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Kapitel 1 — Einleitender Teil

Mit dem — in weiten Teilen am 14.01.2019 in Kraft getretenen! — Markenrechtsmodernisie-
rungsgesetz (MaMoG) hat der Gesetzgeber die VVorgaben der ,,Richtlinie (EU) 2015/2436 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (im Folgenden: MarkenRL 2015) umgesetzt.?
Dies hat unter anderem zu einer Neuformulierung des 8 3 Abs. 2 MarkenG geflhrt. Wéhrend
dieser in seiner bis einschlieRlich 13.01.2019 geltenden Fassung wie folgt lautete:

,,Dem Schutz als Marke nicht zugénglich sind Zeichen, die ausschliel3lich aus einer Form beste-
hen, [...]%,

enthélt 8 3 Abs. 2 MarkenG n.F. in Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 lit. e MarkenRL 2015 nunmehr
den folgenden Wortlaut:

,,Dem Markenschutz nicht zuganglich sind Zeichen, die ausschlie3lich aus Formen oder anderen

charakteristischen Merkmalen bestehen, [...]*

Neu ist mithin der Ausschluss des Markenschutzes in Bezug auf ,,andere charakteristische Merk-

male®, die

- durch die Art der Ware selbst bedingt sind (8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG),

- zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), o-
der

- der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Mit Hacker® geht es dabei nicht um eine ,,Erweiterung der SchutzausschlieBungsgriinde fiir
Formzeichen*“, sondern um eine Ausdehnung der bisherigen Ausschlussgriinde von Formzei-

chen auf andere Markenformen.

Lvgl. Art. 5 des Markenmodernisierungsgesetzes (RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 49).

2 RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 1.

3 Hacker, GRUR 2019, 113 (115); dem folgend Fuchs-Wissemann, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG
Rn. 10.

4 So die RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 61.



Als Beispicele fiir ,,andere charakteristische Merkmale“ werden in der Literatur und Rechtspre-
chung unter anderem Farben genannt.® Die Erdrterung der Frage, inwiefern Farben unter

8 3 Abs. 2 MarkenG n.F. fallen, ist Anliegen der vorliegenden Arbeit.

5 Aus der Literatur Hacker, GRUR 2019, 113 (115); vgl. auch Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 69;
Fuchs-Wissemann, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 10; Strébele, in: Strébele/Hacker/Thiering, Mar-
kengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 382; Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage),

8 3 Rn. 107; aus der Rechtsprechung BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 20) — Goldhase I1I.



Kapitel 2

Da § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. nach dem Vorstehenden auf Art. 4 Abs. 1 lit. e MarkenRL 2015 be-
ruht — und im Ubrigen auch § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf einer europaischen Richtlinie, namlich
Art. 3 Abs. 1 lit. e 89/104/EWG®, fuBt’ —, scheint es, als ob zur Auslegung des § 3 Abs. 2 Mar-
kenG ausschlieBlich die hierzu ergangene nationale sowie europdische Rechtsprechung heranzu-
ziehen seien. Dem steht aber der Umstand entgegen, dass § 3 Abs. 2 MarkenG eine Auspragung
des Grundsatzes der Selbststandigkeit des Kennzeichens (Marke) darstellt.® Dieser Grundsatz be-
sagt, dass das Kennzeichen als Kennzeichnungssubjekt etwas anderes sein muss als der von ihm
gekennzeichnete Gegenstand (Ware oder Dienstleistung® als Kennzeichnungsobjekt).1® Als allge-
meines!! Kriterium der Kennzeichenfahigkeit spielte der Selbststindigkeitsgrundsatz bereits im
Vorgingergesetz des MarkenG — dem Warenzeichengesetz (WZG) — eine Rolle!?, wobei die Kri-
terien des § 3 Abs. 2 MarkenG weitgehend denjenigen Kriterien entsprechen, welche die Recht-
sprechung zum besagten WZG entwickelt hat.*®> Aus dem Vorstehenden folgt wiederum, dass —
unter Beachtung des Grundsatzes der europarechtskonformen Auslegung — auch die zum WZG
ergangene Rechtsprechung im Rahmen der Auslegung des 8§ 3 Abs. 2 MarkenG heranzuziehen

ist.14

6 Diese sogenannte ,,Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten iiber die Marken* wurde durch die ,,Richtlinie 2008/95/EG des Européischen Parlaments und
des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken* ab-
geldst (vgl. den ersten Erwégungsgrund der letztgenannten Richtlinie).

"Vgl. RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 1 sowie S. 65 (rechte Spalte).

8 Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 335; ders. in: Festschrift Piper, 525 (526); ders., WRP
2005, 1 (5); Sambuc, GRUR 2009, 333 (335).

® Auf Dienstleistungen findet § 3 Abs. 2 MarkenG nach seinem Wortlaut keine Anwendung (s. auch Kur, in:
BeckOK, MarkenG [27. Edition], § 3 Rn. 69 a.E.); eine (denkbare) analoge Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG
auf Dienstleistungen soll hier aus Griinden der Einfachheit unterbleiben (zu einer mdglichen analogen Anwendung
des § 3 Abs. 2 MarkenG s. Kur, aaO, Rn. 68.1).

10 Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 11; Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), 8§ 3 MarkenG Rn. 29;
Sambuc, GRUR 2009, 333 (334).

11 BGH GRUR 1999, 491 (492) — Farbmarke gelb/schwarz; Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 Mar-

kenG Rn. 28.

2 Exemplarisch RG GRUR 1937, 805 (807) — Kabelkennfaden; BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin.
13 RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65 (rechte Spalte); Fezer, in: Festschrift Piper, 525 (526); Sambuc, GRUR 1997,
403 (406).

14 Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 646; Eichmann, in: Festschrift Vieregge, 125 (147); Klaka,
GRUR 1996, 613 (614); Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 73; RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65;
kritisch BGH GRUR 1999, 491 (492) — Farbmarke gelb/schwarz, wonach sich ein Rickgriff auf das frihere natio-
nale Recht ,,grundsétzlich* verbiete; die Heranziehung der Markenrechtsrichtlinie mahnt der BGH, aaO, freilich nur
»in erster Linie“ an, sodass auch hiernach ein Riickgriff auf die Rechtsprechung zum WZG nicht auszuschlieBen ist.

3



Kapitel 3

Im Hinblick darauf, dass der Grundsatz der Selbststandigkeit des Kennzeichens ein allgemeines
Kriterium der Kennzeichenféhigkeit ist und § 3 Abs. 2 MarkenG eine Auspragung des Selbst-
standigkeitsgrundsatzes darstellt', stellt sich die Frage, ob die Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG

nicht bereits vor Inkrafttreten des MaMoG auf Farben anwendbar waren.

A. Keine Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf Farben
Unstreitig war 8 3 Abs. 2 MarkenG a.F. nicht unmittelbar auf Farben ohne raumliche Begren-
zung — d.h. abstrakte Farbmarken® — anwendbar.!” Dagegen sprach bereits der Wortlaut der
Norm, der sich auf die ,,Form* (eines Kennzeichens) und damit auf dreidimensionale Marken be-
schrankte.®
Fur diese Sichtweise lasst sich auch die Gesetzesbegrindung zur Einfihrung des MarkenG von
1994 heranziehen. Aus dieser ergibt sich die Intention des Gesetzgebers, mit der Einfiihrung des
MarkenG den Markenschutz durch Eintragung (8 4 Nr. 1 MarkenG) zu erweitern: Nach der herr-
schenden Auffassung war der Kennzeichenschutz durch Eintragung im WZG (8 1 Abs. 1 WZG)
auf zweidimensionale Kennzeichen beschréankt, sodass ein Schutz dreidimensionaler Marken
(Formmarken) nur als Ausstattung nach § 25 WZG, welche der heutigen Benutzungsmarke nach
§ 4 Nr. 2 MarkenG entspricht®®, in Betracht kam.2° Mit der expliziten Aufnahme von dreidimen-
sionalen Gestaltungen in 8 3 Abs. 1 MarkenG hat der Gesetzgeber den bis dahin begrenzten Mar-
kenbegriff erweitert.?! Da ein Markenrecht ein AusschlieBlichkeitsrecht begriindet
(8 14 Abs. 1 MarkenG), die Schutzdauer einer eingetragenen Marke (8§ 4 Nr. 1 MarkenG) mit
Blick auf die Verlangerungsmdglichkeit potentiell unendlich ist (vgl. § 47 Abs. 2 MarkenG) und

15 S.0. den Text zu Fn. 8.

16 Zur Definition der abstrakten Farbmarke etwa Miosga, in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage),
§ 3Rn. 44.

17 Zur Rechtslage bei der Positionsmarke s. unten Kapitel 4/D./IV.2.

18 EUGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 22) — Christian Louboutin/Van Haren; BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 32) —
Goldhase I11; BPatG GRUR 2005, 585 (588) — Farbmarke gelb; Eichmann, in: Festschrift Vieregge, 125 (153);
ders., GRUR 1995, 184 (186); Wittenzellner, in: Festschrift Beier, 333 (336 f.); Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3.
Auflage), § 3Rn. 43 a.E.

1% RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65 (rechte Spalte); Weiler, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 4 Rn. 17.2;
Klaka, GRUR 1996, 613 (613); Sambuc, GRUR 2009, 333 (333); Fezer, WRP 2005, 1 (3); Rohnke, in: Festschrift
Erdmann, 455 (459; Text zu Fn. 24).

20 BGH GRUR 1964, 454 (455) — Palmolive; BGH GRUR 1975, 550 (551) — Drahtbewehrter Gummischlauch;
BGH GRUR 1976, 355 (355 f.) — P-tronics.

21 RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 56 (linke Spalte).



ein Markenschutz dreidimensionaler Gestaltungen den freien Produktwettbewerb einschrankt??,
bedurfte es eines Korrektivs, mit dessen Hilfe sich der Markenschutz dreidimensionaler Gestal-
tungen einschranken lasst. Dieses Korrektiv hat der Gesetzgeber mit Hilfe von § 3 Abs. 2 Mar-
kenG geschaffen. Damit hatte der Gesetzgeber aber zugleich in erster Linie dreidimensionale

Gestaltungen im Blick, denn deren Anerkennung als eintragbares Kennzeichen stellte nach dem

Vorstehenden die wesentliche Erweiterung des Markenbegriffs dar.?3

B. Ansicht Fezers und des BGH
Dass 8 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf dreidimensionale Gestaltungen beschrénkt war, stand der An-
wendung des Selbststdndigkeitsgrundsatzes und damit der Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG laut
Fezer nicht entgegen. Da der Selbststandigkeitsgrundatz ein allgemeines Kriterium des Marken-
schutzes darstelle, anders gewendet Letzterer also im Falle des Vorliegens der Kriterien des
8 3 Abs. 2 MarkenG (Art-, Technik- bzw. Wertbedingtheit des Zeichens) ausgeschlossen sei, be-
dirfe es keiner analogen Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG (a.F.) auf sonstige (nicht dreidi-
mensionale) Zeichen.?*
Der BGH hat den Selbststandigkeitsgrundatz in 8 3 Abs. 1 MarkenG verortet, indem er in mehre-
ren seiner Entscheidungen ausfihrt, ein Zeichen sei nur dann markenfahig im Sinne von
8 3 Abs. 1 MarkenG, wenn es kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sei;
8 3 Abs. 2 MarkenG wird dann (beziiglich dreidimensionaler Gestaltungen) vom BGH separat

gepriift.2®

22 7u dieser Ratio des Grundsatzes der Selbststandigkeit der Marke und damit des § 3 Abs. 2 MarkenG s. im Einzel-
nen noch unten Kapitel 4/A.

23 vgl. insoweit auch die Ausfilhrungen des Benelux-Gerechtshofs in GRUR Int. 1992, 552 (553) — Burberry 1l zu
Art. 1 Abs. 2 des Benelux-Markengesetzes, der dem § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. im Wortlaut weitgehend gleicht

(vgl. Eichmann, GRUR 1995, 184 [185 a.E.; Fn. 21] und Fuchs-Wissemann, in: Markenrecht [4. Auflage], 8§ 3 Mar-
kenG Rn. 11). Das Gericht flihrt — aaO — aus, der Gesetzgeber zu Art. 1 Abs. 2 Benelux-Markengesetz habe ,,nur
dreidimensionale Formen im Auge gehabt*; folglich betrachtet der Gerechtshof nur dreidimensionale Gestaltungen
als von Art. 1 Abs. 2 Benelux-Markengesetz erfasst (S. 553 a.E.).

24 Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 339; vgl. auch Eichmann, GRUR 1995, 184 (194 a.A.):
Selbststandigkeitsgrundsatz als dem MarkenG immanente Schranke.

% Exemplarisch die folgenden Urteile des BGH zu Formmarken: BGH GRUR 2004, 502 (503 f.) — Gabelstapler II;
BGH GRUR 2004, 506 — Stabtaschenlampen 1I; BGH GRUR 2004, 507 (508 f.) - Transformatorengeh&use; weitere
Nachweise bei Miosga, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 33 (Fn. 88).



C. Stellungnahme
Zu Uberzeugen vermag einzig die unter A. dargestellte Sichtweise, wonach Farben nicht unter
8 3 Abs. 2 MarkenG a.F. subsumierbar sind. Als Ausnahmevorschrift ist 8 3 Abs. 2 MarkenG
(a.F.) eng auszulegen, sodass die Auslegung streng anhand des Wortlauts (,,Form*) vorzunehmen

ist. Nach dem allgemeinen Wortsinn ist eine Farbe aber keine Form.

. Ablehnung der Sichtweise Fezers
Mit Blick auf den Ausnahmecharakter des 8 3 Abs. 2 MarkenG (a.F.) — jedenfalls aber im Hin-
blick auf den oben unter A. aufgezeigten, der Planwidrigkeit einer etwaigen Regelungliicke ent-
gegenstehenden Umstand, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F.
nur dreidimensionale Gestaltungen im Auge hatte — scheidet auch eine analoge Anwendung des
§ 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf Farben aus. Auf eine solche analoge?® Anwendung des
8 3 Abs. 2 MarkenG a.F. lauft die Ansicht Fezers de facto aber hinaus, die damit abzulehnen ist.
Gegen die Sichtweise Fezers spricht des Weiteren der folgende Gedanke: Wenn der Selbststan-
digkeitsgrundsatz und damit die Kriterien des 8 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auch auf andere als drei-
dimensionale Gestaltungen anwendbar wéren, ohne dass dies einer Kodifizierung beddrfte, so
ware 8 3 Abs. 2 MarkenG in seiner alten wie auch jetzigen Fassung tberfliissig bzw. nur deklara-
torischer Natur. Dass dem so sei, ist den Gesetzesmaterialien zum MarkenG von 199427 nicht zu
entnehmen.?®
SchlieRlich vermag auch die von Fezer zitierte?® Entscheidung des BPatG vom 02.08.1999% die
Sichtweise Fezers nicht zu stutzen. Zwar betraf besagte Entscheidung eine Farbmarke, doch er-

schien diese in dreidimensionaler Form (violette Farbung einer Abdruckmasse fiir Zihne).3!

26 Fgr eine analoge Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf Farben auch Koschtial, GRUR Int. 2004, 106
(107).

27 RegE, BT-Drucks. 12/6581.

28 Gestiitzt wird diese Auffassung auch durch das Fazit Eichmanns, GRUR 1995, 184 (186; Fn. 24), wonach sich die
Schutzfahigkeit zweidimensionaler Gestaltungen allein anhand des § 8 Abs. 2 MarkenG bemesse; ders., in: Fest-
schrift Vieregge, 125 (153): Da § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. lediglich die Form, nicht aber die Farbe der Ware erfasse,
gebe es im neuen Recht (gemeint ist das MarkenG von 1994) kein absolutes Freihaltebedirfnis fir Farbgestaltun-
gen.

2 Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), 8 3 MarkenG Rn. 340.

30 BPatG BeckRS 1999, 15325 (= BPatGE 42, 51) — Farbmarke violett.

31 BPatG BeckRS 1999, 15325 (Rn. 18) (= BPatGE 42, 51) — Farbmarke violett.



1. Ablehnung der Sichtweise des BGH
Nicht zu Uberzeugen vermag schliel3lich der Ansatz des BGH, den Selbststandigkeitsgrundsatz in
§ 3 Abs. 1 MarkenG zu verorten.
Zum einen greift insoweit derselbe Gedanke wie unter I., dass 8§ 3 Abs. 2 MarkenG an konstituti-
vem Gehalt verlore. Zwar lieRRe sich hinsichtlich 8 3 Abs. 2 MarkenG a.F. anfuihren, dieser er-
fasse lediglich dreidimensionale Gestaltungen (Formmarken), sodass zweidimensionale Gestal-
tungen im Rahmen von 8 3 Abs. 1 MarkenG zu prifen seien, um dem Selbststdndigkeitsgrund-
satz Geltung zu verschaffen. Jedoch betrafen die in Fn. 25 zitierten Entscheidungen allesamt
dreidimensionale Gestaltungen, was den BGH jedoch nicht davon abhielt, neben (den ohne Wei-
teres anwendbaren) § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auch § 3 Abs. 1 MarkenG mitsamt dem Selbststan-
digkeitsgrundsatz zu prufen.
Zum anderen birgt die Verortung des Selbststandigkeitsgrundsatzes in § 3 Abs. 1 MarkenG ein
dogmatisches Problem: Ob das Kennzeichen etwas anderes als die von ihm gekennzeichnete
Ware ist, ob also der Selbststandigkeitsgrundsatz eingehalten ist, kann denknotwendig stets nur
unter Betrachtung der konkreten, zu kennzeichnenden Ware beantwortet werden. 2
8 3 Abs. 1 MarkenG normiert allerdings die sogenannte abstrakte Unterscheidungskraft (Mar-
kenfahigkeit) von Kennzeichen, die deshalb als abstrakt bezeichnet wird, da sie gerade nicht von
der konkret beanspruchten Ware abhéngt.® Folglich (iberzeugt es nicht, den Selbststandigkeits-
grundatz unter § 3 Abs. 1 MarkenG zu priifen.3
Dagegen nimmt § 3 Abs. 2 MarkenG die konkret als Zeichen beanspruchte Ware sehr wohl in
das Blickfeld der Priifung.®® Dass die Schutzausschlussgriinde des § 3 Abs. 2 MarkenG trotz die-
ses Umstands nicht in § 8 Abs. 2 MarkenG, der in seiner Nr. 1 die sogenannte konkrete Unter-
scheidungskraft regelt®, normiert sind, ist damit zu erklaren, dass der Gesetzgeber die Kriterien
des 8 3 Abs. 2 MarkenG nicht nur auf die eingetragene Marke (8 4 Nr. 1 MarkenG) beschrénken,

sondern auch auf die Benutzungsmarke (8 4 Nr. 2 MarkenG) erstrecken wollte. Da

32\V/gl. Hacker, GRUR Int. 2004, 215 (219) mit einer Erlauterung anhand des Beispiels der Form einer Taschen-
lampe; Miosga, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), 8 3 Rn. 34.

33 Ersichtlich wird dies bereits aus dem Wortlaut des 8§ 3 Abs. 1 MarkenG, der — anders als § 3 Abs. 2 MarkenG
(dazu sogleich im Text) — von ,,Waren“ im Plural spricht und diesen keinen bestimmten Artikel voranstellt; exemp-
larisch zur Losldsung der Betrachtung von der konkreten Ware Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition),

§3Rn. 14.

34 vgl. auch Hacker, GRUR Int. 2004, 215 (219); Miosga, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auf-
lage), § 3 Rn. 34.

% Vgl. nur die Voranstellung eines bestimmten Artikels (,,der) in den Nrn. 1 und 3.

3 Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), 8§ 8 MarkenG Rn. 36.



§ 8 Abs. 2 MarkenG lediglich auf die eingetragene Marke Anwendung findet®’, hat der Gesetz-
geber den Selbststandigkeitsgrundatz in 8 3 MarkenG verortet, welcher auf samtliche Markenka-

tegorien des § 4 MarkenG Anwendung findet.%

D. Resumee
Aus dogmatischen Griinden ist der Selbststandigkeitsgrundsatz in § 3 Abs. 2 MarkenG zu veror-
ten. Da dieser in seiner alten Fassung lediglich dreidimensionale Gestaltungen erfasste, ist die
Erweiterung des 8 3 Abs. 2 MarkenG auf ,,andere charakteristische Merkmale* insoweit zu be-
gruBen, als nunmehr sdmtliche in 8 3 Abs. 1 MarkenG aufgelisteten Markenformen unter
§ 3 Abs. 2 MarkenG subsumierbar sind.*®

37Vgl. dessen systematische Verortung in Abschnitt 2, der die Voraussetzungen fiir den Schutz von Marken durch
~Eintragung* regelt.

3 RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65 (rechte Spalte).

39 vgl. insoweit auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage), 8 3 Rn. 40, denen zufolge die Sonderbehandlung
von dreidimensionalen Marken in § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. systematisch verfehlt sei, da auch an Wortmarken andere
Schutzrechte bestehen kénnten und damit der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG tangiert sei; &hnlich ar-
gumentierend Strobele, GRUR 1999, 1041 (1044): Es sei eine nur schwer hinzunehmende Ungleichbehandlung,
wenn eine dreidimensionale Marke unter § 3 Abs. 2 MarkenG (a.F.) subsumierbar und daher vom Markenschutz
ausgeschlossen sei, eine identische (zweidimensionale) Bildmarke dagegen nicht (diesen Wertungswiderspruch
ebenfalls nennend Sambuc, GRUR 1997, 403 [406]); vgl. schlieRlich MPI, Study on the Overall Functioning of the
European Trade Mark System, S. 72 (Rn. 2.31): ,,[...] [T]he confinement of the permanent exclusion clauses to
shapes might be too narrow [...] [T]here is no pertinent reason for generally excluding other signs from its ambit”
(Auslassungen und eckige Klammerzusétze durch den Verfasser).



Kapitel 4
Im folgenden Kapitel soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern Farben als ,,andere

charakteristische Merkmale* dem Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG unterfallen.

A. Ratio des § 3 Abs. 2 MarkenG
Bevor dieser Frage im Einzelnen nachgegangen wird, ist vorab der Zweck des § 3 Abs. 2 Mar-
kenG darzulegen.
Wie bereits erwéhnt, stellt § 3 Abs. 2 MarkenG eine Auspragung des Selbststandigkeitsgrundsat-
zes dar, wonach das Kennzeichen (Marke) etwas anderes sein muss als die von ihm gekennzeich-
nete Ware.*® Warum aber muss das Kennzeichen etwas anderes sein als die von ihm gekenn-
zeichnete Ware? Hierfr lassen sich in der Rechtsprechung und Literatur zwei Griinde verifizie-

ren:

. Begriffliche Abgrenzung
Zum einen sind die Marke und die Ware begrifflich*! voneinander abzugrenzen. Das Kennzei-
chen als Subjekt ist von der Ware als (Kennzeichnungs-)Objekt zu unterscheiden; anders gewen-
det: ,,Die Ware als Objekt der Kennzeichnung kann nicht ihr eigenes Kennzeichnungsmittel
sein*.*? Diese Differenzierung war im friilheren WZG im Gesetzeswortlaut zum Ausstattungs-
schutz (heute 8§ 4 Nr. 2 MarkenG*®) angelegt. So setzte § 25 Abs. 1 WZG voraus, dass der Aus-
stattungsverletzer seine Ware mit der Ausstattung eines anderen ,,versieht*4. Das machte deut-

lich, dass Ware und Ausstattung nicht identisch sein konnen.*®

40°S.0. den Text zu Fn. 8.

41S. zu § 25 WZG BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin; Baumbach/Hefermehl, WZG, (12. Auflage),

8 25 Rn. 5; Sambuc, GRUR 1989, 547 (548); unschadlich ist somit eine kdrperliche Einheit zwischen der Marke und
der Ware.

42 Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auflage), § 1 Rn. 56; in der Sache ebenso RG GRUR 1937, 805 (807) — Kabel-
kennfaden; BGH GRUR 2004, 502 (503) — Gabelstapler 1I; DPA BIPMZ 1958, 111 (112); Sambuc, GRUR 1997,
403 (406); Fezer, in: Festschrift Piper, 525 (531 a.E. f.).

43S.0. den Text zu Fn. 19.

4 Ahnlich die Vorgangernorm zu § 25 Abs. 1 WZG, § 15 Abs. 1 WZG (,,versehen®).

%5 RG GRUR 1937, 805 (807) — Kabelkennfaden; DPA BIPMZ 1958, 111 (112) (zu § 15 Abs. 1 WZG); Sambuc,
GRUR 2009, 333 (334) (zu § 15 Abs. 1 WZG).



1. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten
Zum anderen wird der Selbststandigkeitsgrundsatz auf die Abgrenzung des Markenrechts von
anderen Schutzrechten gestiitzt. Anders als etwa das Patent- oder Designrecht*® dient das Mar-
kenrecht nicht dem Schutz eines konkreten Erzeugnisses (Produkt).*” Vielmehr schiitzt das Mar-
kenrecht — dem Selbststandigkeitsgrundsatz entsprechend — lediglich das vom Schutzinhaber ge-
wahlte Kennzeichen.*® Daraus folgt, dass ein Markenrecht die Wettbewerbsfreiheit auf dem Pro-

duktmarkt unberiihrt lasst.*?

1. Zeitliche Komponente
Gerade dieser Umstand ist der Grund dafiir, dass der Markenschutz — anders als etwa der Patent-

oder Designschutz®® — potentiell®! keiner zeitlichen Befristung unterliegt.>

2. Materielle Komponente
Neben der zeitlichen Befristung ist anderen Schutzrechten gemein, dass ihre Schutzgewahrung
vom Vorhandensein bestimmter materieller Schutzvoraussetzungen abhangt. So ist der Patent-
schutz unter anderem an das Vorliegen einer Erfindung, die neu ist und auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht (8 1 Abs. 1 PatG), geknupft. Dem Designschutz sind nur solche Designs zu-
ganglich, welche neu sind und Eigenart aufweisen (§ 2 Abs. 1 DesignG).

3. Kein Unterwandern der besonderen Komponenten durch das Markenrecht
Diese beiden Besonderheiten des Produktschutzes — zeitliche Befristung sowie Abhéngigkeit von

besonderen materiellen Schutzvoraussetzungen — drohen zu unterwandert werden, wenn durch

46 Da § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in erster Linie der Abgrenzung zum Patent- und § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in erster
Linie der Abgrenzung zum Designrecht dient (s. unten unter C. und D.), wird im Rahmen der Abgrenzung des Mar-
kenrechts zu anderen Schutzrechten im Rahmen des § 3 Abs. 2 MarkenG der Ubersichtlichkeit halber in erster Linie
auf ebenjene Schutzrechte rekurriert.

47 Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 48.

48 Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 194.

49 Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 48.

%0 § 16 PatG (20 Jahre) bzw. § 27 Abs. 2 DesignG (25 Jahre).

51'vgl. § 47 Abs. 2 MarkenG fiir die eingetragene Marke (§ 4 Nr. 1 MarkenG); Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 Mar-
kenG) verlieren ihren Schutz (erst) mit dem Wegfall der Verkehrsgeltung (Weiler, in: BeckOK, MarkenG [27. Edi-
tion], § 4 Rn. 108).

52 Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), & 3 Rn. 49.
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die Hintertiir des Markenrechts eine Ware/ein Produkt (und nicht bloB ein Kennzeichen) mit ei-
nem AusschlieRlichkeitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) versehen wird.>® Zugleich wiirde dieses
Ausschliellichkeitsrecht den freien Produktwettbewerb insoweit (unverhaltnismaRig) beeintréch-
tigen, als andere Wettbewerber dauerhaft daran gehindert wiirden, dasselbe Produkt anzubieten

wie der Markeninhaber (de facto Patent- oder Designinhaber).%*

58 Sambuc, GRUR 2009, 333 (334); ders., GRUR 1997, 403 (408): ,,Etikettenschwindel “Produktschutz durch Mar-
kenrecht ™.

5 BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 28) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung 11; EuGH GRUR 2020, 631 (Rn.
25) — Gombdc; EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 18-20) — Hauck/Stokke; Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Mar-
kengesetz (13. Auflage), 8 3 Rn. 94; Fuchs-Wissemann, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 9; In-
gerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage), 8 3 Rn. 40; Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 55.
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B. Abgrenzung zwischen 8§ 3 Abs. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2, 3 MarkenG bzw. der
Verkehrsgeltung
Vor der Erorterung der Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG ist diese Norm zum besseren Ver-
standnis zur Vorschrift des § 8 Abs. 2 MarkenG abzugrenzen. Beiden Normen ist ihr konkreter
Warenbezug gemein. Im Ubrigen betreffen § 3 Abs. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 MarkenG aber

voneinander zu trennende Prufungsstadien:

. Erste Stufe
§ 3 MarkenG — und damit auch § 3 Abs. 2 MarkenG — betrifft die Frage nach der Markenfahig-
keit, d.h. die Frage, ob ein bestimmtes Kennzeichen schutzféhig ist (erste Stufe der Priifung). Ist

dies nicht der Fall, scheidet ein Markenschutz von vornherein aus.®®

1. Zweite Stufe
Hat das jeweilige Kennzeichen die Hiirde des § 3 (Abs. 2) MarkenG genommen, ist in Bezug auf
Eintragungsmarken (8§ 4 Nr. 1 MarkenG) in einem weiteren Schritt zu prifen, ob das zur Eintra-
gung angemeldete Kennzeichen nicht unter die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG fallt
(zweite Stufe der Priifung®®). Anders als § 3 Abs. 2 MarkenG schlieRt das Vorliegen der
Ausschlussgriinde des § 8 Abs. 2 MarkenG einen Kennzeichenschutz nicht zwingend aus. Viel-
mehr stehen die fiir die Praxis bedeutsamsten®” Ausschlussgriinde des § 8 Abs. 2 Nrn. 1-3 Mar-
kenG einem Markenschutz dann nicht entgegen, wenn sich das Kennzeichen auf dem Markt als
Marke durchgesetzt hat (Verkehrsdurchsetzung) (8 8 Abs. 3 MarkenG).
Steht eine Benutzungsmarke (8 4 Nr. 2 MarkenG) im Raum, findet § 8 MarkenG keine Anwen-
dung. Allerdings erfordert der Schutz eines Kennzeichens als Benutzungsmarke, dass das Kenn-
zeichen infolge seiner Benutzung auf dem Markt als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.>®

% Einpragsam Klein, Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang der Positionsmarke, S. 212 a.E. f.: ,,die Zeichen
kdnnten tatsachliche eine Marke sein, sie durfen es aber nicht*.

56 Zur zweiten Stufe gehort streng genommen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 1 MarkenG.

57 vgl. Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), Einleitung zu § 8.

%8 Zu den geringeren Anforderungen an die Verkehrsgeltung im Vergleich zur Verkehrsdurchsetzung nach

8 8 Abs. 3 MarkenG s. Hacker, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 255 ff.
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C. §3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
Da § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Vergleich zu den Nrn. 2 und 3 des § 3 Abs. 2 MarkenG die all-
gemeine Bestimmung darstellt®, soll die Darstellung des § 3 Abs. 2 MarkenG — dem Grundsatz
,,lex specialis derogat legi generali* entsprechend — zunéchst mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG be-
ginnen.
Aus dem Wortlaut der Vorschrift, der auf die ,,Erreichung einer technischen Wirkung* abstellt,
wird erkennbar, dass § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine Abgrenzung der Marke vom Patent als tech-
nischem Schutzrecht bezweckt.%
Was die Priifung des 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anbelangt, so ist diese in zwei Schritten vorzu-

nehmen:

l. Erster Schritt
Samtlichen Ausschlussgriinden des 8 3 Abs. 2 MarkenG ist gemein, dass das als Marke bean-
spruchte Zeichen ,,ausschlie3lich aus charakteristischen Merkmalen bestehen muss, welche am

Malfstab der alternativen Kriterien des 8 3 Abs. 2 Nrn. 1-3 MarkenG zu bewerten sind.

1. Weite Auslegung des Tatbestandsmerkmals ,,ausschlieBlich
Wirde man das Ausschliellichkeitskriterium wortgetreu interpretieren, so ware es fir den (Mar-
kenrechts-)Schutzsuchenden ein Leichtes, dem Ausschlussgrund des 8 3 Abs. 2 MarkenG zu ent-
gehen. Insofern brauchte er seinem — den Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG unterfallenden und
damit schutzunfahigen — Zeichen lediglich ein beliebiges, nicht unter 8 3 Abs. 2 MarkenG fallen-
des und damit schutzfahiges Merkmal hinzufuigen, um die Schutzféhigkeit seines Zeichens zu
begriinden.®* Im Rahmen von Farben kdmen insoweit etwa in kleiner SchriftgroRe angebrachte

und daher kaum wahrzunehmende Wortelemente in Betracht.52

%9 Vvgl. Hacker, WRP 2015, 399 (400): Generalklauselartige Formulierung des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

%0 BGH GRUR 2010, 231 (Rn. 25) — Legostein; EUGH GRUR 2020, 631 (Rn. 25) — Gombdc; Hacker, Markenrecht
(5. Auflage), Rn. 114.

61 vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage), & 3 MarkenG Rn. 46; vgl. auch Hacker, WRP 2015, 399 (401):
Solche zusitzlichen Merkmale ,,gibt es haufig*.

62 Etwas der Schriftzug ,,Lindt“ auf dem Lindt-Goldhasen (zum Lindt-Goldhasen s. im Einzelnen unten unter V.).
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Um eine solche Aushebelung des 8 3 Abs. 2 MarkenG zu verhindern, hat der EuGH das Aus-
schlielichkeitskriterium erweiternd ausgelegt. Fir ein Eingreifen des § 3 Abs. 2 MarkenG ge-
nlgt es, wenn die wesentlichen Merkmale des Kennzeichens einem der Ausschlussgriinde des
§ 3 Abs. 2 MarkenG unterfallen.®®

2. Objektive Bestimmung
Welche Merkmale des Kennzeichens die wesentlichen sind, ist nach der Rechtsprechung in ers-
ter Linie objektiv (namentlich anhand von Gutachten) zu bestimmen; die Wahrnehmung der
malgeblichen Verkehrskreise (feststellbar anhand von Meinungsumfragen) wird hingegen als

ein lediglich nutzliches Beurteilungskriterium gewertet.%

1. Zweiter Schritt
In einem zweiten Schritt ist sodann zu untersuchen, ob die (wesentlichen) Merkmale des jeweili-

gen Kennzeichens die VVoraussetzungen des 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erftllen.

1. Erforderlichkeitskriterium
8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stellt ein Erforderlichkeitskriterium auf, wonach das charakteristische
Merkmal des Kennzeichens zur Erreichung einer technischen Wirkung ,.erforderlich® sein muss.
Uneinheitlich beantwortet worden ist dabei die Frage nach der Reichweite des Tatbestandsmerk-

mals der Erforderlichkeit:

a) enge Interpretation
Teilweise ist die Ansicht vertreten worden, der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
sei nur dann zu bejahen, wenn das jeweilige charakteristische Merkmal technisch notwendig sei,
d.h. dem (Markenrechts-)Schutzsuchenden keine anderen, wirtschaftlich zumutbaren Gestal-

tungsmoglichkeiten auf dem Gebiet der Technik zur Verfiigung stehen.®® Gestiitzt wird diese

8 EuGH GRUR 2010, 1008 (Rn. 52) — Lego (zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

8 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 29 und 31) — Gombdc; EuGH GRUR 2010, 1008 (Rn. 71 und 76) — Lego; kritisch
Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), 8§ 3 Rn. 144 f.: relevant sei nur die Verkehrsauf-
fassung.

8 Klaka, GRUR 1996, 613 (616).
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Auffassung auf die gleichlautende Rechtsprechung des BGH zum Ausstattungsschutz nach
§ 25 WZG.%

b) weite Interpretation
Dagegen reichte die Rechtsprechung des RG zum Ausstattungsschutz erheblich weiter. Als tech-
nisch erforderlich sah das RG nicht nur diejenigen Gestaltungsmdglichkeiten an, welche tech-
nisch notwendig sind, sondern auch solche, die den Gebrauchszweck férdern, d.h.%” eine techni-
sche Funktion erfiillen.®® Dies entspricht der weiten Auslegung durch den EuGH, das BPatG®

und inzwischen auch den BGH.™

c) Stellungnahme
Die enge Auslegung vermag sich auf den Wortlaut des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu stutzen.
Nach dem allgemeinen Wortsinn versteht man unter ,,erforderlich® fiir gewdhnlich ndmlich et-
was Notwendiges.”*
Gegen die enge Auslegung spricht ihre fehlende Praktikabilitat. Sie zwingt die Beteiligten — seli
es das DPMA im Anmeldeverfahren oder das Gericht im Verletzungsprozess — namlich zur Pri-
fung der Frage, ob technische Alternativen zur Verfiigung stehen.’? Diese Frage lasst sich haufig
nur schwer beantworten.”
Des Weiteren bringt die enge Sichtweise den Nachteil mit sich, dass die Zahl denkbarer Alterna-
tiven mit zunehmender Registrierungs- (Félle des 8 4 Nr. 1 MarkenG) bzw. Benutzungsdichte

% Etwa BGH GRUR 1981, 517 (519) — Rollhocker; BGH GRUR 1954, 121 (121 f.) — Zahlkassetten; aus der Litera-
tur etwa Sambuc, GRUR 1989, 547 (553); Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auflage), § 25 Rn. 21.

67 vgl. Hacker, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 124 a.E: ,,Um Technik geht es dann, wenn die Gebrauchstauglichkeit
der Ware in Frage steht” (Hervorhebung durch den Verfasser).

% RG GRUR 1940, 45 (47) — Lavendelflasche.

