BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 94/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 17 224.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 8. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der
Richterin Dr. Hock und des Richters Katker
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10.99



beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 13. Februar 2002 aufgehoben.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

Grinde

Am 15. Mérz 2001 hat die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt
die Wortmarke

what’'s live

eingereicht. Im Feld (8) ("Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen") des verwende-
ten amtlichen Anmeldeformblatts hat sie folgende Angaben eingetragen:

"Klasse: Bezeichnung:

1-42 alle denkbaren Waren und Dienstleistungen

Leitklassenvorschlag des Anmelders: 35".

Mit Bescheid vom 10. Oktober 2001 hat die Markenstelle fir Klasse 35 die Anmel-
dung formell beanstandet. Nach ihrer Ansicht stellen die 0.g. Angaben kein Ver-
zeichnis der Waren und Dienstleistungen i.S.d. 8 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dar, so
dass sie nicht den Anforderungen fur die Zuerkennung eines Anmeldetages genu-

gen. Klassenangaben seien offensichtlich keine Angaben von Waren und Dienst-



leistungen. Mit der Formulierung "alle denkbaren Waren und Dienstleistungen”
werde nicht hinreichend bestimmt, welcher Schutzumfang beansprucht werden
solle, da diese Angabe "zwangslaufig der subjektiven Interpretation eines jeden
denkbaren Betrachters” unterliege. Fur den Fall der Nichtbeseitigung des bean-
standeten Mangels innerhalb einer Frist von einem Monat hat die Markenstelle an-
gekundigt, dass die Anmeldung als nicht eingereicht behandelt werde. Der Be-
scheid ist den Vertretern der Anmelderin am 16. Oktober 2001 zugegangen,
woraufhin diese den Erlass eines beschwerdefahigen Beschlusses beantragt ha-

ben.

Mit Beschluss vom 13. Februar 2002 hat die Markenstelle festgestellt, dass die
Anmeldung als nicht eingereicht gilt. Nach Auffassung der Markenstelle ist die
Nichteinreichungsfiktion nach 8§ 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in der bis zum 31. De-
zember 2001 geltenden Fassung eingetreten. Im Ubrigen hat die Markenstelle auf
den Inhalt des Bescheids verwiesen und erganzend ausgefuhrt, das die Klassen-
angaben und die Angabe "alle denkbaren Waren und Dienstleistungen” hinsicht-
lich der Bestimmung des beanspruchten Schutzumfangs voéllig unklar seien und
auch nicht nach einer eventuell vorzunehmenden Auslegung der Markenanmel-

dung héatten beseitigt werden kdnnen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit der sie

sinngeman beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben,

die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.
Zur Begrindung fuihrt sie aus, dass die Angabe "alle denkbaren Waren und
Dienstleistungen” die Erfordernisse fir die Zuerkennung eines Anmeldetages er-

fulle, da somit eindeutig feststehe, dass es keine Ware oder Dienstleistung geben

solle, fur die kein Schutz begehrt werde. Es liege sogar das aul3erste Mal3 an Klar-



heit vor, da nicht mehr zweifelhaft sein kénne, ob irgendeine Dienstleistung von
der Anmeldung umfasst sein soll oder nicht. Ein (etwaiges) spater eingereichtes
"konkretisiertes" Waren- und Dienstleistungsverzeichnis stelle damit zwanglaufig
einen (Teil-)Verzicht des urspriinglichen Verzeichnisses, nicht aber eine erstma-
lige Einreichung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses i.S.d. § 32
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist begriindet.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle leidet die eingereichte Markenanmel-
dung nicht an einem Mangel i.S.d. § 36 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, so dass die fir die
Nichtbehebung eines solchen Mangels vorgesehene Rechtsfolge nach Ablauf der
im Bescheid vom 10. Oktober 2001 gesetzten Frist (insoweit hat die Markenstelle
zu Recht die zum Fristablauf geltende Gesetzesfassung zugrunde gelegt) nicht
eingetreten ist.

Voraussetzung fir das Bestehen eines Mangels i.S.d. § 36 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG
ist, dass die Anmeldung den Erfordernissen fur die Zuerkennung eines Anmelde-
tages nach 8 33 Abs. 1 MarkenG nicht gentgt. Dies ist der Fall, wenn die Unterla-
gen nach § 32 Abs. 2 MarkenG, insbesondere ein Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen, nicht eingegangen sind. Die Frage, ob die Angabe blo3er Klas-
senziffern bereits als ein solches Verzeichnis anzusehen ist, wird in der Recht-
sprechung und der Literatur nicht einheitlich beurteilt.

