BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 1/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 396 12 858.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Oktober 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die
Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschliisse des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Juni 2008 und 16. September 2008 werden aufgehoben.

Grinde

Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der

Farbmarke

(HKS 5) fur die Waren "Zweisprachige Warterbtucher in Printform" beantragt.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch Beschlisse vom 17. Juni 2008 und 16. September 2008, von
denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unter-
scheidungskraft gemafld 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriuickgewiesen.
Sie hat ihre Entscheidung damit begriindet, dass einer Farbe als solcher nur unter
aul3ergewohnlichen Umstdnden Unterscheidungskraft zukomme. Dies sei etwa
dann der Fall, wenn der maf3gebliche Markt sehr spezifisch sei. Hiervon kdnne
vorliegend nicht ausgegangen werden, da der Verkehr an den intensiven Einsatz

von Einzelfarben in fast allen Wirtschaftsbereichen gewdhnt sei. Zwar wirden bei-



spielsweise in der Buchhandlung Hugendubel am Marienplatz in Minchen meh-
rere grin oder gelb gestaltete zweisprachige Warterbucher der Firmen K... bzw.
L... angeboten. Allerdings sei das Sprachensortiment wesentlich bun
ter, zumal in den mit "Sprachen A-Z" betitelten Regalen zahlreiche andersfarbige
zweisprachige Blucher angeboten wirden. Es sei dariber hinaus erkennbar, dass
Verlage ihre Blcher nicht immer einheitlich gestalten wiirden. Auf dem einschlagi-
gen Warengebiet sei es ublich, beliebige Farben oder Farbkombinationen zu
verwenden, mit denen keinerlei Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft
verbunden sei. Demzufolge kdnne dem Zeichen die notwendige Unterscheidungs-
kraft nur auf Grund von Verkehrsdurchsetzung geméaR 8§ 8 Abs. 3 MarkenG zu-

kommen, die jedoch nicht glaubhaft gemacht worden sei.

Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Juni 2008 und 16. September 2008 aufzuheben.

Zur Begrindung verweist sie auf ihr Vorbringen vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt, in dem sie geltend macht, dass abstrakte Farben gemafd 8 3 Abs. 1
MarkenG markenfahig seien. Ob ein Zeichen die notwendige Unterscheidungs-
kraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweise, setze tatsachliche Feststellungen
zur Verkehrsibung und zum Verkehrsverstandnis voraus. Hierbei sei zu beachten,
dass es sich bei der angemeldeten Farbe um eine charakteristische Mischung aus
... % Gelb und ... % Magenta handele, die dem Farbton HKS 5 entspreche. Es
sei Ublich, gedruckte zweisprachige Waorterbicher abhangig von ihrer unterneh-
merischen Herkunft mit einer speziellen Farbe zu versehen. Demzufolge sei eine
Herkunftszuordnung der Warterbicher anhand ihrer besonderen Farbgestaltung
maoglich. Dies werde beispielsweise auch daran deutlich, dass in Buchhandlungen
der Firma H... vornehmlich zweisprachige Wéorterbucher in Grin (PONS-
Bicher) und Gelb (Langenscheidt-Blicher) angeboten wirden. Die in den Regalen

anzutreffende Vielfalt von Farben beruhe zum einen darauf, dass dort auch Spra-



chenbicher zu finden seien, bei denen es sich nicht um zweisprachige Worter-
bicher handele. Zum anderen sei nicht von jedem Verlag das gesamte Sortiment
an zweisprachigen Worterblichern vorhanden. Andere Verlage wirden die Farbe
"Gelb" nicht als Mittel der Gestaltung zweisprachiger Worterbucher verwenden.
Fur diese existiere ein spezifischer Markt. Zudem werde Markenschutz nur fur
einen bestimmten Gelbton beansprucht. Auf Grund der vielfaltigen Farbkombina-
tionen bestehe kein Freihaltebedirfnis geméal 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an der
beanspruchten Farbe. Demzufolge sei sie auch nicht als Ubliche Bezeichnung
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anzusehen. Die Beschwerdefuhrerin macht hilfs-
weise Verkehrsdurchsetzung gemal § 8 Abs. 3 MarkenG geltend. Sie legt zu die-
sem Zweck ein vom 28. Juli 2009 stammendes demoskopisches Gutachten der
G... vor und fuhrt hierzu aus, dass der Bekanntheits
grad der Farbmarke "Gelb" (HKS 5) fur "Zweisprachige Wérterbicher in Printform”