8 BPatG GRUR-RS 2020, 14329 (Rn. 22) — Runde Filterscheibe.

" EuGH GRUR 2002, 804 (Rn. 83) — Philips; EuUGH GRUR 2015, 1198 (Rn. 56) — Nesté/Cadbury (Kit Kat); BGH
GRUR 2010, 231 (Rn. 25) — Legostein; BGH GRUR 2018, 411 (Rn. 26) — Traubenzuckertéfelchen.

" Auf den Wortlaut abstellend auch Koschtial, GRUR Int. 2004, 106 (110): Die Gegenansicht setze eine technisch
erforderliche Form einer technischen Form gleich und trage damit dem Wortlaut des Gesetzes ,,keine Rechnung®;
a.A. EUGH GRUR Int. 2002, 842 (Rn. 81) — Philips/Remington: Der Gesetzeswortlaut lasse eine solche Schlussfol-
gerung nicht zu.

2 Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 140; ders., Markenrecht (5. Auflage),
Rn. 116.

3'Vgl. Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 139 (Fn. 365): Hinweis auf einen
Fall aus der Schweiz, in welchem das Gericht Uber einen Zeitraum von acht Jahren 50 potentielle Alternativen pru-
fen musste; Koschtial, GRUR Int. 2004, 106 (110); Klein, Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang der Positions-
marke, S. 229 a.A.
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(Félle des § 4 Nr. 2 MarkenG) denknotwendig abnimmt und dadurch irgendwann nur noch eine
Alternative verbleibt.”* Mit Blick auf die beschréinkte Anzahl von Farben wird dieses Problem
gerade bei Farben virulent.

Zu folgen ist damit der weiten Auslegung.

2. Zwischenfazit
Daraus wiederum folgt, dass sich die weitere Priifung darauf beschrankt, ob das wesentliche™
charakteristische Merkmal (Farbe) eine technische Funktion erftllt.

3. Technische Wirkung
Dass eine Farbe tiberhaupt technischen Zwecken dienen soll, erscheint auf den ersten Blick be-
fremdlich, ordnet man einer Farbe in erster Linie doch &sthetische Wirkungen zu, welche von
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfasst werden.”® Dennoch finden sich sowohl in der Rechtsprechung

als auch Literatur Falle, welche die technische Wirkung von Farben zum Gegenstand haben.

a) Rechtsprechung des RG
Bereits das RG hat sich in mehreren seiner Entscheidungen zum Ausstattungsschutz
(8 15 WZG a.F. bzw. 8 25 WZG n.F.) zur technischen Wirkung von Farben geduRert.

aa) Leukoplast
Zu nennen ist insoweit vornehmlich die Entscheidung des RG in Sachen Leukoplast’’.
Besagter Fall betraf einen Rechtsstreit zweier Hersteller von Wundpflastern. Die Kléagerin stellte
bereits seit einigen Jahren Wundpflaster in braunlicher Farbe her. Nachdem die Kldgerin fest-
stellte, dass die Beklagte ihre Pflaster — darunter insbesondere die bekannten Wundpflaster Leu-
koplast und Hanseplast — nunmehr auch in braunlicher (statt wie bisher lediglich rosa) Farbe in
den Handel brachte, forderte sie die Beklagte zundchst auBergerichtlich und sodann gerichtlich

im Wege der Klage unter anderem dazu auf, die Herstellung und den Absatz von Wundpflastern

4 Hacker, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 116; Klein, Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang der Positions-
marke, S. 229 a.A.

5'Vvgl. oben unter 1./1.

6 \/gl. auch den Befund bei Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129 (132): ,,Die Farbe einer Ware oder Verpackung
ist nur selten technisch bedingt®.

" RG GRUR 1941, 238 — Leukoplast.
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in braunlicher Farbe zu unterlassen. Zur Begriindung dieses Unterlassungsanspruchs stiitzte sich
die Klagerin auf einen behaupteten Ausstattungsschutz hinsichtlich Wundpflastern in braunlicher
Farbe.™

Das RG hat die Klage abgewiesen. Ein Ausstattungsschutz an der braunlichen Farbung der
Wundpflaster komme nicht in Betracht, da besagte Féarbung in erster Linie dem Gebrauchszweck
des Pflasters diene und daher technisch bedingt sei. Technisch bedingt sei die Farbgebung des-
wegen, weil sich die braunliche Farbe des Pflasters an die umgebende Haut(farbe) des Pflaster-
tragers anpasse und aufgrund dieser Anpassung das Pflaster samt anfallenden Schmutzes kaum

sichtbar werde.”®

bb) Lavendelflasche
Um die technische Funktionalitdt einer Farbgebung ging es des Weiteren im Fall Lavendelfla-
sche®.
Besagte Entscheidung betraf zwei Hersteller von Lavendelwasser, welche ihr Produkt in Fla-
schen aus edelgriinem Glas mit goldfarbigem Schraubverschluss in den Handel brachten. Da die
Kl&gerin der Ansicht war, ihr Produkt als erste in der soeben umschriebenen Verpackung in den
Handel gebracht zu haben, sah sie sich durch die Gestaltung der Lavendelflaschen durch die Be-
klagte in ihren Ausstattungsschutzrechten verletzt und begehrte unter anderem Unterlassung des
Vertriebs von Lavendelwasser in griinen Flaschen durch die Beklagte.?!
Dem trat die Beklagte unter anderem mit dem Argument entgegen, die griine Farbe der La-
vendelflasche sei nicht ausstattungsschutzfahig, da der griine Farbton technisch bedingt sei; das
Grin diene dazu, das im Lavendelwasser enthaltene und gegen Licht &ulRerst empfindliche La-
vendelol zu schiitzen
Das RG hat der Klage stattgegeben. Der Frage nach der technischen Bedingtheit der griinen Fla-
schenfarbe ist das Gericht freilich ausgewichen. Stattdessen stellte das RG darauf ab, dass nach
den Feststellungen des Berufungsgerichts zwischen den Parteien unstrittig sei, dass eine grine

Lavendelflasche mit goldener Verschlusskappe von den beteiligten Verkehrskreisen als ein

8 RG GRUR 1941, 238 (238) — Leukoplast.

" RG GRUR 1941, 238 (239 f.) — Leukoplast.
8 RG GRUR 1940, 45 — Lavendelflasche.

81 RG GRUR 1940, 45 (46) — Lavendelflasche.
82 RG GRUR 1940, 45 (47) — Lavendelflasche.
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Kennzeichen fur die Herkunft der Ware (Lavendelwasser) angesehen werde; diese Auffassung
des Verkehrs setze sich tber etwaige Bedenken hinsichtlich der Frage hinweg, ,,0b diese Merk-
male [insbesondere die griine Farbung der Lavendelflasche] an sich geeignet waren, Trager des

Ausstattungsschutzes zu werden* 83

cc) Roter Strich
SchlieRlich ist die Entscheidung Roter Strich® zu erwahnen.
Gegenstand der Entscheidung war die Gestaltung des Titelblattes von Zeitungen. Die Klagerin
unterstrich bereits seit mehreren Jahren die Schlagzeilen ihrer beiden Zeitungen mit einem roten
Strich. Den Umstand, dass die Beklagte zu einer entsprechenden Unterstreichung der Schlagzeile
ihrer Zeitschrift Uberging, wertete die Klagerin als Verletzung eines ihr zustehenden Ausstat-
tungsschutzes am roten Strich und verlangte von der Beklagten daher Unterlassung.®
Das RG hat die Klage abgewiesen. Der rote Strich unterhalb der Schlagzeile diene einem techni-
schen Zweck, namlich der Hervorhebung der unterstrichenen Mitteilung.® Dieser technische
Zweck trete auch nicht hinter eine etwaige Kennzeichnungsfunktion des roten Strichs zurick,
welche das Berufungsgericht unter anderem darin erblickt hatte, dass der rote Strich dazu diene,
die Zeitungen der Klagerin von denen anderer Zeitungsverleger zu unterscheiden, wenn — beim
Verkauf am Zeitungsstand — die unterstrichene Schlagzeile in der Entfernung noch nicht lesbar,

wohl aber der rote Strich erkennbar sei.?’

b) Rechtsprechung des BGH bzw. des BPatG
Entscheidungen zur technischen Wirkung von Farben finden sich auch in der Rechtsprechung
des BGH bzw. des BPatG.

aa) Schablonen

Zu nennen ist insoweit die Entscheidung des BGH in Sachen Schablonen®®,

8 RG GRUR 1940, 45 (47) — Lavendelflasche (Hervorhebungen und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).
8 RG GRUR 1932, 460 — Roter Strich.

% RG GRUR 1932, 460 (460) — Roter Strich.

8 RG GRUR 1932, 460 (462) — Roter Strich.

8 Vgl. RG GRUR 1932, 460 (462 a.A.) — Roter Strich; zustimmend offenbar Dietze, GRUR 1959, 410 (412).

8 BGH GRUR 1972, 122 — Schablonen.
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Ausldser des Rechtsstreits waren durchsichtige Zeichen- und Schreibschablonen, welche eine
orangefarbene Ténung aufwiesen.®® Die unter anderem auf § 25 WZG gestiitzte Klage der Klage-
rin auf Unterlassung des Vertriebs orangefarbener Schablonen hat der BGH im Ergebnis mit der
Begrundung abgewiesen, die orange Farbung der Zeichen- und Schreibschablonen stelle eine
wesensbestimmende Eigenschaft der Ware (Schablonen) dar und sei daher einem Ausstattungs-
schutz nicht zuganglich.® Beil4ufig erwahnt das Gericht aber auch, dass die orange Férbung ei-
nem technischem Zweck diene, ndmlich dazu, die Schablonen von der regelmaiig weiRen Zei-
chenunterlage abzuheben und damit leichter auffindbar zu machen.%:

bb) Farbmarke violett
Zu erwihnen ist ferner die bereits zitierte®? Entscheidung des BPatG in Sachen Farbmarke vio-
lett™.
Wie bereits oben angedeutet, betraf die Entscheidung die violette Farbung einer Abdruckmasse
fiir Z&hne. Das BPatG warf die Frage auf, ob besagte Farbung dem Ausschlussgrund des
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (a.F.) unterfallt. Dafiir — so das BPatG® — spreche, dass die Farbe bei
Abformmassen von grof3er Bedeutung sei: Nur eine von der Farbe der Z&hne und des Zahnflei-
sches deutlich abweichende Farbe ermdgliche ein sauberes Arbeiten, indem die Farbe bei der
Sichtprifung die Konturen des fertigen Abdrucks deutlich hervortreten lasse.
Im Ergebnis hat das BPatG eine technische Wirkung der violetten Farbe nach
8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (a.F.) verneint, da sich die vorstehend erwéhnte Funktion der Farbe
auch mittels anderer Farben erreichen lasse, sodass das Erforderlichkeitskriterium des
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (a.F.) nicht erfiillt sei.%®
Da bereits gezeigt wurde, dass das Erforderlichkeitskriterium des 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG weit
zu verstehen ist und etwaige Gestaltungsalternativen bei der Beurteilung keine Rolle spielen®®,

8 BGH GRUR 1972, 122 (122) — Schablonen.

% BGH GRUR 1972, 122 (123 f.) — Schablonen; der Sache nach subsumiert der BGH die orange Farbe damit unter
die Kriterien des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. Fezer, in: Markenrecht [4. Auflage], § 4 MarkenG Rn. 69).

%1 BGH GRUR 1972, 122 (123) — Schablonen; ebenso die Interpretation bei Heydt, GRUR 1972, 124 (124); anders
die Interpretation von Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), 8 4 MarkenG Rn. 69 a.E: wegen der Produktbedingtheit
der orangen Farbung sei es nicht mehr auf deren technische Bedingtheit angekommen.

92 S.0. Fn. 30.

9 BPatG BeckRS 1999, 15325 (= BPatGE 42, 51) — Farbmarke violett.

% BPatG BeckRS 1999, 15325 (Rn. 19) (= BPatGE 42, 51) — Farbmarke violett.

% BPatG BeckRS 1999, 15325 (Rn. 20) (= BPatGE 42, 51) — Farbmarke violett.

% S.0. unter 1.
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vermag die Entscheidung des BPatG im Ergebnis nicht zu tiberzeugen. Vielmehr ware

8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach hier vertretener Ansicht zu bejahen gewesen.

c) Stellungnahme
Die unter a) und b) angefuhrten Entscheidungen werfen zwei Fragen auf: Zum einen stellt sich
die Frage, aus wessen Perspektive zu beantworten ist, ob eine Farbe technisch bedingt ist. Zum

anderen ist fraglich, wie weit der Begriff der ,,technischen Wirkung* reicht.

aa) Beurteilungsperspektive
Die Frage nach der Beurteilungsperspektive wird in den angesprochenen Entscheidungen unter-

schiedlich beantwortet:

aaa) Objektive Perspektive
Teilweise wird ein objektiver Ansatz verfolgt, wonach die Frage nach der technischen Wirkung
der Farbe objektiv zu beantworten ist.
Einen solchen objektiven Ansatz verfolgt das RG im Fall Leukoplast®’. Den ,,AusschluR vom
Technisch-Funktionellen vom Ausstattungsschutz ordnet das Gericht als ,,Bestandteil des ob-
jektiven Rechts* ein, ,,der von aller Auffassung der beteiligten Verkehrskreise unabhangig* ist.%
Es sei daher rechtsirrig, anzunehmen, ,,die beteiligten Verkehrskreise kdnnten sich tiber Beden-
ken wegsetzen, die dagegen bestehen, daB eine Gestaltung zum Trager des Ausstattungsschutzes
[...] werden konne®.®°
Einen objektiven Ansatz scheint das RG auch im Fall Roter Strich*® zu verfolgen. Insoweit
beschrankt sich das Gericht auf die Feststellung, der rote Strich diene der Hervorhebung der von
ihm unterstrichenen Mitteilung, ohne dabei diese Feststellung unter Heranziehung der Verkehrs-

auffassung zu begriinden. %

% RG GRUR 1941, 238 — Leukoplast.

% RG GRUR 1941, 238 (239) — Leukoplast.

% RG GRUR 1941, 238 (239) — Leukoplast (Auslassung durch den Verfasser).
10 RG GRUR 1932, 460 — Roter Strich.

101 Vgl. RG GRUR 1932, 460 (462) — Roter Strich.
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SchlieRlich vertritt auch der BGH in seiner Schablonen-Entscheidung®?

einen objektiven An-
satz. So fiihrt das Gericht aus, es sei ,,nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen, ob ein Ge-
staltungsmerkmal technisch-funktionell bestimmt sei oder ob es willkirlich gewéhlt werden

kdnne*,103

bbb) Subjektive Perspektive
Alternativ I&sst sich zur Beantwortung der Frage nach einer technischen Funktion der Farbe auf
die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise abstellen.
Ein solcher subjektiver Ansatz findet sich in der Entscheidung des RG in Sachen Lavendelfla-
sche®®: | Dariiber, ob im Einzelfall die Gestaltung der Ware [...] einem Gebrauchszweck [d.h.
technischem Zweck] dient [...], entscheidet die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise. Ihr
[Urteil] beantwortet die Frage, ob ein des Ausstattungsschutzes fahiges Kennzeichen vorliegt.1%®

ccc) Stellungnahme
Vorzugswiirdig ist die objektive Auffassung, wonach die Frage nach der technischen Funktion

einer Farbe rein objektiv zu bestimmen ist.

(1) Systematische Gesichtspunkte
Fur die objektive Auffassung sprechen zum einen systematische Gesichtspunkte.
So erstreckt § 8 Abs. 3 MarkenG die Mdglichkeit der von der Verkehrssicht abhéangigen Ver-
kehrsdurchsetzung lediglich auf die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG; ex-

plizit ausgenommen von der Verweisung des § 8 Abs. 3 MarkenG und damit von der Mdglich-

102 BGH GRUR 1972, 122 — Schablonen.

103 BGH GRUR 1972, 122 (123) — Schablonen.

104 RG GRUR 1940, 45 — Lavendelflasche.

195 RG GRUR 1940, 45 (47) — Lavendelflasche (Auslassungen und eckige Klammerzusitze durch den Verfasser);
anders wohlmdglich die Interpretation von Wilde, in: Festschrift Hefermehl, 223 (224), dem zufolge das RG, aa0O,
mit dem Ausdruck ,,hinwegsetzt* auf die ,,Kraft der Verkehrsdurchsetzung* hinweise, die sich iiber gewisse Beden-
ken ,,rechtlicher Art hinwegsetze. Da § 3 Abs. 2 MarkenG etwas Rechtliches — ndmlich die Schutzfahigkeit/Mar-
kenfahigkeit (erste Stufe) — und die Verkehrsdurchsetzung die davon zu trennende zweite Stufe (8 8 Abs. 3 Mar-
kenG bzw. Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG) betreffen (vgl. oben unter B.), lassen sich die Ausfih-
rungen Wildes dahin interpretieren, das RG habe mit seinem Abstellen auf die Verkehrsauffassung lediglich die
zweite Stufe, nicht aber § 3 Abs. 2 MarkenG (erste Stufe) in Bezug genommen.
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keit der Eintragung einer Marke kraft VVerkehrsdurchsetzung ist § 8 Abs. 1 MarkenG und die da-
rin enthaltene Verweisung auf § 3 (Abs. 2) MarkenG.1% Wenn nun aber die Kriterien des

8 3 Abs. 2 MarkenG nicht im Wege der subjektiven Verkehrsdurchsetzung tiberwindbar sein sol-
len, so lasst sich daraus generell die Schlussfolgerung ziehen, 8 3 Abs. 2 MarkenG sei (in erster
Linie) objektiv zu bestimmen. Ein solcher Ansatz zementiert die bereits oben unter B. darge-
stellte Trennung zwischen der ersten (§ 3 Abs. 2 MarkenG) und der zweiten (§ 8 Abs. 3 Mar-
ken/Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG) Stufe.

(2) Teleologische Gesichtspunkte
Zum anderen ist namentlich im Bereich des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das Interesse an grofit-
maoglicher Rechtssicherheit zu berticksichtigen. Letztere wére aber ganz erheblich beeintrachtigt,
wenn man zur Beantwortung der Frage nach der technischen Funktion einer Farbe auf die Ver-
kehrsauffassung abstellte. Ein solcher Ansatz wirde ndamlich bedeuten, dass man sich auf das
Urteil von Laien verlieRe. Flr gewdhnlich verfligen die potentiellen Kaufer der jeweils gekenn-
zeichneten Ware jedoch nicht tGber die notwendige Sachkenntnis, um die technische Funktion ei-
ner Farbe zuverlassig zu beantworten.’
Letzteres entspricht der jungsten Auffassung des EUGH zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95,
der § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht.?%® So fiihrt der EUGH in seiner Entscheidung in Sachen
Gomboc aus, die subjektive Verkehrsauffassung beziiglich der technischen Funktion eines Kenn-
zeichens sei als potentieller Unsicherheitsfaktor zu werten'%, was umso mehr gelte, ,,als die

maRgeblichen Verkehrskreise nicht zwangslaufig tber die erforderliche Erfahrung verfiigen©,

bb) Begriff der ,,technischen Wirkung*
Erorterungsbedirftig ist auch die Reichweite des Begriffs der ,,technischen Wirkung™.
Wie bereits oben in Fn. 67 angedeutet, erfordert der Begriff der Technik einen Zusammenhang

mit der Gebrauchstauglichkeit der Ware. Zur Gebrauchstauglichkeit sind etwa die verbesserte

106 \/gl. Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 54.

107 Eichmann, in: Festschrift Vieregge, 125 (154 f.); Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 57;

vgl. auch Dietze, GRUR 1952, 317 (318).

198 Fir einen objektiven Ansatz auch BPatG GRUR-RR 2014, 491 (492 a.E.) — Okkluder; Hacker, in: Strébele/Ha-
cker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 146.

109 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 35) — Gombdc.

110 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 36) — Gombdc.
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Brauchbarkeit, Handhabbarkeit!'! oder Leistungsfahigkeit der Ware!'?, ihre verbesserte Haltbar-

keit''® sowie ihre ,,Verbaubarkeit“!'* (Kompatibilitat) mit anderen Waren zu zéhlen.

aaa) Falle technischer Wirkung

115 ynd Farbmarke

Dies vorausgeschickt ist in den beiden Entscheidungen in Sachen Schablonen
violett!!® eine technische Wirkung der Farben zu bejahen. Wihrend die orange Farbe der Schab-
lonen deren Brauchbarkeit verbessert (erleichterte Auffindbarkeit der Schablonen aufgrund deren
farblichen Kontrasts zur weifl3en Zeichenunterlage), fordert die violette Farbe insbesondere die
Leistungsféhigkeit der Ware (Abdruckmasse) (deutliches Hervortretenlassen der Konturen des
fertigen Abdrucks).

Ebenso technisch bedingt ist die grine Farbung der Lavendelwasserflasche im Fall Lavendelfla-
sche!'’, da die Grunfarbung der Flasche dazu dient, das im Lavendelwasser enthaltene und gegen
Licht duRRerst empfindliche Lavendeldl zu schutzen und somit die Haltbarkeit der Ware (La-
vendelol) fordert.

Ebenfalls technisch bedingt ist die braunliche und griinliche Farbung von Sonnenbrillenglasernt?®,
da besagte Farbung zur Absorption des Sonnenlichts und damit zur Leistungsféhigkeit der Ware
(Sonnenbrille[nglas]) beitragt.

Als weiteres Beispiel flr die technische Wirkung einer Farbe lasst sich farbiger Metallschutz fur
Metallsédgen anfuhren, welcher dem Rostschutz und damit der Haltbarkeit der Ware (Metallsége)

dient.*®

111 Exemplarisch BGH GRUR 2018, 411 (Rn. 31) — Traubenzuckertafelchen: Verbesserte Mitnahmemaglichkeit von
Traubenzucker in Quaderform.

112 BGH GRUR 2018, 411 (Rn. 26) — Traubenzuckertafelchen.

113 Hacker, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 123.

114 Hacker, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 123; exemplarisch BGH GRUR 2010, 231 (Ls. 3) — Legostein: Klemm-
wirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen.

115 BGH GRUR 1972, 122 — Schablonen.

116 BPatG BeckRS 1999, 15325 (= BPatGE 42, 51) — Farbmarke violett.

117 RG GRUR 1940, 45 — Lavendelflasche (dazu oben unter a)/bb)).

118 Beispiel entnommen von Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129 (132).

119 Beispiel entnommen von Blasendorff, GRUR 1954, 294 (300).
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bbb) Rechtsprechung des RG
Zweifelhaft erscheint die Bejahung einer technischen Wirkung der Farbe dagegen — von der
soeben unter aaa) in Bezug genommenen Entscheidung in Sachen Lavendelflasche einmal abge-
sehen — in den Entscheidungen des RG. Namentlich die Annahme, dass einem roten Strich unter-
halb einer Schlagzeile technische Wirkung zukommen soll?°, mutet auf den ersten Blick be-

fremdlich an.

(1) Weite Auslegung durch das RG
Dieses weitreichende Verstindnis des RG vom Begriff der ,,technischen Wirkung® hat indes ei-
nen Hintergrund. Anders als nach heutiger Gesetzeslage, welche sowohl Kennzeichen mit tech-
nischer (8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) als auch solche mit wertbildender, asthetischer
(8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) Wirkung dem Markenschutz entzieht, hat das RG nur Kennzeichen
mit technischer Wirkung die (Ausstattungs-)Schutzfahigkeit abgesprochen; Kennzeichen mit &s-
thetischer Wirkung hat das RG dagegen als (ausstattungs-)schutzfahig betrachtet.*?
Verdeutlicht in Bezug auf Farben wird dieser Grundsatz etwa durch die Entscheidung des RG in
Sachen PB Spezialpistole!??, Besagte Entscheidung hatte unter anderem die Farbung von Pisto-
len-Pappkasten zum Gegenstand.*?® Im Rahmen der Priifung der (Ausstattungs-)Schutzfahigkeit
der Farbe des Pistolen-Pappkastens stellt das RG die Pramisse auf, die Ausstattung (hier Farbe)
misse eine duRere, Uber den technischen Zweck hinausgehende Zutat zur Ware bzw. ihrer Ver-
packung darstellen.*?* Dieses Hinausgehen tiber den technischen Zweck greift das RG auch in
seiner Entscheidung Lavendelflasche auf und spricht von einem ,,asthetischen Uberschuss®, der
iiber den technischen Zweck des Kennzeichens hinausrage.?°
Um nun aber den Kennzeichenschutz &sthetischer Gestaltungen nicht zu weit zu Lasten des zeit-
lich limitierten Geschmacksmusterrechts (heute Designrecht) und damit der Wettbewerbsfreiheit

auf dem Produktmarkt auszudehnen, bediente sich das RG — salopp formuliert — eines ,,Taschen-

120 RG GRUR 1932, 460 — Roter Strich.

121 Sambuc, GRUR 1989, 547 (552); Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 47 ff. mit Nachweisen
aus der Rechtsprechung.

122 RG GRUR 1938, 523 — PB Spezialpistole.

123V/gl. RG GRUR 1938, 523 (523) — PB Spezialpistole.

124 v/gl. RG GRUR 1938, 523 (525 a.E.) — PB Spezialpistole.

125 RG GRUR 1940, 45 (47) — Lavendelflasche; ebenso vom &sthetischen Uberschuss sprechend RG GRUR 1941,
238 (239) — Leukoplast.
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spielertricks®, indem es den Begriff der ,,technischen Wirkung* weit fasste, um so zu einer Ein-
schrankung des Kennzeichenschutzes zu gelangen.*?® In Bezug auf Farben fiihrte dies dazu, dass
das RG die gefallige Ausgestaltung einer Ware mittels Farbe als technisch bedingt betrachtete.
Ersichtlich wird dies an den Ausfiihrungen des RG in Sachen PB Spezialpistole. Im Rahmen der
Prifung der Verkehrsgeltung (zweite Stufe; heute 8 4 Nr. 2 MarkenG) &ufRert das RG, die farbige
Innenauskleidung der Pistolenschachtel erhebe sich — wenn Gberhaupt — nur in ganz geringem
Mafe ,,iiber den von ihr zu erfiillenden technischen Zweck der gefalligen Gestaltung durch Ver-
deckung der [offensichtlich nicht gefalligen] Farbe der Pappe [gemeint ist die nicht verkleidete
Pappe der Pistolenschachtel]*.*?” In dieselbe Kerbe schlagt das RG mit seiner Entscheidung in

Sachen Roter Strich®?8,

(2) Stellungnahme
Mit Blick darauf, dass nach der heutigen Gesetzeslage auch wertbildende, asthetisch wirkende
Kennzeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind (8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), besteht fiir
das weite Begriffsverstindnis des RG von der ,,technischen Wirkung™ aus systematischen Griin-
den keine Rechtfertigung mehr, zumal das weite Begriffsverstandnis des RG den Wortsinn (tech-
nische Wirkung) iiber Gebiihr strapaziert.*?
Ist das weite Verstandnis des RG mithin nicht mehr anzuwenden, vermag es nicht zu iberzeu-
gen, dem roten Strich unterhalb einer Zeitungsschlagzeile technische Wirkung im Sinne des
8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuzusprechen. Denn es ist nicht ersichtlich, inwiefern der rote Strich
die Gebrauchstauglichkeit der zu lesenden Zeitung betreffen soll; vielmehr dient der rote Strich

ausschlieRlich Werbezwecken.3°

126 \/gl. Eichmann, in: Festschrift Vieregge, 125 (129); vgl. auch den Befund bei Fezer, in: Markenrecht (4. Auf-
lage), § 4 MarkenG Rn. 54, wonach die Rechtsprechung des BGH (zu § 25 WZG) zu gleichen Mal3staben fiir &sthe-
tisch und technisch wirkenden Kennzeichen gefuihrt habe, indem die Rechtsprechung des RG zur (Ausstattungs-
)Schutzfahigkeit &sthetischer Gestaltungen eingeengt wurde.

127 RG GRUR 1938, 523 (526) — PB Spezialpistole (Hervorhebungen und eckige Klammerzusétze durch den Verfas-
ser); vgl. auch Tetzner, WZG, § 25 Rn. 18 (S. 444), der von der physiologischen Wirksamkeit spricht und als Bei-
spiel die ,,das Auge weniger ermiidende Farbe einer Nahmaschine“ anfiihrt.

128 RG GRUR 1932, 460 — Roter Strich.

129'\v/gl. zum Wortlautargument auch Tetzner, WZG, § 25 Rn. 18 (S. 444): ,Man hat [...] das Gefiihl, daB einer juris-
tischen Begriffshildung zuliebe den Dingen Zwang angetan wird*“ (Auslassung durch den Verfasser).

130 So auch Ulmer, JW 1932, 1855 (1856), der zusitzlich davon spricht, der rote Strich diene der ,,Sensationserre-

gung®.
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Auch heute noch Gultigkeit zuzusprechen ist dagegen der Entscheidung des RG in Sachen Leu-
koplast!3t, Zwar hat die braune Farbe des Wundpflasters weder auf die Abdichtung der Wunde
einen Einfluss noch entfaltet sie eine zusatzliche Heilwirkung.**? Allerdings passt sich die braune
Farbe des Pflasters — wie bereits oben unter a)/aa) ausgefiihrt — der umliegenden Haut an,
wodurch das Pflaster samt anfallenden Schmutzes weniger auffallt. Neben dem (Gebrauchs-
)Zweck, eine Wunde Uberhaupt abzudecken, dient ein Wundpflaster aber gerade auch dazu, be-
sagte Abdeckung méglichst unauffallig zu gestalten.r® Folglich steht die braune Farbe in einem
Zusammenhang mit der Gebrauchstauglichkeit der Ware (Pflaster), sodass ihr eine technische

Wirkung zukommt.

d) Weitere Falle einer technischen Wirkung von Farben
Zusatzlich zu den vorstehend diskutierten hdchstrichterlichen Entscheidungen finden sich mitun-
ter auch unterinstanzliche Entscheidungen, welche sich zur technischen Wirkung einer Farbe du-

Rern.

aaa) Gold- und Silberpackung
Zu nennen ist insoweit eine Entscheidung des LG Hamburg aus dem Jahre 1953. Die Parteien
des Rechtsstreits waren beide im Grofhandel mit Tee aktiv. Der Kldger vertrieb seinen Tee in
einer Beutelpackung aus Goldfolie und begehrte — unter Berufung auf einen Ausstattungsschutz
(8 25 WZG) — von der Beklagten die Unterlassung der Verwendung einer ebenfalls goldfarbenen
Beutelpackung. Die Beklagte begriindete ihren Antrag auf Klageabweisung unter anderem damit,
die goldene Farbe der Beutelpackung diene der Qualitatskennzeichnung des im Beutel befindli-
chen Tees und damit einem technischen Zweck, sodass der goldenen Farbe die Kennzeichenfé-
higkeit abzusprechen sei.3

131 RG GRUR 1941, 238 — Leukoplast.

132 Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129 (132).

133 Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129 (132).

134 |G Hamburg GRUR 1956, 421 (421) — Gold- und Silberpackung.
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Das LG Hamburg hat die Klage abgewiesen und ist dabei der Argumentation der Beklagten ge-
folgt: Die Begriffe ,,Gold* und ,,Silber” wiirden namentlich im Bereich der Genussmittel als Gii-
tebezeichnung in Bezug auf die jeweilige Ware (hier Tee) verwendet; eine solche technisch-
funktionelle Ordnungsfunktion komme auch den entsprechenden Farben (hier Gold) zu.%

Ob diese Argumentation zu Uberzeugen vermag, hangt davon ab, ob man in der Ordnungsfunk-
tion der Farbe einen Zusammenhang mit der Gebrauchstauglichkeit der Ware erblickt. Insoweit
lielRe sich allenfalls der Gesichtspunkt der verbesserten Handhabbarkeit heranziehen: Aufgrund
der Ordnungsfunktion der goldenen Farbe l&sst sich der Tee schneller und damit einfacher als
qualitativ hochwertig einordnen, ohne dass es weiterer Handlungen (etwa Riechen des Tees) be-
darf.*3® Indes weist die goldene Farbe auf die Qualitét des Tees hin, welche wiederum von des-
sen Beschaffenheit (Zusammensetzung) abhiangt.'®’ Beschaffenheitsangaben werden nach der
heutigen Gesetzeslage aber von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst. Dass Farben auf Eigenschaf-
ten der Waren hinweisen, mag zwar nicht der Regelfall sein'®, jedoch existieren Entscheidungen
in der Rechtsprechung, in denen Farben eine solche Funktion zugeschrieben wurde.*®

Die Losung tber § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bietet dabei den Vorteil, dass dieses Schutzhindernis
— anders als dasjenige des 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG — mit Hilfe der Verkehrsdurchsetzung

(8 8 Abs. 3 MarkenG) iiberwunden werden kann, mithin eine flexible Lésung ermdglicht.4°
Dass 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach seiner systematischen Stellung ausschliellich auf Register-
marken (8 4 Nr. 1 MarkenG) Anwendung findet, steht einer einheitlichen Behandlung zwischen
8 4 Nr. 1 MarkenG und 8 4 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Liegt nd&mlich ein Anwendungsfall
des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor, sind die Anforderungen an die Erlangung von Verkehrsgel-
tung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG erhght.*#

135 |G Hamburg GRUR 1956, 421 (422) — Gold- und Silberpackung.

136 |nsoweit lasst sich eine gewisse Parallele zur erleichterten Mitnahmemaglichkeit von Traubenzuckertifelchen in
Quaderform (s.0. Fn. 111) nicht abstreiten.

137vgl. LG Hamburg GRUR 1956, 421 (422) — Gold- und Silberpackung. In diesem Umstand liegt ein entscheiden-
der Unterschied zum Traubenzuckertéfelchen-Fall.

138 \gl. Strobele, in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 638 und Ingerl/Rohnke, Mar-
kengesetz (3. Auflage), § 8 Rn. 224, wonach Farbmarken in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gepriift werden.

139 Etwa BPatG GRUR 1998, 713 (714) — Zahnpastastrang: griine Farbe als Hinweis auf den Wirkstoff Minze.

140 Zu diesem ,,Flexibilititsargument* s. im Einzelnen unten unter D./X1./1./b).

141 Weiler, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 4 Rn. 33; Hacker, in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz
(13. Auflage), 8 4 Rn. 21; Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 100: Verkehrsgeltung nur im Falle
von Verkehrsdurchsetzung analog § 8 Abs. 3 MarkenG; die angefiihrten Quellen beziehen sich auch auf

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
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bbb) Farbmusterung auf Schlauch
Um eine Ordnungsfunktion von Farben ging es auch in der Entscheidung des Patentamtes (DPA)
(heute DPMA) aus dem Jahre 1954. Gegenstand der Entscheidung waren Farbmuster auf Schlau-
chen. Nach dem DPA waren die Farbmuster einem Kennzeichenschutz deswegen nicht zugéng-
lich, da die Farbmuster dazu dienten, auf den Verwendungszweck des jeweils farblich gekenn-
zeichneten Schlauchs — etwa als Olschlauch, Benzinschlauch, Auto- oder Bierschlauch — hinzu-
weisen#2; diese Ordnungsfunktion ordnet das DPA — wie auch das LG Hamburg — als technisch-
funktionell ein.143
Auch hier ist es auf Grundlage der heutigen Gesetzeslage vorzugswirdig, die Ordnungsfunktion
der Farbe unter 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu subsumieren. Denn der Hinweis auf den Verwen-
dungszweck ist gleichbedeutend mit einem Hinweis auf die von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ins

Auge gefasste ,,Bedeutung der Ware.'#*

e) Betriebstechnische Funktion von Farben
In der Literatur findet sich ein Ansatz Blasendorffs zur technischen Wirkung von Farben. Blasen-
dorff weist darauf hin, dass Farben in der Industrie zum Einsatz kommen, indem sowohl Fabrika-
tionsraume als auch Arbeitsgerate einen Farbanstrich erhalten. Die Kolorierung von Arbeitsge-
rite erfolge dabei zweckentsprechend (etwa ein Warnanstrich von gefahrlichen Maschinen).1#°
Einen Kennzeichenschutz lehnt Blasendorff hier ab, da die Farben eine ,,betriebstechnische
Funktion® erfiillten, welche ein Monopol fiir Einzelne als nicht tragfihig erscheinen lasse.'*® Da
8 3 Abs. 2 (Nr. 2) MarkenG einer dauerhaften Wettbewerbsbeschrankung auf dem Produktmarkt
und damit einer Monopolisierung entgegentreten will, ist aus dem Zusammenspiel von ,,betriebs-
technischer Funktion* und Monopol abzuleiten, dass mit dem Terminus ,,betriebstechnische
Funktion® eine technisch-funktionelle Bedeutung der Farbe im Sinne des heutigen
8§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gemeint ist.!4

142 DPA GRUR 1955, 59 (60) — Farbmusterung auf Schlauch.

143 DPA GRUR 1955, 59 (59) (Ls. 1) — Farbmusterung auf Schlauch.

144 Strobele, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 497; Ingerl/Rohnke, Markengesetz
(3. Auflage), 8 8 Rn. 232; Fezer, in: Markenrecht (4. Auflage), § 8 MarkenG Rn. 413.

145 Blasendorff, GRUR 1954, 294 (301).

146 Blasendorff, GRUR 1954, 294 (301 a.E.).

147 Die ,,betriebstechnische Funktion* ebenfalls unter den Begriff der ,,technischen Bedingtheit* subsumierend
Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129 (132).
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Zu Uberzeugen vermag die Einordnung als technisch bedingt freilich nicht. Ein Zusammenhang
zwischen der Farbe und der Gebrauchstauglichkeit der Ware (Arbeitsgerate) ist nicht ersichtlich.
Stattdessen wird durch den zweckentsprechenden Anstrich der Arbeitsgréate lediglich auf deren
Einsatzgebiet bzw. Eigenschaft (etwa als gefahrlich) hingewiesen. Damit aber besteht kein Un-
terschied zu den unter d) dargestellten Konstellationen, welche nach dort vertretener Auffassung

unter Heranziehung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu Igsen sind.
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D. §3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Im Folgenden ist der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu erdrtern.

