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1. Einleitung
Am 18.12.2012 hatte das Landgericht Köln (1) zum ersten Mal in der Geschichte des Markenrechtes die Kollision eines Formzeichens mit einer älteren Wortmarke zu beurteilen. Da es sich bei der älteren Wortmarke um eine bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelte, stellte sich dem Gericht auch die Frage der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der älteren Wortmarke durch das angegriffene Formzeichen.
Gegenüber standen sich die bekannten Wortmarken „Goldbären“ bzw. „Goldbär“ (benutzt für Fruchtgummi) und ein in goldener Folie eingewickelter Schokoladenbär der Firma Lindt und Sprüngli. Dieser erinnert mit seiner gedrungenen Form an ein überdimensionales Gummibärchen und trägt ebenso, wie die als Bildmarke geschützte, auf zahlreichen Packungen der Klägerin abgebildete Goldbärenfigur eine rote Schleife um den Hals. Die Beklagte hatte im Prozess eingewendet, die in eine goldfarbene Folie eingewickelte Bärenfigur füge sich in eine entsprechende Serie von Schokoladenhohlfiguren ein, die durch den bekannten „Goldhasen“ der Beklagten angeführt wird. 
Während die Kollision zwischen Wort- und Bildmarken bereits einige Male Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen war (2), wobei als Voraussetzung für die Ähnlichkeit zwischen Wort und Bild vorgegeben wurde, dass das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung des konkreten Bildes darstellt, wurde bisher nur in der Literatur eine Adaption der für die Ähnlichkeit zwischen Wort- und Bildmarke herangezogenen Grundsätze auf die Kollision zwischen Formzeichen und Wortmarke vorgenommen (3).
Der folgende Beitrag soll zeigen, dass die Kollision zwischen Formzeichen und älteren Wortmarken rechtsdogmatisch differenziert zur Kollision zwischen Bild- und Wortmarke betrachtet werden muss.
2. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen 
Das Landgericht Köln wendet in seiner Entscheidung die von der Rechtsprechung für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Wort- und Bildmarke herausgebildeten Grundsätze entsprechend den Vorgaben der Literatur an und bejaht im Ergebnis die Ähnlichkeit der sich hier gegenüberstehenden Zeichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein vom Gesetzgeber nicht gewollter Motivschutz nach übereinstimmender Auffassung (4) zu vermeiden ist, sodass das Gericht zu prüfen hatte, ob das hier angegriffene Formzeichen nach den festgestellten Umständen vom Verkehr tatsächlich in der älteren Wortmarke als naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der konkreten Form wiedergegeben wird. 
Nach Auffassung des Landgerichts legt zum einen die an ein überdimensionales Gummibärchen erinnernde gedrungene Form des angegriffenen Formzeichens ebenso wie die rote Schleife, die das angegriffene Formzeichen mit der für die Klägerin, auf ihren Packungen umfangreich verwendete Bildmarke „Goldbärenfigur“ gemeinsam hat, eine Assoziation zum Begriff „Goldbär“ nahe. Hinzu kommt nach der Auffassung des Landgerichts die Tatsache, dass nach dem Vortrag der Beklagten die angegriffene Form sich in eine Produktreihe von Schokoladenhohlfiguren einreiht, die von der unter der Bezeichnung „Goldhase“ bekannten Hasenfigur angeführt wird, was es für den Verkehr nahe lege, die Figur als „Goldbär“ und nicht, was eine reine Motivgleichheit wäre, die aus der Ähnlichkeit herausführen würde, eine auch mögliche Benennung als „Schokoladenbär in goldfarbener Folie“ vorzunehmen.
Diesen Ausführungen des Gerichts ist grundsätzlich zuzustimmen. Jedenfalls bei der Frage der Ähnlichkeit, die nicht mit der Verwechslungsgefahr gleichzusetzen ist (5), kommt es nicht darauf an, ob der Verkehr in der goldfarbenen Schokoladenbärenfigur in erster Linie eine Assoziation zur Goldhasenserie der Beklagten sieht, sondern rein auf die naheliegende Übersetzung der angegriffenen Form in eine wörtliche Wiedergabe, die der älteren Wortmarke entspricht. 
