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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2016 111 108.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mundliche Verhandlung vom 14. November 2019 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

ECLI:DE:BPatG:2019:141119B30Wpat6.18.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschliisse der
Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 24. Januar 2017 und vom 21. Dezember 2017 aufgehoben.

Grinde

Das Wortzeichen

PrioBox

ist am 8. Dezember 2016 fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 42 und 45
zur Eintragung als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte
Register angemeldet worden.

Mit Beschlissen vom 24. Januar 2017 und vom 21. Dezember 2017 hat die Mar-
kenstelle fur Klasse 9 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurlickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, die
angemeldete Wortmarke setze sich aus dem Begriff ,Prio* (fur ,Prioritat, Vorrang*)
und dem Wort ,Box"“, welches in der IT-Sprache nachweislich einen Speicherbereich
bezeichne, zusammen. Im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammen-
hang beinhalte das Anmeldezeichen daher den Sachhinweis auf eine Software, die
einen besonderen Bereich zur Ablage von Daten und Vorgangen mit Prioritat auf-

weise.



Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begriindung tragt er im
Wesentlichen vor, das Markenzeichen entbehre weder der notwendigen Unter-
scheidungskraft, noch sei es flur die relevanten Waren und Dienstleistungen freihal-
tebedurftig. Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verstandige

Durchschnittsverbraucher verstehe PrioBox als Marke mit Herkunftsfunktion.

Der Senat hat dem Anmelder mit der Terminsladung vom 8. Oktober 2019 Ergeb-
nisse einer Internetrecherche zur Verwendung der Wortelemente ,Prio“ und ,Box"

Ubersandt.

In der miindlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Anmelder das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschrankt:

.Klasse 9:  Software; Netzwerk- bzw. Systemmanagement-Software;
elektronische Datenbanken; mobile Apps

Klasse 42: Entwurf von Software; Entwicklung von Software; Entwicklung
von Datenbanken; Pflege von Datenbanken

Klasse 45: Lizenzierung von Software,

samtliche vorgenannten Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit

der automatisierten Ermittlung und Messunqg personlicher Wiinsche und

Ziele“.
Der Anmelder beantragt,
die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 24. Januar 2017 und vom 21. Dezem-

ber 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist nach der seitens des Anmelders vorgenommenen
Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begrtindet, da Ein-
tragungshindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die nun-
mehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht festgestellt werden

kdnnen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH
GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) — Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr.42) — Freixenet;
GRUR 2008, 608 (Nr.66) —EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13)
— Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015,
173 (Nr. 15) —for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) — smartbook; GRUR 2013, 731
(Nr. 11) — Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) — Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die
Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeich-
neten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. etwa EUGH GRUR 2015,
1198 (Nr. 59) — Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) — KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009
(Nr. 38) — Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) — EUROHYPO; GRUR 2006, 233,
235, Nr. 45 — Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot;
GRUR 2016, 934 (Nr. 9) — OUIl; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb;
BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr.15) —foryou; GRUR 2009, 949 (Nr. 10)
— My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Ein-
tragungshindernis begrtindet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes ein grof3ztigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu tberwinden (vgl. BGH GRUR
2017, 186 (Nr. 29) — Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-
Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) — Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15)



— for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) — smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7)
— Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) — Link economy). Maf3geblich fiir die Beurteilung
der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrs-
kreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers
bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR 2006,
411, 412 (Nr. 24) — Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die maf3geblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung
des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 — Aus Akten werden Fakten) le-
diglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen
(vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) — Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86)
— Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) — Stadtwerke Bremen; 2014,
1204 (Nr. 12) — DusseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) — Link economy;
GRUR 2009, 952 (Nr.10) - DeutschlandCard). Darlber hinaus kommt nach
standiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu,
die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender
Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) — Stadtwerke
Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) — DusseldorfCongress; GRUR 2012, 1143
(Nr.9) — Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr.23) —TOOOR!; GRUR 2006, 850
(Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Berlcksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht der angemelde-
ten Wortzusammensetzung PrioBox nach erfolgter Einschrankung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren das Schutzhindernis nach
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.



a) Allerdings ist der Markenstelle darin zu folgen, dass sich das Anmeldezeichen
schon aufgrund der Binnengro3schreibung unmittelbar erkennbar aus den Wortele-
menten ,Prio“ und ,Box" zusammensetzt. ,Prio” ist lexikalisch nachweisbar (vgl. den
Wikipedia-Eintrag in der Amtsakte) das Kurzwort u.a. fur ,Prioritat* und wird aus-
weislich der weiteren Rechercheergebnisse des Senats mit dieser Bedeutung inlan-
disch seit langem gangig verwendet (vgl. die Anlage ,Wortschatz Uni-Leipzig“, u.a.
mit folgenden Verwendungsbeispielen: ,Die erste Prio hat die Mannschaft”, Stutt-
garter Nachrichten 2011; ,Erste Prio hat das Stadion®, Stuttgarter Nachrichten 2011;
.Ich finde, das muss fir uns alle Prio A sein“, 2011). Dartber hinaus ist ,Prio-“ nach-
weislich als Wortbildungselement in Wortverbindungen wie ,Prioliste”, ,Prio-Set-

zung", ,Prio-Versand" gebrauchlich.

Das zweite Zeichenelement, das englische Wort ,Box*, ist mit verschiedenen Be-
deutungen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Im hier betroffenen IT-
Bereich wird es, wie es die Fundstellen der Markenstelle und des Senats belegen,
gerade auch zur Bezeichnung eines individuellen (meist passwortgeschitzten)

Speicherbereichs verwendet.

b) Wenngleich das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit somit als sachlicher
Hinweis auf einen Ablage- bzw. Speicherbereich fir Prioritaten verstanden werden
kann, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, fur die eine Eintragung begehrt wird
(EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 33) — Postkantoor).

Vorliegend hat der Anmelder durch die im Beschwerdeverfahren vorgenommene
Einschrdnkung indessen klargestellt, dass ein unmittelbarer Sachbezug zu einem
~Prioritaten-Speicherbereich” nicht mehr in Betracht kommt. Aufgrund der konkreten
Eingrenzung samtlicher Waren und Dienstleistungen auf den ,Zusammenhang mit
der automatisierten Ermittlung und Messung personlicher Winsche und Ziele® liegt

ein solcher Sachbezug nicht mehr nahe bzw. erschliel3t sich, bei Kennzeichnung


https://www.juris.de/r3/document/KORE592402004/format/xsl/part/K?oi=kU5GS5PN6U&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

dieser Waren und Dienstleistungen mit dem Zeichen PrioBox, dem Verkehr allen-
falls im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise, was aber bereits die Un-
terscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begriindet.

3. Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht einer Eintra-
gung des angemeldeten Markenwortes fur die nach Einschrankung des Verzeich-
nisses verbliebenen Waren und Dienstleistungen nicht entgegen, denn PrioBox be-
schreibt diese weder unmittelbar noch ist die Anmeldung fur diese spezifischen Wa-

ren und Dienstleistungen im Interesse der Mitbewerber freihaltebeddrftig.

4. Da der Anmeldemarke somit nach der erfolgten Einschrankung des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses die Eintragung wegen der Schutzhindernisse
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht mehr versagt werden kann, war der
Beschluss auf die Beschwerde des Anmelders aufzuheben.

Prof. Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser
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