BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 58/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2020 224 252.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. Dezember 2022 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der

Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2022:141222B25Wpat58.21.0



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Zeichen

bio-apo

ist am 23. Juni 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt gefiihrte Register fir die nachfolgenden Waren und

Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 1:

Biologische Mittel fur gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke;
Chemische Erzeugnisse fur gewerbliche Zwecke; Chemische
Erzeugnisse zur Herstellung von Kosmetika; Anorganische Chemikalien
fur gewerbliche Zwecke; Kolloidpraparate [chemische Erzeugnisse] zur
Verwendung in Herstellungsverfahren; Alkohol; Chemikalien fur die
Herstellung von Pharmazeutika;, Basen; Destilliertes Wasser;
Antioxidantien zur Herstellung von Nahrungsergdnzungsmitteln;
Chemische  Substanzen zur Herstellung von  Arzneimitteln;
Antioxidantien zur Verwendung bei der Herstellung von Nahrungsmitteln;
Chemikalien fur die Wasseraufbereitung; Chemische Erzeugnisse als
Zutaten flr Nahrungsmittel; Aromastoffe [Chemikalien]; Antioxidantien
zur Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen; Antioxidantien zur

Herstellung von Kosmetika; Dolomit;



Klasse 3:

Aromastoffe, pflanzliche [atherische Ole]; Natirliche atherische Ole;
Naturliche Parfumeriewaren; Nicht medizinische Kosmetika und Mittel ftir
Korper- und Schonheitspflege; Nicht medizinische Kosmetika;
Waschmittel; Kosmetika; Nicht medizinische Mittel fur Korper- und
Schonheitspflege; Nicht medizinische Praparate zur Haarbehandlung fur
kosmetische Zwecke; Aromastoffe [4therische Ole]; Parfiimeriewaren
und Duftstoffe; Nicht medizinische Praparate zur Linderung von
Sonnenbrand; Deodorants [Parfumerieartikel]; Nicht medizinische
Zahnputzmittel; Atherische Ole;

Klasse 5:

Nahrungsergénzungsmittel fur Menschen und Tiere;
Nahrungsergénzungsmittel  fir Tiere; Medizinische Praparate;
Diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Mineralische
Nahrungserganzungsmittel; Pflanzliche = Nahrungserganzungsmittel;
Salben [medizinische]; Arzneimittel, Nahrungserganzungsmittel fur
medizinische  Zwecke; Chemisch-pharmazeutische Praparate;
Nahrungsmittel fir Babys; Nahrungsergdnzungsmittel fir diatetische
Zwecke; Diatetische Lebensmittel fir medizinische Zwecke;
Nahrungsergénzungsmittel ~ fur  veterinarmedizinische  Zwecke;
Desinfektionsmittel; Medizinische Cremes; Krauter fur medizinische
Zwecke; Biozide; Homoopathische Pharmazeutika;
Nahrungserganzungsmittel fir Menschen; Nahrungsergénzungsmittel
fur  Nutztierfutter;  Verbandmaterial;  Chemisch-pharmazeutische
Erzeugnisse; Nahrungserganzungsmittel fur Menschen, nicht fur
medizinische Zwecke; Babykost; Nahrungserganzungsstoffe;
Homdoopathische Arzneimittel; Nahrungserganzungsmittel;
Nahrungserganzungsmittel fir Sportler; Nahrungserganzungsmittel far
didtetische Zwecke zum modifizierten Fasten; Pharmazeutische

Praparate; Pharmazeutische Erzeugnisse; Diatetische Praparate und



Nahrungsergénzungsmittel; Funktionelle Nahrungsmittel zur
Verwendung als Nahrungserganzungsmittel, Material fur Verb&nde
[Verbandmaterial]; Biologische Praparate fur veterindrmedizinische
Zwecke; Pflaster;  Nahrungserganzungsmittel aus Vitaminen;
Pharmazeutische Arzneimittel; Hygienepréparate fur medizinische
Zwecke; Biologische  Praparate fur  medizinische  Zwecke;
Nahrungserganzungsmittel aus Enzymen; Chirurgisches und
medizinisches  Verbandmaterial; Nahrungserganzungsmittel aus
Aminosauren Dermatologisch-pharmazeutische Erzeugnisse;
Nahrungsergénzungsmittel aus Spurenelementen; Medizinische
Pflaster; Probiotische Ergdnzungsmittel; Nahrungserganzungsmittel auf

