BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 67/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 44 195.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. Oktober 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle fur
Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
7. April 2009 aufgehoben und die Sache zur erneuten Ent-
scheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurick-

verwiesen.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebtihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 20. Juli 2006 die Wortmarke

Mr. Tuning

fur nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton), Papierwaren und Pappwaren, soweit in
Klasse 16 enthalten; Kinstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibma-
schinen und Buiroartikel, ausgenommen Maobel; Lehr- und Unter-
richtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus
Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;
Drucklettern; Drucksttcke; Bleistiftdosen und -behélter, Bleistift-
halter, Bleistiftverlangerer, Bleistiftspitzer; Abrollgerate fir Klebe-

bander fur Papier- und/oder Schreibwaren, Verpackungsbeutel,



-hidllen und -taschen aus Papier oder Kunststoff; Globen, Wand-
tafelzeichengerate; Drucklettern, Druckstdcke; Stempel, Stempel-
farben und -kissen; Druckereierzeugnisse, Zeitungen und Zeit-
schriften, Blcher, Kataloge fur Events, musikalische Veranstaltun-
gen, Messen, Ausstellungen, Kongresse; Broschiren, Magazine;
Fotografien, Poster; Schreibwaren; Post- und GruR3karten, Tausch-
karten, Briefpapier und Briefumschlage, Briefmarken, Notizbicher,
Tagebicher, Notizzettel, Notiztafeln, Adressenbucher, Briefmap-
pen, Aktendeckel, -mappen und -hefter, Kalender, Ringbicher,
Hefte, Sammelbicher, Bicherstitzen, Buchhullen, Briefbeschwe-
rer, Briefoffner, Schreibunterlagen, Tischordner (Behalter fir
Schreib- und Buroutensilien); Aufkleber, Stickers (Papeteriewa-
ren), soweit in Klasse 16 enthalten; Zeichen-Lineale, Radier-
gummis, Hefter, Heft- und Buroklammern, Blcher und Lesezei-
chen; Schreibunterlagen, Buroartikel (ausgenommen Mobel); Pa-
pier- und PVC-Aufkleber, Papiertiten, -taschen, -beutel fir Verpa-
ckungszwecke; Geschenkpapier, Geschenkanhanger aus Papier
oder Pappe; Fahnchen, Wimpel aus Papier oder Pappe, Ser-
vietten aus Papier, Tischdecken aus Papier, Platzdeckchen aus
Papier; Schreibtafeln, Kreide, Klebstoffe fur Papierwaren und
Haushaltszwecke, Schreibgerate, Markierstifte, Etuis fur Schreib-,
Mal- und Zeichenutensilien, Schuleretuis geflllt mit Markierstiften,
Fullhaltern, Kugelschreibern, Bleistiften, Linealen, Radiergummis
und Notizzetteln.

Klasse 25:

Bekleidungsstiicke, insbesondere T-Shirts, Jerseybekleidung;
Schuhwaren; Mitzenschirme, Stirnbander (Bekleidung); Kopf-
bedeckung (Mutzen, Kappen); Sonnenhite; Strickwaren, Sweater,
Westen, Jacken, Polo-Shirts, Hemden, Schals, Halstlicher.



Klasse 28:

Spiele, Spielzeug, elektronische Spiele, soweit sie in Klasse 28
enthalten sind; Spielzeuguhren (soweit in Klasse 28 enthalten);
Konsolenspiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Spielautomat,
Gameboy, soweit in Klasse 28 enthalten; Turn- und Sportartikel,
soweit in Klasse 28 enthalten; Autospielmodelle, Christbaum-

schmuck.

Klasse 35:

Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Geschaftsfihrung; Un-
ternehmensverwaltung; Buroarbeiten; Verteilung von Prospekten
und Warenmustern; Vermittlung von Zeitungsabonnements fir
Dritte; Zusammenstellen, Systematisieren und Erteilen von Infor-
mationen (Auskinften) in Handels- und Geschéftsangelegenheiten
und im Bereich Werbung (soweit in dieser Klasse enthalten)
mittels digitaler, multimedialer und virtueller Informationssysteme;
Buchfuihrung; Vervielfaltigung von Dokumenten; Personal-, Stel-
lenvermittlung; Dateiverwaltung mittels Computer; Organisation
von Ausstellungen fir wirtschaftliche oder Werbezwecke; Organi-
sationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Marketing,
Marktforschung und Marktanalyse; Offentlichkeitsarbeit (Public
Relations); Werbung fir Aussteller und Werbemittlung; Bereit-
stellen und Vermieten von Werbe- und Prasentationsflachen, auch
im Internet (Bannerexchange) und sonstigen elektronischen Me-
dien; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit
in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Adressen; Vermitt-
lung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch im Internet;
Vermittlung von Werbe- und Fordervertragen fur Dritte; Vermitt-
lung von Vertrdgen fir Dritte Uber die Inanspruchnahme von
Dienstvertragen; Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln;

