BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 152/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 45 843.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. Mai 2002 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem

sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschllsse der
Markenstelle fir Klasse 37 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 23. Juni 1998 und 10. Mai 2000 aufgehoben.

Grinde:

Die Markenstelle fiir Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die fir

die Waren und Dienstleistungen

7. Elektrische Ventilbetatiger, Plasma-CVD-Geréate, Zerstau-
bungsgerate, Vakuumverdampfer, lonenim-plantierer, Vakuum-
pumpen, Turbomolekularpumpen, Raderpumpen, Schmierappa-
rate, Getriebemotore, Kolbenmotore, Hydraulikventile, Plunger-
motore; 9: Spektroskope, elektromagnetische Analysatoren,
Chromomatographen, thermische Analysatoren, Umweltver-
schmutzungsanalysatoren, Waagen und W&ageapparate, Pulver-
und Partikeleigenschaftsanalysatoren, Magnetometer, Feuchtig-
keitsanalysatoren, Materialprifgeréate, Strukturprufgerate, dynami-
sche Wageapparate, Apparate zur stérungsfreien Prifung, Verfah-
renssteuerinstrumente, Gasanalysatoren, DNA Synthesisierer,
DNA Sequenzierer, somatische Hybridisierer, Mikromanipulatoren,
Eiweil3sequenzierer, Wachstumskammern, Kolonienzéhler, pas-
sive optische Geréate, gedruckte Schaltungen, optische Ubertra-
gungsgerate, Gitter, Polarisatoren, Gitterpolarisatoren, Prazisions-
Gitterplatten, Linsen, Spiegel, Headup-Anzeigesysteme; 10:
Bildsysteme aufgrund magnetischer Resonanzen, Rontgenstrahl-



CT-skanner, Rontgenstrahlgerate fur Diagnosezwecke, an-
giographische Systeme, nuklear-medizinische Apparate, Ultra-
schallgerate fur Diagnosezwecke, Radiotherpaiegerate, chemi-
sche Analysatoren fur klinische Zwecke; 37: Reparatur und In-
standhaltung von Flugzeugen, Reparatur und Instandhaltung von
medizinischen Apparaten/Instrumenten, Reparatur und Instand-
haltung von chemischen Maschinen/Apparaten, Reparatur und In-
standhaltung von Verbrennern/Kilne/Ofen fir industrielle Zwecke,
Reparatur und Instandhaltung von MeRapparaten/Instrumenten,
Reparatur und Instandhaltung von Klimaanlagen, Reparatur und
Instandhaltung von Brennern, Reparatur und Instandhaltung von
Kochern, Reparatur und Instandhaltung von Pumpen, Reparatur
und Instandhaltung von Gefrierapparaten/-einrichtungen, Repara-
tur und Instandhaltung von elektrischen Kommunikationsappara-
ten/-instrumenten (aulRer Telefonen, Radioempfangern und Fern-
sehempfangern), Reparatur und Instandhaltung von Computern
(einschlieB3lich Zentralprozessoren, elektronischer, programmierte
datentragender Schaltungen/magnetische Platten und periphére
Geréate fur Computer), Reparatur und Instandhaltung von elektri-
schen Verteilern und Steuermaschinen/Instrumenten, Reparatur
und Instandhaltung von Stromgeneratoren, Reparatur und In-
standhaltung von elektrischen Motoren, Reparatur und Instand-
haltung von Apparaten zur Herstellung von Halbleitern, Reparatur
und Instandhaltung von physikalischen und chemischen Appara-
ten/Instrumenten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der

Installation der obengenannten Maschinen/Instrumente/Apparate.

