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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 024 504.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters

Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 21. Januar 2010 und 6. Mai 2010 wer-

den aufgehoben, soweit die Anmeldung fir die Waren
"Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeraten fur Ca-
sinos; Veranstaltung von Lotterien; Betrieb von Spielcasi-
nos mit den Spielen Roulette, Black Jack und Baccara;
Dienstleistungen von Wettburos (Unterhaltung)”

zurtickgewiesen worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

Aussie

ist am 18. April 2009 fur eine Reihe von Waren und Dienstleistungen der Klassen
9, 28 und 41 angemeldet worden. Die Anmeldung wird unter der Nummer
30 2009 024 504.5 gefihrt.

Die Markenstelle fur Klasse 9 hat in einem ersten Beschluss die Anmeldung in

vollem Umfang zurtickgewiesen. Im Erinnerungsverfahren ist der Erstbeschluss in



Bezug auf die Waren "Verkaufsautomaten, Ausgabeautomaten, Ricknahmeauto-
maten und Musikautomaten (auch geldbetatigt) sowie Teile der vorgenannten Au-
tomaten; Geldautomaten, Geldz&hlautomaten und Geldwechselautomaten; Me-
chaniken fur geldbetéatigte Apparate, einschlie3lich Minzschaltgerate; Apparate
zur Abrechnung von vorgenannten Automaten, auch in Verbindung mit Apparaten
zur Datenferniibertragung, Datenaufzeichnung oder Datendruckern; Gerate und
Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile von vorgenann-
ten Automaten, soweit in Klasse 9 enthalten; vorgenannte Gerate, Automaten, Ma-
schinen und Apparate auch im vernetzten Betrieb; mit Programmen oder Daten
versehene maschinenlesbare Datentrager fir vorgenannte Automaten, Geréte und

Apparate" aufgehoben und im Gbrigen die Erinnerung zurtickgewiesen worden.

Nachdem die Anmeldung im Beschwerdeverfahren beschrankt worden ist, sind

noch folgende Waren der Klasse 28

"Spiele, einschliel3lich Glucksspiele (ausgenommen Videospiele);
geld- oder minzbetatigte Spiel- oder Sportautomaten (Maschinen)
(ausgenommen Sportautomaten im Zusammenhang mit Winter-
sport); vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate auch im
vernetzten Betrieb; Wettautomaten (Maschinen); Gerate und
Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile

von vorgenannten Automaten”

und Dienstleistungen der Klasse 41

"Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeraten fir Casinos;
Veranstaltung von Lotterien; Betrieb von Spielcasinos mit den
Spielen von Roulette, Black Jack und Baccara; Dienstleistungen

von Wettbiros (Unterhaltung)”



streitgegenstandlich.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke in Bezug auf
die Waren und Dienstleistungen der Klassen 28 und 41 jegliche Unterscheidungs-
kraft fehle. Das angemeldete Zeichen sei dem gebréuchlichen und lexikalisch
nachweisbaren (scherzhaften) Abkirzungsbegriff der englischen Sprache in der
Bedeutung "australisch, Australier(in), Australien” enthommen, weshalb der Ver-
kehr dieses nicht als individualisierendes Kennzeichnungsmerkmal fur eine be-
stimmte Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ansehen wird,
sondern als schlagwortartigen Hinweis auf den Inhalt bzw. die Thematik der be-
treffenden Spiele, Spielgerate/-automaten und Spielprogramme, zumal diese Ab-
kirzung auf dem hier einschlagigen Spiele-Sektor bereits fur Produkte, in denen
es um fremde Reisen und Reiseabenteuer geht, verwendet werde. Zudem sei das
angemeldete Zeichen geeignet, auf bestimmte Ausstattungsmerkmale der fragli-
chen Waren hinsichtlich visualisierter Motive oder Spielszenen des Landes Austra-
liens oder der Einwohner/Tiere Australiens beschreibend hinzuweisen. In Bezug
auf die angemeldeten Waren der Klasse 28 erkenne der Verkehr die thematische
Ausstattung und hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 lie-
ge den Verkehrskreisen das Verstandnis eines Unterhaltungsangebotes nahe, das
im Wesentlichen die Bereitstellung wie die Vermietung entsprechend titulierter

