Deutsch-
land erstreckt ist, hat die Antragstellerin mit einem am 13. Januar 2006 beim
DPMA eingegangenen Schriftsatz Schutzentziehung u. a. mit der Begriindung
beantragt, dass dieser Marke Schutz entgegen 8 8 MarkenG gewahrt worden sei
und auf3erdem fraglich sei, ob die Marke dem Bestimmtheitsgebot geniige. Der
Loschungsantrag ist am 18. Juli 2006 zum Zwecke der Zustellung durch Aufgabe
zur Post an die Markeninhaberin zur Postabfertigung gelangt. Diese hat dem An-
trag auf Schutzentziehung mit dem am 23. August 2006 beim DPMA eingegange-

nen Telefax widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den L6-

schungsantrag mit Beschluss vom 24. Mai 2007 zurlickgewiesen.

Nach Auffassung der Markenabteilung kdnne nicht festgestellt werden, dass die
angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden
sei. Sie hebe sich deutlich von den auf dem hier einschlagigen Warengebiet der
Schokolade und Schokoladenwaren (blichen Warenformen ab. Ublich seien ne-
ben der klassischen "Riegelform” nur Gestaltungen, die einen ohne weiteres er-
kennbaren realen Bezug hatten und aul3erdem von einem gewissen Wert seien.
Die Gestaltung der angegriffenen Marke falle aus diesem Ublichen Muster heraus.
In der Abbildung lasse sich auf den ersten Blick Uberhaupt nichts aus der realen
Welt Bekanntes erkennen. Auch der in der Markenbeschreibung herausgestellte
Bezug zu einer "Weinranke" sei kaum nachvollziehbar. Es handele sich auch nicht
um eine den ublichen Gestaltungsformen entsprechende Form. Schlie3lich sei
auch der Verkauf von Schokolade in der Form von leicht geschlangelten Stab-
chen, anders als in der "echten" Form eines Stabes oder Sticks, nicht allgemein
Ublich. Es handele sich demgemal} bei der eingetragenen Abbildung um eine will-
kirliche Form, so dass der Verkehr diese Form nicht als (lbliches) Dekor auffasse

und die angegriffene Marke daher als betrieblicher Herkunftshinweis wirke.

Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde.



Der erkennende Senat hatte mit Beschluss vom 21. Juli 2011, berichtigt durch
Beschluss vom 22. September 2011, auf die Beschwerde der Antragstellerin den
Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 24. Mai 2007 aufgehoben und der ange-
meldeten Marke auf den Schutzentziehungsantrag hin den Schutz fur das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland entzogen. Im Beschluss war ausgefihrt worden,
dass der Schutzgegenstand der angegriffenen Marke durch die der Schutzgewah-
rung zugrunde liegende bildliche Darstellung nicht hinreichend bestimmt sei, so
dass es an einer grundlegenden Voraussetzung fur die Schutzgewahrung fehle.
Fur die Schutzfahigkeit einer Registermarke sei erforderlich, dass der Gegenstand
der Marke eindeutig festgelegt und definiert sei. Dieses Erfordernis misse die
nach § 8 Abs. 1 MarkenG zwingend vorgesehene grafische Darstellbarkeit in der
Weise verwirklichen, dass sich daraus eindeutig ein einziges Zeichen ergebe.
Deshalb sei es unzulassig, fur eine dreidimensionale Gestaltung eine grafische
Darstellungsform zu wéhlen, die eine Deutung des Zeichens in mehr als eine
Richtung zulasse. Die bildlichen Darstellungen missten den Schutzgegenstand in
seiner rdumlichen Gestaltung und Ausdehnung eindeutig festlegen. Die streitge-
genstandliche dreidimensionale Marke erfille diese Voraussetzungen nicht. We-
der die der Eintragung als IR-Marke zugrunde liegende Abbildung noch die Dar-
stellung in der franzésischen Ausgangsanmeldung lieRen erkennen, wie die Marke
raumlich gestaltet sei. Es sei nicht ersichtlich, ob die abgebildete Wellenform in
einer Ebene verlaufe oder gewunden sei und damit eine weitere Dimension in der
Tiefe habe. Ferner bleibe offen, ob das abgebildete Stdbchen im Durchmesser
rund oder oval sei. Die erlauternde Beschreibung, wonach die Marke die Form
einer Weinranke darstelle, fihre zu keinem hinreichend bestimmten Schutzgegen-
stand. Weinranken seien naturgemalfd unterschiedlich gewachsen, die Beschrei-

bung umfasse daher eine gewisse Bandbreite von Gestaltungen.

Der Senat hatte zuvor der Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts
anheimgestellt, dem Beschwerdeverfahren im Hinblick auf die aufgeworfenen
Rechtsfragen, insbesondere die Reichweite des Bestimmtheitsgebotes, wegen

deren grundsétzlicher Bedeutung, die tUber den Einzelfall hinaus auch Auswirkun-



gen auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt haben kénn-
ten, beizutreten (siehe dazu den am 15. September 2010 an Verkiundungs Statt
zugestellten Beschluss des Senats, Bl. 258/270 d. A.). Die Préasidentin des Deut-

schen Patent- und Markenamts ist dem Verfahren beigetreten.

Auf die zugelassene und eingelegte Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hin
hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 28. Februar 2013 die angefochtene
Beschwerdeentscheidung aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhand-
lung und Entscheidung zur Prifung der Schutzhindernisse nach 8 107 Abs. 1,
8115 Abs. 1, 8 50 Abs. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA
in Verbindung mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVU zuriickverwiesen
(siehe BGH GRUR 2013, 929 — Schokoladenstabchen II). Nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs sei im Beschluss des Bundespatentgerichts zwar zutreffend
ausgefuhrt, dass das Bestimmtheitsgebot zu den wesentlichen Prinzipien des
Markenrechts gehore. Die grafische Darstellung der eingetragenen Marke misse
so klar und eindeutig bestimmt sein, dass eine genaue ldentifizierung und Be-
stimmung des Schutzgegenstandes gewahrleistet sei. Das Bundespatentgericht
habe die Anforderungen an die Bestimmtheit der Abbildung der angegriffenen
dreidimensionalen Marke aber rechtsfehlerhaft Uberspannt. Entgegen der Auffas-
sung des Bundespatentgerichts gentige die maligebliche Darstellung in der fran-
z6sischen Ausgangseintragung den Anforderungen, die an die Bestimmtheit der
Darstellung des Schutzgegenstandes zu stellen seien. Der Abbildung sei zwei-
felsfrei zu entnehmen, dass das Stadbchen Kurven und Wellen nur in einer Ebene
aufweise. In der Abbildung fehlten Anhaltspunkte dafir, dass die Marke die rdum-
liche Gestalt eines sich in Art eines Korkenziehers um eine gedachte Achse oder
Mittellinie drehenden oder sich windenden Stadbchens aufweise. Dem farblich hel-
len Schnitt am linken Ende und der hellen und dunklen Darstellung der Oberseite
des Stédbchens sei in perspektivisch eindeutiger Weise zu entnehmen, dass die
Abbildung ein Stdbchen mit einem nicht ovalen, sondern runden Querschnitt
zeige. Die Sache sei deshalb an das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen zur
Prufung der Schutzhindernisse nach § 115 Abs. 1, 8 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1



oder Nr. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6 quinquies Ab-
schn. B Satz 1 Nr. 2 PVU.

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

dar:

Die Markeninhaberin vertrieb seit 1983 unter anderem in Deutschland eine der
streitgegenstandlichen dreidimensionalen Form sehr &hnliche Schokoladenspezi-
alitdt unter der Bezeichnung ,Sarments du Meéedoc®. Es handelt sich bei dieser
Ware um ein dinnes Schokoladenstdbchen mit gerundeter Ober- und ebener
Unterseite, einer in der Langsrichtung gewellten Form und aufgestreuten Kriimeln.
Im Unterschied zur streitgegenstandlichen dreidimensionalen Form in der Interpre-
tation des Bundesgerichtshofs in der Rechtsbeschwerdeentscheidung ist der
Querschnitt der Schokoladenstdbchen nicht rund, sondern in etwa halbrund. Seit
dem Jahr 2003 wurde das Produkt unter der Bezeichnung ,Finesse de Chocolat®
angeboten. Es wurde in Deutschland Uber exklusive Vertriebspartner, wie die
Weinhéandler H... oder J... sowie ausgesuchte Sul3waren-

geschafte oder Handelshauser verkauft. Ende 2004 hat die Markeninhaberin die
Form ihres Schokoladenstabchenprodukts leicht umgestellt. Dabei wurden die in
etwa halbrunde, dinne und in der Langsrichtung gewellte Form sowie das Auftra-
gen von Krameln beibehalten. Die Markeninhaberin erteilte zudem einer Schwes-
tergesellschaft, der Firma ,M...% die Lizenz zum Vertrieb

identischer Schokoladenstdbchen in Deutschland. Die Schokoladenstabchen
wurden damit beworben, dass sie einer Weinrebe nachempfunden seien. Die

Kriimel sollten danach die Knospen der Weinrebe darstellen.

Die Antragstellerin brachte ihrerseits ein entsprechendes Schokoladenprodukt auf
den Markt, das Gegenstand eines zwischen den Verfahrensbeteiligten gefiihrten
Verletzungsverfahrens war und das mit der vom Bundesgerichtshof festgestellten
streitgegenstandlichen dreidimensionalen Form bis auf den in etwa halbrunden

Querschnitt weitgehend Utbereinstimmt und mit den von der Markeninhaberin ver-



triebenen Schokoladenstabchen nahezu identisch ist. Die Antragstellerin stellte ihr
mit dem streitgegenstandlichen Schokoladenstabchen weitgehend Ubereinstim-
mendes Schokoladenprodukt erstmals auf der I...

