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BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Marke Nr. 2 913 183

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 14. Mai 2020 durch (...)
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 25.Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespa-
tentgerichts vom 13. Dezember 2018 wird auf Kosten der Antragstellerin zuriickgewiesen.

Griinde:

1 A. Fir die Markeninhaberin ist die mit Zeitrang vom 1. Januar 1995 angemeldete und am 24. Mai 1996
eingetragene dreidimensionale Marke Nr. 2 913 183
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als verkehrsdurchgesetztes Zeichen fiir Tafelschokolade (Klasse 30) eingetragen. Dabei handelt es sich
nach den Angaben der Markeninhaberin um die neutralisierte Verpackung der Tafelschokolade "Ritter
SPORT" mit einem Gewicht von 100 Gramm.

2 Die Antragstellerin hat am 25. November 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt mit der Begrun-
dung die Léschung der Marke beantragt, die angegriffene Marke bestehe ausschlieRlich aus einer Form, die
zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Im Verlauf des L6-
schungsverfahrens hat sie gegenliber dem Deutschen Patent- und Markenamt weiter geltend gemacht, die
der Markeneintragung zugrunde liegenden Abbildungen lieRen den Schutzgegenstand nicht eindeutig er-
kennen (§ 8 Abs. 1 MarkenG).

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Léschungsantrag zurtickgewiesen. Die Antragstellerin hat
gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Wahrend des Beschwerdeverfahrens hat sie erklart, sie
stitze ihren Léschungsantrag auch darauf, dass die Marke ausschlieRlich aus einer Form bestehe, die durch
die Art der Ware selbst bedingt sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und die der Ware einen wesentlichen Wert
verleihe (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Des Weiteren hat sie erklart, der Léschungsantrag werde nicht mehr mit
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begriindet. Die Markeninhaberin ist der Einfihrung weiterer Schutzhindernisse
entgegengetreten. Das Bundespatentgericht hat die Léschung der Marke angeordnet, weil sie nach § 3 Abs.
2 Nr. 1 MarkenG schutzunfahig sei (BPatG, GRUR 2017, 275). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninha-
berin hat der Senat die Beschwerdeentscheidung aufgehoben, weil das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG nicht vorliege, und die Sache an das Bundespatentgericht zuriickverwiesen (BGH, Beschluss vom
18. Oktober 2017 - | ZB 105/16, BGHZ 216, 208 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).

4 Im wiedereroffneten Beschwerdeverfahren hat die Antragstellerin den auf § 8 Abs. 1 MarkenG gestitzten
Léschungsgrund nicht weiterverfolgt. Das Bundespatentgericht hat nunmehr die auf das Vorliegen des
Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestiitzte Beschwerde der Antragstellerin zurlickgewiesen
(BPatG, GRUR 2019, 838 = WRP 2019, 1324).

5 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbe-
schwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurtickzuweisen.

6 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Marke sei nicht gemaR § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 Mar-
kenG zu lI6schen. Dazu hat es ausgefihrt:

7 Die Antragstellerin kdnne ihr Loschungsbegehren im Beschwerdeverfahren auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
stitzen, auch wenn sie in der Antragsbegriindung lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Rechtsgrundlage
ihres Léschungsbegehrens genannt habe. Die angegriffene dreidimensionale Marke sei sowohl im Zeitpunkt
der Anmeldung der Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung iber die Beschwerde schutzfahig gewe-
sen. Die Ware und die Warenverpackung seien im Streitfall zwar gleichzustellen. Die angegriffene Gestal-
tung verleihe der beanspruchten Ware jedoch keinen wesentlichen Wert. Unabhangig von der Erklarung der
Antragstellerin, ihren Léschungsantrag darauf nicht mehr zu stitzen, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 1
MarkenG eingetragen worden sei, geniige die angegriffene Marke den insoweit zu stellenden Anforderun-
gen.

8 C. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.

9 |. Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allein noch der Antrag, die Eintragung
der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu I6schen, weil das Zeichen entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG eingetragen worden ist. Die weiteren im Laufe des Loschungsverfahrens geltend gemachten L6-
schungsgriinde sind nicht mehr Streitgegenstand.

