BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 546/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 058 231.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. April 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante,

der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Wortzeichen 30 2009 058 231.9

Catz

ist am 1. Oktober 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefuihrte Register fur folgende Waren angemeldet wor-

den:

Klasse 18: Leinen und Halsbander fir Hunde und Katzen, Bekleidungssticke fur
Heimtiere;
Klasse 28: Spielgegenstande fur Hunde und Katzen;

Klasse 31: Futtermittel fir Haustiere, Belohnungshappen fir Hunde und Katzen.

Die Markenstelle fir Klasse 31 hat mit Beschluss vom 2. Marz 2010 die An-
meldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebe-
durfnisses an dieser Bezeichnung zurlickgewiesen. Zur Begrindung hat sie
ausgefuhrt, das angemeldete Wortzeichen ,Catz“ werde im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren immer als leichte, werbelbliche Abwandlung des
englischen Begriffs ,cats” verstanden, zumal das inlandische Publikum an &hn-
liche Wortabwandlungen in der Werbung gewdhnt sei. Damit erschopfe sich das
Anmeldezeichen in einer Sachangabe Uber die Art und den Gegenstand der

beanspruchten Waren, namlich, dass diese speziell fir Katzen hergestellt seien,



so dass es sich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eigne. Zudem misse es
den Mitbewerbern der Anmelderin unbenommen bleiben, frei von dem Mono-
polrecht eines Einzelnen auf die entsprechenden Waren mit dem Begriff ,Catz*
hinzuweisen, weshalb auch ein konkretes Freihaltebedirfnis an dem Anmelde-
zeichen bejaht werden musse. Die von der Anmelderin angefihrte Voreintragung

kdnne ebenfalls nicht zur Eintragung fuhren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemaf

beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 2. Marz 2010 aufzuheben.

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dem angemeldeten Wortzeichen komme in
Verbindung mit den beanspruchten Waren eine ganz besondere Originalitat zu, da
mit der Abwandlung des Wortes ,cats” zu ,Catz“ Stilelemente aus der englischen
Musikszene und der Jugendkultur, die mit Futtermitteln fir Haustiere etc. nichts
gemein hatten, auf die vorliegend beanspruchten Waren ubertragen wirden. Das
Anmeldezeichen spiele daher in ironischer und origineller Weise mit den Er-
wartungen der Verbraucher. Im Ubrigen handle es sich entgegen der Auffassung
der Markenstelle nicht um eine allgemein werbetbliche orthografische Abwand-
lung, da das fragliche Stilmittel (,z“ statt ,s*) nur im englischsprachigen Musik-
bereich gebréuchlich sei, keineswegs aber in der hier mal3geblichen Branche.
Jedenfalls stelle das angemeldete Wortzeichen hinsichtlich der beanspruchten

Waren fur Hunde keine beschreibende Angabe dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet.



1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens ,Catz“ als Marke steht hin-

sichtlich der beanspruchten Waren der

Klasse 18: Leinen und Halsbander fur Katzen, Bekleidungssticke fur
Heimtiere;
Klasse 28: Spielgegenstande fur Katzen;

Klasse 31: Futtermittel fur Haustiere, Belohnungshappen fir Katzen

das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemafld § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kenn-
zeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer
Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft
ein Eintragungshindernis begrtindet, ist ein grol3ziigiger MalR3stab anzulegen, so
dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genigt, um das Schutz-
hindernis zu Gberwinden (BGH MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR
2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-
Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr.18 - FUSSBALL WM 2006).
Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzu-
stellen ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).
Ebenso ist zu bericksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes
Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es

ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unter-



ziehen (vgl. EUGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 -Henkel; BGH GRUR 2001,
1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unter-
scheidungskraft, wenn ihnen die maf3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EUGH
GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 — Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953
Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a.a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR
2005, 417, 418 — BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK)
oder wenn diese aus gebrauchlichen Wartern oder Wendungen der deutschen
Sprache oder einer gelaufigen Fremdsprache bestehen, die — etwa wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien — stets nur als
solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH
a.a. 0. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR
2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten — Schlechte Zeiten). Darlber hinaus besitzen
keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande be-
ziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht un-
mittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen
hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschdpfen
(BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Das Anmeldezeichen weist fur die 0. g. Waren einen im Vordergrund stehenden

beschreibenden Begriffsinhalt auf.