. Zum Bedeutungsgehalt der Norm
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schlie3t solche charakteristischen Merkmale eines Kennzeichens — mit
Blick auf den Gegenstand der vorliegenden Arbeit also Farben — vom Markenschutz aus, die der
Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Eine solche wesentliche Wertverleihung kann an sich
auch darauf beruhen, dass die Farbe die Gebrauchstauglichkeit der Ware erhoht. Da eine solche
technische Wirkung der Farbe indes bereits vom Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
erfasst wird, muss der ,,wesentliche Wert“ auBerhalb des Bereichs der Technik liegen.**® Folglich
bezieht sich § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf solche (Farb-)Gestaltungen, die in erster Linie auf-
grund ihrer Asthetik der Ware ihren wesentlichen Wert verleihen; da dsthetisch-kreative Leistun-
gen vom Design- und Urheberrecht erfasst werden, grenzt 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG den Mar-

ken- vom Design- und Urheberrechtsschutz ab.'4°

1. Freihaltebedirfnis an Farben als Argumentationsstrang im Rahmen des
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG?

Wie bereits erwahnt!®, entspricht § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG weitgehend den Kriterien, welche
die Rechtsprechung zur Ausstattungsfahigkeit (8 25 WZG) entwickelt hat. Folglich ist besagte
Rechtsprechung samt dazu vorhandener Literatur bei der Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG heranzuziehen.®
Da die Anzahl der vorhandenen Farben naturgemaR begrenzt ist, stellt sich die Frage, ob dieser
Umstand bei der Auslegung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu berucksichtigen ist. In Bezug auf
8 25 WZG war diese Frage umstritten:

148 Eichmann, GRUR 1995, 184 (186); ders., in: Festschrift Vieregge, 125 (150 a.E. f.); im Ergebnis ebenso EuGH
GRUR 2020, 631 (Rn. 42) — Gémbdc.

149 Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 91; Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13.
Auflage), § 3 Rn. 151; Raue, ZGE 2014, 204 (220 a.E.); Sambuc, GRUR 2009, 333 (335); vgl. auch EuUGH GRUR
2014, 1097 (Rn. 32) — Hauck/Stokke; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 19) — ROCHER-Kugel.

150 5,0. den Text zu und die Nachweise in Fn. 13.

151 Vgl. bereits oben die Nachweise in Fn. 14.
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1. Teile der Literatur und Rechtsprechung
In Teilen der Literatur sowie teilweise auch der unterinstanzlichen Rechtsprechung wurde die
Auffassung vertreten, das Freihaltebedirfnis der Mitbewerber sei bereits auf der Stufe der
Schutzféhigkeit zu berlcksichtigen. Schutzfahig sei nur, ,,was [...] ohne unbillige Beschréankung
der freien Betatigung der Mitbewerber fur einen bestimmten Betrieb monopolisiert werden

kann-ccl52

2. BGH

Dagegen hat der BGH das Freihaltebedirfnis im Rahmen der Frage nach der Schutzfahigkeit fur
unerheblich erklart. So fuhrt der BGH in seiner — farbige (bunte) Bettwasche betreffenden — Ent-
scheidung in Sachen Buntstreifensatin aus, es bestehe kein allgemeiner Rechtssatz des Inhalts,
daf ein Ausstattungsschutz nicht in Betracht komme, wenn das in ihm liegende Monopol zu ei-
ner unbilligen Beschrankung der freien Betatigung der Mitbewerber flhre; folglich kénne ,,der
Rechtsschutz aus § 25 WZG nicht schon wegen eines sog. Freihaltebedurfnisses der Mitbewer-
ber versagt werden®.*®® Entscheidend fiir die Beantwortung der Frage nach der Schutzfahigkeit
sei vielmehr, dass die Gestaltung — vorliegend also die Farbe —, fiir welche (Ausstattungs-)Schutz
begehrt werde, eine ,,Zutat* zur Ware darstelle und damit von Letzterer (begrifflich) unterscheid-

bar sei.>*

3. Stellungnahme
Zu Uberzeugen vermag einzig die unter 2. dargestellte Sichtweise des BGH. Fur diese sprechen
sowohl systematische als auch teleologische Gesichtspunkte. Dabei ist zu unterscheiden, ob sich

das Freihaltebediirfnis auf die Farbe als Kennzeichen oder als Ware bezieht:1°°

152 Reimer, GRUR 1962, 151 (152) (Auslassung durch den Verfasser); OLG Dusseldorf GRUR 1956, 35 (35 f.) —
roter Signet-Kasten; vgl. auch Sambuc, GRUR 1989, 547 (556), der eine Berticksichtigung des Freihaltebediirfnisses
im Rahmen der Schutzfahigkeit im Ergebnis aber ablehnt.

153 BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin; ebenso BGH GRUR 1962, 299 (302) — form-strip; BGH
GRUR 1968, 371 (375) — Maggi und BGH GRUR 1979, 853 (854) — LILA; zustimmend Heydt, in: Reimer, Wettbe-
werbs- und Warenzeichenrecht (Band 1) (4. Auflage), Kap. 39 Rn. 1 (S. 673); kritisch Sambuc, GRUR 1989, 547
(555): nicht ernst zu nehmender Fatalismus.

1% BGH GRUR 1972, 122 (123) — Schablonen; BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin; BGH GRUR
1962, 299 (302 f.) — form-strip.

155 Aus den vorstehend zitierten Quellen geht nicht eindeutig hervor, worauf diese das Freihaltebedirfnis beziehen.
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a) Systematischer Gesichtspunkt
Das Freihaltebedurfnis der Mitbewerber an dem Kennzeichen ,,Farbe‘ bereits im Rahmen der
Frage nach der Schutzféhigkeit (8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu beriicksichtigen, widerspricht der
Systematik des MarkenG. Denn ein solches Freihaltebedurfnis der Mitbewerber findet seine Be-
riicksichtigung (erst) im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.*® Abweichend von seiner sons-
tigen Rechtsprechung, wonach das Freihaltebediirfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
nicht im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu beriicksichtigen sei'®, beriicksichtigt der
EuGH in Bezug auf Farbmarken das Freihaltebedurfnis ausdrucklich auch im Rahmen des
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.*® Dieser Rechtsprechung des EuGH haben sich sowohl der BGH*®®
als auch das BPatG®° angeschlossen.
Wenn das Freihaltebediirfnis an dem Kennzeichen ,,Farbe in 8 8 MarkenG zweifach — namlich
in 8 8 Abs. 2 Nr. 1 sowie 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG — ber(cksichtigt wird, besteht kein Grund,
besagtes Freihaltebediirfnis zusétzlich in § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu ber(icksichtigen.

b) Teleologische Gesichtspunkte
Damit korreliert der Umstand, dass 8 3 Abs. 2 MarkenG die Wettbewerbsfreiheit auf dem Pro-
duktmarkt zu schiitzen gedenkt, indem durch einen Ausschluss des (zeitlich potentiell unbefriste-
ten) Markenschutzes verhindert werden soll, dass der Markenschutzsuchende ein Ausschlief3lich-
keitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) und damit ein Monopol an der Ware erlangt.*®® Anders gewen-
det dient § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG dem Freihaltebediirfnis an der Ware ,,Farbe*.%? Das

Schutzobjekt Ware wird ndmlich vom Design- und Urheberrecht geschiitzt, wohingegen das

156 \Vgl. EUGH GRUR 2018, 1146 (Rn. 36) — NEUSCHWANSTEIN; EuGH GRUR 2012, 616 (Rn. 31) — MMF/NAL;
Eichelberger, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 161.

157 vgl. die Nachweise bei Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 61 und bei Strébele, in: Strobele/Ha-
cker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 99.

18 EuGH GRUR 2003, 604 (Rn. 54, 60) — Libertel; EuGH GRUR 2004, 858 (Rn. 41 a.E.) — Heidelberger Bauche-
mie; EUGH GRUR 2019, 511 (Rn. 31) — Hartwall.

159 BGH GRUR 2010, 637 (Rn. 12) — Farbe gelb; BGH GRUR 2016, 1167 (Rn. 14) — Sparkassen-Rot.

160 BPatG GRUR 2014, 1106 (1108) — Farbe Rapsgelb; BPatG GRUR 2015, 796 (798) — Farbmarke Rot — HKS 13
[Sparkassen-Rot 11]; BPatG GRUR 2020, 878 (Rn. 48 a.E.) — Farbmarke Orange.

161 vgl. die Nachweise in Fn. 54; vgl. zusétzlich zu § 25 WZG BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin so-
wie BGH GRUR 1972, 546 (547) — Trainingsanzug.

182 Die Begriffe ,,Freihaltebediirfnis* und ,,Monopol“ — jeweils bezogen auf die ,,Ware*“ — umschreiben letztlich den-
selben Aspekt. Verschieden ist lediglich die Perspektive, aus der man sich den beiden Begriffen nahert: Wahrend
,.Monopol“ die Perspektive des Markenschutzsuchenden betrifft, geht es beim ,,Freihaltebediirfnis* um die Sicht der
Mitbewerber.
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Markenrecht (Kennzeichenrecht) dem Schutz von Kennzeichen dient.%® Folglich ist es grund-
sétzlich auch nicht unbillig, wenn eine Farbgestaltung im Anschluss an ein Designschutzrecht
durch ein Markenschutzrecht nahtlos weiter geschiitzt wird'®*, denn das Markenrecht schiitzt
nicht die vom Designrecht geschiitzte Ware, sondern das Kennzeichen.®® Etwas anderes gilt nur
dann, wenn die jeweilige Farbgestaltung kein Kennzeichen, sondern die Ware darstellt. Ob aber
eine Farbe als Ware oder als Kennzeichen fungiert, ist anhand des Tatbestandes des

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu prufen, der insoweit voraussetzt, dass die Farbe der Ware einen
wesentlichen Wert verleiht. Sollte dies der Fall sein, fungiert die Farbe als Ware und ist als sol-
che vom Kennzeichenschutz ausgeschlossen. Wie soeben bereits erwahnt®, ist es daher unzulas-
sig eine Farbgestaltung Gber 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit dem (Pauschal-)Argument vom Mar-
kenschutz auszuschlief3en, ein Markenschutz der Farbe wirde die Mitbewerber in deren Wettbe-
werbsfreiheit unbillig beeintrachtigen.*®” Denn eine solche Sichtweise lauft einen Zirkelschluss
hinaus, indem das Ergebnis (Farbe = Ware) ohne Prifung der malRgebenden Voraussetzungen

(8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) vorweggenommen wird. 168

I11.  Wesentliche Wertverleihung
Entscheidende Frage im Rahmen des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist mithin, ob die Farbe der je-

weiligen Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

163 Den Aspekt der unterschiedlichen Schutzobjekte des Design- und Markenrechts explizit betonend auch Kraft,
GRUR 1957, 314 (317); Tetzner, WZG, § 25 Rn. 16 (S. 440); vgl. auch Fezer, WRP 2005, 1 (Fn. 78 a.E.).

164 S0 aber Raue, ZGE 2014, 204 (221).

165 Nachweise aus Fn. 163.

166 Text zu Fn. 163.

167 vgl. insoweit auch BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin: Die Anerkennung eines Kennzeichenschut-
zes an dem heutigen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unterfallenden Merkmalen wiirde ,,einem Alleinherstellungsrecht an
der Ware gleichkommen und sich damit als Sperre gegen den Vertrieb gleicher oder gleichartiger Waren durch an-
dere auswirken“ (Hervorhebungen durch den Verfasser). Der Begriff ,,Auswirken* zeigt, dass die Beeintrachtigung
der Wettbewerbsfreiheit der Mitbewerber auf dem Produktmarkt erst auf der Ebene der Rechtsfolge relevant wird,
ergo vom Vorliegen des Tatbestandes des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG abhéngt.

168 Exemplarisch fir eine solche Vorwegnahme des Ergebnisses Raue, ZGE 2014, 204 (210), demzufolge die ande-
ren Sportwagenhersteller in ihrer Wettbewerbsfreiheit empfindlich beeintrachtigt wiirden, wenn Ferrari als einziger
Hersteller rote Sportwagen herstellen dirfte; folglich misse der Rechtsgedanke des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
[Rechtsgedanke, da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. auf Farben nicht unmittelbar anwendbar war, vgl. oben Kapitel
3/A.] herangezogen werden, um die Reichweite des Markenschutzes zu begrenzen.
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1. Farbe als Zutat zur Ware
Wie bereits oben unter 11./2. angedeutet, hat der BGH in seiner Rechtsprechung zu § 25 WZG
zur Beantwortung der vorstehend aufgeworfenen Frage darauf abgestellt, ob das Kennzeichen
(Farbe) eine ,,Zutat* zur Ware darstellt.!®® Auch in der Rechtsprechung zum MarkenG findet sich
der Begriff der ,,Zutat* 10
In der Literatur ist der Begriff der ,,Zutat* dagegen auf Kritik gestoflen, da er impliziere,
Waren und Kennzeichen diirften keine kérperliche Einheit bilden.!”* Nach der Rechtsprechung
steht einem Kennzeichenschutz die korperliche Einheit zwischen Kennzeichen und Ware aber
nicht entgegen, solange die Beiden begrifflich voneinander unterscheidbar sind.*’?
Mit dem Begriff der ,,Zutat* wird letztlich lediglich der von 8 3 Abs. 2 MarkenG ins Auge ge-
fasste Selbststandigkeitsgrundsatz umschrieben’, ohne dass er dabei behilflich ist, die Frage
nach der Selbststandigkeit des Kennzeichens zu beantworten. Folglich bedarf es eines anderen
Kriteriums, um die Frage nach dem Wert — und damit der (Un-)Selbststandigkeit — der Farbe zu

beantworten.

2. Farbe als wesentlicher Aspekt bei der Kaufentscheidung
8 3 Abs. 2 MarkenG umschreibt den Grundsatz der Selbststandigkeit des Kennzeichens von der
Ware und will verhindern, dass solche Gestaltungen (hier die Farbe) einem Markenschutz zuge-
fuhrt werden, die in Wahrheit die Ware darstellen. Primér ebenjene Ware — und nicht ein Kenn-
zeichen — beabsichtigen die Abnehmer kauflich zu erwerben. Daraus wiederum folgt, dass die
Farbe als Gestaltung der Ware dann einen wesentlichen Wert im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG verleiht — ergo zu einem Bestandteil der Ware selbst wird*’* —, wenn sie einen wesentli-

chen Aspekt bei der Kaufentscheidung darstellt!’®, anders ausgedriickt die Ware um ihrer Farbe

169 S, die Nachweise in Fn. 154; bereits das RG hat auf den Begriff der ,,Zutat* abgestellt (exemplarisch RG GRUR
1940, 45 [47] — Lavendelflasche).

170 Etwa BPatG BIPMZ 2002, 228 (228) — Schmuckring; BGH GRUR 2008, 71 (Rn. 18) — Fronthaube; BGH GRUR
2020, 1089 (Rn. 37) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung II.

111 Etwa Sambuc, GRUR 1989, 547 (548); Heydt, in: Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (Band 1) (4.
Auflage), Kap. 39 Rn. 3 (S. 674).

172 3, die Nachweise in Fn. 41.

173 Insofern mag der Begriff ,,Zutat* seine Berechtigung haben.

174 S, unten Fn. 178.

175 \vgl. BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin: ,.fiir die Nachfrage der Kiufer entscheidende Eigenart*;
BGH GRUR 1962, 299 (301) — form-strip: ,,fir die Wertschitzung der Ware [...] von mafigebender Bedeutung*
(Auslassung durch den Verfasser); Raue, ZGE 2014, 204 (224 a.A.); vgl. auch BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 46) —
Quadratische Tafelschokoladenverpackung I1: Die VVoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien in Bezug

34



willen gekauft wird.’® Damit korreliert die AuRerung des BGH, ein Markenschutz komme dann
nicht in Betracht, wenn in dem fraglichen Merkmal (hier Farbe) der wesentliche Wert der Ware
zu erblicken sei und deshalb von vornherein auszuschlieBen sei, dass dem Merkmal die Funktion
eines Herkunftshinweises zukommen kénne.t’” Verleiht die Farbe namlich der Ware deren we-
sentlichen Wert, wird die Farbe zur Ware selbst.!’® Dass ihr dann — oder wie der BGH auRert
,,deshalb® — nicht die ,,Funktion eines Herkunftshinweises* zukommen kénnen soll, liegt darin
begriindet, dass besagte Herkunftsfunktion die Hauptfunktion einer Marke darstellt'”® und der

Ware ,,Farbe* eine solche Funktion nicht zukommt.

3. Beurteilungsperspektive
Nicht anders als bei § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (dort die Frage nach der technischen Wirkung der
Farbe), stellt sich auch im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die Frage, aus wessen Perspek-

tive zu beantworten ist, ob die Farbe der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

a) Rechtsprechung des BGH® zu § 25 WZG
Der BGH hat die Frage nach der Beurteilungsperspektive in seiner Rechtsprechung zu
8§ 25 WZG nicht immer einheitlich beantwortet. Einheitlichkeit besteht zwar dahingehend, dass
die Frage nach der Wertverleihung durch das Merkmal (hier Farbe) unter Heranziehung der Auf-
fassung der Abnehmerkreise (Verkehrsauffassung) beantwortet werden soll; Unterschiede finden
sich — jedenfalls dem ersten Anschein nach — indes in Bezug auf die Frage nach der Bedeutung

dieser Verkehrsauffassung:

auf die quadratische Verpackungsform einer Tafelschokolade (Ritter SPORT) nicht erfiillt, weil nicht anzunehmen
sei, die Verbraucher seien am Erwerb einer quadratischen Schokolade interessiert; vgl. ferner EUGH GRUR 2020,
631 (Rn. 41, 47) — Gombdc: ,,die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen* (Hervorhebungen
durch den Verfasser).

176 \/gl. Sambuc, GRUR 2009, 333 (335).

17\gl. BGH GRUR 2008, 71 (Rn. 18) — Fronthaube; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 19) — ROCHER-Kugel; BGH
GRUR 2020, 1089 (Rn. 37) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung I1.

178 \/gl. den Folgesatz in BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 37) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung I1: ,.Stellt
dagegen [...] [das Merkmal] nicht die eigentliche Ware dar [weil das Merkmal eben nicht der Ware ihren wesentli-
chen Wert verleiht], [...]* (Auslassungen, Hervorhebungen und eckige Klammerzusétze durch den Verfasser).

1% EuGH GRUR 2007, 318 (Rn. 21) — Opel; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 10) — Nivea-Blau; Mielke, in: BeckOK,
MarkenG (27. Edition), § 14 Rn. 125 a.A.

180 Da das RG asthetisch wirkende Gestaltungen generell fiir schutzfahig erachtet hat (s.0. den Text zu Fn. 121), den
Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG de facto also gar nicht anerkannt hat, existiert auch keine Rechtspre-
chung des RG in Bezug auf die Kriterien des heutigen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.
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Teilweise wird die Verkehrsauffassung als das alleinige Beurteilungskriterium herausgestellt
(subjektive Auffassung). So formuliert der BGH etwa in seiner — den Hersteller Adidas betreffen-
den — Entscheidung Trainingsanzug, entscheidend flr die Frage nach der Schutzfahigkeit sei es,
,,0b der Verkehr dem &sthetischen Eindruck, den die Ware vermittelt, ein so erhebliches Gewicht
beimilt, daB er in ihm eine die Ware als solche charakterisierende Eigenschaft und nicht ein der
Ware nur beigegebenes Warenkennzeichnungsmittel erblickt. '8!

Dagegen befiirwortet der BGH in anderen Entscheidungen eine Sichtweise, welche als subjektiv-
objektive Auffassung bezeichnet werden kann. In seiner Buntstreifensatin-Entscheidung zu farbi-
ger (bunter) Bettwéasche flhrt der BGH im Einklang mit der vorstehend dargestellten subjektiven
Auffassung zwar aus, fiir die Frage nach der Wertschatzung der Ware sei die durchschnittliche
Auffassung ihres Abnehmerkreises ausschlaggebend; dies aber wiederum hange von den Zwe-
cken ab, denen die Ware selbst ihrer Gattung nach zu dienen bestimmt sei.'8 Mit diesen ,,Zwe-
cken® stellt der BGH auf ein objektives Element ab. Dies ergibt sich daraus, dass der BGH in
seiner anschlieRenden Subsumtion einen Ausstattungsschutz der Farbmusterung (der Bettwa-
sche) ablehnt, ,,weil es sich bei den fraglichen Gestaltungselementen um wesensbestimmende
Merkmale der Ware selbst handelt, was nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen ist.*183
Worin diese objektiven Kriterien liegen sollen, wird aus der Entscheidung indes nicht ersichtlich.
Der BGH schlief3t sich (lediglich) der Auffassung des Berufungsgerichts an, dass der Verkehr
bunte und weil3e Bettwasche unterschiedlich werte; mit dem Wegdenken der Farbstreifen liege
anders gewendet nicht mehr dieselbe Ware vor, weshalb die Farbstreifen Teil der Ware (Bettwa-
sche) seien und als solche nicht dem Ausstattungsschutz unterfielen.*®* Auch in seiner Schablo-
nen-Entscheidung lehnt der BGH einen Ausstattungsschutz der Farbe unter Heranziehung der
Verkehrsauffassung ab, indem er ausfiihrt, Letztere erblicke in der orangen Farbe der Ware
(Schablonen) eine das Wesen der Ware mitbestimmende Eigenschaft.!85 Auffallig ist auch, dass
der BGH in seiner Entscheidung in Sachen Trainingsanzug®® zur Begriindung der dort vertrete-
nen subjektiven Auffassung auf die Entscheidungen des BGH in Sachen Buntstreifensatin sowie

Schablonen verweist.

181 BGH GRUR 1972, 546 (547) — Trainingsanzug (Hervorhebung durch den Verfasser).

182 BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin; ebenso BGH GRUR 1972, 122 (123) — Schablonen.
183 BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin (Hervorhebung durch den Verfasser).

18 BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin.

185 BGH GRUR 1972, 122 (124 a.A.) — Schablonen.

186 Fn, 181.
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Damit lasst sich im Ergebnis festhalten, dass die Rechtsprechung des BGH zu § 25 WZG die

Sichtweise des Verkehrs als ma3gebliche Beurteilungsperspektive bewertet hat.

b) Rechtsprechung des BGH zu 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F.
Damit tbereinstimmend ist die Rechtsprechung des BGH zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F.
Auch insoweit erklart der BGH (allein) die Auffassung des Verkehrs als mal3geblich fir die Be-
antwortung der Frage, ob die jeweilige Gestaltung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.18’

c) Rechtsprechung des EuGH
Dagegen misst der EUGH der Verkehrsauffassung bedeutend weniger Gewicht bei. In seiner Ent-
scheidung in Sachen Hauck/Stokke fiihrt der EuGH aus, dass die Wahrnehmung des Zeichens
durch den Durchschnittsverbraucher ,,kein entscheidender Faktor* bei der Anwendung des
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.!® Die Verkehrsauffassung stelle ,,allenfalls ein niitzliches Beur-
teilungskriterium* dar.®® Seine Auffassung hat der EuGH in seiner Entscheidung in Sachen
Gombdc bestatigt. Dort fuhrt der EUGH aus, dass die Anwendung des 8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
auf einer objektiven Analyse beruhe.®® Da die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durch-
schnittsverbraucher lediglich ein niitzliches Beurteilungskriterium sei'®?, gelangt der EuGH zu
der Schlussfolgerung, dass die Verkehrsauffassung im Rahmen der Anwendung des
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG , beriicksichtigt werden kann.1%?
Die folglich primdr relevanten objektiven Beurteilungskriterien hat der EUGH in seiner Entschei-
dung Hauck/Stokke — nicht abschlieBend — aufgezahlt: Die Art der in Rede stehenden Warenkate-
gorie, der kiinstlerische Wert der fraglichen Gestaltung, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu an-
deren auf dem jeweiligen Markt genutzten Gestaltungen, ein bedeutender Preisunterschied ge-
genuber ahnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsach-
lich die asthetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstelle.*®® Inwiefern diese Kriterien

im Einzelnen sinnvoll sind, wird noch weiter unten'® erortert.

187 BGH GRUR 2008, 71 (Rn. 18) — Fronthaube; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 19) — ROCHER-Kugel.
188 EUGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 34) — Hauck/Stokke.

189 EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 34) — Hauck/Stokke.

19 EyGH GRUR 2020, 631 (Rn. 40) — Gémbac.

11 EuGH, GRUR 2020, 631 (Rn. 44) — Gémbdc.

192 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 47) — Gomboc (Hervorhebung durch den Verfasser).

193 EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 35) — Hauck/Stokke.

194 1V/./3./b)/aq).
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d) Rechtsprechung des BGH zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.
Der BGH hat sich der unter ¢) aufgezeigten Sichtweise des EUGH in seiner Entscheidung in Sa-

chen Quadratische Tafelschokoladenverpackung Il ausdriicklich angeschlossen.%

e) Stellungnahme

aa) Berucksichtigung der Verkehrsauffassung
Zuzustimmen ist der grundsatzlichen Beriicksichtigung der Verkehrsauffassung im Rahmen des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dafur spricht, dass die fiir 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG relevante Wert-
schétzung durch die Kaufentscheidung der Abnehmerkreise bestimmt wird (vgl. oben unter 2.).
Einer Kaufentscheidung sind subjektive Wertungen jedoch immanent.%
Gegen die Beriicksichtigung der Verkehrsauffassung ist mitunter der Einwand erhoben worden,
die empirische Feststellung einer Verbraucherwertung sei mit Blick auf die in der Wohlstandsge-
sellschaft stark unterschiedlichen Kéuferinteressen ,,alles andere als einfach“.'®” Letztlich drohe
die Gefahr, dass das Gericht seine eigene Auffassung an die Stelle der Verkehrsauffassung setze,
was durch den Umstand regelmaRig fehlender Verkehrsbefragungen indiziert werde. %
Dass — anders als auf der zweiten Stufe der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG)**® bzw.
der Verkehrsgeltung (8 4 Nr. 2 MarkenG)?® — auf der ersten Stufe (Schutzfahigkeit,
§ 3 Abs. 2 MarkenG) Verkehrsbefragungen regelmaRig fehlen, ist richtig.?* Dies ist aber damit
zu erklaren, dass die Mitglieder des Gerichts regelmaRig ebenfalls zu den beteiligten Verkehrs-
kreisen gehdren und damit stellvertretend fiir diese entscheiden kénnen.?%? Damit korreliert auch

die bereits zitierte jingste Rechtsprechung des EuGH in Sachen Hauck/Stokke und Gémbac. In

195 BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 39) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung 1.

196 v/gl. Eichmann, in: Festschrift Vieregge, 125 (140); Wilde, in: Festschrift Hefermehl, 223 (228), welcher der sub-
jektiven Verkehrsauffassung die ,,entscheidende Rolle* zuteilen will.

197 Sambuc, GRUR 1989, 547 (555).

198 Sambuc, GRUR 1989, 547 (553 a.E. und 555).

199 vgl. Schneider, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 1036.

200 \/gl. Weiler, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 4 Rn. 93 ff.

201 Ein Beispiel fur eine Verkehrsbefragung auf der ersten Stufe findet sich in BGH GRUR 1972, 122 (123) — Schab-
lonen: Auskunft der DIHT (heute DIHK).

202 Eichmann, in: Festschrift Vieregge, 125 (154); exemplarisch BGH GRUR 2004, 244 (245) — Marktfiihrerschaft;
BGH GRUR 2016, 83 (Rn. 52) — Amplidect/ampliteq; OLG Hamburg GRUR 1973, 368 (369) — Drei-streifen-Kenn-
zeichnung.
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Bezug auf die Verkehrsauffassung fiihrt der EuGH dort aus, entscheidend sei die ,,vermutete
Wahrnehmung des in Rede stehenden Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher*.?%® Da die
Entscheidungsgewalt tiber ein Gerichtsverfahren beim Gericht liegt, kann die Vermutung der
Verkehrsauffassung im gerichtlichen Verfahren nur durch das Gericht erfolgen.2%4

,,Ubrig* bleibt damit lediglich der Einwand der fehlenden Vorhersehbarkeit der Ergebnisse, wel-

che ein Abstellen (allein) auf die Verkehrsauffassung liefert.

bb) Berucksichtigung auch von objektiven Kriterien
Diesem Einwand fehlender Rechtssicherheit ist dadurch zu begegnen, dass im Einklang mit dem
EuGH?% und der jiingsten Rechtsprechung des BGH?% neben bzw. primér gegeniiber der Ver-
kaufsauffassung auch objektive Kriterien in die Subsumtion unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit-
einflieRen.
Fir einen solchen (primar) objektiven Ansatz spricht im Ubrigen die damit erreichte Uberein-
stimmung zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, in dessen Rahmen bereits auf die strikte systematische
Trennung zwischen der (primér) objektiven Stufe der Schutzfahigkeit (8 3 Abs. 2 MarkenG) und
der subjektiven zweiten Stufe der Verkehrsdurchsetzung bzw. -geltung (8§ 8 Abs. 3 MarkenG

bzw. § 4 Nr. 2 MarkenG) hingewiesen wurde.?%’

f) Zwischenergebnis
Festzuhalten ist, dass die Frage nach der Wertverleihung in erster Linie objektiv zu beantworten
ist. Der Verkehrsauffassung kommt die Funktion eines — wenngleich nitzlichen — Beurteilungs-

kriteriums zu.

IV.  Louboutin
Im Folgenden soll anhand von Fallbeispielen aus der Praxis untersucht werden, ob Farbgestal-

tungen wertverleihend im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wirken.

203 EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 34) — Hauck/Stokke (Hervorhebung durch den Verfasser); EUGH GRUR 2020,
631 (Rn. 44) — Gémbdc (Hervorhebung durch den Verfasser).

204 |m Eintragungsverfahren vor dem DPMA bzw. dem EUIPO ist die Vermutung durch diese Behorden vorzuneh-
men (vgl. die vorstehenden EuGH-Urteile aaO).

2055 0. unter c).

206 5,0, unter d).

207.5,0. unter C./I1./3./c)/aa)/cce)/(1).
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Begonnen werden soll mit dem Fall ,,Louboutin®.

1. Sachlage
Gegenstand des Falles ,,Louboutin® ist ein Damenschuh des franzdsischen Designers Christian
Louboutin. Charakteristikum besagten Damenschuhs ist die rote Farbe, die auf der Sohle des

Schuhs aufgebracht ist:

2. Entscheidung des EuGH vom 12.06.2018
Mit dem vorstehend abgebildeten Schuh hat sich der EUGH in seiner Entscheidung in Sachen

Christian Louboutin/Van Haren?®®

auseinandergesetzt. Vorausgegangen war dem ein Rechts-
streit in den Niederlanden®®®:

Im Dezember 2009 meldete Christian Louboutin beim Benelux-Amt flr geistiges Eigentum er-
folgreich seinen roten Damenschuh als Benelux-Marke fiir die Waren ,,hochhackige Schuhe
(ausgenommen orthopddische Schuhe)* an. In der Anmeldung wird die streitige Marke wie folgt
beschrieben: ,,Die Marke besteht aus der Farbe Rot (Pantone 18-1663TP), die auf der Sohle eines
Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient
nur dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist*. In der Folgezeit verkaufte
Louboutin seine Schuhe fiir Preise im hohen dreistelligen und mitunter auch niedrigen vierstelli-

gen Eurobereich?'®, Als das Unternehmen Van Haren Schoenen BV im Jahre 2012 ebenfalls

208 EyGH BeckRS 2018, 10921 — Christian Louboutin/Van Haren.

209 Dje nachstehenden SachverhaltséduBerungen sind EUGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 7 ff.) — Christian Loubou-
tin/Van Haren entnommen.

210 Die Angaben zu den Verkaufspreisen entstammen Ruess, GRUR 2018, 898 (898).
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hochhackige Damenschuhe mit roter Sohle auf den Markt brachte, reichte Louboutin bei der
Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz den Haag, Niederlande) Klage gegen Van Haren
wegen Markenverletzung ein. Van Haren machte dagegen unter Berufung auf

Art. 2.1 Abs. 2 Var. 2 der Benelux-Ubereinkunft geltend, dass die Klidgermarke ungiiltig sei. Der
damalige Art. 2.1 Abs. 2 Var. 2 der Benelux-Ubereinkunft entspricht dem deutschen

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. und beruht wie dieser auf Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii

RL 2008 2008/95, der wiederum auf ,,Formen® beschrénkt ist. Da die Kldgermarke aus einer auf
der Sohle eines Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, die mithin mit einem Bestandteil der Ware
(Schuh[sohle]) zusammenfallt, stellte sich fur die Rechtbank Den Haag die Frage, ob der Begriff
der ,,Form* auf dreidimensionale Merkmale einer Ware wie deren Kontur, Abmessungen oder
Umfang beschrénkt sei oder ob er auch andere, nicht dreidimensionale Eigenschaften (hier die
rote Farbe) einer Ware erfasse. Diese Frage legte die Rechtbank den Haag dem EuGH gemaR
Art. 267 AEUV zur Vorabentscheidung vor.

Der EuGH hat das Vorliegen einer Formeigenschaft verneint. Entscheidend sei, dass sich der
Markenschutz nach der Beschreibung in der Markenanmeldung lediglich auf die Aufbringung
der Farbe?'! an einer bestimmten Stelle der Ware (Sohle), nicht aber auf die Kontur des Schuhs

und damit die Form beziehen solle.?!2

3. Wardigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.
Unabhangig davon, ob man die Ansicht des EUGH teilt?*® oder nicht?'4, fallt die rote Farbe als
,,anderes charakteristisches Merkmal“ in den Anwendungsbereich des 8§ 3 Abs. 2 MarkenG n.F.
Bei der von Louboutin begehrten Marke handelt es sich um eine sogenannte Positionsmarke.
Charakteristikum einer solchen Marke ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder An-
ordnung eines Zeichens auf einer Ware oder einem Warenteil.2'® Zeichen ist hier die rote Farbe,

211 Die Farbe als solche stellt keine ,,Form* dar, EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 22) — Christian Louboutin/Van
Haren (s. bereits oben Kapitel 3/A.).

212 EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 24 f.) — Christian Louboutin/Van Haren.

213 50 Ruess, GRUR 2018, 898 (899); wohl auch Schmitz, GRUR-Prax 2018, 301, der die Entscheidung des EuGH
als ,,konsequent bezeichnet.

214 50 der Generalanwalt beim EuGH in seinen Schlussantragen, BeckRS 2017, 116316 (Rn. 54, 58) — Christian
Louboutin/Van Haren: Farbe auf einem Element der Oberfléche einer Ware als eine Eigenschaft, die sich in der
Form der Ware spiegele.

215 Miosga, in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 84; ausfiihrlich zur Positionsmarke
Klein, Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang der Positionsmarke.
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welche auf einer Ware (Absatzschuh) auf stets dieselbe und damit besondere Weise (Positionie-

rung der roten Farbe auf der Schuhsole) angebracht ist.

a) Farbe als ,,ausschlieBliches* charakteristisches Merkmal des Kennzeichens
Bei einer solchen Positionsmarke ist das auch im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gel-
tende allgemeine Ausschliellichkeitskriterium zu bejahen. Denn charakteristisches
Merkmal im Sinne des § 3 Abs. 2 MarkenG ist hier die rote Farbe, welche zugleich als Marke

fungieren soll.?*®

b) Wesentliche Wertverleihung
Entscheidend fur die Markenschutzfahigkeit ist die Beantwortung der Frage, ob die rote Farbe
der Ware (Absatzschuh) einen wesentlichen Wert verleiht. Im Einklang mit der unter I11./3. er-
folgten Darstellung ist die Prifung dabei primér anhand objektiver Kriterien vorzunehmen. Da-
bei wird zu hinterfragen sein, ob die vom EuGH und BGH vertretenen objektiven Kriterien zu
Uberzeugen vermdgen (dazu unter aa)).
Zu berucksichtigen ist auch die (vermutete) Auffassung der Abnehmerkreise hinsichtlich einer
wesentlichen Wertverleihung durch die rote Farbe (dazu unter bb)).
Schliellich ist der Frage nachzugehen, ob ein Verweis auf das Designrecht einen zu beachtenden

Argumentationsstrang im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt (dazu unter cc)).

aa) Objektive Kriterien
Wie soeben bereits angedeutet, sind die vom EuGH und BGH vertretenen objektiven Beurtei-

lungskriterien einer kritischen Wurdigung zu unterziehen.

aaa) Bedeutender Preisunterschied
Nach der Rechtsprechung des EuGH sowie des BGH soll unter anderem ein bedeutender Preis-
unterschied gegenuber dhnlichen Produkten fiir einen wertverleihenden Faktor im Sinne des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sprechen.

