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Leitsatz
Aktenzeichen: 29 W (pat) 78/06
Entscheidungsdatum: 13. Dezember 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, 8 56
MarkenG

Wort-/Bildmarke Volks-Vermdgen

1. Beiladungsbeschlisse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des
Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung
zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von
gleichgelagerten Fallen bzw. von Serienmarken verpflichtet.

2. Die Markenpriiferinnen und -prifer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in
ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehdrde sachlich nicht unab-
hangig.

3. Die Griinde fur die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begrin-
deten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten
Verfahren miissen sich aus dem Zurtickweisungsbeschluss ergeben.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 78/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 53 687.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. Dezember 2006 durch ...



beschlossen:
Dem Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird

anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke

grmogen

wurde am 6. September 2005 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weil3

und Grau angemeldet fur die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Merchandising; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Ab-
wicklers, namlich Waren- und Dienstleistungsprasentation, Be-
stellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung,
auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handelsge-
schaften fur andere Uber Online-Shops; telefonische und/oder
computerisierte Bestellannahme fir Teleshopping-Angebote fur
Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch
Uber das Internet; Vermittlung von Vertragen tber den An- und
Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen fir Dritte; Vertre-

tung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegeniber politischen Ent-



scheidungstrdgern und anderen Personen; Verkaufsforderung
(Sales Promotion) (fur Dritte); Durchfihrung von Auktionen und
Versteigerungen, auch im Internet; Werbung; Werbung in allen
Medien, einschliel3lich Rundfunk-, Fernseh-, Kino, Print-, Video-
text-, Online- und Teletextwerbung; Verteilung von Werbematerial
(Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorfiihrung
von Waren fir Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspra-
sentationen; Aktualisierung von Werbematerial, Werbemittlung;
Marketing (Absatzforschung); Marketing fur Dritte in digitalen Net-
zen; Marktforschung; Meinungsforschung; Offentlichkeitsarbeit
(Public Relations); Organisation und Veranstaltung von Werbever-
anstaltungen; Prasentation von Firmen im Internet und anderen
Medien;

Sponsoring in Form von Werbung; organisatorisches Projektma-
nagement im EDV-Bereich; Beschaffungsdienstleistungen flr
Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen fir andere Unter-
nehmen); Franchising, namlich Vermittlung von wirtschaftlichem
Know-how; Verbraucherberatung; Facility management, namlich
Entwicklung von Nutzungskonzepten fur Immobilien in betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht; Facility management, namlich Entwick-
lung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und
Marketing fur Immobilien;

Klasse 36:

Sparkassengeschafte; Vermogensverwaltung; Versicherungswe-
sen, Versicherungsberatung; Finanzwesen, Finanzberatung, Fi-
nanzierungsberatung, Home Banking; Geldgeschéafte; Immobi-
lienwesen; Finanzanalysen; Erteilung von Finanzauskunften; fi-
nanzielle Forderung und Sponsoring; finanzielle Schatzungen
(Versicherungs-, Bank-, Grundstiicksangelegenheiten); Finanzie-

rungen; Vermittlung von finanziellem Know-How (Franchising);



Vermittlung von Vermdgensanlagen in Fonds; Vermodgensverwal-
tung durch Treuhander; Investmentgeschafte; Kapitaltransfer
(elektronisch); Kreditvermittlung; Leasing; Lebensversicherung;
Telebanking; Vergabe von Darlehen; Verwahrung von Wert-

stiicken in Safes;

Klasse 38:

Bereitstellung einer E-Commerce Plattform im Internet; Bereitstel-
lung von Internet-Portalen fur Dritte; Telefondienste fur eine Hot-
line oder Callcenter,

Dienstleistungen eines Internet-Providers, néamlich Vermietung
und Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Compu-
terdatenbanken, insbesondere im Internet und/oder Intranet;
Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten,
namlich Sammeln, Liefern, und Ubermittlung von Nachrichten und
Informationen aller Art, einschlie3lich On-Demand und anderen
elektronischen Mediendiensten; Anbieten und Bereitstellen des
Zugriffs von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen,
insbesondere auch vermittels interaktiv. kommunizierender (Com-
puter-) Systeme; Sammeln und Liefern von Nachrichten, auch
elektronischer Art, sowie Bereitstellen des Zugriffs auf (TV/Radio)-
Programmen im World Wide Web; Telekommunikation, insbeson-
dere datenverarbeitungsgestitzte elektronische Informations- und
Kommunikationsdienste soweit in Klasse 38 enthalten fur offene
und geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Datenubertra-
gung durch Kabel, Satellit, Computer, Computer-Netzwerke, Te-
lefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Ubertragungs-
medien, Ausstrahlen von Rundfunksendungen (Funk und Fern-
sehfunk).



