BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 104/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 00 324

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 2. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems so-

wie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angemeldeten Marke werden die
Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 8. Mai 2002 und 19. Februar 2003 aufgehoben.

BPatG 152
10.99



Grinde

Das Zeichen

C - Fox

ist am 5. Januar 2000 ua fir die Dienstleistungen

"Unterhaltung; Computerdienstleistungen”

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Durch Einreichung neuer Verzeichnisse, zuletzt mit Schriftsatz vom 31. Au-
gust 2001, wurde das Dienstleistungsverzeichnis in Folge eines Schriftwechsels
mit der Markenstelle mehrfach prazisiert und enthalt nunmehr ua die Formulierun-

gen:

"Computerdienstleistungen, namlich:

- Bereitstellung und Vermietung von Einrichtungen flr computerge-
stutztes Erfassen, Bearbeiten und Erstellen von Texten, Tonen, Bildern
und Prasentationen, ndmlich Einrichtungen, die unter Verwendung von
speziell erstellten Computerprogrammen, unter Einbindung handelstb-
licher Computerprogramme, auf handelsiblicher Hardware beruhen,
sowie deren Bereitstellung durch Installation und Betreiben zum Zwe-

cke der Nutzung durch Dritte

und



"Unterhaltung, namlich:

- die Bereitstellung und Vermietung von Einrichtungen, die die Ausfih-
rung von Netzwerkspielen ermdglichen, namlich

Einrichtungen, die unter Verwendung von speziell erstellten Computer-
programmen, unter Einbindung handelsublicher Computerprogramme,
auf handelsublicher Hardware beruhen, sowie Bereitstellung durch In-

stallation und Betreiben zum Zwecke der Nutzung durch Dritte

Mit einem weiteren Bescheid vom 21. September 2001 hat die Markenstelle diese
Formulierungen weiterhin als zu unbestimmt bzw als unklar und unverstandlich
beanstandet, wobei sich die Beanstandung auf den verwendeten Begriff "Einrich-

tungen" und dessen Erlauterung bezog.

Mit Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 vom 8. Mai 2002 wurde die Anmel-

dung durch einen Prifer des gehobenen Dienstes teilweise, namlich fur

"Computer-Dienstleistungen, namlich Bereitstellung und Vermie-
tung von Einrichtungen fur computergestitztes Erfassen, Bear-
beiten und Erstellen von Texten, Tonen, Bildern und Prasentatio-
nen, namlich Einrichtungen, die unter Verwendung von speziell
erstellten Computerprogrammen, unter Einbindung handelsubli-
cher Computerprogramme, auf handelstblicher Hardware beru-
hen, sowie deren Bereitstellung durch Installation und Betreiben
zum Zwecke der Nutzung durch Dritte; Unterhaltung, namlich die
Bereitstellung und Vermietung von Einrichtungen, die die Ausfuh-
rung von Netzwerkspielen erméglichen; Einrichtungen, die unter
Verwendung von speziell erstellten Computerprogrammen, unter

Einbindung handelsiblicher Computerprogramme, auf handelsib-



licher Hardware beruhen, sowie Bereitstellung durch Installation

und Betreiben zum Zwecke der Nutzung durch Dritte"

gemal 8 36 Abs 4 MarkenG, iVm § 75 MarkenV zuriickgewiesen, da die Anmel-
dung insoweit nicht den Erfordernissen des § 32 Abs 2 Nr 3 MarkenG, 8§ 14 Mar-
kenV entspreche.

In der dagegen eingelegten Erinnerung macht der Anmelder geltend, dass die
Dienstleistungen unter Verwendung technischer Einrichtungen wie zB Terminals,
Personal-Computer usw erbracht wiirden. Diese Komponenten wirden als Ein-
richtungen bezeichnet, und er habe auf die Aufzéahlung der eher kurzlebigen Beg-
riffe verzichtet. Im Ubrigen verweist er auf die Veroffentlichung der Marke

301 49 562, die wortgleiche Formulierungen verwende.

Mit Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 vom 19. Februar 2003 wurde die

Erinnerung zuriickgewiesen.

