24 W (pat) 13/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Markenanmeldung 30 2010 006 308.4/03
(hier: Akteneinsicht)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Juli 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner so-

wie der Richter Viereck und Paetzold

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zuriickgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Antrags-

gegnerin auferlegt.

Grinde

Die Antragsgegnerin hatte am 1. Februar 2010 die Wortmarke

HOT

fur Waren der Klassen 3, 5 und 16 angemeldet. Das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt hat diesem Anmeldeverfahren die Nummer 30 2010 006 308.4 zugeord-
net. Die Markenstelle fir Klasse 3 hat diese Anmeldung mit Bescheid vom
14. Mai 2010 beanstandet und mit Beschluss vom 9. August 2010, diesmal ver-
treten durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, zuriickgewiesen. Die An-
tragsgegnerin hat dagegen zunachst Erinnerung eingelegt, dann aber die Anmel-
dung mit Schriftsatz vom 13. September 2010 zuriickgenommen.



Noch vor dieser Ricknahme, namlich am 28. Mai 2010, hatte die Antragstellerin
Einsicht in die patentamtlichen Akten Uber die zurickgenommene Markenanmel-
dung beantragt. Dieser Antrag war zunéchst auf Einsicht in die vollstandigen Ak-
ten gerichtet. Mit Schriftsatz vom 10. Juni 2010 hat die Antragstellerin dann ihren
Antrag auf den seitens des Deutsche Patent- und Markenamts erlassenen Bean-
standungsbescheid vom 14. Mai 2010 beschréankt und ihren Antrag wie folgt be-
grandet: Die  Antragstellerin  werde von der H... GmbH im
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes vor dem Landgericht Koélin
(Az.: 84 O 85/10) aus der international registrierten Wort-Bild-Marke mit der Num-
mer 797 277 in Anspruch genommen. Diese Marke bestehe aus dem Wortbe-
standteil ,HOT“ und der quadratischen Umrahmung dieses Wortes mit einer
durchgehenden Linie. Die H... GmbH sei eine Tochterge
sellschaft der Antragsgegnerin, die daran eine Beteiligung von 66,67 % halte.
AulRerdem habe die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 22. Marz 2010 (einge-
gangen beim Patentamt am 14. April 2010) beim Deutschen Patent- und
Markenamt den Antrag gestellt, der IR-Marke mangels Schutzfahigkeit den Schutz
fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu entziehen
(patentamtliches Aktenzeichen IR 797 277 - S 121/10).

Die IR-Marke 797 277 sei im Bereich der Klassen 3, 5 und 16 fur solche Waren
registriert, die mit den Waren, fur die die Antragsgegnerin die Wortmarke ,HOT"
angemeldete hatte, identisch seien bzw. diesen Waren ahnlich seien. Mit der Ein-
sicht in den patentamtlichen Beanstandungsbescheid vom 14. Mai 2010 aus dem
Anmeldeverfahren 30 2010 006 308.4 méchte die Antragstellerin mehr Uber die
Haltung der zustandigen Markenstelle zur Schutzfahigkeit des Wortes ,HOT" er-
fahren und verspricht sich davon weitere Aufschlisse fur die Schutzfahigkeit der
international registrierten Marke, aus der sie in Anspruch genommen wird und ge-
gen die sie die Schutzentziehung betreibt. Im Hinblick auf einen am 30. Juni 2010
anstehenden Termin vor dem Landgericht KoIn hatte die Antragstellerin um eine
rasche Entscheidung tber ihren Antrag auf Akteneinsicht gebeten.



Die Antragsgegnerin hat dem Antrag auf Akteneinsicht mit Schriftsatz vom
21. Juni 2010 widersprochen. Sie ist dem Vorbringen der Antragstellerin in der
Sache nicht entgegengetreten und hat ihren Widerspruch wie folgt begriindet: Fur
eine Akteneinsicht kénne schon deswegen kein berechtigtes Interesse i. S. v. § 62
Abs. 1 MarkenG bestehen, weil die Antragstellerin nicht aus der zuriickgenom-
menen Markenanmeldung 30 2010 006 308.4 in Anspruch genommen werde,
sondern aus der international registrierten Wort-Bild-Marke mit der Nummer
797 277, zu der die Antragsgegnerin einen Registerauszug zu den Gerichtsakten

gereicht hat.

