BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 52/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 303 44 968

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Mai 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 38 vom
5. Februar 2007 wird aufgehoben, soweit die Léschung der
Eintragung der Marke 303 44 968 fur folgende Waren und
Dienstleistungen angeordnet worden ist:

Bicher, insbesondere Handbiicher und anderes schriftliches Begleitmaterial

fir Computer und Computerprogramme, Autoblicher (Selbsthilfe);

Erbringung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen fur Unter-
nehmen, welche in GrolBmarkten elektronische Medien und Elektrogerate
aller Art vertreiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter fir die VerauRerung
von Waren und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Vertragen Uber
die Anschaffung und VerduRerung von Waren und Dienstleistungen aller Art,
Bestellannahme; samtliche vorgenannten Dienstleistungen fiir Dritte Uber

elektronische Datennetze, insbesondere das Internet;

Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Te-
lefaxdienste, Funkdienste, Pagingdienste, Telexdienste, Telegrammdienste,
E-Mail-Datendienste; Fernseh- und Rundfunkibertragung; Kommunikations-
dienste Uber das Internet, Intranet, Extranet; Bereitstellung von Zugangs-
moglichkeiten zu Datenbanken und zum Internet mittels Telekommunikation;
Bereitstellung und/oder Vermietung von Software in Form von Spielen, Vi-

deos, Musikaufnahmen und Computerprogrammen in Datennetzen;



2.

Vermietung von Videofilmen, Geréten zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Da-

ten, insbesondere von Videogeraten;

Technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb
von elektronischen Medien und von Elektrogeraten aller Art, insbesondere
Vermittlung von Telefonanschlissen, Mobiltelefonanschliissen, ISDN-An-

schlissen, Vermittlung von Computernetzzugéngen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 303 44 968

SATURN

A RENA

eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische Haushaltsmaschinen, insbesondere Waschmaschinen, Geschirr-
spuiler, Bligelmaschinen, Kiichenmaschinen, elektrische Rihrgerate, Elektro-
messer, Entsafter, Fleischwdlfe, Kaffeemihlen, Wascheschleudern; Kfz-Zube-
hor, namlich Ziindkerzen, Kompressoren, Luftfilter, Olfilter; elektrische und elek-
tronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder
elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere
Fernsehgerate, Radiogerate, analoge und digitale Tonbandgerate und Kasset-
tenrecorder, analoge und digitale Schallplattenspieler, Lautsprecher, Telefon-
gerate, Telefonanlagen, GSM-Gerate, Anrufbeantworter, Faxgerate, Verstarker,

