BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 175/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 58 676

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
11. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Wortfolge

Apotheke am Rathaus: Die Apotheke, die nach Hause kommt.

ist am 13. Oktober 2003 fur die Waren

"Mittel und Gegenstande fir die Hygiene und Koérperpflege, soweit
sie ausschlieBlich in Apotheken vertrieben werden (Klasse 3);
apothekenpflichtige und verschreibungspflichtige Arzneimittel, Ver-
bandmaterial (Klasse 5), diatetische Lebensmittel, soweit sie aus-
schlie3lich in Apotheken vertrieben werden”

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach 8§ 8
Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG und teilweiser Unbestimmtheit der angemeldeten

Warenbegriffe "berichtigte” der Anmelder sein Warenverzeichnis wie folgt:

"Mittel und Gegenstande fir die Hygiene und Korperpflege, insbe-
sondere Badesalze, Badetabletten, Desinfektionsmittel, Desodo-
rierungsmittel, Eau de Toilette, Enthaarungsmittel, Frauendu-
schen, FuBpflegemittel, Haarwasser, Hygienebinden- und Tam-
pons, Intimsprays, Korperpuder, Kdlnisch Wasser, Kontaktlinsen-
mittel, Manikirbestecke, Massagebursten und -handschuhe, Mittel
zur Reinigung und Pflege von Zahnersatz, Mundwasser, Nagel-
birsten, Nagelhautentferner, Puder, Rasierseifen, Rasierwasser,

Seifen, Sonnenschutzmittel, Zahnbursten und Zahnpasten, soweit



sie ausschlieB3lich in Apotheken vertrieben; apothekenpflichtige
und verschreibungspflichtige Arzneimittel, Verbandmaterial, diate-
tische Lebensmittel fir medizinische Zwecke; Rasierapparate und
-klingen; diatetische Lebensmittel flr nichtmedizinische Zwecke
auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelemen-
ten, jeweils soweit sie ausschlief3lich in Apotheken vertrieben wer-
den; diatetische Lebensmittel fir nichtmedizinische Zwecke auf
der Basis von Proteinen, soweit sie ausschlie3lich in Apotheken
vertrieben werden; diatetische Lebensmittel fur nichtmedizinische
Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, soweit
sie ausschlie3lich in Apotheken vertrieben werden; Birsten,

Kamme, Rasierpinsel".

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marke-
namts vom 5. Oktober 2004 wurde die Anmeldung gemald § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG durch eine Priuferin des gehobenen Dienstes zurickgewiesen, ohne dass
das Warenverzeichnis endgultig geklart wurde. Es blieb dahingestellt, ob die An-

meldung auch gemalf 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfahig ist.

Entgegen der Auffassung des Anmelders handele es sich bei dem Markenbe-
standteil "Apotheke am Rathaus” nicht um einen unterscheidungskraftigen Be-
standteil, sondern lediglich um einen Hinweis auf den Vertriebsort der Waren. Es
existierten bereits zahlreiche "Apotheken am Rathaus". Der Zusatz "Die Apotheke,
die nach Hause kommt." bringe lediglich zum Ausdruck, dass die Apotheke Waren
nach Hause liefere. So wirben bereits verschiedene Anbieter mit Slogans wie
"Easyeinkauf - Supermarkt, der nach Hause kommt!" oder "Hundeschule, die nach
Hause kommt". Selbstverstandlich sei dem Anmelder darin zuzustimmen, dass
nicht die Apotheke selbst bei dem Konsumenten erscheine, sondern der Slogan
lediglich im Ubertragenen Sinne zu verstehen sei. Hierin liege jedoch keine die
Schutzfahigkeit begrindende Mehrdeutigkeit. Die angesprochenen Verkehrskreise