... In K... aus. Ab April 2005 verkaufte sie dieses Produkt unter der Be-

zeichnung ,Les Rameaux du Médoc* uber die Firma A... in D.... Der

Antrag der Markeninhaberin auf internationale Registrierung (Date d’enre-
gistrement gemalfd Art. 3 Abs. 4 Satz 2 MMA) der streitgegenstandlichen Marke ist
am 7. September 2005 bei der zustandigen franzdsischen Ausgangsbehérde ge-
stellt worden. Mit der auf Markenverletzung gestitzten Klage vom
13. Oktober 2005 erwirkte die Markeninhaberin —nachdem ihre Klage vor dem
Landgericht Hamburg durch Urteil vom 14. Februar 2006 abgewiesen worden war
vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht ein rechtskraftig gewordenes Ver-
zichts-, Teil- und Schlussurteil vom 8. Oktober 2008, mit dem die Antragstellerin
zur Unterlassung des Verkaufs ihres Produkts ,Les Rameaux du Médoc® ver-
pflichtet wurde. Die Antragstellerin wurde weiterhin zu Auskunft und Schaden-
sersatz hinsichtlich der vom 7. September 2005 bis zum 10. Januar 2006 erfolgten
Verkéufe des Produkts verurteilt (wegen der Einzelheiten wird auf das Urteil des
Hanseatischen Oberlandesgericht vom 8. Oktober 2008 verwiesen, siehe
Bl. 160/180 d. A.).

Mit der Ladung vom 20./24. September 2013 hat der Senat den Beteiligten Belege
in Bezug auf diverse Gestaltungen von Schokoladen- und Backwaren tbermittelt,
die in Deutschland vertrieben werden bzw. wurden (siehe dazu die mit der Ladung
Ubersandten Rechercheunterlagen Bl. 522/544 d. A.). Mit Verfigung vom

19. Dezember 2013 hat der Senat von den Firmen G...,

M1... (frGher: K1...), N..., H...

... und M2... bzw. M... GmbH Auskiinfte dariber erbeten, seit

wann Produkte mit den Bezeichnungen ,ChocOlé*, ,Mikado®, ,After Eight Sticks*,
,Chocolat d’or” und ,Amicelli“ in der Bundesrepublik Deutschland angeboten
werden. Die Anfrage wurde von den Firmen G..., N..., M...

GmbH, H... und M1... beantwortet (wegen der Einzelheiten



dieser Antworten bzw. Auskinfte wird auf Bl. 631 — 635 und BIl. 686 — 693 d. A.

verwiesen).

Die Antragstellerin behauptet, dass die streitgegenstandliche Warenform sich zum
Zeitpunkt der Schutzrechtserstreckung bereits in relevantem Umfang auf dem
Markt befunden habe. Sie habe mit dem Verkauf ihres Produkts von April 2005 bis
zum 31. August 2005 in Deutschland einen Umsatz von ... Euro erzielt.

Dies entspreche dem Verkauf von ... Millionen Packungen. Zudem seien im
Zeitpunkt der Schutzrechtserstreckung andere, ahnliche Waren auf dem Markt
gewesen. Das Produkt ,Chocolat d‘or” sei bereits 1938 auf dem Markt eingefihrt
worden. Das Produkt ,Mikado® werde seit 1983 in Europa vertrieben. ,Amicelli“ sei
im Jahr 2001 als Marke angemeldet worden. Das Produkt ,Milky Way Crispy
Rolls“ werde seit langem in Deutschland vertrieben. Erfrischungsstabchen wirden
seit den 50er Jahren in Deutschland angeboten. Auch wenn das Produkt ,After
Eight Sticks® erst 2006 auf den Markt gekommen sei, musste dieses berlcksichtigt
werden, da ein mdgliches Freihaltebedurfnis nicht nur auf die aktuellen Gegeben-
heiten im Zeitpunkt der Schutzrechtserstreckung abstellen konne. Die Firma L...

... habe von 2001 bis 2003 mehr als ... Tonnen des Schokoladen-

produkts .fin carré® in Deutschland vertrieben. Weiter seien im Jahr 2005 die
Schokoladenstabchen ,Madame Truffaut” und ,Droste Chocolate Sticks® vertrie-

ben worden.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass das angegriffene Zeichen aus der blo-
Ben Abbildung der Ware selbst bestehe, weshalb es vom Verkehr nicht als be-
trieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. Zudem stelle das Zeichen in Be-
zug auf die eingetragenen Waren lediglich eine beschreibende Angabe dar, an der
ein Freihaltebedurfnis bestehe. Schon der Umstand, dass die Antragstellerin
selbst vor der Anmeldung der hier angegriffenen IR-Marke eine vergleichbare
Form fur ein Schokoladenprodukt verwendet habe, verdeutliche das Allgemeinin-
teresse an der freien Verwendbarkeit dieser Form. Den Mitbewerbern musse die

freie Wahl zwischen allen beschreibenden Formen erhalten bleiben. Die eingetra-



-10 -

gene Marke weise keine tatsachlich an eine Weinranke erinnernde und utber die
bloRe Form eines zylinderférmigen Stabchens mit Streuseln hinausgehende Aus-
gestaltung auf. Dementsprechend habe eine in einem franzdsischen Verletzungs-
verfahren auf Veranlassung der Antragstellerin durchgefuhrte demoskopische
Umfrage ergeben, dass die ganz tiberwiegende Mehrzahl der befragten Verkehrs-
beteiligten die hier mafigebliche Warenform nicht als Kennzeichen eines be-
stimmten Herstellers ansehe. Die angegriffene Marke erschdpfe sich in einer Kom-
bination einfacher gestalterischer Merkmale. Der Verkehr werde den Streuseln nur
eine geschmackliche bzw. &sthetische Funktion zumessen. Auch die wellenfor-
mige Ausgestaltung des Schokoladenstéabchens hebe sich nicht durch charakteris-
tische, identitatsstiftende Merkmale in hinreichender Weise von anderen Produkt-
gestaltungen im hier maRR3geblichen Warenbereich ab. Die Schutz suchende Form
sei auch fur ,cacao“ nicht schutzfahig, da ausweislich der Beschreibung die Marke
aus der Form der beanspruchten Ware selbst bestehe. Damit werde keine drei-
dimensionale Herkunftsbezeichnung etwa in der Art des bekannten Mercedes-
Sterns beansprucht, sondern eine Warenformmarke. Als Kakao werde gewohnlich
das aus den Frichten des Kakaobaumes gewonnene Pulver bzw. ein daraus her-
gestelltes Getrank bezeichnet. Damit sei es faktisch ausgeschlossen, dass aus
dieser beanspruchten Ware ein Stabchen in der streitgegenstandlichen Form her-

gestellt werden kdnne.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 24. Mai 2007 aufzuheben und der Marke
IR 869 586 den Schutz fir das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland zu entziehen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
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Ihren urspriinglich im Schriftsatz vom 20. November 2007 gestellten Kostenantrag
(Bl. 26 d. A.) hat die Markeninhaberin nach Zurtickverweisung der Sache durch
den Bundesgerichtshof an das Bundespatentgericht in der mindlichen Verhand-
lung vom 5. Dezember 2013 zuriickgenommen (siehe dazu das Protokoll der
mindlichen Verhandlung Bl. 601 d. A. bzw. die Reinschrift Bl. 608 d. A.).

Die Markeninhaberin bestreitet den von der Antragstellerin behaupteten Vertrieb
der Produkte ,fin carré®, ,Madame Truffaut® und ,Droste Chocolate Sticks® in
Deutschland. Sie bestreitet weiter, dass das Produkt ,Chocolat d’or” seit 1938 ver-
trieben werde und dass die Antragstellerin mit dem Produkt ,Les Rameaux du Mé-
doc® von April 2005 bis August 2005 die behaupteten Umsatze erzielt habe. Das

von der Antragstellerin vorgelegte demographische Gutachten sei unbrauchbar.

Soweit die Antragstellerin ein Freihaltebedirfnis damit begrinde, dass sie die
streitige Form der Schokoladenstédbchen schon vor dem Zeitpunkt der Schutzer-
streckung am 7. September 2005 vertrieben habe, ist die Markeninhaberin der
Auffassung, dass dieser Einwand unerheblich sei, weil das Freihaltebedurfnis aus
8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur auf das Allgemeininteresse und nicht auf das Indivi-
dualinteresse eines Mitbewerbers abstelle. Das Markenrecht kenne kein Vorbe-
nutzungsrecht. Auch bei einer Wortbezeichnung, die ein Hersteller benutze, ohne
eine Markenanmeldung vorzunehmen, erwerbe er keinen Schutz an dieser Be-
zeichnung und musse einer spéater angemeldeten und eingetragenen Marke wei-
chen. Der von der Antragstellerin behauptete Umsatz mit den von ihr vertriebenen
entsprechenden Produkten — seine Richtigkeit unterstellt — stelle im Schokoladen-
warenbereich nur einen verschwindend geringen Marktanteil von unter einem Pro-
zent dar. Der Vertrieb sei nur kurzzeitig erfolgt und habe sich auf das Gebiet von
A... beschrankt. Das Produkt sei somit in Stiddeutschland nicht bekannt ge-
wesen. Eine Gewohnung der Verbraucher an das Produkt sei schon deswegen
ausgeschlossen. Es gebe keine nach Nord und Sid gespaltenen Verkehrskreise.
Auch der Vertrieb entsprechender Produkte durch die Markeninhaberin selbst

bzw. deren Schwesterunternehmen habe nicht zu einer Gewdhnung des Verkehrs
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gefuhrt, da sich ihr Umsatz in dem relevanten Marktsegment in Deutschland ledig-
lich im Promillebereich bemesse. So habe die Markeninhaberin im Jahr 2004 mit
den Schokoladenstdbchen in Deutschland einen Umsatz von ... Euro erzielt

(bei einem Gesamtmarkt von ... Milliarden Euro).

