HEIDELBERGER BAUCHEMIE

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
PHILIPPE LEGER
vom 15. Januar 2004}

1. Die vorliegende Rechtssache betrifft aber-
mals die Frage, ob Farben als solche, d. h.
ohne Form oder Kontur, eine Marke im
Sinne von Artikel 2 der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates? sein kénnen. Im
Urteil Libertel vom 6. Mai 2003 * hat sich der
Gerichtshof dazu geduflert, ob eine Farbe als
solche die Voraussetzungen dieses Artikels
erfillt. In der vorliegenden Rechtssache fragt
das deutsche Bundespatentgericht, ob zwei
Farben als solche, d. h. zwei form- und
konturlose Farben, die nicht in einer be-
stimmten Weise miteinander arrangiert wer-
den, fiir sich genommen eine Marke im
Sinne des genannten Artikels 2 sein konnen.

I — Rechtlicher Rahmen

A — Gemeinschaftsrecht

2. Die Richtlinie bezweckt, die Unterschiede
zwischen den Markenrechten der Mitglied-
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1 — Origi
2 — Richtlinie vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber die Marken (ABI.

1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie.)
3 — Rechtssache C-104/01 (Slg. 2003, 1-3793).

staaten zu beseitigen, durch die die Wettbe-
werbsbedingungen im Gemeinsamen Markt
verfilscht werden kénnen®. Sie dient dazu,
die markenrechtlichen Vorschriften der Mit-
gliedstaaten, die sich am unmittelbarsten auf
das Funktionieren des Binnenmarktes aus-
wirken, einander anzugleichen®. Zu diesen
Vorschriften gehéren jene, die die Voraus-
setzungen fiir die Eintragung einer Marke
festlegen®, und jene, die den Schutz der
ordnungs_/gemiiﬁ eingetragenen Marken be-
stimmen ’.

3. Der die markenfihigen Zeichen definie-
rende Artikel 2 der Richtlinie lautet:

»Marken kénnen alle Zeichen sein, die sich
grafisch darstellen lassen, insbesondere Wor-
ter einschliellich Personennamen, Abbil-
dungen, Buchstaben, Zahlen und die Form
oder Aufmachung der Ware, soweit solche

4 — Erste Begriindungserwigung.
5 — Dritte Begriindungserwagung,.
6 — Siebte Begriindungserwigung.
7 — Neunte Begriindungserwigung.
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Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denje-
nigen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden.”

4. Artikel 3 der Richtlinie zdhlt die Ein-
tragungshindernisse und Ungiiltigkeitsgriin-
de auf, die der Eintragung einer Marke
entgegengehalten werden kénnen. Nach
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b sind Marken,
die keine Unterscheidungskraft haben, von
der Eintragung ausgeschlossen oder unter-
liegen im Fall der Eintragung der Ungiiltig-
erklirung,

5. Nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtiinie
wird eine Marke nicht gemifl Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b von der Eintragung
ausgeschlossen oder fiir ungiiltig erklirt,
wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer
Benutzung Unterscheidungskraft erworben
hat.

B — Nationales Recht

6. Das Gesetz tiber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichnungen® vom
25. Oktober 1994, mit dem die Richtlinie in

8 — Im Folgenden: Markengesetz,
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deutsches Recht umgesetzt wurde und das
am 1. Januar 1995 in Kraft trat °, bestimmt in
§ 3 Absatz 1, dass als Marke ,alle Zeichen,
insbesondere . . . Farben und Farbzusam-
menstellungen geschiitzt werden [kénnen],
die geeignet sind, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden”,

7. Von der Eintragung ausgeschlossen sind
nach Artikel 8 des Markengesetzes als Marke
schutzfihige Zeichen im Sinne des § 3, die
sich nicht grafisch darstellen lassen, sowie
Marken, denen fiir die in der Anmeldung
bezeichneten Waren oder Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Das gilt
jedoch nach dieser Bestimmung nicht, wenn
sich die Marke vor dem Zeitpunkt der
Entscheidung tiber die Eintragung infolge
ihrer Benutzung fiir diese Waren oder
Dienstleistungen in den beteiligten Ver-
kehrskreisen durchgesetzt hat.

IT — Sachverhalt und Ausgangsverfahren

8. Die Heidelberger Bauchemie GmbH *°
meldete am 22. Mirz 1995 die Farben blau
und gelb als Marke beim Deutschen Patent-
und Markenamt an. An der fiir die Wieder-

9 -— BGBI. 1994 1, S. 3082,
10 — Im Folgenden: Beschwerdefithrerin.
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gabe der Marke bestimmten Stelle der
Anmeldung befand sich ein rechteckiges
Stiick Papier, dessen obere Halfte blau und
dessen untere Hilfte gelb gefirbt waren. Die
Marke wurde wie folgt beschrieben:

»Bei der angemeldeten Marke handelt es sich
um die Firmenfarben der Anmelderin, die in
jeglichen denkbaren Formen benutzt wer-
den, insbesondere fiir Verpackungen und
Etiketten.

Die genaue Bezeichnung der Farben ist wie
folgt:

RAL 5015/HKS 47 — blau

RAL 1016/HKS 3 — gelb.”

9. Die fragliche Eintragung wurde fiir eine
Vielzahl von im Hochbau verwendeten Er-
zeugnissen — u. a. Zuschlag- und Klebstoffe,
Harze, Trenn-, Schutz-, Reinigungs-, Dich-
tungs- und Verfillmittel sowie Farben, La-
cke, Wirmedimmstoffe, Baumaterialien, Ze-
ment, Putz, Druckpistolen und Spritzgerite
— beantragt.

10. Mit Bescheid vom 18. September 1996
wies das Deutsche Patent- und Markenamt
die Anmeldung mit der Begriindung zuriick,
dass das fragliche Zeichen nicht markenfihig
sei. Es verwies darauf, dass konturlose — von
einer bestimmten Form oder Gestalt los-
geloste — abstrakte Farben oder Farbkombi-
nationen keine als Marke schutzfihige Zei-
chen im Sinne von § 3 Absatz 1 des
Markengesetzes seien.

11. Die Beschwerdefiihrerin berief sich dar-
aufhin auf die Entscheidung ,Farbmarke
gelb/schwarz® des Bundesgerichtshofs vom
10. Dezember 1998 ', in der der Bundesge-
richtshof eingerdumt habe, dass konturlose
abstrakte Farben und Farbzusammenstellun-
gen markenfihig seien.

12. Mit Beschluss vom 2. Mai 2000 wies das
Deutsche Patent- und Markenamt, obwohl
es die Voraussetzungen von § 3 des Marken-
gesetzes als erfiillt ansah, die Anmeldung
erneut zuriick, da der Marke jegliche Unter-
scheidungskraft fehle.

13. Gegen diese Entscheidung legte die Be-
schwerdefiihrerin Beschwerde beim Bundes-
patentamt ein.

11 — GRUR 1999, 491.
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III — Die Vorlage

14. Mit Beschluss vom 22. Januar 2002, der
am 20. Februar 2002 beim Gerichtshof
eingegangen ist, hat das Bundespatentgericht
das Verfahren ausgesetzt und das vorliegen-
de Vorabentscheidungsersuchen an den Ge-
richtshof gerichtet.

15. Nach der Vorlageentscheidung sieht sich
das Bundespatentgericht folgender Proble-
matik gegeniiber. Bis zum Erlass des neuen
deutschen Markengesetzes sei eine abstrakte
Farbe oder Farbkombination nach deut-
schem Recht nicht als markenfihig ange-
sehen worden. Farben hiitten nur in der
konkreten Erscheinungsform, in der sie
verwendet worden seien, Schutz geniefien
kénnen. Nach Erlass des neuen Gesetzes sei
in der Literatur iiberwiegend angenommen
worden, dass eine abstrakte Farbe oder
Farbkombination nunmehr markenfihig sei.
Diesen Standpunkt vertrete auch der Bun-
desgerichtshof.

16. Diese Auffassung begegne indessen er-
heblichen rechtlichen Bedenken. Eine ab-
strakte Farbmarke lasse unendlich viele Ge-
staltungsformen zu. Es handele sich somit
um eine Option auf spiter zu bildende
Marken, von denen nur die Farbe bereits
feststehe. Daher erscheine es fraglich, ob es
sich bei einer abstrakten Farbmarke um ein
Zeichen im Sinne dieses Artikels handele
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und ithm Unterscheidungskraft zuerkannt
werden kénne.

