29 W (pat) 166/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 306 43 373
(Loschungsverfahren S 149/09)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Februar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kortge
und die Richterin am Landgericht Uhimann
beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

28. April 2010 wird aufgehoben.

Grinde

Die Beschwerdefiihrerin ist Inhaberin der Wortmarke 306 43 373

estatements



die am 12. Juli 2006 angemeldet und am 19. Marz 2007 in das Markenregister fur

die Waren der

Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, insbesondere Magazine, Kataloge, Bro-

schiren und Bicher

eingetragen worden ist.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin hat am 18. Mai 2009 Antrag auf
Loschung der Marke gemal3 8§ 50 MarkenG i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Mar-
kenG gestellt.

Sie ist der Auffassung, der Marke fehle die Unterscheidungskraft. Der Begriff habe
die Bedeutung "elektronisches Statement" und sei daher naheliegend fur elek-
tronische Zeitschriften und elektronische Dokumente, die Statements enthielten.
Da das Wort Statement auch im Deutschen gebrauchlich sei, sei das Zeichen
auch fur gedruckte Magazine naheliegend, da diese immer Statements enthielten.
Auch Druckerzeugnisse kénnten elektronische Statements zum Inhalt haben. Die
Markeninhaberin veroffentliche ihr unter der Marke erscheinendes Magazin auch
elektronisch. Die Anmelderin habe die Worte estate und statement zu einem
einheitlichen Zeichen verschmolzen. Das englische Wort estate sei dem Verkehr
in seiner Bedeutung als Grundbesitz von "real estate" her bekannt. Das Zeichen
enthalte daher eine Aussage Uber den Inhalt der Zeitschriften und Magazine, nam-
lich Immobiliendienstleistungen. Der Verkehr nehme es nicht als betrieblichen Her-
kunftshinweis wahr. Da der Begriff "estatements” auch rein beschreibend sei, sei

er freihaltebedurftig.

Die Marke ist durch Beschluss des DPMA vom 28. April 2010 wegen fehlender
Unterscheidungskraft gemanR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geléscht worden.



Das DPMA hat ausgefiihrt, die Begriffsbildung "estatements” sei zwar in deutsch-
oder englischsprachigen Lexika nicht ermittelbar, werde aber in unterschiedlicher
Schreibweise "E-Statements"”, "e-Statements"”, "eStatements"”, "Estatements”, ES-
TATEMENTS verwendet. Sie werde entweder ausgehend von dem englischen
Wort "Statement” in der Bedeutung "elektronische Verbreitung einer Erklarung”
verstanden oder weise ausgehend von dem englischen Begriff "Estate” (Vermo-
gen, Besitz, Grundstick) auf den Immobiliensektor hin. In beiden Bedeutungen sei
der Begriff eine fachbegriffsdhnliche Sachangabe, die bei Anbringung auf Dru-
ckereizeugnissen ohne weiteres als titelartiger Hinweis auf deren Inhalt verstan-
den werde. Als inhaltsbezogene Angabe sei er weder im Zeitpunkt der Eintragung
als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet gewesen, noch sei er im Zeitpunkt der

Loschungsentscheidung hierzu geeignet.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie sinn-

gemal beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 28. April 2010 aufzuheben.

Sie tragt vor, der Loschungsantrag sei unbegriindet, da der Marke keine absoluten
Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstinden.

Es handele sich bei der Marke um ein Fantasiewort, dem ein fir die Warengruppe
beschreibender Inhalt nicht zukomme. Die Begriffe "estate" und "statements"
gingen ineinander Uber, so dass ein neues und originelles Kunstwort entstanden

sei.

Soweit der Anfangsbuchstabe "e" mit elektronisch gleichgesetzt werde, sei er fir
die Gruppe Druckereierzeugnisse nicht beschreibend, da elektronische
Statements gerade nicht in Druckform erschienen und von der Gruppe 16 nicht

erfasst seien.



Auch Immobilienkreise, die mit den entsprechenden Fachausdricken vertraut
seien, ndhmen das Zeichen nicht in seinen Einzelteilen wahr, sondern in seiner
Gesamtheit als Wortneubildung und konnten den Bezug zu estate nicht ohne
langere Uberlegung erkennen. Der Begriff sei insbesondere wegen des letzten
Buchstaben "s" ungewdhnlich, da zwar "estatement" einen fachbezogenen Inhalt
haben konne, nicht aber die Pluralform "estatements”, da diese nicht gebrauchlich
sei. Der Begriff sei nicht sofort verstandlich, sondern mehrdeutig und interpretati-
onsbedurftig. Er werde vom Publikum nicht als Aneinanderreihung von Einzelbe-
griffen, sondern in seiner Gesamtheit als Wortneubildung verstanden. Er sei zu
unbestimmt, um beschreibend zu wirken. Deshalb fehle auch das Freihaltebeddrf-
nis gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Zur Begriindung bezieht sie sich auf ihren Vortrag im Amtsverfahren.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist gemal} 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassig und begrindet.
Die Loschung der Eintragung war rechtswidrig, da der angegriffenen Marke keine

Schutzhindernisse entgegenstehen.