Die ublichen Gestaltungsformen auf dem Gebiet der Schokolade und der Scho-
koladenwaren seien geometrische Formen, wie Rechteck, Quadrat, Dreieck, Ku-
gel oder Talerform. Die hier geschitzte Form eines welligen Stabchens mit einzel-
nen Punkten (Krimeln) an der Oberflache gehdre nicht zu den Ublichen Gestal-
tungsformen fur Schokoladenwaren. Ob diese Form den Verbraucher an eine
Weinranke erinnere, sei daher unerheblich. In Anbetracht der nahezu unerschopf-
lichen Formenvielfalt bei Schokoladenwaren bestehe auch kein Freihaltebedurfnis
an der eingetragenen Warenform. Die vom Senat ermittelten und im Ladungszu-
satz vom 24. September 2013 angefiihrten Schokoladenwaren, seien mit dem
streitigen Schokoladenstabchen in ihrer Form nicht vergleichbar. Keines der Pro-
dukte weise gleichzeitig eine wellige Form, einen runden Querschnitt und aufge-
streute Krimel auf. Die Produkte ,After Eight Sticks®, ,Mikado®, ,Amicelli“ und
,Chocolat d’or, verfuigten tber eine fiir Schokoladenwaren ubliche geometrische
Form (Zylinderform). Das Produkt ,Hachez Katzenzungen® sei am oberen und
unteren Ende groéRer sowie auf der Unterseite flach. Es habe mit der Form der
angegriffenen Marke nichts zu tun. Das Produkt ,Erfrischungsstabchen® habe die
Form eines Quaders. Darlber hinaus seien Keksprodukte, wie ,Mikado“ oder
LJAmicelli, nicht in den Formenkreis der Schokoladenwaren einzubeziehen. Die
LAfter Eight Sticks“ seien nicht zu berticksichtigen, weil sie erst seit dem Jahr 2006
verkauft warden. Hinsichtlich des Produkts ,Chocolat d’or* wie auch hinsichtlich
des Produkts ,Mikado“ stehe nicht fest, dass diese Waren seit der Markteinfiih-
rung so Vvertrieben wirden, wie im Ladungszusatz des Senats vom
24. September 2013 bildlich dargestellt. Auch die Mitteilungen der Herstellerfirmen
wirden nur beinhalten, zu welchem Zeitpunkt die Produkte im Markt eingefiihrt
worden seien. Damit sei keine Aussage Uber einen ununterbrochenen Vertrieb

oder eine unverédnderte Produktform getroffen.
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Im zurtickverwiesenen Verfahren hat der erkennende Senat zu den diversen Pro-
duktgestaltungen im Bereich der Schokoladenwaren recherchiert und den Betei-
ligten entsprechende Rechercheunterlagen vorgelegt. Diese Verfahrensweise hat

die Markeninhaberin als rechtlich bedenklich gertigt und dazu ausgefihrt:

Auch wenn im Schutzentziehungsverfahren der Grundsatz der Amtsermittiung
gemal 8§ 73 Abs. 2 MarkenG gelte, erfahre dieser Grundsatz wesentliche Ein-
schrankungen aus der kontradiktorischen Natur dieses Verfahrens. Der Antrag-
steller trage die Feststellungslast. Das kontradiktorische Verfahren zeichne sich
dadurch aus, dass jeder Beteiligte die ihm gunstigen Tatsachen vortrage und die
zur Entscheidung berufene Stelle Gber die gestellten Antrage entscheide. Der Se-
nat verandere den Inhalt der kontradiktorischen Entscheidung des DPMA, wenn er

eigene Ermittlungen in die eine oder andere Richtung durchfihre.

Ausgehend von diesen Ausfuhrungen hat die Markeninhaberin bereits im Schrift-
satz vom 20. November 2011 mitgeteilt, dass sie sich einen Ablehnungsantrag
wegen Besorgis der Befangenheit vorbehalten misse (siehe dazu
Bl. 572/581 d. A.). Der Senat hat daraufhin mit Verfigung vom
22./25 November 2013 rechtliche Hinweise zur Geltung des Untersuchungsgrund-
satzes im Ldschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahrens gegeben und im Hin-
blick auf die Regelung nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 43 ZPO
(Verlust des Ablehnungsrechts nach Einlassung bzw. Antragstellung in mundlicher
Verhandlung) angekindigt, in der auf den 5. Dezember 2013 anberaumten
mundlichen Verhandlung vorab Uber den ,vorbehaltenen* (Ablehnungs-)Antrag zu
verhandeln (siehe dazu Bl. 572/581 d. A. und Bl. 582/584 d. A.). In der mindlichen
Verhandlung vom 5. Dezember 2013 hat die Markeninhaberin keinen Befangheits-
antrag gestellt, sondern sich riigelos eingelassen und Sachantrage gestellt (siehe
dazu das Protokoll der mindlichen Verhandlung vom 5. Dezember 2013,
Bl. 600/601 d. A.).

Den von der Markeninhaberin dann mit Schriftsatz vom 2. Februar 2015
(BIl. 825/828 d. A.) gegen alle an der am 8. Dezember 2014 an Verkindungs Statt
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zugestellten Senatsentscheidung (Bl. 772/779) beteiligten Mitglieder des erken-
nenden Senats gestellten Antrag auf Ablehnung wegen der Besorgnis der Befan-
genheit hat der Senat nach Riicknahme des Befangenheitsantrags in Bezug auf
zwei zwischenzeitlich aus dem Senat ausgeschiedene Senatsmitglieder im ver-
bliebenen Umfang mit Beschluss vom 29. September 2015 zurlickgewiesen
(Bl. 932/943 d. A.).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den ange-
fochtenen Beschluss der Markenabteilung, auf die Schriftsétze der Beteiligten, die
Hinweise des Senats, die von Dritten erteilten Auskunfte und auf den weiteren

Akteninhalt Bezug genommen.

Nachdem der Bundesgerichtshof die durch Beschluss vom 22. September 2011
berichtigte erste instanzabschlieBende Senatsentscheidung vom 21. Juli 2011
(vgl. GRUR 2012, 283 - Schokoladenstabchen) auf die zugelassene Rechtsbe-
schwerde hin im Rechtsbeschwerdeverfahren durch Beschluss vom
28. Februar 2013 aufgehoben und zurickverwiesen hat (vgl. GRUR 2013, 929 —
Schokoladenstabchen I1), war das Verfahren vor dem erkennenden Senat des

Bundespatentgerichts fortzusetzen.

A)

Nach der gemal § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG bindenden rechtlichen Beurteilung
des Sachverhalts durch den Bundesgerichtshof in der Rechtsbeschwerdeent-
scheidung genugt entgegen der Auffassung des erkennenden Senats im Be-
schluss vom 21. Juli 2011 die der maR3geblichen franzdsischen Ausgangsanmel-

dung und —eintragung zugrundeliegende Darstellung des dreidimensionalen
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Schutzgegenstandes den an die Bestimmtheit des Schutzgegenstandes zu stel-
lenden Anforderungen. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage und auch die vom
erkennenden Senat aufgeworfene Rechtsfrage, ob bei komplexen dreidimensio-
nalen Gestaltungen nicht regelmaRig mehrere Ansichten des Schutzgegenstandes
eingereicht werden mussten, ohne Vorlage an den EuGH abschlie3end im Sinne
der Markeninhaberin beurteilt, so dal3 insoweit kein Entscheidungsspielraum mehr
gegeben ist. Soweit der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit dem Be-
stimmtheitserfordernis der Markendarstellung in seiner Entscheidung eine von der
des erkennenden Senats abweichende tatrichterliche Beurteilung vorgenommen
hat, kann der erkennende Senat sie teilweise nicht nachvollziehen. Dies betrifft
insbesondere die Beurteilung, wonach dem farblich hellen Schnitt am linken Ende
und der hellen und dunklen Darstellung der Oberseite des Stabchens in perspekti-
visch eindeutiger Weise zu entnehmen sei, dass die Abbildung ein Stabchen mit
einem nicht ovalen, sondern runden Querschnitt zeige. Dies ist deshalb nicht
nachvollziehbar, weil die Schnittdarstellung kaum erkennbar ist. Zudem durfte sie
von der Inhaberin der angegriffenen Marke weder beabsichtigt noch in ihrem
Sinne sein, da sie seit Jahrzehnten ausschliel3lich Schokoladenstabchen mit ei-
nem allenfalls halbrunden Querschnitt vertreibt, jedenfalls stets mit flacher bzw.
ebener Unterseite. Demzufolge benutzt die Markeninhaberin eine Warenform, die
von der streitgegenstandlichen Warenformmarke in der Interpretation der Marken-

darstellung durch den Bundesgerichtshof abweicht.

Unabhangig von dieser vom Bundesgerichtshof verfahrenswidrig getroffenen und
zudem sachlich in Frage zu stellenden tatrichterlichen Beurteilung, sieht der Senat
sich gleichwohl zur Frage der Bestimmtheit der Markendarstellung gemafd § 89
Abs. 4 Satz 2 MarkenG an die Rechtsbeschwerdeentscheidung gebunden, weil
sie letztlich mit einer ,rechtlichen Kategorie“ dahingehend begrindet wird, dass in
der Ausgangsentscheidung vom 21. Juli 2011 die Anforderungen an die Bestimmt-
heit der Abbildung der streitgegenstandlichen dreidimensionalen Marke Uber-
spannt worden seien. Im Ergebnis relativiert der Bundesgerichtshof damit das zu-

nachst grundsatzlich uneingeschrankt bestatigte Bestimmtheitserfordernis bei der
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grafischen Darstellung des angemeldeten bzw. eingetragenen Zeichens - mdg-
licherweise unter Berlcksichtigung bzw. Tolerierung einer weniger strengen
Sichtweise und auch einer seit langerem geubten ,grofl3zigigeren® bzw. nachlassi-
gen Praxis der Markenamter - in gewissem, allerdings nicht naher definierten Um-

fang.

Im zurickverwiesenen Verfahren ist nunmehr Uber die Frage der Schutzhinder-
nisse nach § 115 Abs. 1, 8§ 50 Abs. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, Art. 5
Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVU zu

entscheiden.