Basis von Mineralstoffen;

Klasse 10:

Gegenstande fur die sexuelle Aktivitdat; Medizinische Apparate;
Analysegerate fir medizinische Zwecke; Gegenstande zum Stillen von
Sauglingen; Fur Menschen mit Behinderung angepasste therapeutische
und unterstitzende Gerate; Medizinische Gerate; Gerate zur

Uberwachung der Kérperwerte; Geréte fur medizinische Diagnosen;

Klasse 30:

Manuka-Honig; Nahrungsmittel auf Getreidebasis fur die menschliche
Ernahrung; Bonbons; Tee; Gewirze; Kaffee; Biologischer Honig fir
Speisezwecke; Kakao; Nicht medizinische Tees; Abgepackter Tee [nicht

fur medizinische Zwecke]; Honig;

Klasse 32:
Alkoholfreie Getranke; Quellwasser; Mit Vitaminen und Mineralsalzen
angereicherte alkoholfreie Getranke; Nicht medizinische Mineralwasser;

Mineralwasser [Getranke];



Klasse 34:
Tabak; Tabakfilter; Tabak und Tabakwaren, einschlief3lich

Tabakersatzstoffe; Tabakerzeugnisse;

Klasse 35:

Werbung; Administrative Abwicklung von Kaufauftragen per Telefon oder
Computer; Vermittlung und Vermietung von Werbeflachen im Internet;
Elektronische Datenverarbeitung [Buroarbeiten]; Datenverarbeitung
[Buroarbeiten] im Bereich Gesundheitswesen; Werbedienste und
Verkaufsférderung; Entwicklung und Umsetzung von
Marketingstrategien fir andere; Marketing Uber das Internet;
Bilroarbeiten in Bezug auf die Annahme von Bestellungen; Marketing;
Erteilen von Ausklnften Gber Waren fur Verbraucher mittels Internet;
Online-Datenverarbeitung [Buroarbeiten]; Elektronische Bearbeitung von
Bestellungen;  Versandwerbung; Blrodienstleistungen;  Online-
Bestelldienste; Internetwerbung; Onlineversandhandelsdienstleistungen
im Bereich Kosmetika; Verteilung von Werbematerial; Administrative

Datenverarbeitung; Online-Werbung;

Klasse 39:
Verpacken von Artikeln zum Transport; Verpacken; Warenlagerung und
-beférderung; Lagerung; Versand von Waren; Verpackung von Waren;

Warenlagerung und -auslieferung; Verpackungsdienste;

Klasse 44:

Gesundheitsberatung;  Beratungsdienste in  Bezug auf die
Schonheitspflege; Beratungen auf dem Gebiet der Schonheitspflege;
Beratungsdienste in Bezug auf Gewichtsabnahme; Ausklnfte zu
pharmazeutischen Erzeugnissen; Beratungen hinsichtlich Ernahrung;
Auskinfte und Beratung in Bezug auf die Gesundheit; Beratungen in der

Pharmazie; Beratungen auf dem Gebiet der medizinischen



Gesundheitspflege; Beratungs- und Informationsdienste bezuglich
pharmazeutischen Produkten Uber das Internet; Beratungs- und
Informationsdienste bezuglich pharmazeutischen Produkten; Auskiinfte
in Bezug auf Arzneimittel; Beratungen auf dem Gebiet der Medizin;
Beratungen in Bezug auf die Erndhrung; Beratungs- und
Informationsdienstleistungen zu medizinischen Produkten; Auskinfte in
Bezug auf das Abnehmen; Auskinfte in Bezug auf medizinische
Dienstleistungen; Telemedizin-Dienste; Zubereitung von Rezepturen in
Apotheken;  Auskunfte  zu  Arzneimitteln;  Auskilnfte  Gber
Gesundheitsfragen am Telefon; Zubereitung von Medikamenten nach
Rezept in Apotheken; Beratungsdienste in Bezug auf medizinische
Apparate und Instrumente; Zubereitung und Ausgabe von
Medikamenten; Dienstleistungen im Gesundheitsbereich;
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Alternativmedizin; Medizinische
Beratung; Auskinfte zu Ernahrungsinformationen tber Lebensmittel;
Beratungsdienste in Bezug auf die Ernéhrung; Auskinfte auf dem Gebiet
der Medizin; Auskinfte Gber Schonheitspflege; Auskiinfte in Bezug auf
veterinarmedizinische  Pharmazeutika;  Zurverfigungstellen  von
Informationen in Bezug auf diatetische und Nahrungserganzungsmittel;
Auskinfte  beziglich  medizinischer Probleme; Ausgabe von
Pharmazeutika; Beratungen in Bezug auf die medizinischen Bedurfnisse
alterer Menschen; Beratungsdienste in Bezug auf Arzneimittel;
Auskulnfte in Bezug auf gesundheitliche Probleme;
Laboranalysedienstleistungen im Zusammenhang mit der Behandlung
von Menschen; Beratungen bezlglich Erndhrung; Beratungsdienste in

