BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 554/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2023 203 445.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Februar 2024 unter Mitwirkung des Richters Katker als Vorsitzenden, des

Richters Staats und der Richterin k.A. Wagner beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 8 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 3. Juli 2023 wird aufgehoben
und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

ECLI:DE:BPatG:2024:190224B26Wpat554.23.0



2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Das Wortzeichen

Grinde

Spatzle-Shaker

ist am 26. Januar 2023 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register angemeldet worden fur Dienstleistungen

der

Klasse 08:

Klasse 16:

Handgerate zum Abfullen; Goldwaschpfannen; Griffe fir hand-
betatigte Werkzeuge; Handbetatigte Pumpen fir Fllussigkeiten;
Handpumpen; Handgriffe fur Handwerkzeuge; Morser und
StoRel; Rihrgerate [Handwerkzeuge]; Stol3eisen; StolReisen
[Handwerkzeuge]; Verlangerungen fur Handwerkzeuge; Ver-
langerungsgriffe fur Handwerkzeuge; Zerstauber [handbeta-
tigte Werkzeuge]; Handsprihgerate; Rakeln [handbetétigte
Werkzeuge];

Gedrucktes Bildmaterial, Gedrucktes Lehr- und Unterrichtsma-
terial; Gedrucktes Briefpapier; Gedruckte Vortrage; Gedruckte
Werbematerialien; Gedruckte Zertifikate; Gedruckte Berichte;
Bedruckte Karten; Bedruckte Werbetafeln aus Papier;
Bedruckte Werbetafeln aus Pappe; Benutzerhandbticher;
Bestellformulare; Bilderkarten; Bilderansichtskarten; Bildungs-
und Unterrichtsmaterial; Blankoformulare; Blankokarten; Blan-
kopapier; Briefpapier; Broschiren; Comics; Drucke; Druckerei-

erzeugnisse; Druckereierzeugnisse fur Unterrichtszwecke;



Druckschriften [Broschiren]; Faltblatter; Gedruckte Informati-
onskarten; Gedruckte Informationsprospekte; Gedruckte
Kalender; Gedruckte Karten; Gedruckte Lehrplane; Gedruckte
Rezepte als Teile von Lebensmittelverpackungen; Gedruckte
Rezeptkarten; Gedruckte Schulungsunterlagen; Gedruckte
Seminarunterlagen; Gedruckte Speisekarten; Gedruckte Unter-
richtsveranstaltungen; Gummibander fur Burozwecke; Home-
shopping-Kataloge; Informationsblatter; Informationsbriefe;
Informationsbroschiren; Journale; Kalender, die an der Wand
angebracht werden; Kalen-derschreibtischunterlagen; Kata-
loge; Kundenkarten aus Papier; Lernkarten; Mit Namen be-
druckte Papierschilder zur Verwendung fiir spezielle Veranstal-
tungen; Omikuji [mit Wahrsagungen bedruckte Papierstreifen
als Orakelzettel]; Ordner [Buroartikel]; Papier zum Einwickeln
fur Bucher; Papier- und Schreibwaren; Papier- und Schreib-
waren flr Buros; Papier- und Schreibwaren fir Partys; Papier
und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Papierauf-
kleber; Papierschilder; Papierschreibwaren; Plakate; Plakate
aus Pappe; Poster aus Papier; Postkarten; Postkarten und
Ansichtskarten; Preislisten; Preisschilder; Prospekte; Ring-
buchordner; Ringbuchordner fur Loseblattsammlungen; Ring-
mappen; Sammlerkarten; Sammelkarten, ausgenommen fir
Spiele; Schablonen [Papier- und Schreibwaren]; Schilder aus
Papier oder Pappe; Teilweise bedruckte Formulare; Termin-
kalender fur den Schreibtisch; Tischkalender; Tischbehalter
und -kasten fur Papier- und Schreibwaren; Versandhauska-

taloge; Versandtaschen aus Papier;



