BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 3/06 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 6. April 2009

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 395 41 406 (S 263/03 Losch und S 57/02 Lésch)

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 22. Januar 2009 unter Mitwirkung der Richterin
Bayer als Vorsitzende sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Kober-
Dehm

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.



Grinde

Am 11. Oktober 1995 hat die damalige Anmelderin fur die Waren "Abformmassen
fur zahnarztliche und zahntechnische Zwecke" eine Farbmarke "lila" angemeldet.
Im Anmeldeformular sind als Anlagen aufgefuhrt: "1 Farbbeispiel der Farbmarke"
und "3 Pantone 2622 aufgerastet im C, M, S, geeignet zur farblichen Drucklegung
fur die Veroffentlichung im Markenblatt”. Mit Eingabe vom 26. Oktober 1995 reich-
te der Vertreter der Anmelderin neue Silikon-Farbmuster ein, da dem Anmeldean-
trag ein Farbbeispiel beigefligt gewesen sei, das nicht zum Aufbewahren geeignet
sei. Er bat darum, das Farbmuster méglichst umgehend zu vernichten, da sich die-
ses Material im Laufe der Zeit zersetze und dann unangenehm zu riechen an-
fange. Auf die Aufforderung des Amtes, farbige scannbare Wiedergaben der ange-
meldeten Marke nachzureichen, hat die Anmelderin mit Eingabe vom
20. Dezember 1995 Markendarstellungen auf Papier eingereicht. Den Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 5 des DPMA vom 10. Mai 1996, indem zun&chst ent-
schieden worden war, dass die Anmeldung als nicht eingereicht gelte und die An-
meldung zuriickgewiesen werde, hat das Bundespatentgericht (30 W (pat) 287/96)
gemald dem Hilfsantrag, der darauf gerichtet war, die Marke wegen Verkehrs-
durchsetzung einzutragen, aufgehoben. In der Begriindung hatte der Senat u. a.
ausgefuhrt, dass die Anmelderin "ihre Marke durch Benennung der géngigen
Farbskala Pantone, sowie durch eine entsprechend aufgerastete Pantonenvorlage
ausreichend konkretisiert und den Anmeldegegenstand damit festgelegt" habe.

Am 31. Mai 2000 wurde die Eintragung verflugt, allerdings unter der Nummer
395 41 406 eine Farbmarke in das Register eingetragen, die einen deutlich
anderen Farbton (vgl. Wiedergabe der farbigen Darstellung im Markenblatt Heft 32
vom 10. August 2000, Seite F 1241) aufwies als die im Anmeldeverfahren
eingereichten Farbbeispiele. Deren berichtigte Darstellung (Berichtigung vom



8. November 2000, vgl. Markenblatt Heft 49 vom 7. Dezember 2000, Seite F 2000)

weicht ebenfalls erheblich von den eingereichten Farbbeispielen ab.

Gegen die Eintragung der Marke 395 41 406 haben die Beschwerdegegnerinnen

zu | und zu Il Léschungsantrag gestellt.

Die Beschwerdegegnerin zu | beantragte mit Eingabe vom 14. Oktober 2003 die
vollstandige Loschung der angegriffenen Marke geméal 8 50 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4

MarkenG aF (es wurden alle Léschungsgriinde angekreuzt).

Die Beschwerdegegnerin zu Il beantragte mit Eingabe vom 4. April 2002 die voll-
standige Loschung der angegriffenen Marke, da das Bundespatentgericht zu Un-
recht Verkehrsdurchsetzung angenommen habe. Mit Schriftsatz vom
16. April 2003 wurde auch ein Verstol3 gegen 8 3 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG so-
wie mit Schriftsatz vom 18. Juni 2003 fehlende Markenfahigkeit aufgrund von Un-
bestimmtheit gerugt.

Die Beschwerdeflhrerin hat den ihr zugestellten Loschungsantragen widerspro-
chen und im Loschungsverfahren mit Schriftsatz vom 26. August 2003 erklart,
dass der durch das mit der Anmeldung hinterlegte Farbmuster definierte Farbton
der Marke der Pantone 5125c entspreche. Sie hat angeregt, falls das DPMA es im
Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2003, 604) fur erforderlich
halte, die Angaben zu der Farbmarke durch den farblichen Kennzeichnungscode
Pantone 5125c im Markenregister zu erganzen und auch eine ergdnzte Markenur-
kunde zu Ubersenden. Die Beschwerdegegnerin zu | hat im Léschungsverfahren
ein Gutachten eingereicht, wonach die hinterlegten Farbmuster (auf elastischem

Material) der Pantone 5205¢ am nachsten kdmen.

Die Markenabteilung 3.4. der DPMA hat mit Beschluss vom 25. Oktober 2005 die
Loschung der Marke beschlossen.



