BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 17/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 43 193.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27.Juni 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Grabrucker, der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-

rickverwiesen.

Grinde

Die Wortmarke

MultiCard

soll fir die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: elektrische, elektronische, optische, Mel3-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in
Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung,
Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschi-
nenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Verkaufsautomaten und
Mechaniken fir geldbetatigte Apparate; Datenverarbeitungsgerate

und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte
und/oder gepragte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Un-
terrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Buroartikel (ausgenom-

men Mdobel);

Klasse 35: Werbung und Geschaftsfuhrung;



Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von
Einrichtungen fir die Telekommunikation, insbesondere fur Funk

und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung;
Dienstleistungen einer Datenbank, namlich Vermietung von
Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln
und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermie-
tung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Pro-
jektierung und Planung von Einrichtungen fir die Telekommunika-

tion

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung mit Beschlul3 vom 7. Dezember 2004 wegen mangelnder Unter-
scheidungskraft gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und wegen bestehenden Frei-
haltebedurfnisses gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG insgesamt zuriickgewiesen.
Dieser Beschluss wurde ebenfalls am 7. Dezember 2004 mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung versehen und am 8. Dezember 2004 zur Post gegeben. Die Zu-
stellung bei den Verfahrensbevollmachtigten der Anmelderin ist ausweislich des
Empfangsbekenntnisses am 14. Dezember 2004 (Bl. 35 VA) erfolgt.

Am 13. Januar 2005 hat die Anmelderin Uber ihre Bevollméchtigten per Fax einen
als ,Beschwerde” bezeichneten Rechtsbehelf eingelegt, der am selben Tag beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Darauf hin hat das Deutsche
Patent- und Markenamt mittels eines Formblatts das Verfahren am
20. Januar 2005 zur Entscheidung Uber die ,Beschwerde gem. § 165 Abs. 4

MarkenG" an das Bundespatentgericht abgegeben.



Das Verfahren wurde in der Zentralen Eingangstelle registriert und an den
29. (Marken-)Beschwerdesenat weitergeleitet. Mit Schriftsatz vom 3. Mai 2005 hat

die Anmelderin ihre ,Beschwerde® sodann begrindet.

Die Anmelderin beantragt (Bl. 5 d. A.),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
7. Dezember 2004 aufzuheben.

Das Bundespatentgericht ist fir die Entscheidung Uber den eingelegten Rechts-
behelf nicht zustandig.

Das Verfahren ist deshalb zur Entscheidung an das Deutsche Patent- und
Markenamt zurickzuverweisen. Der am 13. Januar 2005 fristgerecht eingelegte
Rechtsbehelf durch den Verfahrensbevollmachtigten der Anmelderin ist in eine
- allein statthafte - Erinnerung gem. 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 1 MarkenG umzudeu-

ten.

Die angefochtene Entscheidung wurde am 7. Dezember 2004 von einem Beamten
des gehobenen Dienstes erlassen.

Gem. 8§ 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen Beschlisse der Markenstellen und der
Markenabteilungen - soweit gegen sie nicht die Erinnerung gem. 8 64 Abs. 1
MarkenG gegeben ist- die Beschwerde zum Bundespatentgericht statt. § 64
Abs. 1 MarkenG regelt, dass die Erinnerung dann der statthafte Rechtsbehelf ist,
wenn der Beschluss, bei dem es sich um einen mitwirkungsbeddrftigen Verwal-
tungsakt handelt, von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem ver-
gleichbaren Angestellten erlassen worden ist.

Der Gesetzgeber hat durch Art. 9 Nr. 37 des Gesetzes zur Bereinigung der Kos-
tenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001
(BIPMZ 2002, 14, 28) dem 8§ 165 MarkenG folgende Absatze 4 bis 7 angefugt:



(4) Abweichend von 8§ 64 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 kann im Zeitraum vom
1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2004 an Stelle der Erinnerung auch die Be-

schwerde eingelegt werden.

