BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 59/06 Verkindet am
17. April 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 35 327.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 17. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 14. Juli 2003 die Wortmarke

Hausapotheke

fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 21,
25, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 42 und 44 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 27. Juli 2004 hat die Markenstelle fur Klasse 35 die Anmeldung
gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fir folgende Waren und Dienstleis-

tungen teilweise zuriickgewiesen:

.Seifen; Wattestédbchen (soweit in Klasse 3 enthalten), pharma-
zeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse sowie Praparate
fur die Gesundheitspflege; Pflaster, Verbandstoffe; Desinfektions-
mittel; Schwangerschaftsindikatoren soweit in Klasse 5 enthalten,
Kinderwundcremes, medizinische Seifen, innerlich und auf3erlich
anwendbare Tierarzneimittel, Kalk-, Mineral-, Vitaminpraparate fur
Tiere, Mauserhilfe, Tierinsektizide, Desinfektionsmittel fir Tiere,
Verbandstoffe, Verbandwatte, Zellstoffwatte, Verbandmull, Mull-
binden, ldealbinden, elastische Binden, Spezialbinden, Kompres-
sen, geflllte Verbandkasten, -taschen, -packchen, Mittel fur die
Krankenpflege und Wdchnerinnen soweit in Klasse 5 enthalten,
Mittel fur die medizinische Krankenpflege und die Heimpflege so-
weit in Klasse 5 enthalten, Starkungsprodukte (nicht Tonika) fur
medizinische Zwecke (soweit in Klasse 5 enthalten), Starkungs-
produkte in trockener oder flissiger Form fur medizinische Zwecke

(soweit in Klasse 5 enthalten); Druckereierzeugnisse, insbeson-



dere Bicher, Zeitungen, Kalender, Zeitschriften, Informations-
schriften, gedruckte Arbeitshilfen, wissenschaftliche, Publikationen
und gedruckte Werbemittel; Prifung und Zertifizierung von Apo-
theken, Marketing fir Apotheken; organisatorische und pharma-
zeutische Beratung der Apotheker, insbesondere im Bereich des
Apotheken- und Qualitatsmanagements und der Einfuhrung von
Apotheken- und Qualitatsmanagementsystemen; Vorratighaltung
und Abgabe von Arzneimitteln und apothekeniblichen Waren;
Herstellung und Prufung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und
sonstigen apothekeniblichen Waren; Herausgabe, Erstellung und
Veroffentlichung von Druckereierzeugnissen, insbesondere von
Bilchern, Zeitungen, Zeitschriften, Informationsschriften, gedruck-
ten Arbeitshilfen, wissenschaftlichen Publikationen, Werbemitteln
und von bespielten Bild-, Ton- und Datentragern sowie von Web-
sites im Internet; Vorbereitung und Durchfiihrung von Schulungs-
veranstaltungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen,
Seminaren, Workshops und Fachkongressen; Aufklarung, Infor-
mation und Beratung des Publikums und der Fachkreise, insbe-
sondere der Arzte, Uber die Zusammensetzung, Wirkungen, Arz-
neimittelrisiken, Dosierung und Anwendung von Arzneimitteln so-
wie Uber Messwerte von Blut- und Korperflissigkeiten sowie an-
dere pharmazeutische und medizinische Daten; Aufklarung, In-
formation und Beratung des Publikums und der Fachkreise, insbe-
sondere der Arzte tiber Medizinprodukte und sonstige apotheken-

Ubliche Waren, pharmazeutische Betreuung der Patienten®.

Ihre Entscheidung hat sie damit begrindet, dass die angemeldete Bezeichnung
.Hausapotheke® lexikalisch nachweisbar und leicht verstandlich sei. Es gebe nicht
nur Hausapotheken fir Menschen, sondern auch fur Haustiere. Die von der Zu-
rickweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen wirden dazu eingesetzt, um

Aufklarung und neuere Erkenntnisse im Zusammenhang mit einer Hausapotheke



zu vermitteln. Hierzu kénnten auch Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen durchgefihrt werden, die sich mit der Verwendung, den Inhalt und der Anord-
nung von Hausapotheken beschéftigten. Bei den Waren wirde es sich vornehm-
lich um Inhaltsstoffe einer solchen Hausapotheke handeln. Aufgrund ihres be-
schreibenden Charakters sei die Anmeldemarke nicht zur Herkunftsunterschei-
dung geeignet. Angesichts des Fehlens der Unterscheidungskraft konne die Frage
des Bestehens eines Freihaltungsbeduirfnisses dahingestellt bleiben.

Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder Erinnerung eingelegt. Im Laufe des
Erinnerungsverfahrens wurde ihm seitens der Markenstelle telefonisch in Aussicht
gestellt, dass bei einer Neufassung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses die
Erinnerung Erfolg haben kdnnte. Nach mehreren Beanstandungen durch die Mar-
kenstelle hat der Anmelder das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis wiederholt pra-

zisiert bzw. eingeschrankt und zuletzt wie folgt gefasst:

Mittel zum Entfernen von Flecken inklusive Rostentferner; Din-
gemittel fur Zimmer- und Balkonpflanzen, Blumenerde; Wasch-
und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel,
Parfumerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheits-
pflege, Haarwasser, Zahnputzmittel; Korperpuder, Korperlotions
und -cremes, Korpertle, Erfrischungsstifte, Erfrischungstiicher,
Haarentfernungsmittel, Ol-, Milch- und Cremebader, Schaumbad-
zusatze, Duschbader, Bade-Tabletten, Bade-Salze, Bade-Ex-
trakte, Haarwaschmittel (flissig, trocken, tonend), Haarfarben,
Haarsprays und -lacke, Haardle, Frisiermittel, Haarwasser, Haar-
kuren, Haarfestiger (klar und ténend), Mittel fir Schnellfrisuren,
Creme fur Haarspulungen und Mittel zum Wellen der Haare,
Zahncreme, Zahnpulver/medizinischer Kaugummi, Mundwaé&sser,
Mundsprays/Atemerfrischer, Gebissreinigungsmittel, Gebisshaft-
mittel, Gaumenschutzmittel, Mittel zur Intimpflege, Sprays fur Da-

men (soweit in Klasse 3 enthalten), Tuchlein, namlich getrankte



Tdchlein zur Intimpflege (soweit in Klasse 3 enthalten), Schaum,
Sprays fur Herren (soweit in Klasse 3 enthalten), Desodorantien
als Puder, Cremes, Stifte, Roller, Flussigkeiten, Sprays und An-
titranspirantia, Kinderseifen, Kinderpuder, Kinderpflegecremes,
Kinderdle, Kinderbadezusatze, Kindershampoos, Luxusseifen,
Feinseifen, Deo-Seifen, Mittel fur die pflegende Kosmetik (zum
Reinigen, Erfrischen, Beleben, Adstringieren, Nahren und Schut-
zen), Mittel gegen unreine Haut, Gesichtsmasken, Mittel fir die
Augenpflege, Gesichtspuder, Gesichtsstifte, Gesichts-Make-up
(Cremes/flussig/lkompakt), Rouge/blusher, Make-up fur die Beine,
Augenbrauen-Make-up, Lidschatten, Eyeliner, Eye-Make-up-Pin-
sel, Wimperntusche, kinstliche Wimpern, Augen-Make-up-Entfer-
ner, Lippenstifte, Konturenstifte, Lippenpomade, Lippenpinsel und
-tupfer, Mittel zur Erzeugung glanzender Lippen, Handcremelo-
tions, Nagellacke (Unterlacke und Uberlacke), Nagellack-Creme
und -Perllacke; Nagelcremes-Nagelole, Nagelharter, Nagellack-
entferner, Nagelhautentferner, kosmetische Mittel fur Herren,
namlich Pre-Shave-Lotions, After Shave-Lotions, Gesichtscremes
und -emulsionen, After Shave-Pflegemittel, Rasierseifen, Rasier-
cremes, Rasierschaum, Sonnenschutzmittel, n&mlich Sonnendle, -
cremes, -emulsionen, -gelees, -lotions, -sprays, after-sun-bath-
Mittel, Insektenschutzmittel, Selbstbraunungsmittel (Spray/Cre-
mes/Milch/Lotions); Kosmetikwatte, Mittel fur die Manikire und
Pedikire (soweit in Klasse 3 enthalten); Mittel fur die Damen-
hygiene soweit in Klasse5 enthalten, Tampons, Damen-
bindegtrtel, Monatshdschen, diatetische Lebensmittel zur Ge-
sundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spu-
renelementen, entweder einzeln oder in Kombination; Starke fur
diatetische und pharmazeutische Zwecke; Zahnfullmittel und Ab-
druckmassen fur zahnéarztliche Zwecke; Mittel zur Vertilgung von

Unkraut und schéadlichen Tieren; desinfizierende Schuhsprays,



Tabakentwdhnungsmittel, Mittel fur die Kinderhygiene soweit in
Klasse 5 enthalten, Textilwindeln, Windeleinlagen und Wegwerf-
windeln aus Stoff, Zellulose, Windelhdschen, Nahrungszusatze fir
Sauglinge und Kleinkinder, Nahr- und Milchzucker; Sauglings- und
Kleinkindernahrung auf Basis Getreide, Getreideerzeugnisse und
Starke in Form von Schleimen und Breien, Schleime, Griel3breie;
Milch-Fertigbreie ohne Zusatze, Sauglings- und Kleinkindernah-
rung auf Basis Getreide, Getreideerzeugnisse und Starke in ge-
trockneter Form, Sauglings- und Kleinkindernahrung auf Basis
Obst, Gemise, Fleisch und als Nasskonserve, Gemiuse-
safte/Fruchtsafte/Saftzubereitungen, Gemiusebreie ohne Zusatze
von Ei, Fleisch oder Fisch (auch fein pdriert); Obstbreie (fein pu-
riert), Fleischzubereitungen (puriert); Insektizide fur Pflanzen,
namlich flissige Emulsionskonzentrate, Spritzpulver, Staubemittel,
Insektizide, Saatgutpuder, Pflanzenspray, Winter- und Austriebs-
mittel, Schneckenkéder, Fungizide/Fungizid- und Insektizid-Wirk-
stoffkombinationen sowie Saatbeizmittel, Herbizide/Moos- und Al-
genvernichtungsmittel, Selektiv-Herbizide fir Getreide, Selektiv-
Herbizide fur Rasen, einschlie3lich Moosvernichtungsmittel, Se-
lektiv-Herbizide fur Sonderkulturen, Totalherbizide und Mittel zur
Algenbekampfung, Rodentizide, Mittel gegen Wildverbiss; Mittel
zur Schadlingsbekdmpfung in Gebauden, Haushaltsinsektizide,
Mottenmittel, Ameisenmittel insbesondere zur Anwendung in La-
gerraumen bzw. Stéllen, Aufzuchtmittel, Fernhaltemittel und Anti-
Triebmittel fur Tiere soweit in Klasse 5 enthalten, Zeckenschutz-
mittel/Abschreckmittel, Mittel fur die Tierpflege, namlich Tiersham-
poos/-seifen/-badezuséatze, Mittel fur die Fell- und Gefiederpflege
soweit in Klasse 5 enthalten, Sterilisationsmittel, Windeldesinfek-
tionsmittel, Diabetikerkost und -getranke, namlich Schokola-
den/Schokoladenerzeugnisse, Kuchen/Geback, Bonbons/sonstige

