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Schwabenpost vs. Papaya -
Bindung des Deutschen Patent- und Markenamts
an Voreintragungen unter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes

A. Einleitung

Die Deutsche Vereinigung fir gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht hat mich zu dieser Tagung eingeladen, weil ich mich kirz-
lich zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in einer Marken-
rechtssache offentlich gedufRRert habe. Ich freue mich uber die Einla-
dung und sehe darin eine Ermutigung, mich noch einmal als Aul3en-
seiter in einem mir fremden Rechtsgebiet zu Wort zu melden. Eine
Aul3enseiterposition kann nttzlich sein. Der Blick Gber den Tellerrand
bringt manchmal neue Einsichten, auch dem Aul3enseiter selbst. So
ist es mir ergangen, als ich mich im vergangenen Jahr mit einem
Aufsatz in der GRUR gegen eine uneinheitliche Behdrden- und Ge-
richtspraxis im Markenrecht wandte. Ich war durch ein Gesprach mit
Kollegen auf diesen Befund gestol3en, der mich aus verfassungs-
rechtlicher Sicht interessierte. Diese Sichtweise will ich auch hier vor-
tragen.

Meine These lasst sich wie folgt zusammenfassen: Behérde und Ge-
richt sind an den Gleichheitsgrundsatz gebunden. Sie missen daher
bei ihren Entscheidungen stets prifen, wie vergleichbare Félle ent-
schieden worden sind. Wirde die Ablehnung einer Eintragung zu ei-
ner Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG fuhren, missen sie eine Losung
finden, die das Grundrecht des Antragstellers mit den markenrechtli-
chen Vorgaben im Wege praktischer Konkordanz zum Einklang
bringt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine stattgebende
Entscheidung geboten sein. Ich werde darauf spater noch naher ein-
gehen.

B. Neue Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
I. Beiladungsbeschllisse

Der 29. Senat des Bundespatentgerichts ist zu einer ahnlichen Auf-
fassung gelangt. Auch er hat sich damit in eine Aul3enseiterposition
begeben. Angekiindigt hat sich der Meinungsumschwung in mehre-
ren Beiladungsbeschlissen in markenrechtlichen Beschwerdeverfah-
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ren®. Die Beschwerdefiihrer hatten ablehnende Entscheidungen u. a.
mit der Begrindung angefochten, das DPMA habe in gleichgelager-
ten Fallen mehrfach anders entschieden. Der beigeladenen Behérde
sollte Gelegenheit gegeben werden, sich zu den Vergleichsfallen zu
auf3ern und die Griinde fur die Ungleichbehandlung darzulegen. Das
Amt hat davon allerdings einen tberaus zurtickhaltenden Gebrauch
gemacht. In seiner Stellungnahme lasst es sich auf die Vergleichsfal-
le nicht ein, sondern schildert im Wesentlichen die behdrdlichen
Gepflogenheiten im Bemihen um eine koordinierte Entscheidungs-
findung.

Fur einen AuRenstehenden wie mich sind die Beiladungsbeschliisse
eine nahe liegende prozessuale MalRnahme. Die Behorde, die ei-
gentlich als Vertreterin der Bundesrepublik in der Beklagtenrolle auf-
treten sollte, kann nur auf diesem Wege Uberhaupt in das Gerichts-
verfahren einbezogen werden. Das Bundespatentgericht hat dies
Mittel jedenfalls im Zusammenhang mit einer Erdrterung einer un-
gleichen Behordenpraxis gleichwohl bis dahin noch nie genutzt. Bis-
her ist es entsprechenden Einwanden nicht weiter nachgegangen.
Die stereotype Begrindung lautete: Wenn die angefochtene Ent-
scheidung mit dem geltenden Recht im Einklang stehe, kdnnten an-
ders lautende Entscheidungen in gleichgelagerten Fallen nur unzut-
reffend sein. Es gebe keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Un-
recht.

Il. Der Papaya-Beschluss

Der 24. Senat hat auf die Beiladungsbeschliisse in einem eingehend
begriindeten Beschluss vom Januar 2007 reagiert®. Die Beschwerde
war gegen die Ablehnung der Eintragung der Marke ,Papaya“ fur ei-
nen Restaurantbetrieb, Einzelhandel mit Fertiggerichten und Cate-
ring mangels Schutzfahigkeit gerichtet. Der Anmelder hatte u. a. ein-
gewandt, fur dieselben oder vergleichbare Dienstleistungen seien die
Marken ,Banane®, ,Léwenzahn®, ,Kaktus®, ,Citrus®, ,Tabasco®, ,Li-
mon“ sowie ,Bohne und Malz“ eingetragen worden. Danach lag of-
fenbar eine durch nichts gerechtfertigte Ungleichbehandlung gleicher
Sachverhalte vor. Das wird im Beschluss des 24. Senats zwar nicht
explizit festgestellt, aber im Ergebnis auch nicht geleugnet.
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Der Senat wies den Einwand der Ungleichbehandlung mit der tbli-
chen Begriindung zurtck, die Eintragung identischer oder vergleich-
barer Marken entfalte fur das DPMA keinerlei verbindliche Bedeu-
tung. Aus der Eintragung einer Marke ergebe sich kein Anspruch auf
Wiederholung derselben - moglicherweise fehlerhaften - Entschei-
dung. Der Behorde stehe kein Ermessensspielraum zu. Sie habe le-
diglich die Vereinbarkeit der Eintragung mit dem geltenden Recht zu
prufen. Dies sei auch mit Ricksicht auf die wettbewerbsbeschran-
kende Wirkung von Eintragungen geboten. Auch das Prinzip des
Vertrauensschutzes rechtfertige nicht die Berticksichtigung von Vor-
eintragungen.

