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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 398 64 846
hier: Berichtigung

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. Juli 2009 unter Mitwirkung der Richterin Kopacek als Vorsitzende
und der Richter Dr. Kortbein und Kruppa

beschlossen:

1. Auf den Berichtungsantrag der Beschwerdefiihrerin nach
8§80 Abs.1 MarkenG wird der Beschluss des 29. Senats
vom 6. Mai 2009 auf Seite 50 unter Punkt 2.2.2. berichtigt
wie folgt:

... "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und

Computern” ... ".

2. Im Ubrigen wird der Berichtigungsantrag zuriickgewiesen.

Grinde

Durch Beschluss vom 6. Mai 2009 hat der 29. Senat uber die Beschwerde der
Ldschungsantragstellerin gegen den ihren Léschungsantrag zurickweisenden Be-
schluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom
18. November 2004 wie folgt entschieden:



"1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 18. November 2004 wird aufgeho-
ben, soweit der Loschungsantrag fur die Waren und Dienstleis-

tungen

"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kon-
troll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in
Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Ubertra-
gung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder
Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Ver-
kaufsautomaten; Datenverarbeitungsgerate und Compu-
ter;

Druckereierzeugnisse, namlich  Telefonblcher und
sonstige Verzeichnisse fur die Telekommunikation;
Finanzwesen; Immobilienwesen;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von
sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veroffentli-
chung von Bichern, Zeitschriften und anderen Drucker-
zeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien
(einschliel3lich CD-ROM und CD-I);

Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung;
Dienstleistungen einer Datenbank, namlich Vermietung
der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie
Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Infor-
mationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtun-

gen und Computern”

zuriickgewiesen wurde. Insoweit wird das Deutsche Patent- und
Markenamt angewiesen, die Loschung der Eintragung der Marke
398 64 846 anzuordnen.



2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird zu-

rickgewiesen.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen."”

Bezuglich des am 19. Juni 2009 der Beschwerdefuihrerin zugestellten Beschlusses
des Senats hat diese am 23. Juni 2009 beantragt, den Tenor des Beschlusses
nach 8 80 Abs. 1 MarkenG zu berichtigen, da er offenbare Unrichtigkeiten enthal-
te. Gemal der Beschlussbegrindung ab Seite 62 ff. (Abschnitte 2.6.3. bis 2.6.6.)
sei namlich die angegriffene Marke zu l6schen fur die Dienstleistungen "Bauwe-
sen, ausgenommen "bauliche Projektprifungen™ und fur "Telekommunikation, aus-
genommen "Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugangen, techni-
sche Ubermittlung von Filmen und Sendungen”. Dariiber hinaus fehle im Abschnitt
2.2. auf Seite 47 in der Aufzadhlung der Waren und Dienstleistungen in der 6. Zeile
die Ware "Verkaufsautomaten". Auf Seite 50 im Abschnitt 2.2.2. misse auf3erdem
die Dienstleistung korrekt "Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und

Computern” lauten.

Die Beschwerdegegnerin erachtet den Berichtigungsantrag fiir unzulassig, soweit
er auf eine Anderung des Tenors des Beschlusses vom 6. Mai 2009 gerichtet sei.
Die Beanstandung des Beschlusses hinsichtlich der Dienstleistungen "Bauwesen"
und "Telekommunikation" betreffe keine Schreibfehler, Rechenfehler oder &hnli-
che offenbare Unrichtigkeiten, die eine Berichtigung nach 8 80 Abs. 1 MarkenG
ermoglichten. Insbesondere bleibe nach dem Vortrag der Beschwerdefihrerin of-
fen, warum der Tenor unrichtig sein solle. Soweit die Beschwerdefiihrerin davon
ausgehe, auf Seite 47 des Beschlusses sei die Ware "Verkaufsautomaten" wegge-
lassen worden, sei der Berichtigungsantrag unbegriindet. Auf Seite 47 seien die
Waren und Dienstleistungen aufgefuihrt, denen nach Auffassung des Senats die

notwendige Unterscheidungskraft fehle. Die Ausfihrungen auf Seite 54 unter 2.4.



zeigten hingegen, dass nach Ansicht des Senats die Verbraucher die angegriffene
Marke in Bezug auf "Verkaufsautomaten" nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen
wirden. Somit gebe es keine Begrindung, dass der Marke fir die Ware "Ver-
kaufsautomaten" die Unterscheidungskraft fehle.

