29 W (pat) 157/02 Verkindet am
7. Mai 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 50 100.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der mundlichen Verhandlung vom 7. Mai 2003 durch die Vorsitzende Rich-
terin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

BPatG 154
6.70



beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 25. April 2002 wird aufgehoben.

2. Die Anmeldung wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge

Experte fur GMP

ist am 18. August 1999 fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Auf maschinenlesbaren Datentragern aufgezeichnete Computerprogramme, elek-
trotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9
enthalten), Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und
Bild, Magnetaufzeichnungstrager, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate,
Computer, Computer-Peripheriegeréate (soweit in Klasse 9 enthalten); Computer-
software in Form von Computerprogrammen und Druckereierzeugnissen, mit
Computerprogrammen bespielte Datentrager aller Art, Teile aller vorgenannten

Waren:;



Klasse 16:
Computersoftware in Form von Programmhandbichern und Dokumentationen;
Druckschriften, insbesondere fiir den Bereich Ausbildung, Weiterbildung und Fort-

bildung;

Klasse 41:
Vorbereitung und Durchfiihrung von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen, Abhalten von Prifungen; Schulung im Einsatz von Pro-

grammen flr die Datenverarbeitung

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Bescheid vom 25. November 1999 hat die Markenstelle die fehlende Schutz-
fahigkeit hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen beanstandet aufgrund des
Sachaussagegehalts, ,dass die technologische Qualitatssicherung und Kontrolle
im weiten Umfange die hard- und softwaretechnischen Mdoglichkeiten der
modernen Datenverarbeitung einsetzt. Der Anmelder hat das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis daraufhin  mit Schriftsatz vom 11. Februar 2000
hilfsweise eingeschrankt auf

.Druckschriften, insbesondere fir den Bereich Ausbildung, Weiterbildung und
Fortbildung;

Vorbereitung und Durchfiihrung von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen, Abhalten von Prifungen; Schulung im Einsatz von Pro-

grammen fiur die Datenverarbeitung.”

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung im Umfang des hilfsweise eingeschrankten Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses mit Beschluss vom 25. April 2002 wegen fehlender Unter-
scheidungskraft zuriickgewiesen. Bei dem Markenbestandteil ,GMP* handele es

sich um die Abkirzung des Begriffs ,Good Manufacturing Practices”, der die



Richtlinien der WHO fur die Herstellung und Qualitatskontrolle von Arzneimitteln
bezeichne. In ihrer Gesamtheit bedeute die angemeldete Marke soviel wie ,Ex-
perte fur Good Manufacturing Practices” und beschreibe in Verbindung mit den
beanspruchten Druckschriften lediglich deren Inhalt. Auch bezuglich der Dienst-
leistungen verstehe das angesprochene Publikum das Zeichen nur als Hinweis
darauf, dass es sich dabei um Veranstaltungen und Schulungen zum Thema der

Good Manufacturing Pratices handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Nach seiner Auffassung ist
die Zurtuckweisung der Marke weder in der urspringlichen Fassung des Verzeich-
nisses der Waren und Dienstleistungen noch in der hilfsweise beantragten Ein-
schrankung gerechtfertigt. Bei der Prufung der Unterscheidungskraft sei zu be-
ricksichtigen, dass es zahlreiche aus Buchstabenkombinationen gebildete Fir-
menkennzeichnungen gebe und der Verkehr daher daran gewohnt sei, in der Ver-
bindung von Einzelbuchstaben eher einen Unternehmenshinweis als eine Sach-
angabe sehen. Die Abkirzung ,GMP* werde in den verschiedensten Bereichen
verwendet und habe mehrere Bedeutungen, so dass sich ihr fir die beantragten
Waren und Dienstleistungen kein klarer und eindeutiger Aussagegehalte zuordnen
lasse. Im Ubrigen habe das Deutsche Patent- und Markenamt auch vergleichbar
gebildete Marken mit dem Bestandteil ,Experte” und einer Buchstabenkombination

in das Register eingetragen.