(5) Abweichend von 866 Abs. 1 Satz1 und 2 und Abs. 3 gilt fur den Zeitraum
vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2004 Folgendes:

1. Die Beschwerde gegen die Beschlisse der Markenstellen und der Markenab-

teilungen steht den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu.

2. Ist gegen einen Beschluss der Markenstellen oder der Markenabteilungen,
gegen den auch die Erinnerung gegeben ist, von einem Beteiligten Erinnerung
und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden, so kann der
Erinnerungsfuhrer ebenfalls Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde des Er-
innerungsfuhrers nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der
Beschwerde des anderen Beteiligten gemal 8 66 Abs. 4 Satz 2 eingelegt, so gilt
seine Erinnerung als zuriickgenommen. Fir die Beschwerde des Erinnerungsfih-

rers ist keine zusatzliche Beschwerdegebihr zu entrichten.

(6) Far Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Januar 2002 eingelegt
worden sind, gelten die 88 64 und 66 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden
Fassung. Fir mehrseitige Verfahren, die bis zum 31. Dezember 2004 anhé&ngig
werden, bestimmt sich die Anwendbarkeit der Absatze 4 und 5 nach dem Tag der

Einlegung der Beschwerde.

(7) Fur die in 8 96 genannten Verfahren, die vor dem 1. Januar 2002 anhangig

geworden sind, gilt § 96 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung.

Diese ,Entlastungsregelung” ist ausdriicklich auf drei Jahre befristet und sollte den
Beteiligten die Mdglichkeit eréffnen, anstelle der Erinnerung sogleich gegen den
- von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Ange-



stellten - erlassenen Beschluss Beschwerde zum Bundespatentgericht, und damit
den direkten Weg zur gerichtlichen Uberpriifung, einzulegen. In der BeschluR3-
empfehlung und dem Bericht zum Gesetzentwurf der Bundesregierung fihrt der
Rechtsausschul3 aus, dass dadurch eine deutliche Entlastung des Deutschen
Patent- und Markenamts erwartet werde (BIPMZ 2002, 65, 66). Die faktische Ab-
schaffung des Erinnerungsverfahrens wurde ausdrtcklich hingenommen. Ab
1. Januar 2005 sollten die Bestimmungen der geltenden 88 64 und 66 MarkenG
wieder Anwendung finden. 8 165 Abs. 6 MarkenG regelt insoweit ausdricklich,
dass fur Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Januar 2002 eingelegt
worden sind, die 88 64 und 66 MarkenG in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden

Fassung anzuwenden seien.

Der Verfahrensbevollméachtigte hat den am 13. Januar 2005 eingelegten Rechts-
behelf als ,Beschwerde® bezeichnet, obwohl mit Ablauf des 31. Dezember 2004
die Frist fur die alternative Mdglichkeit der Wahl zwischen Erinnerung und Be-
schwerde ausgelaufen ist.

Nach dem ausdricklichen Wortlaut des Gesetzes in § 165 Abs. 6 S. 1 MarkenG
bleibt es bei Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Januar 2002
eingelegt wurden, bei der Anwendung des friiheren Rechts. Es wird also nicht auf
den Zeitpunkt der Beschlussfassung und der Zustellung, die die Rechtsmittelfrist
in Gang setzt, abgestellt, sondern ausdricklich auf den Zeitpunkt der Einlegung
des Rechtsbehelfs. Dies gilt damit auch fur das Ende der Entlastungsregelung
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, 8 165 Rn.19, Ingerl/Rohnke,
Markengesetz, 2. Auflage, 866 Rn.12 u. 16). Dies folgt bereits aus der
ausgesprochenen zeitlichen Begrenzung auf den 31. Dezember 2004 im Gesetz.
Anhaltspunkte dafiir, dass im Gegensatz zum Beginn der Regelung andere
Konditionen fir das Ende der Regelung gelten sollten, liegen nicht vor. Hatte der
Gesetzgeber fur den Ablauf der Dreijahresfrist an den Ablauf der Rechtsmittelfrist
anknupfen und nicht auf den Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsmittels, abstellen
wollen, hatte er dies ausdricklich regeln missen. Eine - ausfullungsbedurftige —

