BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 69/10 An Verkundungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 9. Dezember 2011

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 30 899.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 20. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschlusse der Markenstelle fir Klasse 24 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2008
und vom 11. Marz 2010 werden aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Durchfiihrung des Ein-
tragungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurickverwiesen.

2. Die Beschwerdegebtihr ist zurtickzuzahlen.

Grinde

Als Marke angemeldet am 27. Mai 2005 wurde

SpunFil

fur die Waren

.Faden, Garne, Seile, Geflechte, insbesondere vielschichtig, aus

Endlosfilamenten fir industrielle Zwecke und die Filtration®.

Nachdem die Markenstelle die Anmeldung mit Bescheid vom 17. November 2005
wegen der Schutzhindernisse gemall 88 Abs.2 Nr.1 und 2 MarkenG
beanstandet hatte, hat die Anmelderin mit am 24. Februar 2006 beim Deutschen
Patent- und Markenamt per Telex eingegangenem Schriftsatz ein neues

Warenverzeichnis eingereicht. Sie beansprucht danach Schutz fir die Waren

LVliesstoffe fur industrielle Zwecke und die Filtration®.



Die Markenstelle fur Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit zwei Beschliissen vom 30. Oktober 2008 und vom 11. Mérz 2010,
von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender
Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. In beiden Beschlissen hat die Marken-
stelle die Schutzfahigkeit der angemeldeten Marke in Bezug auf die Waren
.Vliesstoffe fur industrielle Zwecke und die Filtration® geprift und keine Aus-

fuhrungen zur Zulassigkeit des gednderten Warenverzeichnisses gemacht.

Gegen den Erinnerungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit

der sie sinngemal beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 24 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2008 und vom
11. Méarz 2010 aufzuheben.

Sie halt die Marke fir unterscheidungskraftig und im Ubrigen fiir schutzfahig.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrecht-
erhalten und vertieft. Nachdem der Senat darauf hingewiesen hat, dass die
Einschrankung des Warenverzeichnisses vom 24. Februar 2006 eine unzuléssige
Erweiterung des Warenverzeichnisses sein durfte, hat sie insoweit hilfsweise

beantragt,

das Verfahren zur Klarung des Warenverzeichnisses an das Amt

zurickzuverweisen.

Die Beschwerde ist zulassig und fuhrt zu einem vorlaufigen Erfolg. Die
angefochtenen Beschlisse sind wegen eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers
aufzuheben und die Sache nach § 70 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an die Markenstelle



zur erneuten Durchfihrung des Eintragungsverfahrens auf der Grundlage des
ursprunglichen Warenverzeichnisses zurtickzuverweisen. Gleichzeitig ist die

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr veranlasst.

1. Das Verfahren der Markenstelle litt bereits zum Zeitpunkt des Erlasses des
Erstbeschlusses an einem schweren Verfahrensmangel, weil die Markenstelle in
jenem Beschluss die Schutzfahigkeit der Marke in Bezug auf die Waren
»Vliesstoffe fur industrielle Zwecke und die Filtration® und nicht in Bezug auf die
ursprunglich beanspruchten Waren, namlich ,Faden, Garne, Seile, Geflechte,
insbesondere vielschichtig, aus Endlosfilamenten fur industrielle Zwecke und die

Filtration* geprift hat.

Das von der Anmelderin als Reaktion auf den Beanstandungsbescheid vom
17. November 2005 mit Schriftsatz vom 24. Februar 2006 beanspruchte neue
Warenverzeichnis stellt eine unzulassige Erweiterung des urspringlichen Wa-
renverzeichnisses dar. Als Erweiterung ist ndmlich auch der Austausch von Waren
zu bewerten. Ein auf eine unzulassige Erweiterung abzielender Anderungsantrag
ist zurickzuweisen, soweit ein Anmelder auf der erweiterten Form des
Warenverzeichnisses beharrt (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 39
Rn. 3).

Das von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 24. Februar 2006 geanderte
Warenverzeichnis stellt nicht lediglich eine Einschrankung des urspriinglichen
Warenverzeichnisses, sondern einen den Schutzbereich der Marke &ndernden
Austausch der Waren und damit eine unzuléassige Erweiterung dar. Vliese fallen
namlich nicht unter Geflechte und sind gegenuber Rohrstoffen, wie Faden,
Verarbeitungsformen. Die Markenstelle héatte die Anmelderin vor der Abfassung
des Erstbeschlusses auf die Unzuldssigkeit des neuen Warenverzeichnisses
hinweisen missen und durfte ohne einen entsprechenden Hinweis in seinen
Beschlissen nicht die Schutzfahigkeit der Marke in Bezug auf die geanderten

Waren Uberprtfen.



Nach einem entsprechenden Hinweis hétte die Markenstelle die von der
Anmelderin vorgenommene Erweiterung als unzuldssig zurlckweisen missen,
falls die Anmelderin auf dem geanderten Warenverzeichnis beharrt hatte. Fir den
Fall, dass die Anmelderin nach einem entsprechenden Hinweis nicht auf dem
geanderten Warenverzeichnis bestehen sollte, hatte die Schutzfahigkeit der Marke

in Bezug auf die urspringlich beanspruchten Waren geprtft werden mussen.

2. Da beide Beschlisse auf einem schwerwiegendem Verfahrensverstol3
beruhen, war zudem nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, dass der Anmelderin

die Beschwerdegebihr zuriickzuerstatten ist.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

br/Me



