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BGH: Obi verliert Verfahren um die Farbmarke Orange

Die Baumarkt-Kette Obi mit Hauptsitz
in Wermelskirchen hat den achtjih-
rigen Rechtsstreit um die Farbmarke
Orange verloren. Der unter anderem
fiir das Markenrecht zustindige 1. Zi-
vilsenat des Bundesgerichtshofs hat
entschieden, dass die Farbe Orange
keinen Markenschutz fiir eine Bau-
marktkette genieft (Urteil vom 17.
September 2026 — Az.: 1 ZB 58/25).

Eine beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) in Miinchen
eingetragene Farbmarke ist etwas Be-
sonderes — derzeit sind nur rund 160
Farbmarken im DPMA-Register zu
finden. Das Milka-Lila war 1995 als
erste deutsche Einzel-Farbmarke ein-
getragen worden. Zum illustren Farb-
marken-KlIub gehoren das Nivea-Blau,
das Sparkassen-Rot das Telekom-Ma-
genta, das ADAC-Gelb (fiir Dienst-
leistungen), das Kércher-Gelb (fiir
Hochdruckreiniger) und seit 2025 das
Manner-Rosa. Fiir kurze Zeit zéhlte
auch das Obi-Orange dazu — der Farb-
ton RAL 2008 wurde 2010 angemel-
det und 2012 eingetragen. Doch die
Konkurrenten Hornbach und Globus,
die ebenfalls den Farbton verwenden,
beantragten mit Erfolg die Loschung.
Die Loschung wurde mit Bescheid des
DPMA vom 9. Mai 2018 verfiigt und
vorgenommen.

BGH zieht Schluss-Strich und lehnt
Obi-Beschwerde ab

Gegen den DPMA-Bescheid zog Obi
vor das Bundespatentgericht mit Sitz
in Miinchen. Allerdings ohne Erfolg,
denn das Bundespatentgericht wies
die Beschwerde von Obi gegen die
Loschung zuriick (Urteil vom 5. Juni
2025 — Az.: 29 W (pat) 24/18).

Obi hat beim Verfahren um die Farbmar-
ke Orange eine Niederlage einstecken
miissen

Mit ihrer vom Bundespatentgericht
zugelassenen Rechtsbeschwerde ver-
folgte die Baumarkt-Kette Obi ihren
Antrag auf Zuriickweisung der Lo-
schungsantrage weiter und zog vor den
Bundesgerichtshof nach Karlsruhe.

Die Entscheidung des Bundesge-
richtshofs

In der Pressemitteilung Nr. 170/2026
vom 17. September 2026 werden das
Urteil sowie die Griinde erldutert: ,,Die
Rechtsbeschwerde der Marken-Inha-
berin hat keinen Erfolg. Das Bundespa-
tentgericht hat zu Recht angenommen,
dass der Eintragung der angegriffenen
Marke das Schutzhindernis ihrer feh-
lenden Unterscheidungskraft entge-
gensteht.

Abstrakten Farbmarken fehlt im Allge-
meinen die fiir die Eintragung erforder-
liche Unterscheidungskraft, weil Ver-
braucher aus der Farbe eines Produkts
regelméBig nicht auf die Herkunft der
Ware oder der erbrachten Dienstlei-
stung aus einem bestimmten Unterneh-
men schlieen. Es sind keine besonde-
ren Umstinde ersichtlich, aufgrund
derer der angegriffenen Marke eine
originire Unterscheidungskraft zu-
zumessen sein konnte. Der angespro-
chene Verkehr ist nicht daran gewdhnt,
dass fiir Einzelhandelsdienstleistungen
im Bereich von Bau- und Heimwerker-
Artikeln Farben als Kennzeichnungs-
mittel verwendet werden.

Das Eintragungshindernis der feh-
lenden origindren Unterscheidungs-
kraft der angegriffenen Marke ist nicht
im Wege der Verkehrsdurchsetzung im
Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG iiber-
wunden worden.

Das Bundespatentgericht hat zu Recht
angenommen, dass die angegriffene
Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung
im Jahr 2010 nicht infolge ihrer Benut-
zung Unterscheidungskraft erlangt hat-
te. Aus dem im Eintragungsverfahren
vorgelegten demoskopischen Gutach-
ten aus dem Jahr 2012 ergibt sich ein
- fiir die Annahme der Verkehrsdurch-
setzung nicht ausreichender - Zuord-
nungsgrad von lediglich 45,6 Prozent
in der Gesamtbevolkerung. Bei Ein-
zelhandelsdienstleistungen im Bereich
von Bau- und Heimwerker-Artikeln
zahlt die Gesamtbevolkerung zum
angesprochenen Verkehr, weil es sich
um Waren des Massenkonsums han-
delt, an denen bei jedem Verbraucher
ein Bedarf entstehen kann. Auch in der

Fortsetzung auf Seite 2
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Gesamtschau mit den von der Marken-
Inhaberin vorgetragenen Umsténden
zu Dauer und Umfang der damaligen
Markennutzung ist die Annahme der
Verkehrsdurchsetzung nicht gerecht-
fertigt.