Verteilung von Werbematerial (Flugblatter, Prospekte, Drucksa-



chen, Warenproben); Vorfiuhrung von Waren fur Werbezwecke;
Waren- und Dienstleistungsprasentationen; Vermittlung von Wer-
beanzeigen; Marktkommunikation, néamlich Presseveroffentli-
chungen, Public Relations, Produktwerbung und Imageberatung
fur andere; Geschéftsfuhrung/Vermittlung von Handelsgeschéaften
fur andere; Unternehmens-, Personalmanagementberatung; be-
triebswirtschaftliche Beratung; Sekretariatsdienstleistungen; Or-
ganisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen fur
wirtschaftliche und Werbezwecke, auch im Internet und sonstigen
elektronischen Medien; Werbung- und Werbevermittlung; organi-
satorische Beratung per Hotline; Sammeln und Systematisieren
von Daten, Informationen, Bildern und Texten in Handels- und Ge-
schaftsangelegenheiten und im Bereich Werbung in Computer-
datenbanken; Aktualisieren von in digitalen, multimedialen und vir-
tuellen Informationssystemen enthaltenen Informationen zu Han-
dels- und Geschéftsangelegenheiten und im Bereich Werbung;
Organisation von Messeteilnahmen; Prasentation von Unterneh-
men und deren Produkten und Dienstleistungen, auch im Internet
und sonstigen elektronischen Medien; Verkaufsforderung und Ver-
mittlung von Handels-, Angebots- und Wirtschaftskontakten sowie
Handelsgeschaften im Konsumguter- und Investitionsguterbereich
im Internet und sonstigen elektronischen Medien, auch mit Hilfe
einer virtuellen Messe; Zurverfigungstellung und Vermietung von
Standflachen und Messestanden einschliel3lich dazugehoriger
Ausristungsgegenstande (soweit in dieser Klasse enthalten);
Werbung fir Aussteller und Werbemittlung; Anzeigenvermittlung;
Dekoration von Messestadnden und Buhnen; Sekretariatsdienst-

leistungen.



Klasse 38:

Telekommunikation; Presse- und Nachrichtenagenturen; Kom-
munikation Uber Computerterminals; Ausstrahlung von Fernseh-
programmen, Ausstrahlung von Hoérfunksendungen, Ausstrahlung
von Kabelfernsehsendungen, Ausstrahlung von Rundfunksendun-
gen; Ubermittlung von Nachrichten; Satellitentibertragung; Betrieb
und Vermietung von Einrichtungen fur die Telekommunikation; E-
mail-Dienste; interaktive Onlinedienste, namlich Betreiben eines
Teleshopping-Kanals; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienst-
leistungen fur die Telekommunikation; Bereitstellen von Telekom-
munikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetz-
werk; Bereitstellen von Internetzugangen; Bereitstellen von Infor-
mationen im Internet; Bereitstellen von Portalen im Internet; Be-
reitstellen von Plattformen im Internet; Betrieb von Chatlines,
Chatrooms und Foren; Durchfiihrung von Videokonferenzen; Kon-
ferenzschaltungen; Nachrichten- und Bildibermittiung mittels
Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Presse-
meldungen; Vermietung von Geraten zur Nachrichtentbertragung;
Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-
messaging); Telekommunikation; Ubermittlung von Daten, Infor-
mationen, Bildern und Texten in Computer-Netzwerken und sons-
tigen elektronischen Medien, einschliel3lich Internet; technisches
Ubermitteln von Informationen mittels digitaler, multimedialer und
virtueller Informationssysteme; Bereitstellen einer E-Commerce-
Plattform in Computer-Netzwerken und sonstigen elektronischen

Medien, einschlieRlich Internet.

