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Abschluf3stiick
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

a) Die Formgestaltung einer Ware wird vom Verkehr regelmafiig nicht in glei-
cher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis aufgefal3t, weil
es dabei zunachst um die funktionelle und asthetische Ausgestaltung der
Ware selbst geht. Etwas anderes kann allerdings gelten, wenn der Verkehr
aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlagigen Waren-
gebiet geneigt ist, auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufma-
chung eine eigenstandige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.

b) Der Schutz des Markenrechts richtet sich auch bei einer dreidimensionalen
Marke gegen die Beeintrachtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht
gegen die Ubernahme &sthetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber
fur deren Waren.



BGH, Urt. v. 5. Dezember 2002 - | ZR 91/00 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main



Der |I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mundliche Ver-
handlung vom 5. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und

Dr. Bischer

fir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesge-
richts Frankfurt am Main vom 10. Februar 2000 wird auf Kosten der

Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Beide Parteien stellen Schreibgerate her und vertreiben diese. Die Kla-
gerin bringt seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland die Schreibgerateserie
"P. D. " auf den Markt, die aus Fullhalter, Roller-Pen, Kugelschreiber und
Drehbleistift besteht. Diese lehnt sich in der Gestaltung an die bereits in den
20er Jahren mit grof3em Erfolg vertriebene "D.  "-Serie an.

Die mit der Klagerin verbundene P.  Pen Products (GB) ist Inhaberin
der nachstehend abgebildeten dreidimensionalen Marken Nr. 397 02 632 (an-



gemeldet am 23.1.1997) und Nr. 398 70 850 (angemeldet am 9.12.1998). Beide
Marken sind fur Schreib-, Zeichen- und Markierungsgerate eingetragen, die al-
tere Marke Nr. 397 02 632 u.a. auch fur Tinten, Schreibwaren und Buroartikel

(ausgenommen Mobel).

Nr. 397 02 632 " Nr. 398 70 850

Akz.: 397 02 632.3 Akz.: 398 70 850.9/16

Nur bei der juingeren Marke Nr. 398 70 850 ist der Anmeldung eine Be-
schreibung beigefiigt. Aus dieser ergibt sich u.a., daf? die Marke Schutz fur das
obere Abschluf3stiick eines Gerates zum Schreiben, Zeichnen oder Markieren

beansprucht.

Die Beklagte bietet in Deutschland eine Schreibgeréateserie (Fullhalter,
Roller-Pen und Kugelschreiber) unter der Bezeichnung "L. " an, wobei sie den
als Anlage P 18 (in Farbkopie) vorgelegten Prospekt verwendet. Nachfolgend

sind einzelne dieser Schreibgeréte als Beispiele wiedergegeben:



a) TY-200SB:
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b) CH-211SB:
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f) TY-101SS:

Die Klagerin nimmt die Beklagte - soweit im Revisionsverfahren nach nur
teilweiser Annahme ihrer Revision noch von Bedeutung - wegen zahlreicher in
ihrem Farbprospekt wiedergegebener Kugelschreiber, die jeweils ein sdulen-
férmiges Abschluf3stiick besitzen, auf Unterlassung, Auskunft und Schadenser-
satz in Anspruch. Sie stitzt ihre Klage - mit Ermachtigung der P.  Pen Pro-
ducts (GB) - auf Anspriiche aus den eingetragenen dreidimensionalen Marken.
Das saulenférmige Abschluf3stiick der beanstandeten Schreibgerate diene de-
ren Kennzeichnung und sei mit den Klagemarken verwechselbar. Weiter macht
die Klagerin Anspriche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz geltend.
Die "D. "-Stifte wiesen eine hohe wettbewerbliche Eigenart auf. Die Beklagte
versuche, mit der systematischen Nachahmung aller wesentlichen Ge-
staltungsmerkmale dieser Schreibgerate eine Herkunftstauschung herbeizufiih-
ren und ihren besonderen Ruf auszubeuten. Mit dem Modell "D. " seien in
Deutschland von 1995 bis 1998 Umsatzerlése von insgesamt 2.376.000,-- DM
erzielt worden; die Werbeaufwendungen fur Schreibgerate der Marke "P. "
hatten allein 1997 und 1998 insgesamt 1.543.000,-- DM betragen.

In den Vorinstanzen hat die Klagerin weitergehend mit Ermachtigung der
mit ihr verbundenen P.  Pen B.V. (NL) auch aus deren Rechten aus dem Ge-
schmacksmuster Nr. DM/015 534 geklagt und ihre Antrage auf alle in dem
Farbprospekt gemald Anlage P 18 abgebildeten Schreibgerate (d.h. auch solche
ohne saulenférmiges Abschlu3stiick) bezogen.