sahen in der um Schutz nachsuchenden Marke lediglich eine werbemalig formu-



lierte Sachangabe dahingehend, dass die so gekennzeichneten Waren uber eine
(beliebige) Apotheke, deren Standort sich an einem Rathaus bzw in dessen Nahe
befinde und die die Produkte zu den Kunden nach Hause liefere, vertrieben wer-
den. Das Warenverzeichnis sei teilweise schon konkretisiert worden. Die noch er-
forderliche abschlieRende Klarung sei allerdings nach Rucksprache mit dem An-
melder vorlaufig zuriickgestellt worden. Bereits vorgenommene und gegebenen-
falls noch erforderliche weitere Prazisierungen hatten im vorliegenden Fall jedoch
keinen Einfluss auf die Beurteilung der Schutzfahigkeit, da es aufgrund der For-
mulierung im urspringlichen Verzeichnis jedenfalls um Waren handele, die in
Apotheken vertrieben und damit durch den Slogan beschrieben wirden. Soweit
der Anmelder sich auf Voreintragungen anderer Marken beziehe, vermdge dies

die Schutzfahigkeit nicht zu begrinden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der keinen ausformulierten

Antrag gestellt hat.

Der Anmelder halt die angemeldete Marke fir unterscheidungskraftig und nicht
freihaltungsbedurftig. Nur weil sich mehrere Unternehmer der selben Bezeichnung
("Apotheken am Rathaus") fir die Kenntlichmachung der Herkunft ihrer Waren
und Dienstleistungen bedienten, kénne hieraus nicht per se der Schluss gezogen
werden, dass der Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der Marken-
bestandteil "Die Apotheke, die nach Hause kommt." sei ebenfalls nicht rein be-
schreibend, da der Verkehr diese Bezeichnung nicht notwendigerweise dahinge-
hend verstehe, dass der Betrieb des Anmelders Waren nach Hause liefere. So
konne diese Formulierung ebenso bedeuten, dass der Service in der Apotheke
derart gut sei, dass die telefonische Beratung dieselbe Wirkung entfalte, als
stande der Apotheker bei dem Anrufer zu Hause. So hinke auch das von der Erst-
pruferin genannte Beispiel "Hundeschule, die nach Hause kommt". Dieser Slogan
sei namlich mit Sicherheit nicht dahingehend zu verstehen, dass etwas (Hunde?)
geliefert werde. Im deutschen Sprachgebrauch werde das Wort "kommen" nicht

als Synonym fir das Verb "liefern” benutzt. Genau in diesem Unterschied liege die



maf3gebliche Unterscheidungskraft, aufgrund derer die Eintragungsfahigkeit zu

bejahen sei.

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

Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,
denn der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht fur die beanspruchten Wa-
ren aus den von der Markenstelle bereits ausgefiuihrten Griinden zumindest ein

Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Die Prufung der Anmeldung auf absolute Schutzhindernisse ist dabei auch ohne
eine endgultige Klarung des zu weite Oberbegriffe enthaltenden Warenverzeich-
nisses maoglich. Selbst wenn weite Oberbegriffe, die noch nicht eine eindeutige
Klassifizierung erlauben, gemafl § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 20 Abs. 1
MarkenV nicht eintragbar sind, kénnen sie auf absolute Schutzhindernisse tber-
pruft werden. Die Eintragung kann wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse
versagt werden, selbst wenn die Anmeldung zudem (u. U. teilweise) wegen nicht
innerhalb einer gesetzten Frist beseitigter Mangel nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
i. V. m. 8 20 Abs. 1 MarkenV zurlickgewiesen werden konnte. Die angemeldeten
Warenoberbegriffe, Uber die eine prazisierte Fassung nicht hinausgehen kann,
lassen erkennen, dass alle Waren Uber Apotheken vertrieben werden oder hin-
sichtlich der Ware "Verbandmaterial" zumindest werden kdnnten. Die angemel-
dete Marke ist deshalb - wie unten ausgefihrt - nicht unterscheidungskraftig, un-
abhangig davon, ob man von den urspringlichen oder den "berichtigten" Waren-
begriffen ausgeht. Hinzu kommt, dass ein Oberbegriff nicht durch eine mit dem
Wort "insbesondere” eingeleitete Aufzéhlung, wie im "berichtigten" Warenver-
zeichnis vom 1. April 2004 enthalten, prazisiert wird. Das "berichtigte” Warenver-

zeichnis ist deshalb nur als Versuch einer Prazisierung zu werten, wobei aul3er-



dem das "berichtigte” Warenverzeichnis vom 1. April 2004 dann Erweiterungen
enthielte, wenn man die Klassenangaben im urspriinglichen Verzeichnis als Ein-

schrankung verstiunde.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 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 2003, 1050 — Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 —
Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus-
Ubung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusatzlich
noch weitere Funktionen haben kann (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8
Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren
und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wo-
bei auf die mutmalliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren

abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche
Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Beg-
riffsinhalt zuordnen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Jedoch hat
der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Be-
deutung nicht Voraussetzung fir die Annahme fehlender Unterscheidungskratft ist.
Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Grinden fehlen (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild).



