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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 44 174.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...
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beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 9. August 2004 aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 28. August 2003 die Wortmarke

Semantics Fit

fur die Dienstleistungen

~Werbeberatung, Marketingforschung und -beratung, Werbung,
Unternehmensberatung, Marktforschung, Meinungsforschung, Ab-
satzforschung; Erstellung von Programmen fir die Datenverar-

beitung*”

angemeldet worden.

Durch Beschluss vom 9. August 2004 hat die Markenstelle fir Klasse 35 die An-
meldung vollstandig gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens
der Unterscheidungskraft zurickgewiesen. Zur Begrindung wird ausgefuhrt, dass
die Anmeldemarke zwar lexikalisch nicht nachweisbar sei. Dennoch kdnne ihr die
Aussage entnommen werden, dass die angemeldeten Dienstleistungen die Se-
mantik ,passend, geeignet oder tauglich” fir den Anwender machen wirden. So

wurde beispielsweise die Programmiersprache den spezifischen Anforderungen



der Unternehmen angepasst werden, um eine optimale Kommunikation zu ermég-
lichen. Fur ein erfolgreiches Unternehmen sei die Semantik, also die Bedeutung
von Sprache und sprachlicher Zeichen, gerade im Hinblick auf Werbung, Marke-
tingberatung, Markt- und Absatzforschung von besonderer Bedeutung. Die bean-
spruchte Bezeichnung werde auch vom Verkehr als Bestimmungs- und Beschaf-
fenheitsangabe erkannt, da die angesprochenen Fachkreise der englischen Spra-
che méchtig seien. Insofern stelle die Anmeldemarke eine unmittelbar beschrei-

bende Sachaussage dar, der keinerlei Unterscheidungskraft zukomme.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der
er sinngemal} beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und hilfsweise die

Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Nach seiner Auffassung kdnne die Eintragung nur dann versagt werden, wenn ein
Zeichen glatt beschreibend und ihm somit die Unterscheidungseignung unter allen
denkbaren Umstanden abzusprechen sei. Demzufolge kdme nach der Rechtspre-
chung des EuGH eine Zuriickweisung der Anmeldung nur dann in Betracht, wenn
sich das Zeichen auf wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistun-
gen und nicht nur auf sekundare oder den Dienstleistungen nicht eigentiimliche
Eigenschaften beziehe. Dies musse fur die Verbraucher zudem erkennbar sein.
Einen eindeutigen und lexikalisch nachweisbaren Sinngehalt besitze die Anmel-
demarke jedoch nicht. Insbesondere kénne ihr nicht die Bedeutung ,die Semantik
passend fur den Anwender machen” beigemessen werden. Eine solche Zergliede-
rung und Interpretation nehme der Verkehr nicht vor, zumal eine Semantik nicht
passend gemacht werden kdnne. Der Begriff ,Semantics* sei zudem bei den an-
gesprochenen Verkehrsteilnehmern nicht gebrduchlich. Insbesondere in den Be-
reichen Marketing und Absatzforschung werde sich zwar um die Bedeutung und
Wirkungsweise von Worten Gedanken gemacht, jedoch komme es hierbei nicht

auf die Lehre von der Wortbedeutung an. Selbst wenn der Verkehr die Bedeutung



des Zeichens hinterfrage, kame er nicht zu dem von der Markenstelle lexikalisch
exakt ermittelten Ergebnis. Sollte die Anmeldemarke als Werbeslogan angesehen
werden, kdnne ihr nicht allein aufgrund dieser Tatsache die Unterscheidungseig-
nung abgesprochen werden. Sofern ein Zeichen mehr als nur einen beschreiben-
den Inhalt aufweise, sei es als schutzfahig anzusehen. Hierfir seien die Kirze und
Pragnanz einer Wortfolge als auch ihre Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedurf-
tigkeit ein wichtiges Indiz. Im Ubrigen handele es sich bei der gegenstandlichen
Marke auch nicht um eine Ubliche Bezeichnung im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG. In Zusammenhang mit Marketingberatung, Kommunikationswissen-
schaft oder Unternehmenskommunikation werde der Ausdruck ,Semantics Fit*
nicht benutzt. Auch ein Freihaltungsbedirfnis sei nicht gegeben, insbesondere
deshalb, weil eine Verwendung des Zeichens gegenwartig nicht belegt werden

kdnne und in Zukunft auch nicht zu erwarten sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der Eintragung der angemeldeten Marke

