BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 79/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 38 303.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 4. Oktober 2005 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsit-

zender sowie der Richter Katker und Kruppa

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschllisse der
Markenstelle fur Klasse 35 vom 5. Januar 2005 und 3. Mai 2005

aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 7. Juli 2004 die Wortmarke

Straight Advisors

fur folgende Dienstleistungen in das Register angemeldet worden:

Klasse 35:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-)
prufungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Daten-
schutzes und der internen Revision, insbesondere in den Berei-
chen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Be-
trieb / Service Delivery, Unterstitzung / Service Support und Kon-
trolle der Datenverarbeitung einschlie3lich Strategieentwicklung,
organisatorische und technische Losungskonzeption und -design,
finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektma-
nagement, Einfuhrung, Funktionsubertragung (Outsourcing) und
Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs-
und Prifungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unter-
stutzten Geschaftsprozessen, den Anwendungen, den Da-

ten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den



Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der

Infrastruktur;

Klasse 36:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-)
prufungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Daten-
schutzes und der internen Revision, insbesondere in den Berei-
chen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Be-
trieb / Service Delivery, Unterstitzung / Service Support und Kon-
trolle der Datenverarbeitung einschliel3lich Strategieentwicklung,
organisatorische und technische Ldsungskonzeption und -design,
finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektma-
nagement, Einfihrung, Funktionstbertragung (Outsourcing) und
Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs-
und Prufungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unter-
stitzten Geschaftsprozessen, den Anwendungen, den Da-
ten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den
Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der

Infrastruktur;

Klasse 37:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-)
prufungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Daten-
schutzes und der internen Revision, insbesondere in den Berei-
chen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Be-
trieb / Service Delivery, Unterstitzung / Service Support und Kon-
trolle der Datenverarbeitung einschliel3lich Strategieentwicklung,
organisatorische und technische Ldsungskonzeption und -design,
finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektma-
nagement, Einfihrung, Funktionstbertragung (Outsourcing) und

Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs-



und Prifungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unter-
stutzten Geschaftsprozessen, den Anwendungen, den Da-
ten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den
Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der

Infrastruktur;

Klasse 41:

Planung, Organisation und Durchfiihrung von Konferenzen, Semi-
naren und Schulungen zu Dienstleistungen der Unternehmensbe-
ratung, der (wirtschafts-) prtufungsnahen Beratung, der Sicher-
heitsberatung, des Datenschutzes und der internen Revision, ins-
besondere in den Bereichen Planung, Organisation, Beschaffung,
Entwicklung, Betrieb / Service Delivery, Unterstltzung / Service
Support und Kontrolle der Datenverarbeitung einschlie3lich Stra-
tegieentwicklung organisatorische und technische Ldsungskon-
zeption und -design, finanzielle Kalkulation, Benchmarking und
Controlling, Projektmanagement, Einfihrung, Funktionsibertra-
gung (Outsourcing) und Datenverarbeitung im Auftrag sowie die
vorgenannten Beratungs- und Prufungsleistungen in allen von der
Datenverarbeitung unterstitzten Geschaftsprozessen, den An-
wendungen, den Daten(banken), den Hardwareplattformen und
-komponenten, den Netzwerkplattformen / -komponenten und Ver-

bindungen sowie der Infrastruktur;

Klasse 42:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-)
prufungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Daten-
schutzes und der internen Revision, insbesondere in den Berei-
chen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Be-
trieb / Service Delivery, Unterstitzung / Service Support und Kon-

trolle der Datenverarbeitung einschliel3lich Strategieentwicklung,



organisatorische und technische Losungskonzeption und -design,
finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektma-
nagement, Einfuhrung, Funktionstbertragung (Outsourcing) und
Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs-
und Prifungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unter-
stitzten Geschaftsprozessen, den Anwendungen, den Daten(ban-
ken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den Netzwerk-
plattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der Infra-
struktur; 45,

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat die Anmeldung durch zwei Beschlisse, von
denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemafl 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2
MarkenG zuriickgewiesen. Sie hat ausgefihrt, dass die angemeldete Wortmarke
aus den englischsprachigen Begriffen ,straight” fur ,ehrlich* bzw ,zuverlassig“ und
LAdivsors® fur ,Berater® oder ,Ratgeber* bestehe. Diese ergdben in ihrer Zusam-
menfigung eine unmittelbar beschreibende Bezeichnung, namlich ,ehrliche/zu-
verlassige Berater” in der Mehrzahl. Es handle sich um einen werbenden Hinweis.
Zwar konne ,Straight* grundséatzlich verschiedene Bedeutungen haben. Durch die
konkrete Zusammenfiigung mit ,Advisors® kdmen jedoch andere Begriffsinhalte
nicht in Betracht.