Nach 8§ 50 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu l6schen, wenn sie entgegen § 8
MarkenG eingetragen worden ist und Eintragungshindernisse noch im Zeitpunkt
der Entscheidung Uber die Beschwerde fortbestehen (8 50 Abs.2 Satz 1 Mar-
kenG).



Dies ist hier nicht der Fall.

1. Die Marke war bei Eintragung im Jahr 2007 unterscheidungskraftig im Sinne
von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die
einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Un-
terscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehen-
den Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen
somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGH GRUR
2010, 825, 826 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis 1l; GRUR 2006, 850,
854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2008, 608, 611
Rdnr. 66 f. - EUROHYPO). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen zu gewahrleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterschei-
dungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist ein grofRRzlgiger
Maflstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden (BGH
a.a. 0. - FUSSBALL WM 2006; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis I,
GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 - STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 - Willkom-
men im Leben; 949 f. Rdnr. 10 - My World). Wortmarken besitzen dann
keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die mal3geblichen Verkehrs-
kreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 674, 678 Rd-
nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005,
417, 418 - BerlinCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR
2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) oder wenn diese aus ge-
brauchlichen Waortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder ei-
ner gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer ent-

sprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets



nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden
(vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zei-
ten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 — Cityservice).

Das Einwortzeichen "estatements” ist als Begriff weder im Deutschen
noch im Englischen lexikalisch oder sonst nachgewiesen. Es handelt
sich um eine Wortneubildung. Im Internet finden sich ahnliche Begriffe
wie "e-Statements"”, "e-statements" oder "E-Statements", die Bankaus-
zuge ("statements”) in elektronischer Form oder in Form einer E-Malil

bezeichnen.

Im Zusammenhang mit Immobilien ist der Begriff nur als Eigenname
nachweisbar, namlich neben der Zeitschrift der Beschwerdefiihrerin als
Newsletter REAL ESTATEMENTS der Sch...

AulRerdem existiert eine im Jahr 2008 gegrindete E... GmbH
mit Sitz in H..., die sich mit Immobilienentwicklung und Projekt
management beschaftigt, daneben ein Anbieter mit Namen "estate-
ment" bei Ebay, der Antiquitaten und Vermdgensgegenstande verkauft.

Die Marke enthélt das englische Wort "statement”, gleichzeitig aber
auch das englische Wort "estate" in Verbindung mit der Nachsilbe

"—ment".

aa. Der Begriff "statement” stammt aus der englischen Sprache und
hat die Bedeutungen "AuRRerung", "Erklarung", "Stellungnahme",
"Verlautbarung”, "Beschreibung", "Schilderung”, "Aussage"
(Pons, GroRBworterbuch Englisch 1. Aufl. Stuttgart 2008). Er ist

auch im Deutschen bekannt in den Bedeutungen "¢ffentliche Er-



bb.

klarung”, "Verlautbarung" bzw. "Befehl", "Anweisung (fir den

Computer)" (Duden online).

Das Wort "estate” bedeutet im Englischen "Grundbesitz", "Anwe-
sen”, "Vermogensmasse", "Nachlass", "Siedlung”, aber auch
"Stand", "Berufsstand"”, "Klasse" (Pons, Gro3wdrterbuch Englisch
1. Aufl. Stuttgart 2008).

Im Deutschen ist es als Anglizismus noch nicht so gelaufig, dass
es in Fliel3texten auftaucht. Es findet sich lediglich als Bestandteil
von Firmennamen, die sich mit Vermodgensanlage oder speziell
Immobilien beschaftigen, aber auch von Firmen, die Brautmo-
den, Pfeifen, einen Nachtclub oder Fischprodukte vertreiben, au-
Berdem fur Weinguter im Zusammenhang mit dem Vertrieb von
Wein.

www.estate.de/: ESTATE - Kompetenz in Immobilien und

Grundbesitz;
www.at-estate.net/: AT Estate steuert Vertriebsprozesse flr die

Immbilienprivatisierung

Wwww. prime-estate-partners.de/: Prime Estate Partners

www.brautmodenestate.de/: Estate Brautmoden Kirchheim/Teck

www.estate-art-pipes.de/: Estate & Art Pipes

www.puls4.com/Club-Estate/Wiener-Neustadt/.../[2496 - Oster-

reich: Club Estate in Wiener-Neustadt...

www.eishken.at/: Eishken Estate hat sich ganz dem exzellenten
Fisch...