Die Klagerin hat vor dem Landgericht beantragt, die Beklagte unter An-
drohung von naher bezeichneten Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unter-
lassen, Schreibgerate entsprechend der Abbildung in der Anlage zum Klagean-
trag (die dem Prospekt der Beklagten gemalR Anlage P 18 entspricht) in der
Bundesrepublik Deutschland anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr
zu bringen. Weiter hat sie beantragt, die Beklagte zur Auskunftserteilung zu
verurteilen und ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.

Die Beklagte hat sich gegentiber den markenrechtlichen Anspriichen auf
ihre nachstehend abgebildete, u.a. fir Schreibgeréate eingetragene, dreidimen-
sionale Marke Nr. 398 06 929 (angemeldet am 10.2.1998) berufen, deren Ge-
genstand die Grundform der beanstandeten Kugelschreiber mit saulenférmigem
Abschluf3stiick ist:



Nr. 398 06 929

Akz.: 398 06 929.8/16
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Die Beklagte hat gegen die Klagerin Widerklage auf Zahlung von Scha-

densersatz in Hohe von 100.000,-- DM erhoben, tiber die noch nicht entschie-
den worden ist.

Das Landgericht hat die Beklagte durch Teilurteil nur teilweise entspre-
chend dem Klageantrag verurteilt. Es hat der Beklagten verboten, Schreibge-
rate, insbesondere Kugelschreiber, in der Bundesrepublik Deutschland anzu-
bieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen, bei denen das obere
Abschlu3stiick saulenartig geformt ist, wie es bei den im Urteilsausspruch im
einzelnen bezeichneten, in der Anlage zum Klageantrag abgebildeten Modellen
der Fall ist. Bezogen auf solche Handlungen hat das Landgericht die Beklagte
auch zur Auskunftserteilung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festge-

stellt. Im Gbrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen.



Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Das Be-
rufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil
abgeéandert und die Klage insgesamt abgewiesen. Die Berufung der Klagerin

hat das Berufungsgericht zurtickgewiesen.

Die Klagerin hat gegen das Berufungsurteil Revision eingelegt, mit der
sie allerdings Anspriiche aus Geschmacksmusterrecht nicht mehr weiterverfolgt
hat. Der Senat hat die Revision nur hinsichtlich der Klageantrage, die Kugel-
schreiber mit sdulenférmigem Abschluf3stiick betreffen, angenommen. Im Um-
fang der Annahme erstrebt die Klagerin die Wiederherstellung der vom Landge-
richt ausgesprochenen Verurteilung der Beklagten. Die Beklagte beantragt, die

Revision auch insoweit zurtickzuweisen.

Entscheidungsgriinde:

A. |. Das Berufungsgericht hat angenommen, dal3 die Kl&agerin keine An-
spriche aus den dreidimensionalen Marken Nr. 397 02 632 und Nr. 398 70 850
geltend machen kénne, weil die Beklagte diese Marken durch das Angebot und
den Vertrieb ihrer Kugelschreiber mit saulenférmigen Abschluf3stiicken nicht
verletzt habe. Dazu hat es ausgefuhrt:

Der weit Uberwiegende Teil der beanstandeten Schreibgerate mache von
der als Marke eingetragenen Form keinen kennzeichnenden Gebrauch, d.h.
nicht in einer Weise, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis

auf die Herkunft der Ware angesehen werde. Bei den Schreibgeréten der Be-
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klagten bilde die Form eines saulenartig verzierten Zylinders lediglich einen
funktionalen Bestandteil der Ware, n&mlich das obere Abschluf3stiick. Ein kenn-
zeichnender Gebrauch liege jedoch nur vor, wenn gerade der Teil einer bean-
standeten Ware, der fur sich der als Marke eingetragenen Form entspreche
oder dhnele, nach der Gesamtwirkung der Ware noch als Kennzeichnungsmittel
aufgefaldt werde, etwa weil er besonders hervorgehoben erscheine. Danach
konne hier den sédulenférmigen Abschluf3stiicken nur bei 14 der beanstandeten
Schreibgerate eine Kennzeichnungsfunktion zugebilligt werden. Dies seien die-
jenigen Kugelschreiber, die - abgesehen von dem Abschluf3stiick - hinsichtlich
Form, Farbe und Verzierungen eher schlicht gehalten seien, so daf3 bei diesen
das Abschlu3stick nach dem Gesamteindruck deutlich hervortrete und dem-
entsprechend als Kennzeichnungsmittel wahrgenommen werden kénne. Dabei
handele es sich um folgende im Prospekt abgebildete Schreibgerate: Auf Seite
8 um die Modelle TY-107SS, TY-109SS, auf Seite 9 um die Modelle TY-102SS,
TY-106SS (= im Tatbestand abgebildetes Prospektbeispiel €), TY-108SS (=
Prospektbeispiel d), Modell Seite 9 des Prospekts/unterste Abbildung (Bezeich-
nung auf der Prospektkopie abgedeckt), auf Seite 12 um die Modelle TY-
107GTS, TY-109GTS, TY-110GTS, TY-111GTS sowie auf Seite 24 um die Mo-
delle TY-101G, TY-102SS, TY-101SG und TY-101SS (= Prospektbeispiel f).