Mit Beschluss vom 12. Mai 2006 hat die Markenstelle fir Klasse 38 des Deut-
schen Patent- und Markenamts die Markenanmeldung nach 8§ 37 Abs. 1 i. V. m.
8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskréaftige Sachangabe vollstan-
dig zurtickgewiesen. Bei dem Wort ,Volksvermdgen* handele es sich um einen
allgemeinen volkswirtschaftlichen Fachbegriff. Bei derartigen Begriffen stehe der
beschreibende Aussagegehalt so sehr im Vordergrund, dass er vom angespro-
chenen Publikum unabhéngig von konkreten Produkten oder Leistungen stets nur
in seiner beschreibenden Bedeutung wahrgenommen werde. Die grafische Ge-
staltung des Zeichens sei werbelblich und daher nicht geeignet, die Schutzféahig-
keit zu begriinden. Der Hinweis der Anmelderin auf eine Serie entsprechend ge-
bildeter Marken mit dem Stammbestandteil ,Volks", die bereits fur sie im Register
eingetragen sei, stehe dieser Beurteilung nicht entgegen. Diese Voreintragungen
verdeutlichten lediglich die Notwendigkeit der Regelung des Léschungsverfahrens
wegen absoluter Schutzhindernisse nach §8 50 MarkenG, kdnnten aber keinen An-

spruch auf Fehlerwiederholung begriinden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Be-
grindung verweist sie vor allem auf die in der Anlage beigefligte, zu ihren Guns-
ten eingetragene Markenserie von Uber 40 Marken mit dem Stammbestandteil
,Volks", die in der grafischen Gestaltung vollstandig mit der angemeldeten Marke
Ubereinstimmen. Es handele sich dabei um Marken fir sogenannte Volksprodukte,
die die Anmelderin in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen im
Rahmen der Crosspromotion intensiv nutze. Dem Wortbestandteil ,Volks-Vermo-
gen” lasse sich kein klarer Begriffsinhalt zuordnen. Selbst wenn man von einer
geringen Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils ausgehe, gentige jedenfalls
die grafische Gestaltung der Marke den Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft. Diese sei eng angelehnt an das Logo von ,Bild.de”, der meistgelesenen In-
ternetzeitschrift. Schriftbild, Farbgebung und Farbkontrast sowie die Verbindung
der beiden Wortelemente mit einem kleinen weil3en Rechteck seien dem ange-
sprochenen Publikum als Herkunftshinweis bekannt und wirden daher auch in der

angegriffenen Marke als Hinweis auf das Unternehmen der Anmelderin erfasst.



Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Aufgrund des Vorbringens der Beschwerdefuhrerin halt der Senat die Beiladung
des Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts fur angemessen und
notwendig. Bei der Entscheidung uber die RechtmaRigkeit des angefochtenen Be-
schlusses vom 12. Mai 2006 ist als Vorfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu
klaren, ob die angefochtene Entscheidung gegen das Gleichbehandlungsgebot
nach Art. 3 Abs. 1 GG verstolit.

1.1. Die Frage nach der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlung glei-
cher Sachverhalte bei Eintragungen von Marken stellt sich aufgrund der Tatsache,
dass fur die Anmelderin bereits die in der Anlage aufgefiihrten 40 Marken einge-
tragen sind. Es handelt sich dabei um eine Serie von Wort-/Bildmarken, die nach
der Art der Markenbildung, namlich der Kombination des Bestandteils ,Volks* mit
einem allgemeinsprachlichen Sachbegriff, sowie in der grafischen Gestaltung voll-
standig mit der angemeldeten Marke Ubereinstimmen.

Auch hinsichtlich der jeweils eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nisse besteht eine weitgehende Ubereinstimmung mit der verfahrensgegenstand-
lichen Marke. Vom Schutz der voreingetragenen Marken erfasst sind namlich
aul3er den hier ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen im Bereich der Werbung
und der Telekommunikation jeweils die Waren und Dienstleistungen, die mit dem
in der Wortkombination enthaltenen Sachbegriff unmittelbar beschrieben werden.

