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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 395 33 891.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 11. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle flr
Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
27. Méarz 1997 aufgehoben.

Grinde

Die Markenstelle fiir Klasse 39 hat die fur die Dienstleistungen

"Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;
Zollabfertigung fur andere soweit in Klasse 36 enthalten;
Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestim-
mung der Waren- und Guter sowie weitere unterstiitzende
logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknip-
fung von Waren- und Informationsstromen soweit in Klas-
se 39 enthalten;

Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen;
Telekommunikation;

Geschaftsfuhrung/Vermittlung und Abschlul3 von Handelsge-
schaften fur andere;

Philatelie;

Finanzdienstleistungen; Finanzberatung; Unternehmens-,
Personal- und Wirtschaftsberatung; technische, gewerbsma-
Bige Beratung; Marktkommunikation (Pressearbeit; Public

Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) fur andere;



Erstellung von Programmen fir die Datenverarbeitung,
Erstellung von technischen Gutachten;

Immobilienwesen."

angemeldete konturlose Farbmarke

s. Abb. 1 am Ende

gemal 88 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurilickgewiesen, weil es sich um ein frei-
haltungsbedurftiges und zudem nicht unterscheidungskraftiges Zeichen handele.
Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, Farben wirden im Verkehr im Zusammen-
hang mit Waren und Dienstleistungen regelmafdig als Mittel der auf3eren Gestal-
tung der Ware, ihrer Verpackung bzw von Geschaftspapieren, Werbetragern u.a.
eingesetzt. Die angesprochenen Verkehrskreise sahen in einer Farbe lediglich ein
Ausstattungselement, nicht jedoch ein betriebliches Herkunftszeichen. An Farben

bestehe auch grundsatzlich ein Freihaltungsbedurfnis.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie beantragt die Auf-
hebung des angefochtenen Beschlusses. Zur Begrundung ihrer Beschwerde
macht sie geltend, die mit der Anmeldung eingereichte Abbildung eines Farbmu-
sters der beanspruchten Marke geniige den Anforderungen an die grafische Dar-
stellbarkeit. Die angemeldete Marke weise unter Zugrundelegung der vom EuGH
und vom BGH aufgestellten Grundsatze auch die erforderliche Unterscheidungs-
kraft auf. Die Anlegung eines weniger grof3zlgigen Malstabs als bei sonstigen
Markenformen sei bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft einer

abstrakten Farbe weder geboten noch mit der Systematik des deutschen Marken-



rechts vereinbar. Es seien vielmehr die Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft mal3geblich, wie sie fur Wortmarken entwickelt worden seien. Der Verkehr sei
auch daran gewohnt, Farben als Unterscheidungsmittel anzusehen. Die konkrete
Unterscheidungseignung indiziere die konkrete Unterscheidungskraft. Auch die
Intention der Markenrechtsrichtlinie, das Markenrecht fir neue Markenformen zu
offnen, stehe der Anlegung eines strengeren Mal3stabes als bei Wortmarken ent-
gegen. Die Zahl der moglichen Farbtone sei fast unerschopflich. Die Eintragung
einer Farbmarke besage noch nichts Uber deren Schutzumfang. Lediglich aus-
nahmsweise fehle einer abstrakten Farbe die konkrete Unterscheidungskraft,
namlich wenn die Farbe technisch oder durch geschmackliche Grinde bedingt
oder fur die beanspruchte Ware ublich sei. Keiner dieser Ausnahmetatbestande
liege bezogen auf den Farbton gelb fur die konkret beanspruchten Dienstleistun-
gen vor. FUr die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei auch auf die Dauer und
die Intensitat der erfolgten Benutzung der Farbe abzustellen, was auch der EuGH
in der ,Chiemsee“-Entscheidung ausdriicklich bestétigt habe. Die angemeldete
Farbmarke werde nach einer Verkehrsbefragung vom September 1998 ohne Nen-
nung des Dienstleistungssektors von 55,6 % der Befragten der Anmelderin zuge-
ordnet. Bei einer vorherigen Benennung des Dienstleistungsbereichs erhdhe sich
der Zuordnungsgrad auf 77 %. Diese Prozentsatze kdnnten nur von einem Zei-
chen erreicht werden, das auch von Haus aus bereits eine originare Unterschei-

dungskraft besitze.

Es bestehe an der angemeldeten Farbe auch kein Freihaltungsbeditrfnis, da diese
fur die beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend sei. Auch Anhalts-
punkte fir eine zukinftige Benutzung als beschreibende Angabe seien nicht
ersichtlich. Systemwidrig und mit dem MarkenG unvereinbar sei es, eine Eintra-
gung mit der allgemeinen Erwégung abzulehnen, dass an Farben grundséatzlich
ein allgemeines Freihaltungsbedtrfnis zur aulReren Gestaltung der Ware, ihrer
Verpackung oder von Geschaftspapieren, Werbetragern oder dergleichen

bestehe.



