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Norm
Markenschutzgesetz §4;

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb §9;
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SZ 49/65

Spruch

Schutzunfihig sind Worter, die der Umgangssprache oder einer Fachsprache angehdren und fiir die ein
Freihaltebediirfnis besteht, damit nicht ein Wort, das fiir die Verstindigung der Menschen erforderlich ist, durch
Monopolisierung zugunsten einer bestimmten Person der Sprache entzogen wird. Dies gilt auch fiir die
bestimmte Form einer Ware, wenn sie eine Folge der zweckméBigsten und wirtschaftlichsten Herstellungsart ist

OGH 11. Mai 1976, 4 Ob 314/76 (OLG Wien 1 R 264/75; HG Wien 18 Cg 55/74)

Text

Der Kliger erzeugt und vertreibt Schaumzuckerware in zylindrischer Form mit abgerundetem Kopf unter der
Bezeichnung "Schwedenbombe". Diese Schwedenbomben sind zum Teil einheitlich dunkelbraun und zum Teil
mit Kokosraspel bestreut. Sie werden in Kartons sowie in Klarsichtpackungen an Einzelhédndler geliefert. Die
Form dieser Ware gemifl der Abbildung Beilage A 1 ist zugunsten des Klédgers durch Registrierung der
osterreichischen Marke Nr. 58.847 geschiitzt. Die geschiitzte Marke besteht in der besonderen korperlichen
Form nach der Darstellung. Die Registrierung erfolgte auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises fiir die
"Klasse 26 d Schaumzuckerware". Die Schutzdauer der Marke begann am 31. Janner 1967.

Der Beklagte vertreibt in Osterreich von der Firma X (BRD) erzeugte Schaumzuckerwahren unter der
Bezeichnung "Schoko-Kiisse", "Kokos-Kiisse" und "Mokka-Kiisse". Auch hiebei handelt es sich um
Schaumzuckerwaren in zylindrischer Form mit abgerundetem Kopf. Diese Waren sind etwas grofer als die
Schwedenbomben und das Verhiltnis des Zylinderdurchmessers zur Hohe ist ebenfalls verschieden. Der
Durchmesser der Schwedenbomben betrigt etwa 4 cm und ihre Hohe etwa

4.6 cm, wihrend der Durchmesser der vom Beklagten vertriebenen Ware etwa 5 cm und ihre Hohe ebenfalls
etwa 5 cm betrigt. Bei den vom Beklagten vertriebenen Produkten ist der abgerundete Kopf mehr abgeflacht als
bei den Schwedenbomben. Die "Schoko-Kiisse" sind, wie die nicht bestreuten Schwedenbomben, einfirbig
dunkelbraun, wihrend die "Kokos-Kiisse" mit Kokosraspel bestreut sind, der jedoch wesentlich gréber ist als der
der bestreuten Schwedenbomben, Die "Mokka-Kiisse" unterscheiden sich von den "Schoko-Kiissen" dadurch,
daB sie dunkler und heller braun gestreift sind.

Der Kliger begehrt, den Beklagten schuldig zu erkennen, in Osterreich den Vertrieb von Schaumzuckerwaren in
der charakteristischen Form der Schwedenbomben, das ist ein Zylinder mit abgerundetem Kopf, insbesondere
entsprechend der Abbildung Beilage A/1, zu unterlassen, mit der Begriindung, die vom Beklagten vertriebene
Ware sei verwechslungsfihig mit den Schwedenbomben, weshalb durch das Vorgehen des Beklagten in das
Markenrecht des Kligers eingegriffen und dadurch auch die Form der Schwedenbombe auf sittenwidrige Weise
nachgeahmt werde.
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Der Beklagte beantragte Klageabweisung, bestritt die Verwechslungsfihigkeit der beiderseitigen Produkte und
wendete ein, die Form eines Produktes konne iiberhaupt nicht als Marke registriert werden. Im {ibrigen stelle die
Form der Schwedenbombe die einzige fiir die Erzeugung einer Schaumzuckerware mogliche Form dar.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Hiebei traf es folgende zusétzliche Feststellungen:

