BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 00 485.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 2. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richte-

rin Hartlieb

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zuriickgewiesen.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortfolge

Johannes Apotheke

fur die Waren und Dienstleistungen

.,Pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse; Sani-
tarprodukte fur medizinische Zwecke; diatetische Erzeugnisse fur
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desin-

fektionsmittel. Dienstleistungen eines Apothekers®.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung in zwei Beschliissen — einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergan-
gen - wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen. Die angemeldete
Marke sei nicht geeignet, die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft von anderen Waren und Dienstleistun-
gen zu unterscheiden, da sie in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren le-
diglich als Sachangabe auf ein Ubliches pharmazeutisches und veterinarmedizini-
sches Angebotssortiment einer Apotheke verstanden werde. Hinsichtlich der
Dienstleistungen werde dadurch lediglich die Art, Beschaffenheit sowie die inhaltli-
che und thematische Ausrichtung der Dienstleistungen angesprochen. ,Johannes

Apotheke” werde in ihrer Gesamtheit als Verkaufs- und staatlich autorisierte Abga-



bestétte fur pharmazeutische, krankheitslindernde und gesundheitsfordernde Er-
zeugnisse mit der Ublichen Namensbezeichnung einer Apotheke unter Verwen-
dung eines Heiligennamens verstanden. Zwar folge aus der beschreibenden Be-
deutung eines Zeichens fir eine Betriebsstéatte oder den Erbringungsort einer Wa-
re oder Dienstleistung keine zwingende beschreibende Bedeutung, der Verkehr
erfasse eine solche Angabe, die gleichermalRen die Erbringungsstatte und das
dort angebotene Sortiment beschreibt, aber nicht als Unterscheidungsmittel. Zu-
dem sehe der Verkehr in einer Geschafts- bzw. Etablissementbezeichnung dann
keinen betrieblichen Herkunftshinweis, wenn diese in der jeweiligen Branche eine
gelaufige, weit verbreitete Bezeichnung darstelle, es bestehe ein Allgemeininteres-
se an deren freier Verfugbarkeit. So seien in dem Internet-Apotheken-Suchdienst
»LApolndex® 41 Apotheken aus allen Teilen Deutschlands mit dem Namen

»~Johannes-Apotheke" nachgewiesen.

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausge-
fuhrt, die Bezeichnung kénne als ,Apotheke des Johannes” und damit als Her-
kunftshinweis verstanden werden, ein beschreibender Gehalt sei nicht festzustel-
len, weil ,Johannes” kein Sachhinweis, sondern ein Name sei. Der Verkehr sei in
der Lage, Apotheken anhand ihrer unterschiedlichen Namensgebung zu unter-
scheiden, der Name ,Johannes” sei zur Abgrenzung gegenuber anderen Apothe-
ken geeignet, da ,Johannes-Apotheke” bundesweit eine vergleichsweise nur ge-

ringe Vertretung habe.

Der Anmelder beantragt,
die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 5 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Juli 2006 und vom

12. Oktober 2006 aufzuheben.

Weiter regt er an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen zu der Frage, ab welcher An-

zahl von Vorbenutzungen die Unterscheidungskraft verloren gehe.



Erganzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist gemal} § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintra-
gung ausgeschlossen, weil ihr flr diese angemeldeten Waren und Dienstleistun-

gen jegliche Unterscheidungskratft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungs-
identitat der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(vgl. BGH MarkenR 2004, 39 — City Service). Die Unterscheidungskraft einer Mar-
ke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen
und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maf3geblichen Verkehrskrei-
se zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnitts-
empfangern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EUGH MarkenR 2004,
99 — Postkantoor).

Nach standiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlos-
sen, wenn ihnen entweder ein fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann
oder es sich um ein gebrauchliches Wort der deutschen Sprache oder einer be-

kannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr — etwa auch wegen einer ent-



sprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. — City Service). So kann
auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des
88 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein ge-
brauchlichen Woértern der Alltagssprache gehdren, jegliche Unterscheidungskraft
fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdriicken oder
Wortfolgen anzunehmen, bei denen — ohne eine warenbeschreibende Sachanga-
be zu sein — ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund
steht, dass der Gedanke fern liegt, es kdnnte sich — Uber eine Werbeaussage hin-
aus — um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721
- Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 — Partner with the Best).

Bei Marken, denen kein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt
zugeordnet werden kann, hangt die Beurteilung der Frage, ob sie gleichwohl vom
Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, auch davon ab, ob
und inwieweit eine Monopolisierung den schutzwirdigen Interessen der Allge-
meinheit widerspricht. Die fir die Feststellung der Unterscheidungskraft maf3gebli-
che Verkehrsauffassung ist namlich nicht als solche, sondern im Hinblick auf die
berechtigten Belange des freien Wettbewerbs zu bewerten (vgl. EuGH GRUR
2004, 943, 944 (Nr. 27) SAT.2; GRUR Int 2005, 1012, 1016 (Nr. 60) BiolD;
Strobele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 41, 111 m. w. N.).

Bei der Prifung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem grol3zligigen
Malflistab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus,
um das Schutzhindernis zu tUberwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 — markt-
frisch). Allerdings darf die Prifung dabei nicht auf ein Mindestmal® beschrankt
werden, sondern sie muss vielmehr grindlich und vollstandig ausfallen (vgl. EUGH
WRP 2003, 735 — Libertel-Orange; a. a. O. — Postkantoor).