Der Anmelderin beantragt sinngemaln,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des
angemeldeten Zeichens stehen die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 2 und
Nr 1, 8 37 Abs 1 MarkenG entgegen.

1. Bei der Prifung der Schutzfahigkeit ist das am Tag der Anmeldung eingereichte
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde zu legen gemal § 33 Abs 2 iVm
8 32 Abs 2 MarkenG, weshalb eine Prifung der Anmeldung auf der Grundlage ei-
ner nur hilfsweise erklarten Einschrankung nicht rechtsmafig ist. Die Einschréan-
kung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemal 8 39 Abs 1 MarkenG
setzt namlich die Erklarung des Anmelders voraus, dass er auf einen Teil der von
der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen verzichtet (vgl Altham-
mer/Strobele/Klaka Markengesetz 6. Aufl 8 39 Rdn 4; Fezer, Markenrecht 3. Aufl
8 39 Rdn 5; Ingerl/Rohnke Markengesetz § 39 Rdn 2). In der vom Anmelder ge-
wahlten klaren Formulierung ,hilfsweise beantragt® kommt aber lediglich zum
Ausdruck, dass er das Verzeichnis nur fur den Fall einschranken wollte, dass sein
Antrag auf Eintragung der Marke mit dem ursprunglich eingereichten Verzeichnis
nicht erfolgreich sein sollte. Die Markenstelle hatte daher Uber das gesamte am
Anmeldetag eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu entscheiden

gehabit.

Eine Zurlckverweisung an das Patent- und Markenamt gemaf3 § 70 Abs 3 Nr 2
MarkenG halt der Senat aus Grinden der Verfahrensokonomie trotzdem nicht fur
sachdienlich. Denn die urspriinglich zustdndige Markenstelle fir Klasse 9 hat mit
Bescheid vom 25. November 1999 ihre Bedenken gegen die Schutzfahigkeit der
angemeldeten Marke auf das volle Waren und Dienstleistungsverzeichnis bezo-
gen. Angesichts dieser Ausfiihrungen ist davon auszugehen, dass die Marken-
stelle die angemeldete Marke insbesondere fur die Waren der Klasse 9 als nicht

schutzfahig angesehen hat.



2. Gemal § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbeson-
dere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Nach dieser Vorschrift
ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die Benutzung des angemeldeten
Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung
aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 64
- INDIVIDUELLE — mwN). Dies ist hier der Fall.

2.1. Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus den Wartern ,Experte fur* und der
Buchstabenkombination ,GMP* zusammen. Der beschreibende Aussagegehalt
der Bestandteile ,Experte fur* wird auch vom Anmelder nicht in Zweifel gezogen,
so dass es hierzu keiner weiteren Ausfihrungen bedarf. Die Buchstabenfolge
,GMP* ist vor allem in der Bedeutung von ,Good Manufacturing Pratices” ge-
brauchlich. Das ergibt sich sowohl aus der Internetrecherche der Markenstelle als
auch aus den Unterlagen, die der Senat dem Anmelder Ubermittelt hat. Wie von
der Markenstelle zutreffend ausgefihrt, bedeutet die Marke in ihrer Gesamtheit
daher soviel wie ,Experte fuir Good Manufacturing Practices” bzw ,Experte fur gute
Herstellungspraxis“. Die Tatsache, dass die Abkurzung ,GMP* darlber hinaus
auch mit anderen Bedeutungen lexikalisch belegt ist, fihrt zu keiner anderen Be-
urteilung. Entscheidend ist vielmehr, ob im Kontext eine dieser Bedeutungen fir
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (vgl BPatG
GRUR 1999, 330 — CT). Soweit ,GMP* als Abktrzung chemischer Verbindungen
wie Glucose- oder Guanosinmonophosphat verwendet wird, ist dieser Aussage-
gehalt fur die hier maf3geblichen Verkehrskreise im Bereich der Informationstech-
nologie und der Aus- und Fortbildung fernliegend. Gleiches gilt fur ,Gesellschaft
fur Musikpadagogik, Gesellschaft fur Medizinische Praxis, Guild of Metal Perfora-
tors, Gulf of Mexico Programm?®. Eine Mehrdeutigkeit folgt auch nicht aus GMP als
Hinweis auf von der Weltgesundheitsorganisation (WHQO) entwickelte Standards
und auf ,gute Herstellungspraxis“. Beide Verwendungen erschopfen sich in einer

Sachangabe.