B)

Zu den Einwendungen der Markeninhaberin zur Verfahrensweise des Senats mit
der Durchfuhrung umfangreicher eigener Recherchen, was letztlich auch der
Grund fur die Ablehnungsantrage in Bezug auf sdmtliche Senatsmitglieder wegen
Besorgnis der Befangenheit gewesen ist, sind vorab folgende Anmerkungen ver-

anlasst:

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin erfahrt der Amtsermittiungsgrund-
satz des 8§ 73 Abs. 2 MarkenG im Ldschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren
trotz des grundsatzlich kontradiktorischen Charakters dieses Verfahrens keine
Einschrankungen. Im Loschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren wegen
Schutzhindernissen nach 88 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG gilt zwar nicht die
Offizialmaxime, sondern grundsatzlich die Dispositionsmaxime (Verfligungsgrund-
satz), d. h. das Verfahren wird nicht von Amts wegen eingeleitet, sondern nur auf
Antrag. Ferner wird das Verfahren —anders als dies im patentrechtlichen Ein-
spruchsverfahren gemaR § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nach Ricknahme des Ein-
spruchs vorgeschrieben ist — nach Ricknahme eines Loschungs- bzw. Schutzent-

ziehungsantrags nicht von Amts wegen fortgesetzt. Insofern ist der Offizialcha-
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rakter des markenrechtlichen Loschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren zwar
etwas schwécher ausgepragt als dies im patentrechtlichen Einspruchsverfahren
der Fall ist. Dies bedeutet aber nicht, dass in diesem Verfahren der Verhand-
lungsgrundsatz (= Beibringungsgrundsatz) in gleicher Weise Anwendung findet
wie im ZPO-Streitverfahren oder etwa auch bei Benutzungsfragen im Rahmen
eines markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens. Vielmehr gilt auch im LO-
schungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren der Amtsermittlungs- bzw. Untersu-
chungsgrundsatz des § 73 Abs. 1 MarkenG uneingeschréankt. Soweit ausgehend
von einer noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes getroffenen Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. Juni 1993 -1ZB 14/91 (= GRUR
1993, 969, 971 - Indorektal 1), in zwei weiteren Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs vom 16. Juli 2009 - | ZB 53/07 (= GRUR 2010, 231 Rn. 18 - Legostein)
und ganz aktuell vom 11. Februar 2016 - |ZB 87/14 - Funf-Streifen-Schuh aus-
gefuhrt ist, dass es sich beim Lé&schungsverfahren um einen kontradiktorischen
Parteienstreit handle, fiihrt dies zu keiner anderen Beurteilung. Insbesondere kann
aus der in allen genannten BGH-Entscheidungen vor allem unter dem speziellen
Gesichtspunkt der Erdrterung der Rechtskraft inter partes nach 88 322, 325 ZPO
getroffenen Klassifizierung als ,kontradiktorisches Verfahren® nicht geschlossen
werden, dass insoweit Aussagen zur Frage des Amtsermittlungs- bzw. Untersu-
chungsgrundsatzes nach 8 73 Abs. 1 MarkenG bzw. zur Rolle des Beschwerde-
senats bei der Feststellung der entscheidungsrelevanten Umstande getroffen wer-

den sollten.

Beim Loschungs- bzw. Schutzentziehungsantrag handelt es sich um einen Popu-
larantrag, der allein auf dem offentlichen Interesse bzw. Allgemeininteresse an der
Léschung ungerechtfertigter, d.h. entgegen bestehende Schutzhindernisse einge-
tragener Marken beruht (siehe dazu Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 54
Rn. 1). Der Lo6schungsantragsteller muss in seinem Antrag lediglich wenige
formale Kriterien nach 8§ 42 i. V. m. 8 41 MarkenV erfillen, wozu u. a. auch die
Angabe des Loschungsgrundes gehort. Nach dem amtlichen Formblatt des

DPMA, das zum Zeitpunkt der Stellung des hier mafRgeblichen Léschungsantrags
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verwendet worden ist, war dabei im Rahmen der Angabe des Ldschungsgrundes
nach § 8 MarkenG noch nicht einmal eine weitergehende Differenzierung nach
den einzelnen Tatbestanden der Vorschrift notwendig (vgl. hierzu den aktuellen
Beschluss des BGH vom 11. Februar 2016 — | ZB 87/14 — Funf-Streifen-Schuh
wonach nunmehr erforderlich sein soll, dass ein zuléassiger Loschungsantrag die
Angabe eines konkreten Loschungsgrundes voraussetzt; es darf bezweifelt wer-
den, ob dieses an den zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriff angelehnte Er-
fordernis den registerrechtlichen Gegebenheiten gerecht wird; eine solche streit-
gegenstandsbezogene Sichtweise musste namlich konsequenterweise auch eine
auf den konkreten Antrag bezogene eingeschrénkte Prifung zur Folge haben, die
jedenfalls in Bezug auf die Fragen der Markenféahigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG,
der grafischen Darstellbarkeit nach 8§ 8 Abs. 1 MarkenG einschlie3lich des Be-
stimmtheitserfordernisses der Darstellung und der Schutzhindernisse nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG kaum sinnvoll isoliert durchgefiihrt werden kann; den
vom BGH bislang stets unter Hinweis auf die 88 322, 325 ZPO betonten Ge-
sichtspunkt der endgtltigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits
verfehlt diese Auffassung jedenfalls im Ergebnis weitgehend, weil nunmehr mehr-
fach Loschungsantrag gestellt werden kann, wenn nur jeweils ein neuer Ldsch-
ungsgrund angefuhrt wird). Eine Begriindung des Léschungsantrags ist nicht Vor-
aussetzung fur die Durchfiihrung des Léschungsverfahrens. Auch bei Zurtck-
weisung eines Loschungsantrags durch die Markenabteilung kann der Loschungs-
antragsteller ohne weitere Begrindung und sogar ohne jede aktive Teilnahme am
Beschwerdeverfahren seinen Loschungsantrag weiterverfolgen und eine Entschei-
dung zur Frage der Schutzfahigkeit und zum Verbleib der angegriffenen Marke im
Register erwirken. Angesichts des offentlichen Interesses an der Vermeidung der
Schutzgewadhrung fur schutzunfdhige Marken und an einem gesetzmafigen
Registerstand muss nach den Vorgaben des EuGH bezuglich der Prifung auf ab-
solute Schutzhindernisse (so st.Rspr., vgl. z.B. EuGH GRUR 2003, 604
Rn. 59 - Libertel) auch im Léschungsverfahren im Rahmen der gestellten Antrage
eine sorgfaltige, strenge und vollstdndige Prifung stattfinden. Diese Prifungs-

pflicht trifft zunachst die zustandige Markenabteilung des Patentamts gemald 8§ 59
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Abs. 1 MarkenG und nachfolgend im gerichtlichen Verfahren den zusténdigen
Marken-Beschwerdesenat gemafl § 73 Abs. 1 MarkenG. Der Umstand, dass
eingetragene Marken im Eintragungs- bzw. Schutzgewahrungsverfahren eine
Prufung durchlaufen haben, rechtfertigt nach Auffassung des Senats weder eine
Absenkung der Prifungsanforderungen im Ldschungs- bzw. Schutzentziehungs-
verfahren noch eine vollstandige oder auch nur teilweise Ubertragung der
Untersuchungs- und Rechercheverpflichtung des Patentamts und des Bundespa-
tentgerichts in Bezug auf das fir die Schutzfahigkeitsprifung relevante Material
auf den Loschungsantragsteller, zumal dieser - wie bereits ausgefihrt - zu einer
eigenen Recherche nicht verpflichtet ist. Im Hinblick auf das unter den Gesichts-
punkten fairer Wettbewerb und Vermeidung ungerechtfertigter Rechtsmonopole
bestehende o6ffentliche Interesse an einem gesetzmaliigen Registerstand darf die
Entscheidung Uber die Loschung bzw. den Verbleib einer Marke im Register nicht
von den Fahigkeiten und dem Engagement des Antragstellers bei der Verfahrens-

fuhrung im Loschungsverfahren abhangen.

Soweit die Markeninhaberin meint, dass der Grundsatz der Amtsermittlung im L6-
schungsverfahren auch deshalb eine wesentliche Einschrankung erfahre, weil der
Léschungsantragsteller die Feststellungslast in Bezug auf die Voraussetzungen
fur die Loschung trage (BGH GRUR 2009, 669 Rn. 31 — POST II), kann auch
diese Auffassung nicht geteilt werden. Abgesehen davon, dass der Bundesge-
richtshof die Feststellungslast im vorstehenden bezeichneten Verfahren nicht nur
auf das Bestehen der Schutzhindernisse, sondern sehr weitgehend auch auf das
Fehlen der Verkehrsdurchsetzung bezogen hat (siehe dazu die gegenteilige Auf-
fassung des Senats in der Entscheidung vom 8. Juli 2015 - 25 W(pat) 13/14 =
GRUR 2015, 796, 802-806 unter 11.2.e) bb) (1) bis (10) - Farbmarke Rot - HKS 13
(Sparkassen-Rot Il) und auch das Urteil des EuGH vom 19. Juni 2014 - C-217/13
= GRUR 2014, 776 Leitsatz 3 und Rn. 62 ff. und insbesondere Rn. 68 ff.), recht-
fertigt die Verteilung der Feststellungslast keine Ruckschliisse in Bezug auf den
Umfang der Amtsermittlung. Denn die Feststellungslast (= objektive Beweislast)

regelt allein die Frage, wer die Folgen der Beweislosigkeit bzw. des nicht hinrei-
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chend gefuihrten Beweises zu tragen hat (siehe dazu die vorgenannte Senatsent-
scheidung GRUR 2015, 796, 802 unter 11.2.e) bb) (1)), nicht dagegen wem die
Beweisfihrung obliegt bzw. wer die Beweisfihrungslast (= subjektive Beweislast)
tragt. Demzufolge konnen aus der Uberbiirdung der Feststellungslast keine Riick-
schlisse in Bezug auf eine auch nur eingeschréankte Geltung des Amtsermitt-
lungsgrundsatzes nach § 73 Abs. 1 MarkenG gezogen werden.

