BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 140/03 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 397 04 220

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 15. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 24. Januar 2003 teilweise aufgehoben, soweit der Antrag auf
Loschung der Marke 397 04 220 fur die Waren "elektrische Appa-
rate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), Geréate zur
Aufzeichnung. Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager; Rechenmaschinen, Datenverarbei-
tungsgerate, Computer; Computerprogramme, insbesondere zur
Anwendungsentwicklung, zum Datenbankmanagement, zur Zu-
gangser6ffnung zu internen und externen Netzwerken einschliel3-
lich zu dem weltweiten Computerinformationsnetzwerk sowie
Computerprogramme flr die Entwicklung von netzwerkgestitzten
automatisierten Hilfs- und Entscheidungsfunktionen und zugehori-
ge Handblcher (soweit in Klasse 9 enthalten)" zurlickgewiesen

worden ist.

Die LOschung der Marke 397 04 220 wird fir die vorgenannten

Waren angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.



Grinde

Die Markenabteilung 3.4 hat mit Beschluss vom 24. Januar 2003 den Antrag der
Beschwerdefihrerin auf Loschung nach 850 Abs1 Nr3 MarkenG der am
19. April 1999 flr

"Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, photographische,
Film-, optische, Wage-, Mel3-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und
Unterrichtsapparate und -instrumente, elektrische Apparate und
Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Gerate zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetauf-
zeichnungstrager, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechani-
ken fir geldbetatigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschi-
nen, Datenverarbeitungsgerate, Computer; Computerprogramme,
insbesondere zur Anwendungsentwicklung, zum Datenbankmana-
gement, zur Zugangsero6ffnung zu internen und externen Netzwer-
ken einschlie3lich zu dem weltweiten Computerinformationsnetz-
werk sowie Computerprogramme fur die Entwicklung von netz-
werkgestitzten automatisierten Hilfe- und Entscheidungsfunktio-
nen und zugehorige Handbicher (soweit in Klasse 9 enthalten);

Feuerloschgerate”

eingetragenen Wortmarke

INFORMATICA

zuruckgewiesen.



Zur Begriundung ist ausgefuhrt: Es lasse sich nicht feststellen, dass die angegriffe-
ne Marke entgegen 8 8 Abs 2 Nr 1 oder 2 MarkenG eingetragen worden sei und
ihr im Zeitpunkt der Léschungsentscheidung noch die Unterscheidungskraft fehle
oder sie aktuell oder zukunftig freihaltungsbedtirftig sei. Zwar handele es sich bei
dem Wort "INFORMATICA" um die italienische, spanische, portugiesische und
niederlandische Bezeichnung fur "Informatik”; eine Verwendung des Begriffs mit
dieser Bedeutung lasse sich jedoch im Inland nicht nachweisen. Dem Uberwiegen-
den Teil des inlandischen Verkehrs sei der genaue Sinngehalt nicht bekannt; dem
stehe auch die Zugehorigkeit der spanischen und italienischen Sprache zu den
Welthandelssprachen nicht entgegen, weil es sich bei ihnen nicht um typische
Fachsprachen auf dem Gebiet technischer Waren handele und der Aus-
druck "INFORMATICA" auch nicht zum Grundwortschatz des taglichen Lebens ge-
hore. Zwar stehe er dem deutschen Wort "Informatik" nahe und werde daher mog-
licherweise vage mit dem Tatigkeitsfeld der Informatik assoziiert. Fur den ent-
scheidungserheblichen Teil des deutschen Verkehrs bleibe aber unklar und ver-
schwommen, welche genaue Bedeutung dem Anklang bzw dem Hinweis auf das
Sachgebiet der Informatik entnommen werden kénne; teils werde das Markenwort
auch als phantasievolle Verfremdung des deutschen Wortes angesehen und damit
inhaltlich kein Bezug zur Informatik hergestellt. Auch im Hinblick auf den Im- und
Export bestehe kein Bedarf der Mitbewerber an der angegriffenen Bezeichnung.
Die von der Loschungsabteilung durchgefiihrte Recherche habe hierfir keine An-
haltspunkte ergeben. Auch die Anlagen zu dem die Anmeldung 397 09 601 "Infor-
matica" der Antragstellerin zuriickweisenden Beschluss des Bundespatentgerichts
vom 3. Marz 1999 (29 W (pat) 165/98) liel3en keinen Schluss auf die beschreiben-
de Verwendung des Ausdrucks "INFORMATICA" zu. Etwas anderes ergebe sich
auch nicht daraus, dass der Begriff als Firmenbestandteil fir das Angebot ein-
schlagiger Waren vorkomme, weil er insoweit markenmafig und nicht beschrei-
bend verwendet werde. Auch ein kunftiges Freihaltungsbedirfnis bestehe nicht.
Wegen der fehlenden Eignung, vom inlandischen Verkehr in Bezug auf die einge-