So wurden z. B. eingetragen die Marken

mmm u. a. fur ,codierte ldentifikations- und Servicekarten; Karten mit inte-
grierten Schaltkreisen; Smartcards; magnetische Identifikationskarten; Magnet-
karten®;



|]P.|(|]IIP.|' u. a. fur ,Empfangsgerate zum Entschlisseln von Bild- und/oder Ton-

programmen®;

MM u. a. fur ,Digital-Kameras; Steh- und Laufbildkameras®;

WolksNotetook FYRPRTIT ,Datenverarbeitungsgerate und Computer*;
EMIE u. a. for ,Datenverarbeitungsgerate und Computer®;

METM u. a. fur ,Geschirr- und Glasreinigungsmittel; Geschirrsptlmaschinen,

Spulmaschinen®;

EE]EIEIMI u. a. fur ,Fahrrader;

M u. a. fir ,Matratzen; Matratzentberziige®;
Volks{Lautschun| u. a. for ,Schuhwaren aller Art*;

mm u. a. for ,Sparkassengeschéfte*;
Kaﬂaemaschina u. a. fur ,elektrische Kaffeemaschinen®;

EEJE u. a. fur ,Finanzierungsberatung; Sparkassengeschéafte®;
Eﬂlﬂlﬂm u a. fur ,Altersvorsorgeversicherung®;

ﬂm u. a. fir , Waschmaschinen; Waschewaschmaschinen®;
[!E]l'ﬂ u. a. fur ,Gefrierschréanke und -truhen®;

lEﬂSill!I u. a. fur , Leasing®;
EE]EME u. a. fur ,Drucker fur Computer*.

Nach dem Vortrag der Beschwerdeftihrerin befinden sich insgesamt noch vierzehn
weitere Anmeldungen in der Prifung auf absolute Schutzhindernisse. Die funf
beim Bundespatentgericht anhangigen Beschwerden betreffen neben der hier
verfahrensgegenstandlichen Marke die Zurlckweisung der Markenanmeldungen

\Volks{Handy Il VolksiVermigen IiVolks:Camcor der JVRYeR Volks!Kredit



1.2. Die Eintragung der in der Anlage aufgefiihrten Marken erfolgte im Zeitraum
von Dezember 2004 bis November 2006 in unterschiedlichen Leitklassen. Zwi-
schen der Zurickweisung der verfahrensgegenstandlichen Marke am

12. Mai 2006 und den genannten Eintragungen besteht ein enger zeitlicher Zu-
sammenhang. Die Eintragung der Marken MM Volks{Reisehiro NP Sep-

tember 2006, der Marke Wﬂm am 26. Oktober 2006 und der Marke

mm am 28. November 2006 wurde nach Erlass des hier zu prifenden

Zurtickweisungsbeschlusses vorgenommen.

2. Unter Berucksichtigung dieser Eintragungspraxis ist fur den Senat nicht
ersichtlich, nach welchen fir die Markenstellen geltenden Vorgaben die von der
Anmelderin eingereichten Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt beur-
teilt wurden. Die Ausflihrungen im angefochtenen Beschluss, dass der Bestandteil
,Volks“ lediglich eine Eignung der so bezeichneten Produkte fir das breite Publi-
kum beschreibe und die grafische Gestaltung sich im Rahmen des Werbelblichen
bewege, liel3en sich ohne weiteres auf die bereits eingetragenen Marken Ubertra-
gen, insbesondere hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die mit der jewel-
ligen Sachangabe unmittelbar beschrieben werden (s. Ziff. 1.1.). Eine Begrindung
fur die sowohl hinsichtlich der Schutzfahigkeit des Wortbestandteils als auch der
grafischen Gestaltung von den Voreintragungen abweichende Beurteilung enthalt
die angefochtene Entscheidung nicht. Der Hinweis der Markenstelle auf die L6-
schungsreife der von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen und
den fehlenden Anspruch auf Fehlerwiederholung lasst lediglich erkennen, dass
der Prifer sich nicht an die einheitliche Entscheidungspraxis des Amtes gebunden
sieht. Um im vorliegenden Fall einen Verstol3 gegen Art. 3 Abs.1 GG aus-
schlieBen zu kdnnen, stellt sich fur den Senat daher die Frage nach welchen Krite-

rien Anmeldungen von Serienmarken beurteilt werden.

2.1. Die Notwendigkeit einheitlicher Vorgaben fir den Erlass von

Verwaltungsakten ergibt sich aus der Bindung der Verwaltung an Recht und Ge-



setz nach Art. 20 Abs. 3 GG. Dieses Gebot ist von besonderer Bedeutung, wenn
es sich um Verwaltungsakte handelt, deren gesetzliche Grundlage durch einen
unbestimmten Rechtsbegriff gebildet wird. Es berechtigt die Verwaltung im Rah-
men und nach Mal3gabe gesetzlicher Ermachtigung grundsatzlich, insbesondere
zum Zweck rechtssicherer, praktikabler und gleichmalR3iger Anwendung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe, zum typisierenden und pauschalierenden Gesetzesvoll-
zug. Daraus ergibt sich allgemein der Grundsatz der Selbstbindung der Verwal-
tung, der eine sachlich unbegriindete Abweichung von einer bisher gelibten Praxis
im Einzelfall verbietet, nicht jedoch deren generelle Anderung fiir die Zukunft
(Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 3 Rn. 112 und Rn. 119). Bei
den absoluten Schutzhindernissen der Unterscheidungskraft und der beschrei-
benden Angabe nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG handelt es sich um unbe-
stimmte Rechtsbegriffe im Sinne dieser Grundsatze.

