BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 527/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 025 109.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
2. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der
Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 vom 14. April 2011
wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zuriickgewiesen wurde.

In Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 41 ,Bereitstellen von
Online-Publikationen einschlieBlich Internet-Portalen auf Servern
und unter Verwendung von Datenbanken zum Zugriff flr Dritte®
wird das Verfahren zur weiteren Prufung an das Deutsche Patent-

und Markenamt zuriick verwiesen.

Griinde

Die Bezeichnung

Sage Security Center

ist am 26. April 2010 unter Nr. 30 2010 025 109.3 als Wortmarke zur Eintragung in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fir Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 angemeldet worden, u. a.
fur folgende Dienstleistungen, wobei die Anmelderin diese der Klasse 42 zuge-

ordnet hat:

,vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Bereitstellen von
Datenbanken und Online-Publikationen, einschlief3lich Internetpor-

talen auf Servern zum Zugriff durch Dritte®.



Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse
42 hat nach vorheriger Beanstandung die Anmeldung mit Beschluss vom
14. April 2011 teilweise, namlich im Umfang der oben genannten Dienstleistungen
zurlckgewiesen. Zur Begrindung hat die Markenstelle ausgefihrt, die genannten
Dienstleistungen seien nicht, wie von der Anmelderin vorgesehen, der Klasse 42,
sondern der Klasse 38 ,Telekommunikation® der Internationalen Klassifikation von
Waren und Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken (im folgenden Nizza-
Klassifikation) zuzuordnen. Da die Anmelderin nicht in der amtsseitig gesetzten
Frist bereit gewesen sei, die beanspruchten Dienstleistungen zutreffend, namlich
in Klasse 38 zu gruppieren oder das Verzeichnis umzuformulieren, sei die
Anmeldung insoweit wegen formeller Mangel nach 88 36 Abs. 4, 32 Abs. 3, 65
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. 8 20 Abs. 1 und 3 MarkenV zurlickzuweisen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Sie ist der Auffassung, die beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen seien,

wie von ihr beantragt, in Klasse 42 zu klassifizieren und daher eintragungsfahig.

Im Anschluss auf den in der auf ihren Hilfsantrag anberaumten mundlichen Ver-
handlung vom 6. Mai 2014 erteilten Hinweis des Senates hat die Anmelderin ihr
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen mit Schriftsatz vom 13. Juni 2014

beziglich der beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen wie folgt geandert:

.Klasse 41: Bereitstellen von Online-Publikationen einschlief3lich
Internet-Portalen auf Servern und unter Verwendung

von Datenbanken zum Zugriff fur Dritte®.

Die Anmelderin hat zudem erklart, dass diese Formulierung an die Stelle der
Formulierung der von der Markenstelle in der Klasse 42 zuriickgewiesenen

Dienstleistungen treten soll. Sie hat beantragt,



den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. April 2011 aufzuheben, soweit

die Anmeldung zuriickgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige, insbesondere gemalf 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statt-
hafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, weil der vorliegenden Anmeldung
fur die beanspruchten Dienstleistungen in der gednderten Fassung keine formel-
len Anforderungen mehr entgegenstehen.

Der Senat konnte ohne erneute mindliche Verhandlung entscheiden, weil die
Anmelderin ihr Einverstandnis zur Entscheidung im schriftlichen Verfahren erteilt
hat.

1. Die Anmeldung eine Marke kann wegen formeller Fehler bei der Gruppierung,
mithin der richtigen Klassifizierung der beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zuriickgewiesen
werden, 88 36 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4, 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m.
Abs. 1 MarkenV. Das Verzeichnis muss die angegebenen Waren und Dienst-
leistungen so hinreichend klar bestimmen, dass der Schutzumfang der Marke
auch im Registerverfahren schnell, umfassend und unmissverstandlich feststellbar
ist (vgl. ndher Kirschneck, Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, Rn. 94
zu 8 32). Die Klassifikation richtet sich nach Anlagen 1 — 3 zu 8 19 MarkenV, die
der Nizza-Klassifikation entsprechen. Sofern die angemeldeten Begriffe nicht in
dieser Klassifikation enthalten sind, sind verkehrsubliche Begriffe zu verwenden.

Nach dem die Anmelderin ihre urspriingliche Formulierung aus dem patent-

amtlichen Verfahren fallen gelassen hat und nunmehr die oben genannten, mit



Schriftsatz vom 13. Juni 2014 formulierten Dienstleistungen der Klasse 41 zuord-

net, sind insoweit keine formellen Hindernisse mehr gegeben.

Die Nizza-Klassifikation enthalt in der Klasse 41 u. a. folgende Dienstleistungen:

,online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren
Publikationen; online Publikation von elektronischen Biichern und

Zeitschriften®.

Die von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. Juni 2014 beanspruchte
Dienstleistung ,Bereitstellen von Online-Publikationen® unterfallt diesen in
Klasse 41 der Nizza-Klassifikation ausdricklich genannten Begriffen. Der Zusatz
,einschliellich Internet-Portalen auf Servern und unter Verwendung von Daten-
banken zum Zugriff fur Dritte” beschreibt lediglich einzelne technische Ge-
gebenheiten des online Bereitstellens und der Nutzungsmodalitaten, die auf die
Klassenzuordnung keinen maR3geblichen Einfluss haben.

Die Begriffe sind hinreichend konkret gefasst. Die nunmehr beanspruchten,
zutreffend klassifizierten Dienstleistungen gehen auch inhaltlich Uber die urspring-
lich beantragte Fassung nicht hinaus. Die Markenstelle hat nun das Ein-
tragungsverfahren fortzusetzen und auf der Grundlage des geédnderten Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses uber die Schutzfahigkeit der angemeldeten

Bezeichnung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen zu entscheiden.

2. Die Riuckzahlung der Beschwerdegebthr ist entgegen der Anregung der
Anmelderin nicht anzuordnen. Rechtsfehler, welche die Erstattung der Gebihr
angezeigt erscheinen lassen konnten, sind nicht gegeben. Insbesondere hat die
Markenstelle die Anmeldung vor der Zurtickweisung beanstandet und der Anmel-
derin innerhalb einer angemessen Frist Gelegenheit gegeben, das Verzeichnis zu
andern. Dies ist hier fruchtlos geblieben. Die Markenstelle hat sich entgegen dem
Vortrag der Anmelderin in dem angefochtenen Beschluss auch mit dem hilfsweise

von der Anmelderin eingereichten Formulierungsvorschlag des Waren- und



Dienstleistungsverzeichnisses befasst. Andere Grinde, die vorliegend eine Ruck-
zahlung der Beschwerdegebiihr aus Billigkeitserwagungen geboten erscheinen
lassen, sind nicht ersichtlich, § 71 Abs. 3 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Metternich Dr. Schnurr Heimen

Me



