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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 103 559.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und
der Richter Schmid und Dr. Séchtig
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beschlossen:
1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fir Klasse 6, vom 18. Juli 2017 wird aufgeho-

ben.

2. Das Verfahren wird zur erneuten Entscheidung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr wird angeordnet.

Grinde

Die Anmelderin hat am 6. April 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) beantragt, das - in der Anmeldeakte wie folgt wiedergegebene - Zeichen

als sonstige Marke fir ,Schlosser” (Klasse 6) in das beim DPMA gefuhrte Marken-

register einzutragen. Der Anmeldung war folgende Beschreibung beigefugt:



.Farbkombinationsmarke: Die Farben Rot (Pantone 1795c bzw.
RAL 3020) und Blau (Pantone 534c bzw. RAL 5003) haben ein
Verhaltnis von 15 (Rot) : 85 (Blau); sie sind seitlich nebeneinander

angeordnet.”

Nach Ubersendung der Empfangsbestatigung hat die Anmelderin mit Schriftsatz
vom 25. April 2017 mitgeteilt, dass die Darstellung des Anmeldezeichens um 90°

im Uhrzeigersinn gedreht eingereicht worden sei (s. nachstehende Abbildung):

Diese Darstellung hat das DPMA ausweislich des Bescheids an die Anmelderin
vom 5. Mai 2017 dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt. Mit Beschluss vom
18. Juli 2017 hat die Markenstelle fur Klasse 6 die Anmeldung nach vorangegan-
gener Beanstandung vom 2. Mai 2017 zurtickgewiesen. Sie begrindet ihre Ent-
scheidung damit, dass das angemeldete Zeichen nicht dem Erfordernis der gra-
phischen Darstellbarkeit gem&R 8 8 Abs. 1 MarkenG entspreche. Bei einer kon-
turlosen Farbzusammenstellung seien neben der eindeutigen und dauerhaften
Bezeichnung der beanspruchten Farben und der konkreten Festlegung ihres
quantitativen Verhaltnisses zueinander auch Angaben zur raumlichen Zuordnung
der Farben erforderlich. Diese missten sich aus der Markenbeschreibung erge-
ben. Die eingereichte Zeichenwiedergabe sei dagegen lediglich als Muster zu ver-
stehen. Aus der in der vorgelegten Beschreibung enthaltenen Angabe ,seitlich
nebeneinander” ergebe sich nicht, auf welcher Seite sich jeweils die beiden bean-
spruchten Farben befanden. Ferner sei unklar, ob die Angabe ,seitlich* eine hori-

zontale Anordnung der Farbflachen ausschliel3e.



Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie
meint, den Anmeldungsunterlagen seien die notwendigen Aussagen auch uber die
raumliche Anordnung der beanspruchten Farben zu entnehmen. Die Farbvertei-
lung gehe aus der vorgelegten Markenbeschreibung, nach der die Farben ,seitlich
nebeneinander angeordnet” seien, klar hervor. Diese Formulierung, die das DPMA
in einer Publikation tber die Anmeldung einer Farbkombination sogar ausdricklich
empfohlen habe, schlie3e beliebige Anordnungen von abstrakten Mustern oder

Bildgestaltungen aus.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren sinngemaf beantragt,

1. den Beschluss des DPMA, Markenstelle fur Klasse 6, vom
18. Juli 2017 aufzuheben,

2. hilfsweise eine mindliche Verhandlung anzuberaumen, und

3. die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Auf die zulassige Beschwerde ist der angefochtene Beschluss vom 18. Juli 2017
aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das DPMA zurickzu-

verweisen.

1. Der Senat geht davon aus, dass Gegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens eine Farbmarke ist. Auf dem Anmeldeformular ist zwar in
dem Bereich ,Zur Markenform werden folgende Angaben gemacht* das Feld

.Sonstige Markenform” angekreuzt. Dies ist jedoch dem Umstand geschuldet,



dass ein eigenes Feld fur Farbmarken nicht vorgesehen ist und die tbrigen dort
genannten Markenformen (,Wortmarke®, ,Bildmarke*, ,Dreidimensionale Marke®,
.Hormarke" und ,Kennfadenmarke®) nicht passen. Durch die Angabe ,Farbkombi-
nationsmarke” in der Beschreibung wird deutlich, dass nicht eine sonstige Mar-
kenform gemal 8§ 12 MarkenV, worunter beispielsweise Positions-, Bewegungs-
oder Tastmarken fallen, sondern eine Farbmarke beansprucht wird.