Für diese spricht auch, dass ungeachtet des fehlenden lexikalischen Nachweises des Begriffes „Goldbär“ dem Verkehr aus der Natur entsprechende Wortverbindungen aus Farbe und Tiergestalt, beispielsweise die Tierarten „Braunbär“ oder „Schwarzbär“ bekannt sind, was es nahelegt, die angegriffene Form der Beklagten als „Goldbär“ zu benennen.
3. Markenmäßige Benutzung der angegriffenen Form
Einigkeit besteht in Rechtsprechung und Literatur, dass jedenfalls im Rahmen des Verwechslungsschutzes gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, aber auch beim Bekanntheitsschutz gem.   § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine rechtsverletzende Handlung nur im Falle des markenmäßigen Gebrauchs des jüngeren Zeichens vorliegt (6).
Ein markenmäßiger Gebrauch des angegriffenen Zeichens liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in dem konkreten Marktauftritt des angegriffenen Zeichens zumindest auch einen Hinweis auf die Herkunft des so gekennzeichneten Produktes sehen (7). Gerade bei Waren- und Verpackungsformzeichen ist dies aber nur in Ausnahmefällen der Fall. Zwar lehnt es der BGH in ständiger Rechtsprechung ab, für Verpackungsformzeichen (8) und Warenformzeichen (9) höhere Anforderungen an die Unterscheidungskraft, also die Fähigkeit des Zeichens als Herkunftshinweis zu dienen, als bei anderen Markenformen zu stellen. Andererseits betont der BGH aber, dass abgesehen von waren- und verpackungsunabhängigen Formzeichen solche Zeichen seltener als andere Zeichenformen als Herkunftshinweis verstanden werden, sondern vielmehr als Hinweis auf die funktionelle oder ästhetische Gestaltung angesehen werden (10). Auch der EuGH sieht nur in Ausnahmefällen in Verpackungs- und Warenformen einen Herkunftshinweis (11). Es bedarf daher eines besonderen Grundes, weshalb eine Schokoladenhohlfigur in Bärenform eingewickelt in goldfarbener Folie für den Verkehr einen Herkunftshinweis beinhalten soll. 
Formen können aufgrund einer Branchenübung für den Verkehr einen Herkunftshinweis beinhalten (12). Dieses dürfte bei Schokoladenhohlfiguren, insbesondere saisonalen Ausgestaltungen wie der der Form eines Hasen zum Osterfest aber nicht der Fall sein, weshalb solche Formen das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Artikel 7 Abs. 1 b GMV nur im Falle der Verkehrsdurchsetzung überwinden können (13). 
Die Unterscheidungskraft eines Formzeichens kann sich ferner daraus ergeben, dass sich die Gestaltung erheblich in wesentlichen Merkmalen von üblichen gattungstypischen Merkmalen abhebt (14). Auch diese Voraussetzung liegt im Falle der Schokobärengestaltung nicht vor. Eine goldene Folie stellt insbesondere bei Schokoladenwaren eher einen Hinweis auf die besondere Werthaltigkeit des so dargebotenen Produkts dar, als einen Hinweis auf die Herkunft des Produkts (15). Da auch die Form des Schokobären sich nicht wesentlich von üblichen Gestaltungsmerkmalen abhebt, sondern allenfalls als Variante sonst vorhandener Gestaltungen gelten kann (16), lässt sich allein aus der hier zu beurteilenden Gestaltung der angegriffenen Form eine markenmäßige Benutzung nicht ableiten. 
Das Landgericht Köln ist dennoch von einer markenmäßigen Benutzung der angegriffenen Form ausgegangen, wobei es das ausgesprochene Verbot nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 2, sondern auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt hat, mit der Begründung, die Beklagte habe selbst aufgrund der Berufung auf die Einreihung der angegriffenen Form in die vom bekannten „Goldhasen“ angeführte Produktserie dargestellt, dass der Verkehr aufgrund einer derartigen logischen und einheitlichen Fortentwicklung der Produktlinie der Beklagten in der angegriffenen Form einen Herkunftshinweis sehe, nämlich in der Weise, dass es die angegriffene Form als aus dem Unternehmen stammend ansehe, welches auch den „Goldhasen“ gemacht habe.