innerhalb der beteiligten Verkehrskreise bei ... % liege.

Die nach 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde ist begrindet. Fur die
Waren "Zweisprachige Woarterbtcher in Printform” hat sich das angemeldete Zei-
chen auf Grund seiner markenméaRigen Benutzung im Verkehr gemald 8 8 Abs. 3

MarkenG durchgesetzt.

1. Die angemeldete Farbmarke ist mangels Unterscheidungskraft von Hause
aus nicht schutzfahig (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1.1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke
innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
fur die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
genuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie ent-

spricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der gekenn-



1.2.

zeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten. Die Beurteilung
der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der ange-
sprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229,
Rdnrn. 27 f. - BiolD; GRUR 2004, 674, Rdnr. 34 - Postkantoor; BGH GRUR
2005, 417, 418, 419 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL
WM 2006). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten
Farbmarke ist zusétzlich zu berticksichtigen, dass das angesprochene Pub-
likum nicht daran gewdhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer
Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schlie3en, da eine abstrakte
Farbe im Verkehr grundséatzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet
wird. Nur unter aul3ergewdhnlichen Umstanden kann ihr daher Unterschei-
dungskraft zukommen, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen sehr beschréankt und der maR3gebliche Markt sehr spezifi-
sch st (vgl. EuUGH GRUR 2003, 604, Rdnrn. 65 f. - Libertel).

Zweisprachige Worterblcher in gedruckter Form werden von allgemeinen
Verkehrskreisen erworben. Bei ihnen handelt es sich um sehr spezifische
Waren, die auf dem eng umgrenzten Markt der Ubersetzungshilfen angebo-
ten werden. Die verfahrensgegenstandlichen Waren gehéren daher einem
spezifischen Warensegment im Sinne der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europaischen Gemeinschaften an (vgl. EUGH - Libertel, a. a. O.,
Rdnr. 66). Er nennt die beschrankte Zahl der Waren und Dienstleistungen
und den spezifischen Markt als Beispiele aul3ergewdhnlicher Umsténde, die
dazu fuihren kénnen, dass der Verkehr eine Farbe nicht wie sonst tblich als
Warenfarbe oder dekoratives Element, sondern als betrieblichen Herkunfts-
hinweis ansieht. Dabei geht er offensichtlich davon aus, dass nur in einem
Uberschaubaren Marktsegment mit eigenen Kennzeichnungsgewohnheiten
eine "Umgewo6hnung" des Verkehrs in der Wahrnehmung abstrakter Farben
stattfinden kann. Fur den Senat folgt daraus, dass aul3ergewthnliche Um-

stande nur angenommen werden kdnnen, wenn die Waren Teil eines in



1.3.

sich geschlossenen, von den ublichen Kennzeichnungsgewohnheiten unab-
hangigen und in diesem Sinne spezifischen Marktsegments sind (vgl.
BPatG 29 W (pat) 58/06 - Signalgelb). Dies ist hier der Fall (vgl. BPatG
GRUR 2005, 1056, 1058 - Dunkelblau/Hellblau; 33 W (pat) 143/02 - Zitzen-

gummis fur Melkanlagen).