Hilfsweise macht die Anmelderin geltend, die angemeldete Farbmarke habe sich
fur sie innerhalb der beteiligten Verkehrskreise infolge Benutzung fir die bean-
spruchten Dienstleistungen durchgesetzt (8 8 Abs. 3 MarkenG). Es gentige inso-
weit wegen des fehlenden Freihaltungsbedirfnisses ein Durchsetzungsgrad von
50 %. Den insoweit erforderlichen Durchsetzungsgrad von mindestens 50 %. Die
angemeldete Farbmarke erreiche nach dem vorgelegten Befragungsergebnis aber
sogar einen Durchsetzungsgrad von Uber 60 %, was nicht zuletzt auf die erhebli-
che Dauer und die grof3e Intensitat der Benutzung der Farbe gelb durch die

Anmelderin sowie deren hohen Werbeaufwendungen zurtickzufihren sei.

Die Anmelderin hat in der miundlichen Verhandlung nach Erdrterung der Sach-
und Rechtslage das Dienstleistungsverzeichnis auf die Dienstleistungen ,Brief-

dienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen“ beschrankt.

Die zuladssige Beschwerde ist nach der erfolgten Einschrankung des Dienstlei-
stungsverzeichnisses begriindet, weil sich die angemeldete Farbmarke fur die
Dienstleistungen ,Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen® in den betei-
ligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Anmelderin durchgesetzt hat (8§ 8
Abs. 3 MarkenG).

Auch ein Zeichen, das ausschlief3lich aus einer konturlosen, nicht formgebunde-
nen Farbe besteht, kann eine Marke i.S.d. 83 Abs. 1 MarkenG sein (EuGH
MarkenR 2003, 227, 231 - Nr. 39 ff, 41 -, Orange). Ein SchutzausschlieBungs-
grund des 8 3 Abs. 2 MarkenG, der auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht tber-
wunden werden konnte, steht der Eintragung der beanspruchten Farbe als Marke

nicht entgegen.



Da im vorliegenden Fall Markenschutz nur noch fur Dienstleistungen und nicht fur
korperliche Waren beansprucht wird, ist die beanspruchte Farbe insbesondere
nicht durch die Art der Ware selbst bedingt und stellt auch nicht nur eine blolRe

Eigenschaft der Dienstleistungen dar.

Das von der Anmelderin eingereichte Farbmuster genigt in Verbindung mit der
auf der Ruckseite dieses Musters aufgefuhrten Beschreibung tUber die Zusammen-
setzung der beanspruchten Farbe sowie in Verbindung mit der in der Beschwerde-
begriindung aufgefihrten Farbnummer nach dem RAL-Farbcode auch den Anfor-
derungen an eine klare, eindeutige, in sich abgeschlossene, leicht zugangliche,
verstandliche, dauerhafte und objektive Darstellung der Marke i.S.d. 8§ 8 Abs. 1
MarkenG (EuGH aaO — Nr. 29 ff, 38 — Orange). Der Umstand, dass die Anmelde-
rin die RAL-Nummer der beanspruchten Farbe erstmalig im Beschwerdeverfahren
mitgeteilt hat, ist demgegentber unschadlich, weil die Angabe der Nummer eines
anerkannten Farbcodes nur der eindeutigen Identifikation des Anmeldungsgegen-
standes dient, wahrend seine erstmalige Offenbarung bereits durch die mit der
Anmeldung erfolgte Vorlage eines Musters der beanspruchten Farbe erfolgt ist.
Ein solches Verstandnis wird auch durch die Feststellung des EuGH gestiitzt, ein
in der bloRen Vorlage eines Farbmusters zu sehender Darstellungsmangel kdnne
gegebenenfalls durch die Hinzufigung der Bezeichnung der Farbe nach einem
Kennzeichnungscode geheilt werde (aaO, Nr. 38 — Orange). Folglich bestand im
vorliegenden Fall auch keine Veranlassung, den Anmeldetag der Marke auf den

Zeitpunkt der Benennung der Farbnummer des RAL-Codes zu verschieben.

Der von der Anmelderin als Marke beanspruchten Farbe fehlt von Haus aus jegli-
che Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Eine Farbe als solche besitzt gewohnlich nicht die Eigenschaft, die Waren und
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Dass einer Farbe als solcher unabhéngig von ihrer Benutzung

Unterscheidungskraft zukommt, ist nur unter auf3ergewdhnlichen Umstanden vor-



stellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, fur die die Farbe
als Marke beansprucht wird, sehr beschrankt und der mal3gebliche Markt sehr
spezifisch ist (EUGH aaO - Nr. 66 f - Orange).

