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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 62 354.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 7. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Winkler, der Richterin Pagenberg und des Richters Katker

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Am 31. Dezember 1997 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wort-

marke

MEGALIFT

fur folgende Waren angemeldet worden:

Mechanisch angetriebene Schranke und Lagerregale mit Vertikaltransport; ma-
schinelle Lagerkommissioniergeréate, insbesondere fur Werkzeug-/Werkstucklager;
Steuerungs-/Sicherheitseinrichtungen fur vorstehende Waren.

(Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung der telefonisch erklarten Préazisierung
vom 27. Februar 1998).

Mit Beschluss vom 27. Juni 2002 hat die Markenstelle fir Klasse 7 durch ein Mit-
glied des Patentamts die Anmeldung nach 8§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 Markenge-
setz zurickgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten
Marke jegliche Unterscheidungskraft. Der Bestandteil "MEGA" habe in der Werbe-
sprache die Bedeutung von "grol3, riesig, gewaltig". Der Begriff "Lift" sei ein gangi-
ger Begriff der deutschen Sprache und bedeute so viel wie "Aufzug"”, "Hebevor-
richtung”. Die angemeldete Marke lasse sich daher ohne weiteres mit "grof3er

Lift/Aufzug” oder auch "grof3e Hebevorrichtung" Ubersetzen. Im Zusammenhang



mit den beanspruchten Waren stelle die angemeldete Marke damit lediglich eine
werbende Sachangabe dar, dass es sich bei den Schranken und Regalen um
groRe, dem Vertikaltransport dienende Hebevorrichtungen handele bzw. um Steu-
erungs- oder Sicherungseinrichtungen hierfiir. Solche mechanischen Liftvorrich-
tungen spielten gerade bei modernen Lagersystemen eine wichtige Rolle, um
auch grof3e und schwere Waren platzsparend lagern zu kénnen. Auch die von der
Anmelderin angebotene Beschréankung des Warenverzeichnisses durch Aus-
nahme der Waren "Aufziige und Fahrstihle" beseitige nicht die Bedenken gegen
die Schutzfahigkeit. Zumindest bestehe in diesem Fall eine Tauschungsgefahr
Uber Eigenschaften der Produkte, da der Verkehr davon ausgehe, dass die mit
"MEGALIFT" gekennzeichneten Waren eine grof3e Hebevorrichtung enthielten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der

sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass der Wortbestandteil "Mega" ein Aus-
druck fur "Million" sei, wie er etwa in "Megabyte" verwendet werde und der Aus-
druck "Lift" in einem separaten technischen Bereich nur Personentransporter be-
zeichne. Fiur Lagerregale sei die angemeldete Marke nicht gebrauchlich, sondern
stelle nur ein "sprechendes Zeichen" dar, das sich in Fachkreisen in Zusammen-
hang mit der Anmelderin fir Paternosterregale eingeburgert habe. Die angemel-
dete Marke sei fur den Verkehr daher nicht ohne Weiteres als Merkmalsbeschrei-
bung zu verstehen. Soweit der Senat verschiedene Internet-Auszlige zur Verwen-
dung der Wortkombination "mega-lift" ermittelt habe, bezdgen sich diese auf Fahr-
zeuge oder Beladungshilfen fiir Ofen und seien im Ubrigen als Einzelfalle anzuse-
hen, die ein gegenwartiges Freihaltebedirfnis nicht zu begriinden vermdgen.
AulRerdem habe sich die Markenstelle mit den beanspruchten Steuerungs-
/Sicherungseinrichtungen Uberhaupt nicht auseinandergesetzt. Hilfsweise bietet

die Anmelderin an, das Warenverzeichnis dahingehend zu beschranken, dass die



beanspruchten mechanisch angetriebenen Schranke und Lagerregale ausschliel3-
lich dem horizontalen Transport dienen bzw. ausschliel3lich horizontale Bewegun-
gen vollziehen. Hilfsweise regt die Anmelderin die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde an, wobei sie auf die Eintragung der Gemeinschaftsmarke 2713436 —
"MEGALIFT" fur "Hebe- und Aufzugsapparate und Teile und Bestandteile dafr"
nebst darauf bezogene Dienstleistungen der Klasse 37 verweist.

Der Senat hat der Anmelderin vor der mindlichen Verhandlung verschiedene In-

ternetauszige und Entscheidungszusammenfassungen Ubersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist nicht begriindet.

Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung "MEGALIFT" weist nicht die fur eine
Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer
die Ursprungsidentitdt der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser
Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren
oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EUGH
GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Hen-
kel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten
Waren oder Dienstleistungen zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Ver-
kehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerk-
samen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistun-

gen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein fur die fraglichen Waren und



Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zuge-
ordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebrauchliches Wort der deut-
schen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa we-
gen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und
nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsach-
licher Anhalt dafir, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR
2003, 1050, 1051 — Cityservice).

Die angemeldete Marke setzt sich erkennbar aus dem Wortelement "MEGA" und
dem Begriff "LIFT" zusammen, wobei "LIFT" wegen der Voranstellung des Wort-
elements "MEGA" nur als Substantiv (also nicht als englisches Verb) aufgefasst
werden kann. Als Substantiv hat das urspriinglich englische Wort "Lift" im Bereich
der Hebe- und Foérdertechnik eine allgemeine und weite Bedeutung, die insbeson-
dere die im Beanstandungsbescheid vom 21. April 2004 von der Markenstelle ge-
nannten Bedeutungen "Hebezeug, Hebe-/Fordergerat" umfasst. Soweit die An-
melderin auf den Bedeutungsgehalt einer Hebevorrichtung fir den vertikalen Per-
sonentransport (Fahrstuhl) hinweist, ist dies nur eine (Spezial-) Bedeutung, die
zwar in die deutsche Sprache tUbernommen worden ist, angesichts der bean-
spruchten Waren hier jedoch erkennbar nicht in Betracht kommt. Vielmehr werden
die angemeldeten "mechanisch angetriebenen Schréanke und Lagerregale mit Ver-
tikaltransport; maschinelle Lagerkommissioniergerate, insbesondere fir Werk-
zeug-/Werkstucklager" mit "LIFT" ihrer Art nach allgemein als Hebe- und Foérder-

gerate bezeichnet.

Mit der Voranstellung des weiteren Wortelements "MEGA" wird diese Sachaus-
sage nur werblich-beschreibend verstarkt bzw. prazisiert. Wie bereits der Bundes-
gerichtshof in seiner "MEGA"- Entscheidung ausgefuhrt hat, wird dieses Wortele-
ment in verschiedenen Wortverbindungen vielfach und auf die unterschiedlichsten
Lebensbereiche bezogen verwendet (z.B. "Megahit", "Megastar”, "Megaprojekt",
"megastark™). Der Begriff wird daher im Wirtschaftleben allgemein in seiner Be-

deutung als "besonders grof3, méchtig, hervorragend" zur Bezeichnung von Pro-



dukten verstanden (vgl. BGH GRUR 1996, 770 — MEGA). Dementsprechend
werden Wortbildungen, in denen einem bereits fir sich genommen beschreiben-
den Begriff zusatzlich das Wortelement "MEGA" vorangestellt wird, in der Recht-
sprechung des Bundespatentgerichts als nicht unterscheidungskraftig und/oder
freihaltungsbedirftig angesehen. Hierfir hat der Senat der Anmelderin in Form
von PAVIS-Entscheidungszusammenfassungen mehrere Beispiele mitgeteilt (vgl.
BPatG, 24. Sen. v. 5.12.1995 (24 W (pat) 263/94) — MEGA DRIVE; 30. Sen. v.
06.02.1995 (30 W (pat) 276/93) — MEGA-SPEED; v. 04.02.2002 (30 W (pat)
145/01) — MEGAFORM; 27. Sen. v. 07.03.95 (27 W (pat) 98/93) - MEGACHESS,;
v. 11.02.03 (27 W (pat) 163/01) — MEGA Power ALKALINE).