Die Behotrde musse zwar bestrebt sein, die Einzelfallgerechtigkeit mit
der standigen Verwaltungspraxis moglichst in Einklang zu bringen.
Angesichts der dynamischen Entwicklungen im Markenrecht sei dies
aber praktisch nicht erreichbar. Durch innerdienstliche Weisungen
lasse sich die Einheitlichkeit nicht herstellen. Es sei sogar rechtlich
bedenklich, wenn die Prufer in der inzwischen aufgehobenen Dienst-
anweisung von 1995 zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit
abweichenden Vorentscheidungen aufgefordert wiirden. Die Uber-
prifung der RechtmaRigkeit einer friiheren Entscheidung falle nicht
in die Zustandigkeit der Markenstelle in anderen Verfahren. Die Vor-
entscheidung enthalte auch keine nachvollziehbare Begriindung.
Letztlich sei die Frage der Einheitlichkeit der Amtspraxis auch nicht
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

[ll. Schwabenpost und Volkshandy

Der 29. Senat hat in zwei Vorlagebeschliissen nach Art. 234 EVG
dem EuGH Fragen zur Chancengleichheit im Wettbewerb bei unglei-
cher Eintragungspraxis vorgelegt. Es geht um die Falle ,Schwaben-
post“* und ,Volkshandy*>. Die Marke ,Schwabenpost‘ wurde vom
DPMA als nicht schutzféahig fir die Dienstleistungen der Klassen 16
(Aufkleber, Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwaren),
38: (Telekommunikation u. a.) und 39 (Transportwesen, Nachrich-
tenuberbringung usw.) angesehen. Die Anmelderin hatte gerugt,
dass in mindestens 14 Fallen ahnlich gebildete Zeichen mit ,Post®
und einer geographischen Bezeichnung fir dieselben Dienstleistun-
gen eingetragen worden seien. Im Beschluss zur Marke ,Volkshan-
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dy“ waren zahlreiche vergleichbare Marken zugunsten des Anmel-
ders selbst eingetragen worden.

Das Gericht wollte den gerlgten Gleichheitsverstél3en nachgehen,
sah sich aber durch die Rechtsprechung des EuGH zu den Gemein-
schaftsmarken daran gehindert. Durch die Vorlagebeschliisse hat es
die strittige Frage der Ungleichbehandlung im deutschen Marken-
recht jedenfalls einer héchstrichterlichen Klarung zugeftihrt. Diese
Absicht hat den Senat wohl auch maRgeblich geleitet. Einen Hinweis
darauf gibt Eisenfihr in seiner Besprechung des ,Schwabenpost-
Beschlusses™. Er erwagt, dass der 29. Senat der Beschwerde hatte
stattgeben kénnen, und fugt hinzu: ,Vermutlich hatte sich der Prasi-
dent des DPMA ... dagegen gar nicht gewehrt und selbst eine mogli-
cherweise zugelassene Rechtsbeschwerde nicht eingelegt, weil es
sich aus der Sicht des Amtes um eine Einzelfallentscheidung im Sin-
ne der geltenden Prifungsrichtlinien gehandelt hatte. Und alles ware
beim Alten geblieben.“ Das heifit: eine Offnung des Weges zum BGH
ware folgenlos geblieben. Eine Vorlage an das Bundesverfassungs-
gerichts nach Art. 100 Abs. 1 GG war nicht mdglich, weil die Verfas-
sungsmalfigkeit von Normen des Markengesetzes nicht in Frage
steht.

Das Bundespatentgericht hat dem EuGH die folgenden Fragen vor-
gelegt:

1. Fordert Art. 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 eine
Gleichbehandlung von Anmeldern, die untereinander im Wett-
bewerb stehen, bei der Eintragung von Marken zur Sicherung
der Gleichheit der Wettbewerbschancen?

2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen
auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzu-
gehen und dabei Vorentscheidungen der Behérde in gleich ge-
lagerten Fallen in die Prifung einzubeziehen?

3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wett-
bewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung und
Anwendung von Art. 3 RL 89/104 EWG zu bericksichtigen,
wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?

4. Wenn Fragen zu 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss
dann eine nationale gesetzliche Mdglichkeit bestehen, dass zur
Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs die nationale
Behorde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtig-
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keitsverfahren friher zu Unrecht eingetragener Marken einzu-
leiten?

Der Senat vertritt dazu im Wesentlichen den folgenden Standpunkt:
Der im Gemeinschaftsrecht verankerte Grundsatz der Chancen-
gleichheit verpflichte die Behdrde, die Voreintragungen in ihre Ent-
scheidungen einzubeziehen, um willkirliche Entscheidungen zu
vermeiden, die die Wettbewerb verzerrten. Bei unveranderten rech-
tlichen und tatséchlichen Verhéaltnissen misse die Behorde ebenso
entscheiden wie in den Vorentscheidungen. Dies miisse vom Gericht
Uberpruft werden. Die Behorde sei an den im Gemeinschaftsrecht
verankerten Gleichheitssatz gebunden und misse die Chancen-
gleichheit im Wettbewerb beachten. Das Gericht misse gegebenen-
falls von Amts wegen prufen, ob die Marke durch die Entscheidungs-
praxis in der Verkehrsauffassung Unterscheidungskraft erlangt habe.
Vorliegend liege eine Ungleichbehandlung vor. Die Behdrde habe in
zahlreichen Vorentscheidungen die Schutzfahigkeit vergleichbarer
Zeichen bejaht. Eine Anderung der rechtlichen oder tatsachlichen
Verhéltnisse sei weder vorgetragen noch ersichtlich. Eine willkirliche
Verletzung der Chancengleichheit sei daher nicht von der Hand zu
weisen.