Es ist davon auszugehen, dass das angesprochene inlandische Publikum das
angemeldete Wortzeichen ,Catz* mit dem aus dem englischen Grundwortschatz
stammenden gelaufigen Begriff ,cats” mit der Bedeutung ,Katzen“ gleichsetzen
und als solches auch unmittelbar wiedererkennen wird. Denn es wird die ge-
ringfligige Abweichung des Anmeldezeichens (Buchstabe ,z* statt ,s“ am Wort-
ende), die zu keiner anderen Aussprache fihrt und auch schriftbildlich sehr
ahnlich ist, entweder nicht bemerken bzw. fir einen Druckfehler halten (vgl.
Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 8 Rdnr. 135) oder aber es erkennt in der



bewusst wahrgenommenen Abwandlung die ihm gelaufige sachbezogene Angabe
.cats” ohne Weiteres wieder (vgl. auch BGH GRUR 2008, 1002, 1005 Rdnr. 35 -
Schuhpark [,jello” moégliche Abwandlung von ,yellow‘]; GRUR 2003, 882, 883 -
Lichtenstein [,Liechtenstein®]; BPatG 29 W (pat) 107/10 - Produktwal [,Produkt-
wahl“]; 30 W (pat) 25/09 - SCHLUSEL [,Schliissel]; 27 W (pat) 173/09 mobilotto
[,mobil Lotto“]). Der Begriff ,Catz" stellt namlich keine - etwa durch neue Be-
standteile und verstandliche Sinngehalte - derart ungewohnliche oder originell
gebildete Wortverfremdung dar, dass sie den Verkehr den ihm bekannten Begriff
"cats" vergessen lieRe. Auf die Frage, ob derartige Abwandlungen allgemein oder
jedenfalls in der Branche fur Futtermittel und Haustierbedarf werbelblich sind,
kommt es daher entgegen der Ansicht der Beschwerdefiihrerin nicht entscheidend
an. Abgesehen davon ist das Publikum gerade im Bereich der Werbung an immer
wieder neue Wortspielereien gewohnt, wie die Mitglieder des Senats als Ange-
horige der angesprochenen Verkehrskreise und aufgrund ihrer standigen Befas-

sung mit markenrechtlichen Verfahren wissen.

In der o. g. Bedeutung weist das Zeichenwort unmittelbar beschreibend darauf hin,
dass die fraglichen Waren speziell fur Katzen bestimmt sind. Das Anmeldezeichen
erschopft sich damit in einer Sachangabe Uber den Bestimmungszweck dieser
Waren und eignet sich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Da schon das Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann aus
Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen dartber hinaus flr
die 0. g. Waren freihaltungsbedurftig gemaf 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Soweit sich die Beschwerdefuhrerin in diesem Zusammenhang auf die Vorein-
tragung der Wortmarke ,CAT Z & DOG’Z" (30104223) berufen hat, ist diese schon
nicht vergleichbar, weil die Marke inzwischen wieder geléscht wurde. Im Ubrigen
lie3e sich allein aus einer oder wenigen vorangegangenen Entscheidungen noch
nicht der Vorwurf einer willkirlichen Ungleichbehandlung ableiten, zumal es sich

um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer



Richtlinien- oder Rechtsprechungséanderung handeln kann. Niemand kann sich auf
eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine
identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rdnr. 18
- Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und SCHWABENPOST). Fur die
erforderliche Bereinigung des Markenregisters sieht das Gesetz das Loschungs-

verfahren vor, das von jedermann eingeleitet werden kann.

2. Im Hinblick auf die weiter beanspruchten Waren der

Klasse 18: Leinen und Halsbander fir Hunde;
Klasse 28: Spielgegenstande fur Hunde;
Klasse 31: Belohnungshappen fur Hunde

ist das Anmeldezeichen geeignet, das Publikum tber die Art, Beschaffenheit und
den Bestimmungszweck dieser Waren zu tduschen gemald 88 Abs.2 Nr. 4
MarkenG. Denn die angesprochenen Verkehrskreise erwarten bei den unter der
Bezeichnung ,Catz"“ vertriebenen o.g. Waren solche, die speziell fur Katzen
geeignet sind, wahrend sie nach der Fassung des Warenverzeichnisses aber nur
fur Hunde bestimmt sind. Das Publikum wird deshalb bei einer Verwendung der
angemeldeten Bezeichnung fiir die im Warenverzeichnis aufgefiihrten Waren fir
Hunde stets in seiner berechtigten Erwartung getauscht werden, ein speziell fur
Katzen hergestelltes und bestimmtes Produkt zu erhalten, weshalb die Eignung
zur Tauschung ersichtlich i. S. d. 8 37 Abs. 3 MarkenG ist. Es besteht auch keine
Moglichkeit einer nicht tduschenden Verwendung der Marke ,Catz* im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren fur Hunde. Auf die Modalitaten der
Markenbenutzung kommt es dabei nicht an, d. h. eine in der angemeldeten Form
tauschende Marke wird nicht dadurch eintragbar, dass madglicherweise mittels

erlauternder Zusatze bei der Benutzung -z.B. auf Etiketten- die Irrefih-



rungsgefahr ausgeschlossen werden konnte (BPatGE 45, 1, 3 - Kombucha;
BPatG 26 W (pat) 57/10 - Schlehdorn; Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdnr. 579).

Klante Dorn Jacobi

Me