SuRwaren, alkoholfreie Diabetikergetranke, alkoholhaltige Diabeti-



kergetranke, Desserts, Schonkost, namlich Erzeugnisse auf Basis
Getreide und Leinsamen, Margarine/Fette/Ole, Diatnahrungsmittel
fur medizinische Zwecke in Form von Obst- und Gemisekonser-
ven, Suppen, Trockenmagermilch, Wurst/Brotaufstriche, Marme-
laden/Konfitiren/Gelees/Honig, Kleie, spezielle Vollkornkost,
Salze fur medizinische Zwecke (soweit in Klasse 5 enthalten),
Brotaufstriche (Pasteten), Desserts, Geback, Marmeladen/Konfi-
tiren/Gelees/Honig, Eiweil3-Konzentrate, = Schokoladen/Scho-
koladenerzeugnisse; Obst- und Gemusekonserven, Zuckeraus-
tauschstoffe, né&mlich Sorbit (mit Zusatz von Sufstoffen),
kinstliche Suf3stoffe, Diat-, Reform-, Diabetikernahrungsmittel ftr
medizinische Zwecke (soweit in Klasse 5 enthalten); Rasier-
klingen, Rasierpinsel, mechanische Rasierapparate, Kinder-
essgeschirr, Bestecke, Milchflaschen, Sauger, Manikir- und Pedi-
kuretuis (gefullt), Kdémme; Bander, Platten und sonstige Aufzeich-
nungstrager (soweit in Klasse 9 enthalten) zur Aufzeichnung von
Ton und Bild, einschlie3lich Videokassetten; bespielte Bild-, Ton-
und Datentrdger (ausgenommen solche, die sich inhaltlich mit
hauslichen Arzneimittelvorraten befassen); mit Daten und/oder
Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager aller Art;
Software; elektronische Datenverarbeitungsgerate und Drucker;
Nabelbinden/Nabelkompressen; orthopadische Erzeugnisse, or-
thopadische Schuhe, Gesundheitsschuhe, Einlagen und Fuf3stit-
zen; orthopadische Strumpfe und medizinische Leibbinden, Lau-
sekdmme; Druckereierzeugnisse (ausgenommen solche, die sich
inhaltlich mit hauslichen Arzneimittelvorraten befassen), insbeson-
dere Blucher, Zeitungen, Kalender, Zeitschriften, Informations-
schriften, gedruckte Arbeitshilfen, wissenschaftliche Publikationen
und gedruckte Werbemittel; Abschminktlicher aus Papier, Zell-
stofftaschentlicher, Toilettenpapier; Tierkdmme/-bursten/-striegel;

diatetische Lebensmittel oder Nahrungsergdnzungsmittel fur



nichtmedizinische Zwecke auf Basis von Eiwei3en, Fetten, Fett-
sauren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenele-
menten, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in
Klasse 29 enthalten; diatetische Nahrungsmittel (Schlankheitskost
und —getranke), nicht fur medizinische Zwecke, auf der Basis von
Proteinen und in Form von Suppen und Fertiggerich-
ten/Kompaktmabhlzeiten; diatetische Lebensmittel oder Nahrungs-
erganzungsmittel fur nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von
Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mine-
ralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombina-
tion, soweit in Klasse 30 enthalten; diatetische Nahrungsmittel
(Schlankheitskost und -getranke), nicht fir medizinische Zwecke,
auf der Basis von Kohlehydraten und in Form von Suppen und
Fertiggerichten/Kompaktmahlzeiten; Diabetikerkost und -getréanke,
namlich Marmeladen/Konfitiren/Gelees/Honig, Obst- und Gemu-
sekonserven; Kindernahrungsmittel (soweit in Klasse 30 enthal-
ten), Fertigmilchnahrung (in Pulverform, fllissig, konzentriert), Heil-
und Spezialnahrungen (soweit in Klasse 30 enthalten), Diat- und
Reformnahrungsmittel (soweit in Klasse 30 enthalten), Kuchen,
Geback, Bonbons/sonstige Sufwaren, Desserts, Schonkost, nam-
lich Erzeugnisse auf Basis Getreide und Leinsamen, Salze,
Schlankheitskost und Getranke, namlich Erzeugnisse auf Getrei-
debasis, Desserts, Geback, Schokoladen/Schokoladenerzeug-
nisse, Traubenzucker, Fruktose und natirliche Suf3stoffe; Diat-
getranke (nicht Diabetikergetranke), néamlich Fruchtsafte, Ge-
museséfte, Tafelwasser, Didtkaffee, alkoholfreie Getréanke, nam-

