BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 521/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 105 354.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Marz 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der
Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2023:160323B25Wpat521.21.0



1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr wird zurlickgewiesen.

Die Wortfolge

ist am 23. April 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt

Grinde

Heilbronner Brauhaus

gefihrte Register fur die nachfolgenden Waren

Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Klasse 21:

Klasse 32:

Bierdeckel; Servietten aus Papier; Tropfenfanger aus
Papier; Untersetzer aus Papier fur Bierglaser und
Bierkrlige; Teile und Zubehor fur alle vorgenannten Waren,

soweit in dieser Klasse enthalten;

Glaser und TrinkgefalRe, insbesondere Bierglaser und
Bierkriige; Bierkannen; Teile und Zubehor fur alle

vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Bier und Brauereiprodukte; Biermischgetranke; alkoholfreie
Getranke; alkoholfreie Préaparate fir die Zubereitung von

Getranken;



Klasse 40: Brauen von Bier; Verleih, Vermietung und Verpachtung von
Gegenstanden in Zusammenhang mit der Erbringung der
vorgenannten Dienstleistung, soweit in dieser Klasse
enthalten; Beratung und Information in Bezug auf
vorgenannte Dienstleistung, soweit in dieser Klasse

enthalten;

Klasse 43: Dienstleistungen  zur  Verpflegung von  Gasten,
insbesondere Betrieb von Restaurants und
Hausbrauereien;  Take-away-Verpflegungsdienste  mit
Speisen und  Getranken; Dienstleistungen  zur
Beherbergung von Gasten; Verleih, Vermietung und
Verpachtung von Gegenstanden in Zusammenhang mit der
Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in
dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug
auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse

enthalten.

Die Markenstelle fur Klasse 43 beim Deutschen Patent- und Markenamt, besetzt mit
einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat die Anmeldung durch Beschluss vom
27. Juli 2020 zurickgewiesen. Unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid
vom 17. Juli 2019 ist zur Begriindung ausgefuhrt, dem gegenstandlichen Zeichen
fehle als unmittelbar beschreibende Angabe die notwendige Unterscheidungskraft
gemal 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Waren der Klasse 32 wirden in Heilbronn in
einer Braustatte mit Hilfe der Dienstleistungen der Klasse 40 hergestellt. Die
Dienstleistungen der Klasse 43 kénnten wiederum in einem Gebaude (Hotel), in
dem auch gebraut wird, also einer Hausbrauerei, angeboten und erbracht werden.
Die weiterhin beanspruchten Waren der Klassen 16 und 21 seien
Merchandisingprodukte (friher ,Hilfswaren®), auf die die angemeldete Bezeichnung

aufgebracht werde. Es handele sich bei ihr somit um eine geographische Angabe



(Etablissementbezeichnung), die im Interesse des Wirtschaftsverkehrs,
insbesondere der Mitbewerber der Anmelderin, freizuhalten sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie beantragt

sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 43 beim Deutschen Patent- und

Markenamt vom 27. Juli 2020 aufzuheben

und

die Beschwerdegebiihr zuriickzuzahlen.

Zur Begrindung wird im Wesentlichen ausgefuihrt, der Beschluss enthalte lediglich
eine floskelhafte Aneinanderreihung von Behauptungen, die sich zum Teil noch
nicht einmal auf das Anmeldezeichen bezdgen. Das Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt leide daher an einem wesentlichen Mangel im Sinne von §
70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG. Unter Bezugnahme auf ihren Schriftsatz vom 4. Mai 2020
macht die Beschwerdefihrerin weiterhin geltend, dass es zur Annahme eines
Eintragungshindernisses der Feststellung bedurfe, ob eine zuklnftige Verwendung
der geografischen Herkunftsangabe fir die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen verninftigerweise zu erwarten sei, sofern eine solche aktuell noch
nicht stattfinde. Dies erfordere eine Prognoseentscheidung, die nicht auf
theoretischen Erwdgungen beruhen durfe. Zwar durfte Heilbronn als siebtgrofite
Stadt des Bundeslandes Baden- Wirttemberg den angesprochenen inlandischen
Verkehrskreisen Uberwiegend bekannt sein. Auch sei die Stadt lange Zeit ein
bedeutender Standort flr Brauereien gewesen. Dies sei heutzutage jedoch nicht
mehr der Fall. Heilbronn werde deshalb von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell
nicht mit der Herstellung von Bier in Verbindung gebracht. Dies sei auch fur die
Zukunft nicht zu erwarten. Zudem sei die Kombination eines Hotels mit einer

eigenen Brauerei vollig untblich. Wenn der Gastronomiebereich eines Hotels als



.Brauhaus" bezeichnet werde, wirden die angesprochenen Verkehrskreise daher
nicht annehmen, dass das Bier in diesem Hotel gebraut worden sei. Eine

Tauschung Uber die geografische Herkunft sei ebenfalls nicht ersichtlich.