Fur die angemeldete Wortkombination "MEGALIFT", die dementsprechend als
werblich-beschreibender Ausdruck im Sinne eines "besonders grof3en, méachtigen,
hervorragenden bzw. Super-Hebe-/Fordergerat" verstandlich ist, kann nichts ande-
res gelten, da auch hier der rein werblich-beschreibende Bedeutungsgehalt klar
erkennbar im Vordergrund steht. Im Ubrigen hat der Senat im englischen Sprach-
raum auch tatsachliche Verwendungen der angemeldeten Wortkombination fest-
stellen kénnen, die den o.g. Bedeutungsgehalt eines besonders grof3en, machti-
gen, hervorragenden bzw. Super- Hebe-/Fordergerats zusatzlich belegen (vgl.
www.yuccaman.com/jeep/whatfits.html: "Most Jeeps are actually good off-road
vehicles in stock form; you don’t have to put a mega-lift and large tires on to enjoy
. www.naxja.ort/forum/showthread.php?t=11796: "To clear it, you will either
need a mega-lift (bye-bye CG) or move the front axle forward, stretching the
wheelbase."; http://aclifts.com: "CUSTOM DESIGNED LIFTS — A lift for lifting
bricks into ovens ... a mega-lift that functions as a giant storage platform in a wa-
rehouse ...". Diese Verwendungen beziehen sich zwar nicht speziell auf Hebe-
oder Fordergerate im Bereich der Lagertechnik, zeigen aber, dass die angemel-
dete Wortkombination gerade auch in der Hebe- und F&rdertechnik sprachiblich
und offensichtlich verstandlich ist, zumal Englisch in der Technik als internationale

Fachsprache gilt.



Damit ist die angemeldete Marke "MEGALIFT" nicht nur fur die Waren "mecha-
nisch angetriebene Schranke und Lagerregale mit Vertikaltransport; maschinelle
Lagerkommissioniergerate, insbesondere fir Werkzeug-/Werkstucklager" als be-
schreibende Bezeichnung von Merkmalen der Waren nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, sondern auch fur die weiter bean-
spruchten "Steuerungs-/Sicherheitseinrichtungen fiir vorstehende Waren". Diese
sind zwar nicht selbst Hebe- bzw. Fordergerate, so dass sie mit der angemeldeten
Marke nicht ihrer Art nach bezeichnet werden kdnnen. Das Wort "MEGALIFT" be-
zeichnet jedoch die Bestimmung und Eignung der Steuerungs-/Sicherungs-
einrichtungen fur solche machtigen bzw. hervorragenden Hebe- und Forder-
einrichtungen, so dass eine Merkmalsbezeichnung unter dem Gesichtspunkt der

Bestimmung und Eignung der Waren vorliegt.

Die von der Anmelderin hilfsweise vorgeschlagene Anderung des Warenverzeich-
nisses dahingehend, dass die mechanisch angetriebenen Schranke und Lagerre-
gale mit einem Zusatz wie etwa "... fir die horizontale Bewegung" oder "... aus-
schlielich fur den horizontalen Transport” auf horizontale Bewegungen einge-
schrankt werden, wirde das festgestellte Eintragungshindernis nicht beseitigen
konnen. Zunachst bestehen gegen eine solche Anderung des Warenverzeichnis-
ses bereits formalrechtliche Bedenken unter dem Gesichtspunkt einer unzul&ssi-
gen Erweiterung. Denn nach der Fassung des bisherigen Warenverzeichnisses
werden ausdricklich Schranke und Lagerregale "mit Vertikaltransport” bean-
sprucht. Wirde dieses Merkmal weggelassen werden, so kdnnte Schutz nunmehr
auch fur Schranke und Lagerregale beansprucht werden, die ausschliel3lich hori-
zontale Guterbewegungen ausfihren und die somit nicht unter das bisherige Ver-
zeichnis fallen. Im ubrigen konnte die vorgeschlagene Anderung des Warenver-
zeichnisses den beschreibenden Charakter der Anmeldemarke auch nicht beseiti-
gen. Wie in der mindlichen Verhandlung anhand von Warterbuchausziigen eror-
tert, hat der englische Begriff "lift" nicht nur die Bedeutung von Hebegeraten, son-
dern bezeichnet oberbegrifflich zugleich auch Férdergerate, so dass er auch die

rein horizontale Guterbewegung erfasst.