Klasse 41.:
Erziehung und Unterricht, Ausbildung; Unterhaltung; Organisation
und Durchfiihrung von Veranstaltungen, insbesondere sportliche

und kulturelle Aktivitaten, insbesondere Auto-Rallye; Herausgabe



von Zeitschriften, Druckwaren und Buichern, auch in elektronischer
Form in Intranetzen sowie im Internet; Herausgabe und Verdoffent-
lichung, auch in elektronischer Form (insbesondere von Online-
Publikationen), von Bichern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen,
Prospekten und Broschiren, Musik, Videos; Verleih von Blichern
(Leihbucherei); Tierdressur; Produktion von Shows, von Filmen;
Betrieb einer Kunstleragentur; Organisation und Veranstaltung
kultureller Aktivitditen und Wettbewerbe; Organisation und Veran-
staltung von Ausstellungen fur kulturelle, unterhaltende und sport-
liche Zwecke, auch im Internet und sonstigen elektronischen Me-
dien; Vermietung von Theaterdekorationen; Veranstaltung von Bil-
dungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung und Lei-
tung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Veranstaltung von
Ausstellungen fir kulturelle oder Bildungszwecke; Reservierung
von Karten fir Veranstaltungen; Produktion, Reproduktion (soweit
in dieser Klasse enthalten), Vorfihrung und Vermietung von Fil-
men und Hoérfunksendungen, Produktion und Reproduktion (so-
weit in dieser Klasse enthalten) von Ton- und Bildaufnahmen auf
anderen Bild- und/oder Tontragern, Vorfuhrung und Vermietung
dieser Bild- und/oder Tontrager; Betrieb und Vermietung von Film-
und Tonstudios einschlief3lich von Einrichtungen, Apparaten und
Geraten fur die Produktion von Ton- und Bildaufnahmen; Vermie-
tung von Rundfunk- und Fernsehgeraten sowie von Geréaten fur
die Aufnahme, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
sportliche und kulturelle Aktivitaten; TheaterauffUhrungen, Musik-
darbietung; Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Tour-
neen, Theaterauffihrungen, Tanz- und/oder Musikdarbietungen
sowie Unterhaltungsshows und entsprechenden Wettbewerben;
Organisation und Veranstaltung von Seminaren und Workshops,
auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Vermie-

tung von Buhnendekorationen, Musikinstrumenten, Ton-, Verstar-



keranlagen sowie von elektronischen und elektrotechnischen An-
lagen zur Erzeugung von Spezialeffekten; Ubersetzer- und Dol-

metscherdienstleistungen.

Klasse 42:

Lizenzierung von Software; Beratung in Fragen gewerblicher
Schutzrechte; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten;
Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrech-
ten; Dienstleistungen im Bereich der Schutz- und Leistungsrechte,
soweit sie in Klasse 42 enthalten sind; Verpflegung; Beherbergung
von Gasten; arztliche Versorgung, Gesundheits- und Schénheits-
pflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von
Programmen fur die Datenverarbeitung; Dienstleistungen, soweit
sie in Klasse 42 enthalten sind; Ingenieurarbeiten, gewerbsmalige
Beratungen und Konstruktionsplanung (ausgenommen Unterneh-
mensberatung); Ingenieurarbeiten (nicht fir das Bauwesen);
Werkstoffprufung; Dienstleistungen von Labors; Vermietung von
landwirtschaftlichen Geraten, Bekleidungssticken, Bettwasche,
Verkaufsautomaten; Druckarbeiten; Vermietung von Zugriffszeit
auf einen Datenbank-Server; Dienstleistungen eines Zeitungsre-
porters; Aufzeichnung von Videobandern; Verwaltung von Ausstel-

lungsgelénde.

Die Anmeldung ging vorab per Telefax am 18. Juli 2006 beim Deutschen Patent-
und Markenamt ein. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wies hierbei
Ubertragungsbedingte Unterbrechungen, Licken und Wiederholungen auf, so
dass nur ein Teil der oben aufgefihrten Waren und Dienstleistungen genannt war.
Eine Klarung der Frage, welche Waren und Dienstleistungen erstmals am
20. Juli 2006 dem Deutschen Patent- und Markenamt Ubermittelt wurden, fand
nicht statt.



Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wurde von der Anmelderin einge-
schrankt. So ist u. a. mit Schreiben vom 14. September 2006 die Anmeldung far
die Dienstleistungsklassen 43, 44 und 45 zuriickgenommen worden. Die einzelnen
Waren- und Dienstleistungsbegriffe sind weder in dem am 18. Juli 2006 noch in
dem am 20. Juli 2006 eingegangenen Verzeichnis seitens der Markenstelle voll-

standig mit Klassenangaben versehen worden.