Die Beschwerdefuhrerin hat mit Schriftsatz vom 23. Januar 2023 ihren hilfsweise
gestellten Antrag auf Durchfuhrung einer mundlichen Verhandlung
zurickgenommen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

Die gemall 8§ 66 Abs. 1 Satz1l MarkenG i. V. m. 8 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG
statthafte und auch im Ubrigen zulassige Beschwerde bleibt in der Sache ohne

Erfolg.

1. Die Sache ist nicht gemaf 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG an das Deutsche Patent-
und Markenamt zuriickzuverweisen. Ein Verfahren vor dieser BehoOrde leidet
namlich nur dann an einem wesentlichen Mangel, wenn es nicht mehr als
ordnungsgemafe Entscheidungsgrundlage fur den darauf beruhenden Beschluss
anzusehen ist, wozu auch véllig ungentigende Begrindungen zu rechnen sind (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, 8§ 70, Rn. 13). Ob ein
wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, ist in Anlehnung an die standige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur entsprechenden Regelung in der
Zivilprozessordnung allein aufgrund des materiell-rechtlichen Standpunkts der
Vorinstanz zu beurteilen, auch wenn dieser verfehlt ist oder das Beschwerdegericht
ihn far verfehlt erachtet (vgl. BGH GRUR 2011, 230, Rn. 8 — SUPERQgirl;
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 870, Rn. 14). Ein wesentlicher
Verfahrensmangel, der zum Fehlen einer ordnungsgemalien

Entscheidungsgrundlage fuhrt, kann ferner nur angenommen werden, wenn er sich



auf das Ergebnis der Entscheidung rechtlich ausgewirkt hat (vgl. BGH GRUR 1990,
68, 69 - VOGUE-Ski). Gemessen an diesen Anforderungen kann in vorliegendem
Fall nicht davon ausgegangen werden, dass die Entscheidung unzureichend
begriindet worden ist. Der Beschwerdeflhrerin ist zwar zuzugeben, dass der
Zuruckweisungsbeschluss eine  Aneinanderreihnung einer  Vielzahl von
Textbausteinen enthélt, deren Fallbezug und damit -relevanz sich dem Leser nicht
unmittelbar erschlie3t. Bedenklich ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich
diese zum Teil auf nicht verfahrensgegenstandliche Zeichen beziehen. Allerdings
beruht die Zurickweisung der Anmeldung letztlich nicht hierauf. Die beantragte
Eintragung der angemeldeten Bezeichnung ,Heilbronner Brauhaus* wurde wegen
fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Wegen des festzustellenden
beschreibenden Bezugs zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
verweist der Beschluss zur ,Vermeidung von Wiederholungen® auf den
Beanstandungsbescheid vom 17. Juli 2019. In diesem finden sich die obigen
Ausfuhrungen zum beschreibenden Sinngehalt des Anmeldezeichens im Kontext
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Damit wird letztlich hinreichend

klar, auf welche Erwéagungen die Markenstelle ihre Entscheidung gestitzt hat.

2. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge ,Heilbronner Brauhaus"” als Marke
steht in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung des gegenstandlichen

Zeichens daher zu Recht zurlickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft in obigem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende
(konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu
werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. BGH GRUR
2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143,
Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10



- TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1l; GRUR 2006, 850,
Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch
das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,
die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH
GRUR 2003, 604, Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook).
Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maf3geblich auf die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in
denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.
Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der
einschlagigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 -
Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004,
428, Rn. 30 f. - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum
Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn.
15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute Laune Drops;
GRUR 2014, 482, Rn. 22 - test; EUGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 -
Flugbdrse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004,
674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebrauchliche Wérter der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache, die — etwa auch wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, a. a. O. - Link economy;
GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!).
Dartber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft aber auch solchen Angaben, die sich
auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar

betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird



(vgl. BGH, a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Gemessen an diesen Mal3staben
verfugt das angemeldete Zeichen, das sich in einem eindeutigen, in engem
sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehenden

