BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 26/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldunqg 55 344.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 12. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Buchetmann, des Richters Voit und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde

Fur die Marke FRONTAL-SCHRAUBE/N hatte die Anmelderin in ihrer urspringli-
chen Anmeldung als beanspruchte Waren lediglich die Klassen 6, 7, 11 und 9 an-
gegeben. Nach mehrfacher Beanstandung durch die Markenstelle des Deutschen
Patentamts hat die Anmelderin mit Schreiben vom 1. Juli 1995 ein neues Waren-

verzeichnis mit folgendem Inhalt eingereicht:

"Schrauben und Hohlschrauben aus Metall, Schlosserwaren

und Kleineisenwaren, Metallrohrverbindungen”.

Dem Schreiben beigefigt war ein mit "Erinnerung"” tituliertes Schreiben vom
13. Juni 1995 betreffend drei Markenanmeldungen (darunter auch die vorlie-
gende), in der die Anmelderin ausdricklich schreibt sie méchte - entgegen dem
Wunsch der Markenstelle, "Schrauben aus Metall" einzutragen —, dal3 die Marken

fur og Waren eingetragen werden.

In einem weiteren Schreiben vom 5. August 1995 hat die Anmelderin ein neues

Warenverzeichnis vorgelegt und zwar:

Klasse 6: Schrauben und Hohlschrauben, Baumaterial, Ka-
belverbindung aus Metall. Schlosserwaren und Kleineisen-

waren. Metallrohrverbindung.

Klasse 11: Schrauben/Hohlschrauben aus Metall, Kunst-
stoffen und/oder anderen Stoffen bei Beleuchtungs-, Hei-
zungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kuihl-, Trocken-, Luf-
tungs- und Wasserleitungsgeraten sowie fur sanitére Anla-

gen und Warngerate.



Die Markenstelle hat die Anmeldung sodann wegen fehlender Unterscheidungs-
kraft zurickgewiesen; die hiergegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin zum
Bundespatentgericht war erfolgreich. In diesem Beschluf3 ist das Bundespatentge-

richt vom letztgenannten Warenverzeichnis ausgegangen.

Im anschlie3enden Eintragungsverfahren ist Streit iber den Umfang des Waren-
verzeichnisses entstanden, denn die Anmelderin begehrt bezuglich der ,Schrau-
ben“ die Eintragung der Waren "Schrauben aus Metall und Ersatzstoffen". Dies hat
die Markenstelle fir Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts in zwei Be-
schliissen zuriickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefihrt, die Waren "Schrauben
aus Ersatzstoffen" seien im eingeschrankten Verzeichnis vom 1. Juli 1995 nicht
enthalten gewesen. Der Eintragungswunsch bedeute eine nachtragliche Erweite-
rung des Warenverzeichnisses, was jedoch gemafll 8 39 Abs 1 MarkenG nicht
moglich sei.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben. Sie wendet sich dagegen,
dal3 durch das von der Markenstelle als mafligebend angesehene Warenverzeich-
nis das Material der Schrauben oder Verbindungselemente festgelegt sei. Es habe
ihrem Wunsch von Anfang an entsprochen, sich die Materialien der Schrauben
offen zu halten. Das Schreiben vom 1. Juli 1995 habe sich nur auf die Waren-
klasse 6 bezogen, so dass die anderen Klassen noch in Anspruch genommen

werden kénnten.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt

Bezug genommen.



Die Beschwerde ist zulassig (8 66 Abs 1 und 2 MarkenG), hat in der Sache aber

keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat den Wunsch der Anmelderin auf die Eintragung von
"Schrauben aus Ersatzstoffen” zu Recht zuriickgewiesen. Gemafld 8 39 Abs 1
MarkenG kann der Anmelder seine Anmeldung oder das in der Anmeldung ent-
haltene Verzeichnis der Waren jederzeit anders formulieren, vorausgesetzt dies
fuhrt zu keiner Erweiterung des Verzeichnisses. Damit soll sichergestellt sein, dal3
nach dem fur die Anmeldung relevanten Zeitpunkt eine inhaltliche Veranderung
oder Erweiterung der Anmeldung nicht erfolgt und Rechte Dritter oder der Allge-
meinheit nicht berthrt werden. Eine Konkretisierung, Einschrankung und Ruck-
nahme des Warenverzeichnisses bzw der jeweiligen Klassen ist jederzeit moéglich.
Das Deutsche Patent- und Markenamt ist gehalten, zur Aufklarung des Eintra-
gungsbegehren den Antragsteller anzuhéren, rechtliche Hinweise zu geben und
auf zulassige Antrage hinzuwirken. Ebenso darf eine Behdrde einen Antragsteller
nicht am Wortlaut seiner Erklarung festhalten, wenn ersichtlich ist, dass diese in
der Form gar nicht abgegeben werden sollte. Ist jedoch auf einen rechtlichen Hin-
weis ein unzweideutiger Antrag gestellt worden, so ist es der Behorde verwehrt,