Weiche Schaumzuckerwaren, deren Schaummasse trotz eines Uberzuges von Fettglasur- oder Schokolademasse
relativ rasch austrocknet, sind zu den Konditoreierzeugnissen zu rechnen, da sie nur iiber eine Zeitspanne von
hochstens drei Wochen verkaufsfihig sind. Fiir die Erzeugung solcher weicher Schaumzuckerwaren auf
Gebickunterlage, die nachher mit Fettglasur- oder Schokolademasse iiberzogen werden, gibt es maschinelle
Anlagen, die eine betrichtliche Leistung haben und den Ausstofl grofler Mengen ermoglichen. Fithrend fiir
solche Anlagen in Mitteleuropa ist die Firma Otto K KG in D mit ihren sogenannten OKA-Automaten. Auch
vom Klédger werden solche Automaten fiir die Herstellung der Schwedenbomben verwendet.

Die Form der als Schwedenbomben, Kokos-Kiisse, Schoko-Kiisse und Mokka-Kiisse bezeichneten Produkte
ergibt sich nicht zwangsldufig aus dem Produktionsablauf. Aus 6konomischen Griinden scheiden jedoch Formen
mit scharfen Kanten und zu breiter Basis aus. Hinsichtlich der zweckméBigen Formgebung sind von technischer
Seite her folgende Kriterien zu erfiillen:

1. Leichte Stapelfdhigkeit der Waffelunterlagen in den Fiillmagazinen, damit sowohl ein storungsfreies
Nachfiillen als auch eine klaglose maschinelle Entnahme moglich ist;

2. der Korper soll nicht zu hoch werden, damit der AuspreBvorgang pro Maschinentakt nicht zu lange dauert und
der PreB3korper trotz ruckartiger Bewegung der Maschine sicher stehen bleibt;

3. der Korper soll tunlichst keine scharfen Kanten haben, weil dies sonst beim Uberziehen mit Glasur oder
Schokolademasse zwangsweise zu Unterschieden in der Dicke des Uberzuges fiihrt. Aus demselben Grund sind
flache obere Begrenzungsflachen nicht erstrebenswert. Der unerwiinschte Effekt der verschiedenen Schichtdicke
kann in solchen Fillen nur dadurch verringert werden, daB man die Uberzugsmasse im Sprithverfahren auftrigt.

Aus 6konomischen Griinden ist es wichtig, da 1. die Waffelblitter ohne allzugroen Abfall ausgestanzt werden
konnen und wegen der Bruchgefahr moglichst keine Ecken haben; 2. die Basisbreite nicht zu grofl wird, um mit
einem Maschinentakt eine moglichst groBe Anzahl von Schaumkorpern herstellen zu konnen, 3. das Verhéltnis
von Oberfliche zum Rauminhalt der Schaumkorper so beschaffen ist, daB es dem einer Kugel moglichst
nahekommt, weil die Uberzugsmasse, auf den Rauminhalt bezogen, bedeutend teurer ist als die Schaummasse
und die Kugel der Korper mit dem grof3ten Rauminhalt bei kleinster Oberflidche ist, 4. die Korper nicht bizarre
Formen besitzen, in welchem Falle sie sich schwer verpacken lieen.

Die Erfiillung all dieser Anforderungen 148t fiir den Entwurf eines neuen, von den Schwedenbomben und
"Kiissen" deutlich verschiedenen Korpers nicht sehr viele Moglichkeiten offen. Am besten scheint ein Korper
geeignet zu sein, der deutlich niedriger ist und einen elliptischen Querschnitt besitzt. Die Deckfldche sollte dabei
nicht eben sein, sondern die Form eines abgeflachten Halbelliptoides besitzen. Ein solcher Korper kann auf dem
OKA-Automaten leicht hergestellt werden. Wenn die kurze Ellipsenhalbachse so grofl wie der Radius der
"Kiisse" gewdhlt wird, kann mit einem Maschinentakt auch dieselbe Anzahl Schaumkorper ausgestoen werden.
Wird bei der Herstellung in dieser Form die kiirzere Halbachse der Ellipsengrundfliche mit 2.5 cm und die
langere mit 3.5 cm angenommen, und derselbe Rauminhalt wie bei den "Kiissen", ndamlich

