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BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 30 2008 037 660

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Juli 2021 durch (...)
beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 26. Februar 2020 an Verkiindungs Statt zugestellte
Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickverwie-
sen.

Griinde:

1 A. Fur die Markeninhaberin ist die am 10. Juni 2008 angemeldete abstrakte Farbmarke Nr. 30 2008 037 660
"Orange"

am 25. Februar 2009 als verkehrsdurchgesetzte Marke fur juristische Fachzeitschriften in das vom Deutschen
Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen worden. Im Register wird die Marke wie folgt beschrie-
ben: "Es handelt sich um eine Farbmarke ('NJW-Orange'). Der Farbton ist nach dem international anerkannten
L *a*b*-System eindeutig wie folgt definiert: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25. Es handelt sich bei der Farbmarke
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nicht um einen im RAL-, Pantone- oder HKS-System verzeichneten Farbton, sondern um einen extra fiir die
Anmelderin angemischten Farbton mit der internen Bezeichnung des Herstellers K+E 194 156. Die Marke wird
seit vielen Jahren fir die Neue Juristische Wochenschrift, Deutschlands mit Abstand grof3te und bekannteste
juristische Fachzeitschrift und deren Werbung benutzt. Sie wird von keiner anderen juristischen Fachzeitschrift
in Deutschland verwendet."

2 Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt die
Ldschung der Marke unter anderem mit der Begrindung beantragt, die Voraussetzungen einer Verkehrs-
durchsetzung der nicht unterscheidungskraftigen Marke Iagen nicht vor. Die Markeninhaberin hat dem Lo-
schungsantrag widersprochen.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Loschungsantrag zurlickgewiesen. Das Bundespatentgericht
hat die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin zuriickgewiesen (BPatG, GRUR 2020, 878 = WRP
2020, 894).

4 Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zuriickweisung die Markeninha-
berin beantragt, verfolgt die Antragstellerin ihr Léschungsbegehren weiter.

5 B. Das Bundespatentgericht hat - soweit noch von Bedeutung - angenommen, der zulassige Léschungsan-
trag sei unbegriindet, weil eine Léschungsreife der angegriffenen Marke nicht festgestellt werden kénne. Zur
Begriindung hat es ausgefihrt:

6 Die angegriffene Marke sei nicht gemaR § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens
der Unterscheidungskraft zu I6schen. Die angegriffene Farbmarke verfiige nicht von Haus aus Uber die fir
eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft. Es komme deshalb auf die Verkehrsdurchset-
zung an. Die Markeninhaberin habe zwar fir ihre Behauptung der Verkehrsdurchsetzung kein demoskopi-
sches Gutachten vorgelegt. Es sprachen aber mittelbare Anzeichen wie Umsatz, Marktanteil, Intensitat, geo-
grafische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke fur die juristische Fachzeitschrift "Neue Juristische
Wochenschrift" (im Folgenden: NJW) dafiir, dass das Eintragungshindernis im Anmeldezeitpunkt im Wege der
Verkehrsdurchsetzung gemaf § 8 Abs. 3 MarkenG Uberwunden worden sei. Der unsubstantiierte Vortrag der
Antragstellerin trage die Feststellung der fehlenden Verkehrsdurchsetzung nicht. Es sei jedoch nicht zweifels-
frei, dass die festgestellten Tatsachen und Indizien, die eine hohe Bekanntheit der NJW an sich belegten,
ausreichend seien, um fir die Farbmarke den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Ver-
kehrskreisen als erbracht anzusehen. Dies gelte erst recht - nicht zuletzt wegen der Anderung der Marktver-
haltnisse durch digitale Angebote - flir den Zeitpunkt der Entscheidung iber den Léschungsantrag. Die ver-
bleibenden Zweifel gingen zu Lasten der Antragstellerin.

7 C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg und fiihren zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zuriickverweisung der Sache an das Bundespatentge-
richt.

8 |. Die ohne Beschrankung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde erdffnet dem
Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachpriifung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese
auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angefiihrten Rechtsfragen beschrankt ist (BGH, Beschluss vom
26. November 2020 - | ZB 6/20, GRUR 2021, 482 Rn. 8 = WRP 2021, 336 - RETROLYMPICS, mwN).

9 Il. Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allein noch der Antrag, die Eintragung
der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu léschen, weil das Zeichen entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG eingetragen worden ist. Die weiteren im Léschungsverfahren geltend gemachten Loschungsgriinde
sind nicht mehr Streitgegenstand.