Bezug auf Gesundheit



Mit den Beschlissen vom 25. Februar 2021 und 1. Juli 2021, Letzterer erlassen im
Erinnerungsverfahren durch eine Beamtin des hoheren Dienstes, hat die
Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung
wegen fehlender Unterscheidungskraft gemaf 88 37 Abs. 1, 8 Abs.2 Nr.1

MarkenG zuriickgewiesen.

Zur weiteren Begrindung hat sie ausgefihrt, dass das Anmeldezeichen von den
angesprochenen Verkehrskreisen nur als schlagwortartig verkirzte Sachangabe,
nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem
bestimmten Unternehmen aufgefasst werde. Den Begriff ,bio-apo” werde der hier
angesprochene Verkehr dahingehend verstehen, dass es sich bei den in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen um solche handele, die eine Apotheke mit
dem Schwerpunkt auf Naturheilmittel bzw. Naturheilkunde anbiete oder erbringe.
Die vorliegende Wortkombination sei sprachiblich aus der Kurzfassung ,bio* fur
etwas Biologisches oder Okologisches sowie dem Kurzwort ,apo“ fir ,Apotheke®
zusammengesetzt und somit dem hier angesprochenen Fachverkehr wie auch
breiten Verkehrskreisen ohne weiteres verstandlich. Dies kdnne auf alle in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen zutreffen. Eine solche Apotheke kdnne
auch ihre Waren lagern, verpacken und transportieren. Im Zusammenhang mit den
Waren der Klasse 34 sei zu berlcksichtigen, dass in einer Apotheke auch solche
Produkte angeboten werden kénnten, die dazu dienten, mit dem Rauchen
aufzuhoren, weniger schédlich seien oder eine Alternative zu den bisherigen
Tabakwaren darstellten. Was diese biologische Apotheke alles leiste, musse nicht
genau definiert werden, da es naturgemal sehr umfassend sein kdnne. Eine
gewisse Unschérfe fihre noch nicht zur Schutzfahigkeit eines Zeichens. In
Verbindung mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ergebe sich,
worum es sich thematisch handele. Die Gesamtheit des Anmeldezeichens
vermittele keine Uber die Bedeutung der Einzelbestandteile hinausgehende
schutzfahige Aussage. Es werde in dem angegebenen Sinn zudem bereits
verwendet. Hierfir wurden dem Erinnerungsbeschluss weitere Nachweise

beigeflugt. Aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft - so die weitere



Begrindung der Markenstelle - konne dahingestellt bleiben, ob auch ein
Freihaltebedurfnis im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege. Dass das Amt
bereits vergleichbare Marken eingetragen habe, stelle die Schutzunfahigkeit nicht
in Frage; da die Entscheidung Uber die Eintragbarkeit keine Ermessens-, sondern
eine reine Rechtsfrage sei. Im Ubrigen gebe es entsprechende Zeichen, deren
Anmeldung ebenfalls zuriickgewiesen worden sei (unter Verweis u. a. auf die
Aktenzeichen 30 2014 030 681 - APO-Creatin; 30 2008 045 577 - Bio Wasch; 30
2014 005 686 - Bio-Fresh).

In der vom Anmelder eingelegten Beschwerde wird ausgefuhrt, dass das Wort ,bio*
eine Vielzahl von Bedeutungen aufweise. So koénnten darunter biologisch
hergestellte Produkte oder bestimmte Qualitatsmerkmale von Waren verstanden
werden. Aufgrund seiner Mehrdeutigkeit diene es nicht allein der Beschreibung von
Erzeugnissen, was bereits von verschiedenen Gerichten bestétigt worden sei. Der
Bestandteil ,apo” stehe zudem nicht zwingend fur den Begriff ,Apotheke”. Beide
Zeichenelemente seien im Duden nicht genannt. Es bedurfe mehrerer gedanklicher
Zwischenschritte fir die Annahme des Deutschen Patent- und Markenamts.
Weiterhin begrinde nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis. Ergdnzend macht der Anmelder geltend, dass die
Wortzeichen ,APO-Bank" (DE 301 14 103) und ,APO-Bank" (UM 002 977 882) als

Marken eingetragen seien.

