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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 851 924

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel

von Falckenstein, die Richterin Winter und den Richter Paetzold

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 5IR des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 3. Januar 2008, berichtigt durch den Beschluss

vom 4. Marz 2008, aufgehoben.

Grinde

Die international fur ,Disinfectants” registrierte Marke 851 924 ADAPTACIDE be-

ansprucht Schutz fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Markenstelle fur Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der
IR-Marke den Schutz in der BRD wegen fehlender Unterscheidungskraft verwei-
gert (88 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m.
Art 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVU). Zur Begrindung ist im Wesentli-
chen ausgefuhrt, die aus dem Wort ,adaptare” (englisch ,adapt‘ = anpassen) und
.cide* (bekdmpfen, téten) gebildete Marke sei fur die angesprochenen Verkehrs-
kreise in ihrer leicht fassbaren Bedeutung, Organismen die Mdéglichkeit zu nehmen
sich veranderten Bedingungen anzupassen, ein beschreibender Hinweis, der die

Wirkung der Desinfektionsmittel beschreibe.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Eine Begrindung ist nicht zu
den Akten gelangt. Im Verfahren vor dem Patentamt hat sie im Wesentlichen die
Auffassung vertreten, dass die IR-Marke in ihrer Gesamtheit keine sinnvoll
beschreibende Angabe darstelle und ferner auf die Registrierung der Marke in
zahlreichen Landern verwiesen, in denen englisch und franzésisch Amtssprache

sei.



Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemars,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fir Klasse 5 IR

aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach
Auffassung des Senats stehen dem Schutz der IR-Marke keine absoluten Schutz-
hindernisse gemal 88§ 107, 113, 37 Abs.1 i.V.m. 88 Abs.2 Nr.1, 2,
Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVU entgegen.

Insbesondere kann der IR-Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft gemaf § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVU abgespro-
chen werden. Unterscheidungskraft ist die - konkrete - Eignung, die beanspruch-
ten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Denn
die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. EuGH
GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) - Philips; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) - Linde,
Winward, Rado; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) - Henkel; GRUR 2008, 608, 610
(Nr. 59) EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr.18) - FUSSBALL
WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die bean-
spruchten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise
zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal infor-
mierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher

der fraglichen Waren abzustellen ist (vgl. EUGH a. a. O. (Nr. 41) - Linde, Winward,



Rado; a.a. O. (Nr. 50) - Henkel; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) - SAT.2; BGH
a. a. O. (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Zu beriicksichtigen ist auRerdem, dass
der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer ndheren analysierenden Betrachtungsweise zu unter-
ziehen (vgl. EuGH a.a. O. (Nr.53) - Henkel, BGH MarkenR 2000, 420, 421
- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - markt-
frisch). Nach der Rechtsprechung besitzen Wortmarken vor allem dann keine die
Ursprungsidentitat gewdhrleistende Unterscheidungskraft, wenn ihnen die
angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren lediglich einen im
Vordergrund stehenden, ohne weiteres und ohne Unklarheiten fassbaren be-
schreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebréauchlichen Wortern
der deutschen oder gelaufigen Woértern einer fremden Sprache bestehen, die etwa
wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien
stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2001, 1153
- antiKALK; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2005, 417, 418
- BerlinCard; a. a. O. (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006). Die danach fur die An-
nahme fehlender Unterscheidungskraft zu fordernden Voraussetzungen vermag

der Senat bei der IR-Marke nicht festzustellen.

Zwar bedeutet das englische Wort Substantiv ,adaptation” im Deutschen ,,Anpas-
sung, Anpassungsvermogen® (vgl. Leo Online-Lexikon). Der weitere Markenbe-
standteil ,-cide* ist im Englischen Suffix mit Bezug zum Toten (vgl.
http://en.wikipedia.org/wiki/-cide; im Deutschen: ,-zid“ = totend”); Wortbildungen
der englischen Sprache lauten z. B. Bactericide (deutsch Bakterizid = Bakterien
abtotend), Fungicide (deutsch Fungizid = Pilze abtotend) oder Herbicide (deutsch
Herbizid = stérende Pflanzen abtttend). Ob die hier malRgeblichen Verkehrskrei-
sen, zu denen auch Laien zahlen, noch in erheblichem Umfang die Bedeutung der
Markenbestandteile erkennen und der Aussagegehalt der Marke dahin verstand-
lich ist, dass Anpassungsvermdgen abgetotet wird, erscheint bereits fraglich. Dass

ein solches Verstandnis etwa dadurch gefordert wird, dass diese Wortelemente


http://en.wikipedia.org/wiki/-cide;

zur Bezeichnung entsprechender Produkte bereits verwendet werden, ist nicht
ersichtlich. Selbst wenn aber davon ausgegangen wird, dass ein solches Ver-
standnis der Wortbildung naheliegen mag, fuhrt dies nach Auffassung des Senats
noch nicht zur Feststellung fehlender Unterscheidungskraft.

Die so verstandene IR-Marke ADAPTACIDE lasst nicht erkennen, was konkret in
Bezug auf die Waren ,Disinfectants® (Desinfektionsmittel) beschrieben werden
konnte. ,Desinfektionsmittel* sind Produkte, die ,totes oder lebendes Material in
einen Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann®, die also Keime re-
duzieren oder abtoten (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Desinfektion). Dass abzu-
totende Keime, etwa bei Unterdosierung, durch Anpassung eine Resistenz her-
ausbilden koénnen, ist keine Eigenschaft der Ware ,Desinfektionsmittel“ als sol-
cher. Vielmehr ist die sich so ergebende Bedeutung diffus und ohne analysierende
Betrachtungsweise einer naheren, sinnvollen Deutung nicht zuganglich. Um zu
dem von der Markenstelle angenommenen Verstandnis zu gelangen, dass die
Wirkungsweise der Ware in dem Sinn beschrieben werde, dass sie den Organis-
men die Mdglichkeit nehme, sich veranderten Bedingungen anzupassen und da-
mit Resistenzen gegen Wirkstoffe zu verhindern, bedarf es mehrerer gedanklicher
Zwischenschritte. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise darf aber im
markenrechtlichen Prifungsverfahren nicht zugrunde gelegt werden (vgl. Stro-
bele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 8 Rdn. 55, 90).

Der IR-Marke ADAPTACIDE kann damit weder ein im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, noch handelt es sich bei ihr um
einen gebrauchlichen Begriff der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur
als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Vielmehr ist nach
den Feststellungen des Senats davon auszugehen, dass die Marke tber die erfor-
derliche Eignung zur Erfullung der Herkunftsfunktion verfligt und das Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG somit
nicht entgegensteht.



Da die angemeldete Marke mangels beschreibendem Produktbezug nicht geeig-
net ist, als beschreibende Sachangabe fir die fraglichen Waren dienen zu kdnnen,
kann auch ein schutzwirdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendung
i. S.v. §8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt PVU
nicht bejaht werden (vgl. hierzu Strébele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 196).

Anhaltspunkte fur das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht

ersichtlich und von der Markenstelle im Ubrigen auch nicht innerhalb der Jahres-
frist des Art. 5 Abs. 2 MMA dem Internationalen Biro der WIPO mitgeteilt worden.

Dr. Vogel von Falckenstein Winter Paetzold
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