Die Loschungsantrage seien gemafl 8§ 50 Abs. 1 i.V.m. 883 Abs. 1, 8 Abs. 1
MarkenG zulassig und begrundet. Die angegriffene Marke habe zum malgeb-
lichen Zeitpunkt ihrer Eintragung in das Register nicht die Anforderungen an die
Markenfahigkeit erfullt, denn sie weise nicht die - fur die graphische Darstellung -
erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Bestandigkeit auf. Bei einer einge-
tragenen Marke erfolge die notwendige Bestimmung des Gegenstands des bean-
spruchten und erteilten Rechts ausschliel3lich durch das Register. Bei dem Gebot
der graphischen Darstellbarkeit handle es sich um ein zentrales materiell-recht-
liches Erfordernis der Markenféahigkeit von Registermarken, das dazu diene, im
Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde
legen zu kdnnen, die Eintragung ins Register als solche Gberhaupt zu ermdéglichen
und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung tber die in
Kraft stehenden Marken und Uber ihren Schutzbereich zu verdffentlichen. Die
graphische Darstellung misse es ermoglichen, das Zeichen genau zu identifizie-
ren. Sie musse in sich geschlossen, leicht zugéanglich und fir die Benutzer des
Markenregisters verstandlich sein und dartber hinaus dauerhaft. Schlief3lich mus-
se das Mittel der graphischen Darstellung unzweideutig und objektiv sein. Diesen
Anforderungen werde die angegriffene Marke nicht gerecht. Auszugehen sei von
der Marke, wie sie urspringlich der Anmeldung zu Grunde gelegt war. Die Farbe
sei jedoch von der Anmelderin in sich widersprichlich und damit unzureichend
definiert. Denn sowohl die Antragsgegnerin als auch die Antragsstellerin zu | hat-
ten vorgetragen, dass die Pantonenummer 2622 nicht dem eingereichten Farb-
muster entspreche. Die Antragsgegnerin habe angeregt, die Angaben im Register
mit der Pantonenummer 5125c¢ zu erganzen. Die Antragsstellerin zu | habe dage-
gen Uber eine Farbvermessung des hinterlegten Farbmusters feststellen lassen,
dass das Farbmuster der Pantonenummer 5205C entspreche. Selbst beim Ver-
such einer alle Umstande der Anmeldung berlcksichtigenden Auslegung verblie-
ben im Ergebnis immer noch zwei unterschiedliche Farben, die sich gegenseitig
ausschlossen. Es habe sich kein schitzenswerter Vertrauenstatbestand gebildet,
denn allen sei bewusst gewesen, dass man im Hinblick auf den Schutz abstrakter

Farbmarken Neuland betreten habe. Das Schutzhindernis gemafR 8 3 Abs. 1



MarkenG habe zum Zeitpunkt der Eintragung bestanden und bestehe auch zum
Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Loschungsantrage, denn der Widerspruch
hinsichtlich der Markendarstellung kénne nachtréaglich nicht mehr ausgeraumt wer-
den. Das ware nur durch eine Anderung der Pantonefarbnummer moglich, was
sich aber verbiete, weil die Marke eine unveranderliche und unteilbare Einheit
darstelle, so dass Widerspriiche im Anmeldeformular regelmé&Rig nicht heilbar
seien. Well es bereits an der Markenfahigkeit fehle und aus diesem Grund eine
Ldschung der angegriffenen Marke auszusprechen sei, kénne eine Entscheidung
Uber die Ubrigen von der Antragstellerin zu | und zu Il vorgebrachten Loschungs-
grinde dahinstehen. Insbesondere erubrige sich eine Erorterung der Frage der
Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke, weil der Schutzausschliel3ungs-
grund des 8 3 Abs. 1 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung nicht ausgeraumt

werden kénne.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben mit dem

Antrag

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 25. Oktober 2005 aufzuheben und die L6-
schungsantrage zurickzuweisen, sowie die Angaben im Marken-
register zur naheren Bestimmung und Beschreibung des Farbto-
nes, der Gegenstand der hier betroffenen Marke sei, dahingehend
zu ergénzen, dass dieser Farbton der Pantonenummer 5205c ent-
spreche. AulRerdem regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulas-

sen.

