Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 3. November 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck

und Pokrant

flr Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Teilurteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Minchen vom 3. April 1997 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch Uber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, stellt seit 1979 von
ihrem Présidenten A. M. entwickelte Taschenlampen her und vertreibt
diese unter der Bezeichnung MAG-LITE. Seit 1984 hat die Kl&gerin eine in der
Form weiterentwickelte kleinere Taschenlampe, die MINI MAG-LITE, in ihrem
Programm. Die Beklagte, ein groBes Handelsunternehmen, befaBt sich u.a.

ebenfalls mit dem Vertrieb von Taschenlampen.



Mit ihrer im Jahre 1994 erhobenen Klage hat die Klagerin gegen die Be-
klagte wegen der von dieser vertriecbenen Taschenlampen "S. MAXI" und
"S.  MINI" Anspriiche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung
der Schadensersatzverpflichtung geltend gemacht; sie hat diese auf §§ 1 und
3 UWG sowie § 25 WZG gestitzt.

Die Beklagte ist dem aus tatséchlichen und rechtlichen Grinden entge-

gengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren hat die Klégerin die geltend gemachten Anspru-
che zuséatzlich auf Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes sowie auf § 4 Nr. 1,
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG im Hinblick auf ihre fir Taschenlampen
eingetragene dreidimensionale Marke Nr. 394 10 754, die die MINI MAG-LITE

zeigt, gestutzt.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte durch Teilurteil unter Androhung

von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen,

im geschaftlichen Verkehr Taschenlampen gemaB dem Design der
dem Tenor angehefteten Anlagen A und B anzubieten und/oder zu

vertreiben.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Kla-
geabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klagerin beantragt, die Revision zu-

rickzuweisen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Entscheidungsgrinde:

|. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der fur die Klagerin einge-

tragenen dreidimensionalen Marke bejaht und dazu ausgefuhrt:

Die Eintragung der MINI MAG-LITE Taschenlampe als dreidimensionale
Marke binde das Verletzungsgericht, dieses habe vom Schutz der Marke aus-

zugehen. Die Eintragung sei im Ubrigen auch zu Recht erfolgt.

Zwischen der markenrechtlich geschutzten MINI MAG-LITE und den von
der Beklagten vertriebenen Taschenlampen "S. MAXI" und "S. MINI" be-
stehe Verwechslungsgefahr. Das zeige ein Vergleich des geschitzten Modells
mit den von der Beklagten angebotenen und vertriebenen Lampen. Die MINI
MAG-LITE weise folgende Gestaltungsmerkmale auf: schlanker zylindrischer
Griff; der Griff habe im unteren Viertel eine glatte, anschlieBend eine geran-
delte und im letzten Viertel wieder eine glatte Flache; der Griff gehe Uber in
eine obere schlanke Kappe mit bogenférmigem Profil; die Kappe werde durch
einen Ring abgeschlossen; die bogenférmige Kappe weise ein geriffeltes Band
auf; das untere Ende des Griffes zeige eine bogenférmige Einbuchtung; in der
Mitte der bogenférmigen Einbuchtung sei der Zylinderring so weit erhalten, daB

dadurch eine Ose gebildet werde.

Demgegeniiber wiesen die von der Beklagten vertriebenen Taschen-
lampen folgende Gestaltungsmerkmale auf: schlanker zylindrischer Griff; der
Griff gehe Uber in eine obere schlanke Kappe mit bogenférmigem Profil; die

Kappe werde durch einen Ring abgeschlossen; die Kappe weise zwei geriffelte
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Bénder auf; der Griff weise im unteren Viertel eine glatte, anschlieBend eine
geréndelte und im letzten Viertel wieder eine glatte Flache auf; das untere En-
de des Griffes weise einen verjingten Zylinderring mit einer Ose auf. Das be-
deute, daB das Design der MINI MAG-LITE in nahezu identischer Weise uber-
nommen worden sei. Die Abweichungen reichten nicht aus, um eine Ver-
wechslungsgefahr auszuschlieBen. Das gelte hinsichtlich der Anbringung von
zwei geriffelten Bandern an der Kappe und die unterschiedliche Gestaltung des
unteren Endes des Griffes. MaBgeblich fur die Frage der Verwechslungsgefahr
sei der in der Erinnerung bleibende Gesamteindruck. Der Verbraucher werde
sich vornehmlich an die duBere Form, moglicherweise auch an ein geriffeltes
Band erinnern, aber nicht mehr daran, ob es nun ein Band oder zwei Bander
seien. Die unterschiedlichen Abmessungen zwischen der MINI MAG-LITE ei-

nerseits und den streitgegensténdlichen Taschenlampen seien unerheblich.