Der Erstprufer habe die genannten Dienstleistungen zutreffend als zu unbestimmt,
gemessen an den Anforderungen des 8 32 Abs 2 Nr 3 MarkenG iVm § 14 Mar-
kenV, angesehen. Die in der Erinnerungsbegriindung enthaltene Beschreibung
der technischen Einrichtungen gentige den Anforderungen nicht, da sie nicht kon-
kret auf die jeweilige beanspruchte Dienstleistung eingehe. Der Anmelder kénne
sich auch nicht auf die Eintragung der Marke 301 49 562.9/42 berufen, die wort-
gleiche Formulierungen verwende, da die Frage der Eintragbarkeit eines ange-

meldeten Zeichens keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag (sinnge-
mal),



die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 8. Mai 2002 und 19. Februar 2003

aufzuheben.

Der Anmelder macht geltend, dass die Beschreibung der Dienstleistungen mit den
fachublichen Begrifflichkeiten anhand der Anregungen und Vorgaben der Be-
scheide erfolgt sei. Irrtimer oder unbeabsichtigte Ausweitungen des Schutzum-
fangs aufgrund der Beschreibung seien nicht méglich. Die Beschreibung der tech-
nischen Einrichtungen sei in die Beschreibung der Dienstleistungen eingebunden
und gehe, soweit es zur Beschreibung der Dienstleistungen erforderlich sei, auf
diese ein. Die geschachtelte Formulierung sei in den Bescheiden gewlnscht, um
die Beschreibung kurz und prazise zu halten. Er verweist nochmals auf die Eintra-

gung der Marke 301 49 562 und meint, die Eintragung sei auch hier vorzunehmen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig und hat auch in der Sache Erfolg,
denn die Anmeldung wurde zu Unrecht fur die in Streit stehenden Dienstleistun-

gen gemal 8§ 36 Abs 4 MarkenG zurtickgewiesen.

Nach § 32 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 MarkenG muss eine Anmeldung ein Verzeichnis
der Waren oder Dienstleistungen, fur die die Eintragung beantragt wird, enthalten
sowie weiteren Anmeldungserfordernissen entsprechen. Zur Abfassung des Ver-
zeichnisses enthalt die Markenverordnung nahere Regelungen, wobei nach 88 56,
58 der Markenverordnung in der Fassung vom 11. Mai 2004 (BGBI. | S. 872) fur
Markenanmeldungen, die vor dem 1. Juni 2004 eingereicht worden sind, die Vor-
schriften der Markenverordnung vom 30. November 1994 (BGBI. | S. 3555), zu-
letzt geandert durch die Verordnung vom 1. September 2003 (BGBI. | S. 1701),
nachfolgend MarkenV aF, gelten. Nach § 14 Abs 1 MarkenV aF sind die Waren



und Dienstleistungen so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen
Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung (8 15 MarkenV aF)
maglich ist. Es sollen dabei soweit moglich die Bezeichnungen der Klasseneintei-
lung, falls diese nicht erlauterungsbedurftig sind, und die Begriffe der Alphabeti-
schen Liste (§ 15 Abs 2 MarkenV aF) verwendet werden (8 14 Abs 2 Satz 1 Mar-
kenV aF). Im Ubrigen sollen moglichst verkehrsiibliche Begriffe verwendet werden
(8 14 Abs 2 Satz 2 MarkenV aF).

Das nach 832 Abs 2 Nr 3 MarkenG erforderliche Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen muss auch so hinreichend klar bestimmt sein, dass der Schutz-
umfang der Marke auch im Registerverfahren schnell, umfassend und unmissver-
standlich feststellbar ist (Strobele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 32 Rdn 89).

Die Markenstelle geht zwar zutreffend davon aus, dass der Begriff "Einrich-
tung(en)" regelméafig zu unbestimmt ist und néher erlautert werden muss. Dies
folgt daraus, dass eine Einrichtung in der Regel nicht auf eine bestimmte Sache
beschrankt ist, sondern vielerlei umfassen kann wie Gesamtheiten aus Sachen,
Dienstleistungen, personellen und organisatorischen Gegebenheiten. So spricht
man zB von einer Wohnungseinrichtung oder auch von einer karitativen Einrich-
tung. Zu einer Einrichtung kdnnen daher verschiedene Waren und Dienstleistun-
gen unterschiedlichster Klassen gehoren, so dass sich der Begriff "Einrichtung"”

nicht einer bestimmten Klasse zuordnen lasst.

