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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 19 332.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
des Richters v. Zglinitzki und des Richters k.A. Katker
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beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschllisse der
Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 24. September 1999 und vom 21. September 2000 auf-

gehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 1. April 1999 die Wortmarke

PAYBOX

fur die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wieder-
gabe von Ton und Bild, insbesondere Telekommuni-
kationsgerate;
elektronische Datenlbertragungsgerate, insbesondere
zur Durchfuhrung bargeldloser Zahlungen;
elektronische Datenverarbeitungsgerate, insbeson-
dere zur Durchfihrung bargeldloser Zahlungen; Chip-
karten;

Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere zur Ab-
wicklung bargeldloser Zahlungen;

Verkaufsautomaten;



Klasse 36: Abwicklung von bargeldlosen Zahlungsvorgangen, Be-

trieb von Verrechnungsstellen (Clearing);

Klasse 38: Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, insbe-
sondere Betrieb von Telekommunikationseinrichtun-
gen zur Durchfihrung von bargeldlosen Zahlungen;
Betrieb von Datentubertragungseinrichtungen, insbe-
sondere Betrieb von Datenubertragungseinrichtungen

zur Durchfuhrung von bargeldlosen Zahlungen"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle fir Klasse 36 des Patentamts hat die Anmeldung durch
Beschlul? vom 24. September 1999 gemafld 88 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 Mar-
kenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltungsbe-
durfnisses an einer beschreibenden Angabe sowie die Erinnerung des Anmelders
durch Beschlu3 vom 21. September 2000 gemal? 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu-
rickgewiesen. In den Grunden ist ausgefuhrt worden, der Verkehr kenne bei-
spielsweise den Begriff "Mailbox" und werde die angemeldete Bezeichnung
"PAYBOX" eindeutig im Sinne von "Zahlbox" als Hinweis darauf verstehen, daf}
die Waren der Anmeldung selbst eine "Zahlbox" darstellten oder die Dienstleistun-
gen Uber eine solche - und zwar auf elektronischem Wege - abgewickelt wirden.
Wie sich aus einem Artikel in der Zeitschrift BIZZ (Heft 4/2000, S 198) ergebe, ge-
hore der Begriff "PAYBOX" zu den modernen Ausdricken des Mobilfunks.

Mit seiner Beschwerde beantragt der Anmelder sinngemars,

die Beschliisse der Markenstelle des Patentamts aufzuheben.



Er hat das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis - auf einen Hinweis des Senats - fol-

gendermal3en eingeschrankt:

"Klasse 9: Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere zur Ab-

wicklung bargeldloser Zahlungen;

Klasse 36: Abwicklung von bargeldlosen Zahlungsvorgéngen, Be-

trieb von Verrechnungsstellen (Clearing);

Klasse 38: Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, insbe-
sondere Betrieb von Telekommunikationseinrichtun-
gen zur Durchfiihrung von bargeldlosen Zahlungen;
Betrieb von Datenibertragungseinrichtungen, insbe-
sondere Betrieb von Datenubertragungseinrichtungen
zur Durchfuhrung von bargeldlosen Zahlungen;

ausgenommen alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen,
soweit sie ausschlieflich zur Einzahlung eines Geldbetrages

dienen".

Er tragt im Wesentlichen vor, die zusammengesetzte Bezeichnung "PAYBOX" sei
nicht beschreibend und ihre Wortbedeutung nicht ohne weiteres erkennbar. Das
Wort "PAYBOX" sei nicht einmal im englischen Sprachraum nachweisbar. Eine
unmittelbare, eindeutige Ubersetzung dieses Begriffes sei daher nicht moglich. Die
kinstlich zusammengefiigten Phantasieworter beschrieben nicht annahernd das
angebotene Bezahlungsverfahren Uber die Handy-Authorisierung. Der von der
Markenstelle angefiihrte Artikel berichte ausschlie3lich tGber die von ihm als
Anmelder selbst angebotenen Dienstleistungen und kénne somit gerade als Beleg
fur die Unterscheidungskraft der Bezeichnung "PAYBOX" angesehen werden. Die
Marke "PAYBOX" sei bereits in Frankreich, Australien und Neuseeland eingetra-

gen worden.



Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens des Anmelders wird auf seine
Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Der Senat hat dem Anmelder mit Zwischenbescheid vom 6. August 2002 einige
Ermittlungsunterlagen zur Kenntnisnahme und Stellungnahme ubersandt, insbe-
sondere Fundstellen des Begriffes "paybox" aus Worterblchern, Lexika und einer

Internet-Recherche.

Die Beschwerde ist begrindet.