Die Beschwerdefiihrerin ist der Auffassung, dass es flur das Loschungsverfahren
auf die angemeldete Farbmarkendarstellung und nicht auf die eingetragene Farb-
marke ankomme. Durch die fehlerhafte Eintragung kdnne das Amt die Marke nicht
andern. Auch wenn fir den Verletzungsprozess der im Register eingetragene
Farbton mafigeblich sei (BGH GRUR 2005, 1044 - Dentale Abformmasse), gelte



dies nicht fir das Léschungsverfahren. Im vorliegenden Fall sei ein Verzicht auf
die fehlerhaft eingetragene Marke nicht méglich, um das Anmeldeverfahren wieder
zu er6ffnen, da dieses durch den Beschluss des 30. Senats rechtskraftig abge-
schlossen sei. Das Amt habe auch nicht versehentlich eine falsche Marke ein-
getragen, sondern es sollte die angemeldete Farbmarke, so wie sie im Beschluss
des DPMA vom 10. Mai 1996 (Wiedergabe auf Papier) eingeklebt war, einge-
tragen werden, wobei lediglich wegen fehlender technischer Mdglichkeiten der ein-
getragene Farbton nicht mit der angemeldeten Marke Ubereingestimmt habe. Im
Loschungsbeschluss habe die Markenabteilung verkannt, dass der Schutzgegen-
stand der seinerzeit angemeldeten abstrakten Farbmarke durch die damals einge-
reichte farbige Darstellung auf Papier hinreichend bestimmbar war und somit der
Schutzgegenstand der Marke eindeutig festgelegt worden sei. Zwischen der Farb-
bezeichnung "lila" und dem eingereichten Lila-Farbton auf Papier bestehe kein
Widerspruch. Es sei damals nicht erforderlich gewesen, zusatzlich eine ldentifizie-
rung des angemeldeten Farbtons anhand eines géangigen Klassifizierungssystems
vorzunehmen. Die Anmeldung sei formell wirksam gewesen. In Bezug auf die
Frage der Bestimmtheit der Marke habe es keine Bedeutung, dass in Feld 14 des
Anmeldeformulars die Pantone 2622 erwéahnt sei. Der Gegenstand der Marke wer-
de nicht durch diese Angabe bestimmt. Hinzu komme, dass die erganzenden Er-
lAuterungen im Anmeldeformular deutlich machten, dass die genannte Pantone-
Nummer nicht den Gegenstand bezeichnen sollte. Es sei nur darauf hingewiesen
worden, dass diese Pantone fir die Drucklegung im Rahmen der Verdéffentlichung
der Marke geeignet sein konne. Das Amt habe seinerzeit Probleme gehabt, die
der Anmeldung zugrundeliegenden originalen Farbtone auch nur einigermaf3en
prazise wiederzugeben. Die in Feld 14 des Anmeldeformulars angegebene Panto-
nenummer 2622 habe nur als Hilfestellung zur farblichen Drucklegung fur die Ver-
offentlichung im Markenblatt dienen sollen. Hieraus folge zwangslaufig, dass es
keine widerspruchlichen Erklarungen gebe. Im Ergebnis kénne es demnach nur
darum gehen, die damals hinterlegten Farbdarstellungen, mit denen der Gegen-
stand der Farbmarke eindeutig bestimmt worden sei, nachtraglich durch diejenige

Pantone- bzw. RAL-Nummer zu beschreiben, die moglichst exakt dem hinterleg-



ten Farbton entspreche. Im Register sei kein Hinweis auf eine Pantonenummer
eingetragen worden. Die Tatsache, dass der EUGH nunmehr zuséatzlich zur Hinter-
legung eines Farbmusters die Bezeichnung der Farbe nach einem Kennzeich-
nungscode fur erforderlich halte, habe fur sich gesehen auf den Bestand der be-
reits vor mehreren Jahren wirksam eingetragenen Marke der Beschwerdeflhrerin
keinen Einfluss. Insoweit fehle es an einem Nichtigkeitsgrund zum Zeitpunkt der
Anmeldung im Sinne des 8§ 50 MarkenG. Die Beschwerdefuhrerin konne sich auf
den Bestandsschutz an ihrer Marke berufen, die bereits seit mehreren Jahren
eingetragen sei. Im Ubrigen habe der EuGH ausdriicklich festgestellt, dass ent-
sprechende Mangel bei bereits existierenden Marken durch erganzende Bezeich-
nungen der Farbe nach einem Kennzeichnungscode heilbar seien. Nach einer
erneuten Farbmessung kénne nun unstreitig gestellt werden, dass der hinterlegte
Farbton entsprechend der von der Antragstellerin zu | durchgefiihrten Farbmes-
sung der Pantonenummer 5205c entspreche. Im Ubrigen komme es fir die Frage
der Verkehrsdurchsetzung auf die Durchsetzung des angemeldeten Farbtons an
(lila Farbkarte der Anmelderin), welcher der Verkehrsbefragung zu Grunde gele-

gen habe.