Dem Zeichen kann jedoch keine Unterscheidungskraft von Hause aus zu-
gebilligt werden, weil sich fir die beanspruchten Waren eine Gewdhnung
des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farben
im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Gemein-
schaft nicht feststellen lasst (vgl. EuGH - Libertel, a. a. O., Rdnr. 65). Auf
dem Gebiet der gedruckten zweisprachigen Wérterblcher werden Farben
vielfach und beliebig dekorativ eingesetzt. Die Recherchen des Senats zei-
gen, dass bei Verlagen, die zweisprachige Woérterbticher herausgeben, eine
allgemeine Ubung besteht, die Umschlagseiten farbig zu gestalten. Die Far-
be hat dabei im Wesentlichen die Funktion eines "Eye-Catchers" und erregt
die Aufmerksamkeit des Lesers bzw. Nutzers. Die Anbieter gestalten die
Worterbticher dabei in unterschiedlichen Farben. Mitbewerber verwenden
etwa Grin (PONS); daneben gibt es vereinzelt Worterblcher anderer Ver-
lage, die verschiedenfarbig gestaltet sind (zum Beispiel "Pocket Oxford, Ita-
lian - English™). Die Farbe wird dabei tUblicherweise nicht als Merkmal eines
Verlags hervorgehoben. Es wird auch kein Bezug zwischen der jeweiligen
Farbe und dem herausgebenden Verlag hergestellt (vgl. Grabrucker, Der
Schutzgegenstand der Farbmarke, GRUR 1999, 850, 852; dies., Offene
Rechtsfragen zur Praxis der abstrakten Farbmarke, WRP 2000, 1331,
1334). In der Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise verbinden sich
Farbe und Ware damit zu einem einheitlichen lediglich dekorativen Erschei-
nungsbild, so dass der Verkehr keine Veranlassung hat, der Farbe als sol-
cher eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen (vgl. BGH GRUR
2007, 780, Rdnr. 28 - Pralinenform; GRUR 2007, 235, Rdnr. 24 - Goldhase;



1.4.

2.1.

GRUR 2003, 712, 714 - Goldbarren; BPatG GRUR 2008, 428 - Farbmarke
Rot).

Da es bereits an einer Gewohnung des Verkehrs an abstrakte Farben als
Kennzeichnungsmittel im spezifischen Marktsegment fehlt, ertbrigt sich die
Prifung der konkreten Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Es kommt auf die Frage einer moglichen beschreibenden Bedeu-
tung der Farbe "Gelb" fur die beanspruchten Waren daher nicht an. L&sst
sich fur das beanspruchte Marktsegment keine Gewdhnung der Verbrau-
cher an die markenmafige Verwendung von Farben feststellen, so ist eine
Eintragung grundséatzlich nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung moglich
(vgl. Grabrucker/Fink, Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
im Jahre 2007 Teil I: Markenrecht, GRUR 2008, 371 ff.).

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft hat die angemel-
dete Marke aber fur die beanspruchten Waren in Folge ihrer Durchsetzung
im Verkehr tiberwunden (8 8 Abs. 3 MarkenG).

Die Eintragung einer Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung setzt vo-
raus, dass das Zeichen in Folge seiner kennzeichenméalRigen Verwendung
fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen von einem wesentlichen Teil
der angesprochenen Verkehrskreise als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend erkannt wird (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 23 - VISA-
GE). Mal3gebliche Kriterien sind dabei nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europaischen Gemeinschaft insbesondere der von der Marke
gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die geografische Verbreitung und die
Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand fur die Marke, der
Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleis-
tung auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend erkennt sowie Erklarungen von Industrie- und Handelskammern oder
anderen Berufsverbanden (vgl. EUGH GRUR 2006, 1022, Rdnr. 75 - Wick-



2.2.

2.2.1.

2.2.2.

lerform; GRUR 2002, 804, Rdnr. 60 - Philips; GRUR 1999, 723, Rdnr. 51 -
Chiemsee). Die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die be-
treffende Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend erkennen, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke
beruhen, also einer Benutzung, die der Identifizierung der Ware oder
Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend dient
(EuGH - Chiemsee, a.a.O., Rdnrn. 49, 54; EuGH - Philips, a.a.O.,,
Rdnr. 64; BGH - VISAGE, a. a. O.).

