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D. MARKENRECHT

Die Rechtsprechung des Jahres 2008 setzte konti-
nuierlich die in den vorvergangenen Jahren aufge-
stellten Grundsatze zu nicht-konventionellen
Markenformen in einzelfallbezogenen Differen-
zierungen fort. Hinsichtlich der Wortmarken fin-
den sich nach wie vor bei den Senaten etwas von-
einander abweichende Prifungsansatze. In den
Kollisionsverfahren spielt nach wie vor - zumeist
auf Vortrag der Parteien - die selbstandig kenn-
zeichnende Stellung der Widerspruchsmarke im
Sinne der Entscheidung des EuGH zu , THOMSON
LIFE“ eine Rolle. Vorabentscheidungsgesuche an
den EuGH wurden nicht gestellt. Die Zahl der Lo-
schungsverfahren, insbesondere aufgrund Bos-
glaubigkeit, erhohte sich.

Die Senate lieflen insgesamt in 12 Verfahren die
Rechtsbeschwerde zu. Davon wurde in 8 Verfah-
ren die Rechtsbeschwerde eingelegt.

I. Nicht-konventionelle
Markenformen

a) Allgemeines

Die Prifungsabfolge’ ist in der Rechtsprechung al-

ler Senate wie folgt:

- Markenfahigkeit und grafische Darstellbarkeit
ergeben sich aus Farbmuster, Skalenangabe und
notwendiger praziser Angabe des Verhaltnisses
der Farben zueinander bei Farbkombinationen.

- Uberprufung, ob die beanspruchten Waren/
Dienstleistungen einem Segment dergestalt zu-
geordnet werden konnen, dass die konkrete

Vgl. BPatG GRUR 2009, 157 - Orange/Schwarz IV.
Vgl. BPatG GRUR 2009, 161 - Farbmarke Gelb-Yello.
Vgl. BPatG, GRUR 20009, 164 - Farbmarke Rot/Gelb.
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Vgl. Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2007, GRUR 2008, 371

Unterscheidungskraft und das Freihaltebedurf-
nis Uberhaupt gepruft werden kénnen3. Wenn
nein, dann Schutz nur im Wege der Verkehrs-
durchsetzung.

- Wenn ja, wird tUberprift, ob in dem beanspruch-
ten Segment sich die Wahrnehmung der Ver-
braucher von Farben als betrieblicher Her-
kunftshinweise anhand einer Ubung der Her-
steller hat entwickeln konnen.

- Wenn ja, weitere Prifung auf konkrete Unter-
scheidungskraft und FreihaltebedUrfnis4. Wenn
nein, dann Schutz nur uber Verkehrsdurchset-
zung.

- Von Durchsetzung wird grundsatzlich nur auf-
grund eines demoskopischen Gutachtens aus-
gegangen, es sei denn, die Anforderungen des
EuGH aus der Entscheidung Chiemsee sind er-
fallt und die Farbe ist fir die Wahrnehmung des
Verbrauchers erkennbar als selbstandiger be-
trieblicher Herkunftshinweis im Marktauftritt
eingesetzt worden®.

b) Einfarbige Zeichen

Die Farbe Gelb war im Berichtsjahr
ein begehrtes und umkampftes
Zeichen.
Schutz wurde versagt flir:
,»,Gelb“ (HKS 3 oder RAL 0908090)® fiir Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 42, einge-
schrankt jeweils auf den Energiebereich, und
Dienstleistungen der Klassen 37,38.
Der 29. Senat verknupfte die sich in diesem Ver-
fahren stellende Frage nach der Gewohnung des
Publikums an Farben als solche als betrieblichen
Herkunftshinweis mit der weiteren damit zusam-
menhangenden Feststellung des EuGH, dass eine

Vgl. BPatG, GRUR 2008 428 - Farbmarke Rot; GRUR 2009, 167 - Farbmarke Sonnengelb.
BPatG, GRUR 20009, 161 - Farbmarke Gelb-Yello. Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt AZ.: 1 ZB 76/08.