10 1. Die einzelnen in §§ 3, 7 und 8 MarkenG angefiihrten Eintragungshindernisse, die unterschiedliche Sach-
verhalte der Schutzunfahigkeit eines Zeichens umschreiben, bilden grundsatzlich selbststandige Antrags-
grinde fir das Léschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstande (BGH, Beschluss vom 18. Oktober
2017 - 1 ZB 105/16, BGHZ 216, 208 Rn. 11 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN; Beschluss
vom 23. Juli 2020 - | ZB 42/19, GRUR 2020, 1089 Rn. 10 = WRP 2020, 1311 - Quadratische Tafelschokola-
denverpackung II).

11 2. Die Antragstellerin hat danach zwar zunachst mehrere Streitgegenstande in das Léschungsverfahren
eingefiihrt und geltend gemacht, die Marke sei entgegen §3 Abs.1, §7, § 8 Abs.2 Nr.1 bis 3 und §8 Abs.2 Nr.4
bis 9 MarkenG eingetragen worden. Sie wendet sich mit der Rechtsbeschwerde jedoch allein gegen die Ent-
scheidung des Bundespatentgerichts, soweit dieses das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr.
1 MarkenG verneint hat. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angegriffene Marke sei sowohl gemaf
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§ 3 Abs. 1 MarkenG markenfahig als auch gemaf § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar, die Markeninha-
berin kénne als offene Handelsgesellschaft gemal § 7 MarkenG Inhaberin einer Marke sein und Anhalts-
punkte fir das Vorliegen weiterer Léschungsgriinde - insbesondere das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 5
MarkenG - seien nicht erkennbar, werden von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen.

12 Ill. Nachdem die angegriffene Marke mit Zeitrang vom 10. Juni 2008 angemeldet und am 25. Februar 2009
eingetragen worden ist, sind die im Streitfall malgeblichen Bestimmungen des § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1
MarkenG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Mar-
ken vom 11. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geéndert worden. Fur die
Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist § 50 Abs. 1 MarkenG in seiner neuen Fassung und § 50 Abs. 2
Satz 1 in seiner bislang geltenden Fassung (MarkenG aF) anwendbar. Eine fir den Streitfall erhebliche Recht-
sanderung ist durch die Neufassung der Vorschrift allerdings nicht eingetreten.

13 Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkraftireten am 14. Januar 2019 auf das vorlie-
gende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Ubergangsregelung gilt. Danach wird die Eintragung einer
Marke auf Antrag fur nichtig erklart und geléscht, wenn die Marke - was hier allein noch zu prifen ist - entgegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist. Bei der im vorliegen- den Nichtigkeitsverfahren vorzuneh-
menden Priifung eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses ist danach - ebenso wie im
Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) - auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
und nicht auf denjenigen der Entscheidung liber den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGHZ 216, 208 Rn.
30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN). Ist der Antrag auf Léschung gemaR § 50 Abs. 1
MarkenG - wie hier - vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Abs. 2 MarkenG nach der Uber-
gangsvorschrift des § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden. Ist die
Marke - was hier allein noch zu priifen ist - entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden, so kann
die Eintragung nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG aF nur geléscht werden, wenn das Schutzhindernis auch
noch im Zeitpunkt der Entscheidung liber den Antrag auf Léschung besteht. MalRgeblicher Zeitpunkt fir die
Prifung, ob das Schutzhindernis auch noch zur Zeit der Entscheidung tber den Léschungsantrag besteht, ist
der Schluss der miindlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 2. Oktober 2019 (BGH, Beschluss
vom 21. Juli 2016 - | ZB 52/15, BGHZ 211, 268 Rn. 57 - Sparkassen-Rot).

14 1V. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die angegriffene Marke sei nicht nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz
1 MarkenG zu l6schen, weil sie zum Anmeldezeitpunkt nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen gewesen sei,
halt der rechtlichen Nachpriifung nicht stand. Das Bundespatentgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen,
dass das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG (dazu C IV 1) im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemaf § 8 Abs. 3 MarkenG iberwunden ist (dazu
ClIv2).