Im Eintragungsverfahren werden die angemeldeten Marken zwar von gut ausge-
bildeten Prufern des Patentamts regelmaflig sorgfaltig gepruft. Gleichwohl handelt
es sich um eine Prifung in einem registerrechtlichen Verfahren, das auf eine ra-
sche Erledigung einer groRen Anzahl von Fallen angelegt ist und bei dem deshalb
noch nicht einmal durchgangig die rechtliche Vermutung gerechtfertigt ist, dass die
eingetragenen Marken auch schutzfahig sind. In diesem Zusammenhang ist auch
zu bertcksichtigen, dass die Eintragungsentscheidung in der alleinigen Verant-
wortung des jeweiligen Markenprifers liegt und im Hinblick auf eine komfortable
EDV-Unterstitzung in kurzer Zeit ohne Begriindung vollzogen werden kann. Hinzu
kommt dass die Eintragungsentscheidungen in Bezug auf die praxisrelevanten
Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG amtsseitig nicht korri-
gierbar sind, 8§ 50 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenG. Selbst der zustandige Markenpru-
fer kann eine vollzogene Eintragung schon an dem der Eintragung folgenden Tag
nicht mehr korrigieren, sogar wenn er erkennt, dass es sich um eine offensichtli-
che Fehleintragung handelt. Angesichts der Gesetzeslage und der Ablaufe im
Patentamt ist es naheliegend, dass schutzunfahige Marken in nennenswertem
Umfang ins Register gelangen, was auch der Erfahrung in der Gerichtspraxis ent-
spricht. Dazu durfte auch die nationale Rechtsprechung in nicht unerheblichem
Umfang beigetragen haben, die in der Vergangenheit bei der Schutzfahigkeits-
prifung wiederholt den Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 Satz 1 MarkenG
hervorgehoben hat (vgl. z. B. BGH BIPMZ 1999, 256, 257 - PREMIERE | und
GRUR 2001, 161, 162 - Buchstaben K) und bei der Prifung der Unterscheidungs-
kraft stets bis in jungste Zeit auf einen grofR3zugigen Prifungsmal3stab hinweist
(vgl. z.B. BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 10 - Nivea-Blau; GRUR 2015, 581
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Rn. 9 - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 Rn. 15 - for you; GRUR 2014, 872
Rn. 12 - Gute Laune Drops und GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT), was in einem
deutlichen Gegensatz zur malRgeblichen Rechtsprechung des EuGH steht, der in
standiger Rechtsprechung eine strenge und vollstandige Prifung zur Vermeidung
von Fehlmonopolisierung anmahnt (vgl. z. B. EUGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 -
Libertel; GRUR 2004, 674 Rn. 123 - Postkantoor; GRUR 2011, 1035 Rn. 77 -
1000). Soweit in der nationalen Rechtsprechung bei der Unterscheidungskraft von
einem grof3zligigen Malistab gesprochen wird, ist dies zumindest sprachlich
verfehlt. Auch wenn die als relevantes Kriterium angesehene Grof3zugigkeit nur
auf den Prufungsmalstab bezogen wird, sind Mil3verstadndnisse dahingehend
nahegelegt, dass ein Ermessensspielraum bei der Prifung besteht und auch
etwas zugestanden werden kann, worauf kein Anspruch besteht. Das auf Antrag
eingeleitete Léschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren mit der auch in diesem
Rahmen strengen und vollstandigen (Amts-)Prufung nach 8 59 Abs. 1 bzw. 8§ 73
Abs. 1 MarkenG ist das einzige Instrument, um die im Eintragungsverfahren als
einem auf die Erledigung einer Vielzahl von Fallen angelegten Registerverfahren
unvermeidbaren Fehler zu korrigieren und die Allgemeinheit damit vor unge-
rechtfertigten Rechtsmonopolen zu schitzen. Die Gesetzeslage und das danach
vorgesehene Verfahren sind dabei dahingehend angelegt, dass dem Marken-
Beschwerdesenat unter Verzicht auf einen Vertreter des offentlichen Interesses,
wie ihn z. B. das Verwaltungsgerichtsverfahren gemafR 88 35, 36 VwGO kennt,
gemald § 73 Abs. 1 MarkenG nicht nur im einseitigen Anmelderbeschwerdever-
fahren sondern auch im zweiseitigen Loschungs- bzw. Schutzentziehungsver-

fahrens die Rolle des ,Untersuchungsrichters® zugewiesen ist.

C)

Zunachst ist festzustellen, dass die Antragstellerin einen zulassigen Schutzent-
ziehungsantrag nach 8 115 Abs. 1 MarkenG gestellt hat, dem die Markeninhaberin
rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist gemaf § 107 Abs. 1 i. V. m. 8 54 Abs. 2
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Satz 2 MarkenG widersprochen hat und demzufolge die Voraussetzung fur die
Durchfihrung des Schutzentziehungsverfahren mit inhaltlicher Prifung nach § 54
Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfillt ist. Der urspriingliche Antrag vom 11. Januar 2006,
eingegangen beim DPMA am 13. Januar 2006 erfillte zwar nicht die Zuléssig-
keitsanforderungen, wie sie der 27. Senat des Bundespatentgerichts in seinem
Beschluss vom 1. Juli 2014 — 27 W(pat) 36/13 aufgestellt hat und wie sie der Bun-
desgerichtshof in seiner jungst am 11. April 2016 auf der Homepage des Bundes-
gerichtshofs bekanntgemachten Entscheidung bestétigt hat, wonach die Zulassig-
keit des Loschungsantrags gemaf 8 54 Abs. 1 MarkenG die Angabe eines kon-
kreten absoluten Schutzhindernisses im Sinne von 88 8, 50 Abs. 1 MarkenG vo-
raussetzt (vgl. Beschluss vom 11. Februar 2016 —12ZB 87/14 Rn. 9 ff. — Funf-
Streifen-Schuh). Die Lodschungsantragstellerin hat aber im Schriftsatz vom
31. Januar 2016, eingegangen am 1. Februar 2006, konkrete Schutzhindernisse,
wie die fehlende Bestimmtheit des Schutzgegenstands und die Schutzhindernisse
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG benannt und damit diese Zulassigkeits-
anforderungen in Bezug auf den Ldschungsantrag erflllt. Der urspriingliche
Antrag vom 11. Januar 2016 und die Antragsbegriindung vom 31. Januar 2006 mit
der Benennung der konkreten Schutzhindernisse sind zum Zwecke der Unter-
richtung der Markeninhaberin gemaR 8§54 Abs.2 Satzl MarkenG am
18. Juli 2006 zum Zwecke der Zustellung durch Aufgabe zur Post an die
Markeninhaberin zur Postabfertigung gelangt und gelten gemafl § 94 Abs. 1 Nr. 1
Satz1l und Satz3 MarkenG i.V.m. 8184 Abs.2 Satzl ZPO als am
3. August 2006 zugestellt. Die Markeninhaberin hat dem Antrag auf Schutzentzie-
hung mit dem am 23. August 2006 beim DPMA eingegangenen Telefax, und damit
innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache insoweit Erfolg, als
dem markenrechtlichen Schutz fir die Waren ,chocolat und ,produit de chocolate-
rie“ das Schutzhindernis nach §§ 107 Abs. 1, 115 Abs. 1, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG, Art. 5 MMA in Verbindung mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2

PVU entgegensteht. Hinsichtlich der beanspruchten Ware ,cacao* ist der Schutz-
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entziehungsantrag zurtickzuweisen, da insoweit kein entsprechendes Schutzhin-

dernis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG festgestellt werden kann.

1) Der Schutzrechtserstreckung der angegriffenen Marke auf das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland stand bzw. steht in Bezug auf die beanspruchten Waren
,chocolat” und ,produit de chocolaterie* sowohl bezogen auf den Zeitpunkt der
internationale Registrierung am 7. September 2005 mit Schutzerstreckung auf das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wie auch auf den Zeitpunkt der aktuell
anstehenden Entscheidung Uber die Beschwerde (8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG)
das Schutzhindernis aus 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass der Lo-
schungsantrag und die Beschwerde insoweit Erfolg haben. Der angegriffenen
Marke in Form der von der Rechtsbeschwerdeinstanz als mafigeblich erkannten
Gestaltung (dinnes Stabchen mit rundem Querschnitt, in der Langsrichtung ge-
wellt, mit aufgestreuten Kriimeln) fehlt im Zusammenhang mit Schokolade und
Schokoladenwaren das erforderliche Mindestmal an Unterscheidungskraft i. S. d.
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher
Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen
zu gewabhrleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 - Henkel, BGH
GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen,
wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmono-
polen zu bewahren (vgl. EuUGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel). Bei der Beur-
teilung von Schutzhindernissen ist maR3geblich auf die Auffassung der beteiligten
inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die
fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt
es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und

verstandigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlagigen Waren an
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(Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 42 f. m. w. N.). Bei der Beurteilung
der Schutzfahigkeit dreidimensionaler Marken durfen zwar keine strengeren An-
forderungen angelegt werden als bei sonstigen Marken. Gleichwohl sind bei Mar-
ken, welche die Form der Ware selbst wiedergeben (=Warenformmarken) we-
sentliche Unterschiede gegenuber ,klassischen® Wort- oder Bildmarken zu be-
achten. Marken, die aus der Form einer Ware oder deren Verpackung bestehen,
werden tatsachlich nicht in gleicher Weise wie Wort- oder Bildmarken aufgefasst,
weil der Durchschnittsverbraucher und gleichermal3en auch der Fachverkehr aus
der Form der Ware oder deren Verpackung gewohnlich nicht auf die betriebliche
Herkunft dieser Waren schliel3t. Nach der mal3geblichen Rechtsprechung des
EuGH begrindet bei dieser speziellen Markenform ein "bloRes Abweichen" von
der Norm oder Brancheniblichkeit noch nicht die Unterscheidungskraft; vielmehr
kann eine Marke die erforderliche Herkunftsfunktion nur dann erfillen, wenn sie
von ,Norm oder Branchenublichkeit erheblich abweicht" (EuGH GRUR 2004, 428
Rn. 49 - Henkel; GRUR Int. 2004, 631 Rn. 39 - Dreidimensionale Tablettenform I,
GRUR Int. 2004, 635 Rn. 37 - Dreidimensionale Tablettenform II; GRUR Int. 2004,
639 Rn. 37 - Dreidimensionale Tablettenform Ill; GRUR Int. 2005, 135
Rn. 31 - Maglite; GRUR Int. 2006, 226 Rn. 31 - Standbeutel; GRUR Int. 2006, 842
Rn. 26 - Form eines Bonbons II; siehe auch BGH GRUR 2004, 329, 330 - Kase in
Blutenform; GRUR 2004, 507, 509 - Transformatorengehause). Solche Abwei-
chungen mussen vom Verkehr auch ohne eingehende, d. h. ohne analysierende
und vergleichende Betrachtung oder néhere Prufung eindeutig erkennbar sein
(vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 292 mit zahlreichen Rechtspre-
chungsnachweisen, insbesondere auch EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 49 - Henkel;
MarkenR 2004, 461 Rn. 31 - Maglite; MarkenR 2004, 456 - Seifenstlick; MarkenR
2006, 19 - Standbeutel).