Die Verwaltungspraxis der Behorde entspreche nicht der Richtlinie
89/104/EWG, nach der in allen Mitgliedstaaten grundsétzlich gleiche
Eintragungsvoraussetzungen zu gelten hatten. Die Mitgliedstaaten
mussten eine vergleichbar stringente Prifungspraxis verfolgen und
zu diesem Zweck etwa auch eine Beispielliste erstellen. Dieser For-
derung werde die in einer Richtlinie der Behérde enthaltene Mal3ga-
be nicht gerecht, dass jede Anmeldung als ein fir sich gesondert zu
beurteilender Einzelfall zu behandeln sei, und dass Voreintragungen
auch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz keinen Anspruch auf
Eintragung begrinden kénnten.

Aus dem auch im Gemeinschaftsrecht verankerten allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz ergebe sich eine Selbstbindung der Verwaltung
dahin, dass sachlich unbegriindete Abweichungen von einer bisher
geuibten Praxis im Einzelfall, nicht jedoch generelle Anderungen fur
die Zukunft unzuléssig seien. Das DPMA sei als Behorde diesem
Grundsatz verpflichtet, die einzelnen Prifer seien an die Vorgaben
der Behorde gebunden. Der Umstand, dass im Jahr rund 70.000
Anmeldungen zu prifen seien, &ndere daran nichts.

Eine Ungleichbehandlung durch die intransparente Behdrdenpraxis
ergebe sich auch mit Bezug auf die Gemeinschaftsmarke. Wettbe-
werber konnten sich im Vergleich zu Konkurrenten weder auf dem



nationalen Markt noch auf dem Binnenmarkt verlasslich positionie-
ren. Das Gericht sei nicht nur einmalig, sondern immer wiederkeh-
rend mit der Ruge willktrlicher Ungleichbehandlung befasst. Im Ver-
einigten Konigreich werde durch umfangreiche Prufungsvorgaben ei-
ne derartige Praxis vermieden. Ebenso habe das Harmonisierungs-
amt fur den Binnenmarkt in einer umfangreichen Vorgabe allgemeine
Prinzipien sowie Beispielfalle zur Klassifikation entwickelt, durch die
einer Ungleichbehandlung entgegengewirkt werde.

Das Gericht méchte die Voreintragungen zwar nicht im Einzelnen
Uberprufen, aber doch in seine Entscheidung einbeziehen, um zu
klaren, ob eine willkiirliche Benachteiligung vorliege. Daflr gebe es
vorliegend erhebliche Anhaltspunkte. An einer Einbeziehung sehe es
sich jedoch sowohl durch die Rechtsprechung der nationalen Gerich-
te als auch durch die des EUGH zu den Gemeinschaftsmarken ge-
hindert. Dies wird im Einzelnen naher ausgefuhrt.

Der Vorlagebeschluss zum Volkshandy unterscheidet sich vom Fall
Schwabenpost im Wesentlichen dadurch, dass das Amt in einer lan-
gen Reihe von Vorentscheidungen vergleichbare Marken des An-
melders selbst eingetragen hatte. Der Senat machte in seiner Be-
grindung daher zusatzlich den Gesichtspunkt des Vertrauensschut-
zes geltend. Darauf soll hier nicht ndher eingegangen werden.

Wie der EuGH entscheiden wird, lasst sich noch nicht absehen.
Wenn das Gericht bei Anwendung des europarechtlich verankerten
Gleichheitsgrundsatzes denselben Standard wie das deutsche Ver-
fassungsrecht wahrt’, wird man erwarten kénnen, dass er dem vor-
legenden Senat den Weg zu einer Bertcksichtigung vergleichbarer
Vorentscheidungen unter dem Aspekt der Ungleichbehandlung frei
macht.

C. Verfassungsrechtliche Beurteilung

Ich teile in der Sache, wie bereits angedeutet, den vom 29. Senat in
seinen Vorlagebeschlissen eingenommenen Standpunkt und sehe
hier von einer erneuten Darlegung meiner Erwagungen ab. Man darf
auf die Antworten des Européaischen Gerichtshofs gespannt sein.
Mein Fach ist das deutsche Verfassungsrecht, und hier ist vor allem
anderen eine Losung des Problems zu suchen, vor das das Bundes-
patentgericht sich gestellt sieht. Im Ubrigen diirfte die gemeinschafts-
rechtliche Losung sich nicht wesentlich vor der nationalen unter-
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scheiden; denn der Gleichbehandlungsgrundsatz, um den es in ers-
ter Linie geht, ist in beiden Rechtsordnungen in annahernd gleicher
Weise verankert. Der im Gemeinschaftsrecht verburgte Anspruch auf
Chancengleichheit im Wettbewerb ist fur die vorliegende Problematik
wohl eher noch deutlicher ausgepragt als im nationalen Verfassungs-

recht.

Meine Auffassung habe ich in dem schon erwahnten Beitrag fur die
Zeitschrift GRUR im Einzelnen dargelegt®. Da ihre Lektiire wahr-
scheinlich fur alle zum Pflichtpensum geh6ért, kann ich mich hier auf
eine knappe, thesenhafte Zusammenfassung beschranken:

Gleiche Sachverhalte dirfen nach dem allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz nur dann unterschiedlich behandelt werden,
wenn es dafir Grunde gibt, die nach Bedeutung und Tragwei-
te die Ungleichbehandlung rechtfertigen.

Art. 3 Abs. 1 GG ist als geltendes Recht sowohl vom DPMA
als auch vom Bundespatentgericht bei seinen Entscheidungen
zu beachten. Das folgt aus der Geltung der Grundrechte als
unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 Abs. 3 GG).