17. Der Eintragung von abstrakten Farben
als Marke stehe zudem der Bestimmtheits-
grundsatz entgegen, wonach die Markenan-
meldung die eindeutige Bestimmung des
Schutzgegenstands erméglichen miisse. Um
diesem Erfordernis zu geniigen, verlange
Artikel 2 der Richtlinie, dass sich das
betreffende Zeichen grafisch darstellen lasse.
Dieses Erfordernis bezwecke auch, die Prii-
fung der Eintragungshindernisse nach den
Artikeln 3 und 4 der Richtlinie sowie der
ordnungsgemiflen Benutzung der Marke
nach Artikel 10 der Richtlinie zu ermégli-
chen. Ein Muster der betreffenden Farben
oder deren Bezeichnung durch einen inter-
nationalen Code sei daher keine grafische
Darstellung im Sinne des Artikels 2 der
Richtlinie, denn eine solche Marke kénne
eine Vielzahl verschiedener konkreter For-
men annehmen.

18, Aufgrund dieser Erwidgungen hat das
Bundespatentgericht dem Gerichtshof fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorge-
legt:

Erfilllen als Marke zur Eintragung in das
Register angemeldete abstrakt und konturlos
beanspruchte Farben oder Farbzusammen-
stellungen, deren Farbténe unter Einrei-
chung eines Farbmusters (einer Farbprobe)
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wortlich benannt sowie nach einem aner-
kannten Farbklassifikationssystem genau be-
zeichnet sind, die Anforderungen an die
Markenfihigkeit nach Artikel 2 der [Richt-
linie]?

Ist eine solche so genannte ,(abstrakte)
Farbmarke” im Sinne des Artikels 2 der
Richtlinie insbesondere

a) ein Zeichen,

b) zur herkunftskennzeichnenden Unter-
scheidung geeignet,

¢) grafisch darstellbar?

IV — Das Urteil Libertel und die Aus-
legung von Artikel 2 der Richtlinie durch
den Gerichtshof

19. Der Gerichtshof hat das angefithrte Ur-
teil Libertel nach Erlass der Vorlageent-
scheidung erlassen. In dieser Rechtssache
betraf das Ausgangsverfahren die Marken-
eintragung der Farbe Orange als solcher fiir
Waren und Dienstleistungen des Telekom-
munikationsbereichs. Der Hoge Raad der
Nederlanden hatte mehrere Fragen zur

Vorabentscheidung vorgelegt, mit denen er
wissen wollte, ob eine Farbe als solche, chne
raumliche Begrenzung, fiir bestimmte Wa-
ren oder Dienstleistungen Unterscheidungs-
kraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie haben kann, und
wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.

20. Der Gerichtshof hat ausgefiihrt, vor der
Priifung dieser Fragen sei zu untersuchen, ob
eine Farbe als solche eine Marke im Sinne
von Artikel 2 der Richtlinie sein kénne. Dazu
miisse sie die drei folgenden Voraussetzun-
gen erfiillen: Erstens miisse sie ein Zeichen
sein, zweitens miusse sie sich grafisch dar-
stellen lassen, und drittens miisse sie ge-
eignet sein, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von denjeni%en anderer
Unternehmen zu unterscheiden .

21. Zur ersten Voraussetzung hat der Ge-
richtshof dargelegt, es kénne nicht davon
ausgegangen werden, dass eine Farbe als
solche ein Zeichen sei, da sie eine blofie
Eigenschaft von Gegenstinden sei; die Farbe
konne allerdings in Bezug auf eine Ware
oder eine Dienstleistung ein Zeichen sein '°.

12 — Urtenl Libertel (Randnrn. 23 bis 12).
13 — Ibidem (Randnr 27).
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22. Hinsichtlich der zweiten Voraussetzung
hat er gemeint, dass sich eine Farbe als
solche durch ihre Bezeichnung nach einem
international anerkannten Kennzeichnungs-
code, in bestimmten Fillen auch durch ein
Farbmuster verbunden mit dessen sprach-
lichen Beschreibung, grafisch darstellen
lasse ™.

23. Hinsichtlich der dritten Voraussetzung
hat der Gerichishof die Ansicht vertreten, es
sei nicht auszuschlieflen, dass es Situationen
gebe, in denen eine Farbe als solche auf die
Herkunft der Waren oder der Dienstleistun-
gen eines Unternehmens hinweisen kénne *°,

24. Er ist zu dem Ergebnis gelangt, dass eine
Farbe als solche unter den genannten Vor-
aussetzungen eine Marke im Sinne von
Artikel 2 der Richtlinie sein kénne *°,

25. Aufgrund dieser Uberlegungen hat der
Gerichtshof sodann die Vorlagefragen des
Hoge Raad der Nederlanden nach den
Kriterien gepriift, die von den nationalen
Behorden fiir die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft einer Farbe als solcher in
Bezug auf die in der Anmeldung genannten
Waren oder Dienstleistungen herangezogen
werden miissen.

14 — Ibidem (Randnrn. 31 bis 37).
15 — Ibidem (Randnrn. 40 und 41).
16 — Ibidem (Randnr. 42).
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26. Erstens sei bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft, die einer Farbe als
solcher im Hinblick auf bestimmte Waren
oder Dienstleistungen zukommen kdnne, das
Allgemeininteresse zu beriicksichtigen, das
daran bestehe, dass die Verfiigbarkeit der
Farben fiir die anderen Wirtschaftsteilneh-
mer, die Waren und Dienstleistungen der
von der Anmeldung erfassten Art anbéten,
nicht ungerechtfertigt beschrinkt werde’.
Je grofler die Zahl der Waren oder Dienst-
leistungen sei, fiir die die Eintragung der
Marke beantragt werde, umso eher konne
sich das durch die Marke gewihrte Aus-
schliefllichkeitsrecht als tibertrieben erwei-
sen und der Aufrechterhaltung eines unver-
fzilsg?ten Wettbewerbssystems zuwiderlau-
fen

27. Zweitens konne einer Farbe als solcher
Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3
Absitze 1 Buchstabe b und 3 der Richtlinie
zuerkannt werden, sofern sie in Bezug auf die
Wahrnehmung der mafigeblichen Verkehrs-
kreise geeignet sei, die in der Anmeldung
bezeichnete Ware oder Dienstleistung zu
kennzeichnen. Dass einer Farbe als solcher
unabhingig von ihrer Benutzung Unter-
scheidungskraft zukomme, sei nur unter
auflergewohnlichen Umstidnden vorstellbar,
etwa dann, wenn die Zahl der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die die Marke ange-
meldet werde, sehr beschrinkt und der
mafigebliche Markt sehr spezifisch seien.
Eine solche Unterscheidungskraft konne
jedoch infolge der Benutzung der Farbe als

17 — Ibidem (Randnr. 55).
18 — Ibidem (Randnr. 56).
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solcher insbesondere nach einem normalen
Prozess der Gewéhnung der beteiligten
Verkehrskreise eintreten *°.

28. Drittens sei der Umstand, dass die
Markeneintragung der Farbe als solcher fur
viele oder aber wenige Waren oder Dienst-
leistungen beantragt werde, zusammen mit
den anderen Umstdnden des Einzelfalls von
Bedeutung, um sowohl die Unterscheidungs-
kraft der betreffenden Farbe als auch die
Frage zu beurteilen, ob ihre Eintragung dem
Allgemeininteresse zuwiderlaufe, das daran
bestehe, dass die Verfugbarkeit der Farben
fir die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die
Waren oder Dienstleistungen der von der
Anmeldung erfassten Art anbéten, nicht
ungerechtfertigt beschrinkt werde *°.

29. Viertens miisse die Unterscheidungs-
kraft einer Farbe im Sinne von Artikel 3
Absitze 1 Buchstabe b und 3 der Richtlinie
einer konkreten Priifung unterzogen werden.

30. Das Urteil Libertel gehort zu einer Serie
von drei Entscheidungen, in denen der
Gerichtshof niher ausgefithrt hat, welche

19 — Ibidem (Randnrn. 66 und 67).
20 — Ibidem (Randnr. 71).

Zeichen oder Angaben eine Marke im Sinne
von Artikel 2 der Richtlinie sein kénnten.

31. Das Urteil Sieckmann *' vom 12. Dezem-
ber 2002, das erste dieser Serie, betraf einen
Rechtsstreit {iber die Frage, ob ein Geruch
eine Marke im Sinne von Artikel 2 der
Richtlinie sein kann*. Der Gerichtshof hat
ausgefiihrt, dass dieser Artikel zwar Geriiche
nicht ausschliele 2%, dass den Anforderungen
an die grafische Darstellung jedoch weder
durch eine chemische Formel noch durch
eine Beschreibung in Worten, die Hinterle-
gung einer Probe des Geruchs oder die
Ko;:bination dieser Elemente geniigt wer-
de ™.

32. Im Urteil Shield Mark* vom 27. No-
vember 2003 hat sich der Gerichtshof zur
Moglichkeit der Eintragung von Hormarken
geduflert*°. Seiner Ansicht nach kénnen
Téne eine Marke sein?’. Das Erfordernis
einer grafischen Darstellung sei erfillt, wenn
das Zeichen durch in ein Notensystem
geschriebene Noten dargestellt werde, die
mit einem Notenschliissel zur Bestimmung

21 — In der Rechtssache C-273/00 (Slg. 2002, 1-11737, Randnrn.
46 bis 55).