Die Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffs unterliegt nach h. M. in
Literatur und Rechtsprechung der vollstandigen gerichtlichen Uberprufbarkeit in
tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht (vgl. BVerfGE 7, 129, 154; 64, 261, 279; 84,
34, 50; BVerwGE 94, 307, 309; Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensge-
setz, 6. Aufl. 2001, 8 40 Rn. 147). Damit Uberprift das Bundespatentgericht die
Bestimmung des Begriffsinhalts der Unterscheidungskraft und der beschreibenden
Angabe nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch das Deutsche Patent- und
Markenamt.

2.2. Von der aus dem Rechtsstaatsgebot nach Art. 20 Abs. 1 GG und dem
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG flieBenden Verpflichtung
der Verwaltung, unbestimmte Rechtsbegriffe zu konkretisieren, hat die hochst-
richterliche Rechtsprechung nur in bestimmten, eng begrenzten Fallgestaltungen
Ausnahmen zugelassen. Es handelt sich dabei vornehmlich um Entscheidungen
wertender Art durch weisungsfreie, mit Sachverstandigen und/oder Interessen-
vertretern besetzte Ausschisse, wie sie etwa in speziellen Prifungsverfahren ge-
setzlich vorgesehen sind (vgl. BVerfGE 84, 34, 50; BVerwGE 61, 176, 185; 91,
211, 2151.; 92, 132 ff.). Weitere Ausnahmen betreffen Prognoseentscheidungen
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oder Risikoabschatzungen im Umwelt- oder Wirtschaftsrecht (vgl. BVerwGE 72,
300, 316). Eine solche Entscheidung stellt der angefochtene Beschluss jedoch

nicht dar.

2.3. Aufgabe der Verwaltungsbehoérde ist es, die Unsicherheiten in der Erkennt-
nis und der rechtlichen Beurteilung des normativen Rechtsbegriffs zu tiberwinden
und Rechte und Pflichten in einer bestimmten Art und Weise verbindlich festzule-
gen (vgl. Huber, Peter M., Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 1997, S. 129;
Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 2002, 87 Rn.29f.; Stel-
kens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 2001, 8§ 40 Rn. 147). Die
erforderliche Gewahrleistung einer Art. 3 Abs. 1 GG wahrenden Anwendung der
Gesetze erfolgt durch eine Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe, die
fur die im Zustandigkeitsbereich einer Behorde liegenden Entscheidungen einheit-

lich sein muss.

Von der notwendigen Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe zu unterschei-
den ist die Ausubung des Ermessens, wobei die Entscheidungen des Deutschen
Patent- und Markenamts im Markeneintragungsverfahren auf der Rechts-
folgenseite nach standiger Rechtsprechung ohnehin keinen Ermessensspielraum
gewahren (vgl. BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSUD; GRUR 1995, 410, 411
- TURBO; GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
2. Aufl., 8 8 Rn. 17; Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 8 Rn. 25).

2.4. Dem Erfordernis der einheitlichen Konkretisierung unbestimmter Rechtsbe-
griffe steht auch nicht entgegen, dass die Markenpriferinnen und -prifer des
Deutschen Patent- und Markenamts eine unabhangige Stellung innehétten und
daher nicht als Mitglieder einer Behorde an ein das Gebot des Art. 3 Abs. 1 GG

wahrendes einheitliches Handeln gebunden waren.