216 Vgl. die oben unter 2. erwihnte Markenanmeldung, wonach die Marke aus der ,,Farbe Rot* besteht.
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Mit Blick auf den Verkaufspreis der Louboutin-Schuhe im hohen dreistelligen und (niedrigen)
vierstelligen Eurobereich?' ist ein bedeutender Preisunterschied im Vergleich zu anderen Ab-
satzschuhen, deren Verkaufspreise sich im zweistelligen und niedrigen dreistelligen Eurobereich
bewegen, nicht von der Hand zu weisen. Allerdings setzt der Wortlaut des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG voraus, dass die Wertverleihung — hier ausgedriickt durch einen erheblichen Preisunter-
schied — gerade auf denjenigen charakteristischen Merkmalen beruht, fir die ein Kennzeichen-
schutz in Anspruch genommen wird. Bestéatigt wird dies durch die Ausfiihrungen des BGH in
seiner Entscheidung in Sachen Quadratische Tafelschokoladenverpackung Il (betreffend die
quadratische Verpackungsform der Tafelschokolade ,,Ritter SPORT*). Bei der Frage nach einer
Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG formuliert der BGH, es sei nicht ersicht-
lich, dass die ,,Form der Verpackung zu bedeutenden Preisunterschieden der in Rede stehenden
Ware fiihrt“?'8, Charakteristisches Merkmal, fiir welches Kennzeichenschutz beansprucht wird,
ist hier die rote Farbe der Schuhsohle. Dass nun aber gerade die rote Farbe fir die hohen Ver-
kaufspreise der Louboutin-Produkte (entscheidend) verantwortlich sein soll, erscheint zweifel-
haft. Denn die hohen Verkaufspreise beruhen — neben der Farbe — primar oder wenigstens auch
auf anderen Faktoren wie dem Material®® sowie der Qualitét der Verarbeitung. Bestatigt wird
dies durch den Umstand, dass auch die Absatzschuhe von anderen Luxusartikelherstellern zu
ahnlich hohen Preisen wie die Louboutin-Schuhe gehandelt werden, ohne indes lber eine rote
Schuhsohle zu verfiigen.

Im Ubrigen vermag das Kriterium des bedeutenden Preisunterschieds nicht zu tiberzeugen. Denn
der Faktor Preisgestaltung ist temporarer Natur, wahrend der Ausschluss vom Markenschutz
nach § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG ,,zeitlich unbegrenzt und mit uniberwindbarer Wirkung ein-

tritt, 220

217 5,0. Fn. 210.

218 BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 45) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung Il (Hervorhebung durch den Ver-
fasser); ausdriicklich auch BPatG GRUR 2019, 838 (Rn. 54) — Quadratische Schokoladentafelverpackung: ,,auf der
Form beruhender Preisunterschied®.

219 Auf der Homepage von Louboutin wird bei der Beschreibung der einzelnen Schuhprodukte deren (hochwertiges)
Material betont (unter anderem Kalbsleder, Lackleder sowie Nappaleder).

220 Kur, GRUR 2014, 1099 (1100); ebenso Hacker, WRP 2015, 399 (402), der ferner darauf hinweist, die Preisge-
staltung erfolge ,,weitgehend zufdllig®.
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bbb) Vermarktungsstrategie
Als weiteres objektives Beurteilungskriterium zieht die Rechtsprechung die Ausarbeitung einer
Vermarktungsstrategie heran, die hauptséchlich die &sthetischen Eigenschaften der jeweiligen
Ware herausstreicht. Als prominentes Beispiel flr eine solche Vermarktungsstrategie sei der be-
kannte Werbespruch ,,Quadratisch. Praktisch. Gut“ — bezogen auf die quadratische
Verpackungsform der ,,Ritter SPORT* — genannt.??! Dass Louboutin die rote Farbe der Sohle
seiner Schuhprodukte besonders ,,herausstreicht®, ist nicht ersichtlich; ein besonderer Hinweis
Louboutins auf die rote Sohlenfarbe seiner Schuhprodukte analog zum Hinweis auf die quadrati-
sche Verpackungsform der ,,Ritter SPORT* findet sich auf Louboutins Homepage nicht. Unab-
héngig davon erheben sich gegen das Kriterium der Vermarktungsstrategie mehrere Bedenken:
Nicht anders als die Preisgestaltung ist auch die Vermarktungsstrategie temporérer Natur und da-
mit dem auf Dauer ausgelegten Ausschlussgrund des 8§ 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG nicht zutrég-
lich.?2?
Hinzu kommt, dass der Verkehr in Bezug auf neuartige Gestaltungen — hier die rote Sohle eines
Schuhs — in diesen mangels entsprechender Gewohnung regelméRig keinen Hinweis auf ein be-
stimmtes Unternehmen erblicken wird, sodass die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion einer
Marke??® nicht zum Tragen kommt. Um dieser Funktion und damit einem Markenschutz zur Gel-
tung zu verhelfen, ist der Markenschutzsuchende gerade darauf angewiesen, durch ein intensives
Bewerben seiner Warengestaltung auf deren Herkunft hinzuweisen und den Verkehr an eben-
diese Herkunft zu gewohnen. Ohly gebraucht in diesem Zusammenhang den aus dem angelséch-
sischen Rechtskreis stammenden Begriff des ,,secondary meaning“.224 Das ,,Phdnomen* des ,,se-
condary meaning™ ist im deutschen Recht systematisch auf der Ebene der Verkehrsdurchsetzung
(8 8 Abs. 3 MarkenG) bzw. — bei Benutzungsmarken (8 4 Nr. 2 MarkenG) — der Verkehrsgeltung

und damit auf der zweiten Stufe der Priifung zu verorten.??® Verortete man das Kriterium der

221 vgl. BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 45) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung 11, der aaO im Ergebnis eine
wesentliche Wertverleihung durch die quadratische Verpackungsform jedoch ablehnt; ein weiteres Beispiel stellt die
Entscheidung EuGH GRUR Int. 2012, 560 (Rn. 73 ff.) — Bang & Olufsen dar, in der es um den Markenschutz der
Form eines Lautsprechers des Herstellers Bang & Olufsen ging. Der EUGH hat den Tatbestand des

8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit dem Argument bejaht, das Design des Lautsprechers stelle ein wichtiges Element der
Markenpolitik Bang & Olufsens dar (Rn. 74) und werde von besagtem Unternehmen ,,an erster Stelle hervorgeho-
ben“ (Rn. 75).

222 Kur, GRUR 2014, 1099 (1100); ebenso Hacker, WRP 2015, 399 (402).

23 5,0. Fn. 179.

224 Ohly, GRUR 2007, 731 (736).

225 \/gl. Ohly, GRUR 2007, 731 (736); Sambuc, GRUR 1997, 403 (404).
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Vermarktungsstrategie nun auf der ersten Stufe der Priifung — d.h. 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG -,
fuhrte dies aus Sicht des Markenschutzsuchenden zu einem Dilemma: Einerseits ist er zur Erlan-
gung von Verkehrsdurchsetzung (8 8 Abs. 3 MarkenG) bzw. -geltung (8§ 4 Nr. 2 MarkenG) —
also des ,,secondary meaning* — auf eine breite Vermarktungsstrategie angewiesen, mit deren
Hilfe er die Kennzeichenfunktion seiner Gestaltung durchzusetzen versucht. Andererseits wirde
gerade diese Vermarktungsstrategie nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH (womég-
lich) zu einer Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fuhren, der einen Markenschutz un-
uberwindbar ausschliet. Dieser Wertungswiderspruch wird gerade in Bezug auf Farben virulent.
Denn nach der Rechtsprechung des EuGH fehlt Farben regelmaRig eine origindre Unterschei-
dungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), da eine Farbe grundsatzlich nicht als Mittel der
Identifizierung verwendet werde.??® Dieser Rechtsprechung haben sich sowohl der BGH?? als
auch die herrschende Lehre??® angeschlossen.

Als Beispiel fiur die vorstehend gemachten Ausfiihrungen lasst sich eine Entscheidung des LG
Disseldorf aus dem Jahre 1953 zu § 25 WZG anfuhren. Gegenstand der (rechtskraftigen) Ent-
scheidung war ein Ausstattungsschutz der grauen Farbe von Kohlepapier.??® Nach der Feststel-
lung, dass Farben grundsatzlich ausstattungsschutzfahig sind?%°, lehnt das Gericht einen Ausstat-
tungsschutz im Ergebnis ab. Zur Begriindung fuhrt es aus, dass es sich bei der Farbe Grau in Be-
zug auf Kohlepapier um eine herkdémmliche Farbgebung handele. In einem solchen Fall kénne
die Farbe nur dann als Herkunftsmerkmal fungieren, wenn der Schutzsuchende die ihm er-
wiinschte Herkunftsfunktion der Farbe durch ,,besondere Werbung* hervorgehoben habe; an ei-

ner solchen Werbung fehlte es nach den Feststellungen des LG jedoch.?®

226 |n Bezug auf abstrakte Farbmarken: EUGH GRUR 2003, 604 (Rn. 65 f.) — Libertel; EUGH GRUR 2004, 858 (Rn.
38 f.) — Heidelberger Bauchemie; EUGH GRUR 2019, 511 (Rn. 29 f.) — Hartwall.

227 Exemplarisch BGH GRUR 2010, 637 (Rn. 12 f.) — Farbe gelb; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 11 f.) — Nivea-
Blau; BGH GRUR 2016, 1167 (Rn. 14 f.) — Sparkassen-Rot.

228 Exemplarisch Strobele, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 371; Schumacher in:
BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 435.

229 | G Dusseldorf GRUR 1954, 27 (27) — Kohlepapier.

230 |G Diisseldorf GRUR 1954, 27 (27) — Kohlepapier.

231 |G Disseldorf GRUR 1954, 27 (28) — Kohlepapier.
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ccc) Andersartigkeit
Ein weiteres objektives Beurteilungskriterium soll nach der Rechtsprechung in dem Grad der An-
dersartigkeit des als Kennzeichen verwendeten Merkmals im Vergleich zu anderen auf dem je-
weiligen Markt allgemein genutzten Merkmalen liegen.
Soweit ersichtlich, verwendet ausschliellich Louboutin eine rote Sohle fir hochhackige Damen-

schuhe. Folglich liegt das Kriterium der Andersartigkeit vor2

, was prima facie fir eine Sub-
sumtion der roten Farbe unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG spricht. Dies setzt freilich voraus, dass

das Kriterium der Andersartigkeit als Beurteilungskriterium zu tiberzeugen vermag.

(1) Wertungswiderspruch wie beim Kriterium der Vermarktungsstrategie
Das erscheint jedoch zweifelhaft. Wie soeben beim Kriterium der Vermarktungsstrategie aufge-
zeigt, ergibt sich auch in Bezug auf das Kriterium der Andersartigkeit fir den Markenschutzsu-
chenden ein Dilemma: Wie bereits erwéhnt, spricht die Rechtsprechung Farben grundsatzlich
eine originare Unterscheidungskraft ab (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).?*3 Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz lasst sie unter anderem dann zu, wenn sich die jeweils gewahlte Farbe im Bereich
der konkreten Ware als uniiblich erweist.?3* Wahlt der Markenschutzsuchende nun eine solche
undbliche und damit andersartige Farbe, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
zu Uberwinden bzw. um Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG zu erlangen, wird ihm
dies zum Verhangnis, da diese Andersartigkeit zugleich zu einem Schutzausschluss nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fiihren soll.Z®

232 A A. das schweizerische Bundesverwaltungsgericht (BVGer) GRUR Int. 2016, 821 (826 a.A.) — Louboutin/IGE,
wonach hochhackige Damenschuhe mit bearbeiteter (wohl nicht roter) AuRensohle von verschiedenen gewerblichen
Schuhverkéufern auf dem schweizerischen Markt angeboten wirden, sodass die rote AulRensohle der Louboutin-
Schuhe nicht vom dblichen bzw. géngigen Gestaltungsschatz im strittigen Warensegment abweiche. Bestatigt wird
diese Auffassung von der Nachinstanz Bundesgericht (BGer) GRUR Int. 2017, 338 (342 a.E.) — Louboutin/IGE. Da-
mit stellen die Schweizer Gerichte auf einen Kontrast zwischen den Farben der Auliensohle und den Rest des
Schuhs ab. Da Louboutin in seiner Markenanmeldung aber explizit auf eine rote AuRensohle (und nicht allgemein
einen Farbkontrast zwischen AulRensohle und Schuh) abstellt (s.0. unter 2.), ist nach hier vertretener Auffassung die
konkrete Farbe der AulRensohle in den Blick zu nehmen. Dass aber auch andere Hersteller eine rote AulRensohle ver-
wenden, ist nicht ersichtlich.

233 5 die Nachweise in Fn. 226, 227.

234 Vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 227 (Rn. 80 f.) — Farbe Orange; EuG GRUR Int. 2009, 513 (Rn. 41) — Kombina-
tion von 24 Farbkéastchen.

235 |n diese Richtung auch Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 101.
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(2) Weiterer Wertungswiderspruch
Das Kriterium der Andersartigkeit flihrt auch aus einer anderen Perspektive zu einem Wertungs-
widerspruch: Da andersartige Gestaltungen nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH
unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fallen sollen, wird dem Umstand der Andersartigkeit ein wert-
verleihender Charakter im Sinne der Norm zugesprochen. Schlie3t man nun diese andersartigen
Gestaltungen vom Kennzeichenschutz aus, fiihrt dies im Ergebnis dazu, dass ,,gerade erfolgrei-

che Designs [...] vom Markenschutz ausgeschlossen* werden.?%

(@) Einwand von Teilen der Literatur
Hiergegen wenden sich Stimmen aus der Literatur mit dem Argument, andersartige Gestaltungen
k&men — anders als gewdhnliche Gestaltungen — in den Genuss eines Design- und/oder Urheber-
schutzrechtes.?®” Dem ist freilich zu entgegnen, dass ein Schutz sowohl nach dem Designrecht
(8 27 Abs. 2 DesignG: 25 Jahre) als auch nach dem Urheberrecht (§ 64 UrhG: 70 Jahre bis nach
dem Tod des Urhebers) zeitlich befristet ist, wohingegen ein Markenschutz zeitlich potentiell un-
befristet ist (vgl. 8 47 Abs. 2 MarkenG in Bezug auf Eintragungsmarken nach § 4 Nr. 1 Mar-
kenG; bei Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG gilt der Markenschutz, solange die Ver-
kehrsgeltung anhélt). Damit aber wiirde das erfolgreiche (andersartige) Design gegeniber dem
gewdhnlichen Design in Bezug auf die Schutzdauer schlechter gestellt.?*® Diese Ungleichbe-
handlung hélt Raue indes fur gerechtfertigt, da die ,,tragende Begriindung des dauerhaften Mar-
kenschutzes* die ,,Notwendigkeit fortlaufender Investitionen* (in die Unterscheidungskraft einer
Gestaltung) sei.?®® Eine solche Investitionsnotwendigkeit in die Unterscheidungskraft stelle sich
jedoch nur bei einfachen Gestaltungen, denen — anders als andersartigen Gestaltungen — eine na-

tirliche Unterscheidungskraft nicht immanent sei; besagte Investition in die Unterscheidungs-

236 Ohly, GRUR 2007, 731 (733) (Auslassung durch den Verfasser); ahnlich Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auf-
lage), § 3 Rn. 58; MPI, Study on the Overall Functioning oft the European Trade Mark System, S. 72 a.E. f. (Rn.
2.32); Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 238.

237 Sambuc, GRUR 2009, 333 (335); Raue, ZGE 2014, 204 (222 a.A.).

238 Dies beméangelnd auch Kraft, GRUR 1957, 314 (318): ,,Es wiire nicht einzusehen, warum eine im Verkehr durch-
gesetzte Aufmachung, die keinerlei schopferischen Gedanken, keinerlei neue Idee aufweist [ergo als gewohnliches
Design mangels Neuheit und Eigenart im Sinne des § 2 DesignG keinem Designschutz unterféllt], bei Vorliegen
aller Voraussetzungen als Ausstattung Schutz genief3en sollte, eine Formgebung, die neu und eigenartig ist [ergo als
andersartige Gestaltung einem Designschutz unterfillt], aber nicht* (eckige Klammerzusétze durch den Verfasser).
2% Raue, ZGE 2014, 204 (222) (Hervorhebung durch den Verfasser).
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kraft stelle eine ,,echte wettbewerbliche Zusatzleistung* dar, fiir die ein Markenschutz ange-
bracht sei.?*® Dagegen erschopfe sich die Leistung bei andersartigen Gestaltungen in einem ein-

maligen Aufwand, fiir den ein dauerhafter Markenschutz nicht gerechtfertigt sei.?*!

(b) Stellungnahme

Diesen Ausfuhrungen Raues ist zu widersprechen. Tragende Begriindung des dauerhaften Mar-
kenschutzes ist nicht die Notwendigkeit fortlaufender Investitionen in die Unterscheidungskraft
einer Gestaltung. Mit Blick auf die Hauptfunktion einer Marke — Zuordnung von Produkten zu
einem bestimmten Unternehmen (Herkunftsfunktion)?*? — liegt die Aufgabe des Markenrechts
darin, Herkunftsvorstellungen (der Abnehmer) gegen Verwechslungen zu schiitzen.?*® Daraus
wiederum folgt, dass ein Markenschutz einer Gestaltung solange gerechtfertigt ist, wie der Ge-
staltung eine Unterscheidungskraft zukommt, denn dann vermag die Gestaltung Herkunftsvor-
stellungen zu begriinden, die es zu schiitzen gilt.?** Ob diese Unterscheidungskraft nun von Na-
tur aus gegeben ist oder aber durch entsprechende Investitionen erworben wurde, spielt nach dem

Gesetz keine Rolle.?*

(3) Besonderheit bei Farben
Schliellich muss man sehen, dass sich die Entscheidungen des EuGH bzw. des BGH, in denen
das Kriterium der Andersartigkeit verankert wurde, auf dreidimensionale Gestaltungen beziehen.
So geht es in der Entscheidung Hauck/Stokke um dem Kennzeichenschutz eines

240 Raue, ZGE 2014, 204 (224).

241 Raue, ZGE 2014, 204 (222).

242 Fn, 179.

243 Fn, 179; so auch Raue, ZGE 2014, 204 (222 a.A.) selbst.

244 \/gl. Ohly, in: Kur/Levin/Schovsbo, The Design Approach, S. 115 a.E. f.; ders., GRUR 2007, 731 (736): Fir die
Gewihrung potenziell ewigen Markenschutzes erforderlich sei ,,eine schutzzweckorientierte, an der Herkunftsfunk-
tion des Kennzeichenrechts orientierte Auslegung der markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen* (Hervorhebung
durch den Verfasser); Hefermehl, in: Festschrift Mohring, 225 (234 a.E. f.) (zu § 25 WZG): ,,Wird die Farbgebung
einer Ware [...] innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Zeichen ihrer Herkunft gewertet, so begrundet diese Vor-
stellung die Schutzfahigkeit und Schutzwirdigkeit einer farbigen Ausstattung® (Auslassung sowie Hervorhebung
durch den Verfasser); wohl auch Tetzner, WRP 1956, 93 (93) (zu § 25 WZG): ,,Nicht darauf, ob eine Ausstattung
mit ,,Aufwand an Geist* geschaffen worden ist, kommt es an, sondern darauf, ob sie sich im Verkehr durchgesetzt
hat*; Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 238 a.E.

245 Arg. e § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, der (nur) solche Gestaltungen vom Markenschutz ausschlieft, denen eine origi-
nare (natlrliche) Unterscheidungskraft fehlt. Die von Raue (Fn. 239) in Bezug genommenen Investitionen spielen
dann im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung (8 8 Abs. 3 MarkenG) bzw. Verkehrsgeltung (8 4 Nr. 2 MarkenG) eine
Rolle.
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Kinderstuhls?*®, wahrend die Entscheidung des BGH in Sachen Quadratische Tafelschokoladen-
verpackung Il den Kennzeichenschutz der quadratischen Verpackungsform der Tafelschokolade
,Ritter SPORT* zum Gegenstand hat.?*” Die Annahme der Rechtsprechung, Andersartigkeit be-
dinge Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, scheint auf folgendem Gedanken
zu beruhen: Bei dreidimensionalen Gestaltungen ist die Kreation einer andersartigen Gestaltung
haufig mit einem nicht unerheblichen Schopferaufwand verbunden, der bzw. dessen Ergebnis
(das Endprodukt) von den Kdufern registriert und durch ihre Kaufentscheidung honoriert wird,
was wiederum eine Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bedingt.?*® So wird
der streitgegenstandliche Kinderstuhl der Hauck/Stokke-Entscheidung als ein Stuhl umschrieben,
der aus schriagen Stiitzstreben sowie aus Stiitzstreben und Holmen in ,,L*“-Form bestehe, die ihm
ein ,,hohes Niveau an Originalitdt” verleihen, aufgrund derer das Design des Stuhls ,,mehrfach
ausgezeichnet, lobend erwahnt und in Museen ausgestellt* worden sei.?*°

Auf Farben ist dieser Gedanke nicht tbertragbar. Anders als dreidimensionale Gestaltungen

muss eine Farbe nicht , kreiert im Sinne von ,,erfunden‘ werden. Vielmehr bedient sich der De-

signer einer Farbgestaltung aus dem bereits bestehenden Farbenpool.

(4) Zwischenergebnis
Das Kriterium der Andersartigkeit ist — namentlich in Bezug auf Farben — als Beurteilungskrite-
rium im Rahmen des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG abzulehnen.

ddd) Kunstlerischer Wert
Als weiteres Beurteilungskriterium zieht die Rechtsprechung den kinstlerischen Wert der fragli-
chen Gestaltung heran. Der Grund fiir das Abstellen auf den kunstlerischen Wert leuchtet ein:
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 Marken soll der Abgrenzung unter anderem zum Urheberrecht dienen.?° Da das

Urheberrecht dem Schutz von kiinstlerischen, d.h. gestalterischen Elementen dient (vgl.

246 EUGH GRUR 2014, 1097 (1097 f.) — Hauck/Stokke.

27 BGH GRUR 2020, 1089 (1090) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung I1.

248 Dariiber hinaus durfte in Bezug auf dreidimensionale Gestaltungen im Falle von deren Andersartigkeit regelma-
Rig eine Eigenart im Sinne des § 2 Abs. 1, 3 DesignG und damit ein Designschutz zu bejahen sein (vgl. Ohly, ZEuP
2004, 296 [309 a.A.]), zu welchem § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG den Markenschutz gerade abzugrenzen gedenkt.
Dazu, dass ein Designschutz im Rahmen von Farben indes regelméRig ausscheidet, s. unten unter cc)/fff)/(1).

249 EUGH GRUR 2014, 1097 (1097) — Hauck/Stokke.

20 5,0, den Text zu Fn. 149.
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§ 1 UrhG), ist es im Ansatz konsequent, den Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG umso e-
her bejahen zu wollen, je hoher der kiinstlerische Wert einer Gestaltung ist.

Nichtsdestotrotz gibt das Kriterium des kiinstlerischen Wertes Anlass zur Kritik:

(1) Fehlende Objektivitat
Die Rechtsprechung will das Kriterium des kinstlerischen Wertes als ein objektives Beurtei-
lungskriterium verstanden wissen, welches eine verlassliche Bewertung dahingehend ermdglicht,
ob die Entscheidung der Verbraucher, die jeweilige Ware zu kaufen, in hohem MaRe durch das
zu beurteilende Merkmal (hier die rote Farbe) bestimmt wird.?! Inwiefern dem Kriterium des
kunstlerischen Wertes indes ein solcher objektiver und verléasslicher Charakter zukommen soll,
ist nicht ersichtlich. Da das &sthetische Empfinden der Bevdlkerung im Allgemeinen stark vari-
iert, ist die Beantwortung der Frage nach dem gestalterischen Wert in hohem Mal3e von subjekti-

ven Einschatzungen abhangig.

(2) Unbestimmtheit
Da die (vermutete) Wahrnehmung der jeweiligen Gestaltung durch den Durchschnittsverbrau-
cher ein (wenngleich nach der Rechtsprechung lediglich nitzliches) Beurteilungskriterium i.R.d.
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt?®2, steht die Subjektivitit des in Rede stehenden Kriteriums
seiner Anwendung an sich nicht entgegen. Allerdings stellt sich die Frage nach seinem Mehr-
wert. Wann genau ein hinreichendes Mal? an kinstlerischem Wert vorliegen soll, welches zur
Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fuhrt und damit markenschutzschédlich ist, ist der
Rechtsprechung nicht zu entnehmen. Bezeichnenderweise lehnt der BGH in seiner Entscheidung
in Sachen Quadratische Tafelschokoladenverpackung Il einen kiinstlerischen Wert der quadrati-
schen Verpackungsform mit der (im Ergebnis sicherlich Uberzeugenden) floskelhaften Begriin-
dung ab, besagter Verpackungsform komme im Vergleich zu Verpackungen in Rechteckform
mit ungleichen Seitenlangen kein relevanter kiinstlerischer oder gestalterischer Wert zu?%3, ohne

indes einen Mal3stab dafiir anzugeben, wann ein solcher Wert tiberhaupt vorliegen kénnte.

%1 S50 BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 39) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung II.
252 5,0. unter 111./3. und unten unter bb).
23 BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 42) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung 11.
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(3) Widerspruchlichkeit
Da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG umso eher zu bejahen sein soll, je hoher der kunstlerische Wert
einer Gestaltung ist, fihrt das Kriterium des kiinstlerischen Wertes insoweit zu einem Wertungs-
widersprich, als es gerade ansprechende und damit erfolgreiche Designs von einem Kennzei-
chenschutz ausschlie3t. Dass dies nicht zu tiberzeugen vermag, wurde bereits beim Kriterium der

Andersartigkeit erértert.?>

(4) Zwischenergebnis

Auch das Kriterium des kunstlerischen Wertes vermag nicht zu tiberzeugen.

eee) Warenkategorie
Zuzustimmen ist hingegen dem Beurteilungskriterium der Rechtsprechung, welches auf die Art
der in Rede stehenden Warenkategorie abstellt. Dafur spricht bereits der Umstand, dass
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausdriicklich auf die ,,Ware* abstellt. Dem Begriff ,,Ware* stellt das
Gesetz den bestimmten Artikel ,,der voran. Dies macht deutlich, dass die konkrete Warenkate-
gorie (hier hochhackige Damenschuhe) bei der Beurteilung der Frage nach der Wertverleihung
miteinzubeziehen ist. Im Ubrigen ermdglicht eine Einbeziehung der jeweiligen Warenkategorie

eine auf den Einzelfall zugeschnittene Entscheidung.?®®

(1) Entscheidung aus der Schweiz
Eine Bezugnahme auf die Warenkategorie findet sich in einer Entscheidung des Bundesgerichts
(BGer) aus der Schweiz.
In seiner Entscheidung vom 02.02.2017 &uRert sich das BGer zu einem Ausschluss der roten
Schuhsohle des Louboutin-Schuhs auf der Grundlage des Art. 2 lit. a MSchG?®®. Dieser schlief3t

solche Zeichen vom Markenschutz aus, die ,,Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke

254.5,0. unter ccc).

2% |n diese Richtung auch Raue, ZGE 2014, 204 (219), wonach die Eingriffsintensitat (gemeint ist der Eingriff des
Markenrechts in den Produktwettbewerb) je nach der Branche des Designs variiere.

256 Markenschutzgesetz vom 28.08.1992.
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fiir die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fiir die sie beansprucht werden. Dem
,,Gemeingut® sind nach der schweizerischen Rechtsprechung solche Zeichen zuzuordnen, an de-
nen ein Freihaltebediirfnis besteht oder denen die Unterscheidungskraft fehlt.2>” Damit entspricht
Art. 2 lit. a MSchG der Sache nach dem § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, Abs. 3 MarkenG und somit
nicht dem hier im Mittelpunkt stehenden § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dennoch sind die Ausfiih-
rungen des BGer auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG tibertragbar. Das schweizerische Pendant zu

8 3 Abs. 2 MarkenG findet sich in Art. 2 lit. b MSchG. Dieser ist indes nach seinem Wortlaut auf
,Formen* beschrinkt, unter die eine Farbe nicht fallt. Unabh&ngig hiervon sprechen auch die
Ausflihrungen des BGer fiir deren Ubertragbarkeit auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. So auRert das
Gericht im Zusammenhang mit der Unterscheidungskraft (und damit Art. 2 lit. a MSchG), das in
Frage stehende Zeichen bestehe ,,aus einer einfarbigen Darstellung der Unterseite eines hochha-
ckigen Damenschuhs, wodurch es mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmilzt. Zei-
chen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, werden jedoch gewdhnlich nicht als
Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern lediglich als besondere Gestaltung
[der Ware] wahrgenommen*?°8, Damit betrachtet das BGer die rote Farbung der Untersohle nicht
als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware (Damenschuh), sondern als unselbststandigen
Teil der Ware selbst. Der von § 3 Abs. 2 MarkenG ins Auge gefasste Selbststandigkeitsgrundsatz
ist demnach nicht gewahrt.

Die fehlende Selbststandigkeit des Zeichens stltzt das BGer im Anschluss seiner Darlegungen
auf die Warenkategorie, indem es ausfiihrt, die Modebranche zeichne sich ,,beziiglich der bean-
spruchten Damenschuhe mit hohen Absatzen durch eine groRe Gestaltungsvielfalt aus und
schopferische Entwicklungen werden geradezu erwartet, weshalb die bloRe Einfarbung eines
Teils der Produktoberflache in Form der AulRensohle von den angesprochenen Abnehmern der

Ware zugeschlagen und nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird.«2>°

(2) Stellungnahme

Dem BGer ist darin zuzustimmen, dass schopferische Entwicklungen in der Modebranche

257 BGer GRUR Int. 2017, 338 (341) — Louboutin/IGE m.w.N.

258 BGer GRUR Int. 2017, 338 (342) — Louboutin/IGE (Hervorhebungen und eckiger Klammerzusatz durch den
Verfasser).

29 BGer GRUR Int. 2017, 338 (342 a.E. f.) — Louboutin/IGE (Hervorhebungen durch den Verfasser).
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erwartet werden. Daraus ist aber nicht zwingend die Schlussfolgerung zu ziehen, die rote Einfar-
bung der AulRensohle sei ein unselbststandiger Bestandteil der Ware selbst und scheide somit als
Kennzeichen aus:

Zwar kann bei bestimmten Produkten nach der Lebenserfahrung eine (widerlegbare) Vermutung
fiir eine Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sprechen.?®® Richtigerweise be-
darf die Beantwortung der Frage nach einer Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG jedoch stets einer Einzelfallpriifung?®?.

Hinzu kommt, dass die Rechtsprechung des EuGH (und BGH) nicht dahingehend zu verstehen
ist, der Ausschlussgrund sei schon dann zu bejahen, wenn eines der vom EuGH aufgestellten ob-
jektiven Bewertungskriterien (hier die Warenkategorie) vorliegt. So hat das BPatG in Bezug auf
die Tafelschokolade ,,Ritter SPORT* (einzig) das Kriterium der Vermarktungsstrategie — ausge-
drickt durch den Werbespruch ,,Quadratisch. Praktisch. Gut.” — bejaht; im Rahmen seiner ange-
stellten Gesamtabwagung hat der Senat den Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG den-
noch verneint.?% Der BGH als Rechtsbeschwerdeinstanz hat dieses VVorgehen des BPatG aus-
driicklich gebilligt.?3

(3) Zwischenergebnis
Festzuhalten ist damit, dass aus der in Rede stehenden Warenkategorie (Damenschuhe) allein
kein abschlieBendes Urteil hinsichtlich einer Wertverleihung durch die rote Einfarbung moglich

ist. Vielmehr bedarf es einer weiteren, einzelfallbezogenen Prifung.

260 Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), 8 3 Rn. 151; BGH BIPMZ 2002, 228 (228) —
Schmuckring (dass aber auch in derartigen Fallen eine Einzelfallpriifung angebracht sein kann, schliet der BGH,
228 a.E. f., nicht ausdrucklich aus).

261 BGH BIPMZ 2002, 228 (228) — Schmuckring; Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 92; dies.,
GRUR Int. 2004, 755 (756); vgl. auch EUGH GRUR 2020, 631 (Rn. 58, 59 und 61) — Gémbdc: Da

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf eine wesentliche Wertverleihung abstelle, treffe es zu, dass besagte Norm insbeson-
dere bei Waren mit kiinstlerischem oder dekorativem Wert Anwendung finde (Rn. 58). Daraus folge aber nicht, dass
der Ausschlussgrund des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG im Bereich von derartigen Waren automatisch Anwendung
finde (Rn. 59). Daher sei stets zu prifen, ob die VVoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ,,im konkreten Fall*
erfullt seien (Rn. 61).

262 BPatG GRUR 2019, 838 (Rn. 54) — Quadratische Schokoladentafelverpackung.

263 BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 45) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung I1.
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bb) Verkehrsauffassung
Wie es auch das schweizerische BGer getan hat?%, ist zusitzlich die Verkehrsauffassung in die
Prufung miteinzubeziehen. Letztere ist dabei insoweit objektiviert, als auf die vermutete

Verkehrsauffassung zu rekurrieren ist.

(1) Farbe als bloRRe Verzierung
Mit Blick auf den von § 3 Abs. 2 MarkenG ins Auge gefassten Selbststandigkeitsgrundsatz ist
bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung der Frage nachzugehen, ob der Durchschnittsabneh-
mer der Ware (hier hochhackige Damenschuhe) in der in Rede stehenden Gestaltung (hier die
rote Farbe) einen unselbststandigen Bestandteil der Ware (dann greift 8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)
oder aber lediglich deren selbststdndige Zutat (dann ist 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu verneinen)
erblickt. Da sich der Kaufentschluss eines Verbrauchers primar auf ein Produkt bezieht, scheint
die vorstehend aufgeworfene Frage nach der Selbststandigkeit der Gestaltung danach zu beant-
worten zu sein, ob die Kaufentscheidung des Durchschnittsverbrauchers im Wesentlichen auf
ebendieser Gestaltung beruht.?%®
Betrachtet man die Rechtsprechung sowie die Literatur, scheinen diese gegen die Selbststandig-
keit und damit (Marken-)Schutzfahigkeit der roten Farbe zu sprechen. So flihrt der BGH in sei-
ner Entscheidung in Sachen Trainingsanzug aus, die drei weillen Streifen auf einem Trainingsan-
zug des Herstellers Adidas wiirden vom Verkehr im Allgemeinen lediglich als modisches Merk-
mal und damit Verzierung angesehen werden; eine solche Verzierung sei aber grundsatzlich als
zum Wesen der Ware gehorig anzusehen, da fur die Wertschatzung einer Ware (hier Trainings-
anzug), die wesentlich von modischen Gesichtspunkten abhange, deren modische Ausgestaltung
von maRgeblicher Bedeutung sei.?®® Dieselbe Richtung schlagt Raue ein, wenn er ausfiihrt, der
Verkehr erblicke in der dekorativen Verwendung eines Zeichens keinen Herkunftshinweis.?’
Auch die AuBerungen des EuGH lassen sich dahingehend interpretieren, er lehne eine Selbst-
standigkeit von Farben gegeniiber der Ware grundsatzlich ab. So fuhrt der EUGH in zwei Ent-

scheidungen aus, eine Farbe sei fiir gewohnlich eine bloRe Eigenschaft von Gegenstanden.?®

264 5.0. den Text zu Fn. 259.

265 \/gl. oben unter 111./2.

266 BGH GRUR 1972, 546 (547) — Trainingsanzug.

27 Raue, ZGE 2014, 204 (213).

268 EUGH GRUR 2003, 604 (Rn. 27) — Libertel; EuGH GRUR 2004, 858 (Rn. 23) — Heidelberger Bauchemie.
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(2) Stellungnahme
Dem BGH ist darin zuzustimmen, dass fir die Wertschatzung einer Ware aus dem Bereich der
Mode deren modische Ausgestaltung von mafgeblicher Bedeutung ist. Insoweit stimmen die
Ausfiihrungen des BGH mit denen des schweizerischen BGer (iberein.?®® Folglich ist die
Schlussfolgerung, der Durchschnittsabnehmer kaufe den Louboutin-Schuh gerade wegen dessen
roter Aufiensohle, konsequent. Fraglich ist aber, ob diese tatsachliche Schlussfolgerung auch die
zwingende rechtliche Schlussfolgerung zuldsst, die rote AuBensohle stelle einen unselbststandi-
gen Warenbestandteil dar und unterfalle als ein solcher dem Anwendungsbereich des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dies wére nur dann der Fall, wenn der Kaufentschluss das von ihm
erfasste Bezugsobjekt (hier die rote Aullensohle) zwingend als Ware determiniert. Gerade hier-
gegen erheben sich jedoch Bedenken. Dass sich im Text zum vorstehenden Abschnitt unter (1)
die Formulierung findet, der Kaufentschluss eines Verbrauchers beziehe sich ,,primare auf ein
Produkt, entstammt nicht dem Zufall. Vielmehr sollte damit ganz bewusst zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass sich ein Kaufentschluss nicht ausschliel3lich auf das Produkt zu beziehen
braucht. In diesem Zusammenhang weist Sambuc darauf hin, dass auch ein Kennzeichen als Be-
zugsobjekt des Kaufentschlusses in Betracht kommt. Insoweit diene das Kennzeichen dem Kau-
fer dazu, ,,Signale an das soziale Umfeld auszusenden®; der Inhalt dieser Signale bestimme sich
,hach dem Symbolwert der betreffenden Marke fiir einen bestimmten Konsum- oder Lebensstil*
und konne dementsprechend unter anderem statusbezogener Natur sein.?’® Relevanz erlange
diese Signalaussendung gerade in der heutigen Gesellschaft, in welcher die Bedurfnisse etwa
nach Bekleidung ,,dutzendfach befriedigt, ja teilweise ad nauseam iiberfiittert sind*.2’* Als Bei-

spiel fur die Signalaussendung eines Kennzeichens l&sst sich mit Sambuc etwa die auf einem

269 \/gl. oben den Text zu Fn. 259.