Das DPMA muss auf eine Gleichbehandlung gleichartiger Ein-
tragungsantrage bedacht sein. Die Richtlinie von 1995 zeigt,
wie das gehen kann. Die derzeit geltende Regel, dass jede
Eintragung als Einzelfall zu behandeln ist, tragt angesichts der
Vielzahl der zu bearbeitenden Antrage dem Gleichbehand-
lungsgebot nicht angemessen Rechnung.

Das Bundespatentgericht darf die substantiierte Rlige einer
Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG nicht Ubergehen, wenn die
Beschwerde nicht schon aus markenrechtlichen Griinden er-
folgreich ist.

Das Gericht muss zunachst prifen, ob eine ungerechtfertigte
Ungleichbehandlung vorliegt. Das fuhrt zu den folgenden Fra-
gen, die von Amts wegen aufzuklaren sind: Betreffen die Vor-
eintragungen vergleichbare Sachverhalte, wenn ja: ist die Un-
gleichbehandlung sachlich gerechtfertigt, sei es durch eine ge-
lauterte Rechtsauffassung, sei es durch tatsachliche Entwick-
lungen. Dem DPMA ist Gelegenheit zu geben, die Griinde fir
die Ungleichbehandlung darzulegen. In der Regel wird es bei-
zuladen sein.

®) FN1



Stellt das Gericht eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleich-
behandlung fest, dann verletzt die ablehnende Entscheidung
Art. 3 Abs. 1 GG. Das ist grundsétzlich auch dann der Fall,
wenn die angefochtene Entscheidung im Einklang mit dem
einfachen Recht steht.

Das hoherrangige Verfassungsrecht erfordert im Falle der Kol-
lision mit einfachem Recht eine Losung im Wege praktischer
Konkordanz. Das Gewicht der Grundrechtsverletzung muss
mit der markenrechtlichen Rechtslage bestmdéglich in Einklang
gebracht werden.

Die Grundrechtsverletzung ist umso gewichtiger, je starker der
Anmelder durch die Versagung der Eintragung im Wettbewerb
benachteiligt wird. AufRerdem sind die Grunde, die fur die Un-
gleichbehandlung sprechen, zu bericksichtigen. Je tUberzeu-
gender sie sind, desto geringer ist die Gleichheitsverletzung
zu bewerten. Gibt es keine sachlichen Grunde und erweist
sich die Entscheidung damit als willktrlich, wird in das Grund-
recht des Art. 3 Abs. 1 GG besonders schwerwiegend eingeg-
riffen.

Die markenrechtlichen Versagungsgrinde wiegen umso
leichter, je eher eine Eintragung als vertretbar hingenommen
werden kann. In rechtlicher Hinsicht kommt es danach darauf
an, inwieweit eine stattgebende Entscheidung mit einer me-
thodisch korrekten Auslegung der einschlagigen Vorschriften
vereinbar ist, auch wenn diese Auffassung nicht der Meinung
des Gerichts entspricht. In tatsachlicher Hinsicht ist der Wahr-
scheinlichkeitsgrad der Prognose in Rechnung zu stellen, auf
der die Einschatzung der maf3geblichen Verkehrsauffassung
und damit die Schutzfahigkeit der Marke beruht.

Liegt danach eine gewichtige Grundrechtsverletzung vor und
erscheint eine stattgebende Entscheidung vertretbar, dann ist
der Beschwerde stattzugeben, andernfalls ist sie zuriickzu-
weisen. Das DPMA muss sich in kiinftigen Féllen an der Aus-
legung des Markenrechts durch das Gericht orientieren. Die
gerichtliche Entscheidung ist ein hinreichend gewichtiger
Grund, die friihere Praxis aufzugeben. Eine Selbstbindung der
Behorde an eine rechtswidrige Praxis ist damit ausgeschlos-
sen.



D. Rechtsmittel

Da diese Tagung Uberwiegend von Anwalten besucht wird, méchte
ich im Folgenden erdrtern, welche Rechtsmittel den Beschwerdefiih-
rern zur Verfigung stehen, wenn das Bundespatentgericht die Rlge
einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes zurtickweist. In ers-
ter Linie kommt naturlich die Rechtsbeschwerde an den Bundesge-
richtshof in Betracht. Sie muss jedoch, soweit nicht bestimmte Ver-
fahrensvorschriften verletzt sind, vom Beschwerdegericht ausdrick-
lich zugelassen werden (8 83 Abs. 1 MarkenG). Eine Nichtzulas-
sungsbeschwerde sieht das Markengesetz nicht vor.

Die Rechtsbeschwerde ist von Amts wegen u. a. zuzulassen, wenn
die Rechtssache grundsatzliche Bedeutung hat (§ 83 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG). Das ist jedenfalls jetzt der Fall, nachdem ein Senat des
Bundespatentgerichts die Ungleichbehandlung von Eintragungsant-
ragen durch das BPMG abweichend vom bisherigen Meinungsstand
beurteilt hat und dieser Standpunkt auch in der neueren Literatur ver-
treten wird®. Eine Klarung durch den BGH ist dringlich, weil es im
Bundespatentgericht kein Verfahren flr die interne Bereinigung ab-
weichender Standpunkte einzelner Senate gibt. Eine Divergenzzu-
lassung ist zwar nicht vorgesehen, aber bei abweichenden Entschei-
dungen liegt ohnehin in aller Regel ein Fall von grundsatzlicher Be-
deutung vor.