Die Beschwerdegegnerin zu | beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Im Loschungsverfahren sei auf die eingetragene Marke abzustellen, die fur die
eingetragenen Waren nach § 8 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG nicht schutzfahig sei.
Auch sei sie nicht verkehrsdurchgesetzt, weil die Beschwerdefuhrerin diese Farbe
gar nicht verwende. Aber auch die Markenanmeldung sei fehlerhaft. Vorliegend
sei bereits die Markenfahigkeit nicht gegeben, da es an der Bestimmtheit des
Schutzgegenstands mangele. Die Frage der Bestimmtheit sei eng mit dem Aspekt
der graphischen Darstellbarkeit verknupft. Die Anmeldung sei in sich widerspriich-
lich, da das Farbmuster nicht mit der gleichzeitig angegebenen Pantonennummer,

der konkretisierenden Beschreibung der Marke, tbereinstimme. Die Beschwerde-



fuhrerin verkenne, dass im vorliegenden Fall die Angabe der Farbnummer nicht
nachtraglich erganzt werden kénne, da eine Pantonennummer im Anmeldefor-
mular bereits angegeben war. Eine "Ergdnzung" der eingetragenen Angaben mit
der Pantone-Nr 5205c, wie von der Beschwerdefuhrerin beantragt, wéare vielmehr
als Markenéanderung anzusehen. Widersprichlichkeiten, die den Schutzgegen-
stand betreffen, seien nachtraglich nicht mehr zu heilen. Sollte der Senat keine
Unbestimmtheit des Schutzgegenstands annehmen, ergebe sich die Loschungs-
reife der Marke daraus, dass die angenommene Verkehrsdurchsetzung nicht vor-
liege und nicht vorgelegen habe. Das Verkehrsgutachten sei nicht vorhanden.
AulRerdem hatten die Fragen nicht den Anforderungen entsprochen, um tatsach-
lich eine Verkehrsdurchsetzung belegen zu kénnen. Bei der Umfrage habe wohl
die Abformmasse vorgelegen, die einen sehr eigenen Geruch aufweise. Im Ubri-
gen sei das Gutachten nur zur benutzten und nicht zur angemeldeten Farbe er-

stellt worden.

Die Beschwerdegegnerin zu Il beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Angaben zur angemeldeten Marke seien widersprichlich gewesen und der
Schutzgegenstand nicht eindeutig festgelegt. Es lagen drei verschiedene Farbtone
vor, die eine ldentifizierung des tatsachlich beanspruchten Farbtons unmdéglich
machten. Die Marke, welche Gegenstand der Anmeldung gewesen sei, lasse sich
somit nicht graphisch darstellen. Dieser Mangel kdnne nicht durch Verkehrsdurch-
setzung Uberwunden werden. Die Markenstelle hatte ungeachtet der zum Anmel-
dezeitpunkt noch nicht bekannten héchstrichterlichen Entscheidungen den Grund-
satz der Bestimmtheit berticksichtigen mussen. Selbst wenn die nachtraglich er-
gangenen Entscheidungen eine Anderung der Rechtsprechung dargestellt hatten,
konne dies allenfalls unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes bertck-
sichtigt werden, da eine Anderung der Rechtslage damit gerade nicht verbunden

sei. Vorliegend greife aber auch dieser Grundsatz nicht, da die Frage zur Schutz-
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fahigkeit abstrakter Farbmarken umestritten war. Eine Anderung der Pantonenum-
mer sei eine unzulassige Anderung des Anmeldegegenstands. Hinzu komme,
dass fur den Schutz einer Marke die eingetragene Gestaltung maf3gebend sei. Die
veroffentlichte Farbe entspreche weder der Pantonenummer noch dem Farbmus-

ter.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschlie3lich des Proto-
kolls der mundlichen Verhandlung vom 22. Januar 2009 Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenabteilung 3.4. hat jedenfalls im Ergebnis zutreffend mit Beschluss vom
25. Oktober 2005 (Aktenzeichen S 263/03 Lésch und S 57/02 Losch) die L6-
schung der Marke 395 41 067 angeordnet.

1. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin ist im Loschungsverfahren die
eingetragene Marke, in der Form, wie sie sich im elektronischen Register
darstellt, auf die geltend gemachten Schutzunfahigkeitsgriinde zu Gberprtfen
und es ist nicht darauf abzustellen, ob die von der eingetragenen Marke
abweichende Anmeldung eine schutz(un)fahige Marke gewesen ware. Dies
ergibt sich schon aus 8 50 Abs. 1 MarkenG, wonach die Eintragung einer
Marke geldscht wird, wenn sie entgegen 8 3, 7, oder 8 eingetragen worden
ist. Darliber hinaus ist es schwer vorstellbar, etwas zu I6schen, was gar nicht
eingetragen ist. Auch dem Umstand, dass nach 8 4 Nr. 1 MarkenG der Mar-
kenschutz durch Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt
gefuhrte Register entsteht, spricht flr die Mal3geblichkeit der eingetragenen
Darstellung. Auch wenn der Bundesgerichtshof in der Entscheidung
| ZR 188/02 (BGH GRUR 2005, 1044 "Dentale Abformmasse") in einem
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Verletzungsverfahren keine Entscheidung dartber traf, ob im Rahmen eines
Léschungsverfahrens nach § 50 MarkenG auf das angemeldete oder einge-
tragene Zeichen abzustellen ist, wenn diese voneinander abweichen, kann
man aus der Entscheidung schlie3en, dass auch im Loschungsverfahren die
eingetragene Marke mal3gebend ist und auf Schutzunfahigkeitsgriinde nach
8§ 50 MarkenG uberprift werden muss. Andernfalls mussten Dritte im Ver-
letzungsprozess es hinnehmen, dass sie aus einer schutzunfahigen (einge-
tragenen) Marke - jedenfalls bei Identitat der Waren/Dienstleistungen und der
Marken - in Anspruch genommen werden, ohne dass sie die Mdglichkeit
hatten, die schutzunfahige Marke aus dem Register im Wege eines L6-
schungsverfahrens zu entfernen, wenn die angemeldete Marke z. B. wegen
eines zusatzlichen schutzfahigen Elements im Falle einer fehlerfreien Eintra-