stehen keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

1. Nach Auffassung des Senats weist die Bezeichnung ,Semantics Fit* die
erforderliche Unterscheidungskraft auf (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Unter-
scheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu
beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-
stéandigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder 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 gebréauchliches 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 dafur, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003,
1050, 1051 - Cityservice).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderun-
gen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Weder kann ihr ein eindeutiger,
im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden,
noch sind Anhaltspunkte daftir vorhanden, dass sie nicht als betriebliches Unter-
scheidungsmittel verstanden wird. Inwieweit fremdsprachigen Angaben die erfor-
derliche Unterscheidungskraft fehlt, hangt in erster Linie davon ab, ob fir beachtli-
che Teile der angesprochenen Verkehrskreise ein die Eignung zur betrieblichen
Herkunftsunterscheidung ausschliel3ender Sinngehalt ohne weiteres erkennbar ist
(vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, 8 8, Rdnr. 84).

Der Zeichenbestandteil ,Semantics” stellt das englische Wort fur ,Bedeutungs-
lehre®, ,Semantik® oder ,Bedeutung“ dar (vgl. LEO-Wérterbuch unter
Lhttp://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sect
Hdr=on&spellToler=on&search=semantics&relink=on“ und Pons GroRRworterbuch,
Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 811). Der weitere Bestandteil ,Fit* kann als
Adjektiv u. a. mit ,geeignet”, ,richtig" oder ,passend”, als Substantiv u. a. mit ,An-
fall* oder ,Passform” und als Verb u. a. mit ,angleichen®, ,anpassen® oder ,ent-
sprechen* (lbersetzt werden (vgl. LEO-Wérterbuch unter http://dict.leo.org-
/lende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellTo-

ler=on&search=fit&relink=on“ und Pons, a. a. O., Seite 324). In ihrer Gesamtheit
lasst sich angemeldete Bezeichnung allerdings weder im Englischen noch im
Deutschen lexikalisch nachweisen (vgl. LEO-Worterbuch unter ,http://dict.leo.org-
/lende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellTo-

ler=on&search=semantics+fit&relink...“, Auszug aus Wikipedia unter ,http://de.-

wikipedia.org/wiki/Spezial:Search?search=Semantics+Fit&fulltext=Suche” und Uni



versitat-Leipzig-Wortschatz unter ,http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/*). Da-
mit hangt ihre deutsche Bedeutung insbesondere davon ab, wie der Bestandteil
JFit im Inland verstanden wird. Hierbei sind sehr vielfaltige Ubersetzungen
maoglich, von denen jedoch in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen
.Passende Bedeutung“ bzw. ,Richtige Bedeutung“ oder ,Bedeutung anpassen* am

ehesten in Betracht kommen.

Die in dem angegriffenen Beschluss vorgenommene Interpretation der Anmelde-
marke geht nach Auffassung des Senats zu weit. Zwar missen die beanspruchten
Dienstleistungen auf die Bedirfnisse der Kunden abgestimmt sein, doch ist der
Wortfolge ,Semantics Fit* weder eine solche noch eine andere eindeutige Aus-
sage zu entnehmen. Grundsatzlich kann die Semantik mit Hilfe der beanspruchten
Tatigkeiten fur den Anwender nicht passend gemacht werden, da die Bedeutung
sprachlicher Zeichen regelmafiig von allgemein gultigen Regeln abhangt, die nicht
individuell verandert werden kdnnen. Aber auch wenn davon ausgegangen wird,
dass die angemeldeten Werbe-, Beratungs-, Forschungs- und Programmier-
dienstleistungen der Vermittlung oder Untersuchung bestimmter Bedeutungen von
Sprache oder sprachlicher Zeichen dienen, so stellt sich die Frage, woran sie an-
gepasst sind oder werden sollen. In Frage kommen das Verbraucher-, das Allge-
mein- oder das Unternehmerinteresse. Zudem bezeichnet der englische Begriff
~Semantics” ebenso wie das deutsche Wort ,Semantik” in erster Linie die Lehre
von der Bedeutung und wird somit von einem Teil des Verkehrs nicht mit dem
Begriff ,Bedeutung“ gleichgesetzt werden. Es erscheint jedoch sehr unwahr-
scheinlich, dass mit Hilfe der angemeldeten Dienstleistungen ein Beitrag zur Be-

deutungslehre geleistet werden soll.