2.4.1. Weder dem Markengesetz selbst noch der amtlichen Begrindung lasst

sich ein Wille des Gesetzgebers entnehmen, mit den Markenstellen und Marken-
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abteilungen von der Verwaltungsbehdrde unabhéngige Spruchkorper zu schaffen
(vgl. BIPMZ Sonderheft 1994, 47, 92 f.). Beide Spruchkorper sind damit Teil des
Amtes als Verwaltungsbehérde. Zum Ausdruck kommt dies deutlich in den ein-
zelnen Uberschriften des Markengesetzes, die durchgangig nur das Patentamt
und nicht die einzelnen Spruchkorper nennen, namlich ,,Abschnitt 4. Allgemeine
Vorschriften fur das Verfahren vor dem Patentamt. § 56 Zustandigkeiten im Pa-
tentamt. 8 64a Kostenregelung im Verfahren vor dem Patentamt®. Die Vorschrift
des 8 56 MarkenG Uber die innerbehdrdlichen Zustéandigkeiten schrankt lediglich
die Organisationshoheit des Prasidenten ein, verleiht aber keine dartber hinaus-
gehende nach aul3en hin wirkende sachliche Unabh&ngigkeit. Dem entspricht die
Feststellung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, das Anlass zur Schaf-
fung des Bundespatentgerichts gab (vgl. BVerwG, GRUR 1959, 435 - Verfas-
sungsrecht). Im ersten Leitsatz heil3t es namlich: ,Die Tatigkeit des Deutschen
Patent- und Markenamts in beiden Instanzen ist als Verwaltungstétigkeit anzuse-
hen“ (vgl. auch Grabrucker, Erinnerungen zur Entstehung des Bundespatentge-
richts, Ein Gesprach mit Prof. Dr. Werner Béhmer, Festschrift 50 Jahre VPP 2005,
S. 551 ff.). Auch die DPMAV geht offenkundig von einer Zugehdrigkeit der
Markenspruchkorper zum Deutschen Patent- und Markenamt als Verwaltungsbe-
horde aus, indem sie einheitlich fur alle Beschlisse, Bescheide und Mitteilungen
die Ausfertigung mit der Kopfzeile ,Deutsches Patent- und Markenamt” vorschreibt
(§ 20 Abs. 1 DPMAV).

2.4.2. Zur Stellung der technischen Mitglieder des Deutschen Patent- und
Markenamts in Patenteintragungsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht
(vgl. GRUR 2003, 723) bereits entschieden, dass sie Angehdrige einer Behérde
sind. Weder die justizformige Ausgestaltung des Verfahrens vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt noch die sinngeméfRe Geltung konkret geregelter Einzel-
falle der Anwendung gerichtlicher Vorschriften habe zur Folge, ,dass den Mitglie-
dern des Deutschen Patent- und Markenamts ein richterlicher Status zuka&me*
(a. a. O.). lhre Téatigkeit sei keine Rechtsprechung im materiellen Sinn, da Vor-

schriften fur das gerichtliche Verfahren nur in ausdricklich normierten Fallen an-
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wendbar seien und insbesondere ein Verweis auf die richterliche Selbstverwaltung
»als gerichtsverfassungsrechtliches Kernstick der Sicherung der richterlichen Un-
abhangigkeit und der Garantie des gesetzlichen Richters* (a. a. O.) fehle. Es ist
kein Grund ersichtlich, dass diese Feststellungen fir die Behandlung in Marken-

angelegenheiten nicht ebenso gelten sollen.

2.4.3. Auch aus den allgemeinen beamtenrechtlichen Grundsatzen lasst sich die
sachliche Unabhangigkeit der Priferinnen und Priufer des Deutschen Patent- und
Markenamts nicht ableiten. Sie sind als Beamtinnen und Beamte grundsatzlich
ihren Vorgesetzten gegeniuber weisungsgebunden und haben deren allgemeine
Richtlinien zu befolgen (8 37 Satz 2 BRRG). Eine Ausnahme von dieser Gehor-
samspflicht bedarf einer gesetzlichen Grundlage (8§ 37 Satz 3 BRRG). Eine solche
ausdrickliche gesetzliche Regelung hat der Gesetzgeber etwa in 8 9 RPfIG ge-
troffen, der die sachliche Unabhangigkeit der Rechtspflegerinnen und Rechtspfle-
ger bestimmt. Im Markengesetz findet sich eine entsprechende Vorschrift hinge-

gen nicht.

3. Die notwendige Festlegung der einheitlichen Anwendung des unbestimmten
Rechtsbegriffs erfolgt grundsatzlich auf zweierlei Weise: nach den allgemeinen
Grundsatzen des Verwaltungshandelns durch den Erlass interner Verwaltungsvor-
schriften, auch ,Richtlinien®, ,Erlasse*, ,innerdienstliche Anweisungen®, ,Verfigun-
gen® oder ,Mitteilungen” genannt, die als generell-abstrakte Anordnungen von der
Leitung der Behorde oder von jeweils im Wege der Delegation dazu befugten Vor-
gesetzten erlassen werden oder aber durch stéandige gleichbleibende Behandlung
gleicher Sachverhalte, woraus sich ebenfalls eine Selbstbindung der Behdrde er-
geben kann. Mit diesen gesetzesauslegenden oder norminterpretierenden Ver-
waltungsvorschriften wird der Bedeutungsgehalt von unbestimmten Rechtsbegrif-
fen in der Gesetzesanwendung bestimmt und auf diese Weise die Einhaltung des
Gleichbehandlungsgebotes nach Art. 3 Abs. 1 GG garantiert (Maurer, a.a. O.,
§ 24 Rn. 1 und 9). Die Verwaltung ist daher gehalten, die Anwendung eines unbe-

