BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 156/05 Verkindet am
29. November 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 22 684

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 29. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin

Bayer als Vorsitzende sowie der Richter Merzbach und Eisenrauch

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

ORTHO-SYSTEMS

ist am 23. Marz 2000 u.a. fur die Waren und Dienstleistungen

,chirurgische, arztliche Instrumente und Apparate; kinstliche
Gliedmalfien; orthopéadische Artikel, insbesondere orthopéadische
Bandagen, elastische Bandagen, Gelenkbandagen, einschlief3lich
Suspensorien, Miederwaren, Strumpfwaren, Stutzstrimpfe,
Schuhe, Einlagen und Sohlen fur Schuhe sowie (Schuhgelenk-)
Federn; Verkirzungsausgleichsvorrichtungen und -gerate; Orthe-
sen; Prothesen; medizinische Gerate fur die Krankengymnastik;
Massagegerate, Hebevorrichtungen fir Behinderte; Schuhwaren;
Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Physiothe-
rapeuten; Dienstleistungen eines Orthopadie-Schuhtechnikers;

Dienstleistungen eines Orthopadie-Technikers*
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Mit zwei Beschliissen der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 6. Dezember 2004 und vom 28. Juli 2005, von denen letzterer

im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemaf} 8 8 Abs. 2



Nr. 1 MarkenG teilweise, namlich fir die oben aufgefiihrten Waren und Dienst-
leistungen zuriickgewiesen. Ob dartber hinaus insoweit der Eintragung auch § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen stehe, blieb dahingestellt.

Die angesprochenen Verkehrskreise sahen die angemeldete Bezeichnung
LORTHO-SYSTEMS* in Verbindung mit den zurickgewiesenen Waren und
Dienstleistungen lediglich als Hinweis darauf, dass die damit gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen Bestandteil eines orthopadischen Systems seien. Bei
,ORTHO" handle es sich um ein Wortbildungselement mit der Bedeutung ,gerade,
aufrecht, richtig, recht®. In dieser Bedeutung sei ,ORTHO" auch Bestandteil des
Wortes ,Orthopadie” und sei als Abktirzung dieses Fachbegriffs bekannt und ge-
brauchlich. Es sei zwar richtig, dass der Bestandteil ,Ortho* auch in anderen
Wortern wie ,Orthographie, Orthodox, oder Orthodontie” verwendet werde. Bei
den im Tenor aufgefiihrten Waren und Dienstleistungen handle es sich aber um
Produkte, die dem Bereich der Orthopadie zuzurechnen seien. In Bezug auf diese
Produkte stehe der Bedeutungsgehalt von ,Ortho* als Hinweis auf ,Orthopadie”
derart deutlich im Vordergrund, dass nicht von einer schutzbegriindenden Mehr-
deutigkeit auszugehen sei. In Kombination mit dem ohne weiteres verstandlichen
Wort ,Systems* werde die angemeldete Marke daher lediglich als Hinweis darauf
verstanden, dass es sich bei den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleis-
tungen um orthopadische Produkte handle, die Bestandteil eines einheitlichen
Systems, d. h. aufeinander abgestimmt seien. Es flihre nicht zur Bejahung der
Unterscheidungskraft, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung nicht um
einen feststehenden Begriff auf dem Gebiet der Orthopédie handle. Der Verkehr
sei daran gewohnt, standig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die
ihm werbemafige Hinweise lediglich in einpragsamer Form uUbermittelt werden
sollen. Auch Voreintragungen von Zeichen, welche nach Meinung des Anmelders
mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbar seien, fuhrten zu keiner anderen

Beurteilung.



Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

die Beschlisse des DPMA vom 6. Dezember 2004 und 28. Ju-
li 2005 aufheben.

