BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 56/05 Verkindet am
5. April 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 50 775

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 5. April 2007 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

Ecologic Legal

ist am 16. Oktober 2002 fiir die Dienstleistungen

.Klasse 35:

Im Bereich des Umweltrechts. Aufstellen von Kosten-Preis-Analy-
sen; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Com-
puterdatenbanken; Offentlichkeitsarbeit, Marktforschung; Erhe-
bung, Aufbereitung und Herausgabe von Statistiken.

Klasse 38:

Im Bereich des Umweltrechts: Sammeln, Liefern, Ubermitteln und
Bereithalten von Nachrichten und Informationen inkl. Bildern, Gra-
fiken, Tabellen mittels Computer und via Internet, auch in Form
von E-Mails, elektronischen Newslettern und Newsforen; Kommu-
nikation mit Hilfe von Computern, E-Mail- und Mailbox-Dienstleis-

tungen.



Klasse 41.:

Im Bereich des Umweltrechts: Gedruckte und elektronische Ver-
offentlichungen von Bichern, Schriften, Fachzeitschriften und
Newsletter in gedruckter und elektronischer Form; Herausgabe
von Texten Uber umweltrechtliche Entwicklungen und Entschei-
dungen; Organisation, Veranstaltung, Durchfihrung und Leitung
von Kongressen, Konferenzen, Seminaren und Workshops; ge-
druckte und digitale Aufbereitung von umweltrechtlichen For-
schungs- und Diskussionsergebnissen fiir die Offentlichkeit, Fach-
offentlichkeit und Entscheidungstrager in Wirtschaft und Politik zur
Forderung und Gestaltung politsicher Meinungs- und Entschei-

dungsprozesse.

Klasse 42:

Im Bereich des Umweltrechts: Wissenschaftliche Forschungen;
Erstellung von fachlichen Gutachten und Analysen, insbesondere
zu umweltrechtlichen Entwicklungen, internationalen Abkommen
und zu deren Umsetzung, internationalen Institutionen im Umwelt-
bereich; Gemeinnitzige rechtliche Beratung; Erstellen von wis-
senschaftlichen und journalistischen Texten Uber bedeutsame
umweltrechtliche Entwicklungen und Entscheidungen; Speiche-
rung und Bereitstellung von umweltrechtlichen Informationen wis-
senschaftlicher und journalistischer Art in Datenbanken; Bereit-
stellen von umweltrechtlichen Informationen wissenschatftlicher

und journalistischer Art im Internet.”
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Marke-

namts vom 17. November 2004 wurde die Anmeldung gemall 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG durch einen Prufer des gehobenen Dienstes zurickgewiesen.



Die angemeldete Marke sei eine Kombination aus den englischsprachigen Begrif-
fen ,Ecologic = ecological = dkologisch, umweltfreundlich“ und ,legal = rechtlich,
gesetzlich, legal“. Die angemeldete Wortkombination sei ohne weiteres im Sinne
von ,0kologischrechtlich, umweltfreundlich® verstandlich. In dieser Bedeutung
weise sie in Bezug auf alle beanspruchten Dienstleistungen einen beschreibenden
Sinn auf, namlich dass sie im Bereich des Umweltrechts angeboten und erbracht
wurden. Vor diesem Hintergrund séahen die angesprochenen Verkehrskreise in der
angemeldeten Bezeichnung lediglich einen schlagwortartigen, beschreibenden
Hinweis auf die Bestimmung und den Einsatzbereich der beanspruchten Dienst-
leistungen. Da die angemeldete Bezeichnung nicht unterscheidungskréftig sei,
konne dahingestellt bleiben, ob auch das Eintragungshindernis nach 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG bestehe. Der Hinweis der Anmelderin auf nach ihrer Meinung ver-
gleichbare Marken, fiihrten zu keiner anderen Beurteilung. Voreintragungen be-

grundeten keinen Rechtanspruch auf Eintragung.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 des DPMA vom
17. November 2004 aufzuheben.