Spiele oder Spiel- und Unterhaltungsgerate beinhalte.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Die Anmelderin ist der Ansicht, dass die angemeldete Marke in Bezug auf die nun-
mehr noch streitgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen unterscheidungs-
kraftig und damit schutzfahig sei. Die mafigeblichen inlandischen Verkehrskreise
konnten mangels Kenntnis der englischen Sprache dem Begriff "Aussie” keinen
begrifflichen und damit beschreibenden Gehalt zumessen. Sie halt die Auffassung
der Markenstelle, dass das Zeichen "Aussie” in Bezug auf geld- oder miinzbetatig-

te Spiel- oder Sportautomaten beschreibend sein soll, fir unzutreffend und im Hin-



blick auf die anderslautende Bewertung betreffend Verkaufsautomaten, Ausgabe-
automaten usw. auch fur nicht nachvollziehbar. Unklar sei, weshalb das angemel-
dete Zeichen fur die beanspruchten Dienstleistungen wie fur die "Vermietung von
Spiel- und Unterhaltungsgerate fur Casinos, die Durchfihrung von Spielen im In-
ternet, den Betrieb von Spielhallen und Spielcasinos" sowie "Dienstleistungen von
Wettblros" nicht unterscheidungskréftig sei. Diesbeziiglich fehle es auch an einer
Begriindung der Markenstelle, da sie sich in den angefochtenen Beschliissen
lediglich mit einem Teil der beanspruchten Waren, namlich den Spielen, auseinan-
dergesetzt habe und von diesen den Rickschluss auf die Schutzunféahigkeit auch
der weiteren angemeldeten Waren und Dienstleistungen gezogen habe, ohne
aber diese Auffassung zu belegen. Die Anmelderin weist auf die Voreintragung
der ihrer Meinung nach vergleichbaren und ahnlichen Marke "Aussie Wild" hin.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 21.Januar 2010 und vom
6. Mai 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die

Waren der

Klasse 28 "Spiele, einschliel3lich Glucksspiele (ausgenom-
men Videospiele); geld- oder miinzbetétigte Spiel-
oder Sportautomaten (Maschinen) (ausgenommen
Sportautomaten im Zusammenhang mit Australien
Football); vorgenannte Automaten, Maschinen
und Apparate auch im vernetzten Betrieb;
Wettautomaten (Maschinen); Gerate und Vorrich-
tungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld
als Teile von vorgenannten Automaten” und
Dienstleistungen der Klasse 41 "Vermietung von

Spiel- und Unterhaltungsgeraten fur Casinos; Ver-



anstaltung von Lotterien; Betrieb von Spielcasinos
mit den Spielen Roulette, Black Jack und Baccara;

Dienstleistungen von Wettburos (Unterhaltung)”

zurlckgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle sowie auf die Schriftsatze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat nur insoweit teilweise Erfolg, als einer Eintragung
der angemeldeten Marke fur die im Tenor genannten Dienstleistungen Schutzhin-
dernisse nicht entgegenstehen. Im Ubrigen ist die Beschwerde in Bezug auf die

noch streitgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen unbegriindet.

1. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die angemeldete Be-
zeichnung im Zusammenhang mit den nach Beschrankung noch streitgegen-
standlichen Waren der Klasse 28 jegliche Unterscheidungskraft i. S.d. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle
insoweit zu Recht gemal 8§ 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG zuriickgewiesen wor-
den.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn
die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der durch
die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten
(vgl. EuGH GRUR 2004, 428 [Tz. 30, 31] "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850
[Tz. 18] "FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbe-



sondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den
beanspruchten Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 [Tz. 19]
"FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674 [Tz. 86] "Postkantoor"). Da-
riber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Anga-
ben, die sich auf Umstdnde beziehen, welche die beanspruchten Produkte
zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender
Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL
a.a.0.).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist davon auszugehen, dass
der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt,
wie es ihm entgegentritt, ohne es einer ndheren analysierenden Betrach-
tungsweise zu unterziehen (vgl. EuUGH GRUR 2003, 58, 60 - Companyline;
Hacker in Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rn. 87).

Ausgehend von diesen Mal3stdben ist das angemeldete Zeichen "Aussie" in
Bezug auf die jetzt noch beanspruchten Waren der Klasse 28 nicht geeignet,
im Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden.
Vielmehr erkennt der angesprochene inlandische Verbraucher in dieser Be-
zeichnung einen sachbezogenen Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren.
Der Begriff "Aussie”, der aus dem Englischen stammt und fur die scherzhafte
Bezeichnung von "Australier(in), Australien" steht, gehdrt zum allgemeinen
Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache (vgl. Duden, Universalwoérter-
buch, 6. Aufl., siehe auch Unterlagen der Anlage 2 zur Hinweisverfiigung des
Senats vom 28. Februar/2. Marz 2011). Der inlandische Verkehr wird das
angemeldete Zeichen ob dieses Verstandnisses in Bezug auf Spiele ein-
schlief3lich Glickspiele wie auch Spiel- oder Sportautomaten und Wettauto-
maten als einen sachbezogenen Hinweis darauf sehen, dass die Spiele Be-
sonderheiten Australiens, d. h. eine bestimmte Tierwelt (Koalas, Kangurus,

