&

OBERLANDESGERICHT KOLN

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Aktenzeichen 6 W 5/06

Entscheidung vom 3. Marz 2006

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfligung

gegen

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Kéln auf die mindliche Verhandlung am 17. Februar 2006 durch

fiir Rec hterkannt:

|. Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin vom 11. Januar 2006 wird der Beschluss
der 31. Zivilkammer des Landgerichts Kéln vom 28. Dezember 2005 (31 O 852/05) teilweise
abgeéndert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

1) Im Wege der einstweiligen Verfigung wird angeordnet:

Die Antragsgegnerin zu 3) hat es bei Meidung eines vom Gericht fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zur Héhe von 250.000 ? zu
unterlassen,

knusprige Waffeln mit feiner Nugatcreme in Vollmilchschokolade, wie nachstehend
wiedergegeben, anzubieten und/oder zu vertreiben:

2) Im Ubrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung vom 20.12.2005
zurickgewiesen.

Il. Die erstinstanzlichen Kosten des Verfligungsverfahrens werden wie folgt verteilt:



Die Gerichtskosten und die auBergerichtlichen Kosten der Antragstellerin tragen diese selbst
zu 2/3 und die Antragsgegnerin zu 3) zu 1/3.

Die auBergerichtlichen Kosten der Antragsgegner zu 1) und 2) tragt die Antragstellerin.
Die auBergerichtlichen Kosten der Antragsgegnerin zu 3) tragt diese selbst.

Die Kosten des Verfligungsverfahrens zweiter Instanz tragt die Antragsgegnerin zu 3).
lll. Dieses Urteil ist mit seiner Verklindung rechtskraftig.

Von der Darstellung eines Tatbestandes wird entsprechend §§ 540 Abs. 2, 542 Abs. 2, 313 a Abs. 1 ZPO
abgesehen.

Begrindung
l.

Die Antragstellerin ist Hersteller von StiBwaren. Sie vertreibt seit Jahren unter der Bezeichnung ?duplo?
einen mit Vollmilchschokolade tiberzogenen und mit einer Waffel-/Nugatcremefillung versehenen
Schokoladenriegel. Die Antragstellerin ist Inhaberin einer farbigen, dreidimensionalen Marke-
DPMA-Registernummer 399 11 609.5 -, welche den unverpackten Riegel zum Gegenstand hat. Unter
markenrechtlichen Gesichtspunkten hat sie von den Antragsgegnern begehrt, den Vertrieb eines von diesen
angebotenen Schokoladenriegels in der im Tenor eingeblendeten duBeren Aufmachung zu unterlassen.
Nachdem das Landgericht ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung zuriickgewiesen hat, verfolgt
sie ihr Begehren im Wege der sofortigen Beschwerde nur noch gegeniber der Antragsgegnerin zu 3),
gleichfalls einer StiBwarenherstellerin, weiter.

Die geméaB §§ 567 Abs. 1 Nr. 2, 569 ZPO statthafte und auch im Ubrigen zuléssige sofortige Beschwerde der
Antragstellerin hat, soweit sie den ihren Verfligungsantrag insgesamt zurtickweisenden Beschluss des
Landgerichts teilweise, namlich nur das angestrebte Verbot gegen die Antragsgegnerin zu 3) betreffend,
angegriffen hat, in der Sache Erfolg und fihrt zur Anordnung des begehrten Unterlassungsgebots.

Die Antragsgegnerin zu 3) ist jedenfalls nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG verpflichtet, Angebot bzw.
Vertrieb eines Schokoladenriegels in der aus dem Tenor ersichtlichen duBeren Aufmachung zu unterlassen.
Sie benutzt die angegriffene Warenform kennzeichenmaBig (1), und es besteht auch eine
Verwechslungsgefahr zwischen der die duBere Form eines unverpackten ?duplo?-Riegels darstellenden
3-D-Marke der Antragstellerin (DPMA-Registernummer 399 11 609.5) und dem Zeichen der Antragsgegnerin
zu 3) (2).

1. Die Voraussetzungen eines markenmaBigen Gebrauchs liegen dann vor, wenn das Zeichen im Rahmen
des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer
Unternehmen dient, was sich wiederum nach der Vorstellung der durchschnittlich informierten, verstéandigen
und aufmerksamen Teilnehmer der angesprochenen Verkehrskreise richtet (st.Rspr., vgl. nur BGH GRUR
2005, 419, 421 ? Raucherkate; wirp). Ist allerdings zu beurteilen, ob die Form einer Ware kennzeichenmaBig
benutzt wird, so entspricht es der Lebenserfahrung, dass der Verkehr diese nicht in gleicher Weise als
Herkunftshinweis auffasst wie Wort- und Bildmarken, sondern in der Form eher eine funktionelle oder
asthetische Ausgestaltung der Ware erkennen wird. Von der markenmaBigen Verwendung einer
angegriffenen Warenform ist deshalb grundsétzlich nur auszugehen, wenn entweder der Verkehr aufgrund
der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlagigen Warengebiet geneigt ist, in der Form oder in
einzelnen Formelementen der Gesamtaufmachung eine eigene Kennzeichnungsfunktion zu erkennen, oder
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wenn die Gestaltung der Klagemarke als Herkunftshinweis auf den Markeninhaber bekannt geworden ist (vgl.
BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgeback; BGH WRP 2003, 521, 523 - Abschlussstlick).