Alarmgerate, Wechselsprechgerate, Babyphone, Antennen; vorgenannte Ge-



rate auch fir den mobilen Einsatz und den Einbau in Kfz; Mikrofone, Kopfhérer,
Verbindungskabel, Magnetaufzeichnungstrager, insbesondere bespielte und
unbespielte Audio- und Videobander sowie Schallplatten, CDs, Batterien; foto-
grafische, Film- und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Fotoap-
parate, Objektive, Fernglaser, Videokameras, Filmkameras, Videorecorder, Vi-
deoprinter, belichtete Filme, Projektoren, Belichtungsmesser, Blitzgerate, Pro-
jektionsleinwénde, Diarahmen, Stative, Fototaschen; Rechenmaschinen, Daten-
verarbeitungsgerate, Computer, Bildschirme, Drucker, Computerperipheriege-
rate sowie deren Zubehor, namlich bespielte und unbespielte Disketten, CD-
ROMs, Tastaturen, Computermause, Joysticks, Steckplatinen; elektronische
Medien (soweit in Klasse 9 enthalten), namlich bespielte Aufzeichnungstrager
und elektronische Datenspeicher; Computerprogramme; Computerspiele und
Videospiele; Telespiele (soweit in Klasse 9 enthalten); Satellitenempfangsanla-
gen einschlie3lich Satellitenantennen; Staubsauger, Bugeleisen, Waagen, elek-
tronische Shampooniergerate, Folienschweil3gerate, Uhrenradios; Kfz-Zubehor,
namlich Starthilfekabel, Feuerléscher, Warndreiecke, Alarmanlagen, elektrische
und elektronische SchlieRanlagen, elektrische Anzeigeinstrumente fir Motor-
funktionen, insbesondere Oldruckanzeiger, Batteriespannungsanzeiger und
Wassertemperaturanzeiger, elektronische Gerate zur aktiven Regelung der
Fahrgeschwindigkeit, elektronische Geréate zur Steuerung des Betriebszustan-
des des Motors bei Ampelstopps, Batterien, Batterieladegerate, Fensterheber,
Zentralverriegelungen, Schalter, Relais, Sicherungen, Kleinanzeigeinstrumente
fur auBere Bedingungen, insbesondere Hohenmesser, Auf3entemperaturmes-
ser, Reflektoren, Staubsauger, Motortestgerate, elektrische Diebstahlssiche-
rungen; elektrisch betriebene Geréte fur Haushalt und Kiche, insbesondere
Waschtrockner, elektrische Haarpflegegerate, Haartrockner, Heizgeréte, Brau-
nungsgerate, Klimagerate, Luftbefeuchter, Luftreiniger, Desinfektionsgerate,
Warmwasserspeicher, Kaffeemaschinen, Ventilatoren zur Klimatisierung, Wa-
schetrockner, FulBwarmgerate, Eismaschinen, Spilen, Dunstabzugshauben;
Kochgeréte, insbesondere Gasherde, Elektroherde, Kochplatten, Mikrowellen-
gerate; Toaster, Kihlschréanke, Gefriergerate, Wassererhitzer, Grillgerate, Frit-
teusen, Eierkocher, Fonduegerate; Lampen, Glihbirnen; Kfz-Zubehor, namlich
Warnblinkleuchten, Beleuchtungsgerate fir Kraftfahrzeuge, Lifter, Fernschein-
werfer, Nebelscheinwerfer, Arbeitslampen, Leselampen, Cockpitleuchten, Stab-
lampen, Ersatzlampen; Kfz-Zubehér, ndmlich Bremsbelage, Elektromotoren fur
Sonnenrollos, Gurte, Kindersitze, Sportsitze, Signalhdrner, Fanfaren, Diebstahl-

sicherungen (mechanisch), Felgenschldsser, Frontspoiler, Heckspoiler, Heck-



schirzen, Felgen, Radzierblenden, Luftpumpen, Spiegel (aul3en und innen),
Lenkréader, Schalthebel, Schaltkndufe, Naben, Heckdesignblenden, Auspuff-
blenden, Frontgrilleinsatze, Glasdacher, Eiswarner, Schonbeziige, Lammfellbe-
zlige, Gepackspinnen, Dachgepacktrager, Tankdeckel, Scheibenwischer, Tie-
ferlegungssatze, Ventilatoren, Abschleppstangen; Papier, Pappe (Karton) und
Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Alben, Zeitschrif-
ten, Blcher, insbesondere Handbiicher und anderes schriftliches Begleitmate-
rial fur Computer und Computerprogramme, Schreibmaschinen, Autobiicher
(Selbsthilfe), Parkscheiben, Stylingfolien fir Kfz-Fenster, Dekorstreifen, Aufkle-
ber und Streifen fur Kfz; Kiichenmdbel, insbesondere Einbaukiichen; Rundfunk-
und Fernsehmdbel; Kfz-Zubehor, namlich Schraubabdeckungen, Reservekanis-
ter aus Kunststoff, Trichter aus Kunststoff, leere Verbandskasten und Ver-
bandskissen aus Kunststoff; Gerate (soweit in Klasse 21 enthalten) und Be-
halter fur Haushalt und Kiiche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesonde-
re Waschetrockner (nicht elektrisch), Kochtopfe, Pfannen, Teppichklopfer, Fon-
duegeréte; elektrische Mundpflegegerate einschliellich Zahnbirsten; Biere;
Mineralwésser und kohlensaurehaltige Wéasser und andere alkoholfreie Getran-
ke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; Sirupe und andere Praparate fir die Zu-
bereitung von Getranken; alkoholische Getranke (ausgenommen Biere); Erbrin-
gung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen fir Unternehmen,
welche in GroBmarkten elektronische Medien und Elektrogeréate aller Art ver-
treiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter flr die VerauR3erung von Waren
und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Vertragen tber die Anschaffung
und VerdulRerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Bestellannahme;
samtliche vorgenannten Dienstleistungen fiir Dritte tUber elektronische Daten-
netze, insbesondere das Internet; Telekommunikation, insbesondere Mobil-
telefondienste, Telefondienste, Telefaxdienste, Funkdienste, Pagingdienste, Te-
lexdienste, Telegrammdienste, E-Mail-Datendienste; Fernseh- und Rundfunk-
Ubertragung; Kommunikationsdienste Uber das Internet, Intranet, Extranet; Be-
reitstellung von Zugangsmdoglichkeiten zu Datenbanken und zum Internet mit-
tels Telekommunikation; Bereitstellung und/oder Vermietung von Software in
Form von Spielen, Videos, Musikaufnahmen und Computerprogrammen in Da-
tennetzen; Vermietung von Videofiimen, Geraten zur Aufzeichnung, Ubertra-
gung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbei-
teten Daten, insbesondere von Videogeraten; Erziehung; Ausbildung; Unterhal-
tung; sportliche und kulturelle Aktivitdten; technische Beratungsdienstleistungen