270 sambuc, GRUR 1989, 547 (556); dhnlich Ohly, in: Kur/Levin/Schovsbo, The Design Approach, S. 117: “In mod-
ern marketing, trade marks also convey messages of lifestyle [...] It [gemeint ist die Marke] appeals to the consumer
not only by saying: “I come from a source which is known for its quality and prestige”, but also by saying: “Buy me
because I’'m cool.” (Auslassung und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser); s. auch Koschtial, GRUR Int.
2004, 106 (110): ,,Es ist offensichtlich, dass der Wert der [...Jmarke [...] regelmiBig auch zum Wert des Produkts
beitrdgt [...] so dass etwa die Hersteller von Rittersport-Schokolade oder Coca-Cola bei unter Umstanden gleicher
Produktgite einen hoheren Preis verlangen kdnnen, als der unbekannte Mitbewerber* (Auslassungen durch den Ver-
fasser); s. ferner Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 239: ,,In der globalisierten und von Wer-
bung und Marketing dominierten Wirtschaftswelt ist es in der Regel die Marke selbst, die einem Produkt seinen we-
sentlichen Wert verleiht.”; s. schlieBlich EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 60) — Gombdc: Wesentliche Wertverleihung
durch eine Gestaltung aufgrund der ,,Identitdt ihres Entwerfers®.

271 Sambuc, GRUR 1989, 547 (556).
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Pullover angebrachte Wortmarke ,,BOSS* anfiihren. Mit Recht merkt Sambuc hierzu an, der Pul-
lover werde in erster Linie aufgrund der plakativen Verwendung des Wortzeichens gekauft.?’
Zwar findet sich im Anschluss die Bemerkung, das Zeichen verselbststandige sich hier zur
Ware.?’3 Jedoch darf dies nicht dahingehend (miss)verstanden werden, das Wortzeichen ,,BOSS*
verliere hier seinen Charakter als (ein dem Markenrecht unterfallendes) Kennzeichen. Denn der
Pullover mit dem ,,BOSS*“-Symbol wiirde auch dann seine Kaufer finden, wenn es sich bei ihm
um ein Plagiat handelte; entscheidend ist, dass das soziale Umfeld des Kéaufers glaubt, es handele
sich um das Original.2™ Das Original — d.h. ein Pullover aus dem Hause Hugo Boss — steht in der
Gesellschaft namlich fir hochwertige Qualitat und vermittelt damit (so jedenfalls die Hoffnung
des Kéufers) einen gewissen Status. Damit aber soll das Wortzeichen ,,BOSS* den Pullover ge-
rade von Pullovern anderer Hersteller unterscheiden, sodass die Unterscheidungsfunktion einer
Marke zum Tragen kommt.

Diese Ausfiihrungen sind auf die rote AuBensohle des Louboutin-Schuhs tbertragbar. Mit Blick
auf die hohen Verkaufspreise der Louboutin-Schuhe vermitteln Letztere ein Image von Exklusi-
vitét, dienen also wie das ,,BOSS*“-Zeichen als ein Statussymbol. Die (vom Kaufer erhoffte) Sta-
tusverleihung wird dadurch erzielt, dass die rote AuRensohle ausschliel3lich von Louboutin ver-
wendet wird. Folglich ordnet das soziale Umfeld der Durchschnittsabnehmer die rote AuRen-
sohle dem (prestigetrachtigen) Hersteller Louboutin zu. Dies wissen auch die Durchschnittsab-
nehmer, was einen nicht unerheblichen Anteil ihrer Kaufmotivation ausmacht. Dann aber ver-
mag der Umstand, dass die Durchschnittsabnehmer den Louboutin-Schuh gerade aufgrund des-
sen roter AuBensohle erwerben, nicht zu einem Ausschluss des Markenschutzes nach

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu fiihren.?”> Denn die rote AuBensohle ordnet — wie soeben angedeu-

tet — das Produkt (Schuhe) einem bestimmten Hersteller (Louboutin) zu.?"

272 Sambuc, GRUR 1989, 547 (557); Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 240 weist auf die
.herkunftshinweisende Wirkung* des ,,Gucci““-Zeichens als Gurtelschnalle hin.

213 Sambuc, GRUR 1989, 547 (557); ebenso Ohly, in: Kur/Levin/Schovsbo, The Design Approach, S. 117: “To an
increasing extent, the trade mark is the product.”

274 Sambuc, GRUR 1989, 547 (557).

275 \/gl. insoweit auch Ruess, GRUR 2018, 898 (900), der eine solche Denkweise als ,,Formallogik® betrachtet.

276 \/gl. auch Ingerl/Rohnke, in: Markengesetz (3. Auflage), & 3 Rn. 59 a.E., wonach es der Verkehr gewohnt sei,
,gerade aus der gelungenen Gestaltung eines Gebrauchsgegenstandes auf seine betriebliche Herkunft zu schlieBen®;
vgl. auch die in EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 15) — Christian Louboutin/Van Haren abgedruckte Feststellung
der Rechtbank den Haag, wonach ein erheblicher Teil der Verbraucher von hochhackigen Damenschuhen in den
Benelux-Staaten in der Lage ist, die Schuhe von Christian Louboutin als von diesem stammend zu identifizieren und
sie daher von hochhackigen Damenschuhen zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen.
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(3) Zwischenergebnis
Nach hier vertretener Auffassung fiihrt das Bewertungskriterium der Verkehrsauffassung nicht
zu einer Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

cc) Designrecht als Argumentationsstrang
Wie bereits gezeigt, soll 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der Abgrenzung des Markenrechts nament-
lich zum Designrecht dienen.?’” Damit stellt sich die Frage, inwiefern das Designrecht als Argu-
mentationsstrang im Rahmen des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG heranziehbar ist. In der Literatur fin-
den sich Stimmen, welche einen weiten Anwendungsbereich des 8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit
dem Argument befurworten, anderenfalls drohe eine Unterwanderung der zeitlichen Befristung
(vgl. 8 27 Abs. 2 DesignG) des Designschutzes durch einen zeitlich (potentiell) unbefristeten
(vgl. 8 47 Abs. 1, 2 MarkenG) Markenschutz. Diese Stimmen erwecken mitunter den Eindruck,
dem Designrecht komme ein absoluter Vorrang gegentiber dem Markenrecht zu. So formuliert
etwa Wirtenberger, es sei ,,durch eine sachgerechte Anwendung des § 3 1l MarkenG sicherzu-
stellen, nicht Uber das Markenrecht eine dem zeitlich und sachlich begrenzten Sonderrechts-
schutz widersprechende Rechtsposition zu eréffnen* 2’8, Die Gefahr einer Umgehung der Befris-
tung des Designschutzes sei offenkundig, da die Gefahr bestehe, dass bei entsprechendem Be-
werbungsaufwand fast jede noch so banale Gestaltung (hier eine Farbe) im Bewusstsein der an-
gesprochenen Verkehrskreise als Produkt eines einzelnen Herstellers durchgesetzt werden
konne; damit kdnnten namentlich marktstarke Unternehmen allein aufgrund ihrer Marktmacht
ohne Weiteres einen Markenschutz erlangen, da sich mit bestimmten Produktmerkmalen verbun-
dene Herkunftsvorstellungen hier ,,oft nur aus der Marktlage ergeben, weil z.B. zunéchst keine
Wettbewerber vorhanden sind. 2"

Diese Sichtweise ist aus mehreren Grinden kritikwirdig:

211 S,0. den Text zu Fn. 149.

278 Wiirtenberger, GRUR 2003, 912 (913); vgl. auch Sambuc, GRUR 2009, 333 (335 f.); Raue, ZGE 2014, 204
(223).

219 Wiirtenberger, GRUR 2003, 912 (913); dhnlich Raue, ZGE 2014, 204 (221): ,,AuBerdem begiinstigt die Mono-
polstellung den Erwerb von Unterscheidungskraft.*

57



aaa) Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG
Die Literatursicht verkennt die Wertung des 8 3 Abs. 1 MarkenG. Danach sind Farben und Farb-
zusammenstellungen ausdricklich dem Markenschutz zugénglich. Dagegen stellt
8 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG lediglich eine Ausnahmevorschrift dar, die als solche grundsétzlich

eng auszulegen ist.?&

bbb) Ratio des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Die Eigenschaft des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als Ausnahmevorschrift ist freilich kein entschei-
dendes Argument dafiir, der Norm einen weiten Anwendungsbereich abzusprechen. So mag man
anfiihren, der Verweis auf die Eigenschaft einer Norm als Ausnahmevorschrift stelle ein bloRes
Formalargument dar, welches im Ubrigen keine konkrete Bestimmung der Reichweite der jewei-
ligen Norm zulasse.
Gewichtiger ist dagegen eine Argumentation unter Heranziehung der Ratio des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Hintergrund des § 3 Abs. 2 MarkenG ist — wie bereits an anderer
Stelle erlautert?®! — der Selbststandigkeitsgrundsatz, wonach das Kennzeichen (Marke) etwas an-
deres sein muss als die von ihm gekennzeichnete Ware. Dieser Selbststandigkeitsgrundsatz fin-
det seine innere Rechtfertigung zwar auch in der Abgrenzung des Markenrechts zu anderen
Schutzrechten (im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG inshesondere das Designrecht), jedoch
ist dies nicht der alleinige Stutzpfeiler des Selbststandigkeitsgrundsatzes. Als gleichwertige
Rechtfertigung des Selbststandigkeitsgrundsatzes fungiert die aus dem WZG stammende begriff-
liche Abgrenzung des Kennzeichens von der Ware, die auch heute nach wie vor Gultigkeit hat:
,.Die Ware als Objekt der Kennzeichnung kann nicht ihr eigenes Kennzeichnungsmittel sein®.28?
Diese beiden Aspekte des Selbststandigkeitsgrundsatzes bilden gewissermalien zwei Seiten der-
selben Medaille ab: Wahrend die begriffliche Abgrenzung die tatbestandliche Seite abdeckt, be-
trifft die Abgrenzung zu anderen Schutzrechten die Vermeidung einer unangenehmen Rechts-

folge (zeitlich potentiell unbefristetes Schutzrecht in Form eines Markenrechts) und damit die

280 Die Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG im Rahmen der Bestimmung der Reichweite des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG bericksichtigend auch BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 46) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung Il; vgl.
auch Sambuc, GRUR 1989, 547 (555) (zu § 25 WZG): ,,.Das Gesetz hat [...] in § 25 WZG [...] eine Grundsatzent-
scheidung fiir die Schutzfdhigkeit [...] getroffen* (Auslassungen durch den Verfasser); Klaka, GRUR 1996, 613
(616): ,,Die Marke ist auch ein Immaterialgiiterrecht und ebenso wie ein anderes Monopolrecht als dingliches Recht
[...] anerkannt* (Auslassung durch den Verfasser).

281 S.0. den Text zu Fn. 8.

282 Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auflage), § 1 Rn. 56.
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Ebene der Rechtsfolge. Damit korreliert die AuBerung Hackers, wonach das Spannungsverhélt-
nis des Markenrechts zu anderen Schutzrechten ,,nur die Kehrseite* der Uberlegung darstellt,
dass der Markenschutz nicht den Produktwettbewerb ausschalten soll.?® Dass der Markenschutz
nicht den Produktwettbewerb ausschalten soll, bedeutet nichts anderes als die Selbststandigkeit
des Kennzeichens, welches das Produkt eben nicht schitzen soll (und damit den Produktwettbe-
werb unangetastet lasst).

Festzuhalten ist damit, dass der Abgrenzung des Markenrechts zum Designrecht mit Blick auf
die Ratio des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht die (hohe) Bedeutung zukommt, welche Teile der

Literatur ihr zuzuschreiben gedenken.

ccc) Designrecht nur mit Indizfunktion
Damit korreliert auch die Tatsache, dass dem Vorliegen eines anderweitigen gewerblichen Son-
derschutzes sowohl nach der Rechtsprechung des BGH als auch nach der herrschenden Lehre al-
lenfalls indizielle Bedeutung fir ein Eingreifen des Ausschlusstatbestandes des § 3 Abs. 2 Mar-
kenG zukommt. Soweit ersichtlich, bezieht sich die insoweit ergangene nationale Rechtspre-
chung ausschlieBlich auf technische Schutzrechte und damit den Ausschlussgrund des
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.?® Dies andert jedoch nichts an der Ubertragbarkeit auf
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Abgesehen davon, dass die Ausschlussgrinde des § 3 Abs. 2 Mar-
kenG mit Blick auf ihren einheitlichen Zweck (Wahrung des Selbststandigkeitsgrundsatzes)
moglichst einheitlich ausgelegt werden sollten, ist die Begriindung fur die bloR3 indizielle Bedeu-
tung technischer Schutzrechte auch auf das Designrecht tibertragbar?®: Wiirde der Ausschlus-

statbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Bestehen eines Patentschutzes abhdngen, misste

283 Hacker, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 111, 112 a.A.; ders., in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz

(13. Auflage), § 3 Rn. 94; vgl. auch BGH GRUR 1957, 603 (604) — Taschenstreifen (zum heutigen

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG): Dass ein Markenschutz aufgrund von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausscheidet, ist ,,nicht
[...] die Folge des Bestehens des Sonderschutzes als solchem, sondern beruht vielmehr darauf, daf eine technisch
bedingte Gestaltung grundsétzlich nicht Gegenstand eines Ausstattungsschutzes sein kann, weil es sich insoweit um
die Ware selbst und nicht um ihre Ausstattung handelt (Auslassung und Hervorhebungen durch den Verfasser);
Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auflage), 8 25 Rn. 19 a.E., wonach die Abgrenzung zwischen Ware und Ausstat-
tung das Konkurrenzproblem (Abgrenzung zwischen den einzelnen Schutzrechten) ,,umschliet“.

284 50 etwa BGH GRUR 1957, 603 (604) — Taschenstreifen; BGH GRUR 1962, 299 (301) — form-strip; vgl. auch
BPatG GRUR 2007, 786 (787 a.E.) — Lego-Baustein; aus der Literatur etwa Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auf-
lage), 8 25 Rn. 22; Sambuc, GRUR 1989, 547 (553); Fuchs-Wissemann, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 Mar-
kenG Rn. 15 a.E.

285 A A. Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 91 mit dem Argument, die Anforderungen an einen De-
signschutz seien gering, sodass Letzterer hiufig zu bejahen sei und damit einen Markenschutz indiziell ausschlosse,
was zu ,.kaum vertretbaren Ergebnissen” fiihre. Freilich muss man sehen, dass sich diese Ausfithrungen Kurs auf
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stets vorab gepriift werden, ob eine Gestaltung patentfahig ist.?®® Das Erfordernis einer solchen
Vorabprifung ist dem Gesetz indes nicht zu entnehmen, zumal eine solche Vorabprifung die
Anwendung des § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG nur unnétig verkomplizierte.

Bestatigt wird die (allenfalls) indizielle Bedeutung des Designrechts durch die Ausfiihrungen des
BGH in seiner Entscheidung in Sachen Buntstreifensatin, wonach geschmacklichen Zwecken
dienende Gestaltungen ,,unabhangig davon, ob sie unter Kunst- oder Geschmacksmusterschutz

[heute Designschutz] stehen, Ausstattungsschutz geniefen kénnen*.28

ddd) Die Entscheidung Gémboc
Bestatigung finden die unter aaa) bis bbb) gemachten Ausfiihrungen in der Entscheidung des
EuGH in Sachen Gombdc. Dort wollte das vorlegende Gericht unter anderem wissen, ob der
—dem § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. entsprechende — Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95 da-
hin auszulegen ist, ,,dass das in dieser Bestimmung vorgesehene Eintragungshindernis systema-
tisch auf ein Zeichen anzuwenden ist, das ausschlieRlich aus einer Form?® der Ware besteht,
wenn das Erscheinungsbild dieser Ware musterrechtlich geschitzt ist.28 Damit ging es um die
hier interessierende Frage, ob ein Designschutz den Markenschutz ,,von vornherein® aus-
schlieRt.2*® Der EuGH rekurriert in seiner Antwort zunéchst auf den Zweck des
Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95, der darin bestehe, zu verhindern, die begrenzte Schutz-
dauer anderer gewerblicher Schutzrechte durch das immer wieder verlangerbare Markenrecht zu
umgehen.?®! Dieses Ziel — so der EUGH — ,,impliziert jedoch nicht, dass das Unionsrecht im Be-
reich des geistigen Eigentums ein Nebeneinander mehrerer Schutzrechte verhindert.“?%? Als Be-

grindung liefert der EUGH zwei Argumente:

Formmarken, nicht aber auf Farbgestaltungen beziehen. Bei Farbgestaltungen scheidet ein Designschutz aber regel-
maéRig aus (dazu sogleich unter fff)/(1)), sodass der Gedanke Kurs in Bezug auf Farbgestaltungen nicht verfangt.

28 Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auflage), § 25 Rn. 22; Hefermehl, GRUR 1957, 605.

287 BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin (Hervorhebung und eckiger Klammerzusatz durch den Verfas-
ser); ebenso BGH GRUR 1952, 516 (518) — Hummel-Figuren.

288 Anders als Art. 4 Abs. 1 lit. e MarkenRL 2015 (= § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.) erstreckt sich

Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95 (= § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F.) lediglich auf ,,Formen*, nicht aber auf ,,an-
dere charakteristische Merkmale; das Verhéltnis zwischen dem Marken- und Designrecht ist aber zur alten wie zur
neuen Gesetzeslage identisch.

289 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 48) — Gombdc (Hervorhebung durch den Verfasser).

2% EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 49) — Gombdc.

291 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 50) — Gombac.

292 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 51) — Gombac.
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Zum einen verweist der EUGH?®® auf Art. 16 RL 98/712%4. Besagte Richtlinie befasst sich mit
dem Schutz eingetragener (vgl. Art. 3 Abs. 1 RL 98/71) Designs®®® und diente als Grundlage fiir
die Neufassung des deutschen Geschmacksmustergesetzes (GeschmMG) vom 12.03.2004.2%¢ Mit
Blick auf die im Laufe der Zeit in der Rechtspraxis eingetretene Ablosung des Begriffs ,,Ge-
schmacksmuster durch den Begriff ,,Design‘ hat der Gesetzgeber das ,,GeschmMG* zum
01.01.2014 in ,,DesignG* umbenannt.?®” Art. 16 RL 98/71 ordnet an, dass die Richtlinie ,,Vor-
schriften des Gemeinschaftsrechts oder des Rechts des betreffenden Mitgliedstaats uber [...] Mar-
ken [...] unberiihrt [l4sst]*.2% Daraus ergibt sich mit dem EuGH, dass der Schutz des Erschei-
nungsbildes einer Ware es nicht ausschlief3t, dass ein in einem Merkmal dieser Ware bestehendes
Zeichen (in Bezug auf die Louboutin-Schuhe die rote Farbe der AuRensohle) markenrechtlich
geschiitzt wird, sofern die VVoraussetzungen fir die Eintragung dieses Zeichens als Marke erfullt
sind.?%®

Zum anderen rekurriert der EuGH auf die unterschiedlichen Prifungsvoraussetzungen in Bezug
auf den Schutz eines eingetragenen Designs einerseits und den Ausschlusstatbestand des

Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95 andererseits. Wie der EUGH3 anmerkt, erfordert der
Schutz eines Designs als eingetragenes Design die Neuheit und Eigenart des Designs

(Art. 3 Abs. 2 RL 98/71%%), Eigenart hat ein Design dann, wenn sich der Gesamteindruck, den es
beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes
Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Tag seiner (des zur Eintragung angemelde-
ten Designs) Anmeldung zur Eintragung offenbart worden ist (Art. 5 Abs. 1 RL 98/713%). Diese

2% EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 52) — Gombac; auf die entsprechende Verordnungsvorschrift — Art. 96 Abs. 1 Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster-Verordnung (GGV) — verweisend Schramm, Der europaweite Schutz des Produktde-
signs, S. 169 sowie S. 239 a.E. f.

2% Richtlinie 98/71/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 iiber den rechtlichen
Schutz von Mustern und Modellen®.

2% \Vgl. Art. 1 lit. a RL 98/71, der die (in der Praxis inzwischen veraltete) Bezeichnung ,,Muster* verwendet.

2% \/gl. RegE, BT-Drucks. 15/1075, S. 1 (unter A.).

297 \/gl. RegE, BT-Drucks. 17/13428, S. 2 a.A.

2% Eckiger Klammerzusatz und Auslassungen durch den Verfasser; das nationale Pendant zu Art. 16 RL 98/71 fin-
det sich in § 50 DesignG, demzufolge Anspriiche aus anderen gesetzlichen Vorschriften unber(hrt bleiben (vgl. zum
Zusammenhang zwischen Art 16 RL 98/71 und § 50 DesignG Eichmann/Jestaedt, in: Eichmann/Jestaedt/Fink/Mei-
ser, Designgesetz/GGV [6. Auflage], § 50 DesignG Rn. 1).

2% EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 53) — Gombdc.

300 Hijer und im Folgenden EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 56) — Gombdc.

301 § 2 Abs. 1 DesignG im deutschen Recht.

30282 Abs. 3 S. 1 DesignG im deutschen Recht.
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Prufung zur Feststellung der Eigenart eines Designs unterscheide sich von der Prifung zur Fest-
stellung der Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95.3% Worin der EuGH den
Unterschied der beiden Prifungen konkret erblickt, teilt er in seinen Entscheidungsgrinden nicht
mit. Sollte er den Unterschied darin erblicken, dass der designrechtlichen Priifung ein primar
subjektiver MaRstab (informierter Benutzer) zugrunde liegt, wohingegen die markenrechtliche
Priifung nach der Rechtsprechung primar eine objektive ist®®*, ist dies insoweit von nur geringer
Durchschlagskraft, als ein Grof3teil der vom EuGH aufgestellten objektiven Beurteilungskriterien
nach hier vertretener Auffassung nicht zu tiberzeugen vermag.®® Indes ist ein Unterschied der
beiden Prifungen darin zu erblicken, dass die Prifung nach Art. 5 Abs. 1 RL 98/71 das zur Ein-
tragung angemeldete Design mit bereits eingetragenen Designs auf eine zu grofRe und damit de-
signschutzschadliche Ahnlichkeit vergleicht, wohingegen die markenrechtliche Priifung aus-

schlieBlich die als Marke ersuchte Gestaltung in den Blick nimmt.

eee) Beschrankte Bedeutung des Designschutzes fur die Allgemeinheit

Gegen eine extensive Berucksichtigung des Designrechts im Rahmen der Auslegung des

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist auch die im Vergleich zum Patentrecht eingeschréankte Bedeutung
des Designschutzes fir die Allgemeinheit anzufuhren. Hierzu hat sich das RG in seiner Entschei-

dung in Sachen Huthaken3°®

geéduRert.

In besagter Entscheidung ging es um einen Rechtsstreit zweier Hersteller von Huthaken, fir wel-
che jeweils ein Geschmacksmuster — nach heutiger Terminologie also ein Design — eingetragen
war. Die Klégerin erblickte in den Huthaken der Beklagten eine tduschende Nachahmung ihres
— der Klagerin — Huthakens und begehrte mit ihrer Klage unter anderem Unterlassung und Scha-
densersatz.3%” Materiell-rechtlich stiitzte sich die Klagerin auf die Anspruchsgrundlagen des

§ 1 UWG 1909%% sowie § 826 BGB. Die Beklagte war der Ansicht, dass diese Normen nicht an-

303 EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 57) — Gombdc.

304\v/gl. oben die Darstellung unter 111./3.

305 Vvgl. die Darstellung oben unter 1V./3./b)/aa).

306 RG GRUR 1928, 289 — Huthaken.

307 RG GRUR 1928, 289 (290) — Huthaken.

308 § 1 UWG 1909 fungierte bis 2004 als Generalklausel (Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren
Wetthewerb [7. Auflage], 8 3 UWG Rn. 1); seitdem sind die hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Fallgrup-
pen im UWG kodifiziert. Die im Huthaken-Fall angesprochene Fallgruppe der tduschenden Nachahmung ist heute in
8 4 Nr. 3 lit. a UWG normiert.
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wendbar seien, da sich der Fall ausschliellich nach geschmacksmusterrechtlichen Normen ent-
scheide. Dem Huthaken der Klagerin komme aber — so die Beklagte — mangels Neuheit und Ei-
gentumlichkeit kein Geschmacksmusterschutz zugute. Diese Wertung durfe nicht durch eine An-
wendung von § 1 UWG 1909 sowie § 826 BGB umgangen werden.**® Damit geht es der Sache
nach um dieselbe Problematik wie vorliegend, ndmlich darum, dass die Wertung des Design-
rechts die Anwendung andersgesetzlicher Normen determinieren soll.

Das RG ist der Sichtweise der Beklagten nicht gefolgt und hat sowohl § 1 UWG 1909 als auch

8§ 826 BGB fur anwendbar erklart. Zur Begriindung stellt das RG auf die beschrénkte Bedeutung
eines Designs fur die Allgemeinheit ab. ,,Dieses hat nichts mit den fiir die Allgemeinheit wert-
vollen praktisch-technischen Schépfungen zu tun; es wendet sich nur an das asthetische Empfin-
den [...] [und betrifft keine] Werke, die fiir die Allgemeinheit, fiir die Volkswirtschaft eines Lan-
des ein irgendwie nennenswertes Interesse haben im Gegensatz zu den Gegenstéanden des Patent-
und Gebrauchsmusterschutzes [...] Fiir das Geschmacksmuster kommen nur privatwirtschaftli-

che Gesichtspunkte und Interessen in Betracht.*31°

fff) Gefahr der Schutzlosigkeit
Selbst wenn man mit Teilen der Literatur — entgegen der hier vertretenen Ansicht — dem Aspekt
der drohenden Umgehung bzw. Perpetuierung®!* der zeitlichen Befristung des Designschutzes
durch den (zeitlich potentiell unbefristeten) Markenschutz eine entscheidende Bedeutung im
Rahmen der Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beimisst, so greift das ,,Umgehungsargu-
ment“ nur dann durch, wenn ein Designschutz Giberhaupt in Betracht kommt, d.h. plausibel er-
scheint.3'2 Von einer Perpetuierung einer Befristung kann namlich nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch nur dann die Rede sein, wenn die Befristung auch einschldgig ist, was wiederum
die Existenz eines Designschutzes erfordert. Im Ubrigen findet das ,,Umgehungsargument* im
Rahmen des 8 3 Abs. 2 MarkenG seine Rechtfertigung darin, dass das VVorhandensein eines ge-

werblichen Schutzrechts (im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ein Designrecht) zu einem

39Vvgl. RG GRUR 1928, 289 (290 a.E. f.) — Huthaken.

310 RG GRUR 1928, 289 (291) — Huthaken (Auslassungen und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

311 Von einer drohenden Perpetuierung des Designschutzes durch den Markenschutz sprechend etwa Klaka, GRUR
1996, 613 (618 a.A.).

312 Eine Einzelfallprufung dahingehend, ob ein Designschutz im konkreten Fall einschlagig ist, ist als Abgrenzungs-
kriterium impraktikabel, da eine solche Priifung einen nicht unerheblichen Aufwand erfordert, was zu einer nicht
hinzunehmenden Rechtsunsicherheit in Bezug auf den Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fiihrte
(vgl. bereits oben unter 1V./3./b)/cc)/ccc)).
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,,vereinfachten* Markenschutzerwerb fiihrt: Durch das AusschlieRlichkeitsrecht®'? ist der Schutz-
inhaber gegen den Einbruch von Konkurrenz abgeschirmt, was wiederum das Erlangen von Ver-
kehrsgeltung (8 4 Nr. 2 MarkenG) bzw. Verkehrsdurchsetzung (8 8 Abs. 3 MarkenG) als (even-
tuelle®'*) Voraussetzungen des Markenschutzes fordert.3!® Fehlt es dagegen an einem solchen
AusschlieRlichkeitsrecht, erfolgt das Erlangen von Verkehrsgeltung bzw. -schutz im ,,freien
wettbewerblichen Kampf*.3!6

Das ,,Umgehungsargument® erfordert somit, dass Farben mit hinreichender Haufigkeit als Objekt

des Designschutzes in Betracht kommen.

(1) RegelmaRig fehlende Eigenart von Farben
Objekt des Designschutzes ist nach § 2 Abs. 1 DesignG ein ,,Design®. Als ein solches ,,Design*
kommen nach 8 1 Nr. 1 DesignG ausdrticklich auch Farben in Betracht.
Allerdings erfordert ein Designschutz unter anderem, dass das Design Eigenart hat
(8 2 Abs. 1 DesignG), was wiederum der Fall ist, wenn das Design einen anderen Gesamtein-
druck hervorruft als der bisher vorhandene Formenschatz (vgl. 8 2 Abs. 3 S. 1 DesignG). Bei der
Beurteilung der Eigenart ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung
des Designs zu berticksichtigen (8 2 Abs. 3 S. 2 DesignG). Diesen Beurteilungsmalstab berlick-
sichtigend wird man die Eigenart einer Farbe regelmaRig verneinen mussen. Denn in der Farb-
wahl hat der Entwerfer nahezu immer eine groRe Gestaltungsfreiheit.3’
Exemplarisch hat das LG Frankfurt a.M. die Eigenart und damit den Designschutz der rost-roten
Farbe einer Bratpfanne mit dem Argument verneint, die Auswahl einer bestimmten Farbgestal-

tung stelle eine reine Auswahlentscheidung dar und sei daher nicht schutzbegriindend.*8

313'Vvgl. in Bezug auf das Designrecht § 38 Abs. 1 S. 1 DesignG.

314 S0 im Falle des § 8 Abs. 3 MarkenG, der ein Eingreifen eines der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1-3 Mar-
kenG erfordert.

315 Wilde, in: Festschrift Hefermehl, 223 (229 a.E.) (zu § 25 WZG); vgl. auch Raue, ZGE 2014, 204 (221): ,,Aufler-
dem begiinstigt die Monopolstellung den Erwerb von Unterscheidungskraft.*

316 Wilde, in: Festschrift Hefermehl, 223 (229 a.E.) (zu § 25 WZG).

817 Ruhl, in: Gemeinschaftsgeschmacksmuster (3. Auflage), Art. 6 Rn. 136; im Ergebnis die Eigenart einer Farbe
ebenfalls fiir regelmalig nicht einschlagig haltend Eichmann/Jestaedt, in: Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Design-
gesetz/GGV (6. Auflage), § 2 DesignG Rn. 75.

318 LG Frankfurt a.M. BeckRS 2018 20847 (Az.: 2-06 O 79/18), Rn. 23 — Rote Bratpfanne.
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Damit korrelierend hat das Amt der Europaischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) der —
im Vergleich zu élteren Designs dunkleren — (Holz-)Farbe eines Kleiderschrankes die Eigenart
abgesprochen.3°

Einen Designschutz verneint hat auch der BGH im Fall Buntstreifensatin. Dem streitgegenstand-
lichen (Bettwasche-)Farbstreifenmuster hat der BGH die Eigentiimlichkeit®?° im Sinne des dama-
ligen § 1 Abs. 2 GeschmMG mit der Begriindung abgesprochen, die Ausgestaltung der Farben in
dem Farbstreifenmuster enthalte weder in der Auswahl der Farbe noch in der Farbzusammenstel-

lung etwas Charakteristisches.3?!

(2) Fehlende Eigenart im Louboutin-Fall

Eine Eigenart im Sinne des 8 2 Abs. 1, 3 DesignG ist auch der roten Farbe des Louboutin-Schuhs
abzusprechen. Nicht anders als im unter (1) angefiihrten Bratpfannen-Fall stellt die Auswahl der
roten Sohlenfarbe eine reine Auswahlentscheidung und damit kein schutzbegriindendes Wirken
dar.3?? Dem steht vorliegend auch nicht entgegen, dass es sich bei dem Damenschuh Louboutins
um ein Erzeugnis aus dem Bereich der Mode handelt. Zwar hat der BGH in seiner Entscheidung
in Sachen Ballerinaschuh ausdrticklich erklart, bei einem der Mode unterworfenen Schuhmodell
liege es nahe, dass dem informierten Benutzer neben dem Schnitt die Farbgestaltung besonders
ins Auge falle.®?® Allerdings zeichnete sich der streitgegenstandliche, klagerische Ballerinaschuh

durch eine zweifarbige (gelb und rot) AuRRensohle aus. Diese Zweifarbigkeit hat der BGH als au-

819 FUIPO, R 1850/2015-3 vom 20.12.2016, Rn. 54 — Doors.

320 Der Begriff der ,,Eigentiimlichkeit ist im Zuge der Neufassung des GeschmMG zum 12.03.2004 sprachlich
durch den Begriff der ,,Eigenart™ ersetzt worden (RegE, BT-Drucks. 15/1075, S. 30 [linke Spalte]), welcher sich
auch im heutigen DesignG (dort § 2 Abs. 1, 3) findet. Zusatzlich zu dieser sprachlichen Anderung ist mit der Geset-
zesreform auch eine inhaltliche Anderung einhergegangen: War die Eigentiimlichkeit im Anwendungsbereich des
GeschmMG a.F. im Rahmen eines Gesamtvergleichs mit dem gesamten vorbekannten Formenschatz zu ermitteln,
so erfolgt(e) die Ermittlung der Eigenart nach dem GeschmMG n.F. sowie dem DesignG im Einzelvergleich mit ei-
nem einzelnen Muster (Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz [4. Auflage],

§ 2Rn. 18).

%21 BGH GRUR 1962, 144 (146) — Buntstreifensatin.

322 Einen Designschutz im Ergebnis offenbar ebenfalls ablehnend Ruess, GRUR 2018, 898 (900 a.E.), wonach die
rote Sohle Schutzrechten mit begrenzter Dauer und damit unter anderem einem Designrecht nicht zugénglich sei.
322 BGH GRUR 2018, 832 (Rn. 37 a.E.) — Ballerinaschuh; vgl. auch BGH, aaO, Rn. 43 a.E.: ,,Es entspricht [...] der
Lebenserfahrung, dass bei Damenschuhen die Gestaltung von Absatz und Sohle mal3geblich zur dsthetischen Ge-
samtwirkung beitrigt* (Auslassung durch den Verfasser).
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Rergewdhnlich umschrieben; zudem wies der hintere, gelbe Teil der Auf3ensohle in etwa densel-
ben Farbton wie der Schuhkorper auf.®?* Gerade in diesen Eigenschaften hat der BGH ein cha-
rakteristisches Merkmal des klagerischen Ballerinaschuhs erblickt und folglich eine Rechtsver-
letzung durch den Ballerinaschuh des Beklagten verneint, der gerade keine zweifarbige, sondern
lediglich Gber eine einfarbige AulRensohle verfugte, die farblich nicht an den Schuhkérper ange-
passt war, sodass die beiden Designs entgegen 8 38 Abs. 2 S. 1 DesignG nicht denselben Ge-

samteindruck erweckten.3%

(3) Gefahr der Schutzlosigkeit
Kommt Farben mit Blick auf die vorstehenden Ausfiihrungen also regelméRig kein Designschutz
zu, kann Letzterer keinen Argumentationsstrang im Rahmen des Ausschlussgrundes des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begriinden. Anderenfalls stiinde der Schutzsuchende namlich im Er-
gebnis ohne einen nennenswerten Rechtsschutz dar. Ein derartiger Rechtsschutz folgt auch nicht
aus der Vorschrift des 8 4 Nr. 3 lit. a UWG:

(@) ,Vorrangthese“ und ihre Einschrankung
Umstritten ist bereits das Verhéltnis des § 4 Nr. 3 lit. a UWG zum Markenrecht. Flr eine unbe-
schrankte Anwendung jener Norm neben den markenrechtlichen Bestimmungen spricht an sich
der Wortlaut des 8 2 MarkenG, wonach der markenrechtliche Schutz eines Kennzeichens nach
dem MarkenG dem Schutz dieses Kennzeichens nach anderen Vorschriften nicht entgegen-
steht. 326
Dagegen hat der BGH lange Zeit die sog. ,,Vorrangthese* vertreten: Danach stellt das MarkenG
ein umfassendes Schutzsystem bereit, welches der gleichzeitigen Anwendung der Vorschriften
des UWG grundsatzlich entgegensteht.®2” Damit korrespondierend ist in Bezug auf

8 4 Nr. 3 UWG ublicherweise vom ,,erganzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz* die

324 BGH GRUR 2018, 832 (Rn. 22 a.E. und 34 a.E.) — Ballerinaschuh.

325 BGH GRUR 2018, 832 (Rn. 39) — Ballerinaschuh. Dass sich die Ausflihrungen des BGH auf den Verletzungstat-
bestand des § 38 Abs. 2 DesignG beziehen, steht deren Ubertragbarkeit auf die Frage nach der Eigenart im Sinne des
8§ 2 Abs. 3 DesignG nicht entgegen, da die Beurteilung des Schutzumfangs geméaR § 38 Abs. 2 DesignG und der Ei-
genart gemaRl 8 2 Abs. 3 DesignG auf identischer rechtlicher Grundlage erfolgt (Eichmann/Jestaedt, in: Eich-
mann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz/GGV [6. Auflage], § 38 DesignG Rn. 29 a.A.).

326 F{ir eine uneingeschrankte Anwendung der UWG-Vorschriften neben denjenigen des MarkenG daher etwa
Schreiber, GRUR 2009, 113 (118 a.A.).

327 Exemplarisch BGH GRUR 1999, 161 (162) — MAC Dog; BGH GRUR 2006, 329 (Rn. 36) — Gewinnfahrzeug mit
Fremdemblem; BGH GRUR 2009, 1162 (Rn. 40) — DAX.
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Rede; das ,,erginzend* soll den Vorrang von ,,Sonderschutzrechten* wie dem MarkenG zum
Ausdruck bringen.3?