Leider scheinen alle Senate des Bundespatentgerichts, die der bis-
herigen Linie treu geblieben sind, keinen grundsatzlichen Klarungs-
bedarf zu sehen. Mehrere Senate bekraftigen die Uberkommene Auf-
fassung, ohne die Vorlagebeschliisse auch nur zu erwahnen. So der
32. Senat in den Beschliissen zur Bezeichnung ,FOCUS SCHULE**°
und zum Zeichen ,Nindokai“**, der 28. Senat in den Beschliissen zu
den Zeichen ,Ostalb Mail“*? und ,BIO-BAR*" und schlieBlich der 24.
Senat im Beschluss zum Zeichen ,MONZA“**. Die Schwabenpost-
entscheidung wird nur im Nindokai-Beschluss erwahnt, ohne aller-
dings naher darauf einzugehen. Der Senat begnugt sich insofern mit
dem kryptischen Hinweis, der darin vertretenen ,teilweise abwei-
chenden Ansicht® sei nicht zu folgen. Die Beschlusse zu ,Ostalb
Mail“ und ,MONZA* deuten die Kontroverse mit dem verschamten
Hinweis an, die herrschende Lehre sei ,nahezu unumstritten®. Kein
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Wort davon, dass ein Senat desselben Gerichts die Gegenmeinung
in zwei aufwandig begriindeten Beschliissen vertritt. Man kann daher
wohl nicht damit rechnen, dass ein Senat des Bundespatentgerichts
eine Zuruckweisung der Gleichbehandlungsrige zum Anlass fur die
Zulassung der Rechtsbeschwerde nimmt.

Allerdings wird in einigen Beschliissen vorsichtshalber nun doch die
Vergleichbarkeit des angemeldeten Zeichens mit Voreintragungen
untersucht und verneint. So etwa in den Beschlissen zu den Zeichen
, LILAC**®, Brand Status“*® und ,webCenter“!’. Keiner der Beschliis-
se lasst jedoch erkennen, dass er die Auffassung des 29. Senats
teilt. In ,webCenter* wird die herkdmmliche Auffassung ausdricklich
bekraftigt, ohne dazu einen argumentativen Beitrag zu leisten.

Der Weg uber eine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof
scheint danach jedenfalls bis auf weiteres versperrt zu sein. Der
Bundesgerichtshof wird, soweit ich sehe, schlicht ausmandvriert. Die
Senate des Bundespatentgerichts, die die Unbeachtlichkeit von
Gleichheitsverletzungen vertreten, sehen tber die grundséatzliche
Bedeutung dieser Frage geflissentlich hinweg, wohl auch um die im
Haus etablierte Rechtsprechung gegen eine obergerichtliche Korrek-
tur abzuschirmen. Der 29. Senat hat ein einschlagiges Verfahren in
der Folge seiner Vorlagebeschlisse bis zur Entscheidung des EuGH
ausgesetzt'® und wird voraussichtlich auch bis auf Weiteres so ver-
fahren.

In dieser Lage kann nur die Verfassungsbeschwerde gegen ableh-
nende Entscheidungen der Mehrheitssenate weiter helfen. Mit dem
entsprechenden Beschluss des Bundespatentgerichts ist der
Rechtsweg ausgeschopft, wenn die Rechtsbeschwerde nicht zuge-
lassen wird. Der Beschwerdefihrer kann in der Sache eine Verlet-
zung von Art. 3 Abs. 1 GG und je nach Fallgestaltung Art. 12 Abs. 1
und Art. 14 Abs. 1 GG geltend machen. Gleichzeitig wére eine Ver-
letzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2
GG) wegen der Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde zu ruigen.
Das Bundesverfassungsgericht kdnnte dann die angegriffene Ent-
scheidung aufheben, die Sachentscheidung aber zunéachst dem
Bundesgerichtshof Giberlassen, der ja in erster Linie zur Kontrolle des
Bundespatentgerichts berufen ist.

%) vom 30.01.08 - 26 W (pat) 70/06 -
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%) Beschluss vom 02.04.2008 - 29 W (pat) 78/06 -
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Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann das Recht auf den
gesetzlichen Richter verletzen. Normen, die ein Gericht verpflichten,
ein anderes Gericht mit der Sache zu befassen, regeln das Recht der
Betroffenen auf den gesetzlichen Richter. Das Bundesverfassungs-
gericht hat mehrfach entschieden, dass die Verletzung von Vorlage-
pflichten Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG verletzen kénnen®. Firr die Versa-
gung einer gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsmittelzulassung kann
nichts anderes gelten. Ebenso wie bei der Verletzung einer Vorlage-
pflicht wird durch die rechtswidrige Nichtzulassung eines Rechtsmit-
tels dem Rechtssuchenden der Zugang zu einer Instanz verwehrt,
die der Gesetzgeber ihm einraumen wollte?®. Nach einem Kammer-
beschluss vom 23.06.2000 wird zudem Art. 19 Abs. 4 GG verletzt,
wenn Vorschriften Gber die Zulassung eines Rechtsmittels in einer
Weise ausgelegt und angewendet werden, die den Zugang zum Be-
rufungsgericht in unzumutbarer, aus Sachgrinden nicht mehr zu
rechtfertigender Weise erschwert™.

Nun ist allerdings nicht jede fehlerhafte Anwendung oder Nichtbeach-
tung einer einfachgesetzlichen Verfahrensvorschrift und nicht jedes
unsorgfaltige Arbeiten der Gerichte zugleich eine Verfassungsverlet-
zung. Die Grenze zur Verfassungswidrigkeit ist vielmehr erst tiber-
schritten, wenn die - fehlerhafte - Auslegung und Anwendung einfa-
chen Rechts willkirlich ist. Aul3erdem liegt eine verfassungswidrige
Entziehung des gesetzlichen Richters durch eine richterliche Zustan-
digkeitsentscheidung vor, wenn das Gericht Bedeutung und Tragwei-
te von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend verkennt®.

