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betreffend die Marke 2 085 303

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 3. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Mein-

hardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin und die Anschluf3be-

schwerde der Antragstellerin werden zurtickgewiesen.

Grinde:

Die zur Kennzeichnung von "Computer-Pannen-Hilfe, Soft- und Hardware-War-

tung, Computerschulung, Computersystempflege" angemeldete Wortmarke

,PC-Notruf”

ist am 18. November 1994 unter der Nr. 2 085 303 eingetragen worden. Die Mar-
kenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem L&éschungs-
antrag der Antragstellerin stattgegeben und die Marke wegen des Vorliegens ab-
soluter Eintragungshindernisse i.S.d. § 8 MarkenG gel6éscht. Zur Begriindung hat
sie ausgefuhrt, es gebe zahlreiche Belege fur einen sachbeschreibenden Ge-
brauch der Marke fur die beanspruchten Dienstleistungen. Diese Belege stamm-
ten zwar aus einem Zeitraum nach dem Eintragungsdatum 1994, aber seinerzeit
habe nach dem Warenzeichengesetz bereits ein kinftiges Freihaltebedirfnis auf-
grund der Kklar erschlieBbaren lexikalischen Nachweise vorgelegen. Der Marken-
inhaberin seien die Verfahrenskosten nicht aufzuerlegen, weil die Eintragung der
Marke nicht grob verfehlt gewesen sei; der Begriff ,Notruf* habe friher eher Leib
und Leben betroffen, weniger, wie nun bei der angegriffenen Marke, technische

Gerate. Auch eine Ruckzahlung der Loschungsantragsgebuhr sei nicht anzuord-



nen, weil ein prozessuales Fehlverhalten der Markeninhaberin nicht feststellbar

sei.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde macht die Markeninhaberin u.a. gel-
tend, die Marke moge zwar sprechend sein, aber zum Zeitpunkt der Eintragung
sei sie keineswegs in ihrer konkreten Zusammensetzung schutzunfahig gewesen.
Der Begriff ,Notruf* weise in die Richtung ,Hilferuf einer Person® und kaum in den
Bereich ,PC". Zumindest sei ,,PC-Notruf* mehrdeutig, z.B. in dem Sinne, eine Per-
son brauche dringend einen PC oder es sei ein Notruf Gber PC abzusetzen. Die
beschreibende Anpreisung einer umgehenden Computer-Pannenhilfe kdnne auch
anders als mit der Wortfolge der Marke ausgedriickt werden, weshalb die nach
Eintragung der Marke erfolgte Benutzung des Begriffs ,PC-Notruf‘ eine Marken-
verletzung sei, aber keine Bestatigung eines kinftigen Freihaltebedirfnisses. Die
im angefochtenen Beschlul3 angeflihrten Belege fur beschreibenden Gebrauch
seien z.T. erst jungsten Datums und damit irrelevant. Die Wortfolge sei schon
1992 bekannt gewesen, aber allein der Markeninhaberin zugeordnet worden, wie
von ihr vorgelegte Zeitungsberichte bewiesen. Die in der mindlichen Verhandlung

hilfsweise beantragte Teilung der Marke hat sie nicht begrindet.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen BeschluR3 aufzuheben und den Léschungsan-

trag zurlckzuweisen.

Hilfsweise erklart sie die Teilung der Marke nach 8 46 Mar-
kenG, wobei die Stammmarke die Dienstleistungen ,Com-
puterschulung, Computersystempflege, ausgenommen Soft-
und Hardware-Wartung, insbesondere ausgenommen Com-
puter-Pannen-Hilfe* und die Teilmarke die Dienstleistungen
,S0ft- und Hardware-Wartung, Computer-Pannenhilfe* umfaf3t,

und beantragt, den Beschlul3 der Markenabteilung 3.4. vom



12. Mérz 1999 in Sachen S 113/98 L6sch insoweit aufzuheben
und den LOschungsantrag insoweit zurtickzuweisen, als daf3
die Streitmarke mit den Dienstleistungen der Stammmarke

und der Teilmarke geléscht wird.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen, und den Hilfsantrag zuriickzu-

weisen;

ferner im Wege der Anschlul3beschwerde,

den Beschlul3 der Markenabteilung 3.4. aufzuheben, soweit die
Antrage auf Kostenerstattung und Kostenauferlegung zuriick-

gewiesen worden sind,

der Antragstellerin und Beschwerdefiihrerin die Kosten des
Loschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt sowie vor dem Bundespatentgericht aufzuerlegen und

die Rickzahlung der Gebuhr fur den Loschungsantrag anzu-

ordnen.