im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elek-



trogeréaten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefonanschlissen, Mobil-
telefonanschliissen, ISDN-Anschliissen, Vermittlung von Computernetzzugan-

gen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten.",

ist u. a. Widerspruch erhoben worden aus den Wortmarken der Beschwerdege-

gnerin

1. DE 1148870 ("ARENA"), eingetragen fur die Waren

"Radiogerate (auch tragbare), Hi-Fi-Lautsprecherboxen, Stereo-Anlagen (auch
in Hi-Fi-Technik), Hi-Fi-Verstarker, Antennen, Fernsehgerate, auf Plattenspieler
aufsetzbare automatische Plattenreinigungsgerate, Fernbedienungsgeréate,
Computer und daraus zusammengestellte Datenverarbeitungsanlagen ein-
schlieBlich Ein-, Ausgabe- und Speichergerate, insbesondere Kleincomputer,

Computerprogramme in Form von Datentragern (soweit in Klasse 9 enthalten),

sowie Teile aller vorstehenden Waren.",

2. DE 300 49 230 ("ARENA"), eingetragen fir die Waren

"Waschgerate und -anlagen; elektrisch angetriebene Gerate zum Hacken, Zer-
kleinern, Mahlen, Pressen usw. von Lebensmitteln; Rasierapparate; Geréate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rundfunk-,
Fernseh-, Video- und Phonogerate und -anlagen; Gerate und Anlagen fir die
Telekommunikation, einschlieRlich Ersatzteile und Zubehdr, ndmlich Tische und
Gestelle hierfirr; Autoradios und Autotelefone, nebst Einbauhalterungen sowie
-blenden; satellitengestitzte Geréate fiur die Navigation, auch zum Einbau in
Kraftfahrzeuge; Kopfhorer, Mikrophone, Adapter, Verbindungskabelstecker,
Phononadeln, Kabel, Batterien und Akkus, Antennen, Gluhlampen; elektroni-
sche Notizblicher; elektronische Taschenrechner; Computer, einschliellich Tei-
le von Computern; elektrische und elektronische Rechen- und Spielgerate in
Verbindung mit einem Fernsehgerét; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kihl-,
Trocken- sowie Liftungsgerate und -anlagen; Kichenmdbel; Kleinhaushalts-
waren (soweit in Klasse 21 enthalten); elektrische Zahnbiirsten, elektrische
Haushaltsgerate fir die Zahnhygiene; elektrische und elektronische Rechen-

und Spielgerate."



und

3. EU 1732049 ("ARENA"), eingetragen fur die Waren

"Klasse 7: Waschgerate und -anlagen; elektrisch angetriebene Gerate zum

Hacken, Zerkleinern, Mahlen, Pressen usw. von Lebensmitteln;
Klasse 8: Rasierapparate;

Klasse 9: Geréte zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Rundfunk-, Fernseh-, Video- und Phonogerate und -an-
lagen; Gerate und Anlagen fur die Telekommunikation, ein-
schlie3lich Ersatzteile und Zubeh6r, ndmlich Tische und Gestelle
hierfuir; Autoradios und Autotelefone, nebst Einbauhalterungen
sowie -blenden; satellitengestutzte Gerate fur die Navigation,
auch zum Einbau in Kraftfahrzeuge; Kopfhérer, Mikrophone,
Adapter, Verbindungskabelstecker, Phononadeln, Kabel, Batteri-
en und Akkus, Antennen; elektronische Notizbiicher; elektroni-
sche Taschenrechner; Computer, einschlielich Teile von Com-
putern, Computerdisketten, CD-Roms; elektrische und elektroni-
sche Rechen- und Spielgeréte in Verbindung mit einem Fernseh-

gerat;
Klasse 21:  Kleinhaushaltswaren (soweit in Klasse 21 enthalten, jedoch mit
Ausnahme fiir den Gartenbereich), elektrische Zahnbirsten,

elektrische Haushaltsgerate fir die Zahnhygiene;

Klasse 28:  Elektrische und elektronische Rechen- und Spielgeréate."

