25 W (pat) 296/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 63 397.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. April 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende
und des Richters Engels sowie der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Die Bezeichnung

Oko-Check in Sportanlagen

ist am 4. November 2001 fur

"Ausbildung, Oko-Check in Sportanlagen, Computergestiitztes Be-

ratungsprogramm, Beratung"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Im Beschwerdeverfahren erhielt das Dienstleistungsverzeichnis folgende Fassung:

"Ausbildung, Fortbildung, Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung
bei Bau und Sanierung"

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 23. August 2002 durch eine Beamtin des hdheren
Dienstes gemal 8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG aus den im Beanstandungsbe-
scheid vom 19. Februar 2002 genannten Grinden zuriickgewiesen. In diesem war
ausgefuhrt worden, dass der Wortmarke neben einer werblichen Anpreisung einen
unmittelbar inhaltlich-thematischen Sachhinweis auf die verfahrensgegenstandli-
chen Dienstleistungen zu entnehmen sei, namlich dass es sich bei diesen um die
Uberpriufung von Sportanlagen in 6kologischer Hinsicht und um eine daraus resul-
tierende Beratung oder Schulung handeln kénne. Die allgemein bekannte Vorsilbe
,Oko" driicke aus, dass etwas mit der Okologie, den Wechselbeziehungen zwi-

schen Lebewesen und deren Umwelt, in Beziehung stehe.



Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag (sinnge-
mal),

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke mit dem neuen
Dienstleistungsverzeichnis einzutragen, hilfsweise die Markenanmeldung

an das DPMA zuriickzuverweisen.

Die angemeldete Marke weise durch eine eigentimliche Kombination ihrer Be-
standteile eine phantasievolle Eigenpragung auf. Es sei auch kein Freihaltebe-
dirfnis fur die Mitbewerber ersichtlich. Die Wortmarke solle fur "Ausbildung, Fort-
bildung, Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau und Sanierung"
geschitzt werden. Zunachst handele es sich bei den Dienstleistungen "Ausbil-
dung, Fortbildung" nicht um ein "checken" (=kontrollieren) einer Sportanlage. Die
Dienstleistungen "Umweltschutzberatung bei Bau einer Sportanlage” beschreibe
ebenfalls kein "checken", weil das was kontrolliert werden solle, zwangslaufig vor-
her existieren musse. Auch bei der Dienstleistung "Umweltschutzberatung” han-
dele es sich nicht um ein "checken" im Sinne von kontrollieren, denn eine Bera-
tung sei entweder allgemein gehalten oder sie baue auf einer vorherigen Kontrolle
auf. "Oko-" werde in der Wortmarke als eigenstandiger Bestandteil hervorgehoben
und sei zumindest im Duden nicht als eigenstandiger Bestandteil bekannt. Viel-
mehr sei "Oko-" mehrdeutig und kénne beispielsweise fiir "Okologe/Okologin" aber
auch fir "Okonomie, Okonom" oder dergleichen stehen. Eine Verbindung der Be-
deutung von "Oko-Check" zu den Dienstleistungen "Ausbildung, Fortbildung, Be-
ratung” bestehe nicht oder setze zumindest eine tiefgreifende analysierende Be-
trachtungsweise der angemeldeten Marke voraus, die bei der Beurteilung der Un-
terscheidungskraft nach der Rechtsprechung des BGH nicht zuldssig sei. Gegen
ein Freihaltebedlrfnis spreche zudem, dass eine &hnliche Marke, die DE
30201818.2 "Oko-Check im Sportverein” fir die Dienstleistungen "Ausbildung und
Umweltschutzberatung” bereits am 3. Juli 2002 eingetragen worden sei. Das sei

ein Indiz fir das fehlende Freihaltebedurfnis.