22 — Im Ausgangsverfahren ging es um die Wegerung des
Deutschen Patent- und Markenamts, die chemische Rein-
substanz Methylcinnamat (Zimtsiauremethylester), deren
chemische Formel C,Hs-CH = CHCOQOCH,; ist, als Marke
einzutragen. Der Klager hatte ein Behiltnis mit einer
Riechprobe des fraglichen Duftes eingereicht und dazu
ausgefuhrt, dass der Duft ablicherweise als ,balsamisch-
fruchtig mit emem leichten Anklang an Zimt" bezeichnet
werde.

23 — Randnr. #4.
24 — Randnr. 73.
25 — In der Rechtssache C-283/01 (Slg. 2003, 1-14313).

26 ~ Im Ausgangsverfahren ging es um die Gultigkeit von
vierzehn vom Benelux-Markenamt cingetragenen Horzei-
chen, von denen elf die ersten Takte der Klavieretude ,Fur
Elise” von L. van Beethoven und die drei ubrigen das Krahen
emnes Hahnes wiedergaben.

T — Randnr. 35.
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der Tonart, mit dem Takt, der den Rhythmus
und den relativen Wert jeder einzelnen Note
festlege, sowie mit der Angabe der Instru-
mente, durch die sie gespielt werden sollten,
versehen seien. Dagegen wilrden Beschrei-
bungen durch Schriftsprache einschliefilich
eines Onomatopoetikums, die Nennung der
Melodie oder eine Notenfolge diesem Er-
fordernis nicht gerecht?®,

33. Mit Schreiben vom 8. Mai 2003 hat der
Gerichtshof dem Bundespatentgericht das
Urteil Libertel tibersandt und es gefragt, ob
es sein Vorabentscheidungsersuchen auf-
rechterhdlt. Mit Schriftsatz vom 15. Mai
2003 hat das Bundespatentgericht geant-
wortet, dass es seine Vorlagefragen aufrecht-
erhalte.

V — Beurteilung

34. Wie das Bundespatentgericht in seiner
Vorlageentscheidung zutreffend ausgefiihrt
hat, findet die Auffassung, dass zwei Farben
als solche ein markenfihiges Zeichen im
Sinne von Artikel 2 der Richtlinie seien,
keine entscheidende Stiitze in den einschla-
gigen Vorschriften. So ist die in diesem

28 — Randnr. 59.
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Artikel enthaltene Aufzéhlung von Zeichen
unstreitig nicht erschopfend; Farben werden
allerdings darin auch nicht genannt *°.

35. Was weiter das Ubereinkommen tiber
handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums, das so genannte
TRIPS-Ubereinkommen, angeht, dem die
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten bei-
getreten sind 30 5o lisst sich aus dem Wort
,Farbverbindungen“ in Artikel 153" nicht
herleiten, dass die Vertragsparteien aus-
driicklich darauf hinweisen wollten, dass
zwei oder mehr Farben als solche ohne ein
bestimmtes Arrangement eine Marke sein
kénnten. Das Wort ,,Verbindung” hat nim-
lich in den drei Sprachen, in denen das
TRIPS-Ubereinkommen abgefasst worden

29 — Im Urteil Libertel (Randnr. 25) hat der Gerichtshof fest-
gestellt, dass die vom Rat der Europdischen Union und der
Kommission in der Ratssitzung, in der die Richtlinie
angenommen wurde, zu Protokoll gegebene Gemeinsame
Erklarung, nach der sie ,der Auffassung [sind], dass Artikel 2
nicht die Méglichkeit ausschlieflt, ... als Marke eine Farb-
zusammenstellung oder eine einzige Farbe einzutragen, ...
vorausgesetzt, dass sie geeignet sind, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denen anderer Unter-
nehmen zu unterscheiden”, nicht zur Auslegung dieses
Artikels herangezogen werden kénne.

30 — Dieses Ubereinkommen findet sich im Anhang des Uberein-
kommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom
15. April 1994, das von den Vertretern der Gemeinschaft und
der Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde. Es wurde im
Namen der Europdischen Gemeinschaft hinsichtlich der in
ihre Zustindigkeiten fallenden Bereiche durch den Beschluss
94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABL L 366,
S. 1 und 214) genehmigt und trat am 1. Januar 1995 in Kraft.

31 — Artikel 15 Absatz 1 legt die Arten von Zeichen, die als
Marken schutzfihig sein kénnen, wie folgt fest: ,Alle Zeichen
und alle Zeichenkombinationen, die geeignet sind, die Waren
oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen
anderer Unternehmen zn unterscheiden, kénnen eine Marke
darstellen. Solche Zeichen, insbesondere Worter einschlief3-
lich Personennamen, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen und
Farbverbindungen, sowie alle Verbindungen solcher Zeichen
sind als Marken eintragungsfihig. Sind Zeichen nicht ihrer
Natur nach geeignet, die betreffenden Waren oder Dienst-
leistungen zu unterscheiden, so kionnen die Mitglieder ihre
Eintragungsfahigkeit von ihrer durch Benutzung erworbenen
Unterscheidungskraft abhingig machen. Die Mitglieder
kénnen die visuelle Wahrnehmbarkeit von Zeichen als
Eintragungsvoraussetzung festlegen.”
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ist und die gleichermaflen verbindlich
sind*?, nicht genau dieselbe Bedeutung. So
beziehen sich im Englischen und im Spani-
schen die Worte ,combination” bzw. ,com-
binaciones” nicht auf ein System oder eine
besondere Organisationsform, da sie ledig-
lich ,two or more things joined or mixed
together to form a single unit“?* (zwei oder
mehrere zur Bildung einer einzigen Einheit
miteinander verbundene oder vermengte
Gegenstinde) bzw. eine ,uniéon de dos cosas
en un mismo sujeto”>* (Verbindung zweier
Gegenstinde zu einem einzigen) bezeichnen;
wahrend das Wort ,,combinaison” im Fran-
zosischen eine eingeschrinktere Bedeutung
hat, da es als ,assemblage d’éléments dans
un arrangement déterminé” (Zusammenfii-
gung von Teilen in einer bestimmten An-
ordnung) definiert wird **,

36. Angesichts der Entscheidungsgriinde
des Urteils Libertel und der sehr weiten
Auslegung von Artikel 2 der Richtlinie durch
den Gerichtshof erscheint es jedoch nicht
zweifelhaft, dass die in diesem Urteil ver-
tretene Auffassung, wonach eine Farbe als
solche eine Marke im Sinne dieses Artikels
sein kann, auf zwei Farben als solche iiber-
tragbar ist.

37. Was danach die erste Voraussetzung
angeht, die sich auf das Vorliegen eines
Zeichens bezieht, so ldsst sich die Auffassung
des Gerichtshofes, dass eine Farbe als solche
in Bezug auf eine Ware oder eine Dienst-
leistung je nach dem Zusammenhang, in
dem sie verwendet werde, ein Zeichen sein
kénne, moglicherweise auf zwei Farben als

32 — Spanisch, Franzosisch und Englhisch.

33 — Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Ausgabe 2000

31 — RAE, 20. Auflage, 1981

35 — Le Nowvean Petit Robert, Ausgabe 1993, et Le Grand Robert

de la langue frangatse, sous la direction d’Alam Rey. Ausgabe
2001

solche anwenden. Zwei Farben kénnen
namlich in einem bestimmten Zusammen-
hang ein Zeichen sein, inshesondere wenn
sie in bestimmter Weise arrangiert sind.
Ebenso konnten nach dem Urteil Libertel
zwei Farben als solche, wenn sie durch einen
international anerkannten Kennzeichnungs-
code bezeichnet sind, gemify den Anforde-
rungen des Artikels 2 der Richtlinie auch
grafisch dargestellt werden. Was schliefilich
die dritte Voraussetzung beziiglich der Un-
terscheidungskraft betrifft, so hat der Ge-
richtshof in ganz allgemeinen Worten darauf
hingewiesen, dass ,Farben als solche
geeignet sein konnen", Unterscheidungskraft
zu haben.

38. Nach der angefithrten Rechtsprechung
miissten daher die Fragen des Bundespatent-
gerichts dahin beantwortet werden, dass
zwei Farben als solche, deren Farbténe
aufgrund eines Farbmusters wortlich be-
nannt und nach einem anerkannten Farb-
klassifikationssystem genau bezeichnet sind,
die Anforderungen an die Markenfihigkeit
nach Artikel 2 der Richtlinie in dem Sinne
erfilllen, dass sie als ein Zeichen angesehen
werden konnen, das geeignet ist, die Waren
oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denen anderer Unternehimen zu unter-
scheiden, und das sich grafisch darstellen
lasst .

