Doutsches Pates- un Merkena AR

[

Miinchen, den 24.01.2008

Aktenzeichen: 305 39 481.9 I 41
— S 103/06 Losch

BESCHLUSS

in der Léschungssache

der

- Antragstellerin -

Verfahrensbevoliméchtigte:

HOELLER RECHTSANWALTE
RA Boris Hoéller

Meckenheimer Allee 82

53115 Bonn

gegen

Staatliche Toto-Lotto GmbH, 70191 Stuttgart, DE;
Freistaat Bayern, vertreten durch die Staatliche Lotterieverwaltung, 80333 Munchen,|DE
Deutsche Klassenlotterie Berlin - rechtsfahige Anstalt des éffentlichen Rechts -10707 Berlin, DE
Bremer Toto und Lotto GmbH, 28211 Bremen, DE :
Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch das Nordwest Lotto und Toto Hamburg,
Staatliche Lotterie der Freien und Hansestadt Hamburg, 22297 Hamburg, DE
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen, 65189 Wiesbaden, DE
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, 30519 Hannover, DE

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. oHG, 48151 Miinster, DE

Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, 56073 Koblenz, DE

Saarland-Sporttoto GmbH, 66117 Saarbriicken, DE

NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG, 24103 Kiel, DE
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH, 18059 Rostock, DE
Land Brandenburg Lotto GmbH, 14480 Potsdam, DE
Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, 39104 Magdeburg, DE
Séchsische Lotto-GmbH, 04317 Leipzig, DE
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thiiringen, 98528 Suhl, DE

- Antragsgegner und
Markeninhaber -
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Verfahrensbevolimachtigte:

Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner
Bismarkstr. 11 - 13
50672 Koln

betreffend die Wortbildmarke 305 39 481

hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes durch den Leitenden Regie-

rungsdirektor Dr. Zeisberg als Vorsitzenden, den Regierungsdirektor Brésamle und die Regierungsdi-

rektorin Link

beschliossen:

1. Die Marke 396 02 576 wird teilweise, namlich fir die Waren und Dienstleistungen
"Druckereierzeugnisse, ndmlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang
mit Lotterien und deren Durchfiihrung); Lotteriespiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Gegenstan-
de fur die Durchfiihrung von Lotterien, némlich Glicksspieltrommeln und —ziehgeréte; elektrische
oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeréte fiir den Femseher; Spielzeug, insbe-
sondere Stofftiere, Spielkarten; Beratung in betriebswirtschaftlicher und/ oder organisatorischer
Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glicksspielern; Beratung in finanzieller Hinsicht

von Lotterie- und anderen Geld- oder Gliicksspielern; Organisation, Veranstaltung und Durchfiih-
rung von Lotterien und anderen Geld- oder Gliicksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sons-
tigen Teilnahmeunterlagen; Veranstaltung und Dumhfahrung von Gliicksspielen im Wege der Te-
lekommunikation, insbesondere dibers Internet: Organisation und Durchfiihrung von Rundfunk-,
Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewer-
ben und sonstigen kulturellen Aktivitéten; Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, Geld-
und Glicksspielern”
geldscht.
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2. Im Ubrigen wird der Léschungsantrag zuriickgewiesen.

3. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.

Grinde:

Die Wortbildmarke

wurde am 13.12.2005 fiir die Waren und Dienstleistungen
Klassen Begriffe

41 (Leitklasse) Organisation, Veranstaltung und Durchfilhrung von Lotterien und anderen
Geld- oder Gllicksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teil-
nahmeunterlagen; Veranstaltung und Durchfiihrung von Gllicksspielen im
Wege der Telekommunikation, insbesondere (iber Internet; Organisation
und DurchfGhrung von Rundfunk-, Femseh- und sonstigen Unterhaltungs-
veranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonsti-

__gen kuiturellen Aktivitaten

9 Sachmittel zur Durchfiihrung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, namlich
Datentrager aller Art (magnetisch, optisch, elektronisch, mechanisch oder
per Chip), Datenlese-, Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungsgeréte
fir die vorbezeichneten Datentrager, Computer, Computerprogramme und
Computerperipheriegeréate zur Durchfihrung des bargeldlosen Zahlungs-
verkehrs