Regelungslicke liegt insoweit allerdings nicht vor. Eine Licke im Gesetz liegt nicht



schon immer dann vor, wenn eine Regelung fehlt, sondern nur dann, wenn eine
planwidrige Unvollstandigkeit gegeben ist, die ihrerseits nach dem dem Gesetz
zugrundeliegenden Regelungsplan im Wege historischer und teleologischer
Auslegung zu ermitteln ist. Aufgrund der ausdriicklichen Regelung in § 165 Abs. 6
S. 1 MarkenG und der Feststellung der Erheblichkeit des Einlegungszeitpunkts
des Rechtsbehelfs durch den Gesetzgeber muss davon ausgegangen werden,
dass von der grundsatzlichen Konzeption und Festlegung auf den Zeitpunkt der
Erhebung des Rechtsmittels nicht ohne sachlichen Grund abgewichen werden

sollte.

Eine extensive Anwendung der ,Entlastungsregelung® auch Uber den
31. Dezember 2004 hinaus fur BeschlUsse, die im Dezember 2004 zugestellt wur-
den, und deren Rechtsmittelfrist erst im Januar 2005 ablauft, ist nicht erforderlich.
Den Betroffenen bleibt durch die weitere Tatsacheninstanz am Deutschen Patent-
und Markenamt der Rechtsweg erhalten. Ihre Rechtschutzgarantie wird nicht ein-
geschrankt. Nach der Entscheidung durch das Amt besteht die Mdglichkeit, im
Falle einer verbliebenen Beschwer, die Beschwerde zum Gericht einzulegen.

Aus den vorgenannten Ausflihrungen ergibt sich, dass die Anmelderin damit nur
Erinnerung, nicht aber Beschwerde einlegen konnte. Eine Nachholung der Einle-
gung des ,richtigen* Rechtsbehelfs ist aufgrund der Fristgebundenheit der Erinne-
rung nicht mehr méglich. Aus dem verfassungsrechtlichen Gebot der Effektivitat
des Rechtsschutzes als Auslegungshilfe ist im Zweifel zugunsten des Rechtsmit-
telfihrers anzunehmen, dass er den in der Sache in Betracht kommenden
Rechtsbehelf einlegen wollte. Die Umdeutung von Rechtsmittelerklarungen ist da-
bei ausnahmsweise zulassig, da auch im Verfahrensrecht der Gedanke des § 140
BGB herangezogen werden kann (BGH NJW 1987, 3263; Zoller/Gummer/Heller,
ZPO, 24. Auflage, vor 8 511 Rn. 37). Der BGH hat die Zulassigkeit der Umdeutung
prozessrechtlicher Erklarungen in einem -wegen der auch dort erfolgten
Gesetzesanderung - vergleichbaren Fall fiur gerechtfertigt gehalten, da der
Rechtsanwalt eindeutig zum Ausdruck gebracht habe, dass er die ergangene Ent-

scheidung tberprifen und das dafur zuldssige Rechtsmittel habe einlegen wollen.



Dem liege, so der BGH (NJW 1962, 1820), ,letztlich der Gedanke zugrunde, dal3
das Prozel3recht und seine Handhabung nicht Selbstzweck ist, sondern der Ver-
wirklichung des sachlichen Rechts dienen sollen. Einer derartigen Grundhaltung
entspricht es, ProzelRRerklarungen der Parteien nicht nur als bei gegebenen Um-
standen auslegungsfahig und auslegungsbedurftig zu betrachten, sondern sie,
wenn auch mit einer namentlich auch auf die Belange der Gegenseite achtenden
Zurickhaltung einer Umdeutung fur zuganglich zu erachten.”

Die Anmelderin hat folglich fristgerecht den statthaften Rechtsbehelf der Erinne-
rung eingelegt, tUber den das Deutsche Patent- und Markenamt zu entscheiden
hat.

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber
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