36 — Dies 15t der Standpunkt, den das Gericht erster Instanz der
Eurcpaischen Gemeinschaften 1n semnen Urteilen vom
25, September 2002 mn der Rechtssache T-316/00 (Viking-
Umwelttechmk/HABM [Zusammenstellung der Farben
Grun und Grau}, Slg. 2002, tI-3715) und vom 9. Juh 2003
in der Rechtssache T-23:4/01 (Andreas Stthi/HABM {Kombt-
nation von QOrange und Grau], SlF. 2003, 11-2867) cinge-
nommen hat, in denen er festgestellt hat, dass Farben oder
Farbkombinationen als solche Gememnschaftsmarken im
Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EG} Nr. 40/94 des
Rates vom 20 Dezember 1993 uber die Gemeinschafts-
marhen (ABL 1994, L 11, S. 1) inhrer geanderten Fassung
sem honnten, in dem der Wortlaut von Artkel 2 der
Richthnie ubernommen worden 1st. Es ist jedoch darauf
hunzuwetsen, dass die Frage, ab eme oder mehrere Farben als
solche eme Marhe semn honnen, m hemer der genannten
Rechtssachen vor dem Gericht erortert worden ist.
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39. Aus dieser Rechtsprechung liefle sich
weiter ableiten, dass es Sache der zustindi-
gen deutschen Behorden ist, zu beurteilen,
ob die Farben Blau und Gelb als solche unter
Berticksichtigung der vom Gerichtshof im
Urteil Libertel aufgestellten Kriterien fiir die
in der Anmeldung genannten Waren als
Marke eingetragen werden kdnnen. Danach
hitten die Behérden alle Umstinde des
vorliegenden Falles, insbesondere wie diese
Farben benutzt worden sind sowie das All-
gemeininteresse daran, dass die Verfiigbar-
keit dieser Farben fiir die anderen Wirt-
schaftsteilnehmer, die Waren der gleichen
Art anbieten, nicht ungerechtfertigt be-
schriankt wird, und schliefSlich die Zahl der
Waren, fiir die die Eintragung beantragt
wird, zu berticksichtigen, wobei das letzt-
genannte Kriterium fiir die Beurteilung so-
wohl der Unterscheidungskraft der fragli-
chen Farben als auch des Allgemeininteres-
ses daran, sie verfiigbar zu halten, maf-
geblich ist.

40. Dieser Rechtsprechung vermag ich mich
nicht anzuschlieflen. Auch wenn sich die
Griinde, aus denen ich meine, dass die
beiden Farben als solche nicht die Voraus-
setzungen des Artikels 2 der Richtlinie
erfiillen, groflenteils mit denen iiberschnei-
den, die ich bereits in meinen Schlussan-
trigen in der Rechtssache Libertel dargelegt
habe, halte ich es in Anbetracht der be-
sonderen Umstdnde des vorliegenden
Rechtsstreits, ndmlich des Antrags auf Ein-
tragung zweier Farben als solcher und des
Umstands, dass das Bundespatentgericht das
vorliegende Vorabentscheidungsersuchen
trotz des Vorliegens dieses Urteils aufrecht-
erhalten hat, doch fiir angebracht, anzure-
gen, dass der Gerichtshof die Frage erneut
prift. :
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41. Ich werde hier nicht alle Gesichtspunkte,
die ich in meinen Schlussantrigen in der
Rechtssache Libertel dargelegt habe, erneut
aufgreifen. Ich stelle dem Gerichtshof an-
heim, sich gegebenenfalls noch einmal mit
ihnen zu befassen. An dieser Stelle méchte
ich nur die wichtigsten Griinde darlegen, aus
denen zwei Farben als solche meines Erach-
tens die Voraussetzungen des Artikels 2 der
Richtlinie nicht erfiillen. Ich werde auch
ausfithren, warum meiner Ansicht nach die
entgegengesetzte Losung geeignet ist, den
Zwecken der Richtlinie zuwiderzulaufen.

A — Die Voraussetzungen des Artikels 2 der
Richtlinie

42. Die Beschwerdefithrerin beantragt, wie
ich dargelegt habe, die Eintragung der
Farben Blau und Gelb als Marke, so wie sie
— ohne bestimmtes Arrangement — in der
Anmeldung dargestellt und durch ihre Be-
zugnahme auf den internationalen RAL-
Kennzeichnungscode bezeichnet worden
sind. Wie das Bundespatentgericht ganz klar
gesagt hat, ist dieser Antrag so auszulegen,
dass die Beschwerdefiihrerin den Schutz der
Farben an sich, ganz generell und abstrakt,
ohne réumliche oder figiirliche Begrenzung
und ohne jede Formgebung, also ohne
Beschrinkung auf konkrete kérperliche Ge-
staltungen, Erscheinungsformen, Ausstat-
tungen oder Aufmachungen begehrt. In
einem solchen Fall will der Anmelder diese
Farben in der von ihm gewiinschten Weise
zur Kennzeichnung der in der Anmeldung
genannten Waren benutzen und begehrt
Schutz hinsichtlich aller dieser Benutzungen.
Gegenstand des Schutzes ist somit die
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Benutzung der beiden fraglichen Farben zur
Kennzeichnung der in der Anmeldung ge-
nannten Waren unabhéngig von irgendwel-
chen Arrangements, in denen diese Farben
in Verbindung mit diesen Waren in Erschei-
nung treten 37

43. Angesichts dieser Gesichtspunkte halte
ich die Voraussetzungen des Artikels 2 der
Richtlinie fiir nicht erfillt. Beginnen werde
ich mit der Voraussetzung, die sich auf die
Eignung, Unterscheidungskraft zu haben,
bezieht, die die wesentliche Funktion der
Marke ist.

1. Eignung, Unterscheidungskraft zu haben

44. Betrifft die Anmeldung zwei Farben als
solche, so ist sie, wie wir gesehen haben,
darauf gerichtet, fiir diese Farben unabhin-

37 — Dieser Antrag unterscheidet sich demnach von den Marken-
anmeldungen, bei denen ¢s um Farben geht, die im Rahmen
cines bestimmten Arrangements auf einer Ware angebracht
werden, wie dies in den vom Gericht zu entscheidenden
Rechtssachen der Fall war, die Tabletten fiir Wasch- und
Geschirrspulmaschinen betrafen (vgl. insbesondere Urteile
vom 19. September 2001 in den Rechtssachen T-335/99,
Henkel/HABM [Rechteckige, rot-weifie Tablette], Slg. 2001,
11-2581, und T-30/00 Henkel/HABM [Abbildung eines
Reinigungsmittels], Slg. 2001, 11-2663. In diesen Rechts-
sachen handelte es sich um dreidimensionale Marken oder
um Bildmarken, die aus der Form oder der perspektivischen
Darstellung einer Tablette mit 2wei verschiedenfarbigen
Schichten bestanden). Der im Ausgangsverfahren gestellte
Antrag ist dagegen nut den Antrigen in den Rechtssachen

verﬁleichbar. ie zu den genannten Urteden Viking-Umwelt-

technik/HABM (Zusammenstellung der Farben Grim und

Grau) und Andreas Stihl/HABM (Kombination von Orange

und Grau) gefithrt haben, in denen die Klager beim

Harmonisicrungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster

und Modelle) (HABM) die Ewntragung zweier Farben —

Grun und Grau bzw. Orange und Grau ~—, die nicht in einer

bestimmten Weise muteinander arrangiert wurden, als

Marken beantragt hatten.

gig von irgendeinemn Arrangement, in der
diese Farben méglicherweise in Verbindung
mit den in der Anmeldung genannten Waren
oder Dienstleistungen in Erscheinung treten,
Ausschliefllichkeitsrechte zu erwerben. Die
Beurteilung der Eignung dieser beiden Far-
ben, Unterscheidungskraft im Sinne von
Artikel 2 der Richtlinie zu haben, muss
damit konsequenterweise zur Beantwortung
der Frage fithren, ob sie geeignet sind,
unabhingig von irgendwelchen Arrange-
ments, in denen sie in Verbindung mit
Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens in Erscheinung treten, diese Waren
oder Dienstleistungen von denen eines an-
deren Unternehmens zu unterscheiden.

45. Meiner Ansicht nach ist diese Frage zu
verneinen. Die Méglichkeiten, zwei Farben
zusammen in Verbindung mit einer Ware
oder Dienstleistung miteinander zu arran-
gieren, sind praktisch unbegrenzt. So kénnte
der Inhaber einer aus den Farben Blau und
Gelb als solchen bestehenden Marke diese
Farben auf der #ufleren Oberfliche der
betreffenden Waren oder auf deren Verpa-
ckung in der Weise anbringen, dass er
abwechselnd blaue und gelbe Streifen oder
aber geometrische Figuren, wie etwa blaue
Ringe auf gelbem Hintergrund o. A., ver-
wendet. Der durch diese Farben hervor-
gerufene Gesamteindruck und damit deren
Eignung, Unterscheidungskraft zu haben,
werden jedoch ganz unterschiedlich sein, je
nach dem, welches Arrangement vom Mar-
keninhaber gewihit worden ist und wie hoch
der Anteil der einen Farbe im Verhiltnis zu
dem der anderen ist.