16 Druckereierzeugnisse, namlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien
(im Zusammenhang mit Lotterien und deren Durchfiihrung)

fuhrung von Lotterien, namlich Gliicksspieltrommeln und -ziehgeréte; elekt-
rische oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgerate fir den
Fernseher, Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten

28 Lotteriespiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Gegenstande fiir die Eurch-

35 Beratung in betriebswirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von
Lotterie- und anderen Geld- oder Glicksspielern; betriebswirtschaftliche
und/oder organisatorische Beratung zur Durchfilhrung des bargeldiosen
Zahlungsverkehrs

36 Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder
Glucksspielern; finanzielle Beratung zur Durchfiihrung des bargeldliosen
Zahlungsverkehrs

42 Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, ‘Geld- und Gluicksspielern;
technische Beratung zur Durchfilhrung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
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in das Markenregister eingetragen.

Mit Antrag vom 16.03.2006 begehrt die Antragstellerin die Léschung der Marke. lhrer Auffassung
nach stehen der Marke die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen| Der Wortbe-
standteil ,Lotto" sei, wie der BGH in seinem Beschluss vom 19.07.2006 festgestellt habe, gerade im

Bereich des Lotteriewesens eine freihaltebedurftige Sachangabe. Die Darstellung einer Kleepflanze
habe im Gllcksspiel und Lotteriebereich die Bedeutung als Glickssymbol. in diesem Produktbereich
sei die Verwendung von Gliickssymbolen wie ein vierblattriges Kieeblatt niemals Herkunftshinweis auf
eine Produktverantwortung. Es werde vom relevanten Verkehrskreis vielmehr als Sachhinweis auf
Gliick oder darauf, dass ,Gliick" im Spiel sei, verstanden. Der Verkehr werde das Kleeblatt wegen
dessen bekanntem und eindeutigem Sinngehalt als Gliicksbringer lediglich als informi renden, verzie-
renden Hinweis auf das von der Markenanmeldung beriihrte Produktsegment, nicht aber als Hinweis
auf den Veranstalter der Gliicksspielprodukte wahrnehmen. Der Farbe Rot kénne in der speziellen
Kombination keine eigenstandige oder herkunftshinweisende Bedeutung beigemessen|werden.

Sie beantrégt,
die Marke 305 39 481 zu I8schen.

Die Antragsgegner und Markeninhaber haben dem ihnen am 07.06.2006 zugestellten, mit L6-
schungsdrohung versehenen Antrag auf Léschung mit Schriftsatz vom 16.06.2006 widersprochen.

Sie beantragen sinngemag,
den Antrag auf Léschung der Marke zurlickzuweisen.

threr Meinung nach stehen der Eintragung keine absoluten Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs.
2 MarkenG entgegen. Die Marke sei schon aufgrund der Unterscheidungskraft des Wortbestandteiles

,Lotto" insgesamt schutzfahig. Auch sei der Bildbestandteil ,Kleeblatt mit Sténgel“ unterscheidungs-
kraftig. Es handele sich nicht um eine naturgetreue Wiedergabe eines Kleeblattes, sondern um eine in
mehrfacher Hinsicht stilisierte, verfremdete Darstellung einer Kleeblattform. Die bloR abstrahierte
Darstellung werde zudem durch die satte rote Farbe anstelle des natiirlichen Grins unt rstrichen.
Damit erlange die grafische Form eine Eigenstandigkeit, die sich stark von der iiblichen Darstellung
vierblattriger Kieeblatter abhebe. Dartiber hinaus fungiere das Markenelement ,Kleeblatt mit Stangel*
im Bereich des Gliicksspieles nicht als eindeutiger Sachhinweis auf Gliick. Durch dié vorliegende Art
der Kombination des Wort- und Bildelements werde zudem ein eigensténdiger Gesamteindruck er-
reicht, der Gber die Wirkung der einzelnen Zeichenbestandteile hinausgehe.
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Die Eintragung verstoRe auch nicht gegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. In Bezug auf die streitgegen-
standliche Kleeblatt-Grafik sei es fir die Mitbewerber der Markeninhaberin nicht zwingend erforder-
lich, eine der konkreten Ausgestaltung &hnliche Abbildung zur Kennzeichnung der in Rede stehenden
Waren und Dienstleistungen zu verwenden.

Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf die Schriftsétze nebst Anlagen
verwiesen.

