BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 258/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 395 12 098.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 21. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
der Richterin Dr. Hock und des Richters Kéatker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 1. Dezember 1995 die Wortmarke

INTEGRA

fur folgende Dienstleistungen eingetragen worden:

~Werbung; Geschéftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Buroar-
beiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immo-
bilienwesen; Bauwesen; Reparaturwesen, soweit in Klasse 37 ent-

halten; Installationsarbeiten, soweit in Klasse 37 enthalten”.

Aufgrund eines Widerspruchs aus der Marke 2 902 043 hat die Markenstelle fur
Klasse 35 durch Beschluss vom 27. April 1998 - bestatigt durch Erinnerungsbe-
schluss vom 17. Januar 2002 - die teilweise Loschung der streitgegenstandlichen

Marke hinsichtlich der Dienstleistungen

~Werbung, Geschéaftsfihrung, Unternehmensverwaltung®

angeordnet. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde ist durch Be-

schluss vom 11. Februar 2003 zurtckgewiesen worden (33 W (pat) 226/02).

Nach der am 4. April 2003 eingetretenen Rechtskraft der patentgerichtlichen Ent-
scheidung hat der Markeninhaber mit Schreiben vom 15. September 2003 beim
Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die streitgegenstandliche Marke
wieder fur die Dienstleistungen ,Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensver-
waltung“ einzutragen, und eine entsprechende Einwilligungserklarung der ur-

sprunglich Widersprechenden vom 12. Juli 2003 vorgelegt.



Die Markenabteilung 3.1 hat den Antrag auf nachtragliche Eintragung dieser
Dienstleistungen mit Beschluss vom 14. Juli 2004 zuriickgewiesen. Sie hat aus-
gefuihrt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt an den rechtskréaftigen Be-
schluss im Widerspruchsverfahren und die damit verbundene Teilldschung ge-
bunden sei. Selbst wenn sich die Parteien - wie vorliegend - nachtraglich auf3er-
amtlich geeinigt hatten, komme eine Registeranderung nicht in Betracht. Nur aus-
nahmsweise kénne im Wege einer Eintragungsbewilligungsklage gemal § 44
MarkenG die im Widerspruchsverfahren ganz oder teilweise geldschte Marke
wieder aufleben, soweit Grinde aufRerhalb der eigentlichen Verwechslungsgefahr
gemall 89 Abs 1 Nr2 MarkenG vorlagen, die in dem routinemaRigen Wider-
spruchsverfahren vor dem Amt nicht bertcksichtigt werden konnten. Eine Eintra-
gungsbewilligungsklage sei nur innerhalb von 6 Monaten nach Rechtskraft des
Widerspruchsbeschlusses moglich; diese Frist sei bereits am 4. Oktober 2003
verstrichen gewesen. Auch wenn die Einwilligungserklarung - innerhalb von 6 Mo-
naten - von der vormals Widersprechenden zu dem Zweck abgegeben worden sei,
um eine Eintragungsbewilligungsklage zu vermeiden, rechtfertige das aus der
Sicht der Markenabteilung nicht, das Register antragsgemal zu andern. Es exis-
tiere keine gesetzliche Regelung fir die gewiinschte Anderung, zumal Berichtigun-
gen des Registers in § 45 MarkenG abschlie3end geregelt seien und der vorlie-
gende Sachverhalt nicht darunter falle.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er

beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Im Beschwerdeverfahren hat er sich zur Sache nicht geaul3ert. Im Verfahren vor
der Markenabteilung hatte er vorgetragen, dass eine Einwilligungserklarung der
ursprunglich Widersprechenden bereits vor Ablauf der 6-monatigen Frist zur Erhe-
bung der Eintragungsbewilligungsklage beim Bundespatentgericht eingereicht

worden sei. Diese Einwilligungserklarung sei von der Beschwerdegegnerin aus-



dricklich zur Vermeidung einer Eintragungsbewilligungsklage abgegeben worden.
Die aul3ergerichtliche Einigung der Parteien habe ja gerade die Eintragungsbewil-
ligungsklage vermeiden sollen und ersetze in verfahrensrechtlicher Hinsicht eine
Entscheidung eines mit der Eintragungsbewilligungsklage befassten Gerichts.
Auch nach Rechtskraft des im Widerspruchsverfahren ergangenen Beschlusses
misse eine vor Ablauf der 6-Monatsfrist erfolgte auf3ergerichtliche Einigung der
Parteien zu einer Wiedereintragung geldschter Waren und Dienstleistungen fih-

ren.