Gegenuber der Beschrankung des Antrages auf Akteneinsicht auf den Beanstan-
dungsbescheid vom 14. Mai 2010 hat die Antragsgegnerin Ihren Widerspruch
wiederholt und zur Begrindung weiter wie folgt vorgetragen: Der Termin vor dem
Landgericht Kéln vom 30. Juni 2010 habe inzwischen stattgefunden. In diesem
Termin habe das Landgericht in Aussicht gestellt, die einstweilige Verfigung, die
gestitzt auf die international registrierte Wort-Bild-Marke Nr. 797 277 gegenuber
der Antragstellerin ergangen war, zu bestatigen. Im tbrigen habe das Landgericht
Kdln die Auffassung vertreten, dass die IR-Marke zumindest Uber eine durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft verfiige.

Mit Beschluss vom 9. August 2010 hat die Markenstelle fur Klasse 3, vertreten
durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, dem Antrag auf Akteneinsicht statt-
gegeben mit der Begriindung, dass die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse
I. S. v. 8 62 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht habe.

Die - nicht weiter begrindete - Erinnerung der Antragsgegnerin hat die Marken-
stelle, diesmal vertreten durch eine Beamtin des héheren Dienstes, mit Beschluss
vom 18. November 2010 zurickgewiesen. Die Markenstelle war weiterhin der
Meinung, dass die Antragstellerin ein wirtschaftliches Interesse an der Aktenein-
sicht glaubhaft gemacht hatte. Mogliche Geheimhaltungsinteressen, die diesen



wirtschaftlichen Interessen entgegenstehen kdnnten, hatte die Antragsgegnerin

nicht dargelegt und seien auch sonst nicht ersichtlich.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt und mit
Schriftsatz vom 20. Januar 2011 weitere Umstande geltend gemacht, die nach
ihrer Auffassung gegen ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der Ak-
teneinsicht sprechen: Ein Vertriebspartner der Antragstellerin habe im Rahmen
eines vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg gefuhrten Berufungs-
verfahrens mit Schriftsatz vom 17. Januar 2011 von denselben Verfahrensbevoll-
machtigten, die auch die Antragstellerin im hiesigen Beschwerdeverfahren vertre-
ten, vortragen lassen, dass die Markenanmeldung zuriickgewiesen und der Antrag
daraufhin zuriickgenommen worden sei. Kopie des Schriftsatzes hat die Antrags-
gegnerin zu den hiesigen Gerichtsakten gereicht. Nach Auffassung der Antrags-
gegnerin ergibt sich daraus, dass die Vertreter der Antragstellerin den Inhalt der
Akte, fur die die Antragstellerin Akteneinsicht begehrt, bereits kennen. Damit habe

sich ein etwaiges berechtigtes Interesse an der beantragten Akteneinsicht erledigt.

Die Antragstellerin hat sich bisher im Beschwerdeverfahren nicht geaul3ert.

Die zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg.
Auch nach Auffassung des Senats ist der Antragstellerin gemaf § 62 Abs. 1 Mar-
kenG Einsicht in den Beanstandungsbescheid der Markenstelle fir Klasse 3 vom
14. Mai 2010 in der patentamtlichen Akte tber die zurickgenommene Markenan-
meldung 30 2010 006 308.4 zu gewahren.