gung nicht geldscht werden kénnte.

Der 29. Senat stutzte in der Entscheidung "BIC Kugelschreiber"® (GRUR
2002, 163), auf die sich die Beschwerdefuhrerin beruft, seine Auffassung,
dass es fur das Loschungsverfahren auf die angemeldete Marke und nicht
auf die eingetragene Markendarstellung ankomme, darauf, dass das Amt die
Eintragung der angemeldeten Marke prifen musse und bei der Eintragung
nicht vom angemeldeten Zeichen abweichen durfe. AulRerdem sprache fur
den Vorrang der mit der Anmeldung eingereichten Darstellung auch die Mdg-
lichkeit einer Berichtigung des Registers, wenn dessen Inhalt aufgrund eines

offensichtlichen Fehlers von der Anmeldung abweiche.

Der Auffassung des 29. Senats in der Entscheidung "BIC Kugelschreiber"
(GRUR 2002, 163), die vor der Entscheidung "Dentale Abformmassen” des
Bundesgerichtshof (GRUR 2005, 1044) erging, kann nicht gefolgt werden. Es
ist zu beriicksichtigen, dass Berichtigungen nicht zu einer Anderung der
Marke fuhren dirfen (Strobele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl. 8 45 Rdn. 3).
Zudem koénnen nur offensichtliche Unrichtigkeiten bei Registereintragungen

fur die weiteren Verfahren keine Bindungswirkung entfalten (vgl. Strobe-
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le/Hacker, Markengesetz § 45 Rdn. 5). Dementsprechend ging der Bundes-
gerichtshof im Verletzungsprozess (GRUR 2005, 1044 - Dentale Abformmas-
sen) bei der Marke 395 41 406 von der eingetragenen Form aus, sah also in
der fehlerhaften Markendarstellung auch keine offensichtliche Unrichtigkeit
im Sinne des § 45 MarkenG.

Auch soweit die Beschwerdefuhrerin auf die Entscheidung BGH, GRUR
1993, 123 (Verpackungsbox) hinweist, rechtfertigt dies vorliegend kein ande-
res Ergebnis. In dieser Entscheidung war die Eintragung im Ursprungsland
Grundlage fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit einer international regis-
trierten Marke, nicht dagegen ihre Wiedergabe im Gesuch um internationale
Registrierung und auch nicht die Veroffentlichung ihrer internationalen Regis-
trierung in "Les Marques Internationales”, da die internationale Registrierung
demjenigen, der sich ein im Ursprungsland eingetragenes Zeichen in ande-
ren Verbandslandern schitzen lassen will, die gesonderte Anmeldung bzw.
Hinterlegung in jedem dieser Staaten erspart, so dass Schutzgegenstand
und damit Beurteilungsgrundlage nur das Zeichen in der im Ursprungsland
eingetragenen Form ist. Die Entscheidung, dass fur die Prufung auf absolute
Schutzhindernisse von IR-Marken nicht die Darstellung mal3gebend ist, die
dem Internationalen Biro Ubermittelt und in "Les Marques Internationales”
vertffentlicht worden ist, kann schon wegen der Besonderheiten des Verfah-
rens bei IR-Marken nicht ohne weiteres auf die Frage Ubertragen werden,
wie im vorliegenden Fall eine Diskrepanz zwischen angemeldeter und einge-
tragener Marke im Loschungsverfahren zu behandeln ist. Das Problem, dass
die im Ursprungsland angemeldete Marke von derjenigen abweicht, die im
Ursprungsland eingetragen ist, wird in der genannten Entscheidung gar nicht
erortert. Wenn der Bundesgerichtshof verlangt, dass sich die nationale Be-
horde Klarheit durch eigene Ermittlungen tber die Ursprungsmarke verschaf-
fen muisse, in Fallen, in denen eine Diskrepanz zwischen der Ursprungs-
marke und der Darstellung besteht, die dem internationalen Biro Gbermittelt

und von diesem verdffentlicht worden ist, so spricht dies eher fir die Mal3-
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geblichkeit der Eintragung im Ursprungsland und nicht der davon (eventuell)

abweichenden Anmeldung im Ursprungsland.

