BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 512/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2012 015 029

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts im schrift-
lichen Verfahren am 29. April 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 35 vom 7. November 2014 aufge-
hoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Gegen die Eintragung der fur Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 registrierten

Wort-/Bildmarke 30 2012 015 029

VOLUTION

SPORTS

ist aus der fur die Waren der Klasse 12 ,Felgen“ eingetragenen Wortmarke
306 11 868 ,VOLUTION® am 27. Juli 2012 Widerspruch erhoben worden. Der In-



haber der angegriffenen Marke hat am 2. Februar 2013 das Verzeichnis seiner

Marke eingeschrankt, so dass dieses wie folgt lautet:

Klasse 35:

Klasse 41:

Werbung, insbesondere Prdsentation von Waren in Kommunikati-
ons-Medien fur den Einzelhandel; Geschaftsfliihrung; Unterneh-
mensverwaltung; Blroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen in
den Bereichen: chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogerie-
waren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treib-
stoffe, Waren des Gesundheitssektors, Gartenartikel, Hobbybedarf
und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tontrager und
Datentrager, sanitdare Anlagen, Feuerwerkskérper, Uhren und
Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papier-
waren und Schreibwaren, Bulroartikel, Taschnerwaren und Sattler-
waren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen,
Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwa-
ren, Lebensmittel und Getranke, landwirtschaftliche Erzeugnisse,
gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeug-

nisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel;

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Akti-

vitaten.

Die Markenstelle fir Klasse 35 hat den Widerspruch durch Beschluss vom

7. November 2014 zurlickgewiesen. Nach den Entscheidungsgriinden hat sie dem

Waren- und Dienstleistungsvergleich auf Seiten der angegriffenen Marke folgende

Waren

Klasse 03:

Klasse 25:

Klasse 28:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen, Parfliimeriewaren, &therische Ole, Mittel zur

Korper- und Schonheitspflege, Haarwdasser; Zahnputzmittel;
Bekleidungsstlicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in ande-
ren Klassen sind; Christbaumschmuck,



zugrunde gelegt und auf dieser Grundlage wegen des deutlichen Warenabstands
bzw. der Uné&hnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsge-

fahr verneint.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie bringt vor, der angegriffene Beschluss leide an einem wesentlichen Mangel,
weil er eine Begrindung enthalte, die eine andere Marke, namlich die Parallelan-
meldung 30 2012 029 349 mit den Waren der Klassen 3, 25 und 28 in Bezug
nehme. Der Beschluss sei daher schon nicht mit Grinden versehen. Zwischen
den Widerspruchswaren ,Felgen“ und den tatsachlich hier relevanten Dienstleis-
tungen der Klasse 35 und 41 sei Ahnlichkeit anzunehmen. Denn der Auto- und
Motorsport zéhle zu den sportlichen und kulturellen Aktivitaten, und zwar mit einer
hohen Bekanntheit und Akzeptanz, wie beispielsweise Fernsehlbertragungen zu
Formel 1- Rennen immer wieder belegten. Derartige sportliche Aktivitdten wirden
wesentlich bestimmt durch die Reifen, die bei den Boxenstopps gewechselt wer-
den. Dabei zahlten zu den Reifen nicht nur die Reifendecken, sondern auch die
Felgen. Es bestiinden somit durchaus Beriihrungspunkte, wobei insoweit auch zu

bertcksichtigen sei, dass sich hier identische Marken gegenuberstiinden.

Die Beschwerdeflihrerin beantragt zuletzt sinngemaf,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Sache an das
DPMA zurtickzuverweisen,

und die Rickzahlung der Beschwerdegebihr anzuordnen.

Der Beschwerdegegner und Markeninhaber ist der Auffassung, dass zwischen
den Vergleichsmarken wegen der Uné&hnlichkeit der fur die angegriffene Marke
geschutzten Dienstleistungen und den Widerspruchswaren eine Verwechslungs-

gefahr von vornherein ausgeschlossen sei. Eine Zurtickverweisung und somit eine



Fortsetzung des Verfahrens, das zu weiterem Zeit- und Kostenaufwand fihren

wurde, sollte daher vermieden werden.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden fuhrt zur Aufhebung des ange-
fochtenen Beschlusses, ohne dass in der Sache selbst zu entscheiden ist, 8 70
Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG.

Das Bundespatentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in
der Sache selbst zu entscheiden, wenn das DPMA noch nicht in der Sache ent-
schieden hat (8 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) oder das Verfahren vor dem DPMA an
einem wesentlichen Mangel leidet (8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Dies ist vorliegend
der Fall.

Die Markenstelle ist in dem angegriffenen Beschluss bei der Prufung der Waren-
/Dienstleistungséhnlichkeit vom Warenverzeichnis der parallel angemeldeten
Marke Nr. 30 2012 029 349, mithin ersichtlich vom falschen Verzeichnis ausge-
gangen. Die Verzeichnisse sind zudem vollig unterschiedlich; es liegt daher ein
schwerwiegender Verfahrensfehler vor. Die Markenstelle hat damit letztlich auch

in der Sache noch nicht entschieden.

Der Senat halt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachent-
scheidung fur zweckmé&Rig, um einen Instanzverlust zu Lasten der Widerspre-

chenden zu vermeiden.

Der Verfahrensfehler der Markenstelle rechtfertigt aus Billigkeitsgriinden die An-

ordnung der Rickzahlung der Beschwerdegebiihr gemald § 71 Abs. 3 MarkenG.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/475/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=154&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE008100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/475/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=154&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE008100000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/177e/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE008202301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-
haft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
waltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herren-
stralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechts-
beschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert wer-
den.

Dr. Mittenberger-Huber Uhlmann Akintche

Hu



