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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 45 381.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Winkler, der Richterin Schwarz-Angele und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschlul3
der Markenstelle fur Klasse 36 vom 21. Novem-
ber 2000 aufgehoben soweit, die Anmeldung hinsicht-
lich der Dienstleistungen "Buroarbeiten und Telekom-

munikation" zuriickgewiesen worden ist.

2. Im tbrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung vom 16. Juni 2000 der

Wortmarke

"Interstate Investment Group"

fur die Dienstleistungen

"Finanz- und Versicherungswesen, Geldgeschafte, Ge-
schaftsfihrung, Buroarbeiten, Unternehmensverwaltung, Te-

lekommunikation"

durch Beschlu3 der Markenstelle fur Klasse 36 vom 21. November 2000 wegen
fehlender Unterscheidungskraft und einem Freihaltebedurfnis gemald § 8 Abs 2
Nr 1 und 2 MarkenG unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom
1. September 2000 zurtickgewiesen. Zur Begrindung wurde ausgefihrt, dal3 die

Marke lediglich besage, dal3 das Angebot einer zwischenstaatlichen Investment-



gruppe vorliege und das Zeichen deshalb nicht geeignet sei, auf die Herkunft der

Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschaftsbetrieb hinzuweisen.

Mit seiner Beschwerde gegen diese Entscheidung des Patentamts beantragt der

Anmelder sinngeman,

den angefochtenen Beschlu3 der Markenstelle aufzuheben.

Er raumt ein, dal3 die Wortbestandteile "Investment” und "Group" fur sich gesehen
gebrauchliche Worter seien, denen fir ihre Bereiche unmittelbar beschreibende
Bedeutung zukomme. Das Wort "Interstate” wirde jedoch nicht mit "zwischen-
staatlich” gleichgesetzt, sondern eher mit amerikanischen Autobahnen assoziiert.
Ein Freihaltebedtrfnis liege nicht vor, da konkrete Nachweise fir eine beschrei-

bende Verwendung der angemeldeten Begriffskombination nicht gegeben seien.

Im Ubrigen kdénne die Marke hilfsweise auf den Ausdruck "Interstate Investment"

beschrankt werden.

Der Senat hat den Anmelder mit Zwischenbescheid vom 24. Juli 2001 darauf hin-
gewiesen, dafl Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde
bezuglich der Dienstleistungen Finanz- und Versicherungswesen, Geldgeschafte,

Geschaftsfiuhrung und Unternehmensverwaltung bestehen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist teilweise begriindet.



Nach Auffassung des Senats fehlt der angemeldeten Bezeichnung "Interstate
Investment Group” hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen "Finanz- und
Versicherungswesen, Geldgeschafte, Geschaftsfuhrung, Unternehmensverwal-
tung” jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft, so dal3 sie bereits wegen des abso-
luten Schutzhindernisses nach 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung aus-
geschlossen ist. Bezlglich der Dienstleistungen "Biroarbeiten und Telekommuni-
kation" stehen der Eintragung keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnen-
den konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfal3ten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenuber sol-
chen anderer Unternehmen aufgefaldt zu werden, ist grundsatzlich ein grol3zlgiger
Mal3stab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht
aus, um dieses Schutzhindernis zu Gberwinden (st.Rspr. vgl BGH MarkenR 2000,
48 — Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best). Kann einer Wort-
marke kein fur die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschrei-
bender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um
ein gebrauchliches Wort, das vom Verkehr — etwa auch wegen einer entsprechen-
den Verwendung in der Werbung — stets nur als solches und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsdchlichen Anhalt dafir, daf3
dem Zeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 — YES).

Die Wortfolge "Interstate Investment Group" stellt im englischen Sprachgebrauch
eine sinnvolle und Ublich gebildete Aussage dar, wobei jeder einzelne der verwen-

deten Begriffe fir sich allein bereits beschreibend ist.

"Interstate” wird mit "zwischenstaatlich" Ubersetzt (Langenscheidts Handworter-
buch Englisch-Deutsch, Auflage 1999 S 346, Duden Oxford Englisch Grof3wdorter-
buch 1990 S 386). Zwar werden als "Interstate” auch Autobahnen in den USA

bezeichnet, bezlglich der hier angemeldeten Dienstleistungen, die allesamt im



Zusammenhang mit dem Finanz-, Versicherungs- oder Verwaltungswesen stehen,
tritt diese Bedeutung jedoch in den Hintergrund. In der diesbeziiglich vom Anmel-
der durchgefihrten und vorgelegten Internetrecherche steht die Verwendung des
Begriffes "Interstate” hingegen tUberwiegend im Zusammenhang mit Autos, Reisen
oder Computerspielen, kaum jedoch — soweit ersichtlich — mit den hier einschlagi-

gen Dienstleistungsgebieten.

