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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



hat der 27.

9. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 028 264.9

Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird als unzulassig

zurlckgewiesen.

Der Hilfsantrag auf Aussetzung des Eintragungsverfahrens

wird zurtiickgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der

Antragstellerin auferlegt.

Grinde

Die Antragsgegnerin hat am 10. Mai 2010 die Wortmarke

BILD-OSGAR

fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38 und 43 angemeldet.

Nachdem der Antragstellerin Akteneinsicht in die Amtsakte 30 2010 028 264.9
gewaéhrt worden war, hat sie mit Schriftsatz vom 25. November 2010 beantragt,

die Marke nicht in das Register einzutragen, hilfsweise das Eintragungsverfahren



bis zur Beendigung eines beim Landgericht Berlin anhangigen Verfahrens
auszusetzen. Zur Begriindung hat sie vorgetragen, die Anmelderin sei bei der
Anmeldung bosglaubig gewesen, so dass das angemeldete Zeichen gemal § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Die Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Antragstellerin mit Schreiben vom 14. Januar 2011 darauf hingewiesen, dass eine
Zuruckweisung der Anmeldung gemafld 8 37 Abs. 3 MarkenG nur dann wegen
Bdsglaubigkeit erfolgen kénne, wenn die Boésglaubigkeit ersichtlich sei. Eine
ersichtliche Bdsglaubigkeit liege nicht vor. Die Antragstellerin wurde auf die
Moglichkeiten eines Widerspruchsverfahrens und eines Ldschungsverfahrens

verwiesen.

Die Antragstellerin hat gegen das Schreiben der Markenstelle vom 14. Januar

2011 mit Schriftsatz vom 31. Januar 2011 Beschwerde eingelegt und beantragt,

die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. Januar 2011 aufzuheben sowie die angemeldete Marke
30 2010 028 264.9 nicht einzutragen,

hilfsweise das Eintragungsverfahren auszusetzen, bis das Klage-
verfahren der Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin vor dem
Landgericht Berlin (Az. 18 O 168/10) beendet sei.

Sie fuhrt dazu aus, die Beschwerde sei zulassig, weil es sich bei dem Schreiben
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2011 um eine ab-
schlielBende Entscheidung i. S. d. 8 66 Satz 1 MarkenG handle. Es sei der Antrag
auf Zurickweisung der Anmeldung wegen Bdsglaubigkeit zurtickgewiesen wor-
den. Die Antragstellerin sei auch Beteliligte i. S. d. § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da
das bdsglaubige Vorgehen der Anmelderin vor allem zu ihren Lasten gehe.



Entgegen der Auffassung der Markenstelle ergebe sich aus dem Antrag vom
25. November 2010 und den mit diesem Antrag vorgelegten Unterlagen ersichtlich

eine Bosglaubigkeit der Anmelderin.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, es fehle an einer beschwerdefahigen Entscheidung des
Deutschen Patent- und Markenamts. Da die Beschwerde von vornherein keinerlei
Aussicht auf Erfolg gehabt habe, seien der Antragstellerin die Kosten des

Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Amtsbescheid des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2011 ist nicht zulassig.

1. Voraussetzung fur die Zulassigkeit der Beschwerde ist es, dass es sich bei
dem Bescheid vom 14. Januar 2011 um eine mit der Beschwerde angreifbare
Entscheidung i. S. d. 8§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG handelt und die Antragstellerin
durch diese Entscheidung als Beteiligte des Anmeldeverfahrens beschwert ware
(8 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Gemal § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet die Beschwerde gegen Beschliisse der
Markenstelle und der Markenabteilung statt, soweit gegen sie nicht die Erinnerung
gegeben ist. Beschlisse sind alle abschlieBenden Entscheidungen der Mar-
kenstellen und -abteilungen, die Rechte von Verfahrensbeteiligten berthren
konnen. Hierbei ist der Begriff "Beschluss" nicht formell, sondern materiell zu
verstehen. Somit kommt es nur darauf an, ob durch die AuBerung des Deutschen

Patent- und Markenamts eine Entscheidung im Sinn einer abschlieRenden



Entscheidung getroffen wird; blo3e Hinweise ohne verfahrensbeendenden Cha-
rakter sind dagegen nicht beschwerdefahig. Anfechtbar kdnnen nur abschlieRende
Feststellungen Uber den Eintritt oder Nichteintritt bestimmter Rechtsfolgen sein.
Maf3geblich ist hierbei, ob die Rechtsfolge unmittelbar von Gesetzes wegen und
ohne weiteres Zutun des Deutschen Patent- und Markenamts eintritt (was keine
Beschwerde gegen die entsprechende Mitteilung er6ffnet) oder ob hierfir eine
zusatzliche zielgerichtete behérdliche Handlung erforderlich ist (die dann mit der
Beschwerde anfechtbar ist; vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 66 Rn. 3).

