BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 129/00 Zugestellt an Verkin-

dungs Statt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 41 997.3

BPatG 154

6.70



hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das fiur die Waren

"pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse sowie
Praparate fur die Gesundheitspflege; diatetische Erzeugnisse fir
medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial, Zahn-
fullmittel und Abdruckmassen fir zahnarztliche Zwecke; Desinfek-
tionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen Tieren; Fungizi-
de, Herbizide"

angemeldete Zeichen

SUN-CAPS

hat die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts durch
Beschlul? des Erstprifers teilweise, namlich fur die Waren "pharmazeutische und
veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege;
diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke" zuriickgewiesen. Die von der

Anmelderin eingelegte Erinnerung ist durch einen weiteren Beschlul3 der ge-



nannten Stelle zurlickgewiesen worden. Begriindend ist jeweils dargelegt, das
Zeichen sei als unmittelbar warenbeschreibende Angabe freihaltebedurftig sowie
auch nicht unterscheidungskraftig. Es weise ohne weiteres erkennbar darauf hin,
dal3 so bezeichnete Mittel die Sonnenvertraglichkeit der Haut férdern konnten,
wobei der Zeichenbestandteil "CAPS" die Darreichungsform, namlich Kapseln,
bezeichne. Der warenbeschreibende Hinweis fehle lediglich beztglich eines Teils
der Waren.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben und diese mit naheren Ausfiihrungen
insbesondere darauf gestutzt, die nur in der Rezeptsprache ubliche Abkirzung
"Caps" fur "capsula” werde vom malfigeblichen Publikum nicht erkannt. Dieses
denke bei der Begegnung mit der Marke entweder an einen Phantasiebegriff oder
werde das Zeichen mit "Sonnenkappen™” oder "Sonnenmiitzen" Ubersetzen. Inso-
weit beschreibe das Zeichen die angemeldeten Waren nicht unmittelbar, und sei
als sogenanntes sprechendes Zeichen schutzfahig. AufRerdem liege die Schutzfa-
higkeit auch darin, daf} es sich um ein aus verschiedenen Sprachen zusammen-
gesetztes Zeichen handle. Schlieflich sei auch der Zweck der Ware nicht erkenn-
bar, es kbnne sich namlich einerseits um Braunungsmittel, andererseits auch um
Sonnenschutzmittel handeln. Das Publikum sei auf dem relevanten Warengebiet
auch nur daran gewohnt, einheitliche fremdsprachige Bezeichnungen wie etwa
"Sun lotion", "Sun cream" anzutreffen, nicht jedoch Bezeichnungen wie "Sun-

milch", "Sun-salbe" odgl.

Die Anmelderin beantragt zuletzt,

die angefochtenen Beschlisse des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes aufzuheben, hilfsweise unter Zugrundelegung des Wa-
renverzeichnisses

"Praparate fur die Gesundheitspflege, namlich Sonnenschutz- und

Braunungsmittel"”.



Die Beschwerde hat keinen Erfolg. Das angemeldete Zeichen ist sowohl im
Hauptantrag wie auch im Hilfsantrag fir die noch im Beschwerdeverfahren an-
hangigen Waren als beschreibende Angabe von der Eintragung gemalR § 8 Abs 2

Nr 2 MarkenG ausgeschlossen.

Wie bereits von der Markenstelle mit verschiedenen Beispielen anschaulich belegt
worden ist, stellt "SUN", das im Bereich der Sonnenschutzmittel allgemein Ubliche,
das deutsche Wort "Sonne" vielfach verdrangende Fremdwort dar, um den Be-
stimmungszweck der Ware anzugeben. Der weitere Zeichenbestandteil "CAPS" ist
nicht nur in deutschen Worterblchern als Abklrzung des lateinischen "capsula”
belegbar, sondern auch und im gleichen Sinn in Wérterbiichern der englischen
Sprache (vgl etwa Webster's Third New International Dictionary; Wennrich, Anglo-
amerikanische und deutsche Abkurzungen, S 304). In beiden Verzeichnissen ist
jeweils "Caps" als Abbreviation fur "capsule” angefihrt. In Bunjes, Medical and
Pharmaceutical Dictionary, 4. Aufl ist cap = capsule Kapsel verzeichnet (insoweit
maoglicherweise gar nicht als Abkirzung zu verstehen). Damit reiht sich das Zei-
chenwort problemlos in die auch von der Anmelderin angefthrten beschreibenden
Beispiele, "Sun-lotion”, "Sun-milk" etc ein, indem wie bei diesen Sun mit der
Darreichungsform (in abgekurzter Weise) durch einen Strich verbunden wird. Die
beiden Worter sind dabei nicht zu einem nicht mehr als sprachiblich anzusehen-
den einheitlichen Begriff verschmolzen wie etwa bei der Entscheidung
"PROTECH" (BGH GRUR 1995, 408), sondern behalten jeweils trotz des Binde-
strichs ihre Eigenstandigkeit. Bindestriche zwischen zwei Wdrtern vermdgen in der
Regel weder fir noch gegen die Annahme eines Gesamtbegriffs zu sprechen (vgl
Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, 8 9 Rdn 186). Diese bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr als gefestigt anzusehende Rechtsprechung ist auch im

Eintragungsverfahren analog zu bericksichtigen.