2.2. Das angemeldete Zeichen ist auch geeignet, die verfahrensgegenstéandlichen
Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Wie die dem angefochtenen Be-
schluss der Markenstelle beigefiigten Belege zeigen, sind bei der Herstellung von
Arzneimitteln die Good Manufacturing Practices zu beachten, die ein komplexes
System der Qualitatssicherung vorschreiben (www.bah-bonn.de/arzneimit-
tel/sicherheit/herstellung). Dementsprechend sind die GMP Gegenstand von Fort-

bildungsveranstaltungen, wie zB www.iba-akademie.de ,Kursthema: Einfihrung in

die Grundlagen der Guten Herstellungspraxis (GMP)". Die angemeldete Bezeich-
nung beschreibt daher in Verbindung mit den beanspruchten Computerprogram-
men, Druckschriften und Datentragern deren Inhalt, ndmlich dass sie sich nach Art
eines Experten mit dem Thema GMP befassen oder die zur fachmannischen
Durchfihrung der GMP notwendigen Informationen enthalten. Auch bezlglich der
elektrotechnischen und elektronischen Gerate sowie der Datenaufzeichnungs- und
—verarbeitungsgerate erschopft sich die Angabe ,Experte fir GMP* in dem Sach-
hinweis, dass diese sich fur die fachmannische GMP eignen und daflir bestimmt
sind. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchfihrung von Schulungs-
und Fortbildungsveranstaltungen sowie dem Abhalten von Prifungen sagt das
Zeichen nichts anderes aus, als dass sie von einem Experten in GMP durchge-
fuhrt werden oder diese Qualifikation zum Ziel haben.

3. Dem Zeichen fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 Mar-
kenG). Erschopft sich namlich die Wortfolge ,Experte fir GMP* in einer beschrei-
benden Aussage, die fur das angesprochene Publikum ohne weiteres erkennbar
ist, so wird das Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen auch nur als Sachangabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft
aus einem bestimmten Unternehmen verstanden (vgl BGH GRUR 2001, 1151
- marktfrisch). Dem steht nicht entgegen, dass der Verkehr durch zahlreiche
Firmenbezeichnungen daran gewdhnt ist, in der Verbindung mehrerer Einzelbuch-
staben eher einen Unternehmenshinweis als eine Sachangabe zu erkennen (vgl

BPatG — CT aaO). Denn die angemeldete Marke besteht nicht nur aus einer


http://www.iba-akademie.de/

Buchstabenkombination, sondern enthalt dariber hinaus die Woérter ,Experte fur".
Da die angemeldete Wortfolge vollkommen sprachtblich gebildet ist und der Be-
griff des Experten stets auf ein bestimmtes Fachgebiet bezogen wird, kann das
angesprochene Publikum den Zusatz ,GMP* kontextbezogen nur als Hinweis auf
ein solches Fachgebiet und nicht als Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten

Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstehen.

Die vom Anmelder zum Vergleich hinsichtlich ihrer Schutzfahigkeit aufgefiihrten
Marken koénnen unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes keinen
Eintragungsanspruch begrinden. Bei der Entscheidung uber die Eintragbarkeit
einer Marke handelt es sich zum einen nicht um eine Ermessensentscheidung,
zum anderen gibt es den Grundsatz der Gleichbehandlung im Unrecht nicht (vgl
EuG MarkenR 2002, 260, 266 — SAT.2).

Grabrucker Pagenberg Fink
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