30 W (pat) 70/03 Verkindet am
17. Mai 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 88 449.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 17. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschlul3 der Markenstelle fir
Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

3. Dezember 2002 aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke

Cell Trap

soll nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschrankung des Waren-

verzeichnisses noch fir

"Mikrobiologische Analysegerate zur Erkennung von Proteinkom-
binationsmustern, samtliche Waren ohne die Moglichkeit der Zell-
separierung; Computersoftware zur Suche, Darstellung und Aus-

wertung von Proteinkombinationsmustern”

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung — auf der Grundlage des urspringlich eingereichten Warenverzeich-
nisses — mit der Begriindung zuriickgewiesen, es handele sich um eine unmittel-

bar beschreibende und damit freihaltebedurftige Sachangabe.



Eine "Cell Trap" im Sinne von "Zellenfalle" bezeichne auf dem vorliegenden Wa-
rengebiet eine Vorrichtung, in der biologische Zellen isoliert und so untersucht
werden konnten. Die gemald urspringlichem Warenverzeichnis beanspruchten
"Apparate, Instrumente und Analysegerate" wirden ihrer Art nach unmittelbar be-
schrieben, da diese Waren selbst eine "Cell Trap" darstellen oder eine solche als
wesensbestimmenden Bestandteil enthalten kdnnten. Die gemalR urspringlichem
Warenverzeichnis beanspruchte Computersoftware diene dem Betrieb einer com-
putergesteuerten "Cell Trap". Auch wenn sich ein aktueller Gebrauch von "Cell
Trap” im Inland nicht nachweisen lasse, kdnne eine Verwendung des im englisch-
sprachigen Ausland eingefuhrten Fachbegriffs durch die Fachverkehrskreise auch
im Inland erwartet werden, da Englisch im Bereich Biophysik gangige Fach- und

Werbesprache sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt mit der Begrindung, der Begriff "Cell
Trap" sei kein ins Deutsche Ubernommener Fachbegriff, es existierten nach der
Ubersetzung ins Deutsche eine Vielzahl gleichwertiger Hauptbedeutungen, die in
keinem Fall auf die angemeldeten Waren hinwiesen. "Cell Trap" habe hinsichtlich
der beanspruchten Waren keinen beschreibenden Bezug, da das "Isolieren von
biologischen Zellen" nichts mit deren Analyse zu tun habe. Auch in der Bedeutung
von "Zellenfalle" handele es sich hierbei um eine Vorstufe der Analyse mit Hilfe
von Analysegeraten und nicht um die Analyse von Zellen, ebenso diene das Com-
puterprogramm nicht der eigentlichen Analyse von Zellen, sondern der Datenaus-

wertung.

Die Anmelderin beantragt — auf der Grundlage des neuen, eingeschrankten Wa-

renverzeichnisses —,

den BeschlulR der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde ist zulassig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach der erfolgten Einschrankung des Warenverzeichnisses stehen der Eintra-
gung der Bezeichnung "Cell Trap" keine Eintragungshindernisse im Sinne von 8§ 8
Absatz 2 Nr 1, 2 und 4 Markengesetz entgegen.

Nach § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz sind von der Eintragung solche Marken
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestim-
mung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Wa-
ren, der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merk-

male der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Das trifft hier nicht zu.

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich sprachregelgerecht zusammen aus den
beiden englischen Substantiven "cell” fur Element, Zelle, Speicherzelle und "trap”
fur Falle, Abscheider, Ableiter. Dabei hat sich "cell" im Bereich der Medizin auch
im Inland zu einem sprachublichen Kurzel fur Zelle entwickelt. In seiner Gesamt-
heit ist der Begriff daher zu Ubersetzen mit "Zellenfalle" und kdnnte in bezug auf
die beanspruchten Waren die Bedeutung von "Zellenfalle" im Sinne einer Vorrich-
tung zur Isolierung von Zellen haben.

Eine derartige Vorrichtung zur Isolierung von Zellen kann damit auch Bestandteil
eines Analysegerates zur Auswertung des vorher genommenen Zellmaterials sein.
Ebenso wie beispielsweise bei Blutanalysegeraten fallen in der Regel die Ent-
nahme des Untersuchungsmaterials und dessen anschlielende Auswertung als
ein Arbeitsvorgang zusammen und werden damit von ein und demselben Analy-
segerat vorgenommen.

Es kann allerdings hier dahingestellt bleiben, ob die beanspruchten Analysege-

rate die Zellseparierung als notwendigerweise vorgeschalteten Arbeitsvorgang mit



ausfuihren oder ob die Zellentrennung als Vorstufe durch eine tatsachlich gerate-

mal3ig von der eigentlichen Analyse zu trennende Vorrichtung erfolgt.

Die Bezeichnung ist ndmlich in bezug auf die beanspruchten Waren nicht mehr als
unmittelbar beschreibende Sachangabe im Sinne von 8§ 8 Absatz 2 Nr 2 Marken-
gesetz geeignet. Nach Einschrankung des Warenverzeichnisses durch den Aus-
nahmevermerk "ohne Mdglichkeit der Zellseparierung” werden keine Waren mehr
beansprucht, die fir den Betrieb einer "Zellenfalle" bestimmt sein kénnen. Fir die
beanspruchten Analysegerate ist klargestellt, dass sie die Funktion der Zellentren-
nung nicht beinhalten, die beanspruchte Computersoftware dient laut Warenver-
zeichnis der Darstellung und Auswertung und nicht der Apparatesteuerung. Damit
lant sich nicht feststellen, dal die angemeldete Marke insoweit freihaltebeddrftig
im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz ist. Da die Analyse und Auswertung
begrifflich der Zellentrennung nachfolgen, ist das Zeichen auch als Bestimmungs-

angabe nicht geeignet.

Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Griinden fiur die beanspruchten
Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet
werden kann und sich auch nicht feststellen 143t, dass das angemeldete Zeichen
stets nur in seinem Wortsinn und nicht auch als Marke verstanden wird, fehlt "Cell
Trap" auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Absatz 2

Nr 1 Markengesetz.

Es besteht auch kein Grund, der angemeldeten Marke die Eintragung im Hinblick
auf das absolute Schutzhindernis nach § 8 Absatz 2 Nr 4 Markengesetz wegen

Tauschungsgefahr zu versagen. Die angegriffene Marke kann fur die nunmehr



noch beanspruchten Waren zumindest theoretisch auch rechtmafig benutzt wer-
den und muf3 nicht in jedem denkbaren Fall sich als eine unrichtige Angabe erwei-
sen (vgl Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 8 8 Rdn 554).

Dr. Buchetmann Schramm Hartlieb
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