BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 67/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

reffen ie Markenanmeldun 152 447

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Méarz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Bezeichnung

ROBOTSCAN

ist am 31. August 2001 fur

,Vorrichtungen fur die Uberprifung der Dichtheit von Luftfiltern in
Reinraumanlagen; Uberprifung der Dichtheit von Luftfiltern in

Reinraumanlagen®

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Marz 2004 zurlickge-
wiesen. Der angemeldeten Marke fehle fiir die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. von 8 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Der
Verkehr werde die in sprachublicher Weise und aus Wortern des englischen
Grundwortschatzes gebildete Wortkombination ohne weiteres i. S. vom ,Roboter-
Uberprifen verstehen. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen komme dem Begriff daher ein im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsinhalt zu. So stelle er im Hinblick auf die Waren einen
schlagwortartigen Hinweis auf deren Beschaffenheit und Einsatzbereich dar. Denn
sie konnten als Roboter, mithin als elektronisch gesteuerte Einrichtungen zur
Ausfuhrung von Uberprifenden Arbeitsvorgangen eingesetzt werden. In Bezug auf
die beanspruchten Dienstleistungen weise der Begriff ,ROBOTSCAN* in sachli-
cher Form auf deren Gegenstand sowie Art und Weise der Erbringung insoweit
hin, als diese mit Hilfe elektronisch gesteuerter Einrichtungen zur Ausfiihrung von

Uberprifenden Arbeitsvorgdngen erbracht werden kdnnen. Allein der Umstand,



dass es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortschopfung handele,
fuhre angesichts der sowohl in der englischen wie auch deutschen Sprache be-
stehenden Madoglichkeit, beliebig zusammengesetzte Woérter zu bilden, deren be-
griffliche Bedeutung dem Verkehr in der Regel ohne weiteres erkennbar ist, nicht
zur Bejahung der Unterscheidungskraft. Zudem sei der Verkehr daran gewdéhnt,
standig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene
Informationen lediglich in einpragsamer Form Ubermittelt werden. Entgegen der
Auffassung der Anmelderin weise die angemeldete Marke in Bezug auf die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen auch keine schutzbegriindende Mehrdeu-

tigkeit auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 12. Marz 2004 aufzuheben

und die angemeldete Bezeichnung einzutragen.

Dem Begriff ,ROBOTSCAN" kdnne kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt
zugeordnet werden. Die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit stelle zumindest
ein Indiz fur ein fehlendes Freihaltebedlrfnis dar. Der angemeldete Begriff werde
zudem fur die besagten Vorrichtungen nirgendwo als beschreibende Angabe ver-
wendet; es sei auch nicht erkennbar, weshalb eine solche Verwendung jemals ge-
schehen sollte. Selbst wenn der Begriff mit ,Roboter-Uberprifung* Gibersetzt wer-
den konne, sei nicht erkennbar, was dies mit der beanspruchten Dienstleistung,
die stets von Menschen ohne ,Roboter* oder sonstige Maschinen erbracht wir-
den, zu tun habe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle handele es sich bei
.Robotern* definitionsgemal3 auch nicht um ,elektronisch gesteuerte Einrichtungen
zur Ausfuhrung von Uberpriifenden Arbeitsvorgangen®. Echte Roboter im bean-
spruchten Waren- und Dienstleistungsbereich einzusetzen, wére auch zu teuer,
zumal es vorliegend nicht um die Uberpriifung der Dichtheit von Reinraumen als
solchen, sondern nur um die Uberpriifung von Filtern fir solche Raume gehe, die

aber nicht mittels ,Robotern” geschehe. Die Markenstelle habe mit ihrer Definition



des Begriffs ,ROBOTSCAN" eine Maschine erfunden, die es gar nicht gebe. Dem
seitens der Markenstelle beigefligten Internet-Auszug mit dem Begriff ,robotscan®
kénne nur entnommen werden, das es um Arbeiten mit mehreren Robotern geht.
Mit den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen habe dies nichts zu tun.
Zu beachten sei ferner, dass dem Begriff ,scan“ eine Fille von Bedeutungen zu-
komme, so dass ,ROBOTSCAN" auch bereits aus diesem Grunde eine schutzbe-
grindende Mehrdeutigkeit zukomme. Aus diesem Grunde bestehe auch kein
Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wobei in dieser Vorschrift von ei-
nem von der Markenstelle in diesem Zusammenhang erwahnten Freihaltebedurf-

nis keine Rede sei.