Dingos, Kakadus), spezielle Landschaften (Wuste, Steppen, Savannen, Re-



genwalder, Ayers Rock), bestimmte GroRRstadte wie Melbourne und Sydney
und Sportarten wie Tennis, Cricket, Football, Hockey, Surfen sowie Sport-
grofRereignisse wie Australian Open (Tennis und Golf), Formel 1 (Grol3er
Preis von Australien) betreffen bzw. die Spiel- und Wettautomaten mit Spie-
len dieser Thematik ausgestattet sind. Die von der Anmelderin eingereichten
Unterlagen (Anlage 1 ihres Schriftsatzes vom 23. Marz 2011) belegen auch
diesen Sachbezug. Dass als "aussie" auch eine Hunderasse der Australien
Shepard bezeichnet wird, wie die Anmelderin vortragt, fihrt von der sach-
bezogenen Bedeutung nicht weg, da auch bei einem dahingehenden Ver-
standnis ein Bezug zu Australien besteht. Jedoch wird der inlandische Ver-
kehr im Zusammenhang mit den streitgegenstandlichen Waren der Klasse 28
"Aussie" nicht in dieser eng begrenzten, sondern in der umfassenderen Be-
deutung von "Australien, Australier(in)" verstehen. Soweit die Anmelderin das
Warenverzeichnis "geld- oder minzbetétigte Spiel- oder Sportautomaten
(Maschinen)" dahingehend beschréankt hat, dass hiervon Sportautomaten im
Zusammenhang "Australien Football" ausgenommen sind, ist diese Be-
schrankung unbehelflich, da weitere mit "Aussie" in Verbindung zu bringende
Themen wie die besondere Tierwelt, Landschaften, Grof3stadte und andere
spezielle Sportarten Australiens hiervon nicht ausgeschlossen sind, und da-
mit als sachbezogene Hinweise auf den Spieleinhalt bestehen bleiben.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragung ver-
wiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintra-
gungen sind zwar zu bericksichtigen, vermdgen aber keine fir den zu ent-
scheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der
EuGH mehrfach entschieden (stéandige Rspr., vgl. EUGH GRUR 2009, 667
- Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH
GRUR 2008, 229 [Tz. 47 - 51] - BiolD; GRUR 2004, 674 [Tz. 42 - 44] - Post-
kantoor; GRUR 2004, 428 [Tz. 63] - Henkel). Dies entspricht auch der standi-
ger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs
(vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG



GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausfihrlicher Begrindung und zahlreichen
Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung Utber die
Schutzfahigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine
gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und
nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen
ist. Aus dem Gebot rechtmaRigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine
fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um

eine identische Entscheidung zu erlangen.

Hinsichtlich der tbrigen, im angefochtenen Beschluss zurtickgewiesenen und
von der Anmelderin noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 lie-
gen dagegen keine Eintragungshindernisse vor. In Bezug auf diese Dienst-
leistungen ist dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungs-
krafti. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen. Denn es bedarf mehre-
rer Gedankenschritte um mit der Bezeichnung "Aussie" in Bezug auf die
Dienstleistungen "Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeraten fir Ca-
sinos; Veranstaltung von Lotterien; Dienstleistungen von Wettbiros" einen
sachbezogenen Hinweis zu erkennen. Dass die angebotenen (Service)lLeis-
tungen eine Verbindung zu Themen wie Landschaften, Tierwelt usw. Aus-
traliens aufweisen sei es, dass die zur Vermietung angebotenen Geréate mit
Spielen dieser Thematik ausgestattet sind oder die Lottospiele bzw. Wetten
diese Themen aufgreifen kénnten, drangt sich dem angesprochenen inlan-
dischen Verbraucher im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen jeden-
falls nicht unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken auf, zumal es auch
nicht naheliegend ist, dass ein entsprechender Dienstleistungsanbieter sich
bei seinem Angebot auf ein solch enges Feld von Spiel- und Unterhaltungs-

geraten bzw. Wetten und Lotterien mit dem Thema Australien beschrankt. In
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Bezug auf die Dienstleistung "Betrieb von Spielcasinos mit den Spielen Rou-
lette, Black Jack und Baccara” ist im Hinblick auf die konkrete Bezeichnung
der Spiele, die keinen Bezug zu Themen Australiens aufweisen, ein Sachzu-

sammenhang Uberhaupt nicht erkennbar.

Knoll Metternich Grote-Bittner
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