BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 533/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2021 023 836.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. Juli 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richte-

rinnen Kriener und Berner

ECLI:DE:BPatG:2022:270722B28Wpat533.22.0



beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2022 wird aufgehoben
und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Das Wort-/Bildzeichen (blau, grau)

PVSforu

FORTBILDUNGSINSTITUT

ist am 3. November 2021 unter der Nummer 30 2021 023 836.9 zur Eintragung als
Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register

angemeldet worden fir Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Publikationen in elektronischer und digitaler Form sowie im Internet;
elektronische und digitale Medien; Datentrager; Computerhard- und -

software;



Klasse 16:

Klasse 35:

Klasse 36:

Klasse 41:

Klasse 42:

Klasse 44:

Klasse 45:

Publikationen in gedruckter und analoger Form; Druckereierzeug-
nisse; Druckschriften; Bucher, Zeitschriften, Zeitungen, Magazine,

Prospekte, Broschiren, Flyer, Newsletter;

Werbung; Geschéftsfihrung; Unternehmensberatung und -verwal-
tung; Buroarbeiten; Erstellung von Abrechnungen; Buchfiuihrung; orga-

nisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung;

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Inkassoge-
schafte; finanzielle Beratung;

Aus- und Fortbildung; Veranstaltung und Durchfihrung von Schulun-
gen, Seminaren und Kongressen; Publikationsdienstleistungen (auch

in elektronischer und digitaler Form sowie im Internet);
Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Quali-
tatsprufung, Qualitatskontrolle und Qualitditsmanagement; Entwurf
und Entwicklung von Computerhard- und -software;

Dienstleistungen im Bereich Medizin und Gesundheitswesen;

Rechtsberatung und -vertretung; Vertretung berufsstandischer Inte-

ressen Dritter im Gesundheitswesen (politische Lobbyarbeit).

Mit Beschluss vom 27. Mai 2022 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes

besetzte Markenstelle fur Klasse 41 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender
Unterscheidungskraft gemaf 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurlckgewie-

sen. Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, ,PVS” sei die Abkirzung fur ,Privatarztli-

che Verrechnungsstelle®. Das Zeichen erweise sich daher angesichts der angemel-

deten Waren und Dienstleistungen lediglich als ein Hinweis, dass diese durch ein

Forum erbracht bzw. angeboten wirden, das bei einem zu einer privatarztlichen



Verrechnungsstelle gehdrenden Fortbildungsinstitut angesiedelt sei (vgl. BPatG 26
W (pat) 86/10 — SANAFORUM). Die angesprochenen Verkehrskreise wurden in
dem Anmeldezeichen lediglich eine beschreibende Angabe im vorgenannten Sinn
und keinen Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschéftsbetrieb erkennen. Die
zweizeilige Anordnung sowie die Verwendung der Farben blau und grau gingen
nicht tber den werbetblichen Rahmen hinaus, weshalb der grafischen Ausgestal-

tung keine eigene betriebskennzeichnende Wirkung zukomme. Die Bildelemente

PVS

der Voreintragung (30 2010 069 348) seien nicht ver-
gleichbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Mar-
kenstelle habe die Schutzhindernisse nur abstrakt und nicht anhand der konkret
beanspruchten Waren und Dienstleistungen gepruft. Es sei aber nicht nachvollzieh-
bar, welchen fur den Verkehr erkennbaren, unmittelbar beschreibenden Bezug das
angemeldete Wort-/Bildzeichen etwa zu Computerhard- und software, Geschéfts-
fuhrung, Unternehmensberatung, Versicherungswesen, Finanzwesen, Qualitats-
kontrolle, Qualitatsprifung, wissenschaftlichen oder medizinischen Dienstleistun-
gen sowie Rechtsberatung und -vertretung herstellen solle. BloR3e pauschale Be-
hauptungen genugten insoweit nicht. Das sprachunibliche Anmeldezeichen ent-
halte ,PVS* als Firmenschlagwort, das sowohl in Alleinstellung als Wortmarke als
auch in vielen anderen Kombinationen geschutzt sei. Aus diesem Grund sowie we-
gen des typischen Blautons werde es von den beteiligten Verkehrskreisen als Hin-
weis auf das Unternehmen der Anmelderin erkannt. Ferner sei die konkrete farbli-
che und gestalterische Darstellung zu bertcksichtigen. Schliel3lich seien Dritte nicht
darauf angewiesen, die konkrete Kombination in ihrer angemeldeten Form zu ver-

wenden, weshalb auch kein Freihaltebedurfnis bestehe. Aus diesem Grund sei die



PVS

Marke (30 2010 069 348) in leicht abgewandelter Form

eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 des DPMA vom
27. Mai 2022 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zuldssig und
fuhrt gemal 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Ent-

scheidung und zur Zuriickverweisung der Sache an das DPMA.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die
Entscheidung auf eine ungentigend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleis-

tungen differenzierende Begrindung gestutzt worden ist.