abstrakte Farbmarke nur unter aullergewohnli-
chen Umstanden bzw. hinsichtlich einer sehr be-
schrankten Zahl von Waren und Dienstleistungen
als originar schutzfahig angesehen werden kon-
ne. Fur beide Voraussetzungen ging er vom Sinn
und Zweck dieser Aussagen im markenrechtli-
chen Gesamtgefiige aus,um dem Eindruck entge-
gen zu wirken, die Feststellung des EuGH hatte
sich zu einem selbstandigen Schutzhindernis ent-
wickelt. Da die Schutzfahigkeit eines Zeichens
stets in Bezug auf die konkret beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen zu prifen sei, ergebe
sich selbstverstandlich, dass es sich bei den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen um eine
am Markt jeweils vorhandene Branche im wirt-
schaftlichen Sinne mit eigenen Kennzeichnungs-
gewohnheiten und Besonderheiten in der Prasen-
tation handeln musse und diese derart definier-
bar sein musse, dass bei der Allgegenwart der Far-
ben am Markt ein auf das Verzeichnis bezogener
konkreter Priufungsrahmen vorliege. Andernfalls
konnten weder das DPMA noch das BPatG logi-
scherweise Uberhaupt eine sorgfaltige Priufung
i. S. d. Entscheidung zu ,Postkantoor“ und
»BiolD“7 auf die konkrete Unterscheidungskraft
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
vornehmen. Davon ausgehend stellte der Senat
fest, dass die beanspruchten Waren , Apparate zur
Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und
Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten fur die Tele-
kommunikation® keiner einheitlichen Branche zu-
zurechnen seien und auch die Dienstleistungen
,Bereitstellen von Telefon-Festnetzanschlissen;
Pre-Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienst-
leistungen eines Providers, namlich Bereitstellen
von Internetzugangen (Software) auch mittels In-
ternet-by-Call” vom Publikum nicht jeweils als
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spezifische Branche, sondern aufgrund der
tatsachlichen Prasentation am Markt als Bestand-
teil eines umfassenden Leistungsspektrums der
Telefonie- und Internetanbieter wahrgenommen
werde. Die Anmeldung von im Einzelnen aufge-
schlisselten Dienstleistungen kénne aus diesem
Grund auch nicht entsprechend dem vom EuGH
aufgestellten Grundsatz zur Priufung anhand ei-
ner sehr beschrankten Zahl von Waren oder
Dienstleistungen und eines sehr spezifischen
Marktes gepruft werden. Fehle es aber bereits an
dem Kriterium eines am Markt sich feststellend
lassenden Segments, so sei es demzufolge auch
nicht moglich, eine Gewdhnung des Verkehrs an
abstrakte Farben als betrieblichem Herkunftshin-
weis festzustellen. Die Eintragung komme daher
nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung in Frage.
Da die Beschwerdefluhrerin diese fur sich nicht in
Anspruch nehmen wollte, wies der Senat die Be-
schwerde zurlick, lie} aber die Rechtsbeschwerde
zu, da das Kriterium der ,Gewohnung des Ver-
kehrs an Farben als solche als betrieblichen Her-
kunftshinweis” der hochstrichterlichen Klarung
bedurfe.

Die Beschwerde blieb ebenfalls er-
folglos im Verfahren zu:
»Signalgelb” (RGB 255-200-200 =
RAL k5 1003 = HEX FF-C8-00)8, das
fir kostenlose E-Mail-Dienste angemeldet wor-
den war. Der 29. Senat sah zunachst in der Anmel-
dung das Problem sich im Farbton widersprechen-
der Skalenangaben. Er stellte fest, dass die Benen-
nung der Farbklassifikationsnummer als Voraus-
setzung der grafischen Darstellbarkeit trotz der
Forderung des EuGH? nicht in der MarkenV gere-

7 EuGH, GRUR 2004, 674 - POSTKANTOOR; GRUR Int. 2005, 1012 - BiolD.

BPatG, NJOZ 2008, 4975 - Farbmarke Signalgelb.
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gelt sei und daher nicht zu den weiteren Anmel-
deerfordernissen gehore, deren Nichterfillung
zur Zurlckweisung der Anmeldung fihre (§ 32
Abs. 2 i.V.m. § 36 Abs. 4 MarkenV). Es ergebe sich
aber aus der Ubereinstimmung des eingereichten
Musters mit der RAL-Angabe die fur die Schutz-
fahigkeitsprifung hinreichende Bestimmtheit
des Anmeldegegenstands, so dass kein Anlass fur
eine Zurlckverweisung bestehe. Weiter stellte der
Senat fest, dass es sich bei kostenlosen E-Mail-
Diensten nicht um einen spezifischen Markt
handle, denn diese seien Ublicherweise Bestand-
teil von Internet- bzw. Providerdienstleistungen,
die Uber Online-Portale angeboten werden und
verschiedene, Uber das Bereitstellen eines Inter-
netzugangs hinausgehende Dienstleistungen
umfassten, u.a.die Vermietung von Speicherplatz,
die Registrierung von Domains und zahlreiche In-
formations- und Unterhaltungsangebote'. Da die
Inanspruchnahme dieser Internetdienstleistun-
gen uber die Website des jeweiligen Anbieters
durch Aufruf der verschiedenen Rubriken erfolge,
sei der angesprochene Verbraucher daher stets
mit dem Marktauftritt fur das vollstandige Lei-
stungsangebot konfrontiert. Aufgrund dieser ein-
heitlichen Prasentation nehme er das angebotene
Dienstleistungsspektrum einschlieBlich der E-
Mail-Dienste als ein geschlossenes Marktseg-
ment mit einheitlichen Kennzeichnungsgewohn-
heiten wahr. Beim Internetauftritt von Providern
einschlieBlich der Freemail-Anbieter sei aber eine
beliebige Verwendung von Farben, insbesondere
der Grundfarben Blau, Gelb und Rot zur grafi-
schen Hervorhebung der verschiedenen Lei-
stungsangebote und Themenbereiche oder als
Hintergrundfarbe Ublich. Dieser Eindruck einer
rein ordnenden und dekorativen Funktion der ver-

