BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 61/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 395 30 029

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. Januar 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst

sowie des Richters Dr. Fuchs-Wissemann und der Richterin Klante

BPatG 152
10.99



beschlossen:
1. Auf die Beschwerde wird der Beschlul3 der Markenstelle
fur Klasse 42 des Deutschen Patentamts vom
30. Juli 1996 aufgehoben und die Rickzahlung der Be-
schleunigungsgebihr in Héhe von 420,00 DM angeord-
net.
2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeord-

net.

Grinde

Am 21. Juli 1995 hat die Markeninhaberin die nachfolgende Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende



far

Biere, Mineralwasser und andere alkoholfreie Getranke,
Fruchtgetrédnke und Fruchtsafte
Verpflegung und Bewirtung von Gasten, Lieferung fertiger

Speisen und Getréanke

angemeldet und zugleich Antrag auf beschleunigte Prifung gestellt. Die Marke
wurde am 24. Oktober 1995 in das Register eingetragen, nachdem die Amtsge-
bdhren und die Beschleunigungsgebihr in Hohe von insgesamt 920,00 DM am
14. September 1995 auf das Postbankkonto der Zahlstelle des Deutschen Patent-
amts Uberwiesen worden waren. Von der Eintragung der Marke erfuhr die Anmel-

derin erstmals telefonisch am 23. Mai 1996.

Die Markeninhaberin beantragte daraufhin die Rlckzahlung der Beschleuni-
gungsgebihr. Mit BeschluR vom 30. Juli 1996 hat die Markenstelle fur Klasse 42
- besetzt mit einer Beamtin des héheren Dienstes - den Antrag zurlickgewiesen.
Zur Begrindung wurde ausgefuhrt, bei der gemaR § 38 Abs 2 MarkenG zu zah-
lenden Beschleunigungsgebiihr handele es sich um eine Verfahrensgebihr, die
mit der Antragstellung verfalle. Eine Rickzahlung sei damit ausgeschlossen. Fir
eine Ruckzahlung der Beschleunigungsgebihr aus Gesichtspunkten der Billigkeit
sei kein Raum, da die Eintragung bereits knapp drei Monate nach Eingang der
Anmeldung erfolgt sei, obwohl die erforderlichen Gebihren mehr als sechs Wo-
chen nach dem Anmeldetag gezahlt worden waren. Dal3 es zu Verzégerungen bei
der sich der Eintragung ins Register anschlieRenden Veréffentlichung im Marken-
blatt gekommen sei, stehe mit der beschleunigten Prifung, die mit der Eintragung

ins Register abgeschlossen sei, nicht in Zusammenhang.



Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem

Antrag,

1. den BeschluR der Markenstelle fir Klasse 42 vom
30. Juli 1996 aufzuheben,

2. die Ruckzahlung der Beschleunigungsgebihr in Hohe
von 420,00 DM anzuordnen,

3. die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr in HOhe von
300,00 DM anzuordnen.

Sie macht geltend, die Rickzahlung der Beschleunigungsgebihr entspreche zu-
mindest der Billigkeit. Insoweit bezieht sie sich auf ihren beim Deutschen Patent-
amt eingereichten Schriftsatz vom 4. Juli 1996. Danach sei fur die Beschleunigung
nicht lediglich die amtsinterne Eintragung malf3geblich, sondern auch die
Veroffentlichung und die Zustellung einer Urkunde lber die Eintragung der Marke

sowie eines Registerauszuges vor Ablauf der Prioritatsfrist von sechs Monaten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt, einschliel3lich der

Amtsakte der Marke 395 30 029 Bezug genommen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zuldssig (8 66 Abs 2 und 5 MarkenG); in
der Sache erweist sie sich auch als begriindet, da die Ruckzahlung der Beschleu-
nigungsgebuihr billig ist.



