30 W (pat) 20/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 395 28 772

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. Marz 2010 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende,

des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

1 Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Fur die Beschwerdegegnerin war -am 13.Juli 1995 angemeldet- am
28. Juli 2005 die Marke Nr. 395 28 772




fur die Waren

»Aktive und passive Baueinheiten fir stationdre Funk- und Fern-
sehempfangsanlagen, insbesondere Satellitenempfangsanlagen;
Radio- und Televisionseinrichtungen sowie Zubehdr dafur; elektri-
sche und nichtelektrische Kontroll-, Mel3- und Signalapparate und
nachrichtentechnische Gerate; elektrisches und mechanisches
Zubehor fur Antennenanlagen; Mel3-, Kontroll- und Prufgerate fur
Antennenanlagen; elektrische Anschlisse und Verbindungen;
elektrische Apparate und Schaltgerate (soweit in Klasse 9 enthal-
ten); elektrische Schalttafeln und Verteiler; elektrische und elek-
tronische Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen; Sendestatio-
nen und Sender; Gerate fur Draht- oder drahtlose Ubertragungs-
und Empfangstechnik, Verstarkungsapparate; Gehause fur die

genannten Waren*

als Farbmarke - farbig in Signalblau (RAL 5005) und Silber (RAL 9006) konturlos -

eingetragen worden mit folgender Beschreibung:

»ES wird Schutz begehrt fir die Farbkombination blau/silber bei Geh&usen der im
Warenverzeichnis genannten Waren, wobei das Gehause silber gemafl RAL 9006
ist und an dem Gehdause stirnseitig blaue Gehausedeckel gemafl RAL 5005 vor-
handen sind.”

Auf den Loschungsantrag der Antragstellerin vom 18. August 2006 gestitzt auf
§ 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 und 8§ 8 MarkenG, hat die Markenabteilung 3.4
des Deutschen Patent- und Markenamts am 3. Januar 2008 beschlossen:

1. Die Eintragung der Marke 395 28 772 wird gel6scht.

2. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.



Die Markenabteilung hat unter Punkt 1. der Beschlussbegriindung u. a. ausge-
fuhrt, Gegenstand des Léschungsverfahrens sei die Marke in der konkret einge-
tragenen Form, dabei handle es sich um eine bestimmte Farbkombination in einer
konkreten Erscheinungsform und damit um eine Aufmachungsfarbmarke. Es sei
allerdings festzustellen, dass die eingetragene Marke von der urspriinglich ange-
meldeten Marke abweiche. Auch wenn die Eintragung der Farbmarke von der an-
gemeldeten Marke abweiche, sei entgegen der Ansicht der Antragstellerin eine
Berichtigung nach 8§ 45 MarkenG nicht moglich. Die Eintragung einer anderen als
der angemeldeten Marke sei auch nicht im Wege des L&schungsverfahrens zu

revidieren, da die Léschungsgriinde des 8§ 50 MarkenG abschlie3end seien.

Unter Punkt 2. der Beschlussbegriindung hat die Markenabteilung ausgefihrt, der
eingetragenen Marke habe aber zum Eintragungszeitpunkt die erforderliche Un-
terscheidungskraft gefehlt und fehle noch und sei deswegen zu léschen. Es sei
schon fir die Zeit vor der Eintragung festzustellen, dass auf dem hier betroffenen
Warenbereich der elektrischen Gerate, Anlagen und Apparate als Aufmachung der
Gehause die regelméRig nur dekorative Verwendung vor allem von Farbkombina-
tionen mit Silber (vielfach blau/silber) nicht untblich sei. Es sei nicht feststellbar,
dass der Verkehr der farblichen Gestaltung dieser Gehause mehr als einen deko-
rativen Charakter entnehme. Die beanspruchte Kombination der Farben Blau und
Silber falle in keiner Weise aus dem Rahmen der bereits verwendeten Farbzu-
sammenstellungen und sei branchenublich. Die eingetragenen Marke sei daher zu
l6schen. Fur die Auferlegung der Kosten oder fur die Ruckzahlung der L6-
schungsantragsgebuhr aus Billigkeitsgriinden sei kein Anlass geboten.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die Kostenentschei-
dung, die sie fur unbillig halt, ebenso wie die unterbliebene Rickerstattung der
Ldschungsantragsgebihr und begehrt die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr.
Sie ist der Ansicht, sie habe die vollstdndige Loschung der zwar als DE
395 28 772 eingetragenen, aber so nicht angemeldeten Marke beantragt. Die Ein-

tragung einer anderen als der angemeldeten Marke sei als fehlerhafter Verwal-



tungsakt vom DPMA selbst zurickzunehmen, ein Léschungsantrag sei daher un-

zulassig und die Gebuhren somit an sie zurtickzuerstatten.

