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IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

der ISEO Deutschland GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer, Wiesestralle
190, 07548 Gera,
Beklagten und Berufungsklagerin,

- Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte rospatt osten pross Partner-
schaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Friedrich-
Ring 56, 40547 Dusseldorf -

gegen

die Schllissel Charly Bosch GmbH, vertreten dudrch den Geschaftsfuhrer Charly
Bosch, Hauptstralle 127, 88348 Saulgau,
Klagerin und Berufungsbeklagte,

\ / - Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Krieger Mes & Graf v.d. ‘Gro— >(
il eben Partnerschaft mbB, Bennigsen-Platz 1, =
40474 Dusseldorf - '



hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dusseldorf auf die mundliche Ver-
handlung vom 07.03.2017 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht
Schuttpelz, die Richterin am Oberlandesgericht Sasse-Kiuhnen und den Richter am

Oberlandesgericht Neugebauer

fir Recht erkannt:

l.
Die Berufung der Beklagten gegen das am 18.04.2016 verkundete Urteil
der 4. Kammer flir Handelssachen des Landgerichts DUsseldorf wird zu-

rickgewiesen.

Il.
Die Kosten der Berufung hat die Beklagte zu tragen.

Il.

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorlaufig vollstreckbar. Die Be-
klagte kann die ‘ZWangsvoIIstreckung durch Sicherheitsleistung in Hohe
von 50.000,- € abwenden, wenn nicht die Klagerin vor der Vollstreckung

Sicherheit in gleicher Hohe leistet.



Griinde

Auf die tatsachlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genom-
men, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

Durch dieses hat das Landgericht die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen
Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr fir die
Schlisselserie ,GERA-WS“ mit dem Hinweis zu werben: ,GERA-WS fir Schliefan-
lagen und Kundenprofile im markengeschitzten Wendeschlusselprofil, insbeson-

dere wenn dies wie folgt geschieht:



PROFILSERIEN
TECHNISCHE BESCHREIBUNG GERA.

GERA-WS
fur SchlieBanlagen und Kundenprofile im
markengeschitzien Wendeschllsselprofil

Horzontale SchiGsselfihrung

Getrennte Profilserien filr GHS-, HS- sowie Z-Anlagen
und reglistrierte EinzelschlieBungen mit
Sicherungskarte

Die grofe Anzahl von Profilvarianten in Kombination mit
G-facher bzw. bei GERA-WS PLUS mit 11-facher

Schliefberechtigungsabfrage durch das Stiftsystem
bieten eine hohe NachschiieBsicherheit.

Die Wendeschlissel aus Meusilber sind korosionsfrel,
verschleiBarm, handhabungsfreundlich und bieten
einen guten Schiieflomfort.

Nachlieferungen erfolgen nur gegen Vorlage der ‘l | l L] HD'
|

Sicherungskarte. : ( ]

Schiiisselrohlinge der Profilserie GERA WS sind S 8§ ¢
im Handel nicht frei erhidltiich. sicherheltssystem gera

" (|
= G

| GERAWS

GERA WS PLUS

Profilzylinder-Standardausfilhrung

= & Zuhaltungspaare

je Schiiefseite ab 30-30
s PZ-Oberflicha mattvernickelt
= Kemstifte aus Sondermessing

Optional
« Profil-Knaufzylinder GERA VARIANT K
+ Gefahranfunktion

s Standard-Anbohrschutz ABS/A und ABS/B
= verstirkter Anbohirschutz ABS/E und ABS/F
« |n Modularbauweise (SBK)

+ 11-stiftige Ausfiihrung als GERA WS PLUS

filr Schlieffanlagen _

22
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AuBerdem hat das Landgericht die Beklagte zur Auskunftserteilung und Erstattun»g
vorprozessualer Kosten verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht festgestellt.

Zur Begrindung hat das Landgericht ausgeflihrt, die angegriffene Aussage sei irre-
fuhrend im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 UWG. Der hierdurch angespro-
chene Verkehr bestehe aus Fachleuten und Endabnehmern, zu denén auch die Mit-
glieder der Kammer gehérten. Dieser Verkehrskreis verstehe die Aussage ,GERA-
WS fir SchlieBanlagen und Kundenprofile im markengeschutzten Wende-
schlisselprofil* im Zusammenhéng der Werbung dahingehend, dass das Profil des
Wendeschllssels markenrechtlich geschiitzt sei. Die zugunsten der Beklagten ein-
getragene Marke 003140167 schiitze nicht das Profil des SchlUssels an der in der
Werbung mit ,Markenschutz‘ beschrifteten Sfelle. Geschutzt sei Iediglich das Bild

des Profils als Hinweis auf denv Hersteller.