www.salomonwines.com/estate/index.php: SALOMON ESTATE

Teilweise existiert es in Verbindung mit "real” als "real estate” fur "Im-

mobilien"”, "Grundbesitz". Viele Konzerne haben ihr Immobiliengeschaft


http://www.estate.de/:
http://www.at-estate.net/:
http://www.
http://www.brautmodenestate.de/:
http://www.estate-art-pipes.de/:
http://www.puls4.com/Club-Estate/Wiener-Neustadt/.../2496
http://www.eishken.at/:
http://www.salomonwines.com/estate/index.php:

in Tochtergesellschaften ausgegliedert, die den Begriff "real estate” im
Namen tragen (H1..., H"2..., A...
.., B..).

CC.

dd.

Die englische Endung "-ment" ist im Deutschen verbreitet (Doku-
ment, Element, Kompliment, Segment). Viele im Deutschen be-
kannte Begriffe mit dieser Endung stammen aus der englischen
Sprache (Apartment, Management, Investment). Im Englischen
dient sie der Substantiierung von Verben und bezeichnet den
Vorgang oder das Ergebnis der Tatigkeit (judgement, acknowled-

gement); (wiktionary).

Als zusammengesetztes Wort ist die angegriffene Marke jedoch
nach ihrem Gesamteindruck und nicht nach der zergliedernden
Betrachtungsweise in zwei Teilen zu beurteilen. Denn das Publi-
kum nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen regelmaldig so
auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer nédheren analysie-
renden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2001,
162 ff., RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Danach ist
das Zeichen unterscheidungskraftig. Es enthalt fur Druckereier-
zeugnisse weder eine Sachangabe mit beschreibendem Inhalt,
d. h. eine Titelangabe, noch einen unmittelbar in sonstiger Weise
sofort verstandlichen Begriffsinhalt, der in engem Bezug zu den
beanspruchten Waren steht. Dabei ist hier fur die Beurteilung der

Unterscheidungskraft das allgemeine Publikum mafgeblich.

Diesem erschliel3t sich aus dem Zeichen keine auf der Hand lie-
gende beschreibende Sachaussage fir die beanspruchten Wa-

ren.
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Die Bedeutung als "elektronische Bankauszlge" scheidet als Ge-
genstand des Druckereierzeugnisses aus, denn ein Bankauszug

fallt nicht unter die Waren der Klasse 16.

Des weiteren ist das Wort "estate" in Zusammensetzung mit der
Endsilbe "—-ments" zuséatzlich verfremdet, da nicht erkennbar ist,
ob und wenn ja welche zusatzliche Bedeutung der Begriff "es-
tate" hierdurch annehmen soll. Selbst derjenige Verbraucher, der
mit dem Begriff "estate” die Bedeutung "(Immobilien)Vermogen”
verbindet, erkennt auch nach naherer Uberlegung nicht, ob
tatséchlich das Thema "Vermégenswerte" Gegenstand der Dru-
ckereierzeugnisse ist und in welchem Zusammenhang es steht.
Zahlreiche gedankliche Zwischenschritte wéaren von Noten, um

zu einem Sinngehalt zu gelangen.

Die angegriffene Marke ist auch nicht wegen eines absoluten Schutz-

hindernisses nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfahig.

Danach sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschlie3lich
aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geo-
graphischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbrin-
gung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der

Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen.

Die Vorschrift zielt darauf ab, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale
der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Un-
ternehmen frei verwendet werden kénnen und nicht aufgrund ihrer Eintra-
gung als Ware einem Unternehmen vorbehalten werden. Als beschreibend in
diesem Sinn kénnen dabei auch sprachliche Neuschoépfungen angesehen

werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn flr
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die Neuschopfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter
feststellbar ist. Es genlgt, wenn die fraglichen Zeichen zu diesem Zweck
verwendet werden kénnen (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 -
Chiemsee; GRUR 2004. 680, 681 Rn. 35,36 BIOMILD).

In Betracht kommen hier nur die Alternativen der Art und der Beschaffenheit.
Das Zeichen hat aber fur Druckereiwaren keinen beschreibenden Charakter.
An einem unmittelbar beschreibenden Charakter fur die kdrperlichen Dru-
ckereierzeugnisse fehlt es ohnehin. Es fehlt aber auch an einem inhaltsbe-
zogenen Charakter, wie bereits bei der Frage der Unterscheidungskraft aus-

gefuhrt wurde.

Diese Feststellungen gelten fir das Eintragungsdatum und auch fur den
Zeitpunkt der Entscheidung durch den Senat, 8 50 Abs. 2 MarkenG.

Da weitere Schutzhindernisse nicht in Betracht kommen, ist der Beschwerde

stattzugeben und der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Grabrucker Kortge Uhlmann

Hu