2. Die Anmeldung enthélt eine den Anforderungen des § 32 Abs.2 Nr. 2
MarkenG geniigende Wiedergabe der Marke.

Eine solche Wiedergabe muss erkennen lassen, was nach dem Willen des An-
melders Gegenstand des Schutzes sein soll (Strébele/Hacker/Thiering, Marken-
gesetz, 12. Auflage, 8§ 32, Rdnr. 13). Demzufolge muss die Marke so klar und ein-
deutig dargestellt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des be-
anspruchten Schutzgegenstands madglich ist und nachtragliche Anderungen zwei-
felsfrei ausgeschlossen sind (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 503, Rdnr. 13 - Gabel-

stapler I1).

Die der Markenanmeldung gemaf § 6a Abs. 2 i. V. m. 8 10a MarkenV beigeflgte
Beschreibung reicht in Verbindung mit der eingereichten Markenwiedergabe aus,
um den Schutzgegenstand bestimmen zu kénnen. Aus dem einleitenden Satz
.Farbkombinationsmarke: Die Farben Rot (Pantone 1795c bzw. RAL 3020) und
Blau (Pantone 534c bzw. RAL 5003) haben ein Verhéltnis von 15 (Rot) : 85 (Blau)®
geht deutlich hervor, dass die beanspruchte Marke zunachst aus einem speziellen
Rot mit einem GrolRenanteil von 15 % und einem speziellen Blau mit einem Gro-
Renanteil von 85 % besteht. Der nachfolgende Halbsatz ,sie sind seitlich nebenei-
nander angeordnet.” erganzt diese Aussage zum einen um die Angabe, dass die
beiden Farben rechts oder links, also in horizontaler Richtung aneinander stof3en
(vgl. zur Bedeutung von ,seitlich®: ,www.google.de“, Suchbegriff ,seitlich“: ,rechts
oder links liegend, von oder nach rechts oder links*). Zum anderen wird durch das

Wort ,sie” nicht nur auf die vorgenannten Farben Rot und Blau als solche, sondern



auch auf die Reihenfolge ihrer Nennung in dem vorausgehenden Satz ,Die Farben
Rot ... und Blau ... haben ein Verhaltnis von ...“ Bezug genommen. Insofern kann
der letzte Halbsatz in der Beschreibung zusammen mit der graphischen Darstel-
lung dahingehend ausgelegt werden, dass die Farben Rot und Blau links bzw.

rechts geradlinig aneinanderstol3en.

Dagegen spricht auch nicht der Umstand, dass in der elektronischen Amtsakte auf
der Anlage zum Anmeldeformular eine Farbkombination dargestellt ist, auf der
sich die Farbe Blau oben und die Farbe Rot unten befindet. Dies hangt einerseits
mit der elektronischen Ubermittlung der Anmeldeunterlagen zusammen, die alle-
samt im Hochformat in der elektronischen Amtsakte abgelegt sind. Andererseits
fehlen auf der Anlage mit der angemeldeten Farbkombination Angaben, wo sich
der obere und untere bzw. der rechte und linke Rand befinden. Um Unklarheiten
zu vermeiden, ware es zweckmafig gewesen, wenn die Anmelderin - wie in 8 8
Abs.5 i. V. m. 8§ 10a Abs. 3 MarkenV vorgesehen - die graphische Wiedergabe
entsprechend gekennzeichnet hétte. Durch die Beschreibung wird jedoch die hori-
zontale Rot-Blau-Anordnung und damit die Drehung der Markendarstellung um
90° nach rechts vorgegeben. Sie erlautert somit nicht nur die graphische Wieder-
gabe, sondern bezeichnet auch Merkmale, die sich der Darstellung nicht direkt
entnehmen lassen. Zur Klarung von Widerspriichen zwischen der bildhaften Wie-
dergabe und der den Schutzgegenstand bestimmenden Beschreibung kommt
letztgenannter eine malgebliche Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 2007, 55,
Rdnr. 24 - Farbmarke gelb/grun II). Dies gilt umso mehr, wenn - wie vorliegend -
die graphische Wiedergabe eine Ausrichtung aufweist, bei der davon auszugehen

ist, dass sie vornehmlich durch technische Gegebenheiten bedingt ist.

Obige Sichtweise wird zudem durch den Schriftsatz der Beschwerdefihrerin vom
25. April 2017 bestatigt, der ebenfalls zur Auslegung des Gegenstands der in
Rede stehenden Markenanmeldung herangezogen werden kann (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 32, Rdnr. 30). Mit ihm wird die urspringlich



eingereichte Markendarstellung nicht in unzulassiger Weise geandert, sondern

vielmehr in Ubereinstimmung mit der Beschreibung erlautert.