In einer noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ergangenen Entschei-

dung hat der 26. Senat des Bundespatentgerichts festgestellt, dass die Angabe



der Warenklasse kein Verzeichnis der Waren "nach dem Wortlaut des Gesetzes
(WZG 8§ 2 Abs. 1 Satz 3)" darstelle (BPatGE 31, 168, 169 u. — Rebendank). Die
angegebene Klasse 33 enthalte jedoch nur einen (ausreichend bestimmten) Be-
griff, namlich "alkoholische Getranke", dessen wortliche Angabe als Warenver-
zeichnis zulassig ware. Daher liege mit der bloRen Angabe "Klasse 33 Wz" zwar
ein formeller Mangel vor, der jedoch nicht so schwerwiegend sei, dass die Anmel-
dung als "Nichtanmeldung" behandelt werden musse. Dies gelte "jedenfalls" fur

Warenklassen, die nur einen einzigen Warenbegriff enthielten.

Der 32. Senat des Bundespatentgerichts hat in einem Fall, in dem der Anmelder
sowohl Klassenziffern als auch (nicht unter die angegebenen Klassen fallende
weitere) wortliche Dienstleistungsbezeichnungen angegeben hat, die Angabe der
Klassenziffern ohne ndhere Begrindung als fir die Zuerkennung eines Anmelde-
tages nicht ausreichend angesehen und der Anmeldung nach Einreichung wortli-
cher Warenbezeichnungen einen entsprechend geteilten Anmeldetag zuerkannt
(unveroffentlichte Entscheidung vom 22. Mai 2002, 32 W (pat) 139/01).

In der Literatur wird - haufig unter Bezugnahme auf die 0.g. Entscheidung des
26. Senats - die Ansicht vertreten, fur die Zuerkennung eines Anmeldetages mus-
se nur ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen "als solches" vorliegen
(Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 8 32, Rdn. 31), in dem nur der "aul3erste Bereich der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen eindeutig feststellbar ist" (Strébele/
Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 32, Rdn. 32). Danach kdnne selbst die Angabe
einer Klasse der amtlichen Klasseneinteilung gentigen (Strobele/Hacker, a.a.O.;
v. Schultz, Markenrecht, § 32, Rdn. 18; nicht eindeutig: Ekey/Klippel, Markenrecht,
8 32, Rdn. 25, der unter Hinweis auf die Markenanmelderichtlinie des Patentamts
einerseits bereits ein hinreichend bestimmtes Verzeichnis verlangt, das aber ande-
rerseits aber noch nicht den Anforderungen des 8§ 14 MarkenV genligen misse;

keine klare Differenzierung auch bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 32, Rdn. 12).



Dementsprechend geht die weitgehend einheitliche Praxis des DPMA dahin, die
bloRe Angabe der Klassenziffern fiir die Zuerkennung des Anmeldetages ausrei-
chen zu lassen, wahrend das endgultige, den weiteren Anforderungen der § 32
Abs. 3 MarkenG, 88 3,14 MarkenV geniigende Verzeichnis ohne Verlust des An-
meldetages noch im Laufe des Eintragungsverfahrens nachgereicht werden kann.
Noch weitergehend akzeptiert das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt die
bloRe Angabe von Klassenziffern sogar als abschlie3ende Einreichung eines Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnisses, dem es selbstandig die amtlichen Ober-

begriffe hinzufugt.

Fur die Frage der Zuerkennung eines Anmeldetages geht der Senat ebenfalls von
der grof3zuigigen Betrachtungsweise aus, wie sie in der Literatur und der Praxis
des Deutschen Patent- und Markenamts Uberwiegend vertreten wird und auch in
der o0.g. Entscheidung des 26. Senats nicht kategorisch ausgeschlossen worden
ist. Danach kann schon die Angabe bloRer Klassenziffern als ein den Anmeldetag
begrindendes Verzeichnis i.S.d. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausreichen, wahrend
erst die flr die Eintragung erforderliche Fassung des Verzeichnisses samtliche
Formalerfordernisse erfillen misste. Das Gesetz lasst solche unterschiedlichen
Anforderungen zu, in dem es einerseits Mindestanforderungen fur die Zuerken-
nung des Anmeldetages vorsieht (8 33 Abs. 1 MarkenG), andererseits aber auch
von "den weiteren Anmeldeerfordernissen" spricht (8§ 32 Abs. 3 MarkenG), die er-
sichtlich Gber die Mindesterfordernisse hinaus gehen. Zudem sieht das Gesetz in
§ 36 Abs. 2 und 4 MarkenG fur den Fall der Nichterfillung der unterschiedlichen
Formalerfordernisse auch unterschiedliche Rechtsfolgen vor, wobei 8 36 Abs. 2
MarkenG an die Nichtbehebung der Mindesterfordernisse in Form der Nichteinrei-
chungs- (heute: Riucknahme-)fiktion eine scharfere Rechtsfolge anordnet, die zur
mangelnden Zuerkennung eines Anmeldetages hinzutritt. Bedenkt man, dass die
Klarung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der Praxis erfahrungs-
gemald den Hauptfall der formalrechtlichen Bearbeitung ausmacht, so spricht die
vom Gesetz vorgenommene Differenzierung der Formalerfordernisse dafir, dass