Soweit die Beschwerdefuhrerin geltend mache, auf Seite 50 sei die Dienstleistung
"Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern” falsch wie-

dergegeben, treffe dies zu.

1. Der nach 880 Abs.1 MarkenG von der Beschwerdefiihrerin gestellte Be-
richtigungsantrag ist zulassig, denn sie macht geltend, der Beschluss des
Senats vom 6. Dezember 2009 enthalte offenbare Unrichtigkeiten; ob diese
tatséachlich vorliegen, ist im Rahmen der Begriindetheit des Berichtigungs-
antrags zu prufen. Zustandig fir die Entscheidung tUber den Berichtigungs-
antrag ist der Senat, der die zu berichtigende Entscheidung erlassen hat, wo-
bei die gleiche Besetzung des Senats nicht erforderlich ist (vgl. Strébe-
le/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8 80 Rdnr. 5). Im hier zu entscheidenden
Verfahren ergibt sich die Zusammensetzung des Senats mit den bislang
nicht mit der Sache befassten Richtern aus Folgendem: Richterin Kopacek
als Stellvertreterin der Vorsitzenden gehort seit dem 1. Marz 2009 dem Senat
an; Vorsitzende Richterin Grabrucker war aufgrund urlaubsbedingter Abwe-
senheit zum Entscheidungszeitpunkt an der Mitwirkung gehindert.

2. Der Antrag auf Berichtigung ist nur teilweise begrindet.

Nach der Bestimmung des § 80 Abs. 1 MarkenG sind Schreib- und Rechen-
fehler oder &hnliche offenbare Unrichtigkeiten einer Entscheidung jederzeit
vom Patentgericht auf Antrag oder von Amts wegen zu berichtigen. Berichti-

gungsfahig ist insoweit jeder Teil der Entscheidung. Von einer Unrichtigkeit



I. S.v. 880 Abs. 1 MarkenG ist auszugehen, wenn das tatséchlich Erklarte

von dem abweicht, was der Senat gewollt hat. Die Unrichtigkeit muss offen-

bar, d. h. fur jeden Dritten aus der Entscheidung selbst oder den damit in

unmittelbarem Zusammenhang stehenden Umstanden oder Unterlagen klar
erkennbar sein (vgl. BGH GRUR 1977, 780, 781 - Metalloxyd). Bei wider-

spruchlichen Formulierungen ist eine offenbare Unrichtigkeit nur anzuneh-

men, wenn der Widerspruch offen zutage tritt und der richtige Inhalt erkenn-

bar hervorgeht.

a)

b)

Auf Seite 50 des Beschlusses vom 6. Mai 2009 ist vom Senat unter
Punkt 2.2.2. festgestellt worden, dass fur die Dienstleistung "Vermie-
tung von Datenverarbeitungsanlagen” und "Computer" Entsprechendes
[namlich das vorstehend unter 2.2.1. Ausgefuhrte] gelte. Wie sowohl die
Beschwerdefuhrerin als auch die Beschwerdegegnerin vorgetragen
haben, handelt es sich bei "Computern” um keine Dienstleistung;
vielmehr ergibt sich in Zusammenhang mit der Aufzahlung der Waren
und Dienstleistungen auf Seite 47 unter Punkt 2.2., bezlglich derer die
fehlende Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Zeit-
punkt der Eintragung festgestellt worden ist, dass die Dienstleistung
"Vermietung" neben Datenverarbeitungsanlagen auch Computer mit
einschlie3t. Zudem enthalten sowohl Tenor (vgl. Seite 3) als auch Tat-
bestand (vgl. Seite 5) des Beschlusses vom 6. Mai 2009 hinsichtlich der
betreffenden Dienstleistung der Klasse 42 die Formulierung "Vermie-
tung von Datenverarbeitungseinrichtigungen und Computern”. Eine of-
fenbare Unrichtigkeit ist somit gegeben, die auf Seite 50 nach § 80
Abs. 1 MarkenG wie folgt zu berichtigen ist: "2.2.2. Entsprechendes gilt
fur die Dienstleistung "Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und