Die Markeninhaberin beantragt die Zurtickweisung der AnschluRbeschwerde.

Die Antragstellerin verteidigt den angefochtenen Beschlul3 und fuhrt hierzu aus,
.PC-Notruf‘ sei nicht nur beschreibend, sondern geradezu ein Synonym fir
PC-Pannenhilfe. Es gebe keine um Hilfe rufende oder Hilferufe absetzende PCs.
Die von der Gegenseite vorgelegten Zeitungsberichte belegten gerade den be-
schreibenden Gebrauch. Die AnschluBbeschwerde beziglich ihrer Kostenantrage

begriindet sie mit der Offensichtlichkeit der Schutzunfahigkeit der angegriffenen



Marke und den kostentrachtigen rechtlichen Auseinandersetzungen, die die Mar-
keninhaberin im Vorfeld des vorliegenden Léschungsverfahrens begonnen habe.
Das rechtfertige auch die Ruckzahlung der Loschungsantragsgebuhr.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulassig. In der Sache hat sie jedoch
keinen Erfolg, weil die Markenabteilung die Marke zu Recht geléscht hat. Die Mar-
ke war im Zeitpunkt ihrer Eintragung nicht schutzfahig und auch noch gegenwartig
steht dem Markenschutz ein Freihaltebedlrfnis entgegen und fehlt der Marke die
erforderliche Unterscheidungskraft (88 4 Abs. 2 Nr. 1, 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG bzw.
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG, 88 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, § 162 Abs. 2 Mar-
kenG).

1. a. Dem Senat liegen keine Nachweise vor, die einen sachbeschreibenden Ge-
brauch der Wortfolge ,PC-Notruf* fir die beanspruchten Dienstleistungen bereits
bei Eintragung im Jahre 1994 konkret belegen, zumal auch die Antragstellerin
hierzu keine konkreten Tatsachen vorgetragen hat. Somit kann nicht angenom-
men werden, dal} bereits zu diesem Zeitpunkt ein aktuelles Freihaltebedurfnis be-

stand.

Jedoch ist ein damals bestehendes Bedurfnis fiir einen - rickschauend betrach-
tet - kiinftigen sachbeschreibenden Gebrauch belegt. ,PC-Notru“ war schon in den
Jahren 1993/94 in ein eng besetztes Umfeld aus sprachlich und begrifflich sehr
nahekommenden und als Alternative dienenden Sprachwendungen eingebettet.
Der Begriff ,PC* war, wie allgemein bekannt, eingebirgert, ebenso war der in
Kombinationen mit dem betreffenden Hilfebereich (z.B. Polizei, Feuerwehr) ver-
wendete Begriff ,-notruf* Gblich (vgl. Duden, Das grof3e Worterbuch der deutschen

Sprache, zu den Stichwortern ,Not*, ,Notruf®, ,Polizeinotruf®). Im Zuge der ab etwa



1988/89 einsetzenden sprunghaften Verbreitung von PCs wurden daher, wie auch
die von der Markeninhaberin vorgelegten Zeitungsberichte zeigen, Dienstleistun-
gen rund um den PC, insbesondere eilige Reparaturen, dringend nachgefragt.
Insbesondere ein Bericht im ,Spiegel* (mit Nr. 39 bezeichnet, aufgrund von be-
stimmter Softwareerwahnung wohl um 1993 erschienen) und in der "Wirt-
schaftswoche" (Marz 1994) dokumentieren dieses Bedurfnis und das dafir ge-
brauchliche Begriffsumfeld deutlich. Dort werden PC-Pannendienste als ,Compu-
ter-Notdienst®, ,Erste Hilfe-Dienst®, ,Computer-Notarzt®, ,PC-Doktor“, ,EDV-Not-
dienst”, ,PC-Helfer", ,PC-Sanitater®, ,Notdienstler®, ,Retter in der Not“, ,PC-Not-
helfer, ,Rettungsservice®, ,Notrufnetz“ und ihre Tatigkeit u.a. mit ,Notoperation*
umschrieben. Auch gebrauchen Unternehmen, die Reparaturen an Geraten und
anderen Gegenstanden vornehmen, seit langerem in plakativer, emotional an-
sprechender Werbung nicht selten Begriffe, die aus dem Bereich der Medizin
stammen, wie z.B. ,Klinik“ oder ,Doktor” (s. Senatsentscheidung 29 W (pat) 30/99
vom 12. Januar 2000, betr. ,Porzellan-Klinik“ m.w.N., auch ,Autoklinik®, ,Puppen-
doktor”). In diesem Umfeld gibt die Marke in gleicher Weise, wie auf anderen Ge-
bieten fur Sofort-Hilfeleistungen Ublich (z.B. ,Polizeinotruf’, ,Gift-Notruf‘, ,Feuer-
notruf’, somit nicht allein die korperliche Unversehrtheit betreffende Notdienste),
vorliegend in sprachiblicher Weise lediglich noch das konkrete Einsatzgebiet,
namlich ,PC* an. Bei der seinerzeit gegebenen Sachlage durfte eine sachlich so
treffende Angabe wie ,PC-Notruf‘ nicht fir einen Konkurrenten monopolisiert wer-
den (vgl. Senatsentscheidung betr. ,Blcher fir eine bessere Welt*, BPatGE 38,
142, 144). Das Freihaltebedurfnis wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dafl3
die Wettbewerber auf andere, vergleichbare Ausdriicke ausweichen kénnten oder