Bei allen anderen Kugelschreibern der Beklagten gehe das séulenformi-
ge Abschluf3stiick wegen auffalliger weiterer Gestaltungsmerkmale (wie Orna-
menten, Ringen und farblichen Absetzungen) im Gesamterscheinungsbild unter
und habe demzufolge aus der Sicht des Betrachters keine herkunftskennzeich-

nende Funktion.
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Hinsichtlich aller Kugelschreiber der Beklagten fehle es jedenfalls, auch
wenn deren sdulenférmige Abschlu3stiicke als kennzeichnend angesehen wiir-
den, trotz gegebener Warenidentitat an einer Verwechslungsgefahr.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei eher gering. Saulenférmige
Abschlu3stiicke seien bei Schreibgeraten in der Zeit vor dem 2. Weltkrieg ein
im Trend liegendes, verbreitetes Gestaltungsmittel des Art déco gewesen. Sol-
che Abschluf3stiicke seien zwar in den letzten Jahrzehnten bis zum Wiederauf-
greifen des "D. " durch die Klagerin nicht mehr verwendet worden, so dal3 der
Verkehr der eingetragenen Form durchaus eine die Herkunft kennzeichnende
Originalitat beimesse, soweit sie als hervorgehobenes Abschluf3stiick eines
Schreibgerats verwendet werde. Da es sich aber bei sdulenférmigen Abschlul3-
stiicken im allgemeinen um historische, an sich gemeinfreie Gestaltungsmittel
handele, durften diese - auch wenn sie in Vergessenheit geraten seien - nicht
im Wege des Markenschutzes fir eine einzige Person monopolisiert werden.
Zwar bestehe kein die Eintragung hinderndes umfassendes Freihaltebedurfnis
im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, der Schutzbereich der Marke durfe
aber nicht so weit gezogen werden, dal® es anderen Herstellern unmdglich ge-
macht werde, sich des historischen Gestaltungsmittels des saulenférmigen Ab-

schlu3stiicks zu bedienen.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke habe auch nicht infolge groR3er
Verkehrsbekanntheit eine wesentliche Starkung erfahren. Aus den von der Kla-
gerin dargelegten hohen Umsatzen und Werbeaufwendungen folge das nicht,
da zum einen nicht feststehe, zu welchem Anteil diese gerade auf die Schreib-
gerate mit sdulenférmigem Abschluf3stiick entfielen, und zum anderen auch aus
einer - unterstellten - Bekanntheit derartiger Schreibgerate nicht folge, dal3 die-
se gerade auf das Abschluf3stiick und nicht etwa auf den von der Klagerin in
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ihrem aktuellen Katalog als gemeinsames Merkmal hervorgehobenen sog.

Pfeil-Clip (mit Gravur und Spitze) zurtickzufiihren sei.

Bei einer Gesamtwuirdigung aller Umstande sei eine Verwechslungsge-
fahr zu verneinen, weil der Grad der Markenahnlichkeit als zu gering anzusehen

sei.

Il. Die hiergegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungs-
gericht hat zu Recht entschieden, dal® die von der Klagerin mit Ermachtigung
der Markeninhaber geltend gemachten markenrechtlichen Anspriche wegen
Verletzung der dreidimensionalen Marken Nr. 397 02 632 und Nr. 398 70 850
(8 14 Abs. 5, Abs. 6 MarkenG) unbegriindet sind. Hinsichtlich der jingeren - am
9. Dezember 1998 angemeldeten - Marke gilt das schon deshalb, weil diese
prioritatsjunger ist als die - bereits am 10. Februar 1998 angemeldete - Marke
der Beklagten Nr. 398 06 929, deren Gegenstand die Grundform der beanstan-
deten Kugelschreiber mit saulenféormigem Abschlul3stick ist (86 Abs. 2
MarkenG). Aber auch die prioritatsalteste - am 23. Januar 1997 angemeldete -
Marke der P.  Pen Products (GB) Nr. 397 02 632 wird durch das Angebot und
den Vertrieb der angegriffenen Kugelschreiber nicht verletzt.

1. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Be-
rufungsgerichts, daf? markenrechtliche Anspriiche bei dem weit iberwiegenden
Teil der beanstandeten Schreibgerate schon deshalb ausscheiden, weil bei die-
sen die Gestaltung der Abschlul3stiicke nicht als Gebrauch einer dreidimensio-

nalen Kennzeichnung anzusehen sei.

a) Eine Verletzung des Rechts aus einer dreidimensionalen Marke durch

eine Warengestaltung kann nur angenommen werden, wenn diese auch der
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Unterscheidung der Waren des Unternehmens von denen anderer Unterneh-

men dient.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europadischen Gemein-
schaften ist in Art. 5 Abs. 1 MarkenRL - der durch 8§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2
MarkenG umgesetzt worden ist - ein ausschliel3liches Recht des Markeninha-
bers vorgesehen worden, um den Schutz seiner spezifischen Interessen zu er-
moglichen, d.h. um sicherzustellen, dal3 die Marke ihre Funktionen erfillen
kann. Die Ausuibung des Markenrechts muf3 daher auf Falle beschrankt bleiben,
in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der
Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewahrleistung der Herkunft
der Ware gegenuber den Verbrauchern, beeintrachtigt oder beeintrachtigen
kénnte. Der Markeninhaber kann danach auch die Benutzung eines mit der
Marke identischen Zeichens fir Waren, die mit denjenigen identisch sind, fir
die die Marke eingetragen ist, nicht verbieten, wenn diese Benutzung im Hin-
blick auf die Funktionen der Marke seine Interessen als Markeninhaber nicht
beeintrachtigen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, WRP 2002,
1415, 1419 Tz. 51 ff. = MarkenR 2002, 394 - Arsenal Football Club plc; vgl.
weiter BGH, Urt. v. 20.12.2001 - | ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP
2002, 982 - FRUHSTUCKS-DRINK I, m.w.N.).

b) Es ist im wesentlichen Aufgabe des Tatrichters zu beurteilen, ob eine
angegriffene Warengestaltung als Ganze oder in einzelnen Teilen herkunfts-
hinweisend ist und somit eine Verletzung der Rechte des Markeninhabers in
Betracht kommt. Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision
seine Annahme rechtsfehlerfrei begrindet, dal3 dies bei denjenigen Schreibge-
raten der Beklagten nicht der Fall ist, die nicht wie die 14 anderen, néaher be-
zeichneten Gerate eher schlicht gehalten sind.
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Bei der Beurteilung, ob die Abschluf3stiicke der beanstandeten Schreib-
gerate, obwohl sie nur Teil der Warengestaltung sind, fir sich genommen als
Herkunftshinweis anzusehen sind, kommt es allein auf das Verstandnis des
angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers an (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - | ZR 223/97,
GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHE/TISSERAND; Urt. v.
20.12.2001 - | ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRUH-
STUCKS-DRINK II). Dabei entspricht es der Lebenserfahrung, daR der Verkehr
eine Warenaufmachung nicht in analysierender Betrachtungsweise, sondern als
Ganze so aufnimmt, wie sie sich ihm darstellt. Der Durchschnittsverbraucher
abstrahiert in aller Regel nicht die Form einer Ware von ihrer sonstigen Ge-
staltung. Die Raumform der Ware als Ganzer oder in einzelnen Bestandteilen
kann deshalb nur dann als herkunftshinweisend beurteilt werden, wenn sie dies
aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers auch in ihrem Zusammenhang mit
den anderen Elementen der Aufmachung ist (vgl. dazu auch BGH, Urt. v.
5.4.2001 - | ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-
Dach; vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 94; Strobele,
MarkenR 2001, 106, 117; ders., Festschrift Erdmann, 2002, S. 491, 500 f.; Kri-
ger ebd. S. 357, 369 f.; Hager, GRUR 2002, 566, 569). Auch eine ausgepragte-
re Raumform eines Bestandteils der Ware kann in ihrer Wirkung im Rahmen

der Gesamtaufmachung durch andere Gestaltungselemente tberlagert werden.

Das Berufungsgericht hat demgemal entgegen der Ansicht der Revision
zu Recht darauf abgestellt, wie das Abschluf3stiick in der Gesamtgestaltung der
Schreibgerate der Beklagten aufgenommen wird, und berlcksichtigt, dal3 bei
den Schreibgeraten der Beklagten - abgesehen von den 14 eher schlicht ge-
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haltenen Schreibgeréten - die Form des Abschluf3stiicks aufgrund auffalliger
weiterer Gestaltungsmerkmale im Gesamterscheinungsbild zurtcktritt.

