BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 70/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 62 003. 3/10

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 8. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Angemeldet ist die Wortmarke

Retina Implant

fur die Waren

~,Neuroprothesen, medizintechnische und medizinoptische Pro-

dukte, Zubehor fur die vorgenannten Waren*.

Die Markenstelle fur Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch den Beschluss eines Angestellten des héheren Dienstes wegen
fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltungsbedurfnisses
zuriickgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung eigne sich ohne weiteres dazu,
wesentliche Merkmale der beanspruchten Waren zu beschreiben, insbesondere
deren Art und Bestimmung. ,Retina“ stehe als aus dem Lateinischen stammender,
medizinischer Fachbegriff sowohl im Deutschen wie auch im Englischen fur die
Netzhaut des Auges, wahrend der Bestandteil ,Implant* eine Prothese bzw. als
flektierbares Wort den Vorgang ,implantieren® bezeichne. Die Wortverbindung
stehe fur eine lernfahige Sehprothese und werde auch bereits im Inland als medi-
zinischer Fachbegriff verwendet. Ein Freihaltungsbedirfnis sei daher zu bejahen.
Der angemeldeten Marke fehle zudem jegliche Unterscheidungskraft, weil die an-
gesprochenen Verkehrskreise in ihr lediglich eine Sachangabe erkennen, jedoch

keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen wirden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie tragt vor, der Begriff
.Retina Implant* setze sich aus zwei beschreibenden Begriffen zusammen, die in

ihrer Kombination gerade nicht den medizinischen Fachbegriff darstellten. Der



englische Fachbegriff fir Netzhautimplantat werde adjektivisch gebildet und laute
deswegen ,Retinal Implant®. Dies sei den Fachkreisen in Deutschland auch
durchaus bewusst, zumal sich der Begriff in verschiedenen Sammlungen von
Fachbegriffen in diesem Bedeutungsgehalt nachweisen lasse und in englischen
Publikationen im Internet von Wissenschaftlern und Unternehmern zur Bezeich-
nung von Netzhautimplantaten durchweg verwendet werde. Dass auch die ange-
meldete Bezeichnung bereits beschreibend verwendet werde, wie dies die Mar-
kenstelle mit finf Internetausziigen belegt habe, stelle keinen Nachweis dafir dar,
dass auch die hier maRRgeblichen Fachkreise den Begriff als beschreibend anse-
hen wirden. Die Bezeichnung ,Retina Implant* sei lexikalisch nicht nachweisbar.
Vielmehr stelle die Marke eine regelwidrig zusammengesetzte Wortneubildung

dar, die als solche schutzfahig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuldssige Beschwerde ist nicht begrindet, da die angemeldete Marke als be-
schreibende Angabe i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausge-

schlossen ist.

Das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung einer
Marke entgegen, wenn sie ausschlief3lich aus Zeichen oder Angaben besteht, die
im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der fraglichen Waren dienen
kénnen, wie beispielsweise ihrer Art, Beschaffenheit oder ihrem Bestimmungs-
zweck. Bei einer fremdsprachigen Bezeichnung ist dies dann zu bejahen, wenn
ihre sprachregelgemaRe Ubersetzung ins Deutsche ebenfalls als Beschaffen-
heitsangabe zu werten ist und sie von beachtlichen inlandischen Verkehrskreisen
ohne weiteres als solche verstanden wird (vgl. hierzu Strobele in Strobele/Hacker,
MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 252). Dies gilt gleichermal3en fur Begriffe, die bereits



lexikalisch belegbar sind, wie auch fir Wortneubildungen, deren beschreibender
Aussagegehalt so eindeutig und unmissverstandlich ist, dass sie zur Beschreibung
von Produkteigenschaften in dem dargestellten Sinn dienen kdnnen (vgl. hierzu
Strobele a. a. O., 8 8 Rdn. 260). Dabei ist die Verstandnisfahigkeit des inlandi-
schen Publikums auch bei Kombinationen fremdsprachiger Wérter nicht zu gering
zu veranschlagen. Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als hier ausschliel3-
lich medizinische und medizin-technische Fachkreise beteiligt sind, an deren Eng-
lischkenntnisse regelméafiig besonders hohe Anforderungen gestellt werden kén-

nen.

