BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 49/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 22 211

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts in der Sit-
zung vom 19. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann, die

Richterin Winter und den Richter Schramm

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschlul? der Markenstelle flr
Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

7. Januar 2002 aufgehoben.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

Nettpack

fur die Waren

"Folien und Haushaltsprodukte namlich Alufolie, Alu-Grill-
schalen, Frischhaltefolie; Fruhsticksbeutel aus Kunststoff,
Butterbrotpapier—Beutel, Bratschlauch aus Kunststoff, Mikro-
wellenfolie, Backpapier, Pizza-Papier, Alu-Kuchenformen,
Kaffeefilter, Gefrierbeutel, Eiswurfelbeutel, Alu-Gefrierscha-
len, Mullbeutel, Abfallsacke, Kosmetikeimerbeutel, Miuill-
eimerbeutel, Zugbandsacke aus Kunststoff, Gummihand-
schuhe, Einweghandschuhe, Kleiderschutzhullen, Abdeck-
plane, Topfreiniger (Schwamm), Topfschrubber aus Metall,
Topfschrubber aus Kunststoff, Vlies-Allzwecktiicher, Dunst-
abzugsfilter aus Kunststoff, Alu-Menuschalen, Alu-Service-

platten."”



Die Markenstelle fur Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
einen mit der Wahrnehmung von Pruferaufgaben beauftragten Beamten des geho-
benen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie ei-
nes bestehenden Freihaltungsbedirfnisses zuriickgewiesen. Zur Begrindung ist
im wesentlichen ausgefuhrt, der beschreibende Sinngehalt der angemeldeten
Marke sei in der Bedeutung "ansprechende, gefallige, Packung, Verpackung" ftr
den Verbraucher ohne weiteres erkennbar. Es sei nicht erforderlich, dal® das Zei-
chen die Waren in einem unmittelbaren Wortsinn beschreibe. Vielmehr gentige es,
wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung einer Beschaffen-
heits- oder Bestimmungsangabe geweckt werde. Der Nachweis eines konkreten
Freihaltebedurfnisses an der exakt angemeldeten Marke kénne in dem zu bewalti-
genden Massengeschéft der Anmeldungen durch das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt "nicht ernsthaft" eingefordert werden.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Zur Begrindung fuhrt sie im wesentli-
chen aus, der vorliegenden Zeichengesamtheit lasse sich kein irgendwie sinnvol-
ler Bedeutungsgehalt entnehmen. Unter der Annahme einer deutschen Wortkom-
bination sei der grammatikalische Zeichenaufbau ebenso wie die Beugungsform
des ersten Zeichenbestandteils "nett" unrichtig. Da dieser im Englischen nicht
existiere, bestehe auch kein Anlal3 fur die Annahme, die Bezeichnung entstamme
der englischen Sprache. Im tbrigen ergebe sich auch wegen der Bedeutungsver-
schiedenheit des Zeichenbestandteils "pack" kein sinnvoller und die entsprechend

gekennzeichneten Waren beschreibender Bedeutungsgehalt.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache in vollem Umfang Erfolg und fuhrt wei-

terhin zur Anordnung der Rickzahlung der Beschwerdegebuhr.

1. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehen die Vorschriften des § 8
Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG nicht entgegen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle liegt keine beschreibende und damit

freihaltungsbedirftige Sachangabe nach 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vor.

Bezlglich des angemeldeten Zeichens ist bereits unklar, ob dieses in seiner Ge-

samtheit der deutschen oder der englischen Sprache zugeordnet werden soll.

Im ersteren Fall steht das Adjektiv "nett" fur "freundlich und liebenswert, im Wesen
angenehm, hibsch und ansprechend” (DUDEN Deutsches Universalworterbuch,
4. Aufl, 2001 S 1134). Mit "Pack" wird sowohl ein "weniger umfanglicher Packen
besonders von kleineren Dingen gleicher oder ahnlicher Art" (zB ein Pack Wéa-
sche), "Gepack", aber auch eine "Gruppe von Menschen, die als asozial, verkom-
men oder ua verachtet, abgelehnt wird" (DUDEN aaO, S 1175), bezeichnet. Unter
Heranziehung dieser Bedeutungen kann die gegenstandliche Bezeichnung schon
wegen der nur adjektivischen Verwendung von "nett" nicht annahernd auf einen
beschreibenden Inhalt zuriickgefihrt werden. Die gegenteilige Auffassung der
Markenstelle, die eine ansprechende/gefallige Packung/Verpackung angenommen
hat, 1&Rt die Grundsatze der sprachlichen Deklination des Adjektivs "nett" vollig
aul3er Betracht. Ihre Auffassung, das Zeichen sei sprachiblich gebildet worden,

kann nicht nachvollzogen werden.

Der Annahme einer — von der Markenstelle nicht gepriften — englischen Wortver-
bindung steht entgegen, dald der Zeichenbestandteil "nett" im vorgenannten Sinn

in der englischen Sprache nicht belegbar ist. Allenfalls steht dort "nett" fir "net" im



Sinne von "netto" (DUDEN OXFORD, GrofRworterbuch Englisch, 1990, S 476f.).
Ubersetzt man "pack" als "Biindel" (DUDEN OXFORD aaO, S 506), fehlt es mit
"Netto-Bindel" ebenfalls an einem sinnvollen Bedeutungsinhalt.

Die von der Markenstelle angenommene Bedeutung liel3e sich allenfalls dann er-
klaren, wenn man entsprechend den englischen Sprachregeln eine Deklination
des (deutschen) Adjektivs "nett" unterlaf3t. Insoweit erscheint jedoch die Annahme

einer sprachiblichen Bildung der Gesamtbezeichnung fernliegend.

