BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 537/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 209 219.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Mai 2020 unter Mitwirkung der Richter Kétker als Vorsitzender, Dr. von Hartz
und Schddel

ECLI:DE:BPatG:2020:260520B26Wpat537.20.0



beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 33 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 13. November 2019 wird
aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Das Wortzeichen

guerilla

ist am 15. Marz 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA) geflihrte Register angemeldet worden fir Waren der

Klasse 33: Reiswein; Su3er Apfelwein; Weildweine; Wacholderbranntwein;
Naturliche Schaumweine; Brombeerwein; Trockener Apfelwein;
Gluhweine; Schaumweine; Obstschaumweine; Tresterwein;
Likorweine; Branntwein; Honigwein; Rotwein; Fruchtwein;
Erdbeerwein; Tafelweine; Roséweine; Apfelwein; Sul3weine;
Gluhweine [alkoholhaltiges Heil3getrank]; Traubenschaum-
wein; Traubenwein; Dessertweine; Perlende Rotweine
[Schaumweine];  Wermutweine; Perlende  WeilRweine

[Schaumweine].



Mit Beschluss vom 13. November 2019 hat die Markenstelle fur Klasse 33 des
DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaf 88 37 Abs. 1,
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurlickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefihrt, in
Worterbuchern aufgeflihrten Begriffen und allgemeinverstandlichen Angaben wie
dem Anmeldezeichen billigten die angesprochenen Verkehrskreise keine
Unterscheidungskraft zu. Das Wort ,Guerilla“ bezeichne nur eine besondere Form

des Krieges.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Ansicht, zwischen
dem Anmeldezeichen und den beanspruchten Waren bestehe kein unmittelbarer
Bezug. Zudem seien die angesprochenen Verkehrskreise gerade im Bereich der
Getranke daran gewohnt, dass reine Sachhinweise und gebrauchliche Begriffe als

Herkunftshinweis dienten.

Der Anmelder beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 33 des DPMA vom
13. November 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulassig und
fuhrt gemall 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und zur Zurtickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und

Markenamt.



1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die
Entscheidung auf eine nicht zwischen den einzelnen Waren differenzierende

Begriindung 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 Patent- und Markenamt 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 ordnungsgeméafiie Grundlage fur
die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962,
86, 87 — Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere flr vollig ungentigende 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
MarkenG 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 Begriindung ausreicht,
soweit dieselben Erwagungen 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
fur verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maf3gebliche Begriindung nicht
fur jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt
werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen
zusammengefasst beurteilt werden kdnnen. Gegen diese Begrindungspflicht wird
daher versto3en, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne

weitere Begriindung gleich behandelt oder Giberhaupt nicht gewirdigt werden.

c) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass in Waorterblchern
aufgefuhrten Begriffen und allgemeinverstandlichen Angaben wie dem
Anmeldezeichen die nétige Unterscheidungskraft fehle. Sie hat lediglich festgestellt,

dass das Wort ,Guerilla“ eine besondere Art des Krieges bezeichne. Eine



Begriindung zu dessen Bedeutungsgehalt im Hinblick auf die zahlreichen Waren
des angemeldeten Verzeichnisses fehlt vollstandig.

Die Markenstelle hat es damit vorliegend versaumt, den
verfahrensgegenstandlichen Zurlickweisungsbeschluss zu begrinden (vgl. § 61
Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht erkennbar ist, sieht der Senat nach
8§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschliel3enden Sachentscheidung
ab und verweist die Sache an das DPMA zurtick. Ungeachtet der Bedeutung, die
dem Gesichtspunkt der Prozessokonomie im Rahmen der gebotenen
Ermessensausiibung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts
gehdren, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprifung einer
Anmeldung zu Ubernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 — kerzenzauber;
26 W (pat) 518/17 — modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende
Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem
hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu beriicksichtigen, der eine zeitnahe
Behandlung des vorliegenden, erst im Jahr 2020 anhangig gewordenen Verfahrens

nicht zulasst.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prifung einzutreten haben, ob und
gegebenenfalls fur welche konkreten Waren ein Freihaltebedirfnis bzw. eine

fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens 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 wére.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsméaRig 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,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fiuihrung des Verfahrens
ausdrucklich 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 Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Katker Dr. von Hartz Schodel

pro