Der Antrag auf Léschung ist zuldssig und in dem im Tenor genannten Umfang begriindet, weil die
Marke insoweit freihaltebediirftig ist und das erforderliche MaR an Unterscheidungskraft nicht erreicht,

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Beide Schutzhindernisse lagen bereits zum Zeitpunkt der Eintragung
vor.

Die angegriffene Marke besteht aus dem Wortbestandteil ,LOTTO" und der bildlichen Darstellung
eines vierblattrigen Kleeblattes.

Hinsichtlich des Wortbestandteiles ,LOTTO" hat der BGH in einem Loschungsverfahren, das die
Wortmarke ,LOTTO" betraf, festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung um eine freihaltebediirftige
Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt (1ZB 11/04, Beschluss vom 19/01.2006, ver-
offentiicht in GRUR 2006, 760 ff). Der Begriff ,Lotto" stelle eine beschreibende Angabe eines Gliicks-
spieles dar, auch wenn sich die Bedeutung des Begriffs fur Teile des Verkehrs inzwisc
bestimmte Art eines Gliicksspieles (z.B. ,6 aus 49") eingeengt habe.

en auf eine

Die Léschungsabteilung schiiefit sich der Begrundung der BGH-Entscheidung, die inzwischen
rechtskréftig ist, an und geht ebenfalls von einer beschreibenden Bedeutung des Wortes ,Lotto" aus.
Allerdings wurde die Wortmarke ,Lotto" aufgrund des BGH-Beschlusses nur fir besti
und Dienstleistungen geléscht. Fir bestimmte Waren und Dienstleistungen ist die Wortmarke unter
der Registernummer 396 38 296 weiterhin eingetragen. Das Bundespatentgericht hatte in dem, dem
BGH Beschluss vorausgehenden Beschwerdeverfahren (32 W (pat) 309/02, Beschluss vom
24.03.2004, abgedruckt in GRUR 2004, 685 ff) die Schutzfahigkeit des Begriffs ,Lotto" fir diese Wa-
ren und Dienstleistungen ausdriicklich bejaht. Da kein Rechtsmittel gegen diesen Teil des Bundes-
patentgerichtsbeschiusses eingelegt wurde, war dieser nicht Gegenstand der Rechtsbeschwerde.
Die Loschungsabteilung 3.4. schlieRt sich der Auffassung des Bundespatentgerichtes zur Schutzfa-
higkeit der Wortmarke ,Lotto" fiir bestimmte Waren und Dienstleistungen an.
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Fur die Beurteilung des vorliegenden Falles ergibt sich demnach folgendes Bild:

(1) Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die mit den Waren und Dienstleistun
Wortmarke ,LOTTO" (Registernummer 396 38 296.7) weiterhin eingetragen ist, identi
diesen ahnlich sind, ist mit dem Bundespatentgericht davon auszugehen, dass insows
Wortbestandteil ,Lotto" schutzbegriindend ist. Auf die bildliche Ausgestaltung kommt ¢
mehr an (Fallgruppe 1).

Fir die vorliegende Wortbildmarke sind das die Waren und Dienstleistungen

~Sachmittel zur Durchfiihrung des bargeldiosen Zahlungsverkehrs, namlich Datentréag
(magnetisch, optisch, elektronisch, mechanisch, per Chip), Datenlese-, Datenspeicher
tenverarbeitungsgeréte fir die vorbezeichneten Datentrager, Computer, Computerpro

Computerperipheriegeréte zur Durchfiihrung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; betr
che und / oder organisatorische Beratung zur Durchfiihrung des bargeldlosen Zahiung

nanzielle Beratung zur Durchfiihrung des bargeldiosen Zahlungsverkehrs; technische
Durchfiihrung des bargeldiosen Zahlungsverkehrs®.

Insoweit ist der Léschungsantrag zuriickzuweisen.

(2) Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die mit den im BGH-Beschiuss LLOfte

fahig beurteilten und in der Folge geldéschten Waren und Dienstleistungen identisch s
alle im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von ,Spielzeug,
Stofftiere und Spielkarten®), geht auch die Markenabteilung von einer unmittelbar bes
Bedeutung des Begriffes ,Lotto" aus. Fiir die Beurteilung der Schutzfahigkeit der hier

standlichen Marke kommt es daher maRgeblich auf den Bildbestandteil an (Fallgruppe
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(3) Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die ,neu” sind, d.h. nicht vom BGH-Beschluss zur

Wortmarke ,Lotto" bzw. dem vorausgehenden Bundespatentgerichtsbeschluss (32Wi
GRUR 2004, 685) umfasst sind - dies sind vorliegend die Waren ~Spielzeug, insbeson
Spielkarten” -, ist vor der Beurteilung des Bildbestandteiles zu prifen, ob die Gesamtn
reits aufgrund des Wortbestandteil ,Lotto" schutzfahig ist (Fallgruppe 3).