Hiergegen wendet sich Beklagte mit der Berufung und macht unter umfangreichen
Ausflihrungen dazu, weshalb der durch die techﬁischen Schutzrechte allein zeitlich
begrenzt gewahrte Schutz fur Hersteller von SchlieBamagen wie die Beklagte nicht
ausreiche, insbesondere geltend, das Landgericht habe hinsichtlich der nachfolgend
eingeblendeten Marken der Bek|agten

003140167

A

T

und 30261323

(Anmerkung: sie werden im Folgenden ,Verteidungsmarken® genannt) zu Unrecht
angenommen, dass damit lediglich das Bild eines Schllsselprofils geschutzt sei. Sie
betont, dass der Hals des Schlussels, fur den in der streitgegensténdlich‘en Werbung

Markenschutz beansprucht werde, nicht in den Zylinder eingefuhrt werde, sein Profil



daher technisch nicht relevant sei, und vertritt die Auffassung, die Marke schliefe in
der registrierten Form nicht aus, dass das eingetragene Profil nur im Bereich des

Schlusselhalses eingebracht sei.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts Dusseldorf vom 18.04.2016 abzudndern und die

Klage abzuweisen.

Die Klagerin beantragt,

die Berufung zuriickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erst-

instanzlichen Vorbringens als zutreffend.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die von den Parteien ge-

wechselten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulassige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat der Kla-

ge zu Recht stattgegeben.

1.)
Das Unterlassungsbegehren der Klagerin ist gemall § 5 Abs. 1 Satz1 und 2 Nr. 1

UWG begrundet. Die beanstandete Werbeaussage ist unlauter, da sie eine unzutref-
fende Beschaffenheitsangabe enthalt.

In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, welchen Schutzgegenstand die Ver-
teidigungsmarken haben. Sie berechtigen die Beklagte zumindest, den in der einge-
blendeten Werbung wiedergegebenen Querschnitt als Bild zu verwenden, also z.B.

wie aus der Anlage K 2 ersichtlich in den Schllsselkopf einzupragen. Ob sie darlber



hinaus einen Schlisselhals mit einem Querschnitt wie in den Verteidigungsmarken
abgebildet, schitzen, wenn das éntsprechende Profil nur im Bereich des Schlussel-
halses eingebracht ist, erscheint angesichts des Umstands, dass dieser Querschnitt
(anders als der der Schllsselspitze) jedenfalls nicht durch blofle Draufsicht erkenn-
bar ist, zweifelhaft, kann im Ergebnis aber dahinstehen. Es bedarf daher keiner Be-
urteilung, ob es. sich dann um eine Tastmarke handeln oder es fur die herkunftshin-
weisende Funktion ausreichen wiirde, das Profil mit technischer Hilfe auszulesen,
was beides von der Beklagten in der miindlichen Verhandlung in den Raum gestellt
wurde.

Unrichtig ist jedenfalls die mit der streitgegensténdlichen Werbeaussage (siehe ein-
geblendete Werbung Einrahmung links oben) aufgestellte Behauptung, ,das Wen-
deschlUsselprofil“ der-Beklagten sei markengeschutzt. Eine andere Bedeutung erhalt .
die Aussage auch nicht durch die nachfolgenden Einblendungen profilierter Schlis-
sel. Zwar wird dort bei dem Schllssel, der halb in einen SchlieRzylinder eingefihrt
gezeigt wird, der Bereich des Schlisselbartes von dem des Schlisselhalses unter-
~ schieden und nur der Schliisselhals mit der Bezeichnung ,Markenschutz* versehen.
Auch ist nur auf das Profil dieses Schllssels im Schllsselhalsbereich zur Verdeutli-
chung der separat eingeblendete Querschnitt in Rot aufgesetzt. Dieses Profil setzt
sich jedoch Uber den. gesamten Schllsselbart fort, der in der Zeichnung mit der Be-
zeichnung ,Profilvarianten“ versehen ist. Dies kénnen sowohl der Fachmann — dabei
handelt es sich um einen Fachmann in Schliisselangelegenheiten, nicht einen sol-
chen in Markenangelegenheiten — als auch der Verbraucher in der Gesamtschau
nicht anders verstehen, als dass das allen Schlusseln der Beklagten gemeine
,Grundprofil* auf SchiUsselbart und Schllisselhals markengeschutzt ist. Dieses wird
entgegen der Behauptung der Beklagten auch nicht im Zuge der Individualisierung
der Schliissel zerstort. Dies zeigt schon der andere in der streitgegenstandlichen
Werbung abgebildete Schlissel, der offensichtlich individualisiert ist. Er weist die
Einkerbungen und Mulden auf, die den individualisiertenSchlieBvorgang ermogli-
chen. Gleichwohl ldsst er ohne Weiteres die Langsprofilierung erkennen. Dass die
Langsprofilierung auch nach der Individualisierung des vorprofilierten Schlusselroh-
lings vorhanden ist und vorhanden sein muss, ergibt sich im Ubrigen aus dem eige-
nen Vorbringen der Beklagen, die in der Berufung selber vorgetragen hat, ,der Ver-
kehr gehe aus Erfahrung davon aus, dass das Profil des Schlussels im Bereich des