Die Antragsgegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht gedul3ert.

Wegen der Einzelheiten des Verfahrens sowie das Vorbringen der Beteiligten wird
auf die eingereichten Schriftsatze und den weiteren Akteninhalt Bezug genom-

men.

A  Kostenentscheidung

Die ausschlief3lich gegen die Kostenentscheidung der Markenabteilung gerichtete
Beschwerde der Antragstellerin ist statthaft (vgl. Strobele/Hacker MarkenG 9. Aufl.
§ 71 Rdn. 9), jedoch nicht begriindet.

1. Das Markengesetz sieht fur die Verfahren vor dem Patentamt grundsatzlich
vor, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten tragt (8 63 Abs. 1 Satz 3
MarkenG). Der Verfahrensausgang - also die blo3e Tatsache des Obsiegens -
schliel3t es namlich noch nicht aus, dem Obsiegenden Kosten aufzuerlegen. Wenn
es aber der Billigkeit entspricht, kann das Patentamt von diesem Grundsatz ab-
weichen und die Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen. Fir ein
Abweichen bedarf es stets besonderer Umstande, die insbesondere dann gege-
ben sind, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsatzen
von vornherein aussichtslosen Situation eine nicht haltbare Rechtsposition weiter
verfolgt und damit gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht versto(3t (st. Rspr., vgl.
Strobele/Hacker MarkenG, 9. Aufl.,, 8§ 63 Rdn. 7 i. V. m. 8§ 71 Rdn. 11 m. w. N.). Es

handelt sich dabei um eine Ermessensentscheidung, die im Beschwerdeverfahren



in vollem Umfang der Nachprifung durch das Bundespatentgericht unterliegt (vgl.
BPatGE 10, 310 (312) m. w. N.; Strobele/Hacker a. a. O., § 71 Rdn. 9).

So entspricht es im Fall einer bdsglaubigen Markenanmeldung, der stets ein
rechtsmissbréauchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, im Regelfall
der Billigkeit, dem Markeninhaber im Fall der Loschung die Kosten des L6-
schungsverfahrens aufzuerlegen. Ebenfalls der Billigkeit entspricht es, die Kosten
des Ldschungsverfahrens einem Markeninhaber aufzuerlegen, der trotz einer er-
sichtlich begriindeten Ldschungsaufforderung an einer gemaR 8§88 MarkenG
schutzunfahigen Marke festhalt und damit den Ldéschungsantrag provoziert. Ein
solcher Fall ist dagegen nicht gegeben, wenn sich im Zusammenhang mit einer
glatt beschreibenden und damit originar schutzunfahigen Angabe zahlreiche eror-
terungswurdige Fragen im Zusammenhang mit einer moglichen Verkehrsdurch-
setzung stellen (vgl. Strébele/Hacker a. a. O. 8 71 Rdn. 14).

2. Im vorliegenden Fall ergeben sich nach Auffassung des Senats keine Anhalts-
punkte dafur, dass besondere Umstéande vorliegen, die ein Abweichen vom oben-
genannten Grundsatz rechtfertigen wirden.

So ist auch nichts dafiir vorgetragen, dass der Antragsgegnerin ein Uber die blof3e
Kenntnis der mangelnden Schutzfahigkeit hinausgehendes rechtsmissbrauchli-
ches Handeln des Anmelders bei der Anmeldung vorzuwerfen ware, wie die An-
gabe falscher Tatsachen oder eine sonstige Tauschung des Patentamts bezglich
der angemeldeten Marke.

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin trotz
ersichtlich begriindeter Léschungsaufforderung an ihrer schutzunfahigen Marke
festgehalten und somit ein Léschungsverfahren provoziert hatte. Es waren viel-
mehr im Anmeldeverfahren wie auf S. 6 und S. 11 des Beschlusses der Marken-
abteilung ausgefuhrt, zumindest fur einen Teil der Waren die Frage der Verkehrs-
durchsetzung erortert worden, so dass sich der Antragsgegnerin nicht der Ein-
druck aufdrdngen musste, sie halte in einem vdllig aussichtslosen Verfahren an
einer schutzunfahigen Marke fest. Zudem gab es kontrovers diskutierte Fragen

zum Schutz von Farbmarken, die dem EuGH durch zwei Vorlageverfahren zur



Klarung angetragen waren und die zur Aussetzung des Eintragungverfahrens hier
gefuhrt hatten. Die Markenabteilung ist deshalb zu Recht davon ausgegangen,

dass das Verfahren fur eine Kostenauferlegung keinen Anlass bot.

