BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 82/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 076 640.9

hat der 28. Senat (Marken—Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der
Richterin Martens und des Richters Schell

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

Mon Bijou

als Kennzeichnung fur die nachfolgend aufgeflhrten Waren der Klasse 12:

.Fahrzeuge und Apparate zur Beférderung auf dem Lande, in der
Luft oder auf dem Wasser, insbesondere Boote, Schwimm-
plattformen, Hausboote, Tretboote, Schwimmstege, FloRRe,
Schwimmkdrper/Pontons, Pontonboote; Teile und Bestandteile
sowie Zubehor fur die oben genannten Waren, soweit in dieser
Klasse enthalten, insbesondere Paddel fir Boote, Ruderbanke,
Propeller fur Boote, Lenkvorrichtungen fur Boote, Reifen fur Boote,
malgeschneiderte Abdeckungen fir Boote, Sonnenschutz fir
Boote, Bootshaken, Bootsmasten, Bullaugen, Hupen und Sig-

nalh6rner flr Boote“.

Die Markenstelle fir Klasse 12 des Deutschen Patent— und Markenamts hat die
Anmeldung zurlckgewiesen. Sie hat zur Begrindung ausgefuhrt, das angemel-
dete Zeichen bestehe aus zwei zum franzosischen Grundwortschatz gehtérenden
Wortern in der Bedeutung ,mein Schmuckstiick, mein Juwel“. Die Wortkom-

bination werde im Deutschen auch im Ubertragenen Sinn verwendet, um Personen



oder Sachen zu bezeichnen, die fir jemanden besonders wertvoll oder wichtig
seien. Sie eigne sich daher als werbende Qualitdtsanpreisung, wobei nach den
Recherchen der Markenstelle gerade Fahrzeuge, Boote und Flugzeuge hé&ufig
eine besondere Wertschatzung durch ihre Eigentimer erfahren und daher oft als
Schmuckstick oder Juwel bezeichnet wirden. Preisintensivere Fahrzeuge oder
besonders schon gestaltetes Zubehdr kénnten wegen ihres materiellen Wertes
ohnehin entsprechende Wertgegenstdnde darstellen. Die Bezeichnung ,Mon
Bijou* erschopfe sich daher in einem Qualitdtsversprechen des Inhalts, dass die
so gekennzeichneten Waren fir jeden Eigentimer sein ganz besonderes, per-
sonliches Juwel oder Schmuckstiick darstellten. Somit stehe die Werbefunktion
deutlich im Vordergrund. Als Herkunftshinweis eigne sich das angemeldete
Zeichen jedoch nicht, so dass die Anmeldung wegen fehlender Unterschei-

dungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zuriickzuweisen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Zur Begrindung tragt er vor, die angemeldete Marke sei in ihrer deutschen
Ubersetzung ,Mein Juwel*, ,mein Schmuckstiick® oder ,mein Kleinod* fur die
beanspruchten Waren schon deshalb nicht beschreibend, weil es sich bei Booten
und Schwimmplattformen eben nicht um Juwelen und Schmucksticke handele.
Vom inlandischen Verkehr werde die fremdsprachige Bezeichnung ,Mon Bijou*
nicht als typische Werbeaussage verstanden, sondern als Marke aufgefasst.
Gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wirke diese unge-
wohnlich und damit individualisierend auf den Geschéaftsbetrieb des Anmelders, so
dass das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht gegeben sei.
Es bestehe auch kein Freihaltebedurfnis, da die angemeldete Bezeichnung fur die
beanspruchten Waren derzeit weder beschreibend verwendet oder jedenfalls
benbtigt werde. Auch kinftig sei dies nicht zu erwarten.

Auf den Hinweis des Senats, dass mit einem Erfolg der Beschwerde nach
Aktenlage derzeit nicht gerechnet werden kénne, hat der Anmelder erwidert, die
Bezeichnung ,Bijou* werde im deutschen Sprachgebrauch ausschliel3lich mit

Juwelierwaren assoziiert und daher nicht mit Booten und erst recht nicht mit den



dariber hinaus beanspruchten Waren, wie Zubehér und Teile, in Verbindung

gebracht.

Der Anmelder beantragt sinngemars,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Rein vorsorglich beschrankt er das Warenverzeichnis am Ende durch Aufnahme

des folgenden Zusatzes:

»samtliche vorgenannten Waren soweit sie nicht aus Edelmetallen

hergestellt sind.”

Die Beschwerde ist zulassig, in der Sache aber nicht begrindet. Der beantragten
Eintragung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis der fehlenden
Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle
hat die Anmeldung daher zu Recht zuriickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft i.S.v. 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufge-
fasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von
denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. BGH GRUR 2009, 949,
Rn. 10 - My World). Diese Herkunftsfunktion von Marken ist nach st. Rspr. als ihre
Hauptfunktion anzusehen. Vermag ein angemeldetes Zeichen diese Herkunfts-
funktion nicht zu erfullen, widerspricht es dem Allgemeininteresse, dieses Zeichen
durch die Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren

und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH



GRUR 2008, 608, Rn. 59 — EUROHYPO). Ob eine Marke die erforderliche Un-
terscheidungskraft aufweist, ist stets im Hinblick auf die mit ihr beanspruchten
Waren und Dienstleistungen und aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise zu
beurteilen.