Ob die Voraussetzungen der ersten Alternative vorliegen, ob also der Verkehr daran gewdhnt wére, sich an
der Form eines Schokoladenriegels zu orientieren, um Waren verschiedener Hersteller voneinander zu
unterscheiden, kann offen bleiben. Ein markenméaBiger Gebrauch ist namlich jedenfalls deshalb zu bejahen,
weil die (u.a. auf der Produktausstattung abgebildete) unverpackte Warenform, welche das beanstandete
Modell ausmacht, dem Verkehr auf Grund langjahriger und intensiver Benutzung als Herkunftshinweis auf die
Antragstellerin bekannt geworden ist.

Es ist senatsbekannt und wird im Ubrigen durch das als Anlage AS 2 vorgelegte demoskopische Gutachten
der GfK Marktforschung aus Dezember 2005 bestatigt, dass der umsatzstarke, seit Jahren und mit hohem
Aufwand als ?Die langste Praline der Welt? beworbene ?duplo?-Riegel der Antragstellerin in den
angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen hohe Bekanntheit genieBt. So haben von den 814 der
insgesamt 996 Befragten, die Schokoladenriegel essen/kaufen, als Produktbezeichnung oder Hersteller 533
Personen ?duplo? und weitere 101 Personen ?Ferrero? angegeben - und dies, obwohl ihnen der unverpackte
Riegel der Antragsgegnerin zu 3) und nicht etwa ein ?duplo? der Antragstellerin gezeigt worden war.

Wie schon der zitierte und seinerseits populéare Slogan indiziert, weckt Herkunftsvorstellungen nicht nur die
einer Baumrinde nachempfundene Oberflachenstruktur des unverpackten Riegels, sondern auch und gerade
seine schmal-langliche, an einen langs halbierten Baum erinnernde Grundform. Mit dieser schlanken und im
Querschnitt halbrunden Form hebt er sich nicht nur von Ublicherweise einzeln verpackten und solcherart auch
im Verkehr angebotenen sonstigen Schokoladenriegeln ab, welche ? wie etwa ?MARS? oder ?Milky Way? ?
eine deutlich breitere, gedrungene und eckige Form haben. Er unterscheidet sich vielmehr auch von
denjenigen Schokoladenriegeln, welche zwar einzeln verpackt, aber als Teil eines an eine Schokoladentafel
erinnernden Produkts angeboten werden: Konkurrenzprodukte wie etwa die Einzelriegel der
?KINDER-Schokolade? oder der ?Yogurette? sind auch eher lang und schmal, zudem aber deutlich eckig
und zum leichteren Abbrechen oder ?beiBen regelmaBig in der Art einer Tafelschokolade in einzelne
Segmente unterteilt.

An der hohen Bekanntheit des ?duplo?-Riegels nimmt auch die seit dem 19.08.2004 mit Prioritat vom
01.03.1999 eingetragene Marke der Antragstellerin teil, weshalb fir die mit dieser verbundenen
Herkunftsvorstellungen des Verkehrs Entsprechendes gilt.

Zwar wendet die Antragsgegnerin zu 3) im Ansatz zutreffend ein, dass grundsatzlich zu unterscheiden ist
zwischen Vorstellungen des Verkehr von der Herkunft einer bestimmten Ware einerseits und einer
(Register-)Marke des Warenherstellers andererseits. Diese Differenzierung verbietet sich aber aus der Natur
der Sache heraus bei dreidimensionalen Marken der vorliegenden Art, die die duBere Form eines
(unverpackten) Lebensmittels originalgetreu wiedergeben und deshalb eine Trennung zwischen nur auf das
Produkt oder nur die Marke bezogenen Verkehrsvorstellungen nicht erlauben.

2. In die unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalles vorzunehmende Beurteilung der
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist auch bei einer dreidimensionalen Klagemarke die Nahe der in
Betracht zu ziehenden Waren, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie das Maf3 der Ahnlichkeit der
zu vergleichenden Kennzeichnungen einzubeziehen sowie die Wechselbeziehung dieser Faktoren, (BGH
GRUR 20083, 712, 713 ? Goldbarren; BGH a.a.O. - Abschlussstiick). Nach MaBgabe dieser Kriterien besteht
zwischen der Marke der Antragstellerin und dem angegriffenen Zeichen Verwechslungsgefahr i.S. des § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a) Die Kennzeichnungskraft der 3-D-Marke der Antragstellerin ist in Ansehung der von dem Produkt ?duplo?
auf die diese Warenform abbildende Marke ausstrahlenden hohen Bekanntheit im Verkehr jedenfalls als
durchschnittlich zu bewerten.
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Der Senat vermag insoweit die Einschatzung der Kammer, dass die Marke ausschlieBlich durch die
baumrindenartige Struktur der Riegeloberflache gepragt werde, nicht zu teilen. Wie eingangs schon
ausgefihrt, nimmt vielmehr an dem Gesamteindruck der Marke neben der Oberflachenpragung
gleichermaBen auch die im wettbewerblichen Umfeld praktisch einzigartige langlich-schmale Form mit
halbrundem Querschnitt teil.