Der Gegenstand des Ldschungsverfahrens kann nicht durch den Antrag der
Beschwerdefuhrerin gedndert werden, die Angaben im Markenregister zur
naheren Bestimmung und Beschreibung des Farbtons dahingehend zu er-
ganzen, dass dieser Farbton der Pantone-Nummer 5205c entspricht. Die ein-
getragene Farbe unterscheidet sich ganz offensichtlich von dem Farbton
dieser Pantone-Nummer. Die beantragte Ergdnzung wirde zu einer in sich
widerspruchlichen Eintragung filhren, da ja die eingetragene Farbnuance
gerade nicht der genannten Pantone-Nummer entspricht. Sollte die beab-
sichtigte Ergdnzung dahingehend zu verstehen sein, dass der eingetragene
Farbton die Marke gerade nicht wiedergibt, sondern statt dessen die Panto-
ne-Nummer 5205c als mafR3gebliche Darstellung anzusehen sei, so ist eine
solche "Berichtigung" unzuldssig, da es sich dann um eine Anderung der
eingetragenen Marke handeln wirde und nicht um eine Berichtigung nach
§ 45 MarkenG.

Das Loschungsverfahren hat sich nicht durch einen Verzicht auf die Eintra-
gung erledigt. In dem Begehren der Beschwerdefuhrerin auf Erganzung der
(fehlerhaften) Eintragung durch einen Hinweis auf die Pantonenummer
5205c, kann noch kein Verzicht auf die Eintragung gesehen werden. Zwar
kann ein Antrag des Inhabers, an Stelle der verfahrensfehlerhaft erfolgten
Eintragung die tatsachlich angemeldete Marke einzutragen, als Verzicht auf
die Marke auszulegen sein (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 45
Rdn. 3). Eine Auslegung dieser Erklarung als (wirksamen) Verzicht kann hier
jedoch aus folgenden Grinden nicht in Betracht kommen. Anders als im
Falle der Entscheidung des 33. Senats (BPatGE 38, 153) hat das Patent-
und Markenamt im vorliegenden Fall eine Markendarstellung eingetragen,
die deshalb entstand, weil offensichtlich die Marke, so wie sie in der Dar-

stellung auf Papier vorlag, aus technischen Griinden zum damaligen Zeit-
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punkt nicht richtig eingetragen werden konnte. Geht ein Anmelder bei dem
Antrag auf Erganzung der Eintragung davon aus, dass das Amt den ange-
meldeten Farbton im Register nicht besser wiedergeben kann, und eine Er-
ganzung durch die Angabe einer zutreffenden Pantone-Nummer noch mog-
lich ist, so kann eine eindeutige (konkludente) Verzichtserklarung auf die feh-
lerhafte Marke in dem Erganzungsantrag nicht ohne weiteres gesehen wer-
den, da der Markeninhaber dann nicht von zwei unterschiedlichen Marken
ausgeht, bei denen auf eine verzichtet werden kann, ohne dass die Marke
insgesamt durch einen Verzicht betroffen sein kdnnte. Dies gilt auch unter
Bertcksichtigung dessen, dass der BGH in der Entscheidung "Dentale Ab-
formmasse” (GRUR 2005, 1044) es nicht als unzumutbar ansah, dass ein
Anmelder auf eine falsche Eintragung verzichten und damit die Wiederauf-
nahme des Verfahrens Uber die angemeldete Marke veranlassen kann. Im
vorliegenden Fall ist es fraglich, ob die Beschwerdeflhrerin noch als An-
melderin behandelt werden kann, wenn sie auf die Marke verzichtet, die vom
Amt bewusst als (jedenfalls damals bestmégliche) Wiedergabe der angemel-
deten Marke angesehen wurde. Hinzu kommt, dass die Beschwerdefiihrerin
bereits Verletzungsklage aufgrund der eingetragenen Marke erhoben hatte
und sich daher die Frage stellt, bis zu welchem Zeitpunkt ein Markeninhaber
auf eine eingetragene Marke verzichten kann, um wieder in das Anmelde-
verfahren mit der urspringlich angemeldeten Marke eintreten zu kdnnen.
AulRerdem wiinscht die Beschwerdefuhrerin zusatzlich eine Erganzung (Hin-
weis auf die Pantone 5205c), die in der urspringlichen Anmeldung nicht er-
wahnt war, sondern sich von der im Anmeldeformular genannten Pantone-
nummer 2622 unterscheidet. Falls man in der Erklarung der Beschwerdefih-
rerin, den urspringlichen Farbton einzutragen, einen Verzicht auf die einge-
tragene Marke sehen wirde, so stinde dieser Verzicht jedenfalls (konklu-
dent) unter der Bedingung, dass den Erganzungswinschen entsprochen
wird. Ein Verzicht ist jedoch bedingungsfeindlich, so dass jedenfalls ohne
ausdrickliche Erklarung nicht von einem (konkludenten) Verzicht auf die ein-

