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Der unterschatzte Erfolgsfaktor
beim Produktlaunch: Markenschutz

fir Warenformen

Die meisten Unternehmen fithren bereits
standardmaflig eine Markenrecherche fiir
neue Produktnamen durch, um etwaige
Markenverletzungen und spatere Angriffe
zu vermeiden. Dass eine solche Recherche
auch bei neuen Produktformen ratsam ist
und neben der Recherche nach Designs
auch eine Recherche nach Marken umfas-
sen sollte, wird haufig libersehen. Hierbei
kénnen auch alltagliche Formen als Mar-
ken geschiitzt sein, so beispielsweise in ei-
nem aktuellen Fall des Oberlandesgerichts
(OLG) Diisseldorf, das tiber die Verletzung
einer Warenformmarke durch ein tiefge-
frorenes Kartoffelprodukt in Form eines
Gesichts zu entscheiden hatte. Nach
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Ansicht des Gerichts wiirden die relevan-
ten Verkehrskreise ein Kartoffelpro-
dukt in Gesichtsform nicht lediglich als
rein dekorativ auffassen, sondern hie-
rin einen Herkunftshinweis erblicken.
Das Gericht ging daher von einer mar-
kenmifdigen Benutzung der Form aus
und bejahte eine Markenverletzung
(OLG Diisseldorf, Urteil vom 19.12.2024 -
20 U 33/24).

Hintergrund der Entschei-
dung

Die Antragstellerin ist eine bekannte Her-
stellerin von Tiefkiihl-Kroketten in Form
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von Smileys. Diese Smiley-Form hat sie
sich als dreidimensionale Unionsmarke
fir ,vorfrittierte Kartoffelkroketten und
Kartoffelpiiree-Produkte, tiefgefroren”

schiitzen lassen.

Die Antragsgegnerin stellte ebenfalls tief-
gefrorene Kartoffelprodukte mit kreisfor-
migem, lachelndem Gesicht her und pra-
sentierte diese auf einer Fachmesse.

In dem Angebot sah die Antragstellerin
eine Verletzung ihrer Marke und ging da-
gegen vor. Das OLG Diisseldorf bejahte die
Markenverletzung und wies die Berufung
der Antragsgegnerin zuriick.

Warenformen sind grund-
satzlich schutzfahig

Zeichen, die aus der Form einer Ware
selbst oder einem Teil davon bestehen
(sog. Warenformen) unterliegen
grundsitzlich den gleichen rechtlichen
Grundsitzen wie andere Markenfor-
men, sodass auch diese vollwertigen
Markenschutz erlangen kénnen. Aller-
dings werden die Anmeldungen solcher
Zeichen in der Praxis relativ restriktiv be-
urteilt. Dies liegt insbesondere daran, dass
solchen Zeichen iiblicherweise keine Un-
terscheidungskraft zukommt. Unterschei-
dungskraft ist die einer Marke innewoh-
nende (konkrete) Eignung, vom Verkehr
als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu
werden, dass die in Rede stehenden Waren
oder Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend kenn-
zeichnet und die Waren oder Dienstleis-
tungen damit von denjenigen anderer Un-
ternehmen unterscheidet. Gewohnlich
schliefRen Verbraucher aus der Form der
Ware nicht auf die betriebliche Herkunft.
Einer Marke, die in der Form einer Ware
besteht, kommt daher regelmifiig nur
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dann Unterscheidungskraft zu, wenn sie

erheblich von der Norm oder Branchentib-
lichkeit abweicht. Mit dem Merkmal der
erheblichen Abweichung ist jedoch nur ge-
meint, dass die beanspruchte Form gegen-
tiber iiblichen Gestaltungen Besonderhei-
ten aufweisen muss, die geeignet sind, vom
Verkehr als Herkunftshinweis verstanden
zu werden.

Markenmafdige Benutzung
durch Warenform

Selbst wenn eine Warenform erfolgreich
als Marke geschiitzt werden konnte, stellt
nicht jede Nutzung durch Dritte eine Ver-
letzung dar. So sind z.B. beschreibende
oder rein dekorative Nutzungen grund-
satzlich erlaubt. Das OLG befasste sich in
seiner Entscheidung vorrangig mit der
Frage, ob in der Warenform eines Smiley-
Gesichts eine markenmaf3ige Verwendung
fiir Kartoffelprodukte zu sehen sei und be-
jahte im Ergebnis eine Markenverletzung.

Entscheidend sind u.a. die Kennzeich-
nungsgewohnheiten auf dem einschla-
gigen Warengebiet. Das OLG sah in der
aufwendig produzierten Kartoffelmasse in
Form eines Smileys eine besondere as-
thetische Ausgestaltung, die nicht nur
rein dekorativ, sondern im betroffenen
Markt so ungew6hnlich und besonders
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sei, dass ihr die relevanten Verkehrs-

kreise iiber den dasthetischen Gehalt
hinaus eine Herkunftsfunktion zuspre-
chen wiirden. Insbesondere stelle die
Smiley-Form nicht nur eine ,Variante“
von der Gestaltung anderer Kartoffelpro-
dukte dar (wie z.B. geriffelte Pommes Fri-
tes im Gegensatz zu ,glatten“ Pommes Fri-
tes), sondern vermittle Emotionen und
werde - im Vergleich zu herkdmmlichen
Produkten - als besonders innovativ und
Justig® wahrgenommen.

Obwohl die Antragsgegnerin ihre eigenen
Marken auf der Verpackung des Produkts
angebracht hatte und damit auf die Her-
kunft aus ihrem Haus hinwies, reichte dies
dem Gericht nicht, um eine Markenverlet-
zung auszuschliefsen.

Bedeutung des Urteils fiir
die Praxis

Die vorliegende Entscheidung macht noch
einmal deutlich, dass sich die Anmeldung
einer 3D-MarkKke fiir eine in der Branche
uniibliche Warenform lohnen kann. 3D-
Marken bieten Unternehmen insbeson-
dere die Méoglichkeit, ihre Produkte
durch einzigartige Warenformen vom
iibrigen Warenumfeld abzugrenzen
und langfristig zu schiitzen. Bei neuen
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Formen sollte auch der Schutz als De-
sign iiberlegt werden.

Umgekehrt sollte vor dem Launch eines
neuen Produkts nicht nur der Produkt-
name, sondern auch seine Form im
Rahmen von Marken- und Design-
recherchen gepriift werden, um effek-
tiv Schutzrechtsverletzungen vorzu-
beugen.
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