Der Anmelderin wurde mit Zwischenbescheid vom 9. Dezember 2005 eine
Google-Recherche zu dem Begriff ,ROBOTSCAN" Ubersandt. Wegen der weite-
ren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschliisse der Markenstelle sowie
auf die Schriftsatze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genom-

men.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Bezeichnung
,ROBOTSCAN-" fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht Gber das
erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft gemad § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG verflugt.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die ei-
ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel flr die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-

nehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur



st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 -
COMPANYLINE zur GMV). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Recht-
sprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise
fur die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreiben-
den Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Je-
doch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschrei-
bende Bedeutung nicht Voraussetzung fur die Annahme fehlender Unterschei-
dungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Grin-
den fehlen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Bio-
mild). Mal3gebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen
Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Ein Eintragungshindernis kann sich daher
auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf
den moglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistun-
gen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR
2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 — Winnetou;
EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301
— OEKOLAND).

Ausgehend hiervon fehlt der angemeldeten Wortkombination ,ROBOTSCAN®, de-
ren Bedeutung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleis-
tungen zu beurteilen ist, die erforderliche Eignung, im Verkehr als Unterschei-
dungsmerkmal hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen

angesehen zu werden.

Das beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis richtet sich in erster Li-
nie an Fachleute. Diese werden ebenso wie weite Teile des allgemeinen Verkehrs
die sprachublich gebildete Wortkombination des englischen Worts ,scan* - wel-
ches in seiner Bedeutung ,abtasten, Uberprifen® durch Begriffe wie ,scannen®
oder ,Scanner“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist (vgl. DUDEN;
Deutsches Universalworterbuch, 5. Aufl. S. 1355) und vor allem im IT-Bereich als

gebrauchliche Kurzbezeichnung fir ,scanning” (= Untersuchung, Abtasten mit



Hilfe eines Scanners - s Duden, Fremdworterbuch S. 1209) in verschiedenen zu-
sammengesetzten Begriffen wie ,Scan Code" (vgl. Markt & Technik, Computerle-
xikon 2005, S. 707), ,ScanDisk (vgl. Schulze, Computerlexikon S. 789) oder
.Scan Line“ (vgl. Brockhaus, Fachlexikon Computer, S. 784) Verwendung findet -
mit dem weiteren englischsprachigen Begriff ,robot* (Roboter, automatisch) ohne
weiteres und ohne analysierende Zwischenschritte ihrem Sinngehalt nach mit
,Uberpriifen/Abtasten durch eine Maschine/einenRoboter* oder auch ,automati-
sches Abtasten” erfassen, da ,robot* je nach Sachzusammenhang auch die Be-
deutung von ,automatisch* haben kann (vgl. Langenscheidts Grol3wérterbuch
Englisch, Muret-Sanders, Aufl. 2001 S. 960). Es ist auch nicht erkennbar, dass
dem Begriff ,scan” in vorliegendem Zusammenhang weitere Bedeutungen zu-

kommen, wie die Anmelderin geltend macht.