85.7 cm3 gewiinscht, so ergibt sich eine Hohe von 3.1 cm und eine Oberfliche von 113.3 cm2. Das Verhiltnis
der Oberfliche zum Rauminhalt betrdgt dann 1.32: 1, was giinstiger als bei den Schwedenbomben und etwas
ungiinstiger als bei den "Kiissen" ist. Bei ersteren betrédgt es 1.43: 1, bei letzteren 1.18: 1. Diese Form wire somit
eine brauchbare Ausweichmoglichkeit, die etwa dieselben Materialien verbraucht wie die "Kiisse",
voraussichtlich auch praktisch dieselben organoleptischen Eigenschaften beim Verzehr hat und mit derselben
AusstoBleistung erzeugt werden kann. Eine exakte Gestaltung des Korpers wire nur moglich, wenn hiezu eine
eigene Einrichtung fiir die Maschine hergestellt wird, was einen Aufwand von zirka 17 000 DM erfordern
wiirde.

Die Firma X erzeugt seit einiger Zeit gleichartige Schaumzuckerwaren wie die "Kiisse" mit einer sternférmigen
Grundfliche, wobei die Oberfliche Rippen aufweist, die in eine Spitze auslaufen. Diese Erzeugnisse werden
unter der Bezeichnung "Stern-Kuf" vertrieben, und zwar teils mit gleichméBig dunkelbrauner Oberfléche, teils
mit Kokosraspel bestreut. Diese Sternform ist ebenso eine gute Ausweichmdoglichkeit wie die Darstellung auf
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Beilage./U. Die Haltbarkeit und die Nufleindriicke sind gegeniiber der Schwedenbombe und der Ku3form nicht
wesentlich verschieden.

Fiir den Geschmackseindruck derartiger Schaumzuckerware ist das Verhiltnis zwischen der Schaummasse und
der Uberzugsmasse maBgebend. Auch das Verhiltnis zwischen der Schaummasse und der Waffelmasse spielt
eine Rolle. Hinsichtlich der Bodenfliche kann man auf diinnere Waffel ausweichen und dadurch dieses
Verhiltnis variieren. Es ist moglich, elliptische Waffel herzustellen, wofiir eine eigene Stanzform erzeugt
werden miifite. Die Dicke der Waffel, die von der Firma X verwendet werden, bietet in dieser Hinsicht gewisse
Schwierigkeiten. Im Hinblick darauf, da3 man bei der Herstellung der elliptischen Form auf ein ungiinstigeres
Verhiltnis zwischen Schaummasse und Waffelmasse kommt, wiirde es sich bei dieser Form empfehlen, diinnere
Waffelblitter zu verwenden, die einfacher herzustellen wiren. Ein wesentlich groerer Abfall oder ein erhohter
Transportbedarf wiirde hiedurch nicht entstehen. Grofere Schwierigkeiten bei maschinellen Einsidtzen der
Erzeugnisse sind ebenfalls nicht zu erwarten. FEine glatte Oberfliche der elliptisch hergestellten
Schaumzuckerwaren ist dadurch herstellbar, dal man die Waren zunéchst oben abschneidet und eine weitere
Vorrichtung betitigt, die darin besteht, daf auf die Schnittfliche ein Brett leicht aufgedriickt wird, um die
entstehende Kante wieder glattzudriicken. Die bei diesem Verfahren entstehenden scharfen Kanten konnte man
durch die Herstellung einer leicht gewolbten Oberfliache vermeiden, wozu eine entsprechende Zusatzvorrichtung
an der Maschine erforderlich wire.