Klasse 21: Schlauchdiisen; Behalter-Sets; Biobasierte Flaschen; Biolo-
gisch abbaubare Flaschen; Biologisch abbaubare Schusseln;
Formen [Klchenartikel]; Handbetriebene Mihlen fur Haushalts-
zwecke; Schalen fur Wirzsof3en; Schisseln aus Kunststoff;
Sportflaschen [leer]; Spritzflaschen [leer]; Vorratsbehélter fir
Lebensmittel; Vorratsdosen; Trichter; Ausgiel3er.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2023 hat die Markenstelle fur Klasse 8 des DPMA durch
eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterschei-
dungskraft gemalRl 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Zur
Begriindung hat sie ausgefihrt, die aus leicht verstandlichen Begriffen gebildete, fur
den deutschen Durchschnittskaufer der einschlagigen Waren ohne weiteres ver-
standliche Bezeichnung ,Spéatzle-Shaker" bezeichne einen Shaker, also einen Mix-
becher bzw. ein Mixgeréat, mit dessen Hilfe letztendlich die Teigware ,Spétzle" her-
gestellt werden kénne. Dass es hierzu als erstem Schritt der Zubereitung eines
Spatzleteigs bedirfe und dass der ,Spéatzle-Shaker" an Stelle einer Schissel und
eines Handruhrgeréts oder einer Kichenmaschine dienen kdnne, liege fur den Ver-
kehr auf der Hand. Auch wenn mit Hilfe des Shakers moglicherweise nicht das End-
produkt ,Spatzle" hergestellt werde, da es noch eines Kochvorgangs bedirfe, sei
das Anmeldezeichen nicht unterscheidungskraftig, weil bei ihm die beschreibende
Sachaussage, dass mit dem so bezeichneten Gerat oder Behalter mittels Schuttel-
vorgangs ein Schritt zur Herstellung von Spétzleteig erfolge, deutlich im Vorder-
grund stehe. Dieses Verkehrsverstandnis werde auch dadurch gestitzt, dass Dritte
vergleichbare Bezeichnungen, wie z.B. ,Waffel-Shaker, zur beschreibenden
Bezeichnung eines Behdlters zum Zubereiten von Waffelteig durch Schiitteln ver-

wendeten.

Soweit die Anmelderin vortrage, dass sich die Prufung der absoluten Eintragungs-
hindernisse auf jede der beanspruchten Waren erstrecken musse, und eine Zurick-
weisungsentscheidung grundsatzlich in Bezug auf jede dieser Waren zu begriinden

sei, sei festzustellen, dass eine pauschale Begriindung fir unterschiedliche Waren



dann zulassig sei, wenn diese einen so direkten und konkreten Zusammenhang
untereinander aufwiesen, dass sie eine hinreichende homogene Kategorie oder
Gruppe von Waren bildeten. Vorliegend kdnnten alle beanspruchten Waren ent-
weder einen solchen Spatzle Shaker selbst darstellen oder zum Gegenstand haben,
konnten Teil davon oder Bauteile dazu sein oder bei der Anwendung dafir verwen-
det werden. Auch konnten manche Waren dazu bestimmt sein, auf einem Spatzle
Shaker angebracht zu werden. Zudem kénnten manche Waren sich inhaltlich und

thematisch mit einem solchen Spatzle Shaker beschétftigen.

Aus vermeintlich vergleichbaren Voreintragungen kénne die Anmelderin keinen Ein-
tragungsanspruch herleiten. Au3erdem gebe es Zurtickweisungsentscheidungen,
wobei die Markenstelle u.a. auf die Senatsentscheidung vom 19. Marz 2014 (26 W
(pat) 543/12) hinweist, mit dem die Beschwerde gegen die teilweise Zuriickweisung
der Anmeldung des Zeichens ,Spatzle-Shaker” fur die Waren ,,Gerate und Behalter
fur Haushalt und Kiiche, insbesondere zur Herstellung von Teigwaren“ zurlickge-

wiesen worden ist.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei auch nicht nach § 8
Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung Uberwunden, da deren Vorausset-

zungen nicht schliissig und substantiiert dargelegt worden seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass
das angemeldete Zeichen gentigende Unterscheidungskraft aufweise, weil es fur
Produkte verwendet werde, die auf Basis des erteilten Vorrichtungspatents DE 10
2008 017 683 (,Spatzle-Shaker zur Herstellung von Spatzleteig und zum Formen
von Spatzlenudeln™) und des Verfahrenspatents DE 10 2008 064 741 (,Verfahren
zur Herstellung von Teigwarenteig und Teigwaren und handgefihrte Misch- und
Formvorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens") hergestellt wirden. Die Anmel-
derin sei Inhaberin der Patente, die sie an das von ihr gegriindete Unternehmen
lizenziere. Das Anmeldezeichen eigne sich daher in besonderem Mal3e, um die

damit gekennzeichneten Waren von anderen zu unterscheiden.