Nach diesen Grundsatzen erfillt die angemeldete Wortmarke selbst diese gerin-

gen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich aus-



schlieBlich in der Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen

erschopft (vgl. BGH a. a. O. — marktfrisch).

Der Markenbestandteil “Apotheke” bezeichnet einen Ort, an dem Medikamente
verkauft, geprift und auch hergestellt werden, wobei auch die fachliche Beratung
im Mittelpunkt steht. Dariiber hinaus wird ein breit gefachertes Sortiment von Pro-
dukten, die im weitesten Sinn der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienen kon-
nen, angeboten. Der weitere Bestandteil ,Johannes” ist ein gangiger Vorname, der

auf den Apostel Johannes zurtickgeht.

Bei der Namensgebung bei Apotheken ist neben der Verwendung symbolischer
Namen (z. B. nach Tieren, Pflanzen usw.), geographischer Namen auch die Bil-
dung mit Personennamen unter Verwendung von Rufnamen oder Heiligennamen
wie z. B. Maria, Elisabeth, Anna, Luitpold, Kilian, Asklepios allgemein gebréauchlich
(vgl. Volker Hellfritzsch, Apothekennamen unter www.phill.uni-wuerzburg.de/
fileadmin...). Dabei handelt es sich bei Apotheken — ebenso wie etwa bei Hotels —
um sog. Platzgeschéfte, bei denen der Verkehr aufgrund allgemeiner Ubung an-
nimmt, dass es in dem betreffenden Geschéaftszweig innerhalb eines umgrenzten
Ortlichen Bereichs regelmaldig nur ein Unternehmen mit dieser Bezeichnung gibt
(vgl. Strobele/Hacker a. a. O. § 5 Rdn. 50).

Zutreffend ist die Markenstelle daher davon ausgegangen, dass es sich bei
~Johannes Apotheke“ um eine gelaufige, weit verbreitete Etablissementbezeich-
nung fur Apotheken handelt, so wie es bei den obengenannten, vergleichbar gebil-
deten, auf bestimmte Heilige hinweisenden Etablissementbezeichnungen fir Apo-
theken der Fall ist. In solchen Bezeichnungen erkennt der Verkehr zwar regel-
manRig eine besondere Geschaftsbezeichnung im Sinne von 8 5 Abs. 2 MarkenG,
da ihm bekannt ist, dass es in dem betreffenden Geschéaftszweig innerhalb eines
umgrenzten ortlichen Bereichs regelmaf3ig nur ein Unternehmen mit dieser Be-
zeichnung gibt (vgl. BGH GRUR 1995, 507, 508 — City-Hotel); er wird darin jedoch
ihrer haufigen Verwendung wegen keinen betrieblichen Herkunftshinweis in Bezug



auf damit gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen sehen, so dass eine sol-
che weithin gebrauchliche Etablissementbezeichnung nicht ihre fir eine konkrete
Unterscheidungskraft erforderlich betriebliche Herkunftsfunktion erfillen kann (vgl.
BPatG 25 W (pat) 38/04 — Stanglwirt - in PAVIS PROMA — CD ROM).

Vor dem Hintergrund dieser gebrauchlichen Verwendung werden die angespro-
chenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen die angemeldete Bezeichnung lediglich als werbeublichen, be-
schreibenden Hinweis auf das Ubliche Produktangebot einer Apotheke und die

dort angebotenen Dienstleistungen sehen, nicht hingegen als Marke.

Entgegen der Ansicht des Anmelders kann aus dem Umstand, dass der Verkehr
eine Apotheke anhand ihres Namens von einer anderen Apotheke unterscheidet,
nicht allgemein und uneingeschrankt auf die markenrechtliche Schutzfahigkeit ge-
schlossen werden. Die namensmalfiige Unterscheidungskraft nach 8 5 Abs. 2
MarkenG kann namlich der konkreten Unterscheidungskraft im Sinne des § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht gleichgesetzt werden, dem steht schon die unter-
schiedliche Funktion von Unternehmenskennzeichen und Marke entgegen (vgl.
Strobele/Hacker a. a. O. 8 5 Rdn. 28 ff). Zudem geniel3en besondere Geschéfts-
bezeichnungen (Etablissementbezeichnungen) - wie auch von Apotheken - nur ei-
nen auf das Wirkungsgebiet des sog. Platzgeschaftes ortlich beschrankten Schutz
(vgl. Strobele/Hacker a. a. O. § 5 Rdn. 50).

Die Voraussetzungen fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde (8 83 Abs. 2
MarkenG) sind nicht gegeben. Angesichts der von der Markenstelle festgestellten
und vom Anmelder dem generellen zahlenmafigen Umfang nach nicht bestritte-
nen, damit aber allgemein ublichen und bekannten Verwendung der angemelde-

ten Bezeichnung ,Johannes Apotheke" als Etablissementbezeichnung ist die vom



Anmelder angeregte Fragestellung, ab welcher Anzahl von Vorbenutzungen die
Unterscheidungskraft verloren gehe, im vorliegenden Fall nicht mehr klarungsbe-
darftig.

Dr. Vogel von Falckenstein Paetzold Hartlieb

Ko