46. Wie namlich der Gerichtshof im Urteil
Libertel festgestellt hat, konnen Farben zwar
bestimmte gedankliche Verbindungen ver-
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mitteln und Gefithle hervorrufen, sie sind
ihrer Natur nach aber kaum geeignet, ein-
deutige Informationen zu tbermitteln. Dies
sind sie umso weniger, als sie in der
Werbung und bei der Vermarktung von
Waren und Dienstleistungen wegen ihrer
Anziehungskraft gewohnlich in grofSem Um-
fang ohne eindeutigen Inhalt verwendet
werden *®, Zwei Farben zusammen kénnen
demgem#ff nur im Rahmen bestimmter
Arrangements Unterscheidungskraft haben.

47. Die Annahme, dass zwei Farben als
solche geeignet sind, Unterscheidungskraft
zu haben, weil sie diese Voraussetzung zwar
grundsitzlich, jedoch nur im Rahmen be-
stimmter Arrangements erfiillen kénnen,
wilrde meines Erachtens jedoch darauf hin-
auslaufen, dass der Gegenstand der Anmel-
dung selbst verkannt wiirde, mit der der
Erwerb von Ausschliellichkeitsrechten be-
gehrt wird, die sich auf alle moglichen
Aspekte der Erscheinungsformen dieser Far-
ben beziehen. Im Fall einer Wortmarke
wiirde dies bedeuten, dass mehrere Buch-
staben zusammen Unterscheidungskraft ha-
ben kénnten und dass fiir jeden dieser
Buchstaben deshalb AusschlieSlichkeitsrech-
te begrilndet werden kénnten, weil sie im
Rahmen der Bildung eines bestimmten Wor-
tes die Eignung zur Unterscheidungskraft
hitten.

48. Entgegen der Auffassung der Beschwer-
defithrerin und dem vom Gerichtshof im

38 — Randnr. 40.
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Urteil Libertel eingenommenen Stand-
punkt® meine ich auch nicht, dass eine
oder mehrere Farben als solche infolge ihrer
Benutzung Unterscheidungskraft erwerben
kénnen. Wie die Beschwerdefithrerin in
ihren schriftlichen Erklirungen®® und in
der Sitzung ganz ehrlich dargelegt hat,
wiirden Unternehmen, die den Verkehr an
ihre ,Hausfarben® gewthnen wollen und
diese Farben zur Identifizierung ihrer Pro-
dukte einsetzen, sich davor hiiten, auf solche
Gestaltungen zuriickzugreifen, die eine Her-
kunftsunterscheidung nicht mehr moglich
machten, so dass tatséchlich diese Farben
stets im Rahmen einer bestimmten Gestal-
tung verwendet werden. Das ist auch die
Auffassung des Gerichts in den Urteilen
Viking-Umwelttechnik/ HABM (Zusammen-
stellung der Farben Griin und Grau) 1 und
Andreas Stih/HABM (Kombination von
Orange und Grau) *?, in denen es ausgefiihrt
hat, dass eine unsystematische Verteilung
der Farben auf den betreffenden Waren
zahlreiche unterschiedliche Gestaltungen zu-
lasse, die es dem Verbraucher nicht er-
laubten, eine bestimmte Kombination zu
erkennen und in Erinnerung zu behalten,
auf die er sich fiir weitere Kédufe unmittelbar
und mit Gewissheit beziehen kénnte.

49. Diese Beurteilung lisst sich verallgemei-
nern. Ein Gewdhnungsprozess kann meiner
Ansicht nach nur dann zur Erlangung der
Unterscheidungskraft durch eine oder meh-
rere Farben fithren, wenn die Farben in
Bezug auf dieselbe Ware oder Dienstleistung
unter denselben oder hinreichend dhnlichen
Bedingungen verwendet worden sind. Dieser
Prozess kann fiir Waren oder Dienstleistun-

39 — Randnr. 67.
40 — 8. 7.

41 — Randnr. 34.
42 — Randnr. 37.
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gen, die zu unterschiedlichen Kategorien
gehoren, auch nur dann greifen, wenn die
Bedingungen, unter denen die Farben in
Verbindung mit allen betreffenden Waren
und Dienstleistungen in Erscheinung treten,
geniigend Gemeinsamkeiten aufweisen, um
es den Verbrauchern zu erméglichen, allen
diesen Waren oder Dienstleistungen dieselbe
Herkunft zuzuschreiben. Ich bin mit anderen
Worten nicht der Auffassung, dass aus der
Gewohnung der Verbraucher an die beiden
»Hausfarben” eines Unternehmens geschlos-
sen werden lann, dass diese Verbraucher die
Waren oder Dienstleistungen dieses Unter-
nehmens unabhingig von den Arrangements
wiedererkennen konnten, in deren Rahmen
diese Farben in Verbindung mit diesen
Waren und Dienstleistungen tatsdchlich
verwendet werden.

50. In Anbetracht dieser Gesichtspunkte
meine ich daher, dass nicht davon aus-
gegangen werden kann, dass zwei Farben
als solche Unterscheidungskraft im Sinne
von Artikel 2 der Richtlinie haben kénnen.
Ihre Eignung, die zweite Voraussetzung hin-
sichtlich der grafischen Darstellung zu er-
fiillen, erscheint noch fraglicher.

2. Grafische Darstellung

51. Nach der Rechtsprechung muss eine
grafische Darstellung im Sinne von Artikel 2
der Richtlinie es ermdglichen, das Zeichen
insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien

oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzuge-
ben, dass es genau identifiziert werden kann,
wobei die Darstellung klar, eindeutig, in sich
abgeschlossen, leicht zuginglich, verstind-
lich, dauerhaft und objektiv sein muss *>.

52. Aus dieser Rechtsprechung folgt aufier-
dem, dass dieses Erfordernis insbesondere
den beiden folgenden Zwecken dient. Zu-
nichst soll den zustindigen Behorden die
Vorprifung der Markenanmeldungen sowie
die Veroffentlichung und die Fortfithrung
eines zweckdienlichen und genauen Mar-
kenregisters ermdéglicht werden. Der zweite
Zweck, der groflenteils von der Verwirkli-
chung des ersten abhingt, besteht darin, die
Wirtschaftsteilnehmer in die Lage zu ver-
setzen, die Eintragungen oder Anmeldungen
ihrer gegenwirtigen oder potenziellen Wett-
bewerber in Erfahrung zu bringen und auf
diese Weise einschldgige Informationen {iber
die Rechte Dritter zu erlangen ™. Insoweit
trigt das Markenrechtssystem zur Rechts-
sicherheit bei **.

53. Entgegen der vom Gerichtshof im Urteil
Libertel geduflerten Ansicht halte ich die
Bezeichnung einer Farbe nach einem inter-
national anerkannten Kennzeichnungscode
und erst recht eine entsprechende Bezeich-
nung zweier Farben nicht fiir ausreichend,
um diese Zwecke zu erreichen. Dies wiirde
niamlich voraussetzen, dass die zustindigen

43 — Urteile Steckmann (Randnrn. 46 bis 55), Libertel (Randnra.
28 und 29) und Sheeld Mark (Randnr. 51).

#+ — Urterl Stechmann (Randnen. 48 bis 51).
45 — lbidem (Randnr. 37).
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Behorden und die Gbrigen Wirtschaftsteil-
nehmer beurteilen kénnten, ob eine aus zwei
Farben als solchen bestehende Marke mit
einem anderen Zeichen, das identische oder
ghnliche Waren oder Dienstleistungen kenn-
zeichnet, identisch ist oder mit ihm ver-
wechselt werden kann.

54, Nach Artikel 4 der Richtlinie miissen die
zustdndigen Behorden die Eintragung eines
Zeichens ndmlich ablehnen, wenn dieses mit
einer dlteren Marke identisch ist und wenn
die Waren oder Dienstleistungen, die mit
diesem Zeichen bzw. mit dieser Marke
gekennzeichnet sind, ebenfalls identisch
sind. Nach demselben Artikel miissen die
zustindigen Behorden weiter die Eintragung
eines Zeichens ablehnen, wenn wegen seiner
Identitit oder Ahnlichkeit mit einer #lteren
Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit
der betreffenden Waren und Dienstleistun-
gen fiir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht.