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, lasst sich nur fallbezogen be-
antworten. Die Frage der Gleichbehandlung musste jedenfalls im
Verfahren vor dem Bundespatentgericht vom Beschwerdefiihrer in
angemessener Argumentationsdichte schriftsatzlich vorgetragen
werden, so dass dem Gericht die grundsatzliche Bedeutung der Sa-
che schlechterdings nicht verborgen bleiben kann und dieser Um-
stand aktenkundig ist. Anzuraten ist auch ein ausdrtcklicher Antrag
auf Zulassung der Rechtsbeschwerde. Das Bundesverfassungsge-
richt handhabt den Grundsatz der Subsidiaritat bekanntlich streng
und nicht immer eindeutig vorhersehbar®. Wer Verfassungsbe-
schwerde einlegt, muss alle ihm zu Gebote stehenden Méglichkeiten

%) BVerfGE 13, 132 <143>; 82, 6 <17 f.>; 87, 282 <285>; 96, 68 <77 f.>; 109, 13 <23 f.>;
82, 259 <195 ff.>

20) vgl. dazu etwa BVerfGE 82, 6 <17 f>

21) - 1 BvR 830/00 - DVBI. 2000, 1686, NVwZ 2000, 1163; zust. Anmerkung von Hartmut Fi-
scher, DVBI. 2000, S. 393 und J6rg Schmidt, VBIBW 2000, S. 393

2y BVerfGE 87, 282 <285 f.>

%) Liibbe-Wolff, EUGRZ 2004, S. 669 ff.



ausgeschdpft haben, um die Grundrechtsverletzung zu vermeiden.
Dazu kbnnte auch ein Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde
gehdren, auch wenn sie von Amts wegen zu erfolgen hat. Auf weite-
re Einzelheiten zur Verfassungsbeschwerde ist hier nicht einzuge-
hen. Ich personlich zweifele nicht daran, dass das Bundesverfas-
sungsgericht eine flagrante Strategie der Abschirmung gegen die
hochstrichterliche Uberpriifung einer umstrittenen Rechtsauffassung
nicht hinnehmen und zumindest die Nichtzulassung der Rechtsbe-
schwerde beanstanden wird.

E. Gleichbehandlung in der Behotrde

Ich wende mich jetzt der Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes
durch das DPMA zu. Der 29. Senat hat sich dazu in seinen Vorlage-
beschlissen kritisch geauf3ert und mit deutlichen Worten Abhilfe ge-
fordert. Er beanstandet vor allem die in den innerbehérdlichen Rich-
tlinien festgelegte MalRgabe, dass grundsatzlich jeder Antrag als Ein-
zelfall zu behandeln sei. Das Gericht fordert eine Riickkehr zu der
Richtlinie von 1995, die verfahrensmalige Vorkehrungen zur Beach-
tung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorsah®*. Im Papaya-
Beschluss wird demgegeniber die neue Regelung ausdrticklich ver-
teidigt.

Die mal3gebliche Passage lautete:

,Die Recherche ... bezieht die Rechtsprechung sowie die Amts-
praxis ein ... Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer
einheitlichen Prufungspraxis, fur die alle zur Verfiigung stehen-
den Mdglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung zu
nutzen sind. ... Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zeichen
fur vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der
Markenstellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheit-
liche Beurteilung herbeizufihren, insbesondere durch Mitwir-
kung der Abteilungsleiter.”

Demgegentiiber heifl3t es jetzt*:

~Jede Anmeldung ist ein fir sich gesondert zu beurteilender
Einzelfall. ... Bestehende Eintragungen nationaler Marken fih-
ren weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheits-
grundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung.”

Yy Richtlinie vom 27.10.1995, BIPMZ 1995, S. 378 ff. unter 11l 4 a)
%) Richtlinie vom 13.06.2005, BIPMZ 2005, S. 245 ff. unter IV 5.3

12



13

Ausgangspunkt fir die Beurteilung der Behordenpraxis ist die Besin-
nung auf die strikte Grundrechtsbindung des Amtes als ,vollziehende
Gewalt® im Sinne von Art. 1 Abs. 3 GG. Es handelt sich um eine mo-
nokratisch strukturierte Behorde. Die einzelnen Prifer sind an die
Weisungen des Prasidenten gebunden. Dieser hat allein die Ent-
scheidungen des Amtes dem Biirger gegeniiber zu verantworten®,
Diese Rechtslage ist durch das bekannte Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom Juni 1959 geklart?’. Das Bundesverfassungsge-
richt hat sie im Jahre 2003 noch einmal bestétigt?®. Es weist die Ver-
fassungsbeschwerde von mehreren Beamten zurtck, die im Zu-
sammenhang mit einer Arbeitszeitregelung geltend gemacht hatten,
ihre Tatigkeit unterscheide sich nicht von der eines Richters am Bun-
despatentgericht. In den Grunden fuhrt es aus, das DPMA sei Ver-
waltungsbehorde. Die Tatigkeit der Beschwerdefihrer gehore nicht
zur Rechtsprechung. Daran andere auch die justizférmige Ausgestal-
tung des Verwaltungsverfahrens nichts.

Die direkte Bindung an den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG be-
deutet, dass die Behorde verpflichtet ist, gleiche Sachverhalte gleich
zu behandeln, solange nicht hinreichend gewichtige Griinde Abwei-
chungen rechtfertigen. Dem 29. Senat ist dahin zuzustimmen, dass
die geltenden Richtlinien dies nicht sicherstellen. Wenn, wie es dort
heil3t, jede Anmeldung als ein fur sich gesondert zu beurteilender
Einzelfall zu behandeln ist, kbnnen bei der Fulle der Anmeldungen,
der Vielzahl der Prifer und der Komplexitat der Rechtsgrundlagen
Ungleichbehandlungen nicht ausbleiben. Allein die Haufigkeit, mit der
Serien von abweichenden Vorentscheidungen beim Bundespatent-
gericht gertigt werden, bestétigt dies. Es ist nicht Ubertrieben, unter
dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 GG von einem Missstand zu spre-
chen. Die alte Fassung der Richtlinien war sicher auf dem richtigen
Weg.

