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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 302 18 979.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 4. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 4. Mai 2005 die Anmeldung der fur

.Software, insbesondere Steuerungssoftware fur Werkzeugma-
schinen, Software zur Analyse und Optimierung von Steuerungs-
daten von Werkzeugmaschinen, insbesondere fir spanabhebende
Maschinen; Entwicklung von Software, insbesondere Steuerungs-
software fur Werkzeugmaschinen, Entwicklung von Software zur
Analyse und Optimierung von Steuerungsdaten von Werkzeug-
maschinen, insbesondere fur spanabhebende Maschinen*®

beanspruchten Kennzeichnung

NCProfiler

nach 8§37 Abs 1, 88 Abs2 Nr2 MarkenG als freihaltungsbedirftige Angabe
zuruckgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt: Die aus der — was sich ua schon
aus den von dem Anmelder selbst vorgelegten Unterlagen ergebe - fur ,numerical
control*, dh ,numerische Steuerung“ tblichen Abkirzung ,NC* und dem - wie aus
den Eintragen in einem allgemeinen Worterbuch der englischen Sprache und zu-
dem auch in zwei Internetfundstellen zu folgern sei- fur ,Kopierfrasmaschine”

insbesondere im Bereich der Holzverarbeitung gebrauchlichen Fachbegriff ,Profi-



ler* sprachiblich zusammengesetzte Anmeldemarke habe die Bedeutung ,nume-
risch gesteuerte FrAsmaschine“. Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen wir-
den gerade im Bereich des Bohrens, Frasens und Drehens eingesetzt, wobei ein
Computer die Steuerung und Regelung der Maschine Ubernehme. In Verbindung
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle die Anmeldemarke
daher einen Fachausdruck dar, der lediglich auf deren Beschaffenheit, Bestim-
mung und Art hinweise, namlich dass es sich um Steuerungssoftware zur numeri-
schen Steuerung und Optimierung der Frasleistung von NC-Frasmaschinen bzw
um deren Entwicklung handele. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Einzel-
bestandteile der Kombinationsmarke noch andere Bedeutungen haben kdnnten,
weil diese hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen fern lagen.
Da die Anmeldemarke bereits fir Mitbewerber freizuhalten sei, kdnne dahinste-
hen, ob auch der Versagungsgrund mangelnder Unterscheidungskraft gegeben

sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er halt die
Anmeldemarke flr nicht freihaltungsbedurftig und fir unterscheidungskraftig. Der
Gesamtbegriff ,NCProfiler* sei nicht unmittelbar beschreibend, weil bereits unklar
sei, was mit ,Profiler* im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen gemeint sei; die Verbraucher brachten diesen Begriff priméar mit einem
Experten fur die Herstellung eines psychologischen Téaterprofils in Verbindung.
Keinesfalls sei ersichtlich, dass hierunter eine ,Kopierfrasmaschine* gemeint sei;
die Internetauszlige, auf welche sich die Markenstelle stitze, betrafen Holzver-
arbeitungs- und Styroporschneidemaschinen und sagten daher nichts tber die
vorliegend beanspruchte Software aus. Dass die Hersteller solcher Maschinen
diese mit diesem Begriff benennen wirden, besage nicht, dass er allgemein
verstandlich sei. Mangels konkreter Aussage Uber die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen sei die Anmeldemarke nicht freizuhalten. Da die angesprochenen
Verkehrskreise bei der Anmeldemarke vorrangig an einen Kriminologen dachten,
koénne ihr auch die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Da die Markenstelle die Internet-Belege erst mit dem angefochtenen Beschluss



Ubersandt habe, sei zudem die Beschwerdegebihr wegen des darin liegenden

Verstol3es gegen das rechtliche Gehdor zurtickzuzahlen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet. Die Markenstelle hat die Anmeldung
zu Recht und mit zutreffender Begrindung, der sich der Senat zur Vermeidung
von Wiederholungen in vollem Umfang anschliel3t, nach § 37 Abs 1, 8 8 Abs 2
Nr 2 MarkenG wegen Bestehens eines Freihaltungsbedtirfnisses zuriickgewiesen.
Die Ausfilhrungen des Anmelders in der Beschwerdebegrindung geben fir eine
abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Nach 88 Abs 2 Nr2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung aus-
geschlossen, die zumindest in einer ihrer moglichen Bedeutungen (vgl EuGH,
MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] — DOUBLEMINT) ausschlieldlich aus Zeichen
oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Wa-
ren oder Dienstleistungen dienen kdnnen, sofern es sich hierbei um fir den Wa-
renverkehr wichtige und fur die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeut-
same Umstande handelt (vgl hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 — FOR YOU;
GRUR 2000, 211, 232 — FUNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder
Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl BGH GRUR 2005, 417, 419 — Berlin
Card). Das Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel,
dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw
Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden
kénnen und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unter-
nehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn25
- CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn 35, 36 - BIOMILD). Werden rein be-
schreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamt-
begriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschopfung von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein tGber den blof3 be-

schreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weiterge-



hender Sinngehalt ergibt (vgl EUGH aaO — BIOMILD). Nach diesen Grundsétzen
ist die angemeldete Bezeichnung nicht als Marke eintragbar.