mufiten.

Angesichts dieses eng besetzten Umfelds aus sachbeschreibenden Angaben fehl-
te der Marke im Jahre 1994 auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Die vor-
liegend angesprochenen breiten Verkehrskreise, die einen PC benutzen, haben
ebensowenig wie den oben erwdhnten Ausdriicken, etwa ,PC-Notdienst* u.a., sei-

nerzeit auch ,PC-Notruf‘ einen betrieblichen Herkunftshinweis entnommen und



haben hierflir auch heute keinen Anlaf3. Der Inhalt der Dienstleistung ,Computer-
Pannen-Hilfe*, daneben auch ,Soft- und Hardware-Wartung“ und ,Computersy-
stempflege®, von der die Pannenhilfe, wie die Schilderungen in den vorgelegten
Zeitungsberichten zeigen, jeweils ein elementarer Bestandtelil ist, wird in werbeib-
licher, schlagwortartiger Verkirzung unmittelbar und konkret beschreibend in
.PC-Notruf zusammengefalit. Dies gilt letztlich auch fur die beanspruchten Schu-
lungs-Dienstleistungen, da eine Unterweisung tber und an PCs in erheblichem
Mafl3e auch auf zu vermeidende Notfélle bei PCs ausgerichtet ist. Bei ,PC-Notruf*
handelt es sich unter diesen Umstanden nicht um eine phantasievolle und den
beschreibenden Gehalt mehr oder weniger nur andeutende, sprechende Aus-
drucksweise. Vielmehr notigt die Marke das angesprochene Publikum nicht, nach
maoglichen naheliegenden Erklarungen des Markeninhalts zu suchen. Es entnimmt
ihr in werbeublicher Kurzfassung zwanglos den Inhalt der beanspruchten Dienst-
leistungen, den PC auf Anruf hin sofort zu ,retten®, den Notfall zu beheben, nam-
lich zu reparieren. Deshalb erscheinen Uberlegungen, ,PC-Notruf‘ kénne bedeu-
ten, da? der Computer selbst Notrufe absetze, lebensfremd. Hingegen bestatigt
die Interpretationsalternative der Markeninhaberin, es kénne sich auch um einen
Notruf einer Person handeln, die dringend einen PC brauche, sogar eher das vor-
stehend geschilderte  elementare  Bedurfnis der Anwender, einen
- selbstverstandlich funktionierenden - PC zu besitzen. Der Hauptantrag der Mar-

keninhaberin konnte somit keinen Erfolg haben.

b. Der weitere, auf die Teilung der Marke gerichtete Hilfsantrag der Markeninha-
berin bleibt ebenfalls erfolglos.