Durch Beschluss vom 7. April 2009 hat die Markenstelle fir Klasse 35 die
Anmeldung gemafd 88 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens
der Unterscheidungskraft fir nachfolgende Waren und Dienstleistungen teilweise

zurtickgewiesen:

Druckereierzeugnisse, Zeitungen und Zeitschriften, Blcher, Kata-
loge fur Events, Broschiren, Magazine; Fotografien, Poster; Post-
und Gruf3karten, Tauschkarten, Kalender, Sammelblcher, Auf-
kleber, Stickers (Papeteriewaren), soweit in Klasse 16 enthalten;
Bekleidungsstiicke, insbesondere T-Shirts, Jerseybekleidung;
Schuhwaren; Miutzenschirme, Stirnbander (Bekleidung); Kopfbe-
deckung (Mutzen, Kappen); Sonnenhute; Strickwaren; Spiele,
Spielzeug, elektronische Spiele, soweit sie in Klasse 28 enthalten
sind; Konsolenspiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Spielautomat,
Gameboy, soweit in Klasse 28 enthalten; Autospielmodelle, Wer-
bung; Werbung durch Werbeschriften; Geschaftsfihrung; Unter-
nehmensverwaltung; Buroarbeiten; Verteilung von Prospekten und
Warenmustern; Vermittlung von Zeitungsabonnements fiir Dritte;
Zusammenstellen, Systematisieren und Erteilen von Informationen
(Auskunften) in Handels- und Geschéaftsangelegenheiten und im
Bereich Werbung (soweit in dieser Klasse enthalten) mittels di-
gitaler, multimedialer und virtueller Informationssysteme; Buchfih-
rung; Vervielfaltigung von Dokumenten; Personal-, Stellenvermitt-

lung; Dateiverwaltung mittels Computer; Organisation von Ausstel-
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lungen flir wirtschaftliche oder Werbezwecke; Organisationsbe-
ratung, betriebswirtschaftliche Beratung; Marketing, Marktfor-
schung und Marktanalyse; Offentlichkeitsarbeit (Public Relations);
Werbung fur Aussteller und Werbemittlung; Bereitstellen und Ver-
mieten von Werbe- und Prasentationsflachen, auch im Internet
(Bannerexchange) und sonstigen elektronischen Medien; Ver-
mietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kom-
munikations-Medien; Vermittlung von Adressen; Vermittlung von
Handels- und Wirtschaftskontakten, auch im Internet; Vermittlung
von Werbe- und Fordervertragen fir Dritte; Vermittlung von Ver-
tragen fur Dritte Uber die Inanspruchnahme von Dienstvertragen;
Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln; Verteilung von
Werbematerial (Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Warenpro-
ben); Vorfihrung von Waren fir Werbezwecke; Waren- und
Dienstleistungsprasentationen; Vermittlung von Werbeanzeigen;
Marktkommunikation, namlich Presseverotffentlichungen, Public
Relations, Produktwerbung und Imageberatung fur andere; Ge-
schaftsfuhrung/Vermittlung von Handelsgeschéften flr andere;
Unternehmens-, Personalmanagementberatung; betriebswirt-
schaftliche Beratung; Sekretariatsdienstleistungen; Organisation
und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen fur wirtschaft-
liche und Werbezwecke, auch im Internet und sonstigen elektroni-
schen Medien; Werbung- und Werbevermittlung; organisatorische
Beratung per Hotline; Sammeln und Systematisieren von Daten,
Informationen, Bildern und Texten in Handels- und Geschéftsan-
gelegenheiten und im Bereich Werbung in Computerdatenbanken;
Aktualisieren von in digitalen, multimedialen und virtuellen Infor-
mationssystemen enthaltenen Informationen zu Handels- und
Geschéftsangelegenheiten und im Bereich Werbung; Organisation
von Messeteilnahmen; Prasentation von Unternehmen und deren