Beginnend mit den Waren der Fallgruppe 3 ist festzustellen, dass der Begriff ,Lotto" in
beschreibend ist. Wie aus dem Warenverzeichnis ersichtlich umfasst der Oberbegriff ,
~auch ,Spielkarten“. In Bezug auf Spielkarten ist das Wort ,Lotto" unmittelbar beschreib
Lottospiele (etwa Bilderlotto, Tierlotto oder Blumenlotto) entsprechende Spielkarten en
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Rechercheergebnisse bei google unter dem Suchprofil ,Spielkarten fir Lotto). Da ei Oberbegriff
insgesamt als schutzunfahig zu beurteilen ist, auch wenn er nur fir einen Teil der darunterfallenden
Waren beschreibend ist, ist der Wortbestandteil ,Lotto" vorliegend fir samtliche unter die Bezeich-
nung ,Spielzeug” zu subsumierenden Waren beschreibend und somit nicht schutzfahig.
Dies vorausgesetzt kommt es fﬁr die Waren und Dienstleistungen der Fallgruppe 2 und 3 maRgeblich
darauf an, ob die bildliche Ausgestaltung ausreicht, um die Schutzfahigkeit der Gesamtmarke zu be-

grinden. Dies ist nach Auffassung der L&schungsabteilung zu verneinen.

Ein schutzbegriindender ,Uberschuss” einer Marke kann zwar durch eine besondere bildliche Aus-
gestaltung schutzunféhiger Wortbestandteile oder eine hinzugefigte bildliche Darstell ng erreicht
werden. An den erforderlichen bildlichen Uberschuss sind aber umso gréRere Anforderungen zu stel-
len, je beschreibender die fragliche Angabe ist. [nsoweit vermogen einfache und gebrauchliche gra-
phische Gestaltungen gegeniiber dem beschreibenden Charakter einer Angabe in der|Regel keinen
schutzbegriindenden ,Uberschuss* zu bewirken (Strobele/ Hacker, Markengesetz, 8.
265f unter Angabe der einschlagigen Rechtsprechung).

Fir den vorliegenden Fall ist mit dem BGH davon auszugehen, dass der Begriff ,Lotto! glatt beschrei-
bend ist (BGH, ,Lotto", aaO, Tz. 21). Dies vorausgesetzt sind an die bildliche Ausgestaltung ganz
erhebliche Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die vorliegende Graphik nicht ge-

recht.

Das Bildmotiv — ein vierblattriges Kleeblatt - ist als aligemeines Gliickssymbol weithin bekannt und
wird vielfach verwendet. Es handelt sich um ein gangiges Gldcksmotiv, das im Zusammenhang mit
dem Wort ,Lotto" lediglich dessen Charakter als Gliicksspiel unterstreicht, ohne selbst chutzbegriin-
dend zu wirken.

Auch die konkrete Ausgestaltung vermag zu keiner anderen Beurteilung zu filhren. Die Darstellung
des Kleeblattes ist zwar nicht naturgetreu, sondern leicht stilisiert. Gleichwoh! ist sie auf den ersten
Blick und unmittelbar als vierblattriges Kleeblatt erkennbar. Auch die Farbe Rot anstelle von Griin fir
ein Kleeblatt dient vorrangig der Aufmerksamkeitssteigerung und ist fiir sich keinesfalls geeignet, die

Schutzfahigkeit der Gesamtmarke zu begriinden.