lich Fruchtsafte, Gemusesafte, Mineral- und Tafelwasser;

Werbung und Offentlichkeitsarbeit; Entwicklung von Programmen
fur die Offentlichkeitsarbeit (public relations) zum Zwecke der

Kundenbetreuung (soweit in Klasse 35 enthalten); Entwicklung



von Marketingprogrammen (Absatzforschung) zum Zwecke der
Kundenbetreuung; umweltanalytische Untersuchungen; elektroni-
sche Speicherung personlicher, pharmazeutischer, medizinischer
Daten Dritter auf maschinenlesbaren Datentragern; Systematisie-
ren personlicher, pharmazeutischer, medizinischer Daten Dritter in
Computerdatenbanken auf maschinenlesbaren Datentragern; me-
dizinische und apothekenibliche Untersuchungen zur Bestim-
mung von Korperfunktionen und -zustanden; Gesundheitspflege
und Gesundheitsberatung;

Marketing fur Apotheken, organisatorische und pharmazeutische
Beratung der Apotheker, insbesondere im Bereich des Apotheken-
und Qualitatsmanagements und der Einfihrung von Apotheken-
und Qualitatsmanagementsystemen; Lagerung von Arzneimitteln
und apothekeniblichen Waren; vorgenannte Dienstleistungen
ausgenommen solcher Dienstleistungen, die sich inhaltlich mit

hauslichen Arzneimittelvorraten befassen;

Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und sonstigen
apothekeniblichen Waren im Auftrag Dritter, vorgenannte Dienst-
leistungen ausgenommen solcher Dienstleistungen, die sich in-

haltlich mit hduslichen Arzneimittelvorraten befassen;

Herausgabe und Verdffentlichung von Druckereierzeugnissen,
insbesondere von Blchern, Zeitungen, Zeitschriften, Informations-
schriften, gedruckten Arbeitshilfen, wissenschaftlichen Publikatio-
nen, Werbemitteln, auch in elektronischer Form und im Internet;
Vorbereitung und Durchfihrung von Schulungsveranstaltungen,
Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Seminaren,
Workshops und Fachkongressen; vorgenannte Dienstleistungen
ausgenommen solcher Dienstleistungen, die sich inhaltlich mit

hauslichen Arzneimittelvorraten befassen;
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Qualitatsprafung und Zertifizierung von Apotheken; Qualitatspri-
fung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und sonstigen apothe-
kenlblichen Waren; Erstellung von Websites im Internet; vorge-
nannte Dienstleistungen ausgenommen solche Dienstleistungen,

die sich inhaltlich mit hauslichen Arzneimittelvorraten befassen;

Aufklarung, Information und Beratung des Publikums und der
Fachkreise, insbesondere der Arzte, tiber die Zusammensetzung,
Wirkungen, Arzneimittelrisiken, Dosierung und Anwendung von
Arzneimitteln sowie Uber Messwerte von Blut- und Koérperflissig-
keiten sowie andere pharmazeutische und medizinische Daten;
Aufklarung, Information und Beratung des Publikums und der
Fachkreise, insbesondere der Arzte uber Medizinprodukte und
sonstige apothekenubliche Waren; pharmazeutische Betreuung
der Patienten; Entwicklung von Programmen fir die pharmazeuti-
sche Betreuung von Apothekenkunden (soweit in Klasse 44 ent-
halten); vorgenannte Dienstleistungen ausgenommen solcher
Dienstleistungen, die sich inhaltlich mit hduslichen Arzneimittelvor-
raten befassen.

Nach Zahlung einer weiteren Klassengebuhr, die durch die Klarung des Waren-
/Dienstleistungsverzeichnisses angefallen ist, hat die Markenstelle die Schutzfa-
higkeit der Marke mit der Begrindung, sie weise auf eine Apotheke der Wahl im
Sinne einer Stammapotheke hin, erneut beanstandet. Diese Bedeutung sei durch
die Gesundheitsreform nunmehr in das Bewusstsein der angesprochenen Ver-

kehrskreise gelangt.