Das Bundespatentgericht hat weiter zu
Recht angenommen, dass auch fiir den
Zeitpunkt der miindlichen Verhand-
lung im Januar 2025 eine Verkehrs-
durchsetzung nicht mit der erforder-

lichen Sicherheit festgestellt werden
kann. Das von der Marken-Inhaberin
vorgelegte demoskopische Gutachten
aus dem Jahr 2020, das zu einem Zu-
ordnungsgrad von 49,6 Prozent in der
Gesamtbevolkerung gelangt, reicht
zum Beweis nicht aus. Die Antragstel-
lerinnen haben gegenbeweislich ein
demoskopisches Gutachten aus dem
Jahr 2021 vorgelegt, das zu einem Zu-
ordnungsgrad von 30 Prozent gelangt.
Das Bundespatentgericht hat es ohne
Rechtsfehler fiir ausgeschlossen ge-
halten, dass der geringere Zuordnungs-

grad auf methodische Mingel des
Gegengutachtens zurlickzufiihren ist.
Es hat ebenfalls rechtsfehlerfrei ange-
nommen, dass die danach bestehenden
Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung
der angegriffenen Marke im Januar
2025 durch die von der Marken-In-
haberin vorgetragenen Umstinde zu
Dauer und Umfang der Markennut-
zung nicht ausgerdumt werden. Das
Bundespatentgericht musste nicht von
Amts wegen ein gerichtliches demo-
skopisches Gutachten zur Frage der
Verkehrsdurchsetzung einholen.” (ps)
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Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG wird Titelschutz fiir einen Mandanten
in Anspruch genommen fiir:

European Visibility Index
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und Kombination

zur Verwendung in allen Medien.

Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
GanghoferstraBe 33 ,80339 Miinchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in An-
spruch fiir:

Blaues Eis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Sven Thanheiser,
WaldmiillerstraBe 15 ,81479 Miinchen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch
fiir:

~Kindergeburtstag”
»Schnitzeljagd”

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, inshe-
sondere Fernsehen, Film, Horfunk, Datentrager aller Art, elektronische und
digitale Medien.

Wiedemann & Berg Film GmbH,
TaunusstraBe 21, 80807 Miinchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch
fiir:

Gliicklich

Bin ich Gliicklich

Bin ich Gliicklich?

IN DA HOUSE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, inshe-

sondere Fernsehen, Film, Horfunk, Datentrager aller Art, elektronische und
digitale Medien.

Wiedemann & Berg Film GmbH,
TaunusstraBe 21, 80807 Miinchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich fiir einen Mandanten
Titelschutz in Anspruch fiir:

Brothers

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen fiir alle
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere fiir Druckereierzeugnisse,
Fernsehen, Film, Horfunk, Datentrager aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians,
TEAL Rechtsanwalte PartG mbB,
WidenmayerstraBe 10, 80538 Miinchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir in Vertretung einer
Mandantin Titelschutz in Anspruch fiir:

Pop Up Dinner
Bock auf Hollywood
Eine Brise Mord — Alte Versprechen

in samtlichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Kombinationen, Ab-
wandlungen, Schriftarten und grafischen Gestaltungen sowie mit allen
Zusatzen in allen Medien einschlieBlich Tontragern, Bildtontrégern, Audio-
und audiovisuellen, elektronischen und digitalen Medien (sowohl linear
als auch non-linear) und Netzwerken, inklusive Offline- und Onlinedienste,
Domain-Bezeichnungen im Internet sowie fiir Mobilfunkdienste, Multime-
diaanwendungen, Film, Rundfunk-, Horfunk- und Fernsehsendungen und
ahnliche Inhalte, Promotion fiir Film sowie Rundfunk-, Horfunk- und Fern-
sehsendungen und &hnliche Inhalte, Musik- und Biihnenveranstaltungen,
Tourneen, Messen, Kongresse und sonstige Veranstaltungen jeder Art, fiir
Merchandising in jeglicher Form, fir Druckerzeugnisse und Printmedien
aller Art sowie fiir Software-Erzeugnisse und Datentrager.

SNP Schlawien Partnerschaft mbB
Rechtsanwalte Steuerberater,
Bismarckallee 10, 79098 Freiburg

Es gibt noch viel zu entdecken...

Bitte helfen Sie kranken Kindern. Unterstiitzen Sie
das neue Kinderzentrum Bethel mit Ihrer Spende.

Spendenkonto (IBAN): DE48 4805 0161 0000 004077
Stichwort: KINDGESUND - www.kinder-bethel.de

Bethel

6081
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