Demzufolge ist Gegenstand der Anmeldung nachfolgendes Zeichen:

3. Es entspricht den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nach § 8
Abs. 1 MarkenG.

Das Kriterium der graphischen Darstellbarkeit geht tber das der Wiedergabe nach
8§ 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinaus, da es nicht nur den Gegenstand des Prifungs-
verfahrens festlegen, sondern auch die Eintragung der Marke in das Register er-
maoglichen und Uber das Register eine zuverlassige Unterrichtung der Allgemein-
heit sicherstellen soll (vgl. EuUGH GRUR 2004, 858, Rdnr. 26 ff. - Heidelberger
Bauchemie GmbH; BPatG GRUR 2005, 594, 596 - Hologramm).

a) Entgegen der Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei dem gegen-
standlichen Zeichen nicht um eine ,abstrakt unbestimmte Farbkombinations-
marke®, sondern um eine abstrakt-bestimmte Farbzusammenstellung. Diese ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle der mehreren Farben beispiels-
weise in Form einer geraden Linie oder einer Zickzacklinie eindeutig definiert ist,
ohne dass eine aulBere  figurliche Begrenzung  vorliegt  (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 3, Rdnr. 43). Abstrakt-unbestimmte Farbzu-
sammenstellungen, bei denen zwei oder mehr Farben in frei wechselnder Zu-

sammenstellung und Formation unter Schutz gestellt werden sollen, sind bereits



von Hause aus nicht graphisch darstellbar (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 3, Rdnr. 45 und 60).

b) Abstrakt-bestimmte Farbzusammenstellungen entsprechen 88 Abs. 1
MarkenG, wenn die beanspruchten Farben systematisch so angeordnet sind, dass
sie in vorher festgelegter und bestandiger Weise verbunden sind. Dies ergibt sich
aus der bindenden Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs zu Art. 2
MarkenRL 89/104/EWG (vgl. EUGH, a. a. O., Rdnr. 34, 35 - Heidelberger Bauche-
mie GmbH), auf den 8§ 8 Abs. 1 MarkenG zurlickgeht. Denn nur anhand einer sol-
chen Anordnung sind die zustandigen Behorden und Marktteilnehmer in der Lage,
den Schutzgegenstand der Marke auf der Grundlage des Registereintrags klar
und eindeutig zu bestimmen (vgl. EUGH, a. a. O., Rdnr. 26 ff. - Heidelberger Bau-
chemie GmbH).

(1)  Erforderlich sind demzufolge zunachst Angaben zu den beanspruchten Far-

ben.

In der Beschreibung der Marke werden die beanspruchten Farbtone Rot und Blau
durch die Farbcodes ,Pantone 1795c bzw. RAL 3020" und ,Pantone 534c bzw.
RAL 5003" naher konkretisiert. In diesem Zusammenhang wird das DPMA jedoch
noch zu priufen haben, ob sich die fur beide Farben jeweils angegebenen
Farbcodes entsprechen. Es gibt zwar keine Formel, mit der eine direkte Umrech-
nung von RAL zu Pantone mdglich ware (vgl. ,RiemerDruck. Die LeistungsDru-
cker." unter http://www.riemerdruck.de/ral-umrechnung-cmyk.html). Dennoch
wird fur den Farbton ,RAL 3020" regelmaldig die Angabe ,Pantone 485 und flr
den Farbton ,RAL 5003“ regelmaldig die Angabe ,Pantone 540“ verwendet (vgl.
~RAL to Pantone Converter* unter
~https://www.easycalculation.com/colorconverter/ral-to-pantone.php*; .Riemer-
Druck. Die LeistungsDrucker.”, a. a. O.). Insofern kann derzeit dahinstehen, wie
sich widersprtchliche Farbcodes in einer Beschreibung auf die Bestimmung des

Anmeldegegenstands auswirken.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/103d/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-31989L0104&doc.part=B&doc.price=0.0#focuspoint

(2) Die weiterhin erforderliche Festlegung des quantitativen Verhaltnisses der
Farben zueinander ist - wie bereits dargelegt - aus der Beschreibung ersichtlich.
Demnach hat die Farbe Rot einen Anteil von 15 % und die Farbe Blau einen Antell
von 85 % an der Gesamtmarke. Diese Prozentangaben gewdhrleisten, dass das
Verhéltnis der beiden Farben unabh&ngig von der tatsachlichen Grol3e der wie-
dergegebenen Marke immer gleich bleibt.