55. Zugleich kann der Inhaber der Marke
nach Artikel 5 der Richtlinie Dritten ver-
bieten, ohne seine Zustimmung im geschaft-
lichen Verkehr ein mit der Marke identisches
Zeichen fiir Waren und Dienstleistungen zu
benutzen, die mit denjenigen identisch sind,
fitr die diese Marke eingetragen ist. Dariiber
hinaus kann er die Benutzung eines Zeichens
verbieten, wenn wegen der Identitit oder der
Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und
wegen der Identitit oder Ahnlichkeit der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen
fiir das Publikum die Gefahr von Verwechs-
lungen besteht.
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56. Die Beurteilung der Begriffe ,Identitft”
und ,Verwechslungsgefahr” setzt jedoch not-
wendig die genaue Kenntnis des betreffen-
den Zeichens und der betreffenden Marke
voraus, wie sie von den betroffenen Ver-
kehrskreisen wahrgenommen werden kon-
nen. Dies folgt aus der Rechtsprechung des
Gerichtshofes zu den Kriterien zur Aus-
legung dieser Begriffe, wobei diese Kriterien
im Rahmen der Artikel 4 und 5 der Richtlinie
die gleichen sein miissen “°.

57. So hat der Gerichtshof im Urteil LTJ
Diffusion klargestellt, dass der Begriff ,Iden-
titdt" bedeute, dass zwei verglichene Elemen-
te in jeder Hinsicht iibereinstimmten®’,
Daraus hat er gefolgert, dass eine Identitit
zwischen dem betreffenden Zeichen und der
betreffenden Marke dann bestehe, wenn das
Zeichen ohne Anderung oder Hinzufiigung
alle Elemente wiedergebe, die die Marke
bildeten *®, Er hat allerdings hinzugefiigt,
dass die Wahrnehmung der Identitit zwi-
schen dem betreffenden Zeichen und der
betreffenden Marke allgemein aus der Sicht
eines durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstindigen Durch-
schnittsverbrauchers zu beurteilen und das
Zeichen als Ganzes zu betrachten sei *°.

58. Auflerdem ist nach der Rechtsprechung
das Vorliegen einer Gefahr der Verwechs-
lung durch das Publikum unter Beriick-
sichtigung aller Umsténde des Einzelfalls

46 — Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. Mirz 2003 in der
Rechtssache C-291/00 (LT] Diffusion, Slg. 2003, 1-2799,
Randnr. 43}).

47 — Randnr. 50.
48 — Randar. 51.
49 — Randnr. 52.
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umfassend zu beurteilen *°. Bei dieser um-
fassenden Beurteilung sind insbesondere die
Ahnlichkeit der betreffenden Marken im
Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu
beriicksichtigen, wobei auf den von diesen
Marken hervorgerufenen Gesamteindruck
abzustellen und insbesondere den unter-
scheidenden und dominierenden Elementen
dieser Marken Rechnung zu tragen ist>'.
SchlieSlich ist fiir diese Beurteilung maf3-
geblich, wie die Marke auf den Durch-
schnittsverbraucher der betreffenden Waren
oder Dienstleistungen wirkt *°.

59. Daraus folgt, dass die grafische Dar-
stellung der Marke es den zustindigen
Behorden und den tbrigen Wirtschaftsteil-
nehmern ermoglichen muss, den von dem
betreffenden Zeichen und der betreffenden
Marke jeweils hervorgerufenen Gesamtein-
druck unter Beachtung der jeweiligen unter-
scheidenden und dominierenden Elemente
miteinander zu vergleichen. Ein solcher
Vergleich wiirde aber den zustindigen Be-
horden in einem Fall, in dem die Marke aus
zwei Farben als solchen besteht, duflerst
schwer fallen. Eine solche Marke kann
ndmlich ihrem Erscheinungsbild nach in
der Realitidt ganz verschiedene Aspekte auf-
weisen. Es ldsst sich nicht bestreiten, dass der
durch die Marke hervorgerufene Gesamtein-
druck sowie ihre unterscheidenden und
dominierenden Elemente je nach dem Ar-
rangement, in dem die Farben in Erschei-
nung treten, und insbesondere nach dem
Anteil der einen Farbe im Verhiltnis zu dem
der anderen ganz unterschiedlich sein kon-
nen.

50 — Usteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der
Rechtssache C-251/95 {Sabel, Slg. 1997, 1-6191, Randnr. 22),
vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon,
Slg. 1998, 1-5507, Randnr. 16), vom 22. Juni 1999 in der
Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999,
1-3819, Randnr. 18) und vom 22. Juni 2000 in der Rechts-
sache C-425/98 (Marca Mode, Slg. 2000, 1-4861, Randnr. 40).

51 — Urteile Sabeél (Randnr. 23) und Lloyd Schuhfabrik Meyer
{Randnr. 45).

52 — Ibidem.

60. Den zustdndigen Behorden wiirde daher
bei einem Antrag auf Eintragung zweier
Farben als solchen nach den in der genann-
ten Rechtsprechung aufgestellten Kriterien
die Beurteilung schwer fallen, ob bei dieser
Marke die Gefahr des Vorliegens von Identi-
tat oder die Gefahr einer Verwechslung mit
einer bereits fiir identische oder &ahnliche
Waren eingetragenen Marke vorliegt, die aus
diesen beiden Farben oder einer von ihnen
oder aus Farben mit dhnlichen Farbtonen
besteht. Auch koénnten die zustiandigen
Behorden im Fall der Eintragung einer aus
zwei Farben als solchen bestehenden Marke
nicht feststellen, ob der Anmeldung eines
Zeichens, das aus einer der oder beiden
betreffenden Farben oder aus Farben mit
dhnlichen Farbtonen besteht, unter Anwen-
dung dieser Kriterien nicht eines der Ein-
tragungshindernisse des Artikels 4 der Richt-
linie entgegensteht. Der Gerichtshof hat aber
im Urteil Libertel darauf hingewiesen, dass
nach dem Systern der Richtlinie, das auf
einer der Eintragung vorausgegangenen und
nicht auf einer nachtriglichen Kontrolle
beruht, die Priifung des Antrags auf Ein-
tragung nicht auf ein Mindestmafl be-
schrinkt werden darf, sondern streng und
vollstindig sein muss, um eine ungerecht-
fertigte Eintragung von Marken zu vermei-
den 3.

61. Aus den gleichen Griinden kénnte ein
Wirtschaftsteilnehmer bei einer aus zwei
Farben als solchen bestehenden Marke nicht
mit Sicherheit feststellen, welche Rechte ihm
in Ansehung dieser Farben und der diesen
dhnlichen Farbténen zustehen, soweit es um
Waren oder Dienstleistungen geht, die mit

53 — Randanr. 59.
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denjenigen, fiir die diese Marke eingetragen
worden ist, identisch oder ihnen &hnlich
sind. So kénnte er — mit der niederlindi-
schen Regierung ** — der Ansicht sein, dass
er zur Verwendung dieser Farben fiir ein
Bildzeichen berechtigt sei, weil eine aus zwei
Farben als solchen bestehende Marke so
allgemein und wenig spezifisch sei, dass eine
Ahnlichkeit oder die Gefahr einer Verwechs-
lung zwischen dieser Marke und diesem
Zeichen ausgeschlossen sei. Er kénnte im
Gegenteil — mit der Regierung des Verei-
nigten Kénigreichs®® — auch auf dem
Standpunkt stehen, dass der Inhaber einer
aus zwei Farben als solchen bestehenden
Marke gegen die Verwendung dieser Farben
oder ihnen &hnlicher Farbttne im geschift-
lichen Verkehr unabhingig von der Form, in
der diese Farben verwendet werden, ge-
schiitzt sei. Diese Unsicherheit zeigt, dass
das Gebot der Rechtssicherheit, das eines der
Zwecke darstellt, die der Voraussetzung,
dass sich das Zeichen grafisch darstellen
lassen muss, zugrunde liegen, nicht einge-
halten wire.

62. Die Kennzeichnung zweier Farben als
solchen durch einen international anerkann-
ten Kennzeichnungscode kann daher nicht
als grafische Darstellung im Sinne von
Artikel 2 der Richtlinie angesehen werden.

3. Vorliegen eines Zeichens

63. Erstmals im Urteil Libertel hat der
Gerichtshof das Vorliegen eines Zeichens

54 — Schriftliche Erkldrungen (Nr. 35).
55 — Schriftliche Erklarungen (Nr. 33).
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zu einer selbststindigen Voraussetzung fiir
die Markenfihigkeit im Sinne von Artikel 2
der Richtlinie erhoben. Er hat den Begriff
»Zeichen” jedoch nicht definiert. Nach seiner
gewOhnlichen Bedeutung ist ein Zeichen
etwas Wahrnehmbares, das auf die Existenz
oder die Wahrheit von etwas anderem
schlieflen l#sst, mit dem es verbunden ist.
Ein Zeichen ist also etwas, das als solches
wahrnehmbar und erkennbar ist.

