BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 65/05 Verkindet am
13. Marz 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 49 709.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 13. Mérz 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die beim Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt am 8. Januar 2003 eingegan-

gene Anmeldung der Gemeinschaftsmarke

CIF

ist in die Anmeldung flr eine nationale Marke gemalf3 Art. 108 VO (EG) Nr. 40/94
Uber die Gemeinschaftsmarke umgewandelt worden. Sie umfasst die Waren und

Dienstleistungen:

Klasse 9:
Computer-Software; elektronische Publikationen zuganglich und herunterladbar im
Internet oder in anderen Datenbanken; keine der vorgenannten Waren in Bezug

auf Haushaltsreinigung.

Klasse 16:
Gedruckte Publikationen; Zeitschriften; Werbematerialien; Papierwaren; keine der

vorgenannten Waren in Bezug auf Haushaltsreinigung.

Klasse 36:

Dienstleistungen im Bereich des Finanzmanagements; Dienstleistungen im Inves-
titions-, Fonds-, Portefeuille- und Wertpapiermanagement; Dienstleistungen des
Risikokapitalmanagements; Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Wirtschafts-
und Investitionsforschung und deren Analyse; Finanz-, Wirtschafts- und Investi-
tionsberatung; Beratung und Unternehmensberatung fur alle vorgenannten Dienst-

leistungen.



Durch Beschluss vom 11. April 2005 hat die Markenstelle fir Klasse 36 die Anmel-
dung gemaR 8837 Abs.1, 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG i.V.m. §125d Abs. 4
MarkenG zurlckgewiesen. Darin hat sie ausgefuhrt, dass die Buchstabenfolge
,CIF* auf die Art, Beschaffenheit bzw. den Gegenstand der angemeldeten Waren
und Dienstleistungen hinweisen kénne. Es handele sich um eine Abklrzung fur
verschiedene englischsprachige Begriffe. Die meisten Bedeutungen der Anmelde-
marke durften jedoch dem inlandischen Verkehr nicht bekannt sein oder wirden
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht in Verbindung gebracht
werden. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 stelle die gegenstéandliche Be-
zeichnung jedoch einen Hinweis auf das ,Common Intermediate Format” dar, bei
dem es sich um ein Format von Bilddateien handele. Im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen, die sich auf das Investitionsmanagement, die Wirtschafts- und
Investitionsforschung, die Wirtschafts- und Investitionsberatung sowie auf die (Un-
ternehmens-)Beratung bezégen, fasse der Verkehr die Anmeldemarke als Abkur-
zung fur ,Cost, Insurance, Freight* auf. Mit dieser im internationalen Handel be-
deutsamen und gebrauchlichen Kurzformel werde die Art und Weise der Vertei-
lung der Versicherungs-, Verlade- und Frachtkosten und damit der Wert einer
Handelsware kenntlich gemacht. Dariiber hinaus kdnne ,CIF* auch ,Corporate
Income Fund“ bedeuten und damit als eine sdmtliche Dienstleistungen beschrei-
bende Anlageform verstanden werden. Bezuglich der Waren der Klasse 16 werde
der Verkehr abhéngig von den Vorkenntnissen und der Branche der angemelde-
ten Marke jeweils eine der eben genannten beschreibenden Bedeutungen beimes-
sen. Demzufolge unterlage die Bezeichnung einem Freihaltungsbedurfnis, so dass
es auf die Frage des Fehlens der Unterscheidungskraft nicht mehr ankomme.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie

beantragt,

den Beschluss vom 11. April 2005 aufzuheben, ansonsten ihn auf

der Grundlage des in der miundlichen Verhandlung hilfsweise be-



schrankten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses aufzuhe-

ben.

