BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 133/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 59 716

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems so-
wie der Richter Brandt und Engels

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschllisse der
Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 2. Juni 1999 und vom 10. Juli 2000 aufgehoben.

Grinde

Die Bezeichnung ExpressCode soll nach einer Beschrankung des Waren- und

Dienstleistungsverhaltnisses im Beschwerdeverfahren fir

Wissenschaftliche und industrielle Forschung, namlich Genom-

und Proteomforschung

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei
Beschlussen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Schutz-
fahigkeit der angemeldeten Marke teilweise, namlich - ausgehend von dem seiner-
zeitigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - fur die Dienstleistungen "Wissen-
schaftliche und industrielle Forschung" und "Erstellen von Programmen fiur die Da-
tenverarbeitung" wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines
Freihaltungsbedirfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG verneint und die

Anmeldung insoweit zurtickgewiesen.

An der ohne weiteres erkennbar aus den englischen Wortern "Express" und "Co-
de" zusammengesetzten angemeldeten Marke bestehe ein Freihaltungsbedurfnis.
Die Gesamtbezeichnung biete sich als leicht verstandliche, Ublichen Bezeich-

nungsgepflogenheiten folgende Sachaussage uber einen Code an, der die Zuord-



nung oder Uberfiihrung von Zeichen besonders schnell auszufiihren gestattet bzw
die schnelle Verarbeitung, Ubertragung, Auswertung so verschliisselter Daten er-
laube. Die Benennung eines Gegenstandes einer Dienstleistung sei im allgemei-
nen auch beschreibend flr die auf diesen Gegenstand gerichtete oder auf ihm be-
ruhende Dienstleistung selbst. Dabei habe die Prufung daraufhin zu erfolgen, ob
von den beanspruchten Dienstleistungs-Oberbegriffen gerade auch solche Inhalte
von Forschung und Entwicklung umfal3t sein kbnnen, fur die die angemeldete Be-
zeichnung als beschreibende Angabe dienen kdnne, was hier aufgrund der weiten
Fassung der Dienstleistungsbegriffe der Fall sei. Wegen dieser im Vordergrund
stehenden Sachaussage in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen fehle
es der angemeldeten Marke auch an der erforderlichen Unterscheidungskratft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach Ricknahme der An-
meldung fur die Dienstleistung "Erstellen von Programmen fur die Datenverarbei-

tung” und Beschrankung des Dienstleistungsverzeichnisses beantragt sie,

die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 2. Juni 1999 und vom 10. Juli 2000
aufzuheben und die angemeldete Marke auch fir "Wissenschatftli-
che und industrielle Forschung, namlich Genom- und Proteomfor-

schung" einzutragen.

Die Anmelderin sei ein Biotechnologieunternehmen, das die Genom- und Pro-
teomforschung in die Arzneimittelforschung integriere und unter der angemeldeten
Marke Genomforschung betreibe, die sich auf die Genexpression beziehe, also
auf die Umschreibung der in der DNA gespeicherten Information in RNA. Insoweit
handele es sich hier zweifelsfrei um einen hochspezialisierten Fachverkehr, auf
dessen besonderes Verstandnis bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit abzustel-
len sei. In der Genomforschung werde der Begriff "Expression” wohl tberwiegend
im Zusammenhang mit dem vorangestellten Wort "Gen-" verwendet, jedenfalls sei

"Express" im Bereich der Genomforschung nicht als dbliche Abkuirzung far



"(Gen)Expression" bekannt. Die angemeldete Marke sei eine Wortneuschopfung
der Anmelderin und daher ohne weiteres herkunftshinweisend. Der Ausdruck "Ex-
pressCode” weise nicht nur auf einen "schnellen Code" hin, sondern sei wegen
der Mehrdeutigkeit fur die betreffenden Forschungsdienstleistungen nicht rein be-

schreibend und somit unterscheidungskraftig und nicht freihaltungsbedurftig.

Wegen der Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle
fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf den Inhalt der Ver-

fahrensakten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeich-
nung "ExpressCode" hinsichtlich der noch verfahrensgegenstéandlichen Dienstlei-
stungen "Wissenschaftliche und industrielle Forschung, namlich Genom- und Pro-
teomforschung" die Schutzhindernisse des Bestehens eines Freihaltungsbedurf-
nisses nach 8 8 Abs 2 Nr2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft
nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht entgegen.

Zwar mogen das zum englischen Grundwortschatz gehérende Verb (to) "express”
(= ausdrticken, auf3ern”, aber auch "auspressen”, bzw als Adverb im Sinne von
"schnell, eilig"”) sowie der auch im deutschen Sprachschatz bekannte Begriff "Co-
de" ua im Sinne eines (verschlisselten) Zeichen-/Signalsystems fir sich genom-
men zur Beschreibung auch der genannten eingeschrankten Dienstleistungen ge-
eignet und wohl nicht eintragungsfahig sein. Die Schutzunfahigkeit einzelner Be-
standteile spricht aber weder unter dem Gesichtspunkt einer beschreibenden An-
gabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch unter dem der fehlenden Unter-
scheidungskraft gegen die Eintragungsfahigkeit der Gesamtbezeichnung, zumal

der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen regelm&Rig ohne eine zerglie-



dernde und analysierende Betrachtung in seiner Gesamtheit aufnimmt (stéandige
Rechtsprechung, vgl BGH GRUR 1995, 408 — PROTECH; zu Mehrwortmarken
BGH GRUR 2001, 162 — RATIONAL SOFTWARE CORPORATION mwN).