Zu Recht hat die Markenstelle dabei auf die Oberbegriffe der Warenklasse 12
abgestellt, denn hierfir hat der Anmelder Markenschutz beantragt. Durch die
beispielhafte Aufzahlung von Einzelwaren nach dem Wort ,insbesondere” wird der
Schutz nicht etwa auf diese Waren, deren Teile und Zubehor beschrankt. Unter
die Oberbegriffe der Klasse 12 fallen hochwertige Wirtschaftsgiter, die wie
Kraftfahrzeuge oder Boote gemeinhin als héherpreisig bis hin zur Luxusklasse
gelten und als Liebhaberstiicke (Oldtimer) gehandelt werden. Mit dem Erwerb und
Besitz von Fahrzeugen der Klasse 12 verbindet der Verkehr generell bestimmte
Vorstellungen hinsichtlich sozialem Prestige, gesellschaftlichem Status und ex-
Klusiver Individualitat. Dies gilt insbesondere fir Besitzer von Segel- oder
Motorbooten, die aufgrund der bekannt hohen Kosten fiir Liegeplatz und Unterhalt,
diesem kostspieligem Hobby schon von Haus aus eine besondere Wertschétzung
entgegen bringen (mussen), die ohne Weiteres rein materiell den Wert eines

teuren Schmuckstiicks bei weitem Ubersteigen kann.

Vor diesem speziellen Warenhintergrund ist die angemeldete Bezeichnung zu
beurteilen, wobei bertcksichtigt werden muss, dass zu den beteiligten Ver-
kehrskreisen neben solventen Abnehmern auch die mit Herstellung und Handel
von Fahrzeugen befassten Unternehmen gehdren (vgl. EUGH GRUR 2006, 411,
413, Rn. 24, 26, 32 - Matratzen Concord/Hukla). Fur diese Verkehrskreise kdnnen
zumindest Grundkenntnisse der Welthandelssprache Franzésisch vorausgesetzt
werden, so dass die auch vom Anmelder nicht in Zweifel gezogene Wiedergabe
der angemeldeten Bezeichnung ,Mon Bijou® im Deutschen mit ,mein Schmuck-
stick, Juwel* ohne Weiteres erfolgt. Ebenso liegt es auf der Hand, dass neben der
Bezeichnung einer Juwelierware als ,Juwel* bzw. ,Schmuckstick” im deutschen
Sprachgebrauch auch eine Verwendung dieses Ausdrucks im Ubertragenen Sinn

fur wertvolle Gegenstande generell stattfindet und als sprachtblich angesehen



wird. Im Zusammenhang mit diesem seit langem im Deutschen gelaufigen
Sprachgebrauch hatte der Senat auf die bereits im Jahr 1993 ergangene
Entscheidung ,Bijou” des 26. Senats hingewiesen. Schon nach den damaligen
Feststellungen des BPatG handelt es sich nach der Verkehrsauffassung bei
.Bijou“ um einen warenbeschreibenden Begriff, mit dem auf die Verwendung
besonders wertvoller Rohstoffe oder die kostbare Ausflihrung von Wertgegen-
standen mit langer Lebensdauer hingewiesen werden soll. Das belegen dariber
hinaus die von der Markenstelle angefiihrten Lexikaauszige und die von ihr im
angefochtenen Beschluss zitierten Beispiele aus Werbeanzeigen oder journa-
listischen Beitragen, wo mit Bezeichnungen wie ,Schmuckstick, Juwel” die
besondere Wertschatzung gerade auch einschlagiger Waren wie Autos oder
Boote zum Ausdruck gebracht wird. Soweit vorliegend mit der glatten Qua-
litatsberGhmung (,Bijou”) ein personifizierter Einschlag (,Mon“) verbunden wird,
bringt dies lediglich die besondere personliche Wertschatzung und Verbundenheit
mit dem beworbenen Gegenstand in werbemaRiger Ubertreibung zum Ausdruck,
die die Ware auch fur den potentiellen Erwerber attraktiv machen soll. Jedenfalls
kann aus der Verbindung der Einzelwoérter fur die angemeldete Wortfolge nichts
Schutzbegrindendes abgeleitet werden, denn die Werbefunktion der beschrei-
benden Aussage steht eindeutig im Vordergrund. Kann aber ein Zeichen nicht die
vorrangige betriebliche Herkunftsfunktion erflllen, greift der Schutzversagungs-
grund des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn die Vergabe kennzeichenrechtlicher
Monopole kommt im Interesse der Allgemeinheit vorliegend nicht in Betracht.

Die vom Anmelder rein vorsorglich vorgenommene Beschrédnkung des Waren-
verzeichnisses konnte das Schutzhindernis bereits deshalb nicht ausraumen, weil
durch den Ausnahmevermerk ,.. nicht aus Edelmetallen hergestellt* der waren-
anpreisende Charakter der Wortfolge nicht beseitigt wirde. Jedenfalls ist die
Beschrdnkung aus Grinden der Rechtssicherheit als unzulassig anzusehen, da
nicht die Ware selbst beschrankt wird, sondern willkrlich lediglich ein Merkmal
der Waren vom Schutz ausgenommen wird. Diese Reduzierung lasst die Art der
Ware jedoch unberthrt und ergibt daher nicht nur keinen rechtlich relevanten



Unterschied zwischen der urspriinglich beanspruchten und der ,beschrankten®

Ware, sondern ist auch fur die Allgemeinheit regelmafig nicht nachvollziehbar.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.

Stoppel Martens Schell
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