Die Beschwerdefuhrerin tragt zur Begriindung vor, es kénne nicht davon ausge-
gangen werden, dass die angemeldete Bezeichnung ,CIF* abhangig von den je-
weiligen Waren und Dienstleistungen klar und unmissverstandlich als Abktirzung
fur ,Common Intermediate Format®, fur ,Cost, Insurance, Freight* oder fur ,Corpo-
rate Income Fund“ und damit als unmittelbar beschreibende Angabe verstanden
werde. Der Anmeldemarke kénne ein eindeutiger Begriffsinhalt nicht zugeordnet
werden. Vielmehr verflige sie tUber eine Vielzahl von mdglichen Bedeutungen und
beschreibe gerade nicht unmittelbar die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen. Zudem seien weitere, noch nicht bekannte und nicht beschreibende Begriffs-
inhalte denkbar. Gerade in Deutschland kdmen, wie die Google-Recherchen zei-
gen wirden, dem Kurzel vielfaltige Bedeutungen zu. Ein Grol3teil davon beschrei-
be jedoch - wie die Markenstelle selbst ausgefiihrt habe - nicht Merkmale der an-
gemeldeten Waren und Dienstleistungen, so dass kein Freihaltungsbedurfnis be-
stehe. Die unterschiedliche beschreibende Interpretation eines Zeichens abhangig
von Vorkenntnissen und Branche fuhre beispielsweise dazu, dass fir Druckereier-
zeugnisse und Papierwaren lediglich Phantasiebezeichnungen als Marken ge-
schitzt werden kdnnten. Auch sei die Anmeldemarke unterscheidungskraftig, da
die relevanten Verkehrskreise aufgrund der zahlreichen Firmennamen daran ge-
wohnt seien, Abklrzungen bzw. Buchstabenkombinationen als Herkunftshinweis
aufzufassen. Zudem sei auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu be-
ricksichtigen, dass die Bezeichnung ,CIF* keinen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden Sinngehalt besitze. Schlielich fiihre die Argumentation der Marken-
stelle faktisch zu einer generellen Eintragungsunfahigkeit von Kennzeichnungen,
die aus drei Buchstaben bestiinden. Es lie3en sich in Google immer Seiten finden,
auf denen solche Zeichen als Abkirzung fir beschreibende Angaben verwendet

wirden.



In der mundlichen Verhandlung hat die Beschwerdeflihrerin das Waren-/Dienst-

leistungsverzeichnis hilfsweise wie folgt beschrankt:

Computer-Software; elektronische Publikationen zugéanglich und herunterladbar im
Internet oder in anderen Datenbanken; keine der vorgenannten Waren in Bezug

auf Haushaltsreinigung und nicht im Zusammenhang mit Bild- und Videoformaten.

Gedruckte Publikationen; Zeitschriften; Werbematerialien; Papierwaren; keine der
vorgenannten Waren in Bezug auf Haushaltsreinigung und keine der vorgenann-
ten Waren fir Lieferbedingungen im internationalen Transport und nicht fur die Be-
rechnung von Import-Preisen im Handel und das Gebiet der Corporate Income

Funds.

Dienstleistungen im Bereich des Finanzmanagements; Dienstleistungen im Inves-
titions-, Fonds-, Portefeuille- und Wertpapiermanagement; Dienstleistungen des
Risikokapitalmanagements; Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Wirtschafts-
und Investitionsforschung und deren Analyse; Finanz-, Wirtschafts- und Investiti-
onsberatung; Beratung und Unternehmensberatung fur alle vorgenannten Dienst-
leistungen; keine der vorgenannten Dienstleistungen fir Lieferbedingungen im in-
ternationalen Transport und nicht fur die Berechnung von Import-Preisen im Han-

del und das Gebiet der Corporate Income Funds.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der

mundlichen Verhandlung Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht begrtindet.



1. Der Eintragung der Marke steht das Schutzhindernis gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen,
die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung
der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale
der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen kénnen (vgl. BGH
GRUR 2000, 882 - Bucher fur eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146
- DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben missen im Gemeininteresse
allen Unternehmen zur freien Verfigung belassen werden (vgl. EUGH GRUR
2004, 680 - BIOMILD).

a) Die Buchstabenkombination ,,CIF* wird unabhangig von Grol3- oder Kleinschrei-
bung als Abkirzung fur die unterschiedlichsten Wortfolgen verwendet. So ist sie
u. a. als Bezeichnung eines Katalogdatenformats (,Catalog Interchange Format®)
oder einer Anlageform (,Corporate Income Fund®), aber beispielsweise auch als
internationaler Airport-Code fur China (,Chifeng) nachweisbar (vgl. www.abkuer-
zungen.de unter ~http:/lwww.abkuerzungen.de/result.php?abbreviation=
CIF&language=deé&style=stand...). Daneben lassen sich noch vielféaltige weitere
Bedeutungen finden. So wird ,CIF* als spezifischer Fachbegriff im wissenschatftli-
chen Bereich (vgl. Wikipedia unter ,http://de.wikipedia.org/wiki/CIF"), als Kirzel fur
.conseil international des femmes" (vgl. Wortschatz Universitat Leipzig unter
~http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/) oder als Firmenkennzeichen bzw.
Produktname verwendet (vgl. Google-Trefferliste unter ,http://www.google.de/
search?hl=de&g=CIF&btnG=Google-Suche&meta= cr%3Dcou...").