Gegen diese Entscheidungen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er bean-

tragt sinngemals,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Er hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht geaul3ert. Vor der
Markenstelle hat er vorgetragen, dass ,Straight* allenfalls die Qualitat der Dienst-
leistungen, nicht jedoch die Dienstleistungen selbst beschreibe, so dass nur eine

mittelbare Beschreibung in Betracht komme. Zu bericksichtigen seien im tbrigen



die manigfaltigen Bedeutungsgehalte von ,Straight“. Der Anmelder verweist weiter

auf andere Voreintragungen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet. Der Senat hélt die angemeldete Wort-
marke fUr unterscheidungskraftig und nicht freihaltungsbediuirftig. lhrer Eintragung
gemall 88 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen daher keine absoluten Schutzhinder-
nisse gemald 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnen-
den konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der
Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenuber
solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsatzlich ein grof3zi-
giger Maldstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu tGberwinden (stRspr vgl BGH GRUR
2002, 540 — OMEPRAZOK; BGH MarkenR 2005, 145 — BerlinCard). Dies gilt ins-
besondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller
Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Be-
trachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein fur die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreiben-
der Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein
gebrauchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom
Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung -
stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt
es keinen tatsachlichen Anhalt dafur, dass ihr die vorerwéhnte Unterscheidungs-
eignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO — Ber-
linCard).



Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden Begriffen ,Straight” und ,Ad-
visors“ zusammen. ,Advisors® im Sinne von ,Berater*/ ,Ratgeber” (in der Mehr-
zahl) werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das
allgemeine Publikum, ohne weiteres verstehen. Dieser Begriff wird auf den hier
einschlagigen Dienstleistungsgebieten - im wesentlichen Beratungsdienstleistun-
gen verschiedener Art- in verschiedensten Zusammenhangen verwendet, wie

sich aus einer Internetrecherche des Senats ergeben hat:

— borsenlexikon.faz.net: ,Independent Financial Advisor*
—www.dbi.de: ,Unterschiedliche Advisor*
—www.jobware.de: ,Medical Advisor*

— www.humatrix.de: ,Senior Advisor*

— www.bundestux.de: ,AUSBILDUNG ZUM IT-ADVISOR".

Auch aus gerichtlichen Entscheidungen ergibt sich der beschreibende Entschei-
dungsgehalt des Begriffs (vgl HABM, R0335/00-2 — HOMEADVISOR; HABM,
RO361/03-2 — LITIGATION ADVISOR).

Der vorangesetzte Begriff ,Straight hat dagegen verschiedene Bedeutungsin-
halte, ndmlich als Adjektiv ,gerade, ,ordentlich®, ,ehrlich®, ,anstandig“, ,normal*,
Jrchtig® aber auch ,zuverlassig® (vgl Langenscheidts Handworterbuch Eng-
lisch-Deutsch, S 627 mwN). Die von der Markenstelle angenommenen zwei Be-
deutungen ,ehrlich“ bzw ,zuverlassig” sind dabei zwar im Zusammenhang mit den
begehrten Dienstleistungen in Betracht kommende Bedeutungsinhalte, die jedoch
keineswegs im Vordergrund stehen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Se-
nat im Rahmen einer Internetrecherche ,Straight” im Sinne von ,zuverlassig” nur in
Einzelfallen tGberhaupt nachweisen konnte. Im Zusammenhang mit dem hier ein-
schlagigen Dienstleistungsgebiet, dh den ,Beratungsdienstleistungen* auf dem
Gebiet der ,Unternehmensberatung” ua wird der Begriff als beschreibende An-

gabe nach den Recherchen des Senats nicht verwendet.



Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafir, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise die begehrte Marke im Sinne einer schlagwortartigen
Aussage Uber eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit
gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel

verstehen werden.

2. Nach 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen kénnen. Da-
bei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht,
wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch
nach den Umstanden erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 — Test it; 1202 — Gute
Zeiten — Schlechte Zeiten).

Solche Umstande werden durch die angemeldete Wortmarke ,Straight Advisors*®
nicht klar und eindeutig verstandlich genannt. Eine Verwendung der Gesamtbe-
zeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den angemeldeten
Dienstleistungen konnte der Senat, wie ausgefuhrt, nicht nachweisen. Von einem
auf gegenwartiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedurfnis
kann daher insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinrei-
chende Anhaltspunkte daftur vor, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als
Sachangabe erfolgen wird.



Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben. Vor der Markenstelle des
Deutschen Patent- und Markenamts wird allerdings noch das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis endguiltig zu klaren sein.

Dr. Hock Katker Kruppa

Cl