Zu dem vom Senat Ubersandten Recherchematerial zu "Oko-Check" hat der An-
melder vorgetragen, dass die ermittelten Fundstellen fir "Oko-Check" im Internet
zum Teil auf die Arbeit des Anmelders fir den Landessportbund Hessen oder auf
Nachahmer verwiesen. Einer der Nachahmer habe bereits nach dem Anmeldetag
der vorliegenden Anmeldung die Marke "Oko-Check im Sportverein" erhalten,
durch welche die Arbeit des Anmelders wie des Landessportbundes Hessen be-
hindert werde. Die Ubrigen bei der Recherche ermittelten Fundstellen betrafen
Vorgéange, die nach der vorliegenden Anmeldung entstanden seien. Die Fundstel-
len zeigten deutlich die Mehrdeutigkeit der Wortkombination. Keine der Bedeutun-
gen betrafen die Dienstleistungen der vorliegenden Anmeldung. In den Fundstel-
len werde mit "Oko-Check" ein Prufen von Vorhandenem bezeichnet und keine
der Dienstleistungen der angemeldeten Marke. Er sei berechtigt, fir den Landes-
sportbund Hessen e.V. die Marke anzumelden. Nachweise kdnnten auf Verlangen
vorgelegt werden. Das Konzept Oko-Check in Sportanlagen und Sportverein sei
eine ldee des Anmelders der vorliegenden Marke als Leiter des Geschaftsbe-
reichs Sportinfrastruktur des Landessportbundes Hessen. Ohnehin solle die Marke
nach Abschluss des Anmeldeverfahrens und des Widerspruchsverfahrens gegen
die Marke "Oko-Check im Sportverein" umgeschrieben werden. Hilfsweise sei die
Markenanmeldung an das DPMA zuriickzuverweisen, da die Schutzhindernisse
fur die konkret angemeldeten Dienstleistungen vom Amt noch nicht geprift wor-

den seien.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.
Auch in Bezug auf die Dienstleistungen "Ausbildung, Fortbildung, Umweltschutz-
beratung, Umweltschutzberatung bei Bau und Sanierung", fiir die nach einer Be-

schrdnkung des Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren die



Marke noch angemeldet ist, stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeich-
nung Schutzhindernisse im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entge-

gen.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die ei-
ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel flr die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur
st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 — Bar jeder Vernunft; EuUGH GRUR 2003, 58 -
COMPANYLINE zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche
Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berucksichtigung der Waren

oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden.

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskraftig, bei denen
es sich fur den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung ohne weite-
res erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG handelt, wobei allerdings auch sonstigen Zeichen, welche dem
Schutzhindernis im Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen, jegliche
Unterscheidungskraft fehlen kann. Die Vorschriften des 8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2
MarkenG haben trotz moglicher Uberschneidungen ihren eigenen Anwendungsbe-

reich.

Das Eintragungshindernis kann sich zudem nicht nur aus dem Bezug des Zei-
chens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus,
dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den mdglichen Inhalt
oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem bean-
spruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 —
Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 — CINE COMEDY; BPatG
MarkenR 2002, 299, 301 — OEKOLAND).



Die angemeldete Bezeichnung hat bezlglich der beanspruchten Dienstleistungen
einen sich aufdrangenden beschreibenden Begriffsinhalt, der zugleich dazu fihrt,
dass die Bezeichnung "Oko-Check in Sportanlagen" nicht als Marke verstanden

wird.

Das angemeldete Zeichen bedeutet "Uberprifung einer Sportanlage in 6kologi-

scher Hinsicht".

