BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 186/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 84 070.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert so-

wie des Richters Kraft und der Richterin Eder

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse
der Markenstelle der Klasse 37 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 3. August 2001 und 22. Juli 2002 aufgeho-
ben.

Grinde

Mit den vorgenannten Beschliissen hat die Markenstelle die fur die Waren und

Dienstleistungen

"Bausatze fur Messestande, (soweit in Klasse 10 enthalten);
Auf- und Abbau von Messestanden, insbesondere mit vorge-
fertigten Teilen; Einlagerung von Messestanden fur Dritte;
Vermietung von Mobiliar fur Messestande; Vermietung von
Licht- und Veranstaltungstechnik; Planung von Messestan-

den; Vermietung von Messestanden”

angemeldete Wortmarke

,exakt Messebau“

gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mit der Begriindung zuriickgewiesen, die
angemeldete Marke bestehe ausschliel3lich aus einer beschreibenden, freihal-
tungsbedurftigen Angabe und ihr fehle jegliche Unterscheidungskraft. Soweit er-
sichtlich, bestreite die Anmelderin nicht die Schutzunfahigkeit der einzelnen Ele-

mente der angemeldeten Marke. Wéahrend das Wort ,Messebau“ nur das Tatig-



keitsfeld des Unternehmens umreil3e und gewissermal3en einen Oberbegriff Uber
die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen darstelle, sei der Begriff
.exakt* ein auf dieses Produktspektrum gut passendes Adjektiv, das schlagwortar-
tig verwendbar sei. Das Freihaltebedirfnis an den einzelnen, ausschliel3lich be-
schreibenden Angaben werde im vorliegenden Fall auch nicht durch ihre Kombi-
nation aufgehoben, denn hierdurch sei keine neue schutzbegrindende Gesamt-
heit entstanden, die den Charakter der Einzelteile als warenbeschreibende Anga-
ben zumindest in den Hintergrund treten lasse. Eine derartige schutzbegriindende
Verbindung der Zeichenteile sei nicht festzustellen. Vielmehr seien beide Worter
gewissermal3en aufeinander bezogen, indem das Wort ,,exakt* das Attribut zu dem
Wort ,Messebau” darstelle. Im vorliegenden Fall konnten konkrete Wettbewerbs-
behinderungen dadurch auftreten, dass etwa in einem Verletzungsfall ein Zivilge-
richt den Schutzumfang der Marke nicht richtig einschatze und zB das Wort
.exakt® als schutzfahigen Teil der Marke ansehe. Als betriebsneutraler Hinweis auf
bestimmte Eigenschaften der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kdnne
die Anmeldung auch nicht die erforderliche Hinweisfunktion erftllen. Die erforderli-
che Unterscheidungskraft weise eine Wortzusammenstellung nur dann auf, wenn
sie sich aus Sicht des angesprochenen Verkehrs nicht in einer Sachaussage uber
die mit der betreffenden Bezeichnung versehenen Waren oder Dienstleistungen
erschopfe. Da der Verkehr daran gewohnt sei, mit warenbezogenen Sachangaben
werbemaRig in komprimierter Form konfrontiert zu werden, genlige es nicht, dass

es grammatikalisch korrekt ,,exakter Messebau“ heil3en musste.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. lhrer Ansicht nach recht-
fertigt die von der Markenstelle angefuhrte Mdglichkeit zukiinftiger Behinderungen
der Mitbewerber keine Schutzversagung abgewandelter beschreibender Angaben.
Vielmehr sei der Schutzbereich solcher, an freizuhaltende Angaben angelehnte
Zeichen eng zu bemessen. Ein Schutz fir die zugrundeliegenden Begriffe, an die
sich das Zeichen anlehne, kénne nicht beansprucht werden. In der angemeldeten

Form ,exakt Messebau“ werde die Anmeldung von den Mitbewerbern nicht beno-



tigt. Im Ubrigen habe sich diese Bezeichnung bereits hervorragend als betriebli-

cher Herkunftshinweis bewahrt.

Dem gemal3 beantragt sie die Aufhebung der angefochtenen Beschlisse.

Die zulassige Beschwerde erweist sich in der Sache als begriindet, denn der be-
gehrten Eintragung stehen die Schutzhindernisse des 88 Abs2 Nrl und 2
MarkenG nicht entgegen.

1. Nach 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind nur Kennzeichnungen von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschlie3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen
kénnen. Zu den nach dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen An-
gaben z&hlen allerdings nicht nur die dort ausdricklich aufgefihrten, sondern
auch solche, die fur den Waren- und Dienstleistungsverkehr wichtige und fur den
umworbenen Abnehmerkreis irgendwie bedeutsame Umstande mit konkretem Be-
zug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen selbst beschreiben (vgl BGH
GRUR 1998, 813 — CHANGE; BIPMZ 1999, 410 — FOR YOU) und die entweder
bereits als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung als Sachaussage
aufgrund konkret feststellbarer tatsachlicher Umstande in Zukunft zu erwarten ist
(vgl BGH GRUR 1995, 408 — PROTECH). Der Beurteilung ist dabei die angemel-
dete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine zergliedernde
Betrachtungsweise vorzunehmen (BGH MarkenR 2000, 420 — RATIONAL SOFT-
WARE CORPORATION). Zu diesen Angaben oder Umstanden gehort die Anmel-
dung ,exakt Messebau”“ in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun-

gen jedoch nicht.