getragene Marke ausgegangen werden kann.
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Die eingetragene Marke 395 41 406 ist wegen der Léschungsantrage der
Beschwerdegegnerinnen gemal § 54 MarkenG i. V. m. 8 50 Abs. 1 MarkenG
zu l6schen, da die hier maf3gebliche eingetragene Marke zumindest gemali
8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfahig ist und es bereits zum Eintra-
gungszeitpunkt nicht gewesen ist. Dieser Loschungsgrund ist von den Be-
schwerdegegnerinnen jeweils auch - zumindest konkludent - bereits mit Stel-
lung der Léschungsantrage geltend gemacht worden, so dass letztlich dahin-
gestellt bleiben kann, ob jedenfalls die von der Beschwerdegegnerin zu I
erst spater eingefuhrten Ldschungsgrinde eine Erweiterung ihres LO-
schungsantrags darstellen. Im Ubrigen wére eine solche Erweiterung geman
§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 263 ZPO wohl als sachdienlich anzusehen
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 8 54 Rdn. 4).

In Bezug auf die Waren "dentale Abformmassen™ hat der Bundesgerichtshof
in der bereits genannten Entscheidung (GRUR 2005, 1044) ausgefuhrt:

"Selbst wenn eine Farbe auf der Verpackung einer Ware oder fiur die Ware
selbst verwendet wird, ist nur ausnahmsweise anzunehmen, dass dies her-
kunftshinweisend geschieht. Denn die Endabnehmer sind es nicht gewdhnt,
aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Beifigung von gra-
phischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schlie3en, da
eine Farbe als solche nach den gegenwartigen Gepflogenheiten grundsatz-
lich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003,
604 Tz. 65 - Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung |; BGH
GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade). Dies gilt auch im Streitfall, zumal
die Farbgebung in dem dort angesprochenen Warenbereich die technische
Anwendung unterstttzt. Nach der Europdischen Norm EN I1SO 4823:2000
Nr. 6.1 mussen bei dentalen Abformmassen die zur Anwendung in derselben
Mischung vorgesehenen unterschiedlichen Komponenten in Kontrastfarben
geliefert werden, um anzuzeigen, wann die Komponenten grindlich gemischt

wurden. Dementsprechend hat auch das Bundespatentgericht in seinem die
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Markenanmeldung der Klagerin betreffenden Beschluss festgestellt, dass in
dem betreffenden Warenbereich von einer funktionellen Bedingtheit von Far-
ben auszugehen ist (BPatGE 42, 51, 53 f.). Danach sind die Anbieter der Ab-
formmassen auf die Verwendung solcher Farbtone angewiesen und die Ab-
nehmer und Verwender daran gewohnt, dass Farben technische Merkmale

darstellen.”

Der BGH st in dieser Entscheidung davon ausgegangen, dass Farben bei
diesen Waren regelmafig nicht unterscheidungskraftig sind und die ange-
sprochenen Verkehrskreise in ihnen eine technische Funktion sehen. Dies

gilt gerade auch fur den hier vorwiegend angesprochenen Fachverkehr.

Da fur den eingetragenen Farbton auch keine Hinweise vorliegen, dass sich
die Marke im Verkehr durchgesetzt haben kénnte, liegt ein L6schungsgrund
vor. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die eingetragene Markendarstel-
lung hinreichend konkretisiert bzw. graphisch dargestellt ist, obwohl in der
Eintragung kein Hinweis auf eine Pantonenummer vorhanden ist, und ob ge-
gebenenfalls die fehlende Pantonenummer zu dem eingetragenen Farbton

noch erganzt werden konnte.

Einer Loschung der eingetragenen Marke steht entgegen der Ansicht der Be-
schwerdefiihrerin kein Vertrauenstatbestand entgegen. Nach 8§ 50 Abs. 2
Satz 2 MarkenG muss ein Markeninhaber mit einem Léschungsantrag rech-
nen, der innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird
und sich darauf stitzt, dass die Marke entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 oder
Nr. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Da die Loschungsantrage rechtzeitig
gestellt worden sind, verhindert allein die langjdhrige Eintragung der ange-
griffenen Marke nicht ihre Loéschung. Auch soweit sich die Beschwerdefiihre-
rin darauf beruft, dass zum Eintragungszeitpunkt die Entscheidung des
EuGH (GRUR 2003, 604 Libertel-Orange) noch nicht vorlag, nach der die

