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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:130918B30Wpat25.17.0



betreffend die Marke 30 2009 001 668

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 13. September 2018 unter Mitwirkung des Richters
Merzbach als Vorsitzendem und der Richter Dr. von Hartz und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 3. April 2009 angemeldete Wortmarke

DVAG - Deutsche Verwaltungsagentur

ist am 26. Mai 2009 fir die folgenden Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung; Geschéftsfuhrung; Unternehmensverwal-

tung; Blroarbeiten

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte;

Immobilienwesen

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Wa-

ren; Veranstaltungen von Reisen



Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und
kulturelle Aktivitaten

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistun-
gen und Forschungsarbeiten und diesbezlgliche Designer-
Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleis-
tungen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Hardware

und -software

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung

von Gasten

Klasse 44: medizinische und veterindrmedizinische
Dienstleistungen; Gesundheits- und Schonheitspflege fir Men-
schen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten-

oder Forstwirtschaft

Klasse 45: juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum
Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte per-
sonliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Be-

durfnisse

unter der Nr. 30 2009 001 668 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
gefuhrte Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 26. Juni 2009 veréffentlicht wurde, ist

Widerspruch erhoben worden aus der am 13. Marz 1995 angemeldeten und am
1. Februar 1996 eingetragenen Wortmarke 39510643

DVAG



die fur folgende Dienstleistungen Schutz geniel3t:

Klasse 36: Vermogensberatung.

In dem unter Verwendung des amtlichen Vordrucks erhobenen Widerspruch vom
10. Juni 2009 hat die Widersprechende in Spalte (11) erklart, dass sich der Wider-
spruch gegen ,alle ahnlichen Waren/Dienstleistungen” der angegriffenen Marke

richte.

Mit weiterem Schriftsatz (,Widerspruchsbegriindung“) vom 21. September 2009,
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 28. September 2009,

hat die Widersprechende sodann beantragt,

,die Marke Nr. 302 009 001 668.2/45 ,DVAG - Deutsche Verwal-
tungsagentur im Markenregister hinsichtlich der Dienstleistungen
der Klasse 36 zu l6schen.”

In der Widerspruchsbegriindung vom 21. September 2009, auf die wegen ihrer
Einzelheiten Bezug genommen wird, folgen unter der Uberschrift ,Dienstleistungs-
vergleich* Ausfihrungen zu einer Identitat der sich gegeniberstehenden Dienst-
leistungen in Klasse 36; auf die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen
Marke wird nicht eingegangen.

In einem weiteren Schriftsatz vom 26. Juli 2010, eingegangen am 2. August 2010,

hat die Widersprechende wie folgt ausgefihrt:

,Die Anmelderin stellt zutreffend fest, dass eine Ahnlichkeit mit
den Dienstleistungen auf3erhalb der Klasse 36, fur die die jingere
Marke Schutz beansprucht, von der Widersprechenden nicht be-

hauptet wird.”



Mit Beschluss vom 1. August 2012 hat die mit einem Beamten des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 45 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes die angegriffene Marke 30 2009 001 668 auf den Widerspruch teilweise
geldscht, und zwar fur alle Dienstleistungen der Klasse 36 (,Versicherungswesen,;
Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilienwesen®). ,Im Ubrigen* wurde der Wider-

spruch ,als unbegrindet* zurickgewiesen

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt, nunmehr
mit dem Antrag, die angegriffene Marke ,auch fiir die Gbrigen Dienstleistungen im
Markenregister” zu I6schen. Zur Begriindung ist ausgefthrt, der Erstprifer habe in
Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 39, 41, 42, 43,

44 und 45 das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint.

Mit Beschluss vom 6. April 2017 hat die Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen
Patent- und Markenamtes die Erinnerung als unzulassig verworfen, weil die Wi-
dersprechende durch den angefochtenen Beschluss vom 1. August 2012 schon

nicht beschwert sei.

Zur Begrindung hat der Erinnerungsprifer ausgefuhrt, die Widersprechende habe
jedenfalls mit Schriftsatz vom 28. September 2009 den Widerspruch ausdricklich
auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 beschréankt. Eine spatere
.Rucknahme* dieser Beschrankung oder aber eine Erweiterung eines von vorne-
herein beschrankten Widerspruchs sei nicht méglich, sofern die Widerspruchsfrist
- wie hier - bereits abgelaufen sei (unter Hinweis auf BGH GRUR 1998, 938 -
DRAGON). Da der Erstpriufer die angegriffene Marke fir sdmtliche Dienstleistun-
gen der Klasse 36 geldscht und damit dem - auf diese Dienstleistungen be-
schrankten - Widerspruchsantrag der Sache nach vollumfanglich stattgegeben

habe, sei die Widersprechende durch den Erstbeschluss nicht beschwert.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.



