BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 217/04 Verkindet am
19. Juli 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 44 669.5

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...
auf die mandliche Verhandlung vom 19. Juli 2006

BPatG 154
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse
der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 14. November 2003 und vom
4. Oktober 2004 aufgehoben.

2. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurickverwiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

SCHULERHILFE

ist am 22. Juni 2001 zur Eintragung als Wortmarke fir die Dienstleistungen

,veranstaltung und Organisation von Nachhilfe, auch im

Franchise-Verfahren”

angemeldet worden. Bereits bei Anmeldung ist, unter gleichzeitiger Vorlage um-
fangreicher Unterlagen, hilfsweise eine Registrierung wegen Verkehrsdurchset-
zung (8 8 Abs. 3 MarkenG) mit entsprechender Verschiebung des Zeitrangs bean-

tragt worden.

In einem ersten Zwischenbescheid der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. August 2002 ist die Anmeldung als nicht
unterscheidungskraftig und freihaltebedurftig beanstandet worden. Eine Durch-

setzung im Verkehr kdnne durch ein demoskopisches Gutachten belegt werden;



der Anmelderin wurde ein Fragenkatalog vorgeschlagen (Bl. 254 der Amtsakte).
Ein von der Anmelderin erheblich veranderter Fragebogen (Anlage zum Schrift-
satz vom 20. Marz 2003; BIl. 260 der Amtsakte) hat anscheinend, wie aus hand-
schriftlichen Notizen ersichtlich ist, die Zustimmung einer Mitarbeiterin der Marken-

stelle gefunden.

Im Oktober 2003 hat die Anmelderin sodann auszugsweise Kopien eines demos-
kopischen Gutachtens der forsa, Gesellschaft fir Sozialforschung und statistische
Analysen mbH, vom Mai 2003 vorgelegt, auRerdem Hinweise auf Marketingakti-

vitaten und Werbemafl3nahmen.

Mit Beschluss der Markenstelle - Beamtin des gehobenen Dienstes- vom
14. November 2003 ist die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und
Freihaltebedurftigkeit zurickgewiesen worden. Eine Durchsetzung fir einen er-
heblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise (iber 50 %) ergebe sich aus der

forsa-Umfrage nicht.

Die Erinnerung der Anmelderin ist seitens der Markenstelle durch - eingehend
begrindeten - Beschluss einer Beamtin des hoheren Dienstes vom
4. Oktober 2004 zuruckgewiesen worden. Zur Begrindung wird u. a. ausgefuhrt,
die Anmelderin habe ausweislich des vorgelegten Materials nie den Begriff
,SCHULERHILFE" als solchen beworben, sondern einen grafisch gestalteten
Schriftzug, fur den sie als Wort-Bild-Marke gesonderten Markenschutz geniel3e.
Im Ubrigen werde ein Durchsetzungsgrad von 50 % nicht erreicht.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie bean-

tragt (sinngemali),

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. November 2003 und vom
4. Oktober 2004 aufzuheben,



wobei sie ihr Eintragungsbegehren weiterhin hilfsweise auf den Gesichtspunkt der

Verkehrsdurchsetzung stutzt.

Nach Ladung zur mindlichen Verhandlung hat die Anmelderin auszugsweise Ko-

pien einer weiteren forsa-Umfrage (Kontrollmessung) vom Marz 2006 vorgelegt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Be-

zug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist nur insoweit begriindet, als sie zur
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurtickverweisung der Sa-
che an die Markenstelle zwecks Prufung der hilfsweise geltend gemachten Ver-

kehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke fuhrt.

