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Leitsatz
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Entscheidungsdatum: 15. Oktober 2014

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 36 MarkenG, 8 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG

Roots 64

1. Wird eine Marke als ,in Farbe" angemeldet, kann das DPMA auch dann keine Eintragung
in ,schwarz-weil3“ vornehmen, wenn der Anmelder keine ausreichende Darstellung und
Festlegung der Farbe vornimmt.

2. Einer Mangelbeseitigung nach 8§ 36 MarkenG steht eine Beanstandung ohne Setzen einer
Frist mit Ausschlusscharakter nicht entgegen.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 567/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 30 2023 018 214.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie

der Richter Hermann und Schmid

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 25 vom
17. Oktober 2013 wird aufgehoben.

2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt

zuruckverwiesen.

3. Die Rickzahlung der Beschwerdegebuihr wird angeordnet.

Grinde

Der Anmelder hatte in seiner Markenanmeldung vom 19. Februar 2013 die Ein-
tragung einer Bildmarke ,in Farbe“ beantragt (Feld 5 des Anmeldeformulars), ohne
bestimmte Farben zu benennen. Der ausschlief3lich als Telefax tGbermittelten An-

meldung war folgende Darstellung (schwarz/weifl3) beigeftigt:

Darauf hat die Markenstelle fir Kl. 25 den Anmelder durch Schreiben vom
15. Mai 2013 und erneut vom 15. Juli 2013 aufgefordert, die beanspruchten Far-
ben binnen eines Monats anzugeben. Andernfalls werde die Anmeldung zuriick-

gewiesen.



Nachdem der Anmelder hierauf nicht reagiert hat, hat die Markenstelle durch Be-
schluss vom 17. Oktober 2013 sinngemafd entschieden, die Wort-Bildmarke in

schwarz-weil3er Darstellung einzutragen.

In seiner gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde hat der Anmelder far-
bige Darstellungen jeweils eines der beiden Wappen vorgelegt. Erganzend hat er
durch am 5. Marz 2014 eingegangenen Schriftsatz mitgeteilt, die Eintragung aus-
schlie3lich des farbigen Wappens mit der Aufschrift ,ROUTE 64 zu beantragen.
Im Anschluss hat er sich mit der Verschiebung des Anmeldetags auf den

5. Marz 2014 einverstanden erklart.

Der Anmelder beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse25 vom
17. Oktober 2013 aufzuheben.

Uber die Beschwerde konnte ohne mundliche Verhandlung entschieden werden,
s. 8§ 69 MarkenG.



Die zulassige Beschwerde des Anmelders hat Erfolg. Der angefochtene Beschluss
war aufzuheben und das Eintragungsverfahren zur Prufung die Anmeldung in
Form der nachtréglich durch den Anmelder bestimmten Markenwiedergabe an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen, vgl. 8 70 Abs. 3 Nr. 1 Mar-
kenG.

1. Der angegriffene Beschluss der Markenstelle vom 17. Oktober 2013 entspricht

nicht der Rechtslage.

Die darin angeordnete Eintragung als schwarz-weil3e Bildmarke entsprach nicht
dem Eintragungsantrag (vgl. 8 41 Satz 1, § 32 MarkenG). Gegenstand der Anmel-
dung war nach den Angaben im Anmeldungsformular eine Bildmarke, deren Ein-
tragung der Anmelder in Abgrenzung zur im Formular alternativ angebotenen

schwarz-weilen Gestaltung ausdricklich ,in Farbe® beantragt hat.

Die im Beschluss ausgesprochene Rechtsfolge, die ,in Farbe“ angemeldete Marke
in schwarz-weifer Ausfihrung einzutragen, ist auch nicht als Reaktion auf die
unterbliebene Beseitigung des Mangels der Anmeldung haltbar.

Die Rechtsfolgen einer mangelbehafteten Markenanmeldung richten sich nach der
Art des Mangels (vgl. 8 36 MarkenG). Der Anmelder hat sich im Eintragungsver-
fahren vor der Markenstelle nicht zur der konkreten Farbgebung, die dem Grunde
nach beantragt war, erklart. Da das Anmeldezeichen in der Anmeldung so klar und
eindeutig festgelegt sein muss, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung
des Schutzgegenstandes moglich ist (BGH GRUR 2004, 502, 503 — Gabel-
stapler 1), und die Farbgebung einer Bildmarke ihren Schutzgegenstand bestimmt
(vgl. BGH GRUR 2004, 683, 684 — Farbige Arzneimittelkapsel), ermangelte die
Anmeldung damit einer anmeldetagsbegriindenden Wiedergabe der Marke, § 36
Abs. 1 Nr. 1i.V.m. 8 32 Abs. 2 Nr. 2, § 33 Abs. 1 MarkenG.

8§ 36 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. 8 36 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG bestimmt, dass die Anmel-
dung als zuriickgenommen gilt, sofern ein derartiger Mangel nicht innerhalb einer

vom DPMA gesetzten Frist beseitigt wird. Mit dieser Rechtsfolge, die dem Eintra-



gungsverfahren unmittelbar kraft Gesetzes die Grundlage entzieht (vgl. auch Re-
gel 5 Abs. 1 Satz 1 Ausfihrungsordnung zum Markenrechtsvertrag) und damit
auch im Interesse der Rechtsklarheit einen zigigen Abschluss des Verfahrens
vorsieht, ist die im angegriffenen Beschluss angeordnete Fortsetzung des Eintra-
gungsverfahrens, zumal auf der Grundlage eines vom erklarten Anmelderwillen
abweichenden Anmeldegegenstands, unvereinbar.