15 1. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, das angegriffene Zeichen verfiige von
Haus aus nicht (iber die fiir eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

16 a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (kon-
krete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden
Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Wa-
ren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion
der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu ge-
wabhrleisten (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-
217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. = WRP 2014, 940 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH,
Beschluss vom 17. Oktober 2013 - | ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 = WRP 2014, 449 - grill meister;
Beschluss vom 10. Juli 2014 - | ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 13 = WRP 2015, 195 - for you; BGHZ 211,
268 Rn. 13 - Sparkassen-Rot; BGH, Beschluss vom 30. Januar 2020 - | ZB 61/17 - GRUR 2020, 411 Rn. 10
= WRP 2020, 58 - #darferdas? II).

17 Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist ein gro3zugi-
ger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhin-
dernis zu Uberwinden (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - | ZB 61/13, GRUR 2015,
581 Rn. 9 = WRP 2015, 726 - Langenscheidt-Gelb; Beschluss vom 5. Oktober 2017 - | ZB 97/16, GRUR 2018,
301 Rn. 11 = WRP 2018, 459 - Pippi-Langstrumpf-Marke, mwN). Dabei ist auf die mutmaflliche Wahrnehmung
eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der frag-
lichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (BGH, GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi-Langstrumpf-Marke,
mwN).
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18 Diese Grundsatze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken Anwendung,
bei denen kein strengerer MaRstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen. Allerdings ist bei bestimmten
Markenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wer-
den wie eine herkdmmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erschei-
nungsbild der gekennzeichneten Ware unabhangig ist. Haufig schlieRen Verbraucher aus der Form der Ware
oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimm-
ten Unternehmen. Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Priifung des Schutzhindernis-
ses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfiigbarkeit der Farben fiir an-
dere Wirtschaftsteilnehmer zu beriicksichtigen. Danach ist davon auszugehen, dass abstrakten Farbmarken
die erforderliche Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Bei solchen Marken ist deshalb regelméaRig zu
prifen, ob besondere Umsténde vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, die angemeldete Marke
sei unterscheidungskraftig. Solche Umstande, die fir die Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke
sprechen, kénnen darin bestehen, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, firr die die Marke angemel-
det ist, sehr gering und der mafgebliche Markt sehr spezifisch ist (BGHZ 211, 268 Rn. 14 bis 15 - Sparkassen-
Rot, mwN). Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen.

19 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, besondere Umstande, die die Annahme rechtfertigten, die
angegriffene Farbmarke sei ausnahmsweise von Haus aus unterscheidungskraftig, seien nicht erkennbar.
Zwar umfassten die beanspruchten Waren "Juristische Fachzeitschriften" einen engen, liberschaubaren Be-
reich von Waren und seien einem spezifischen Marktsegment mit eigenen Kennzeichnungsgepflogenheiten
zuzurechnen. Sie richteten sich an das juristische Fachpublikum, fiir das die aktuelle Rechtsprechung fiir die
tagliche Arbeit von Bedeutung sei, also an Rechtsanwalte, Richter, Notare sowie Studierende der juristischen
Fakultaten und Rechtsreferendare. Eine Gewdhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung
abstrakter Farben auf dem Gebiet der juristischen Fachzeitschriften lasse sich jedoch nicht feststellen. Ver-
lage, die Fachzeitschriften herausgaben, gestalteten die jeweiligen Zeitschrifteneinbande regelmafig farbig.
Dabei sei es nicht allgemein iblich, die Farbe als Merkmal der Zeitschrift hervorzuheben. Auch werde kein
Bezug zwischen einer Farbe und dem herausgebenden Verlag im Sinne einer Hausfarbe hergestellt. Den
angesprochenen Verkehrskreisen begegneten vielmehr verschiedenste Farben und Farbkombinationen auf
Zeitschriftenumschlagen. In ihrer Wahrnehmung verbanden sich Farbe und Ware zu einem einheitlichen Er-
scheinungsbild, so dass sie keine Veranlassung hatten, der Farbe als solcher eine herkunftshinweisende Wir-
kung beizumessen. Diese Beurteilung wird im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen. Sie Iasst auch
keinen Rechtsfehler erkennen.

20 2. Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, im Er-
gebnis sei davon auszugehen, dass das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowohl zum
Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens am 10. Juni 2008 als auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bun-
despatentgerichts im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG (iberwunden gewe-
sen sei.