farbige Wiedergabe einer Farbmarke auf Papier nicht ausreiche, sondern die
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Farbe entsprechend einem anerkannten Farbklassifizierungssystem naher
bestimmt werden musse, verhindert dies nicht die Loschung der eingetra-
genen Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Ubrigen behandelt die Ent-
scheidung "Elzym" des BGH (GRUR 1975, 368), auf die sich die Beschwer-
defuhrerin in ihrer Argumentation stitzt, nur den Fall, dass eine Marke im
Eintragungszeitpunkt nach den damals geltenden Regelungen und mindes-

tens 10 Jahre geltenden Eintragungspraxis schutzfahig war, eine spatere

Anderung der Rechtsprechung aber ein Eintragungsverbot in entsprechender
Anwendung auf bislang nicht erfasste Abwandlungen von warenbeschreiben-
den Angaben erstreckte. Bei abstrakten Farbmarken hat der EUGH jedoch
durch seine Rechtsprechung keine neuen Zurickweisungsgrinde in entspre-
chender Anwendung von normierten Regelungen entwickelt, sondern nur die
Auslegung der schon im Eintragungszeitpunkt unmittelbar bestehenden Re-
gelungen klargestellt. Hinzu kommt, dass sich im Eintragungszeitpunkt noch
keine gefestigte Eintragungspraxis bei abstrakten Farbmarken entwickelt
hatte. Dies war der Beschwerdefuhrerin zweifellos bewusst, zumal sie dies
auch aus dem Beschluss des 30. Senats (30 W (pat) 287/96) ersehen konn-
te, der die Rechtsbeschwerde zugelassen hatte, weil "die Rechtsfragen zur

Eintragungsfahigkeit von Farbmarken" von grundsatzlicher Bedeutung seien.

Soweit die Markenabteilung im Loschungsbeschluss die Anordnung der L6-
schung auf die fehlende Markenfahigkeit bzw. fehlende graphische Darstell-
barkeit der angemeldeten Marke (8§ 3 Abs. 1 MarkenG und § 8 Abs. 1 Mar-
kenG) stutzt, ist dies allerdings fraglich, weil insoweit nicht die mal3gebliche
eingetragene Markendarstellung gepruft wurde, sondern die angemeldete,
bei der in der Tat die unterschiedlichen - zum Teil verblassten - Darstellun-
gen und Bezeichnungen der Marke es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die
Marke hinreichend bestimmt war. Dies gilt auch unter Bertcksichtigung des-
sen, dass die in dem Anmeldeformular als Anlage genannten "3 Pantone
2622, aufgerastet im C, M, S" lediglich als "geeignet zur farblichen Druck-

legung fur die Veroffentlichung im Markenblatt" bezeichnet wurden. Schon
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der Hinweis der Anmelderin im Schriftsatz vom 1. April 1996 (auf die Bean-
standung der Anmeldung), dass durch das Farbbeispiel in Form einer Panto-
ne 2622 der beanspruchte Schutzgegenstand eindeutig bestimmt sei, und
auch die Ausfuhrungen im Beschluss des 30. Senats (30 W (pat) 287/96),
dass die Anmelderin "ihre Marke durch Benennung der gangigen Farbskala
Pantone, sowie durch eine entsprechend aufgerastete Pantonenvorlage aus-
reichend konkretisiert und den Anmeldegegenstand damit festgelegt” habe,
widerlegen die Ausfuhrungen der Beschwerdefiihrerin, dass diese Angaben
im Anmeldeformular in Bezug auf den Gegenstand der Anmeldung als uner-

heblich anzusehen waren.

Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob der aus der Papierdarstellung
ersichtliche Farbton zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke
verkehrsdurchgesetzt war, was der 30. Senat (30 W (pat) 287/96) auf der
Grundlage eines inzwischen nicht mehr auffindbaren Gutachtens zur Ver-
kehrsdurchsetzung angenommen hatte, wobei sich das Gutachten - soweit
aus dem Beschluss des 30. Senats ersichtlich - offenbar auf eine Umfrage
bei lediglich ... Zahnarzten stitzte, von denen - nach dem Gutachten -

... % das Abformmaterial "Impregum"” der Anmelderin mit der Farbe lila ver
binde, und dies in der Entscheidung des 30. Senats als ausreichend ange-

sehen wurde, eine Verkehrsdurchsetzung anzunehmen.

Ob auch die weiteren von den Beschwerdegegnerinnen geltend gemachten
Ldschungsgrinde gegeben sind, kann dahingestellt bleiben, da die eingetra-
gene Marke bereits gemaRl 88 54, 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG zu l6schen ist.

Die Beschwerde konnte somit keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bot der Streitfall keinen
Anlass, 8§ 71 Abs. 1 MarkenG.
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Die Rechtsbeschwerde wird gemanR § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen.

Bayer Merzbach Kober-Dehm
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