stimmten Rechtsbegriffes anhand gruppenmaliger Fallgestaltung klar, einleuch-
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tend und nachvollziehbar zu gestalten, so dass sich daraus fiur die Anmelder eine
nachvollziehbare und vorhersehbare Behdrdenpraxis erkennen lasst.

Entsprechend detaillierte Richtlinien fir das markenrechtliche Eintragungsverfah-
ren haben beispielsweise das Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt
(http://oami.europa.eu/de/mark/marque/direc.htm), das Eidgendssische Institut far
Geistiges Eigentum (http://www.ige.ch/poolds/marken/mapraxisd.htm) und das
Patentamt des Vereinigten Konigreichs (http://www.patent.gov.uk/tm/t-decision-
making/t-law/t-law-manual.htm) auf ihren jeweiligen Internetseiten allgemein zu-

ganglich verdffentlicht.

3.1. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zur Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes in der Entscheidungspraxis bereits verschiedene Malinahmen
getroffen. Der Anmelder hat die Moglichkeit bei gleichzeitiger Einreichung mehre-
rer Anmeldungen diese als Serienanmeldung zu kennzeichnen, um eine einheitli-
che Bearbeitung zu erreichen. Die Angabe eines voreingetragenen Verzeichnisses
im amtlichen Antragsvordruck fur die Markenanmeldung (Feld 8) dient ebenfalls
der Sicherung einer einheitlichen Amtspraxis fur identische Verzeichnisse. Dass
das Deutsche Patent- und Markenamt die Notwendigkeit einer einheitlichen
Spruchpraxis nicht in Frage stellt, ergibt sich ferner aus den amtlichen Verlautba-
rungen zum neuen elektronischen Datenverarbeitungssystem, die die ,Harmoni-
sierung der Prifungs- und Entscheidungspraxis“ aufgrund der verbesserten Re-
chercheergebnisse im Datenbestand der eingetragenen und der zurtickgewiese-
nen Marken als besonderes Merkmal des neuen Systems hervorheben (vgl.
DPMA-aktuell, Nr. 27/2006 vom 12. Juni 2006; Vortrag der Leiterin H 3 auf der
Industriebesprechung des Deutschen Patent- und Markenamts am 18. Okto-
ber 2006 - http://www.dpma.de/infos/ibe/protokoll_2006.html).

3.2. Eine ausdrickliche Bezugnahme auf den Grundsatz der Selbstbindung ent-
hielten aufRerdem die Richtlinien fur die Prifung von Markenanmeldungen vom
27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378, 383), die bis zum 30. Juni 2005 Gililtigkeit
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hatten. Dort heit es in Ziffer 4 a) unter der Uberschrift ,Grundsatze der Priifung
auf absolute Schutzhindernisse®: ,Die Recherche ist in engem Bezug auf die kon-
kret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen mit grol3er Sorgfalt und Umsicht
durchzufiihren. Sie erstreckt sich auf die den Markenstellen zur Verfigung ste-
henden Materialien, [...] und bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis
ein. [...] Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer einheitlichen Prifungs-
praxis, fur die alle zur Verfigung stehenden Mdglichkeiten der elektronischen Da-
tenverarbeitung zu nutzen sind. Stellt sich im Rahmen der Prifung auf absolute
Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke fur vergleichbare Waren oder
Dienstleistungen bereits friher Markenschutz gewahrt wurde, so darf nur dann
beanstandet werden, wenn die frihere Beurteilung zu Unrecht erfolgt ist, wenn
sich seit der Eintragung der alteren Marke die rechtliche oder tatsachliche Be-
trachtung geéndert hat oder wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfallen ist eine schriftliche Stellung-
nahme des Prufers einzuholen.

Wird nach Wirdigung der Gesamtumstéande trotz einer erst kiirzere Zeit zurtcklie-
genden friheren Eintragung derselben Marke die Anmeldung wegen absoluter
Schutzhindernisse beanstandet, so soll in dem Bescheid auf die friihere Eintra-
gung hingewiesen und begriindet werden, weshalb von der friilheren Beurteilung
abgewichen wird. [...] Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zeichen flr ver-
gleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Markenstellen unterschied-
lich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbeizufiihren, insbeson-

dere durch Mitwirkung der Abteilungsleiter und Gruppenleiter.”