9 EuGH, GRUR 2003, 604 Rdnrn. 34, 37 - Libertel.

wendeten Farben werde verstarkt durch die auf
jeder Seite eingestellten Fotos, namlich einerseits
Werbefotos des jeweiligen Anbieters und ande-
rerseits Fotos aus dem aktuellen Tagesgeschehen,
deren Farbigkeit vom dargestellten Motiv be-
stimmt ist. Die Farben wirden daher in einer Wei-
se verwendet, die es dem angesprochenen Ver-
braucher nicht ermogliche, allein anhand der
Farbgebung der Internetseite den Anbieter der
beanspruchten E-Mail-Dienste zu identifizieren,
so dass keine Veranlassung bestehe, einer Farbe
als solcher herkunftshinweisende Wirkung beizu-
messen. Fehle es aber an einer Gewohnung des
Verkehrs an abstrakte Farben als betrieblichem
Herkunftshinweis, so ertbrige sich die Prifung
der konkreten Unterscheidungskraft und eine Ein-
tragung komme grundsatzlich nur im Wege der
Verkehrsdurchsetzung in Betracht. Sie anzuneh-
men gebe es aber schon von Vorneherein keine
Anhaltspunkte, denn die eingereichten Unterla-
gen zum Internetauftritt der Anmelderin zeigten
keine Herausstellung der beanspruchten Farbe im
Marktauftritt und in der Werbung als Unterneh-
menshinweis. Die Hinterlegung des Firmenlogos
in der Farbe Gelb sei jedenfalls keine Verwendung
der konturunbestimmten Farbe als betrieblicher
Herkunftshinweis und ihr Einsatz als Hinter-
grundfarbe im Internetauftritt bei eingeflgten
Bildern bzw. als Ordnungsfarbe fur die verschiede-
nen Buttons, Reiter usw. diene lediglich der Struk-
turierung der Seite.

1° Vgl. dazu das vorgenannte Verfahren ,Farbmarke Gelb-Yello“ (GRUR 2009, 161).



Im Verfahren zur Farbmarke
»Violett“ (RAL 4006)" stand der
Bedeutungsgehalt der Farbe im
Vordergrund.

Zum einen sah sich der 28.Senat nicht in der Lage,
aufgrund der zahlreichen praktischen Anwen-
dungsfelder der beanspruchten Waren und daher
mangels einer eigenstandigen Branche festzu-
stellen, ob Farben als solche eingesetzt und vom
Publikum als markenrechtliche Herkunftszeichen
uberhaupt wahrgenommen wirden. Zum ande-
ren belegte der Senat, dass Farben generell sich im
einschlagigen Warenbereich haufig als techni-
scher Code, zur deutlichen Markierung unter-
schiedlicher Funktionsbereiche oder in Werbepro-
spekten als Hintergrundfarben zum Bildaufbau in
werbeublicher Weise fanden. Zwar moge es sein,
dass es nur eine relativ kleine Zahl von Anbietern
auf dem deutschen Markt fur diese Waren gebe
und diese teilweise aufgrund eines Ubereinkom-
mens die Nutzung der Farben fur Werbezwecke
abgesprochen hatten. Fur die Frage der Unter-
scheidungskraft komme es jedoch entscheidend
auf die Wahrnehmungsgewohnheiten der ange-
sprochenen Verkehrskreise an, wozu hier - neben
den fachkundigen Handlern, Bauunternehmern
und Handwerkern - auch alle kommerziellen und
privaten Bauherren gehorten, die diese Waren als
Endabnehmer erwerben. Eine Anderung der
Wahrnehmungsgewohnheiten der Endabnehmer
dahingehend, Farben als solche, also ohne Firmen-
oder Produktnamen, als Herkunftszeichen wahr-
zunehmen, sei unwahrscheinlich. Bei Investitio-
nen in technischen Anlagen mit hohem Scha-
denspotenzial wurde deren Qualitat durch den
Herstellernamen bestimmt. Die markenmaRige
Benutzung der angemeldeten Farbe allein sei
nicht belegt. Auf Messestanden trete dabei die

anlagen bzw. fiir warmtechnische Gerate.“
BPatG, Beschl. v. 03.03.2008 - 30 W (pat) 131/05.
3 BPatG, GRUR 20009, 167 - Farbmarke Sonnengelb.
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Farbe schon deswegen nicht als Marke in Erschei-
nung, weil der Firmenname und die Produktbe-
zeichnung im Vordergrund stinden. Zusatzlich
trete die angemeldete Farbe an den Mehrwege-
Mischern zur Markierung von ,warmem® Wasser
in Erscheinung.