Die Anmelderin beantragt sinngemal,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle
fur Klasse 5, vom 25. Februar 2021 und 1. Juli 2021 aufzuheben.



Mit schriftichem Hinweis vom 27. September 2022 hat der Senat dem Anmelder
mitgeteilt, dass das angemeldete Wortzeichen in Verbindung mit den
beschwerdegegenstéandlichen Waren und Dienstleistungen den
Schutzhindernissen gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

unterliege.

Hierauf hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 11. November 2022 mitgeteilt, dass
der Verkehr das Zeichen ,bio" weiterhin verwenden kénne und es nicht ersichtlich
sei, warum die Kombination ,bio-apo® freihaltebedurftig fur Dritte sein solle. Es
handele sich bei dem Zeichen um eine phantasievolle Kombination von Wdrtern,
die im DUDEN nicht auffindbar seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgenannten Beschlisse der
Markenstelle, auf die Schriftsdtze des Anmelders, den schriftlichen Hinweis des
Senats vom 27. September 2022 nebst der ihm beigeflgten Rechercheergebnisse

und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten

Wortzeichens

bio-apo

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis gemald 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurtickgewiesen
(8 37 Abs. 1 MarkenG).



-10 -

1. Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen,
die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der
Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen konnen. Diese Bestimmung verfolgt das im
Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal
oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
beschreiben, von allen Wirtschaftsteiinehmern, die solche Waren oder
Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden kénnen und nicht aufgrund ihrer
Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EUGH GRUR
2011, 1035 Rn. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR
2021, 1195 Rn. 13 1. - Black Friday; GRUR 2017, 186, Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem
Verstandnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der
betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuUGH GRUR
1999, 723 Rn. 29 - Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 14 - Black
Friday; GRUR 2009, 669, Rn. 16 - POST Il). Dabei ist auf das Verstandnis des
Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen sowie
verstandigen Durchschnittsverbrauchers als malf3gebliche Verkehrskreise zum
Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen
Concord/Hukla; EuGH GRUR 2004, 682 Rn. 23 bis 25 - Bostongurka; BGH GRUR
2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass ein
als Marke angemeldetes Zeichen nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung
bestehenden Verkehrsverstandnis bereits tatsachlich fir die Merkmale der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird. Wie
sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genligt es, dass es diesem Zweck

dienen kann. Ein Freihaltebedurfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der
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angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche
Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuUGH GRUR 2010, 534
Rn. 52 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rn. 32 -
HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - Campina Melkunie
[BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 19 - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 42
- Stadtwerke Bremen).

a) Von den angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3, 5, 10, 30,
32, 34, 35, 39 und 44 werden der Fachverkehr im Gesundheitswesen und die im
Marketing sowie Vertrieb von in Apotheken verkauften Waren Tatigen wie auch der
normal informierte, angemessen aufmerksame und verstandige

Durchschnittsverbraucher angesprochen.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wortbestandteilen ,bio" und ,,apo*

zusammen, die mit einem Bindestrich verknipft sind.

(1) Bei ,bio* handelt es sich um ein gelaufiges Prafix, das im Sinne von ,lebens-,
Lebens-* in Wortbildungen mit Substantiven oder Adjektiven ausdrickt, dass
jemand oder etwas mit Natlurlichem oder Naturgemalem zu tun hat bzw. in
irgendeiner Weise mit der Natur, organischem Leben oder Lebewesen in Beziehung
steht (vgl. ,www.duden.de", Suchbegriffe ,bio-“ bzw.” ,Bio-*). Auf Grundlage dieser
Bedeutung wird ,Bio* umfangreich verwendet, um auf einen biologischen oder
naturlichen Ursprung, auf Naturbelassenheit oder eine natirliche Herstellungsweise
ohne Zusatz schadlicher Stoffe oder auf eine natlrliche, Okologische oder
umweltfreundliche Wirkungsweise von Produkten hinzuweisen. ,Bio* ist ein
Synonym fiir ,6kologisch* und stellt damit eine Verbindung zur Okologie oder zur
Umwelt her (vgl. BPatG 30 W (pat) 501/17 - BioSol; 26 W (pat) 563/19 - biovinyl; 29
W (pat) 26/09 - BioResin).