Il. Diese Beurteilung halt der revisionsrechtlichen Nachprifung nicht

stand.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daB die
dreidimensionale Marke Nr. 394 10 754 der Klagerin in Kraft steht und deshalb
von ihrer Schutzfahigkeit im Markenverletzungsverfahren auszugehen ist. Der
Einwand, eine Marke sei zu Unrecht eingetragen worden (hier: § 50 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG) kann gemaB § 54 Abs. 1 MarkenG allein durch einen Lo6-
schungsantrag beim Patentamt geltend gemacht werden (vgl. BGH, Urt. v.
9.10.1997 - 1 ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 413 f. = WRP 1998, 373 - Analgin).
Hierzu ist in den Instanzen nicht vorgetragen, insbesondere auch ein an sich

moglicher Aussetzungsantrag (§ 148 ZPO) nicht gestellt worden.



Zu Unrecht beruft sich die Revision darauf, daB, wenn auch nicht die
Frage des Vorliegens von Eintragungshindernissen im Sinne von § 8 Abs. 2
MarkenG, so doch die Frage der Markenfahigkeit eines Zeichens im Sinne von
§ 3 MarkenG Gegenstand der Prufung im Markenverletzungsstreit sein kénne.
Dieser Meinung kann nicht beigetreten werden, denn die Frage der abstrakten
Markenféhigkeit ist als Grundvoraussetzung der Eintragung eines Zeichens als
Marke Prufungsgegenstand des Eintragungsverfahrens (BGHZ 140, 193, 196
- Farbmarke gelb/schwarz) und deshalb angesichts der strengen Aufgabentei-
lung zwischen den Erteilungsinstanzen und den Verletzungsgerichten nur den
ersteren zur Prifung zugewiesen. Auch bezlglich der Bejahung der abstrakten
Markenféhigkeit ist demnach das Verletzungsgericht an die erfolgte Eintragung

gebunden.

2. Die Ruge der Revision, das Berufungsgericht hatte die Verurteilung
nicht aussprechen durfen, weil eine Koexistenz von Rechten im Sinne von § 6
Abs. 4 MarkenG bestehe, greift nicht durch.

Nach dieser Vorschrift begrinden Rechte, die zeitlich gleichrangig sind,
gegeneinander keine Anspruche. Von einer derartigen Koexistenzlage kann im
Streitfall nicht ausgegangen werden. Denn allein der Klagerin steht mit der ein-
getragenen Klagemarke ein Recht im Sinne von § 6 Abs. 4 MarkenG mit dem
Zeitrang vom 1. Januar 1995 zu. Dagegen hat die W. Inc. bezuglich der an-
gegriffenen Taschenlampen (bisher) kein Markenrecht, auf das sich die Be-
klagte, die von dieser Firma mit den angegriffenen Taschenlampen beliefert
wird, stutzen kbnnte; sie hat lediglich mehrere Markenanmeldungen getatigt. In
§ 6 Abs.4 MarkenG werden fur eine Koexistenzlage jedoch bestehende
Rechte vorausgesetzt, d.h., soweit es - wie im Streitfall - um Marken nach § 4

Nr. 1 MarkenG geht, eingetragene Marken. Denn Markenschutz entsteht nach



dieser Vorschrift fur ein als Marke angemeldetes Zeichen (erst) durch die Ein-
tragung in das vom Patentamt geflihrte Register. Auf ein derartiges zeitlich mit
der Marke gleichrangiges Recht kann sich die Revision indessen nicht bezie-
hen, denn nach dem eigenen Vortrag der Beklagten haben die erwahnten An-
meldungen durch die W. Inc. bisher nicht zur Eintragung einer Marke ge-
fuhrt. Es war fur das Berufungsgericht auch - worauf die Revisionserwiderung
zu Recht verweist - nicht hinreichend erkennbar, daB3 die Markenanmeldungen,
die zu einer Gleichrangigkeit hatten fihren kénnen (§§ 156, 6 Abs. 2 Mar-
kenG), weiterverfolgt werden. Fur eine eventuelle Aussetzung (entspr. § 148

ZPO) bestand daher bislang keine Veranlassung.

