BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 70/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 05 188.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 22. Januar 2007 durch ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fir Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 8. Februar 2005 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung be-
zuglich der Ware ,Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen
Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten” zuriickgewiesen wor-

den ist.

Die weitergehende Beschwerde der Anmelderin wird zuriickge-

wiesen.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

Pro Generika

fur die Waren und Dienstleistungen:

.Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel,
Fotografien; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate); Werbung, Offentlichkeitsarbeit, Organisation
und Durchfuhrung von Informationsveranstaltungen; Telekom-
munikation, Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Nachrichten
und Informationen, insbesondere in 6ffentlich zuganglichen Daten-

banken, in Datennetzen wie dem Internet oder zum Abruf per



Faxpolling; Ausbildung, Erziehung, Unterricht; Schulung, Fort- und
Weiterbildung; Veranstaltung von Seminaren, Kongressen, Ver-
sammlungen; Veroffentlichung und Herausgabe von Biichern, Zei-
tungen und Zeitschriften; medizinische Dienstleistungen; Dienst-
leistungen im Gesundheitswesen, insbesondere Dienstleistungen
auf dem Gebiet der Beratung und Bereitstellung von Informationen
bezuglich Generika; gutachterliche Tatigkeit, insbesondere im

Gesundheitswesen”.

Die Markenstelle fur Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Frei-
haltebedurfnisses zuriickgewiesen. Die angemeldete Marke werde als Werbe-
einsatz im Sinne ,fur Generika" verstanden — also zur Aufklarung von Vorurteilen
gegeniber wirkungsgleichen, kostengiinstigeren Nachahmungen bereits auf dem
Markt befindlicher Arzneimittel. Im Zuge der Diskussion im Gesundheitswesen sei
dem Verkehr der Begriff ,Generika“ bekannt. Der Verkehr sei auch an zahlreiche
mit dem Wort ,Pro“ im Sinne von ,fur* gebildete waren- bzw. dienstleistungsbe-
zogene Sachangaben gewohnt. Die weitere mdgliche Bedeutung von ,Pro* im
Sinne von ,professionell* stehe zwar nicht im Vordergrund, kbnne aber auch als
werbeubliches Stilmittel eingesetzt werden. Die angemeldete Marke stelle eine
beschreibende Angabe zu Inhalt oder Thema der Waren oder Dienstleistungen

dar.

Die Anmelderin hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Eine Begrindung ist nicht

zu den Akten gelangt.
Die Anmelderin beantragt sinngemals,
den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fur Klasse 44 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Februar 2005 aufzu-

heben und die angemeldete Marke einzutragen.



Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang be-
grindet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der Waren
.Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten* die absoluten Eintragungshindernisse des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Mar-
kenG nicht entgegen. Im Ubrigen ist die Beschwerde unbegriindet, da die ange-
meldete Marke hinsichtlich der tbrigen Waren und Dienstleistungen nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standi-
ger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungs-
identitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten, die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegeniiber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 — Cityservice; EUGH GRUR 2004, 674
- Postkantoor). Keine Unterscheidungskraft besitzen vor allem solche Marken,
denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren und Dienst-
leistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsin-
halt zuordnen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor) oder denen die
Unterscheidungskraft aus anderen Grunden fehlen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674
- Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild).

2. Der angemeldeten Marke ,Pro Generika® fehlt zumindest jegliche Unterschei-
dungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), da der Verkehr in der Bezeichnung eine

bloRe Sachbezeichnung sieht.



Mit eingehender und rechtlich zutreffender Begrindung unter Bericksichtigung
der von der Anmelderin vorgebrachten Argumente, der sich der Senat zur Ver-
meidung von Wiederholungen im vollem Umfang anschlief3t, hat die Markenstelle
festgestellt, dass der Verkehr der angemeldeten Bezeichnung ,Pro Generika“ in
Bezug auf die - hier noch - von der Zurtickweisung umfassten Waren und Dienst-
leistungen den sachbezogenen Aussagehalt entnehmen wird, dass diese sich
werbemaRig inhaltlich oder thematisch mit Generika als Arzneimittel, die unter
Verwendung eines nicht mehr patentgeschutzten Wirkstoffs preiswerter angeboten
werden kénnen, beschéftigen. Der Verkehr, der an zahlreiche mit dem Wort ,Pro”
im Sinne von fur‘ gebildete waren- und dienstleistungsbezogene Sachangaben
gewohnt ist (z. B. Pro Familia, Pro Bahn), wird darin keinen betrieblichen Her-
kunftshinweis erkennen (vgl. (24 W (pat) 290/94 - PRO NATURA, PAVIS PROMA
Kliems). Dieser inhalts- und themenbezogene Sachaussagegehalt der angemel-
deten Bezeichnung erschliel3t sich dem Verkehr auch sofort und ohne analy-
sierende Zwischenschritte.

Nachdem die Anmelderin ihre Beschwerde nicht begriindet hat und zu dem aus-
fuhrlich begrindeten Beschluss der Markenstelle keine Stellung genommen hat,
ist nicht erkennbar, unter welchen Gesichtspunkten der angefochtene Beschluss
von der Beschwerdefihrerin fur unbegrindet gehalten wird.

Weist das Zeichen in Bezug auf die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleis-
tungen bereits keine Unterscheidungskraft gemal? 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf,
bedarf es keiner abschlielenden Entscheidung dartiber, ob die angemeldete Be-
zeichnung insoweit auch eine beschreibende und freihaltungsbedirftige Angabe
im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

Die Beschwerde ist daher insoweit zuriickzuweisen.

3. Fur die von der Anmelderin beanspruchten im Tenor genannten Waren ,Pa-

pier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 ent-



halten“ kann der angemeldeten Marke dagegen kein im Vordergrund stehender
beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den obenge-
nannten Waren und Dienstleistungen handelt es sich bei Papier, Pappe (Karton)
und Waren hieraus um Werkstoffe als Ausgangsprodukt fur - beispielsweise -
Druckereierzeugnisse. Es ist jedoch nicht bekannt, dass diese Waren flur oder im
Zusammenhang mit Generika eine besondere Beschaffenheit aufweisen, da diese
Werkstoffe grundsatzlich unabhéngig vom Inhalt der jeweiligen Druckereierzeug-
nisse Einsatz finden. So ergeben sich keine Anhaltspunkte dafir, dass ,Pro
Generika“ eine Sachangabe hinsichtlich der Eigenschaften oder der Verwendung
dieser Waren sein kann. Es kann daher nicht festgestellt werden, dass dem
Zeichen die Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfasste Waren eines Unternehmens gegenuiber solchen anderer Unterneh-
men aufgefasst zu werden; ,Pro Generika“ fehlt insoweit nicht die erforderliche
Unterscheidungskrafti. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf diese Waren auch kein Freihal-
tebedirfnis i. S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; denn es ist aus obengenannten
Grunden nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe lber Eigenschaften der
unter dieser Marke angebotenen Waren dienen kénnte und deswegen fur die Mit-

bewerber der Anmelderin freigehalten werden musste.

gez.
Unterschriften