Die beanspruchte Wortmarke setzt sich in sprachiblicher Weise aus zwei be-
schreibenden Bestandteilen zusammen, was von der Anmelderin eingerdumt
wurde. Entgegen ihrer Wertung ergibt sich aber auch aus der konkreten Wortkom-
bination ein unmissverstandlicher Hinweis auf den Einsatz und die Verwendung
der beanspruchten Waren. Wie bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat,
bezeichnet der Fachbegriff ,Retina“ sowohl in der inlandischen wie auch in der
englischen Fachsprache die Netzhaut des Auges (vgl. hierzu: Lexikon der Neuro-
wissenschatften, Spektrum Akademischer Verlag, Heidel-
berg 2000/2001 - Stichwort: Retina; sowie zum englischen Bedeutungsgehalt
LEO, English-German Dictionary, unter http://dict.leo.org), wahrend es sich bei
dem zweiten Markenteil ,Implant* um das englische Wort fir ,Implantat’ handelt
(vgl. hierzu nochmals unter LEO, English-German Dictionary, a.a.O.). Die
sprachibliche Verbindung der beiden Worter ergibt damit den Gesamtbegriff
.Retina-Implantat”. Bei Retina-Implantaten handelt es sich um implantierbare Seh-
prothesen fur Blinde, mit denen Funktionen der Photorezeptoren des menschli-
chen Auges durch technische Strukturen ersetzt werden sollen. Die Forschung auf
diesem Gebiet wurde durch das Bundesforschungsministerium (BMBF) u. a. durch
das im Jahr 2000 gegrundete Projekt mit dem Arbeitstitel ,Retina Implant* unter-
stutzt, an dem zahlreiche Universitaten, Kliniken und Forschungseinrichtungen
beteiligt waren. Bereits die Verwendung dieses Arbeitstitels veranschaulicht, dass

es sich dabei — entgegen der Wertung der Anmelderin - um einen fir die einschla-



gigen Fachkreise klar verstandlichen Begriff handelt. Zudem ist nicht nur die Be-
zeichnung ,Retina-Implantat®, sondern auch das englischsprachige Pendant
.fetina implant® als Fachbegriff fir eine bestimmte photodiodische und mikro-
elektronische Vorrichtung bereits lexikalisch belegbar (vgl. nochmals Lexikon der
Neurowissenschaften, Spektrum Akademischer Verlag, Heidel-
berg 2000/2001 - Stichwort: Retina-Implantat). Dies belegt, dass mit der angemel-
deten Bezeichnung - anders als in der von der Anmelderin zitierten Entscheidung
.Baby-dry“ des EuGH (GRUR 2001, 1145) - gerade kein vom Uublichen Sprach-

gebrauch abweichender Gesamtbegriff vorliegt.

Auch der Aspekt einer moglichen Wortneubildung, der von der Anmelderin in ihrer
Beschwerdebegriindung besonders hervorgehoben wurde, ist angesichts des ein-
deutig beschreibenden Sinngehalts des Begriffs ,Retina Implant* von vorneherein
nicht geeignet, die angefochtene Zuriickweisung der Anmeldung in Frage zu stel-
len. So ergibt sich bereits aus der Formulierung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
(,dienen kénnen®), dass es allein auf die Eignung der betreffenden Bezeichnung
ankommt, als beschreibende Angabe verwendet zu werden. Das Schutzhindernis
steht damit allen Begriffen entgegen, die diese Eignung aufweisen, unabhangig
von ihrer aktuellen Gebrauchlichkeit (vgl. nochmals Strobele, a. a. O., Rdn. 260).
Der EuGH hat im Ubrigen nach seinem ,Baby-dry“ - Urteil in verschiedenen Ent-
scheidungen klar herausgestellt, dass an die Schutzfahigkeit von Wortneubildun-
gen deutlich héhere Anforderungen zu stellen sind, als nur eine sprachunibliche
Zusammenfigung beschreibender Angaben (vgl. EuGH GRUR 2004,
146 - DOUBLEMINT). Eine einzige beschreibende Bedeutungsvariante eines Zei-
chens ist nach der Rechtsprechung des EuGH ausreichend, um ein Allgemeininte-
resse an ihrer freien Verwendbarkeit zu bejahen und sie deshalb von der Eintra-
gung auszuschlieBen (vgl. hierzu den Rechtsprechungsuberblick von
Sosnitza/Frohlich, MarkenR 2006, 383).

Aufgrund der Feststellungen der Markenstelle und des Senats verbleiben keine

Zweifel an der Eignung der angemeldeten Marke, die beanspruchten Waren un-



mittelbar zu beschreiben. Als bloRe Aneinanderreihung zweier beschreibender
Begriffe, aus der sich eine beschreibende Sachbezeichnung ergibt, weist die Be-
zeichnung ,Retina Implant* im Hinblick auf die beanspruchten Waren fur den hier
angesprochenen Fachverkehr in ohne weiteres verstandlicher Weise und ohne

jegliche Interpretationsbedurftigkeit auf deren Art und Bestimmungszweck hin.

Damit ist ein berechtigtes Allgemeininteresse i.S.v 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
insbesondere der Mitbewerber der Anmelderin, an der freien Verwendbarkeit der
angemeldeten Marke klar zu bejahen. Ob ihr dartber hinaus auch das Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegensteht, lasst der Senat dahingestellt.

Die Beschwerde musste somit erfolglos bleiben.

gez.

Unterschriften