Bartes darauf ausgerichtet ist, in den SchlieRzylinder des Schlielsystems zu passen,



zu dem auch der SchllUssel gehdrt; er — der Verkehr — wisse aus Gewohnung bzw.
Erfahrung, dass ein solcher Einsteckschutz mittels Langskerbungen bewirkt wird, die
dem Schlusselprofil die Negativform zum Positiv der Innenkontur im SchlieRzylinder
verleihen und so eine lineare Einschubbewegung zulassen.®
Dass das Schlusselprofil keinem Schutz durch die Verteidigungsmarken unterliegt,
hat das Landgericht zutreffend erkannt und wird in einer bislang von den Beteiligten
und dem Landgericht nicht berlcksichtigten Passage in allen zitierten patentgerichtli-
chen Entscheidungen (30 W (pat) 37/03, 30 W (pat) 38/03, 30 W (pat) 18/04) zu
vergleichbaren Marken deutlich, die auch den Grund, weshalb das Profil eines
Schlissels nicht durch eine Marke geschutzt werden kann, benennt. Dort heil’t es
namlich Ubereinstimmend:
»--. Insgesamt kann ihr ... eine gewisse charakteristische Erscheinung nicht ab-
gesprochen werden. Sie liegt allerdings nicht in der Form der Spitze, die im
Querschnitt gelesen an ... erinnern kdnnte/erinnert. Denn die Mitbewerber der
Anmelderin darfen in der Gestaltung von Schlisseln bzw. Schliefzylindern nicht
eingeengt werden. Die Mdglichkeiten zur Ausformung sind zwar auf den ersten
Blick recht mannigfaltig, jedoch beziglich der Grundrissgestaltung doch eher
eingeschrankt, da hier nur die Anordnung der fiir die Flihrung des Schliissels
mafgebenden Merkmale und nicht die fir den eigentlichén SchlieRvor-
gang/Einsteckvorgang maRgebenden Einkerbungen oder Aussparungen maf-
- gebend sind. ..." »
Hintergrund ist, dass nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 | Buchst. e) ii) UMV (bis

22.03.2016: Art. 7| Buchst. e) ii) GMV) flr Zeichen, die ausschliellich aus einer
Form bestehen, ein — die Eintragung hindernder — Ausschlussgrund besteht, wenn
die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Gestaltungs-
elemente einer Ware, die durch den mit ihr verfolgten Zweck technisch bedingt und
nicht willktrlich wéahlbar sind, sind mithin nicht markenfahig. Die Existenz von Ge-
staltungsalternativen zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung ist nach der
Rechtsprechung grundsatzlich unerheblich; die Formgebung ist also auch dann
durch die technische Wirkung bedingt, wenn es andere Formen gibt, die die gleiche
technische Wirkung erzielen (vgl. EuUGH GRUR 2002, 804 — Philips, Tz. 81, 83; BGH
GRUR 2010, 231 — Legostein, Tz. 34). Um ein solches technisches Merkmal handelt
es sich bei der in den Verteidigungsmarken wiedergegebenen Profilgebung des
Schlussels. Die Profile dienen — wie von der Beklagten selber ausgefiihrt, s.o. — der

Fuhrung der Schlussel. Die Eintragung einer Marke ist also ein ungeeignetes Mittel,



das von der Beklagten angestrebte Ziel des Nachschlusselschutzes zu erreichen.
Dies ist vom Gesetzgeber auch so beabsichtigt. Beispielhaft sei der EUGH aus sei-
ner Entscheidung Hauck/Stokke ua (GRUR 2014, 1097) zitiert, wo unter Rdnr. 19
folgendes ausgefiihrt wird: :

,,Dés Verbot der Eintragung rein funktioneller Formen, das in Art. 3 | Buchst. e

zWeiter Gedankenstrich MarkenRL vorgesehen ist oder solcher, die der Ware ei-

nen wesentlichen Wert verleinen im Sinne des dritten Gedankenstrichs dieser

Bestimmung, hat das unmittelbare Ziel zu verhindern, dass das ausschlieBlich

und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, an-

dere Rechte, flr die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorse-

hen wollte, zu verewigen (vgl. in diesem Sinne Urteil ,Lego/HABM®, Rdnr. 45).

M.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711
ZPO. |

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Vorliegend stellen sich keine ent-
scheidungserheblichen Rechtsfragen, deren Beantwortung durch den Bundesge-
richtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Recht-

sprechung erforderlich ware.

Streitwert flr die Berufungsinstanz: 50.000,- €

- Schittpelz TR Sasse-Kiihnen Neugebauer
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