Ein auf die Teilung einer Marke abzielender Hilfsantrag im Rahmen eines Lo-
schungsverfahrens vor dem Patentamt nach den 88 50, 54 MarkenG mag zul&assig
sein (vgl. zum ausnahmsweisen Ubergehen der Frage der Zulassigkeit Baum-
bach/Lauterbach, ZPO, 56. Aufl. 1998, Ubers. § 567 Rdn 11 m.w.N.). Dies auch
dann, wenn er bei der gegebenen Sachlage, wie unten ausgefihrt, sich letztlich

nur verfahrensmafig auswirkt und gegentiber dem erfolglosen Hauptantrag keinen



materiell abgewandelten Gegenstand zur Entscheidung stellt, zumal anders als
bei der Teilung eines Patents im Einspruchsverfahren (8 60 PatG, s. Busse, PatG,
5. Aufl 1999 § 39 Rdn. 8, § 60 Rdn. 4 m.w.N.) der abgetrennte Teil einer Marke
nicht in das Priufungsverfahren zurickfallt. Der Antrag ist aber jedenfalls in der

Sache unbegriindet, weil die Teilung unwirksam ist.

Grundsatzlich ist die Teilung einer eingetragenen Marke nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist jederzeit moglich (8 46 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 MarkenG, vgl. auch Be-
grindung des Gesetzentwurfs zu 8§ 46, BIPMZ 1994, Sonderheft S. 87). In diesem
Rahmen ist auch eine Teilungserklarung des vorliegenden Inhalts, die lediglich die
einzelnen beanspruchten Dienstleistungen anders miteinander kombiniert und sie
dabei statt einer nun zwei Marken zuordnet, aber nicht zu einer gegenstandlichen
Anderung der beanspruchten Dienstleistungen fihrt, grundsatzlich zulassig. Der-
gleichen konnte insbesondere bei Vorbereitungen zu einer Teilubertragung der
Marke oder zur Beschrankung von Teilangriffen auf die Marke (s. § 46 Abs. 2 S. 2

MarkenG) zweckmalRig sein.

Hingegen unterliegt eine Teilung wahrend eines aufgrund eines Widerspruchs
oder einer Loschungsklage durchgefuhrten Loschungsverfahrens den Zuldssig-
keitsbeschrankungen des 8§ 46 Abs. 2 Satz 2 MarkenG. Sie gelten entsprechend
fur die in dem hier vorliegenden Léschungsverfahren vor dem Patentamt i.S.v.
88 50, 54 MarkenG erklarte Teilung und nicht nur im Falle der in § 46 Abs. 2 Mar-
kenG aufgefihrten beiden Arten von Loschungsverfahren.

Aus 8 46 Abs. 2 MarkenG ergibt sich, dal? wahrend eines der dort genannten Ar-
ten von Loschungsverfahren kein freies Teilungsrecht besteht. Schon im Falle ei-
nes Teilangriffs auf die Marke besteht nach Satz 2 der Vorschrift eine strenge
Zweckbindung der Teilung. Daraus ergibt sich, dal3 eine Teilung von vornherein
unzulassig ist, falls die Marke umfassend angegriffen wird und insgesamt geléscht
werden soll. In diesem Falle ist kein Raum, dem Zweck des Satzes 2 dieser Vor-

schrift gemal durch eine Teilungserklarung den Verfahrensgegenstand im Inter-



esse beider Verfahrensbeteiligten noch klarzustellen und auf den streitigen Kern
zu begrenzen. Eine gleichwohl vorgenommene Teilung wirde lediglich auf eine
Erschwerung der Rechtsverfolgung durch die andere Verfahrensbeteiligte hin-
auslaufen. Insbesondere wére eine Umstellung des Loschungsbegehrens auf die
nun getrennten Markenteile und damit eine unnétige Verfahrensverzégerung die
Folge, ohne dal} letztlich der Streitgegenstand sich sachlich verandert. 8 46 Abs. 2
Satz 2 MarkenG ist daher Ergebnis einer Interessenabwéagung (vgl. Amtliche Be-
grindung zum Entwurf des 8§ 46 Abs. 2 MarkenG, BIPMZ 1994, Sonderheft S. 87)
und insofern eine Schutzvorschrift zugunsten der Widersprechenden bzw. der L6-
schungsklagerin - selbst in Fallen einer sachlich angebrachten Teilung einer Mar-
ke - um prozessuale MiRbrduche des Teilungsrechts zu unterbinden. Die Vor-
schrift dient dartber hinaus einer ztgigen Verfahrenserledigung, denn nach 8 43
Abs. 2 Satz 1 MarkenG im Widerspruchsverfahren und nach 8§ 55 Abs. 3 Satz 4 im
Loschungsverfahren wegen Verfalls der Marke ist die Léschungsreife jedes ein-
zelnen Markenteils von Amts wegen zu beurteilen und das Verfahren insoweit der
Disposition beider Verfahrensbeteiligten entzogen. Diese Aufgabe des jeweils da-
mit befaldten Spruchkdrpers soll durch eine ungerechtfertigte Teilung nicht unter-

laufen werden.