Nach den Ermittlungen des Senats wird unter ,CIF“ vor allem eine aus dem
Englischen stammende Rechtsklausel (,Cost, Insurance, Freight*) verstanden (vgl.
LEO-Woérterbuch  unter http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=
0&cmpType=relaxed&sectHd..."). In diesem Sinne lasst sich die Anmeldemarke

auch lexikalisch in der deutschen Sprache nachweisen (vgl. Duden, Rechtschrei-



bung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 192). Mit ihr wird entsprechend
den Ausfuhrungen der Markenstelle zum Ausdruck gebracht, dass der Verkaufer
die Kosten fir Verladung, Versicherung und Fracht zu tragen hat (vgl. u. a. QM-

Lexikon unter ,http://www.quality.de/lexikon/cif.htm*).

Daneben wird die Anmeldemarke haufig als Abkirzung fir ,Common Intermediate
Format” eingesetzt, womit ein bestimmtes Bildformat bezeichnet wird, das beson-
ders im Rahmen von Videotelefon bzw. -konferenzen zum Einsatz kommt (vgl.
ITWissen unter ,http://www.itwissen.info/definition/lexikon///_cifcif _cifcommon%20

intermediate%20..." und @t-mix unter ,http://www.at-mix.de/ cif.htm®).

b) Trotz der von der Beschwerdefuhrerin zutreffend angesprochenen Mehrdeutig-
keit der Buchstabenfolge ,,CIF* ist sie dennoch als unmittelbar beschreibende und
freihaltungsbedirftige Angabe anzusehen. Eine solche liegt bereits dann vor,
wenn sie jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen dienen kann, unabhangig davon, ob ihr noch andere
(nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen kénnen. Dass eine Marke neben
der beschreibenden Aussage noch andere Bedeutungen aufweisen und insoweit
mehrdeutig sein kann, beseitigt fur sich gesehen nicht das Schutzhindernis geman
8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8,
Rdnrn. 195 und 197).

Mit der Bezeichnung ,,CIF* wird einmal zum Ausdruck gebracht, dass die angemel-
dete ,Computer-Software* der Bearbeitung bzw. Ubertragung von Bildern im
~common Intermediate Format“ oder der Erstellung von Produktkatalogen im ,Ca-
talog Interchange Format* dient. Die weiterhin beanspruchten elektronischen Pu-
blikationen kdnnen Bilder oder Kataloge in diesen Formaten umfassen. Insofern
stellt die Anmeldemarke beziglich der Waren der Klasse 9 eine Bestimmungs-

und Inhaltsangabe dar.



Des Weiteren ist es moglich, dass die gedruckten Publikationen, Zeitschriften,
Werbematerialien und Papierwaren Informationen beispielsweise zum ,Common
Intermediate Format“, zum ,Catalog Interchange Format®, zu einem ,Corporate In-
come Fund“ oder zur ,Cost, Insurance, Freight“-Klausel enthalten. Folglich weist

die angemeldete Marke auf den Gegenstand dieser Medien hin.

Schlie3lich lasst sich der Abkurzung ,CIF* im Hinblick auf die angemeldeten
Dienstleistungen die Aussage entnehmen, dass sie sich mit einem ,Corporate In-
come Fund“ beschaftigen. Es handelt sich hierbei um einen Investmentfonds mit
einem festen Bestand an hochwertigen Wertpapieren, der die Kapitalertrdge meist
monatlich auszahlt (vgl. Answers.com unter http://www.answers.com/topic/
corporate-income-fund-cif). Das Finanz-, Investitions-, Fonds-, Portefeuille-, Wert-
papier- und Risikokapitalmanagement, die Finanz-, Wirtschafts-, Investitionsfor-
schung und -analyse sowie die Finanz-, Wirtschafts- und Investitionsberatung als
auch die weiteren damit im Zusammenhang stehenden Arten von Beratungs-
dienstleistungen kdnnen ,Corporate Income Funds“ zum Gegenstand haben. Es
handelt sich hierbei um Tatigkeiten aus dem Bereich des Finanzwesens, das

gerade auch Investmentfonds umfasst.