10 1. Der Senat hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung entschieden, dass die einzelnen in §§
3, 7 und 8 MarkenG angefihrten Eintragungshindernisse, die unterschiedliche Sachverhalte der Schutzun-
fahigkeit eines Zeichens umschreiben, grundsatzlich selbststédndige Antragsgriinde fir das L&schungsbe-
gehren und damit eigene Streitgegensténde bilden (BGHZ 216, 208 Rn. 11 - Quadratische Tafelschokola-
denverpackung I, mwN). Das Bundespatentgericht hat ausgefiihrt, es sehe sich an diese Beurteilung nicht
gebunden und gehe nach wie vor von einem hiervon abweichenden Streitgegenstandsverstandnis aus. Es
sei weder zwingend noch sinnvoll, in jedem Eintragungshindernis einen Loschungsgrund zu sehen, es sei
ferner weder sachgerecht noch praktikabel, die jeweiligen Schutzhindernisse mit dem zivilprozessualen Be-
griff des Streitgegenstands gleichzusetzen. Diese Auffassung habe unerfreuliche Konsequenzen und be-
riicksichtige nicht, dass es sich beim Loschungsverfahren nicht um ein "normales” kontradiktorisches Verfah-
ren handele, sondern um ein Verfahren zur Durchsetzung des Offentlichen Interesses an der Léschung un-
gerechtfertigt eingetragener Marken aus dem Register. Diese Ausfihrungen des Bundespatentgerichts ver-
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maogen nicht zu iberzeugen. Der Senat halt aus den in der ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung genann-
ten Griunden daran fest, dass grundsatzlich jeweils eigene Streitgegenstande vorliegen, wenn ein L6-
schungsantrag auf unterschiedliche Léschungsgriinde gestitzt wird.

11 2. Die Antragstellerin hat danach zusatzlich zu dem zunachst geltend gemachten Schutzhindernis drei
weitere Streitgegenstande in das Loschungsverfahren eingefiihrt. Die Antragstellerin hat sich zur Begriin-
dung ihres Loschungsantrags zunachst allein auf das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beru-
fen. Sie hat sodann bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch das Eintragungs-
hindernis des § 8 Abs. 1 MarkenG geltend gemacht. Darliber hinaus hat sie nach der Zurlickweisung ihres
Léschungsantrags im Laufe des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht erklart, sie stiitze
ihren Loschungsantrag auch auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG. Damit hat die Antragstellerin ihr Lo-
schungsbegehren in zuldssiger Weise erweitert.

12 a) Der Senat hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung entschieden, die Zulassigkeit der Er-
weiterung des Ldschungsbegehrens im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Be-
schwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht richte sich nach den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO;
eine Anderung oder Erweiterung des Ldschungsantrags sei deshalb zuldssig, wenn der Markeninhaber ein-
willige oder das Deutsche Patent- und Markenamt beziehungsweise das Bundespatentgericht sie fur sach-
dienlich erachte (BGHZ 216, 208 Rn. 22 f. und 26 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).

13 aa) Soweit das Bundespatentgericht hiervon abweichend angenommen hat, im Léschungsverfahren kon-
ne der Wechsel von einem der in § 3 Abs. 2 MarkenG genannten Schutzhindernisse zu einem anderen ohne
Weiteres erfolgen, weil darin keine Anderung des Streitgegenstands liege, ist dem nicht zu folgen. Da die
einzelnen Eintragungshindernisse entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts grundsatzlich selbststan-
dige Streitgeg enstande bilden (vgl. oben Rn. 10), fiihrt die Berufung auf weitere Léschungsgriinde zu einer
Erweiterung des Ldschungsantrags, die nur unter den Voraussetzungen der entsprechend anwendbaren
Regelung des § 263 ZPO zulassig ist.

14 bb) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts lasst das im Loschungsverfahren nach § 54 Abs. 2
MarkenG vorgesehene Vorverfahren nicht darauf schlieRen, dass eine Anderung oder Erweiterung des Lo-
schungsantrags imL&schungsverfahren unzulassig ist.