Computern”, die ebenfalls ...".

Soweit die Beschwerdefiihrerin die Berichtigung des Tenors insoweit

beantragt hat, als dort eine Léschung der angegriffenen Marke fir die



Dienstleistung "Bauwesen, ausgenommen bauliche Bauprojektprifun-
gen" und fur die Dienstleistung "Telekommunikation, ausgenommen Te-
lefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugdngen, technische
Ubermittlung von Filmen und Sendungen" auszusprechen sei, erweist

sich der Antrag als unbegrtindet.

Eine offenbare Unrichtigkeit kann zwar auch vorliegen, wenn Tenor und
Begriindung nicht Ubereinstimmen (vgl. Thomas/Putzo § 319 Rn. 3),
insbesondere wenn im Tenor der Ausspruch einer Entscheidung fehlt,
die ausweislich der Begriindung getroffen worden ist (vgl. Fezer/Grab-
rucker, Handbuch der Markenpraxis Band 1, Kapitel 2, Rdnr. 63 ff.).

Dies ist vorliegend jedoch zu verneinen.

Der Senat fuhrt auf Seite 62 ff. unter Punkt 2.6.3. zunachst aus, dass
die angegriffene Marke keine Unterscheidungskraft flr die eingetrage-
nen Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation” besitzt. In Punkt
2.6.4. auf Seite 64 ff. trifft der Senat die Feststellung, dass die im Hilfs-
antrag 1 (vgl. Seite 10 ff. des Beschlusses) zu den Dienstleistungen
"Bauwesen; Telekommunikation" erklarten Einschrankungen keine an-
dere Beurteilung rechtfertigten. Hinsichtlich der beiden durch Hilfsan-
trag 1 eingeschrankten Dienstleistungen hat der Senat auch eine Ver-
kehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG verneint. Hingegen wird
in Punkt 2.6.6. auf den Seiten 67 ff. festgestellt, dass die angegriffene
Marke fur die in Hilfsantrag 2 eingeschrankte Dienstleistung "Bauwe-
sen, namlich bauliche Bauprojektprifungen” von Haus aus unterschei-
dungskraftig sei und fur die mit Hilfsantrag 2 eingeschrénkte Dienst-
leistung "Telekommunikation, ndmlich Telefondienstleistungen, Bereit-
stellung von Internetzugangen, technische Ubermittlung von Filmen und
Sendungen” jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats auf-

grund Verkehrsdurchsetzung schutzfahig sei.