1. Von Hause aus, d. h. vor und unabhangig von jeder Benutzung, ist die als
Marke angemeldete Bezeichnung allerdings nicht schutzfahig, weil ihr das erfor-
derliche Mindestmald an Unterscheidungskraft fehlt (gemall 88 Abs.2 Nr.1
MarkenG) und das Wort ,SCHULERHILFE" geeignet ist, die beanspruchten
Dienstleistungen der Art nach unmittelbar zu beschreiben (88 Abs.2 Nr.2
MarkenG).

a) Unterscheidungskraft i. S.d. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
beanspruchten Dienstleistungen (und Waren) eines Unternehmens gegenuber
solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist
es, die Ursprungsidentitat der so gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewahr-
leisten. Die Prifung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmal3 an

Unterscheidungskraft vorliegt, muss - seitens der Markenstelle ebenso wie in der



Beschwerdeinstanz - streng, vollstandig, eingehend und umfassend sein (vgl.
EuGH GRUR 2003, 604, Nr.59 - Libertel;, GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Post-
kantoor). Kann einer Wortmarke ein fur die beanspruchten Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder
handelt es sich um ein gebréauchliches Wort der deutschen Sprache oder einer
bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so entbehrt diese jeglicher Unterschei-
dungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH
BIPMZ 2004, 30 - Cityservice).

Zwar mag ,SCHULERHILFE" eine neue, lexikalisch nicht nachweisbare Wortzu-
sammenstellung sein, jedoch entspricht die Wortbildung den Regeln der deut-
schen Sprache (vgl. etwa gelaufige Begriffe wie Nothilfe, Jugendhilfe, Opferhilfe)
und bereitet breiten Verkehrskreisen keinerlei Verstandnisschwierigkeiten. In
Verbindung mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen dréngt sich sofort
und ohne gedankliche Zwischenschritte die Vorstellung auf, dass es um ,Nach-
hilfe* bzw. ,Lernhilfe* fir Schiler geht. Mithin steht eine unmittelbar dienstleis-
tungsbeschreibende Angabe fir mal3gebliche Publikumskreise - an Nachhilfe-
unterricht interessierte Eltern bzw. Schiler héherer Klassen - im Vordergrund des
Verstandnisses. Der Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem

ganz bestimmten Betrieb wird hierin von Hause aus nicht gesehen.

b) Wenngleich ,SCHULERHILFE" derzeit noch nicht als (blich gewordene Be-
zeichnung (d. h. als allgemein verwendeter Gattungsbegriff) i.S.d. 8§ 8 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG anzusehen ist, kommt dieser - wie ausgefihrt - leicht verstandli-
chen Wortzusammenstellung ohne weiteres die Eignung zu, die beanspruchten
Dienstleistungen im Hinblick auf Art und Zielgruppe (Nachhilfe fir Schiler) un-
mittelbar zu beschreiben. Sie kann somit, zumindest zukinftig, als Merkmalsbe-
zeichnung dienen und unterliegt von daher dem Allgemeininteresse an der Frei-
haltung von Monopolrechten eines einzelnen Unternehmens (gemafl § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG).



2. Die Markenstelle hat weiterhin im Ergebnis zutreffend entschieden, dass eine
Durchsetzung der angemeldeten Bezeichnung im Verkehr (geméafll 88 Abs. 3
MarkenG) und damit eine Uberwindung der urspriinglichen Schutzunfahigkeit
bisher (d. h. im Zeitpunkt des Erinnerungsbeschlusses) nicht glaubhaft gemacht
worden ist. In Anbetracht der im Beschwerdeverfahren vorgelegten neuen Unter-
lagen (d. h. des zweiten forsa-Gutachtens von Méarz 2006) halt es der Senat aber
fur moglich, dass der Anmelderin ggf. durch eine weitere Verkehrsbefragung und
erganzende Glaubhaftmachungsmittel der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung
gelingt, so dass die Marke dann - mit entsprechend verschobenem Zeitrang (8 37
Abs. 2 MarkenG) - doch noch zur Eintragung gelangen konnte. Er macht deshalb
von seiner Befugnis nach § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG Gebrauch, das Verfahren
ohne abschlieBende Sachentscheidung zur weiteren Prifung an die Markenstelle

zurickzuverweisen.

a) Anders als die erste forsa-Umfrage aus dem Jahr 2003 lasst das neue Gut-
achten - bei einer fur die Anmelderin wohlwollenden Auslegung - einen Zu-
ordnungsgrad von tber 50 % (41 % + 14 %) erkennen. Allerdings weist diese Be-
fragung und ihre statistische Auswertung - ebenso wie bereits die aus dem Jahr
2003 - methodische Méangel auf, welche ihre unmittelbare Beriicksichtigung ver-
bieten.