Die Widerspruche richten sich ausdrucklich nur gegen die Waren der Klas-
sen7,9, 11, 20 und 21.

Die entsprechende Beschrankung der Widersprtiche wurde im Formular vom

8. April 2004 von der Widersprechenden erklart.



Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat
mit Beschluss vom 4. April 2005 die Widerspriiche mangels Ahnlichkeit der
sich gegenlberstehenden Marken zurickgewiesen. Mit Erinnerungs-
beschluss vom 5. Februar 2007 wurde der Beschluss vom 4. April 2005 teil-
weise aufgehoben und auf Grund der oben genannten Widerspriche die
Ldschung der Eintragung der angegriffenen Marke fir nachfolgende Waren
und Dienstleistungen angeordnet:

"Elektrische Haushaltsmaschinen, insbesondere Waschmaschinen, Geschirr-
spuiler, Blgelmaschinen, Kiichenmaschinen, elektrische Rihrgerate, Elektro-
messer, Entsafter, Fleischwdlfe, Kaffeemihlen, Wascheschleudern; Kfz-Zube-
hor, namlich Staubsauger; elektrische und elektronische Apparate und Instru-
mente (soweit in Klasse 9 enthalten); Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung
und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Da-
ten (soweit in Klasse 9 enthalten), inshesondere Fernsehgeréate, Radiogerate,
analoge und digitale Tonbandgerate und Kassettenrecorder, analoge und digi-
tale Schallplattenspieler, Lautsprecher, Telefongerate, Telefonanlagen, GSM-
Gerate, Anrufbeantworter, Faxgerate, Verstarker, Alarmgeréate, Wechselsprech-
gerate, Babyphone, Antennen; vorgenannte Gerate auch fur den mobilen Ein-
satz und den Einbau in Kfz; Mikrofone, Kopfhérer, Verbindungskabel, Magnet-
aufzeichnungstrager, insbesondere bespielte und unbespielte Audio- und Vi-
deobénder sowie Schallplatten, CDs, Batterien; fotografische, Film- und opti-
sche Apparate und Instrumente, insbesondere Fotoapparate, Objektive, Fern-
glaser, Videokameras, Filmkameras, Videorecorder, Videoprinter, belichtete
Filme, Projektoren, Belichtungsmesser, Blitzgeréate, Projektionsleinwéande, Dia-
rahmen, Stative, Fototaschen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate,
Computer, Bildschirme, Drucker, Computerperipheriegerate sowie deren Zube-
hor, namlich bespielte und unbespielte Disketten, CD-ROMSs, Tastaturen, Com-
putermause, Joysticks, Steckplatinen; elektronische Medien (soweit in Klasse 9
enthalten), namlich bespielte Aufzeichnungstrager und elektronische Datenspei-
cher; Computerprogramme; Computerspiele und Videospiele; Telespiele (so-
weit in Klasse 9 enthalten); Satellitenempfangsanlagen einschlie8lich Satelli-
tenantennen; Staubsauger, Blgeleisen, Waagen, elektronische Shampoonier-
gerate, Folienschweil3gerate, Uhrenradios; Kfz-Zubehdor, namlich Alarmanlagen,
elektronische Schliel3anlagen, elektronische Gerate zur aktiven Regelung der