,»Risse hat die ,,Vorrangthese* durch die UGP-Richtlinie*?® (im Folgenden: UGP-RL) erfahren,
welche dem Verbraucherschutz vor unlauteren Geschaftspraktiken dient (vgl. Art. 1 UGP-RL).
Nach Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL sind solche Geschaftspraktiken irrefihrend (und damit unlau-
ter), welche die Vermarktung eines Produkts betreffen und eine Verwechslungsgefahr mit einem
anderen Produkt, Warenzeichen, Warennamen oder anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers
begrlinden; einen etwaigen Vorrang des Kennzeichenrechts gegentiber der UGP-RL statuiert die
UGP-RL dabei nicht.®3 Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL hat der deutsche Gesetz-
geber in § 5 Abs. 2 UWG umgesetzt.33!

Der BGH hat die ,,Vorrangthese® in Bezug auf 8 5 Abs. 2 UWG inzwischen ausdrticklich ver-
worfen.®*2 Ob diese Aufgabe der ,,Vorrangthese* auch auf andere Tatbestande des UWG zu
erstrecken ist, ist in der Literatur umstritten. Teile der Literatur bejahen dies.3** Andere dagegen
beschranken die Aufgabe der ,,Vorrangthese* auf § 5 Abs. 2 UWG bzw. andere lauterkeitsrecht-
liche Irrefiinrungstatbestinde.* Zur Begriindung fiihren sie an, dass sich der BGH in den ange-
fiinrten Entscheidungen® zur Begriindung der Aufgabe der ,,Vorrangthese* auf

Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL beziehe, dessen Anwendungsbereich wiederum auf das ,,Unterneh-
mer-Verbraucher-Verhéltnis* (im Bereich von Irrefiihrungstatbestanden) beschrénkt sei (vgl.
Art. 3 Abs. 1 UGP-RL). Von vornherein nicht veranlasst sei eine Korrektur der ,,Vorrangthese*
daher in Bezug auf Sachverhalte, die das Verhéltnis der Mitbewerber untereinander — so etwa die

328 Sjehe statt aller Sambuc, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG (5. Auflage), § 4 Nr. 3 Rn. 92, der,
aa0, darauf hinweist, die iibliche Charakterisierung als ,,ergdnzender” Leistungsschutz werde neuerdings im Sinne
einer Verselbststandigung der wettbewerblichen Anspriiche gegeniiber den immaterialgiterrechtlichen vermieden.
329 | Richtlinie 2005/29/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 iiber unlautere Ge-
schaftspraktiken im binnenmarktinternen Geschéftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur An-
derung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Européischen Parlaments und des Rates
(Richtlinie Uber unlautere Geschéftspraktiken).

330 50 auch der Befund von Weiler, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 2 Rn. 32.

331 RegE, BT-Drucks. 16/10145, S. 24 (rechte Spalte).

332 BGH GRUR 2016, 965 (Rn. 20) — Baumann Il; BGH GRUR 2013, 1161 (Rn. 60) — Hard Rock Cafe.

333 Etwa Kohler, in: Kéhler/Bornkamm/Feddersen, UWG (40. Auflage), § 4 Rn. 3.6a.

334 Andere Irrefiihrungstatbestande (in concreto § 5a UWG) ausdriicklich in die Aufgabe der ,,Vorrangthese® mitein-
beziehend etwa OLG Disseldorf GRUR-RR 2015, 158 (Rn. 55) — LGA tested quality; Weiler, in: BeckOK, Mar-
kenG (27. Edition), § 2 Rn. 15 a.E.

335 Fn. 332.
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Norm des § 4 Nr. 3 UWG — betreffen und daher nicht vom Anwendungsbereich der UGP-RL

tangiert seien.3®

(b) Vermeidung von Wertungswidersprichen
Unabhéngig von dem eben aufgezeigten Streitstand herrscht in der Rechtsprechung sowie Litera-
tur Einigkeit dartber, dass bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften Wertungs-
widerspriiche zum Markenrecht®*” zu vermeiden sind.33 Weiler spricht in diesem Zusammen-
hang von einem materiellen (in Abgrenzung zum formellen) Vorrang des Markenrechts.33°
In Bezug auf das Verhaltnis von § 3 Abs. 2 MarkenG und 8§ 4 Nr. 3 lit. a UWG bedeutet das Ver-
meidungsgebot, dass die Bejahung des 8 3 Abs. 2 MarkenG gegen das Tatbestandsmerkmal der
Vermeidbarkeit (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) sprechen kann.**® Unabhangig davon ist
8 4 Nr. 3 lit. a UWG auf Farbzeichen richtigerweise deswegen nicht anwendbar, da
8 4 Nr. 3 UWG nach seinem Wortlaut ausschlieB8lich auf ,,Waren“ (und “Dienstleistungen‘) an-

wendbar ist. Bei (Farb-)Kennzeichen handelt es sich indes richtigerweise nicht um ,,Waren*.34!

(c) Eingeschrankter Schutz durch 8 4 Nr. 3 lit. a UWG
Selbst wenn man Letzteres anders sieht®*?, begriindete ein Schutz nach § 4 Nr. 3 lit. a UWG kei-

nen dem Markenschutz vergleichbaren Rechtsschutz. Der allgemeinen Konzeption des UWG

336 Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 2 Rn. 15.

337 Das Vermeiden solcher Wertungswiderspriiche war bzw. ist gerade das Anliegen der ,,Vorrangthese®.

338 Der BGH beschrankt diese Aussage in der Regel in Bezug auf § 5 Abs. 2 UWG (exemplarisch BGH GRUR
2020, 1311 [Rn. 57] — Vorwerk; weitere Nachweise bei Weiler, in: BeckOK, MarkenG [27. Edition], § 2 Rn. 21a),
was damit zu erkléren ist, dass er die ,,Vorrangthese* bisher explizit in Bezug auf ebendiese Norm aufgegeben hat.
Da das Vermeiden von Wertungswiderspriichen indes das Anliegen der ,,Vorrangthese* war und ist (Fn. 337), gilt
die Aussage in Bezug auf samtliche lauterkeitsrechtliche Vorschriften (exemplarisch BGH GRUR 2018, 924 [Rn. 65
a.E.] — ORTLIEB in Bezug auf § 4 Nr. 4 UWG); aus der Literatur — in Bezug auf § 4 Nr. 3 UWG — etwa Ohly, in:
Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7. Auflage), 8 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/19
(letzter Spiegelstrich); Kohler, in: Kéhler/Bornkamm/Feddersen, UWG (40. Auflage), § 4 Rn. 3.6a.

339 Weiler, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 2 Rn. 21a.

340vgl. Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7. Auflage), 8 4 UWG (unlautere Nach-
ahmung) Rn. 3/62 a.E.

341 Weiler, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 2 Rn. 56; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (7. Auflage), 8§ 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/27.

342 50 BGH GRUR 2003, 973 (974) — Tupperwareparty: ,,[...] Leistungsergebnisses, das auch in der Kennzeichnung
von Produkten liegen kann“ (Auslassung sowie Hervorhebung durch den Verfasser); OLG Frankfurt a.M. GRUR-
RS 2019, 6070 (Rn. 17) — Collagen Lift Drink.
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entsprechend®* begriindet § 4 Nr. 3 lit. a UWG eine Marktverhaltensregelung.®** Folglich be-
grundet § 4 Nr. 3 lit. a UWG kein subjektives Recht und damit — anders als das Markenrecht

(8 14 Abs. 1 MarkenG) — kein Ausschliel3lichkeitsrecht, welches einen absoluten (Nachah-
mungs-)Schutz vermittelt.3*®> Anders als das Markenrecht gewahrt § 4 Nr. 3 lit. a UWG mithin
keinen Schutz eines Leistungsergebnisses (hier die rote Farbe) als solchen (kein Schutz vor dem
,,ob* der Nachahmung), sondern schiitzt nur vor unlauteren®® Nachahmungen (Schutz vor dem
,,wie“ der Nachahmung).3%

Dariiber hinaus setzt der Begriff der ,,Nachahmung® (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) voraus, dass ein Ori-
ginal existiert, in dessen Kenntnis der Nachahmer gehandelt hat.>*® Ein solches subjektives Ele-
ment setzen die markenrechtlichen Verletzungstatbestande des 8§ 14 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 Mar-

kenG3* nach ihrem Wortlaut dagegen nicht voraus.

ggg) Markenschutz marktstarker Unternehmen
Abzulehnen ist schliefflich das oben unter cc) angefiihrte Argument Wirtenbergers, wonach im
Falle einer nicht durch den Aspekt ,,Designschutz* determinierten Anwendung des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine Umgehung der VVoraussetzungen des Designschutzes drohe, da
bei entsprechendem Bewerbungsaufwand fast jede noch so banale Gestaltung (hier eine Farbe)
im Bewusstsein der angesprochenen Verkehrskreise als Produkt eines einzelnen Herstellers

durchgesetzt werden konne, was namentlich marktstarken Unternehmen zugutekomme. 3%

33 Vvgl. §1S. 1 UWG: Das UWG dient dem Schutz vor unlauteren ,,geschiftlichen Handlungen®, die gemilB

8 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ein ,,Verhalten“ betreffen (Hervorhebungen durch den Verfasser).

344 BGH GRUR 2005, 349 (352) — Klemmbausteine 111 (zu § 4 Nr. 9 UWG a.F., der dem heutigen § 4 Nr. 3 UWG
entspricht); Kohler, in: Kohler/Bornkamm/Feddersen, UWG (40. Auflage), § 4 Rn. 3.4.

345 Kghler, in: Kéhler/Bornkamm/Feddersen, UWG (40. Auflage), § 4 Rn. 3.4.

36 Vvgl. 8 4 a.A. UWG: ,,Unlauter handelt, wer [...]* (Hervorhebung durch den Verfasser).

37 BGH GRUR 2011, 436 (Rn. 17) — Hartplatzhelden.de (ob ein sog. unmittelbarer Leistungsschutz indes auf
Grundlage der Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG mdglich ist, hat der BGH in Rn. 19 der Entscheidung offenge-
lassen; in der Literatur ist diese Frage hochst umstritten, vgl. nur die Darstellung samt Nachweisen bei Ohly, in:
Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [7. Auflage], § 4 UWG [unlautere Nachahmung] Rn. 3/78-
3/78b); Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7. Auflage), § 4 UWG (unlautere Nach-
ahmung) Rn. 3/2-3/3.

348 BGH GRUR 2008, 1115 (Rn. 24) — ICON; BGH GRUR 2017, 79 (Rn. 64) — Segmentstruktur; Kohler, in: Kéh-
ler/Bornkamm/Feddersen, UWG (40. Auflage), § 4 Rn. 3.34; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (7. Auflage), 8§ 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/46.

349 Etwas anderes gilt fiir § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der freilich nur die Verletzung bekannter Marken erfasst (zum
Begriff der ,,bekannten Marke* Hacker, Markenrecht [5. Auflage], Rn. 565 ff.]).

30.5.0. den Text zu Fn. 279.
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(1) Erfordernis der Benutzung ,,als Marke*
Denn nach der Rechtsprechung genugt fiir die von Wiirtenberger in Bezug genommene Ver-
kehrsdurchsetzung (8 8 Abs. 3 MarkenG) nicht jedwede Benutzung einer Marke. Erforderlich ist
vielmehr, dass die Verkehrsdurchsetzung gerade durch die Benutzung des betreffenden Kennzei-
chens ,,als Marke* erlangt worden ist, d.h. durch eine Benutzung, die den beteiligten Verkehrs-
kreisen zur ldentifizierung der jeweiligen Waren als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend dienen kann.®*! Entgegen Wiirtenberger nicht ausreichend fiir eine Verkehrsdurchsetzung
(und damit einen Markenschutz) ist somit die Zuordnung eines Zeichens zu einem bestimmten
Unternehmen allein aufgrund einer bestimmten Marktlage.*? Selbiges gilt im Rahmen des
§ 4 Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die Verkehrsgeltung.®>

(2) Uberbewertung des Kapitaleinsatzes
Im Ubrigen lauft die Sichtweise Wiirtenbergers auf eine Uberbewertung des Kapitaleinsatzes
hinaus, ndmlich insofern, als die Verkehrsdurchsetzung allein ebendiesem Kapitaleinsatz zuge-
schrieben wird. Dies vernachlidssigt ,,vollstandig sowohl die Qualitdt der Ware als auch das Ge-
schick der Angebotstechnik, [mithin] Dinge, die ganz unabhangig vom Kapitaleinsatz zu den

[schiitzenswerten] Leistungen des [Schutzsuchenden] gehoren.«>*

hhh) Zwischenergebnis
Festzuhalten ist damit, dass ein (rein) auf die Abgrenzungsfunktion ausgelegtes Verstandnis des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG — insbesondere in Bezug auf Farben — nicht zu Giberzeugen vermag

und daher abzulehnen ist.

4. Ergebnis im Fall ,,Louboutin®
Nach hier vertretener Auffassung steht § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch in seiner neuen Fassung

einem Markenschutz der roten Farbe der AuRensohle nicht entgegen.

%1 EuGH GRUR 2002, 804 (Rn. 64) — Philips; EUGH GRUR 2005, 763 (Rn. 26, 29) — Nestlé/Mars; BGH GRUR
2008, 710 (Rn. 23) — VISAGE; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 23) — Nivea-Blau.

352 \/gl. aus der Rechtsprechung BGH GRUR 2006, 760 (Rn. 18) — LOTTO; BGH GRUR 2006, 850 (Rn. 26) —
FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 669 (Rn. 21) — POST Il; aus der Literatur etwa Strobele, in: Strébele/Ha-
cker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), 8 8 Rn. 681 f., 740 f.

353 Hacker, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 4 Rn. 29.

354 Wilde, in: Festschrift Hefermehl, 223 (231) (eckige Klammerzusétze durch den Verfasser).
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5. Entscheidung des BPatG im Fall ,,Roter Streifen im Schuhabsatz
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit einer Entscheidung des BPatG aus dem Jahre 1997. Ge-
genstand dieser Entscheidung war der Markenschutz in Bezug auf einen roten Querstreifen, der —
an stets derselben Stelle — auf der AuRRensohle von Herrenschuhen des Herstellers Llyod ange-
bracht war. Das DPMA hatte einen Markenschutz unter Heranziehung des
§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG abgelehnt.®* Das BPatG dagegen hat einen Markenschutz be-
jaht, indem es die Ausschlusstatbestande des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG verneint hat.3®
Prima facie scheint die Entscheidung des BPatG nicht auf die heutige Rechtslage und damit die
Entscheidung im Louboutin-Fall Ubertragbar zu sein. Denn nach der herrschender Meinung fal-
len Farben — auch im Rahmen von Positionsmarken — nicht unter (den in der Entscheidung vom
BPatG angewandten) § 3 Abs. 2 MarkenG a.F.>%" Allerdings hat das BPatG in seiner Entschei-
dung den Ausschlusstatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. fiir anwendbar gehalten. Zwar
verneint das BPatG konkret lediglich den Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a.F.; letzte-
ren spricht das BPatG aber ausdriicklich in einer ,,insbesondere-Priifung an, nachdem es aus-
fihrt, ein Eingreifen ,,eines der Schutzhindernisse [Plural] [...] 146t sich mit der gebotenen Si-
cherheit ausschlieBen‘.3® Unabhéngig von der Anwendbarkeit des § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG a.F. ist entscheidend, dass die Entscheidung des BPatG ebenso wie der Louboutin-Fall den
Schutz einer Farbe als Positionsmarke zum Gegenstand hat. Dies und der noch zu zeigende®*°
Umstand, dass die Neufassung des 8 3 Abs. 2 MarkenG nicht zu einer Einengung der Marken-
schutzfahigkeit von Farben fiihren sollte, fihren zur Vergleichbarkeit der beiden Entscheidun-

gen, die damit einheitlich zu beurteilen sind.*®

V. Goldener Schokoladenhase
Um die Markenfahigkeit einer Farbe geht es auch im Fall ,,Goldener Schokoladenhase®.

35 vgl. BPatG GRUR 1998, 390 (390) — Roter Streifen im Schuhabsatz.

356 BPatG GRUR 1998, 390 (391) — Roter Streifen im Schuhabsatz.

357 S, nur EUGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 24) — Christian Louboutin/Van Haren.

3% BPatG GRUR 1998, 390 (391) — Roter Streifen im Schuhabsatz (Hervorhebungen, eckiger Klammerzusatz und
Auslassung durch den Verfasser).

39S, unten unter XI./2.

360 |m Ergebnis ebenso Ruess, GRUR 2018, 898 (901).
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1. Sachlage
Gegenstand des Falles ist der bekannte Schokoladenosterhase des Schweizer Schokoladenher-

stellers Lindt:

Fur den Goldton der Verpackungsfolie beansprucht Lindt einen Markenschutz gemal
8 4 Nr. 2 MarkenG. Unter Berufung auf einen solchen Markenschutz geht Lindt gegen den baye-
rischen Schokoladenhersteller Heilemann vor, der unter anderem einen goldverpackten Schoko-

ladenosterhasen anbietet.

2. Gerichtsentscheidungen
Wihrend das LG Minchen I der — unter anderem auf die Unterlassung des Inverkehrbringens sit-
zender, goldverpackter Schokoladenhasen gerichteten — Klage Lindts im Wesentlichen stattgege-
ben hat®®!, hat das OLG Miinchen die Klage abgewiesen. Anders als das LG Miinchen | hat das
OLG Miinchen die Frage des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG offengelassen und stattdessen nament-
lich das Vorliegen von Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG zugunsten von Lindt
mit der Begriindung verneint, bei abstrakten Farbmarken®? komme eine Verkehrsgeltung nur
dann in Betracht, wenn die als Marke nachgesuchte Farbe (hier Gold) als Hausfarbe fur verschie-
dene Produkte des jeweiligen Warenbereichs (hier Schokoladenwaren®6®) verwendetet werde. Da
Lindt die goldene Farbe nicht fir Schokoladenhasen generell, sondern lediglich fir ein bestimm-
tes Produkt — ndmlich den Lindt-Goldhasen — verwende, beruhten die von Lindt mittels Ver-
kehrsgutachten belegten Zuordnungswerte (zugunsten von Lindt) allein auf der iberragenden Be-
kanntheit des Lindt-Goldhasen; damit sei auszuschliel3en, dass der Verkehr in dem Goldton des

Lindt-Goldhasen auch dann einen Herkunftshinweise auf das Unternehmen Lindt erblicken

361 | G Minchen | GRUR-RS 2019, 25007 — Goldener Schokoladenhase.
362 Zur Definition der abstrakten Farbmarke s.0. den Text zu und den Nachweis in Fn. 16.
363 Vgl. Klasse 30 der Markenklassifikation (Nizza-Klassifikation).
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wirde, wenn es sich bei einem in Goldfolie eingewickelten Schokoladenhasen aufgrund seiner
sonstigen Gestaltungsmerkmale ersichtlich nicht um den bekannten Lindt-Goldhasen handelte. %
Mit Blick auf die grundsatzliche Bedeutung der Frage, wann eine Verkehrsgeltung bei abstrakten
Farbmarken anzunehmen ist, hat das OLG Miinchen die Revision gemal} § 543 Abs. 2S. 1 Nr. 1
ZPO zugelassen.®® Lindt hat daraufhin Revision gegen die Entscheidung des OLG Miinchen ein-
gelegt. Der BGH hat in seiner Entscheidung Goldhase 111 das Vorliegen von Verkehrsgeltung
entgegen dem OLG Miinchen bejaht.*®® Die Frage nach einem maglichen Eingreifen des

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. hat der BGH offengelassen, da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. auf
bereits vor dem 14.01.2019 (Inkrafttreten des MaMoG) bestehende Markenrechte zeitlich nicht

anwendbar sei.3¢”

3. Wirdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Im Folgenden ist zu erdrtern, ob einem Schutz der goldenen Verpackungsfolie als Marke die
Vorschrift des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegensteht.

a) Farbe als ,,ausschlieBliches* charakteristisches Merkmal des Kennzeichens
Um dem Anwendungsbereich des 8 3 Abs. 2 MarkenG zu unterfallen, misste der goldene Farb-
ton das ausschlieBliche Merkmal des Kennzeichens (Verpackungsfolie) darstellen. In die Beur-
teilung des AusschlieBlichkeitskriteriums einzubeziehen sind dabei ausschlieBlich diejenigen
Elemente, fiir die Markenschutz begehrt wird.*®® Vorliegend begehrt Lindt einen Markenschutz
ausschlieBlich der goldenen Verpackungsfolie, sodass das AusschlieRlichkeitskriterium zu beja-

hen ist.

b) Wesentliche Wertverleihung

Weiter ist das Tatbestandsmerkmal der wesentlichen Wertverleihung zu untersuchen.

364 OLG Miinchen GRUR-RS 2020, 18954 (Rn. 31 ff.) — Goldener Schokoladenhase.
365 OLG Miinchen GRUR-RS 2020, 18954 (Rn. 43) — Goldener Schokoladenhase.
366 BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 33 ff.) — Goldhase .

37 BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 18 ff.) — Goldhase III.

368 Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 71.1.

73



aa) Unbeachtlichkeit von Gestaltungsalternativen
Nicht zu verneinen ist eine wesentliche Wertverleihung mit dem Argument, den Wettbewerbern
verblieben hinreichende Alternativen in Form von anderen Farben zur Gestaltung ihrer Verpa-
ckungsfolien. Fir die Unbeachtlichkeit von Gestaltungsalternativen streitet das systematische
Argument, die einzelnen Nummern des § 3 Abs. 2 MarkenG madglichst einheitlich auszulegen.
Insoweit gilt es, die Parallele zum Erforderlichkeitskriterium des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
fruchtbar zu machen; in Bezug auf besagtes Kriterium ist bereits oben unter C./11./1. die Unbe-
achtlichkeit von Gestaltungsalternativen aufgezeigt worden. Zwar betrifft § 3 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG technische Gestaltungen. Nicht anders als bei diesen lasst sich indes auch im Rahmen von
asthetischen Gestaltungen — also im Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG — die
Frage nach Gestaltungsalternativen nur schwer beantworten. Insoweit ist gerade der Goldhasen-
Fall anzufiihren. In diesem hat die Beklagte (Heilemann) den Tatbestand des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (und damit das Fehlen von gleichwertigen Gestaltungsalternativen)
mit dem Argument zu begriinden versucht, dass es eine auch nur annéhernd so attraktive Farbe
wie Gold gar nicht gebe; die Farbe Gold verleihe der jeweiligen Ware ndmlich die Anmutung
des Wertvollen.3*® Dass der Farbe Gold die Anmutung des Wertvollen innewohnen soll, ist mit
Blick auf den Wert des Metalls Gold nachvollziehbar. Kaum nachvollziehbar beantworten I&sst
sich aber die entscheidende Frage, ob eine solche Anmutung nicht auch einer anderen Farbe zu-
kommen soll. Da beispielsweise ein Smaragd zu den wertvollsten Edelsteinen der Welt gehort,
kénnte man sich namlich auf den Standpunkt stellen, die Anmutung des Wertvollen lasse sich
auch durch eine smaragdfarbene Verpackungsfolie erzielen®’°, wogegen sich freilich wiederum
anfiihren liel3e, ein Smaragd — und damit dessen Farbe — sei gerade aufgrund seiner extremen
Werthaltigkeit und damit fiir die breite Bevolkerung kaum zu realisierenden Finanzierung in
ebendieser Bevolkerung weniger verbreitet und damit weniger in den Képfen der Menschen pra-
sent als die ,,harte Wahrung* Gold.

369 Vgl. die Ausflihrungen (zum Tatbestand) des LG Miinchen | GRUR-RS 2019, 25007 (Rn. 24) — Goldener Scho-
koladenhase.

370vgl. insoweit auch BPatG GRUR 2011, 68 (70 a.E.) — Goldhase in neutraler Aufmachung, wonach es unter ande-
rem in Bezug auf die farbliche Gestaltung der Verpackung des Lindt-Hasen eine Vielzahl unterschiedlicher Gestal-
tungsmoglichkeiten gebe; vgl. ferner OLG Karlsruhe GRUR 1989, 271 (273) — Pralinenumhillung, wonach in Be-
zug auf die Farbgestaltung einer Pralinenverpackung neben der kldgerischen goldenen Farbe auch andere Farben in
Betracht kommen.
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371

Damit bleibt es fur die Prifung der wesentliche Wertverleihung bei den oben®’* aufgezeigten Be-

urteilungskriterien der Warenkategorie und der Verkehrsauffassung.

bb) Warenkategorie
Es fragt sich, ob die Warenkategorie (Schokoladenwaren) hier Anhaltspunkte fiir eine wesentli-
che Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liefert. Ein denkbarer Ansatz findet
sich bei Raue. Dieser flhrt aus, dass es den Kunden zu Ostern nicht allein auf die Qualitat der
Schokolade ankomme, sondern auch deren Gestaltung ein erhebliches Kaufkriterium darstelle.®"2
Zwar beziehen sich die Ausfiinrungen Raues auf dreidimensionale Gestaltungen®”, doch kénnte
man argumentieren, zur Osterzeit komme es dem Kaufer zusétzlich zur Gestaltung der Schoko-
lade (sitzender Hase) auch auf die Farbe der Verpackungsfolie an. Dass aber gerade der Farbe
Gold eine solche besondere Bedeutung zukommt, ist nicht anzunehmen. Denn kalendarisch fallt
die Osterzeit in den Frihling. Symbolische Farbe des Friihlings ist aber nicht Gold, sondern
Grun.
Die Warenkategorie spricht damit nicht fiir eine wesentliche Wertverleihung durch die goldene
Farbe.

cc) Verkehrsauffassung

aaa) ,,Benutzungsargument*
Mit dem Hinweis unter bb) auf die Bedeutung der Qualitéat der Schokolade fiir die Kaufentschei-
dung ist der Sache nach die Frage nach der Verkehrsauffassung beantwortet. Hier schldgt das
,Benutzungsargument“ durch: Dem Durchschnittsk&ufer von Schokolade geht es darum, diese
ihrem Verwendungszweck entsprechend zu benutzen, d.h. sie zu verzehren. Anders gewendet
begriindet der (beabsichtigte) Konsum der Schokolade den (Haupt-)Grund fir die Kaufentschei-
dung. In diese Richtung hat sich auch das BPatG — bezogen auf den Schutz des Lindt-Hasen als

Formmarke — geduRert, indem es ausfiihrt, es kénne im Bereich der Schokoladenwaren, die

S7LIV./3./b).

372 Raue, ZGE 2014, 204 (220).

373 vgl. Raue, aaO: ,,Formmarke* sowie ,,eines sitzenden Hasen“. Im Ubrigen folgt die Bezugnahme auf Formmar-
ken aus dem Veroffentlichungsjahr von Raues Beitrag (2014), in dem der Anwendungsbereich des

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (a.F.) auf Formen beschréankt war.
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,,auch und gerade im speziellen Segment der Schokoladen-Osterhasen eine zum Konsum be-
stimmte Massenware darstellt, [...] nicht davon ausgegangen werden, dass Geschmack und Qua-
litdt der Ware und ihrer Zutaten gegenuber der dsthetischen Formgebung vollig in den Hinter-

grund treten. 3"

bbb) Keine uneingeschrinkte Anwendung des ,,Benutzungsarguments*
Das ,,Benutzungsargument™ ist freilich nicht uneingeschrénkt auf simtliche Fille anzuwenden.
Dies folgt aus dem Umstand, dass in der heutigen (westlichen) ,,Uberflussgesellschaft in der
Regel eine derart breite Angebotspalette zur Verfuigung steht, dass die Kaufentscheidung nicht
allein durch die beabsichtigte Nutzung der Ware ausgeldst wird. Hiermit ist zu erkléren, dass das
,Benutzungsargument etwa im Louboutin-Fall keine Anwendung findet. Mit Blick auf das
breite Angebot an hochhackigen Damenschuhen ware es nicht Gberzeugend, die Kaufentschei-
dung hinsichtlich des Louboutin-Schuhs allein darauf zu stiitzen, der Durchschnittskéuferin gehe
es einzig um ,,Fortbewegung in Schuhen®. Ebenso wenig erwirbt ein Kaufer eine bestimmte
Jeans deshalb, weil sie warm hélt oder einen Kinderhochstuhl, weil dieser nicht umkippt, wenn

das Kind darin zappelt.®"

ccc) Anwendung des ,,Benutzungsarguments auf den Lindt-Goldhasen
Nichtsdestotrotz ist das ,,Benutzungsargument™ auf den Lindt-Goldhasen anzuwenden. Dies folgt
aus der bereits unter aaa) erwahnten Eigenschaft des Schokoladenosterhasens als zum Konsum
bestimmter Massenware. Hieraus resultiert ndmlich wiederum die Tatsache, dass die Konsumen-
ten die goldene Verpackungsfolie nach dem Verzehr des Schokoladenosterhasens achtlos entsor-

gen. Dies spricht entscheidend gegen eine wesentliche Wertverleihung durch die Goldfolie.3"

374 BPatG GRUR 2011, 67 (71) — Goldhase in neutraler Aufmachung (Hervorhebungen und Auslassung durch den
Verfasser); ebenso Fuchs-Wissemann, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 17; Klaka, GRUR 1996, 613
(617): ,,Bei Lebensmitteln etc. wird der wesentliche Wert vornehmlich durch den Geschmack [...] bestimmt® (Aus-
lassung durch den Verfasser); indirekt in Bezug auf die Ritter SPORT-Schokolade auch BGH GRUR 2020, 1089
(Rn. 46) — Quadratische Tafelschokoladenverpackung Il: ,,Es kann nicht angenommen werden, dass die Verbrau-
cher die Schokolade kaufen, weil sie am Erwerb einer quadratischen Schokolade interessiert sind*, was damit zu
erklaren ist, dass die Verbraucher einzig am Genuss der Schokolade als solcher ein Interesse haben.

375 Beispiele aus Ohly, GRUR 2007, 731 (733).

376 S0 zu Recht das LG Miinchen | GRUR-RS 2019, 25007 (Rn. 60) — Goldener Schokoladenhase.
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4. Ergebnis im Fall ,,Goldener Schokoladenhase“
Nach hier vertretener Auffassung steht § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einem Markenschutz der gol-

denen Farbe der Verpackungsfolie nicht entgegen.

5. Entscheidung des OLG Karlsruhe im Fall ,,Pralinenumhiillung*
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Entscheidung des OLG Karlsruhe in Sachen Prali-
nenumhillung. In dieser Entscheidung ging es um einen Ausstattungsschutz (8 25 WZG) von
Ferrero an der goldenen Verpackung seiner ,,Ferrero Rocher*“-Pralinen. Nach der Feststellung,
dass die essbare Nuss-Nougat-Praline die Ware darstelle, fuhrt das OLG Karlsruhe aus, dass die
Umhllung kein Wesenselement — d.h. einen Bestandteil — der Praline darstelle. Es sei kein An-
haltspunkt dafiir vorhanden, dass nicht mehr von einer wesensgleichen Nuss-Nougat-Praline ge-
sprochen werden konne, wenn die goldfarbene Stanniolumhiillung fehle; dies folge namentlich
aus dem Umstand, dass die Praline — wie dies bei anderen Pralinen keineswegs uniblich sei —
auch unverhillt in einen Verkaufskarton eingelegt werden kénnte.*’” Folglich handele es sich bei
der goldfarbenen Stanniolumhiillung um ein ,,zu funktionalen und &sthetischen Zwecken hinzu-
gefuigtes Element*, mithin um eine bloBe Zutat zur Ware.>’8
Die vorstehenden Ausflihrungen sind auf den Lindt-Goldhasen Ubertragbar. Auch dieser liel3e
sich unverhiillt in einen Verkaufskarton einlegen. Darin kommt die Uberlegung zum Ausdruck,
dass eine solche Malinahme mit Blick auf das (Haupt-)Motiv des Kaufes von Schokolade — ndm-

lich deren Verzehr — nicht zu einem (nennenswerten) Absinken der Verkaufszahlen fiihrte.

6. Entscheidung des EuG im Fall ,,Goldene Flasche*
Im Zusammenhang mit der Farbe Gold im Lebensmittelbereich sei des Weiteren auf die Ent-

scheidung des EuG in Sachen Goldene Flasche®”® verwiesen.

377 OLG Karlsruhe GRUR 1989, 271 (272) — Pralinenumhiillung.
378 OLG Karlsruhe GRUR 1989, 271 (272) — Pralinenumhiillung (Hervorhebung durch den Verfasser).
379 EuG BeckRS 2019, 7883 — Goldene Flasche.

77



a) Sachlage
In besagter Entscheidung ging es um den markenrechtlichen Schutz der goldenen®®° Farbe fol-

gender Weinflasche:

:
|

b) Entscheidung des EUIPO
Der Entscheidung des EuG vorangegangen war die Entscheidung des EUIPO (Beschwerdekam-
mer). Dieses hat im Ergebnis eine Subsumtion der goldenen Farbe unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-
kenG verneint. Zwar sei in der goldenen Farbe der Weinflasche eine Anspielung auf Gold als
Edelmetall zu erblicken, was der Flasche die Anmutung des Wertvollen verleihe.®® Indes werde
die Farbe Gold haufig dazu verwendet, Produkte und Verpackungen zu dekorieren. Dies schma-
lere den Charakter der goldenen Farbe als besondere und einpragsame Gestaltung, weswegen die
goldene Farbe der Weinflasche keinen besonderen Wert im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
verleihe.®¥? Dieses Argument ist auf die goldene Farbe im Allgemeinen bezogen und somit auf

die goldene Verpackungsfolie des Lindt-Goldhasen tibertragbar.

c) Entscheidung des EuG
Das EuG hat die Entscheidung im Ergebnis aufrechterhalten und einen Markenschutz der golde-
nen Farbe bejaht. Zu einer wesentlichen Wertverleihung durch die goldene Farbe hat sich das
EuG in der Sache freilich nicht gedufRert, da es Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii UMV

380 Eine in der Sache — mutatis mutandis — identische Entscheidung ist zur Flasche desselben Herstellers in rosa
Farbe ergangen (EuG BeckRS 2019, 7965 — Rosa Flasche sowie zuvor EUIPO, R 1037/2017 -1 vom 14.03.2018 —
Rosa Flasche).

31 So die Argumentation des Beschwerdefiihrers und spateren Klagers (vgl. EUIPO, R 1036/2017-1 vom
14.03.2018, Rn. 10 — Goldene Flasche).

32 EUIPO, R 1036/2017-1 vom 14.03.2018, Rn. 58 — Goldene Flasche.
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(= 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.) mit Blick auf das Anmeldejahr der Marke — 2013 — und das
Inkrafttreten der UMV (erst) im Jahre 2016 fir zeitlich nicht anwendbar hielt und dartber hinaus
Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii GMV (= § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F.) lediglich auf Formen Anwen-
dung finde, zu denen Farben als solche nicht zu zéhlen seien.®®2 Aus denselben Griinden hat das
EuG im Ubrigen eine Anwendung des Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. ii UMV bzw. GMV

(= 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG n.F. bzw. a.F.) hinsichtlich einer technischen Wirkung der golde-
nen Farbe (Schutz des Flascheninhalts vor Lichteinwirkungen) abgelehnt.3

d) ,,Benutzungsargument
Zusitzlich zur unter b) dargestellten Argumentation des EUIPO spricht das ,,Benutzungsargu-
ment“ gegen eine Subsumtion der goldenen Farbe unter
Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii UMV/8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Nicht anders als die goldene Verpa-
ckungsfolie des Lindt-Goldhasen wird auch die Weinflasche nach dem Konsum des Weins weg-
geworfen. Ausschlaggebend fiir die Kaufentscheidung ist mithin ebendieser Konsum des Weins,

nicht dagegen die farbliche Gestaltung der Flasche.38®

VI.  Rote Schnirsenkelenden
Erorterungsbedirftig im Zusammenhang mit 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist des Weiteren die Ent-
scheidung des EuG zur Schutzféahigkeit von roten Schnirsenkelenden.

1. Sachlage
Gegenstand der Entscheidung war ein markenrechtlicher Schutz der roten Einfarbung am Ende

eines Schnirsenkels:

383 EuG BeckRS 2019, 7883 (Rn. 61 ff.; inshesondere Rn. 62) — Goldene Flasche; dass sich die Beschwerdekammer
des EUIPO trotz der fehlenden Anwendbarkeit des Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii UMV zu dessen Einschlagigkeit &u-
Rerte, hielt das EuG in Bezug auf die RechtmaRigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer fiir unerheblich
(EuG, aa0, Rn. 63).

384 EuG BeckRS 2019, 7883 (Rn. 53 f.) — Goldene Flasche; so bereits zuvor EUIPO, R 1036/2017-1 vom
14.03.2018, Rn. 40, 42 — Goldene Flasche; zur technischen Wirkung einer Farbe aufgrund des durch sie vermittelten
Schutzes vor Lichtweinwirkungen s. bereits oben unter C./11./3./a)/bb) den Fall Lavendelflasche (RG GRUR 1940,
45).

