BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 518/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2016 022 261.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Oktober 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Jacobi und Schddel

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 20 des Deut-

schen Patent- und Markenamtes vom 24. Januar 2017 wird

aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an

das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Das Wortzeichen

Grinde

modulmaster

ist am 2. August 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefuihrte Register angemeldet worden fir folgende Waren

der

Klasse 11:

Klasse 20:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugnis-, Koch-, Kihl-,
Trocken-, Liftungs- und Wasserleitungsgerate sowie sanitare
Anlagen; Abzugshauben fur Kichen; Grillgerate [Kichenge-

rate]; Kiichenherde;

Mobel; Spiegel; Bilderrahmen; Briefkdsten; Buchstitzen;
Container, nicht aus Metall; Dosen, Kasten und Kisten aus
Holz oder Kunststoff; Garderobe; Garderobenstander; Garde-

robenkleiderhaken; Kleiderbligel und Kleiderhaken; Schranke;



Hocker; Kissen; Kisten; Kommoden [Mobelstticke]; Truhen
[M6bel]; Koérbe; Korbwaren; Kichenmdobel; Kichenschranke;
Kldchenunterschranke; Kichenhéange-schranke; Kichenre-
gale; Kichentische; Kiichenstihle; Kichenhocker; Geschirr-
schranke; Anrichten [Mo6bel]; Paravents [MoObel]; Regale [M6-
bel]; Regalelemente; Buffets [Mobel]; Biffetwagen [Mobel];
Schirmstéander; Schlisselkasten [Mobel]; Schlisselhalter [M6-
bel]; Servierwagen [Mobel]; Stihle; Tische; Schreibtische;
Schulmébel; Zeitungsstander; Zeitungshalter; Aktenschrénke;
Banke [Mobel]; Bluromobel; Schlafziimmermobel; Polstermo-
bel; Sofas; Vitrinen; Betten; Lattenroste; Liegesessel [Mdbel];
Wickeltische; Matratzen; Matratzenauflagen; Fachbéden fur
Mobel; Flaschenkasten; Wohnzimmermdbel, Badmoébel; Bad-
schranke; Waschtische [Mobel]; aufblasbare Mébel; Blumenti-
sche [Mobel]; Kleiderstander; Mobeltiren; Raumteiler; Regale
fur Aktenordner; Schubladen; Kindermdbel; Stehpulte; Cam-
pingmobel [Mobel]; Gartenmdbel; Sitzsacke; Schlafsofas; aus-
klappbare Polstermdbel; Couchtische; Nachttische; Konsolen
[M6bel]; Rollcontainer; Moébel fur PC-Arbeitsstationen; Hoch-
stiihle; Laufgitter; Behalter, nicht aus Metall; Blcherregale;
Bucherborde; Garderobenhaken, nicht aus Metall; Ladenti-
sche; Lesepulte; Mobelbeschlage, nicht aus Metall; Mébelfa-
cher aus Holz; Mobelrollen, nicht aus Metall; Scharniere, nicht
aus Metall; Schemel; Schltsselbretter; Spinde; Strohgeflechte;
Tischplatten; Spiegelschranke; Raffrosetten [fur Gardinen];
Gardinenhaken; Gardinenhalter [nicht aus textilem Materiall;
Gardinenringe; Gardinenrollen; Gardinenstangen; Jalousien
[Rollos] fur Fenster; Rollos; Vorhangringe; Vorhangrollen aus
Kunststoff; Vorhangschienen; Vorhangstangen; Bambusvor-
hange; Besenstiele, nicht aus Metall; Betten fir Tiere; Bett-

zeug [ausgenommen Bettwasche]; Bottiche, nicht aus Metall;



Blsten aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff; Figuren [Sta-
tuetten] aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Flaschen-
korken, -stopsel; Flaschenverschlisse, nicht aus Metall;
Handtuchstander [Mébel]; Hausnummern, nicht leuchtend,
nicht aus Metall; Knopfe [Griffe], nicht aus Metall; Kunstge-
genstande aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Kunst-
tischlerartikel; luftgefillte Kopfkissen, nicht fur medizinische
Zwecke; Luftkissen, nicht fur medizinische Zwecke; Luftmat-
ratzen, nicht fir medizinische Zwecke; Messergriffe, nicht aus
Metall; Spulsteinmatten; Stander fur Blumentopfe; Tabletts,
nicht aus Metall; Teigkdrbe; Teppichstangen flr Treppenlau-
fer; versilbertes Glas [Spiegel]; Rahmenleisten [Einrahmung];
Schilder aus Holz oder Kunststoff; Schilfrohr [Flechtmateriall;
Schlafsacke fur Campingzwecke; Kopfkissen; Kasten, Kisten

nicht aus Metall

Klasse 21: Grillroste [KUchengerate]; Kichengerate [nicht aus Edelme-
tall].

