BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 81/14 Verkindet am
17. Mérz 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 005 993.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 17. Marz 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Hermann und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die mit Antrag vom 6. Juli 2012 angemeldete Wortmarke 30 2012 005 993

Seepferdchen

hat die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts nach
Beanstandungsbescheid vom  16. August 2012 mit Beschlissen vom
20. Mérz 2013 und vom 25. Juli 2014, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren
ergangen ist, u. a. fur die nach Einschréankung des Warenverzeichnisses durch die

Anmelderin im Beschwerdeverfahren noch streitgegenstandlichen Waren der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse

Klasse 26: Stoffabzeichen

zurlckgewiesen.

Zur Begrundung hat die Markenstelle ausgefuhrt, dass 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2
MarkenG der Eintragung des angemeldeten Zeichens entgegenstiinden.

Das Wort ,Seepferdchen® sei geeignet, die beanspruchten Stoffabzeichen, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten seien, der Beschaffenheit nach zu be-
schreiben, denn diese kénnten in Form eines Seepferdchens gestaltet sein oder
die Darstellung einer solchen Figur als Motiv aufweisen. Form und Motiv seien fir
diese Waren verkehrswesentliche Eigenschaften, die flr den Kaufentschluss ent-
scheidend sein kdnnten, weshalb die Form oder das Motiv in Werbebroschiren
und Katalogen haufig nicht nur abgebildet, sondern daneben ausdricklich mit dem
Wort "Seepferdchen” benannt wirden. Druckereierzeugnisse kdonnten durch den

Begriff ,Seepferdchen® hinsichtlich ihres Inhalts beschrieben werden.



Dem Anmeldezeichen fehle daher fur die im Erstbeschluss zuriickgewiesenen
Waren auch jegliche Eignung, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der ent-
sprechend gekennzeichneten Produkte zu wirken. Da das Anmeldezeichen — wie
dargelegt — in verschiedener Hinsicht zur unmittelbaren Beschreibung der zurtick-
gewiesenen Waren geeignet sei, werde das Publikum es nicht als Herstellerkenn-
zeichen wahrnehmen, sondern lediglich die jeweilige beschreibende Bedeutung

erfassen.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Anmelderin am 30. Juli 2014 zuge-
stellt worden.

Mit ihrer Beschwerde vom 28. August 2014, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 29. August 2014, wendet sie sich gegen die Wertung in der
angegriffenen Entscheidung.

Fur die zurickgewiesenen und noch beanspruchten Waren habe der Begriff ,See-
pferdchen® keine beschreibende Bedeutung.

Der verstandige Verbraucher assoziiere mit dem Wort ,Seepferdchen® zuerst das
Tier, das aufgrund von Form und Aussehen sehr individuell sei. Andere Waren
oder das Schwimmabzeichen, fur die der Schutz beansprucht werde, assoziiere
der Verbraucher dagegen nicht unweigerlich mit dem Begriff. Im Vordergrund der
Wahrnehmung stehe das Seepferdchen als Tier. Dies gelte vor allem deshalb,
weil das geschriebene Wort ,Seepferdchen” nicht mit einem Schwimmabzeichen
gleichgesetzt werde. Das geschriebene Wort ,Seepferdchen® spiele bei dem
Schwimmabzeichen und der Auszeichnung der gepriften Frihschwimmer keine
Rolle. Als Abzeichen fir die Ablegung der Schwimmprifung ,Seepferdchen® diene
ausschlief3lich ein orangefarbener Aufndher mit der bildlichen Wiedergabe des
Tiers ,Seepferdchen®, nicht aber das Wort ,Seepferdchen®.