Der Verkehr wird in der angemeldeten Marke lediglich einen werbelblichen Sach-

hinweis und keine Marke sehen.

Der Markenbestandteil "Apotheke am Rathaus" ist wegen fehlender Unterschei-
dungskraft schutzunfahig, weil damit nur die (meist zentrale) Lage der Apotheke
beschrieben wird, in der die Waren angeboten werden. Entgegen der Ansicht des
Beschwerdefiihrers hat die Markenstelle das angemeldete Zeichen nicht deshalb
zuruckgewiesen, weil sich mehrere Unternehmen derselben Bezeichnung be-
dienten. Die Verwendungsbeispiele sind vielmehr ein zusatzlicher Hinweis, dass
die besondere Lage der Apotheke haufig angegeben wird und der Verkehr an sol-
che beschreibenden Hinweise gewohnt ist. Der Bestandteil "Die Apotheke, die
nach Hause kommt." hat ebenfalls keine Unterscheidungskraft. Im Zusammen-
hang mit den angemeldeten Waren versteht der Verkehr die Angabe dahinge-
hend, dass die Waren auch nach Hause geliefert werden. Wenn die Apotheke
daneben noch Beratung und andere Dienstleistungen anbietet und diese dann
Uber das Telefon gegeniber dem Kunden zu Hause erbringt, so andert sich da-
durch nicht das Verstandnis der Sachangabe, namlich dass der Kunde von zu
Hause aus die Waren und/oder Dienstleistungen der Apotheke in Anspruch neh-
men kann. Dass das Verb "kommen" in diesem Zusammenhang noch mehr be-
deuten kann als "liefern", &ndert nichts an dem beschreibenden Charakter der
Aussage. Eine solche "Mehrdeutigkeit" des Wortes "kommen" reicht fur eine Un-
terscheidungskraft der Bezeichnung nicht aus, zumal das Wort je nach Zusam-

menhang einen eindeutigen Sinngehalt hat.

Unterscheidungskraft einer Bezeichnung liegt zudem nicht schon dann vor, wenn
man allein aus der Bezeichnung noch nicht ersehen kann, um welche Art von Wa-
ren und Dienstleistungen es sich handelt. Man musste vielmehr auch dann, wenn
man die Waren und Dienstleistungen kennt, in dem angemeldeten Zeichen, wenn
es in dem jeweiligen Zusammenhang verwendet wird, eine Marke sehen und nicht
bloR einen Sachhinweis. Auch relativ allgemeine Angaben kénnen von Fall zu Fall

als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn



sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 8. Aufl.,, 8 8 Rdn. 58). Der angemeldete Slogan wird auch in seiner
Gesamtheit lediglich als werbelblichen Hinweis darauf angesehen, dass die Wa-
ren von einer meist zentral gelegenen Apotheke am Rathaus angeboten werden

und man das Angebot auch zu Hause in Anspruch nehmen kann.

Die angemeldeten Waren "Mittel und Gegenstande fur die Hygiene und Korper-
pflege, soweit sie ausschliel3lich in Apotheken vertrieben werden (Klasse 3); apo-
thekenpflichtige und verschreibungspflichtige Arzneimittel, Verbandmaterial (Klas-
se 5), diatetische Lebensmittel, soweit sie ausschliel3lich in Apotheken vertrieben
werden”, Uber die auch eine préazisierte Fassung nicht hinausgehen kann, lassen
erkennen, dass sie alle Uber Apotheken vertrieben werden oder hinsichtlich des
"Verbandmaterials" werden konnten. Das Schutzhindernis der fehlenden Un-

terscheidungskraft besteht daher fur die gesamte Anmeldung.

Ob dartber hinaus auch das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe im
Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahingestellt bleiben, da die

Anmeldung bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickzuweisen ist.

gez.

Unterschriften