15 Wird ein Antrag auf Léschung gestellt oder ein Loschungsverfahren von Amts wegen eingeleitet, unter-
richtet das Patentamt den Inhaber der eingetragenen Marke nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG dariber,
dass ein Antrag auf Loschung gestellt oder ein Léschungsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird. Wider-
spricht der Inhaber der Léschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die
Eintragung nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gel6scht. Widerspricht er der Léschung, so wird nach § 54
Abs. 2 Satz 3 MarkenG das Léschungsverfahren durchgefihrt.

16 Aus dieser Regelung geht nicht hervor, dass im Léschungsverfahren eine Erweiterung des Streitgegen-
stands um weitere Léschungsgriinde unzulassig ist. Ist bereits ein Léschungsverfahren anhangig und wer-
den weitere Léschungsgrinde geltend gemacht, werden diese vielmehr unter den Voraussetzungen der
entsprechend anwendbaren Regelung des § 263 ZPO Gegenstand des laufenden Verfahrens, ohne ein
neues Loschungsverfahren in Gang zu setzen. Den nachgeschobenen Léschungsgriinden muss daher auch
nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen werden, um eine Loschung zu verhindern (vgl. BPatGE 48,
118, 125 [juris Rn. 61 bis 65]). Das in § 54 Abs. 2 MarkenG vorgesehene Vorverfahren dient ebenso wie das
Versdaumnisverfahren der Zivilprozessordnung dazu, unstreitige Léschungsverfahren von streitigen zu tren-
nen und bei unterbliebenem Widerspruch des Markeninhabers eine schnelle Entscheidung des Deutschen
Patent- und Markenamts Uber den Léschungsantrag herbeizufiihren. Hat der Markeninhaber der Léschung
seiner Marke bereits einmal widersprochen, ware es eine sinnlose Férmelei, wenn man von ihm verlangen
wirde, der Geltendmachung weiterer Léschungsgriinde jeweils innerhalb von zwei Monaten erneut zu wi-
dersprechen.

17 b) Die Erweiterung des Léschungsbegehrens durch die Antragstellerin war nach § 263 ZPO zulassig. Das
Deutsche Patent- und Markenamt hat die Erweiterung auf das Eintragungshindernis aus § 8 Abs. 1 MarkenG
als sachdienlich angesehen. Das Bundespatentgericht hat die Einfihrung des Schutzhindernisses des § 3
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in das Beschwerdeverfahren zugelassen und auch die Einfliihrung des Schutzhinder-
nisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedenfalls als sachdienlich angesehen. Dem Senat ist entsprechend §
268 ZPO die Uberpriifung dieser Entscheidungen verwehrt. Nach § 268 ZPO findet eine Anfechtung der
Entscheidung, dass eine Anderung der Klage nicht vorliege oder dass die Anderung zuzulassen sei, nicht
statt. Dies gilt auch im markenrechtlichen Léschungsverfahren (BGHZ 216, 208 Rn. 24 und 27 - Quadrati-
sche Tafelschokoladenverpackung ).
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18 3. Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allein noch das Schutzhindernis des §
3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

19 a) Uber das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hatte bereits das Bundespatentgericht nicht
mehr zu befinden. Die Antragstellerin hatte den Loschungsantrag, soweit er auf dieses Schutzhindernis ge-
stlitzt war, bereits vor dem ersten Rechtsbeschwerdeverfahren im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespa-
tentgericht zurickgenommen (vgl. BGHZ 216, 208 Rn.16 bis 19 - Quadratische Tafelschokoladenverpa-
ckung ).

20 b) Auch das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht mehr Gegenstand des vorliegenden
Rechtsbeschwerdeverfahrens. Der Senat hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren entschieden, dass die-
ses Schutzhindernis nicht vorliegt und die angegriffene Marke daher nicht aus diesem Grund geléscht wer-
den kann (vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 31 bis 70 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).