Das Zeichenwort ,Seepferdchen“ habe daher keinen rein beschreibenden Cha-
rakter fur die noch beanspruchten Waren Druckereierzeugnisse und Stoffabzei-
chen. Es erfordere vielmehr eines langeren Denkprozesses, um einen Zusam-

menhang zwischen dem von der Anmelderin verwendeten Zeichen und den von



ihr angebotenen Waren herzustellen. Auch die Verwendung eines Tierzeichens
als Marke (z. B. Loewe oder Puma) schliel3e die Unterscheidungskraft nicht aus.
Es bestehe an der Wortmarke Seepferdchen auch kein Freihaltebedirfnis. Allein
beim Betrachten des Zeichens erschlie3e sich nicht das Warenangebot, das mit
dem Zeichen beworben werde. Das Seepferdchen als Zeichen beschreibe nicht
die Art oder Beschaffenheit der angebotenen Waren und bezeichnet auch nicht
sonstige Merkmale der Waren. Allein aus dem Zeichen Seepferdchen seien noch
keine Ruckschlisse auf die Art und Beschaffenheit der Waren mdoglich. Das See-
pferdchen als solches werde namlich nicht typischerweise als Symbol fur gewisse
Eigenschaften verwendet. Auch kdnne das im Bereich der Schwimmausbildung
(Klasse 41) genutzte Logo unter Abbildung eines Seepferdchens kein Freihaltebe-
durfnis in Bezug auf die Wortkennzeichnung ,Seepferdchen® begriinden. Zudem
hatten weder der D... (D... e.V.), noch die D1... (D1...-

... e.V.) ausschlie3liche Rechte zur Abnahme der

Prifung ,Seepferdchen®.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschliisse der Markenstelle fiur Klasse 25 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 20.Mérz 2013 und vom
25. Juli 2014 aufzuheben und die angemeldet Marke fir die noch

beanspruchten Waren einzutragen.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkte aufrecht-

erhalten und vertieft.

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg (88 66, 64 Abs. 6 Mar-
kenG ).



1.
Dem angemeldeten Zeichen ,Seepferdchen® fehlt die erforderliche Unterschei-
dungskraft nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a)

Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,
wenn ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel fur die von der
Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
Uber solchen anderer Unternehmen (BGH, Beschluss v. 01.07.2010 — | ZB 35/09,
GRUR 2010, 935 Rn. 8- Die Vision; EuGH, Urteil v. 08.05.2008 — C-304/06 P,
GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 f. — EUROHYPO). Die Hauptfunktion der Marke be-
steht namlich darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen zu gewahrleisten (BGH, Beschluss v. 22.01.2009 - | ZB 34/08,
GRUR 2009, 949 Rn. 10 — My World; EuGH, Urteil v. 12.01.2006 - C-173/04 P,
GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 - Standbeutel). Da allein das Fehlen jeglicher Unter-
scheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein grof3ziigiger Mal3stab
anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentgt, um
das Schutzhindernis zu tberwinden (BGH, Beschluss v. 15.01.2009 — | ZB 30/06,
GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL).

MalRgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inlandischen Kreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und / oder
des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstdndigen Durch-
schnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist
(EuGH Urteil v. 09.03.2006 — C-421/04, GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 - Matratzen
Concord/Hukla; BGH a. a. O. Rn. 8 — Die Vision).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen das malgeblichen Publikum lediglich einen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden Begriffsinhalt zuordnet (BGH, Beschluss v. 22.01.2009 — | ZB 52/08,



GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 - DeutschlandCard; EuGH, Urteil v. 12.02.2004 —
C-363/99, GRUR 2004, 674, 678 Rn. 86 — Postkantoor).

b)

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG genlgt die angemeldete Bezeichnung nicht, da sie nur eine Sachaus-
sage beinhaltet, die sich nicht dazu eignet, die Ursprungsidentitat der noch streit-

gegenstandlichen Waren zu gewahrleisten.

Wie die der Anmelderin vom Senat zur Verfugung gestellten und von ihr selbst
vorgelegten Belege ausweisen, handelt es sich bei dem ,Seepferdchen" um die
Bezeichnung bzw. um die Abbildung eines seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik
Deutschland benutzten Schwimmabzeichens.