Bei Warenformen und Warenverpackungen kommt hinzu, dass deren markenma-
Bige Monopolisierung unter Umstédnden sehr viel starker in subjektive Rechte
Dritter eingreifen kann, z. B. in absolute eigentumséhnliche Rechte wie das Recht

am eingerichteten und ausgetbten Gewerbebetrieb, als dies bei herkdbmmlichen
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Wort- und Bildmarken der Fall ist. Denn durch die Monopolisierung beschreiben-
der Angaben im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder schutzunfahiger Wer-
bewoérter etwa nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind die Wettbewerber haufig weit
weniger betroffen als durch die Beschrankung bei der Gestaltung ihrer Waren oder
ihrer Warenverpackungen. Dies gilt z. B. dann, wenn die Wettbewerber in Un-
kenntnis bestehender Markenrechte entsprechende Investionen in Bezug auf be-
stimmte Warenformen oder Warenverpackungen getétigt haben. Dies trifft die
Wettbewerber erst recht, wenn zum Zeitpunkt entsprechender Investitionen Uber-
haupt noch keine entgegenstehenden Markenrechte existiert haben, weil in die-
sem Fall noch nicht einmal ein vorwerfbares Verhalten in Bezug auf eine unterlas-

sene Markenrecherche entgegengehalten werden kann.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fehlt dreidimensionalen Mar-
ken, die die Form der Ware darstellen im Allgemeinen die erforderliche (konkrete)
Unterscheidungskraft. Die dreidimensionale naturgetreue Wiedergabe eines der
Gattung nach im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist haufig nicht ge-
eignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren. Bei dreidimensionalen
Waren ist danach regelmafig zu prufen, ob die Form lediglich einen im Vorder-
grund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkdrpert. Soweit die Form dar-
Uber hinaus geht und sie sich durch besondere Merkmale auszeichnet, ist zu pri-
fen, ob der Verkehr in ihnen nur blof3e Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als
Hinweis auf die Herkunft der Waren versteht. Dabei ist zu berticksichtigen, dass
der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis
sehen wird, wenn er diese Form keiner konkreten anderen Funktion der Ware
oder ganz allgemein dem Bemihen zuschreibt, ein &sthetisch ansprechendes
Produkt zu schaffen. Hierfur kann es eine Rolle spielen, ob der Verkehr bei der in
Rede stehenden Warenart daran gewohnt ist, dass die Warenform auf die kon-
krete betriebliche Herkunft hinweist (BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 25 — ROCHER-
Kugel; GRUR 2008, 71 Rn. 24 — Fronthaube; GRUR 2004, 329, 330 — Ké&se in
Blitenform).
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Der Zeitpunkt, fur den die Norm und Branchendiblichkeit zu prifen ist, ist neben
dem Tag der Beschwerdeentscheidung auch der 7. September 2005. Der fur die
Beurteilung der Schutzfahigkeit maf3gebliche erste Zeitpunkt im Sinne des § 50
Abs. 1 MarkenG ist nach neuerer Rechtsprechung zu nationalen Marken nicht
mehr der Tag der Eintragung, sondern der Tag der Anmeldung (BGH, GRUR
2013, 1143 Rn. 9ff., Rn. 12 ff. — Aus Akten werden Fakten). Diesem Tag ent-
spricht bei international registrierten Marken der Tag des Gesuchseingangs um
internationale Registrierung im Ursprungsland, zu dem auch die Schutzwirkung in
Deutschland eingetreten ist, 88 107 Abs. 1, 112 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 3
Abs. 4 Satz 3 MMA. Da in 8§ 112 Abs. 1 letzter Halbsatz MarkenG dieser Tag so-
wohl mit dem Anmelde- als auch mit dem Eintragungstag gleichgesetzt wird, hat
die neuere Rechtsprechung in den Fallen der internationalen Registrierung keine
Auswirkung gegenuber der friiheren Spruchpraxis, die bei nationalen Marken auf
den Zeitpunkt der Eintragung abgestellt hat.

Ausgehend von diesen Malistaben werden die angesprochenen Verkehrskreise
die angegriffene dreidimensionale Gestaltung in Form eines dinnen Stabchens
mit rundem Durchschnitt, in der Langsrichtung gewellt und mit aufgestreuten Kru-
meln versehen, nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, da die Ge-
staltung jedenfalls nicht erheblich von der Brancheniblichkeit entsprechender
Produktgestaltungen auf dem fraglichen Produktsektor der Schokoladenwaren
abweicht. Der Verkehr wird in der angemeldeten Form ein bloRes Gestaltungs-
merkmal sehen, das eine geschmackliche bzw. asthetische Funktion hat. Die vor-
liegend beanspruchten Waren der Klasse 30 sind an breiteste Verkehrskreise der

allgemeinen Verbraucher gerichtet.

a) Auf dem einschlagigen Warengebiet der Schokolade und der Schokoladenwa-
ren gibt es eine grofRe und nahezu unuberschaubare Vielfalt von Warengestaltun-
gen, was die Senatsmitglieder nicht nur als Angehérige der angesprochenen Ver-
kehrskreise, sondern auch aufgrund ihrer langjahrigen Befassung mit Marken auf

dem Gebiet der Warenklasse 30 und der dadurch erlangten Branchenkenntnis
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beurteilen kdnnen. Neben den Ublichen Schokoladentafeln und Schokoriegeln gibt
es Schokoladenwaren in den unterschiedlichsten Formen. Der Formenschatz be-
schrankt sich weder - wie von der Markeninhaberin angenommen - auf geomet-
rische Grundformen wie Kugeln, Quader oder Zylinder, noch auf gegenstandliche
Darstellungen. Tatsachlich werden Schokolade und Schokoladenwaren auch in
allen denkbaren Zwischenstufen der Gegenstandlichkeit (z. B. Katzenzungen) und
in unregelmaligen, nicht geometrischen Gestaltungen angeboten (z. B. die be-
kannten ,Choco Crossies®). Die Vielfalt der Gestaltungen bezieht sich neben den
unterschiedlichen Formen der Produkte auch auf die Gestaltung der Oberflachen.
Bei Schokolade und Schokoladenwaren sind die verschiedensten Varianten mog-
lich und Ublich (Nusssplitter, Zuckerperlen, Streusel, Schokoladenfaden, welliger
oder glatter Schokoladenuberzug, etc.). Die Formenvielfalt ist zum einen dadurch
begriindet, dass Schokolade vergleichsweise leicht zu verarbeiten und zu formen
ist. Vor allem aber sind die Waren regelmaf3ig nur zum Verzehr bestimmt und ha-
ben zudem keine technische Funktion zu erfillen, welche die Formgebung ein-
schranken kdnnte. Der Verkehr beurteilt die Qualitat von Schokolade und Scho-
koladenwaren vornehmlich nach dem Geschmack und nach dem Aussehen der
Produkte. Bei der Form der Schokoladenwaren steht daher die asthetische Ge-
staltung der Produkte im Vordergrund. Der Verkehr ist nicht zuletzt auch daran
gewohnt, dass ihm auf dem Markt der Schokoladenwaren standig innovative Pro-
dukte und neue Warenformen entgegentreten. Insoweit ist der Verkehr auch daran
gewohnt, sich von dem bisherigen Formenschatz mehr oder weniger abhebende
Warenformen wahrzunehmen, ohne damit einen Herkunftshinweis zu verbinden.
Wegen dieser unuberschaubaren Formenvielfalt liegt es nahe, bei Schokolade
und Schokoladenwaren in der Warenform selbst grundsatzlich keinen Her-
kunftshinweis zu sehen. Letztlich kann offen bleiben, ob bei Waren, deren Qualitat
auch nach ihrer asthetischen Ausgestaltung beurteilt wird und die deswegen in
immer neuen Formen angeboten werden (z. B. Schokoladenwaren und Zuckerwa-
ren), grundsatzlich in Frage gestellt werden muss, ob die Warenform tberhaupt
eine Herkunftsfunktion gewahrleisten kann. In jedem Fall bedingt schon die ban-

chenubliche Formenvielfalt bei Schokoladeprodukten, dass es einer besonderen
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Ausgestaltung bedarf, um sie aus dem Formenschatz mit vielfaltigen Formen in
einer betriebskennzeichnenden Weise herauszuheben. Nur eine solche beson-
dere Ausgestaltung stellt nach Auffassung des Senats dann im Sinne der Recht-

sprechung eine erhebliche Abweichung von der Branchentiblichkeit dar.

b) Eine solche, die Unterscheidungskraft fir Schokolade und Schokoladenwaren
begriindende besondere Ausgestaltung, welche die Bejahung einer erheblichen
Abweichung von der Branchenublichkeit rechtfertigen konnte, lasst sich flur die
streitgegenstandliche dreidimensionale Gestaltung letztlich nicht feststellen. Mit
Blick auf die Merkmale der hier streitgegenstandlichen Warenformmarke, ist zwar
festzustellen, dass — abgesehen von den Produkten der Beteiligten bzw. deren
Schwesterunternehmen — kein identisches oder nahezu identisches Produkt auf
dem Markt angeboten wurde und wird. Die einzelnen Merkmale des streitgegen-
stéandlichen Zeichens sind aber dem bekannten Formenschatz entnommen. We-
der diese einzelnen Merkmale noch deren Kombination weichen letztlich erheblich
von der Brancheniblichkeit ab. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Verkehr
moglicherweise in dem dreidimensionalen Zeichen eine Weinranke erkennt oder

das Zeichen als eine mehr oder weniger ,abstrakte“ Form ansieht.

aa) Die wesentlichen Merkmale der streitgegenstandlichen Form, insbesondere
die duinne, langliche Grundform und der runde Durchmesser, finden sich auch bei
den Produkten ,Amicelli“, ,Chocolat d’or” und ,Mikado®, die mit Hinweisbeschluss
vom 24. September 2013 in das Verfahren eingefihrt worden sind. Bei dem Pro-
dukt ,Amicelli“ handelt es sich um ein gerades, langliches Waffelrélichen mit run-
dem Querschnitt und einem unregelmafdig geformten Schokoladentiberzug. Bei
dem Produkt ,Chocolat d’or” handelt es sich um ein gerades, langliches Schoko-
stdbchen mit einem halbrunden Querschnitt. Der Schokoladenliberzug ist in
Langsrichtung unregelmaRig geriffelt. Bei dem Produkt ,Mikado® handelt es sich
um ein gerades, langes, dinnes Keksstdbchen mit rundem Querschnitt, das

groRtenteils mit einem glatten Uberzug aus Schokolade versehen ist.
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(1) Die drei Produkte sind bei der Bestimmung der Branchenublichkeit von Scho-
kolade bzw. Schokoladenwaren zu bertcksichtigen, auch wenn sie nicht vollstan-
dig aus Schokolade gefertigt sind. Schokolade ist ein wesentlicher Bestandteil der
genannten Produkte. Es ist nicht hinderlich, dass die Marke ,Mikado* fir die Ware
,Kekse" im Register eingetragen ist. Die registerrechtliche Benennung durch den
Anmelder bindet Amt und Gericht bei der Prifung der Eintragung der entspre-
chenden Marke. Sie beschrankt aber das erkennende Gericht nicht bei seiner Be-
urteilung in Bezug auf die Brancheniblichkeit im Ldéschungsverfahren. Die Be-
stimmung der Branchenublichkeit richtet sich - anders als die Prifung der Waren-
und Dienstleistungsahnlichkeit im Kollisionsverfahren - nach der tatsachlichen Er-
scheinungsform der Vergleichswaren, wobei die unter der Bezeichnung ,Mikado®
vertriebene Ware einen Schokoladentberzug aufweist und deshalb rein tatsach-
lich eine deutliche Nahe zu den Schokoladenwaren aufweist. Im Ubrigen mag es
sein, dass das von der Markeninhaberin vertriebene Produkt vollstandig bzw. aus-
schlieB3lich (moglicherweise mit Ausnahme der Krimel) aus Schokolade gefertigt
ist. Fur die streitgegenstandliche Warenformmarke ist dies aber registermalig je-

denfalls in Bezug auf ,Schokoladenwaren® nicht festgelegt.