Schutz wurde gewdhrt flir:

,Cadmium-Gelb“ (RAL 1021)" fir

,Rontgenrohrenhauben fur die zer-

storungsfreie Materialpriafung”.
Der 30. Senat hielt die Farbe flr originar schutz-
fahig. Da es sich um einen sehr speziellen Markt
handle, der ausschliellich Fachkreise betreffe, und
die beanspruchten Produkte Ublicherweise die
Farbe von Aluminium oder Edelstahl aufwiesen
und nur drei Hersteller die Produkte in der jeweili-
gen Hausfarbe ihrer Unternehmen lackierten,
denke der Verkehr nicht an einen dekorativen Ein-
satz der Farbe. Hinzu komme, dass es sich um ein
Einbauteil handle. Daher sei auch ausgeschlossen,
dass die Farbe als Warnhinweis oder Hinweis auf
eine technische Funktion verstanden werde.

Die Farbmarke ,Sonnengelb“
(HKS 3)B wurde vom 29. Senat flir
durchgesetzt gehalten. Nach einer
Einschrankung des Verzeichnisses
von Oberbegriffen der Klassen 16 und 41 auf die
spezifische Ware ,Steuerfachzeitschriften” hielt
der Senat aufgrund einer von ihm durchgefuhr-
ten - nicht reprasentativen - Umfrage bei den ein-
schlagigen Fachkreisen wie Finanzgerichten, be-
rufstandischen Organisationen und Verbanden
und weiterer Angaben der Beschwerdeflhrerin zu

BPatG, GRUR 2009, Beschl. v.18.=6.2008 - 28 W (pat) 4/08, fiir,Ventile, Schieber, Hihne; Mess-, Regel-, und Steuergerate” und im
Hilfsantrag fiir ,,Messgerate flir Temperatur, Druck, Feuchte und Durchsatz; Ventile, Schieber und Hahne, fiir Heizungs- und Klima-
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den vom EuGH™" geforderten Faktoren, wie Markt-
anteil, Umsatz, Dauer der Benutzung etc. die Far-
be fur eintragungsfahig. Die Entscheidung beruht
auf zwei Kernaussagen: Die Beschwerdeflhrerin
hatte die Farbe selbst in ihrem Marketing schon
seit langerem als selbstandig auf sich selbst als
Herstellerin hinweisendes Element herausgestellt
mit Werbeaussagen wie z.B.,Gelb ist gut fur Ihren
Erfolg als Steuerberater; ,Fragen Uber
Fragen...Die Antwort ist Gelb“). In der Presse hat-
te sich dies Bemuhen der Verankerung der Farbe
als betrieblicher Herkunftshinweis widergespie-
gelt. Weiter ging der Senat anhand tatsachlicher
Feststellungen davon aus, dass sich die angespro-
chenen Verkehrsteilnehmer bereits an Mehrfach-
kennzeichnungen bei entsprechenden Fachzeit-
schriften gewohnt hatten, ahnlich den Dach- und
Produktsortenmarken, und daher das gemeinsa-
me Auftreten von Farbe und Wiedergabe des Ver-
lagsnamens oder weiterer Logos auf der Ware
nicht hindere, die Farbe als eigenstandiges Zei-
chen fur durchgesetzt zu halten. Insoweit hielt
der Senat die Entscheidung des BGH zu ,VISAGE*"
fr nicht einschlagig.

Im  Beschwerdeverfahren  zu
»RAPSGELB“ (RAL 1021)"® konnte
die Schutzfahigkeit vom 29. Senat
ebenfalls erst aufgrund Verkehrs-
durchsetzung festgestellt werden fur ,Branchen-
Telefonblicher und -verzeichnisse sowie deren
Veréffentlichung”. Vom Senat war keine Ubung
innerhalb dieser Branche zwischen den Wettbe-
werbern an eine Aufteilung verschiedener Farben

4 EuGH, GRUR 1999, 723 - Rdnr. 51 - Chiemsee.
> BGH, GRUR 2005, 337, - VISAGE.
16 BPatG, GRUR 20009, 170 - Farbmarke Rapsgelb.

1; Vgl. BPatG, GRUR 2009, 164 - Farbmarke Gelb-Rot.
1

9 Ebenso Strébele, GRUR 2008, 569 (572).
20

untereinander'” und eine daraus resultierende Ge-
wohnung des Verkehrs an Farben als solche als
betrieblicher Herkunftshinweis festgestellt wor-
den. Im Ubrigen traten aber Farben in vielfaltiger
Weise auf den beanspruchten Waren im Allge-
meinen in Erscheinung und wirden daher vom
Publikum nur als grafisches Element aufgefasst.
Im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung stellte sich
das Problem der Abfrage und Ermittlung des Zu-
ordnungsgrads, weil sich die Anmelderin aus ei-
nem ehemaligen staatlichen Monopolisten her-
aus entwickelt hatte. Die Abfragetechnik war der-
art gestaltet, dass Angaben, die sich auf den ehe-
maligen Monopolisten bezogen, herausgerechnet
werden konnten®. Den so ermittelten Durchset-

zungsgrad von 61,7 % hielt der Senat fur ausrei-
chend. Er folgte insoweit nicht dem Ansatz in der
Rechtsprechung, der von einer Verknipfung vom
Mafs des Allgemeininteresses an der Freihaltung
des Zeichens und der Hohe des Zuordnungsgrads
ausgeht™.