Es wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in der ,deutschen Pru-
fungsordnung Schwimmen-Retten-Tauchen® durch Beschluss (zuletzt geandert
am 21. Oktober 2002) der standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in
der Bundesrepublik Deutschland und den im Bundesverband zur Forderung der
Schwimmausbildung (BFS) zusammengeschlossenen Schwimmsport treibenden
Verbanden (u. a. W..., D2... e.V., A...-

...elV,B...eV,

D1...e.V.,, D...e.V,,

D3... e.V.und V...) festgelegt. Die

Vereinbarung regelt in Ziffer 3 die Prifungsleistungen, die Kinder fur das Ablegen
des Anfangerzeugnisses ,Seepferdchen erbringen mussen. Die Schwimmpriufung
~Seepferdchen” wird heute in aller Regel in den Schulen, insbesondere auch in
Schulen kommunaler Tragerschaft, in den lokalen Schwimmbé&dern oder auch in
Ferienanlagen, Hotels, etc. beworben, angeboten und abgenommen.

In nahezu jedem Schwimmbad und in jeder Badeeinrichtung mit Schwimmkursen
wird auf die Moglichkeit der Schwimmprifung fir Schwimmanfanger mit der Be-
zeichnung ,Seepferdchen® hingewiesen. Das allgemeine Publikum, angefangen

von Schulkindern tber Spitzenschwimmsportler bis hin zu Freizeitwassersportlern



jeden Alters, kennen den Begriff ,Seepferdchen® haufig bereits aus der Kinderzeit,
auch wenn sie selbst keine Schwimmprifung abgelegt und kein Schwimmabzei-
chen erworben haben sollten. Sie werden daher mit dem Begriff ,Seepferchen®
insbesondere bei Sportabzeichen stets nur eine besondere Schwimmprifung und
bei deren Bestehen das Erreichen des ,Seepferchens” und keinen unternehmens-
bezogenen Herkunftshinweis verbinden. Dies gilt auch fir Druckereierzeugnisse,
wie Urkunden zum Erwerb des Schwimmabzeichens oder Buicher fir und tber das

Schwimmabzeichen.

2.
Einer Registrierung des angemeldeten Zeichens steht zudem 8 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG entgegen.

a)

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschlief3lich
aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder
sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen, unabhangig
davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl.
Strobele, FS fur Ullmann, S. 425, 428).

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, Urteil v. 04.05.1999 — C-108/97, GRUR 1999,
723 Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee; Urteil v. 08.04.2003 — C-53/01; GRUR Int.
2003, 632 Rn. 73 - Linde).

Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dabei im Lichte des ihm
zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewéahrleistung eines freien, nicht
durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeintrachtigten Warenver-
kehrs auszulegen (EuGH, Urteil v. 16.09.2004 — C-329/02 P, GRUR 2004, 943

Rn. 26 - SAT.2) und tragt dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel Rechnung,



dass beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von

Mitbewerbern des Anmelders, frei verwendet werden kénnen.

b)

Wie dargelegt, wird der Begriff ,Seepferdchen® bereits seit Jahren beschreibend
fur das Schwimmabzeichen ,Seepferdchen" genutzt. Es muss daher auch weiter-
hin Schulen, Vereinen und Verbdnden mdglich sein, den Begriff zur Abnahme von

Schwimmprifungen uneingeschrankt nutzen zu kénnen

3.

Soweit sich die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer
Drittmarken beruft, andert dies nichts an der fehlenden Schutzfahigkeit fur die hier
zu beurteilende angemeldete Bezeichnung. Aus der Schutzgewéhrung fir andere
Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintra-
gungen fuhren weder fir sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des
Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche tber die Eintra-
gung zu befinden haben, denn die Entscheidung lber die Schutzfahigkeit einer
Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH, Beschluss v.
15.02.2008 — C-243/07 P, MarkenR 2008, 163 Rn. 39 - Terranus; BPatG, Be-
schluss v. 26.01.2010 — 24 W (pat) 142/05, GRUR 2010, 425 - Volksflat). Im Ubri-
gen geben selbst identische Voreintragungen keinen Anspruch auf eine Eintra-
gung (BGH, Beschluss v. 17.08.2011 — | ZB 70/10, GRUR 2012, 276 Rn. 18 -
Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m.w.N.).

Nach alledem ist der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg zu versagen.
4.

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

Anlass.



Grinde fur eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (8 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m.
8§ 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsatzlicher Bedeutung
einer hdchstrichterlichen Klarung bedirfen und der Senat mit dieser Entscheidung

nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kénnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsheschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn geriigt wird, dass
1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-

lehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er

nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-

ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-
desgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht Hermann Werner

Hu