Der Begriff "Oko-Check" ist - wie auch die dem Beschwerdefiihrer iibersandte Re-
cherche zeigt - bereits auf unterschiedlichen Gebieten in Gebrauch. Auch in Ver-
bindung mit Sportanlagen wird der Begriff zB bereits verwendet, wenn zB Verei-
nen empfohlen wird, mit Hilfe eines Okochecks etwas fiir die Umwelt und den ei-
genen Geldbeutel zu tun (vgl das bereits Gbersandte Interview mit Hans-Joachim
Schemel uUber Wege, wie Sport umweltvertraglicher werden kann, Suddeutsche
Zeitung vom 6. August 1999 S. 34). Mit einem Oko-Check kann auch der Frage
nachgegangen werden, ob von einem Gebaude, einer Aul3en-Sportanlage oder
von Einrichtungsgegenstanden Gesundheitsgefahren ausgehen, oder es handelt
sich dabei um Betriebs- und Schadstoffuntersuchungen. Selbst soweit der Begriff
Im Zusammenhang mit einer Therapie verwendet wird, namlich innerhalb der Neu-
rolinguistischen Programmierung (NLP) als die Abfrage des Beraters vor, wahrend
oder nach der Sitzung zur Vertraglichkeit des gewlnschten Ergebnisses mit der
Werteordnung des Klienten bzw. seines sozialen Umfeldes, wird der Begriff im
Sinne einer Uberprifung der Auswirkungen auf das Umfeld verstanden, denn der
Oko-Check soll dazu dienen, dass die gefundene Losung fir den Klienten "6kolo-
gisch" ist, das heit, dass ein Veranderungsprozess keine negativen

Konsequenzen haben sollte.

Darlber hinaus begrindet Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung allein noch keine
Unterscheidungskraft, wenn die Bedeutungen beschreibend sind und deshalb der

beschreibende Gehalt im Vordergrund steht. Dies hat der Bundesgerichtshof in


http://www.net-lexikon.de/Konsequenz.html

der "marktfrisch"- Entscheidung (GRUR 2001, 1151) bestatigt, in der fir einen Teil
der Waren fur "marktfrisch" nicht nur die Bedeutung "frisch vom Markt" sondern
auch "frisch auf dem Markt" in Betracht kam. Auch nach der Rechtsprechung des
EuGH und des EuG fuhrt eine Mehrdeutigkeit allein noch nicht zur Schutzfahigkeit
(EuGH, MarkenR 2003, 450 — DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 111 -
BIOMILD/Campina Melkunie; EuG MarkenR 2002, 92 — STREAMSERVE; Mar-
kenR 2000, 70 —Companyline, bestatigt durch EuGH, GRUR Int 2003, 56). Selbst
wenn ein Teil des Verkehrs den Begriff "Oko-Check" im Sinne von "Okonomischer
Check" verstehen sollte, da es auch die Abkiirzung "Oko" fiir "Okonomie" gibt,
wirde dies nicht zur Schutzfahigkeit fuhren. Da sich insoweit ein sinnvoller Hin-
weis auf die beanspruchten Dienstleistungen ergeben kann, wirde der Verkehr

die Angabe ebenfalls nur beschreibend verstehen.

Eine Mehrdeutigkeit des Begriffs ergibt sich auch nicht daraus, dass er auf ver-
schiedenen Gebieten verwendet wird und aus der Bezeichnung nicht im einzelnen
hervorgeht, wie der Okocheck genau durchgefiihrt wird. Auch wenn ein Oko-
Check auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlichen Bereichen
durchgefuhrt werden kann, wird der Begriff eindeutig beschreibend verstanden, da
er in allen Fallen aussagt, dass der Check in 6kologischer oder 6konomischer
Hinsicht erfolgt. Die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbe-
stimmtheit einer Angabe oder die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall
reprasentierten tatsachlichen Inhalte muss einem Verstandnis als blo3e Sachan-
gabe — wie auch der Beurteilung als freihaltebedirftiger Sachbegriff — nicht entge-
genstehen (vgl fir die Sammelbezeichnung "Blcher fir eine bessere Welt" auch
BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH WRP 2003, 1429 - Cityservice; ferner BPatG
MarkenR 2002, 201, 207 — BerlinCard - mwH). Eine begriffliche Unbestimmtheit
kann insoweit sogar gewollt sein, um eine positive Erwartungshaltung des Kunden
zu fordern und einen moglichst weiten Bereich dienstleistungsbezogener Eigen-

schaften zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.