Fur die Beurteilung des Berufungsgerichts spricht zudem, daf3 der Ver-
kehr die Formgestaltung einer Ware regelmaf3ig nicht in gleicher Weise wie
Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffal3t, weil es dabei zunachst um
die funktionelle und &asthetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine
besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zu-
geschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen
(vgl. dazu auch EuG, Urt. v. 7.2.2002 - Rs. T-88/00, GRUR Int. 2002, 531, 534
Tz. 37 f. - Mag Lite - Taschenlampen; Urt. v. 9.10.2002 - Rs. T-36/01, Tz. 22 ff.
[zu einem Glasmuster]; BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - | ZB 6/98, GRUR 2001, 56,
57 = WRP 2000, 1290 - Likérflasche; Strébele, GRUR 2001, 658, 665 f.; PlaR,
WRP 2002, 181, 186; vgl. weiter Osterloh, Festschrift Erdmann, 2002, S. 445,
451).

Etwas anderes kann allerdings gelten, wenn der Verkehr aufgrund der
Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlagigen Warengebiet geneigt ist,
auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigenstandi-
ge Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen (vgl. dazu auch BGH GRUR 2002,
171, 174 - Marlboro-Dach). Daflr ist hier aber nichts dargetan. Ebensowenig
kann davon ausgegangen werden, dal3 die sdulenférmige Gestaltung des Ab-
schluf3stiicks bei den Schreibgeraten im Verkehr in einem Umfang als Her-
kunftshinweis auf die Klagerin bekannt geworden ist, daf? dies das Verstandnis
der Aufmachung der beanstandeten Schreibgerate beeinflussen konnte (vgl.
dazu auch BGH, Urt. v. 6.7.2000 - | ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP
2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung).
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2. Das Berufungsgericht hat die Ansicht vertreten, dal3 die saulenférmi-
gen Abschlu3stlicke bei den 14 eher schlicht gehaltenen Schreibgeraten der
Beklagten kennzeichenméal3ig verwendet worden sind. Diese tatrichterliche Be-
urteilung ist rechtsfehlerfrei, auch wenn im Tatsachlichen manches fir die An-
sicht der Revisionserwiderung spricht, dal3 der Verkehr unter den gegebenen
Umstanden eine solche Warenform nicht ohne weiteres als Hinweis auf die

Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen auffafit.

3. Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, daf3 bei den
14 néher bezeichneten Kugelschreibern, bei denen es von einem kennzei-
chenmafigen Gebrauch des Abschluf3stiicks ausgegangen ist, eine Verwechs-
lungsgefahr nicht gegeben ist.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter
Berucksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht
eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbe-
sondere der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der mit ihnen gekenn-
zeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, so daf3
ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren Grad der
Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhéhte Kennzeichnungskraft der Mar-
ke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001
-1ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-
PUREN; Beschl. v. 8.5.2002 - | ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 = WRP 2002,
1152 - DKV/OKYV). Diese Grundsétze gelten auch bei einer dreidimensionalen
Klagemarke (BGH, Urt. v. 3.11.1999 - | ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 =
WRP 2000, 631 - MAG-LITE).
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a) Die Klagemarke Nr. 397 02 632 hat eine dreidimensionale saulenarti-
ge Raumform zum Gegenstand. Aus dem Markenregister ergibt sich nicht, daf3
die Marke bestimmungsgemal bei den im Warenverzeichnis aufgefiihrten Wa-
ren in einer konkret bezeichneten Weise, insbesondere zur Gestaltung des Ab-
schluf3stiicks von Schreibgeraten in dieser Form, verwendet werden soll, zumal
im Warenverzeichnis aul3er Schreib-, Zeichen- und Markierungsgeraten auch
zahlreiche andersartige Waren aufgefuhrt sind. Fir den Schutzumfang ist nur
von der Marke auszugehen, wie sie eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v.
4.2.1999 - | ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RE-
COARQO; Urt. v. 20.10.1999 - | ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000,
529 - ARD-1). Es ist dafir ohne Bedeutung, wie die Klagerin selbst die Marke
fur ihre Waren benutzt (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - | ZR 138/95, GRUR 1998,
1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu).

b) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke Nr. 397 02 632 ist auch in
Bezug auf Schreibgeréte als normal anzusehen. Da die Klagemarke nicht ledig-
lich einen Bestandteil von Schreibgeraten, wie sie im Warenverzeichnis aufge-
fuhrt sind, wiedergibt, kann ihre Kennzeichnungskraft - entgegen der Ansicht
des Berufungsgerichts - nicht mit der Begrindung als eher gering eingestuft
werden, dal’ die geschiutzte Raumform in friherer Zeit ein verbreitetes Mittel
zur Gestaltung des Abschluf3stiicks von Schreibgeraten gewesen sei. Die Mar-
ke ist als geschitzte Raumform zudem keine einfache Gestaltung, sondern
- wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zutreffend ausgefihrt

hat - durch einen besonderen, durchdachten Aufbau gekennzeichnet.

