BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 515/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 040 116.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wissemann,
den Richter Reker und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung der flr die Waren

,Klasse 20 Mobel; Mobel aus Holz, M6bel aus Metall, Polstermo-

bel, Biromodbel, Betten und Matratzen;

Klasse 9 Elektrische Akkumulatoren, Ladegerate fur elektrische
Akkumulatoren, elektrische Batterien, elektronische
Speicherkarten, USB-Speichersticks (elektronisch),
Zubehor fur Mobiltelefone, soweit in Klasse 09 enthal-
ten, elektrische Kabel, Adapter (elektrische An-
schlussteile) zur Verbindung elektrischer Geréate;

Klasse 22 Hangematten*
bestimmten Wortmarke
Carrystore

mit Beschluss vom 21. Januar 2010 zurtickgewiesen, weil der angemeldeten
Marke fur die in der Anmeldung aufgefuhrten Waren jegliche Unterscheidungskraft
fehle (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begriuindung hat sie ausgefuhrt, die erforderliche Unterscheidungskraft kbnne
nicht nur beschreibenden Angaben fehlen, sondern darlber hinaus auch solchen

Bezeichnungen, in denen die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den

maoglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen



eine bloRe Sachinformation sahen. MalRgeblich sei letztlich allein, ob der Verkehr
in einer angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen einen betrieblichen Herkunftshinweis sehe oder nicht. Davon
konne bei der angemeldeten Marke nicht ausgegangen werden. Die aus dem eng-
lischen Begriff ,Carry”, der u. a. die Bedeutung ,mitnehmen* habe, und dem weite-
ren englischen Begriff ,store”, der u. a. mit ,Lager” oder ,Laden” Gbersetzt werden
kénne, zusammengesetzte Anmeldemarke sei sprachiblich gebildet. Die Bedeu-
tung des Wortes ,carry” sei den deutschen Verkehrskreisen insbesondere aus
dem Begriff ,Cash & Carry” bekannt, der eine Vertriebsform des Grof3- und Ein-
zelhandels bezeichne, die auf Bedienung und eine besondere Préasentation der
Waren verzichte und die dadurch bewirkten Kostenersparnisse an die Abnehmer
weitergebe. Auch das Wort ,store” sei den deutschen Verkehrskreisen in seiner
Bedeutung gelaufig. Es sei u. a. bereits im Deutschen Universalwérterbuch und im
Duden-Fremdworterbuch in den Begriffen ,Flagship-Store” bzw. ,Interactive Store*
verzeichnet. In der angemeldeten Marke sahen die potentiellen Abnehmer der in
der Anmeldung aufgefuihrten Waren deshalb nur einen Hinweis auf einen Laden,
dessen Geschaftsmodell - im Gegensatz etwa zum Versandhandel - auf die sofor-
tige Mitnahme der Waren ausgerichtet sei. Ein anderes Verstandnis, das weitere
maogliche Bedeutungen von ,Carry” bzw. ,Store* zugrunde lege, sei dagegen nicht
zu erwarten. Auch auf die Frage, ob die angemeldete Marke vom Anmelder kreiert
worden und deshalb neu sei, komme es nicht entscheidend an. Da sich die ange-
meldete Marke in der Beschreibung der Art des Vertriebs erschopfe, werde ihr der

Verkehr keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren entnehmen.

Dagegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde. Er macht geltend, dass
an der angemeldeten Bezeichnung kein Freihaltungsbedirfnis bestehe, weil sie
keine Bezeichnung von Eigenschaften der beanspruchten Waren darstelle. Die
angemeldete Marke werde auch bisher im Verkehr nicht verwendet. Auch die
Markenstelle habe eine solche Verwendung nicht nachgewiesen. Der Hinweis der
Markenstelle auf die Wortkombination ,cash and carry” sei nicht geeignet, die Ge-

brauchlichkeit der angemeldeten Marke zu belegen. Mit der angemeldeten Marke



vergleichbare Marken, wie z. B. ,carryhome”, seien als Gemeinschaftsmarken ein-
getragen worden. Auch im Markenregister fanden sich zwei Eintragungen der
Wortmarke ,carry” fur u. a. ,zusammenlegbare Gestelle zur Aufnahme von Han-
geheftern®. Obwohl der Begriff ,(to) carry* in den Ubersetzungen ,tragen, mitneh-
men, transportieren” fir die eingetragenen Marken als glatt beschreibend angese-
hen werden muisse, sei die Eintragung der angefiihrten Vergleichsmarken zu
Recht erfolgt, weil die beteiligten Verkehrskreise diesen englischen Begriff nicht
Ubersetzen kénnten und daher nicht in einem beschreibenden Sinne verstinden.

Gleiches gelte fur die hier angemeldete Marke ,Carrystore®.

Der Anmelder beantragt sinngemals,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde ist unbegrindet. Der angemeldeten Marke fehlt fir die
in der Anmeldung aufgeftihrten Waren jegliche Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist die Eig-
nung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch fir
den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH
GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608,
Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zei-
chen diese Herkunftsfunktion erfullen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57f.,
Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18
- FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem All-

gemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zu-



gunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allge-
meinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59
- EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn.26 -SAT.2; EuGH
GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 - Libertel).