Das in dem angegriffenen Beschluss erwahnte Beispiel, mit der Anmeldemarke
werde zum Ausdruck gebracht, dass die Programmiersprache den spezifischen
Anforderungen der Unternehmen angepasst werde, eignet sich ebenfalls nicht zur
Begriindung der Schutzunfahigkeit. Durch diese Argumentation wird zum einen zu

stark auf das Instrument, also die Programmiersprache, mit dem die Programme



erstellt werden, abgestellt. Angemeldet ist jedoch die Dienstleistung ,Erstellung
von Programmen fir die Datenverarbeitung” und nicht eine Tatigkeit zur Modifika-
tion von Programmiersprachen. Zum anderen wird die Anpassung einer Pro-
grammiersprache an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens im Ge-
gensatz zur Anpassung eines Programms eher eine untergeordnete Rolle spielen,
da auch Programmiersprachen bestimmten Regeln folgen, die Anderungen nur
bedingt zuganglich sind. Im Ubrigen ist die Bezeichnung ,Semantics Fit* auch in
Zusammenhang mit der Erstellung von Programmen fur die Datenverarbeitung
wenig aussagekraftig und vermittelt keine konkreten Vorstellungen. Insbesondere
wird ein Computerprogramm wohl eher mit ,Angepasste Funktionsweise” oder
LAuf die Bedilrfnisse des Anwenders abgestimmte Software”, nicht jedoch mit

»LAngepasste Bedeutung“ oder ,Richtige Bedeutungslehre” beworben werden.

Erganzend ist zu bertcksichtigen, dass bereits das deutsche Wort ,Semantik” zur
Bezeichnung der Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen (vgl. Duden,
Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 676) nicht allen Ver-
kehrsteilnehmern bekannt sein dirfte. Es handelt sich um einen aus dem Griechi-
schen stammenden Begriff, der hauptséachlich in Fachkreisen Verwendung findet
(vgl. Google-Trefferliste unter http://www.google.de/search?g=Semantik&hl-
=de&lr=lang_de&newwindow=1&start...”). Im Geschéftsleben ist er jedoch kaum
anzutreffen, zumal er in diesem Zusammenhang keine klaren Werbebotschaften
vermittelt. Erst recht wird das englische Wort ,semantics“ nur sehr wenigen
Kunden bekannt sein, insbesondere auch deshalb, weil es die Pluralform im
Deutschen nicht gibt.

Unabhangig davon ist die Anmeldemarke auch fur den fachlich und sprachlich ge-
bildeten Verkehr besonders interpretationsbedirftig, da die am né&chsten liegen-
den Ubersetzungen ,Passende Bedeutung* bzw. ,Richtige Bedeutung® oder ,Be-
deutung anpassen® in der englischen Sprache nicht dem Ausdruck ,Semantics Fit"

entsprechen.



Die begriffliche Unscharfe der Anmeldemarke, der nicht von jedermann erfassbhare
Bedeutungsgehalt des Bestandteils ,Semantics* als auch die vielfaltigen Uberset-
zungsmoglichkeiten lassen sie folglich in ausreichendem Umfang als eigenartig

und damit unterscheidungskraftig erscheinen.

2. Auch sind keine Anhaltspunkte fur das Vorliegen des Schutzhindernisses ge-
mald 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und insbesondere eines Freihaltungsbedurfnisses
erkennbar. Im Internet konnte die Anmeldemarke nicht als beschreibende Angabe
ermittelt werden. Ein Treffer bezieht sich zwar auf die Wortfolge ,semantics fit*
(vgl. Google-Trefferliste unter ,http://www.google.de/search?hl=de&q=%22Se-
mantics+Fit%22&btnG=Google-Suche...”), doch handelt es sich hierbei nicht um
einen Gesamtbegriff, sondern um die zuféllige Aneinanderreihung eines
Substantivs und eines Verbs in einem wissenschaftlichen Vortrag (vgl.
Arbeitsberichte des Instituts fur Informatik der Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Nurnberg, Band 38, Nummer 5, Oktober 2005: ,We found that such
semantics fit all resources in our system.”). Ansonsten kommen die beiden
Bestandteile ,Semantics” und ,Fit* in verschiedenen Texten lediglich jeweils in Al-
leinstellung vor (vgl. Google-Trefferliste unter ,http://www.google.de/search?hl-
=de&newwindow=1&qg=Semantics+Fit&btnG=Suche...").

Des Weiteren ist nicht zu erwarten, dass die Anmeldemarke zu einem spateren
Zeitpunkt als Sachhinweis eingesetzt werden wird. Insofern bestehen weder ein
gegenwartiges noch ein zuktnftiges Freihaltungsbedurfnis an der gegenstandli-

chen Bezeichnung.

3. Aus den oben genannten Belegen ergibt sich schlie3lich, dass die Wortfolge

~>ematics Fit* zur Bezeichnung der angemeldeten Dienstleistungen nicht tblich



geworden ist. Insofern kann die Eintragung auch nicht gemafR 8 8 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG versagt werden.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

gez.

Unterschriften