Beim Freihaltebedurfnis ist auch nicht entscheidend, ob das angesprochene Pu-
blikum durchweg den Bedeutungsgehalt der Marke ohne weiteres erkennt oder ob
es in beachtlichem Umfang eine Phantasiebezeichnung zugrunde legt oder - wie
die Anmelderin meint - im Zeichen eine Metapher, namlich eine Sonnenmitze
oder Sonnenkappe zu erkennen glaubt. Entscheidend ist namlich, dal3 es bei die-
sem Eintragungshindernis vor allem auf die Belange der Mitbewerber ankommt.
Diese durfen aber durch Zeichen nicht daran gehindert werden, Worter, insbe-
sondere auch Fachworter, auch in ihren eingeflhrten Abkirzungen zu verwenden
(vgl Althammer/Strébele, aaO, § 8 Rdn 69). Lediglich an Ausdriicken, die weitge-
hend unverstandlich sind, konnte das Freihalteinteresse zurlcktreten, wenn an

deren Verwendung kein ernsthaft in Betracht zu ziehendes Interesse besteht.

In seiner Bedeutung "Sonnenkapseln" ist das Zeichen fiur die Waren "pharmazeu-
tische Erzeugnisse sowie Praparate fiur die Gesundheitspflege; didtetische Er-
zeugnisse fur medizinische Zwecke" unmittelbar beschreibend, weil sich unter die-
se Produkte ohne weiteres Mittel einordnen lassen, die in Kapselform gegen die
Sonne schitzen oder auch die Wirkungen der Sonne ersetzen kdnnen, also im
strengen Wortsinn die Sonne in Kapselform enthalten. Insoweit ist der Einwand
der Anmelderin unbegriindet, das Zeichen sei doppelsinnig und daher schutzfahig,
weil sich die Wirkungsweise des Mittels der Bezeichnung selbst nicht unmittelbar
entnehmen lasse. Die beschreibende Bedeutung braucht nicht aus dem Zeichen-
wort selbst und ohne Berlcksichtigung der Ware erkennbar zu sein. Marken ste-
hen nicht im "luftleeren” Raum, sondern sind jeweils im Bezug zur konkreten Ware
zu Uberprufen (vgl BGH GRUR 1994, 730 "VALUE"). Ob es sich somit um ein
Sonnenschutz- oder sonneersetzendes Préparat handelt, ergibt sich dann jeweils
aus der Art der Ware. So sind etwa bei den sonneersetzenden Préaparaten einer-
seits mehr der rein dekorativen Kosmetik zuzurechnende Braunungsmittel denk-
bar als auch solche Mittel, die die heilsamen Wirkungen der Sonne etwa auf den
Knochenbau etc durch entsprechende Inhaltsstoffe zu ersetzen suchen. Welche
Wirkung gemeint ist, ergibt sich aus der konkreten Warenbezeichnung, so wie

auch zB milk im kosmetischen Bereich eine eigenstandige beschreibende Be-



deutung und seinen urspriinglichen Sinn verloren hat. Solche Mittel kénnen auch

unter die Warengattung "diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke" fallen.

Aus den bereits angefiihrten Grinden hat daher auch die Beschwerde bezuglich

des Hilfsantrages keinen Erfolg.

Auch bei den veterindrmedizinischen Erzeugnissen ist nicht auszuschlie3en, dal3
Sonnenschutz-, jedenfalls aber auch sonneersetzende Praparate, zum Einsatz
kommen. So werden etwa Haustiere sehr oft ihrer natirlichen Lebensweise voll-
standig entzogen, so dal3 es nicht fernab liegend erscheint, dal3 das durch ihre
Haltung ausgeloste zu viel oder zu wenig an Sonne medikamentds auszugleichen
versucht wird. Erst recht kann dies bei Massentierhaltungen in Betracht zu ziehen
sein. So ist dem Senat bekannt, daf3 etwa in Huhnerstéllen versucht wird, das feh-
lende Sonnenlicht durch entsprechende Lampen zu ersetzen. Soweit dies durch
dem Futter beizugebende Mittel gelingt, kdnnte dies weitere wirtschaftliche Vortei-
le mit sich bringen. Insoweit ist nur beispielhaft auf die Fundstelle zu verweisen,
die bereits die Markenstelle der Anmelderin tbersandt hat (oraler Lichtschutz). So
wie andere Vitamine konnen auch speziell fur Lichtschutz gedachte Vitamine beli

Tieren eingesetzt werden.

Die Beschwerde hat somit keinen Erfolg.

Dr. Buchetmann Winter Voit

MU/Hu