Aussagegehalt erschopft, nicht Gber die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Der Zeichenbestandteil ,Heilbronner® ist die adjektivierte Form des Substantivs
.Heilbronn“, mit dem zum einen eine im Bundesland Baden-Wirttemberg belegene
GroR3stadt, aber auch der sie umgebende Landkreis bezeichnet wird (vgl.

Shttps://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn®).

Das weitere Zeichenelement ,Brauhaus*, veraltet auch ,Brauhaus®, bezeichnet die
Kombination einer Brauerei mit einer ihr angeschlossenen Gaststatte, in der
vornehmlich das brauereieigene Bier, aber auch andere alkoholische und
alkoholfreie Getranke sowie Speisen serviert werden. Daneben gibt es
gastronomische Einrichtungen, die sich traditionell Brauhaus nennen, obwohl deren
Brauerei seit langem ausgelagert wurde oder nicht mehr existiert. Andere
Gaststatten, die von vornherein nicht Teil einer Brauerei waren, werden Brauhaus
genannt, wenn sie von einer Brauerei zu ihrem Stammhaus und Aushangeschild
erhoben wurden. Heutzutage nennen sich in vielen Stadten Gastronomiebetriebe
ohne raumlichen Bezug zZu einer Brauerei .Brauhaus" (val.

~https://de.wikipedia.org/wiki/Brauhaus®).

Insgesamt vermittelt das Anmeldezeichen damit die Bedeutung (irgend-)einer
Gaststatte in der Stadt Heiloronn oder ihrer Umgebung mit einem (auch

vermeintlichen) Bezug zu einer Brauerei.



b) Von den beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen werden
breite Verkehrskreise, namlich sowohl der normal informierte, angemessen
aufmerksame und verstandige Durchschnittsverbraucher als auch der
Getrankefachhandel und der Gastronomieverkehr angesprochen. Sie werden das

Anmeldezeichen dahingehend verstehen, dass die beanspruchten Waren

.Klasse 16:
Bierdeckel; Servietten aus Papier; Tropfenfanger aus Papier;
Untersetzer aus Papier fur Bierglaser und Bierkrige; Teile und Zubehor

fur alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 21:
Glaser und Trinkgefal3e, insbesondere Bierglaser und Bierkriige;
Bierkannen; Teile und Zubehor fur alle vorgenannten Waren, soweit in

dieser Klasse enthalten;

Klasse 32:
Bier und Brauereiprodukte; Biermischgetranke; alkoholfreie Getranke;

alkoholfreie Praparate fur die Zubereitung von Getréanken*

von einer Brauereigaststatte mit Sitz in der Stadt oder dem Landkreis Heilbronn
vertrieben bzw. hergestellt werden oder fir eine solche bestimmt sind. So werden
Biere und Biermischgetrdnke mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen und
Geschmacksrichtungen produziert. Im Angebotssortiment von Brauereien finden
sich auch alkoholfreie (Erfrischungs-)Getranke wie Limonaden und Fruchtséfte (vgl.
BPatG 26 W (pat) 56/20 - Brauhaus Garmisch; 26 W (pat) 541/16 - Schwaben Brau;
26 W (pat) 3/11 - BurgerBrau Hof - Bayern). In gastronomischen Einrichtungen mit
oder ohne Brauereianbindung wird ebenfalls eine Vielzahl anderer alkoholfreier

Getranke angeboten.
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Die Dienstleistungen ,Brauen von Bier; Dienstleistungen zur Verpflegung von
Gasten, insbesondere Betrieb von Restaurants und Hausbrauereien; Take-away-
Verpflegungsdienste mit Speisen und Getrdnken; Dienstleistungen zur
Beherbergung von Gasten“ (Klassen 40 und 43) kdonnen von (irgend-)einer in
Heilbronn beziehungsweise dem gleichnamigen Landkreis ansassigen Gaststatte
mit angeschlossener Brauerei angeboten werden. Insoweit erschopft sich die
Gesamtbezeichnung in der Angabe der Stéatte der Erbringung der besagten
Tatigkeiten. Dies gilt insbesondere auch fur die Beherbergungsdienstleistungen, da
in Gaststatten nicht nur Speisen und Getranke zubereitet und verkauft werden,

sondern vielfach auch Zimmer zum Ubernachten zur Verfiigung stehen.