tragenen Waren als Sachangabe verstanden zu werden, kdnne der angegriffenen



Marke auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, so

dass der Loschungsantrag zurtickzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie tragt
hierzu vor: Wie die Markenstelle zutreffend ausgefiuhrt habe, werde der Aus-
druck "INFORMATICA" im Inland fur Dienstleistungen verwendet, die im Rahmen
der Informatik angeboten wiirden. Solche Dienstleistungen lagen im engsten Ahn-
lichkeitsbereich zu Datenverarbeitungsgeraten und Datenverarbeitungsprogram-
men auf Datentragern, so dass der Ausdruck auch fur diese beschreibend sei.
Auch der 29. Senat habe in seinem Beschluss vom 3. Marz 1999 die Markenan-
meldung "Informatica” fir entsprechende Waren zurtickgewiesen. Dann kdnne

vorliegend aber nichts anderes gelten.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 24. Januar 2003 auf-
zuheben und die Marke 397 04 220 "INFORMATICA" fur samtli-
che Waren zu loschen; hilfsweise regt sie die Zulassung der

Rechtsbeschwerde an.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Markeninhaberin tragt vor: Der angegriffenen Marke fehle nicht die erforderli-
che Unterscheidungskraft. Sie weise keinen unmittelbaren Warenbezug auf, weil
sie lexikalisch nicht nachweisbar sei und es sich bei ihr auch nicht um eine fremd-
sprachige Sachangabe handele, die die von der angegriffenen Marke erfassten
Waren unmittelbar beschreibe. Etwas anderes habe auch der 29. Senat nicht fest-
gestellt. Im Ubrigen spreche auch die Eintragung vergleichbarer Marken wie "bio-

technica", "Technica", "AUTOMATICA", "Telefénica" und "Telefonica" fir Waren



und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 gegen einen unmittel-
baren Warenbezug. Auch sei die angegriffene Marke nicht freihaltebedurftig. Ent-
gegen der Behauptung der Antragstellerin habe das Markenwort "INFORMATICA"
bislang keinen Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden und werde
auch nicht fur EDV-Dienstleistungen benutzt. Die von der Markenabteilung einge-
holten Informationen belegten, dass sich die Prognose des 29. Senats Uber ein
kinftiges Freihaltungsbeddirfnis als unzutreffend erwiesen habe. Konkrete Nach-
weise fur einen beschreibenden Inhalt des Markenwortes "INFORMATICA" zum

Eintragungszeitpunkt fehlten; solche habe auch die Antragstellerin nicht vorgelegt.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte
aufrechterhalten und vertieft. Eine vom Senat angeregte vergleichsweise Rege-

lung ist nicht zustandegekommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Die angegriffene Mar-
ke ist fur die im Tenor genannten Waren, die mit der elektronischen Datenverar-
beitung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, nach § 50 Abs 1 Nr 3 in Verbin-
dung mit 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu l6schen, weil der Ausdruck "INFORMATICA"
fur diese Waren zum Eintragungszeitpunkt jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt
hat und dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung besteht
(8 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Wie bereits der 29. Senat in seinem von beiden Beteiligten zitierten Beschluss
vom 3. Marz 1999 (29 W (pat) 165/98) festgestellt hat, handelt es sich bei dem
Markenwort "INFORMATICA" um das niederlandische, spanische, portugiesische
und italienische Wort fur Informatik, Elektronische Datenverarbeitung, EDV, Nach-
richtentechnik und Meldetechnik. Dies hat auch die Markeninhaberin nicht in Abre-
de gestellt. Wie der 29. Senat weiter ausgeftihrt hat, ist dieser Begriff allerdings

nicht in den deutschen Sprachschatz ibernommen worden, was kaum verwun-



dert, da in diesem bereits der allseits bekannte Ausdruck "Informatik” existiert. Ob
dieser fremdsprachige Begriff freihaltungsbedurftig im Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG ist, weil er Ublicherweise im Inland als Sachangabe fiir Waren oder
Dienstleistungen, welche im Zusammenhang mit der elektronischen Datenverar-
beitung stehen, verwendet wurde oder wird, kann letztlich auf sich beruhen. Denn
ungeachtet der Frage des Freihaltungsbedirfnisses fehlt der angegriffenen Marke
fur die im Tenor genannten Waren die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche

Unterscheidungskratft.

Auch wenn grundsatzlich von einem grol3zligigen Mal3stab auszugehen, so dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhinder-
nis zu tberwinden (st. Rspr.: BGH GRUR 2001, 1154, 1155 - Farbmarke violettfar-
ben; GRUR 2004, 507, 509 - Transformatorengehéause), fehlt einer Wortmarke die
(konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der Marke
erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenliber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH GRUR 2001, 1151,
1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK), wenn maf3gebliche Tei-
le des Verkehrs ihr einen fur die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund ste-
henden beschreibender Begriffsinhalt zuordnen (vgl BGH GRUR 2003, 1050 — Ci-
tyservice). Dies kann vorliegend sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke
als auch noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht in einem die Schutzfahigkeit der Marke

fur die beanspruchten EDV-Waren ausreichenden Mal3e verneint werden.