-12 -

Auch im Bereich der pharmazeutischen Produkte stellt das Kurzel ,bio* bzw. ,Bio*
ein mittlerweile vielfach verwendetes Wortbildungselement dar. Beispielhaft sind in
diesem Zusammenhang die Begriffe ,Biopharmaka“, ,Biologicals”, ,Biologica®,
.Biologika“ oder ,Biologics“ zu nennen (vgl. ,www.wikipedia.de®, Suchbegriff
.Biopharmazeutikum®, als Anlage 1 zum Hinweis vom 27. September 2022). Es
handelt sich hierbei um Arzneistoffe, die mit Mitteln

der Biotechnologie und gentechnisch veranderten Organismen hergestellt werden.

(2) Der Zeichenbestandteil ,apo“ ist als Abkirzung des Wortes ,Apotheke”
gebrauchlich (vgl. BPatG 25 W (apt) 527/19 - ApoTune; 25 W (pat) 510/17 - webapo;
30 W (pat) 539/16 - apo-grin). So stehen ,ApoG“ und ,apoBank" fir die
Wortverbindungen ,Apothekengesetz* bzw. ,Deutsche Apotheker- und Arztebank®.
Im Internet findet sich eine Vielzahl von Apotheken, deren Seiten bereits vor dem
Anmeldezeitpunkt Uber die Second-Level-Domain ,apo“ aufrufbar waren (vgl.
Google-Rechercheliste, Suchbegriff ,apo“, als Anlage 2 zum Hinweis vom 27.
September 2022).

(3) Die Wortfolge ,bio-apo” brachte schon vor ihrer Anmeldung am 23. Juni 2020 in
fur alle Verkehrskreise erkennbarer Weise zum Ausdruck, dass eine Apotheke
biologisch bzw. ©kologisch ausgerichtet ist. Dieses Verstandnis wird durch die

Internetseiten des Anmelders bestétigt, wo folgende Aussagen zu finden sind:

.Mittlerweile ist die ,bio-apo‘ eine der grofen Versandapotheken mit
Schwerpunkt Naturheilmittel mit Gber 500.000 Kunden. Unser oberstes
Ziel ist es, einen jeden davon rundum zufrieden zu machen. Um das zu
erreichen, streben wir fortwéhrend nach ... einem standig optimierten
naturheilkundlichen und biologischen Sortiment* (vgl. ,www.bio-apo.de.”

als Anlage 3 zum Hinweis vom 27. September 2022).
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c) In diesem Sinne war die Wortkombination ,bio-apo“ bereits zum
Anmeldezeitpunkt geeignet, die Beschaffenheit oder die Bestimmung sowie die
Herstellungs-, Vertriebs- oder Erbringungsstatte der beschwerdegegenstéandlichen
Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben. Eines lexikalischen oder
sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe
damals bekannt war oder verwendet wurde, bedarf es nicht (vgl. u. a. EUGH GRUR
1999, 723 Rn. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT):

Die in Apotheken erhéaltlichen Waren der Klasse 1 und 3 kdnnen rein biologischer
Natur sein (z. B. ,Biologische Mittel fir gewerbliche und wissenschatftliche Zwecke®)
bzw. ©kologischen Standards entsprechen (z. B. ,Waschmittel) oder zur

Herstellung von Bio-Produkten dienen (z. B. ,Chemische Erzeugnisse").

Des Weiteren ist es mdglich, dass die der Erndhrung (z. B.
.,Nahrungserganzungsmittel fir Menschen und Tiere*) und der Heilung oder
Vorsorge (z. B. ,Medizinische Praparate*) dienenden Waren der Klasse 5 unter
biologischen Gesichtspunkten erzeugt wurden oder Eigenschaften aufweisen, die
der Biologie des Menschen oder Tieres angepasst sind. Auch in diesem
Zusammenhang benennt der Zeichenbestandteil ,apo” nur den Ort ihres Vertriebs,

ihrer Prifung oder Herstellung.