Den weiteren englischsprachigen Wortbestandteilen "Investment” und "Group"
kommt im Zusammenhang mit den Dienstleistungen — mit Ausnahme von Tele-
kommunikation und Buroarbeiten - wie der Anmelder selbst einrAumt, unmittelbar
beschreibende Bedeutung zu. Zu bertcksichtigen ist zwar, daf der Verkehr ein als
Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so
aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne es einer zergliedernden Betrachtungs-
weise zu unterziehen, so daf} bei aus mehreren Wortern bestehenden Marken das
Vorliegen des Schutzhindernisses nach 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fir die Wortfolge
in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (MarkenR 2000, 420, 421 - Rational Software
Corporation). Das Gesamtzeichen hat aber im vorliegenden Fall bezogen auf die
angemeldeten Dienstleistungen mit Ausnahme von Telekommunikation und Biro-
arbeiten einen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Zwar ergibt sich aus dem ange-
meldeten Zeichen nicht unmittelbar, ob der Begriff "Interstate” sich auf "Invest-
ment" oder "Group" bezieht. In beiden Fallen wird jedoch den angesprochenen
Verkehrskreisen — hier neben Fachleuten sowie in Banken und Borsengeschéften
versierten gewerblichen und privaten Kunden, aber auch dem allgemeinen Publi-
kum - vermittelt, dal3 der Anmelder im zwischenstaatlichen Bereich Finanz-, Ver-
sicherungs- und auch Verwaltungsdienstleistungen anbietet. Eine interpretations-

bedurftige Mehrdeutigkeit des Zeichens liegt daher nicht vor.

Daran andert auch nichts, dal3 das Zeichen sich aus fremdsprachigen Begriffen
zusammensetzt. Zwar durfen diese nicht schematisch ihrer jeweiligen beschrei-
benden deutschen Ubersetzung gleichgestellt werden, im vorliegend Fall ist

jedoch davon auszugehen, dal3 die angesprochenen Verkehrskreise die verwen-



deten Worter verstehen und somit nicht als Betriebskennzeichen ansehen werden.
Die Begriffe gehoren zum Grundwortschatz der englischen Sprache, wobei sich
insbesondere die Wérter "Investment” und "Group" eng an die deutschen Begriffe
anlehnen. Im Gbrigen wird der Grundwortschatz der englischen Sprache im alltag-
lichen Leben auch stéandig dadurch gefestigt und erweitert, daf3 in Deutschland mit
zunehmender Tendenz aulRerordentlich zahlreich englische Ausdricke, Begriffe,
Bezeichnungen, Redewendungen und Sé&tze nicht nur in den Medien sowie der
Umgangs- und Werbesprache, sondern auch fachsprachlich auf nahezu allen
Gebieten verwendet werden. Inshesondere im Bank und Finanzwesen, dient Eng-
lisch als internationale Zweitsprache; viele englische Fachbegriffe haben in der
Praxis die entsprechenden deutschen haufig weitgehend ersetzt oder jedenfalls
zuruckgedrangt, wie beispielsweise "New Economy", "Broker”, "Bond" und viele

andere mehr.

Hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen "Buroarbeiten” und "Telekommu-
nikation" ist ein unmittelbarer beschreibender Bezug zu dem angemeldeten Zei-
chen nicht ersichtlich. Insoweit bedarf es mehrerer analysierender Zwischen-
schritte, um einen Zusammenhang zwischen dem Bedeutungsinhalt der angemel-

deten Marke und den insoweit angebotenen Dienstleistungen herzustellen.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen
konnen. Dabei ist davon auszugehen, dal ein Eintragungshindernis auch dann
besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine
solche jedoch nach den Umstanden erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409
— PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausge-
schlossenen Angaben zahlen allerdings nicht nur die ausdricklich aufgefihrten,

sondern auch solche die fir den Warenverkehr wichtige und fur die umworbenen



Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstande mit konkretem Bezug auf die
betreffenden Waren selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813, 814 — CHANGE).

Zu diesen Angaben oder Umstdnden gehort die angemeldete Marke hinsichtlich
der Dienstleistungen Buroarbeiten und Telekommunikation nicht. Eine Verwen-
dung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit diesen
Dienstleistungen ist derzeit nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwartiger
Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedlrfnis kann daher nicht aus-
gegangen werden. Ebensowenig liegen hinreichende Anhaltspunkte daftur vor,
dal3 im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung

der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Hinsichtlich der Dienstleistungen, bezuglich derer die Beschwerde zuriickgewie-
sen worden ist, neigt der Senat zur Annahme eines Freihaltungsbedurfnisses an
dem beschreibenden Gesamtbegriff "Interstate Investment Group", was hier

jedoch keiner anschliel3enden Beurteilung mehr bedarf.

3. Soweit der Anmelder hilfsweise anbietet, die Marke in "Interstate Investment"
abzuandern, ist eine Entscheidung lber die Eintragungsfahigkeit dieses Begriffs
im vorliegenden Verfahren nicht moglich. Der Inhalt einer Anmeldung kann nur in
den engen Grenzen des § 39 Abs 2 MarkenG abgeandert werden, dessen Vor-

aussetzungen im vorliegenden Fall ersichtlich nicht vorliegen.

Winkler Schwarz-Angele Dr. Hock
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