21 c) Die Antragstellerin hat, nachdem der Senat die Sache an das Bundespatentgericht zurlickverwiesen
hat, die Riicknahme des auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 1 MarkenG gestltzten Léschungsantrags
erklart. Soweit das Bundespatentgericht trotz dieser Riicknahme gleichwohl ausgefiihrt hat, die Marke sei
nicht entgegen § 8 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden, vielmehr geniige die angegriffene Marke den inso-
weit zu stellenden Anforderungen, ist diese Entscheidung nicht Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfah-
rens geworden. Die Antragstellerin wendet sich mit der Rechtsbeschwerde allein gegen die Entscheidung
des Bundespatentgerichts, soweit dieses das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG verneint hat.

22 |I. Die Ansicht des Bundespatentgerichts, die angegriffene Marke sei nicht nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1
MarkenG zu l6schen, weil sie sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung ber
den Léschungsantrag im Beschwerdeverfahren nicht entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingetragen gewe-
sen sei, halt der rechtlichen Nachprifung stand.

23 1. Nachdem die angegriffene Marke mit Zeitrang vom 1. Januar 1995 angemeldet und am 24. Mai 1996
eingetragen worden und die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2018
verkiindet worden ist, sind die im Streitfall mageblichen Bestimmungen der § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 und §
3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten Uber die Marken vom 11. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 gean-
dert worden. Fir die Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist § 50 Abs. 1 MarkenG in seiner neuen Fas-
sung und sind § 50 Abs. 2 Satz 1 und § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in ihrer bislang geltenden Fassung anwend-
bar. Eine fiir den Streitfall erhebliche Rechtsanderung ist durch die Neufassung der beiden zuletzt genann-
ten Vorschriften allerdings nicht eingetreten.

24 Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14.Januar 2019 auf das vor-
liegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Ubergangsregelung gilt. Danach wird die Eintragung einer
Marke auf Antrag fir nichtig erklart und geléscht, wenn sie - was hier allein noch zu priifen ist (vgl. oben Rn.
18 bis 21) - entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Ist der Antrag auf Léschung gemaf
§ 50 Abs. 1 MarkenG - wie hier - vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Abs. 2 MarkenG nach
der Ubergangsvorschrift des § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.
Nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung wird eine Marke auf
Antrag wegen Nichtigkeit geldscht, wenn sie - was hier allein noch zu prifen ist - entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG eingetragen worden ist und dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung UGber
den Antrag auf Léschung besteht. Bei der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren vorzunehmenden Prifung
eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses ist danach - ebenso wie im Eintragungsverfah-
ren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) - auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf den-
jenigen der Entscheidung tber den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 30 - Quadrati-
sche Tafelschokoladenverpackung I, mwN). Im Nichtigkeitsverfahren ist auerdem zu priifen, ob die ange-
griffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung (iber die Beschwerde schutzunfahig ist.

25 Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in der zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke am 1. Januar 1995 und -
unverandert - zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Beschwerde am 13. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung sind Zeichen, die ausschlieRlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert ver-
leiht, dem Schutz als Marke nicht zuganglich. Diese Vorschrift diente zum Zeitpunkt der Anmeldung der Mar-
ke der Umsetzung von Art. 3 Abs.1 Buchst. e 3. Spiegelstrich der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber die Marken und zum Zeitpunkt der Entscheidung tber
die Beschwerde der Umsetzung des am 28. November 2008 an dessen Stelle getretenen Art. 3 Abs. 1
Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber
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die Marken und ist deshalb im Lichte dieser Bestimmungen auszulegen. Nach diesen gleichlautenden Best-
immungen der Richtlinien sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der
Eintragung der Ungiiltigerklarung, die ausschlieRlich aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentli-
chen Wert verleiht.

26 Im Ubrigen hat sich daraus, dass nach der Verkiindung der Entscheidung des Bundespatentgerichts am
13. Dezember 2018 mit Wirkung vom 14. Januar 2019 eine neue Fassung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in
Kraft getreten ist, keine fiir den Streitfall maRgebliche Anderung der Rechtslage ergeben. Nach der neuen
Fassung dieser Vorschrift sind Zeichen, die ausschlieBlich aus Formen oder anderen charakteristischen
Merkmalen bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, dem Markenschutz nicht zuganglich.
Die Vorschrift dient der Umsetzung der an die Stelle des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie
2008/95/EG getretenen Art. 4 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach sind Zeichen
von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Nichtigerklarung, die aus-
schlief3lich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw. das der Ware
einen wesentlichen Wert verleiht. Im Streitfall geht es allein um die Frage, ob das angegriffene Zeichen aus-
schlieRlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Andere charakteristische
Merkmale stehen nicht in Rede.