Der Ausdruck "ExpressCode" stellt in der Gesamtheit keine Kennzeichnung dar,
die ausschlief3lich aus einer Angabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG be-
steht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit, Bestimmung oder son-
stiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen kdnnen. Zwar wirde der Um-
stand, dal3 es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine - zudem von der
Anmelderin selbst geschaffene - Wortneuschépfung handelt, fur sich allein weder
der Annahme eines Freihaltungsbedirfnisses im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 Mar-
kenG entgegenstehen, noch zwangslaufig zur Bejahung der Unterscheidungskraft
fuhren (vgl Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 143 und Rdn 21). Die
Verneinung der Schutzfahigkeit setzt jedoch voraus, dal3 es sich dabei um einen
Ausdruck handelt, der einen beschreibenden Aussagegehalt so klar und eindeutig
offenbart, dal3 er geeignet ist, als Sachangabe fiir die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen zu dienen. Das ist hier nicht der Fall.

Gerade im Hinblick auf den speziellen Bereich der "Genom- und Proteomfor-
schung", auf den sich die hier beanspruchten Dienstleistungen nunmehr beschran-
ken, ist - worauf die Anmelderin zu Recht hingewiesen hat - fur die insoweit wohl
ausschlief3lich angesprochenen Fachverkehrskreise in erster Linie ein Verstandnis
des Begriffs "ExpressCode" im Zusammenhang mit den einschldgigen Fachaus-
driicken wie insbesondere "(Gen)Expression”, "Expressionssystem™ oder "Expres-
sed sequence tags (EST)" (vgl zur Bedeutung dieser Fachausdriicke ROMPP, Le-
xikon Biochemie und Molekularbiologie, S 180, 209) nahegelegt.

Eine gegenwaértige unmittelbar beschreibende Verwendung der Gesamtbezeich-
nung in der konkreten Form ist jedoch nicht nachweisbar. Eine Recherche im In-
ternet fuhrte ausschliel3lich zu der Anmelderin selbst zuzurechnenden Fundstel-

len, in denen der Ausdruck "ExpressCode" zudem nicht in einem beschreibenden



Sinn, sondern vielmehr erkennbar als markenméRige Bezeichnung fir die "Ge-
nom- und Proteomforschung" bzw die "Genexpression" betreffende Dienstleistun-
gen verwendet wird. Auch aus neueren einschlagigen Fachbichern und Lexika ist
nicht ersichtlich, dal’ es sich hierbei bereits um einen anerkannten und géngigen
Fachausdruck zur Bezeichnung einer bestimmten Technologie auf dem Gebiet der
Genomforschung bzw der Genexpression, bzw bei "Express” um eine ubliche Ab-
kirzung fur "(Gen)-Expression” handelt. In Bezug auf "Genom- und Proteomfor-
schung" bleibt vielmehr unklar, inwieweit ein an den Fachausdruck "(Gen)Expres-
sion" angelehnter Bestandteil "Express" in Kombination mit dem weiteren Marken-
bestandteil "Code" die Art, Eigenschaften, den Gegenstand oder sonstige Merk-
male dieser Dienstleistungen konkret und unmittelbar beschreiben kénnte. Danach
liegen auch keine hinreichend sicheren Anhaltspunkte daftr vor, dal3 die hier zu
berticksichtigenden Fachleute, die auf eine genaue und unmif3verstandliche tech-
nische bzw wissenschaftliche Bezeichnung von Gegenstanden, Verfahren, Tech-
nologien etc angewiesen sind, die angemeldete Wortkombination als Sachbegriff
fur eine kunftige beschreibende Verwendung auf dem hier einschlagigen For-
schungsgebiet bendtigen. Eine insoweit erforderliche analysierende Betrachtungs-
weise und Zwischenschaltung von mehreren Gedankenschritten kann aber, wie
dargelegt, bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit nicht zum Mal3stab gemacht

werden.

Nach Einschrankung der beanspruchten Dienstleistungen auf "Wissenschaftliche
und industrielle Forschung, namlich Genom- und Proteomforschung" ist nicht mehr
davon auszugehen, dalR die auf diesem Gebiet tatigen hochqualifizierten und —
spezialisierten Fachleute in erheblichem Umfang der angemeldeten Marke den

von der Markenstelle angenommenen Sinngehalt "schneller Code" beimessen.

Unter diesen Umstanden kommt es fur die Entscheidung letztlich nicht darauf an,
ob eine grundsatzlich fir die Schutzfahigkeit nach § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 1 Mar-

kenG sprechende Mehrdeutigkeit des angemeldeten Begriffs vorliegt.



Ausgehend von diesen Uberlegungen zum Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG kann der angemeldeten Marke auch nicht die erforderliche Unterschei-
dungskraft abgesprochen werden. Sie ist nach Auffassung des Senats vielmehr
noch hinreichend originell gebildet, um als betrieblicher Herkunftshinweis zu die-
nen. Da dem Ausdruck "ExpressCode" in keiner Hinsicht ein eindeutiger und un-
mittelbar beschreibender Sinngehalt in Bezug auf die noch beanspruchten Dienst-
leistungen zugeordnet werden kann, vermittelt er gerade durch die Interpretations-
bedurftigkeit der Gesamtaussage einen noch hinreichend phantasievollen Ge-

samteindruck.

Auf die Beschwerde der Anmelderin waren danach die angefochtenen Beschliisse

der Markenstelle firr Klasse 5 aufzuheben.

Kliems Engels Brandt
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