(2) Die Produkte ,Amicelli, ,Chocolat d’or“ und ,Mikado“ wurden im Zeitpunkt der
Schutzrechtserstreckung in Deutschland angeboten. Das Schokoladenprodukt
,<Amicelli“ der Firma M... GmbH wird seit 1999 auf dem deutschen Markt vertrie
ben (bis 2007 unter der Bezeichnung ,Dove Amicelli“). Das Produkt ,Chocolat
d’or“ wurde von der Firma H... GmbH & Co KG zumindest von

2000 bis 2014 in Deutschland vertrieben. Ob das Produkt bereits 1938 angeboten
worden war, kann dahingestellt bleiben, da das Produkt jedenfalls im Zeitpunkt der
Schutzrechtserstreckung vertrieben wurde. Das Produkt ,Mikado® der Firma K1...

... bzw. M1... wird seit 1985 in Deutschland vertrieben und angeboten.

Soweit die Markeninhaberin die Uberlegung in den Raum stellt, dass die Waren
moglicherweise seit dem Zeitpunkt ihrer Markteinfihrung nicht durchgehend bzw.

nicht in unveranderter Form angeboten worden sein konnten, lassen sich keine



-30 -

konkreten Hinweise finden, die das Bestehen einer solchen Méglichkeit nahelegen
wirden. Die Hersteller der Produkte sind auf dem Markt der Schokoladen- und
SiuRwaren bekannte und fihrende Firmen. Sie haben Uber die Produkte Auskunft
erteilt, ohne entsprechende Einschrankungen mitzuteilen. Damit liegt die Uberle-
gung der Markeninhaberin fern und gibt jedenfalls keinen Anlass zu weiteren Er-
mittlungen bzw. Beweiserhebungen. Im Ubrigen ist der Vertrieb der Produkte dem
Senat als Teil der angesprochenen Verkehrskreise jedenfalls im Wesentlichen,
wenn auch nicht in Bezug auf die genauen Zeitrdume des Vertriebs, aus eigener
Anschauung bekannt. Aus diesen Grinden besteht kein Anlass dazu, hypotheti-
schen Varianten der Gestaltung bzw. hypothetischen Unterbrechungen des Ver-

triebs der drei Produkte nachzugehen.

(3) Den drei genannten Produkten und der streitgegenstandlichen dreidimensio-
nalen Form ist die dunne, langliche Grundform gemeinsam. ,Mikado“ und
L2Amicelli“ teilen mit der vom Bundesgerichtshof festgestellten streitgegenstandli-
chen Form auch den runden Querschnitt. Beim Vergleich des Verhaltnisses, in
dem der Querschnitt des Stabchens zu dessen Lange steht, sind die Produkte als
unterschiedlich dinn zu bezeichnen. Hier kommt das Produkt ,Mikado“ dem streit-
gegenstandlichen Zeichen am nachsten. Dagegen haben ,Amicelli“ und ,Chocolat
d’or’ mit dem streitgegenstandlichen Zeichen gemeinsam, dass die Oberflache

des Produkts nicht glatt, sondern unregelmafiig geformt ist.

bb) Auch die weiteren Gestaltungselemente des streitgegenstandlichen Zeichens

- ndmlich die Krimel auf der Oberflache und die Wellenform - sind im Formen-
schatz der Schokolade bzw. Schokoladenwaren bekannt und entsprechen damit
der Branchenublichkeit. Es ist allgemein bekannt, dass z. B. bei Pralinen eine un-
regelmafdige bzw. krimelige Oberflache zumindest nicht ungewohnlich ist. Eine
unregelmanige, leicht wellige Form findet sich auch bei den bekannten und seit
Jahrzehnten verkauften Katzenzungen, wobei hier die Wellenform weniger ausge-

pragt ist, als bei der angegriffenen Marke.
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cc) Insgesamt hebt sich das streitgegenstandlichen Zeichen nur darin vom be-
kannten Formenschatz ab, dass das im Verhéltnis von Querschnitt und Lange
sehr diinne Stabchen starker gewellt ist als andere Produkte. Dies reicht aber im
vorliegenden Produktbereich nicht aus, um ein erhebliches Abweichen von der

Branchenublichkeit bejahen zu kénnen.

Nachdem schon die oben genannten Produkte belegen, dass das streitgegen-
standliche Zeichen jedenfalls nicht erheblich vom Ublichen Formenschatz ab-
weicht, war es nicht veranlasst, Feststellungen hinsichtlich der weiteren von der
Antragstellerin genannten und von der Markeninhaberin streitig gestellten Scho-
koladenwaren (,fin carre, ,Madame Truffaut, ,Chrispy Rolls“ und ,Droste
Chocolate Sticks®) zu treffen. Auch der mogliche Erkenntnisgewinn und die Ver-
wertbarkeit des von der Antragstellerin vorgelegten demoskopischen Gutachtens

kénnen dahingestellt bleiben.

c) Im Ubrigen hebt sich das streitgegenstandliche Zeichen schon deswegen nicht
erheblich von branchentblichen Gestaltungen ab, weil vor dem Zeitpunkt der
Schutzrechtserstreckung der streitgegenstandlichen Marke am 7. September 2005
von der Antragstellerin Schokoladenwaren in Deutschland in einem relevanten
Zeitraum und in relevantem Umfang vertrieben wurden, die mit dem streitgegen-
standlichen Zeichen — mit Ausnahme des runden Querschnitts — nahezu identisch
waren. Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin sind auch diese von der An-
tragstellerin vertriebenen Produkte dem Warensortiment zuzurechnen, das die
Verkehrsauffassung zur Frage der Branchenublichkeit beeinflusst. Die Frage, wel-
che Waren in diesem Zusammenhang zu berucksichtigen sind, also welche kon-
kreten Faktoren (Dauer, Umfang, Verbreitungsgebiet der Verwendung) erfullt sein
mussen, um eine Warengestaltung als normgerecht oder zumindest branchentb-
lich ansehen zu kdnnen, ist von der Rechtsprechung im Einzelnen noch nicht be-
antwortet worden. Im vorliegenden Fall ist das Produkt ,Les Rameaux de Médoc*
nach Auffassung des Senats jedenfalls ausreichend lange und in gentigendem

Umfang in Deutschland vertrieben worden, um die Verkehrsanschauung insoweit
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in ausreichend relevanter Weise zu beeinflussen, dass zumindest bereits von ei-

ner Branchenublichkeit gesprochen werden kann.

aa) Die Antragstellerin bot das Produkt ,Les Rameaux du Médoc" von April 2005
bis Januar 2006 Uber die Firma A... in D... an und hat mit dem Pro-

dukt bis zum 31. August 2005 einen Umsatz von ... Euro erzielt, was dem

Verkauf von etwa ... Millionen Packungen des Produkts entspricht. Dies steht
aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der Gesamtumstande zur Uberzeugung
des Senats fest, ohne dass es einer weiteren Beweiserhebung bedarf. Die Mar-
keninhaberin hat die Umséatze zwar bestritten. Die Umsatzzahlen sind nach Auf-
fassung des Senats jedoch ausreichend dargelegt durch die vorgelegten Umsatz-
Ubersichten datiert von 7. April bis 8. September 2005 (siehe Anlage AS 25), aus
der sich (bei Addition der einzelnen Betrage) der genannte Gesamtumsatz ergibt.
AulRRerdem hatte die Antragstellerin auf Grund des Urteils des OLG Hamburg der
Markeninhaberin tber die Umséatze von 7. September 2005 bis 10. Januar 2006
Auskunft erteilt. Nach Angaben der Beteiligten in der mundlichen Verhandlung
bewegten sich diese Umsatze — ohne eine genaue Zahl angeben zu kdnnen —
unstreitig in der GroRenordnung eines einstelligen Millionenbetrages (ca.
... Mio. Euro). Insgesamt ergibt dies zahlenmaf3ig bezogen auf die jeweiligen
Zeitrdume ein schliussiges Gesamtbild und rechtfertigt die Feststellung, dass die
Antragstellerin das Produkt ,Les Rameaux du Médoc“ vor dem Schutzerstre-
ckungsantrag am 7. September 2005 im Zeitraum von April 2005 bis
7. September 2005 in einem relevanten Umfang in einer GréRenordnung von tber
... Mio. Euro verkauft hat, zumal diese Umsatze einen Discounter wie A...
betreffen, der regelmaRig in allen Produktbereichen sehr hohe Umsétze erzielt.
Auch der Umstand, dass die Markeninhaberin bereits am 13. Oktober 2005 Ver-
letzungsklage eingereicht hat, ist ein Indiz fur eine relevante Umsatzh6he und die
Richtigkeit der genannten Zahlen. Von der Rechtsprechung ist im Ubrigen bislang
fur die Feststellung, dass ein bestimmtes Produkt Teil des bekannten Formen-
schatz ist, nicht gefordert worden, dass ein bestimmter Marktanteil erreicht sein

muss. Es erscheint in jedem Fall ausreichend, wenn ein Produkt aus dem Bereich
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der Schokoladenwaren uber eine grol3e Supermarktkette vertrieben und dabei ein
Umsatz von Uber 2 Millionen Euro erzielt wird. Insofern kommt es nicht darauf an,
welcher Anteil am Gesamtmarkt, gemessen in Tonnen, dem Produkt der Antrag-

stellerin zuzurechnen ist.