Ebenso gelang es dem Anmelder
der abstrakten Farbmarke ,,Lila“
(Pantone 258)%° erst aufgrund der
im Beschwerdeverfahren vorgeleg-
ten Unterlagen vom Senat die Eintragung als
durchgesetzte Marke zu erlangen. Der Farbe fehle
es an originarer Unterscheidungskraft, denn der
angesprochenen Verbraucher verstehe die unter-
schiedlichen Farbaufmachungen der Hersteller
von Tapetenkleister auf den Verpackungen nicht
als herkunftshinweisend, weil sich aufgrund der
Feststellungen des Senats ergeben habe, dass Far-

Nach allgemeiner Meinung in Literatur und Rechtsprechung ist die Nennung eines vom Anmelder abweichenden Namens namlich
nur dann unschddlich, wenn auf andere namentlich genannte Anbieter geringe Prozentsatze entfallen, nicht aber dann, wenn sie in
beachtlichem Umfang benannt werden Niedermann, GRUR 2006, 367 (371); Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. (2003) § 8 Rdnr.
328; Strobele in: Strobele/ Hacker, MarkenG, 8. Aufl. (2006) § 8 Rdnr. 354; BGH GRUR 2008, 505 -- Rdnr. 30 - TUC-Salzcracker; BGH
GRUR 2007,1071 - Rdnr. 32 - Kinder II; BPatG, GRUR 2007, 324 - Kinder (schwarz-rot); Beschl. v. 14.12.2005 - 32 W (pat) 320/03,5.9 -
YOGHURTGUMS; Beschl. v.19.07.2006 - 32 W (pat) 217/04,S. 7 - Schiilerhilfe.

BPatG, Beschl. v. 09.12.2008 - 33 W (pat) 57/07, fiir , Tapetenkleister (Klasse 1)“.



be nur dekorativ im beanspruchten Warengebiet
eingesetzt werde und eine farbige Verpackung
selbstverstandlich sei. Das im Verfahren vorgeleg-
te demoskopische Gutachten ergab einen Durch-
setzungsgrad von 52 % (56 % abzuglich der Feh-
lertoleranz), was der Senat fir ausreichend hielt
unter Bertcksichtigung der weiteren Umstande:
die Verpackung war seit 40 Jahren in dieser farbli-
chen Aufmachung auf dem Markt, wobei hohe
Werbeaufwendungen getatigt und grofle Um-
satzzahlen erzielt wurden. lhr Marktanteil hatte in
den vergangenen Jahren zwischen 59 und 71 % ge-
legen.

c) Mehrfarbenzeichen

Fur von Haus aus unter-

scheidungskraftig hielt
_ der 29. Senat im Be-
schwerdeverfahren die Mehrfarbenkombination
»Gelb-Rot* (RAL 3000 und RAL 1021)* fiir ,ma-
schinelle und handbetatigte Gartengerate®, nach-
dem die Beschwerdefiihrerin den Marktauftritt
der Wettbewerber in gleich bleibenden Farbkom-
binationen anhand von Fotos in Baumarkten be-
legt hatte. Dartiber hinaus ergab sich aus der Hi-
storie von Herstellern landwirtschaftlicher Gerate
und Maschinen eine seit langem getbte Abgren-
zung der konkurrierenden Landmaschinenher-
steller voneinander in der Verwendung unter-
schiedlicher Farben fur die Aufmachung ihrer je-
weiligen Produkte und damit fur den Senat die
Gewohnung des angesprochenen Publikums dar-
an. Da der Farbkombination als solcher auch kein-
erlei Symbol- oder sonstiger Aussagegehalt fur
die beanspruchten Produkte zukomme, sei Unter-

21

23/08; 28 W (pat 57/08; jew. fiir ,Roboter*.

23 BPatG, Beschl. v. 25.07.2008 - 28 W (pat) 19/08, fiir ,,Roboter (KI. 7)“.
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scheidungskraft zu bejahen und ein Freihaltebe-
dirfnis an diesen Farben zu verneinen.