Die vorstehenden Gesichtspunkte, insbesondere die dem 8§ 46 Abs. 2 Satz 2 Ma-
kenG zugrundeliegende Interessenabwagung, die Verfahrenslagen und Motive zur
Schaffung dieser Vorschrift gelten samtlich auch in Verfahren der vorliegenden,
nicht in dieser Vorschrift miterwahnten Art. Die beabsichtigte Teilung der Marke
wirde im Ergebnis zu einer im Beschwerdeverfahren nach einer Prozel3trennung
I.S.v. 8§ 145 Abs. 1 ZPO vergleichbaren Verfahrenslage fiihren (s. im Grundsatz
BGH GRUR 1967, 413, 417 ,Kaskodeverstarker"), die Sache bliebe aber in funkti-
oneller Hinsicht bei dem betroffenen Spruchkérper anhangig. Auch im Falle der
Geltendmachung absoluter Eintragungshindernisse nach 88 50, 54 MarkenG hat
das Patentamt nach 8 50 Abs. 4 MarkenG Uber jeden einzelnen Markenteil von
Amts wegen zu entscheiden, so dald auch in materiellrechtlicher Hinsicht die vor-

liegend festgestellten Eintragungshindernisse beziglich jeder einzelnen Dienst-
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leistung bestehen bleiben, mdgen diese sich nach einer wirksamen Teilung auch
in zwei Markeneintragungen wiederfinden. Daher ware die Entscheidungsreife
durch die Teilung nicht berthrt. Da im Falle der Teilung das Verfahren unter tech-
nischer Mithilfe des Patentamts aufzuspalten und die Gebuhrenzahlung abzuwar-
ten ist (88 46 Abs. 3 MarkenG, 37 MarkenV), ergdbe sich eine erhebliche, sachlich
unndtige Verfahrensverzogerung. Der Gesetzesbegrindung (a.a.O.) ist kein Hin-
weis darauf zu entnehmen, weshalb Léschungsverfahren vor dem Patentamt nach
den 88 50, 54 MarkenG nicht ausdrticklich in die Regelung des § 46 Abs 2 Satz 2
MarkenG einbezogen worden sind. Es dirfte sich angesichts der erorterten tber-
einstimmenden Sach- und Interessenlage dabei lediglich um eine redaktionelle
Ungenauigkeit des Wortlauts des § 46 Abs. 2 Satz 2 MarkenG handeln, nicht aber

um eine bewul3t abschlieRende Regelung.

2. Entgegen dem im Wege der AnschluBbeschwerde gestellten Antrag der An-
tragstellerin waren der Markeninhaberin die Verfahrenskosten nicht aufzuerlegen.

Auch war nicht die Riickzahlung der Léschungsantragsgebiihr anzuordnen.

Die Anschlul3beschwerde der Antragstellerin, mit der sie den Kostenantrag der
ersten Instanz weiterverfolgt und ihn in Bezug auf die Beschwerdeinstanz erwei-
tert, war zurickzuweisen. Nach erneuter Prufung hélt der Senat die Begrindung
der Kostentscheidung der Markenstelle fir zutreffend, insbesondere die Feststel-
lung, dal3 Ausnahmen von dem Grundsatz, daf? jede Verfahrensbeteiligte ihre Ko-
sten selbst tragt, vorliegend nicht gerechtfertigt sind. Entstandene Kosten und pro-
zessuales Verhalten, die - wie nunmehr wesentlich in der Beschwerdeinstanz vor-
getragen - im Zuge von Auseinandersetzungen der Verfahrensbeteiligten au-
Berhalb des vorliegenden Verfahrens eine Rolle gespielt haben mdgen, kdnnen
bei der allein nach MalRgabe der vorliegenden Verfahrensumstéande zu treffenden
Entscheidung Uber die Kostentragungspflicht nicht bericksichtigt werden.
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3. Nach erneuter Prifung war aus den von der Markenstelle genannten Griinden
auch der Anregung der Léschungsantragstellerin nicht zu folgen, die Rickzahlung
der Loschungsantragsgebihr anzuordnen.

Meinhardt Dr. Vogel von Falckenstein Guth

Cl