Zum einen fehlen namlich - zumindest in den dem Amt bzw. dem Gericht auszugs-
weise vorgelegten Seiten der Gutachten - die zur Bestimmung des Zuordnungs-
grads unerlasslichen Kontrollfragen (vgl. die jetzt geltende ,Richtlinie Markenan-
meldungen®, BIPMZ 2005, 245, 255 unter B.3.a) und b): ,Wissen Sie, wie dieses
Unternehmen heil3t bzw. diese Unternehmen hei3en?“) Nach der Rechtsprechung
des Europdaischen Gerichtshofs zu Art. 3 Abs. 3 Markenrichtlinie (Erste Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988) - der im deutschen Recht,
unbeschadet der sprachlich leicht abweichenden Fassung, 8 8 Abs. 3 MarkenG
entspricht - ist Voraussetzung fur eine durch Benutzung erlangte Unterschei-

dungskraft (d. h. eine Verkehrsdurchsetzung), dass ein wesentlicher Teil des an-



gesprochenen Verkehrs die Marke mit einem konkreten Marktteilnehmer und mit
keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt (GRUR 2002, 804, 808, Nr. 65
- Philips; vgl. auch BPatG GRUR 2004, 61, 62 - BVerwGE). Zwar muss die ge-
naue Firmenbezeichnung dieses Unternehmens nicht bekannt sein, als negativ zu
werten sind aber Zuordnungen zu konkret anderen Unternehmen. Die Kontroll-
frage nach dem Namen des Unternehmens ist deshalb grundséatzlich in allen
Fallen erforderlich, um Fehlzuordnungen zu vermeiden. Dies gilt auch fir diejeni-
gen Befragten, welche in der angemeldeten Bezeichnung den Hinweis auf mehr
als ein Unternehmen sehen. Auch hier kbnnen namlich, neben der Nennung der
Anmelderin selbst, nur solche Unternehmen ggf. zugunsten der Anmelderin ge-
wertet werden, welche deren Lizenz- oder Franchisenehmer sind - was durch
erganzende aussagekraftige Unterlagen, z. B. eidesstattliche Versicherungen,
glaubhaft zu machen ist -, nicht aber sonstige dritte Unternehmen.

FUr den Senat ist nicht ersichtlich, weshalb die Markenstelle auf diese unerlass-
lichen Kontrollfragen verzichtet hat, zumal diese in dem ersten der Anmelderin
Ubermittelten Fragenkatalog (vom 14. August 2002, BIl. 254 der Amtsakte) noch
enthalten waren und erst in dem spateren Schreiben der Anmelderin (vom
20. Méarz 2003, Bl. 260 der Amtsakte) keine Erwahnung mehr fanden. Moglicher-
weise beruht die Akzeptierung dieser Fassung auf einem Irrtum oder einer Unauf-

merksamkeit der Markenstelle.

Zum anderen ist die Auswertung der Befragungsergebnisse - wiederum in beiden
forsa-Umfragen aus den Jahren 2003 und 2006 - insoweit unvollstandig, als die
Fehlertoleranz (nach der Gauf3schen Verteilungskurve, siehe Anlage) nicht
berlicksichtigt wurde (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 355). Die-
se betragt bei rd. 1000 Befragten 4,4 %, so dass bei einem - allerdings, wie oben
ausgefuhrt, nicht korrekt ermittelten - Zuordnungsgrad von 55 % letztlich der maf3-

gebliche Grenzwert von 50 % nur knapp uberschritten wird.