64. Dies ist auch die Auslegung des Begriffes
wZeichen®, auf die der Gerichtshof im Urteil
Libertel abgestellt hat, als er darauf hinge-
wiesen hat, dass nicht davon ausgegangen
werden kénne, dass eine Farbe als solche ein
Zeichen sei, weil eine Farbe gew6hnlich eine
blofle Eigenschaft von Gegenstinden sei.
Eine Farbe kénne daher nur in einem
bestimmten Zusammenhang ein Zeichen
sein %,

65. Der Gerichtshof hat jedoch weiter aus-
gefiihrt, dass eine Farbe als solche in Bezug
auf eine Ware oder eine Dienstleistung ein
Zeichen sein konne””. Diese Schlussfolge-
rung entspricht nicht den vorangegangenen
Uberlegungen. Wenn — wie auch ich meine
— eine Farbe nur in einem bestimmten
Zusammenhang ein Zeichen sein kann,
handelt es sich nicht mehr um eine Farbe
als solche, das heifit um die Farbe als
abstrakte Grofle, denn diese kann in der
Realitdt nicht angetroffen werden. Das Zei-
chen ist die in einem besonderen Zusam-
menhang verwendete Farbe, insoweit nim-
lich, als eine Ware oder die Verpackung einer

56 — Randnr. 27.
57 — Ibidem.
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Ware mit ithr versehen ist oder als sie im
Rahmen ganz bestimmter Formen oder
Konturen in Erscheinung tritt. Dieser ganz
bestimmte Zusammenhang erméglicht es,
dass die Farbe zu einem Zeichen wird. Da
diese Zeichenfihigkeit von diesem Zusam-
menhang abhéngt, kann eine Farbe als solche
der Bildung verschiedener Zeichen dienen,
mit denen bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen gekennzeichnet werden.

66. Die gleiche Bewertung ist erst recht bei
einem Antrag auf Eintragung zweier Farben
als solchen geboten. Zwei Farben kénnen
namlich die Bildung vieler, ja sogar unbe-
grenzt vieler Zeichen im Zusammenhang mit
Waren oder Dienstleistungen erméglichen.
Dies ist ja auch, wie ich bereits ausgefiihrt
habe, der vom Anmelder einer solchen
Marke angestrebte Zweck, der sich damit
die Méglichkeit vorbehalten will, die betref-
fenden Farben nach eigenem Gutdiinken zur
Kennzeichnung seiner Waren oder Dienst-
leistungen zu verwenden. Folglich beantragt
der Anmelder in einem solchen Fall nicht die
Eintragung eines Zeichens, sondern diejenige
von Elementen, auf deren Grundlage er
spiter alle von ihm gewiinschten Zeichen
bilden kann.

67. Wie jedoch das Bundespatentgericht
zutreffend ausgefithrt hat, obliegt dem An-
melder hinsichtlich des Zeichens, das er
verwenden wird oder tatsichlich verwendet
hat, nach der Systematik der Richtlinie eine
Prazisierungspflicht als Korrelat der Aus-
schliefllichkeitsrechte, die ihm aufgrund der
Eintragung dieses Zeichens zustehen wer-
den. Deshalb kénnen meines Erachtens

Farben als solche nicht als Zeichen im Sinne
von Artikel 2 der Richtlinie angesehen
werden.

68. Schliellich wiirde es meines Erachtens
auch nicht den Zwecken der Richtlinie
entsprechen, wenn Farben als solche in die
Liste der Zeichen, die eine Marke im Sinne
von Artikel 2 der Richtlinie sein konnen,
aufgenommen wiirden.

B — Die Zwecke der Richtlinie

69. Wie sich aus ihrer ersten, siebten, neun-
ten und zehnten Begriindungserwagung er-
gibt, will die Richtlinie den Erwerb des
Markenrechts und den Schutz der dem
Markeninhaber durch die Marke verliehenen
Rechte in allen Mitgliedstaaten den gleichen
Bedingungen unterwerfen. Unstreitig wird
mit dieser Harmonisierung zugleich die
Beseitigung der Unterschiede zwischen den
markenrechtlichen Vorschriften der Mit-
gliedstaaten, die den freien Warenverkehr
und den freien Dienstleistungsverkehr be-
hindern konnen, angestrebt. Damit geht es
der Richtlinie um die Forderung des freien
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt.

70. Die Verwirklichung dieser Zwecke setzt
somit voraus, dass fir die Eintragung einer
Marke sowie den ihrem Inhaber aufgrund
der Eintragung gewihrten Schutz in allen
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Mitgliedstaaten die gleichen Bedingungen
gelten. Insoweit hat der Gerichtshof, wie
wir gesehen haben, die Kriterien niher
bestimmt, nach denen die Begriffe ,Identitit
und , Verwechslungsgefahr” sowohl im Rah-
men des Artikels 4 iiber die Eintragungs-
hindernisse als auch im Rahmen des Artikels
5 iiber die Bestimmung der durch die Marke
verliechenen Rechte zu beurteilen sind.

71. Wie ich aber ebenfalls bereits betont
habe, wiirde es den nationalen Behoérden
duflerst schwer fallen, diese Kriterien auf
eine aus zwei Farben als solchen bestehende
Marke anzuwenden, da diese Farben nicht
das Zeichen wiedergeben, das vom Anmel-
der zur Kennzeichnung seiner Waren oder
Dienstleistungen tatsichlich verwendet wird
oder werden soll, sondern viele, ja sogar
unbegrenzt viele mogliche Zeichen. Die
nationalen Behorden konnten deshalb mit
der niederlindischen Regierung davon aus-
gehen, dass eine aus zwei Farben als solchen
bestehende Marke so abstrakt sei, dass bei
ihr keine Gefahr einer Verwechslung mit
Bildmarken bestehe, in denen dieselben
Farben oder diesen dhnliche Farbténe im
Rahmen einer ganz bestimmten Gestaltung
verwendet wiirden. Sie kdénnten daher bei-
spielsweise der Ansicht sein, dass eine aus
den Farben Blau und Gelb als solchen
bestehende Marke mit einem Zeichen, das
aus einem gelben Ring inmitten eines blauen
Quadrats bestehen wiirde, nicht identisch sei
und nicht mit ihm verwechselt werden
kénne, da sich ein solches Zeichen von der
genannten Marke durch seine ganz spezi-
fischen Formen, ndmlich einen Ring in
einem Quadrat, unterscheide. Das Vorliegen
von aus den fraglichen Farben bestehenden
Bildmarken wiirde somit einer Markenan-
meldung dieser Farben als solchen nicht
entgegenstehen. Zudem kénnte sich der
Inhaber einer solchen Marke nicht der
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Verwendung derselben Farben oder von
Farben mit dhnlichen Farbténen durch seine
Wettbewerber im Rahmen spezifischer Bild-
marken widersetzen. Die Eintragung von aus
zwei Farben als solchen bestehenden Marken
wiirde also umso eher zugelassen werden, als
solche Marken als ,schwache” Marken an-
gesehen wiirden.

72. Umgekehrt konnten die zustindigen
Behorden anderer Mitgliedstaaten davon
ausgehen, dass die Markeneintragung von
Farben als solchen unabhiingig von dem
Erscheinungsbild oder dem Arrangement,
in denen diese Farben in Verbindung mit
den betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen zutage treten koénnten, geeignet sei,
ihren Inhabern AusschliefSlichkeitsrechte in
Bezug auf diese Farben sowie die diesen
dhnlichen Farbténe zu verleihen. Unter
diesen Umstinden kénnte die frithere Ein-
tragung von Bildmarken, die aus einer der
oder beiden betreffenden Farben bestehen,
als ein Hindernis fiir einen Antrag auf
Markeneintragung dieser beiden Farben als
solchen oder von Farben mit #hnlichen
Farbtonen angesehen werden. Ebenso kénn-
te die Eintragung einer solchen Marke es
ihrem Inhaber ermoglichen, sich jeder Ver-
wendung dieser Farben im geschiftlichen
Verkehr in welcher Form auch immer im
Zusammenhang mit den in der Anmeldung
bezeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu widersetzen.

73. Die Annahme, dass zwei Farben als
solche als Marken eintragungsfihig seien,
kénnte somit zu erheblichen Unterschieden
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bei der Handhabung der Bedingungen, unter
denen solche Marken eingetragen und ge-
schiitzt werden konnten, durch die zustin-
digen nationalen Behoérden fithren. Diese
Unterschiede wiren zudem geeignet, den
freien Wettbewerb auf einem bestimmten
Markt infrage zu stellen. Ein Wirtschaftsteil-
nehmer, der seine Waren oder Dienstleis-
tungen durch eine aus einer oder mehreren
Farben bestehenden Bildmarke kennzeich-
net, wire nimlich moglicherweise daran
gehindert, seine Waren oder Dienstleistun-
gen unter derselben Marke in einem anderen
Mitgliedstaat anzubieten, in dem die Mar-
keneintragung von Farben als solchen dahin
ausgelegt wiirde, dass mit der Eintragung in
Bezug auf jede Verwendung dieser Farben in
Verbindung mit Waren oder Dienstleistun-
gen, die mit den in der Eintragung genann-
ten identisch oder ihnen &hnlich wiren,
Ausschliefllichkeitsrechte verliehen wiirden.
Jedenfalls konnte schon die Unsicherheit
iiber die Rechte, die dem Inhaber der Marke
durch die Markeneintragung von Farben als
solchen in einem bestimmten Staat verliehen
werden, diesen Wirtschaftsteilnehmer ver-
anlassen, seine Waren oder Dienstleistungen
nicht in diesem Mitgliedstaat anzubieten, um
sich nicht moglichen Klagen auszusetzen.

