BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 183/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 56 695.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
3. August 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und
Richter Kruppa

BPatG 152
08.05



beschlossen:

|. Der Beschluss der Markenstelle vom 19. Marz 2009 wird auf-
gehoben.

II. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die Anmeldung der Wortmarke

PayEngine

fur folgende Waren

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, foto-
grafische, Film-, optische, Wé&ge-, Mess-, Signal-,
Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -in-
strumente; Apparate und Instrumente zum Leiten,
Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kon-
trollieren von Elektrizitéat; Gerate zur Aufzeichnung,
Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Verkaufs-
automaten und Mechaniken fir geldbetétigte Appara-
te; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverar-

beitungsgerate und Computer; Feuerldschgerate



Klasse 35: Werbung; Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwal-

tung

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte;

Immobilienwesen

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistun-
gen und Forschungsarbeiten und diesbezigliche De-
signerdienstleistungen; industrielle Analyse- und For-
schungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung

von Computerhardware und -software

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 19. Marz 2009 zurtickgewiesen:

Das ist damit begrindet, ,PayEngine” gebe lediglich den beschreibenden Sachhin-
weis, dass die Produkte im Sinn eines automatisch arbeitenden Hilfsmittels mit
einem Bezahlvorgang zu tun hatten, der mittels einer ,engine”, also in irgendeiner
Weise automatisiert, abgewickelt werde.

Damit wirke das angemeldete Zeichen fir samtliche beanspruchten Waren und
Dienstleistungen als sachbezogener, beschreibender Hinweis.

Soweit die Waren der Klasse 9 ein Thema haben kdnnten, sei der Begriff eine
Inhaltsangabe.

Bei den beanspruchten Dienstleistungen zeige ,PayEngine“, worum es bei diesen
Dienstleistungen gehe; bei der Dienstleistung ,Entwurf und Entwicklung von Com-
puterhard- und -software kdénne es sich auch um die Entwicklung von entspre-
chender Software handeln.

Am Fehlen der Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis andere der Umstand,
dass ,PayEngine“ derzeit fast ausnahmslos von der Anmelderin bzw. auf sie bezo-
gen verwendet werde, nichts, solange ,PayEngine“ nicht im Sinn des 8§ 8 Abs. 3
MarkenG zugunsten der Anmelderin verkehrsdurchgesetzt sei, worauf hier nichts

hindeute.



Der Beschluss ist der Anmelderin am 8. April 2009 zugestellt worden.

Die Anmelderin hat am 7. Mai 2009 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung,
.PayEngine” sei kein gebrduchlicher Begriff und nicht beschreibend. ,Engine*
stehe in keinem Zusammenhang mit Bezahlvorgangen. Die Anmelderin habe
~PayEngine" entwickelt und intensiv benutzt.

Sie beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenstelle vom 19. Méarz 2009 aufzuheben

und die Marke vollumfanglich einzutragen.

1) Die Beschwerde ist zulassig, hat in der Sache jedoch nur teilweise Erfolg;
einer Registrierung der angemeldeten Marke steht mit Ausnahme der Waren und
Dienstleistungen ,Rettungsapparate und -instrumente; Schallplatten; Feuerlésch-
gerate; Werbung; Immobilienwesen” das Schutzhindernis aus 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegen.

Fur die tbrigen Waren und Dienstleistungen erscheint jedoch nach Beschrankung
auf spezielle Angebote eine Verkehrsdurchsetzung méglich, der die Markenstelle
nachzugehen hat (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinn des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, Waren oder Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese von den-
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zum
einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum
anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die

Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerk-



samen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen abzustellen ist.

Einer fremdsprachigen Wortmarke, wie der vorliegenden, fehlt die Unterschei-
dungskraft, wenn die beteiligten inlandischen Verkehrskreise, hier also der Handel
und die Durchschnittsverbraucher, im Stand sind, deren Bedeutung zu erkennen.
Dies ist hier zu erwarten, weil ,pay” und ,engine” gelaufige Begriffe aus dem Eng-
lischen sind, die in der Kombination ,PayEngine“ - auch durch das grol3geschrie-
bene E - jeweils separat erkennbar bleiben. Die Kombination entspricht zudem
bekannten Zusammensetzungen. Sie ist nicht vergleichbar mit einem Werbeslo-
gan, wie etwa ,Vorsprung durch Technik* (EuGH GRUR 2010, 228). Letzterer ver-
langt vom Publikum einen Interpretationsaufwand, wéhrend ,PayEngine” den Vor-
gang und die dafiir anzuwendende Technik ohne weiteres aufzeigt.