Anhaltspunkte dafir, daB der W. Inc. im Zeitpunkt des Zeitrangs der
Klagemarke (1. Januar 1995) im Inland ein durch Benutzung erworbenes Mar-
kenrecht (§ 4 Nr. 2 MarkenG) zugestanden haben kdnnte, ergeben sich aus

dem Sachvortrag der Beklagten nicht.

3. Mit Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme
des Berufungsgerichts, mit den angegriffenen Taschenlampen verletze die Be-
klagte die Klagemarke, weil eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen dieser Marke und den von der Beklagten ver-

triebenen Taschenlampen bestehe.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtspre-
chung des Gerichtshofes der Européischen Gemeinschaften unter Berlcksich-
tigung aller Umsténde des Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, ist - auch bei
einer dreidimensionalen Klagemarke wie im Streitfall - eine Wechselbeziehung
zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ahnlichkeit

der Marken und der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der



Kennzeichnungskraft der alteren Marke zu berlcksichtigen, so daB etwa ein
geringer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen héheren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v.
6.5.1999 - | ZB 54/96, WRP 1999, 936, 937 = MarkenR 1999, 297 - HONKA,
m.w.N.). Diese umfassende Beurteilung hat das Berufungsgericht rechtsfehler-

haft nicht vorgenommen.

Bei der im Streitfall zugrunde zu legenden Warenidentitat héatte es der
Prafung der Marken&hnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke
bedurft, um eine gesicherte Grundlage fir die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr zu haben. Mit der bloBen Aufzdhlung von Gestaltungsmerkmalen der
MINI MAG-LITE und der angegriffenen Taschenlampen der Beklagten sowie
der Schlu3folgerung, daB das Design der MINI MAG-LITE in den angegriffenen
Taschenlampen nahezu identisch Ubernommen sei, ist diese Beurteilung nicht

erfolgt.

Das Berufungsgericht hat es versdumt, den Gesamteindruck der Klage-
marke und deren Kennzeichnungskraft festzustellen. Hierbei wére es Aufgabe
des Berufungsgerichts gewesen zu prifen, welche der Merkmale der Klage-
marke nach der Auffassung des angesprochenen Verkehrs an der herkunfts-
kennzeichnenden Wirkung der Marke teilhaben und welche Merkmale fur die
Bestimmung der Schutzwirkung unbeachtet bleiben missen, weil sie nach § 3
Abs. 2 MarkenG dem Schutz als Marke nicht zugénglich sind, da sie aus-
schlieBlich die Form bestimmen, die durch die Art der Waren selbst bedingt ist,
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Wa-
re einen wesentlichen Wert verleiht. Da alle diejenigen Merkmale der Klage-
marke, die unter diese Begriffe fallen, nicht markenfahig sind, also den Schutz

der Klagemarke nicht begriinden konnten, hatte das Berufungsgericht diese



Merkmale nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, dem Schutzumfang der Klage-
marke zurechnen durfen (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 46; In-
gerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 73) . Ebenso wie bei Wort-, Wort-/Bild-
oder Bildzeichen nicht schutzfahige (etwa beschreibende) Bestandteile am
Markenschutz nicht teilhaben und deshalb fur sich eine Verwechslungsgefahr
nicht zu begrinden vermégen, kbnnen bei dreidimensionalen Marken, die in
der auBeren Erscheinung der Ware selbst bestehen, Merkmale, die vom Ge-
setz fur absolut nicht schutzbar, also fur nicht markenféhig erklart sind, grund-
séatzlich am Markenschutz nicht teilhaben, also far sich eine Verwechslungs-
gefahr nicht begriinden. Die Beurteilung dieser Fragen wird das Berufungsge-
richt im erneut erdffneten Berufungsverfahren nachzuholen haben, um sich
damit eine Grundlage fir die Beantwortung der Frage nach der Marken&hnlich-
keit sowie der Kennzeichnungskraft und - unter Heranziehung aller maBgebli-
chen Umsténde - der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG zu schaffen.
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[ll. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-
che zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch Uber die Kosten

der Revision - an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Erdmann Richter Prof. Dr. Mees ist v. Ungern-Sternberg
ausgeschieden und daher
verhindert zu unterschrei-
ben.

Erdmann

Starck Pokrant