Beschwerdeberechtigt sind gemafld § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nur die an dem
Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten. Die Vorschrift des § 66 Abs. 1 Satz 2
MarkenG ist eng auszulegen und setzt die formliche Beteiligung am Haupt-
verfahren voraus. Beteiligte am Verfahren vor dem Patentamt sind der Anmelder
im Verfahren bis zur Eintragung, der Inhaber der angegriffenen Marke und der
Widersprechende im Widerspruchsverfahren und der Léschungsantragsteller und
der Inhaber der angegriffenen Marke als Loschungsantragsgegner im Léschungs-
verfahren (Strobele/Hacker, a. a. O., 8 66 Rn. 17).

Ausgehend von diesen Grundsétzen handelt es sich bei dem Amtsbescheid vom
14. Januar 2011 nicht um eine beschwerdefahige Entscheidung i S. d. 8 66 Abs. 1
Satz 1 MarkenG, gegen die die Antragstellerin gemall 866 Abs.1 Satz 2

MarkenG berechtigt sein kdnnte, Beschwerde einzulegen.

a) Die im Amtsbescheid vom 14. Januar 2011 enthaltene Mitteilung ist keine
"Entscheidung” im Sinn einer abschlieRenden Regelung. Es handelt sich dabei
lediglich um eine bloRe Mitteilung bzw. Benachrichtigung ohne verfahrens-
beendenden Charakter. Dass eine Anmeldung gemaf § 37 Abs. 3 MarkenG nur
bei ersichtlicher Bosglaubigkeit zurickzuweisen ist, stellt eine unmittelbar kraft
Gesetzes eingetretene Rechtsfolge dar, die ohne weiteres Zutun des Deutschen
Patent- und Markenamts eintritt.



Nicht zu beanstanden ist, dass die Markenstelle eine ersichtliche Bdsglaubigkeit
verneint hat. Zu Recht hat die Markenstelle in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, dass die Feststellung einer Bosglaubigkeit weitere Ermittlungen der
Markenstelle erfordern wirde, was der Annahme einer ersichtlichen Bosglau-

bigkeit entgegenstiinde.

b) Die Beschwerde ist schlie3lich auch wegen der fehlenden Beschwerde-
berechtigung der Antragstellerin nicht zulassig. Die Antragstellerin ist namlich nicht
Beteiligte am Eintragungsverfahren der Marke 30 2010 028 264.9. Beteiligte an

dem Eintragungsverfahren ist nur die Antragsgegnerin als Anmelderin der Marke.

Dass die Antragstellerin als Inhaberin von anderen Marken durch eine Eintragung
der Marke 30 2010 028 264.9 betroffen ware, macht sie nicht zu einer Beteiligten
am Eintragungsverfahren. Gegen eine etwaige Eintragung der Marke kann sie
sich als Widersprechende in einem Widerspruchsverfahren oder als Léschungs-

antragstellerin in einem Loschungsverfahren wenden.

2. Der von der Antragstellerin hilfsweise gestellte Antrag auf Aussetzung des
Eintragungsverfahrens ist zurickzuweisen, weil es keinen Grund fur eine Aus-
setzung gemalR 842 Abs.1 Satz1l MarkenG i.V.m. 8148 ZPO gibt. Das
zwischen den Parteien beim Landgericht Berlin anhéngige Verletzungsverfahren
ist jedenfalls fur die mangelnde Beschwerdeberechtigung nicht vorgreiflich. Ob es
eine bdsglaubige Anmeldung ersichtlich machen kdnnte, kann dahingestellt blei-

ben.

3. Da die Tatigkeit der Verfahrensbevollmachtigten der Antragsgegnerin im
Beschwerdeverfahren allein durch die unzuldssige Beschwerde veranlasst war,
entspricht es der Billigkeit, abweichend vom Grundsatz, dass die Beteiligten an
einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ihre jeweiligen
aul3ergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG),
der Antragstellerin nach 8§71 Abs.1 Satz1l MarkenG die Verfahrenskosten,



einschlieBlich der der Antragsgegnerin erwachsenen notwendigen Kosten
aufzuerlegen. Die daftir mal3gebliche Sorgfaltspflichtsverletzung ergibt sich aus
den vorstehend genannten Gesichtspunkten der unzuldssigen Beschwerde-
einlegung, die von vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

br/Me



