BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 115/08 Verkundet am
10. Marz 2009

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 70 944.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mindlichen Verhandlung vom 10. Mérz 2009 durch Vorsitzenden Rich-

ter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richter Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die Anmeldung der Wortmarke

Intact

fur folgende Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrochemische Elemente, nadmlich Akkumulatoren
(elektrisch), galvanische Zellen, Brennstoffzellen zur Stromversor-
gung; Batterien, insbesondere Bleibatterien, Stahlbatterien, An-
triebsbatterien, Motorradbatterien, Versorgungsbatterien, Starter-
batterien, Lichtbatterien, ortsfeste Batterien sowie Teile vorge-
nannter Waren; batterienahe Erzeugnisse, namlich Stromrichter,
insbesondere Gleichrichter und Wechselrichter fir Batterieanla-
gen, Stromversorgungsgerate und daraus hergestellte Stromver-
sorgungsanlagen (soweit in Klasse 9 enthalten), Batterieliber-
wachungsgerate, elektrische Batteriekontrollgerate, elektrische
Ladegerate, elektronische und elektrische Anzeige-, Mel3- und
Analysegerate (nicht fur medizinische Zwecke), Sauredichtemes-
ser, Gerate zum Einfillen von S&aure, Gerate zum Entleeren der
Saure aus Batterien (Laborgerate), Spannungsprifer, Isolations-
messgerate, Batteriebehalter (soweit in Klasse 9 enthalten), elek-
trische Stecker, Polabdeckungen (soweit in Klasse 9 enthalten),
Entgasungsschlauch fir Batterien (soweit in Klasse 9 enthalten),
Polklemmen, Poladapter, Batteriestopfen, Zubehor fur Batterien

(soweit in Klasse 9 enthalten);



Klasse 37: Reparatur- und Installationswesen von elektrischen
Geraten und Anlagen, insbesondere der Waren der vorgenannten

Klasse 9, insbesondere von Batterien;

Klasse 42: Dienstleistung eines Ingenieurs, insbesondere eines

Entwicklungsingenieurs beziehungsweise Planungsingenieurs;

hat die Markenstelle mit Beschluss mit Beschluss vom 11. Juni 2008 zurtickgewie-
sen. Das ist damit begriindet, das Wort "Intact" bringe lediglich zum Ausdruck,
dass die darunter angebotenen Waren voll funktionstiichtig seien, wie die beige-
fugten Nachweise zeigten. Es entspreche insoweit dem eingedeutschten und im
Duden gelisteten "intakt". Damit beschreibe es nicht nur mittelbar, zumal vergleich-
bare Waren auch als Altgerate angeboten wirden. Im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Dienstleistungen sei "Intact" ein Werteversprechen. Zu den bean-

spruchten Dienstleistungen gehdrten auch jeweils Reparaturen und Installationen.

Am 25. Juni 2008 hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und dazu vorgetragen,
"Intact” sei von der Bedeutung her nicht eindeutig. Dementsprechend seien "In-
tact"-Marken bereits eingetragen. Das Amt deute den Begriff "Intact” als "intakt",
"voll funktionsfahig”, "ohne Stdrung funktionierend". Selbst wenn man diese Deu-
tung als richtig unterstellen wirde und zudem unterstellen wirde, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise diese Bezeichnung trotz der in Deutschland sprachun-
Ublichen Gestaltung des Zeichens nur so verstehen wirden, wiesen diese Deutun-
gen nicht einmal ansatzweise einen Bezug zu den Dienstleistungen des Zeichens
auf. Auch ein unmittelbarer Bezug zu den unter dem Zeichen angebotenen Waren
sei nicht erkennbar. Vielmehr wirden die Eigenschaften der Waren nur mittelbar

beschrieben. Die Deutung setze einen Gedankenprozess voraus.

Es komme auch nicht darauf an, ob "intact" lexikalisch nachweisbar sei.



Das Amt nehme drei verschiedene Begriffsdeutungen vor und belege damit selbst,
dass der Begriffsinhalt der Bezeichnung "Intact” diffus sei. Ein einzelner im Vor-

dergrund stehender Begriffsinhalt trete nicht hervor.

Das Amt habe auch nicht hinreichend beachtet, dass das Freihaltungsbeddtirfnis

gerade fir die versagten Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen sein misse.

Der Anmelder beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke einzu-

tragen.

Zur Ergadnzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsétze nebst Anlagen Be-

zug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

1) Die Beschwerde ist zulassig, hat jedoch in der Sache keinen Erfolg; einer
Registrierung der angemeldeten Marke steht fir die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis aus 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke in-
newohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, fur welche die
Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer

Unternehmen zu unterscheiden.

Der fremdsprachigen Wortmarke fehlt die Unterscheidungskraft, weil die beteilig-
ten inlandischen Verkehrskreise, d. h. der Handel und/oder die Durchschnittsver-

braucher der betreffenden Waren, deren Bedeutung erkennen, zumal "Intact” dem



entsprechenden deutschen Begriff "Intakt" recht ahnlich ist und ein "k" haufig

durch ein "c" ersetzt wird.