Bei den weiterhin von der Zurickweisung der Anmeldung umfassten

Dienstleistungen

.Klasse 40:

Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenstanden in
Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistung,
soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf

vorgenannte Dienstleistung, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 43:

Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenstanden in
Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen,
soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf

vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten®

handelt es sich um Hilfstatigkeiten im Rahmen der Brauereidienstleistungen der
Klasse 40 und der gastronomischen bzw. Unterkunfts-Dienstleistungen der Klasse
43. Der Verkehr wird diesbeziiglich dem Anmeldezeichen die Aussage entnehmen,
dass Gegenstande von einem Brauhaus in oder um Heilbronn zum Brauen von Bier

oder zur Verpflegung bzw. Beherbergung von Géasten verliehen, vermietet oder
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verpachtet werden. Dies konnen beispielsweise Zapfanlagen, Biertische oder
Kochutensilien sein. Weiterhin werden die Adressaten der Beratung und Information
davon ausgehen, dass die Brau- und Gastronomie- bzw. Unterbringungskenntnisse

von einem solchen Brauhaus vermittelt werden.

c) Da das in Rede stehende Zeichen als Umschreibung eines Ortes aufgefasst wird,
an dem ublicherweise die betroffenen Waren produziert oder vertrieben und die
angemeldeten Dienstleistungen erbracht werden, ist es nicht geeignet, die
Verknupfung zu einem bestimmten Unternehmen herzustellen und dessen Waren
oder Dienstleistungen von denen anderer, auf demselben Gebiet tatiger Betriebe
markenmanig abzugrenzen. Vielmehr benennt es lediglich Umstande, durch die ein
enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen
hergestellt wird. Dies gilt auch fur die beanspruchten Hilfsdienstleistungen (vgl. BGH
GRUR 2006, 850, Rn. 32 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, Rn. 13 bis 15,
19 - DeutschlandCard). Demzufolge ist die Annahme gerechtfertigt, dass der
Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne
Unklarheiten erfassen und die Wortfolge ,Heilbronner Brauhaus® nicht als
Unterscheidungsmittel ansehen wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, Rn. 12 -
DusseldorfCongress; BPatG 33 W (pat) 525/12 - Fashion Tower; 25 W (pat) 70/09
- CHOCOLATERIA; GRUR 2007, 61, 62 - Christkindlesmarkt).

Hierbei kommt es entgegen der Auffassung der Beschwerdeftihrerin nicht darauf
an, ob es aktuell Brauereien in Heiloronn oder in seiner Umgebung gibt. Auch
zukunftige Entwicklungen in oder rund um diese Stadt sind nicht maf3geblich fir die
hier vorzunehmende Beurteilung der Unterscheidungskraft. Maf3geblich ist auf das
gegenwartige, oben dargestellte  Verstdndnis der  angesprochenen
Verkehrsteilnehmer im Inland abzustellen, die ohnehin die derzeitigen oder

zuklnftigen Gegebenheiten in und um Heilbronn mehrheitlich nicht kennen werden.
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d) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es zwar nicht
ausgeschlossen, dass die in einer bestimmten Branche bestehenden
Kennzeichnungsgewohnheiten das Verkehrsverstandnis des Publikums in einem
MalRe bestimmen, dass der Durchschnittsverbraucher Unternehmenskennzeichen
oder Betriebsbezeichnungen, die sich aus dem Namen einer Region oder
Gemeinde und einem weiteren, am Unternehmensgegenstand orientierten Begriff
zusammensetzen, als Produktkennzeichen ansieht und sie deshalb Uber originare
Unterscheidungskraft verfiigen (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 19 - DusseldorfCongress).
Allerdings ist bereits festgestellt worden, dass auf dem Biermarkt die Kombination
einer freihaltungsbedirftigen geografischen Herkunftsangabe (vorliegend
.Heilboronner®) mit einem die Vertriebs- bzw. Herstellungsstatte glatt
beschreibenden Zusatz (vorliegend ,Brauhaus®) aufgrund besonderer
Kennzeichnungsgewohnheiten von Haus aus, also ohne Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung, nicht eintragungsfahig ist (vgl. BPatG, 26 W (pat) 541/16 -
Schwaben Brau). Entsprechende Kennzeichnungs- und hieraus folgende
Wahrnehmungsgewohnheiten der Verkehrskreise hat auch weder der Senat
feststellen kdnnen, noch sind sie von der Beschwerdefihrerin geltend gemacht

worden.