Die Einreichung der in Rede stehenden Anmeldung per Fax rechtfertigt keine an-
dere Betrachtung (s. dazu Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 32 Rn. 21). Fir
eine Sonderbehandlung derartiger Anmeldungen besteht jedenfalls kein Anlass,
wenn ein anmeldetagserheblicher Mangel der Markenwiedergabe nicht binnen
einer vom DPMA gesetzten Frist beseitigt ist, weil der Mangel dann nicht mehr auf

den spezifischen Beschrankungen dieser Ubermittlungsform beruht.

AulRerdem entspricht das Vorgehen der Markenstelle nicht den nach den Bean-
standungsbescheiden vom 15. Mai und 15. Juli 2013 angekindigten MalRnahmen,
namlich der — ebenfalls mit § 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG unvereinbaren — Zurlck-
weisung der Anmeldung. Sie lasst ferner die Bindung des Zeitrangs an die Man-
gelbeseitigung gemal 8 36 Abs. 2 Satz 2 MarkenG aul3er Betracht.

2. Den Mangel der unbestimmten Markenwiedergabe hat der Anmelder im Be-
schwerdeverfahren behoben, indem er mit am 5. Marz 2014 eingegangenem
Schriftsatz vom 4. Marz 2014 das Zeichen, auf den der Eintragungsantrag sich be-
zieht, festgelegt hat. Die nachtragliche Bestimmung des — noch nicht feststehen-
den — Anmeldegegenstands ist gesetzlich vorgesehen (8 36 Abs. 2 Satz 2 Mar-

kenG) und daher zulassig.

Mangel der Anmeldeerfordernisse konnen nach 8 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG zwar
nur innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzten Frist beho-
ben werden. Den mit Beanstandungsbescheiden vom 15. Mai und 15. Juli 2013
gesetzten Fristen kommt diese Wirkung aber nicht zu. Selbst wenn eine Fristset-
zung nach 8§ 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG moglicherweise nicht zwingend mit einem


http://www.juris.de/jportal/portal/t/1m7q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=13&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE004301377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

Hinweis auf die mit Fristablauf eintretende Ricknahmefiktion versehen sein muss
(so aber Kramer in Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, 2. Aufl.,, 8 36
Rn. 3), hat die Markenstelle hier nicht eine nach § 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG
vorgesehene Frist mit Ausschlusscharakter, sondern eine wesensverschiedene
(sog. ,eigentliche) Frist mit Zurickweisungsandrohung gesetzt, deren Ablauf
entsprechend nach § 36 Abs. 4 MarkenG gesetzten Fristen (vgl. Strobele/Hacker,
a.a.0., 8 36 Rn. 6) einer nachtraglichen Beseitigung der geriigten Mangel durch
den Anmelder nicht entgegenstand. Eine derartige Fristsetzung ist nicht geeignet,

die gesetzliche Rucknahmefiktion auszulésen.

Der vorgenommenen Bestimmung des Anmeldegegenstands durch Schriftsatz
vom 4. Marz 2014 steht Uberdies nicht entgegen, dass der Anmelder sich damit
nachtraglich auf ein aus einem einzigen Wappen bestehendes Zeichen bezieht,
das objektiv zunachst nur Bestandteil eines zwei Wappen umfassenden Zeichens
war. Zwar kann der Anmelder im Rahmen desselben Eintragungsverfahrens kein
vollig verschiedenes Zeichen aufnehmen, sondern muss sich auf grundsatzlich auf
eine Mangelbehebung beschranken. Andererseits besteht im Hinblick auf die
zwingende Anmeldetagsverschiebung nach 8§ 36 Abs. 2 Satz 2 MarkenG auch
keine Rechtfertigung fur eine restriktive Handhabung. Da eine aus zwei unter-
schiedlichen Wappen bestehende Zeichenbildung ungewoéhnlich ist, handelt es
sich dabei um eine nach den Umstanden nachvollziehbare und moglicherweise
von vornherein in diesem Sinn vorgesehene Bestimmung der Marke. Ob eine An-
derung im Rahmen einer sachgerechten Beanstandung nach 8§ 36 Abs. 2 Satz 1
MarkenG nur innerhalb der Beanstandung zul&ssig ist, kann hier offen bleiben, da
die Beanstandungen der Markenstelle vom 15. Mai und 15. Juli 2013 diesen An-

forderungen nicht gentgt.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Aus Billigkeitsgrinden war die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr anzuordnen
(s. 8 71 Abs. 3 MarkenG).



Das Vorgehen der Markenstelle war hier aufgrund der Abweichung zwischen den
in den Beanstandungen angekindigten Rechtsfolgen und dem Beschlussinhalt
weder in sich konsequent noch entsprach es der klaren gesetzlichen Regelung
nach 8 36 Abs. 2 MarkenG. Wenngleich das Vorgehen der Markenstelle dem An-
melder die Maoglichkeit eroffnet hat, den Mangel der Anmeldung noch im Be-
schwerdeverfahren zu beheben, hat die Sachbehandlung durch die Markenstelle
den Anmelder keineswegs gegenlber den gesetzlich vorgesehenen Rechtsfolgen
beginstigt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine zutreffende Bean-
standung nach 8 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG den Anmelder friihzeitig veranlasst

hatte, den Mangel der Anmeldung zu bereinigen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass
1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr: Albrecht Hermann Schmid

Hu