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung ist nicht fest-
gestellt; sie wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Eine erhdhte

Kennzeichnungskraft kann etwa angenommen werden, wenn ein Zeichen im
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Verkehr durch umfangreiche Benutzung als Marke, d.h. als Mittel, die betroffene
Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, an Bekanntheit
gewonnen hat (vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - Rs. C-299/99, GRUR
2002, 804, 808 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips). Auch wenn mit dem Beru-
fungsgericht unterstellt wird, dal’3 die von der Klagerin vertriebenen Stifte als
Waren bekannt sind, bedeutet dies deshalb noch nicht, daf3 damit in gleicher
Weise die Bekanntheit der als Marke geschitzten Raumform in ihrer Funktion
als Herkunftshinweis gesteigert worden ist. Dagegen spricht die vom Beru-
fungsgericht dargelegte Moglichkeit, dafld die Schreibgeréate der Klagerin an an-
deren Zeichen (vor allem dem gemeinsamen Merkmal des sog. Pfeil-Clips) er-
kannt werden, sowie der Umstand, dal? die als Marke geschitzte Raumform bei
ihrer Verwendung zur Gestaltung der Abschluf3stiicke von Schreibgeraten nicht

ohne weiteres als Herkunftshinweis verstanden wird.

c) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, daf} die
Markenahnlichkeit im Rechtssinn bei den sich gegenlberstehenden Zeichen

gering ist.

(1) Bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit ist auf den jeweiligen Ge-
samteindruck der sich gegeniberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH
GRUR 2002, 342, 343 - ASTRA/ESTRA-PUREN, m.w.N.). Die Ahnlichkeit einer
Marke mit einem angegriffenen Zeichen kann nur in bezug auf die konkrete
Form, in der dieses verwendet wird, festgestellt werden (vgl. BGH GRUR 1999,
583, 584 - LORA DI RECOARO). MalRgebend sind dabei im Hinblick auf die
Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. EuUGH GRUR 2002, 804, 806
Tz. 30 - Philips; BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - | ZB 1/99, GRUR 2002, 64 = WRP
2001, 1445 - INDIVIDUELLE), nur Ubereinstimmungen in denjenigen Merkma-
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len, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (vgl. BGH GRUR 2000,
608, 610 - ARD-1; BGH GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE).

(2) Das Berufungsgericht hat seine Annahme, die sich gegenuberste-
henden Zeichen seien nur in geringem Malfd dhnlich, mit einem Vergleich des
Aufbaus der Formen und ihres Gesamteindrucks begriindet. Dazu hat es aus-
gefihrt: Die Grundform der Klagemarke bestehe aus einem (geraden) Zylinder,
der sich im oberen Teil verbreitere; zugleich seien am oberen und unteren Ende
jeweils zwei Ringe, jedoch in unterschiedlichem Abstand voneinander und vom
jeweiligen Ende der Saule, angebracht. Die Form erhalte dadurch einen durch-
dachten Aufbau. Das angegriffene Abschlu3stiick vermittle dagegen im Ge-
samteindruck ein von der Klagemarke durchaus zu unterscheidendes Bild. Es
habe eine sich in der Mitte gleichmaRig verjingende Grundform, an deren obe-
ren und unteren Ende jeweils die gleiche Anordnung von drei Ringen ange-
bracht sei, wodurch eine Symmetrie zur gedachten Mittelquerachse entstehe.

Diese tatrichterliche - im Revisionsverfahren ohnehin nur eingeschrankt
Uberpriufbare (vgl. BGH GRUR 1999, 583, 584 f. - LORA DI RECOARO) - Be-
urteilung ist rechtsfehlerfrei. Die Rige der Revision, das Berufungsgericht habe
Ubergangen, dal3 beide Zeichen Ubereinstimmend eine saulenférmige Grund-
form aufweisen, bericksichtigt nicht, daf3 mit einer solchen Verallgemeinerung
von Merkmalen der markenrechtlich relevante Ahnlichkeitsbereich verlassen
wird und der Markenschutz auf allgemeine asthetische Grundformen erstreckt
werden soll, die nicht schutzfahig sind (vgl. dazu auch EuUGH GRUR 2002, 804,
809 Tz. 78 - Philips; BGH GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE).

d) In der Abwagung der fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
mafigebenden Faktoren ist die danach nur in Betracht kommende Marken-
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ahnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn zu begrin-
den, auch wenn die Klagemarke Nr. 397 02 632 normale Kennzeichnungskraft
besitzt und die Warenidentitat ins Gewicht fallt (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508
- ATTACHE/TISSERAND). Bei dieser Beurteilung ist mit zu beriicksichtigen,
dafd sich der Schutz des Markenrechts auch bei einer dreidimensionalen Marke
vor allem gegen die Beeintrdchtigung der Herkunftsfunktion der Marke richtet,
nicht gegen die Ubernahme &sthetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbe-
werber fiir deren Waren (vgl. dazu auch - zur Ubernahme technischer Losun-
gen oder Gebrauchseigenschaften - EuGH GRUR 2002, 804, 809 Tz. 78
- Philips).

