BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 123/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 40 443.8

hat der 26. (Marken-) Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts durch ...

am 13. September 2006

BPatG 152
08.05



beschlossen:

l. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 39 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2005 wird aufge-

hoben.

Il. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-

rickverwiesen.

Grinde

Die Markenstelle fiir Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch

den angefochtenen Beschluss die Anmeldung der Wortmarke

Schnee-Express

fur die Dienstleistungen der Klasse 39:
Transportwesen

gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Begrindung
hat sie ausgeflhrt, die angemeldete Wortfolge entbehre fur die in Anspruch ge-
nommenen Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft, weil sie fur diese eine
beschreibende Angabe dergestalt darstelle, dass mit ihr flr einen unkomplizierten
schnellen Transfer ,in den Schnee" geworben werde. Dem inlandischen Verkehr
sei eine Vielzahl vergleichbarer Begriffe bekannt, wie beispielweise ,Urlaubsex-

press”, ,Ferien-Express” oder ,Inselexpress®, in denen wie in der hier angemelde-



ten Bezeichnung die Sachaussage ohne jegliche Mehrdeutigkeit dominierend im
Vordergrund stehe. Es sei deshalb davon auszugehen, dass sich der vollig tbliche
Bedeutungsgehalt ,Transfer in den Schnee®, ,Fahrt in den Schnee® den angespro-
chenen Verkehrskreisen nicht erst mittelbar erschlie3en, sondern sich ihnen gera-
dezu aufdrangen werde. Ob auRerdem ein Freihaltebedlrfnis bestehe, kénnen

danach dahinstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht,
die Wortzusammenstellung ,,Schnee-Express” sei ungewoéhnlich, die Kombination
erwecke vielmehr einen Eindruck, der hinreichend weit von dem abweiche, der bei
bloRer Zusammenfiigung der beiden Markenbestandteile entstehe. Sie beruft sich
nunmehr auf die Durchsetzung der angemeldeten Wortfolge im Verkehr und legt

hierzu umfangreiche Unterlagen vor.

Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die eingereichten Schriftsatze nebst

Anlagen Bezug genommen.

Den zunachst gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer mundlichen Ver-

handlung hat die Anmelderin zuriickgenommen.

Die zulassige Beschwerde fiihrt zur Aufhebung des Beschlusses vom 7. Juli 2005
und zur Zurtickverweisung der Sache gemal 8 70 Abs. 3 Nr. 1 und 3 MarkenG.



1. Die angemeldete Wortfolge ,Schnee-Express” ist auch nach Auffassung des
Senats nicht unterscheidungskraftig im Sinn von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Inso-
weit schliel3t sich der Senat den Ausfuihrungen der Markenstelle an, die unter an-
derem auf die Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs ,biomild* (GRUR
2004, 680 ff.) Bezug genommen und diese auf den vorliegenden Fall zutreffend

angewendet hat, und verzichtet auf nahere Ausfiihrungen dazu.

2. Daneben steht der Eintragung der Wortfolge aber auch ein Freihaltebedtirfnis
gemall 88 Abs.2 Nr.2 MarkenG entgegen, da die Bezeichnung ,Schnee-
Express* als naheliegende und sprachibliche Bezeichnung fur die angemeldeten
Transportdienstleistungen ,in den Schnee® fur Mitbewerber zur Beschreibung

gleichartiger Dienstleistungen zur Verfiigung stehen muss.

Soweit die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Marke fir die Klassen 39 und 41 in
den Benelux-Staaten hingewiesen hat, liegt der Fall insofern anders, als es sich
bei dem dortigen Zeichen um eine Wort/Bildmarke handelt. Auf anderweitige Ein-
tragungen ahnlicher Marken kommt es zwar ohnehin nicht an. Die von der Anmel-
derin namentlich angefihrten Eintragungen von deutschen Drittmarken mit dem
Bestandteil ,Express” sind aber auch tUberwiegend entweder bereits geldscht oder
stellen Wort/Bildmarken dar, die mit einer Wortmarke, wie sie hier verfahrensge-

genstandlich ist, aus Rechtsgriinden nicht vergleichbar sind.

3. Die Anmelderin hat aber vorgetragen, sie biete spezielle Sonderziige an und
bewerbe diese umfangreich mit Druckschriften, Katalogen sowie durch grof3fl&-
chige Plakatwerbung auf groRen Uberregionalen Bahnhofen, zudem sei tber die
Offentlichkeit durch umfangreiche Medien-Berichterstattung tber ihre Dienstleis-
tungen informiert worden. Daher hat sie mit ihrem Vorbringen und den vorgelegten
Unterlagen die Mdoglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung im Sinn von 8 8 Abs. 3
MarkenG glaubhaft gemacht. Dazu tragt bei, dass nach ihrem Vorbringen ihr Be-
kanntheitsgrad auf der Ebene der Fachkreise (Reisebiros) tber 80% betragt.

Uberzogene Anforderungen sind fir die Glaubhaftmachung nicht gerechtfertigt



(vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, 8 8 Rn. 345f.). Im Verfahren vor
dem Patentgericht sind damit neue wesentliche Tatsachen bekannt geworden, die
eine Zurtickverweisung der Sache an die Markenstelle zur Vornahme weiterer Er-

mittlungen rechtfertigen.

gez.

Unterschriften