Im Hinblick darauf, daB die Schaummasse billiger ist als die Uberzugsmasse, wire eine geringstmogliche
Oberfliche mit groBtmoglichem Rauminhalt ideal. In dieser Hinsicht ist die KuBform als in hohem Mafle
zweckmilig zu bezeichnen, sogar etwas zweckmifBiger als die Schwedenbombenform. Die elliptische Form
stunde ungefihr in der Mitte zwischen diesen beiden Formen. Bei der Sternform und der in Beilage ./U
dargestellten Form kann die Couverture jedenfalls in derselben Weise wie bei der Kuiform aufgebracht werden,
und zwar dadurch, daB die Form durch einen Schleier von Glasurmasse lduft. Der UberschuB an Glasurmasse
miifite hierauf abgeblasen werden. Bei diesen Formen wiirden allerdings durch das Abblasen die Kanten etwas
stirker hervortreten.

Rechtlich vertrat das Erstgericht den Standpunkt, markenfihig im Sinne des § 9 Abs. 3 UWG sei auch die dufere
Form einer Ware unter der Voraussetzung, dafl sie nicht funktionell bedingt sei. Da Schaumzuckerwaren
zumutbarerweise auch in anderer, als der vom Beklagten hergestellten Form ausgearbeitet werden konnen, sei
diese Form nicht funktionell bedingt. Im Hinblick auf die Registrierung der Schwedenbombenform als Marke
konne demnach der Kldger gemidl § 9 UWG die Unterlassung der Herstellung von Schaumzuckerware in
dhnlicher Form verlangen. Im iibrigen miisse in dieser Herstellung auch eine sklavische Nachahmung der
Produkte des Klédgers erblickt werden, was gegen § 1 UWG verstoe. Das Unterlassungsbegehren sei daher
ebenso gerechtfertigt, wie gemil3 § 25 UWG das Veroffentlichungsbegehren.