Der Senat hat den Markeninhaber in einem Zwischenbescheid auf Bedenken
hinsichtlich der Erfolgsaussichten hingewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet.

Die Markenabteilung hat den Antrag des Markeninhabers auf nachtragliche Ein-
tragung der Dienstleistungen ,Werbung; Geschaftsfuhrung; Unternehmensver-
waltung“ in das Dienstleistungsverzeichnis der Marke 395 12 098 zu Recht

zuriickgewiesen. Eine Rechtsgrundlage fiir die beantragte Anderung besteht nicht.

Im Markengesetz ist es grundsatzlich nicht vorgesehen, dass aufgrund rechtskréaf-
tiger Entscheidungen im Widerspruchsverfahren vollzogene Teilléschungen von
Marken - wie hier - nachtraglich wieder rickgangig gemacht werden. Dies ergibt
sich, wie die Markenstelle zutreffend ausgefiihrt hat, bereits daraus, dass das
Markenregister der Offentlichkeit zuganglich ist und die Aufgabe hat, auch Dritte

Uber bestehende Rechte zu unterrichten. Die Mdglichkeit nachtraglicher Erweite-



rungen eines Schutzrechts wirde dem Prioritatsprinzip widersprechen und zu ei-

ner erheblichen Rechtsunsicherheit fiihren.

Eine Ausnahme davon enthélt lediglich § 44 MarkenG, wonach im Wege einer
Eintragungsbewilligungsklage eine im Widerspruchsverfahren ganz oder teilweise
geldschte Marke ganz oder teilweise wieder eingetragen werden kann. Dies gilt
grundséatzlich aber nur dann, wenn der im Widerspruchsverfahren unterlegene
Markeninhaber Griinde vortragt, die wegen der sachlich nur beschrankten Prifung
von der Markenstelle bzw. dem Bundespatentgericht im Widerspruchsverfahren
nicht bertcksichtigt werden konnten (vgl Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 44
Rdz 5). Diese Eintragungsbewilligungsklage kann gemal § 44 Abs 2 MarkenG nur
innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung, mit
der die Eintragung geléscht worden ist, erhoben werden. Vorliegend wurde der
Beschluss des Bundespatentgerichts am 4. April 2003 rechtskraftig, so dass die
Frist zur Eintragungsbewilligungsklage am 4. Oktober 2003 endete. Diese Frist

wurde im vorliegenden Fall nicht gewahrt.

Soweit der Markeninhaber demgegenuber darauf hingewiesen hat, dass bereits
am 15. Juli 2003 beim beschlieRenden Senat eine Einwilligungserklarung der Be-
schwerdegegnerin eingereicht worden sei, wonach diese sich mit der Neueintra-
gung fur die Dienstleistungen ,Werbung; Geschéftsfihrung; Unternehmensver-
waltung“ einverstanden erklare, rechtfertigt dies nicht die beantragte Registeran-
derung. Denn diese aul3ergerichtliche Einigung kann - unabhangig von einzuhal-
tenden Fristen - die gemal} § 44 Abs 3 MarkenG vorgesehene ,Entscheidung” ei-
nes Gerichts nicht ersetzen. Allenfalls ein gerichtlicher Vergleich kénnte einer
entsprechenden Entscheidung gleichgestellt werden (vgl RPA 12. BS Mitt 1942,
186, Busse/Starck Warenzeichengesetz, 6. Aufl, 8 6 Rdz 8 Ingerl/Rohnke,
MarkenG, 2. Aufl, § 44 Rdz 22). Hieran ist auch kunftig festzuhalten. Denn § 44
MarkenG enthélt eine enge Ausnahmeregelung, die es verbietet, die Wirkung
rechtskraftiger Entscheidungen in das Belieben der Beteiligten zu stellen. Aus

Grunden der Rechtssicherheit sind Eintragungsbewilligungsklagen nur unter den



engen, an Sinn und Zweck des 8§ 44 MarkenG orientierten Voraussetzungen,
insbesondere also zur Geltendmachung einer nur begrenzten Zahl von
Klagegrinden, moglich. Eine Ausdehnung dieser Ausnahmeregelung tber die in

8§ 44 MarkenG vorgesehenen Falle hinaus ist nicht zul&ssig.

Winkler Katker Dr. Hock
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