Ausdrucklich geregelt ist damit zwar nur die Einheitlichkeit der Prifungspraxis fur
identische Marken. Fir eine nach einem einheitlichen Konzept gebildete Marken-

serie mussen diese Grundsatze aber entsprechend gelten.

3.3. In die Richtlinie fur die Prifung von Markenanmeldungen vom 13. Juni 2005
(BIPMZ 2005, 245, 252), die zum 1. Juli 2005 in Kraft getreten ist, wurden diese

rechtlichen Vorgaben allerdings nur teilweise Ubernommen. Dort wird unter
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Ziff. 5.3. ,Grundsatze der Prifung absoluter Schutzhindernisse* ausgefuhrt: ,Jede
Anmeldung ist ein fur sich gesondert zu beurteilender Einzelfall. [...] Die Prifung
wird in engem Bezug auf die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
durchgefuhrt. Hierzu recherchiert die Markenstelle in allen ihr zur Verfigung ste-
henden Materialien [...]. Nationale und internationale Spruchpraxis und Recht-
sprechung werden ebenfalls einbezogen. [...] Bestehende Eintragungen nationaler
Marken fuhren weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz

zu einem Anspruch auf Eintragung.”

Diese Richtlinie ist fur das vorliegende Verfahren malf3geblich, da die Zurickwei-
sung des verfahrensgegenstandlichen Zeichens nach Inkrafttreten der Richtlinie
erfolgte. Angesichts des oben Ausgefiihrten bestehen erhebliche Bedenken an der
Rechtmaligkeit der Richtlinie vom 13. Juni 2005. Das Postulat einer einheitlichen
Priafungspraxis bei Vorliegen gleicher Umstande ist zu Gunsten einer reinen Ein-
zelfallgerechtigkeit aufgegeben worden, die mit dem Gebot nach Art. 20
Abs. 3 GG und dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung nicht vereinbar
ist. Auch das vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegeben Pruferhand-
buch mit erganzenden Handreichungen zu den einzelnen Verfahrens- und Pru-
fungsschritten enthalt nach den Feststellungen des Senats keinen Hinweis auf die
Verpflichtung zur Wahrung einer einheitlichen Prufungspraxis. Fur den Senat liegt
daher die Vermutung nahe, das Deutsche Patent- und Markenamt kénnte den
Grundsatz der Gleichbehandlung generell nicht mehr fir beachtlich halten.

3.4. Das Gleichbehandlungsgebot gebietet allerdings nur, gleiche Sachverhalte
gleich zu behandeln (vgl. Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 3
Rn. 83). Es kommt deshalb stets darauf an - und so auch im vorliegenden Verfah-
ren -, ob der zu entscheidende Fall von den internen Richtlinien erfasst wird und
nach diesen Vorgaben zu entscheiden ist, oder ob er davon abweicht und einer
Einzelfallentscheidung bedarf. Diese Abweichung muss sich jedoch erkennbar aus
den Grinden des Zurlckweisungsbeschlusses ergeben. Nur in diesem Zusam-

menhang kann die Feststellung des Bundesgerichtshofs, dass jede Anmeldung
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einer eigenen Prifung unterliege, verfassungskonform verstanden werden und
hier Gultigkeit beanspruchen (vgl. GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge).

