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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 60 090.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mundliche Verhandlung vom 1. Februar 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung der nach einer Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsver-

zeichnisses noch fur die Dienstleistungen

»37. Wartung und Reparatur von Maschinen und Apparaten zur

Fertigungsautomatisierung

42: Zur Verfugung stellen von technischen Informationen im Zu-
sammenhang mit Maschinen und Apparaten zur Fertigungs-

automatisierung*

bestimmten Marke

E-F@QCTORY

gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuriickgewiesen, weil sie fir die maf3geblichen
Dienstleistungen eine ausschlie3lich beschreibende, freihaltungsbedirftige An-
gabe darstelle. Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, die angemeldete Marke sei
nicht wesentlich anders zu beurteilen als der Begriffe ,E-FACTORY®, weil der
Austausch des Buchstabens ,a“ durch das Programmiersymbol ,@* heute aul3erst
weit verbreitet sei und als werbeiblich bzw. als Hinweis auf eine Bestellmdglich-
keit via Internet angesehen werden konne. Der Buchstabe ,E" sei ein Ubliches
Kirzel fur den Begriff ,elektronisch®, der u. a. in Begriffen wie ,E-Cash” oder ,E-
Mail“ verwendet werde und insbesondere auf Grund des letztgenannten Begriffs
jedem in seiner Bedeutung gelaufig sei. Gegenstand der mit der Anmeldung be-
anspruchten Dienstleistungen seien Maschinen und Apparate zur Fertigungsau-

tomatisierung, die eine Fabrik komplett elektronisch steuerten. In Bezug auf die in



der Anmeldung aufgefihrten Dienstleistungen stelle die Bezeichnung
E-F@CTORY somit eine Bestimmungsangabe dar, die zum Ausdruck bringe, dass
diese Dienstleistungen fiir eine elektronische Fabrik angeboten wirden. Die an-
gemeldete Marke sei damit zumindest zukinftig freihaltungsbedurftig. Ob ihr
dariber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft fehle, kénne dahingestellt blei-

ben.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie macht geltend, bei
der angemeldeten Marke handele es sich um eine mehrgliedrige Kombination aus
den Bestandteilen E*, ,F*, ,@“ und ,CTORY", in der das ,@" wieder englische
Begriff ,at“ und folglich die Gesamtmarke als ,E-F-AT-CTORY* ausgesprochen
werde. Es handele sich insoweit um eine reine Fantasiebezeichnung, in der kein
beschreibender Begriffsgehalt zu erkennen sei. Auch wenn das ,@" als ,a“ ausge-
sprochen werde, bleibe beachtlichen Teilen des deutschen Verkehrs die Bedeu-
tung der Bezeichnung ,E-FACTORY* mangels einschlagiger Sprachkenntnisse
verborgen. Selbst bei einer Ubersetzung im Sinne von ,E-Fabrik* lasse sich der
angemeldeten Marke im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen keine
konkret beschreibende Aussage entnehmen, weil der Buchstabe ,E* im Allgemei-
nen fur Dienstleistungen mit Bezug auf das Internet verwendet werde, die mal3-
geblichen Dienstleistungen jedoch Uberwiegend nicht unter Einsatz des Internets
oder eines Computernetzwerks erbracht wirden. Fur die Annahme eines zukunfti-
gen Freihaltungsbedirfnisses an der angemeldeten Marke fehle es im angegriffe-
nen Beschluss auch an der Feststellung von Tatsachen, die einen konkreten An-
halt fir die Entwicklung zu einer beschreibenden Angabe bdten. Bei einem fehlen-
den Freihaltungsbedirfnis seien nur noch geringe Anforderungen an die Unter-
scheidungskraft der angemeldeten Marke zu stellen. Diesen werde sie gerecht,
weil Teile des Verkehrs in ihr eine Fantasiebezeichnung sahen, und zwar zum Ei-
nen deshalb, weil das ,@" phonetisch wie ,at* ausgesprochen werde, und zum
Anderen deshalb, weil der Begriffsgehalt zur Beschreibung der beanspruchten

Dienstleistungen génzlich ungeeignet sei.



Die Anmelderin beantragt sinngemafR die Aufhebung der angefochtenen Be-

schliisse der Markenstelle.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung Wor-
terbuchausziige und Ergebnisse einer Internetrecherche zur Bedeutung bzw. zur
Verwendung der Bezeichnung ,E-FACTORY* und ihrer Bestandteile sowie des
Zeichens ,@" innerhalb geschlossener Worter als Ersatz fir den Buchstaben ,a*
Ubersandt, die auch zum Gegenstand der Erdrterungen in der mandlichen Ver-

handlung gemacht wurden.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als unbegrindet. Der an-
gemeldeten Marke fehlt in Bezug auf die in der Anmeldung aufgefiihrten Dienst-
leistungen jedenfalls die notwendige Unterscheidungskraft (88 Abs.2 Nr.1
MarkenG).

Unterscheidungskratft i. S. d. vorstehend genannten Bestimmung weist eine Marke
dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von ei-
nem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22,
25f., Rdn.33 —Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ 2004, 30 f.
- Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininte-
resses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Wa-
renverkehr zu gewahrleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 — Philips). Fur
kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet
sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren
und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der
Marke zu erfullen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Kann demnach ei-
ner Marke ein fur die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender

Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebrauchli-



ches Wort der deutschen Sprache 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 er-
gibt sich daraus ein tatsachlicher Anhalt dafur, dass ihr jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (BGH a. a. O. - Cityservice).