c) An dem gegenstandlichen Zeichen besteht daruber hinaus ein Freihaltungsbe-
durfnis zugunsten der Mitbewerber der Beschwerdefiihrerin. Es ist davon auszu-
gehen, dass der beschreibende Sinngehalt der Anmeldemarke zumindest den ein-
schlagigen Fachkreisen sowie den am Im- und Export Beteiligten bekannt ist. Mit
ihr werden zwar sehr spezifische englische Ausdriicke abgekurzt. Doch reicht es
bei fremdsprachigen Markenwdrtern, deren beschreibende Bedeutung vom inlan-
dischen Durchschnittsverbraucher nicht ohne weiteres erkannt wird, aus, dass
eine beschreibende Verwendung des auslandischen Ausdrucks im Geltungsbe-
reich des MarkenG ernsthaft in Betracht kommt (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O.,
8 8, Rdnr. 254). Dies ist vorliegend der Fall. Bei Englisch handelt es sich um eine
Weltsprache, die gerade auch im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und

Dienstleistungen internationale Bedeutung hat. So wird beispielsweise die Be-



zeichnung ,Corporate Income Fund“ weltweit haufig im Bereich des Finanzwesens
verwendet  (vgl. Google-Trefferliste  unter http://google.de/search?hl=
de&newwindow=1&q=%22Corporate+income+Fun...”). Die besonderen Bedeutun-
gen der Anmeldemarke im Verkehr, die gerade im Hinblick auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehen, sprechen gegen eine Mono-

polisierung zugunsten der Beschwerdefthrerin.

2. Die hilfsweise geltend gemachte Beschrankung des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses begriindet ebenfalls nicht die Schutzfahigkeit des Kirzels
.CIF“. Zum einen geht der Zusatz ,und nicht im Zusammenhang mit Bild- und
Videoformaten® im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 nicht weit genug, da Inhalt
von Computer-Software und elektronischen Publikationen auch ,,Corporate Income
Funds® sein kdnnen. Umgekehrt verbleibt trotz der Konkretisierung ,und keine der
vorgenannten Waren fir Lieferbedingungen im internationalen Transport und nicht
fur die Berechnung von Import-Preisen im Handel und das Gebiet der Corporate
Income Funds” hinsichtlich der Waren der Klasse 16 die Moglichkeit, dass Thema
der Publikationen, der Zeitschriften, der Werbematerialien und der Papierwaren

das ,Common Intermediate Format” ist.

Zum anderen sieht der Senat die von der Beschwerdefuhrerin hilfsweise eingefig-
ten Ausnahmevermerke als unbehelflich an, da der waren- und dienstleistungs-
mafige Schutzgegenstand der urspriinglich angemeldeten Marke durch sie keine
wirtschaftlich nachvollziehbare und damit rechtlich relevante Reduzierung erfahrt
(vgl. Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8, Rdnr. 207). Wird die Eintragung fur bestimmte
Waren oder Dienstleistungen beantragt, so ist es nicht zuléassig, dass die Marke
nur insoweit eingetragen wird, als die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein
bestimmtes Merkmal nicht aufweisen. Eine solche Praxis wirde zu Rechtsunsi-
cherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes fiihren, da Dritte im Allge-
meinen nicht dartber informiert sind, dass sich bei bestimmten Waren oder
Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Wa-

ren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen. Folg-
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lich kénnten sie darauf verzichten, das Zeichen als Sachhinweis auf gerade dieses
Merkmal ihrer eigenen Produkte zu verwenden (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674
(Nr. 114 und 115) - Postkantoor). Vorliegend dienen die Beschrankungen nur da-
zu, einen beschreibenden Sinngehalt der Anmeldemarke auszuschlief3en. Sie sind
jedoch wirtschaftlich nicht begriindbar, da samtliche Waren und Dienstleistungen
typischerweise gerade die ausgeschlossenen Eigenschaften aufweisen kénnen
und somit von der Natur der Sache her ein Zusammenhang besteht.

3. Ob dem gegenstandlichen Zeichen dariber hinaus die notwendige Unterschei-

dungskraft fehlt und es somit auch dem Schutzhindernis gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG unterliegt, kann folglich dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war demnach zuriickzuweisen.

gez.

Unterschriften