27 2. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die angegriffene Marke nicht ausschlieRlich
aus einer Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert ver-
leiht.

28 a) Da die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 3. Spiegel-
strich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG dient, ist sie
im Lichte dieser Bestimmungen und des mit ihnen verfolgten Ziels auszulegen. Diese gleichlautenden Best-
immungen der Richtlinien sollen - ebenso wie Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. und 2. Spiegelstrich der Richtlinie
89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i und ii der Richtlinie 2008/95/EG - verhindern, dass das aus-
schlielliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, andere Rechte verewigt, fur die der
Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte (EuGH, Urteil vom 18.September 2014 -C-
205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 19, 20 und 31 = WRP 2014, 1298 - Hauck). Die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der
Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhindernisse verfolgen aulerdem das Uberein-
stimmende Ziel zu verhindern, dass dem Markeninhaber ein Monopol fir in der Form verkorperte wesentli-
che Eigenschaften einer Ware eingerdumt wird, nach denen der Benutzer auch bei anderen Waren suchen
kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 und 20 - Hauck; vgl. auch Schlussantrdge des Generalanwalts
Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 28 - Hauck; vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 58 - Quadratische Tafelschokola-
denverpackung ).

29 b) Das angegriffene dreidimensionale Zeichen zeigt eine dreidimensionale Verpackung, die Schutz fir
Tafelschokolade beansprucht. Es ist zweifelhaft, ob diese Verpackung mit der Form der Ware gleichgesetzt
werden kann, auf die sich das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bezieht.

30 aa) Das Bundespatentgericht hat unter Bezugnahme auf seine erste Beschwerdeentscheidung zur Vor-
schrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angenommen, die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei auch auf
eine Warenverpackung anwendbar, die - wie die angegriffene Gestaltung - die Form der verpackien Ware
deutlich erkennen lasse.

31 bb) Der Senat hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung offengelassen, ob eine Verpackung
der Form der Ware im Sinne von § 3 Abs. 2 MarkenG gleichzustellen ist, wenn die Verpackung, wie im
Streitfall, mit der Warenform nicht identisch ist, sondern ihr lediglich optisch nahekommt (BGHZ 216, 208 Rn.
36 bis 43 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Die Frage muss auch im vorliegenden Rechtsbe-
schwerdeverfahren nicht entschieden werden, weil das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG je-
denfalls aus anderen Griinden nicht vorliegt.

32 c) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die in dem angegriffenen Zeichen abgebil-
dete Verpackung nicht ausschlieRlich aus einer Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG besteht, die
der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

33 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs seien solche Warenformen gemaf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vom Markenschutz ausgenommen, bei
denen der durch die Form vermittelte &sthetische Wert der Ware so im Vordergrund stehe, dass die Haupt-
funktion der Marke, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen, nicht mehr zur Geltung komme.
Dies sei hier nicht der Fall, da wesentliches Merkmal der angegriffenen ublichen Schlauchbeutelverpackung
allein deren Gestaltung als Quadrat als einer besonderen Form des Rechtecks sei. Es kdnne nicht ange-
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nommen werden, dass bei einer solchen Warenform deren asthetischer Wert so im Vordergrund stehe, dass
die Herkunftsfunktion nicht mehr zum Tragen komme. Nichts Anderes ergebe sich aus der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Européaischen Union in seinem Urteil vom 18. September 2014 "Hauck". Die angegrif-
fene Form hebe sich nicht wesentlich von der Ublichen Warenform ab, sondern verkérpere die Grundform.
Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass sich eine quadratische Form von anderen Rechtecken mit
ungleichen Seitenlangen wesentlich unterscheide, kdnne dieser Unterschied keinen relevanten kinstleri-
schen oder gestalterischen Wert und keine wesentliche Andersartigkeit der Warenform begriinden. Zwar
betreibe die Inhaberin der angegriffenen Marke mit der jahrelangen Benutzung des Werbespruchs "Quadra-
tisch.Praktisch.Gut." eine Vermarktungsstrategie, die spezifisch auf die angegriffene Form der Ware bezie-
hungsweise auf die Form der Verpackung bezogen sei. Im Rahmen der Gesamtabwagung Uberwiege aber
der Umstand, dass die angegriffene Form der Grundform der beanspruchten Ware beziehungsweise der
Grundform der Ublichen Verpackung der beanspruchten Ware entspreche. Die von der Markeninhaberin
beanspruchte Verpackung in der Grund- oder Idealform eines Quadrats mit vier gleichen Seitenlangen kon-
ne allenfalls dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterfallen, nicht jedoch dem Schutzhinder-
nis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Form der Verpackung verleihe dieser gegeniiber Konkurrenzverpa-
ckungen nicht den wesentlichen Wert. Diese Beurteilung halt der rechtlichen Nachprifung stand.