Die fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft maf3geblichen Durchschnitts-
verbraucher der in der Anmeldung aufgefiihrten Dienstleistungen sind ausschliel3-
lich Fachleute, die Maschinen und Apparate zur Fertigungsautomatisierung betrei-
ben oder sich zumindest fur solche Maschinen und Apparate interessieren. Diese
Fachleute besitzen sowohl Kenntnisse der englischen Sprache als auch zumin-
dest Grundkenntnisse auf dem Bereich der Elektronik und des Internets und wer-
den in der angemeldeten Marke sofort und ohne die Notwendigkeit einer gedankli-
chen Analyse den Begriff ,E-FACTORY* erkennen und im Sinne von ,elektroni-
sche Fabrik* verstehen; denn das auf jeder Tastatur zu findende Sonderzeichen
,@" wird bereits seit langerer Zeit in Wortern, die den Buchstaben ,a“ enthalten,
an dessen Stelle verwendet, um die entsprechenden Worter aktueller und schicker
aussehen zu lassen (Oliver Rosenbaum, Chat-Slang, Lexikon der Internet-Spra-
che, 2. Auflage 1999, S. 3). Ein Verstandnis und erst recht eine Aussprache des
,@" als Wort ,at" liegt demgegenuber fern, weil sich bei einem solchen Verstand-
nis kein sinnvolles und aussprechbares Wort ergibt, wahrend bei einem Verstand-
nis des ,@" als Ersatz fur den Buchstaben ,a“ nicht nur irgend ein Wort, sondern
sogar der auf dem hier einschlagigen Dienstleistungssektor einschlagige
Fachbegriff ,E-FACTORY* ergibt, der nach den Feststellungen des Senats, die der
Anmelderin zuganglich gemacht worden sind, nicht nur im Sinne von ,elektroni-
sche Fabrik" verwendet wird (siehe insoweit beispielhaft unter www.cad.news.de:
.Reifen aus der ,e-factory*, www.infosafe.de: ,Die eFactory ist heute virtuell Gber-
all"), sondern sogar bereits lexikalisch verzeichnet ist (vgl. u. a. Gesamtwdrterbuch
Werbesprache/Trendwortschatz, Stand 6. November 2003, sowie ferner: wort-
schatz.uni-leipzig.de unter Hinweis auf einen Beitrag in der Zeitschrift ,DIE
WELT" 2001 mit der Aussage ,Das Zauberwort heildt ,E-Factory*). Aber selbst



dann, wenn —was aus der Sicht des Senats vollig unwahrscheinlich ist — ein Teil
der von den malfgeblichen Dienstleistungen angesprochenen Fachleute den
Begriff ,E-FACTORY* als solchen nicht kennen sollten, so erschlief3t sich diesem
Verkehrsteil die Bedeutung ,elektronische Fabrik* der angemeldeten Marke ohne
Weiteres auf Grund des Umstands, dass es sich bei dem englischen Wort
-FACTORY* um ein Wort des englischen Grundwortschatzes und bei dem Buch-
staben ,E* um eine gebrauchliche und weithin gelaufige Kurzbezeichnung fur

Lelectronic* bzw. ,elektronisch” handelt.

Die im Sinne von ,E-FACTORY* verstandene Anmeldemarke bringt bei der fur die
Beurteilung der Unterscheidungskraft maf3geblichen Benutzung im unmittelbaren
Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Ausdruck, dass
diese in der Wartung und der Reparatur von bzw. dem Zurverfligungstellen von
technischen Informationen fur eine elektronische Fabrik bestehen, m. a. W. fir
eine elektronisch gesteuerte, automatisierte Fabrik bzw. deren Betreiber bestimmt
sind.

Angesichts dieses im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts der
angemeldeten Marke, der auch durch die tbliche Ersetzung des Buchstabens ,a“
durch ein ,,@" nicht maf3geblich vermindert wird und der angemeldeten Marke da-
mit nicht zu einem von dem Verstandnis als beschreibende Angabe wegfihrenden
Fantasiegehalt verhelfen kann, fehlt ihr die erforderliche Eignung, die Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und
damit jegliche Unterscheidungskrafti. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Demgegeniber sind die von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen
der angemeldeten Marke in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie im Verei-
nigten Konigreich nicht geeignet, eine entscheidungserhebliche Indizwirkung zu
entfalten; denn flr die Frage, ob eine angemeldete Marke in der Bundesrepublik
Deutschland die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist, kommt es aus-
schlielich auf die Auffassung der inlandischen Verkehrskreise an, die mal3geblich

durch die nationale Branchenublichkeit bestimmt wird und von Land zu Land un-



terschiedlich sein kann. Dies gilt auch fur den Bereich des harmonisierten Marken-
rechts innerhalb der EU, weil in den einzelnen Mitgliedstaaten durchaus unter-
schiedliche Verkehrsauffassungen zu einzelnen Angaben und Zeichen bestehen
kénnen (EuGH MarkenR 2004, 116 ff. - Waschmittelflasche).

Da der Eintragung der angemeldeten Marke bereits der Schutzversagungsgrund
der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht, kann die Frage, ob sie
dartiber hinaus auch als zur Beschreibung der Dienstleistungen geeignete Angabe
gemal 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz auszuschlielen ware, dahingestellt

bleiben.

gez.

Unterschriften