Bei dem angemeldeten Zeichen handle sich um eine véllig sprachuniubliche Zu-
sammensetzung. Die Angabe ,ecologic” sei kein existierendes Wort und sei nicht
mit dem deutschen Wort ,6kologisch” gleichzusetzen, da die richtige Ubersetzung
»ecological” sei. Die angemeldete Bezeichnung sei als Firmenschlagwort gewahlt
worden, um es gerade von dem englischen Begriff ,ecological“ zu unterscheiden.
Die kinstliche Wortschdpfung bestehe aus dem Préfix ,eco” (,Haus" wie ,aus dem
Hause* als Anspielung auf die Einrichtung) und ,logic* (Lehre oder Logik mit Kon-
notation von Wissenschaft unter Ablehnung von ,Emotion®). Die Wortschopfung
transportiere damit in einzigartiger Weise, dass es sich bei dem Geschaftsbetrieb
um eine wissensbasiert arbeitende Einrichtung handle, die sich insofern von emo-

tional oder ideologisch motivierten Initiativen deutlich unterscheide. Die Angabe



~ecologic” sei fur sich gesehen schutzfahig. Doch selbst wenn der Verkehr ,ecolo-
gic* im Sinne von ,ecological* verstehen sollte, so wére die Zusammensetzung
von ,ecologic* und ,legal” fur ihn nicht rein beschreibend, da es diese Kombination
nicht gebe und der Verkehr sie auch nicht kenne. ,Umweltrecht” werde nicht mit
.ecological law" Ubersetzt, sondern vielmehr mit ,enviromental law". Die vom Erst-
prufer herangezogenen Internetausziige ergdben nichts anderes. Sie bezdgen
sich zum Teil auf die Anmelderin selbst oder es handle sich um Texte von Nicht-
muttersprachlern, die kein Mal3stab fur die korrekte Handhabung sein konnten. Es
bestehe auch kein Freihaltungsbedurfnis. Voreintragungen von Zeichen mit dem

Bestandteil ,legal” seien ein Indiz fur die Schutzfahigkeit.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die im Dezember 2004 eingelegte Beschwerde der Anmelderin gegen den von ei-
nem Prifer des gehobenen Dienstes erlassenen Beschluss der Markenstelle des
DPMA ist gemal’ 8 165 Abs. 4 MarkenG a. F. zulassig, hat aber in der Sache kei-
nen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlen-

den Unterscheidungskraft entgegen.

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 Dienst-
leistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu be-
urteilen, wobei auf die mutmaldliche Wahrnehmung eines durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fragli-

chen Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche
Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise fir die fraglichen Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Beg-
riffsinhalt zuordnen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Jedoch hat
der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Be-
deutung nicht Voraussetzung fiir die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist.
Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Grinden fehlen (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur fur
einen Teil der Dienstleistungen nicht schutzfahig ist, der unter die jeweiligen
Oberbegriffe fallt (vgl. BGH WRP 2002, 91 — AC).

Der Verkehr sieht in der Bezeichnung ,Ecologic Legal* hinsichtlich der angemel-

deten Dienstleistungen eine bloRe Sachbezeichnung.

.Ecologic” ist ein existierendes Wort der englischen Sprache und gleichbedeutend
mit dem Adjektiv ,ecological”, welches auf deutsch ,6kologisch” heif3t (vgl. Lan-
genscheidts Enzyklopadisches Worterbuch der englischen und deutschen Spra-
che, Teil | Englisch-Deutsch, Bd. 1 12. Aufl., S. 67; The Oxford English Dictionary