Mit Beschluss vom 8. Mérz 2006 hat die Markenstelle die Erinnerung wegen Be-
stehens eines Freihaltungsbedurfnisses und Fehlens der Unterscheidungskraft
zuruckgewiesen. Hierzu hat sie ausgefuhrt, dass sie fur einen Teil der zuriickge-

wiesenen und im beschrankten Verzeichnis nicht mehr enthaltenen Waren ge-
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genstandslos sei. Hinsichtlich der tbrigen von der Zuriickweisung betroffenen Wa-
ren und Dienstleistungen stiinden aus den im Erstpriferbeschluss genannten
Grinden der Eintragung der Marke die Schutzhindernisse gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG entgegen. Darlber hinaus gebe es hinreichende Anhaltspunkte
daflr, dass die Bezeichnung ,Hausapotheke" Uber seine urspriingliche Bedeutung
hinaus eine Begriffserweiterung im Sinne von ,Apotheke nach Wahl* oder
~stammapotheke“ erfahren habe. Hierbei komme es nicht auf die lexikalisch
nachweisbare Bedeutung, den Umfang der Verwendung in der deutschen Sprache
oder den Umstand, dass der Anmelder den Begriff geschaffen habe, an. Das ge-
genstandliche Zeichen stelle - wie u. a. an Begriffen ,Hausarzt”, ,Hauswein® oder
.Hausmarke" deutlich werde - in syntaktischer oder semantischer Hinsicht keine
ungewdhnliche Wortkombination dar. Mit der Bezeichnung ,Hausapotheke” solle
eine engere Bindung des Patienten an ,seine* Apotheke erreicht werden. Fir ihn
biete eine Hausapotheke eine optimale Beratung, da alle notwendigen Informatio-
nen an einer Stelle zusammenflieBen wirden. Im Ubrigen sei der verwendete
Disclaimer ,ausgenommen solche Waren/Dienstleistungen, die sich inhaltlich mit
hauslichen Arzneimittelvorraten befassen” unzulassig. Sowohl nach der europai-
schen (unter Verweis auf EUGH GRUR Int. 2004, 500 - Postkantoor) als auch der
deutschen Rechtsprechung sei eine Beschrdnkung nur dann wirksam, wenn sie
nach der gattungsmafligen Art oder Zweckbestimmung der Waren oder Dienst-
leistungen den Schutzbereich der Marke begrenze. Dies sei vorliegend jedoch
nicht der Fall, da die gegenstandlichen Waren und Dienstleistungen weiterhin un-
verandert ihrer jeweiligen Gattung zuzurechnen seien. So wirden hausliche Arz-
neimittelvorrate keinen eigenen abgrenzbaren Bereich bilden. Damit beschreibe
die Anmeldemarke den Inhalt, den Gegenstand und die thematische Ausrichtung

der verbliebenen zurtickgewiesenen Waren und Dienstleistungen.

Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, mit der er

beantragt,
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die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 35 vom 27. Juli 2004
und vom 8. Mérz 2006 aufzuheben, soweit die Anmeldung zu-

rickgewiesen worden ist.

Zur Begrindung tragt er vor, dass die Beschrankung des Waren-/Dienst-
leistungsverzeichnisses im Einvernehmen mit der Markenstelle erfolgt und
zulassig sei. Im Gegensatz zum gegenstandlichen Ausnahmevermerk sei der der
Postkantoor-Entscheidung zugrunde liegende auf3erst vage und unbestimmt ge-
wesen. Zudem sei der Anmelder an die Spezifizierung des Waren-/Dienst-
leistungsverzeichnisses gebunden. Auch gewéhrleiste § 23 Nr. 2 MarkenG eine
beschreibende Verwendung des Zeichens ,Hausapotheke®. Dartber hinaus weise
es lediglich die Bedeutung ,hauslicher Arzneimittelvorrat®, nicht jedoch ,Apotheke
nach Wahl* bzw. ,Stammapotheke“ auf. Auch wenn von der Interpretation der
Anmeldemarke im Sinne von u. a. ,Hausarzt* oder ,Hauslieferant” ausgegangen
werde, so beschriebe sie lediglich ein Unternehmen, nicht jedoch ein Konzept.
Dies ergebe sich auch aus den von der Markenstelle angefiihrten Belegen. Eine
Hausapotheke sei dann allenfalls ein Unternehmen, das das von dem Be-
schwerdefiihrer kreierte Konzept umsetze. Belege fiir eine beschreibende Ver-
wendung als auch flr das Bestehen eines zukiinftigen Freihaltungsbedirfnisses
habe die Markenstelle somit nicht vorgelegt. Des Weiteren besage der Zeichenbe-
standteil ,Haus" im hier relevanten Zusammenhang fur sich allein betrachtet nichts
aus und ergebe erst durch die Zusammenfiigung mit dem weiteren Element den
von der Markenstelle angefihrten Sinn. Lexikalisch sei lediglich die Bedeutung
-hauslicher Arzneimittelvorrat® nachweisbar. Aus den Belegen der Markenstelle
ergebe sich ansonsten, dass mit dem Wort ,Hausapotheke” ein von dem Be-
schwerdefiihrer entwickeltes Versorgungs- und Serviceprogramm gekennzeichnet
werde. Etwaige Zweifel, ob ein Zeichen beschreibend oder kennzeichnend ver-
wendet werde, gingen zu Lasten des Deutschen Patent- und Markenamts (unter
Verweis auf BGH GRUR 1993, 744 - MICRO CHANNEL). Auch bestehe kein un-
mittelbarer sachlicher Bezug zwischen dem Zeichen und den Merkmalen der ge-

genstandlichen Waren und Dienstleistungen, zumal einige von ihnen lediglich ge-
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genuber Fachkreisen, nicht jedoch gegeniber den Patienten erbracht wirden.
Demzufolge kobnne der Marke kein im Vordergrund stehender beschreibender
Sinngehalt zugeordnet werden, so dass ihr die erforderliche Hinweisfunktion nicht
fehle.