das den Anmeldetag begrindende Verzeichnis nur die wesentlichen Mindesterfor-



dernisse erfullen muss, wahrend erst fur die Eintragung auch die "weiteren Anmel-
deerfordernisse”, also samtliche Formalanforderungen erfullt sein missen. Weiter
ist zu berlcksichtigen, dass im markenrechtlichen Anmeldeverfahren kein An-
waltszwang besteht. Schon im Hinblick auf die in vielen amtlichen Veréffentlichun-
gen enthaltenen Ubersichten mit Klassenziffern und fest zugeordneten Oberbegrif-
fen (vgl. z.B. Anlage zu 8§ 15 Abs. 1 MarkenV — Klasseneinteilung von Waren und
Dienstleistungen) bieten sich die Klassenziffern fir den unbefangenen Laien quasi
als "Kurzfassung" fur die Oberbegriffe, wenn nicht haufig fir den gesamten mogli-
chen Inhalt der gewiinschten Waren- und Dienstleistungsklassen, férmlich an. Aus
ihnen kann das Patentamt sowohl den Umfang des beanspruchten Schutzes ent-
nehmen als auch die Zahl der gebuhrenpflichtigen Klassen feststellen. Es wére
- entgegen der Auffassung des 32. Senats, a.a.O., die auch nicht ndher begrindet
ist - wenig verstandlich, wenn die Anmelder in solchen Fallen erst auf eine u.U. mit
mehrmonatiger Verzdgerung erfolgende Beanstandung hin den Anmeldetag durch
Einreichung eines wortlichen Verzeichnisses begrinden kénnten und dabei unter
dem Druck der drohenden Nichteinreichungs- bzw. Ricknahmefiktion stehen

mussten.

Selbst wenn die blo3e Angabe von Klassenziffern fur die Zuerkennung eines An-
meldetages nicht ausreichen wirde, so waren die Mindesterfordernisse hier den-
noch erfillt. Denn die Anmeldung enthalt zusatzlich die Angabe "alle denkbaren
Waren und Dienstleistungen”. Es kann dahinstehen, ob diese Angabe wiederum
bereits fur sich genommen als ein den Mindesterfordernissen gentigendes Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis anzusehen ist, wozu der Senat ebenfalls neigt
(verneinend: Schmidt GRUR 2001, 656). Jedenfalls aus der Gesamtheit beider
Angaben sind die Hohe der falligen Klassengebihren und der Umfang des bean-
tragten Schutzbereichs ohne Weiteres enthehmbar, so dass ein den Anmeldetag
begrindendes Verzeichnis vorliegt.

Dabei vermag der Senat die Erwagung der Markenstelle nicht nachzuvollziehen,

dass die Formulierung "alle denkbaren Waren und Dienstleistungen" zur Angabe



des Schutzumfangs nicht hinreichend bestimmt sei, da sie "zwangslaufig der sub-
jektiven Interpretation eines jeden denkbaren Betrachters" unterliege bzw." sowohl
in subjektiver als auch in objektiver Hinsicht vollig unklar” sei, welcher Schutzum-
fang beansprucht werde. Die von der Anmelderin gewahlte Formulierung "alle
denkbaren Waren und Dienstleistungen” stellt fir jedermann klar, dass damit der
maximal mogliche Schutz fir absolut alle gegen Entgelt produzier- und handelba-
ren Waren sowie erbringbaren Dienstleistungen beansprucht wird. Im Gegensatz
zu Angaben wie etwa "transportable Bauten (nicht aus Metall)" oder "Raucherarti-
kel", die durchaus Raum fir individuelle Interpretationen Uber die konkrete Trag-
weite der Begriffe und des damit verbundenen Schutzumfangs lassen, ist sie eine
der wohl eindeutigsten und am wenigsten subjektiv interpretierbaren Umschrei-
bungen des beantragten Schutzbereichs. Unter Bertcksichtigung des Grundsat-
zes der theoretischen Vollstandigkeit der Klasseneinteilung (vgl. BPatGE 44,260
- AUFTAKT, Strobele/Hacker, a.a.O., 8 32, Rdn. 83) korrespondiert sie insofern
auch mit der Ziffernangabe "1-42", die sdmtliche Klassen der bis zum 31. Dezem-
ber 2001 geltenden Klasseneinteilung umfasst. Eine nahere Klarstellung ist fur die
Zuerkennung eines Anmeldetages nach § 33 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 32 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG nicht erforderlich.