Im Gegensatz dazu wies der
28. Senat in einer Entscheidungs-
reihe u. a. zu der Farbkombination
»orange/Schwarz“*- beansprucht
jeweils fur verschiedene Arten von Robotern - alle
Beschwerden zurtick. Die Anmeldung variierte je-
weils in der beigefligten Darstellung der systema-
tischen Anordnung der Farben z. B.:

23

L4. Systematische Anordnung der Farben:

a) Farbverbindung:
Die zwei Farben grenzen unmittelbar aneinander.
b) Farbanteile:
Der Orangeanteil betragt 95 und 55 Prozent; er
ist innerhalb des so begrenzten Bereichs varia-
bel. Der Schwarzanteil betragt zwischen 5 und
45 Prozent; er ist innerhalb des so begrenzten
Bereichs variabel. Beide Farbanteile zusammen
ergeben in allen Varianten 100 Prozent.
¢) Flachenhafte bzw. raumliche Farbverteilung:
Mindestens 2/3 des Orangeanteils hangen un-
mittelbar zusammen.”
Der Senat ging von fehlender grafischer Darstell-
barkeit aus, weil das Bestimmtheitsgebot nicht
erfullt sei. Diese Unbestimmtheit der moglichen

BPatG, GRUR 20009, 164 - Farbmarke Gelb-Rot, fiir ,maschinell und handbetatigte Gartengerate®.
22 BpatG, Beschl. v. 25.07.2008 - 28 W (pat) 15/08; 28 W (pat) 16/08; 28 W (pat) 17/08; 28 W (pat) 18/08; 28 W (pat) 19/08; 28 W (pat)
24/08; GRUR 2009, 157 - Orange/Schwarz IV; Beschl. v. 07.07.2008 - 28 W (pat) 20/08; 28 W (pat) 21/08; 28 W (pat) 22/08; 28 W (pat)
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Farbzusammenstellungen ergebe sich insbeson-
dere aus der Formulierung, dass ,mindestens 2/3
des Orangeanteils unmittelbar zusammenhan-
gen”. Seien aber in der Markenbeschreibung le-
diglich Bandbreiten fur die Mengenanteile der
Farben vorgesehen, dann flhre eine solche zu ei-
ner unbestimmten Zahl von konkreten Farbzu-
sammenhangen, die dem Markenschutz auf-
grund der Rechtsprechung des EuGH zu ,Heidel-
berger Bauchemie“* und des BGH zu ,Farb-
marke gelb/grin 11% nicht zuganglich sei. Des-
halb kam auch die Schutzfahigkeit der Farbkombi-
nation aufgrund § 8 Abs. 3 MarkenG nicht in Be-
tracht?®.

a) Allgemeines

In nur einem der wenigen im Berichtszeitraum
anhangigen Verfahren zu dieser Markenform war
die Beschwerde (teilweise) erfolgreich. Die zwi-
schenzeitlich vom BGH getroffene Entscheidung
zu ,Rado-Uhr I11* hat zu keinen Anderungen in
der Rechtsprechungslinie der Senate geflhrt. Ge-
prift wurde daher zunachst, ob sich fir das ein-
schlagige Warengebiet eine Gewdhnung des Ver-
kehrs an die herkunftshinweisende Funktion von
Warenformmarken feststellen lie8. Konnte dies
bejaht werden, wurde die Schutzfahigkeit nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 gepruft. Dabei lag der
Schwerpunkt bei Prifung der Unterscheidungs-
kraft jeweils auf der Frage, ob es sich um eine tb-
liche Form oder eine vom gangigen Formenschatz
erkennbar abweichende Form handle.

24 EuGH, GRUR 2004, 858 - Heidelberger Bauchemie GmbH.
25
26

2; BGH, GRUR 2007, 973 - Rado-Uhr III.
2

29
Innenarchitekten®.

Vgl. Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2007, GRUR 2008, 372.
BPatG, Beschl. v.10.12.2008 - 26 W (pat) 29/08, fiir,,M&bel; Bauwesen, insb. Bau von Messestanden, Dienstleistungen eines

b) Warenformmarke

Der 26. Senat bestatigte die Markenstelle in der
Zuruckweisung, denn unter Einbeziehung aller
Grundsatze des EuGH und des BGH zur Schutz-
fahigkeit von Warenformen? sah er in dem ange-
meldeten Mobelstick keinen betrieblichen Her-
kunftshinweis?? .

Da auf dem Mobelsektor,
auch bei Messemobeln, ein
sehr breites Spektrum von
funktionell und asthetisch
bedingten Designvarianten
und individuellen Gestal-
tungsformen zu finden sei,
konne der Durchschnittsver-
braucher hier kein erhebli-
ches Abweichen von der branchenublichen Norm
oder eine charakteristische Differenzierung wahr-
nehmen. Die abgerundeten Ecken und die The-
kenfuRe seien jedenfalls keine Uber den Ublichen
Formenschatz hinausgehende gestalterische Ei-
genheit, die als Herkunftshinweis pragnant und
auf Anhieb hervortraten. Die erstmalige Verwen-
dung gerade dieser Form sei zwar urheberrecht-
lich, nicht aber markenrechtlich von Bedeutung.

s
#

| , Die Form eines Behilters3°® war
- = & vom 27. Senat nur flr die Waren
© Kihlapparate und Kuhlgerate;

B »  Kuhlbehalter; Behalter fur Eis-
<= o wdrfel” fur unterscheidungskraf-
o tig gehalten worden. Insoweit

= gehore die Form nicht zum be-
kannten Formenschatz, sondern weise ein vom
Ublichen abweichendes besonderes Erschei-

BGH, GRUR 2007, 55 - Farbmarke gelb/griin 1I; BPatG GRUR 2005, 1056 (1057) - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau.
Zur Priifungssystematik vgl. Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2007, GRUR 2008, 371.

