BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 17/15
Verkindet am
(Aktenzeichen) 1. Dezember 2015

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 057 792.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 1. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin am Landge-

richt Lachenmayr-Nikolaou

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurlickgewiesen.

Grinde

Am 1. November 2013 wurde die Wortkombination

SAUS” KLEINE MAUS

fur die nachfolgend genannten Waren zur Eintragung in das vom Deutschen Pa-

tent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Markenregister angemeldet:

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel.

Mit Schriftsatz vom 24. November 2015 hat die Anmelderin erklart, dass Sie das

Warenverzeichnis der Anmeldung im Zug des Teilverzichts auf die Waren

Klasse 28: Spiele; Turn- und Sportartikel

einschranke.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur
Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom
4. Juli 2014 die Anmeldung hinsichtlich samtlicher Waren wegen fehlender Unter-
scheidungskraft gem. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. 8 37 Abs. 1 MarkenG zu-
rickgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hin hat der Erinnerungsprtfer

mit Beschluss vom 7. April 2015 den Beschluss des Erstprifers vom 4. Juli 2014



teilweise aufgehoben, und zwar soweit die Anmeldung der Wortmarke zurickge-
wiesen worden ist fir die Waren der Klasse 28 Turn- und Sportartikel. Im Ubrigen

wurde die Erinnerung zurtickgewiesen.

Die Markenstelle hat die Zurtckweisung der Anmeldung hinsichtlich der be-
schwerdegegenstandlichen Waren im Wesentlichen damit begrundet, dass die fur
jedermann verstandliche Wortfolge ,SAUS" KLEINE MAUS* auf eine sich schnell
bewegende kleine (Spielzeug-) Maus hinweise, was man als Bezeichnung eines
Spielinhalts oder als Definition eines Spielzeugs in Gestalt einer kleinen Maus ver-
stehen konne. Damit werde die Wortkombination als Hinweis auf den Inhalt der
Waren ,Spiele, Spielzeug“ aufgefasst und erlange eine werktitelartige Funktion, so
dass sie vom Verkehr nicht mehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der be-

trieblichen Herkunft dieser Waren aufgefasst werde.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die angemeldete Wortfolge nicht nur —wie von der
Markenstelle bereits anerkannt - fur ,Turn- und Sportartikel“, sondern jedenfalls
auch fir die weiterhin beanspruchten ,Spiele” schutzfahig sei. Insbesondere stehe
die Tatsache, dass es Spielzeugmause gebe, die ferngesteuert ,herumsausen®
konnten, der Eintragungsfahigkeit nicht entgegen, weil aus der angemeldeten Be-
zeichnung keine konkreten Anhaltspunkte fur ein mogliches Spielprinzip ersichtlich
seien. Diese wurden sich erst nach einer mehrere Gedankenschritte erfordernden
analysierenden Betrachtungsweise ergeben. Zudem bezeichne das Verb ,sausen®
sowohl eine Form der Fortbewegung auch ein Gerausch. Auch das Wortelement
,Maus“ gebe keinen Aufschluss Uber ein bestimmtes Spielprinzip, sondern wecke
allenfalls Assoziationen in Richtung Tierwelt. Da der Kreativitdt und den Gestal-
tungsmaoglichkeiten bei Spielen kaum Grenzen gesetzt seien, kdnne der Verkehr
nur aufgrund weiterer gedanklicher Schlussfolgerungen zu einer beschreibenden

Aussagen gelangen.



Auch nach den Grundsatzen der Rechtsprechung zur Schutzféhigkeit von Zeichen
in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die einen bezeichnungsfahigen ge-
danklichen Inhalt aufweisen kdénnten, wie Filme oder Druckerzeugnisse, kame der
angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zu. Der Verkehr werde die Angabe
dahingehend verstehen, dass es sich bei der ,kleinen Maus® um eine fiktive Tierfi-
gur bzw. einen fiktiven Tiercharakter handele. Die angemeldete Wortfolge sei da-
her ein reiner Phantasietitel und keine nicht eintragungsfahige Sachbezeichnung.
Die Anmelderin verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des Ge-
richts ,Der kleine Eisbar“ (BPatG GRUR 2006, 593).