Die erforderliche Unterscheidungskraft ist zum einen solchen Angaben und Zei-
chen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen.
Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie
sich auf Umstande beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH
GRUR 2006, 850, Rdn.28 -FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162
- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das erforderliche Mindestmald an
Unterscheidungskraft kann schlie3lich solchen Angaben und Zeichen fehlen, die
aus anderen Grinden nicht zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung geeignet
sind, well sie der Verkehr ausschlief3lich als Sachbegriff in seiner urspriinglichen
Bedeutung und daher nicht als Unterscheidungsmittel verstehen wird (vgl. Stro-
bele/Hacker, 9. Aufl., Rn. 49 zu § 8 m. w. N.). Ein Beispiel hierfur stellen Angaben
allgemeiner Verkaufsstatten dar, die zwar nicht zur unmittelbaren Beschreibung
der dort vertriebenen Waren dienen, gleichwohl fir diese Waren jedoch keine un-
terscheidungskraftigen Angaben im Sinne konkreter betrieblicher Herkunftshin-
weise darstellen (vgl. Strébele/Hacker, 9. Aufl., Rn. 49 zu 8§ 8 m. w. N.; vgl. BPatG
GRUR 2007, 61 - Christkindlesmarkt; GRUR 2007, 58, 60 f. - BuchPartner, GRUR
2003, 1051, 1052 -rheuma-world; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 96/03
- TECHNOMARKT; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 335/03 - Gardinenland;
BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 256/03 - tabakwelt).

Unter dem zuletzt genannten rechtlichen Gesichtspunkt fehlt auch der verfahrens-
gegenstandlichen Marke die Unterscheidungskraft. Sie bezeichnet zwar keine Ei-
genschaften der beanspruchten Waren, benennt jedoch in allgemeiner Form die
Art einer Verkaufsstatte und wird vom normal informierten und angemessen auf-

merksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher - auf dessen Verstand-



nishorizont bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft abzustellen ist (EuGH
GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.) - der zumindest Uber Grundkenntnisse der
englischen Sprache verfugt, entgegen der Ansicht des Anmelders auch ohne

weiteres nur in diesem allgemeinen, beschreibenden Sinne verstanden.

Dass die englischsprachigen Begriffe ,carry” und ,store”, aus denen die angemel-
dete Marke gebildet ist, u. a. die Bedeutungen ,mitnehmen* bzw. ,Laden” und Ge-
schaft” haben, stellt auch der Anmelder nicht in Abrede. Soweit er die Verstand-
lichkeit dieser Begriffe sowie die Verstandlichkeit der daraus gebildeten Anmelde-
marke fur den deutschen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren in
Abrede stellt, kann ihm schon deshalb nicht gefolgt, werden, weil sowohl ,carry*
als auch ,store” zum englischen Grundwortschatz zahlen (vgl. Haublein/Jenkins,
Klett Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz, 2000, S. 37 bzw. S. 110). Zu-
dem hat die Markenstelle im angefochtenen Beschluss zu Recht darauf verwie-
sen, dass der Bestandteil ,carry” im Handel und auch bei einem Grof3teil der Ab-
nehmer in seiner Bedeutung ,mitnehmen* auch aus der im Inland seit langem ge-
brauchlichen Bezeichnung ,cash & carry” (Kurzform: C & C) fir Mithahmemarkte
bekannt ist. Die angemeldete Marke insgesamt weist, ausgehend von den vorste-
hend dargestellten Bedeutungen ihrer Einzelbestandteile, daher die fur den inlan-
dischen Verkehr ohne weiteres verstandliche Bedeutung ,Mithahmeladen“ auf und
stellt damit eine allgemeine Verkaufstattenbezeichnung dar, wobei es - wie die
Markenstelle ebenfalls zutreffend festgestellt hat - nicht darauf ankommt, ob diese
Bezeichnung im Verkehr bereits verwendet worden ist oder eine Wortneubildung
darstellt. Entscheidend ist vielmehr allein, dass es sich um eine ohne weiteres
verstandliche Sachaussage handelt. Dass eine Angabe neu, ungewohnt oder
fremdsprachig ist, bedeutet nicht, dass sie keinen verstandlichen sachbezogenen
Begriffsgehalt aufweist, auf Grund dessen der Verkehr ihr keine die betriebliche
Herkunft der Waren kennzeichnende Bedeutung beimisst (Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 9. Auflage, 8 8 Rdn. 117 mit Hinweis auf SchweizBG sic! 2004, 400,
402 - Discovery Travel & Adventure Channel).



Auch die in der Beschwerdebegriindung angefiihrten Voreintragungen anderer
Marken mit dem Wortbestandteil ,carry” konnen weder einen Anspruch auf Eintra-
gung der angemeldeten Marke noch eine vom Vorstehenden abweichende, fir
den Anmelder gunstigere Beurteilung der Schutzfahigkeit der angemeldeten
Marke begrinden. Voreintragungen von Marken fihren weder fur sich noch in
Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung
derjenigen Stellen, welche Uber die Eintragung zu befinden haben, weil die Ent-
scheidung uber die Schutzfahigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern ein
Rechtsfrage ist (EuGH MarkenR 2008, 163, 167, Nr. 39 - Terranus; GRUR 2004,
674 ff., Nr. 43 1. - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 1093, 1095, Nr. 18 - Marlene-
Dietrich-Bildnis). Im Ubrigen ist im Hinblick auf die vom Anmelder angefiihrten
Voreintragungen festzustellen, dass es sich insoweit nicht um identische Marken
handelt und es sich, soweit es Voreintragungen von Marken betrifft, die den Be-
standteil ,carry* enthalten, zudem um solche handelt, die flr andere Dienstleistun-
gen als die im vorliegenden Fall mal3geblichen erfolgt sind, weshalb keine ver-
gleichbaren Sachverhalte vorliegen. Ob die vom Anmelder angefiihrten oder
sonstige Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil ,carry” zu Recht erfolgt
sind, ist zudem nicht Gegenstand der Prifung im vorliegenden Eintragungsverfah-

ren, weshalb sich insoweit rechtliche Ausflihrungen verbieten.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde des Anmelders keinen

Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wissemann Dr. Schnurr Reker

Bb



