BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 160/04 Verkindet am
12. Dezember 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 52 764.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 12. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlisse der
Markenstelle fir Klasse35 vom 16. Februar 2004 und
26. April 2004 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung zurtickge-

wiesen worden ist.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 28. Oktober 2002 die Wortmarke

PHARMA DIREKT

fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 35, 39, 41, 42

und 44 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat die Anmeldung durch Erstpriferbeschluss vom
16. Februar 2004 zurlickgewiesen. Im Erinnerungsbeschluss vom 26. April 2004
wurde der Erstpruferbeschluss insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung der
Marke fur die Waren und Dienstleistungen ,Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Po-
lier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Blroarbeiten; Veranstaltung von Reisen;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitdten* zuriickgewiesen worden war. Im

Ubrigen wurde die Erinnerung zuriickgewiesen.

Zur Begriundung hat die Markenstelle ausgefuhrt, dass es der begehrten Marke an
der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. In

Verbindung mit den zuriickgewiesenen Waren sei die Marke nur ein Hinweis auf



den Direktvertrieb dieser zum Pharmabereich gehérigen Produkte. Der Begriff
-PHARMA" werde in unterschiedlichen Wortkombinationen als ein gangiges Kurz-
wort u. a. fur Pharmazie verwendet. Bei dem weiteren Bestandteil ,DIREKT"
handle es sich um eine werbelbliche Eigenschaftsangabe im Sinne von ,ohne
Umweg“, die auf dem vorliegenden Warengebiet, auf dem der Direktversand eine
zunehmende Bedeutung gewinne, eine entsprechende Vertriebsform bezeichne,
die hinsichtlich der Waren etwa Kostenvorteile verspréche. Hinsichtlich der zu-
rickgewiesenen Dienstleistungen beschreibe die angemeldete Marke deren Aus-
richtung auf den Direktvertrieb im Pharmabereich. Hinsichtlich der zugelassenen
Waren lasse sich weder ein unmittelbar beschreibender Gehalt im Sinne von § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch eine mangelnde Unterscheidungskraft im Sinne von
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG feststellen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, soweit die

Eintragung der Marke nicht zugelassen worden ist. Sie beantragt,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Sie hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ihr Dienstleistungsverzeichnis

beschrankt wie folgt:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfer-

nungs- und Schleifmittel; Parfimerien;

Klasse 35: Biuroarbeiten;

Klasse 39: Veranstaltung von Reisen;

Klasse 41: Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti-

vitaten;



Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistun-
gen und Forschungsarbeiten und diesbezlgliche De-
signerdienstleistungen; industrielle Analyse- und For-
schungsdienstleistungen; alle vorgenannten Dienst-
leistungen der Klasse 42 nicht auf dem Gebiet der

Wirtschaftswissenschaften.

Sie tragt vor, dass eine Vielzahl von Kennzeichnungen bekannt sei, die die Worte
-PHARMA" oder ,DIREKT" enthielten. Die angemeldete Gesamtmarke wirde al-
lerdings nur im Zusammenhang mit Veroffentlichungen der Anmelderin selbst
verwandt werden. Bei den nunmehr noch begehrten Waren und Dienstleistungen
liege die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung der angemeldeten Marke

denkbar fern.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll

der mindlichen Verhandlung Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begriindet. Der Senat halt die beanspruchte Marke jedenfalls
nach der Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fur unter-
scheidungskraftig und freihaltungsbediirftig. Ihrer Eintrag stehen daher keine ab-
soluten Schutzhindernisse gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren und Dienstleistungen, fur welche
die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel;, GRUR
2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Keine Unterscheidungs-



kraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die an-
gesprochenen Verkehrskreise fir die fraglichen Waren und Dienstleistungen le-
diglich einen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalt zuordnen
(EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; &hnlich BGH MarkenR 2005, 145 - Ber-
linCard).

Dies ist hinsichtlich der nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen
nicht der Fall.

Die hier begehrte Marke setzt sich aus den Begriffen ,PHARMA" und ,DIREKT"
zusammen. ,PHARMA" ist dem Verkehr als auch im allgemeinen Sprachgebrauch
als gangiges und gelaufiges Kirzel bekannt und wird in einer Vielzahl von Firmen-
kennzeichnungen (vgl. hierzu z. B. BGH GRUR 1992, 550 - ac-pharma) und Wort-
kombinationen, aber auch in Alleinstellung als Hinweis auf oder als Synonym fur
.Pharmazie®, ,pharmazeutisch”, ,Pharmazeutika® oder auch ,Pharmaunterneh-
men”
25 W (pat) 63/01 - PHARMA NETWORK; HABM, R0209/98-3 - PHARMWERB).

JDIREKT" ist als Hinweis auf den unmittelbaren Kontakt eines Unternehmens zu

sowie allgemein fur ,Pharma-Bereich® verwandt (so auch BPatG

den Abnehmern gebrauchlich (vgl. u. a. Begriffe wie ,Direktmail”, Direktbank® oder
Direktwerbung” - &hnlich auch BPatG, 32 W 87/99 - PC DIREKT; BPatG,
33 W (pat) 72/97 - TELEDIREKT).

Die Verkehrskreise werden daher den Gesamtbegriff ohne weiteres dahingehend
verstehen, dass die so begehrten Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang

mit dem Direktvertrieb aus dem Pharmabereich stehen.

Es bedarf allerdings mehrerer Zwischenschritte, um einen Zusammenhang zwi-
schen dem beanspruchten Gesamtzeichen und den nunmehr noch streitgegen-
standlichen Waren und Dienstleistungen herzustellen. In der Klasse 3 ist streitge-
genstandlich nur noch die Ware ,Parfumerien®. Dabei handelt es sich gerade nicht

um pharmazeutische Produkte, sondern um solche, die lediglich der Schénheits-



pflege dienen. Auch die Dienstleistung der Klasse 41 ,Erziehung“ steht nicht im
Zusammenhang mit dem dargestellten Sinngehalt der hier begehrten Marke. Glei-
ches gilt hinsichtlich der noch streitgegenstandlichen Dienstleistungen der
Klasse 42. Die Anmelderin hat durch den Zusatz: ,alle vorgenannten Dienstleis-
tungen der Klasse 42 nicht auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften” klarge-
stellt, dass sich die hier begehrten Forschungsdienstleistungen gerade nicht mit
guten Vertriebsmdglichkeiten hinsichtlich pharmazeutischer Produkten beschafti-

gen.

Es fehlt daher insgesamt an ausreichenden Anhaltspunkten daftir, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Sinne einer Aussage Uber
eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit gekennzeich-
neten Waren und Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel

verstehen werden.

2. Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a.
der Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
dienen kdnnen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Buicher fir eine bessere Welt; EuGH
GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben muissen im
Gemeininteresse aller Unternehmen zur freien Verfigung belassen werden (vgl.
EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Solche Umstande werden durch die angemeldete Marke ,PHARMA DIREKT" nicht
ausreichend klar und verstandlich genannt. Eine Verwendung der Bezeichnung als
beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den verbliebenen Waren und
Dienstleistungen konnte der Senat nicht nachweisen. Von einem auf gegenwarti-
ger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedirfnis kann daher inso-
weit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte

daflr vor, dass im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen in Zu-



kunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen

wird.

gez.

Unterschriften