Soweit der Anmelder geltend macht, dass die ihm Ubersandeten Beispiele der
Verwendung des Begriffes "Oko-Check" im wesentlichen aus einem Zeitraum
nach dem Anmeldetag stammen und auf seine Tatigkeit zurtickgehen, rechtfertigt

dies nicht die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke.

Die Schutzfahigkeit der Marke muss im Zeitpunkt der Eintragung vorliegen, so
dass selbst dann eine Eintragung nicht mdglich ware, wenn zum Anmeldezeit-
punkt das Zeichen schutzfahig gewesen ware. Es ist im Ubrigen nicht erforderlich,
dass Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der
Anmeldung bereits tatsachlich zu beschreibenden Zwecken fur die angemeldeten
Dienstleistungen oder fur Merkmale dieser Dienstleistungen verwendet werden.
Es genugt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden
kénnen (vgl EUGH , MarkenR 2004, 111 — BIOMILD/Campina Melkunie Tz 38).
Dies trifft auf den Begriff "Oko-Check" zu, da es sich um ein sprachiiblich gebil-
detes Wort handelt (vgl zB Okobilanz, Okolabel, Okosteuer). AuRerdem wurde der
Begriff "Okocheck" im Zusammenhang mit der Tatigkeit von Sportvereinen bereits
im Jahr 1999 tatsachlich verwendet (vgl das bereits erwahnte Interview mit Hans-
Joachim Schemel, Siddeutsche Zeitung vom 6. August 1999 S. 34). Auf die
Schreibweise mit oder ohne Bindestrich kommt es dabei nicht an, da der Verkehr
insoweit der Wortbildung keinen anderen Begriffsgehalt zumisst und beide

Schreibweisen gleichermalRen beschreibend versteht.

Ob das Konzept "Oko-Check in Sportanlagen" auf den Anmelder zuriickgeht bzw
seine Idee war, ist fur die Frage der Schutzfahigkeit unerheblich. Beschreibende
oder nicht unterscheidungskraftige Angaben kénnen auch dann nicht eingetragen
werde, wenn die Ware oder Dienstleistung selbst, zu deren Kennzeichnung das
Zeichen vorgesehen ist, vom Anmelder neu entwickelt wurde. Der Markenschutz
stellt — anders als ein Patent — kein Leistungsschutzrecht dar, bei dem der Erfinder
fur seine Erfindung ein Verbietungsrecht zugesprochen bekommt (vgl hierzu auch
BPatGE 33, 12 — IRONMAN TRIATHLON). Der Umstand, dass der Anmelder eine
Bezeichnung quasi "erfunden” hat, wird vom Markengesetz daher nicht geschutzt.



Unerheblich ist daher auch die Absicht des Anmelders, spater die Marke um-
schreiben zu lassen, da es fiur die Frage, ob die Marke schutzfahig ist oder nicht,
auf die Person des Anmelders grundsatzlich nicht ankommt.

In Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen "Ausbildung, Fortbildung,
Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau" fuhrt entgegen der An-
sicht des Anmelders die Bedeutung des Wortes "Check" nicht zur Schutzfahigkeit
der Marke, denn auch bei diesen Dienstleistungen spielt die Kontrolle und Uber-
prufung von Sportanlagen in 6kologischer oder 6konomischer Hinsicht eine Rolle.
Insoweit ist zu bertcksichtigen, dass bei einem Dienstleistungsverzeichnis, wel-
ches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen unterschiedliche
Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens fir
einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch
nur fur eine spezielle, hierunter fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis
ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 — AC —; EuGH, MarkenR 2004, 99
KPN/Postkantoor, Tz 114). Andernfalls ware es maoglich, ein fur bestimmte Waren
oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen,
dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-
/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird. Eine "Ausbildung” und "Fortbildung"
kann den Oko-Check in Sportanlagen zum Thema haben, eine "Umweltschutzbe-
ratung" kann sich darauf beziehen, ob und wie ein Oko-Check in Sportanlagen
durchgefuhrt wird. Soweit der Anmelder meint, in Verbindung mit der Dienstleis-
tung Umweltschutzberatung beim Bau einer Sportanlage sei das Wort Check nicht
beschreibend, weil das, was kontrolliert werden solle, zwangslaufig vorher existie-
ren misse, ist zu bertcksichtigen, dass ein Bau nicht zwingend nur ein Neubau ist
und auch vor oder wahrend des Baus etwas aus 6kologischer bzw 6konomischer
Sicht kontrolliert werden kann, zB die Plane, nach denen gebaut werden soll oder
die Eigenschaften der Materialien, die fur den Bau verwendet werden sollen.