Eine Verwendung der um Schutz nachsuchenden kombinierten Wortfolge in ihrer
Gesamtheit als beschreibende Angabe fir die von der Anmelderin beanspruchten
Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle nicht belegt. Auch der Senat hat
die erforderlichen Feststellungen nicht zu treffen vermocht. Ein auf gegenwartiger
Benutzung beruhendes aktuelles Freihaltebedirfnis an der angemeldeten Marke
als beschreibende Sachaussage ist deshalb nicht nachweisbar. Ebenso wenig lie-
gen etwa konkrete Tatsachen vor, die dafur sprechen konnten, dass die gesamte
Bezeichnung ,exakt Messebau® in Zukunft als beschreibende Angabe fir die im
Warenverzeichnis aufgefiihrten Bausatze fur Messestande und Dienstleistungen

dienen kdnnte.

Soweit die Markenstelle meint, an den einzelnen Zeichenelementen ,exakt* und
.Messebau” bestehe ein Freihaltebediirfnis, das auch nicht durch ihre Kombination
aufgehoben sei, weil durch diese Zusammenstellung keine neue Gesamtheit ent-
standen sei, vermag ihr der Senat nicht zu folgen. Selbst wenn mit der Markenstel-
le davon ausgegangen wird, dass die beiden Markenworter ,exakt* und ,Messe-
bau“ fUr sich geeignet sind, das Téatigkeitsfeld der Anmelderin (,Messebau“) und
die dabei gelbte Sorgfalt (,exakt”) zu beschreiben, fehlt der ausschlaggebenden
Gesamtheit ,exakt Messebau“ diese Eignung. Zwar geht es bei der Errichtung von
Messestanden bspw um die verlassliche, exakt auf die Verwendung abgestimmte
Qualitat der Bauelemente und um die exakte und professionelle Umsetzung der
Vorstellungen und Winsche der Kunden, der Senat konnte jedoch weder im Inter-
net noch in anderen Quellen Anhaltspunkte dafur finden, dass anstatt mit ,,exakter
Messebau“ mit ,exakt Messebau® auf die préazise Errichtung von Messestanden
und damit zusammenhéngende Dienstleistungen hingewiesen werden kdnnte.
Vielmehr ist vergleichsweise — sprachlich korrekt — von ,mobile Messestande”
oder ,creativer Messebau“ im Internet die Rede (vgl zB www.expoexpress.com).
Mithin ist es auf dem Gebiet des Messebaus nicht tblich und damit auch nicht zu
erwarten, dass die Mitbewerber die damit zusammenhangenden Tatigkeiten oder
Produkte fur den angesprochenen (Fach-) Verkehr erkennbar sprachuntblich mit

der angemeldeten Bezeichnung beschreiben kdnnten.



Eine moglicherweise unzutreffende markenrechtliche Beurteilung des Markenele-
ments ,exakt" durch ein Zivilgericht in einem Verletzungsfall vermag ein Freihal-
tungsbedurfnis an der Gesamtbezeichnung ebenso wenig zu begrinden, wie der
von der Markenstelle angefuihrte Umstand, das beide Markenbestandteile ,gewis-
sermal3en aufeinander bezogen® seien, in dem das Wort ,exakt‘ das Attribut zu

dem Substantiv ,Messebau” darstelle.

2. Ebenso kann der Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8

Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende
Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fiir die in Frage stehenden Wa-
ren und Dienstleistungen von solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu wer-
den. Hierbei ist grundséatzlich ein grofR3zugiger Mal3stab anzulegen, d.h. jede auch
noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis aus-
zurdumen, zumal der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel
aufnimmt, wie es ihm entgegen tritt, und es keiner analysierenden Betrachtungs-
weise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein flr die fraglichen Waren
und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu-
geordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebrauchliches Wort
der deutschen Sprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatséchlichen Anhalt dafur,
dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl BGH GRUR 2002, 1070 — Bar je-
der Vernunft, mwNachw).

Hiervon ausgehend kann der Bezeichnung ,exakt Messebau"” in bezug auf die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungs-
eignung abgesprochen werden. Eine beschreibende Sachaussage, die auf be-
stimmte Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen selbst Be-
zug nimmt, stellt diese Bezeichnung nicht dar. Wie dargelegt ist die angemeldete

Bezeichnung erkennbar und auffallig sprachuntblich gebildet und damit als be-



schreibende Sachaussage nicht geeignet. Zum anderen ist auch nicht erkennbar,
was mit dem Attribut ,exakt” jeweils in bezug auf die hier in Rede stehenden Mes-
sestdnde und Dienstleistungen unmittelbar und konkret beschrieben werden kénn-
te. Ebenso wenig liegen Anhaltspunkte daftir vor, dass der Verkehr etwa durch
eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung in der Werbung als schlagwort-
artige Aussage daran gewdohnt sein kdnnte, in ihr in bezug auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen keine Marke mehr zu sehen. Da der Bezeichnung
.exakt Messebau“ wegen ihrer Kiirze auch eine gewisse Pragnanz nicht abgespro-

chen werden kann, ist ihre Zuriickweisung nicht gerechtfertigt.

Demgemal’ waren die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Vorsitzender Richter Albert Eder Kraft
befindet sich im Urlaub

und kann deshalb nicht un-

terschreiben.

Kraft

Ko



	Gründe