Entsprechendes gilt fir die angemeldeten Waren der Klasse 10. So kénnen sie aus
biologisch-basierten Materialien hergestellt werden (z. B. Flaschensauger aus
Naturkautschuk) und damit als auch in Apotheken vertriebene ,Gegenstadnde zum
Stillen von Sauglingen* besonderen Qualitdtsansprichen genltigen. Ebenso ist es
denkbar, dass ,Medizinische Apparate” oder ,Medizinische Geréate" so konstruiert
sind, dass sie moglichst wenig Strahlung abgeben und damit der Gesundheit sehr

forderlich sind.

Im Zuge der bereits seit Jahren gefuhrten Diskussion zur Reduzierung der

Umweltbelastung werden auch die Nahrungsmittel der Klasse 30 immer starker
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nachgefragt, die aus biologisch-kontrolliertem Anbau stammen. Honig, Getreide,
Zucker, Tee, Gewurze oder Kaffee werden demzufolge auch ohne Einsatz von
Herbiziden, Insektiziden oder Fungiziden produziert. Das Anmeldezeichen macht
dies in Form des Bestandteils ,bio“ deutlich und weist zugleich durch den

Bestandteil ,apo“ darauf hin, wo die besagten Erzeugnisse erhaltlich sind.

Die Waren der Klasse 32 lassen sich aus Quellen gewinnen, die biologisch-
okologischen Anforderungen in besonderer Weise gentgen. Zu denken ist in
diesem Zusammenhang beispielsweise an ,Mineralwasser® mit sehr geringer
Nitratbelastung. In Betracht kommt auch, dass ,Mit Vitaminen und Mineralsalzen
angereicherte alkoholfreie Getranke* unter Verwendung von Bio-Frichten
hergestellt werden. Damit handelt es sich bei dem Anmeldezeichen auch insoweit

nur um eine Eigenschafts- und Vertriebsstattenangabe.

Auch in Verbindung mit den Waren der Klasse 34 kommt ihm diese Funktion zu,
indem es auf die biologische Gesichtspunkte berticksichtigende Produktion der
Grundstoffe, wie des Tabaks, hinweist. Dadurch werden weitere Belastungen des
menschlichen Korpers, beispielsweise durch Rickstande von Bioziden, vermieden.

Die weiterhin angemeldeten Dienstleistungen

~Werbung; Vermittlung und Vermietung von Werbeflachen im Internet;
Werbedienste und Verkaufsférderung; Entwicklung und Umsetzung von
Marketingstrategien fir andere; Marketing Uber das Internet; Marketing;
Versandwerbung; Internetwerbung; Verteilung von Werbematerial;

Online-Werbung*

der Klasse 35 kénnen dafir bestimmt sein, flr biologisch-6kologisch ausgerichtete
Apotheken zu werben oder ihren Umsatz zu steigern. Zwar sind
Werbedienstleistungen in der Regel unabhangig von dem konkreten einzelnen

Gegenstand, fur den geworben wird. Vorliegend weist das in Rede stehende
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Zeichen jedoch auf die Branche der Apotheken im Allgemeinen und der Bio-
Apotheken im Besonderen hin. Es handelt sich hierbei fir das Publikum um ein
bedeutsames Auswabhlkriterium, so dass die Wortfolge ,bio-apo* auch in Verbindung
mit Werbung nicht als Unterscheidungsmittel, sondern als Gegenstandsangabe
aufgefasst wird (vgl. zur vergleichbaren Fragestellung im Zusammenhang mit der
Unterscheidungskraft Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, 8 8 Rn.
125).

Die ubrigen Dienstleistungen der Klasse 35

~2Administrative Abwicklung von Kaufauftragen per Telefon oder
Computer; Elektronische Datenverarbeitung [BUroarbeiten];
Datenverarbeitung [Blroarbeiten] im Bereich Gesundheitswesen;
Buroarbeiten in Bezug auf die Annahme von Bestellungen; Erteilen von
Auskinften Uber Waren fir Verbraucher mittels Internet; Online-
Datenverarbeitung [Buroarbeiten]; Elektronische Bearbeitung von
Bestellungen; Birodienstleistungen; Online-Bestelldienste;
Onlineversandhandelsdienstleistungen im Bereich Kosmetika;

Administrative Datenverarbeitung"

werden durch das Anmeldezeichen dahingehend unmittelbar beschrieben, dass sie
dem Betrieb einer auf biologische Produkte und Beratung spezialisierten Apotheke

dienen.

Eine entsprechende Aussage vermittelt es im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen der Klasse 39. Mit ihrer Hilfe lassen sich auch von Bio-Apotheken
vertriebene oder hergestellte Produkte verpacken, einlagern, beférdern, versenden

oder ausliefern.

Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 weist das

angemeldete Zeichen darauf hin, dass diese durch eine Apotheke erbracht werden,
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die im Rahmen der Beratung, der Zubereitung von Rezepturen oder Medikamenten
und der Erbringung von Laboranalysedienstleistungen biologisch-6kologische
Ansatze verfolgt. In Betracht kommt hierbei vor allem die Vermittlung von
Informationen zur Verwendung von Oko-Produkten auf der Basis des Fachwissens
eines Apothekers oder die Herstellung von nicht umweltschadlichen bzw. der
Biologie des Kdrpers eines Menschen oder Tieres entsprechenden Arzneimitteln.

d) Entgegen der Ansicht des Anmelders wird das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Zeichenkomponente ,bio*
verschiedene beschreibende Aussagen vermittelt. Zum einen ergibt sich, wie
bereits dargestellt wurde, die jeweilige Bedeutung in Verbindung mit den jeweiligen
Waren oder Dienstleistungen. Zum anderen beseitigt selbst die Mehrdeutigkeit
eines Zeichens das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht, denn nach
seinem Wortlaut sind unmittelbar beschreibende Angaben schlechthin vom Schutz
ausgeschlossen. (vgl. zum vergleichbaren Eintragungshindernis gemaf Art. 3 Abs.
1 Buchstabe c der Markenrechtsrichtlinie: EUGH GRUR 2004, 146 Rn. 33 ff. -
DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rn. 38 ff. - BIOMILD) Dies ergibt sich zudem aus
dem Gesetzeszweck, nach dem die freie Verwendbarkeit aller beschreibenden
Zeichen und Angaben — ohne Ricksicht darauf, ob es Alternativen gibt oder nicht —
fur jedermann zu gewabhrleisten ist. Die vom Anmelder zitierte Rechtsprechung u.
a. des OLG M... zum UWG ist hier nicht einschlagig.

Da das angemeldete Zeichen ,bio-apo“ die angemeldeten Waren und
Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, muss es in seiner Gesamtheit frei
verwendet werden konnen. Es reicht entgegen dem Beschwerdevorbringen nicht

aus, dass die Bestandteile alleine von der Allgemeinheit genutzt werden kénnen.

2. Wegen des Bestehens eines Freihaltebedirfnisses gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG kann dahingestellt bleiben, ob dem Anmeldezeichen dartber hinaus die
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erforderliche Unterscheidungskraft geman 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fur die in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen fehlt.

3. Die von dem Anmelder angefiihrten Voreintragungen der Marke ,APO-Bank*
(Registernummern DE 301 14 103 und UM 002 977 882) rechtfertigen keine andere
Entscheidung. Nach der umfangreichen und gefestigten Rechtsprechung des
Europaischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 Rn. 13 ff. - Bild.T-Online u. ZVS
unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 -
BiolD; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl.
GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1) und des
Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; GRUR 2010,
425 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 -
Linuxwerkstatt) kommt Voreintragungen weder eine Bindungs- noch eine
Indizwirkung zu. Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit ist keine
Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung,
wobei selbst identische Voreintragungen nach standiger Rechtsprechung nicht zu
einem Anspruch auf Eintragung fuhren. Insofern gibt es auch im Rahmen der
Auslegung von unbestimmten Rechtbegriffen wie der Unterscheidungskraft keine
Selbstbindung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst
recht keine irgendwie geartete Bindung fur das Bundespatentgericht. Es muss
vielmehr in jedem Einzelfall eigenstandig gepruft und entschieden werden.

Abgesehen davon stehen den angefuhrten Voreintragungen eine ganze Reihe von
Zuruckweisungen des Deutschen Patent- und Markenamts (vgl. Aktenzeichen 30
2014 030 681.6 - APO-Creatin; 30 2014 005 686.0 - Bio-Fresh; 30 2010 002 666.9
- klassisch bio), aber auch des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG 30 W (pat) 501/17
- BioSol; 26 W (pat) 563/19 - biovinyl; 29 W (pat) 26/09 - BioResin; 25 W (pat) 527/19
- ApoTune; 30 W (pat) 539/16 - apo-griin) gegentber, so dass nicht geltend
gemacht werden kann, die vorliegende Beurteilung widerspreche einer gefestigten

Spruchpraxis.
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fidhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaltin oder einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein Fehlhammer Rupp-Swienty