Es handle sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen Gesamtbegriff, der lexi-
kalisch nicht existiere. Die Bedeutung von ,ORTHO" kénne nicht auf ,Orthopadie*”
reduziert werden. Es handle sich um ein Préfix mit der Bedeutung ,recht, richtig,
aufrecht”. In Wikipedia werde bei dem Stichwort ,Ortho“ es an erster Stelle als
eine Bezeichnung in der organischen Chemie aufgefiihrt, welche die Position ei-
nes Zweitsubstituenten anzeige. Selbst wenn man ,ORTHO" im Sinne von ,Ortho-
padie” verstehe, so sei jedenfalls der Gesamtbegriff ungewdhnlich. Es gabe kein
,Orthopadiesystem". Man spreche vielmehr von ,Orthesen®, Gelenken etc. Sowohl
in der Klasse 5 als auch in Klasse 10 seien zahlreiche Zeichen eingetragen, die
den Bestandteil ,Ortho* aufwiesen wie z. B. ,Ortho Solutions®, ,d ORTHO-PED*,
,ORTHO-COMFORT Sporteinlage“. Die Marke ,ORTHOPRESS" sei in der
Klasse 16 fir ein Magazin fur den Bereich der Orthpadie geschitzt. Der Anmelder
habe die angemeldete Bezeichnung kreiert und arbeite schon lange damit. Sie sei
sowohl fir die Waren als auch erst recht fur die Dienstleistungen unterschei-
dungskraftig, denn Dienstleistungen bezeichne man nicht als System.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten und das Protokoll der mind-

lichen Verhandlung vom 29. November 2007 Bezug genommen.

Die Beschwerde des Anmelderin ist zuldssig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,
da der Eintragung des angemeldeten Zeichens fur die streitgegenstandlichen Wa-
ren und Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unter-

scheidungskraft entgegensteht.



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 2004, 674 —
Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus-
Ubung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusatzlich
noch weitere Funktionen haben kann (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8
Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten streit-
gegenstandlichen Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf
die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmallliche Wahr-
nehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen

ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche
Bezeichnungen, denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen
Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 -
Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine un-
mittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung fiur die Annahme feh-
lender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus
anderen Grunden fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR
2004, 680 — Biomild).



Die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch Laien gehéren, sehen in der
Bezeichnung “ORTHO-SYSTEMS* hinsichtlich der streitgegenstandlichen Waren
und Dienstleistungen eine bloRe Sachbezeichnung.

Die im angegriffenen Beschluss zurlickgewiesenen Waren und Dienstleistungen
konnen den Bereich der Orthopadie betreffen. Weitgehend weisen sie diesen An-
wendungsbereich explizit aus. Doch auch soweit Oberbegriffe angemeldet wur-
den, welche sich nicht auf den Bereich der Orthopadie beschranken (so die Waren
und Dienstleistungen ,chirurgische, arztliche Instrumente und Apparate; medizini-
sche Gerate fur die Krankengymnastik; Massagegerate, Hebevorrichtungen fir
Behinderte; Schuhwaren; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines
Physiotherapeuten®), fuhrt dies nicht zur Schutzfahigkeit, denn die genannten Wa-
ren und Dienstleistungen kénnen solche umfassen, die im Bereich der Orthopadie
eingesetzt werden. Zur Versagung der Eintragung reicht es bereits aus, wenn das
Zeichen nur fir einen Teil der Waren bzw. Dienstleistungen nicht schutzfahig ist,
der unter die jeweiligen Oberbegriffe fallt (vgl. BGH WRP 2002, 91 — AC).

Soweit die Waren den Bereich der Orthopéadie betreffen, stellt der Wortbestandteil
,0rtho* ein Kurzwort fur ,,Orthopadie” dar. In der Medizin sind Verkirzungen far
medizinische Bereiche Ublich (z. B. Ortho, Onko, Psycho, Innere). Ob der Be-
standteil ,,Ortho" in anderen Zusammenhangen wie z. B. die Chemie eine andere
Bedeutung aufweist, ist fur die Frage der Schutzfahigkeit der Bezeichnung fir die

streitgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen unerheblich.

Die Wortkombination ,ORTHO-SYSTEMS* weist wie die Markenstelle bereits aus-
gefuhrt hat, darauf hin, dass die genannten Waren und Dienstleistungen ein or-
thopadisches System darstellen oder zu einem solchen gehdren und in diesem
Rahmen angeboten werden. Entgegen der Ansicht des Anmelders schlief3t das
Wort ,System* nicht aus, dass es sich um Dienstleistungen handeln kann, denn
ein System kann auch im Bereich von Dienstleistungen aufgebaut werden oder