Soweit der Anmelder in seiner Beschwerdebegriindung, in welcher er im Ubrigen
die Beurteilung des Bestandteils ,NC* als bliche Abklrzung fir ,numerical
control* durch die Markenstelle nicht beanstandet, geltend macht, der weitere Be-
standteil ,Profiler* weise keinen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
unmittelbar beschreibenden Sinngehalt auf, kann dem nicht gefolgt werden. Sein
Hinweis, unter diesem Begriff verstiinden die angesprochenen Verkehrskreise in
erster Linie einen Kriminalpsychologen bzw einen Kriminalisten, verkennt schon
im Ansatz, dass nach der oben genannten héchstrichterlichen Rechtsprechung
der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bereits dann vorliegt,
wenn eine Bezeichnung in nur einer von mdglichen mehreren Bedeutungen die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt (vgl EuGH aaO
- DOUBLEMINT), so dass es auf die Frage, ob die Anmeldemarke - selbst in Be-
zug auf diese Produkte und Tatigkeiten - auch mogliche andere Bedeutungen ha-
ben kann, nicht (mehr) ankommt. Ungeachtet dessen ergibt sich schon aus dem
von der Markenstelle herangezogenen englisch-deutschen Wérterbuch, in wel-
chem dieser Begriff allein in der von ihr genannten Bedeutung eingetragen ist (vgl
Langenscheidts GroRBworterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, 9. Aufl 2000,
S 776), dass er in erster Linie eine Werkzeugmaschine bezeichnet. Dies wird zu-
dem noch durch die von der Markenstelle herangezogenen Internetfundstellen

untermauert.

Der Einwand des Anmelders, die Anmeldemarke werde nicht fir solche Maschi-
nen, sondern fur Computersoftware beansprucht, vermag eine Schutzfahigkeit
ebenfalls nicht zu begriinden. Abgesehen davon, dass der Begriff ,Profiler* auch
im Softwarebereich als Fachbegriff fir Programme zur Untersuchung des
Laufzeitverhaltens anderer Programme Ublich ist (vgl M + T Computerlexikon,
2000, Stichwort ,Profiler* sowie http://www.quest.com/funnel_web_profiler), ver-

kennt diese Auffassung, dass eine beschreibende Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2



MarkenG auch bei Bestimmungsangaben vorliegt, also bei solchen Bezeich-
nungen, welche darauf hinweisen, dass eine Sache (hier Software) vorrangig oder
allein zur Verwendung mit anderen Sachen (hier Werkzeugmaschinen) bestimmt
und geeignet ist. Da es aber, wie die Markenstelle vom Anmelder unwider-
sprochen und durch entsprechende Fundstellen belegt im Einzelnen ausgefihrt
hat, Ublich ist, Werkzeugmaschinen computergesteuert zu betreiben, worauf im
Ubrigen der weitere Bestandteil ,NC* zusétzlich hinweist, kommt die angemeldete
Bezeichnung als Sachhinweis auf die hierflir erforderliche (Steuerungs-) Software
zwanglos in Betracht, so dass sie zugunsten moglicher Mitbewerber nach 8§ 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG freizuhalten ist. Ob der Anmeldemarke bei dieser Sachlage
auch die nach 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abzu-

sprechen ist, kann auf sich beruhen, wenn hierfiir auch vieles spricht.

Da die Markenstelle der Anmeldemarke somit zu Recht die Eintragung versagt
hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde des Anmelders zurtickzuweisen.

Der Antrag des Anmelders auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr ist ebenfalls
unbegrindet. Nach 8§ 71 Abs 3 MarkenG kommt eine solche Entscheidung aus
Billigkeitsgrinden nur in Betracht, sofern ein Rechtsgrund fur die Zahlung der
Beschwerdegebihr ausnahmsweise nicht besteht oder weggefallen ist; dies wie-
derum ist nur anzunehmen, sofern es aufgrund besonderer Umstéande — etwa in-
folge eines von dem Beschwerdefiihrer nicht zu vertretenden groben Verfahrens-
mangels — unbillig erschiene, die grundsatzlich bereits durch die Einlegung der
Beschwerde verfallene Beschwerdegebuhr einzubehalten (vgl Strobele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl, 8 71 Rdn 59). Ob der Anspruch des Anmelders auf rechtli-
ches Gehor (8 59 Abs 2 MarkenG) dadurch verletzt wurde, dass ihm die Internet-
Fundstellen, auf welche die Markenstelle lediglich zusétzlich zu dem von ihr in
erster Linie herangezogenen allgemein zuganglichen englisch-deutschen Worter-
buch ihre Auffassung Uber die Bedeutung des Markenbestandteils ,Profiler* ge-
stutzt hat, erst mit dem angefochtenen Beschluss tibersandt wurden, kann letztlich

auf sich beruhen. Nicht jede Verletzung des rechtlichen Gehors lasst den Rechts-



grund fur die Zahlung der Beschwerdegebuhr entfallen; maRgeblich ist vielmehr,
ob bei Gewédhrung des rechtlichen Gehdrs der Grund fir die Beschwerdeeinle-
gung entfallen ware. Dies ist vorliegend aber zu verneinen, weil die Markenstelle
erkennbar auch bei Aul3erachtlassung der Internet-Fundstellen zu keiner abwei-
chenden Beurteilung gekommen ware, da sie diese in erster Linie auf die Erkennt-
nisse gestutzt hat, welche sie aus dem allgemein zuganglichen englisch-deut-
schen Worterbuch gewonnen hatte.

Dr. Albrecht Prietzel-Funk Schwarz
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