Sie macht geltend, entgegen der Auffassung des Erinnerungsprifers sei die Wi-
dersprechende beschwert. Eine Beschrdnkung des Widerspruchs auf die ange-
griffenen Dienstleistungen der Klasse 36 sei dem Widerspruch vom 10. Juni 2009
nicht zu entnehmen. Das ausgefillte Feld 11 des amtlichen Vordrucks enthalte
keine entsprechende Beschrankung. Ferner enthalte auch der Antrag aus dem
Schriftsatz  vom 21. September 2009, beim Patentamt eingegangen am
28. September 2009, keine Einschrankung. Dem Antrag sei lediglich zu entneh-
men, dass die angegriffene Marke hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36
zu léschen sei; dagegen kdnne ihm nicht entnommen werden, dass der Wider-
spruch nur auf diese Dienstleistungen beschréankt sei. Dies habe auch der Erst-

prufer mit Beschluss vom 1. August 2012 so gesehen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,
die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen
Patent- und Markenamtes insoweit aufzuheben, soweit der Wider-
spruch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 39,
41, 42, 43, 44 und 45 zuruckgewiesen worden ist, und wegen des
Widerspruchs aus der Marke 39510643 die Léschung der Marke
30 2009 001 668 auch fur diese Dienstleistungen anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde der Widersprechenden ist gemal3 § 66 MarkenG statthaft und

zulassig, jedoch in der Sache ohne Erfolg.

Gemall § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen Beschliisse der Markenstellen des
Deutschen Patent- und Markenamts die Beschwerde statt. Sie steht den am Ver-
fahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Die Beschwerdeberechtigung der Wider-
sprechenden ergibt sich bereits aus ihrer Stellung als formal Beteiligte des Erinne-
rungsverfahrens. Der Erinnerungsbeschluss enthalt eine formale Beschwer, da er
der Erinnerung der Widersprechenden nicht stattgegeben hat (vgl. BPatG, Be-
schluss vom 11. April 2012, 29 W (pat) 5/09 - Ampelméannchen stehend).

Die Beschwerde ist jedoch unbegriindet. Der Erinnerungsprufer hat die Erinnerung
der Widersprechenden zu Recht als unzuldssig verworfen, da die Widerspre-
chende durch den mit der Erinnerung angefochtenen Beschluss der Markenstelle

vom 1. August 2012 schon nicht beschwert war.

1. Die Statthaftigkeit der Erinnerung setzt eine Beschwer des Erinnerungsfuhrers
voraus; mit der Erinnerung kann also nicht ein Beschluss angegriffen werden, mit
dem den Antragen des Beteiligten vollumfanglich stattgeben wurde (vgl. Ingerl/
Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 64 Rn. 3). So liegt der Fall aber hier, da die Wi-
dersprechende ihren Widerspruch auf die angegriffenen Dienstleistungen der
Klasse 36 beschréankt hat und die Markenstelle mit angefochtenem Beschluss vom
1. August 2012 die LOschung der angegriffenen Marke in diesem beantragten
Umfang angeordnet, also dem beschrankt eingelegten Widerspruch der Sache

nach vollumfanglich stattgegeben hat, im Einzelnen:

2. Entgegen dem Beschwerdevorbringen ist eine wirksame Beschrankung des
Widerspruchs auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 erfolgt.


https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE007703310&docFormat=xsl&oi=68dN7SYGpU&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE007703310&docFormat=xsl&oi=68dN7SYGpU&docPart=S

Zwar hat die Widersprechende urspringlich im Widerspruchsformular in Feld 11
erklart, dass sich der Widerspruch gegen ,alle ahnlichen Waren/Dienstleistungen”
der angegriffenen Marke richte. Hierin liegt noch keine wirksame Beschrankung
des Widerspruchs. Denn diese Formulierung beinhaltet eine fur Verfahrenserkla-
rungen unzuldssige Rechtsbedingung, da die Feststellung, welche Wa-
ren/Dienstleistungen &hnlich sind, erst im Rahmen der Entscheidung Gber den Wi-
derspruch getroffen wird; sie kann daher nur als Angriff gegen alle Waren
und/oder Dienstleistungen der jingeren Marke ausgelegt werden (vgl. Strébele/
Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 8 42 Rn. 47).