Dienstleistungen umfassen. So spricht man z. B. von einem Gesundheitssystem,



zu dem auch Angebote von Dienstleistungen im gesundheitlichen Bereich geho-
ren. Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung auch dann als Sachangabe
auffassen, wenn die Bezeichnung der jeweiligen Ware oder Dienstleistung selbst
eine konkrete Waren-/Dienstleistungsangabe wie z. B. ,Orthese” oder ,Gelenk" ist.
Die angemeldete Bezeichnung stellt insoweit einen Ubergeordneten Sachbegriff
dar, der unabhangig von der konkreten Waren/Dienstleistungsbezeichnung aus-
sagt, dass sie zu einem System auf dem Gebiet der Orthopédie gehdren oder ein
solches darstellen. So kénnen die zurtickgewiesenen Waren und Dienstleistungen
im Rahmen eines Systems auf dem Gebiet der Orthopadie angeboten werden, bei
dem die einzelnen Waren und Dienstleistungen in ein System eingeftigt und auf-

einander abgestimmt sind.

Unerheblich ist, ob das Wort ,ORTHO-SYSTEMS" lexikalisch nachgewiesen wer-
den kann oder ob der Anmelder die Bezeichnung allein kreiert und verwendet hat.
Auch Wortneubildungen und Wortzusammensetzungen, die lexikalisch nicht
nachweisbar sind, erfullen nicht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft
(vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK),
wenn es sich um eine sprachubliche Begriffsbildung mit unmittelbar beschreiben-
dem Waren- oder Dienstleistungsbezug handelt. Vorliegend bezeichnet der Be-
standteil ,ORTHO" in sprachublicher Weise den Bereich des Systems (vgl. z. B.
Gesundheitssystem, Versicherungssystem, Pflegesystem). Im Allgemeinen bleibt
die bloRe Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen beschreibt, fur die die Eintragung beantragt wird, selbst be-
schreibend (EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dabei kbénnen auch relativ all-
gemeine Angaben von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu
bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachver-
halte beziehen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, 8 8 Rdn. 58). Dass das
angemeldete Zeichen nicht den konkreten Inhalt der einzelnen Ware oder Dienst-
leistung beschreibt, sondern eine eher allgemeine Angabe dariber enthalt, dass
diese zu einem Orthopadie-System gehoren, andert nichts daran, dass es sich bei
dem Begriff , ORTHO-SYSTEMS* um eine Sachangabe handelt.



Voreintragungen von zahlreichen eingetragenen Bezeichnungen mit dem Be-
standteil ,ORTHO", auf die der Anmelder hingewiesen hat, sind schon wegen ih-
res in der Gesamtheit unterschiedlichen Begriffsgehalts oder ihrer graphischen
Gestaltungen mit der angemeldeten Marke nicht ohne weiteres vergleichbar.
Hinzu kommt, dass das Verkehrsverstandnis sich weiterentwickelt, so dass es we-
sentlich auch auf den Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung ankommen
kann. Zudem ist zu berucksichtigen, dass die Rechtsprechung des EuGH (vgl.
GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild) die teilweise grol3-
zugige friihere Eintragungspraxis nicht bestatigt hat, so dass Zeichen eingetragen
worden sein kdnnen, die nach der heutigen Rechtsprechung mdglicherweise nicht
eintragbar waren. Darlber hinaus geben selbst Voreintragungen identischer Zei-
chen keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke, da
es sich bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit nicht um eine Ermessensentschei-
dung handelt (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 25).

Ob es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine unmittelbar beschreibende
Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz handelt, kann dahin-
gestellt bleiben, da die Eintragung hinsichtlich der streitgegenstandlichen Waren
und Dienstleistungen bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zu versagen
ist.

Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafur, dass die angemeldete Marke im Sinne
von 8 8 Abs. 3 MarkenG Unterscheidungskraft erlangt haben kénnte. Dass die
Anmelderin nach ihrem Vortrag den Ausdruck ,ORTHO-SYSTEMS" seit geraumer
Zeit verwendet und bei einer Google-Recherche die Firma des Anmelders zuerst
genannt wird, stellt noch keinen Hinweis darauf dar, dass die angemeldete Be-
zeichnung nicht als Sachangabe, sondern als Marke fir die angemeldeten streit-

gegenstandlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird.



Die Beschwerde war deshalb zuriickzuweisen.

Bayer Merzbach Eisenrauch

Na