Schliel3lich rechtfertigt auch die Voreintragung der Gemeinschaftsmarke 2713436
— "MEGALIFT" fur sachlich weitgehend identische Waren keine andere Beurtei-
lung. Wie der Européische Gerichtshof in einer jingeren Entscheidung festgestellt
hat, bildet die Eintragung einer identischen Marke fur identische Waren oder
Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat zwar einen Umstand, den die zustandige
Behorde eines anderen Mitgliedstaats unter samtlichen Tatsachen und Umstan-
den, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, beriicksichtigen kann, jedoch kann
dies fur ihre Eintragungs- oder Zurtickweisungsentscheidung nicht mafRgebend
sein (EuGH GRUR 2004, 428, 432, Ziff. 63. — Henkel (Waschmittelflasche)).
Selbst wenn man hier die Voreintragung der Gemeinschaftsmarke als einen zu-
gunsten der Anmelderin sprechenden Umstand mit bertcksichtigt, so sprechen
Uberwiegende Gesichtspunkte gegen die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke.
Neben der oben festgestellten Bedeutung der Einzelbestandteile "MEGA" und
"LIFT", ihrer sprachublichen (insbesondere auch werbesprachublichen) Zusam-
mensetzung und der sich daraus ergebenden klar beschreibenden Gesamtbe-
deutung sowie der vereinzelt feststellbaren tatsachlichen Verwendung der ange-
meldeten Wortkombination im Zusammenhang mit Hebetechnik im englischen
Sprachraum sind hierbei auch die 0.g. Beurteilungen des Bundesgerichtshofs und
anderer Senate des Bundespatentgerichts zu Wortzusammensetzungen mit
"MEGA" zu nennen, die im Ergebnis zur Versagung der Eintragung der jeweiligen
Marken gefiihrt haben. Unter diesen Umstanden kommt es nicht mehr darauf an,
ob bei der Bewertung der Voreintragung durch das HABM auch zu bertcksichti-
gen ist, dass das HABM zwar einerseits die von der Anmelderin genannte Vorein-
tragung vorgenommen hat, andererseits aber selbst (in zweiter Instanz als Be-
schwerdeabteilung) die Eintragung einer Marke "MEGAPOSTER" versagt hat, die
sich wie die hier angemeldete Marke aus dem vorangestellten Wortelement
"MEGA" und einem nachgestellten Substantiv ("POSTER") zusammensetzt und im
Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen "Vermarktung von Riesenpos-
tern...; Vermietung und Beschaffung von Werbeflachen fir Riesenposter...") An-

lass zu Parallelen in der markenrechtlichen Beurteilung bietet (HABM, 3. Be-



schwerdekammer v. 31.01.2001 — R0304/99-3 — MEGAPOSTER, der Anmelderin
als PAVIS-Entscheidungszusammenfassung mitgeteilt).

Die Beschwerde war damit zurtickzuweisen.

2. Fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keinen Grund i.S.d.
8§ 83 Abs. 2 MarkenG. Im Hinblick auf die bereits 0.g. Entscheidungen des Bun-
desgerichtshofs und mehrerer anderer Senate des Bundespatentgerichts zu Mar-
ken, die mit dem Wortelement "MEGA" gebildet wurden, bietet der Fall, was die
Beurteilung der Schutzfahigkeit der angemeldeten Marke durch die deutschen
Patentbehorden betrifft, weder eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung
noch ist ersichtlich, wie eine Zulassung der Rechtsbeschwerde der Fortbildung

des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dienen kénnte.

Soweit die Anmelderin auf die Voreintragung der Gemeinschaftsmarke 2713436 —
"MEGALIFT" u.A. fir "Hebe- und Aufzugsapparate und Teile und Bestandteile
dafur" (fur ein anderes Unternehmen) verweist, vermag der Senat ebenfalls keinen
zureichenden Grund i.S.d. 8 83 Abs. 2 MarkenG zu erkennen. Die Frage, ob die
Voreintragung einer identischen Marke fiir identische Waren und Dienstleistungen
in einem anderen Mitgliedstaat zu berlcksichtigen ist, hat der Européaische Ge-
richtshof in der o.g. Henkel- bzw. Waschmittelflasche-Entscheidung bereits be-
antwortet, so dass auch insoweit nicht mehr eine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung vorliegt oder eine Fortbildung des Rechts in Frage kommt. Auch der
Umstand, dass die Voreintragung von einem internationalen Amt vorgenommen
worden ist, das Marken u.A. mit Wirkung fur das Bundesgebiet eintragt und dabei
auch das Verstandnis der deutschen Verkehrskreise zu bertcksichtigen hat, &n-
dert hieran nichts. Denn die Frage der Bindung der Patentbehdrden an nationale
Voreintragungen, hat der Bundesgerichtshof bereits in standiger Rechtsprechung
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verneint (vgl. BGH GRUR 1989, 420, 421 - K-SUD; GRUR 1997, 527, 529 — Au-
tofelge; BIfPMZ 1998, 248, 249 — Today).

Winkler Pagenberg Katker
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