Der Verbraucher wird einer Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen - mit
Ausnahme der ,Rettungsapparate und -instrumente; Schallplatten; Feuerldschge-
rate; Werbung; Immobilienwesen® - mit dem Begriff ,PayEngine” lediglich den Hin-
weis entnehmen, dass diese Produkte mit einem Bezahlvorgang zu tun haben, der
vermittels einer ,Engine®, also jedenfalls in irgendeiner Weise automatisiert, abge-
wickelt wird. Das in der Marke enthaltene englische Wort ,engine“ bedeutet im
Deutschen ganz allgemein ,Maschine” (vgl. Langenscheidt, Muret-Sanders, Grol3-
worterbuch Englisch, 2001 S. 386; Langenscheidts Fachwoérterbuch Technik und
angewandte Wissenschaften, 1. Aufl. 2002 S. 664). Maschinen wurden als techni-
sche Hilfsmittel urspriinglich mechanisch betrieben; die Computertechnologie ver-
half seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts den Maschinen zu so genannter
kunstlicher Intelligenz, die durch Computerprogramme (Software) gesteuert wird.
Bereits in dieser allgemeinen Bedeutung ist das in der Marke enthaltene Wort
-Engine” beschreibend fur die im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen

Produkte und Dienstleistungen.

Im Bereich der Computertechnologie bezeichnet ,engine” ferner einen Teil eines

Programms, der fur die Verwaltung und Manipulierung der Daten mal3gebend ist



(vgl. Microsoft Press, Computerlexikon Ausgabe 2001 S. 255, Ausgabe 2005
S. 245). Auch in dieser Bedeutung ist ,Engine” im Sinn einer Beschaffenheits-
bzw. Bestimmungsangabe als beschreibend von der Eintragung als Marke ausge-
schlossen.

Dies ist unabhangig davon, ob ,PayEngine“ eine lexikalisch nachweisbare Wort-
neubildung ist. Dem Verbraucher begegnen in der modernen Werbesprache stan-
dig neue Begriffe, die er verstehen muss. Dies geschieht im Regelfall Gber den
Vergleich mit bereits existierenden Begriffen. Als vorliegend einschléagige, analog
gebildete Begriffe hat die Markenstelle zutreffend u. a. ,Search Engine (Suchma-
schine)”, ,Graphic Engine“, ,Render Engine“, ,Browser Engine“, ,Mail Engine®,
.Game Engine®, ,Widget Engine* angefihrt.

Der Begriff ,engine” bezeichnet dabei nicht (nur) technische Maschinen, sondern
auch (Software-)Programme.

Vor diesem Hintergrund ist das Verstandnis des Begriffs ,PayEngine” im Sinn
eines in einer bestimmten Weise automatisch arbeitenden Hilfsmittels, das im
Bereich von Zahlungen zum Einsatz kommen soll, naheliegend.

Damit wirkt das Anmeldezeichen als ein sachbezogener, beschreibender Hinweis,
auch wenn keine Beschreibung einer konkreten Funktion vorliegen mag.

Obwohl Schallplatten einen bestimmten Inhalt, ein bestimmtes Thema haben kdn-
nen, erscheint es hier allerdings nicht naheliegend, dass der Begriff der
.PayEngine" insoweit nichts anderes als die Angabe des Themas ist. Die wissen-
schaftlichen Gerate kdnnen dagegen einen Bezug zu Zahlungsvorgéngen aufwei-
sen, soweit sie sich mit dem Zahlungsverhalten oder der Identifikation der Zahlen-
den befassen. Die Identifikation ist dabei besonders wichtig. Dafur sind auch Ver-
messungs-, fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente von
Bedeutung. Auch fir diese Gerate wirkt ,PayEngine” daher nicht als Herkunfts-
hinweis, sondern als Funktions- oder Bestimmungsangabe.

Soweit bei automatisierten Bezahlvorgédngen Bargeld in Minzen und Scheinen
eine Rolle spielt, sind Apparate ebenfalls von Bedeutung, so dass auch insoweit
.PayEngine” keine Unterscheidungskraft aufweist.



Entsprechendes gilt fiir die Dokumentation von Zahlvorgangen und ihrer Kontrolle
durch Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild
sowie Magnetaufzeichnungstrager. Verkaufsautomaten und ihre Mechaniken
sowie Registrierkassen konnen die vorgenannten Elemente enthalten oder andere
Bauteile, fur die ebenso wie fir die Kassen und Verkaufsautomaten ,PayEngine”
als Bestimmungs- und Zweckangabe wirkt.