Diese Begründung des Landgerichts erscheint fragwürdig. Sie überträgt eine durch Verkehrsdurchsetzung erworbene Unterscheidungskraft, wie sie dem bekannten Goldhasen der Beklagten zukommt, allein aufgrund einer behaupteten Serienentwicklung der Beklagten auf eine Form, die sich gerade noch nicht als Herkunftskennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen, wozu bei Schokoladewaren grundsätzlich die gesamte Bevölkerung zu rechnen ist, durchgesetzt hat. Konsequenterweise müsste diese Rechtsauffassung des Landgerichts Köln dann auch dazu führen, dass im Registerverfahren die Figur des goldenen Schokoladenbären das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Artikel 7 Abs. 1 b GMV ohne konkreten eigenen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, sondern vielmehr allein aufgrund eines Hinweises auf eine Verkehrsdurchsetzung der aus dem gleichen Unternehmen stammenden Goldhasenfigur überwinden könnte. Damit würde jegliche einmal erreichte Verkehrsdurchsetzung für ein bestimmtes Produkt automatisch andere Produkte der gleichen Gattung aus dem gleichen Unternehmen in ungerechtfertigter Weise privilegieren. 
Richtigerweise hätte das Landgericht deshalb zur Begründung der markenmäßigen Benutzung darauf abstellen sollen, dass für die Frage der markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens auch die Kennzeichnungskraft der Klagemarke heranzuziehen ist (17). Zwar betrifft die zitierte Rechtsprechung die Kollision zwischen verschiedenen Formzeichen, entsprechendes muss aber dann gelten, wenn die ältere Marke ein mit der angegriffenen Form durch naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung ähnliches Wortzeichen darstellt, denn auch hierbei stellt der Verkehr durch die „Übersetzung“ der Form in das ihm bekannte Wortzeichen eine auf die Herkunft der so gekennzeichneten Ware hindeutende Verbindung her. Im hier entschiedenen Fall hatte die Klägerin einen überragend hohen Bekanntheitsgrad und eine damit verbundene erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke dargelegt, sodass aufgrund dieses Gerichtspunktes eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Form anzunehmen ist.
Im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stellt die Rechtsprechung des BGH (18) und des EuGH (19) geringere Anforderungen an eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Form. Da die hier vorliegende Benutzung der angegriffenen Form die höheren Voraussetzungen der für den Verwechslungsschutz geforderten markenmäßigen Benutzung erfüllt, gilt dieses auch für den Bekanntheitsschutz gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.
4. Verwechslungsgefahr
Unter der vom Landgericht zur Begründung der markenmäßigen Benutzung der angegriffenen Form getroffenen Feststellung, dass der Verkehr annehme, die angegriffene Form stamme aus dem Unternehmen, das den Goldhasen mache, scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus, da eine solche Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise der Realität entspricht.
Damit ist aber noch nicht jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen, da aufgrund der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen der Verkehr von einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Parteien ausgehen könnte, somit eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bestehen könnte, die nach der Rechtsprechung des EuGH ausdrücklich als ein Fall der Verwechslungsgefahr anerkannt ist (20).
Der BGH hält indessen weiterhin daran fest, dass eine solche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne über Zeichenähnlichkeit und Warennähe hinaus das Vorliegen besonderer Umstände voraussetzt (21). Dabei wurde zunächst vom BGH vorausgesetzt, dass sich die Klagemarke allgemein zu einem Unternehmenskennzeichen des Klägers entwickelt hat (22). Auch die hier von der Klägerin dargelegte, durch umfangreiche Benutzung erworbene hohe Kennzeichnungskraft der Klagemarke reicht nach der Rechtsprechung des BGH nicht zur Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern aus, weil die Klagemarke „Goldbär“ nicht Unternehmenskennzeichen ist (23).
Ein weiterer Fall von Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird angenommen, wenn die ältere Marke als Stammbestandteil einer jüngeren Zeichenserie des Beklagten verwendet wird (24). Entsprechendes kann für begriffliche Zusammenhänge der fraglichen Zeichen zutreffen, die aber über eine reine begriffliche Verwechslungsgefahr hinausgehen müssen (25).