34 bb) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt ebenso wie Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 3. Spie-
gelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG voraus,
dass das angegriffene Zeichen ausschlieRlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen
Wert verleiht. Eine korrekte Anwendung dieser Bestimmungen erfordert daher, dass zunachst die wesentli-
chen Merkmale im Einzelfall dadurch ordnungsgemaf ermittelt werden, dass der von dem Zeichen hervorge-
rufene Gesamteindruck zugrunde gelegt oder die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln geprift
werden. Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise ein nutzli-
ches Beurteilungskriterium sein. Ein in diesen Bestimmungen geregeltes Schutzhindernis liegt nur vor, wenn
alle wesentlichen Merkmale der in dem Zeichen wiedergegebenen Ware die Voraussetzungen dieses
Schutzhindernisses erfiillen. Dies ist nicht der Fall, wenn fur die gezeigte Warenform ein weiteres Element
von Bedeutung oder wesentlich ist, das die Voraussetzungen dieses Schutzhindernisses nicht erflllt (zu Art.
3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 19, 20 und 31 -
Hauck; zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2020 - C-
237/19, GRUR 2020, 631 Rn. 26 bis 31 = WRP 2020, 710 - GOmbdc Kutato; vgl. auch BGHZ 216, 208 Rn.
45 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN).

35 Das Bundespatentgericht hat in der angegriffenen Beschwerdeentscheidung angenommen, wesentliches
Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Warenverpackung sei allein die quadratische Grundflache des
Verpackungskorpers. Dabei hat es ersichtlich seine Beurteilung aus seiner ersten Beschwerdeentscheidung
Ubernommen. Diese tatrichterliche Beurteilung hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren einer rechtlichen
Nachprifung standgehalten (BGHZ 216, 208 Rn. 47 bis 54 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).
Sie wird im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen und Iasst auch keinen Rechtsfehler
erkennen. Soweit die Rechtsbeschwerdeerwiderung in anderem Zusammenhang ausgefiihrt hat, dass sich
die angegriffene Marke nicht in einer quadratischen Grundflache erschopfe, vielmehr seien links und rechts
seitliche Verschlusslaschen angesetzt, hat sie damit keine Umstande dargelegt, die in dieser Hinsicht eine
andere Beurteilung als im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren rechtfertigten.

36 cc) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die quadratische Grundflache des Verpackungskorpers als
alleiniges wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Form der Warenverpackung verleihe
der Ware keinen wesentlichen Wert, halt der rechtlichen Nachprifung stand.

37 (1) Nach der Rechtsprechung des Senats ist unter dem durch die Form vermittelten Wert einer Ware im
Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der asthetische Wert zu verstehen, den die Form der Ware verleiht. Der
Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht danach dem Markenschutz einer asthetisch wertvollen
Formgebung entgegen, wenn der Verkehr allein in dem asthetischen Gehalt der Form den wesentlichen
Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der
Form neben ihrer asthetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen
kann. Stellt dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die &sthetische Formgebung die eigentliche
Ware dar, sondern erscheint sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf
anderen Eigenschaften beruht, steht sie der Eintragung der Form als Marke auch dann nicht entgegen,
wenn es sich um eine asthetisch besonders gelungene Gestaltung handelt (BGH, Beschluss vom 24. Mai
2007 - 1 ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn.18 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschluss vom 9.Juli 2009 -1ZB
88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 19 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).