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ergibt eine Gesamtschau der vorge-
tragenen Umstande und des vorgelegten demoskopischen Gutachtens vom
Juli 2009, dass das Schutzhindernis der von Hause aus fehlenden Unter-
scheidungskraft gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Uberwunden ist. Dies gilt
im Ubrigen auch fir das Schutzhindernis gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
sofern ergédnzend vom Vorliegen eines Freihaltungsbedurfnisses ausgegan-

gen wird.

Der Marktanteil der Beschwerdefuhrerin liegt nach ihren glaubhaften Anga-
ben bei ca. ... %. Der nachste Wettbewerber flr zweisprachige Warterbu
cher weist nur einen Marktanteil von ca. ... % auf. In den vergangenen elf
Jahren hat die Anmelderin ca. ... Millionen zweisprachige Warterbucher
verkauft, wobei ihr jahrlicher Werbeaufwand in den letzten acht Jahren bei

rund ... Millionen EUR lag.

Dem demoskopischen Gutachten vom Juli 2009 ist zu entnehmen, dass der
Zuordnungsgrad der Farbmarke "Gelb" (HKS 5) fur zweisprachige Woérter-
bucher innerhalb der beteiligten Verkehrskreise bei ... % liegt. Die Befra
gung wurde von einem anerkannten Institut zur Durchfihrung von Ver-
kehrsbefragungen durchgefiihrt. Befragungsumfang, Reprasentativitat der
Stichproben sowie Ablauf der Befragungen und Inhalt der Fragebégen sind

nachvollziehbar dargestellt. Abzustellen ist bei den malRgeblichen Verkehrs-



kreisen auf die Nutzer bzw. Verwender von zweisprachigen Worterbtichern,
da diese Waren nicht zu den Gegenstanden des taglichen Bedarfs gehoren
und deshalb nur einen Teil der Bevolkerung ansprechen. Dieser Verkehrs-
kreis umfasst etwa ... % der Gesamtbevolkerung ab ... Jahren, da sich bei
der Befragung von ... Personen herausstellte, dass ... Personen Nut
zer bzw. Verwender von zweisprachigen Wérterblchern sind. Thnen wurde
bei der anschlieRenden Befragung die Abbildung eines gelben (HKS 5)
Kastchens gezeigt. ... der ... zu den beteiligten Verkehrskreisen zu zéh-
lenden Befragten sehen in der Farbe "Gelb" (HKS 5) im Zusammenhang
mit zweisprachigen Woérterblchern einen Hinweis auf einen ganz bestimm-
ten Verlag und benennen ihn mit "Langenscheidt". Ausweislich des vorge-
legten Gutachtens liegt unter Berlcksichtigung der Grol3e des befragten
Verkehrskreises, einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von ... % und der sta
tistischen Schwankungsbreite der Zuordnungsgrad zwischen ... % und
... %. Somit ist die untere Grenze von ... % in jedem Fall Gberschritten.
Dies gilt auch dann, wenn unter zweisprachigen Wérterbtchern auch sol-
che in nicht gedruckter Form verstanden werden. Angesichts der geringe-
ren Verbreitung von elektronischen "Woarterblchern”, des auch heute vor-
herrschenden Verstandnisses des Begriffs "Worterbuch" und der in dem
Gutachten gestellten Frage nach einem bestimmten Verlag ist davon aus-
zugehen, dass die Befragten bei ihren Antworten grundséatzlich Worterbi-

cher in Papier- und damit in Printform gemeint haben.
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Der Beschwerde ist somit im Hinblick auf das Begehren der Beschwerde-
fuhrerin, das beantragte Zeichen im Wege der Verkehrsdurchsetzung ein-

zutragen, stattzugeben.

Grabrucker Ri'in Kopacek ist in Ur- Dr. Kortbein
laub und kann daher
nicht unterzeichnen.

Grabrucker

Hu