Uber Berufung des Beklagten wies das Berufungsgericht das Klagebegehren ab. Es iibernahm die Feststellungen
des Erstgerichtes als Ergebnis eines méngelfreien Verfahrens und unbedenklicher Beweiswiirdigung mit der
Malgabe, dall die Ausfithrungen des Sachverstindigen, die "Stern-Form" sei eine gute Ausweichmoglichkeit
gegeniiber der Idealform "zylindrisch mit rundem Kopf", nicht besage, daf} die "Stern-Form" die Idealform zur
Ginze erreiche, sondern nur dafl sie eine nach Meinung des Sachverstindigen zumutbare Ausweichform
darstelle. Bei der rechtlichen Beurteilung ging das Berufungsgericht davon aus, daff die vom Beklagten auf den
Markt gebrachten Erzeugnisse mit den Erzeugnissen des Klédgers verwechslungsfihig dhnlich seien. Eine andere
Téduschungshandlung als die Wahl einer verwechslungsfihig dhnlichen Form der Erzeugnisse sei nicht einmal
behauptet worden. Das Vorgehen des Beklagten konne daher nicht dem § 2 UWG unterstellt werden. Daf3 die
Form nur zu dem Zweck der Téduschung gewihlt worden sei, habe das Verfahren nicht ergeben. Die
Registrierung der Form der Ware des Klidgers als Marke binde das Gericht nicht. Dies gelte auch fiir die
Entscheidung des Patentamtes, das nach der Behauptung des Klédgers inzwischen iiber einen Antrag des
Beklagten auf Loschung der Marke des Klédgers abschldgig entschieden haben soll, weil gemid § 57
Markenschutzgesetz (1970) nur eine nach Unterbrechung des gerichtlichen Verfahrens gefillte Entscheidung der
Registrierungsbehorde oder eine vor Einleitung des gerichtlichen Verfahrens bereits rechtskriftig gewordene
Entscheidung der Registrierungsbehorde das Gericht binde. Im vorliegenden Fall sei aber die Entscheidung der
Registrierungsbehorde erst nach Einleitung des gerichtlichen Verfahrens, in welchem das Gericht die Vorfrage,
ob das Markenrecht des Klidgers besteht, selbstindig gelost habe, ergangen. In Lehre und Rechtsprechung werde
die Frage, ob die Form einer Ware als Marke Schutz erlangen konne, verschieden beantwortet. Eine
abschlieBende Beurteilung dieser Frage sei entbehrlich, weil die Schutzfihigkeit der Form der Ware als Marke
jedenfalls dann zu verneinen sei, wenn diese Form in einer funktionellen Beziehung zur Ware selbst stehe. Die
Marke diirfe keinesfalls dazu mifSbraucht werden, andere Unternehmen von einer zweckmifigen Gestaltung der
Ware auszuschlieen. Die Form der Ware diirfe daher keinesfalls dann als Marke eingetragen werden, wenn
gleichartige Waren in anderer Form nicht genauso zweckmifBig hergestellt werden konnen. Dabei spiele es keine
Rolle, ob eine andere Herstellungsmoglichkeit hinsichtlich ZweckmiBigkeit dieser Form nahekomme oder nicht.
Dem Unternehmer miisse jedenfalls die Wahl der zweckmiBigsten Form gewahrt bleiben. Nach dem
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festgestellten Sachverhalt sei aber fiir die Herstellung von Schaumzuckerwaren der vorliegenden Art die
zylindrische Form mit abgerundetem Kopf die zweckmiBigste Herstellungsform. Wesentlich dafiir sei das
giinstige Verhiltnis zwischen Korper und Rauminhalt, das bei der Kugelform am besten sei, die aber nicht in
Frage komme. Daher sei die beanstandete Form die zweckmaBigste. Die Ellipsenform komme ihr nahe, doch sei
bei dieser das Verhiltnis zwischen Korper und Rauminhalt ungiinstiger; iiberdies triten bei dieser Form doch
gewisse Unebenheiten auf, die mit einem zusitzlichen Verfahren beseitigt werden miilten. Die strittige Form sei
somit die zweckméBigste, von deren Verwendung der Beklagte durch eine Registrierung der "Bomben"-Form als
Marke fiir den Kldger nicht ausgeschlossen werden konne. Der Kldger konne sich daher auf die Eintragung
dieser Form als Marke zur Begriindung seines Begehrens auf Unterlassung der Verwendung der beanstandeten
Form nicht berufen. Das Vorgehen des Beklagten durch den Vertrieb einer Ware mit der beanstandeten Form
versto3e daher weder gegen § 9 noch gegen § 1 UWG. Da fiir die Wahl der Form der Ware des Beklagten eine in
der Natur dieser Ware gelegene Notwendigkeit bestehe, konne dem Erzeuger dieser Ware auch nicht
sittenwidrige sklavische Nachahmung der Ware des Beklagten vorgeworfen werden.

Das Berufungsgericht sprach aus, dal der Wert des von der Abidnderung betroffenen Teiles des
Streitgegenstandes 1 000 S iibersteigt.

Der Oberste Gerichtshof gab der Revision des Klédgers nicht Folge.

Rechtliche Beurteilung
Aus den Entscheidungsgriinden:

In der Rechtsriige geht auch die Revision davon aus, dafl das Gericht an die Entscheidung des Patentamtes iiber
den Antrag auf Loschung der Marke des Kldgers nicht gebunden ist. Der Klidger meint aber, dal das Gericht an
die Entscheidung des Patentamtes im Registrierungsverfahren gebunden sei, weil die Eintragung nach
Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises erfolgt sei und daher fiir die Registrierung der Marke keineswegs
ausschlieBlich rechtliche Erwagungen maflgeblich waren. Bei Zweifel an der Registrierbarkeit der Marke hitte
das Gericht das Verfahren von Amts wegen unterbrechen miissen. Die Form einer Ware konne nur dann nicht als
Marke geschiitzt werden, wenn das Wesen der Ware in einer bestimmten Form bestehe. Das treffe bei
Schaumzuckerwaren nicht zu, weil sie auch in anderen als in der "Bomben-Form" hergestellt werden konnten.
Zeichen, die an sich nicht unterscheidungskriftig sind, konnten im Wege der Verkehrsgeltung die ihnen sonst
fehlende Kennzeichnungskraft erlangen. Das gelte auch fiir die Form einer Ware. Von einer Verkehrsgeltung der
fiir den Klédger als Marke eingetragenen Form der Ware miisse das Gericht aber ausgehen, solange diese Marke
eingetragen sei. Die vorliegende Marke sei nicht anders zu beurteilen als die Eintragung einer beschreibenden
Angabe als Wortmarke.

