BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 127/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 818 947

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Méarz 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und
Richter Kruppa

BPatG 152
08.05



beschlossen:

I. Die Beschlusse der Markenstelle vom 18. April 2006 sowie vom
10. Juni 2008 werden insoweit aufgehoben, als der IR- Marke
818 947 der Schutz in Deutschland fur ,cartables” verweigert

wurde.
Il. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die IR-Wortmarke 818 947 (Ursprungsland Frankreich)

PLAY BOX

wurde am 14. November 2003 international registriert. Schutz wird noch fir die

Waren

12 Sacoches de bicylettes, sacs et sacoches de bicyclettes pour
enfants

18 Sacs de rangement, sacs de transport, sacs de sport autres
gue ceux adaptés aux produits gu’ils sont destinés a

contenir, cartables

nachgesucht.

Mit den angefochtenen Beschliissen hat das Patentamt den Schutz in der
Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen

Vorliegens eines Freihaltebedirfnisses versagt und die dagegen eingelegte



Erinnerung zurickgewiesen. Dies ist damit begrindet, im Deutschen bezeichne
.PLAY BOX" eine Kiste oder ein Behaltnis fur Kinder, die darin Spielsachen oder
sonstige fur sie wichtige oder bendgtigte (Alltags-) Dinge aufbewahren kdnnten. Die
angemeldeten Waren seien alle dafiir geeignet, den Zweck der Aufbewahrung zu
erfillen. Ferner kdonnten diese Waren in ,kindgerechter* Ausfiihrung angeboten
werden, etwa was Grol3e, Material oder Design anbelange. AuRerdem diene die
Bezeichnung der Bestimmung der angemeldeten Waren und kdnne deshalb nicht
zugunsten der Markeninhaberin monopolisiert werden. Der Begriff ,PLAY BOX*
stehe im Englischen fur ein Behéltnis, in dem ein Kind seine Spielsachen und
personlichen Gegenstande aufbewahren konne. Diese Bedeutung sei nahelie-
gend, da sich das Zeichen aus den ohne weiteres verstandlichen Wortern ,Play*
fur ,Spiel, Spielsache® und ,BOX* fur ,Behaltnis, Kiste/Schachtel, Etui“ zu-
sammensetze, wobei der Begriff ,Box* sogar Eingang in den deutschen Sprach-
gebrauch gefunden habe (belegt durch Eintrag aus dem Deutschen Univer-

sallexikon).

Fur die noch beanspruchten Waren handle es sich um eine beschreibende An-
gabe. Alle kdnnten dem Zweck der Aufbewahrung oder dem Transport — z. B. von
Spielsachen — dienen, in kindgerechter Ausfihrung angeboten werden und zudem
boxenformig sein.

Auslandische Entscheidungen vergleichbarer Marken seien nicht mafligebend fur

die Beurteilung der Schutzfahigkeit im Inland.

Dagegen wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Zur Unter-
scheidungskraft fuhrt sie aus, dass ,PLAY BOX" wortlich Ubersetzt ,Spielbox*
bedeute, was keine feststehende Bedeutung aufweise. Dies sei allenfalls fur die
Waren der Klasse 20 beschreibend. Auf diese Waren sei jedoch bereits verzichtet

worden, was die Markenstelle offensichtlich ibersehen habe.



Sie beantragt sinngeman,

die Beschlisse der Markenstelle aufzuheben und im schriftlichen
Verfahren zu entscheiden.

Zur Ergadnzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsétze nebst Anlagen Be-

Zug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

1) Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache teilweise Erfolg; einer
Registrierung der angemeldeten Marke stehen fir die noch strittigen Waren mit
Ausnahme der Schulranzen die Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2

MarkenG entgegen.

a) 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die
ausschlie8lich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Wa-
ren dienen kdnnen.

Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient
dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche
Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unter-
nehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - WINDSURFING
CHIEMSEE; GRUR Int. 2003, 632, Rn. 73 - LINDE).

Zwar ist der Begriff ,PLAY BOX"* kein feststehender Begriff, aber der Durch-
schnittsverbraucher wird die Kombination der zwei bekannten Worter ,play” und
.box* als ,Spiel(e)kiste” im Sinn von ,Kiste zum Spielen” oder ,Kiste fur Spiele”
verstehen. Die darin enthaltenen Worter gehéren zu den einfachen englischen
Grundwortern, die auch im inlandischen Sprachgebrauch nicht selten eingesetzt

werden.



Die beanspruchten Waren dienen alle dem Transport oder der Aufbewahrung von

Gegenstanden.

