BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 53/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 54 954. 1/10

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deut-
schen Patent- und Markenamts, Markenstelle fir Klasse 10, vom
28. Februar 2005, aufgehoben, soweit die Anmeldung zurtckge-

wiesen worden ist.

Grinde

Die Wortfolge

CLINICAL HOUSE

ist am 22. September 2004 fiur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der
Klassen 5, 9, 10, 16, 35, 37, 41, 42 und 44 zur Eintragung in das Markenregister

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 28. Februar 2005 hat die Markenstelle fiir Klasse 10 des Deut-
schen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des hoheren Dienstes,
die Anmeldung teilweise wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen
und zwar fur folgende Waren und Dienstleistungen

,Desinfektionsmittel; pharmazeutische und veterindrmedizinische
Erzeugnisse sowie Praparate fur die Gesundheitspflege; diateti-
sche Erzeugnisse fur medizinische Zwecke, Pflaster, Verband-
material; Zahnfullmittel und Abdruckmassen fur zahnérztliche
Zwecke; chirurgische Implantate aus lebendem Gewebe; Software

fur die Optimierung von Beschaffungsprozessen im Klinik- und



Gesundheitsbereich; Temperaturanzeiger; Atemgerate, aul3er fur
kunstliche Beatmung; Filter fir Atemmasken; Diagnoseapparate,
nicht fur medizinische Zwecke; Diffraktionsgerate (Mikroskopie);
Dosiergerate; Gasanalysengerate; wissenschaftliche, photogra-
phische, Film-, optische, Wéage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Ret-
tungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Datenverarbei-
tungsgerate und -apparate, insbesondere Datenerfassungsgerate
und -apparate sowie auf Datentragern aufgezeichnete und/oder in
Datenspeichern enthaltene Betriebssystem- und Anwendungspro-
gramme hierfur; Computer-Ausgabegeréte, insbesondere Drucker,
Schreiber, Plotter, Mikrofilmerstellungsgerate und -apparate
(COM), Terminals, Bildschirme, sonstige Sicht- und Fuhlgerate;
Belegleseapparate und -gerate; Apparate und Gerate zur Erfas-
sung von Augenbewegungen und zur Umsetzung von Augenbe-
wegungen in Steuer- und/oder Regelsignale; Prothesen; chirurgi-
sche Implantate aus kunstlichem Gewebe; chirurgische Nadeln;
chirurgische Spiegel; Elektroden fir medizinische Zwecke; kinstli-
che Kiefer; Laser fur medizinische Zwecke; Lampen fur medizini-
sche Zwecke; Ultraviolettlampen fur medizinische Zwecke; Mas-
ken fur medizinisches Personal; Medizinloffel; Narkosemasken;
Schienen fur chirurgische Zwecke; Scheren fur chirurgische Zwe-
cke; Sonden fur medizinische Zwecke; motorisch betriebene
Werkzeuge flr chirurgische Zwecke; chirurgische, arztliche, zahn-
und tierarztliche Instrumente und Apparate; kinstliche Gliedma-
Ben, Augen und Zahne; orthopadische Artikel, ndmlich orthopadi-
sche Bandagen, Miederwaren, Strumpfwaren und Schuhe; chirur-
gisches Nahtmaterial; chirurgisches Messerschmiedewaren; Spe-
zialmobiliar fir medizinische Zwecke; Operationstische; Blutanaly-
segerate; Blutdruckmessgerate, Krankenunterlagen; elektrische
Heizkissen fir medizinische Zwecke sowie elektrische Heizde-