21 a) Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung fiir die Waren
und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau
der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen kénnen, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede
stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit
von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-
109/97, Slg. 1999, 1-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; EuGH, GRUR 2014,
776 Rn. 40 f. - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH, Beschluss vom 19. Januar 2006 - | ZB 11/04, GRUR
2006, 760 Rn. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Ob eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft er-
worben hat, beurteilt sich nach der mutmaRlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise; dabei handelt
es sich um den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
cher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marke angemeldet wurde
(EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 39 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]). Zu berticksichtigen sind der von der Marke
gehaltene Marktanteil, die Intensitat, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der
Werbeaufwand des Unternehmens fiir die Marke sowie Erklarungen von Industrieund Handelskammern und
von anderen Berufsverbanden (BGHZ 211, 268 Rn. 31 - Sparkassen-Rot, mwN). Fiihrt eine Gesamtbetrach-
tung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein er-
heblicher Teil von ihnen die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unter-
nehmen stammend erkennen, muss dies zu dem Ergebnis fiihren, dass eine Marke infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung vorliegen (EuGH,
GRUR 2014, 776 Rn. 42 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]).

22 b) Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begriindung kann der Léschungsantrag der Antragstellerin
nicht zurlickgewiesen werden. Das Bundespatentgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass es
sich bei dem angesprochenen Verkehr um das juristische Fachpublikum handelt (dazu C IV 2 b aa) und dass
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die Markeninhaberin den geschutzten Farbton "Orange" markenmaRig verwendet hat (dazu C IV 2 b bb). Die
Beurteilung des Bundespatentgerichts, im Ergebnis sei davon auszugehen, dass die Farbe "Orange" sich in-
folge ihrer Benutzung fir "Juristische Fachzeitschriften” in den beteiligten Verkehrskreisen gemaf § 8 Abs. 3
MarkenG durchgesetzt habe, halt der rechtlichen Nachpriifung jedoch nicht stand (dazu C IV 2 b cc).

23 aa) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass es sich bei dem von juristischen Fachzeitschrif-
ten angesprochenen Verkehr um das juristische Fachpublikum handelt, fiir das die aktuelle Rechtsprechung
fur die tagliche Arbeit von Bedeutung ist, also an Personen wie Rechtsanwalte, Richter, Notare, Rechtsrefe-
rendare sowie Studierende der juristischen Fakultaten. Die Mitglieder des erkennenden Senats des Bundes-
patentgerichts gehdren zu diesen Verkehrskreisen und haben deshalb teilweise Feststellungen aufgrund ei-
gener Sachkunde getroffen. Dies wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und Iasst auch keinen
Rechtsfehler erkennen.

24 bb) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass der geschiitzte Farbton auf der Titelseite der NJW im
Anmeldezeitpunkt markenmafig verwendet und von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshin-
weis erkannt wurde. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

25 (1) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsétzlich eine Verwendung der Kennzeich-
nung als Marke, also eine markenmafRlige Verwendung und damit nicht lediglich eine beschreibende Benut-
zung voraus. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen her-
rihrend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung,
die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, Urteil vom 18.Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-
5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 64 - Philips; Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, 1-6135 = GRUR 2005,
763 Rn. 26 - Nestlé [HAVE A BREAK]; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot];
BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - |1 ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 23 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau,
mwN).

26 Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon
nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbe-
reichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf
einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Her-
kunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft
aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. BGH, Urteil vom
18. September 2014 - | ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 23 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Worterblicher; BGH,
GRUR 2015, 581 Rn. 15 - Langenscheidt-Gelb, jeweils mwN). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt
aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden
Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewdhnt
ist (vgl. BGH, Beschluss vom 19. November 2009 - | ZR 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 28 = WRP 2010, 888 -
Farbe gelb) oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die
angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2004
-1ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 [juris Rn.19] = WRP 2005, 610 -Lila-Schokolade; BGH, GRUR 2015, 1012
Rn. 24 - Nivea-Blau).

27 Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung oder Warenverpackung vom Verkehr als Herkunftshinweis ver-
standen und somit markenmaRig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht. Im Rechtsbe-
schwerdeverfahren ist daher nur zu priifen, ob das Tatgericht den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ent-
sprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob alle wesentlichen
Umstande berticksichtigt sind und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird
(BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 25 - Nivea-Blau, mwN).