angemeldete Marke



von der Eintragung in das Markenregister zurtickgewiesen, weil ihr jegliche Unter-
scheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle. Eine allgemeinver-
standliche, sloganartige Angabe wie die vorliegende sei nicht geeignet, als Kenn-
zeichen eines bestimmten Unternehmens zu dienen. Abstrakt betrachtet sei die
Angabe "Solutions for Science since 1875" ein allgemeiner, anpreisender Werbe-
spruch ohne betrieblichen Herkunftshinweis. Die notwendige Unterscheidungskraft
fehle auch einem aus mehreren Woértern gebildeten Begriff, wenn ihm bezuglich
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein hinreichend bestimmter, im
Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden
konne. Das gelte fur die konkret angemeldete Marke, die — wie auch die Anmelde-
rin einrAume — von den Verkehrskreisen ohne weiteres mit dem Sinngehalt erfal3t
werde, dal’ unter dieser Marke Waren angeboten wirden, die von (irgend)einem
Unternehmen stammten, das sich seit 1875 mit Problemlésungen fir die Wissen-
schaft befasse. Im Zeitalter der industriellen Revolution seien aber viele Unter-
nehmen gegrindet worden, die Anspruch auf die Verwendung "since 1875" hat-
ten. Auch die graphische Ausgestaltung halte sich im Rahmen des heute Werbe-
dblichen und kénne damit nicht schutzbegriindend wirken. Je beschreibender
namlich die Sachangaben seien, desto grof3er seien die schutzrechtsbegriinden-
den Anforderungen an die graphische Gestaltung. Zudem liege das Eintragungs-
hindernis des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vor. Bei der angemeldeten Marke handle
es sich um eine Angabe Uber im Verkehr wichtige oder fur die umworbenen Ab-
nehmer in irgendeiner Weise bedeutsame Umstande in Bezug auf die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen. Zu solchen Umstanden gehdre auch die
Tatsache, dalR die angebotenen Waren und Dienstleistungen von einem Unter-
nehmen stammten, das sich seit Jahrzehnten mit Losungen fir die Wissenschaft

beschéftige und entsprechende Marktangebote liefere.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht,
dall die angemeldete Bezeichnung unterscheidungskraftig sei, weil bereits die

Jahreszahlangabe darauf hinweise, daf3 der Anbieter der Waren seit diesem Zeit-



punkt auf dem einschlagigen technischen Gebiet tatig sei. Die graphische Gestal-
tung der Marke sei eigentiimlich und werde deshalb den mal3geblichen Verkehrs-
kreisen auffallen. Die Marke habe keinen produktbeschreibenden Inhalt, sondern
gebe lediglich einen Hinweis darauf, dal3 die damit gekennzeichneten Waren von
einem Unternehmen stammten, das sich seit dem Jahr 1875 mit Problemlésungen
fur die Wissenschaft befasse. Sie sei auch nicht gemald 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG
von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen, da sie keinerlei Anga-
ben enthalte, die einen unmittelbar beschreibenden Bezug zu den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen aufwiesen. Jedenfalls aber fehle es an den erforderli-
chen, konkreten Feststellungen zum Vorliegen eines tatsédchlichen Freihaltebe-
dirfnisses. Ebenso wenig sei ein Freihaltebedirfnis im Hinblick auf mogliche zu-
kunftige Entwicklungen ersichtlich.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 37 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 23. Juni 1998 und 10. Mai 2000

aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der Eintragung der angemeldeten Be-
zeichnung in das Markenregister stehen die Schutzhindernisse des 8 8 Abs 2 Nr 1

und 2 MarkenG nicht entgegen.

Die angemeldete Marke ist keine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann (8 8 Abs 2 Nr 2 Mar-
kenG). Zu den nach dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen An-

gaben zéahlen allerdings nicht nur die dort ausdricklich aufgefihrten, sondern



auch solche, die fur den Waren- und Dienstleistungsverkehr wichtige und die um-
worbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstdnde mit konkretem Be-
zug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen selbst beschreiben (BGH
GRUR 1998, 813, 814 — CHANGE) und die Uberdies entweder bereits gegenwar-
tig als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung auf Grund konkret
feststellbarer tatsachlicher Umstande in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR
1995, 408, 409 — PROTECH). Dabei ist der Beurteilung die angemeldete Bezeich-
nung in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine zergliedernde Betrach-
tungsweise vorzunehmen (BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION).

Die angemeldete Bezeichnung stammt aus der englischen Sprache und bedeutet
im Deutschen soviel wie "Lésungen fur die Wissenschaft seit 1875". Damit besteht
zwischen der Bedeutung der angemeldeten Marke und den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen kein unmittelbar beschreibender Sachzusammenhang. Der
Begriff "Losungen” in diesem Sinn beinhaltet ndmlich in erster Linie das Ergebnis
eines geistigen Vorgangs, der als nachsten Schritt noch der Umsetzung in Waren
oder Dienstleistungen bedarf. Au3erdem ist die angemeldete Bezeichnung insge-
samt so ungenau und verschwommen, dal3 ihr auch deshalb kein unmittelbarer
und konkret beschreibender Sachbezug entnommen werden kann. Die genannte
Formulierung gibt namlich weder in der englischen Sprache noch in der deutschen
Ubersetzung konkret wieder, was mit diesen Lésungen gemeint ist und wie diese
beschaffen sein sollen. Damit ist die angemeldete Bezeichnung in ihrer Sachaus-
sage so diffus verschwommen und so vielen individuellen Interpretationen zu-
ganglich, dalR ihr kein konkreter und unmittelbar beschreibender Begriffsgehalt
entnommen werden kann. Vielmehr erscheint die Marke in ihrer Gesamtheit —
auch wegen der Angabe des Grindungsjahres des Geschaftsbetriebs — eher als
Hinweis auf die Firma selbst (BGH GRUR 1999, 988 — HOUSE OF BLUES), nicht
jedoch auf die damit bezeichneten Waren und Dienstleistungen. Zudem konnte
weder eine gegenwartige Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als be-

schreibende Angabe fiir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Nach-



schlagewerken oder im Internet festgestellt werden noch bestehen hinreichende

Anhaltspunkte fur die Annahme einer solchen Verwendung in der Zukunft.

Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer
Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
fur die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
Uber solchen anderer Unternehmen aufgefal3t zu werden. Hierbei ist von einem
grof3ziigigen Maldstab auszugehen, da der Verkehr ein als Marke verwendetes
Zeichen keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach ei-
ner Wortmarke kein fur die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und
handelt es sich auch sonst nicht um eine gebréauchliche Wortfolge der deutschen
Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, die — etwa wegen einer entspre-
chenden Verwendung in der Werbung - nur als solche und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafur, daf3 ei-
nem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit
die Unterscheidungskraft fehlt (BGH BIPMZ 1999, 257, 258 — PREMIERE Il). Da-
bei hat der BGH bereits im Herbst 1999 in mehreren Entscheidungen ausdrticklich
dargelegt, dal3 auch an Werbeslogans keine strengeren Anforderungen an die
Unterscheidungskraft zu stellen sind als an andere Wortmarken. So ist die Forde-
rung nach einem selbstandig kennzeichnenden Bestandteil oder einem so weitrei-
chenden phantasievollen UberschuR in der Aussage oder in der sprachlichen
Form, dalR der angesprochene Verkehr mit dem Wiedererkennungseffekt einen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft verbindet, zuriickgewiesen worden (BGH
GRUR 2000, 321 - Radio von hier, Radio wie wir). Der Verkehr wird zwar bei Wer-
beslogans haufig eine Werbeaussage annehmen, die nicht in erster Linie der
Identifizierung der Herkunft des Produktes, sondern ausschliel3lich seiner Be-
schreibung dient. Dies rechtfertigt es aber nicht, von unterschiedlichen Anforde-
rungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegeniber anderen

Wortmarken auszugehen. Denn bei einer Marke schlieBen sich die Identifizie-



rungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus. Vielmehr ist in jedem
Fall zu prifen, ob der Werbeslogan einen ausschlief3lich produktbeschreibenden
Inhalt hat oder ob ihm dartber hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft fir die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von
mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei Werbeslogans lediglich bei
beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner
Art auszugehen. Indizien fur die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und
Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterschei-
den, kénnen Kirze und eine gewisse Originalitat und Pragnanz einer Wortfolge
sein. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedurftigkeit der Werbe-
aussage kann einen Anhalt fur eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten.
Dabei durfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der
Unterscheidungskraft von Werbeslogans nicht Gberspannt werden. Auch einer fr
sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung
zur Produktidentifikation abgesprochen werden (BGH aaO; 2000, 323 - Partner
with the best; 2001, 1042 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER).

Der angemeldeten Bezeichnung "Solutions for Science since 1875" fehlt ein flr
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender kon-
kreter Begriffsgehalt wie bereits oben ausgefuhrt worden ist, weil ihr eine gewisse
Mehrdeutigkeit innewohnt, die zur Interpretationsbedurftigkeit fihrt. Ebenso wenig
handelt es sich hierbei um einen gebrauchlichen Begriff der deutschen oder der
englischen Sprache oder einen solchen Begriff, an den sich der Verkehr in Folge
einer entsprechenden Verwendung in der Werbung als ausschliel3lich warenbe-
schreibende oder anpreisende Angabe hétte gewdhnen kdénnen. Entscheidend
bleibt fir das Verstandnis des Verkehrs allein der Umstand, inwieweit der fragli-
chen Bezeichnung ein konkret und eindeutig beschreibender Inhalt in Bezug auf
die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu entnehmen ist oder inwieweit
der Verkehr bereits an die konkret angemeldete Bezeichnung als beschreibende
Angabe gewohnt worden ist. Beides trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Damit fehlt

es an einem konkreten Anhaltspunkt dafir, dal’ die angemeldete Bezeichnung bei



einer markenmafigen Verwendung fur die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen nicht mehr als Marke verstanden werden kénnte, zumal der Markenbe-
standteil "since 1875" ohnehin ublicherweise auf das Grindungsjahr einer Firma
hinweist.

Kraft Reker Eder
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