Im Papaya-Beschluss wird allerdings gerade dies in Frage gestellt.
Die Richter aufdern sogar ,rechtliche und tatsachliche Bedenken® ge-
gen die alte Regelung. Diese wird als untauglicher Versuch charakte-
risiert, die Vorentscheidungen zu beriicksichtigen. Eine Uberprifung
der alten Eintragungen falle nicht in die Zustandigkeit der Marken-
stellen in anderen Eintragungsverfahren, sondern obliege aus-
schlie3lich den Markenabteilungen in Loéschungsverfahren. Die posi-
tiven Entscheidungen enthielten zudem keine Uberprufbare Begrin-

26) Verf., FN 1 mit Nachweisen

27) BVerwGE 8, 350 = NJW 1959, S. 1507, s. dazu Grabrucker, in Festschr. 50 Jahre VPP,
2005, S. 551

%) BVerfGK 1, 55



dung. Die Begrundungspflicht umfasse nicht die Darlegung der
Grunde fur die abweichenden Voreintragungen.

Mit diesen Ausfuhrungen wird die Grundrechtsbindung der Behorde
grundsatzlich verkannt. Ihre Verpflichtung zur grundrechtskonformen
Entscheidung verlangt die Beriicksichtigung aller dafir maf3geblichen
Faktoren. Eine Auseinandersetzung mit den Vorentscheidungen
kann daher nicht deshalb ausgeschlossen sein, weil der jeweilige
Prufer innerorganisatorisch fur das Loschungsverfahren nicht zu-
standig ist. Das Fehlen einer Begriindung der positiven Vorentschei-
dungen schlief3t nicht aus, dass der Prufer sich selbst Klarheit daru-
ber verschafft, ob sie mit dem geltenden Recht Ubereinstimmten, ob
an der fir sie maf3geblichen Rechtsauffassung auch bei Beriicksich-
tigung von Art. 3 Abs. 1 GG festzuhalten ist und ob sich die tatsachli-
chen Verhaltnisse inzwischen geédndert haben. Seine Aufgabe ist es,
die Vereinbarkeit des Antrages mit dem geltenden Recht in jeder
Hinsicht zu prifen. Dazu gehoért auch das Grundgesetz. Fragwurdig
ist schlie3lich auch der Hinweis des Gerichts, eine Berticksichtigung
der Vorentscheidungen sei angesichts der dynamischen Entwicklun-
gen im Markenrecht praktisch nicht erreichbar. Die praktischen Prob-
leme sind gewiss nicht gering zu achten. Der Staat darf die Verein-
barkeit seiner Entscheidungen mit dem geltenden Recht daran aber
nicht scheitern lassen. Behdrden missen personell und sachlich so
ausgestattet werden, dass sie mit den praktischen Schwierigkeiten
fertig werden. Man stelle sich vor, die Finanzbehérden wirden mit
einer ahnlichen Begrindung vor der Gewahrleistung der Steuerge-
rechtigkeit kapitulieren.

F. Gesetzliche Regelungen

Die auffallend uneinheitliche Entscheidungspraxis des DPMA bei der
Eintragung von Marken fallt zum Teil auch auf den Gesetzgeber zu-
rick. Auch hier ist vielleicht der Blick des AulRenseiters hilfreich. Es
ist schon dargelegt worden, dass die Prifer ihre Tatigkeit traditionell
als quasi-richterlich verstehen. Die Richter sind aber bei ihrer Tatig-
keit nicht an den Gleichheitssatz gebunden. Sie entscheiden, wie das
Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden hat, wegen der
Unabhangigkeit der Richter ,konstitutionell uneinheitlich*?°. Weder
die Entscheidungen anderer Gerichte noch seine eigenen friheren
Entscheidungen sind fiir den Richter bindend. Das heil3t aber natir-
lich nicht, dass er bei der Uberprufung einer Behdrdenentscheidung

) BVerfGE 87, 273 <278>
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die Missachtung des Gleichbehandlungsgebotes durch die Behdrde
ubersehen kann. Es spricht viel dafur, dass das fehlgeleitete Selbst-
verstandnis der Prifer immer noch nicht ganz tiberwunden ist und ih-
re prinzipielle Gleichgultigkeit gegentber abweichenden Entschei-
dungen anderer Prifer fordert.

Der Gesetzgeber nahrt dieses Missverstandnis durch eine, wie das
Bundesverfassungsgericht sagt, justizférmige Ausgestaltung ihres
Amtes. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang einmal die Rege-
lungen Uber die innerbehérdlichen Zustandigkeiten der Prifer und
der Markenabteilungen, die damit der Disposition der Behordenlei-
tung weitgehend entzogen ist®. Hinzu kommt die der ZPO entlehnte
Regelung tber AusschlieBung und Ablehnung der Prifer und Mitg-
lieder der Markenabteilungen. Die immer noch als ,Mitglieder des
Patentamts® gekennzeichneten Bediensteten des Amtes mégen dar-
aus eine Abschottung ihrer Entscheidungen gegen kritische Uberprii-
fung durch andere Prifer ableiten.