bb) Der Zurechnung des Produkts ,Les Rameaux du Médoc“ zum bekannten For-
menschatz steht auch nicht entgegen, dass der Vertrieb nur von April 2005 an er-
folgte. Eine langerfristige Gewodhnung des Verkehrs, den die Markeninhaberin far
erforderlich erachtet, ist nach Auffassung des Senats nicht zu verlangen. Nach der
standigen Praxis des Bundespatentgerichts werden bei der Recherche der Waren,
welche die Norm und Branchentblichkeit definieren alle aufgefundenen Waren
berticksichtigt, sofern deren Bedeutung am Markt nicht erkennbar so gering ist,
dass sie zu vernachlassigen waren. Auch Produkte, die nicht oder noch nicht ,in
aller Munde® sind, kdnnen zu den Waren zahlen, aus denen sich die Branchenib-
lichkeit bestimmt. Der Vertrieb Uber einige Monate erscheint dem Senat ausrei-

chend.

cc) Der Vertrieb des Produkts ,Les Rameaux du Médoc” erfolgte auch in einem
ausreichenden raumlichen Umfang. Es trifft zwar zu, dass die Firma A... nur

in einem bestimmten Gebiet Deutschlands Filialen unterhalt. Soweit die Markenin-
haberin meint, dass bei dieser Sachlage von einer gespaltenen Verkehrsauffas-
sung gesprochen werden musse, trifft dies tatsachlich nicht zu. Die steigende Mo-
bilitdt bedingt, dass auch Verbraucher, die ihren Wohnsitz nicht im Vertriebsgebiet
von A... haben, dort einkaufen, etwa auf Reisen. Zudem sind Schokolade

und Schokoladenwaren Produkte, die haufig verschenkt werden und deswegen
dem Verkehr Uber das eigentliche Verkaufsgebiet hinaus entgegentreten. Selbst
wenn man annehmen wollte, dass nur der Verkehr im Vertriebsgebiet von A...

... die Waren der Antragstellerin wahrgenommen hétte, kdme dem im Ergebnis
keine Bedeutung zu. Der vollstandige, bundesweite Vertrieb eines Produkts kann
nicht als erforderlich angesehen werden, um ein Produkt zum bekannten Formen-

schatz zu rechnen. Anderenfalls waren etwa auch bedeutende regionale Spezia-
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litaten grundséatzlich nicht im Hinblick auf die Norm und Branchenublichkeit rele-
vant. Ohne im vorliegenden Fall die aufgeworfene Frage abschlieRend zu beant-
worten, genugt jedenfalls der Vertrieb Gber die Supermarktkette A..., die in

etwa die Halfte des Gebiets der Bundesrepublik abdeckt mit sdmtlichen neuen
Bundeslandern und den ,alten” Bundeslandern Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen, den Stadtstaaten Hamburg und Bremen und einem grof3en Teil der Bundes-

lander Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Die Markeninhaberin hat in diesem Zusammenhang noch die Uberlegung in den
Raum gestellt, es sei nicht nachgewiesen, dass die Produkte in allen Filialen der
Firma A... verkauft worden seien. Es ist aber allgemein bekannt, dass die

Firma A... in ihren Filialen kein unterschiedliches Sortiment vorhalt. Das Sor-
timent ist im Wesentlichen in allen Filialen gleich. Es gibt im vorliegenden Fall kei-
nen Grund zu der Annahme, dass dies hinsichtlich des Produktes ,Les Rameaux
du Médoc* ausnahmsweise anders gewesen sei. Selbst wenn das Produkt in ein-
zelnen Filialen nicht verkauft worden sein sollte, kAme dem keine entscheidungs-

erhebliche Bedeutung zu.

dd) Der Zurechnung des Produkts ,Les Rameaux du Médoc* zum bekannten For-
menschatz steht zuletzt auch nicht entgegen, dass sich die Antragstellerin und die
Markeninhaberin wegen des Vertriebs des Produkts in einem Rechtsstreit vor dem
LG Hamburg bzw. dem OLG Hamburg gegeniuberstanden. Der Antrag auf LO-
schung einer Marke bzw. die Untersagung der Schutzrechtserstreckung ist ein
Popularantrag, so dass die Motivation der Antragstellerin grundsatzlich keine Be-
deutung hat. Auch das Argument, dass die Waren der Antragstellerin unbeachtlich
seien, weil es im Markenrecht kein Vorbenutzungsrecht gebe, fiihrt zu keiner an-
deren Beurteilung. Es ist zwar zutreffend, dass es im Markenrecht anders als im
Patentrecht das Konstrukt der ,offenkundigen Vorbenutzung“ nicht gibt, die im
Patentrecht zur fehlenden Neuheit fihrt (8 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG) und damit
ein Schutzhindernis nach 8§ 1 Abs. 1 PatG und im Einspruchsverfahren einen Wi-

derrufsgrund und im Nichtigkeitsverfahren einen Grund fir die Nichtigerklarung
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darstellt (8§ 21 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. 8 61 PatG bzw. § 22 Abs. 1i. V. m. § 81 PatG).
Dies schliel3t aber nicht aus, dass eine entsprechende Vorbenutzung — wie bereits
ausgefuhrt — das Verkehrsverstandnis in Bezug auf die Brancheniblichkeit einer
entsprechenden Warenform in maf3geblicher Weise beeinflusst. Gleiches gilt im
Ubrigen grundsatzlich fur die Vorbenutzung entsprechender Warenformen durch
einen Markeninhaber selbst.

Schlief3lich ist — ohne dass es entscheidungsheblich ware - auch nicht zu verken-
nen, dass die Markeninhaberin bei ihrem Schutzerstreckungsantrag selbst jeden-
falls Teilaspekte einer ,bosglaubigen Anmeldung® bzw. eines ,bdsglaubigen
Schutzerstreckungsantrags® nach § 113 Abs. 1i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
erflllt haben dirfte. Denn es spricht angesichts des engen zeitlichen Zusammen-
hangs alles dafur, dass sie ihren Schutzerstreckungsantrag vom
7. September 2005 in Kenntnis der Schokoladenformbenutzung durch die Antrag-
stellerin und wohl letztlich auch zur Vorbereitung der gegen diese bereits am
13. Oktober 2005 eingereichten Verletzungsklage gestellt hat. In Frage gestellt
werden kann nur, ob die Léschungsantragstellerin durch die Benutzung im Rah-
men des Vetriebs durch Aldi Nord im Zeitraum von April 2005 bis
7. September 2005 bereits einen schutzwirdigen Besitzstand erworben hat, wobei
im Rahmen dieser Beurteilung auch der Vertrieb der entsprechenden Schokola-
denform im Inland seit 1983 durch die Markeninhaberin bzw. ihre Schwesterfirma
und der dadurch méglicherweise entgegenstehende Besitzstand eine Rolle spie-

len kann.

d) Da die Schutzunfahigkeit der angegriffenen dreidimensionalen Gestaltung nach
Auffassung des Senats hinreichend festgestellt ist, kann dahingestellt bleiben,
welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass die Markeninhaberin selbst, bzw.
auch ihr Schwesterunternehmen ,Mademoiselle de Margaux®, bereits seit 1983
Schokoladenstdbchen in Deutschland vertrieben hatte, die der streitgegenstandli-

chen dreidimensionalen Form sehr &hnlich sind, so dass mdglicherweise schon
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deswegen das dreidimensionale Zeichen dem ublichen Formenschatz im Zeit-

punkt der Schutzrechtserstreckung zuzurechnen ware.

2) Es kann im Ubrigen dahinstehen, ob der Schutzrechtserstreckung beziiglich
der beanspruchten Waren ,chocolat® und ,produit de chocolaterie® auch ein
Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

3) Hinsichtlich der beanspruchten Ware ,cacao“ stehen der Schutzrechtserstre-
ckung keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ent-
gegen. Soweit mit dem streitgegenstandlichen dreidimensionalen Zeichen ,cacao”
gekennzeichnet wird, hebt sich dies erheblich von der Norm und der Branchenib-
lichkeit ab. Kakao wird in der Regel in Pulverform verpackt angeboten. Schon aus
diesem Grund ist der Verkauf in Form eines dunnen, gewellten Stéabchens nicht
gebrauchlich. Auch Kakao, der (ggf. mit anderen Zutaten vermengt) gegenstand-
lich geformt ist (z. B. Kugeln aus Kakao, mit denen der Verbraucher Trinkschoko-
lade herstellen kann), wird nicht in der Form des streitgegenstandlichen Zeichens
angeboten bzw. ist bei der Recherche des Senats nicht aufgefunden worden.
Auch die Antragstellerin hat keine entsprechenden Waren dargelegt.

Dabei kann offen bleiben, ob das streitgegenstandliche Zeichen derzeit oder auch
in Zukunft aus Kakao hergestellt werden kann. Diese Uberlegung zielt dem Grun-
de nach nicht auf die Frage der Unterscheidungskraft ab, sondern auf die Frage
der Markenféhigkeit des Zeichens im Sinne von 88 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG
(zur Systematik Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 8 3 Rn. 25). Die Markenféh-
igkeit setzt voraus, dass die Marke grafisch darstellbar und abstrakt unterschei-
dungskraftig ist. Dabei sind dreidimensionale Gestaltungen, die die Form einer
Ware darstellen, grundsatzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und
Dienstleistungen geeignet (BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 12 — ROCHER Kugel).
Die grafische Darstellbarkeit und die ausreichende Bestimmtheit des streitgegen-
standlichen Zeichens sind vom Bundesgerichtshof bereits abschlieRend beurteilt

worden. Eine Uberpriifung der Herstellbarkeit des Zeichens als Voraussetzung fur
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seine registerrechtliche Eintragung ist bislang nicht gefordert worden. Diese Frage
kann im vorliegenden Fall aber offen gelassen werden, da, wie oben dargelegt,

auf dem Gebiet der Trinkschokoladen geformter Kakao angeboten wird.

4) Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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

Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Da die Rechtsbeschwerde zugelassen ist, konnen die am Beschwerdeverfahren
Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde ein-
legen. Sie kann nur darauf gestutzt werden, dass der Beschluss auf einer Verlet-

zung des Rechts beruht.
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 Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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