385 |n diese Richtung hatte auch der Markeninhaber argumentiert, indem er vortrug, es sei absurd, zu behaupten, eine
Weinflasche kénne dem Wein selbst einen Wert verleihen, da die Qualitat des Weins in keiner Weise von der Wein-
flasche abhénge (vgl. EUIPO, R 1036/2017-1 vom 14.03.2018, Rn. 11 a.E. — Goldene Flasche).
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2. Entscheidung des EuG

Das EuG hat einen Markenschutz im Ergebnis abgelehnt.

a) Keine AuRerung zu § 3 Abs. 2 MarkenG
Zu § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG hat sich das Gericht dabei nicht ge&ufert, was wohl damit zu er-
kléren ist, dass besagte Norm im Jahr der Entscheidung — 2013 — ausschlieBlich ,,Formen* er-
fasste. Stattdessen hat das EuG der roten Farbe die Unterscheidungskraft abgesprochen und da-
mit einen Markenschutz unter Heranziehung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgelehnt.38¢

b) Potentielle Bedeutung fiir § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Von potentieller Bedeutung fiir 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (n.F.) sind jedoch die Ausfiihrungen
des EuG zu 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das EuG lehnt eine Unterscheidungskraft der roten Farbe
unter Heranziehung der besonders strengen Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von Form-
marken®7 ab. Dass vorliegend gar keine Form-, sondern lediglich eine Positionsmarke im Raume
stehe®®, stehe der Anwendbarkeit der Rechtsprechung zu Formmarken nicht entgegen. Denn —
und hierin liegt die Brisanz der Begriindung — ,,die roten Schniirsenkelenden stellen einen Teil
der Schniirsenkel” und damit (eines Teils*®°) der Ware dar; folglich lasse sich die Anmeldemarke
nicht von der Form eines Teils der Ware trennen.3%

Da § 3 Abs. 2 MarkenG die Selbststandigkeit des Kennzeichens gegentber der Ware im Blick
hat, das EuG diese Selbststandigkeit vorliegend jedoch ablehnt, kdnnte dies fiir eine Anwendung

des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (n.F.) auf die rote Farbe der Schnursenkelenden sprechen.

386 EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 29 ff.) — Rote Schniirsenkelenden; bestatigt durch EUGH BeckRS 2014, 81880
(Rn. 43 ff.) — Rote Schniirsenkelenden.

387 Zu den Anforderungen dieser Rechtsprechung s. unten den Text zu Fn. 455.

38 Dazu EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 34 f.) — Rote Schniirsenkelenden.

389 Schuh als (Gesamt-)Ware, zu deren Bestandteilen die Schniirsenkel gehoren.

3% EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 36) — Rote Schniirsenkelenden.
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3. Wirdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Dies setzt freilich eine Ubertragbarkeit der zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ergangenen Ausfihrun-
gen auf 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG voraus. Dagegen erheben sich indes Bedenken:

a) Genigen einer begrifflichen Abgrenzbarkeit
Wenn das EuG ausfuhrt, die rote Farbe der Schniirsenkelenden sei ein untrennbarer Bestandteil
der Schnursenkel und damit der Ware, bezieht sich dies lediglich auf die Frage einer kdrperli-
chen Trennbarkeit zwischen Kennzeichen (Farbe) und Ware (Schnirsenkel). Im Rahmen des
8 3 Abs. 2 MarkenG genugt aber unzweifelhaft eine begriffliche Abgrenzbarkeit zwischen Kenn-
zeichen und Ware.®! So besteht auch im Louboutin-Fall eine kérperliche Einheit zwischen der
roten Farbe (Kennzeichen) und der Schuhsohle (Ware), ohne dass dieser Umstand die Anwen-
dung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach sich zieht.
Dass das EuG im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eine korperliche Einheit geniigen l&sst,
mag angehen, wenn man sich die Konsequenzen dieser Sichtweise vor Augen fuhrt. Die An-
nahme einer Untrennbarkeit zwischen Kennzeichen und Ware fiihrt ndmlich lediglich zur An-
wendung der Rechtsprechungsgrundsatze zur Unterscheidungskraft von Formmarken; anders als
im Rahmen des. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bedeutet die Annahme einer Einheit zwischen Kenn-
zeichen und Ware gerade nicht den zwingenden Ausschluss von Kennzeichenschutz. Erforder-
lich hierfir ist vielmehr die positive Feststellung fehlender Unterscheidungskraft. Selbst wenn
diese Feststellung erfolgen sollte, ist — anders als in den Fallen des 8 3 Abs. 2 MarkenG — ein
Kennzeichenschutz immer noch im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§8 8 Abs. 3 MarkenG) mdog-
lich.

b) Keine wesentliche Wertverleihung durch die rote Farbe
Dariiber hinaus fehlt es an einer wesentlichen Wertverleihung durch die rote Farbe der Schniir-
senkelenden. Bei Schnirsenkeln handelt es sich ndmlich lediglich um einen nebensachlichen Be-
standteil der (Gesamt-)Ware ,,Schuh®. Dies wird insbesondere daran deutlich, dass Schnirrsenkel

— anders als die (kostenintensiveren) Schuhe selbst — im Laufe der Zeit und zunehmender Abnut-

391 5 0. den Text zu Fn. 41.
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zung regelmaRig (und kostenginstig) ausgetauscht werden. Folglich beruht die Kaufentschei-
dung des Durchschnittsverbrauchers in erster Linie nicht auf den Schniirsenkeln, sodass es jeden-
falls an der Wesentlichkeit einer potentiellen Wertverleihung durch die Schnursenkel fehit.

Die vorstehenden Ausfiihrungen finden Bestatigung in den Ausfiihrungen der Beschwerdekam-
mer, der zufolge die Verwendung von roten Schnirsenkelenden den Gesamteindruck des Ver-
kehrs von den Schuhen nur in geringfiigigem MaRe beeinflusse und der Verbraucher in den roten

Schnirsenkelenden lediglich eine Variante im Schuhdesign erkenne.3%2

4. Ergebnis
Eine Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf die rote Farbe der Schniirsenkelenden ist ab-

zulehnen.

VIl. Orange Socke
Ahnlich zur Entscheidung in Sachen ,,Rote Schniirsenkelenden‘ verhilt sich die Entscheidung

des EuG zur Schutzfahigkeit der orangen Einfarbung des Zehenbereichs von Socken.

1. Sachlage
Der Klager beanspruchte Markenschutz fir die orange Einfarbung des Zehenbereichs von So-

cken:

392 \gl. EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 40 a.E.) — Rote Schniirsenkelenden, das — aaO — auf diese Ausfilhrungen der
Beschwerdekammer hinweist und diese im Anschluss (vgl. insbesondere Rn. 41) billigt.
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2. Entscheidung des EuG

Das EuG hat einen Markenschutz im Ergebnis abgelehnt.

a) Keine AuRerung zu § 3 Abs. 2 MarkenG
Nicht anders als in der Entscheidung Rote Schniirsenkelenden hat sich das EuG auch hier nicht
zum Tatbestand des 8 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG geéuf3ert, sondern der orangen Farbe stattdessen
die Unterscheidungskraft abgesprochen und damit einen Markenschutz unter Heranziehung des
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgelehnt.3%

b) Potentielle Bedeutung fiir § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Abermals flhrt das Gericht dabei aus, die Marke (orange Einfarbung) verschmelze mit dem Pro-
dukt (Socke), sodass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die Rechtsprechung zu Form-

marken anzuwenden sei.3%

3. Wirdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Richtigerweise ist der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu verneinen:
Das EuG weist zu Recht darauf hin, ,,dass der Verbraucher bei der Auswahl von bestimmten
Bekleidungsstiicken und Schuhen im Allgemeinen [zwar] aufmerksam sein wird, da er sich vor
dem Kauf vergewissern mochte, dass die angebotene Ware in sowohl funktionaler als auch &s-
thetischer Hinsicht seinen Erwartungen entspricht. Diese Feststellung gilt jedoch nicht fur
Strumpfwaren, die normalerweise vor dem Kauf nicht anprobiert werden.“3% Werden Strumpf-
waren aber vor dem Kauf zur Begutachtung ihrer asthetischen Wirkungen nicht anprobiert,
spricht dies gegen die Annahme, die orange Einfarbung sei fir die Kaufentscheidung wesentlich
und somit Teil der Ware.
Ferner ist der Ort der Einfarbung zu bedenken. Dieser befindet sich im Zehenbereich der Socke

und damit in einem Bereich, der im 6ffentlichen Raum regelmaRig®® durch Schuhe verdeckt und

3% EuG BeckRS 2010, 90732 (Rn. 40 ff.; insbesondere Rn. 59) — Orange Socke.

3%4 EuG BeckRS 2010, 90732 (Rn. 28) — Orange Socke.

3% EuG BeckRS 2010, 90732 (Rn. 44) — Orange Socke (eckiger Klammerzusatz sowie Hervorhebungen durch den
Verfasser).

3% Wenn man einmal von der Kombination ,,Socken-Sandalen* absieht, welche ein (wohl) nicht unerheblicher Teil
der Durchschnittsabnehmer als ,,Modesiinde* betrachtet.
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damit nicht einsehbar ist. Da Kaufgegenstande aus dem Bereich der Mode aber gerade dem An-
blick der Anderen preisgegeben werden sollen, es hier an einer solche Preisgabe indes fehlt,
spricht auch dies gegen die Sicht, die orange Einférbung sei fur die Kaufentscheidung wesentlich
und somit Teil der Ware.

VIII. Ferrari
Als einen Anwendungsfall des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG betrachtet Raue den roten Farbanstrich
(abstrakte Farbmarke) der Sportwagen von Ferrari. Wenn Ferrari ndmlich als einziger Herstel-
ler rote Sportwagen herstellen diirfte, ,,wiirden die anderen Sportwagenhersteller in ihrer Wettbe-
werbsfreiheit empfindlich eingeschrinkt.*3%’

Diese Argumentation tiberzeugt nicht. Wie bereits erlautert, ist sie namlich zirkelschliissig.>*®

1. Rote Farbe kein wesentliches Kaufkriterium
Zu fragen ist vielmehr, ob die rote Farbe ein wesentliches Kriterium fir die Kaufentscheidung
darstellt. Dagegen aber erheben sich Bedenken:
Gegen die Eigenschaft der roten Farbe als wesentliches Kaufkriterium spricht bereits der Um-
stand, dass Ferrari seine Sportwagen auch in anderen Farben als Rot anbietet. So wird die Farbe
Gelb als ,,zweite Seele [...] von Ferrari“ beschrieben, die ,,untrennbar zur DNA springenden
Pferds gehort.>®® Hintergrund hierfir ist die Tatsache, dass gelb die Farbe der Stadt Modena —
der Geburtsstadt Enzo Ferraris — ist.
Selbst wenn man dem vorstehenden Argument die nicht von der Hand zu weisende Tatsache ent-
gegenhielte, ein GroRteil der von Ferrari verkauften Fahrzeuge habe die Farbe Rot, zumal die
breite Bevolkerung die Farbe Gelb eher mit dem Hersteller Lamborghini in Verbindung setze,
spréache dies nicht fur eine Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit muss man sehen,
dass die Marke ,,Ferrari ein Statussymbol darstellt, das fiir luxuridse Automobile steht. Folglich
greift auch hier das schon im Fall ,,Louboutin“ vorgetragene Argument durch, wonach der Kéu-

fer bewusst eine bestimmte Marke kauft, um dadurch gesellschaftliche Anerkennung zu finden.

397 Raue, ZGE 2014, 204 (210); s. bereits Fn.168.

3% \/gl. oben den Text zu Fn. 168.

3% https://magazine.ferrari.com/de/fahrzeuge/2019/01/22/news/ferrari-yellow-second-brand-colour-52388/ (zuletzt
abgerufen am 27.01.2022) (Auslassung durch den Verfasser).
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Schlief3lich ist das ,,Benutzungsargument anzufiihren: Mit Blick auf die Leistungsstérke eines
Ferraris geht es nicht wenigen Kaufern gerade darum, maglichst hohe Spitzengeschwindigkeiten

bzw. Beschleunigungswerte und damit einen hohen Fahrspaf zu erzielen.*%

2. Porsche Boxster

Gegen eine Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG spricht des Weiteren ein Blick auf die
Entscheidung des BGH in Sachen Porsche Boxster. Besagte Entscheidung hatte den Marken-
schutz der Form des Porsche-Modells Boxster als Formmarke zum Gegenstand. Im Gegensatz
zum BPatG (Vorinstanz), welches einen Ausschluss des Markenschutzes nach

§ 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG fiir denkbar hielt*®!, hat der BGH den Ausschlussgrund des
§ 3 Abs. 2 MarkenG verneint.*®2 Wenn nun aber die Form eines Fahrzeugs lediglich eine dem
Markenschutz zugéangliche Zutat zur Ware (Fahrzeug) sein soll, ist nicht ersichtlich, wieso fur

die Farbe eines Fahrzeugs nicht dieselbe Wertung Geltung soll.

3. Ergebnis
Richtigerweise ist die rote Farbe der Ferrari-Fahrzeuge einem Markenschutz grundsatzlich zu-

ganglich.

IX.  Buntstreifensatin
Erorterungsbedurftig im Zusammenhang mit 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist auch die Entschei-
dung des BGH in Sachen Buntstreifensatin. Wie bereits an mehreren Stellen erwahnt, ging es in
besagter Entscheidung um die Schutzfahigkeit*®® bunter Streifenmuster fiir Bettwasche. Konkret
betroffen waren die Streifenmuster ,,gold/weil}/fraise/weill/griin/weill* sowie
,.griin/weiB/fraise/weiB mit Schaftmusterung.*%*
Der BGH hat im Ergebnis eine Schutzfahigkeit der eingangs erwahnten Streifenmuster verneint.

Zur Begrindung stitzt sich der BGH primér auf die Ausfuhrungen des Berufungsgerichts, denen

400 A A. Ohly, GRUR 2007, 731 (733) in Bezug auf einen Porsche, der einen hoheren Preis als vergleichbare Pro-
dukte nicht wegen seines kréftigen Motors, sondern wegen seines Designs erziele.

401 |_etztlich konnte das BPatG die Entscheidung offenlassen, da es im Ergebnis einen Markenschutz an

8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheitern lieB (vgl. BPatG BeckRS 2012, 19766 — Porsche Boxster).

402 BGH GRUR 2006, 679 (Rn. 13 f.) — Porsche Boxster.

403 Bezogen auf einen Ausstattungsschutz nach § 25 WZG.

404 \/gl. BGH GRUR 1962, 144 (144) — Buntstreifensatin.
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zufolge der Verkehr Buntsatin und weiRe Bettwasche verschieden werte; folglich seien die farbi-
gen Streifenmuster als ein wesensbestimmendes Merkmal der Bettwésche und damit der Ware
selbst zu werten“®®; anders gewendet bejaht der BGH den Tatbestand des (heutigen)

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

1. Stellungnahme

Dieses Ergebnis soll im Folgenden einer kritischen Wurdigung unterzogen werden:

a) Warenkategorie
Fraglich ist zundchst, ob sich aus dem Kriterium der ,,Warenkategorie“ Schlussfolgerungen hin-
sichtlich einer wesentlichen Wertverleihung im Sinne des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ziehen las-
sen. Der BGH bejaht dies offenkundig, indem er — zusétzlich zur eingangs erwéhnten Begrun-
dung des Berufungsgerichts — argumentiert, die Bettwasche wiirde ,,einer neuen Moderichtung
entsprechend bunt bemustert werden*; die Bemusterung werde daher ,,im Verkehr nicht als indi-
viduelles Herkunftszeichen im Sinne einer Warenkennzeichnung aufgefaf3t, sondern verleiht dem
Erzeugnis das fur sein Wesen entscheidende Gepréige* und sei somit ein ,,wesentliches Element
der Ware selbst*.4%®
Das Abstellen auf einen Modetrend vermag im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu
Uberzeugen. Als ein blof3er Trend ist der jeweilige Modetrend ndmlich nicht von Dauer, sondern
unterliegt dem standigen Wechsel. Ein solches nur temporére Kriterium ist nicht dazu geeignet,

einen dauerhaften Ausschluss vom Markenschutz zu rechtfertigen.*’

b) Verkehrsauffassung
Zweifelhaft erscheint auch das vom BGH gewaéhlte Vergleichsprodukt ,,weil3e Bettwésche®. Mit
Sambuc wire dies ,,nur dann richtig gewesen, wenn die Klagerin [Kennzeichenschutz] fiir farbig
gestreifte Bettwésche insgesamt beansprucht hitte. Sie klagte aber [...] nur aufgrund der beiden

zuvor beschriebenen Muster. [...] Vergleichsmalistab dirfte [daher] nicht weile Bettwasche

45 BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin.

46 BGH GRUR 1962, 144 (148) — Buntstreifensatin.

407 Auf die nur temporare Popularitét einer Farbe als Verkaufskriterium abstellend auch Schulze zur Wiesche, BB
1966, 722 (726).
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sein, sondern anders gestreifte. [...] Dal} aber jedes einzelne Farbmuster einen Wesensunter-
schied begriinden soll, wird ernsthaft niemand behaupten wollen.*4%

Gegen die Sicht des BGH (Farbmuster als Warenbestandteil) mag im Ubrigen zwar nicht das
,Benutzungsargument* sprechen. Insoweit erscheint fragwiirdig, ob die Verbraucher Bettwésche
einzig aus dem funktionalen Grund erwerben, sich mit dieser zuzudecken, um nachts nicht zu
frieren, zumal der Schutz vor dem Frieren durch die Bettdecke als solche, nicht aber deren Bezug
bewirkt wird. Genauso fragwirdig ist aber, ob die VVerbraucher Bettwdasche primar aufgrund de-
ren Farbmuster erwerben. Ein mindestens so wichtiges Kaufkriterium stellt richtigerweise ndm-

lich die Qualitt der Bettwésche — basierend etwa auf deren Material — dar.4%°

2. Ergebnis im Fall ,,Buntstreifensatin®

Die besseren Argumente sprechen damit fur die Schutzfahigkeit der farbigen Bettwaschemuster.

X. Adidas
Erwéhnenswert im Zusammenhang mit dem Ausschlusstatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

sind des Weiteren die berihmten ,,drei Streifen* des Herstellers Adidas.

1. Sportschuhe
In Bezug auf Sportschuhe haben sowohl der BGH*!? als auch das OLG Hamburg*!! die (Ausstat-
tungs-)Schutzféhigkeit der drei Streifen bejaht. Die Farbe der Streifen war dabei insoweit von

Bedeutung, als sie im Kontrast zum Schuhobermaterial stand.*'?

408 Sambuc, GRUR 1989, 547 (554) (Auslassungen sowie eckige Klammerzusatze durch den Verfasser).

409 50 wohl auch Sambuc, GRUR 1989, 547 (554): ,,Es wird nicht hiufig vorkommen, daB die Verbraucher nur auf-
grund verschiedener Farbgebung, die nicht auf sonstigen Qualitatsunterschieden beruht, bei irgendeinem Produkt
einen Wesensunterschied annehmen.* (Hervorhebung durch den Verfasser).

410 BGH GRUR 1959, 423 (424) — FuRballstiefel: ,,[...] so wiirde doch die Ausstattungsfihigkeit schon dadurch be-
grindet werden konnen, dal} die 3 Riemen sich in charakterlicher Weise farblich von ihrem Untergrund abheben*
(Auslassung durch den Verfasser); auf die vorstehend zitierte Entscheidung verweisend BGH GRUR 1986, 252
(253) — Sportschuhe: Es bestiinden keine Bedenken, die Frage nach der Schutzfahigkeit ,,in gleicher Weise zu beur-
teilen.*

411 OLG Hamburg GRUR 1973, 368 (368) — Drei-streifen-Kennzeichnung: ,,Diese Riemen vermitteln nicht nur ei-
nen &sthetischen Eindruck, sondern dienen als eigenartige Aufmachung dazu, die Sportschuhe der Kl. von gleichen
oder gleichartigen Waren anderen Ursprungs zu unterscheiden®.

412 Exemplarisch BGH GRUR 1959, 423 (424) — FuBballstiefel.
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2. Trainingsanzug
Dagegen hat der BGH die (Ausstattungs-)Schutzféhigkeit der drei (Kontrast-)Streifen auf einem
Trainingsanzug mit der Begrindung verneint, die Streifen wirden vom Verkehr im Allgemeinen
lediglich als modisches Merkmal und damit Verzierung angesehen werden; eine solche Verzie-
rung sei aber grundsétzlich als zum Wesen der Ware gehorig anzusehen, da fur die Wertschat-
zung einer Ware (hier Trainingsanzug), die wesentlich von modischen Gesichtspunkten abhénge,

deren modische Ausgestaltung von maBgeblicher Bedeutung sei.*!3

3. Stellungnahme in der Literatur
In der Literatur ist die Entscheidung in Sache Trainingsanzug auf Kritik gestof3en. Es iberzeuge
nicht, die drei Streifen im Rahmen von Trainingsanziigen kennzeichenrechtlich anders zu beur-

teilen als im Rahmen von Sportschuhen.*4

4. Eigene Stellungnahme
Da die Warenkategorie nach hier vertretener Auffassung ein legitimes Beurteilungskriterium im
Rahmen des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt und es sich bei Sportschuhen sowie Trainingsan-
zligen nicht um dieselbe Warenkategorie handelt, ist eine Differenzierung zwischen diesen bei-
den Waren grundsatzlich nicht zu beanstanden. Auf die unterschiedlichen Warenkategorien ver-
weist (mit Recht) auch der BGH.**® Der bloRe Hinweis auf die unterschiedlichen Warenkatego-
rien vermag eine unterschiedliche rechtliche Wirdigung freilich nicht zu rechtfertigen; erforder-
lich ist vielmehr eine konkrete Begriindung. Inwiefern aber die drei Streifen hinsichtlich der
beide Warenkategorien unterschiedlich zu bewerten sein sollen, ist nicht ersichtlich. Nicht anders

als bei Sportschuhen handelt es sich ebenso bei Trainingsanziigen um Sportbekleidung. Bezeich-

413 BGH GRUR 1972, 546 (547) — Trainingsanzug.

414 Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auflage), 8 25 Rn. 28 a.E.; Heydt, GRUR 1972, 548 (548): Bei TrainingsanzU-
gen gehore es , keineswegs zu ihren charakteristischen Eigenschaften [...], daB sie an den Armeln und den Hosen-
beinen mit bunten Streifen versehen sind [...] Auf jeden Fall sind sie von der Ware ,, Trainingsanziige* ohne weite-
res ,,begrifflich unterscheidbar®, worauf es allein ankommt. Der BGH hat aus diesen Griinden in seinem Urteil vom
8. Mai 1959 — FuBballstiefel [BGH GRUR 1959, 423] den Ausstattungsschutz der Kldgerin an ihren ,,adidas-Sport-
schuhen® insoweit bejaht, als die Kldgerin diese mit 3 bunten Zierriemen versieht” (Auslassungen, eckiger Klam-
merzusatz sowie Hervorhebung durch den Verfasser); im Ergebnis auch kritisch Sambuc, GRUR 1989, 547 (555);
wohl zustimmend dagegen Fuchs-Wissemann, in: Markenrecht (4. Auflage), 8 3 MarkenG Rn. 16.

415 BGH GRUR 1986, 252 (253) — Sportschuhe: ,,[...] dasselbe Element [gemeint sind die drei Streifen] bei ver-
schiedenen Waren* (Auslassung sowie eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).
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nenderweise verweist der BGH zur Ablehnung eines Wertungswiderspruchs auf die Verkehrs-
auffassung, welche sich — im Hinblick auf die Schutzfahigkeit — im Laufe der Zeit &ndern
konne.*1® Hier kommt die bereits oben*!” erwahnte, im Laufe der Zeit divergierende Bedeutung
der Farbe zum Tragen. Gerade mit Blick hierauf und die dauerhafte Wirkung des

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist ebendiese Norm nur mit Zuriickhaltung anzuwenden.

In der Sache ist die Schutzfahigkeit der drei Streifen richtigerweise zu bejahen. Daflr spricht die
hohe Bekanntheit der drei Streifen. Aus dieser wiederum folgt — nicht anders als im Louboutin-
Fall — die Intention des Durchschnittsverbrauchers, die Marke Adidas — symbolisiert durch das

Kennzeichen ,,drei Streifen — zu erwerben.*®

5. Fall ,,form-strip*
Die Entscheidungen in den Adidas-Fallen sind abzugrenzen von der Entscheidung in Sachen
form-strip. In dieser ging es um einen Ausstattungsschutz von Puma an den geschwungenen Flu-

gelstreifen (AuRenriemen) der Puma-Sportschuhe.

a) Kein Ausstattungsschutz an dem AuRRenriemen als solchem
Einen Ausstattungsschutz an dem AuRenriemen als solchen®® hat der BGH mit dem Hinweis auf
die technische Bedingtheit des AuRenriemens — und damit auf den heutigen
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG — abgelehnt.*?

b) Kein Ausstattungsschutz an der Farbgestaltung
Dariiber hinaus stellte sich die Frage, ob Puma ein Ausstattungsschutz an der Farbgestaltung zu-

zugestehen war. Nicht anders als Adidas nahm auch Puma nicht den Schutz einer bestimmten

416 BGH, aa0; ahnlich BGH GRUR 1986, 248 (250) — Sporthosen.

47 \/gl. den Text zu Fn. 407,

418 \/gl. BGH GRUR 2001, 158 (160) — Drei-Streifen-Kennzeichnung, wonach dem Verkehr ,,insbesondere be-
riihmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben®; dem vorstehenden Urteil folgend OLG Miinchen BeckRS
2005, 33909: Aufgrund der Kennzeichnungspraxis der Klagerin (Adidas) sei der Verkehr daran gewohnt, ,,in der in
Rede stehenden Aufmachung von Bekleidungsstiicken einen Herkunftshinweis [und damit eine Marke] zu sehen*
(Hervorhebung sowie eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser); aus der Literatur Raue, ZGE 2014, 204 (214).
419 Da die drei Streifen stets an derselben Stelle des Schuhs angebracht sind, steht nach der heutigen Rechtslage eine
Positionsmarke im Raume.

420 Der AuBenriemen solle néimlich ,,das Ausbeulen des Sportschuhs nach der Seite und nach der Lange, insbeson-
dere auch an der Ferse, verhindern und aulerdem das Schaftleder im Ballenbereich gegen Abscheuern schiitzen*
(BGH GRUR 1962, 299 [301 a.A.] — form-strip).
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Farbgebung in Anspruch, sondern begehrte die Unterschutzstellung der Andersfarbigkeit von
Flugelstreifen (AuBenriemen) und dem Schuhobermaterial. Deutlich wird dies an einem der Kla-
geantrage, mit dem Puma der Beklagten schlechthin verbieten wollte, die von ihr (der Beklagten)
verwendeten AuRenriemen in anderer Farbe als das Schuhobermaterial zu gestalten.*?

Im Ergebnis hat der BGH auch hier einen Ausstattungsschutz verneint. Der Farbkontrast sei
nicht (ausstattungs-)schutzfahig, da er als marktubliches Phdnomen bei Sportschuhen vom Ver-
kehr nicht als Kennzeichnungsmittel im Sinne eines Herkunftshinweises, sondern als ein Merk-
mal der Ware selbst gewertet werde.*?? Einen Wertungswiderspruch zu der (bejahten) Schutzfa-
higkeit der drei Streifen der Adidas-Schuhe sieht der BGH hierin nicht begriindet. Insoweit
nimmt der BGH explizit Bezug auf die Entscheidung in Sachen FuBballstiefel*?. In dieser habe
der Senat den Kontrast zwischen den drei Streifen und dem Schuhobermaterial lediglich als zu-
séatzliche Erwégung zur Bejahung der (Ausstattungs-)Schutzféhigkeit herangezogen. Letztere sei
primér aber damit begriindet worden, dass die drei Streifen als solche — anders als der Fliigel-

streifen der Puma-Schuhe — nicht technisch bedingt seien.*?

c) Stellungnahme
Dem BGH ist in seiner (tatsachlichen) Feststellung zuzustimmen, dass sich die Ausfiihrungen in
der Entscheidung in Sachen Fuf3ballstiefel primar auf die Schutzfahigkeit der drei Streifen als
solche — unabh&ngig von deren Farbe — beziehen. So fiihrt der BGH in besagter Entscheidung
aus, die Anordnung der drei parallel verlaufenden Streifen sei nicht technisch bedingt, und —
hilfsweise — ,,selbst wenn das zweifelhaft ware, so wirde doch die Ausstattungsschutzfahigkeit
schon dadurch begriindet werden kénnen, dal3 die 3 Riemen sich in charakteristischer Weise

farblich von ihrem Untergrund abheben*.4?®

421 \/gl. den bei BGH GRUR 1962, 299 (300) — form-strip abgedruckten Klageantrag 1./c); auf besagten Antrag ver-
weisend auch der BGH, aa0O, S. 302.

422 BGH GRUR 1962, 299 (303) — form-strip.

42 BGH GRUR 1959, 423 — FuRballstiefel.

424 BGH GRUR 1962, 299 (303) — form-strip.

425 BGH GRUR 1959, 423 (424) — FuRballstiefel; diese Passage ebenfalls wortlich zitierend BGH GRUR 1962, 299
(303) — form-strip.
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Entscheidend ist hier aber die Frage, ob dem Farbkontrast geméald § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die
Markenfahigkeit abzusprechen ist. Die Ausfuhrungen des BGH in Sachen FulRballstiefel schlie-
Ren eine Schutzfahigkeit des Farbkontrasts richtigerweise nicht aus, wie das vorstehend zitierte

,Ausstattungsschutzfihigkeit schon dadurch begriindet belegt.%°

aa) Abstrakte Markenschutzfahigkeit von Farbkontrasten
Farbkontraste kénnen grundsatzlich Gegenstand eines Markenschutzes sein, da sie nach
8 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenféhig sind. Dass § 3 Abs. 1 MarkenG Farbkontraste nicht
explizit aufzéhlt, steht dem nicht entgegen. Denn die Aufzéhlung des 8 3 Abs. 1 MarkenG ist
nicht abschlieBend, wie der Wortlaut (,,insbesondere) zeigt.*?’ Entscheidend ist lediglich, ,,dass
der als Marke beanspruchte Gegenstand [hier der Farbkontrast] von Dritten wahrgenommen wer-
den kann, d.h. auf deren Sinnesorgane einwirkt*.*?® Ein Farbkontrast ist aber ohne Weiteres op-
tisch wahrnehmbar.
Im Ubrigen fehlt einem Farbkontrast auch nicht die Zeicheneigenschaft im Sinne des
§ 3 Abs. 1 MarkenG aufgrund fehlender Bestimmtheit.*?® Eine fehlende Bestimmtheit attestiert
die Rechtsprechung sogenannten ,,variablen Marken®, mit deren Hilfe der Markenschutzsu-
chende den Schutz fir eine unbestimmte Anzahl verschiedener Erscheinungsformen bean-
sprucht.**° Exemplarisch hat das BPatG — bestatigt durch den BGH — die Zeichenqualitat einer
variablen Bildmarke verneint, bei der es um den Schutz einer violett-purpurfarbenen gefillten,
rechteck-&hnlichen geometrischen Figur ging, deren Abmessungsverhaltnis in der Langsrichtung

(Lange) zur Querrichtung (Breite) variabel — und deswegen unbestimmt — war.*3! Eine solche

426 Diese Mdglichkeit der Interpretation sieht offensichtlich auch der BGH GRUR 1962, 299 (303) — form-strip, der
erginzend Folgendes ausfiihrt: ,,Sollte jedoch die [...] angefiihrte Stelle der FuRballstiefel-Entscheidung [gemeint ist
die im Text zu Fn. 425 zitierte Stelle] dahin aufgefa3t werden kdnnen, dal? bei Verstarkungs- und/oder Zierriemen
von Sportschuhen jede Art der farblichen Abhebung vom Schaftleder ausstattungsschutzfahig sei, so kénnte eine
solche Auffassung [...] nicht aufrechterhalten werden (Auslassungen sowie eckiger Klammerzusatz durch den Ver-
fasser).

427 Statt aller Miosga, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 3.

428 BGH GRUR 2007, 148 (Rn. 12) — Tastmarke; Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), 8 3 Rn. 12.

429 Dazu, dass die Bestimmtheit des ,,Markenschutzgegenstandes* Voraussetzung fiir den Begriff des ,,Zeichens* ist,
s. EuGH GRUR 2007, 231 (Rn. 37 ff.) — Dyson; Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 18; Miosga, in:
Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 6.

430 BGH GRUR 2013, 1046 (Rn. 21) — Variable Bildmarke.

431 BPatG BeckRS 2011, 26186 — Variable Bildmarke; bestatigt durch BGH GRUR 2013, 1046 (Rn. 21) — Variable
Bildmarke.
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Unbestimmtheit ist bei Farbkontrasten nicht zu beftirchten, da nach herrschender Meinung ledig-
lich sieben Farbkontraste — exemplarisch der Hell-Dunkel-Kontrast — existieren.**? Da weder in
den Adidas-Fallen noch im Fall form-strip konkrete Farbkombination mitgeteilt sind*®3, waren
folglich samtliche existierende Farbkontraste Gegenstand des (ersuchten) Markenschutzes.

bb) § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
In Bezug auf 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind folgende Anmerkungen angezeigt:

aaa) Ablehnen des Arguments der ,,Marktiiblichkeit*
Abzulehnen ist der oben unter b) erwahnte Ansatz des BGH, die fehlende Schutzfahigkeit des
Farbkontrasts — und damit die Einschlégigkeit des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG — mit dessen
Marktiiblichkeit zu begriinden.*** Wie bereits gezeigt, fehlt Farben nach der Rechtsprechung re-
gelmaRig eine originare Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).**® Eine Ausnahme
von diesem Grundsatz lasst die Rechtsprechung unter anderem dann zu, wenn sich die jeweils
gewdhlte Farbe im Bereich der konkreten Ware als uniiblich erweist.*3® Aus den beiden vorste-
henden Satzen folgt, dass § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG solche Farben erfasst, die — im Bereich der
konkreten Ware — iblich sind. Damit ist das Kriterium der Marktiblichkeit (erst) auf der zweiten
Stufe der Prifung — 8 8 Abs. 3 MarkenG bzw. der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken
(8 4 Nr. 2 MarkenG) — zu beriicksichtigen. Im Einklang hiermit hat auch der BGH in seiner Ent-
scheidung in Sachen FuRRballstiefel das Kriterium der ,,Marktiiblichkeit* auf der Stufe der (Aus-

stattungs-)Schutzfahigkeit fur unerheblich erklart.4%

432 Johannes Itten, Kunst der Farbe, S. 36 ff.

433 In BGH GRUR 1962, 299 (299) — form-strip findet sich lediglich ein Hinweis auf die verwendeten Farbténe be-
zuglich des Flugelstreifens (weil3, blau, gruin, rot und schwarz), nicht dagegen beziglich des Schuhobermaterials.
434 \/gl. oben Fn. 422 samt dem dazugehorigen Text.

435 Fn, 226/227.

4% 5,0. den Text zu und die Nachweise in Fn. 234.

47 BGH GRUR 1959, 423 (424) — FuRballstiefel: ,,Unerheblich ist es entgegen der Meinung der Bekl. in diesem
Zusammenhang [gemeint ist die Frage der Schutzfahigkeit, wie sich aus den vorstehenden Sétzen der Entscheidung
—aa0 - ergibt] schlieBlich auch, ob die Anbringung mehrerer Riemen auf Sportschuhen seit Jahren bei vielen Her-
stellern Ublich ist; das héatte allenfalls Bedeutung flir die Frage haben kénnen, ob sich die Ausstattung der Schuhe der
KI. mit 3 Riemen im Verkehr als ein Kennzeichen flr die Herkunft der Schuhe aus einem bestimmten Geschéftsbe-
trieb durchsetzen konnte und durchgesetzt hat* (eckiger Klammerzusatz sowie Hervorhebungen durch den Verfas-
ser).

92



bbb) Designschutz als Indiz fiir § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Fir ein Eingreifen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG spricht das Indiz des Designschutzes.
Wie bereits oben erwahnt, kommt einem bestehenden Designschutz im Rahmen des
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zwar keine entscheidende, aber immerhin indizielle Bedeutung zu.**®
Diese Indizwirkung ist vorliegend zu bejahen, da dem Farbkontrast ein Designschutz zuzuspre-
chen ist. Namentlich ist dem Farbkontrast Eigenart im Sinne des 8 2 Abs. 1, 3 DesignG zu attes-
tieren. Anders als (grundsatzlich) bei der Festlegung einer bloRen Farbe trifft der Designer durch
die Festlegung eines Farbkontrastes keine reine Auswahlentscheidung. Nicht anders als in der
oben zitierten Entscheidung Ballerinaschuh**® die zweifarbige AuRensohle zeichnet sich auch
der Fall des Farbkontrasts durch seine Zweifarbigkeit aus. Wenn nun aber in jenem Fall der
BGH eine AuRergewohnlichkeit — und damit Eigenart — annimmt*°, kann fiir diesen Fall nichts
anderes gelten, zumal die Farbzusammenzustellungen der Sportschuhe insoweit aufeinander ab-
gestimmt — und folglich auRergewohnlich — sind, als sie einen Farbkontrast ergeben.
Dass ein Farbkontrast dem Schutz durch das Designrecht unterféllt, hat auch der BGH im Fall
Sportbrille*** entschieden. Gegenstand der Entscheidung war der Designschutz einer Ski-Sport-
brille, bei welcher Brille und Brillenband in verschiedenen Farbezusammenstellungen aufeinan-
der abgestimmt waren. Da die Skibrille in Form einer Schwarz-WeiR-Fotografie beim DPMA
zur Eintragung angemeldet wurde, ging es um einen Hell-Dunkel-Kontrast als Gegenstand des
Designschutzes.**? Einem solchen Designschutz eines Hell-Dunkel-Kontrasts, der unabhéngig
von einer konkreten Farbgebung sei, stiinden die Grundsétze der Rechtsklarheit und Rechtssi-

cherheit nicht entgegen.*+

438 S.0. unter 1V./3./b)/cc)/ccce).

439 BGH GRUR 2018, 832 — Ballerinaschuh.

440 5,0, den Text zu Fn. 324.