Vorliegend ist jedoch zu berlcksichtigen, dass der Anmelder nicht eine Einrich-
tung in diesem umfassenden Sinne angemeldet hat, sondern Dienstleistungen im
Zusammenhang mit spezieller bezeichneten Einrichtungen, welche diese Dienst-
leistungen naher konkretisieren. Die Verwendung des Begriffs "Einrichtungen"” zur
naheren Konkretisierung einer Dienstleistung wird auch vom DPMA nicht generell
als zu unbestimmt angesehen, wie zB die nach seiner im Internet veroffentlichten
Liste grundséatzlich akzeptierte Formulierung "Betrieb und Vermietung von Ein-

richtungen fur die Telekommunikation" zeigt.



Vorliegend hat der Anmelder den Begriff "Computerdienstleistungen”, der selbst
allerdings zu unbestimmt ist, hinreichend konkretisiert, in dem er diese Dienstleis-

tungen eingeschrankt hat auf

"Computerdienstleistungen, namlich:

- Bereitstellung und Vermietung von Einrichtungen flr computerge-
stutztes Erfassen, Bearbeiten und Erstellen von Texten, Tonen, Bildern
und Prasentationen, namlich Einrichtungen, die unter Verwendung von
speziell erstellten Computerprogrammen, unter Einbindung handelstub-
licher Computerprogramme, auf handelsiblicher Hardware beruhen,
sowie deren Bereitstellung durch Installation und Betreiben zum Zwe-

cke der Nutzung durch Dritte

Diese Formulierung macht hinreichend klar, auf welche Art Einrichtungen sich die
genannten Computerdienstleistungen des Vermietens, Bereitstellens und Installie-
rens fur eine Nutzung durch Dritte beziehen, namlich auf Computerhardware mit
entsprechenden Programmen, und welchen Zweck die Einrichtungen haben, nam-
lich "Einrichtungen fur computergestitztes Erfassen, Bearbeiten und Erstellen von
Texten, Tonen, Bildern und Prasentationen”. Durch die Eingrenzung der Einrich-
tungen und deren Zweck sowie die Art der damit erbrachten Dienstleistungen ist
der unbestimmte Begriff der "Computerdienstleistungen” insoweit gentigend prazi-

siert, um den Schutzbereich hinreichend erfassen zu kénnen.
Soweit die Markenstelle die Dienstleistungen
"Unterhaltung, namlich: die Bereitstellung und Vermietung von Einrich-

tungen, die die Ausfuihrung von Netzwerkspielen erméglichen; Einrich-

tungen, die unter Verwendung von speziell erstellten Computerpro-



grammen unter Einbindung handelstblicher Computerprogramme, auf
handelsiblicher Hardware beruhen, sowie deren Bereitstellung durch
Installation und Betreiben zum Zwecke der Nutzung durch Dritte"

zuruckgewiesen hat, ist zunachst darauf hinzuweisen, dass — abweichend vom
Tenor des Beschlusses - in dem vom Anmelder eingereichten Verzeichnis hinter
dem Wort "ermdglichen™ kein Semikolon, sondern ein Komma und das Wort "nam-
lich" steht, also alles Folgende nur der Prazisierung der Dienstleistung "Unterhal-

tung" dient.

Der Dienstleistungsbegriff "Unterhaltung” wird trotz seiner Weite und schwer ab-
zusteckenden Grenzen regelméaRig nicht als zu unbestimmt beanstandet. Eine ge-
naue Bezeichnung der technischen Geréate, mit deren Hilfe die Dienstleistung
"Unterhaltung” erbracht wird, ist nicht erforderlich. So werden auf der vom DPMA
ins Internet gestellten Liste der regelm&Rig als hinreichend konkret angesehenen
Dienstleistungsbezeichnungen in Klasse 41 neben dem Begriff "Unterhaltung”
auch Dienstleistungen wie "Betrieb von Spielhallen" oder "Betrieb von Vergnu-
gungsparks" fur zulédssig erachtet, ohne dass dabei naher angegeben werden
muss, welche Geréte aufgestellt werden und wie der Betrieb im einzelnen organi-
siert ist. Es ist daher auch nicht erforderlich, die Einrichtungen, mit denen die
Dienstleistung "Unterhaltung" erbracht wird, noch spezieller als es der jetzigen

Fassung entspricht aufzufihren.

Der Beschwerde wird somit statt gegeben.

Kliems Sred| Bayer

Na



	G r ü n d e
	C - Fox