Der Senat hat den Anmelder mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung unter
Ubersendung der ermittelten Unterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Er-

folgsaussichten der Beschwerde hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der

mundlichen Verhandlung Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht begrtindet.

1. Seitens der Markenstelle liegt ein Verstol3 gegen das Gebot des rechtlichen
Gehors vor, der zwischenzeitlich jedoch geheilt ist.

In dem Beanstandungsbescheid vom 29. August 2003 ist die Ware ,Schwanger-
schaftsindikatoren soweit in Klasse 5 enthalten” nicht erwahnt. Sie ist jedoch von
der Teilzuriickweisung des Erstpriferbeschlusses vom 27. Juli 2004 mit umfasst.
Dem Anmelder wurde somit insoweit entgegen 8§ 59 Abs. 2 MarkenG vorab keine

Gelegenheit gegeben, sich hierzu zu aulRern.

Im Rahmen des Erinnerungs- als auch des Beschwerdeverfahrens und insbeson-
dere in der mundlichen Verhandlung vom 17. April 2007 hat der anwaltliche Ver-
treter des Beschwerdefiihrers den Verstol3 gegen 8 59 Abs. 2 MarkenG jedoch
nicht geltend gemacht, obwohl er bei einem Vergleich des Tenors des Beschlus-

ses vom 27.Juli 2004 mit den Ausfuhrungen in dem Beanstandungsbescheid
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29. August 2003 ohne weiteres zu erkennen gewesen ware. Der Beschwerdefiih-
rer hat angesichts der Entscheidung des Erstprifers sogar auf die Ware ,,Schwan-
gerschaftsindikatoren soweit in Klasse 5 enthalten* ohne weitere Ausfuhrungen

zur Verletzung des Gebots des rechtlichen Gehors verzichtet.

Entsprechend dem Rechtsgedanken des 8§ 295 Abs. 1 ZPO kann die Verletzung
einer das Verfahren betreffenden Vorschrift nicht mehr geltend werden, wenn die
Partei den Mangel nicht rtgt, obgleich ihr der Mangel bekannt war oder bekannt
sein musste. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die AuRerung bewusst oder
aus Nachlassigkeit unterlassen wurde (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 27. Auflage,
Einl I 41)). Eine Rechtspflicht des Gerichts, auf den Verstol3 und die Rigemdglich-
keit hinzuweisen, besteht nicht (vgl. auch BGH VersR 1985, 767). Aufgrund der
somit eingetretenen Heilung des Verfahrensversto3es sieht der Senat von einer

Zuruckverweisung gemal 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab.

Dessen ungeachtet wird die Markenstelle zukinftig darauf zu achten haben, dass

eine Zurickweisung nur im Umfang der zuvor erfolgten Beanstandung erfolgt.

2. Bei der Prufung der Schutzfahigkeit der Anmeldemarke ist von folgenden Wa-

ren/Dienstleistungen auszugehen:

,oruckereierzeugnisse, insbesondere Bicher, Zeitungen, Kalen-
der, Zeitschriften, Informationsschriften, gedruckte Arbeitshilfen,

wissenschaftliche Publikationen und gedruckte Werbemittel;

Marketing fur Apotheken, organisatorische und pharmazeutische
Beratung der Apotheker, insbesondere im Bereich des Apotheken-
und Qualitatsmanagements und der Einfuhrung von Apotheken-
und Qualitatsmanagementsystemen; Lagerung von Arzneimitteln

und apothekenulblichen Waren;
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Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und sonstigen

apothekenublichen Waren im Auftrag Dritter;

Herausgabe und Verodffentlichung von Druckereierzeugnissen,
insbesondere von Blchern, Zeitungen, Zeitschriften, Informations-
schriften, gedruckten Arbeitshilfen, wissenschaftlichen Publikatio-
nen, Werbemitteln, auch in elektronischer Form und im Internet;
Vorbereitung und Durchfihrung von Schulungsveranstaltungen,
Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Seminaren,

Workshops und Fachkongressen,;

Qualitatsprafung und Zertifizierung von Apotheken; Qualitatspri-
fung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und sonstigen apothe-

kenublichen Waren; Erstellung von Websites im Internet;

Aufklarung, Information und Beratung des Publikums und der
Fachkreise, insbesondere der Arzte, tiber die Zusammensetzung,
Wirkungen, Arzneimittelrisiken, Dosierung und Anwendung von
Arzneimitteln sowie Uber Messwerte von Blut- und Koérperflissig-
keiten sowie andere pharmazeutische und medizinische Daten;
Aufklarung, Information und Beratung des Publikums und der
Fachkreise, insbesondere der Arzte uber Medizinprodukte und
sonstige apothekenubliche Waren; pharmazeutische Betreuung
der Patienten®.

a) Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind aufgrund des Verbots der ,refor-
matio in peius” (vgl. hierzu BGH GRUR 1984 870 - Schweil3pistolenstromdiise II)
die von der Zurtickweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen. Von diesen
hat der Beschwerdefiihrer folgende wirksam ausgenommen (8 39 Abs. 1 Mar-

kenG), so dass sie nicht weiter zu bericksichtigen sind:
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.Seifen; Wattestdbchen (soweit in Klasse 3 enthalten); pharma-
zeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse sowie Praparate
fur die Gesundheitspflege; Pflaster, Verbandstoffe; Desinfektions-
mittel; Schwangerschaftsindikatoren soweit in Klasse 5 enthalten,
Kinderwundcremes, medizinische Seifen; innerlich und auferlich
anwendbare Tierarzneimittel, Kalk-, Mineral-, Vitaminpraparate fur
Tiere, Mauserhilfe, Tierinsektizide, Desinfektionsmittel fir Tiere,
Verbandstoffe, Verbandwatte, Zellstoffwatte, Verbandmull, Mull-
binden, ldealbinden, elastische Binden, Spezialbinden, Kompres-
sen, geflllte Verbandkasten, -taschen, -packchen, Mittel fur die
Krankenpflege und Waochnerinnen soweit in Klasse 5 enthalten,
Mittel fur die medizinische Krankenpflege und die Heimpflege so-
weit in Klasse 05 enthalten; Starkungsprodukte (nicht Tonika) far
medizinische Zwecke (soweit in Klasse 5 enthalten), Starkungs-
produkte in trockener oder flissiger Form fur medizinische Zwecke

(soweit in Klasse 5 enthalten)*.

b) Bei den dbrigen im Tenor des Beschlusses vom 27. Juli 2004 genannten
Waren und Dienstleistungen hat der Beschwerdefiihrer zum einen zul&ssige
Prazisierungen vorgenommen. Zum anderen hat er jedoch samtliche Waren und
Dienstleistungen durch Zusatze im Sinne von ,ausgenommen solcher, die sich
inhaltlich mit hauslichen Arzneimittelvorraten befassen“ eingeschrankt, die

allerdings keine Bericksichtigung finden kdnnen.

Ausnahmevermerke, die lediglich darauf angelegt sind, dass die fraglichen Waren
und Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht mehr aufweisen, das durch
die Marke ausdricklich benannt ist, kommt keine entscheidungserhebliche
Bedeutung zu (vgl. EUGH, a. a. O. - Postkantoor). Damit sind Falle umfasst, in
denen der Schutzgegenstand der urspringlich angemeldeten Marke durch die

~Einschrankung“ keine wirtschaftlich nachvollziehbare und damit rechtlich rele-
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vante Reduzierung erfahrt (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 8§ 8,
Rdnr. 207).

Vorliegend dient der Disclaimer nur dazu, das von dem Erstprifer angenommene
Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft zu beseitigen. Er ist sach-
lich jedoch nicht begriindet, da alle oben unter 2.) einleitend genannten Waren
und Dienstleistungen mit einer Hausapotheke im Sinne eines hauslichen Medizin-
schranks, in dem haufig benutzte Medikamente gelagert werden (vgl. ,Wikipedia“
unter ,http://de.wikipedia.org/wiki/Hausapotheke®), in engem sachlichen Zusam-
menhang stehen (vgl. unten 3. a)). Dieser ist durch den Zweck der Waren und
Dienstleistungen nahe gelegt und kann angesichts der fur den Verkehr maf3gebli-

chen objektiven Kriterien nicht beseitigt werden.

Es kommt auch nicht darauf an, ob die Ausnahmevermerke - wie insbesondere die
in der Vorakte enthaltenen Telefonvermerke nahe legen - eventuell erst nach
Rucksprache mit der Markenstelle seitens des Beschwerdeflhrers eingefigt wur-
den. Zwar sollte einem Anmelder erst dann die Eintragung in Aussicht gestellt
werden, wenn die konkret beabsichtigte Anderung des Waren-/Dienst-
leistungsverzeichnisses abschlielRend gepruft ist. Allerdings ist vorliegend kein
Vertrauenstatbestand geschaffen worden, der es ausschlieRen wirde, die
Zulassigkeit der Ausnahmevermerke zu prifen. Es liegt allein im Verantwortungs-
bereich des Anmelders, inwieweit er das Verzeichnis gemaf § 39 Abs. 1 MarkenG
einschrankt.

Auf die Frage, ob mit den Ausnahmevermerken ggf. eine ersichtliche Tau-
schungsgefahr und damit ein neues Schutzhindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 4i. V. m. § 37

Abs. 3 MarkenG) verbunden ist, kommt es somit nicht an.