Zu diesen Ausfithrungen ist zundchst festzuhalten, daBl nach dem Sachverhalt, welcher der rechtlichen
Beurteilung zugrunde zu legen ist, die strittige Form (jene der Ware des Klidgers und die dhnliche beanstandete
Form) die zweckmiBigste Form der Ware ist. Sie ergibt sich zwar nicht zwangsldufig aus dem
Produktionsablauf, weil Schaumzuckerware auch in anderer Form hergestellt werden kann, sie ist aber diejenige,
die bei der Beriicksichtigung der technischen und okonomischen Gesichtspunkte der Idealform (der Form der
Kugel als des Kérpers mit groBtem Rauminhalt bei kleinster Oberfliche, weil die Uberzugsmasse gegeniiber der
Masse des Korpers bedeutend teurer ist) am nédchsten kommt. Sie wird von den wenigen bestehenden
Ausweichmoglichkeiten nicht erreicht. Die Form der Ware ist somit funktionsbedingt, so daf} sie nicht als ein
"besonderes Zeichen" angesehen werden kann, das dazu dient, zum Handelsverkehr bestimmte Waren eines
Unternehmens von gleichartigen Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 1 Abs. 1 MSchG 1970 und
insoweit gleich fiir den Prioritdtszeitpunkt: § 1 Abs. 1 MSchG 1953). Wohl konnen auch korperliche Gebilde
solche "Zeichen" und daher dem Markenschutz zuginglich sein (Hohenekker - Friedl, Wettbewerbsrecht, 159,
OBI. 1974, 115). Ob auch die Form der Ware selbst als ein solches korperliches Gebilde anzusehen ist, kann im
vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Voraussetzung fiir die Erlangung eines markenrechtlichen Schutzes ist
nidmlich zunichst, dal es sich iiberhaupt um ein "Zeichen" im angefiihrten Sinne handelt. Der Hinweis des
Klédgers auf die Annahme einer Verkehrsgeltung durch die Registrierungsbehorde ist schon deswegen verfehlt,
weil zwar grundsitzlich eine fehlende oder zu geringe Kennzeichnungskraft durch eine entsprechende
Verkehrsgeltung ausgeglichen werden kann (Hohenecker - Friedl, 166, OBl. 1974, 115, 1966, 82 u. a.), aber
dabei vorausgesetzt ist, dal das entsprechende Zeichen an sich schutzfihig ist und nur die erforderliche
Kennzeichnungskraft fehlt. Ein von vornherein nicht schutzfihiges Zeichen kann dagegen eine Schutzfihigkeit
auch nicht durch eine Verkehrsgeltung erlangen. Dies gilt etwa bei Wortern, die der Umgangssprache oder einer
Fachsprache angehoren und fiir die ein Freihaltebediirfnis besteht, damit nicht ein Wort, das fiir die
Verstindigung der Menschen erforderlich ist, durch Monopolisierung zugunsten einer bestimmten Person der
Sprache entzogen wird (Hohenecker - Friedl, 166/167, OBI. 1970, 149, 1960, 70).
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Derselbe Grundsatz mufl aber auch gelten, wenn die Form einer Ware funktionsbedingt ist, weil sie die
zweckmifigste, wenn auch nicht die allein mogliche Form der Herstellung dieser Ware ist (vgl. Hohenekker -
Friedl, 158). Wenn die Form eine Folge der wirtschaftlichsten und zweckmifigsten Herstellung der Ware ist,
darf sie nicht durch Zuerkennung eines Markenschutzes fiir ein Unternehmen monopolisiert werden, so dal3
Mitbewerber bei der Erzeugung der Ware auf eine andere weniger zweckmiflige und wirtschaftliche Form
ausweichen miifiten. Das kidme einer Patentierung der Form gleich, die nicht Aufgabe des Markenschutzrechtes
ist. Es stunde auch im Gegensatz zum allgemeinen Interesse, dafl die Moglichkeit erhalten bleibe, dafl jeder
Wettbewerber die Ware in der wirtschaftlichsten und zweckméBigsten Art, und somit am preiswertesten,
herstellen kann. Im iibrigen wurde von der Rechtsprechung auch hervorgehoben, dafl ein Zeichen im Sinn des
Markenrechtes nur dann als Marke gelten kann, wenn es fiir die Ware unterscheidend ist, nicht aber dann, wenn
es seiner Natur nach nicht dem Unterscheidungszweck dient, sondern durch die Natur der Ware oder als Folge
eines bestimmten Erzeugungsprozesses notwendig gegeben ist (SZ 25/63). Dies mufl auch fiir eine bestimmte
Form einer Ware angenommen werden, wenn sie eine Folge der zweckmiBigsten und wirtschaftlichsten
Herstellungsart ist.