Ein Widerspruch zu der im Verfahren betreffend die Markenanmeldung ergangenen Entscheidung des

Bundespatentgerichts vom 23.04.2004 ? AZ. 32 W (pat) 65/02 ? besteht deshalb nicht. Das BPatG hat,
insoweit Ubereinstimmend mit der Beurteilung des Senats, festgestellt, dass die Gestaltung der Marke

gekennzeichnet ist

?durch eine halbrunde Riegelform mit abgeschragten Enden und vor allem durch eine Art Baumrindenstruktur
der Oberflache?.

Die hieran anschlieBenden weiteren Feststellungen, dass die Marke die notwendige Unterscheidungskraft
?zumindest aufgrund der ausgepragten Rindenstruktur der Riegeloberflache?

erhalte, schlieBt nicht notwendig aus, dass es neben diesem Merkmal nicht auch noch andere zur
Markenpragung geeignete Gestaltungsdetails ? wie eben die Form des Riegels ? gegeben hat, die das
Registergericht aber ungeprift lassen konnte, nachdem die Eintragungsfahigkeit schon wegen der
Oberflachenstruktur zu bejahen war.

b) Zwischen den sich gegenlberstehenden Waren ? jeweils knusprige Waffeln mit feiner Nugatcreme in
Vollmilchschokolade ? besteht Identitét.

c¢) Angesichts zweier in durchschnittlicher bzw. héchster Intensitat vorliegender Faktoren sind die
vorhandenen Unterschiede der Zeichen nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen
Sinne zu verneinen. In Ansehung des Grundsatzes, dass fir die Bestimmung des Grades der Anlehnung
nicht die Unterschiede, sondern die Ubereinstimmungen der Zeichen und hierfiir der jeweilige
Gesamteindruck maBgeblich sind, ist die Ahnlichkeit namlich noch als ? schwach ? durchschnittlich zu
bewerten.

Hinsichtlich der Beschaffenheit der Oberflache ist der Antragsgegnerin zu 3) zwar zuzugeben, dass das von
ihr aufgepragte Muster sich von der Baumrindenstruktur der Marke entfernt. Offen bleiben kann in diesem
Zusammenhang, ob es sich bei der zu ihren Gunsten eingetragenen Bildmarke ? DPMA-Reg.-Nr. 399 23 955
?, wie aus der Anlage AG 5 zur Schutzschrift ersichtlich, um eine im Verkehr bekannte Marke handelt; bei
dem auf der angegriffenen Warenform aufgepragten Muster handelt es sich namlich nicht um eine identische
Wiedergabe dieser Marke, weil das S-férmige mittlere Element der Bildmarke in der Benutzung auf dem
Schokoriegel deutlich nach oben und unten verlangert ist und nicht, wie bei der Marke, auf einer H6he mit den
beiden seitlichen Elementen endet.

Die vorhandenen Unterschiede bei der Strukturierung der Oberflache als einem der pragenden Elemente der
Marke der Antragstellerin sind indes wegen der im Ubrigen nahezu iibereinstimmenden Gestaltungsmerkmale
nicht ausreichend, um aus dem relevanten Ahnlichkeitsbereich herauszufiithren. Die duBere Form des
angegriffenen Riegels weist zwar gewisse Unterschiede in den Abmessungen auf: er ist etwas schmaler und
etwas langer und etwas flacher als die von der Marke der Antragstellerin wiedergegebene Riegelform eines
?duplo?. Diese Unterschiede sind allerdings so gering, dass sie nur bei unmittelbarem Vergleich beider
Zeichen nebeneinander festzustellen und deshalb auch nicht geeignet sind, einen von dem der Marke der
Antragstellerin abweichenden Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens zu pragen.

Auf den in der Schutzschrift betonten Umstand, dass die angegriffene Riegelform notwendig sei, um den
ausweislich einer Marktforschungsstudie von den Verbrauchern erwiinschten ?haptischen Knuspereffekt? zu
erzielen, ist die Antragsgegnerin im Verfahren nicht mehr ausdricklich zurickgekommen. Eine
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entsprechende Behauptung wére jedenfalls nicht glaubhaft gemacht.

Die Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne ist zwar, wie das Landgericht zutreffend ausgefiihrt
hat, in der Tat normativ zu bewerten. Gleichwohl sieht der Senat sich in seiner Beurteilung, dass ein mit der
Klagemarke in den wesentlichen Gestaltungselementen tUbereinstimmender Eindruck eines langlich-schmalen
und halbrunden Schokoladenriegels mit gepragter Oberflache besteht, indiziell bestéatigt durch die bereits
dargestellten Ergebnisse des Umfragegutachtens, ausweislich dessen fast 2/3 der derartige Produkte
konsumierenden Befragten einer tatsachlichen Verwechslung des angegriffenen Riegels mit der Marke der
Antragstellerin erlegen waren.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.
Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 166.666 ? festgesetzt.

Unterschriften
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