441 BGH GRUR 2019, 835 — Sportbrille.

442 BGH GRUR 2019, 835 (Rn. 19) — Sportbrille.

43 BGH GRUR 2019, 835 (Rn. 21) — Sportbrille. Im Ergebnis hat der BGH einen Designschutz freilich verneint, da
die beim DPMA eingereichten Abbildungen der Ski-Sportbrille nicht denselben Farbkontrast aufwiesen und damit
Gegenstand der Anmeldung entgegen § 1 Nr. 1 DesignG nicht die Erscheinungsform ,,eines* Erzeugnisses war, so-
dass das eingetragene Design gemal § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG als nichtig anzusehen war (BGH, aaO, Rn. 29 ff.).
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ccc) Keine Erschitterung des Indizes
Diese Indizierung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird vorliegend auch nicht erschdttert. Nicht
zur Erschutterung geeignet ist namentlich der Gedanke Sambucs zum Fall Trainingsanzug, wo-
nach die dortige Verzierung (drei Streifen) nicht Bestandteil der Ware sei, da der VVerkehr zwar
moglicherweise eine Verzierung wolle, ,,aber nicht unbedingt diese.“*** Denn dieser Gedanke ist
wohl auf den Streifen als solchen, nicht aber auf den Farbkontrast bezogen.**® Im Ubrigen muss
man sehen, dass der Markenschutz sdmtlicher existierender Farbkontraste die Wettbewerber in-
soweit erheblich in deren Wetthewerbsfreiheit beeintrachtigt, als ihnen auf Dauer die Verwen-
dung samtlicher Farbkombinationen verwehrt wire, welche einen der anerkannten*® Farbkon-
traste begriinden.**” Anders als im Ferrari-Fall ist dieser Argumentationsansatz auch nicht zirkel-
schliissig.**® Der aufgezeigte Designschutz des Farbkontrasts indiziert namlich den Tatbestand
des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und damit — 8 3 Abs. 2 MarkenG schlieft solche Gestaltungen
vom Markenschutz aus, die kein Kennzeichen, sondern die Ware darstellen — das Vorliegen einer

Ware (hier der Sportschuh samt Farbkontrast).*4

6. Ergebnis
Festzuhalten ist, dass in den Adidas-Fallen lediglich den drei Streifen als solchen die Markenfa-
higkeit zuzusprechen ist. Abzulehnen gemali § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist dagegen eine Mar-
kenfahigkeit des Farbkontrasts.

444 sambuc, GRUR 1989, 547 (555) (Hervorhebung durch den Verfasser).

45 \/gl. die Ausfiihrungen Sambucs, aaO, der den Ansatz des BGH der Gleichstellung von dreigestreiften Trainings-
anziigen mit modischen kritisiert. Damit rekurriert Sambuc ausschlieBlich auf die Streifen als solche unabhéngig von
deren Farbe.

446 5,0, den Text zu sowie den Nachweis in Fn. 432.

447 \/gl. nur den Klageantrag I/c) aus BGH GRUR 1962, 299 (300) — form-strip, mit dem die Klagerin (Puma) der
Beklagten generell verbieten wollte, die AuBenriemen ihrer (der Beklagten) in anderer Farbe zu gestalten als das
Schaftleder.

448 Zum Zirkelschluss s.o0. den Text zu Fn. 168.

449 Im Ferrari-Fall stellt sich diese Ausgangslage dagegen nicht, da die Wahl der roten Farbe als reine Auswahlent-
scheidung keinen Designschutz in Bezug auf die rote Farbe begriindet.
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XI.  Pladoyer fir eine enge Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Die Darstellung der Fallbeispiele hat aufgezeigt, dass 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach hier vertre-
tener Auffassung in den wenigsten Féllen auf Farbgestaltungen Anwendung findet. Fir eine sol-
che enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sollen im Folgenden weitere, fallunabhan-

gige Argumente angefihrt werden:

1. Ruckschlisse aus dem MarkenG
Da 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unter anderem dazu dient, das (zeitlich potentiell unbefristete)
Markenrecht vom (zeitlich befristeten) Designrecht abzugrenzen, stellt sich die Frage, ob eine zu
enge Auslegung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG diese Abgrenzungsfunktion nicht aushebelt. So
formuliert etwa Raue, dass derjenige, der eine enge Anwendung des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
befiirworte, beantworten miisse, ,,weshalb die Gesellschaft auch nach Ablauf des Immaterialgii-
terrechtsschutzes weiterhin Monopolpreise fur eine Gestaltung zahlen soll, fur die sie bereits mit

einem Design-Schutzrecht von 25 Jahren [...] gezahlt hat.*4%

a) Wertung des 8 3 Abs. 1 MarkenG sowie 8 50 DesignG/Art. 16 RL 98/71
Dass neben dem Designschutz grundsatzlich auch ein Markenschutz angezeigt ist, folgt aus den
Wertungen des Gesetzes. Wie bereits oben**! ausgefiihrt, trifft § 3 Abs. 1 MarkenG eine Grund-
satzentscheidung fiir die Schutzféhigkeit von Farbgestaltungen als Marke; § 50 DesignG bzw.
Art. 16 RL 98/71 untermauern diesen Grundsatz, indem sie — unter anderem — (einen Marken-
schutz voraussetzende) markenrechtliche Anspriiche neben denjenigen des Designrechts flr an-

wendbar erklaren.

450 Raue, ZGE 2014, 204 (221) (Auslassung durch den Verfasser); ahnlich Sambuc, GRUR 2009, 333 (337): ,,Die
grundsétzliche Frage, warum neben dem Geschmacksmusterschutz flir Designs Uberhaupt Markenschutz fur erfor-
derlich oder zumindest zweckméaRig gehalten wird, wird [durch die enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG]
nicht beantwortet® (eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

41 1V/3./b)/cc)/aaa) sowie ddd).
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b) § 8 MarkenG/Verkehrsgeltung (8§ 4 Nr. 2 MarkenG) als flexibler Filter
Diskussionswiirdig ist die Frage, ob eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht
dem schitzenswerten Interesse der Mitbewerber an der Freihaltung von Farben — unabhéngig da-
von, ob die Farbe als Ware oder aber als Kennzeichen fungiert*>? — zuwiderlauft. Prima facie be-
deutet eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine grof3ziigige Gewahrung von
Markenschutz. Indes erfordert ein Markenschutz nicht nur die Uberwindung des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (erste Stufe), sondern auch des § 8 MarkenG (so bei Eintragungsmar-
ken im Sinne des § 4 Nr. 1 MarkenG) bzw. des Verkehrsgeltungserfordernisses (so bei Benut-
zungsmarken im Sinne des 8 4 Nr. 2 MarkenG). Dieser — hier als ,,zweite Stufe bezeichnete —
Prifungsabschnitt ermdglicht im Gegensatz zum starren 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine flexible
Einzelfalllosung. So kdnnen die — bei Farben h&ufig zu bejahenden — Ausschlussgriinde des
8 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG im Einzelfall durch Verkehrsdurchsetzung (8 8 Abs. 3 Mar-

kenG) iiberwunden werden.*3

aa) Kritik Sambucs
Diesem Flexibilitatsgedanken steht Sambuc kritisch gegentber. Einer zu starken Aufweichung
des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG lasse sich nur bedingt durch die VVorschrift des § 8 MarkenG be-
gegnen. Bezogen auf dreidimensionale Marken (sowie deren zweidimensionale Abbildungen
[Bildmarken]) weist Sambuc auf deren regelmaiig fehlende origindre Unterscheidungskraft
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) hin; der Durchschnittsabnehmer erblicke in der Ware ,,zunéchst ein-
mal die Ware und nicht zugleich deren eigenen Herkunftshinweis*.*** Hierflr verlangt die
Rechtsprechung vielmehr eine Gestaltung, die erheblich von den normalen oder branchenbli-
chen Gestaltungen abweicht.*>® Ob eine solche erhebliche Abweichung vorliege, sei aber nicht so
einfach festzustellen, da die Unterscheidungskraft der Formmarke positiv nachzuweisen sei.**®

Folglich finde sich derjenige, der befurchtet hatte, eine strenge Anwendung des

42 \/gl. zu dieser Abgrenzung oben unter 11./3./b).

453 Auf die Flexibilitat der zweiten Stufe hinweisend Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 105; In-
gerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 40 a.E.

454 Sambuc, GRUR 2009, 333 (336) mit Nachweisen aus der Rechtsprechung in Fn. 27.

4% Exemplarisch BGH GRUR 2017, 1262 (Rn. 19) — Schokoladenstébchen I11.

4% Vvgl. Sambuc, GRUR 2009, 333 (336) (namentlich den Text zu Fn. 32, wonach sich der Herkunftshinweis dem
Durchschnittsverbraucher ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Auf-
merksamkeit ergeben miisse); ausdriicklich zum Erfordernis des Nachweises EUGH GRUR 2003, 514 (Rn. 48) —
Linde, Winward u. Rado sowie EUGH GRUR 2004, 428 (Rn. 52) — Henkel.

96



§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zwinge dem DPMA die Rolle einer Design-Jury®’ auf, bei
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ,,nach dem Regen in der Traufe wieder.“4%

bb) Stellungnahme
Da sich die vorstehend angefhrte Kritik (in erster Linie) auf dreidimensionale Marken bezieht,
hat sich die Auseinandersetzung mit ihr vornehmlich an der Frage zu orientieren, ob die Befirch-
tung, sich ,,nach dem Regen in der Traufe* wiederzufinden, auch fiir Farbgestaltungen gilt.
Wie Dbereits gezeigt, bejaht die Rechtsprechung bei Farbgestaltungen nur ausnahmsweise eine
originare Unterscheidungskraft.*>® Ebenso wie bei dreidimensionalen Marken nimmt die Recht-
sprechung einen solchen Ausnahmefall unter anderem dann an, wenn die jeweils verwendete
Farbe*® (branchen-)uniiblich ist.** Dies scheint dafiir zu sprechen, dem § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG auch im Rahmen von Farbgestaltungen das Stigma der ,, Traufe* zu attestieren.

aaa) Fehlende Ubertragbarkeit auf Farben
Allerdings muss man sehen, dass die Antwort auf die Frage nach dem Uniiblichen bei Farben re-
gelméRig leichter fallt als bei dreidimensionalen Gestaltungen. Ob eine dreidimensionale Gestal-
tung uniblich ist, hangt ndmlich zu einem groReren Teil von einer (schwierigen) Wertung ab, als
dies bei Farben der Fall ist, bei denen keine erhebliche Abweichung gefordert wird*%? und mit

Blick auf den vorbekannten Farbenschatz eine (Farb-)Abweichung leichter festzustellen ist.*63

457 Der Begriff stammt von Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 104.

48 Sambuc, GRUR 2009, 333 (337).

459 \/gl. oben den Text zu sowie die Nachweise in Fn. 226, 227.

460 Fiir Farbkombination gelten dieselben BeurteilungsmaRstabe (vgl. Strobele, in: Strobele/Hacker/Thiering, Mar-
kengesetz [13. Auflage], § 8 Rn. 390 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung in Fn. 817).

461 \/gl. EUGH GRUR Int. 2009, 513 (Rn. 41) — Kombination von 24 Farbkastchen; EUGH GRUR Int. 2005, 227
(Rn. 80 f.) — Farbe Orange.

462 \/gl. die Nachweise aus Fn. 461; vgl. ferner aus der Literatur Schumacher, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition),
8 8 Rn. 447 sowie Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage), 8 8 Rn. 183, wo jeweils lediglich davon die Rede ist,
die Farbe miisse ,,ungewdhnlich® sein.

463 A.A. wohl Strébele, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 388, wonach der Nach-
weis der Uniiblichkeit nicht schon dadurch erbracht sei, ,,dass eine bereits erfolgte Verwendung des fraglichen Farb-
tons (noch) nicht nachweisbar ist. Vielmehr wird der VVerkehr in Bereichen, in denen er generell an farbige Ausge-
staltungen [...] gewdhnt ist, auch eine ihm erstmalig begegnende Farbe nicht ohne weiteres als betrieblichen Her-
kunftshinweis auffassen* (Auslassung durch den Verfasser).
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bbb) Gefestigte Rechtsprechung
Im Ubrigen flihren die strengen Anforderungen an die originare Unterscheidungskraft (bei Far-
ben sowie dreidimensionalen Gestaltungen) insoweit zu einer gefestigten Rechtsprechung, als
die Unterscheidungskraft in den meisten Fallen zu verneinen ist.*®* Folglich besteht im Rahmen
des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG — anders als im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG — keine

(nennenswerte) Unsicherheit.

ccc) Maglichkeit der Verkehrsdurchsetzung
Man mag sich fragen, worin der praktische Nutzen liegen soll, wenn ein Markenschutz bezuglich
Farbgestaltungen statt an § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG regelmé&Rig an 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
scheitert. Wie bereits oben unter 1./b) erwahnt, ist 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anders als
8§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) uiberwind-
bar. Dies ist gerade bei Farben von Bedeutung, da deren Popularitit und damit Eigenschaft als
(wesentliches) Verkaufskriterium haufig nur temporarer Natur ist.*¢® Ein Ausschluss des Mar-
kenschutzes gemal? § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wiirde aber auch dann noch Wirkung beanspru-
chen, wenn die Farbe ,,der Ware nicht mehr ihren wesentlichen Wert verleiht, sondern die Ver-
braucher [...] beginnen die Ware [...] auch auf Grund ihrer Herkunft zu erwerben* und folglich
,.eine markenrechtliche Schiitzbarkeit eintritt.““®® Ein solcher dauerhafter Ausschluss vom Mar-

kenschutz erscheint regelmaBig ,,nicht gerechtfertigt*.*¢

c) Einschrankungen im Verletzungsverfahren
Im Ubrigen unterliegt der Markeninhaber im Verletzungsprozess gegen einen (potentiellen) Mar-
kenverletzer Einschrankungen, welche den Schutzumfang des Markeninhabers entsprechend mi-

nimieren:

464 50 die Feststellung in Bezug auf Farben bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage), § 8 Rn. 180 a.E.; Schnei-
der, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 1024.3 a.A.; Strobele, in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz
(13. Auflage), 8 8 Rn. 703; fur dreidimensionale Gestaltungen Schumacher, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition),

§ 8 Rn. 458 a.E.

465 Schulze zur Wiesche, BB 1966, 722 (726).

466 Koschtial, GRUR Int. 2004, 106 (112), die dafur pladiert, § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen dem Wortlaut des

Gesetzes nicht als absolutes, sondern als relatives Ausschlusskriterium aufzufassen, welches mittels VVerkehrsdurch-
setzung (8 8 Abs. 3 MarkenG) Uberwindbar sei; dass eine erst nach dem Anmeldetag (§ 33 Abs. 1 MarkenG) einge-

tretene Verkehrsdurchsetzung vom DPMA zu beriicksichtigen ist, zeigt § 37 Abs. 2 MarkenG.

47 BGH GRUR 2001, 334 (337) — Gabelstapler | (gerade zu dem Aspekt, dass § 3 Abs. 2 MarkenG nicht durch

8 8 Abs. 3 MarkenG uberwunden werden kann).
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aa) Verwechslungsgefahr
Anders als das Designrecht*®® erfordert das Markenrecht fiir die Feststellung einer Schutzverlet-
zung (typischerweise®®) die Feststellung von Verwechslungsgefahr zwischen dem geschiitzten
und dem angegriffenen Kennzeichen (vgl. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG).#"® Was den Schutz-
gegenstand einer Farbgestaltung angeht, geht die Rechtsprechung inzwischen davon aus, dass
sich dieser in jedem Fall auf die tatséchlich gewahlte Farbgestaltung beschrankt.*”* Zwar geht die
Rechtsprechung zugleich davon aus, dass nur geringe Farbunterschiede einer Verwechslungsge-
fahr im Sinne des § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG nicht entgegenstehen, da die Verbraucher die
Kollisionszeichen regelméfiig nicht nebeneinander sehen und somit flr den Zeichenvergleich auf
ihr Erinnerungsvermdgen angewiesen seien, welches nur wenige Farbtone umfasse.*’? Dies an-
dert aber nichts an der Tatsache, dass die Beschrankung des Schutzgegenstandes auf einen be-
stimmten Farbton (etwa bestimmter Griinton) dazu fuihrt, dass sich der Schutzumfang nicht auf
samtliche Farbtone der jeweiligen Grundfarbe (etwa Griin) erstreckt.’® Diese Beschrankung
(auch) des Schutzumfangs ergibt sich im Ubrigen daraus, dass nach der Rechtsprechung zwi-
schen samtlichen fir die Verwechslungsgefahr relevanten Parametern — Zeichen- und Warenéhn-
lichkeit sowie Kennzeichnungskraft der Kldgermarke — insoweit eine Wechselwirkung besteht,

468 \vgl. BGH GRUR 2010, 80 (Rn. 49) — LIKEaBIKE; Eichmann, MarkenR 2003, 10 (20).

469 Etwas anderes gilt naturgemag fir die Falle, in denen das geschitzte sowie das angegriffene Kennzeichen (samt
der gekennzeichneten) Waren identisch sind (vgl. 8 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG). Hier wird eine Verwechslungs-
gefahr unwiderleglich vermutet (Hacker, Markenrecht [5. Auflage], Rn. 451 a.E. unter Verweis auf

Art. 16 Abs. 1 S. 2 TRIPS-Abkommen).

470 Anders als das Designrecht soll das Markenrecht namlich gerade die Zuordnung der jeweils gekennzeichneten
Waren zu einem bestimmten Unternehmen erméglichen (Herkunftsfunktion) (vgl. zu diesem Begriindungsansatz
hinsichtlich des Erfordernisses von Verwechslungsgefahr Ohly, in: Kur/Levin/Schovsbo, The Design Approach, S.
113).

471 BGH GRUR 2004, 683 (684) — Farbige Arzneimittelkapsel; OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 280 (282) —
Damier Vernis; BPatG GRUR 2005, 343 (344) — LAZARUS/Malteser-Kreuz; zur friheren Rechtsprechung s. die
Nachweise bei Hacker, in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 9 Rn. 236 (Fn. 560-563).

472 BGH GRUR 2014, 1101 (Rn. 56) — Gelbe Warterbiicher; BGH GRUR 2005, 427 (429) — Lila-Schokolade; BGH
GRUR 2004, 154 (156) — Farbmarkenverletzung 11; BGH GRUR 2004, 151 (154) — Farbmarkenverletzung I.

473 Exemplarisch LG Miinchen | GRUR 1966, 443 (444) — Der griine Film zum (Ausstattungs-)Schutz der lindgri-
nen Verpackung eines Farbfilms: Der auf das Verbot von Griin schlechthin gerichtete Antrag konnte ,,deshalb kei-
nen Erfolg haben, weil nicht jede Ténung der Grundfarbe Griin mit dem von der KI. verwendeten Lindgriin ver-
wechselbar ist“; s. auch Schulze zur Wiesche, BB 1966, 722 (726): ,,Durch die Benutzung eines Dunkel- statt Hellro-
tes kann [...] in der Regel bereits die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden* (Auslassung durch den Verfas-
ser).
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als die Bejahung eines Parameters (etwa der Zeichendhnlichkeit) nicht zwangslaufig zur Beja-
hung der Verwechslungsgefahr fiihrt.4”* Farben verfiigen regelméaRig aber liber eine nur geringe

Kennzeichnungskraft.*”®

bb) MarkenmaRige Benutzung

Dariiber hinaus erfordert eine Markenverletzung nach inzwischen*’®

gefestigter Rechtsprechung
eine markenmaRige Benutzung des angegriffenen Zeichens.*’” Erforderlich ist danach, dass die
angegriffene Benutzung geeignet ist, die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Haupt-
funktion — Gewadbhrleistung der Herkunft der Ware gegentiber den Verbrauchern (Herkunftsfunk-
tion) — zu beeintrichtigen.*’® Eine Beeintrachtigung der Herkunftsfunktion einer Marke ist dann
zu bejahen, wenn das angegriffene Kennzeichen im Rahmen des Produktabsatzes zumindest
auch der Unterscheidung der gekennzeichnete Waren eines Unternehmers (des Markenverlet-
zers) von denen anderer Unternehmen dient.*’® Fiir den Verletzungstatbestand des

8 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine solche Beeintrachtigung gerade der Herkunftsfunktion

zwingend erforderlich.*8°

474 \vgl. BGH GRUR 2005, 427 (429) — Lila-Schokolade; vgl. auch Hacker, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 467 a.E.
m.w.N. in Fn. 713.

475 Hierauf gerade im Zusammenhang mit der Bestimmung des Schutzumfangs abstellend BGH GRUR 2002, 427
(428) — Farbmarke gelb/griin; Onken, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 14 Rn. 423; Erdmann, GRUR 2001,
609 (612): Der Schutzumfang kénne sich bei Farben durchaus auf einen ,,1:1-Schutz, also nur bei Identitit®, redu-
zieren.

476 Nach Einfiihrung des MarkenG war zunéchst umstritten, ob das zum WZG entwickelte Kriterium des zeichenmé-
Rigen Gebrauchs auch im MarkenG Anwendung findet. Gestltzt wurde besagtes Kriterium ndmlich maRgeblich auf
8 16 WZG, welcher bestimmte Zeichenverwendungen gestattete, sofern der Gebrauch nicht zeichenmafig erfolgte.
Anders als § 16 WZG enthalt die Nachfolgenorm des § 23 MarkenG den Begriff des ,,zeichenméifigen Gebrauchs*
nicht (so ausdriicklich die Feststellung bei Sambuc, GRUR 1997, 403 [405]; zum Meinungsstand nach Einflihrung
des MarkenG s. Hacker, in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz [13. Auflage], § 14 Rn. 105 ff.).

477 Auch § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert eine Benutzung als Marke (,,Marke [...] infolge ihrer Benutzung*); dieses
Kriterium entspricht in der Regel demjenigen der markenméRigen Benutzung (vgl. BGH GRUR 2016, 380 [Rn. 23]
— GLUCKSPILZ; BGH GRUR 2017, 730 [Rn. 21] — Sierpinski-Dreieck; Strobele, in: Strobele/Hacker/Thiering,
Markengesetz [13. Auflage], § 8 Rn. 680).

478 So grundlegend EuGH GRUR 2003, 55 (Rn. 51) — Arsenal FC; BGH GRUR 2002, 809 (811) — FRUHSTUCKS-
DRINK 1.

479 BGH GRUR 2017, 397 (Rn. 92) — World of Warcraft I1I; BGH GRUR 2019, 953 (Rn. 23) — Kihlergrill; Hacker,
in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 14 Rn. 137 (m.w.N. in Fn. 301).

480 EUGH GRUR 2003, 240 (Rn. 28) — Davidoff/Gofkid; BGH GRUR 2010, 835 (Rn. 23) - POWER BALL; BGH
GRUR 2017, 730 (Rn. 21) — Sierpinski-Dreieck; Hacker, in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage),
8 14 Rn. 125 (m.w.N. in Fn. 265). Dagegen genlgt fur den Verletzungstatbestand des 8 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Mar-
kenG die Beeintrachtigung irgendeiner der Markenfunktionen, zu denen neben der Herkunftsfunktion insbesondere
die Qualitats-, Kommunikations-, Investitions- sowie Werbefunktion gehéren (grundlegend EuGH GRUR 2009, 756
[Rn. 58] — L'Oréal; zu den vorstehend genannten Funktionen im Einzelnen Ingerl/Rohnke, Markengesetz [3. Auf-
lage], § 14 Rn. 298 ff.).
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Die Einschrankung der markenmaRigen Benutzung spielt gerade bei Farben eine praktische
Rolle. ,,Selbst wenn eine Farbe auf der Verpackung einer Ware oder fiir die Ware selbst verwen-
det wird, ist nur ausnahmsweise anzunehmen, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die
Endabnehmer sind es nicht gewohnt, aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Bei-
fligung von grafischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schlieRRen, da eine
Farbe als solche nach den gegenwartigen Gepflogenheiten grundsétzlich nicht als Mittel der

Identifizierung verwendet wird*.*8!

2. Ruckschlusse aus Gesetzesmaterialien
Argumente gegen eine extensive Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (n.F.) auf Farbge-

staltungen lassen sich des Weiteren verschiedenen Gesetzesmaterialien entnehmen:

a) Gesetzesbegrindung zum MaMoG
Zu besagten Gesetzesmaterialien gehdrt namentlich die Gesetzesbegriindung zum MaMoG.
Eine der zentralen*®? Neuerungen des MaMoG ist die Neufassung des § 8 Abs. 1 MarkenG, wel-
che auf das bisherige Kriterium der graphischen Darstellbarkeit verzichtet und es fir ausrei-
chend erachtet, wenn sich der Schutzgegenstand der einzutragenden Marke ,,klar und eindeutig
bestimmen* lasst. Mit der Abschaffung der graphischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraus-
setzung geht eine Offnung des Markenregisters fiir unkonventionelle Markenformen einher, fiir
welche das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit eine nur schwer tiberwindbare Hiirde dar-
stellte.*8® Zu den unkonventionellen Markenformen gehoren insbesondere Klangmarken*®*, Be-
wegungs- und Hologrammmarken sowie — aus einer Kombination von Bild und Ton bestehende

— Multimediamarken. 8

481 BGH GRUR 2005, 1044 (1046) — Dentale Abformmasse; s. ferner BGH GRUR 2014, 1101 (Rn. 23) — Gelbe
Worterbiucher; BGH GRUR 2015, 581 (Rn. 15) — Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 24) — Nivea-
Blau; OLG Hamburg GRUR-RS 2018, 26427 (Rn. 69) — gelbevideos; aus der Literatur exemplarisch Mielke, in:
BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 14 Rn. 164.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt dann in Betracht, wenn der Rechtsverkehr auf dem jeweils betroffe-
nen Warengebiet an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewohnt ist oder wenn die Farbe derart
hervortritt, dass der Rechtsverkehr diese als Produktkennzeichen versteht (BGH GRUR 2015, 1012 [Rn. 24] — Ni-
vea-Blau).

482 50 ausdriicklich die RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 51: ,,zentraler Aspekt der Markenrechtsreform*.

483 RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 2 und 51.

484 Soweit sich das akustische Zeichen nicht durch eine ,,iibliche Notenschrift** (dazu RegE, BT-Drucks 19/2898, S.
97) darstellen lasst (so etwa im Fall von Tierlauten) (Hacker, GRUR 2019, 113 [114]).

485 RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 51 (Klangmarken) sowie Hacker, GRUR 2019, 113 (114).
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Auf die vorstehend erwahnte Offnung des Markenregisters fiir unkonventionelle Markenformen
nimmt die Gesetzesbegriindung im Rahmen ihrer Erwédgungen zu § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. Be-
zug. Dort heil3t es, die Erweiterung des 8 3 Abs. 2 MarkenG auf andere charakteristische Merk-
male trage ,,der Offnung des Markenregisters Rechnung und soll in erster Linie als Korrektiv fur
nicht-konventionelle Marken dienen.*“¢ Da Farbgestaltungen nicht zu den unkonventionellen
Markenformen gehéren, sondern als vielmehr konventionelle Markenformen kaum am Erforder-
nis der graphischen Darstellbarkeit scheiterten®®’, entspricht ihre (groRziigige) Subsumtion unter
§ 3 Abs. 2 MarkenG n.F. nicht dem Willen des Gesetzgebers.*8

b) Prifungsrichtlinien des EUIPO
Hinzuweisen ist ferner auf die (jahrlich aktualisierten) Prufungsrichtlinien des EUIPO zu Uni-
onsmarken. Dort werden im Abschnitt zu Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV, der inhaltlich dem
8 3 Abs. 2 MarkenG entspricht, zu samtlichen Tatbestandsvarianten — d.h. den Nrn. 1-3 des
8 3 Abs. 2 MarkenG — als (Positiv-)Beispiel fiir ,,andere charakteristische Merkmale* Klang-

bzw. Geruchsmarken und damit abermals unkonventionelle Marken genannt.*8

3. Schutz der Verbraucher vor Verwechslungen

Es ist bereits weiter oben darauf hingewiesen worden, dass Teile der Rechtsprechung und Lehre
das Freihaltebedirfnis der Mitbewerber an Farbgestaltungen als zul&ssigen Argumentations-
strang im Rahmen des § 3 Abs. 2 MarkenG betrachten.*®° Unabhangig davon, ob man dem folgt
und den Mitbewerberschutz als zuldssigen Argumentationsstrang im Rahmen des

§ 3 Abs. 2 MarkenG erachtet*®*, ist in jedem Fall die Herkunftsfunktion des Markenrechts zu be-
ricksichtigen. Da eine Marke in erster Linie dazu dient, Produkte als aus einem bestimmten Un-
ternehmen stammend zu kennzeichnen, und gerade die Verbraucher die Adressaten dieses in der

486 RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 54 (und ferner inhaltlich identisch auf S. 61) (Hervorhebungen durch den Verfas-
ser).

487 Dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gentigend war bereits die Bezeichnung der Farbe durch ein in-
ternational anerkanntes Farbklassifikationssystem (etwa RAL oder Pantone) (EuGH GRUR 2003, 604 [Rn. 37] —
Libertel; Ingerl/Rohnke, Markengesetz [3. Auflage], 8 8 Rn. 101).

488 \/gl. insoweit auch Hacker, GRUR 2019, 113 (115), der unter Verweis (in Fn. 25) auf RegE, BT-Drucks.
19/2898, S. 61 ausfihrt, die Erweiterung des 8 3 Abs. 2 MarkenG kdnne nur Markenformen betreffen, ,,die bisher
mangels grafischer Darstellbarkeit ohnehin nicht zur Eintragung kommen konnten.*

489 prifungsrichtlinien fiir Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 538 sowie S. 545.

490 \/gl. die Nachweise in Fn. 152,

491 Zur Kritik an dieser Auffassung s.o. unter 11./3.
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Marke verkdrperten Hinweises sind (und somit vor Tauschungen Uber die betriebliche Herkunft
von Produkten geschitzt werden sollen), ,,ist zur Beurteilung der Markenfahigkeit auch und vor
allem die Perspektive der Verbraucher [...] maBgeblich.“*%? Eine weite Anwendung des

8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schlgsse einen Markenschutz und damit einen Schutz der Verbraucher
vor Herkunftstduschungen uniiberwindbar aus. Bedenkt man, dass das Erinnerungsvermdgen des
Durchschnittsverbrauchers nur wenige Farben umfasst*®, ist die Gefahr von Herkunftstauschun-
gen besonders bei Farbgestaltungen existent. Dieser Gefahr ist durch eine enge Anwendung des
8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu begegnen. Dem Mitbewerberschutz ist durch die strenge Recht-
sprechung zu § 8 Abs. 2 MarkenG hinreichend Rechnung getragen, der im Gegensatz zu

§ 3 Abs. 2 MarkenG die Mdglichkeit des § 8 Abs. 3 MarkenG eroffnet.*%4

492 Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 193 a.E. f. (Auslassung und Hervorhebungen durch
den Verfasser); &hnlich Eichmann, in: Festschrift Vieregge, 125 (140 f.); vgl. auch Tetzner, WZG, 8§ 25 Rn. 18 a.E.
(S. 448).

493 S.0. die Nachweise in Fn. 472.

494 \/gl. zu diesem Aspekt bereits oben unter 1./b).
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E. 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
AbschlieRend ist auf die Generalklausel*®® des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einzugehen.

. Traditioneller Anwendungsbereich
Was Formgestaltungen anbelangt, bezieht sich der Anwendungsbereich des
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG typischerweise auf natiirliche Waren, fiir die es keinen Ersatz gibt*®®,
sowie auf reglementierte Waren, deren Form durch Normen vorgeschrieben*®7 ist.%
Ubertragen auf Farben ist § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG etwa in Bezug auf die orange oder neon-

499

gelbe Farbegestaltung bei Warn- oder Rettungswesten*> oder gelbe Farbe einer Banane als Farb-

marke fiir Bananen®® zu bejahen.

1. Erweiterter Anwendungsbereich nach der Rechtsprechung des EuGH
Der EuGH hat den Anwendungsbereich des 8 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Bezug auf Formgestal-

tungen in seiner Entscheidung in Sachen Hauck/Stokke®®! ausgedehnt.

1. Erstreckung auf ,,wesentliche Gebrauchseigenschaften*
Unter § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seien zusatzlich zu den unter 1. aufgezeigten Gestaltungen sol-
che Formgestaltungen zu subsumieren, die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaf-
ten aufweisen, ,,die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach
denen der Verbraucher méglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht.«%%2 Wann

genau eine Form der oder den gattungstypischen Funktion(en) einer Ware innewohnt, hat der

495 \/gl. Fn. 59.

4% Etwa die Kugelform eines Balles (Kur, in: BeckOK, MarkenG [27. Edition], § 3 Rn. 73).

497 Etwa die Form eines Rugbyballes (Priifungsrichtlinien fir Unionsmarken [in Kraft getreten am 01.03.2021],
S.538a.A).

4% prifungsrichtlinien fiir Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 537 a.E. f.; vgl. auch EuGH GRUR
2014, 1097 (Rn. 24) — Hauck/Stokke; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 14) — ROCHER-Kugel: ,,Grundform®.

4% Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 69.

500 v/gl. Prifungsrichtlinien fur Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 537 a.E.

01 EuGH GRUR 2014, 1097 — Hauck/Stokke.

502 EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 27) — Hauck/Stokke; dem folgend BGH GRUR 2018, 404 (Rn. 56) — Quadrati-
sche Tafelschokoladenverpackung unter ausdriicklicher Aufgabe von BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 14) —- ROCHER-
Kugel.
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EuGH nicht definiert.5% Als Beispiele hierfir nennen die Priifungsrichtlinien fiir Unionsmarken

unter anderem ,,Beine an eine horizontalen Fliche fiir einen Tisch*.%%

2. Keine Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Farben
Da sich die Rechtsprechung des EUGH auf Formgestaltungen bezieht, stellt sich die Frage, ob
der erweiterte Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch flir Farbgestaltungen
Geltung beansprucht. Da die Rechtsprechung des EuGH auf die Gebrauchseigenschaften der je-
weiligen Gestaltung rekurriert, ist die Frage zu verneinen. Abgesehen von den bereits von
8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als lex specialis erfassten Féllen einer Gebrauchseigenschaft von Far-
ben®% ist nicht ersichtlich, inwiefern Farben eine Gebrauchseigenschaft zukommen soll. Unab-
hé&ngig davon besteht bei Farben bereits deswegen keine Notwendigkeit einer erweiterten An-
wendung des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da § 8 MarkenG eine hinreichende Schranke gegentiber

einem ausufernden Markenschutz darstellt.>%

%03 So auch die Feststellung in den Priifungsrichtlinien fiir Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 538.
%04 Priifungsrichtlinien fur Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 538.

Keine ,,Gebrauchseigenschaft* (und damit keinen Fall des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) hat der BGH in der erleichter-
ten Transportmdglichkeit der quadratischen Form der ,,Ritter SPORT* erblickt, da der primére Zweck von Tafel-
schokolade deren Verzehr sei (BGH GRUR 2018, 404 [inshesondere Rn. 69] — Quadratische Tafelschokoladenvepa-
ckung; a.A. zuvor BPatG GRUR 2017, 275 [279 f.] — Quadratische Schokoladenverpackung).

505 Dazu oben unter C./11./3; auf den sich als Folge der EuGH-Rechtsprechung ergebenden Gberschneidenden An-
wendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG verweisend auch Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition),
§ 3Rn. 77.

%08 \/gl. oben unter D./X1./1./b).
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Kapitel 5 — Zusammenfassende Thesen

Insgesamt hat sich gezeigt, dass Farben als ,,andere charakteristische Merkmale“ dem Tatbestand
des 8 3 Abs. 2 MarkenG n.F. unterfallen kénnen. Dies hat insbesondere die Darstellung zu

8§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG n.F. gezeigt. Davon abgesehen ist 8 3 Abs. 2 MarkenG n.F. nur zu-
rickhaltend auf Farben anzuwenden. Nicht zu Uberzeugen vermag die auf das Gegenteil hinaus-
laufende Ansicht, welche eine weite Anwendung namentlich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.
auf das Argument zu stilitzen versucht, die grol3ziigige Gewéhrung von Markenschutz unterlaufe
die besonderen Wertungen anderer Schutzrechte. Eine solche Sichtweise verkennt den Umstand,
dass 8 3 Abs. 2 MarkenG nicht nur der Abgrenzung zu anderen Schutzrechten dient, sondern
auch die begriffliche Selbststandigkeit eines Kennzeichens von der jeweiligen Ware sicherstellt.
Ob ein Kennzeichen selbststandig von der jeweiligen Ware ist, ist anhand der konkreten Einzel-
umstande zu bewerten. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf die Herkunftsfunktion als Hauptfunk-
tion eines Kennzeichens zu legen und danach zu fragen, ob die jeweilige Farbgestaltung gerade
dazu dient und geeignet ist, die jeweilige Ware einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und
somit von den Waren anderer Unternehmen abzugrenzen. Sollte dies der Fall sein, steht

8 3 Abs. 2 MarkenG n.F. einem Kennzeichenschutz der jeweiligen Farbgestaltung nicht entge-
gen. Unabhéangig hiervon hat die Darstellung gezeigt, dass eine Unterwanderung anderer Schutz-
rechte durch das Markenrecht im Bereich von Farben schon deshalb nicht droht, da ein Marken-
schutz regelmaRig an der fiir Farben besonders hohen Hiirde des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 Mar-
kenG scheitert. Hinzu tritt der Umstand, dass im Zusammenhang mit Farben im Anwendungsbe-
reich des 8 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. andere Schutzrechte (primér ein Designrecht) regelma-
Rig nicht existieren, sodass eine Unterwanderung dieser Rechte von vornherein ausscheidet.
SchlieBlich ist bei der Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. auf Farben zu berucksichtigen,
dass der Gesetzgeber mit der Einfiihrung des § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. in erster Linie unkonven-

tionelle Markenformen im Blick hatte, zu denen Farbgestaltungen nicht zu zahlen sind.
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