Second Edition Volume V 1989, 58; BPatG 25 W (pat) 174/95 Eco/ ECORO,
PAVIS PROMA, Knoll, 25 W (pat) 174/95; BPatG 27 W (pat) 159/01 ECOSTAR,
PAVIS PROMA, Brandt, 27 W (pat) 159/01). Die deutschen Verkehrskreise wer-
den dieses Wort auch in diesem Sinne verstehen, zumal ,ecologic* der deutschen
Ubersetzung klanglich noch naher steht als das gleichbedeutende Adjektiv ,ecolo-
gical“. Es kommt insoweit nicht darauf an, aus welchen Uberlegungen heraus die
Anmelderin die Bezeichnung angemeldet hat, oder welche weiteren Assoziationen
sie mit dem angemeldeten Zeichen verbindet. Es ist daher nicht entscheidungser-
heblich, wenn die Anmelderin vortragt, der Zeichenbestandteil ,Ecologic* bestehe
aus dem Prafix ,eco” (,Haus" wie ,aus dem Hause“ als Anspielung auf die Ein-
richtung) und ,logic* (Lehre oder Logik mit Konnotation von Wissenschaft unter
Ablehnung von ,Emotion*), selbst wenn diese Assoziationen der Anmelderin das

Motiv fur die vorliegende Anmeldung gewesen sein sollten.

Das englische Adjektiv ,legal* bedeutet ,juristisch®, ,gesetzlich®, ,rechtlich® und
wird auch von deutschen Verkehrskreisen verstanden, zumal es auch im Deut-
schen das Wort ,legal” gibt, so dass auch der weitere Bestandteil ,Legal“ der an-

gemeldeten Marke vom Verkehr als Sachangabe verstanden wird.

Es liegt daher nahe, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung dahingehend
versteht, dass die angemeldeten Dienstleistungen Fragen und Problemstellungen
im Bereich 6kologischer und rechtlicher Themen betreffen und diese zum Inhalt

und Gegenstand haben.

Die bloRe Zusammenstellung der beiden beschreibenden Sachangaben ,Ecologic”
und ,Legal“ begrindet keine Schutzfahigkeit. Im Allgemeinen bleibt die bloRe
Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, fir die die Eintragung beantragt wird, selbst be-
schreibend. Die bloRe Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme
einer ungewohnlichen Anderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer

Art, kann namlich nur zu einer Bezeichnung fuhren, die ausschlie3lich aus Zei-



chen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen
der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. (EuGH GRUR 2004,
680 Rdn. 39 - Biomild). Im angemeldeten Zeichen stehen zwei beschreibende
Sachangaben nebeneinander und stellen auch in ihrer Kombination eine be-
schreibende Angabe fiir die angemeldeten Dienstleistungen dar, da eine solche
auch aus der Aufzahlung bzw. Kombination der bei den Dienstleistungen malf3ge-
benden (hier 6kologischen und rechtlichen) Themenbereiche bestehen kann. Die
Aufzahlung von Adjektiven zur Beschreibung von Eigenschaften ist auch nicht
sprachuntypisch. Der Hinweis der Anmelderin, dass das deutsche Wort ,Umwelt-
recht* im Englischen mit ,enviromental law“ tGbersetzt werde und nicht mit ,Ecolo-
gic Legal“, fuhrt nicht zur Schutzfahigkeit der angemeldeten Bezeichnung. Die
Kombination der beiden Themenbereiche ,Ecologic* und ,Legal“ ist sogar noch
umfassender als das Thema ,Umweltrecht”, da es auch solche Sachbereiche ein-
schlief3t, die 6kologische und rechtliche Auswirkungen haben kénnen, ohne jedoch
Umweltrecht im engeren Sinne zu sein. Eine Schutzfahigkeit kdnnte auch nicht
darauf gegrindet werden, dass es noch Synonyme fir die Benennung einer
Sachangabe gibt (EuGH GRUR 2004, 680 Rdn. 42 - Biomild). Auch fur die Ver-
kehrskreise, die ,Ecologic Legal* mit ,Umweltrecht” Gbersetzen, ist die Unterschei-
dungskraft der angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, da diese Verkehrskreise
darin ebenfalls keine Marke, sondern eine Sachangabe sehen, selbst wenn im

Englischen ,Ecologic Legal” als Gesamtbegriff lexikalisch nicht nachweisbarer ist.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich in Verbindung mit allen ange-
meldeten Dienstleistungen um eine reine Sachangabe, denn die jeweiligen

Dienstleistungen beziehen sich alle auf den Bereich des Umweltrechts.