cken; medizinische Geréate fir die Krankengymnastik; Faden, Na-



deln, Schwamme, Spiegel, vorgenannte Waren fur medizinische
Zwecke; Dehnsonden fur chirurgische Zwecke; Elektroden fur me-
dizinische Zwecke; Elektrokardiographen; Koffer fiir Arzte und Chi-
rurgen; medizinische Geréte fur Kérperibungen und fur die Kran-
kengymnastik; Krankentragen; kinstliche Linsen fur chirurgische
Implantationen; Massagegerate; Narkoseapparate und Narkose-
masken; Pumpen fir medizinische Zwecke; Strahlentherapiege-
rate; thermoelektrische Kompressen fir chirurgische Zwecke; me-
dizinische Thermometer; Tropfenzahler fir medizinische Zwecke;
Rontgenapparate fur medizinische Zwecke; medizinische Appa-
rate und Gerate zur Auswertung und Analyse von organischem
Gewebe durch Magnetfelder und/oder Ultraschall; Druckereier-
zeugnisse; Handbucher, gedruckte Programmdokumentationen,
gedruckte Bedienungs- und Benutzungsanleitungen, schriftliches
Begleitmaterial fir Computerprogramme und technische Apparate
und Geréate; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereier-
zeugnissen (ausgenommen Apparate); Vordrucke, Datenblatter
und -bdgen; Durchfihrung der Beschaffung und Optimierung der
Beschaffungskosten durch betriebswirtschaftliche Beratung von
Produkten und Dienstleistungen im Gesundheitswesen; Reparatur
und Instandhaltung von gesundheitstechnischen Geréten, mecha-
nischen Geraten oder von Vorrichtungen fir medizinische und or-
thopadische Zwecke; Reparatur und Instandhaltung von motorisch
betriebenen Werkzeugen und Handwerkzeugen fir chirurgische
und/oder medizinische Zwecke; Ausbildung, Erziehung, Unterricht;
Fernkurse; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexten;
Durchfihrung von Fortbildungsmaflinahmen; Veranstaltung und
Leitung von Kolloquien; Organisation und Durchfihrung von Sym-
posien, Seminaren, Konferenzen, Kongressen, Schulungen, Lehr-
und Vortragsveranstaltungen; Entwicklung von kunstlichen Glied-

malen und Implantaten fur Dritte; wissenschaftliche und in-



dustrielle Forschung; Dienstleistungen von bakteriologischen oder
chemischen Labors; Vermietung von medizinischen Geraten;
Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen
von Ambulanzen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen
eines medizinischen Labors; Betrieb von Gesundheitsklubs, nam-
lich medizinische Dienstleistungen sowie Gesundheits- und
Schonheitspflege fur Menschen; Gesundheits- und Schonheits-

pflege; Erstellen von medizinischen Gutachten®.

Die teilweise Zurtckweisung wurde damit begrundet, bei der Wortfolge handle es
sich im Hinblick auf diese Waren und Dienstleistungen um eine beschreibende
Angabe, die vom Verkehr keinem bestimmten Unternehmen zugeordnet werde.
Sie werde vielmehr als Hinweis auf Waren und Dienstleistungen verstanden, die in
einer Klinik benétigt bzw. erbracht wirden. Eine schutzbegrindende Mehrdeutig-
keit liege nicht vor, da die beiden Begriffsinhalte ,Klinikhaus® und ,klinisches Haus*
keine sich gegenseitig ausschlieRenden Bedeutungen beinhalteten. Der angemel-
dete Begriff sei ohne weiteres verstandlich und seine grammatikalische Korrektheit
werde auch dadurch bestétigt, dass ihn der Google-Sprachtool mit ,klinisches
Haus" Ubersetze. Zudem werde er auch bereits im Englischen verwendet, was aus
einer der Anmelderin Gbermittelten Internetrecherche ersichtlich sei. Der Marke sei
daher jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Bei dieser Sachlage kénne die

Frage eines bestehenden Freihaltungsbedirfnisses dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der Marke kdnne aufgrund
ihrer Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedurftigkeit nicht jegliche Unterschei-
dungskraft abgesprochen werden, da ihr in ihrer Gesamtheit kein eindeutiger und
unmissverstandlicher beschreibender Sinngehalt zukomme. Die angesprochenen
Verkehrskreise hatten keinerlei Veranlassung, sich im Wege einer analysierenden
Betrachtungsweise nur an den einzelnen Markenteilen zu orientieren und als Gan-
zes sei die Marke im englischen Sprachraum nicht existent. Aufgrund ihrer Mehr-

deutigkeit bestehe auch kein Freihaltungsbedirfnis zu Gunsten der Mitbewerber.



Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, als darin die
Eintragung der angemeldeten Marke teilweise zuriickgewiesen

wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der begehrten Eintragung der Wortfolge
in das Markenregister steht weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft noch das einer beschreibenden, freihaltebedurftigen Angabe entgegen
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus den beiden englischen Begriffen
»CLINICAL" und ,HOUSE" zusammen, denen breite Kreise des inlandischen Pub-
likums die Bedeutungsgehalte ,klinisch* bzw. ,Haus, Firma“ entnehmen werden
(vgl. Internetlexikon DicData, unter http://www.dicdata.de), wie dies bereits die
Markenstelle zutreffend ausgeftihrt hat. In ihrer Gesamtheit ist die angemeldete
Marke weder lexikalisch belegbar noch lasst sie sich in Alleinstellung als ge-
brauchlicher Ausdruck des aktuellen englischen Sprachgebrauchs nachweisen.
Insbesondere handelt es sich bei ihr nicht um eine korrekte Bezeichnung fur ,Kli-
nik*, ,Krankenhaus" oder ,Klinikum®, die im Englischen mit den Begriffen ,clinic*,
whospital”, ,infirmary“ oder ,clinical center* bezeichnet werden (vgl. nochmals In-
ternetlexikon DicData, a. a. O.). Auch im Inland ist eine Verwendung der Bezeich-
nung ,CLINICAL HOUSE" oder ihres deutschsprachigen Pendants ,klinisches
Haus“ bzw. ,klinische Firma“ als Sachangabe nicht feststellbar, vielmehr konnte
lediglich ein markenmaRiger, auf die Anmelderin zurlickgehender Gebrauch nach-

gewiesen werden.



Soweit die angemeldete Wortfolge auf englischsprachigen Seiten im Internet er-
mittelt werden konnte, erfolgt ihnre Verwendung dort ausschlief3lich in Begriffskom-
binationen, in denen der Bestandteil ,clinical“ die nachfolgenden Sachbegriffe ad-
jektivisch konkretisiert, wie beispielsweise in den Bezeichnungen ,clinical house
staff*, ,clinical house officer* oder ,clinical house supervisor‘. Eine Verwendung
der englischen Wortfolge ,CLINICAL HOUSE" in Alleinstellung ist dagegen nicht
nachweisbar. Damit fehlt es aber an hinreichenden Anhaltspunkten und Erkennt-
nissen daflr, dass die angemeldete Marke gegenwaértig benétigt wird oder kinftig
als beschreibende Angabe bendétigt werden kann. Der beschreibende Charakter
der einzelnen Wortbestandteile reicht fur die Annahme eines Freihaltungsbedirf-
nisses keinesfalls aus (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION).

Die englischsprachige Wortfolge ,,CLINICAL HOUSE" kann zwar mdglicherweise
Im Zusammenhang mit Waren wie ,Spezialmobiliar fir medizinische Zwecke* oder
~Operationstische”, unterschwellig einen gewissen Anklang an ,Klinik® vermitteln,
wie dies auch die Markenstelle angenommen hat. Da dieser Begriffsinhalt aber
klar von den grammatikalisch korrekten Ubersetzungsvarianten der Marke abwei-
chen, gelangt man zu einer solchen Schlussfolgerung nur Uber gedankliche Zwi-
schenschritte. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise ist im marken-
rechtlichen Prifungsverfahren aber ausgeschlossen und wiirde dem Eintragungs-
anspruch des Anmelders nach 8 33 Abs.2 S.1 MarkenG zuwiderlaufen. Der
Wortfolge fehlt trotz eines gewissen Bedeutungsanklangs die konkrete Eignung
als unmittelbar beschreibende Sachangabe fiir die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen dienen zu kdnnen, so dass ein Allgemeininteresse an ihrer freien
Verwendung i. S.v. 88 Abs. 2 Nr.2 MarkenG nicht bejaht werden kann (vgl.
hierzu Strébele in Strébele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 196).

Es liegen auch keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafir vor, dass die Marke fir die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Verkehr nicht als betriebliches

Herkunfts- und Unterscheidungsmittel aufgefasst werden wird, zumal die Wort-



folge ,CLINICAL HOUSE" - wie oben dargestellt - weder im Inland noch im engli-
schen Sprachgebrauch beschreibend verwendet wird und sie sich aufgrund ihrer
begriffichen Unbestimmtheit auch nicht als Anpreisung oder als Werbeaussage
allgemeiner Art eignet (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 735 - Test it). Die angemel-
dete Marke ist vielmehr als so genanntes sprechendes Zeichen zu werten, das
den Bestimmungszweck der fraglichen Waren und Dienstleistungen fur die ange-
sprochenen Verkehrskreise lediglich in suggestiver Weise andeutet (vgl. etwa
auch BPatG 24 W (pat) 047/02 - contract-shop, veréffentlicht auf PAVIS PROMA
CD-ROM). Ihr kann somit auch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderli-
che Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Der angefochtene Beschluss war nach alldem im Umfang der Zurtickweisung auf-

zuheben.

gez.

Unterschriften