Dass bestimmte Satteltaschen bestimmungsgemal’ nicht dafir vorgesehen sind,
Spielsachen zu transportieren, andert nichts daran, dass es Satteltaschen gibt,
etwa fUr Fahrrader, die fir den Transport von Spielen oder Spielsachen geeignet

sind.

Ebenso wenig vermag das Argument der Beschwerdeflhrerin zu Uberzeugen,
dass eine Box im Unterschied zu einer Satteltasche nicht flexibel sei. Der Begriff
,Box* schliel3t eine zumindest teilweise flexible Ausfihrung ebenso wenig aus wie
der Begriff ,Satteltasche” eine Taschenform mit einer starren, nicht flexiblen Box

als Behaltnis.

Damit fallt ,Play Box* als Angabe Uber Art und Bestimmung unter 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG. Dabei kommt es nicht darauf an, ob andere gleichwertige Angaben und
Zeichen zur Verfugung stehen. Es muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwi-
schen allen unmittelbar beschreibenden Angabe und Zeichen erhalten bleiben
(EuGH GRUR Int. 2004, 410, Rn. 42 — BiomiLD). Dies gilt auch fur weniger
gelaufige beschreibende Bezeichnungen, wobei sowohl an neuen Begriffen als

auch an veralteten Ausdricken ein Freihaltungsbedurfnis bestehen kann.

b) Die Bezeichnung entbehrt fur die noch beanspruchten Waren, mit Aus-
nahme der Schulranzen, auch jeglicher Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG).

Unproblematisch nicht unterscheidungskréftig ist die angemeldete Marke fur die
Waren, bei denen ein Freihaltungsbedurfnis gegeben ist. Fur Schulranzen ist dies
nicht der Fall; die angegriffene Marke ist damit insoweit unterscheidungskraftig
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die extrem enge Formulierung in 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die Marken von der

Eintragung ausschlie3t, wenn ihnen ,jegliche Unterscheidungskraft® fehlt, zeigt,



dass schon eine geringe Unterscheidungskraft in qualitativer und quantitativer
Hinsicht fur Markenschutz ausreicht. In quantitativer Hinsicht reicht es aus, wenn
ein nicht unbetrachtlicher Teil der inlandischen Verbraucher das Zeichen als

Marke nimmt.

Unterscheidungskraft im Sinn des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, fir welche
die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von den-
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 428, 431,
Nr. 48 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Wortmarken besitzen zwar nach der Rechtsprechung auch dann keine Un-
terscheidungskraft, wenn sie aus gebrauchlichen Waortern 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 GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten — Schlechte Zeiten;).

Dies ist hier jedoch nicht der Fall; ,playbox” ist so nicht nachweisbar.

Der Senat vermag sich allerdings nicht der Auffassung der Markenstelle anzu-
schlielBen, die Verbraucher wirden dem Begriff ,Play Box* auch im Zusam-
menhang mit den noch beschwerdegegenstandlichen Schulranzen einen im Vor-
dergrund stehenden unmittelbaren Sachhinweis auf ihre bestimmungsgemalie

Verwendung zuordnen.

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf die Waren, fur die sie
angemeldet worden ist, und im Hinblick auf die Anschauung der mafgeblichen
normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstéandigen Durch-

schnittsverbrauchern zu beurteilen. Schulranzen dienen nach deren allgemeinem



Verstandnis nicht dem Spielen. Die Bezeichnung wirkt deshalb aber noch nicht als

ironische, scherzhafte Benennung, die auch keine Unterscheidungskraft hatte.

2) Die Anmelderin kann sich nicht auf eine Entscheidungspraxis des Euro-
paische Gerichtshofs, Bundesgerichtshofs und Bundespatentgerichts sowie die
Eintragungspraxis des Patentamts berufen. Eintragungen von entsprechenden
Marken fur Dritte rechtfertigen keine andere Beurteilung, weil selbst Eintragungen
gleicher Marken nicht zu einer Bindung fuhren (vgl. BGH BIPMZ 1989, 192 -
KSUD) - auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots
(Art. 3 GG). Es gibt keine Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht.

Bei der Entscheidung Uber die Eintragbarkeit einer Marke handelt es sich um
keine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer
auf den Einzelfall bezogenen Prifung unterliegt (vgl. BGH BIPMZ 1998, 248, 249 -
TobAY; EUGH GRUR 2004, 428, Rn. 60 ff. - HENKEL).

3) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebiihr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht

kein Anlass.

4) Fur eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veran-
lassung. Es ist weder ersichtlich noch aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine
grundsétzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschopft sich
vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung hdchstrichterlich geklarter Beur-
teilungsgrundsatze.

Dr. Albrecht Schwarz Kruppa
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