Aufgrund dieser ohne weiteres verstandlichen Bedeutung wird der vorrangig zu
beachtende Fachverkehr in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die be-
anspruchten Waren kein betriebliches Unterscheidungsmittel, sondern einen
Sachhinweis auf die Beschaffenheit und Eigenschaften dieser Waren sehen, nam-
lich dass diese eine Uberpriifung der Dichtheit von Luftfiltern in Reinraumanlagen
durch automatisches/maschinelles Abtasten (,scannen“) vornehmen bzw. dazu
geeignet sind. Dies gilt auch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen.
Denn insoweit enthélt die Wortfolge einen sachbezogenen Hinweis darauf, dass
die entsprechende Dienstleistung unter Verwendung einer entsprechenden Tech-
nik erbracht wird. Es ist kaum anzunehmen, dass solche Dienstleistungen - wie
die Anmelderin vortragt - von Menschen ohne entsprechende Maschinen oder an-
dere technische Vorrichtungen erbracht werden, zumal sie selbst Markenschutz

fur entsprechende ,Vorrichtungen“ beansprucht.

Die Bezeichung ,ROBOTSCAN*" stellt auch keine Wortneuschdpfung dar. Wie sich
der der Anmelderin mit Zwischenbescheid vom 9. Dezember 2005 lbersandten
Google-Recherche entnehmen lasst, wird die Bezeichnung bereits entsprechend

ihrem Begriffsinhalt verwendet (vgl. www.prepressworld.de /textarchiv/meldung:



http://www.prepressworld.de/

.Beim Robotscan schlagen wir aus Preisgriinden vor, einen Thermosublimations-
drucker anzuschliel3en. Wenn ...") und sogar im Bereich der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen in beschreibender Weise in Zusammenhang mit einem

.computergestitzten Filterintegritatstest” benutzt (vgl. www.pts-aktuell.de /service:

.IN einem ausgebauten Reinraum .... war ein computergestitzter Filterintegritats-
test (genannt: Robotscan) aufgebaut. ... Mit diesem Robotscan ist es auch mog-
lich, Filter in Sterilisiertunneln und Heissluftschranken im kalten Zustand zu pru-
fen"). Die Wortfolge weist daher einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt auf, der ihrer Auffassung als individuelle Herkunftskennzeichnung

entgegenstent.

Selbst wenn entgegen der belegbaren Verwendung des Begriffs ,ROBOTSCAN*
angenommen wiurde, es handele sich um eine neue, bisher nicht gelaufige Wort-
zusammenstellung, fuhrt dies allein entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht
zu einer schutzbegrindenden Unterscheidungskraft. Der EuGH hat dazu in seiner
Rechtsprechung wiederholt betont, dass die blo3e Kombination von schutzunféahi-
gen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschépfung nicht zwangslaufig zur Ein-
tragungsfahigkeit fuhrt. Entscheidend sei vielmehr, ob der von der Wortkombina-
tion erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht,
der durch die blo3e Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit tber
die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. EUGH MarkenR 2004, 111, 115 —
BIOMILD/Campina-Melkunie). Das ist hier aber nicht der Fall. Die Wortkombina-
tion ,ROBOTSCAN" benennt Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienst-
leistungen, ohne dass durch die Zusammenfugung der Woérter der sachbezogene

Charakter der Wortkombination verloren geht.

Soweit sich dem Verkehr aufgrund der verallgemeinernden Aussage der Wortfolge
die damit im Einzelfall reprasentierten tatsachlichen Inhalte nicht ohne weiteres
sofort erschliel3en, steht dies einem Verstandnis als blo3e Sachangabe nicht ent-
gegen (vgl. BGH MarkenR 2000, 330 - Blcher fur eine bessere Welt). In rechtli-
cher Hinsicht in zudem noch zu beachten, dass ein Zeichen bereits dann von der


http://www.pts-aktuell.de/

Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es auch nur in einer seiner mdglichen Be-
deutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen be-
zeichnet (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450 — DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004,
111, 115 — BIOMILD/Campina Melkunie).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhalts-
punkte dafur, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maf3geblichen
beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne
des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes
Freihaltungsbedurfnis haben. Einer abschlieRenden Entscheidung bedarf es aber
im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine urspriingliche Unterschei-
dungskrafti. S. von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

gez.

Unterschriften