Nach der genannten Vorschrift gewahrt das Deutsche Patent- und Markenamt auf

Antrag Einsicht in die Akten von Markenanmeldungen, wenn ein berechtigtes Inte-



resse glaubhaft gemacht wird. Unter Akten von Anmeldungen von Marken i. S. d.
Vorschrift sind nicht nur Akten noch anhangiger - existenter - Markenanmeldungen
zu verstehen, sondern ebenfalls die Akten zurtickgewiesener sowie auch zuriick-
genommener Anmeldungen (vgl. BPatGE 23, 166, 169 f.; BPatG GRUR 2006,
614, 615 ,Akteneinsicht Markenanmeldung®, bestatigt durch BGH BIPMZ 2007,
322 f. ,MOON"). Der Umstand, dass die hier in Rede stehende Markenanmeldung
bereits im September 2010 zuriickgenommen worden ist, steht daher dem Akten-

einsichtsbegehren nicht entgegen.

Zutreffend ist die Markenstelle weiterhin davon ausgegangen, dass ein berechtig-
tes Interesse an der Akteneinsicht regelméfRig dann anzunehmen ist, wenn ein
kunftiges Verhalten des Antragstellers bei der Wahrung oder Verteidigung von
Rechten durch die Kenntnis vom Akteninhalt beeinflusst werden kann. Hierbei ge-
nigt auch ein tatsachliches, insbesondere ein wirtschaftliches Interesse. Ein
rechtliches Interesse i. S. v. 8§ 299 ZPO ist nicht erforderlich. Auch ist das berech-
tigte Interesse grundséatzlich nicht durch den Gegenstand desjenigen Verfahrens
begrenzt, in dessen Akten Einsicht begehrt wird (vgl. BGH GRUR 1994, 104 ,Ak-
teneinsicht XlIl1“; BPatGE 30, 139, 141). Ein nach diesen Beurteilungsgrundsatzen
berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten der zuriickgenommenen Mar-
kenanmeldung ,HOT" ist nach dem hier insoweit unstreitigen Sachverhalt zu beja-

hen.

Die Antragstellerin wird von einem mit der Antragsgegnerin wirtschaftlich eng ver-
bundenen Unternehmen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes vor deut-
schen Gerichten in Anspruch genommen aus der international registrierten Wort-
Bild-Marke mit der Nummer 797 277, deren einziger Wortbestandteil ,HOT* im
Gesamtaufbau der Marke herausgestellt ist. Die Antragstellerin halt diese Marke
fur nicht schutzfahig und betreibt deswegen ein Verfahren, mit dem der Marke fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland der Schutz entzogen werden
soll. Dass auch nur eines dieser beiden Verfahren inzwischen rechtskraftig abge-

schlossen worden ware, hat keine der beiden Verfahrensbeteiligten vorgetragen



und ist dem Senat auch sonst nicht bekannt geworden. In beiden Verfahren wird
es entscheidend auf die Frage ankommen, ob und in welchem Umfang das Wort
.HOT" kennzeichnungskraftig ist fur die Waren, fur die die Marke international re-
gistriert worden ist. Wie sich aus den Anmeldeunterlagen in dem Verfahren
30 2010 006 308.4 und den fur die IR-Marke vorgelegten Registerauszug ergibt,
sind die Waren, fur die die reine Wortmarke ,HOT" im Bereich der Klassen 3, 5
und 16 angemeldet worden war, mit den Waren der IR-Marken aus denselben
Klassen identisch oder sie sind diesen Waren &hnlich. Fur die beiden Rechtsstrei-
tigkeiten  zwischen der Antragstellerin und der HOT ... GmbH
kann daher der Beanstandungsbescheid vom 14. Mai 2010, den die Markenstelle
fur Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts in dem Verfahren tber die
spater zurtickgenommene Anmeldung der Wortmarke ,HOT“ erlassen hat, der
Antragstellerin einen konkreten Erkenntnisgewinn bieten. Denn dieser Bescheid
konnte weitere Anhaltspunkte enthalten fir die Einschéatzung der Kennzeich-
nungskraft bzw. Schutzfahigkeit des Wortes ,HOT“ im - flr die anhéngigen
Rechtsstreite - einschlagigen Warenbereich. Unerheblich ist in diesem Zusam-
menhang, dass die Antragstellerin vor dem Landgericht KéIn nicht aus der hier in
Rede stehenden zurickgenommenen Markenanmeldung ,HOT"“ in Anspruch ge-
nommen wird, sondern aus der international registrierten Wort-Bild-Marke. Denn
das Erfordernis eines berechtigten Interesses begrenzt die Einsicht in die Akten
von Markenanmeldungen nicht auf Falle, in denen gerade aus der betreffenden
Markenanmeldung Rechte gegentiber dem Antragsteller geltend gemacht werden,
was bei zurickgenommenen Markenanmeldungen ohnehin kaum vorkommen
durfte (vgl. zuletzt BPatG, Beschluss vom 22. Januar 2008 - 24 W (pat) 89/07,
weiter BPatG GRUR 2006, 614, 615 f. ,Akteneinsicht Markenanmeldung®).