B. I. Das Berufungsgericht hat auch die Anspriiche der Kléagerin aus er-
ganzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz, die sich gegen das An-
gebot und den Vertrieb der Schreibgerate der Beklagten mit sdulenférmigem
Abschluf3stiick richten, als unbegriindet angesehen. Dazu hat es ausgefuhrt:

Den "D. "-Kugelschreibern und -Drehbleistiften kénne in ihrer Gesamt-
heit eine wettbewerbliche Eigenart nicht abgesprochen werden. Die Stifte ver-
fugten jedenfalls bei den Verkehrskreisen, die an teuren Schreibgeréaten inter-
essiert seien, uber den Ruf besonderer Qualitat und Exklusivitat. Die Eignung
der Stifte, auf die betriebliche Herkunft und die Besonderheiten des Erzeugnis-
ses hinzuweisen, werde jedoch in erster Linie durch den charakteristischen
"Pfeil-Clip" (mit Gravur und dreieckiger Spitze) in Verbindung mit dem saulen-
formigen Abschluf3stiick begrindet. Dagegen gehdrten die tbrigen Merkmale
der Stifte - insbesondere deren Grundform und die Anordnung der verschiede-
nen Ringe - zu den bei Schreibgeraten tblichen Gestaltungsmitteln; sie triigen
daher zur wettbewerblichen Eigenart der Stifte jedenfalls nicht nennenswert bei.
Gerade den sog. Pfeil-Clip habe die Beklagte nicht ibernommen; bei der Ge-
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staltung des AbschluR3stiicks habe sie einen gewissen Abstand vom Vorbild der

Klagerin eingehalten.

Der Beklagten sei weiter nicht vorzuwerfen, dal® sie eine Vielzahl von
Kugelschreibern mit dem beanstandeten Abschlul3stiick versehen habe. Dabei
gehe es nicht um eine gleichzeitige systematische Annaherung an mehrere
wettbewerblich eigenartige Vorbilder, sondern lediglich um unterschiedliche Va-
rianten der Annéherung an dasselbe Vorbild. Die wettbewerblichen Interessen
der Klagerin wirden dadurch nicht weitergehend als durch die Annaherung als
solche beeintrachtigt. Die Gefahr einer Herkunftstduschung sei nicht nur wegen
der unterschiedlichen Gestaltung der Stifte, sondern auch deshalb zu vernei-
nen, weil die Schreibgerate der Beklagten schon wegen des grof3en Preisunter-
schieds nicht mit der Kl&agerin in Verbindung gebracht wirden. Auch eine Beein-
trachtigung des besonderen Rufes der Klagerin sei nicht zu beflrchten. Jeder,
der den"D. "-Kugelschreiber der Klagerin kenne und mit ihm einen besonde-
ren Ruf verbinde, werde an dem deutlich anderen Clip und dem ebenfalls ab-
weichend gestalteten oberen Abschlul3stiick der beanstandeten Kugelschreiber
sofort erkennen, daf3 diese nicht von der Klagerin stammen kénnten. Dies gelte

auch, wenn er die Kugelschreiber nur in der Hand eines Dritten sehe.

Die von der Beklagten vorgenommene Annéherung an die Schreibgerate
der Klagerin sei damit noch als ein - wettbewerbsrechtlich zulassiger - Versuch
zu werten, an einem von der Klagerin eingeleiteten Trend teilzunehmen, nam-

lich der "Wiederentdeckung" von Art déco-Formen in diesem Produktbereich.

Il. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsangriffe haben kei-
nen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht Anspriche der Kla-
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gerin aus erganzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz (8§ 1 UWG)

verneint.

1. Durch die sondergesetzliche Regelung des 8§ 14 MarkenG werden An-
spriche aus 8 1 UWG nicht von vornherein ausgeschlossen. Neben Anspri-
chen aus Markenrecht kdnnen Anspriche aus 8§ 1 UWG gegeben sein, wenn
sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht
Gegenstand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001
-1ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 171 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). So liegt der
Fall hier, weil sich die von der Klagerin geltend gemachten Anspriiche aus Mar-
kenrecht und ihre behaupteten Anspriche aus ergdnzendem wettbewerbs-
rechtlichem Leistungsschutz auf verschiedene Schutzgegenstande beziehen.