Ob dies bei einer als Marke eingetragenen Form zutrifft, stellt eine Tatfrage dar. Wird diese Tatfrage dahin
gelost, dafl die als Marke eingetragene Form der Ware nicht durch die wirtschaftlichste und zweckmafigste Art
ihrer Erzeugung funktionell bedingt ist, muf} ihr an sich die Eigenschaft eines "Zeichens" im Sinn des § 1
MSchG zuerkannt werden, das bei Vorliegen der iibrigen Eintragungsvoraussetzungen insbesondere der
erforderlichen Unterscheidungskraft oder deren Ersatz oder FErginzung durch eine entsprechende
Verkehrsgeltung als Marke eingetragen werden und den damit verbundenen Schutz erlangen kann. Wird aber die
Form der Ware als Folge der wirtschaftlichsten und zweckméBigsten Art ihrer Erzeugung erkannt, ist sie von
vornherein nicht als "Zeichen" im Sinn des § 1 MSchG zu beurteilen und kann daher ohne Riicksicht auf eine
behauptete oder bestehende Verkehrsgeltung den wettbewerbsrechtlichen Schutz einer Marke nicht erlangen.

Das Gericht ist bei der Beurteilung des wettbewerbsrechtlichen Schutzes nach den Bestimmungen des UWG, der
durch die Eintragung einer Marke in das Markenregister erworben wird, an die Entscheidung des Patentamtes
nicht gebunden. Es hat vielmehr diesen selbstindig zu priifen, sofern nicht die Voraussetzungen des § 57 MSchG
1970 vorliegen oder iiber ein Loschungsbegehren des Beklagten schon vor Beginn des Rechtsstreites
rechtskraftig abschligig entschieden wurde. Aus der Regelung des § 57 MSchG 1970 ergibt sich aber auch klar,
dal die Unterbrechung des Rechtsstreites im Ermessen des Gerichtes steht und das Gericht dazu nicht
verpflichtet ist. Das Gericht hat vielmehr die Wahl, unter den dort angegebenen Voraussetzungen das Verfahren
zu unterbrechen und die Rechtskraft der Entscheidung des Patentamtes abzuwarten, an die das Gericht dann
gebunden ist, oder die Vorfrage, ob das Markenrecht des Kldgers nach den Bestimmungen des
Markenschutzgesetzes besteht, selbstindig zu priifen und zu 16sen (Hohenekker - Friedl, 56; Friedl, OBL. 1960,
41 ff., insbesondere 44, 46; OBI. 1974, 115: JBI. 1964, 38 u. a.).