28 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der von der Markeninhaberin in dem angegriffenen Farbton
gestaltete Umschlag der NJW werde vom Verkehr als Marke wahrgenommen. Den Mitgliedern des erkennen-
den Senats des Bundespatentgerichts sei als Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt, dass die Mar-
keninhaberin seit Jahrzehnten in stets gleichbleibender Weise mit dem orangefarbenen Zeitschriftenumschlag
und der Angabe "Neue Juristische Wochenschrift" sowie dem Akronym "NJW" am Markt aufgetreten sei. Die
spatestens seit 1976 andauernde und intensive Benutzung des Orange-Farbtons fiir die hier relevanten Waren
werde durch die vorgelegten Zeitschriftenexemplare aus unterschiedlichen Jahren sowie verschiedene Wer-
beanzeigen und Werbemittel gestltzt. Aus diesen Unterlagen gehe eine markenmaRige Benutzung des streit-
gegenstandlichen Farbtons hervor. Die Farbe werde nicht durch herkdmmliche Herkunftshinweise in den Hin-
tergrund gedrangt, sondern dominiere die Umschlage der Fachzeitschrift. Konkrete Werbetexte, die den be-
anspruchten Orangeton herausstellten und einen Zusammenhang zwischen Ware und Farbe herstellten, fehl-
ten zwar. In der Werbung und auf der Internetseite der NJW werde der Farbton jedoch plakativ als Schrift und
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Hintergrundfarbe eingesetzt. In einem Bericht im H6rfunk und in einem Kommentar einer Rechtsanwaltin an-
Iasslich des 60. Jahrestags des Erscheinens der ersten Ausgabe der NJW im Jahr 2007 werde auf die orange-
rote Farbe des Hefts Bezug genommen. Die Markeninhaberin habe auflerdem im Anmeldeverfahren darauf
hingewiesen, dass ihr in einer Produktanzeige eines Konkurrenzverlags zum 50. Erscheinungsjahr der NJW
gratuliert worden sei, wobei die Buchstabenfolge "NJW" dort bewusst in Orange gehalten gewesen sei. All
dies gebe dem angesprochenen Verkehr Anlass, die Verwendung der Farbe als Marke zu sehen. Dem stehe
nicht entgegen, dass das angegriffene Zeichen ausschlief3lich in Kombination mit weiteren Kennzeichen der
Markeninhaberin verwendet werde. Denn ein Zeichen misse fiir eine markenmafige Verwendung nicht not-
wendig in Alleinstellung benutzt werden. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

29 (3) Das Bundespatentgericht ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht davon ausgegangen,
dass eine markenmafige Verwendung einer Farbe die Regel und nicht die Ausnahme darstelle. Das Bundes-
patentgericht ist vielmehr aufgrund der von ihm festgestellten jahrzehntelangen Verwendung des durch die
angegriffene Marke geschitzten Farbtons fiir die NJW und aufgrund des Umstands, dass die Farbe die Um-
schlage der Fachzeitschrift dominiert und durch andere Herkunftshinweise wie durch den Schriftzug
"NJW"nicht in den Hintergrund gedrangt wird, zu dem Ergebnis gelangt, dass die hiervon angesprochenen
Verkehrskreise, zu denen es selbst gehort, in der verwendeten Farbe ausnahmsweise einen Herkunftshinweis
fur eine bestimmte juristische Fachzeitschrift sehen. Gestiitzt wird dies zusatzlich durch die Erklarungen der
Industrie- und Handelskammer vom 11. Februar 2009 und der Bundesrechtsanwaltskammer vom 30. Januar
2009, die die Markeninhaberin im Anmeldeverfahren vorgelegt hat. In diesen Erklarungen wird (ibereinstim-
mend die Einschatzung mitgeteilt, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem geschitzten Farbton ei-
nen Herkunftshinweis sehen.

30 (4) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist die Benutzung der geschiitzten Farbe fiir die NJW
geeignet, ihre markenmaRige Benutzung fiir juristische Fachzeitschriften zu belegen. Dem steht nicht entge-
gen, dass die Markeninhaberin weitere juristische Fachzeitschriften herausgibt, die andere Farben aufweisen,
wie etwa die "GRUR" und die "GRUR Int.", die in griiner Farbe gehalten sind. Die Verkehrsdurchsetzung setzt
gemaR § 8 Abs. 3 MarkenG lediglich voraus, dass sich die Marke infolge ihrer Benutzung fir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Die
Nutzung der Farbe als "Hausfarbe" wird von dieser Vorschrift nicht gefordert (vgl. zur Verkehrsgeltung BGH,
Urteil vom 29. Juli 2021 - | ZR 139/20, GRUR 2021, 1199 Rn. 40 = WRP 2021, 1295 - Goldhase llI).