Die Klagerin hat ihre markenrechtlichen Anspriiche darauf gestitzt, dai3
zwischen den fir sie eingetragenen Marken, die (abstrakte) Raumformen dar-
stellen, und der Gestaltung der Abschlu3stiicke bei den beanstandeten
Schreibgeraten eine Verwechslungsgefahr bestehe. Mit ihren Anspriichen aus
erganzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz macht sie dagegen
geltend, daf? die Beklagte durch den Vertrieb der beanstandeten Schreibgerate
unlauter handele, weil diese Nachahmungen von Schreibgeraten der erfolgrei-
chen "D. "-Serie seien. Gegenstand dieses Klagevorbringens ist demgemar
nicht der Vorwurf der unlauteren Annaherung an fremde Kennzeichnungen,
sondern der Vorwurf der Ausnutzung eines fir die "D.  "-Kugelschreiber und
-Drehbleistifte als konkrete Erzeugnisse erworbenen Rufs besonderer Qualitat

und Exklusivitat.

2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dal’ die
Ubernahme einer Gestaltungsform, die nicht (mehr) unter Sonderrechtsschutz
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steht, nach 8 1 UWG wettbewerbswidrig sein kann, wenn das Erzeugnis von
wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstdnde hinzutreten, die die
Nachahmung unlauter erscheinen lassen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.6.2000
-1 ZR 90/98, GRUR 2001, 251, 253 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung;
Urt. v. 19.10.2000 - | ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 444 = WRP 2001, 534
- Viennetta, jeweils m.w.N.). Eine solche wettbewerbliche Eigenart setzt voraus,
daR die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses
geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Her-
kunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt.
v. 21.2.2002 - | ZR 265/99, GRUR 2002, 629, 632 = WRP 2002, 1058 - Blend-
segel, m.w.N.).

3. Anspriche aus erganzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungs-
schutz stehen der Klagerin danach schon deshalb nicht zu, weil die Beklagte
nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts die Merkma-
le, aus denen sich die wettbewerbliche Eigenart der "D.  "-Stifte ergibt, bei

den beanstandeten Schreibgeraten nicht ibernommen hat.

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, da? den "D. "Kugelschrei-
bern und -Drehbleistiften als solchen zwar wettbewerbliche Eigenart zukomme,
diese aber in erster Linie durch den charakteristischen "Pfeil-Clip" (mit Gravur
und dreieckiger Spitze) in Verbindung mit dem s&ulenférmigen Abschluf3stiick
begrindet werde, ist als tatrichterliche Beurteilung - entgegen der Auffassung
der Revision - nicht widersprichlich, sondern nachvollziehbar und rechtsfehler-
frei. Die Klagerin hat ihre Behauptung, daf3 die "D. "-Schreibgerate auch
durch ihre sonstige Form ein "eigenes Gesicht" hatten, nicht durch konkrete
Ausfihrungen belegt. Die pauschale Verweisung auf einen Aktenordner mit den
Abbildungen einer Vielzahl abweichender Gestaltungen gentigte dafir nicht.
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Die Klagerin hat auch nicht begriindet, warum die Abmessungen der "D. -
Schreibgerate, die bei den beanstandeten Schreibgeraten Gbernommen sein

sollen, fur die wettbewerbliche Eigenart bedeutsam seien.

b) Die danach fir die wettbewerbliche Eigenart der "D.  "-Schreibgerate
malgeblichen Merkmale fehlen bei den beanstandeten Schreibgeraten. Diese
weisen den charakteristischen "Pfeil-Clip" nicht auf. Das s&ulenformige Ab-
schluf3stiick der "D.  "-Schreibgerate hat die Beklagte bei ihren Schreibgera-
ten nicht in seiner besonderen Ausgestaltung Ubernommen. Wie das Beru-
fungsgericht im Zusammenhang mit den markenrechtlichen Anspriichen aus-
gefluhrt hat, unterscheidet sich die Form der Abschluf3stiicke bei den beanstan-
deten Schreibgeréaten erheblich und fur den Gesamteindruck wesentlich von der
Form der Abschluf3stiicke der "D. "-Schreibgerate. Wettbewerbsrechtlichen
Schutz fur den Gedanken, ein Schreibgerat mit einem saulenformigen Ab-
schluf3stiick zu versehen, kann die Klagerin nicht beanspruchen, auch wenn
sich die Beklagte durch die Ubernahme dieses Gedankens einen Trend zunutze
machen sollte, den die Klagerin mit der Gestaltung der "D.  "-Schreibgerate

eingeleitet hat.
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C. Die Revision war danach auf Kosten der Klagerin zurtickzuweisen
(8 97 Abs. 1 ZPO).

Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck

Pokrant Bischer



