BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 568/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 106 347.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Marz 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Katker und Schodel

ECLI:DE:BPatG:2020:300320B26Wpat568.19.0



beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 33 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 26. August 2019 wird aufgehoben und
die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr wird angeordnet.

Grinde

Das Wortzeichen
Eisblock

ist am 15. Mai 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gefiihrte Register angemeldet worden fur Waren und Dienst-
leistungen der

Klasse 25: Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Bekleidungssticke;

Klasse 33: Alkoholische Praparate fur die Zubereitung von Getranken; Al-

koholische Mischgetranke, ausgenommen Biermischgetranke;

Alkoholische Getranke, ausgenommen Bier;

Klasse 41: Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitaten; Organisation

von Veranstaltungen fur kulturelle, Unterhaltungs- und sportli-



che Zwecke; Organisation von Partys; Organisation und Durch-
fuhrung von Live-Veranstaltungen; Durchfiihrung von Sportver-
anstaltungen; Durchfihrung von kulturellen Veranstaltungen;
Betrieb von Diskotheken; Betrieb von Clubs zu Unterhaltungs-
zwecken; Beratung in Bezug auf Planung von Special-Events;

Beratung auf dem Gebiet der Partyplanung;

Klasse 43: Zubereitung von Speisen und Getranken; Verpflegung von
Gasten mit Speisen und Getranken; Servieren von Speisen und
Getranken in Restaurants und Bars; Catering; Bereitstellung
von Speisen und Getranken in Restaurants und Bars; Beher-

bergung von Gasten.

Mit Beschluss vom 26. August 2019 hat die Markenstelle fur Klasse 33 des DPMA
die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaf 88 37 Abs. 1, 8 Abs.
2 Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen. Zur Begriindung hat sie ausgefihrt, in Wérterbu-
chern aufgefuihrten Begriffen und allgemeinverstandlichen Angaben wie dem An-
meldezeichen billigten die angesprochenen Verkehrskreise keine Unterscheidungs-
kraft zu. Die beanspruchten Waren der Klasse 25 seien Merchandisingprodukte, auf
die das Anmeldezeichen nur als Aufdruck aufgebracht werde. Laut Internet sei die
Anmelderin im Bereich Vertrieb, Handel und Produktion der beanspruchten Waren
der Klasse 33 tatig und erbringe nicht die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43.
Zudem seien die kunstlerische Erstellung von Skulpturen aus Eisblocken und die

Zubereitung von Speisen und Getrdnken mit Hilfe von Eisblocken bekannt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, fir die
Annahme der Unterscheidungskraft sei es unschadlich, wenn das Zeichen in Bezug
auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen blof3e Assoziationen wecke.
Worter, die im Duden enthalten seien, seien unterscheidungskréftig, solange sie wie
das Anmeldezeichen keinen direkten Bezug zu den beanspruchten Waren und

Dienstleistungen herstellten. Ob es sich bei den in Klasse 25 beanspruchten Waren



um Merchandisingartikel handele, spiele fur die Frage der Schutzfahigkeit keine

Rolle.

Die Anmelderin beantragt sinngemas,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 33 des DPMA vom
26. August 2019 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 gemafld 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheidung und zur Zurickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt.

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

leistungen differenzierende Begriindung gestitzt worden ist.

a) Nach 8§ 70 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 ordnungsgemalfe Grundlage fur
die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962,
86, 87 — Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere fir vollig ungentigende oder
widerspruchliche Begrindungen (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 grundsatzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
zu wirdigen (EuGH GRUR 2007, 425 Rdnr. 32, 36 — MT&C/BMB; BGH GRUR
2009, 952 Rdnr. 9 — DeutschlandCard), wobei eine globale Begrindung 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 dieselbe
fur verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maf3gebliche Begrindung nicht
fur jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt
werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zu-
sammengefasst beurteilt werden kbnnen. Gegen diese Begrindungspflicht wird da-
her verstolRen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere

Begrindung gleich behandelt oder tberhaupt nicht gewtrdigt werden.

c) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass in Wéorterbiichern
aufgefuihrten Begriffen und allgemeinverstandlichen Angaben wie dem
Anmeldezeichen die notige Unterscheidungskraft fehle. Sie hat nicht einmal den
Wortsinn des Anmeldezeichens definiert. Auch eine Begrindung zu dessen
Bedeutungsgehalt im Hinblick auf die zahlreichen Waren und Dienstleistungen des
angemeldeten Verzeichnisses fehlt nahezu vollstandig. Lediglich zu einer einzigen
in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistung hat die Markenstelle Ausfihrungen
gemacht und schlicht behauptet, die Zubereitung von Speisen und Getréanken
erfolge mit Hilfe von Eisblécken, ohne dies ndher zu erlautern oder zu belegen. Der
Umstand, dass die Anmelderin nach ihren eigenen Angaben die beanspruchten
Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 nicht erbringe, ist fir die Beurteilung der
Schutzfahigkeit des angemeldeten Wortzeichens unbeachtlich.

Die Markenstelle hat es damit vorliegend versdumt, den verfahrensgegenstandli-

chen Zurtickweisungsbeschluss zu begriinden (vgl. 8§ 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).



e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht erkennbar ist, sieht der Senat nach
§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschlieRenden Sachentscheidung
ab und verweist die Sache an das DPMA zurlick. Ungeachtet der Bedeutung, die
dem Gesichtspunkt der Prozessokonomie im Rahmen der gebotenen Ermes-
sensausibung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts geho-
ren, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprifung einer An-
meldung zu tbernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 — kerzenzauber; 26 W (pat)
518/17 — modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust ei-
ner Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen
Stand an vorrangigen Altverfahren zu bertcksichtigen, der eine zeitnahe Behand-
lung des vorliegenden, erst im Jahr 2019 anhéngig gewordenen Verfahrens nicht

zulasst.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prufung einzutreten haben, ob und gege-
benenfalls fur welche konkreten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebedrfnis
bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen
ist.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr war nach 8§ 71 Abs. 3 MarkenG

anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann,

dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wére.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass



1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. beidem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder

wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4.  ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens

ausdrticklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-

fahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Katker Schodel

pro