Die Dienstleistungen ,Aufstellen von Kosten-Preis-Analysen; Zusammenstellen
und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Offentlichkeitsarbeit,
Marktforschung; Erhebung, Aufbereitung und Herausgabe von Statistiken* kénnen
umweltrechtliche oder 6kologisch und rechtlich bedeutsame Daten betreffen, wéh-

rend es bei den Dienstleistungen ,Im Bereich des Umweltrechts: Sammelin, Lie-



fern, Ubermitteln und Bereithalten von Nachrichten und Informationen inkl. Bildern,
Grafiken, Tabellen mittels Computer und via Internet, auch in Form von E-Mails,
elektronischen Newslettern und Newsforen; Kommunikation mit Hilfe von Compu-
tern, E-Mail- und Mailbox-Dienstleistungen“ der Klasse 38 um Informationen hin-
sichtlich dieses Themenbereichs gehen kann. Die Dienstleistungen der Klasse 41,
»Im Bereich des Umweltrechts: Gedruckte und elektronische Verdffentlichungen
von Buchern, Schriften, Fachzeitschriften und Newsletter in gedruckter und elekt-
ronischer Form; Herausgabe von Texten Uber umweltrechtliche Entwicklungen
und Entscheidungen; Organisation, Veranstaltung, Durchfihrung und Leitung von
Kongressen, Konferenzen, Seminaren und Workshops; gedruckte und digitale
Aufbereitung von umweltrechtlichen Forschungs- und Diskussionsergebnissen fir
die Offentlichkeit, Fachoffentlichkeit und Entscheidungstrager in Wirtschaft und
Politik zur Férderung und Gestaltung politsicher Meinungs- und Entscheidungs-
prozesse” haben ebenso wie die Dienstleistungen der Klasse 42 ,Im Bereich des
Umweltrechts: Wissenschaftliche Forschungen; Erstellung von fachlichen Gut-
achten und Analysen, insbesondere zu umweltrechtlichen Entwicklungen, interna-
tionalen Abkommen und zu deren Umsetzung, internationalen Institutionen im
Umweltbereich; Gemeinnttzige rechtliche Beratung; Erstellen von wissenschatftli-
chen und journalistischen Texten Uber bedeutsame umweltrechtliche Entwicklun-
gen und Entscheidungen; Speicherung und Bereitstellung von umweltrechtlichen
Informationen wissenschatftlicher und journalistischer Art in Datenbanken; Bereit-
stellen von umweltrechtlichen Informationen wissenschaftlicher und journalisti-
scher Art im Internet* umweltrechtliche Themen zum Gegenstand, sodass auch
hierfur ,Ecologic Legal“ eine reine Sachangabe darstellt.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin sind Voreintragungen von Zeichen mit dem
Bestandteil ,legal“ kein Indiz fir die Schutzfahigkeit. Abgesehen davon, dass es
sich bei der Frage der Schutzfahigkeit von angemeldeten Marken nicht um eine
Ermessensfrage, sondern um eine Rechtsfrage handelt (Strébele/Hacker, Mar-
kengesetz, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 25), und daher aus Voreintragungen kein Rechtsan-

spruch auf Eintragung selbst einer identischen Marke hergeleitet werden kann,
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handelt es sich bei den in der Beschwerdebegriindung aufgefihrten Marken mit
dem Bestandteil ,legal“ (z. B. ,CF LEGAL & TAX", ,LEGAL Lights*, ,LS Legal Ser-
vices*) um andere Kombinationen, die mit der vorliegenden Aufzéhlung von ein-

schlagigen Sachangaben nicht ohne weiteres zu vergleichen sind.

Da das angemeldete Zeichen sich in einer beschreibenden Sachaussage uber In-
halt und Gegenstand der angemeldeten Dienstleistungen erschopft, dirfte auch
ein Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegenste-
hen. Da die Anmeldung aber bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zu-
rickzuweisen ist, kommt es darauf nicht mehr an, so dass dem nicht mehr néher

nachgegangen werden muss.

Die Beschwerde war zuriickzuweisen.

gez.

Unterschriften