Auch das Bundespatentgericht stitzt sich der Sache nach wohl dar-
auf, wenn es eine Uberprifung der RechtmaRigkeit friiherer Marken-
eintragungen durch andere Prifer als Verletzung der innerbehordli-
chen Zustandigkeiten und damit als Einwand gegen die Richtlinie
von 1995 ansieht. Dass diese Auffassung nicht zutrifft, ist bereits
dargelegt worden. Der Gesetzgeber ware aber gut beraten, wenn er
dies Missverstandnis ausraumte und es bei den Regelungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes zur Befangenheit und zum Aus-
schluss von einer Mitwirkung an der Entscheidung (88 20 f.) bewen-
den liel3e.

Auch der Ausschluss einer Ricknahme von rechtswidrig erfolgten
Eintragungen im MarkenG ist unter dem Aspekt des Art. 3 Abs. 1 GG
bedenklich. Dies wird in den Beschllissen zu ,Schwabenpost® und
Volkshandy* ausdriicklich erwahnt. Das Amt kann in den Fallen des
8 8 Abs. 2 Nr. 1 — 3 MarkenG von Amts wegen nur bei bosglaubigen
Antragen die Loschung des Zeichens verfigen (8 50 Abs. 3 in Ver-
bindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)**, ein Fall, der bisher kaum
praktische Bedeutung erlangt hat und jedenfalls bei nachtréglicher
Erkenntnis der Schutzunfahigkeit nicht vorliegt. Von der Mdglichkeit
einer Loéschung auf Antrag wird schon aus Kostengriinden hochst
selten Gebrauch gemacht. Der Gleichheitsverstol3 wird damit prak-
tisch irreparabel. Auch hier ware eine am Verwaltungsverfahrensge-
setz orientierte Losung nahe liegend und ratsam. § 48 VwV{G stellt

30) Strobele/Hacker, Markengesetz, § 56 Rz 1.3
1y Strobele/Hacker, FN 30, § 50 Rz 10 ff.

15



eine erprobte Regelung zur Verfigung, die auch den schutzwirdigen
Belangen des Beguinstigten hinreichend Rechnung tragt.

Selbst das Gerichtsverfahren ist flr eine angemessene Korrektur von
Gleichheitsverletzungen durch die Behorde nicht besonders zweck-
malfig ausgestaltet. Fir einen Aul3enstehenden wie mich ist es je-
denfalls hdchst Gberraschend, dass es keinen Beklagten gibt und
,2der Prasident des Patentamts” nur aufgrund eines Beitrittsbeschus-
ses zum ,Beteiligten® wird. Fur die Behandlung des Art. 3 Abs. 1 GG
—Problems hat das praktische Folgen. Nahme ein Behdrdenleiter an
den Gerichtsterminen regelméafiig in der Rolle eines Vertreters der
beklagten Bundesrepublik Deutschland teil, dann wiirden zumindest
seitens des Beschwerdeflihrers Fragen nach den Vergleichsfallen
zwangslaufig an ihn gestellt werden. Es ist schwer vorstellbar, dass
er konkrete Einlassungen dazu ganzlich verweigerte, wie das in den
Sachen ,Schwabenpost” und ,Volkshandy“ erkennbar geschehen ist.
Meine freilich lange zuriickliegenden Erfahrungen als Verwaltungs-
richter erster Instanz gehen in eine ganzlich andere Richtung. Die
sogenannten Berufungsfalle wurden von der beklagten Behorde ent-
weder einleuchtend begriindet oder jedenfalls nachtréaglich bereinigt.
Der Satz, dass es keine Gleichheit im Unrecht gebe, wurde nur dann
bemiht, wenn die Behodrde auf eine irreparable Fehlentscheidung
stiel3, deren Wiederholung sie jedenfalls ausschloss. Damit war

Art. 3 Abs. 1 GG Genlge getan.

Uber die Grunde fiir diese Besonderheiten wissen Sie besser Be-
scheid als ich. Manches mag in Besonderheiten des Marken- und
Patentrechts begrtindet sein. Wahrscheinlich liegen die Ursachen
aber auch in der Geschichte und Tradition des DPMA begrindet. Als
das Bundesverwaltungsgericht im Jahre 1959 mit der im Amt ge-
hegten Vorstellung aufraumte, es sei eigentlich auch ein Gericht, war
der Gesetzgeber anscheinend bemtht, diesem Selbstverstandnis so
weit wie moglich entgegenzukommen. Anstatt die vom Gericht einge-
forderte Normalitat herzustellen, dass das Amt eine Behorde sei, de-
ren Entscheidungen der richterlichen Kontrolle im Verwaltungs-
rechtsweg unterlagen, hat das Gesetz der Behdrde eine betrachtli-
che Portion richterliches Flair belassen und auch das Gerichtsverfah-
ren in Anlehnung an das alte Beschlussverfahren der Verwaltung
ausgestaltet. Im Einzelnen mag das hier auf sich beruhen. Ein ge-
wisser Reformbedarf scheint mir aber nicht von der Hand zu weisen
zu sein.

¥y vgl. FN 27
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G. Zusammenfassung

Dem 29. Senat ist im Wesentlichen zuzustimmen: Das DPMA muss
wirksame Vorsorge fir eine Entscheidungspraxis treffen, die Art. 3
Abs. 1 GG gerecht wird. Die nicht abreil3ende Serie von Gleichheits-
verletzungen durch das DPMA muss vom Gericht kontrolliert und
soweit wie mdglich bereinigt werden. Der Gesetzgeber sollte das
Markenrecht jedenfalls in zwei Punkten reformieren: Eine Léschung
rechtswidriger Eintragungen sollte vom Amts wegen nach den
Grundsatzen Uber die Ricknahme begunstigende Verwaltungsakte
ermdglicht werden. Im Gerichtsverfahren sollte dem Amt die Rolle
des Beklagten zugeteilt werden.