(3)  Zudem setzt die graphische Darstellung einer Farbmarke gemal3 § 8 Abs. 1
MarkenG voraus, dass die rAumliche Verteilung der Farben definiert ist. Nach der
nationalen Rechtsprechung entspricht diesem Kriterium jedenfalls ein Anmeldebe-
gehren, das auf Farben gerichtet ist, die nebeneinander angeordnet sind und de-
ren Reihenfolge bestimmt ist (vgl. BGH GRUR 2007, 55, Rdnr. 13 - Gelb/Grin 1l
unter Hinweis auf BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 - Dunkelblau/Hellblau; BPatG
GRUR 2006, 764, 765 f. - Samtrot/Silber; BPatG, Beschluss vom 7. Juli 2008,
28 W (pat) 21/08 - Orange/Schwarz; BPatG, Beschluss vom 21. August 2008,

29 W (pat) 33/08 - Rot/Gelb; BPatG, Beschluss vom 24. April 2013,
26 W (pat) 568/12 - Blau/Silber; BPatG, Beschluss vom 12.Juni 2012,
27 W (pat) 105/11 - Rot/Gelb/Blau; abweichend EuG, Beschluss vom

30. November 2017, T-102/15 - Blau/Silber). Anhand der Beschreibung und der
graphischen Wiedergabe der Marke kann die Anmeldung hinreichend bestimmt
und klar dahingehend ausgelegt werden, dass eine Farbmarke beansprucht wird,
die links die Farbe Rot und hieran geradlinig angrenzend rechts die Farbe Blau
aufweist. Demzufolge ist dem Erfordernis der Festlegung der rdumlichen Auftei-

lung der Farben ebenfalls Genlige getan.

(4) Dagegen sind weitere Festlegungen zur Gestaltung und Ausdehnung der
Farben mit dem Wesen einer Farbmarke, deren Schutzgegenstand die Farbe an
sich ohne konkrete flachenhafte oder raumliche Begrenzung ist, nicht zu vereinba-
ren (vgl. BPatG, a. a. O. - Dunkelblau/Hellblau [juris Rdnr. 24, 26]; BPatG, Be-
schluss vom 21. August 2008, 29 W (pat) 33/08 - Rot/Gelb [juris Rdnr. 15 f.]).
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Der angegriffene Beschluss geht daher zu Unrecht von einem Mangel der graphi-
schen Darstellbarkeit aus und war daher aufzuheben.

4. Die Sache ist gemdl3 870 Abs.3 Nr.1 MarkenG an das DPMA
zurickzuverweisen. Die zustandige Markenstelle hat in dem Beschluss vom
18. Juli 2017 die graphische Darstellbarkeit verneint, so dass sie zu der in dem
Beanstandungsbescheid vom 2. Mai 2017 lediglich im Rahmen eines erganzen-
den Hinweises angesprochenen Frage, ob der Eintragung des angemeldeten Zei-
chens absolute Schutzhindernisse entgegenstehen, noch nicht abschlieR3end
Stellung genommen hat. Demzufolge hat das DPMA noch nicht in der Sache

selbst entschieden.

5. Dem Antrag auf Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebihr war
zu entsprechen. Eine Ruckzahlung kommt nach 8§ 71 Abs. 3 MarkenG bei Vorlie-
gen von Billigkeitsgrinden in Betracht, also in Féallen, in denen es auf Grund der
besonderen Umstande unbillig ware, die Beschwerdegebihr einzubehalten (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 71, Rdnr. 50).

Eine derartige Fallgestaltung ist hier gegeben, weil der angefochtene Beschluss in
Widerspruch zu den vom DPMA verdffentlichten Informationen zur Anmeldung
einer konturunbestimmten Farbkombination steht. So enthalten sie hierzu folgen-
den Hinweis: ,Eine entsprechende Beschreibung kénnte so lauten: ,Die Farben
Blau (Pantone 2747C) und Silber (Pantone 877C) haben ein Verhaltnis von 50:50;
sie sind seitlich nebeneinander angeordnet.” (vgl. ,Deutsches Patent- und
Markenamt* unter https://www.dpma.de/docs/marken/mf_farbmarke.pdf). Die
Anmelderin hat diesem amtlichen Vorschlag in vollem Umfang entsprochen. Den-
noch hat die Markenstelle die Formulierung als unzureichend angesehen, ohne

tragfahige Grinde fur eine andere Bewertung aufzuzeigen.

Der Zweck des amtlichen Hinweises besteht gerade darin, Anmeldern anerkannte
Formulierungen an die Hand zu geben und ihnen dadurch Rechtssicherheit zu
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vermitteln. Wird diese berechtigte Erwartung ohne hinreichenden Anlass ent-
tauscht, ist es geboten, den Beteiligten im Rahmen des 8§ 71 Abs. 3 MarkenG von

den Kosten der Rechtsverfolgung zu entlasten.

6. Eine mundliche Verhandlung musste nicht stattfinden. Insbesondere kommt
der nur hilfsweise gestellte Antrag auf Durchfiihrung einer mindlichen Verhand-
lung nicht zum Tragen (vgl. 8 69 Nr. 1 MarkenG), nachdem die angegriffene Ent-
scheidung antragsgemalf aufgehoben wurde.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Séchtig Schmid

pro