Die Anmelderin hat zwar in der mindlichen Verhandlung die Dienstleistungen, fur
die sie die Markeneintragung begehrt, beschrankt. Der Annahme einer von Haus
aus bestehenden Unterscheidungskraft der beanspruchten Farbmarke steht
jedoch weiterhin entgegen, dass es sich bei diesen Dienstleistungen um solche
handelt, die sich nicht nur an einen sehr spezifischen Markt wenden. Briefdienst-,
Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen werden insbesondere nicht nur von
einem eingeschrankten, mit diesen Dienstleistungen und ihren Anbietern beson-
ders vertrauten Fachpublikum in Anspruch genommen, sondern wenden sich an
die Allgemeinheit. Ein sehr spezifischer Markt, der eventuell ausnahmsweise die
Bejahung einer von Haus aus bestehenden Unterscheidungskraft hatte rechtferti-
gen konnen, ist somit nicht gegeben. Auch wenn insoweit bertcksichtigt werden
muss, dass der EUGH seine Beurteilung im wesentlichen daran festgemacht hat,
der werde Verkehr eine Farbe, die mit dem Erscheinungsbild der Ware ver-
schmelze, nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen, und wenn ferner
bertcksichtigt wird, dass ein solches Verschmelzen mit dem Erscheinungsbild
einer Dienstleistung wegen der fehlenden Korperlichkeit von Dienstleistungen
nicht in gleicher Weise vorstellbar ist wie bei Waren, ist auch bei Dienstleistungen
davon auszugehen, dass der Allgemeinverkehr in der Verwendung einer bestimm-
ten Farbe auf Geschéftspapieren, Fahrzeugen sowie am und im Geschéftslokal
des Verwenders von Haus aus, d.h. ohne langere und intensive Gewo6hnung,

keine betriebliche Herkunftskennzeichnung sehen wird.

Die angemeldete konturlose Farbmarke ist jedoch gemald § 8 Abs. 3 MarkenG in
das Markenregister einzutragen, weil sie sich bereits im Zeitpunkt der Markenan-
meldung in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung fir die bean-

spruchten Dienstleistungen als Kennzeichen der Anmelderin durchgesetzt hat.



Eine Marke, der nicht von vornherein Unterscheidungskraft zukommt, kann diese
in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, fur die sie angemeldet ist, jedoch
infolge ihrer Benutzung erwerben. Die Eintragung einer Marke gemald § 8 Abs. 3
MarkenG kommt jedoch ausschlie3lich fir die Waren und Dienstleistungen in
Betracht, fur die eine Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen
durch den Anmelder nachgewiesen worden ist oder fir die eine Verkehrsdurch-

setzung amts- bzw gerichtsbekannt ist.

Die Anmelderin hat durch das von ihr vorgelegte Ergebnis einer im Septem-
ber 1998 durchgefuhrten Verkehrsbefragung, wonach im Bereich von ,Briefdienst-,
Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen* 66,1 % des deutschen Allgemeinver-
kehrs die Farbe ,gelb” mit der RAL-Nummer 1032 ihrem Unternehmen zuordnen,
den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke fir die
genannten Dienstleistungen erbracht. In Verbindung mit den von ihr weiterhin vor-
gelegten Unterlagen Uber die Dauer, die Art und den Umfang der Benutzung der
angemeldeten Farbmarke sowie dem gerichtsbekannten Umstand, dass es sich
bei der Rechtsvorgéangerin der Anmelderin um ein staatliches Monopolunterneh-
men gehandelt hat, dessen Tatigwerden bei der Brief- und Paketbeforderung unter
Verwendung der beanspruchten Farbe, z.B. auf Fahrzeugen und Briefkasten,
nahezu jedem deutschen Birger bekannt war, steht zur Uberzeugung des
Gerichts auch fest, dass die angemeldete Marke schon zum Zeitpunkt ihrer
Anmeldung bei einer Benutzung auf dem Gebiet der ,Briefdienst-, Frachtdienst-
und Kurierdienstleistungen® von mehr als 50 % des deutschen Allgemeinverkehrs
der Anmelderin zugeordnet wurde. Aus diesem Grunde bestand auch keine Ver-



anlassung, die Anmelderin gemal § 37 Abs. 2 MarkenG zur Erklarung des Ein-

verstandnisses mit einer Verschiebung des Anmeldetages aufzufordern.

Vorsitzender Richter Albert
befindet sich im Urlaub und
ist deshalb an der Unter-
schriftsleistung gehindert

Reker
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