31 cc) Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begriindung kann nicht angenommen werden, die Farbe
"Orange" habe sich zum Anmeldezeitpunkt und im Zeitpunkt seiner Entscheidung infolge ihrer Benutzung fiir
juristische Fachzeitschriften in den beteiligten Verkehrskreisen gemaf § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt. Das
Bundespatentgericht hat zwar Tatsachen und Indizien festgestellt, die die Verkehrsdurchsetzung nahelegen.
Es hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, verbleibende Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung der ange-
griffenen Marke gingen zu Lasten der Léschungsantragstellerin.

32 (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union kdnnen bei der Beurteilung der
Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, der von der Marke gehaltene Markt-
anteil, die Intensitat, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand
des Unternehmens fiir die Marke sowie Erklarungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen
Berufsverbanden beriicksichtigt werden (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee [Chiemseeg];
GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - | ZB
24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 28 = WRP 2008, 1087 - VISAGE). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchset-
zung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungs-
kraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klaren zu lassen (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Wind-
surfing Chiemsee [Chiemsee]; GRUR 2014, 776 Rn. 43 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]), die haufig das
zuverlassigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt (BGH, Beschluss vom 17.
Oktober 2013 - | ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 32 = WRP 2014, 438 - test). Solche Schwierigkeiten sind
gegeben, wenn der Markenschutz fiir ein Zeichen beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombi-
nation mit anderen Elementen benutzt worden ist. In einem solchen Fall lassen die Umsténde, die - wie Um-
satze, Marktanteile und Werbeaufwendungen - sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen kénnen, re-
gelmaRig nur darauf schlieflen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung
durchgesetzt ist (BGHZ 211, 268 Rn. 32 - Sparkassen-Rot, mwN). Bei der Frage, ob sich eine Farbe im Ver-
kehr als Marke durchgesetzt hat, wird sich die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Regelfall erst nach
Vorlage eines methodisch einwandfreien Parteigutachtens oder eines von Amts wegen einzuholenden gericht-
lichen Sachverstandigengutachtens (vgl. dazu BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 42 - Nivea-Blau) treffen lassen.
Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen.

33 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Gesamtschau der von der Markeninhaberin im Anmel-
deverfahren vorgelegten Unterlagen und ihre Angaben sowie teils gerichtsbekannte oder von Amts wegen
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ermittelte Umsténde legten auch ohne ein demoskopisches Gutachten eine Durchsetzung der als Marke ein-
getragenen Farbe "Orange" fur die Waren "Juristische Fachzeitschriften" in den maRgeblichen Verkehrskrei-
sen nahe. Die jahrzehntelange, ununterbrochene und auch in der Werbung prasente Benutzung der Marke fiir
die NJW im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und nach der Wiedervereinigung auch in den
neuen Bundeslandern sei gerichtsbekannt. Die beanspruchten Waren bezdgen sich auf ein eng umgrenztes,
wirtschaftlich eigenstdndiges Marktsegment. Die Markeninhaberin habe glaubhaft vorgebracht, dass das Ti-
telblatt der NJW spétestens seit dem Jahr 1976 konstant in dem als Marke geschitzten Farbton gehalten sei
und dass die Zeitschrift zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Auflagenhéhe von etwa 43.000 erreicht habe. Dies
bedeute einen hohen Marktanteil der Markeninhaberin im Bereich der juristischen Fachzeitschriften. Juristi-
sche Zeitschriften wiirden nicht von jedem Leser selbst erworben, sondern lagen regelmaRig in Kanzleien,
Behdrden, Gerichten und Universitaten in deren Bibliotheken oder Lesesélen fir alle Interessierten aus oder
wirden dort in den Umlauf gegeben. Daraus lasse sich schlieen, dass der Kreis der Leser die Auflagenhdhe
deutlich Ubersteige. Es dirfte kaum einen Juristen in Deutschland geben, der die NJW mit ihrer typischen
orangefarbenen Titelseite nicht kenne. Es handele sich um eines der wichtigsten und verbreitetsten Arbeits-
mittel fiir Juristen. In der Presse werde die NJW vielfach als Pflichtlektire oder als bedeutendste Zeitschrift fur
die juristische Theorie und Praxis bezeichnet. Die von der Markeninhaberin vorgelegte EMNID-Reichweiten-
analyse aus dem Jahr 1998 sowie die Erklarungen der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main vom
11. Februar 2009 und der Bundesrechtsanwaltskammer vom 30. Januar 2009 bestatigten die grofRe Verbrei-
tung der NJW zumindest unter den Rechtsanwalten. FUr den Entscheidungszeitpunkt gelte nichts anderes,
wobei sich im Hinblick auf die allgemeine Marktentwicklung mit zahlreichen digitalen Angeboten die Auflagen-
hoéhe der NJW-Printausgabe Uber die letzten Jahre verringert habe und zwischen dem 1. Juli 2018 und dem
30. Juni 2019 nunmehr circa 27.000 erreiche und die tatsachlich verbreitete Auflage etwa 25.000 betrage.