3. Die Anmeldemarke ist bezuglich der verbliebenen zuriickgewiesenen Waren
und Dienstleistungen nicht ausreichend unterscheidungskraftig, so dass ihrer Ein-

tragung das Schutzhindernis gemal3 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.
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Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren
und Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise
zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-
standigen Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen abzustellen
ist. Kann einer Wortmarke ein fur die fraglichen Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder
handelt es sich sonst um ein gebréuchliches Wort der deutschen Sprache oder
einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsachlicher An-
halt daftr, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003,
1050, 1051 - Cityservice).

a) Die Anmeldemarke weist zum einen auf den Gegenstand und die Bestimmung
der gegenstandlichen Waren und Dienstleistungen hin. So werden in Druckereier-
zeugnissen auch Beitrage zu einem hauslichen Medizinschrank verdoffentlicht.
Marketing, Beratung, Lagerung und Herstellung kénnen sich auf Arzneimittel be-
ziehen, die Bestandteil einer Hausapotheke sind. Ebenso umfassen Schulungs-,
Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Seminare, Workshops und Fach-
kongresse Themen zu einem hauslichen Arzneimittelvorrat. Qualitatsprifung und
Zertifizierung betrifft sowohl Apotheken, mit deren Hilfe eine Hausapotheke aus-
gestattet wird, als auch den Inhalt des hauslichen Arzneimittelschrankes. Die Er-
stellung von Websites im Internet dient der Prasentation von Arzneimitteln, die
laufend zuhause vorratig gehalten werden sollten. SchlieBlich kann Aufklarung,
Information und Beratung den Inhalt einer Hausapotheke zum Gegenstand haben.
Im Rahmen der pharmazeutischen Betreuung von Patienten werden auch Arznei-

mittel vorgestellt und erlautert, die zuhause vorratig gehalten werden sollten.

b) Zum anderen wird das angemeldete Zeichen -wie der Erinnerungsprufer
zutreffend ausgefuhrt hat - im Verkehr auch im Sinne von ,persénliche Apotheke*

verwendet. Eine Hausapotheke hat den Uberblick tber die komplette Medikation
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und erkennt eventuelle Risiken oder Fehldosierungen (vgl. ,apotheken.de“ unter
~http:/lmwww.apotheken.de/popup.php”). Neben diesem Arzneimittel-Service wer-
den ein Bonus-, Check-up- und ein Home-Service als auch pharmazeutisches
Management angeboten (vgl. ,BARMER" unter ,http://www.barmer.de/bar-
mer/web/Portale/Versichertenportal/Leistungen 20und 20B...“; ,hausapotheke” un-
ter ,http://www.bkk-hausapotheke.de/start/main.php“ und ,http://www.linda.de-
/hausapotheken/hausapotheke/index.htm®). Hierbei handelt es sich entgegen der
Auffassung des Beschwerdefilhrers um ein Konzept, das von den Deutschen
Apothekenverbanden ausdrticklich als ,Hausapothekenkonzept® beworben wird
(vgl. ,Hausapotheke® unter ,http://www.abda.de/hausapotheke.html*). Wie das
Wort ,Hausarzt® lasst sich demzufolge auch der Begriff ,Hausapotheker*
nachweisen  (vgl. ,Hausarztapotheke" unter  http://www.aok.de/bra/rd-
/155518.htm"). Eine kennzeichnende Verwendung im Verkehr konnte abweichend
von dem zitierten Fall ,MICRO CHANNEL" (BGH, a. a. O.) nicht nachgewiesen
werden und liegt angesichts des klar beschreibenden Sinngehalts der
Anmeldemarke auch nicht nahe. Sie bringt lediglich zum Ausdruck, dass die
einleitend unter 2.) genannten Waren und Dienstleistungen der Forderung der
personlichen Bindung des Patienten an eine bestimmte Apotheke, seiner

Betreuung und insbesondere seiner pharmazeutischen Versorgung dienen.

Die Tatsache, dass der Begriff ,Hausapotheke” im Sinne eines Hausapotheken-
konzepts lexikalisch nicht nachweisbar ist, begriindet nicht die Schutzfahigkeit des
gegenstandlichen Zeichens. Die Neuheit einer Marke stellt weder eine unabding-
bare Voraussetzung fir deren Eintragungsfahigkeit dar, noch begriindet sie fur
sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Strébele/Hacker,
a. a. O., 88, Rdnr. 89). Auch der Hinweis des Beschwerdefuhrers auf § 23 Nr. 2
MarkenG fuhrt zu keinem anderen Ergebnis, da die Mdglichkeit der freien Ver-
wendbarkeit (unter dem Gesichtspunkt des Freihaltungsbeduirfnisses) im Rahmen
des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entscheidungserheblich ist.
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Schliel3lich zwingen auch die von dem Beschwerdeflihrer geltend gemachten Vor-
eintragungen zu keiner anderen Sichtweise. Sie sind mit vorliegender Anmeldung
nicht vergleichbar. Schliel3lich kommt selbst unter Bertcksichtigung des Grund-
satzes des Vertrauensschutzes, der Gleichbehandlung oder einer einheitlichen
Verwaltungspraxis Voreintragungen allgemein keine Bindungswirkung zu (vgl.
BPatG MarkenR 2007, 88 - Papaya).

4. Ob das gegenstandliche Zeichen dartber hinaus eine freihaltungsbedurftige

Angabe im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, kann folglich dahinge-

stellt bleiben.

Die Beschwerde war demnach zuriickzuweisen.

gez.

Unterschriften