Der Sachvortrag der Antragsgegnerin aus dem Schriftsatz vom 20. Januar 2011
enthalt kein Argument gegen das berechtigte Interesse der Antragstellerin an der
beantragten - beschrénkten - Akteneinsicht. Es ist aktenkundig und im Ubrigen
zwischen den Verfahrensbeteiligten unstreitig, dass die Markenstelle fir Klasse 3,

vertreten durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, die Markenanmeldung der



Antragsgegnerin - mit der Nummer 30 2010 006 308.4 mit Beschluss vom
9. August 2010 zurtickgewiesen hat und die Antragsgegnerin daraufhin ihre An-
meldung mit Schriftsatz vom 13. September 2010 zuriickgenommen hat. Wie die
Antragsgegnerin aus diesen Ereignissen darauf schliel3en kann, dass die Verfah-
rensbevollméachtigten der Antragstellerin den Inhalt der patentamtlichen Akte mit
der Nummer 30 2010 006 308.4 bereits kennen, ist fir den Senat nicht nachvoll-
ziehbar. Aus dem Schriftsatz vom 17. Januar 2011 der Berufungsklagerin in dem
Verfahren vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg mit dem Aktenzei-
chen 5 U 111/10, von dem die Antragsgegnerin eine Kopie zu den hiesigen Ge-
richtsakten gereicht hat, ergibt sich nichts anderes. Soweit dort auf Seite 4 oben
-unter der auf Seite 3 vorangegangenen Uberschrift 4. Rechtskraftiger
Zurickweisungsbeschluss des DPMA vom 9. August 2010 in Sachen ,HOT*
(Wortmarke)“ - auf ein Akteneinsichtsverfahren eingegangen wird, wird lediglich
vorgetragen, das Deutsche Patent- und Markenamt habe die vorstehenden Fest-
stellungen Uber den Gang des Verfahrens Uber die Markenanmeldung der An-
tragsgegnerin mit der Nummer 30 2010 006 308.4 in einem Beschluss vom
18. November 2010 in einem parallelen Akteneinsichtsverfahren bestatigt. Gegen
diesen Beschluss habe die hiesige Antragsgegnerin Beschwerde zum Bundes-
patentgericht eingelegt, um zu verhindern, dass der Zuriickweisungsbescheid des
Deutschen Patent- und Markenamts bzw. der Zurlckweisungsbeschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2010 in das Berufungsverfah-
ren vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg eingefuhrt werden

kdnne.

Ein das dargelegte berechtigte Interesse der Antragstellerin an der Akteneinsicht
Uberwiegendes Geheimhaltungsinteresse an dem Inhalt des Beanstandungsbe-
scheides vom 14. Mai 2010 in der patentamtlichen Akte 30 2010 006 308.4 hat die

Antragsgegnerin nicht dargetan. Es ist auch sonst nicht ersichtlich.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen (8 71

Abs. 1 MarkenG). Im Akteneinsichtsverfahren entspricht es im allgemeinen der



Billigkeit, dem Unterlegenen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. Knoll in
Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 71 Rdn. 17 mit weiteren Nachweisen).

Werner Viereck Paetzold

Bb



