BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 111/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenameldung 301 03 576.8

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der
Sitzung vom 13. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Strobele sowie der Richter Dr. Hacker und Guth

BPatG 152
10.99



beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluf® der
Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 23. Oktober 2001 aufgehoben.

2. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird zuriick

gewiesen.

Grinde

Die Marke

"Projektionisten”

ist zunachst fur die Dienstleistungen

"Multimediadienstleistungen, -beratung und —produktion”

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden, wobei die Anmelderin

die Klassen 35, 38 und 42 angegeben hat.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschlul3 vom 23. Oktober 2001
gemal 88 32, 36 MarkenG, 88 3, 14, 75 MarkenV durch einen Beamten des héhe-
ren Dienstes zuruckgewiesen, weil die in der Anmeldung verwendeten Dienst-

leistungsbegriffe unprazise seien und damit den sonstigen Anmeldeerfordernissen



des 8 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht entsprachen. Au3erdem sei nicht klargestellt
worden, ob als Anmelder der Geschéftsfuhrer der P...-
GmbH, Herr W..., oder die Gesellschaft anzusehen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die nach Einlegung der
Beschwerde das Verzeichnis der Dienstleistungen entsprechend einem Vorschlag
der Markenstelle beschrankt und klargestellt hat, dal? Anmelderin die Gesellschaft
sei. Die Anmelderin tragt weiterhin vor, ihr Geschéaftsfihrer habe als Laie den
Beanstandungsbescheid des Deutschen Patent- und Markenamts nicht verstan-
den und Uber l&ngere Zeit hin vergeblich versucht, einen Mitarbeiter des Deut-
schen Patent- und Markenamts telefonisch zu erreichen, der ihm hétte Auskunft
geben kénnen, was zur Beseitigung der Mangel der Anmeldung zu tun sei. Es sei

daher unbillig, dal3 die Anmelderin die Beschwerdegebihr zu tragen habe.

Die Anmelderin beantragt (sinngemanR),

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben,

sowie die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und hat in der Sache auch Erfolg,
weil im Beschwerdeverfahren klargestellt wurde, dal3 Anmelderin die P...-

GmbH ist, und das Verzeichnis der Dienstleistungen hinreichend préazisiert wurde.

Nach § 32 Abs. 3 MarkenG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 MarkenV ist das Ver-

zeichnis der Waren und Dienstleistungen so zu fassen, daf3 die Klassifizierung je-



der einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung (8 15
Abs. 1 MarkenV) moglich ist. Au3erdem muf3 dieses Verzeichnis die Waren und
Dienstleistungen so klar bestimmen, dal3 der Schutzumfang der Marke auch im
Registerverfahren schnell, umfassend und unmifRverstandlich feststellbar ist (vgl.
Althammer/Strobele, Markengesetz, 6. Aufl. 8 32 Rn. 37, 38). Dies ist hier nun-
mehr der Fall. Die Neufassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistun-
gen:

"Erstellen von Software fur Multimedia-Anwendungen;
technische Beratung im Bereich Neue Medien;
Schulungen im Bereich Neue Medien, ausgenommen Schulungen von Vorfuhrern;

Dienstleistungen eines Grafik-Designers"

entspricht dem Vorschlag der Markenstelle. Auch der Senat hat keine Bedenken
gegen die Zulassigkeit dieser Begriffe.

2. Dem Antrag, die Riuckzahlung der Beschwerdegebihr gem 8 71 Abs. 3 iVm
Abs. 4 MarkenG anzuordnen, kann nicht stattgegeben werden.

Die Ruckzahlung ist die Ausnahme gegeniber dem Grundsatz der vom Verfah-
rensausgang unabhéangigen Gebuhrenpflichtigkeit der Beschwerde und kann nur
erfolgen, wenn es aufgrund besonderer Umstande unbillig ware, die Beschwerde-
gebuhr einzubehalten (vgl. Althammer/Strobele, Markengesetz, 6. Aufl., 8§71
Rn. 37 f). Solche besonderen Umstande sind hier nicht ersichtlich. So hatte es die
Anmelderin nicht bei dem Versuch bewenden lassen dirfen, telefonische Erkundi-
gungen bei der Markenstelle einzuholen. Vielmehr hatte sie ihre Bereitschaft zur
Einschrankung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen sowie das
Ersuchen um geeignete Formulierungshilfen schriftlich erklaren missen, nachdem
sie die Markenstelle telefonisch nicht erreicht hatte. In diesem Zusammenhang ist
nicht zu verkennen, dal3 das markenrechtliche Eintragungsverfahren grundsatzlich

der Schriftftorm unterliegt (vgl 88 64 ff MarkenV). Fur eine formliche Eingabe der



Anmelderin hatte auch deshalb Anlal3 bestanden, weil bereits mit Bescheid vom
8. August 2001 die Zuruckweisung der Anmeldung angedroht worden war. Die
Markenstelle hatte au3erdem bereits im ersten Amtsbescheid auf die im Internet
abrufbaren Hinweise zur Abfassung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnis-
sen hingewiesen, die Grundlage einer Neufassung des Dienstleistungsverzeich-
nisses der Anmeldung hatten sein kdnnen. Insoweit ist die Anmelderin friihzeitig
auf Mdoglichkeiten zur Beseitigung der Mé&ngel der Anmeldung aufmerksam ge-
macht worden und hatte hinreichend Gelegenheit, innerhalb des langen Zeitraums
zwischen dem Beanstandungsbescheid und der Zurtckweisung der Anmeldung
mit der Markenstelle wegen Rickfragen schriftlich in Verbindung zu treten sowie
die Mangel zu beseitigen. Letztlich hatte sie zur Vermeidung von Rechtsnachteilen

sich der Beratung seitens eines Rechts- oder Patentanwalts bedienen kdnnen.

Auch der Umstand, dal3 der Anmelderin vor Beschluf3¢fassung von der Marken-
stelle nicht mitgeteilt worden ist, daf3 die Zurickweisung der Anmeldung nur mit
einer gebuhrenpflichtigen Beschwerde angegriffen werden kann, rechtfertigt eine
Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nicht. Abgesehen davon, daf3 die Gebuhren-
pflichtigkeit von Rechtsbehelfen zum Allgemeinwissen insbesondere von Ge-
schéaftsleuten gehort, muf3 sich ein Anmelder zumindest mit den wichtigsten
Grundsatzen des Markenverfahrens vertraut machen und gegebenenfalls einen
Rechtsanwalt oder Patentanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-
tragen (vgl. etwa Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 91 Rn. 14; Schulte, Pa-
tentgesetz, 6. Aufl., 8 123 Rn. 96).

Strobele Hacker Guth

Hu/Ju