Hiebei ist das Gericht bei der Beurteilung von Rechtsfragen vollig frei. Fur die Feststellung der tatséchlichen
Grundlagen des Markenschutzes schafft die Registrierung fiir das gerichtliche Verfahren allerdings einen
sogenannten prima-facie-Beweis, den der Beklagte durch einen Gegenbeweis entkriften kann (Friedl, OBL.
1960, 41; OBI. 1974, 115, 1972, 18, 1964, 32 u. a.).

Es hatte also im vorliegenden Fall nicht der Klidger zu beweisen, daf3 es sich bei der fiir ihn als Marke
eingetragenen Form tatsidchlich um ein "Zeichen" im Sinne des § 1 MSchG 1970 (fiir den Prioritétszeitpunkt: § 1
MSchG 1953) handelt, das einen markenrechtlichen Schutz erlangen kann, daf also diese Form nicht
funktionsbedingt ist und nicht jene darstellt, die sich bei der zweckmiBigsten und wirtschaftlichsten Herstellung
der Ware naturgemiB ergibt. Es hatte vielmehr der Beklagte zu beweisen, dal der strittigen Form diese
Eigenschaft zukommt und sie daher nicht als "Zeichen" im Sinne des § 1 MSchG schiitzbar ist. Dieser Beweis ist
dem Beklagten nach dem festgestellten Sachverhalt - anders gegeniiber jenem, welchen das Patentamt seiner
Entscheidung iiber das Begehren auf Loschung der Marke des Klidgers zugrunde legte - gelungen, weil sich
daraus ergibt, dal die als Marke eingetragene Form der Ware funktionsbedingt und daher kein "Zeichen" im
Sinn des § 1 MSchG ist. Diese Form hatte somit von vornherein nicht die Eignung, einen markenrechtlichen
Schutz zu erlangen. Darauf, ob eine Verkehrsgeltung zu Recht oder zu Unrecht angenommen wurde, kommt es
somit nicht mehr an. Die Verkehrsgeltung kann nur fehlende oder nicht ausreichende Kennzeichnungskraft, nicht
aber den absoluten Mangel der Schutzfihigkeit ersetzen (Hohenecker - Friedl, 166/167).

Daraus folgt, da3 der vom Klédger auf § 9 Abs. 3 UWG gestiitzte Unterlassungsanspruch nicht begrundet ist.

Daraus, daB die Form der Ware des Kligers und damit auch die beanstandete dhnliche Form der vom Beklagten
vertriebenen Ware funktionsbedingt und zu einer wirtschaftlichen und zweckméiBigen Art der Erzeugung
erforderlich ist, folgt aber auch, dafl die Verwendung dieser Form nicht mit dem Hinweis auf eine "sklavische
Nachahmung" als gemidll § 1 UWG sittenwidrig untersagt werden kann. Eine Nachahmung ist nur dann
sittenwidrig, wenn der Nachahmende das Vorbild nicht blo als Anregung zu eigenem Schaffen beniitzen will,
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sondern ohne zwingenden Grund seinem eigenen Produkt die Gestaltungsform des fremden Erzeugnisses gibt
und dadurch in den beteiligten Verkehrskreisen die Gefahr von Verwechslungen hervorruft (Hohenecker - Friedl
79; OBL. 1974, 11, 1973, 13, 1972, 92, 1970, 20, 1965, 95; 4 Ob 328/74; 4 Ob 361/74 u. a.). Wird aber die Form,
welche zur Erzeugung der Ware am wirtschaftlichsten und zweckmifBigsten ist, nachgeahmt oder eine ihr
dhnliche Form gewihlt, da keine oder nur ganz beschrinkte Ausweichmoglichkeiten bestehen, wie im
vorliegenden Fall, dann ist fiir die Nachahmung ein ausreichender Grund gegeben und diese ohne Hinzutreten
besonderer Griinde, die im vorliegenden Fall nicht zum Inhalt des Klagebegehrens gemacht und auch nicht
festgestellt wurden, nicht sittenwidrig. Der erhobene Unterlassungsanspruch kann daher auch nicht auf § 1 UWG
gestiitzt werden.
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