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27 W (pat) 348/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 39 842

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die
Richter Dr. van Raden und Schwarz

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Dem Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird

anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Grinde

Der Markeninhaber begehrt die Ausstellung einer Urkunde nach 8§ 19 Abs. 1 Mar-
kenV, in welcher seine fur verschiedene Waren der Klassen 9, 35 und 41 in den

Farben rot, schwarz und weiss eingetragene Bildmarke

nicht wie geschehen in schwarz-weiss, sondern in der eingetragenen farbigen

Form abgebildet ist.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 9. Oktober 2003 den Antrag mit der Begriindung zuriickgewiesen,
ein Anspruch eines Markeninhabers auf einen bestimmten Inhalt der Urkunde be-
stehe nicht und von einer zwar grundsatzlich moglichen farbigen Wiedergabe der



eingetragenen Marke werde abgesehen, weil nicht sichergestellt werden kdnne,

dass in der Urkunde die genaue Farbe wiedergegeben werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er
macht im wesentlichen geltend, insbesondere wegen der Beweiskraft der Urkunde
nach 8 418 ZPO musse diese die eingetragene Marke vollstandig wiedergeben,
wozu auch ihre farbige Gestaltung gehére. Auch aus der Tatsache, dass nicht
eine Urkunde der Eintragung, sondern Uber diese auszustellen sei, kbnne nicht
hergeleitet werden, dass es sich bei ihr allein um eine Eintragungsmitteilung han-
dele. Die im Beschluss dargelegten angeblichen Schwierigkeiten seien ohne kost-
spieligen und verzégernden Aufwand behebbar, zumal auch die meisten anderen
Patentamter Urkunden mit der farbigen Wiedergabe der Marke ausstellen wirden.

Der erkennende Senat beabsichtigt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
Er ist der Ansicht, dass die vom Amt gemafld 8 19 Abs. 1 MarkenV ausgestellte Ur-
kunde erkennen lassen muss, in welcher Form die darin genannte Marke im Re-
gister eingetragen ist; auch wenn dies moéglicherweise nicht zwingend erfordert,
eine — wie hier — farbig beanspruchte Marke in der Urkunde farbig abzudrucken,
genugt jedenfalls die vom Markeninhaber beanstandete Wiedergabe der farbigen
Marke durch eine schwarz-weil3e Abbildung nicht den gesetzlichen Anforderun-

gen.

Der Auffassung des Beschwerdefihrers, die vom Deutschen Patent- und Marken-
amt nach § 65 Abs. 1 Nr. 9 MarkenG i.V.m. § 19 Abs. 1 MarkenV auszustellende
Urkunde musse die farbig eingetragene Marke wiedergeben, vermag der Senat
allerdings nicht beizupflichten. Nach diesen Vorschriften ist einem Markeninhaber
zwar eine Urkunde Uber die Eintragung der Marke nach § 41 MarkenG auszustel-
len. Wie sich aber im Umkehrschluss aus 8§ 19 Abs. 2 MarkenV ergibt, demzufolge

der Inhaber der Marke neben der Urkunde auch eine Bescheinigung Uber die ins



Register einzutragenden Angaben erhalt, sofern er hierauf nicht ausdricklich ver-
zichtet hat, muss die Urkunde, deren Inhalt im Gbrigen in Absatz 1 dieser Vor-
schrift nicht ausdrucklich geregelt ist, nicht die im Register einzutragenden Anga-
ben (vgl. 8 18 MarkenV) ganz oder teilweise enthalten. Auch die Formulierung in
8 19 Abs. 1 MarkenG, derzufolge der Markeninhaber eine Urkunde ,uber die Ein-
tragung“ erhalt, lasst erkennen, dass die Urkunde als zwingendes Mindesterfor-
dernis allein ergeben muss, dass die Marke eingetragen ist. Eine dariber hinaus-
gehende Verpflichtung des Amtes, nicht nur in die Bescheinigung nach § 19
Abs. 2 MarkenV, sondern auch in die Urkunde nach § 19 Abs. 1 MarkenV die ins
Register nach 8§ 18 MarkenV einzutragenden Angaben ganz oder teilweise aufzu-
nehmen, besteht also nicht. Insbesondere begriindet 8 19 Abs. 1 MarkenV nicht
einen Anspruch des Markeninhabers auf Wiedergabe der eingetragenen Marke in
der Urkunde.