Schlie3lich sprachen die Pragnanz der Wortfolge und der Reim fir die Unter-
scheidungskraft der angemeldeten Marke.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 28 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2014 und vom 7. April 2015
aufzuheben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Ware ,Spiele”

zurtckgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuldssige, insbesondere gem. 8 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat
in der Sache keinen Erfolg. Der angemeldeten Wortfolge ,SAUS™ KLEINE MAUS*
fehlt in Bezug auf die noch beschwerdegegenstandliche beanspruchte Ware
.Spiele” der Klasse 28 die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unter-
scheidungskraft, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1

MarkenG zu Recht zuriickgewiesen hat.



1. 88 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schliel3t von der Eintragung Zeichen aus, denen
fur die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegli-
che Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist dabei die einem
Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren
bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (BGH GRUR 2006, 850,
Tz.18 -FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 949,
Tz.9 - DeutschlandCard; Hacker, Markenrecht, 3. Aufl. 2013, Rn. 138).
Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat
der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewahrleisten
(EuGH GRUR 2006, 229, Tz.27 -BiolD; EuGH GRUR 2008, 608,
Tz. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, Tz. 15 —for you; BGH,
GRUR 2014, 565 Tz.12 -smartbook; BGH GRUR 2009, 949,
Tz. 9 - DeutschlandCard).

Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte
des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die All-
gemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl.
EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel).

Von fehlender Unterscheidungskraft ist auszugehen, wenn die Wortbe-
standteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthal-
ten, der fur die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne
Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen be-
schreibenden Angaben gibt es keinen tatsadchlichen Anhaltspunkt, dass der
Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf
Umstande beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht un-
mittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe
ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt
ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne

Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein



Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2013, 1143 Tz. 9 - Starsat; BGH
GRUR 2009, 949, Tz.10 - DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850,
Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BGH, GRUR 2005, 417 — Berlin-Card). Die
Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlagigen Waren
und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des normal
informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsverbrauchers (Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8
Rn. 42; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH
GRUR 1999, 723, Tz. 29 — Chiemsee).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterschei-
dungskraft kommt es auf das Verkehrsverstandnis zum Zeitpunkt der An-
meldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 — Aus
Akten werden Fakten).

. Von diesen Grundsatzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft von Wortfolgen, insbesondere sloganartigen Wortkombinationen, aus-
zugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterschei-
dungskraft von Wortfolgen gegentber anderen Wortmarken gerechtfertigt
sind (BGH GRUR 2001, 735 — Test it; BGH GRUR 2001, 1043 — Gute Zei-
ten — Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2009, 778, Tz. 12 - Willkommen im Le-
ben; EuUGH GRUR 2010, 228 - Vorsprung durch Technik). Vielmehr ist in
jedem Fall zu prifen, ob die Wortfolge einen ausschlief3lich beschreibenden
Inhalt hat oder geeignet ist, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (BGH
GRUR 2009, 778 Tz.12 -Willkommen im Leben; BGH GRUR 2001,
1043 - Gute Zeiten — Schlechte Zeiten; EuGH GRUR 2010, 228,
Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Indizien fur die Eignung, die
Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen ande-
rer zu unterscheiden, kdnnen Kirze, eine gewisse Originalitdt und Prag-

nanz einer Wortfolge sein; auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbe-



durftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt fur eine hinreichende
Unterscheidungskraft bieten (BGH GRUR 2009, 778 Tz. 12 - Willkommen
im Leben; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten — Schlechte Zeiten; EuGH
GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Handelt es sich bei den beanspruchen Waren und Dienstleistungen um sol-
che, die neben ihrem Charakter als handelbare Guter auch einen bezeich-
nungsfahigen gedanklichen Inhalt aufweisen kénnen (z. B. Ton- und Bild-
trager; Druckereierzeugnisse; Ausstrahlung von Fernsehsendungen, gege-
benenfalls auch Spiele, s. Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015,
8 5 Rn. 96), so ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach
85 Abs.3 MarkenG -die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch
dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet ist, diesen
gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, 8 5 Rn. 84; BGH GRUR 2001,
1043 — Gute Zeiten — Schlechte Zeiten; BPatG GRUR 2006, 593 - Der
kleine Eisbar; BPatG 29 W (pat) 105/06, BeckRS 2008,
19644 - Handtuchkrieg auf Mallorca). Davon ist insbesondere bei Bezeich-
nungen auszugehen, die nach Art eines Sachtitels gebildet sind (BPatG
GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbar).