Unproblematisch nicht unterscheidungskraftig ist die angemeldete Marke, soweit
sie die angebotenen Waren als "funktionstichtig" beschreibt. Dartber hinaus fehlt
die Unterscheidungskraft, weil das Publikum in der angemeldeten Marke keinen
Herkunftshinweis erblickt. Bei Wortmarken ist ndmlich von fehlender Unterschei-
dungskraft auch dann auszugehen, wenn es sich um ein gebrauchliches Wort der
deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, welches die Ver-
braucher stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen
(BGH GRUR 2003, 1050 - CITYSERVICE).

2) Soweit die Anmelderin rugt, die Versagung der Eintragung der von ihr ange-
meldeten Marke sei in Anbetracht der Voreintragungen vergleichbarer Marken will-
kdrlich und verletze das Gleichbehandlungsgebot, vermag dies eine Zurtckverwei-
sung nicht zu rechtfertigen. Voreintragungen entfalten nach gefestigter héchstrich-
terlicher Rechtsprechung keine Bindungswirkung. Die seitens der Anmelderin an-
gefuhrten, angeblich vergleichbaren eingetragenen Marken sind nicht Gegenstand
des vorliegenden Beschwerdeverfahrens; von daher verbietet sich die Prifung, ob
deren Registrierung im Einzelfall rechtmafiig war oder nicht.

Die deutsche Rechtsprechung geht von jeher davon aus, dass Voreintragungen
- selbst identischer Marken - weder flr sich, noch in Verbindung mit dem Gleich-
heitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen fihren,
welche Uber die Eintragung zu befinden haben (vgl. z. B. BGH GRUR 1997, 527,
529 - Autofelge; BIPMZ 1998, 248 - Today; zuletzt ausfuhrlich BPatG GRUR 2007,
333, 335 - Papaya; BIPMZ 2008, 29 - Topline). Die Entscheidung tber die Schutz-
fahigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im
Recht der Européischen Gemeinschaft (Markenrichtlinie, GMV) gilt nichts abwei-
chendes, wie der Europaische Gerichtshof in den letzten Jahren mehrfach festge-
stellt hat (vgl. z. B. GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44



- Postkantoor; GRUR 2006, 229, Nr. 47 - BiolD). Eintragungen von Marken in das
Gemeinschaftsmarkenregister oder in die Register einzelner Staaten kénnen zwar
Beachtung finden, fuhren aber nicht zu einer rechtlichen Bindung der nationalen
Markendmter. Diese Beurteilung gilt erst recht fur das - was Deutschland anbe-
trifft - von Verfassungs wegen ausschlie3lich an Recht und Gesetz gebundene
(Art. 20 Abs. 3i. V. m. Art. 97 Abs. 1 GG) und funktional verselbstandigte Bundes-
patentgericht.

Im Ubrigen betraf die Entscheidung des HABM, R0505/05-4 vom 2. Oktober 2006
zu "Intakt-Reisen" Dienstleistungen, wie Veranstaltung von Reisen, wo "intakt" kei-

ne Eigenschaft beschreibt.

Die Voraussetzungen flr eine Aussetzung des Verfahrens (gemafld § 82 Abs. 1
Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO in entsprechender Anwendung) liegen damit
nicht vor. Nach dieser Bestimmung kann, sofern die Entscheidung des Rechts-
streits ganz oder teilweise von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts-
verhaltnisses abhangt, das den Gegenstand eines anderen anhangigen Rechts-
streits bildet, angeordnet werden, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des
anderen Rechtsstreits ausgesetzt wird. Abgesehen davon, dass die Entscheidung
Uber die Aussetzung im pflichtgeméafien Ermessen des Senats steht, mithin grund-
satzlich kein Rechtsanspruch auf deren Anordnung besteht, begrtiindet das Vorab-
entscheidungsersuchen des 29. Senats des Bundespatentgerichts zu "Schwaben-
post" keine Vorgreiflichkeit fir die Entscheidung im vorliegend anhangigen Be-
schwerdeverfahren (vgl. auch BGH GRUR 2005, 615, 616). In der Rechtspre-
chung des Europaischen Gerichtshofs ist bereits geklart, dass die RechtméaRigkeit
der Entscheidung Uber die Eintragbarkeit von Marken ausschliel3lich auf der
Grundlage des (geschriebenen) Gesetzesrechts, nicht aber im Hinblick auf eine
vorherige Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl. die zeitlich nach dem Vor-
lagebeschluss zu "Schwabenpost” ergangenen Beschlisse MarkenR 2008, 160,
Nr. 43, 44 - HAIRTRANSFER und MarkenR 2008, 163 - Terranus). Auch der Bun-

desgerichtshof hat nach Veréffentlichung des Vorlagebeschlusses zu "Schwaben-



post" an der gefestigten bisherigen Rechtsprechung zur (fehlenden) Bedeutung
von Voreintragungen festgehalten (vgl. WRP 2008, 1428, 1431, Nr. 18 - Marlene-
Dietrich-Bildnis).

3) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebiihr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht

kein Anlass.

4) Fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlas-
sung. Es ist weder ersichtlich noch von der Anmelderin aufgezeigt, dass der vorlie-
gende Fall eine grundsatzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats
erschopft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung hochstrichterlich

geklarter Beurteilungsgrundséatze.

Dr. Albrecht Kruppa Lehner

Pl