Das Zeichen sei auch nicht beschreibend, da es schlichtweg unmdglich sei, in
einem herkdmmlichen Shaker Spatzle herzustellen. Der im angefochtenen
Beschluss enthaltene Vergleich mit anderen Shakern bzw. Mixgeraten fuhre in die
Irre, da dadurch der falsche Eindruck vermittelt werde, dass es genige, einen
Spétzleteig in einem Schuttelbecher, einer Ruhrschissel oder in einer Kichen-
maschine herzustellen, um daraus durch den reinen Kochvorgang Spéatzle herzu-
stellen. Testversuche mit verschiedenen Shakern hétten den Nachweis erbracht,
dass dies nicht funktioniere. Die zentrale Funktion des patentierten Spatzle-Shakers
sei das Formen der Teigstrange durch einen aufgeschraubten Lochaufsatz. Weil
der Teig direkt im Shaker hergestellt werde und direkt von da aus durch den aufge-
schraubten Dusen- bzw. Lochaufsatz gepresst werden kdnne, liege eine enorme
technische Vereinfachung vor. Die wichtige Funktion des Teigformens bzw. Spatz-
lepressens werde mit dem angemeldeten Zeichen ,Spétzle-Shaker* Giberhaupt nicht
beschrieben. Dementsprechend sei in die Bezeichnung des Vorrichtungspatents
DE 10 2008 017 683 der erlauternde Zusatz ,... und zum Formen von Spatzle-
nudeln* mit aufgenommen worden, wahrend beim spater erteilten Verfahrenspatent
DE 10 2008 064 741 die Bezeichnung ,Spéatzle-Shaker” vollstandig gestrichen
worden sei. Es handele sich um einen Phantasiebegriff der Erfinderin, der keine
Beschreibung der Funktion darstelle. Auch Verbraucher fragten beim ersten Horen

verwundert nach, was es mit dem lustigen Namen ,Spatzle-Shaker* auf sich habe.

Ohne bestimmte Bestandteile bzw. Bauteile mit zusatzlichen innovativen Eigen-
schaften kénnten mit herkdbmmlichen Shakern, z.B. Waffel- bzw. Pfannkuchen-
Shakern oder Cocktail-Shakern, keine Spatzle hergestellt werden, was die Anmel-
derin unter Darstellung von Testversuchen mit verschiedenen Shakern ndher aus-
fuhrt. Der Name ,Spatzle-Shaker" sei keine beschreibende Angabe, sondern eher
»hicht-beschreibend auf eine lustige Art“. Er provoziere die Frage, was so etwas

denn sei.



Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 8 des DPMA vom
3. Juli 2023 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zuldssig und
fuhrt gemaly 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheidung und zur Zurtickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und
Markenamt.

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

Begriindung gestutzt 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 ordnungsgemafe Grundlage flr
die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962,
86, 87 — Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere flr vollig ungentigende oder
widerspruchliche Begriindungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).

b) Bei der Prufung der absoluten Schutzhindernisse des § 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 Begriindung ausreicht,
soweit dieselben Erwagungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten
Waren 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 Begriindung nicht
fur jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt
werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zu-
sammengefasst beurteilt werden kdonnen. Gegen diese Begrindungspflicht wird
daher versto3en, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne
weitere Begriindung gleich behandelt oder tiberhaupt nicht gewdirdigt werden.

c) Die Markenstelle hat im Bescheid vom 14. Marz 2023, auf den im angefochtenen
Beschluss sinngemal Bezug genommen wird, zwar unter Anfuhrung von
lexikalischen Belegen die Bedeutung der Bestandteile ,Spatzle* und ,Shaker”
ermittelt und hieraus aufgrund der sprachiblichen Zusammensetzung auf die
Bedeutung des Anmeldezeichens als ,SpatzleMixbecher“/“Mixbecher flr die Zube-
reitung von Spatzle®, also ,Mixbecher bzw. Mixgerat, mit dessen Hilfe letztendlich
die Teigware Spétzle hergestellt werden kdnne* geschlossen. Dies entspricht auch
dem Senatsbeschluss vom 19. Marz 2014 im Verfahren 26 W (pat) 543/12 zur
gleichlautenden Marke 30 2011 032 457 - ,Spatzle-Shaker“, dessen Ent-
scheidungsbegrindung die Markenstelle auf S. 5 bis 60. des angefochtenen

Beschlusses wortlich ibernommen hat.

