BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 298/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 63 345.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Februar 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter

Dr. van Raden und Schwarz

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde:

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

JiTplant

fur die Waren und Dienstleistungen

.Software; Software fur Just in Time-/Just in Sequenz- Anwen-

dungen®.

Durch zwei Beschlisse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist,
hat die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die
Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung zurtickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefuhrt, die Bezeichnung ,JITplant* bestehe ausschlielilich aus
Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen, namlich der Zweckbe-
stimmung der beanspruchten Waren dienen kénnten. Zudem fehle ihr jegliche
Unterscheidungskraft. Der Wortbestandteil ,JIT* sei nicht nur lexikalisch bekannt,
er stelle auch ein einschlagig bekanntes und gebrauchliches betriebsorganisati-
ons- und ablauftechnisches Kirzel fur ,Just in Time" dar, mithin fr ein Organisa-

tionsprinzip, welches eine verschwendungsfreie und bedarfsgenaue Realisation



unternehmensinterner und -Ubergreifender Giteraustauschprozesse zum Ziel
habe. Der englischsprachige Zeichenbestandteil ,plant® werde auf dem hier
zugrundezulegenden betriebswirtschaftlich-technischen Sektor im Sinne von ,Be-
trieb, Werk, Fabrik, Anlage" verstanden. Die in sprachiblicher Weise aus dem
Kirzel ,JIT* und dem Begriff ,plant” gebildete Kombination ,JITplant* stelle fur die
beanspruchten Waren eine fur erhebliche Teile des Verkehrs ohne weiteres ver-
standliche glatte Bestimmungsangabe dar, namlich ,just-in-time-Betrieb”. Es sei
fachterminologisch Ublich, den Bestimmungszweck von Software schlagwortartig
durch derartige Bezeichnungen zum Ausdruck zu bringen; ,JITplant* beschreibe
mithin unmittelbar, dass die so bezeichnete Software fur die Betriebsablaufsteue-
rung von Just-in-Time-Betriebsstatten bestimmt und geeignet sei, beispielsweise
indem sie Organisationsablaufe eines Zulieferbetriebs so steuere, dass eine An-
lieferung der Zulieferteile ,just in time" erfolgen kénne. Angesichts dieses unmit-
telbar beschreibenden Charakters bestehe ein Interesse der Mitbewerber des
Anmelders an der freien, ungehinderten Verwendung des angemeldeten Zei-
chens, das zudem wegen des im Vordergrund stehenden Begriffsinhalts auch
nicht geeignet sei, als Unternehmenskennzeichen aufgefasst zu werden. Die
Schreibweise mit Grol3- und Kleinbuchstaben sei werbeublich; sie verdeutliche
die einzelnen Wortbestandteile und erleichtere damit die Erfassung des Sinnge-
halts von ,JITplant®.

Gegen die Zurickweisung der Anmeldung wendet sich die Anmelderin mit ihrer
Beschwerde, mit der sie die Aufhebung der angefochtenen Beschliisse sowie die

Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr begehrt.

Sie ist zunachst der Ansicht, der Erinnerungsbeschluss sei aus formalen Griinden
aufzuheben, da der Erinnerungsprifer es unterlassen habe, Uber den Hilfsantrag
auf ErlaR eines Zwischenbescheids zu entscheiden, und meint, wegen dieses
Versaumnisses sei aus Billigkeitsgrinden die Beschwerdegebihr zurtickzuer-
statten.

Auch in der Sache halt die Anmelderin die Entscheidungen der Markenstelle fur

unzutreffend. Die angemeldete Marke sei eine phantasievolle Wortneuschdpfung,



deren Bedeutung in keinem Lexikon belegbar sei. Der englischsprachige Begriff
.plant* habe aulRer der von der Markenstelle genannten Bedeutung auch die von
.Pflanze" oder ,pflanzen”, was insgesamt zu einer Mehrdeutigkeit der angemelde-
ten Bezeichnung fuhre. Nur eine analysierende Betrachtung kénne zu dem ge-
nannten Bedeutungsgehalt fihren. Es sei kein gegenwartiger oder zukinftiger Be-
darf der Mitbewerber ersichtlich, eine solche Bezeichnung zu nutzen; auch eine

gewisse Unterscheidungskraft sei der Marke nicht abzusprechen.

Hilfsweise beantragt die Anmelderin, die Marke fir die Waren ,Software mit Aus-
nahme von Just in Time-Anwendungen; Software fur Just in Time-/Just in Se-

quenz- Anwendungen* zur Eintragung zuzulassen.

Die zulassige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg.

Mit ihrer Ansicht, der Erinnerungsbeschluss sei aufzuheben, weil die Markenstelle
dem hilfsweise gestellten Antrag, einen Zwischenbescheid zu erlassen, nicht
nachgekommen sei, geht die Anmelderin fehl. In ihrem Erinnerungsschriftsatz
hatte die Anmelderin gegenuber ihrem Vorbringen zum Beanstandungsbescheid
keine neuen Argumente vorgetragen, vielmehr ihren friheren Vortrag teilweise
wortgleich wiederholt. Der Hilfsantrag, mit dem um Gelegenheit zur erneuten
Stellungnahme ersucht wurde, enthéalt keinen Hinweis, der die Markenstelle zu der
Annahme hatte veranlassen kénnen, bei einer solchen ,erneuten” Stellungnahme
konnten ,neue®, d.h. noch nicht vorgetragene Tatsachen oder Rechtsansichten
dargelegt werden. Sie hat daher statt eines Zwischenbescheids die Erinnerungs-
entscheidung erlassen, wobei der Erinnerungsbeschluss eine implizite - ableh-
nende - Entscheidung Uber den Antrag auf Erlass eines Zwischenbescheids dar-

stellt. Dieses Vorgehen war sachgerecht und wahrte insbesondere das rechtliche



Gehor im Sinne des § 59 Absatz 2 MarkenG, denn der Erinnerungsbeschluss
stutzt sich ausschlief3lich auf Umstande, zu denen die Anmelderin bereits hinrei-
chend Stellung genommen hatte. Ein Verfahrensmangel, der zur Aufthebung des

angefochtenen Beschlusses fuihren kdnnte, ist damit nicht festzustellen.