Mit Beschluss vom 24. Januar 2017 hat die Markenstelle fir Klasse 20 des DPMA
die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gema&fR 88 37 Abs. 1, 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurlickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefiihrt, das
Zeichen setze sich aus den Bestandteilen ,modul® und ,master” zusammen. ,Mo-
dul“ bezeichne ein austauschbares, komplexes Element innerhalb eines Gesamt-
systems, eines Geréats oder einer Maschine, das eine geschlossene Funktionsein-
heit bilde. Das aus dem englischen Grundwortschatz stammende Substantiv
,master, das auch in akademischen Titeln wie ,Master of Arts“ oder ,Master of
Science® in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei, bedeute ,Meister,
Koénner und stehe fir jemanden oder etwas, der oder das seine Tatigkeit oder
Funktion meisterhaft erfulle. Wortverbindungen mit ,master” seien sprachublich

und wirden vom Verkehr als Qualitatsversprechen aufgefasst. Sowohl die Klein-



als auch die Zusammenschreibung seien in der Werbung Ublich. Das Zeichen
weise daher in seiner Gesamtheit auf ein meisterliches Produkt hin, das als Modul
oder im Rahmen eines Modulsystems erhaltlich sei oder seine Modulfunktion be-
sonders gut erfille. Damit enthalte es eine unmittelbar beschreibende Aussage
Uber Art und Funktion der beanspruchten Waren, bei denen eine Modulbauweise
oder zumindest die Zugehdrigkeit zu einem Modulsystem vorstellbar seien. Dass
es sich um eine lexikalische Wortneuschépfung handele, begriinde nicht seine
Schutzfahigkeit, weil der Verkehr daran gewodhnt sei, standig mit neuen sachbezo-
genen Begriffen konfrontiert zu werden. Eine Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht
festzustellen, zumal es gentge, dass es in einer seiner mdglichen Bedeutungen
beschreibend sei. Die von der Anmelderin angefiihrten Voreintragungen seien
nicht mit dem angemeldeten Zeichen vergleichbar und hatten ohnehin keine Indiz-

oder Bindungswirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, ein
beschreibender Gehalt des Anmeldezeichens lasse sich allenfalls nach mehreren
Gedankenschritten erkennen. Es sei kein lexikalisch nachweisbares oder auch nur
gebréuchliches Wort, sondern eine kreative Wortneuschopfung, die mehrdeutig
und interpretationsbedurftig sei. Das Wort ,modul“ in Kleinschreibung komme we-
der in der deutschen noch in einer bekannten Fremdsprache vor. Der Verbraucher
sei nicht zwangslaufig daran gewohnt, die beanspruchten Waren aus dem Bereich
der Mébel und Einrichtungsgegenstande als Modul bzw. im Rahmen eines Modul-
systems zu erhalten. Daher werde der Verkehr auch keine konkreten Waren mit
dem Begriff ,modulmaster® assoziieren. Die Markenstelle habe es versaumt, das
Anmeldezeichen in Bezug auf jede einzelne beanspruchte Ware zu untersuchen.
Eine Vielzahl der Waren sei aufgrund ihrer tblichen Beschaffenheit, ihrer fehlen-
den Komplexitat oder wegen ihrer gewdhnlichen Verwendung nicht modulfahig.
Die Zurickweisung der Anmeldung widerspreche auch der Entscheidungspraxis
des DPMA, das in der Vergangenheit vergleichbare Wortmarken mit den Be-

standteilen ,modul” oder ,master in das Register eingetragen habe.



Die Anmelderin beantragt sinngemal,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 20 des DPMA vom
24. Januar 2017 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 geman 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheidung und zur Zurickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und
Markenamt.

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

zierende Begriindung gestitzt worden ist.

a) Nach 870 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 ordnungsgemalie
Grundlage fur die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH
GRUR 1962, 86, 87 — Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere fir vollig
ungenigende oder widersprichliche Begriindungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).

b) Bei der Prifung der absoluten Schutzhindernisse des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
MarkenG sind grundséatzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
zu wiurdigen (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 Wa-
ren 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 die-
selbe fir verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maf3gebliche Begrin-
dung nicht fir jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses
wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleis-
tungen zusammengefasst beurteilt werden kénnen. Gegen diese Begrindungs-
pflicht wird daher verstol3en, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen
ohne weitere Begriindung gleich behandelt oder Uberhaupt nicht gewdrdigt wer-

den.

C) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die angesprochenen
Verkehrskreise = dem  Wortzeichen ,modulmaster® den verstandlichen
beschreibenden Aussagegehalt entndhmen, die so gekennzeichneten Produkte
wirden als Modul oder im Rahmen eines Modulsystems angeboten und erfillten
ihre  Funktion meisterhaft. Dabei hat sie beispielhaft Belege flr
Modul(kinder)mdobel, Modulkichen, Modulbetten, Modul-Lattenroste,
Modullampen, Modultische, Spiegelmodule, Modul-Schlafsdcke, Modulkopfkissen
und Modulregale angefuhrt. Eine Begrindung zum Bedeutungsgehalt der
beanspruchten Wortkombination fir die Ubrigen zahlreichen Waren des
angemeldeten Verzeichnisse fehlt dagegen vollig.

d) Das Amt hat sich nicht damit befasst, ob auch die folgenden beanspruchten

Produkte als Modul oder im Rahmen eines Modulsystems angeboten werden:

aa) Sowohl die in Klasse 11 aufgefuhrten ,Koch-, und ,Kihlgerate®,
»<Abzugshauben fir Kichen®, ,Grillgerate [Kichengerate], Klichenherde® als auch
die in Klasse 21 genannten ,Grillroste [Kiichengerate]; Kichengerate [nicht aus
Edelmetall]* konnen zwar austauschbare Elemente eines Modulsystems, z. B.

einer Modulkiiche, darstellen. Ob und inwieweit dies aber auch fur ,Heizungs-,



Trocken-, Liuftungs- und Wasserleitungsgeréate sowie sanitdre Anlagen” gilt, wird
weder erlautert noch belegt. Dies ware jedoch erforderlich gewesen, da es sich

nicht ohne weiteres um unmittelbare Kiichengerate handelt.

bb) Bei den Waren der Klasse 20 ,Buchsttitzen; Garderobenstander; Kleiderbu-
gel und Kleiderhaken; Korbwaren; Schlisselkasten [Mobel]; Schlusselhalter [M6-
bel]; Matratzenauflagen; aufblasbare Mdbel; Bettzeug [ausgenommen Bettwa-
sche]; luftgeflllte Kopfkissen, nicht fur medizinische Zwecke; Luftkissen, nicht fir
medizinische Zwecke; Luftmatratzen, nicht fir medizinische Zwecke; Teppich-
stangen fur Treppenlaufer” liegt es fern, dass sie auch in Modulbauweise ange-

boten werden oder Teil eines Modulsystems sind.

cc) Bei den Waren ,Strohgeflechte; Schilfrohr [Flechtmaterial]* handelt es sich
um Rohmaterialien. Inwiefern diese Produkte fur ein Modulsystem geeignet sein

sollen, wird vom DPMA nicht naher erlautert.

dd) Auch inwieweit ,Raffrosetten [fur Gardinen]; Gardinenhaken; Gardinenhalter
[nicht aus textilem Material]; Gardinenringe; Gardinenrollen; Gardinenstangen;
Vorhangringe; Vorhangrollen aus Kunststoff; Vorhangschienen; Vorhangstangen;
Bambusvorhange® in Modulbauweise angeboten werden, bedarf eingehender Re-

cherche.

ee) Die Waren ,BlUsten aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff; Figuren
[Statuetten] aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff, Kunstgegenstande aus
Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Kunsttischlerartikel“ stammen in der Regel
aus Kunstlerhand und zeichnen sich durch individuelle Gestaltung aus, was gegen

eine modulhafte Anordnung oder das Einfligen in ein Modulsystem spricht.

ff) Bei den Waren ,Flaschenkorken, -stopsel; Flaschenverschlisse, nicht aus
Metall; Besenstiele, nicht aus Metall; Messergriffe, nicht aus Metall; Spulstein-

matten; Teigkorbe“ handelt es sich um einfache Haushaltswaren, die entweder



regelmélig als Einzelsticke angeboten werden oder nur Teil eines einfachen
Systems sind, wie z. B. einer Flasche oder eines Besens, und nicht als Module

bezeichnet werden.

gg) Bei einer Vielzahl weiterer einzelner Einrichtungsgegenstande in Klasse 20
hat das DPMA ebenfalls pauschal auf die Vorstellbarkeit einer Modulbauweise
verwiesen, ohne dies in Bezug auf die konkreten Waren oder Warengruppen na-

her zu erlautern und/oder zu belegen.

Die Markenstelle hat es damit vorliegend versaumt, den verfahrensgegenstandli-

chen Zurtickweisungsbeschluss zu begriinden (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemel-
deten Warenverzeichnis in der beanspruchten Breite nicht erkennbar ist, sieht der
Senat nach 8§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschlielenden Sach-
entscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurlick. Ungeachtet der
Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozesstkonomie im Rahmen der gebote-
nen Ermessensausibung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentge-
richts gehoren, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprifung
einer Anmeldung zu tbernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 — kerzenzauber).
Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz
als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altver-
fahren zu berlcksichtigen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst

im Jahr 2017 anhangig gewordenen Verfahrens nicht zulasst.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prifung einzutreten haben, ob und ge-
gebenenfalls fur welche konkreten Waren ein Freihaltebedtrfnis bzw. eine feh-

lende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.



2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG
anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann,

dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden ware.

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
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Rechtsmittelbelehrung

ben, wenn gerigt wird, dass

1.

das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt

war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-
rens ausdrticklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer muandlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Jacobi Schdodel

pro