Bereits wegen dieser Sprachregelwidrigkeit ist ein Freihaltungsbedirfnis nicht ge-
geben. Eine weitergehende Uberpriifung, ob eine ggf angenommene Sachaussa-
ge in Verbindung mit den beanspruchten Waren einen sinnvollen Sinngehalt er-

gibt, ertbrigt sich daher.

Wegen seiner sprachregelwidrigen Bildung kann dem Zeichen auch Unterschei-

dungskraft (8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) nicht abgesprochen werden.

2. Die konkrete Sachbehandlung durch die Markenstelle rechtfertigt die Riuckzah-
lung der Beschwerdegebihr nach § 71 Abs 3 MarkenG.

Gegenuber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhangigen Gebuh-
renpflichtigkeit der Beschwerde kommt eine Rickzahlung der Beschwerdegeblhr
nur ausnahmsweise in Betracht. Sie wird nur in den Fallen angeordnet, in denen
es aufgrund der besonderen Umstande unbillig wére, die Beschwerdegebihr ein-
zubehalten (Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, 8 71 Rdnr 37 mwNachw). Die
Ruckzahlungsgrinde sind dabei nicht auf Verfahrensfehler des Deutschen Patent-
und Markenamtes beschrankt. Vielmehr sind auch die materiell-rechtliche Vertret-
barkeit und die Begriindung der angefochtenen Entscheidung in die Prifung ein-
zubeziehen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 8§ 71 Rdnr 32). Wegen des Ausnahmecha-
rakters einer derartigen Anordnung genugt bei materiell-rechtlichen Fehlern der

Markenstelle allein der Umstand, dalR der erkennende Senat der rechtlichen Be-



wertung nicht folgt, regelmafiig nicht. Eine genaue Grenzziehung, wann bei derar-
tigen materiellen Fehlern eine Riickzahlung in Betracht kommt, ist vorliegend nicht
veranlal3t. Die Voraussetzungen hierfir sind jedenfalls dann gegeben, wenn der
angefochtene BeschluR den Prifungsumfang nach dem Markengesetz eklatant
verkennt und die angefochtene Entscheidung in ihrer Begriindung und ihrem Er-

gebnis schlechterdings unvertretbar ist.

Diese besonderen Voraussetzungen sind hier gegeben. Die Markenstelle geht
zum Priufungsumfang offenbar davon aus, dal3 eine Befassung mit den Besonder-
heiten der angemeldeten Bezeichnung nicht veranlaf3t ist und es insoweit bei der
bloRRen, nicht naher reflektierten Feststellung der sprachiblichen Bildung eines be-
schreibenden Sinngehalts sein Bewenden hat. Damit verkennt die Markenstelle
die rechtlichen Voraussetzungen einer Markeneintragung. Nach 8 33 Abs 2 Satz 2
MarkenG hat der Anmelder einen Anspruch auf Eintragung der Marke, sofern nicht
ein absolutes Eintragungshindernis der Eintragung entgegensteht. Die entspre-
chende "Darlegungslast” fur ein derartiges Hindernis tragt die zustandige Marken-
stelle (88 37, 59 Abs 1 MarkenG). Der Markenstelle obliegt daher auch eine Uber-
prufung in tatsachlicher Hinsicht (vgl BPatG BIPMZ 2003, 164 — Feststellungs-
pflicht). Entgegen der im angefochtenen Beschlul3 gedulRerten Auffassung ist die
Prufung in tatsachlicher Hinsicht nicht im Sinne eines nur summarischen Verfah-
rens beschrankt. Vielmehr hatte die Markenstelle im vorliegenden Fall zunachst
das Anmeldezeichen kurz sprachlich analysieren mussen und auf dieser Grundla-
ge gegebenenfalls in einem zweiten Schritt zu prufen gehabt, ob der danach ermit-
telte Bedeutungsinhalt fur die angemeldeten Waren beschreibend ist. Daran fehlt

es hier.

Eine derartige Sachprufung hatte im ubrigen nur die Heranziehung eines deut-
schen und eines deutsch/englischen Wérterbuchs sowie — bei Zweifeln Gber die
Deklination von Adjektiven im Deutschen - einer deutschen Grammatik erfordert.

Auch die Uberpriufung, ob die von der Markenstelle angenommene Bedeutung fir



die beanspruchten Waren, die sich zudem unschwer auf einige Oberbegriffe zu-

ruckfihren lassen, beschreibend ware, ist unerlailich.

Aus den bereits oben unter Ziffer | dargelegten Erwagungen ist daneben die Be-
grindung der angefochtenen Entscheidung, die sich praktisch nicht mit den Be-
sonderheiten des konkret angemeldeten Zeichen auseinandersetzt und statt des-
sen durch bausteinartige Textpassagen nicht veranlafdte Fragen bis hin zum euro-

paischen Verbraucherleitbild aufwirft, schlechthin unvertretbar.

Die erforderliche Kausalitat zwischen dem festgestellten Fehlverhalten und der
Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung ist gegeben. Es kann vorliegend ausge-
schlossen, dal3 bei einer ordungsgemafen Prifung in tatséchlicher und rechtlicher
Hinsicht, insbesondere unter Berlcksichtigung des Eintragungsanspruch nach

8 33 Abs 2 Satz 2 MarkenG, inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wére.

3. Der Senat hat von einer Zurtickverweisung nach 8§ 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG ab-
gesehen und in der Sache selbst entschieden. Hierfir war insbesondere mafige-
bend, dal? die Sache ohne weitere erhebliche Feststellungen entscheidungsreif ist
(vgl BPatG aaO).

Dr. Buchetmann Winter Schramm
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