30 BpatG, Beschl. v. 14.8.2008 - 27 W (pat) 107/08, fiir ,Gerdte und Behdlter fiir Haushalt und Kiiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert) etc.”



nungsbild auf, was eine Abgrenzung zu den Wett-
bewerbern ermogliche, so dass Unterscheidungs-
kraft zu bejahen sei. Anders beurteilte er die Un-
terscheidungskraft fur ,Gerate und Behalter fur
Haushalt und Kuche®. Zu diesen gehorten auch
Abfall- bzw. Wertstoffbehalter, die regelmaliig
mehrere, auch mitunter unterschiedlich geformte
Behalter und Behalterteile oder Kammern aufwie-
sen, wie den Mitgliedern des Senats als Angehori-
ge der betroffenen Verkehrskreise gelaufig sei. Die
beanspruchte Form unterscheide sich nicht von
den in diesem Bereich Ublichen Formgebungen.

¢) Verpackungsformmarke

Vom 30. Senat wurde fir
schutzfahig angesehen die-
se ,Verpackung in Wellen-
form“3'. Das Zeichen zeige
erkennbar nur einen Teil einer moglichen Ver-
packung und bedurfe weiterer Elemente, um eine
funktionsfahige Verpackung zu werden. Es sei da-
her ein Phantasiegebilde, fur das sich weder ein
Freihaltebedurfnis noch die fehlende Unterschei-
dungskraft feststellen lasse.

Zurtickweisungen erfolgten in allen anderen Ver-
fahren:

Der 25. Senat stellte fest, dass bei den bean-
spruchten Mundwassern die angemeldete asym-
metrische Flaschenform3? in
ihren Abflachungen haufig le-
diglich einer besseren Handhab-
barkeit diene. Die Abweichung
in einer deutlicheren Vertiefung
als andere Flaschen sie aufwie-
sen, andere nichts an der Wahr-
nehmung des Verkehrs dieser

Fertiggerichte; Catering®.

33 EuGH, GRUR 2008, 339 - Develey / HABM.

alkoholische Getranke..., Spirituosen, Likore, Wein, Sekt*.

Klassen enthalten, insb. Trinkglaser®.

Markenrecht BPATG Jahresbericht 2008 79

Funktion. Das vom EuGH33 verlangte Kriterium der
deutlichen Abweichung vom Ublichen sei somit
nicht erfillt. Eine solche liege auch nicht in der
farblichen Gestaltung von weiBer Flasche und
grunem Verschluss.

Aus den im Wesentlichen selben Griinden wurden
in den weiteren Beschwerdeverfahren zu Fla-
schen vom 26.Senat die Entscheidungen der Mar-
kenstelle bestatigt. Dies betraf:

Bocksbeutel- Saftflasche3®

flasche34 Designerflasche3>

Nur drei (Parallel-)Verfahren waren zu dieser Mar-
kenform eines Hochzeitsglases anhangig.

Der 26. Senat wies die Beschwerden zurlick, denn
er hielt die fur Positionsmarken erforderlichen An-
gaben in der Anmeldung nicht erfillt. Die der An-
meldung beigefligte Beschreibung ,mehrere Zen-
timeter unterhalb des oberen Glasrandes” sei kei-
ne exakte und eindeutige Definition der Positio-

31 BPatG, Beschl. v 15.10.2008 - 30 W (pat) 281/04, fiir ,Verpackungen; Fische und Fischwaren; Fischerzeugnisse; Fischgerichte;
32 BpatG, Beschl. v. 24.07.2008 - 25 W (pat) 13/06, fiir ,Waren der Klassen 3 und 5“.