Dies erfordert jedoch nicht, dass in Ziff. 1 des Tenors als zu I6schende
Dienstleistungen - wie von der Beschwerdeflhrerin beantragt - "Bauwe-
sen, ausgenommen bauliche Projektprifungen” und "Telekommunika-
tion, ausgenommen Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Inter-
netzugangen, technische Ubermittiung von Filmen und Sendungen”
aufgenommen werden mussen. Nachdem namlich die angegriffene
Marke vom Senat weder fur die eingetragenen Dienstleistungen "Tele-
kommunikation" und "Bauwesen" noch fur die insoweit durch den Hilfs-
antrag 1 eingeschrankten Dienstleistungen fur schutzfahig erachtet wor-
den ist, sind die Oberbegriffe gemal Hilfsantrag auf "Bauwesen, nam-
lich bauliche Bauprojektprifungen” und auf "Telekommunikation, nam-
lich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugdngen,
technische Ubermittlung von Filmen und Sendungen" beschrankt
worden. Diese hilfsweise Einschrankung des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses ist zum einen grundsatzlich zuléssig (vgl. Strobe-
le/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8§ 39 Rdnr. 6 m. w. N.). Zum anderen
fuhrt sie vorliegend dazu, dass mit Eintritt der Bedingung (Beurteilung
der Marke als schutzunfahig fur die im Hauptantrag genannten Dienst-
leistungen "Telekommunikation" und "Bauwesen" sowie flr die entspre-
chenden, im Hilfsantrag 1 genannten Dienstleistungen) insoweit die ge-
malf} Hilfsantrag 2 eingeschrankte Fassung des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses nunmehr Gegenstand des Ldschungs- und auch
des Beschwerdeverfahrens ist. Da fur die durch den Hilfsantrag 2
eingeschréankten Dienstleistungen eine Schutzfahigkeit vom Senat be-
jaht worden ist, bleibt kein Raum mehr fir eine Léschung der ange-
griffenen Marke fur die Oberbegriffe "Bauwesen” und "Telekommuni-
kation", von denen die fur schutzfahig erachteten Teildienstleistungen
entsprechend ausgenommen werden.

Somit ergibt sich keine offenbare Unrichtigkeit geméaf 8§ 80 Abs. 1 Mar-
kenG zwischen dem Tenor und den Entscheidungsgrinden.



Soweit die Beschwerdefihrerin geltend macht, auf Seite 47 des Be-
schlusses fehle im Abschnitt 2.2. in der Aufzahlung der Waren und
Dienstleistungen die Ware "Verkaufsautomaten", ist der Antrag auf Be-
richtigung ebenfalls unbegrundet.

Der Senat hat festgestellt, dass fir die dort aufgezéhlten Waren und
Dienstleistungen im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unter-
scheidungskraft der angegriffenen Marke gefehlt hat. In der Begrin-
dung wird dazu ausgefuhrt, dass die Prifung auf Unterscheidungskraft
nur maoglich ist, wenn die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
Teil einer Uberschaubaren und in sich abgeschlossenen Branche sind
und somit einem spezifischen Marktsegment im wirtschaftlichen Sinn
angehoren. Dies wird in den Punkten 2.2.1. bis 2.2.3. fur die auf
Seite 47 aufgezahlten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich des
Hauptantrags verneint, in den Punkten 2.3. bis 2.3.5. auch hinsichtlich
der Hilfsantrage 1 und 2. Im darauf folgenden Punkt 2.4. wird indes im
Hinblick auf die Waren "Verkaufsautomaten; Druckereierzeugnisse,
namlich Telefonblicher und sonstige Verzeichnisse fur die Telekommu-
nikation" festgestellt, dass sie - im Gegensatz zu den vorstehend abge-
handelten Waren und Dienstleistungen - zwar zu einem spezifischen
Marktsegment gehdren, allerdings mit dem Ergebnis, dass in diesem
spezifischen Marktsegment Farben nicht als betrieblicher Herkunfts-
hinweis wahrgenommen werden. Aufgrund der abweichenden Begrin-
dung hinsichtlich des Bestehens spezifischer Marktsegmente ist im Be-
schluss auf Seite 47 daher zutreffend die Ware "Verkaufsautomaten"

nicht genannt worden und erscheint im Ubrigen in der Aufzahlung auf
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Seite 47 auch die Ware "Druckereierzeugnisse, namlich Telefonbiicher
und sonstige Verzeichnisse fir die Telekommunikation" nicht, da beide

Warengruppen der gesonderten Begrindung auf Seite 54 unterfallen.

Kopacek Dr. Kortbein Kruppa

Hu