Da die hier zu beurteilende Fallgestaltung nicht darunter zu subsumieren ist, kommt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne hier nicht in Betracht.
Zweifelhaft erscheint es aber, ob die Annahme des Landgerichts, der Verkehr sehe den in goldfarbene Folie eingewickelten Schokoladenbären als aus dem Unternehmen stammend an, das den „Goldhasen“ mache, richtig ist. Zwar erscheint eine derartige Assoziation nicht ausgeschlossen, ebenso nahe liegt es aber, dass nicht unerhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs aufgrund der naheliegenden Wortbeschreibung der angegriffenen Form als „Goldbär“ eine Zuordnung des Schokobären zu der Klägerin oder einem mit ihr verbundenem Unternehmen vornehmen. Da der Nachweis tatsächlicher Verwechslungen für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht Voraussetzung ist (26), liegt allein aufgrund der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen unter Berücksichtigung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Klagemarke auch Verwechslungsgefahr im unmittelbaren Sinne vor, denn die erforderliche Warenähnlichkeit zwischen Schokolade einerseits und Fruchtgummizuckerwaren andererseits ist nicht ernsthaft zweifelhaft (27). Es bedarf daher keines Rückgriffs auf eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. 
5. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft
Das Landgericht Köln hat seine Entscheidung auf den Bekanntheitsschutz gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt und hatte sich daher mit der Frage der Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen nicht zu befassen. Dass § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen dem Wortlaut des Gesetzes auch für ähnliche Waren gilt, entspricht allgemeiner Rechtsauffassung (28).
Es kann nicht ernsthaft bezweifelt werden, dass aufgrund bestehender eindeutiger Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG besteht. Gerade dann, wenn durch die mit der bekannten Wortmarke der Klägerin ähnliche Verletzungsform eine Auflösung der  Identität der Klagemarke und ihrer Bekanntheit beim Publikum entstehen kann, weil die Zuordnung zu den beteiligten Unternehmen verschwimmt, liegt nach der Rechtsprechung des EuGH eine Gefahr der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Klagemarke vor (29). Aufgrund des dargestellten hohen Bekanntheitsgrades der Klagemarke im Sinne einer nahezu einhelligen Verkehrsbekanntheit kann nicht bezweifelt werden, dass der Klagemarke hier der Schutz gegen Verwässerungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zukommt. Auf die Frage, ob außerdem eine Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Ausnutzung derselben durch die angegriffene Form vorliegt, muss deshalb nicht weiter eingegangen werden. In den Fällen der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft liegt in der Regel auch ein Handeln in unlauterer Weise seitens der Beklagten, denn auch deren Bestreben, mit der Bärenfigur eine weitere Schokoladenhohlfigur zu schaffen, die sich an die bekannte Goldhasenfigur anlehnt, muss angesichts des hohen Grades der Verkehrsbekanntheit der Klagemarke „Goldbär“ zurückstehen und kann das Handeln der Beklagten daher nicht rechtfertigen. Dieser bleibt es unbenommen, eine Gestaltung ihres Schokobären zu wählen, die eine die Beeinträchtigung der Klägermarke ausschließende Darstellung beinhaltet.
Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind daher vom Landgericht im Ergebnis zutreffend bejaht worden. Allerdings kann nicht jede Ähnlichkeit eines Formzeichens mit einer verkehrsbekannten Marke automatisch auch ohne die Annahme von Verwechslungsgefahr Ansprüche des Inhabers der älteren Marke begründen, denn im Einzelfall könnte, z. B. bei zwangsläufiger Anlehnung ein unlauteres Handeln des Beklagten fehlen (30) und damit Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausscheiden. Dann käme es darauf an, ob auch ein Schutz gegen Verwechslungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist.
6. Freistellung der angegriffenen Form nach § 23 Nr. 2 MarkenG? 
Kollidiert ein Waren- oder Verpackungsformzeichen mit einer älteren Wortmarke, weil diese die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der konkreten Form darstellt, stellt sich in der Regel die Frage einer Freistellung der markenverletzenden Form gem. § 23 Nr. 2 MarkenG, denn eine solche naheliegende Benennung des Formzeichens stellt für den Verkehr fast immer eine Beschreibung entweder einer Eigenschaft der Ware oder seiner Verpackung dar. Andernfalls wäre die Benennung nicht mehr naheliegend. 