Dies darf allerdings nicht dartiber hinwegtauschen, dass durchaus gewichtige Be-
denken dagegen bestehen kdnnen, die in der Anmeldung enthaltenen Angaben
auch als endguiltiges, d.h. der Eintragung zugrunde liegendes Verzeichnis, zu
akzeptieren. Denn ein solches "Globalverzeichnis" stellt nicht klar, welche Waren
und Dienstleistungen im Einzelnen gegenwartig oder zuklnftig vom Schutz der
Marke umfasst werden (mdglicherweise hat die Markenstelle diesen Aspekt ge-
meint). Es wirde weder die gebotene Prifung auf absolute Schutzhindernisse an-
hand konkreter Waren und Dienstleistungen ermdglichen noch im Kollisionsfall
eine sachgerechte Prufung auf Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen erlau-
ben. Auch kénnten im Fall des spateren Wegfalls einzelner Klassen schon Ande-
rungen der Klasseneinteilung automatisch zu Anderungen des Schutzbereichs der

Marke fuhren. Insoweit teilt der Senat die Bedenken von Strobele/Hacker, a.a.O.,



Rdn. 85. Im Ubrigen durfte das von der Anmelderin formulierte Verzeichnis auch
formalrechtlich nicht den Anforderungen des 8 14 Abs. 1 MarkenV i.V.m. § 32
Abs. 3 MarkenG genuigen, wonach Waren und Dienstleistungen so zu bezeichnen
sind, dass die Klassifizierung jeder ein z el nen Ware oder Dienstleistung in
eine Klasse der Klasseneinteilung mdglich ist. Diese Fragen sind jedoch der Pri-
fung der sonstigen Anmeldeerfordernisse nach 8 32 Abs. 3 MarkenG vorbehalten,
die noch von der Markenstelle vorzunehmen ist und welcher der Senat nicht vor-
greifen kann. Fur die Zuerkennung eines Anmeldetages sind die eingereichten An-

gaben nach alledem jedenfalls ausreichend.

2. Die Beschwerdegebiihr ist aus Grunden der Billigkeit zurtickzuzahlen (8 71
Abs. 3 MarkenG).

Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr aus Billigkeitsgriinden ist bereits deshalb
nahegelegt, weil die im angefochtenen Beschluss vertretene Rechtsauffassung
hinsichtlich der Beurteilung der Angabe von Klassenziffern als ein den Anmeldetag
begriindendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von der weitgehend einheit-
lichen Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts abweicht. Bei haufig auftre-
tenden formalrechtlichen Fragen, etwa der Beurteilung der Zulassigkeit von Klas-
senziffern oder haufig vorkommender Waren- und Dienstleistungsbegriffe, dirfen
Anmelder eine mdglichst einheitliche Praxis der Registerbehdrde erwarten, die
diese im Ubrigen auch herzustellen bemiiht ist. Dies gilt besonders fiir Fragen, die
Einfluss auf den fir den Vorrang einer Marke (8 6 MarkenG) maf3igebenden Zeit-
rang haben. Entscheidet insoweit eine Markenstelle zu Ungunsten des Anmelders
entgegen der Amtspraxis und stellt das Gericht die Unrichtigkeit der Entscheidung
fest, so ist eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr schon aus diesem Grund na-
hegelegt (vgl. a. Strobele/Hacker, a.a.O., 8 71, Rdn. 61).

Will eine Markenstelle dennoch von der Amtspraxis abweichen, so erscheint es
ungeachtet der Erfordernisse des Begrindungszwangs nach § 61 Abs. 1 MarkenG

angebracht, dass sie sich dann vergleichsweise eingehend mit der Rechtspre-
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chung und Literatur, jedenfalls aber mit der Praxis des eigenen Amtes, auseinan-
dersetzt und darzulegen versucht, aus welchen besonders gewichtigen Grinden
sie trotz der ansonsten gebotenen einheitlichen Verfahrensweise die Linie des
eigenen Amtes fur verfehlt halt. Andernfalls muss sich der durch die Entscheidung
beschwerte Anmelder zur Einlegung eines Rechtsmittels provoziert fiihlen. Dem-
entsprechend erscheint hier die Begrindung des angefochtenen Beschlusses un-
angemessen kurz gefasst, da sie sich im Kern auf den pauschalen Hinweis, Klas-
senziffern stellten "offensichtlich" keine Waren- oder Dienstleistungsangaben dar,
und die nicht weiter erlauterte und undifferenzierte (s.0.) Behauptung beschrénkt,
die Formulierung "alle denkbaren Waren und Dienstleistungen” sei unterschiedlich
interpretierbar und gentige daher ebenfalls nicht den Mindestanforderungen fir die
Zuerkennung des Anmeldetages. Unter diesen Umstanden wéare es unbillig, die

Beschwerdegebihr einzubehalten.

Winkler Dr. Hock Katker
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