Die Widersprechende hat jedoch mit am 28. September 2009 beim Patentamt ein-

gegangenen Schriftsatz vom 21. September 2009 ausdrticklich beantragt,

,2die Marke Nr. 302 009 001 668.2/45 ,DVAG - Deutsche Verwal-
tungsagentur im Markenregister hinsichtlich der Dienstleistungen
der Klasse 36 zu lI6schen®.

Damit hat die Widersprechende ihren Widerspruch nachtraglich auf die angegrif-
fenen Dienstleistungen der Klasse 36 beschrankt. Dies ergibt sich eindeutig aus
der vorzitierten Antragsfassung sowie auch aus der weiteren Widerspruchsbe-
grundung, in der unter der Uberschrift ,Dienstleistungsvergleich® ebenso aus-
schlieBlich eine Identitat der Dienstleistungen in Klasse 36 geltend gemacht, auf
die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke jedoch nicht eingegangen
wird. Dabei ist allgemein anerkannt, dass ein Widerspruch (auch nachtraglich) auf
bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens be-
schrankt werden kann (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 42 Rn. 47 u. 49

m. w. N.).

Lediglich ergdnzend und zur Klarstellung weist der Senat darauf hin, dass die Wi-
dersprechende etwa selbst noch mit Eingabe vom 3. August 2010 ausdrucklich
daran festgehalten hat, dass ,eine Ahnlichkeit mit den Dienstleistungen auRerhalb



der Klasse 36, fur die die jingere Marke Schutz beansprucht, von der Widerspre-
chenden nicht behauptet® werde. Auch dies bestatigt, wie auch der gesamte
schriftsatzliche Vortrag der Widersprechenden vor der Erstentscheidung der Mar-
kenstelle vom 1. August 2012, noch einmal die Beschréankung des Widerspruchs

alleine auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36.

3. Eine Erweiterung bzw. Rickgangigmachung der Beschrankung des Wider-
spruchs ist innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist (nach dem Tag der
Veroffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, 8 42 Abs. 1 MarkenG)
nicht erfolgt. Die Widerspruchsfrist endete vorliegend am Montag, den
28. September 2009 (88 188 Abs. 2, 193 BGB, vgl. Strébele/Hacker/Thiering,
a.a. 0., 842 Rn. 29). Bereits die Beschrankung des Widerspruchs auf die
Dienstleistungen der Klasse 36 mit Eingang vom 28. September 2009 ist demnach
am letzten Tag der Widerspruchsfrist erfolgt (zur Zulassigkeit von Beschrankun-
gen des Widerspruchs auch nach Ablauf dieser Frist vgl. Strobele/ Hacker/
Thiering, a. a. O., 8 42 Rn. 49).

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr zulassig ist dagegen eine Erweite-
rung des Widerspruchs bzw. die Rickgangigmachung einer friheren Einschran-
kung (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; BPatG BIPMZ 2014, 63, 65 -
- GIRODIAMANT/DIAMANT; Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8§ 42 Rn. 49), so
dass samtliche spateren (hier zudem dem Beschluss der Markenstelle vom
1. August 2012 nachgehenden) Erklarungen der Widersprechenden, wonach un-
beschrankt alle Dienstleistungen der jingeren Marke angegriffen wirden, flr den
Umfang des Widerspruchs unbeachtlich bleiben. Angesichts der Fristgebunden-
heit des Widerspruchs kann fur den Umfang des Widerspruchs auch nichts daraus
hergeleitet werden, dass der Erstprifer die Beschrankung des Widerspruchs un-
beachtet gelassen hat (vgl. so schon ausdricklich BGH, GRUR 1998,
938 - DRAGON) bzw. dass die Widersprechende sich diese Entscheidung inso-
weit, freilich lange nach Ablauf der Widerspruchsfrist, zu eigen gemacht hat (BGH,
a. a. O. - DRAGON).
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c) Somit verbleibt es dabei, dass der Widerspruch auf die angegriffenen Dienst-
leistungen der Klasse 36 beschrankt ist. Da der Erstprifer die Loschung der an-
gegriffenen Marke in diesem Umfang angeordnet hat, ist dem - beschrankten -
Widerspruchsantrag der Sache nach vollumfanglich stattgegeben worden. Damit
ist die Widersprechende durch den Erstbeschluss vom 1. August 2012 schon nicht
beschwert, so dass der Erinnerungsprifer die hiergegen gerichtete Erinnerung zu

Recht als unzuldssig verworfen hat.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgrinde fir die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch
sonst ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Widersprechenden das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften iber 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 Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-

lich einzulegen.

Merzbach Dr. von Hartz Dr. Meiser

Pr