Grundsätzlich steht einer Anwendung von § 23 Nr. 2 MarkenG auf Formzeichen auch im Rahmen einer Kollision mit einer älteren Wortmarke nichts entgegen, da die Rechtsprechung auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf Formzeichen anwendet (31). Die Übersetzung der angegriffenen Form in das Wort „Goldbär“ kommt aus der Kombination der Farbbeschreibung und der Formbeschreibung der angegriffenen Form zustande. Der beschreibende Charakter dieser jeweiligen beschreibenden Bedeutungen geht durch die Zusammenfügung nicht verloren (32). Grundsätzlich stellt daher das hier mit der Bezeichnung „Goldbär“ zu benennende Formzeichen eine beschreibende Bezeichnung im Sinne von § 23 Nr. 2 MarkenG dar, sodass die angegriffene Form freistellungsfähig nach § 23 Nr. 2 MarkenG ist. Dem steht nicht entgegen, dass die Bezeichnung „Goldbär“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, was ausschließlich dadurch begründet ist, dass es einen goldfarbenen Bären in der Natur nicht gibt, denn es kommt allein auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise vom Charakter der angegriffenen Form an. 
Dennoch steht einer Freistellung gem. § 23 Nr. 2 MarkenG hier der Sittenwidrigkeitsvorbehalt des § 23 letzter Halbsatz MarkenG entgegen. Die ältere Formmarke hat sich als Herkunftsangabe in Folge des durch umfangreiche Benutzung entstandenen hohen Bekanntheitsgrades im Verkehr durchgesetzt im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG. Es besteht Einigkeit, dass in solchen Fällen eine Freistellung der Benutzung eines beschreibenden Zeichens der Sittenwidrigkeitsvorbehalt entgegensteht (33), denn anderenfalls wären beschreibende Angaben, die sich in Folge hohen Bekanntheitsgrades im Verkehr als Herkunftsbezeichnung durchgesetzt haben, gegenüber der Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen durch Dritte weitgehend schutzlos gestellt. 
Der Sittenwidrigkeitsvorbehalt greift in solchen Fällen nach der Rechtsprechung nur dann nicht, wenn sich die Verkehrsdurchsetzung des älteren Zeichens unter dem Schutz eines früheren staatlichen Monopols ergeben hat (34). Eine derartige Form der Verkehrsdurchsetzung liegt aber im Fall des „Goldbären“ nicht vor. 
Weiterhin wird angenommen, dass Sittenwidrigkeit dann vorliegt, wenn sich die Verwendung einer beschreibenden Angabe als Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke darstellt (35), sodass auch aus diesem Grunde im konkreten Fall des Goldbären eine Freistellung gem. § 23 Nr. 2 MarkenG im Ergebnis ausscheidet. 

7. Zusammenfassung
Auch die Benutzung eines Formzeichens kann eine Markenverletzung einer älteren Wortmarke darstellen, wenn diese die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der jüngeren Form darstellt. Eine markenmäßige und damit markenverletzende Benutzung der jüngeren Form kommt vor allem dann in Betracht, wenn die ältere Wortmarke über eine im Regelfall durch hohen Benutzungsumfang gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. In solchen Fällen liegt neben einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Wortmarke durch die angegriffene Form auch Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor. Eine Freistellung der angegriffenen Form gem. § 23 Nr. 2 MarkenG kommt grundsätzlich in Betracht, scheitert aber dann, wenn es sich bei der älteren Wortmarke um eine verkehrsdurchgesetzte Marke handelt. Umgekehrt lässt sich daraus schließen, dass Markenverletzungen von älteren Wortmarken durch jüngere Formzeichen nur in Betracht kommen, wenn es sich bei der älteren Wortmarke um eine im Verkehr durchgesetzte Marke handelt. Ist dieses nicht der Fall, scheitert der markenrechtliche Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entweder bereits an der markenmäßigen Benutzung der angegriffenen Form oder spätestens an der Freistellung der angegriffenen Form gem. § 23 Nr. 2 MarkenG. 
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