a) Nach 8§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene
Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das
Verfahren vor dem DPMA an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem
wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist
auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemaf3e Grundlage fur die darauf
beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962, 86, 87 —
Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere fir vdllig ungenigende oder
widerspruchliche Begriindungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).



b) Bei der Prufung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 Mar-
kenG sind grundsatzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu
wirdigen (EuGH GRUR 2007, 425 Rdnr. 32, 36 — MT&C/BMB; BGH GRUR 2009,
952 Rdnr. 9 — DeutschlandCard), wobei eine globale Begrindung ausreicht, soweit
dieselben Erwéagungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren
und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 — MT&C/BMB; GRUR
2008, 339 Rdnr. 91 — Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe fir
verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maf3gebliche Begrindung nicht fur
jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt wer-
den muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusam-
mengefasst beurteilt werden kénnen. Gegen diese Begrindungspflicht wird daher
verstol3en, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Be-

griandung gleich behandelt oder tGiberhaupt nicht gewirdigt werden.

c) Der Anmelderin ist darin zu folgen, dass die Markenstelle Uber die Zurtickweisung
der Anmeldung pauschal und ohne Differenzierung zwischen den einzelnen Waren
und Dienstleistungen entschieden hat, obwohl sich diese deutlich unterscheiden

und nicht alle in eine gemeinsame Kategorie fallen.

aa) Dies zeigt sich schon daran, dass die Markenstelle in der Begriindung des an-
gefochtenen Beschlusses auf keine einzige Ware oder Dienstleistung eingegangen
ist, obwohl die Anmelderin schon in ihrer Stellungnahme vom 9. Februar 2022 auf
den Beanstandungsbescheid vom 21. Dezember 2021 ausdrticklich ausgeftihrt hat,
dass die Schutzhindernisse nicht abstrakt, sondern im Hinblick auf die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen zu priufen seien und der pauschale Hinweis im Be-
anstandungsbescheid dem nicht genlge. Im angefochtenen Beschluss finden sich
lediglich zwei inhaltsgleiche Satze hinsichtlich des Sachbezuges des Anmeldezei-

chens zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in seiner Gesamtheit.



bb) Zudem hat die Markenstelle zwar die Bedeutung des Markenbestandteils ,PVS*
ermittelt. Zum Bedeutungsgehalt der weiteren Markenbestandteile und insbeson-
dere zur Gesamtbedeutung der Begriffskombination nach dem Verstandnis der —im
Beschluss nicht definierten — jeweils angesprochenen Verkehrskreise enthélt der

angefochtene Beschluss ebenfalls keine Ausfiihrungen.

d) Insgesamt besteht die Begriindung des angefochtenen Beschlusses im Wesent-
lichen aus einer Abfolge von Textbausteinen mit markenrechtlichen Grundsatzen
zur Unterscheidungskraft und der Ergebnismitteilung, dass das angemeldete Zei-
chen diesen Anforderungen nicht entspreche. Die Markenstelle hat es damit ver-
saumt, den verfahrensgegenstandlichen Zurickweisungsbeschluss zu begriinden
(vgl. 8 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

e) Da weder eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem ange-
meldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erkennbar ist, noch die Gesamt-
bedeutung des Anmeldezeichens — auch im Hinblick auf die angesprochenen Ver-
kehrskreise — ermittelt wurde, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von
einer eigenen abschlieRenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das
DPMA zuriick. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessodko-
nomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausibung zukommt, kann es nicht zu
den Aufgaben des Bundespatentgerichts gehéren, in der Sache die dem DPMA ob-
liegende differenzierte Erstprifung einer Anmeldung nebst umfangreicher Recher-
che durchzufthren (vgl. BPatG 28 W (pat) 505/18 — MOVE; 27 W (pat) 28/18 — RUN
FFM, 26 W (pat) 524/19 — KLEINER STECHER; 30 W (pat) 523/16 — CHROMA; 24
W (pat) 524/15 — kerzenzauber; 29 W (pat) 516/15 — Space IC; 26 W (pat) 518/17
— modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Ent-
scheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an
vorrangigen Altverfahren zu bertcksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des vor-

liegenden, erst im Juni 2022 anhangig gewordenen Verfahrens nicht zulassen.



f) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prifung einzutreten haben, ob und ge-
gebenenfalls fir welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ein Eintragungs-

hindernis festzustellen ist.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr war nach 8§ 71 Abs. 3 MarkenG
anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann,

dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden ware.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausiibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehdor versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder



6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwaltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Kriener Berner

Str