Allerdings ging es im damaligen Beschwerdeverfahren 26 W (pat) 543/12 nur um
die beschwerdegegenstandlichen Waren ,Geréte und Behalter fur Haushalt und
Kiche, insbesondere zur Herstellung von Teigwaren“, wahrend das Zeichen
~Spatzle-Shaker* fur andere Waren vom DPMA als schutzfahig angesehen und
eingetragen worden ist, u.a. fur folgende Waren der Klasse 16, die mit den

vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 16 teilidentisch sind:



Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien; Schreibwaren; Kunstler-
bedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Ver-
packungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten (vgl.
Registereintrag der inzwischen geléschten Marke 30 2011 032 457 - ,Spatzle-
Shaker*).

Vorliegend hat die Markenstelle nur pauschal und unbelegt behauptet, alle bean-
spruchten Waren kénnten entweder einen solchen Spatzle-Shaker selbst darstellen
oder zum Gegenstand haben, konnten Teil davon oder Bauteile dazu sein, oder bei
der Anwendung dafiir verwendet werden. Auch kénnten manche Waren dazu
bestimmt sein, auf einem Spatzle Shaker angebracht zu werden. Zudem kdnnten
manche Waren sich inhaltlich und thematisch mit einem solchen Spéatzle Shaker
beschéftigen.

Diese Begrundung ist im Hinblick auf das Warenverzeichnis offensichtlich unzu-
reichend. Weder hat die Markenstelle erlautert, ob und inwieweit die Bezeichnung
~Spatzle-Shaker” mit dem ihr beigemessenen Bedeutungsgehalt von den ange-
sprochenen Verkehrskreisen fur Waren, wie beispielsweise Goldwaschpfannen,
StoRReisen, Zerstduber, Handspruhgerate, Blankopapier; Gedruckte Kalender;
Gummibander fur Birozwecke; Omikuji [mit Wahrsagungen bedruckte Papier-
streifen als Orakelzettel]; Terminkalender fir den Schreibtisch; Schalen fur Wirz-
sol3en, ohne weitere Gedankenschritte in irgendeiner Hinsicht als beschreibende
Angabe verstanden wird, noch erschlief3t sich dies anhand der Wortbedeutung des

Anmeldezeichens und der Art der Waren von selbst.

d) Vorliegend hétte auch schon deshalb Anlass dazu bestanden, sich mit den
beanspruchten Waren ndher auseinanderzusetzen, als die Anmelderin in ihrer
Eingabe vom 12. Mai 2023 deutlich gemacht hat, dass sie im Hinblick auf den o.g.
Senatsbeschluss die gegenstandliche Anmeldung gezielt fir Waren eingereicht hat,

die nach ihrer Auffassung ,auf gar keinen Fall glatt beschreibend” seien, wobei sie
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explizit ,Goldwaschpfannen®, ,Griffe fur handbetatigte Werkzeuge® und weitere
Warenbegriffe wortlich benannt hat. Zudem hat sie darauf hingewiesen, dass die
Marke 30 2011 032 457 - ,Spatzle-Shaker” fur verschiedene Waren der Klassen 8,

16 und 21 eingetragen worden ist.

Hierauf ist die Markenstelle nicht ansatzweise eingegangen und hat es bei der
pauschalen Behauptung belassen, die beanspruchten Waren konnten selbst
Spéatzle-Shaker darstellen oder in verschiedener Hinsicht einen technischen oder
inhaltlichen Bezug dazu haben. Die Markenstelle hat es damit vorliegend versdumt,
den verfahrensgegenstandlichen Zuruckweisungsbeschluss zu begrinden (vgl.
§ 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten
Warenverzeichnis nicht erkennbar ist, sieht der Senat nach 8 70 Abs.3 Nr. 2
MarkenG von einer eigenen abschlieBenden Sachentscheidung ab und verweist die
Sache an das DPMA zurtick. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt
der Prozessokonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausibung zukommt,
kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts gehdren, in der Sache die dem
DPMA obliegende differenzierte Erstprifung einer Anmeldung zu tlbernehmen (vgl.
BPatG 24 W (pat) 524/15 — kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 — modulmaster).
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 bertcksichtigen, der eine zeithahe Behandlung des vorliegenden, erst im
Jahr 2023 anhéangig gewordenen Verfahrens nicht zulasst. Die Markenstelle wird
daher erneut in die Prifung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls fir welche
konkreten Waren ein Freihaltebedtirfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft

des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr 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.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig 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
ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden 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, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Frist kann nicht verlangert werden.

Katker Staats Wagner