. Unter Zugrundelegung dieser Grundsatze ist die Unterscheidungskraft der

angemeldeten Wortfolge im zu entscheidenden Fall zu verneinen.

a) Bei der Zeichenkombination ,SAUS” KLEINE MAUS* handelt es sich um
eine ohne Weiteres verstandliche Wortfolge, der im konkreten Waren-
zusammenhang ein im Vordergrund stehender beschreibender Be-
griffsinhalt zugeordnet werden kann.

Die angemeldete Wortfolge weist, wenn sie dem Verkehr in Verbindung
mit der beanspruchten Ware ,Spiele” begegnet, auf den gedanklichen

Inhalt von Spielen bzw. auf ein Spielprinzip hin, bei dem es um eine



Maus oder Mause geht, die sich schnell fortbewegen (,sausen®)
soll(en).

Dies erschlief3t sich dem angesprochenen Verkehr - dem normal infor-
mierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnitts-
verbraucher - ohne Weiteres und drangt sich ihm geradezu auf, wah-
rend ein Verstandnis des Begriffs ,sausen® im Sinne eines Gerauschs
anstatt im Sinne einer schnellen Fortbewegung demgegeniber in die-
sem Zusammenhang eher fernliegend erscheint.

So werden beispielsweise Spielzeugmause angeboten (vgl. die als An-
lage 1 zum Ladungszusatz vom 6. November 2015 der Anmelderin
Ubersandten Belege), die man ferngesteuert bewegen bzw. ,herumsau-
sen“ lassen kann, wobei ohne Weiteres auch Spiele denkbar sind, bei
denen solche Spielzeugméuse eingesetzt werden. Des Weiteren finden
sich elektronische Spiele, in denen virtuelle Mause hin und her sausen,
z. B. in einem Elfmeterspiel oder auf einem Skateboard (diesbeziigliche
Belege in Form von Ausdrucken von der Webseite der ,Sendung mit der
Maus” des WDR, www.wdrmaus.de, wurden der Vertreterin der Anmel-
derin in der mundlichen Verhandlung tGibergeben).

Schlief3lich sind vor allem Gesellschaftsspiele denkbar, bei denen eine
Maus oder Mause schnell ein Ziel erreichen oder Hindernisse tUberwin-
den bzw. vor den Figuren anderer Mitspieler fliehen muss/mussen. In
solche moglichen Spielinhalte reiht sich auch die Produktbeschreibung
der Anmelderin zu dem Spiel ,SAUS” KLEINE MAUS* ein, wie sie im
Erinnerungsbeschluss auf S. 3 enthalten ist. Alle diese Spielvarianten
werden durch die Wortfolge ,.SAUS” KLEINE MAUS" naher bezeichnet.
Soweit in diesem Zusammenhang Rechercheergebnisse aus dem
Jahr 2015 zugrunde gelegt werden, gibt es keine Anhaltspunkte, dass
sich das Verstandnis des angesprochenen Verkehrs insoweit seit dem
malf3geblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 1. November 2013 geén-

dert haben kodnnte.



b) Der Annahme eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Inhalts
der angemeldeten Wortkombination steht auch die Argumentation der
Anmelderin nicht entgegen, dass das angemeldete Zeichen nicht auf ein
konkretes Spielprinzip schlieBen lasse und dass weitere Gedanken-
schritte des angesprochenen Verkehrs erforderlich seien.

Zur Erfassung des beschreibenden Sinngehalts der Wortfolge ,SAUS
KLEINE MAUS* ist keine der Annahme von Unterscheidungskraft ent-
gegenstehende analysierende Betrachtungsweise der Bezeichnung (vgl.
BGH GRUR 2012, 1143 — Starsat; BGH GRUR 2012, 270 Tz. 12 - Link
economy) erforderlich, auch wenn die Zeichenkombination ,SAUS’
KLEINE MAUS® nicht nur auf ein einziges denkbares Spielprinzip
schlieBen lasst, sondern verschiedene konkrete Spielvarianten denkbar
sind, bei denen es um eine ,kleine Maus® geht, die ,saust”. Fur die An-
nahme einer den gedanklichen Inhalt der Ware beschreibenden Wort-
folge ist nicht erforderlich, dass sich aus der Bezeichnung nur eine ein-
zige eindeutige Spielvariante ergibt, bzw. dass eine Spielidee erschop-
fend wiedergegeben wird, vielmehr ist die Wiedergabe des Spielkon-
zepts als solchem ausreichend (vgl. BPatG 32 W (pat) 425/99, BeckRS
2009, 16779 — Schatzinsel). Denn nicht jede begriffliche Unbestimmtheit
begriindet die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke; so kén-
nen auch relativ vage und allgemeine Angaben ausschliel3lich als ver-
braucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein, insbesondere
wenn sie sich auf umfangliche und lbergreifende Sachverhalte bezie-
hen (BGH GRUR 2008, 900, Tz.15 —SPA Il; BGH GRUR 200,
882 - Bucher fur eine bessere Welt; Strobele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl. 2015, 8§ 8 Rn. 147). Bei einem Spielkonzept handelt es sich im
Regelfall um einen solchen komplexen Sachverhalt, da ein (Gesell-
schafts-)Spiel im Allgemeinen durch eine Vielzahl von Spielregeln kon-
kretisiert wird.