Der Senat hélt die als Marke angemeldete Bezeichnung "PAYBOX" hinsichtlich
der nach der Einschrankung noch verbliebenen beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen - entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentams - fir un-
terscheidungskréaftig und nicht freihaltungsbedirftig beschreibend. Absolute
Schutzhindernisse gemald 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG stehen ihrer Eintragung
geman 88 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Soweit der Anmelder behauptet, das Wort "PAYBOX" sei im Englischen nicht
nachweisbar, trifft dies nicht zu. Bei dem Wort "paybox" handelt es sich vielmehr
um einen sprachiblichen englischen (britischen) Begriff, der urspringlich "Kas-
senhauschen (eines Theaters, Kinos odgl)" und heute allgemein "Kasse, Kassen-
schalter" bedeutet (vgl R.v. Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch,
Bd Il, 1990, S 226; Webster's Third New International Dictionary of the English
Language, 1986, S 1659; Langenscheidts GroR3worterbuch Englisch "Muret-San-
ders", Teil | Englisch-Deutsch, 2001, S 818; Langenscheidts Enzyklopadisches
Worterbuch, Teil | Englisch-Deutsch, 2. Bd, 6. Auflage 1981, S 988; Webster's En-
cyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York 1996,



S 1059). Die Verwendung des Begriffs "pay box" lalt sich insbesondere bei-
spielsweise im Zusammenhang mit Selbstbedienungskassen auf Parkplatzen,
Munztelephonen, Spendenkassen oder Einlagensicherungskassen nachweisen

(vgl Internet-Recherche des Senats).

Die mit den beanspruchten Dienstleistungen und Waren angesprochenen deut-
schen Verkehrskreise - nicht nur Fachleute, sondern auch das allgemeine Publi-
kum - werden diesen englisch-britischen Begriff "paybox" oder "pay box" zwar
wahrscheinlich zumeist als solchen nicht kennen. Sie werden den Ausdruck
"PAYBOX" der Anmeldemarke aber ohne weiteres als sprachublich gebildete
Kombination aus den gelaufigen einfachen englischen Wértern "pay" und "box"
ansehen, da Begriffe wie "Paycard" oder "Pay-TV", "Mailbox" oder "Voicebox"
schon gebrauchlich sind. Allerdings kénnen jedenfalls die deutschen Verkehrs-
kreise die Bezeichnung "PAYBOX" mit den zusammengesetzten Bedeutungen der
einzelnen Wortbestandteile je nach Sachbezug nicht nur im Sinne von "Zahlkasse,
Kasse zur Einzahlung" verstehen, sondern auch im Sinne von "Zahlungsgerat"
(vgl zB BPatG Beschlul3 vom 24. April 1995 - 30 W (pat) 196/94 - CLIPBOX;
Beschlul3 vom 9. August 1999 - 30 W (pat) 254/98 - WEB-BOX; Beschlul3 vom
1. August 2001 - 29 W (pat) 63/00 - SmartBox; Beschlu®@ vom 12. Marz 2001
- 30 W (pat) 233/00 - DVBox; BeschluR vom 14. August 2001 - 27 W (pat) 116/00
- BURGERBOX).

Demnach stellt die Bezeichnung "PAYBOX" bei einem unmittelbaren Sachbezug
zu einer Kasse, die lediglich zur baren oder bargeldlosen Einzahlung eines Geld-
betrages dient - dies kann heutzutage auf dem Entwicklungsstand der modernen
Informations-, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationstechnologien auch
eine elektronisch gespeicherte oder virtuelle Zahlkasse sein -, oder zu einem Zah-
lungsgerat blof3 eine freihaltungsbediftige beschreibende und nicht unterschei-
dungskraftige Angabe iSd 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG dar.



Eine solche "PAYBOX" im Sinne von "Zahlkasse" oder "Zahlungsgerat" ist jedoch
nach der Einschrdnkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses nicht mehr
Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen und Waren. Denn die verbliebe-
nen beanspruchten Dienstleistungen und Waren betreffen im Bereich der
Geldzahlungen in erster Linie die "Abwicklung von bargeldlosen Zahlungsvorgan-
gen" sowie hierfur erforderliche Datenverarbeitungsprogramme, Telekommunikati-
onseinrichtungen und Dateniibertragungseinrichtungen. Dabei handelt es sich um
komplexe Ablaufe, an denen regelmalRig einige verschiedene Stellen und Ge-
schéaftspartner - der Zahlungsschuldner, Datenubermittiungsstellen, Clearingstel-
len, Banken, Kartenunternehmen, Telekommunikationsunternehmen etc - beteiligt
sind. In einem derartig mehrstufigen, relativ komplizierten Zahlungsabwicklungs-
system, das letztlich die Uberweisung eines Geldbetrages auf das Konto des
Glaubigers bezweckt, erscheint die Bezeichnung "PAYBOX" auch hinsichtlich ihrer
Doppeldeutigkeit nicht geeignet, eine Beschaffenheit, Bestimmung oder ein sons-
tiges Merkmal der noch beanspruchten Dienstleistungen und Waren unmittelbar
beschreibend zu benennen. Insoweit wird der Verkehr die angemeldete Marke
"PAYBOX" bereits als unternehmenskennzeichnend eigenwillig individualisieren-

des Unterscheidungsmerkmal auffassen.

Winkler Katker v. Zglinitzki
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