Im Ergebnis ist daher von einem Freihaltebeduirfnis an der Marke auszugehen, § 8 Abs| 2 Nr. 2 Mar-
kenG. ;
Daruber hinaus fehlt der Marke das erforderliche MaR an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG.
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Auch wenn der BGH in seinem Beschluss zu der Wortmarke ,Lotto* im Ergebnis offen gelassen hat,
ob der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt (Tz.16), ergibt sich aus dem obiter di tum, dass das
Gericht die Bezeichnung nicht fir unterscheidungskraftig hélt (Tz. 16: »--Allerdings sind insofern
Zweifel angebracht, als eine glatt beschreibende Angabe, der von Haus aus jede Unterscheidungs-
kelt.“)

Dieser Auffassung schlieBt sich die Léschungsabteilung an. Wegen des beschreibenden Charakters

kraft fehlt, nicht allein durch intensive Benutzung langsam Unterscheidungskraft entwi

des Wortbestandteiles ,Lotto“ kommt es daher fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft maRgeb-
lich auf den Bildbestandteil an. Auch insoweit gilt, dass an die bildliche Ausgestaltung umso gréRere
Anforderungen zu stellen sind, je kennzeichnungsschwicher die fragliche Angabe ist. In jedem Fall
muss eine den schutzunféhigen Charakter der tibrigen Markenteile aufhebende, kenn eichnungskraf-
tige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke eintreten, die von dem mafRgeblichen|Durchschnitts-
verbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise ohne weiteres festgestellt werden (BGH
GRUR 2001, 1153 antiKALk; EuGH GRUR Int 2005, 1012, 1017 (Nr.73, 74) BiolD).
Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Wie bereits oben ausgefuhrt, handelt es sich bei
dem Bildmotiv eines vierblattrigen Kleeblattes um ein gangiges, vielgebrauchliches Gilckssymbol,

das hier trotz der leichten Stilisierung ohne weiteres und auf den ersten Blick als solches erkennbar

ist. Die erforderiiche Verfremdung im Gesamteindruck der Marke wird durch die gewdhite Ausgestal-
tung nicht erreicht. Der maRgebliche Durchschnittsverbraucher wird die Marke vielmehr nur als Kom- -
bination aus dem — beschreibenden — Wortbestandteil ,Lotto* und der bildliche Darstell ng eines
Gluckssymbols, das den Gliickscharakter von ,Lotto" unterstreicht und veranschaulich ansehen und
nicht als individualisierenden Herkunftshinweis auffassen .Die Marke erreicht daher nicht das erfor-
derliche MaR an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG lagen bereits zum und ‘
Zeitpunkt der Eintragung vor.
Die Marke ist daher in dem im Tenor genannten Umfang zu léschen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 Abs.1 und 2 MarkenG. Anhaltspunkte fiir eine abweichende
Kostenauferlegung sind nicht ersichtlich.
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V.

Auf die beigefligte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Ldschungsbeschluss findet geméR § 66 des Markengesetzes die Beschwerde statt. Die Beschwerde steht den am Verfah-
ren vor dem Patentamt- und Markenamt Beteiligten zu, sofern sie durch den Beschluss beschwert sind. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die
Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich einzule-
gen. Die Anschriften lauten:

¢ Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 Minchen s Deutsches Patent- und Markenamt, 81534 Minchen
¢ Deutsches Patent- und Markenamt, o Deutsches Patent- und Markenamt,
Dienststelle Jena, 07738 Jena Technisches Informationszentrum Berlin, 10858 Berlin

Innerhalb der Beschwerdefrist ist eine Beschwerdegebiihr (Gebiihrennummer 401 100 PatkostG = 500,00 EUR) auf das Konto der
Bundeskasse Weiden fir das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Wird sie nicht, nicht volistindig oder nicht rechtzeitig
gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt.

Bei der Zustellung durch. die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der (ibergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde
oder auf der Ubergebenen Sendung vermerkt.

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Ubergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es
sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder 2u einem spéteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei der Zustellung mittels Einschreiben
mit Riickschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Riickschein angibt.

Hinweis: Es besteht die Mdglichkeit, die Beschwerde in elekironischer Form einzulegen. Die nheren (technischen) Voraussetzungen ent-
nehmen Sie bitte dem Merkblatt "Elektronische Beschwerde (W 7736)" oder der Homepage des DPMA unter:

http://iwww.dpma.de/veroeffentlichungen/mitteilungen/mittlg2003_07.htm|.
Der Beschwerde und allen Schriftsétzen sollen Abschriften fur die Ubrigen Beteiligten beigefligt werden.

Markenabteilung 3.4

Dr. Zeisberg Brosamle Link

Ny
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