Gerade soweit es um die Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen

geht, die einen bezeichnungsfahigen gedanklichen Inhalt aufweisen und
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damit moglicherweise dem Werktitelschutz zuganglich sind, kénnen et-
waige begriffliche Unscharfen und Mehrdeutigkeiten einer Bezeichnung
nicht zur Eintragung verhelfen (Strobele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl. 2015, 8 5 Rn. 84). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der
Werkinhalt durch die fragliche Bezeichnung thematisch genau definiert
wird, zumal auch Werktitel haufig unbestimmt und vage gehalten sind.
Wird eine Bezeichnung als Hinweis auf den —wie auch immer gearte-
ten — Inhalt der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst und erlangt sie
damit eine werktitelahnliche Funktion, dient sie nach der Verkehrsauf-
fassung nicht mehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der betriebli-
chen Herkunft dieser Waren bzw. Dienstleistungen, so dass bereits die
Nahe zu einem Werktitel gegen die erforderliche Unterscheidungskraft
spricht (Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 241).
Als eintragungsfahige Marken kommen daher in Bezug auf solche Wa-
ren und Dienstleistungen im Ergebnis nur Phantasietitel in Betracht
(BPatG GRUR 2006, 593 — Der kleine Eisbar; Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 11. Aufl. 2015, 8 5 Rn. 84). Ein solcher reiner Phantasietitel
ist vorliegend nicht anzunehmen. Anders als in der von der Anmelderin
zitierten Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG GRUR 2006,
593 — Der kleine Eisbéar) bezeichnet die in der angemeldeten Wortfolge
enthaltene ,kleine Maus® nicht eine ganz konkrete und individualisierte
fiktive Tierfigur bzw. einen fiktiven Tiercharakter, sondern stellt, wie
ausgefuhrt, einen Sachhinweis auf den gedanklichen Inhalt bzw. das
Prinzip von derartig gekennzeichneten ,Spielen” dar.

Vor diesem Hintergrund fassen die angesprochenen Verkehrskreise die
angemeldete Wortfolge, wenn sie ihnen in Zusammenhang mit der
Ware begegnet, lediglich als einen Sachhinweis auf die Art des Spiels,

nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auf.

Soweit die Anmelderin sich auf aus ihrer Sicht vergleichbare

Voreintragungen beruft, sind diese fiur die vorliegend zu treffende Ent-
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scheidung zur Schutzfahigkeit der angemeldeten Marke letztlich irrele-
vant. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte
Rechtsprechung des EuGH (vgl. 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 - Postkantoor;
GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093,
Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR
2009, 1175 -Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 — VOLKSFLAT
MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung
von Voreintragungen zu verweisen. Inzwischen ist auch klargestellt,
dass es keinen wesentlichen Verfahrensmangel i. S. v. 8 70 Abs. 3 Nr. 2
MarkenG darstellt, wenn die Markenstelle zur Eintragung ahnlicher Zei-
chen nicht im Einzelnen Grinde fir eine differenzierte Beurteilung an-
gibt und nicht dargelegt, dass sie die Voreintragungen fir rechtswidrig
halt (BGH GRUR 2011, 230, Tz. 10-13 — SUPERgirl und MarkenR 2011,
66, Tz.10-13 - FREIZEIT Ratsel Woche; vgl. dazu BPatG MarkenR
2010, 145, 147, 148 — Linuxwerkstatt).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des Rich-
teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit
mit Erfolg abgelehnt warr,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrucklich oder stillschweigend zu-
gestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften tiber 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 Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Metternich Schmid Lachenmayr-Nikolaou

Bb