B  Loschungsantragsgebuhr

Nach § 63 Abs. 2 MarkenG kann das Patentamt anordnen, dass die Gebuhr fur
das Loschungsverfahren ganz oder teilweise zurtickgezahlt wird, wenn dies der
Billigkeit entspricht. Bei der Loschungsantragsgebihr wird eine Rickzahlung aus
Billigkeitsgriinden in Fallen angezeigt sein, in denen das Patentamt bei der Eintra-
gung ersichtlich absolute Schutzhindernisse missachtet hat und deshalb dem L6-
schungsantrag ohne weiteres stattzugeben ist (vgl. Strobele/Hacker a. a. O. § 63
Rdn. 13).

Auch nach Auffassung des Senats ergeben sich vorliegend keine Anhaltspunkte
daflr, dass das Patentamt das hier der Léschungsanordnung zugrunde liegende
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Eintragungsverfahren
missachtet hat und die Eintragung der Marke entgegen dem offensichtlich beste-
henden Schutzhindernis vorgenommen hat. Die Fragen, die die Markenabteilung
im Ldschungsverfahren geprift hat, ndmlich ob schon in der Zeit vor der Eintra-
gung auf dem hier betroffenen Warenbereich flir Geh&ause die dekorative Verwen-
dung von Farbkombinationen mit Silber tblich war und ob der Verkehr der farbli-
chen Gestaltung dieser Gehduse mehr als einen dekorativen Charakter entnahm
und ob die beanspruchte Kombination der Farben Blau und Silber aus dem Rah-
men der bereits verwendeten Farbzusammenstellungen fiel oder branchentblich
war, waren einer Fehleinschatzung zuganglich, ohne dass dies eine Missachtung
ersichtlich bestehender Schutzhindernisse gewesen ware. Bei der unzutreffenden
Beurteilung durch die Markenstelle im Eintragungsverfahren zur Frage der fehlen-
den kennzeichnenden Wirkung bzw. des lediglich dekorativen Charakters der vor-
liegenden Farbkombination im fraglichen Warenbereich der betreffenden Branche
handelte es sich zwar um eine Fehleinschatzung, nicht jedoch um eine véllig un-

vertretbare Rechtsanwendung.



Ohne Auswirkung hierauf ist der Umstand, dass eine andere Marke als angemel-
det eingetragen worden war. Wie die Markenabteilung festgestellt hat, besteht
eine Bindung an die Eintragung im Register, so dass die eingetragene Marke und
nicht die Anmeldung Gegenstand des Ldschungsverfahrens war.

Die Entscheidung der Markenabteilung, die Ldschungsantragsgebihr nicht zu-
rickzuzahlen, ist daher zur Recht ergangen. Die Zurickweisung der Beschwerde
unter Punkt 1. des Tenors umfasst auch diese Entscheidung, so dass keine ge-
sonderte Tenorierung zum Antrag auf Erstattung der Léschungsantragsgebihr

erforderlich war.

C Riuckzahlung der Beschwerdegebihr

Der zulassige Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr ist unbegriindet.
Gemal3 8§ 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Be-
schwerdegebuhr zurtickgezahlt wird. Die Rickzahlung als Ausnahme gegenuber
dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhangigen Gebuhrenpflichtigkeit
der Beschwerde wird nur aus Billigkeitsgriinden angeordnet, d. h. in Fallen, in de-
nen es auf Grund der besonderen Umstande unbillig ware, die Beschwerdegeblhr
einzubehalten. Hierbei kommt es weder auf den Ausgang des Beschwerdeverfah-
rens noch auf die Feststellung eines vorwerfbaren Fehlers der Vorinstanz an (vgl.
Strobele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 31). Billigkeitsgriinde fur die Rickzahlung kén-
nen sich insbesondere aus Verfahrensfehlern wie der Verletzung des rechtlichen
Gehors in der Vorinstanz ergeben. Fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts
rechtfertigt die Rickzahlung an sich noch nicht. Diese kommt nur in Betracht,
wenn die Rechtsanwendung als vollig unvertretbar erscheint, z. B. weil eindeutige
gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amtspraxis bzw. eine standige
Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (vgl. Strobele/Hacker a.a. O. §71
Rdn. 32).



Anhaltspunkte fir eine derart fehlerhafte Verfahrensbehandlung vor dem Patent-
amt ergeben sich nicht. Eine Riuckzahlung der Beschwerdegebihr ist daher nicht
veranlasst.

D  Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bietet der Streitfall keinen
Anlass (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Winter Paetzold Hartlieb

Cl