Produkten und Dienstleistungen, auch im Internet und sonstigen
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elektronischen Medien; Verkaufsforderung und Vermittlung von
Handels-, Angebots- und Wirtschaftskontakten sowie Handelsge-
schaften im Konsumguter- und Investitionsguterbereich im Internet
und sonstigen elektronischen Medien, auch mit Hilfe einer virtuel-
len Messe; Zurverfugungstellung und Vermietung von Standfla-
chen und Messestdnden einschlieBlich dazugehériger Ausris-
tungsgegenstande (soweit in dieser Klasse enthalten); Werbung
fur Aussteller und Werbemittlung; Anzeigenvermittlung; Dekoration
von Messestanden und Bihnen; Sekretariatsdienstleistungen; Er-
ziehung und Unterricht, Ausbildung; Unterhaltung; Organisation
und Durchfiihrung von Veranstaltungen, insbesondere sportliche
und kulturelle Aktivitaten, insbesondere Auto-Rallye; Herausgabe
von Zeitschriften, Druckwaren und Buchern, auch in elektronischer
Form in Intranetzen sowie im Internet; Herausgabe und Verdoffent-
lichung, auch in elektronischer Form (insbesondere von Online-
Publikationen), von Buchern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen,
Prospekten und Broschiren, Musik, Videos; Produktion von
Shows, von Filmen; Betrieb einer Kinstleragentur; Organisation
und Veranstaltung kultureller Aktivitaten und Wettbewerbe; Or-
ganisation und Veranstaltung von Ausstellungen fir kulturelle, un-
terhaltende und sportliche Zwecke, auch im Internet und sonstigen
elektronischen Medien; Veranstaltung von Bildungs- und Unter-
haltungswettbewerben; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien,
Konferenzen, Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen fir
kulturelle oder Bildungszwecke; Reservierung von Karten fur Ver-
anstaltungen; Produktion, Reproduktion (soweit in dieser Klasse
enthalten), Vorfihrung und Vermietung von Filmen und Horfunk-
sendungen, Produktion und Reproduktion (soweit in dieser Klasse
enthalten) von Ton- und Bildaufnahmen auf anderen Bild- und/o-
der Tontragern, Vorfuhrung und Vermietung dieser Bild- und/oder

Tontréager; sportliche und kulturelle Aktivitdten; Theaterauffihrun-
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gen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Tourneen,
TheaterauffUhrungen, Tanz- und/oder Musikdarbietungen sowie
Unterhaltungsshows und entsprechenden Wettbewerben; Organi-
sation und Veranstaltung von Seminaren und Workshops, auch im
Internet und sonstigen elektronischen Medien; gewerbsmaéaRige
Beratungen und Konstruktionsplanung (ausgenommen Unterneh-
mensberatung); Ingenieurarbeiten (nicht fir das Bauwesen);

Werkstoffprufung.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie

beantragt,

den Beschluss vom 7. April 2009 aufzuheben, das angemeldete

Zeichen einzutragen und die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.

Hierzu tragt sie vor, dass die Kombination der englischen Anrede "Mr." im Sinne
von Herr mit dem keinen Bezug zu einem Ort aufweisenden Begriff "Tuning" im
Sinne von Tunen nicht sprachiblich sei. Damit fehle ihr nicht jede Originalitat und
damit nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis. Zur Begriindung des
Antrags auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird ohne weitere Ausfuihrungen

auf 8 1 Abs. 3 MarkenG Bezug genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuladssige Beschwerde fuhrt zur Zurickverweisung der Sache an das Deut-

sche Patent- und Markenamt.



-13 -

Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet an we-

sentlichen Méangeln, so dass der Beschluss vom 7. April 2009 aufzuheben

und die Sache zur erneuten Entscheidung zurtckzuverweisen ist (8§ 70
Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

a)

Der Anmeldetag steht fur die einzelnen Waren und Dienstleistungen
nicht fest. Gemald 8 33 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ist der Anmeldetag der
Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach 8 32 Abs. 2 Mar-
kenG beim Patentamt eingegangen sind. Zu diesen Angaben gehort
u. a. ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fur die die Ein-
tragung beantragt wird (8 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Vorliegend sind an
unterschiedlichen Tagen jeweils verschiedene Fassungen des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses eingegangen. Das am 18. Juli 2006
per Telefax Ubermittelte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthalt
vermutlich auf Grund technischer Probleme bei der Ubertragung weni-
ger Waren- und Dienstleistungsbegriffe als das am 20. Juli 2006 im
Original eingereichte. So beinhaltet erstgenanntes lediglich die mit den
Klassenangaben 16, 38, 41 und 42 berschriebenen Waren- und
Dienstleistungsgruppen vollstdndig, den Anfang der mit der Klassenan-
gabe 25 Uberschriebenen Warengruppe und ansonsten nicht mit Klas-
senangaben Uberschriebene Ausschnitte von Waren- und Dienstleis-
tungsgruppen. Zudem sind am Seitenbeginn einzelne Waren- und
Dienstleistungsbegriffe teilweise abgeschnitten und nicht genau
erkennbar. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die Waren der Klas-
se 28 erstmals am 20. Juli 2006 dem Deutschen Patent- und Marken-

amt Ubermittelt worden sind.