Auch Datenverarbeitungsgerate/Computer kénnen fur Zahlungsvorgange be-
stimmt sein bzw. deren Verwaltung unterstlitzen, so dass ,PayEngine“ wiederum
als Bestimmungsangabe wirkt.

Fur alle diese Geréate, ihre Handhabung, Pflege und Reparatur, sind auch Unter-
richtsapparate einsetzbar, deren Thema dann mit ,PayEngine” bezeichenbar ist.
Es sind auch Schifffahrtsapparate denkbar, bei denen die Fahrtmaéglichkeit Uber
automatisierte Zahlvorgange freigeschaltet wird.

Dies ist nur bei Rettungsapparaten und Feuerléschern auszuschliel3en.

Bei den beanspruchten Dienstleistungen ,Geschéaftsfihrung und Unternehmens-
verwaltung, Finanz- und Versicherungswesen, Geldgeschafte* wirkt der Begriff
.PayEngine" als Hinweis darauf, worum es bei diesen Dienstleistungen geht. Bei
den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 kann es sich um die Entwick-
lung entsprechender Software oder damit ausgestatteter Gerate handeln.

Dies ist lediglich fur Werbung und Immobilienwesen nicht der Fall.

Die BinnengroRschreibung, an die sich das Publikum durch haufige werbemalige
Verwendung gewohnt hat, kann die somit weitgehend fehlende Unterscheidungs-
kraft nicht aufwiegen.

b) Einer Registrierung steht fur die Waren und Dienstleistungen ,Rettungsap-
parate und -instrumente; Schallplatten; Feuerldschgeréate; Werbung; Immobilien-
wesen*“ auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschlief3lich
aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der

Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der



Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen, unab-
hangig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden
(vgl. STROBELE, FS fur Ullmann, S. 425, 428). Dies ist bei Rettungsapparaten und
Feuerléschgeraten nicht der Fall, da Zahlvorgange insoweit keine Rolle spielen.
Bei Schallplatten kénnte dies nur das Abspielgerét betreffen. Werbung und Immo-
bilien werden zwar gegen Bezahlung vermittelt, dies erfolgt dabei aber nicht in

einer automatisierten Form.

C) Bei der Prifung, ob ein als Marke beanspruchtes Zeichen infolge von
Benutzung Unterscheidungskraft im Sinn des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL oder — was
auf dasselbe hinauslauft — nach 8 8 Abs. 3 MarkenG Verkehrsdurchsetzung er-
langt hat, ist eine Gesamtschau aller Gesichtspunkte maf3geblich (vgl. EuGH
1999, 723 Rn. 54 — Windsurfing Chiemsee). Dazu gehdren einmal alle Maf3nah-
men, die Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, der mit der Marke gehal-
tene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsétze, Intensitét, geographische Ver-
breitung und Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand fir die Marke usw. Ferner
bedarf es eines Nachweises, dass die Bemiuhungen auch Erfolg gehabt haben;
die Mal3nahmen miuissen zumindest bei einem malf3geblichen Teil der Interessen-
ten und der Mitbewerber angekommen sein. Das kdnnen Erklarungen von Indus-
trie- und Handelskammern wie auch demoskopische Befragungen belegen (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723 — WINDSURFING CHIEMSEE).

Zur Uberwindung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft
reicht es aus, wenn auf Grund der Verwendung nicht unbetréachtliche Kreise dem
Zeichen einen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter entnehmen.

Dagegen liegt eine Uberwindung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG erst vor, wenn nur mehr ein nicht beachtlicher Teil der Verbraucher von
einer Sachbezeichnung ausgeht und das Zeichen einen bestimmten Anbieter
zuordnet.

Die Anmelderin hat eine Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeich-

nisses in Aussicht gestellt, das den Kreis der Angesprochenen auf Fachleute



einer sehr kleinen Branche beschranken kann, so dass es dem Senat denkbar
erscheint, dass die Anmelderin insoweit die Voraussetzungen der Durchsetzung

nach Mal3gabe der vorstehenden Kriterien schlussig darlegen und belegen kann.

2) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebiihr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht
kein Anlass, da die Markenstelle bislang keinen Anlass hatte, der Frage der Ver-

kehrsdurchsetzung nachzugehen.

Dr. Albrecht Schwarz Kruppa
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