74. Auch koénnte der Umstand, dass es
praktisch unmoglich ist, die in der Recht-
sprechung aufgestellten IKriterien zur Beur-
teilung der Begriffe ,ldentitit” und ,Ver-
wechslungsgefahr” auf ein aus zwei Farben
als solchen bestehendes Zeichen anzuwen-
den, zu ganz unterschiedlichen Anwendun-
gen der im Urteil Libertel aufgestellten
Kriterien durch die zustindigen nationalen
Behoérden fithren. Insbesondere kénnte die
Beriicksichtigung des Freihaltungsgebots je
nach dem, ob die nationalen Behérden die
Auffassung vertreten, dass die Markenein-
tragung zweier Farben als solchen die

ibrigen Wirtschaftsteilnehmer daran hinde-
re, dieselben Farben oder diesen #hnliche
Farbtone in welcher Form auch immer zu
benutzen, oder ob sie diese Auffassung nicht
vertreten, zu ganz unterschiedlichen Anwen-

dungen fiihren.

75. Schliefllich meine ich entgegen der
Auffassung der Kommission und der Be-
schwerdefithrerin auch nicht, dass die recht-
lichen Unsicherheiten, die durch die Mar-
keneintragung von Farben als solchen her-
vorgerufen werden, durch die Rechtspre-
chung in voller Ubereinstimmung mit dem
System und den Zielen der Richtlinie besei-
tigt werden konnten. Wie wir namlich
gesehen haben, kann die Frage, wie die
Begriffe ,Identitit” und ,Gefahr der Ver-
wechslung” mit einer aus zwei Farben als
solchen bestehenden Marke auszulegen sind,
zu zwei unterschiedlichen Auffassungen
iiber den Umfang der durch eine solche
Marke verliehenen Rechte fithren: Es kann
sich entweder um eine ,schwache” Marke
oder aber um eine Marke handeln, die
hinsichtlich jeder Verwendung der betref-
fenden Farben und der diesen dhnlichen
Farbtone in Bezug auf Waren, die mit den in
der Anmeldung genannten identisch oder
ihnen dhnlich sind, Ausschliefilichkeitsrech-
te verleiht.

76. Jede dieser beiden Alternativen wére
meiner Ansicht nach in Anbetracht des
Systems und der Zwecke der Richtlinie zu
beanstanden.
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77. Die Auffassung, dass aus zwei Farben als
solchen bestehende Marken ,schwache”
Marken seien, entspricht nicht der Absicht
des Gesetzgebers, der nicht die Entwicklung
solcher Marken mit der Richtlinie hat
féordern wollen. Thm war vielmehr daran
gelegen, die Zah! eingetragener Marken zu
begrenzen und fiir diese Marken in allen
Mitgliedstaaten ein hohes Schutzniveau zu
gewahrleisten >®. Diese Auffassung wiirde
aufSerdem das Interesse der Wirtschaftsteil-
nehmer an der Eintragung dieser Art von
Marken zum grofien Teil entfallen lassen.

78. Nach der entgegengesetzten Auffassung,
wonach die Markeneintragung von zwei
Farben als solchen dem Inhaber dieser
Marke unabhingig von den Arrangements,
in denen diese Farben in Verbindung mit den
betreffenden Waren und Dienstleistungen in
Erscheinung treten konnen, Ausschliefllich-
keitsrechte in Bezug auf diese Farben ver-
schafft, wiirde dem Inhaber der Marke
letztlich ein gréflerer Schutz als aufgrund
des Zeichens verliehen, das er tatsichlich
benutzt hat oder benutzen wird. Diese
Konsequenz widerspricht aber dem System
des Markenrechts. Nach diesem System
werden ndmlich paradoxerweise einem Wirt-
schaftsteilnehmer insbesondere zeitlich un-
beschréinkte Ausschliefllichkeitsrechte in Be-
zug auf Zeichen verliehen, die der Vermark-
tung von Waren und Dienstleistungen zum
Zweck der Forderung des Wettbewerbs auf
einem bestimmten Markt dienen sollen. Die
Rechtsprechung hat aus diesem Wider-
spruch ganz konsequent abgeleitet, dass die
Ausschliefilichkeitsrechte nur gewithrt wer-
den kénnen, wenn die betreffenden Zeichen

58 — Achte bis zehnte Begriindungserwigung.
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ihrer Funktion als Herkunftshinweis tatsich-
lich gerecht werden *°,

79. Auflerdem wiirde die Markeneintragung
von. zwei Farben als solchen die praktische
Wirksamkeit der Artikel 10 und 12 der
Richtlinie hinsichtlich der Verpflichtungen
des Inhabers einer solchen Marke infrage
stellen. Bekanntlich muss der Inhaber der
Marke diese nach den Artikeln 10 und 12 der
Richtlinie ernsthaft benutzen, wenn sie nicht
verfallen soll. Nach Artikel 10 Absatz 2 gilt
als ernsthafte Benutzung der Marke auch
deren Benutzung in einer Form, die von der
Eintragung nur in Bestandteilen abweicht,
ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft
der Marke beeinflusst wird. Infolgedessen
impliziert die Durchfithrung dieser Bestim-
mungen zwingend, dass die Eintragung
zweier Farben als Marke nur zugelassen
wird, wenn diese Farben Gegenstand eines
bestimmten Arrangements sind. Besteht die
Marke jedoch aus Farben als solchen, kénnte
fiir eine ernsthafte Benutzung der Marke und
damit fiir eine unbefristete Aufrechterhal-
tung der Ausschlief3lichkeitsrechte in Bezug

59 — Vgl. insbesondere Urteile vom 12. November 2002 in der
Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, Slg. 2002, I-
10273, Randnr. 51) und LT] Diffusion (Randnr. 48). In
diesemn Sinne ist auch die Auslegung von Artikel 30 EG
durch den Gerichtshof heranzuzichen, wonach die Aus-
nahmen vom Grundsatz des frelen Warenverkehrs zum
Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nur
gerechtfertigt sind, wenn sie die Wahrung der Rechte
gewihrleisten, die zum spezifischen Gegenstand dieser Art
des Eigentums gehdren (u. a. Urteile vom 22. Juni 1976 in der
Rechtssache 119/75, Terrapin, Slg. 1976, 1039, Randnr. 5,
und vom 23, April 2002 in der Rechtssache C-143/00,
Boehringer Ingelheim u. a, Slg. 2002, 1-3759, Randnr. 28).
Siehe auch die Rechtsprechung des Gerichtshofes zur
Auslegung von Artikel 7 der Richtlinie iiber die Erschépfung
des Rechts aus der Marke (u. a. Urteil vom 11, Juli 1996 in
den Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93,
Bristol-Myers Squibb u. a., Slg. 1996, 1-3457, Randnrn. 41
und 42).
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auf diese Farben irgendeine Benutzung
dieser Farben, durch die die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen gekennzeich-
net werden, geniigen.

80. Insgesamt meine ich daher, dass Mar-
keneintragungen von zwei Farben als solchen
nicht im Rahmen des Artikels 3 der Richt-
linie in Bezug auf jeden Einzelfall einschrin-
kend gehandhabt werden, sondern vielmehr
nach Artikel 2 der Richtlinie grundsatzlich

ausgeschlossen sein sollten. Deshalb schlage
ich dem Gerichtshof vor, seinen im Urteil
Libertel geduflerten Standpunkt zu iiber-
denken und dem Bundespatentgericht zu
antworten, dass als Marke zur Eintragung in
das Register angemeldete abstrakt und kon-
turlos beanspruchte Farben oder Farbzusam-
menstellungen, deren Farbténe unter Ein-
reichung eines Farbmusters wortlich be-
nannt sowie nach einem anerkannten Farb-
kiassifikationssystem genau bezeichnet sind,
nicht die Voraussetzungen des Artikels 2 der
Richtlinie erfiillen.

VI — Ergebnis

81. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen des
Bundespatentgerichts wie folgt zu beantworten:

Als Marke zur Eintragung in das Register angemeldete abstrakt und konturlos
beanspruchte Farben oder Farbzusammenstellungen, deren Farbténe unter Ein-
reichung eines Farbmusters wortlich benannt sowie nach einem anerkannten
Farbklassifikationssystem genau bezeichnet sind, erfiillen nicht die Anforderungen
an die Markenfihigkeit nach Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten tiber die Marken, da sie kein Zeichen sind, das sich grafisch darstellen ldsst
und geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen
anderer Unternehmen zu unterscheiden.
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