BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 337/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 396 09 977.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse der
Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 15. April 1999 und vom 29. August 2001 aufgeho-
ben.

Grinde

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die aus der Stammanmeldung
39502 617.2 durch Teilung abgetrennte Anmeldung 396 09 977.7 der farbigen
Wort-/Bildmarke

*EXPRESS

SHOPPING

Die 0. g. Stammanmeldung ist am 13. Januar 1995 mit einem Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis eingereicht worden, das neben verschiedenen Waren und
Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 4 und 37 auch folgende (von der Anmelderin
der Klasse 35 zugeordnete) Dienstleistungen enthielt:

.Betrieb, Zurverfligungstellung, Vermietung und Verpachtung von
Tankstellen-Shops und Verkaufsautomaten an Dritte zwecks Ver-
trieb von Waren aller Art durch diese; Unterstlitzung solchen Ver-



triebs durch Beratung, Know-How-Vermittlung, Franchising oder

Lizenzvergabe“.

Im Laufe des patentamtlichen Prifungsverfahrens ist das Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis  mehrfach  gedndert worden. Mit  Schriftsatz  vom
16. Dezember 1996 hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklart und
unter Einreichung eines neuen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fur fol-

gende Dienstleistungen abgetrennt:

.Betrieb von Tankstellenshops;
Betrieb von Verkaufsautomaten®.

Mit Beschlissen vom 15. April 1999 und vom 29. August 2001, letzterer im Erinne-
rungsverfahren, hat die Markenstelle fur Klasse 35 die (abgetrennte) Anmeldung
nach 88 36 Abs. 4, 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, 3 Abs. 1 Nr. 3 MarkenV zurtickge-
wiesen. In den Grinden ist unter Hinweis auf die Entscheidung BPatG
GRUR 1998, 397 - SUMMIT ausgefuhrt, dass der Betrieb von Tankstellenshops
und der Betrieb von Verkaufsautomaten keine selbststandigen Dienstleistungen
darstellten, da sie ausschlie3lich dem Zweck des Verkaufs von Waren dienten. Es
handele sich um blof3e Hilfsdienstleistungen, die keine eigene selbststandige Be-
deutung besaRen. Die Begriffe der beanspruchten Dienstleistungen seien zu un-
bestimmt. Die Anmelderin sei der Aufforderung zur Klarstellung nicht nachge-

kommen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemalf be-

antragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Nach Erlass der Entscheidungen EuUGH GRUR 2005, 453 - Praktiker und BPatG
GRUR 2006, 63 - Einzelhandelsdienstleistungen Il hat die Anmelderin unter Be-



zugnahme auf diese Entscheidungen, die Mitteilung Nr. 34/05 des Prasidenten
des Deutschen Patent- und Markenamts und verschiedene Eintragungen von
Marken fur Einzelhandelsdienstleistungen mit Schriftsatz vom 27. Marz 2006 zu-

nachst folgendes geéandertes Dienstleistungsverzeichnis eingereicht:

.Betrieb von Tankstellenshops im Bereich der Waren der Klassen
1-34;

Betrieb von Verkaufsautomaten im Bereich der Waren der Klassen
1-34"

hilfsweise:

.Einzelhandelsdienstleistungen im Rahmen von Tankstellenshops
betreffend die Waren der Klassen 1 - 34;
Einzelhandelsdienstleistungen im Rahmen von Verkaufsautoma-

ten betreffend die Waren der Klassen 1 - 34".

Auf den Hinweis des Senats, dass er diese Dienstleistungsformulierungen - auch
soweit es den Hilfsantrag betrifft - nicht flr zulassig erachtet, hat die Anmelderin
mit Schriftsatz vom 24. August 2006 ein weiteres geéndertes Dienstleistungsver-
zeichnis eingereicht. Darin schlief3t sich an die Eingangsformulierung ,Betrieb von
Tankstellenshops im Bereich der Waren ..." eine Liste der gehandelten Waren mit
einem Umfang von 17 Schreibmaschinenseiten (einzeilig bedruckt) an. Hierauf
folgt die Formulierung ,Betrieb von Verkaufsautomaten im Bereich der oben an-
gefuhrten Waren®. Nachdem der Senat im Hinblick auf die mangelnde Formulie-
rung als Einzelhandelsdienstleistungen und die offensichtlich mangelnde Zugeho-
rigkeit zahlreicher Waren zu dem durch die Angabe ,Tankstellenshops” und ,Ver-
kaufsautomaten“ vorgegebenen Sortimentsbereich erneut Bedenken geédul3ert hat,
ist von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2006 schlief3lich folgendes

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht worden:



.Betrieb von Tankstellenshops, namlich Einzelhandelsdienstleis-

tungen im Bereich

Kraftfahrzeugbedarf, Kraftfahrzeugzubehor, Kraftfahrzeugrepara-
turbedarf, Zweiradzubehér und -bedarf, Fahrzeuge, Brenn- und
Treibstoffe, Reisebedarf, Campingbedarf, Strandbedarf, Garten-
bedarf, Haushaltswaren, Elektronikartikel, Elektroartikel, elektroni-
sche Gerate, Gerate zur Kommunikation, Unterhaltungselektronik,
Musikinstrumente, Ton- und Datentrager, Heimwerkerbedarf,
Hobby - und Bastelbedarf, Fotografiebedarf und -zubehor, Ge-
schenkartikel, Partybedarf und -zubehor, Lebensmittel, Genuss-
mittel und Getranke, Tabakwaren, Tierfutter und Tierbedarf, Be-
kleidung, Bekleidungsaccessoires, Schuhwaren und Kopfbe-
deckungen, Sonnen- und Regenschirme, Transportbehéltnisse,
insbesondere fur Reisezwecke, Textilwaren, Uhren, Schmuckwa-
ren, Sehhilfen, Sonnenbrillen, Druckereierzeugnisse, Schreibbe-
darf, Burobedarf, Drogerieartikel, Pharmazeutika und veterinar-
medizinische Erzeugnisse, Medizinbedarf, Sanitatsbedarf, Pflaster
und Verbandmaterial, Spielwaren, Turn- und Sportartikel, Dekora-
tions- und Einrichtungsgegenstdnde, Saisonartikel, Blumen und

Pflanzen:;

Betrieb von Verkaufsautomaten, namlich Einzelhandelsdienstleis-
tungen im Bereich ..."
(die Liste der mittels Verkaufsautomaten gehandelten Waren ist

mit der Liste zu Tankstellenshops identisch).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde ist begriindet. Unter Berucksichtigung der zwischenzeitlich er-
gangenen Leitentscheidung des Européischen Gerichtshofs zur Zuléassigkeit der
Eintragung von Marken fir Einzelhandelsdienstleistungen (EuGH GRUR 2005,
453 - Praktiker) und unter Zugrundelegung des mit Schriftsatz vom 31. Okto-
ber 2006 eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses weist die An-
meldung keine formalrechtlichen Mangel nach 88 32 Abs.2 Nr. 3, Abs. 3, 65
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, 3 Abs. 1 Nr. 3, 20 MarkenV auf, so dass der Zurickwei-
sungsgrund nach 8 36 Abs. 4, MarkenG nicht (mehr) besteht. Der Beschwerde
war damit stattzugeben.

Zur naheren Begrindung wird auf den Beschluss vom heutigen Tag in der Paral-
lelsache 33 W (pat) 337/01 (zur Vero6ffentlichung vorgesehen) verwiesen, der sich

auf ein identisches Dienstleistungsverzeichnis bezieht.

gez.
Unterschriften