34 Der Vortrag der Markeninhaberin im Anmeldeverfahren habe einen betrachtlichen Kennzeichnungsgrad
der Farbmarke zum Anmeldezeitpunkt erwarten lassen. Der wenig substantiierte Vortrag der Antragstellerin
trage nicht die Feststellung einer fehlenden Verkehrsdurchsetzung. Es kdénne auch nicht festgestellt werden,
dass eine demoskopische Befragung und Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt eine
Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen hatte. Allerdings stehe nicht zweifelsfrei fest, dass die Tatsachen und
Indizien, die eine hohe Bekanntheit der NJW belegten, ausreichend seien, um den Nachweis der Verkehrs-
durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen fiir die Farbmarke als erbracht anzusehen. Dies gelte erst
recht fiir den Zeitpunkt der Entscheidung Gber den Loschungsantrag. Eine Léschung der angegriffenen Marke
komme nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht in Betracht, weil verbleibende Zweifel daran,
ob ein Schutzhindernis im Anmeldezeitpunkt bestanden habe, zu Lasten des Antragstellers des Léschungs-
verfahrens gingen. Das halt der rechtlichen Nachpriifung nicht stand.

35 (3) Nach der bisherigen Senatsrechtsprechung gehen allerdings verbleibende Zweifel, ob ein Schutzhin-
dernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, zu Lasten des Antragstellers des Léschungsverfahrens und nicht des
Markeninhabers (BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - | ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Rn. 31 = WRP 2009,
815 - POST II, mwN; Beschluss vom 9. Juli 2009 - | ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 48 = WRP 2010, 260 -
ROCHER-Kugel).

36 (4) Der Senat hat bislang offengelassen, ob hieran angesichts der Entscheidung "Farbmarke Rot" des
Gerichtshofs der Europaischen Union (EuGH, GRUR 2014, 776 - Oberbank u.a.) festgehalten werden kann,
ob eine Anderung der Senatsrechtsprechung angezeigt oder ob angesichts der Formulierung der Vorlagefra-
gen in jenem Verfahren durch das Bundespatentgericht (vgl. BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 19 - Gelbe Worter-
bicher) hierzu eine weitere Vorlage an den Gerichtshof der Europaischen Union erforderlich ist (BGHZ 211,
268 Rn. 55 - Sparkassen-Rot).

37 (5) Der Senat hat seine Rechtsprechung, dass die Darlegungs- und Beweislast fir die Voraussetzungen
des Verfalls die Klagepartei und nicht den Inhaber der angegriffenen Marke trifft, im Hinblick auf die neuere
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union aufgegeben (BGH, Urteil vom 14. Januar 2021 - |
ZR 40/20, GRUR 2021, 736 Rn. 22 = WRP 2021, 623 - STELLA, zur Verdffentlichung in BGHZ vorgesehen).
Danach obliegt es grundsatzlich dem Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand eines Antrags auf Erkla-
rung des Verfalls ist, die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachzuweisen. Dieser ist am besten in der Lage,
den Beweis fir die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stiitzen vermdgen, dass seine
Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. EuGH, Urteil vom 26. September 2013 - C-610/11, GRUR Int. 2013,
1047 Rn. 63 - Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions [CENTROTHERM]; EuGH,
GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18
und C-721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 79 bis 81 = WRP 2021, 29 - Ferrari [testarossal]).