Daraus ergibt sich ein tatsachlicher Anhalt dafir, dass der angemeldeten Be-

zeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehlt, denn der Verkehr versteht das an-
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gemeldete Zeichen auch in Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen nur
als solches und nicht als Unterscheidungsmittel (vgl BGH Bl f PMZ 2004; 30 f —

Cityservice).

Der Senat sieht auch hinreichende Anhaltspunkte fiur die Feststellung gegeben,
dass der Begriff "Oko-Check in Sportanlagen” in Bezug auf die beanspruchten
Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 Mar-
kenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse
haben. Denn bei der angemeldeten Bezeichnung "Oko-Check in Sportanlagen”
handelt es sich um eine den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen
selbst unmittelbar betreffende Sachinformation, namlich eine Beschreibung des
Inhalts und Gegenstands der angemeldeten "Ausbildung, Fortbildung, Umwelt-
schutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau und Sanierung"”. Deshalb haben
auch Mitbewerber an der Verwendung der angemeldeten Gesamtbezeichnung ein
berechtigtes aktuelles Freihaltungsinteresse. Dem steht nicht entgegen, dass sich
die Angabe "Oko-Check in Sportanlagen” als vereinfachende, nur schlagwortartige
Merkmalsangabe darstellt. Denn insbesondere an der Verwendung derartiger, den
Sachverhalt vereinfachenden, schlagwortartigen und kundenwirksamen Sachbe-
zeichnungen haben die Mitbewerber ein erhebliches Interesse.

Soweit der Anmelder auf die Eintragung der Marke 302 01 818.2 "Oko-Check im
Sportverein" fir die Dienstleistungen "Ausbildung; Umweltschutzberatung" hin-
weist, ist zu berlcksichtigen, dass Voreintragungen selbst identischer Zeichen
eine Eintragung nicht rechtfertigen, da die Entscheidung tber die Schutzfahigkeit
einer Marke eine Rechtsfrage und keine Ermessensfrage ist (vgl auch Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8 8 Rdn 262). Im vorliegenden Verfahren kann
nicht Gberpruft werden, ob die Marke "Oko-Check im Sportverein” fiir die Dienst-
leistungen "Ausbildung; Umweltschutzberatung” zu Recht eingetragen wurde, da

lediglich die angemeldete Marke Beschwerdegegenstand ist.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurtickzuweisen.
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Der Senat sah keinen Anlass, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
gemall 8§ 70 Abs 3 Nr1 MarkenG zuriickzuverweisen. Das Dienstleistungsver-
zeichnis wurde in der Beschwerdeinstanz nicht so grundlegend eingeschrankt,
dass eine vorherige Entscheidung durch die Markenstelle prozessékonomisch
ware, zumal ein Teil der Dienstleistungsbegriffe sogar beibehalten wurde. Insoweit
kann auch offen bleiben, ob im Hinblick darauf, dass das urspringlich angemel-
dete Dienstleistungsverzeichnis ua "Ausbildung” enthalten hatte, die nunmehr be-
anspruchte Fassung mit der zusatzlichen Angabe "Fortbildung" in unzulassiger
Weise erweitert ware (vgl hierzu Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 39
Rdn 7 ff mwN), denn die Grunde fur die Beurteilung der Schutzunfahigkeit betra-

fen diese Dienstleistung im selben Mal3.

Sredl Engels Bayer
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