Da am 18. Juli 2006 ein unvollstandiges Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis eingereicht worden ist, hatte gemal 8§36 Abs.1 Nr.1
MarkenG vorab geklart werden mussen, ob erst der Tag des Eingangs

des kompletten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses am
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20. Juli 2006 als Anmeldetag geméafd § 33 Abs. 1 MarkenG zuerkannt
werden kann (vgl. hierzu HABM-BK MarkenR 1999, 319 - VAUDE). In
Betracht kommt auch, von zwei Anmeldetagen auszugehen und damit
den Zeitrang der Anmeldung fur die einzelnen Waren und Dienstleis-
tungen nach dem Tag ihrer Benennung gegeniber dem Deutschen Pa-

tent- und Markenamt zu bestimmen.

b) Des Weiteren ist offen, welches Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der
Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit zugrunde zu legen ist. Vorab
sind nicht nur die Waren- und Dienstleistungsbegriffe zu klaren (vgl.
BPatG BIPMZ 1995, 418 - Hotshower; BPatG PAVIS PROMA
26 W (pat) 8/02 - reisebuchung 24). Vielmehr muss vor der Beschluss-
fassung auch festgestellt werden, welche Waren und Dienstleistungen
die Anmeldung noch umfasst. Durch die Ricknahme der Anmeldung fir
die Dienstleistungsklassen 43, 44 und 45 ist nicht sofort erkennbar,
welche einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffe davon betroffen
sind. Die von der Beschwerdefiihrerin vorgenommene Gruppierung
nach Klassen ist nicht verbindlich, so dass geprift werden muss, wel-
che Dienstleistungen jeweils unter die Klassen 43, 44 und 45 fallen.
Dies setzt die Klassifizierung jedes einzelnen Dienstleistungsbegriffs
voraus. Die Markenstelle hat zwar bestimmte Dienstleistungsbegriffe
mit Klassenangaben versehen und am Ende des Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses vom 18. Juli 2006 handschriftlich die Klassen-
angaben 16, 25, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44 und 45 vermerkt. Dieses
Vorgehen lasst jedoch nicht erkennen, welche Dienstleistungen konkret
von der Rucknahme betroffen sind. Notfalls hatte die Beschwerde-
fuhrerin gebeten werden mussen, die einzelnen Dienstleistungsbegriffe

ausdricklich zu nennen.

2. Die Voraussetzungen fir die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr gemaf

8§ 71 Abs. 3 MarkenG liegen nicht vor. Sie kommt nur dann in Betracht, wenn
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Billigkeitsgriinde gegeben sind, die es auf Grund besonderer Umstande un-
billig erscheinen lassen, die Beschwerdegebihr einzubehalten (vgl. BPatGE
1, 90, 92; 26, 17, 22). Solche Billigkeitsgrinde kénnen sich zwar insbeson-
dere aus Verfahrensfehlern in der Vorinstanz ergeben. Hierbei muss jedoch
eine Kausalitat zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwen-
digkeit der Beschwerdeeinlegung bestehen. Demzufolge scheidet eine Rick-
zahlung dann aus, wenn auch ohne das Fehlverhalten das Deutsche Patent-
und Markenamt inhaltlich dieselbe Entscheidung getroffen hatte und deshalb
Beschwerde hatte eingelegt werden mussen (vgl. BPatG BIPMZ 1988, 114,
115; Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 71, Rdnr. 32). Dies ist
vorliegend der Fall, da davon auszugehen ist, dass die Markenstelle flr
Klasse 35 auch nach vorheriger Klarung des Anmeldetags und des mal3geb-
lichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Anmeldung wegen Feh-

lens der Unterscheidungskraft zurlickgewiesen hatte.

Weitere Grunde fur die Anordnung der Rickzahlung der Beschwerdegebihr
sind nicht ersichtlich und von der Beschwerdefitihrerin auch nicht vorgetragen

worden.

Die Sache ist folglich an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuver-
weisen, wobei im Rahmen der erneuten Sachprifung der zwischenzeitlich
ergangene Beschluss des 27. Senat vom 21. Juni 2010 zu der Marke "Miss
Tuning" zu beriicksichtigen sein wird (vgl. BPatG 27 W (pat) 191/09).

Grabrucker Dr. Kortbein Richterin Kortge ist an der Un-
terschrift  verhindert wegen
Dienstreise.
Grabrucker

Hu