Fahrgeschwindigkeit, elektronische Geréte zur Steuerung des Betriebszustan-



des des Motors bei Ampelstopps, Batterien, Batterieladegerate, Motortestge-
rate; elektrisch betriebene Gerate fur Haushalt und Kiiche, insbesondere
Waschtrockner, elektrische Haarpflegegerate, Haartrockner, Heizgerate, Brau-
nungsgerate, Klimagerate, Luftbefeuchter, Luftreiniger, Desinfektionsgerate,
Warmwasserspeicher, Kaffeemaschinen, Ventilatoren zur Klimatisierung, Wa-
schetrockner, FulBwarmgerate, Eismaschinen, Spilen, Dunstabzugshauben;
Kochgeréte, insbesondere Gasherde, Elektroherde, Kochplatten, Mikrowellen-
gerate; Toaster, Kuhlschranke, Gefriergerate, Wassererhitzer, Grillgerate, Frit-
teusen, Eierkocher, Fonduegerate; Lampen, Glihbirnen; Kfz-Zubehor, namlich
Warnblinkleuchten, Beleuchtungsgerate fir Kraftfahrzeuge, Lifter, Fernschein-
werfer, Nebelscheinwerfer, Arbeitslampen, Leselampen, Cockpitleuchten, Stab-
lampen, Ersatzlampen; Kfz-Zubehor, namlich Ventilatoren; Blicher, insbeson-
dere Handbicher und anderes schriftliches Begleitmaterial fir Computer und
Computerprogramme, Autobiicher (Selbsthilfe); Kichenmdbel, insbesondere
Einbaukichen; Rundfunk- und Fernsehmdbel; Geréate (soweit in Klasse 21 ent-
halten) und Behdlter fur Haushalt und Kiiche (nicht aus Edelmetall oder plat-
tiert), insbesondere Waschetrockner (nicht elektrisch), Kochtopfe, Pfannen,
Teppichklopfer, Fonduegerate; elektrische Mundpflegegerate einschlielich
Zahnbursten; Erbringung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen
fir Unternehmen, welche in GroBmarkten elektronische Medien und Elektroge-
rate aller Art vertreiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter fur die Veraul3e-
rung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Vertragen Uber
die Anschaffung und VerduRerung von Waren und Dienstleistungen aller Art,
Bestellannahme; samtliche vorgenannten Dienstleistungen flr Dritte Uber elek-
tronische Datennetze, insbesondere das Internet; Telekommunikation, insbe-
sondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Telefaxdienste, Funkdienste, Pa-
gingdienste, Telexdienste, Telegrammdienste, E-Mail-Datendienste; Fernseh-
und Rundfunkibertragung; Kommunikationsdienste tber das Internet, Intranet,
Extranet; Bereitstellung von Zugangsmdglichkeiten zu Datenbanken und zum
Internet mittels Telekommunikation; Bereitstellung und/oder Vermietung von
Software in Form von Spielen, Videos, Musikaufnahmen und Computerpro-
grammen in Datennetzen; Vermietung von Videofilmen, Geréaten zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektro-
nisch verarbeiteten Daten, insbesondere von Videogeréten; technische Bera-
tungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen

Medien und von Elektrogeraten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefon-
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anschliissen, Mobiltelefonanschlissen, ISDN-Anschliissen, Vermittlung von

Computernetzzugangen."”.

Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen diesen Waren und
Dienstleistungen und denen der Widerspruchsmarken Identitat bzw. Ahn-
lichkeit, so dass angesichts der selbstandig kennzeichnenden Stellung des
Bestandteils "ARENA" in der angegriffenen Marke insoweit von einer Ver-

wechslungsgefahr auszugehen sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt,

mit der sie sinngeman beantragt,

den Beschluss vom 5. Februar 2007 insoweit aufzuheben, als die
Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke fur Waren und
Dienstleistungen angeordnet worden ist, gegen die sich die Wider-

spruche nicht richten, und

die Beschwerdegebihr zu erstatten.

Zur Begrindung tragt sie vor, dass mit den Widerspriichen nur die Waren der
Klassen 7, 9, 11, 20 und 21 angegriffen worden seien. Demgegeniber sei in
dem Beschluss vom 5. Februar 2007 jedoch auch die Léschung der Ein-
tragung der jungeren Marke fir Waren und Dienstleistungen angeordnet
worden, gegen die sich die Widerspriiche nicht gerichtet hatten. Wegen die-
ses schwerwiegenden Verfahrensfehlers sei zudem die Riickzahlung der Be-

schwerdegeblhr angezeigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genom-

men.
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Die zulassige Beschwerde ist begrindet.

Ein Widerspruch kann beschrankt eingelegt werden und sich nur gegen be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen der angegriffenen Marke richten (vgl.
8§ 30 Abs. 2 Nr. 11 MarkenV). Von dieser Mdglichkeit hat die Beschwerde-
gegnerin Gebrauch gemacht. In dem zur Erhebung ihrer Widerspriche aus
den Marken DE 1 148 870, DE 300 49 230 und EU 1 732 049 verwendeten
Formular ist ausdricklich in dem entsprechenden Feld von ihr vermerkt
worden, dass sich die Widerspriche gegen "alle Waren in den Klassen 07,
09, 11, 20, 21" richten. In dem Erinnerungsbeschluss vom 5. Februar 2007
ist dessen ungeachtet die Loschung der Eintragung der jingeren Marke auch
fur Waren und Dienstleistungen angeordnet worden, die nicht unter diese
Klassen fallen. Es handelt sich hierbei im Einzelnen um folgende Waren und