diesen auszulegen oder umzudeuten. Derartiges liegt hier vor.

Mit Schreiben vom 30. Mérz 1995 hat die Markenstelle die Antragstellerin darauf
hingewiesen, dass die von ihr zu diesem Zeitpunkt gewinschte Eintragung von
.Klasse 6,7,11,9 mit dem Zusatz ,Schraube, Hohlschraube, eine Verbindung mit
allen im Warenzeichen angegebenen Gegenstanden” nicht mdglich, weil zu unbe-
stimmt sei. Zuléssig sei aber die ,hierunter verstandenen Waren ....einzeln na-
mentlich aufzufihren®, also die Waren der amtlichen Warenverzeichnisse zu be-
nennen, zusammen mit der von der Anmelderin gewtnschten Konkretisierung.
Dies hat die Anmelderin in ihrem Schreiben vom 1. Juli 1995 ohne Auslegungs-

spielraum getan, indem sie unter der Uberschrift ,\Warenverzeichnis* die og Waren



~Schrauben und Hohlschrauben aus Metall, Schlosserwaren und Kleineisenwaren,
Metallrohrverbindungen® benannte. Fur ihre spatere Erklarung, damit habe ledig-
lich die Warenklasse 6 konkretisiert werden sollen, gibt das Schreiben keinen An-
haltspunkt (wobei es dahinstehen kann, ob die blo3en Klassenangaben in der ur-
sprunglichen Anmeldung den Anmeldeerfordernissen genigten; vgl hierzu Alt-
hammer/Strobele, 6. Aufl 8 32 Rdn 19, BPatGE 31, 168). Es trifft auch nicht zu,
dass es sich dabei nur um einen Vorschlag oder unverbindlichen Formulierungs-
versuch gehandelt habe, denn in dem gleichzeitig vorgelegten Schreiben vom
13. Juni 1995 weist sie ausdriucklich darauf hin, dal3 das Warenzeichenamt eine
Eintragung von "Schrauben aus Metall" wiinsche, die Anmelderin jedoch ihr oben

genanntes Warenverzeichnis haben mochte.

An dieses Warenverzeichnis muf3 sich die Anmelderin festhalten lassen, so dafld
die spater in ihrem Schreiben vom 5. August 1995 genannten Waren, soweit sie
eine Erweiterung dieser Waren bedeuten, nicht mehr beachtlich sind. Ebenso un-
beachtlich und uneintragbar ist das von der Anmelderin nunmehr gewiinschte Wa-
renverzeichnis bezuglich der Schrauben und Hohlschrauben, namlich "Schrauben
und Hohlschrauben fur Funktionsaufnahmen” oder "Verbindungselemente”, denn
auch dies stellt schon insoweit ein Mehr gegentber dem urspringlichen Waren-
verzeichnis dar, als damit auch Schrauben aus anderen Stoffen als Metall erfal3t

sein konnen.

Dass das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung zur Schutzfahigkeit der
Marke von dem unzulassig erweiterten Warenverzeichnis ausgegangen ist, hat
keinen Einfluss auf dieses Verfahren. In Rechtskraft erwachsen namlich nur die
Grunde, die die Entscheidung tragen ( 8 322 ZPO). Die Frage, welches Warenver-
zeichnis im einzelnen maf3gebend ist, war nicht Gegenstand des Beschwerdever-
fahrens, sondern lediglich die Frage der Schutzfahigkeit der Marke.



Die Beschwerde ist damit ohne Erfolg.

Dr. Buchetmann Voit Schwarz-Angele

Fa/Na
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