e) Das Vorbringen der Beschwerdefiuihrerin, die Kombination eines Hotels mit einer
eigenen Brauerei sei vollig uniblich und demzufolge werde der angesprochene
Verkehr nicht annehmen, dass Bier in einem als ,Brauhaus“ bezeichneten Hotel
gebraut werde, begrindet ebenfalls nicht die Unterscheidungskraft der
Wortkombination ,Heilbronner Brauhaus*. Sie nimmt darin Bezug auf den Umstand,
dass es sich bei der Anmelderin um einen Hotelbetrieb handelt. Die Beurteilung der
Unterscheidungskraft ist von der Person des Anmelders jedoch grundsatzlich
unabhangig. Dieser kann allenfalls dann eine Bedeutung zukommen, wenn zur
Uberwindung des Schutzhindernisses gemaR § 8 Abs. 3 MarkenG der Nachweis zu

fuhren ist, dass sich die Bezeichnung im Verkehr infolge ihrer Benutzung als Marke
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fur die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat (vgl. BGH
GRUR 2006, 503, Rn. 10 - Casino Bremen).

Insofern kommt es auch nicht darauf an, ob die Beschwerdefiihrerin im
Handelsregister eingetragen ist. Zudem stellt die in diesem Zusammenhang geltend
gemachte Regelung des 8 18 Abs. 1 HGB darauf ab, dass die Firma
Unterscheidungskraft besitzen muss. Vorliegend geht es jedoch nicht um die Firma
LP... GmbH & Co. KG“ sondern um das angemeldete Zeichen

,Heilbronner Brauhaus".

Daher war die Beschwerde zuriickzuweisen.

3. Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebihr war zurtickzuweisen. Zwar
kann das Bundespatentgericht gemafl? § 71 Abs. 3 MarkenG anordnen, dass die
Beschwerdegebiihr nach dem Patentkostengesetz zurtickgezahlt wird. Eine solche
Anordnung kommt aber nur in den Fallen in Betracht, in denen es aufgrund der
besonderen Umstande unbillig ware, die Beschwerdegebuhr einzubehalten.
Billigkeitsgrinde fir die Rickzahlung koénnen sich dabei insbesondere aus
Verfahrensfehlern wie schwerwiegenden Begriindungsmangeln der Markenstelle
ergeben. In jedem Fall ist jedoch zu Uberprifen, ob die erforderliche Kausalitat
zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer
Beschwerdeeinlegung besteht. Eine Riuckzahlung der Beschwerdegebihr scheidet
aus, wenn auch ohne Fehlverhalten inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen
ware und deshalb Beschwerde héatte eingelegt werden missen (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8§ 71, Rn. 65 und 68).

Zwar ist die Begrindung des Zuruckweisungsbeschlusses der Markenstelle
teilweise floskelhaft. Die bereits oben erorterte, fir den Begrindungszwang noch
ausreichende Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid, der wiederum

nachvollziehbare = Erwagungen zur fehlenden Unterscheidungskraft der
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angemeldeten Wortfolge enthalt, lassen jedoch den Schluss zu, dass die
Markenstelle unabhéngig vom Umfang der im Beschluss enthaltenen Begrindung

die Anmeldung in jedem Fall zurlickgewiesen hatte.

4. Uber die Beschwerde konnte ohne miindliche Verhandlung entschieden werden,
nachdem die Beschwerdefuhrerin ihren hilfsweisen Antrag auf Durchflihrung einer
solchen mit Schreiben vom 23. Januar 2023 zuriickgenommen hat (8 69 Nr. 1
MarkenG) und sie nach Einschatzung des Senats auch nicht aus Grinden der
Sachdienlichkeit geboten war (8§ 69 Nr. 3 MarkenG).
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der FuUhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaltin oder einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein Rupp-Swienty Staats