Bei der Durchfiihrung einer weiteren (dritten) demoskopischen Umfrage und deren
Auswertung ist darauf zu achten, dass die aufgezeigten Mangel vermieden wer-
den.

b) Dass Verbraucherbefragungen generell nach MaRgabe des nationalen Rechts
(hier 8 8 Abs. 3 MarkenG) in schwierigen Fallen ein geeignetes Mittel zur Fest-
stellung einer behaupteten Verkehrsdurchsetzung sein kénnen, ist in der Recht-
sprechung des Europaischen Gerichtshofs geklart (GRUR 1999, 723, 727, Nr. 53

- Chiemsee).

Bei der Erstellung eines neuen Gutachtens wird weiterhin darauf zu achten sein,
dass die Zahl der Befragten nicht weiter absinkt - sie liegt in den bisherigen Stu-
dien an der unteren Grenze des Verwertbaren - und dass eine raumlich ausge-

wogene Verteilung auf das gesamte Bundesgebiet gewahrleistet ist.

Voraussetzung fur die Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung ist im vorliegen-
den Fall ein Mindestzuordnungsgrad zur Anmelderin (und mit ihr verbundenen
oder von ihr lizensierten Unternehmen) von 50 % (BGH GRUR 2001, 1042, 1043
re. Sp. - REICH UND SCHOEN; vgl. auch Pfliger, GRUR 2004, 652, 653 re. Sp.).
Dass diese Grenze ausnahmsweise hoher anzusetzen ware (im ersten
Beanstandungsbescheid der Markenstelle war zunachst von 70 % die Rede), ist
fur den Senat nicht ersichtlich. Zum einen steht eine Differenzierung nach dem
Freihaltungsinteresse nicht in Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung des
Europaischen Gerichtshofs (Chiemsee, a. a. O., Nr. 48), zum anderen ist das Wort
,SCHULERHILFE" - wie ausgefiihrt- zwar sprachiblich gebildet, jedoch als
Gattungsbegriff (bisher) nicht feststellbar.

Eine Benutzung des Wortes ,SCHULERHILFE" in besonderer typographischer
Ausgestaltung (d. h. in Schreibschrift, wie aus einigen Verwendungsbeispielen
ersichtlich) ist, unabhéngig davon, ob dieser Schriftzug als eigenstandige Bild-

marke Schutz geniel3t, in entsprechender Anwendung der Grundsatze des Euro-



paischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2005, 763, 764, Nr. 30 - Nestlé/Mars) unschad-
lich. Der gegenteiligen Auffassung der Markenstelle, wie sie in den angefochtenen
Beschlissen zum Ausdruck kommt, ist durch diese Rechtsprechung die Grundla-

ge entzogen.

c) Als weitere Mittel zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung kom-
men - wie oben bereits angesprochen - eidesstattliche Versicherungen zu etwa-
igen Lizenz- und Franchisenehmern der Anmelderin in Betracht. Zusatzliche Ge-
sichtspunkte, die im Rahmen eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens Bedeutung
erlangen konnen, sind nach der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs
(Chiemsee und Philips, a. a. O.) u. a. der Marktanteil der unter der Marke ange-
botenen Dienstleistungen, die Intensitdt, geographische Verbreitung und Dauer
der Markenbenutzung sowie der Werbeaufwand. Vor allem zu letzterem Gesichts-
punkt sind weitere Nachweise (bzgl. Dauer, Umfang, Verbreitung, Werbeumfeld)
erforderlich, zumal sich die bisherigen Angaben vor allem auf das Jahr 2003
beziehen. Notwendig ist aber der Beleg kontinuierlicher Werbemalinahmen (und

nicht nur solcher im Vorfeld von Verkehrsbefragungen).

Anlage: Tabelle der Fehlertoleranzen

gez.

Unterschriften
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