34 BpatG, Beschl. v. 27.02.2008 - 26 W (pat) 45/06 und 26 W (pat) 46/06, fiir ,Weine".

35 BPatG, Beschl. v. 15.10.2008 - 26 W (pat) 67/07, fiir ,,Glaswaren (soweit in KI. 21 enthalten), Flaschen®.

BPatG, Beschl. v. 22.10.2008 - 26 W (pat) 73/07, fiir ,Biere; alkoholfreie Getranke, Mineral-, Tafel- und Quellwésser, Fruchtsafte;

37 BPatG, Beschl. v. 05.11.2008 - 26 W (pat) 8/08; 26 W (pat) 10/08 und 26 W (pat) 12/08, jew. fiir ,Glaswaren, soweit nicht in anderen
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nierung auf den beanspruchten Waren. Es fehle
auch an Unterscheidungskraft. Das Motiv der ver-
schlungenen Fingerringe sei sehr gelaufig und
wirde von den Kaufern nur als dekoratives Ver-
ehelichungssymbol angesehen. Das Relief als sol-
ches sei vom unbefangenen Betrachter auf An-
hieb nicht wahrnehmbar.

Der 33. Senat hielt das Wortzeichen
»Vierlinden“3® fiir eine freihaltebedirftige Anga-
be, denn es sei ein Ortsname, mit dem zumindest
zwei Orte in Deutschland benannt wirden, nam-
lich eine Neugemeinde bei Seelow mit ca. 1.600
Einwohnern und einigen Handelsbetrieben sowie
ein Stadtteil im Duisburger Stadtbezirk Walsum
mit 12.814 Einwohnern. In beiden Orten konne Ein-
zelhandel angesichts ihrer GroRe als selbstver-
standlich vorausgesetzt werden. Auf die Tatsache,
dass die unter der Kennzeichnung ,,Vierlinden
erbrachten Dienstleistungen derzeit nur in Kéln
und Dusseldorf angeboten wirden, komme es im
Eintragungsverfahren nicht an. Der Senat folgte
ausdrucklich nicht der vom EuG in seiner Ent-
scheidung zur Schutzfahigkeit der Marke
»Cloppenburg*“3 fiir Einzelhandelsdienstleistun-
gen vertretenen Auffassung, dass die Angabe der
geografischen Herkunft im Einzelhandel nicht tb-
lich sei. Dies moge zwar bezogen auf die jeweilige
Unternehmenszentrale richtig sein, treffe aber je-
denfalls fur den Ort der Erbringung nicht zu, weil
es fur den Verkehr darauf ankomme, wo er ein-
kaufen konne, wobei es auf die Bekanntheit eines
Ortes, so er nur vernunftigerweise fur Waren des
taglichen Bedarfs in Betracht zu ziehen sei, nicht
ankommen durfe.

38

39 EuG, GRUR 2006, 240 - Cloppenburg.

Nutzfahrzeugtechnik®.

Im Verfahren zum Zeichen ,,LOG-POINT“4° wies
der 26. Senat die Beschwerde mangels Unter-
scheidungskraft ebenfalls zurtick. ,,LOG“ werde
als Abklrzung flr den deutschen Begriff Logistik
verwendet und das Zeichen insgesamt bedeute
auch fur die Dienstleistung des E-Commerce den
Einsatz und/oder die Verbesserung der Logistik in-
nerhalb eines Unternehmens bzw. dass unter Ein-
satz von logistischen Malinahmen die Dienstlei-
stung erbracht werde. Hinzu komme, dass auch in
der weiteren Bedeutung von ,Log“ als ,log-in“
bzw. ,log-out“ das Zeichen nur als Hinweis auf
die Moglichkeit und Notwendigkeit der An-
und/oder Abmeldung beim Vorgang des E-Com-
merce verstanden werde.

Hingegen hob der Senat die Zurlickweisung des
Zeichens ,,EUROPART“4" auf denn obwoh! der
Verkehr verschiedenste Sachangaben mit dem Be-
standteil ,Euro” kenne, fehle es in Bezug auf die
Handelsdienstleistungen an einem klaren und
eindeutigen Begriffsinhalt.

Il.Wortmarken

Bei Prifung der Schutzfahigkeit eines Zeichens
kann in der Rechtsprechung der Senate im We-
sentlichen von folgender Priufungssystematik
ausgegangen werden:

BPatG, GRUR 2009, Vierlinden fiir ,Handelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, alkoholischen und nichtalkoholischen
Getranken, Haushaltswaren, Drogerieartikeln, Spielwaren, Bekleidungsartikeln, Schreibwaren®.

49 BPpatG, Beschl. v. 26.11.2008 - 26 W (pat) 3/08, fiir u. a.,,Dienstleistungen eines elektronischen Handelssystems, insbesondere die
Annahme und Abwicklung von elektronisch libermittelten Bestellungen®.

41 BPatG, Beschl. v. 11.06.2008 - 29 W (pat) 74/06, u. a. fiir ,Einzel- und GroRhandelsdienstleistungen mit KFZ, Kfz-Zubehor und Kfz-
Ersatzteilen..; Versandhandelsdienstleistungen mit Kfz ...; Kataloge fiir Nutzfahrzeug-Ersatzteile; Vermittlung und Abschluss von
Handelsgeschaften mit Kfz-Ersatzteilen und Kfz-Zubehor fiir andere; Bereitstellen von Internetportalen zu Kauf und Verkauf von