In der Sache hat die Markenstelle zu Recht angenommen, dass die angemeldete
Bezeichnung aufgrund ihres beschreibenden Charakters nicht eintragungsfahig
ist. Sie ist freihaltungsbediirftig, zudem fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungs-
kraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr
u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kdénnen (st. Rspr., vgl. BGH
GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION). Die angemeldete Marke besteht ausschlief3lich
aus derartigen Angaben.

Die angemeldete Marke ist, wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, erkenn-
bar aus den Begriffen ,JIT* und ,plant* zu der Gesamtbezeichnung ,JITplant”
sprachublich zusammengesetzt. Diese Wortkombination entspricht dabei, wie im
Beschluss des Erstprufers umfanglich belegt, den im Bereich der Software ubli-
chen Gepflogenheiten, aus einer (Kurz-)Bezeichnung und einem Substantiv einen
substantivischen Begriff zu bilden. Die Tatsache, dass die Abkurzung ,JIT" in
GroRRbuchstaben, der Begriff ,plant* aber in Kleinbuchstaben geschrieben ist, er-
leichtert es nur, diese Art der Wortbildung zu erfassen, und nimmt der Gesamtbe-
zeichnung nicht ihren ohne weiteres verstandlichen Begriffsinhalt von ,Just-in-
time-Betriebsstatte”. Es handelt sich hierbei, wie aus den der Anmelderin bereits
mit Zwischenverfligung des Senats Ubersandten Anlagen zu entnehmen ist, um
eine Ubliche Bezeichnung fur Betriebe, deren Produktion und Lieferung nach dem
Just-in-Time-Prinzip erfolgt. Um den reibungslosen Ablauf der computergesttitzten

Just-in-Time-Organisation zu realisieren, benottigen derartige JIT-Betriebe bzw



englisch JIT- plants eine auf ihre spezifischen Bedurfnisse zugeschnittene Soft-
ware. Die angemeldete Bezeichnung ,JITplant” stellt daher eine Inhalt und Be-
stimmungszweck unmittelbar und ohne weiteres verstandlich beschreibende An-
gabe dar. Dass auch nur diese Bedeutung sinnvoller Weise in Betracht kommen
kann, hat die Markenstelle ausfuhrlich dargelegt. Der Senat folgt diesen Uberle-
gungen, denn die moglichen anderen Bedeutungen, die sich bei einer Uberset-
zung von ,plant* als ,Pflanze, pflanzen® ergeben kénnten, sind im Zusammenhang
mit Software derart fern liegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise, nam-
lich Personen, die mit dem Einsatz von Software in Betrieben befasst sind, erst

gar nicht daran denken.

Selbst wenn gleichwohl einzelne potenzielle Abnehmer der mit ,JITplant‘ gekenn-
zeichneten Software diese Bezeichnung in der von der Anmelderin zitierten Weise
als ,Fertigung ohne Lagerung Pflanzen“ fehlinterpretieren wirden, bliebe dieses
Wortzeichen doch von der Eintragung ausgeschlossen, da es zumindest in einer
seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren be-
zeichnet (EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT, Rdn. 32, - Mitt. 2004,28).

Die angemeldete Marke ist somit als zur Beschreibung einer Funktion oder Be-
stimmung der betreffenden Software geeignete Sachbezeichnung freizuhalten. Da
ihr fir die beanspruchten Waren ohne weiteres Nachdenken der im Vordergrund
stehende beschreibende Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, fehlt ihr auch
jegliche Unterscheidungskraft, denn bei einer solchen reinen Sachaussage, die
nach dem Ublichen fachspezifischen Schema gebildet ist, hat der Verkehr keine
Veranlassung, sie als Herkunftshinweis aufzufassen (st. Rspr.- BGH GRUR 2001,
1151 — marktfrisch; BGH GRUR 2002, 1070 — Bar jeder Vernunft; EuGH MarkenR
2002, 391 — Companyline).

Was das im Hilfsantrag enthaltene Begehren der Anmelderin betrifft, die Marke
fur die Waren ,Software mit Ausnahme von Just in Time-Anwendungen® zur Ein-
tragung zuzulassen, so ware bei der Kennzeichnung solcher Software mit

SJITplant” eine Tauschungsgefahr im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gege-



ben. Weil bei der angemeldeten Wortmarke der Hinweis auf eine Just in Time-
Anwendung deutlich gegeben und fir den Verkehr auch klar verstandlich ist, wer-
den mdogliche Interessenten davon ausgehen, mit der Software das Prinzip von
LJIT in irgendeiner Form realisieren zu kdénnen. Dies ware jedoch bei "Software

mit Ausnahme von Just in Time-Anwendungen" gerade nicht méglich.

Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegeblihr war nicht stattzugeben,
weil keinerlei Gesichtspunkte ersichtlich sind, die dies aus Billigkeitsgriinden
als geboten erscheinen lieRen. Insbesondere ein Verfahrensfehler ist, wie oben

dargelegt, nicht festzustellen.

Dr. Schermer Schwarz Dr. van Raden
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