38 (6) Nichts anderes kann fiir die Frage gelten, wer im Anmeldeverfahren oder im Loschungsverfahren die
Feststellungslast dafiir tragt, dass sich das in Rede stehende Zeichen im Verkehr infolge Benutzung durchge-
setzt hat. Der Gerichtshof der Europaischen Union hat entschieden, dass der Markenanmelder die Tatsache
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nachzuweisen hat, dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben hat, weil es sich dabei
sowohl im Rahmen eines Anmeldeverfahrens als auch im Rahmen eines Loschungsverfahrens um eine Aus-
nahme von den Eintragungshindernissen handelt. Der Inhaber der streitigen Marke ist am besten in der Lage,
den Beweis fir die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stiitzen vermdgen, dass seine
Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dies gilt insbesondere fiir die zum Nach-
weis einer solchen Benutzung geeigneten Gesichtspunkte wie Intensitat, Umfang und Dauer der Benutzung
dieser Marke sowie der fir sie betriebene Werbeaufwand (EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 68 bis 70 - Oberbank
u.a. [Farbmarke Rot]).

39 Zwar beruht die Farbmarke Rot-Entscheidung des Gerichtshofs der Europaischen Union auf der Vorgabe
des 33. Senats des Bundespatentgerichts in dem Vorabentscheidungsersuchen (BPatG, Beschluss vom 8.
Marz 2013 - 33 W (pat) 33/12, BPatGE 53, 256), im deutschen Recht sei von der Befugnis nach Art. 3 Abs. 3
Satz 2 der Richtlinie 2008/95/EG kein Gebrauch gemacht worden (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 65 und
74 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]). Diese Vorgabe ist unzutreffend, weil der deutsche Gesetzgeber von
dieser Befugnis im Eintragungsverfahren durch § 37 Abs. 2 MarkenG (BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test)
und im Léschungsverfahren durch § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG (BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 40 - Nivea-Blau)
Gebrauch gemacht hat. Angesichts der nachfolgenden Testarossa-Entscheidung des Gerichtshofs der Euro-
paischen Union (GRUR 2020, 1301 Rn. 81 - Ferrari) ist aber nicht mehr zweifelhaft, dass es dem Markenin-
haber generell im Loschungsverfahren obliegt, diejenigen Umstande nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-
)Bestand seiner Marke ergibt und dass die Vorgabe des Bundespatentgerichts im Vorabentscheidungsersu-
chen fir die Beurteilung der Beweislast in der Farbmarke Rot-Entscheidung des Gerichtshofs der Europai-
schen Union ohne Bedeutung war. Der Senat halt deshalb an seiner bisherigen Rechtsprechung nicht mehr
fest.

40 V. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Uni-
onsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europaischen Union erfordern. Die
im Streitfall maRgeblichen Kriterien fiir die Prifung, ob das angegriffene Zeichen infolge Benutzung Unter-
scheidungskraft erworben hat, sind durch die angefliihrte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen
Union geklart. Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die entsprechenden Anforderungen
erfillt, ist Aufgabe der mit dem Eintragungs- und Léschungsverfahren befassten Amter und Gerichte der Mit-
gliedstaaten (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 ff. - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]). Auch die Frage,
welcher der Beteiligten im Loschungsverfahren die Feststellungslast tragt, ist durch die neuere Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Européaischen Union zweifelsfrei geklart (vgl. EuGH, GRUR 2020, 1301 Rn. 79
bis 81 - Ferrari [testarossa]).

41 D. Der angefochtene Beschluss des Bundespatentgerichts ist daher aufzuheben und die Sache zur ander-
weitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Mar-
kenG). Fur das weitere Verfahren, in dem das Bundespatentgericht erneut zu prifen haben wird, ob sich die
Farbe "Orange" im Verkehr als Marke fir juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat, weist der Senat auf
Folgendes hin:

42 Das Bundespatentgericht wird der Markeninhaberin im Hinblick auf die gednderte Rechtsprechung des
Senats zur Feststellungslast fiir das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung Gelegenheit
zu geben haben, hierzu erganzend vorzutragen und gegebenenfalls weitere Beweise, insbesondere ein de-
moskopisches Gutachten, vorzulegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu beantragen.
Ubersteigt der in einem solchen Gutachten ermittelte Zuordnungsgrad zum Anmeldezeitpunkt oder zum Ent-
scheidungszeitpunkt die Schwelle von 50%, ist in der Regel von einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede
stehenden Farbmarke auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 34 f. - Nivea-Blau; vgl. zur Terminologie
BGH, GRUR 2021, 1199 Rn. 59 - Goldhase IIl, mwN).
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