Auch wenn es sich bei dem fremdsprachigen Ausdruck "INFORMATICA" um kein
im Inland gebrauchliches Synonym fur den deutschen Begriff "Informatik” handelt,
werden maf3gebliche Teile des Verkehrs ihn doch ohne weiteres Nachdenken mit
diesem gleichsetzen und nur in diesem Sinne verstehen, wenn sie ihm in unmittel-
barem Zusammenhang mit solchen Waren begegnen, welche der elektronischen
Datenverarbeitung zugehoren. Hierfur spricht schon die sprachliche Nahe dieses
niederlandischen, spanischen, portugiesischen und italienischen Wortes zum ent-

sprechenden deutschen Begriff, von dem er sich lediglich durch den Endvokal "a"



und die Ersetzung des Konsonanten "K" durch den gleichwertigen, haufig anstelle
des "K" alternativ verwendeten Konsonanten "C" unterscheidet. Fur den inlandi-
schen Verkehr liegt es dabei nahe, in dem Markenwort "INFORMATICA" nur die
romanische Form des deutschen Begriffs "Informatik” zu sehen, da grol3en Teilen
des Verkehrs bekannt ist, dass der deutsche Begriff ein aus dem romanischen
Sprachkreis stammendes Lehnwort ist (vgl DUDEN, Herkunftsworterbuch, 3. Aufl,
S 362; BERTELSMANN Herkunftsworterbuch, S 274; KLUGE, Etymologisches
Worterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl, S 440). Hierfir sprechen auch die in
der mundlichen Verhandlung erérterten gelegentlichen Verwendungen dieses Be-
griffs. So hatte die Universitat Bremen fur Herbst 2004 eine "Sommeruniversitat fur
Frauen in der Informatik" unter der Bezeichnung "Informatica Feminale" angekin-
digt (vgl http://www.informatica-feminale.de) und erscheint eine "Zeitschrift far
fachdidaktische Grundlagen der Informatik" unter dem Titel "informatica didactica"
(val http://www.informatica-didactica.de). Insoweit unterscheidet sich die angegrif-
fene Marke nicht von Begriffen wie "Classica” (vgl hierzu BPatG
27 W (pat) 210/03, veroffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM) oder "electronica” (vgl
HABM GRUR-Int 2001, 338), welche fur den Verkehr ohne weiteres mit "Klas-
sik/klassisch" bzw "Elektronik" gleichgesetzt werden und daher wegen dieses un-
mittelbar erkennbaren Sinngehalts als nicht schutzfahig fur Waren der Klassen 25,
16, 35 und 41 erachtet worden sind.

Fassen malgebliche Teile des Verkehrs die Marke "INFORMATICA" in Zusam-
menhang mit den eingetragenen Waren "elektrische Apparate und Instrumente
(soweit in Klasse 9 enthalten), Gerate zur Aufzeichnung. Ubertragung und Wieder-
gabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager; Rechenmaschinen, Daten-
verarbeitungsgerate, Computer; Computerprogramme, insbesondere zur Anwen-
dungsentwicklung, zum Datenbankmanagement, zur Zugangseroffnung zu inter-
nen und externen Netzwerken einschlief3lich zu dem weltweiten Computerinforma-
tionsnetzwerk sowie Computerprogramme fur die Entwicklung von netzwerkge-
stitzten automatisierten Hilfs- und Entscheidungsfunktionen und zugehérige

Handbucher (soweit in Klasse 9 enthalten)" aber nur als Synonym fur das deut-



sche Wort "Informatik" auf, werden sie die Marke in bezug auf solche Waren vor-
dergrindig nur als blofe Sachangabe dahin ansehen, dass sie flr die elektroni-
sche Informationsverarbeitung gedacht sind und dieser dienen. Damit haben sie
aber keinen Anlass, sie ohne weiteres Nachdenken als Hinweis auf die betriebli-
che Herkunft dieser Waren aufzufassen, so dass die angegriffene Kennzeichnung
fur diese Produkte die Hauptfunktion einer Marke, diese nach ihrer Herkunft aus
einem bestimmten Unternehmen von anderen Produkten zu unterscheiden, nicht
mehr erfullen kann. Es sind auch keine Anhaltspunkte dafur erkennbar, dass der
Verkehr die angegriffene Marke zum Zeitpunkt ihrer Eintragung anders aufgefasst
hat.

Damit kann die angegriffene Marke fur die im Tenor genannten Produkte aber
mangels der erforderlichen Unterscheidungskraft keinen Bestand haben, so dass
sie fur diese Waren nach 8§ 50 Abs 1 Nr 3 in Verbindung mit 8 8 Abs 2 Nr 1 Mar-
kenG teilweise zu I6schen war. In diesem Sinne war somit der angefochtene Be-
schluss der Markenabteilung aufzuheben und die teilweise Loschung der angegrif-

fenen Marke anzuordnen.

Es sind keine Griunde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs 1 Satz 2 Mar-
kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von
grundsétzlicher Bedeutung zu entscheiden war (8 83 Abs 1 Nr 1 MarkenG) noch
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Zu befinden war vielmehr allein auf der Grundlage der hdchstrichterlichen Recht-
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sprechung Uber die Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken aufgrund der tat-

sachlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falls.

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz

PU
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