38 Der Begriff "Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht" ist nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europaischen Union allerdings nicht auf die Form von Waren beschrankt, die einen rein kiinst-
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lerischen oder dekorativen Wert haben. Anderenfalls bestliinde die Gefahr, dass Warenformen nicht erfasst
wirden, die aufler einem bedeutenden &asthetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften
aufweisen. Damit wiirde das Recht, das die Marke ihrem Inhaber verleiht, ein Monopol auf die wesentlichen
Eigenschaften der Waren gewahren, wodurch dieses Eintragungshindernis seinen Zweck nicht mehr voll
erflllen kénnte (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 32 - Hauck). Das Eintragungshindernis ist daher auf ein Zei-
chen anwendbar, das ausschliellich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften, die ihr in unter-
schiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen konnen, besteht (EuGH, GRUR 2014, 1097
Rn. 35 - Hauck).

39 Ferner ist die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher bei der Entscheidung, ob
dieses Schutzhindernis vorliegt, kein entscheidender Faktor, auch wenn sie ein nitzliches Beurteilungskrite-
rium bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden kann (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn.
34 - Hauck; GRUR 2020, 631 Rn. 44 - Gomboc Kutatd). MaRgeblich sind vielmehr andere Beurteilungskrite-
rien, wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der kiinstlerische Wert der fraglichen Form, ihre
Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeu-
tender Preisunterschied gegeniber dhnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrate-
gie, die hauptsachlich die asthetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht (EuGH, GRUR
2014, 1097 Rn. 35 - Hauck). Das Schutzhindernis liegt vor, wenn aus objektiven und verlasslichen Gesichts-
punkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem
Maf durch dieses Merkmal bestimmt wird (EuGH, GRUR 2020, 631 Rn. 47 - Gémbdc Kutato).

40 Diese Grundsatze hat das Bundespatentgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt.

41 (2) Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen kann nicht angenommen
werden, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware (Tafelschokolade) zu kaufen, in ho-
hem MaR dadurch bestimmt wird, dass die quadratische Form der angegriffenen Verpackung der Ware ei-
nen wesentlichen Wert verleiht.

42 Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die quadratische Form der angegriffenen Verpa-
ckung im Vergleich zu Verpackungen in Rechteckform mit ungleichen Seitenlangen keinen relevanten kiinst-
lerischen oder gestalterischen Wert. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentge-
richt nicht festgestellt, dass diese Verpackung eine nicht unerhebliche asthetische Wirkung vermittelt. Das
Bundespatentgericht hat zwar festgestellt, dass gestalterisch stark reduzierte Warenformen haufig der
Grundform entsprachen oder mit dieser identisch seien und dass solche Warenformen oft als asthetisch
besonders gelungen empfunden wirden. Nach seinen Feststellungen trifft dies jedoch auf die in Rede ste-
hende Schlauchbeutelverpackung nicht zu.

43 Nicht zugestimmt werden kann der Ansicht der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe zu
hohe Anforderungen an die asthetischen Eigenschaften der in Rede stehenden Warenverpackung gestellit.
Nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union ist ein bedeu-
tendes asthetisches Element der betreffenden Form oder zumindest ihre Andersartigkeit im Vergleich zu
anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen erforderlich. Nach den Feststellungen des
Bundespatentgerichts fehlt es daran im Streitfall.

44 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat es das Bundespatentgericht nicht unterlassen, Feststel-
lungen zum Grad der Andersartigkeit der quadratischen Form im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen
Markt allgemein genutzten Formen zu treffen. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass Tafelschokola-
de fast ausnahmslos in rechteckiger Form hergestellt und verpackt wird und dass sich die quadratische Form
nicht wesentlich von der firr Tafelschokolade Ublichen Rechteckform abhebt.