Dienstleistungen:

Bicher, insbesondere Handbuicher und anderes schriftliches Begleitmaterial fur

Computer und Computerprogramme, Autoblcher (Selbsthilfe);

Erbringung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen fiir Unterneh-
men, welche in GroBmarkten elektronische Medien und Elektrogerate aller Art
vertreiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter fur die VeraufRerung von Waren
und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Vertragen uber die Anschaffung
und VerdufRerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Bestellannahme;
samtliche vorgenannten Dienstleistungen fur Dritte Uber elektronische Daten-

netze, insbesondere das Internet;

Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Telefax-
dienste, Funkdienste, Pagingdienste, Telexdienste, Telegrammdienste, E-Mail-
Datendienste; Fernseh- und Rundfunkibertragung; Kommunikationsdienste
Uber das Internet, Intranet, Extranet; Bereitstellung von Zugangsmoglichkeiten

zu Datenbanken und zum Internet mittels Telekommunikation; Bereitstellung
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und/oder Vermietung von Software in Form von Spielen, Videos, Musikaufnah-

men und Computerprogrammen in Datennetzen;

Vermietung von Videofilmen, Geraten zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wie-
dergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, ins-

besondere von Videogeréten;

Technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb
von elektronischen Medien und von Elektrogeraten aller Art, insbesondere Ver-
mittlung von Telefonanschlissen, Mobiltelefonanschliissen, ISDN-Anschlussen,

Vermittlung von Computernetzzugéngen.

Die Ware "Kfz-Zubehor, namlich Ventilatoren™” ist vom Deutschen Patent- und
Markenamt der Klasse 12 zugehdorig angesehen worden. Die vom Deutschen
Patent- und Markenamt vorgenommene Klassifizierung gem. 8§ 19 MarkenV
ist fur die Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unbeachtlich, da sie ei-
nen blofRen Akt der Organisationsgewalt des Prasidenten des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts darstellt. Es liegt insoweit fir das Gericht keine Bin-
dungswirkung vor (vgl. auch Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage,
8§ 32, Rdnr. 79). Die vorgenannte Ware ist gemaf} der alphabetischen Liste
der Waren (vgl. Anlage 2 zu 8§ 19 Abs. 2 MarkenV) der Klasse 7 bzw. 11
zuzuordnen. Die Widerspriche richten sich folglich auch gegen "Kfz-Zu-
behdr, namlich Ventilatoren”, so dass die entsprechende Anordnung der L6-
schung in dem Beschluss vom 5. Februar 2007 formal nicht zu beanstanden

ist.

Gem. 8§82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 308 Abs. 1 ZPO war die Marken-
stelle nicht befugt, tber Waren und Dienstleistungen zu entscheiden, die
nicht von den Widerspriichen angegriffen worden sind. Der Beschluss vom
5. Februar 2007 ist im Umfang des Beschlusstenors aufzuheben. Gegen-
stand des Beschwerdeverfahrens ist namlich allein die Frage, inwieweit die
Léschungsanordnung tber die mit den Widerspriuchen verbundenen Antrage

hinausgeht.
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2. Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr war stattzugeben.

Nach 8§ 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Be-
schwerdegebihr nach dem Patentkostengesetz zuriickgezahlt wird, wenn
dies der Billigkeit entspricht. Die Rickzahlung erfolgt insbesondere dann,
wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem schweren Fehler leidet
und wenn das Fehlverhalten kausal fur die Notwendigkeit einer Beschwerde-
einlegung ist (vgl. BPatG 32 W (pat) 8/03). Durch die Anordnung der LO6-
schung der Eintragung der angegriffenen Marke fir Waren und Dienstleis-
tungen, die nicht mit den Widerspriichen angegriffen worden sind, war die
Markeninhaberin gezwungen, gegen die ohne Rechtsgrundlage erfolgte Be-
schrankung ihres Markenrechts mit der Beschwerde vorzugehen. Hatte die
Markenstelle die mit den Widerspriichen verbundenen Antrage beachtet,
ware die Einlegung eines Rechtsmittels aus formellen Grinden entbehrlich

gewesen.

Grabrucker Dr. Mittenberger-Huber Dr. Kortbein
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