Der Bundesgerichtshof hat in einem BeschluB vom 17. November 1999
-1 ZB 4/97 - entschieden, dal3 es sich bei der Beschleunigungsgebihr nicht um
eine Verfahrensgebuhr handelt, die mit der Antragstellung verfallt. Hiervon ausge-
hend besteht Raum flur eine Prifung der Frage, ob die Rickzahlung der Be-
schleunigungsgebuhr billig ist. Dem steht nicht entgegen, dal3 das MarkenG eine
spezielle Bestimmung zur Rickzahlung von Gebihren nur in 8 63 Abs 2, § 66
Abs 6 Satz 3 und 8§ 71 Abs 3 MarkenG enthalt. Wie der Bundesgerichtshof in die-
sem Beschlul3 ausgefuhrt hat, entspricht es einem allgemeinen Grundsatz des
Gebuhrenrechts, daf3 die fur eine Tatigkeit der Verwaltung geleistete Gebuhr
zuruckzuzahlen ist, wenn die hiermit erstrebte Leistung nicht erbracht wird. Ein
derartiger, die Ruckzahlung rechtfertigender Fall ist vorliegend gegeben. Entgegen
der Auffassung der Markenstelle kommt es nicht allein darauf an, ob die Ein-
tragung innerhalb der Frist von sechs Monaten erfolgt, die flr die Inanspruch-
nahme der Prioritat der inlandischen Anmeldung fiir die internationale Registrie-
rung mafgeblich ist (Art 4 Abs 2 MMA iVm Art 4C PVU). Insoweit hat die Marken-
inhaberin zu Recht darauf hingewiesen, daf} eine ihren Bedurfnissen entspre-
chende Beschleunigung nicht gegeben sei, weil sie nicht in einem ausreichenden
Zeitraum von der Eintragung unterrichtet worden ist, um die internationale Regi-
strierung rechtzeitig beantragen zu kénnen. So hat auch der Bundesgerichtshof in
seinem Beschluld vom 17. November 1999 zu erwégen gegeben, ob nicht zur Ver-
meidung unndétiger Kosten ein Hinweis an den Anmelder gegeben werden muf3,
wenn eine Eintragung innerhalb von sechs Monaten nicht zu erwarten ist, damit
vorsichtshalber ein Antrag nach § 108 Abs 2 MarkenG auf internationale Regi-
strierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt werden kann. Um
so mehr trifft das Deutsche Patent- und Markenamt eine Verpflichtung zur umge-
henden Mitteilung, wenn die beschleunigte Eintragung erfolgt ist und der Ablauf
der Frist von einem halben Jahr bevorsteht. Dementsprechend ist Normzweck des
8§ 38 Abs 1 MarkenG nicht nur die beschleunigte Eintragung an sich, sondern die
Verfahrensbeschleunigung als solche (Fezer, MarkenG, 2. Aufl, § 38 Rdn 2). Von

einer solchen Verfahrensbeschleunigung kann aber nicht mehr die Rede sein,



wenn zwar die Eintragung innerhalb angemessener Frist erfolgt, der Anmelder
aber noch ein Jahr nach dem Anmeldetag keine Unterlagen tber die Eintragung
der Marke erhalten hat. Auch dal3 die Verotffentlichung, die fir den Lauf der
Widerspruchsfrist maf3geblich ist (§ 42 Abs 1 MarkenG), erst am 30. August 1996
stattfand, widerspricht der mit einem Beschleunigungsantrag angestrebten Ver-
fahrensbeschleunigung, mag 8 38 Abs 1 MarkenG auch in erster Linie eine be-

schleunigte Prifung auf Eintragungshindernisse bezwecken.

Angesichts dieser zodgerlichen Verfahrensweise des Deutschen Patentamts kann
es nicht zweifelhaft sein, dal3 der mit dem Antrag auf beschleunigte Prifung der
Anmeldung verfolgte Zweck nicht eingetreten ist, so daf} die Anordnung der Rick-
erstattung billig erscheint. Der Beschwerde der Markeninhaberin war demnach der

Erfolg nicht zu versagen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage erschien es dariiber hinaus auch billig, die

Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr anzuordnen (8 71 Abs 3 MarkenG).

Forst Klante Dr. Fuchs-Wissemann

br/Fa