45 Das Bundespatentgericht hat weiterhin ohne Rechtsfehler die von der Markeninhaberin verwendete Ver-
marktungsstrategie und deren bekannten Werbespruch "Quadratisch.Praktisch.Gut." berlcksichtigt, diesen
Aspekt aber nicht fir ausschlaggebend gehalten. Es hat die nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europai-
schen Union "Hauck" maRgeblichen, beispielhaft angefiihrten Beurteilungskriterien, namlich die Art der in
Rede stehenden Warenkategorie, den kinstlerischen Wert der in Rede stehenden Verpackungsform, deren
Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen und einen
bedeutenden Preisunterschied gegenuber ahnlichen Produkten, einer Gesamtbetrachtung zugefiihrt und ist
zu dem Ergebnis gelangt, dass die quadratische Form der angegriffenen Schlauchbeutelverpackung keinen
wesentlichen Wert verleiht. Insbesondere hat es weder festgestellt, dass die Form der Verpackung zu be-
deutenden Preisunterschieden der in Rede stehenden Ware fiihrt, noch dass die Entscheidung der Verbrau-
cher, Tafelschokolade der Markeninhaberin zu kaufen, in hohem Maf} dadurch bestimmt wird, dass die Form
der Verpackung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Rechtsbeschwerde macht dies auch nicht
geltend. Soweit sie der Ansicht ist, das Bundespatentgericht habe auf der Grundlage der getroffenen Fest-
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stellungen die mafgeblichen Kriterien fehlerhaft gewichtet, setzt sie lediglich ihre Beurteilung an die Stelle
derjenigen des Bundespatentgerichts. Damit kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren keinen Erfolg haben.

46 Die Rechtsbeschwerde macht auRerdem ohne Erfolg geltend, der erforderliche wesentliche Wert der
angegriffenen Form ergebe sich aus der hohen Verkehrsdurchsetzung und dem daraus folgenden Wettbe-
werbsvorteil der Markeninhaberin. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware fiir den Markeninhaber
einen besonderen wirtschaftlichen Wert darstellt, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der
Ware durchgesetzt hat. Ausschlaggebend ist vielmehr allein, ob die in Rede stehende Form (hier: eines
Quadrats) der Ware (hier: Tafelschokolade) einen wesentlichen Wert verleiht. Diese Voraussetzung ist nach
den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht erflllt. Es kann nicht angenommen werden, dass die
Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie am Erwerb einer quadratischen Schokolade interessiert sind;
ob die Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie in der quadratischen Verpackung einen Hinweis auf
deren Herkunft sehen und damit bestimmte Qualitatserwartungen verbinden, ist in diesem Zusammenhang
nicht von Bedeutung. Das von der Rechtsbeschwerde fiir richtig gehaltene Verstandnis des Schutzhinder-
nisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wiirde auf3erdem der Regelung in § 3 Abs. 1 MarkenG zuwiderlaufen,
die den jeweiligen Art. 2 der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG umsetzt. Danach kann die Form oder
Aufmachung oder Verpackung der Ware grundsatzlich als Marke geschiitzt werden. Wenn der wirtschaftli-
che Wert, den das Markenrecht als AusschlieRlichkeitsrecht fiir den Markeninhaber hat, Warenformmarken
einen wesentlichen Wert im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verleihen kdnnte, wéaren wirtschaftlich wert-
volle Warenformmarken generell schutzunfahig.

47 Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht der Hinweis zum Erfolg, Warengrundformen dirften nicht mit
den Mitteln des Markenrechts monopolisiert werden, wenn ein berechtigtes Interesse der Allgemeinheit an
der Freihaltung der Form bestehe. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, das Ziel, Waren-
grundformen von markenrechtlichen Monopolen freizuhalten, werde nicht durch § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG,
sondern durch § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verwirklicht. Der Senat hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren
abschlieRend entschieden, dass dieses Schutzhindernis nicht vorliegt.

48 D. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des
Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europédischen Union nach Art.
267 AEUV erfordern. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG vorliegt, ist durch die Entscheidungen des Gerichtshofs der Europaischen Union "Hauck" (GRUR
2014, 1097) und "Gombdc Kutaté" (GRUR 2020, 631) hinreichend geklart. Die Anwendung der danach
malgeblichen Beurteilungskriterien auf den Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte.

49 E. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 Mar-
kenG zurlickzuweisen.
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