4.1. Bei Verwaltungsentscheidungen, die ohne vorgehende verbindliche
Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffs ergangen sind, kann der Ein-
wand der Ungleichbehandlung nicht in allen Fallen mit dem Argument ausgeraumt
werden, es gebe keinen Anspruch auf ,Gleichbehandlung im Unrecht* (vgl. BGH
GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge). Zwar besteht keine Verpflichtung der Verwal-
tungsbehorde, aus moglicherweise nicht gerechtfertigten Eintragungen eine ent-
sprechend sachwidrige Behandlung weiterer Anmeldungen herzuleiten (vgl. BGH
GRUR 1989, 420, 421 - KSUD). In diesem Zusammenhang, und nur hier, hat der
haufig zitierte und Art. 3 GG immanente Grundsatz ,Keine Gleichheit im Unrecht”
seine Berechtigung, d. h. es besteht keine sachwidrige Selbstbindung an rechts-
widrige Entscheidungen (vgl. Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz,
9. Aufl. 2005, 8§ 40 Rn. 25; Scholz in: Maunz/Dirig, Grundgesetz, 45. Aufl. 2005,
Art. 3 Rn. 179). Der in vielen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts und des Bundespatentgerichts - u. a. auch in Entscheidungen des erken-
nenden Senats - zu lesende Ausspruch, der Anmelder habe keinen Anspruch auf
Eintragung identischer oder ahnlicher Marken, besagt daher lediglich, dass es
keine Selbstbindung an sachwidrige Entscheidungen gibt. Er bedeutet jedoch
nicht, dass die Verwaltungsbehdrde sich an keiner bestimmten Praxis zu orientie-
ren hat und Pruferinnen oder Prifer in ihrer Entscheidung frei sind. Auch der Bun-
desgerichtshof (vgl. GRUR 1995, 410, 411 - TURBO) hat deshalb das grundsatzli-
che Bestehen einer Amtspraxis nicht in Frage gestellt, als er entschieden hat:
.Das Bundespatentgericht hat ... unbeanstandet festgestellt, dass das angefihrte
~Turbo“-Zeichen vereinzelt geblieben ist, und hat folglich diese Eintragung als
einen Verstol3 gegen die weitgehend einheitliche Praxis angesehen, Anmeldungen
mit dem Wort ,Turbo” die Eintragung zu versagen.“ Der Bundesgerichtshof hat
damit - wie auch in seiner Entscheidung zu ,Autofelge” - lediglich im konkreten Fall
die Abweichung von der Regel konstatiert.
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4.2. Im Ubrigen ware das Argument ,Keine Gleichbehandlung im Unrecht*
jedenfalls dann nicht tragfahig, wenn die bisherige Entscheidungspraxis der Be-
horde eine konsequente Rechtsanwendung nicht erkennen lasst, d. h. wenn in
einer nicht unerheblichen Zahl von Féllen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne
nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind. Eine solche Entschei-
dungspraxis ist insgesamt durch eine mangelnde Orientierung der Behdrde an
Art. 3 Abs. 1 GG gekennzeichnet. Damit bliebe im Dunkeln, welche Auslegung des
unbestimmten Rechtsbegriffs sie als maRgeblich ansieht und an welche Entschei-
dungen sie sich unter dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden betrachtet.
Die Frage der Vereinbarkeit ihrer Entscheidungen mit Art. 3 Abs. 1 GG, und damit
ihre Rechtmaligkeit, ware demzufolge offen. Lasst sich aber nicht feststellen, wel-
che der vorangehenden Entscheidungen rechtmaflig und welche unrechtméaRig
waren, geht die Rechtfertigung, es gebe keine Gleichbehandlung im Unrecht, ins
Leere. Die Behorde kann bei einer strukturell ungleichen Entscheidungspraxis und
fehlender Selbstbindung durch Richtlinien nicht nach Belieben erklaren, welche
Entscheidungen sie als mal3stablich ansieht und welche sie als gleichheitswidrig
betrachtet mit der Folge, dass man sich auf sie nicht berufen kdnne. Wirde man
dies zugestehen, ware den Gerichten eine Uberpriifung ihrer Entscheidungen am
Maflstab des Art. 3 Abs. 1 GG gerade in den Fallen prinzipiell verschlossen, in
denen die gesamte Entscheidungspraxis eine Orientierung am Gleichbehand-
lungsgebot vermissen lasst. Das ware mit der Bindung der Gerichte an die Grund-
rechte nach Art. 1 Abs. 3 GG unvereinbar.

Fur den von einer ablehnenden Entscheidung Betroffenen folgt daraus, dass er in
einer solchen Lage eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes be-
reits dann geltend machen koénnte, wenn er nachweist, dass die Behotrde ver-
gleichbare Féalle in einer nicht unerheblichen Anzahl positiv beschieden hat. Der
Behorde bleibt es unbenommen, in Richtlinien festzuhalten, welche Auslegung sie
dem einschlagigen unbestimmten Rechtsbegriff in ihrer kiinftigen Entscheidungs-
praxis zugrunde legen will. Fir die Vergangenheit ist eine solche Selbstbindung
jedoch nicht moglich.
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5. Fur den Senat stellt sich die Beurteilung der von der Anmelderin eingereichten
Markenserie als uneinheitlich dar. Es ist nicht erkennbar, worauf die Amtspraxis zu
den erfolgten Eintragungen beruht und inwieweit hier im konkreten Fall eine Ab-
weichung im Einzelfall gerechtfertigt ist. Dies erscheint dem Senat aber von Be-
deutung in der Fortfihrung des Verfahrens. um die angefochtene Entscheidung
auch anhand von Art. 3 Abs. 1 GG prufen zu kdnnen.

Dem Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts ist daher Gelegenheit

zu geben, dem Verfahren gem. 8 68 Abs. 2 MarkenG beizutreten.

Grabrucker Baumgartner Fink
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