Auch wenn ein Anspruch des Beschwerdefiihrers auf einen bestimmten Urkun-
deninhalt somit nicht besteht, bedeutet dies allerdings nicht, dass fir den hier zu
beurteilenden Fall einer Wiedergabe der Marke in der Urkunde dem Deutschen
Patent- und Markenamt die Art der Wiedergabe freigestellt ware. Denn nach den
88 417, 418 ZPO muss — worauf der Beschwerdeflihrer mit Recht hingewiesen
hat - die ausgestellte Urkunde einen zutreffenden Inhalt haben. Dabei kann dahin-
stehen, ob es sich bei der Urkunde nach § 19 Abs. 1 MarkenV um eine rechts-
bestatigende Urkunde i.S.d. § 417 ZPO handelt (vgl. hierzu Zoller/Geimer, ZPO,
24. Aufl., 8 418 Rn. 1 a.E.) oder ob sie — wofiir mehr zu sprechen scheint — ledig-
lich ein Zeugnis Uber den Registerinhalt darstellt, auf welches 8§ 418 ZPO an-
wendbar ist (vgl. Stein/Jonas/Leipold, ZPO. 21. Aufl., § 418 Rn. 1). Offentliche Ur-
kunden sowohl nach 8§ 417 ZPO als auch § 418 ZPO bekunden namlich vollen
Beweis fur samtliche in ihnen enthaltenen Tatsachen, wobei im Fall des § 417
ZPO ein Gegenbeweis ausgeschlossen und auch im Fall des § 418 ZPO nur unter
erschwerten Bedingungen moglich ist. Wird daher die Marke wie vorliegend in
schwarz-weil3 abgebildet, begrindet ein solcher Urkundeninhalt vollen Beweis

daflr, dass die Marke wie abgebildet, also in schwarz-weil3, eingetragen ist, so-



weit sich — was vorliegend nicht der Fall ist - aus den sonstigen Angaben in der
Urkunde nichts anderes ergibt. Dies begegnet wegen der Mal3geblichkeit der an-
gemeldeten Farbgestaltung fur den Schutzumfang einer farbigen Bildmarke (vgl.
BGH GRUR 2004, 683 - Arzneimittelkapsel; s.a. Strébele/Hacker, Markengesetz,
7. Aufl.,, 8 9 Rn. 146 ff.) erheblichen Bedenken. Denn beim Markenerwerb, bei
dem fur den Inhalt des tUbergehenden Rechts nach den 88 433, 434, 453 BGB,
41 MarkenG allein das Recht in der eingetragenen Form maf3gebend ist, werden
sich die Gewahrleistungsanspriiche des Kaufers nach § 437 BGB, welcher im Ver-
trauen auf die Richtigkeit der Urkunde angenommen hat, dass die Marke nicht auf
eine bestimmte Farbe oder Farbkombination beschrankt ist, wegen 8§ 442 Abs. 1
Satz 2 BGB in der Regel allein auf die Falle der arglistigen Tauschung oder der
Garantieilbernahme beschranken, die haufig nur schwer nachweisbar sind.
Schlief3lich wirde durch eine unrichtige Urkunde auch der Mdglichkeit einer Téau-
schung des Rechtsverkehrs (vgl. 8 267 StGB) erheblich Vorschub geleistet. Aus
diesem Grund kann die blo3e Wiedergabe einer farbigen Bildmarke mittels eines
Schwarz-Weiss-Drucks, wie hier geschehen, den gesetzlichen Anforderungen an
die inhaltliche Richtigkeit 6ffentlicher Urkunden nicht geniigen (so auch BPatG
28 W (pat) 89/04).

Wegen der Bedeutung der sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren stellenden
Fragen insbesondere im Hinblick auf die derzeitige abweichende Amtspraxis war
dem Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Gelegenheit zu geben,
dem Verfahren beizutreten (§ 68 Abs 2 MarkenG).

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz
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