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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 65 281

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des
Richters Merzbach und der Richterin Bayer
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

Robotlab

ist am 16. November 2004 fir verschiedene Waren und Dienstleistungen zur Ein-

tragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlissen der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 10. August 2005 und vom 3. Februar 2006, von denen letzterer
im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemal} 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen.

Im Erinnerungsverfahren hatten die Anmelder ein prazisiertes neues Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis eingereicht, welches nach dem Hauptantrag wie folgt

lautet:

.Klasse 7: Roboter, Industrieroboter, Knickarmroboter, mobile Roboter, Stereoty-
piemaschinen; Industrieroboter, namlich zur Aufzeichnung, Ubertragung, Produk-
tion und Wiedergabe von Ton, Schrift und Bild;

JKlasse 9. Gerate und Maschinen zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe

von Ton und Bild, Maschinen zur Schaffung von Kunstwerken, Fotosetzmaschi-



nen, Stempelmaschinen, typografische Maschinen, Formmaschinen, Gravierma-
schinen, Diktiermaschinen, Kopiergerate, Kopiermaschinen, Textverarbeitungsge-
rate, Bildfunkgerate, Compact-Disks, Videobildschirme; elektronische Stifte flr
Bildschirmgerate, Empfangsgerate fur Ton und Bild; Rechenmaschinen, Compu-
ter, Computerprogramme, Computer-Software, Computerbetriebsprogramme, In-
terfaces, insbesondere Schnittstellengeréate oder -programme fur Computer; Geld-
betatigte Musikautomaten, Geldzahl- und Geldsortiermaschinen;

Klasse 35: Werbung, Prasentation von Waren und Dienstleistungen in Medien,
Online Werbung in einem Computernetzwerk, Planung und Gestaltung von Wer-
bemalnahmen, Werbemalinahmen im Zusammenhang mit elektronischen Me-
dien, Robotern, Industrierobotern, Industriemaschinen und Maschinen, Bereitstel-
lung von Werbematerial, Geschéftsfihrung, Unternehmensverwaltung, Veranstal-
tung und Durchfiihrung von Seminaren; organisatorisches Projektmanagement im
EDV-Bereich;

Klasse 40: Dienstleistungen auf dem Gebiet der automatisierten Materialbearbei-

tung;

Klasse 41: Kulturelle Aktivitdten, Organisation und Veranstaltung von Konferen-
zen, Konzerten, Ausstellungen, Festen, Informationsveranstaltungen und Sympo-
sien, Dienstleistungen von Unterhaltungskinstlern, von bildenden Kinstlern und
von Medienkunstlern, Montage und Bearbeitung von Videobandern, Veranstaltung
von Unterhaltungsshows, Filmproduktion, Schaffung von Kunstwerken durch Ma-
schinen, Ausbildung und Schulungen im Bereich der Programmierung; Einrichten

und Betreiben von Robotern; Bereitstellung von elektronischen Publikationen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Dienstleistun-
gen auf dem Gebiet der Forschung im Bereich Technik, Maschinenbau, Robotik,
Informatik oder Physik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -

software, Aktualisieren von Computer-Software, Bereitstellung von Computerpro-



grammen in Datennetzen, Beratung im Bereich Computerhard und -software, Be-
ratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Computersystem-
Design, Computersystemanalyse, Design von Computer-Software, Design von
Computer-Systemen, Erstellung von Computeranimationen, Konvertieren von
Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien, digitale Bild-
bearbeitung; Technologische Designerdienstleistungen, Dienstleistungen eines
Industriedesigners, eines Architekten, eines Innenarchitekten oder eines Grafikers,
Dienstleistungen eines Designers im Bereich Design von Robotern und Maschi-
nen, im Bereich mechanische Bearbeitung und Umwandlung von Robotern, In-
dustriemaschinen, Maschinen oder elektronischen Medien, im Bereich elektroni-
sche Bearbeitung und Umwandlung von Robotern, Industriemaschinen, Maschi-
nen oder elektronischen Medien und im Bereich Materialbearbeitung, insbeson-

dere Metallbearbeitung; technische Projektplanungen®

Bei den im Laufe des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens eingereichten Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnissen gemald Hilfsantrag bzw. Hilfsantrag 2,
Hilfsantrag 3 und Hilfsantrag 4 wurden jeweils einzelne Waren und/oder Dienst-

leistungsbegriffe gestrichen.

In seinem Zuruckweisungsbeschluss fuhrte der Erstprifer aus, dass ,Robotlab*
die ohne weiteres verstandliche Gesamtbedeutung von ,Roboterlabor habe. Die
Bedeutung der Bezeichnung werde erkannt. Nicht ausschlaggebend sei, ob die
Wortkombination lexikalisch belegbar sei. Die Schutzfahigkeit sei im Hinblick auf
die konkreten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Der Bezeichnung sei le-
diglich der im Vordergrund stehende Sachhinweis zu entnehmen, dass (Industrie-
)JRoboter bzw. programmierte, ferngesteuerte (Industrie-)Maschinen in irgendei-
nem Labor nach wissenschaftlich-technologischen Kriterien und Forschungs-
dienstleistungen unter Nutzung der Computer- und Informationstechnologie kon-
struiert (konzipiert) wirden, die dann auch fir weitere industrielle Arbeits- und
Verarbeitungsvorgange (Materialbearbeitung) eingesetzt wirden. Begleitet werde

diese technische Komponente von damit in Zusammenhang stehenden Marketing-



und PrasentationsmalRnahmen bzw. Informationsveranstaltungen. All dies habe
seinen Ausgangspunkt in einem Roboterlabor, wodurch diese Bezeichnung vor
allem einen Hinweis auf den Erbringungs-/Herstellungsort bzw. die Bestimmung
und den Verwendungszweck der Waren und Dienstleistungen darstelle. Nicht
ausschlaggebend sei, dass der Wortbestandteil ,lab“ mehrere Bedeutungen habe.
Ein Wortzeichen sei schon dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es
zumindest in einer moglichen Bedeutungen ein Merkmal (hier der Erbringungsort
bzw. die Bestimmung) der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen be-

zeichne.

Der Erinnerungsprufer fuhrte im Beschluss vom 3. Februar 2006 erganzend aus,
dass angesichts der technologischen Entwicklung in allen Bereichen der Einsatz
von Robotern in Laboren auch zur technischen Fertigung im industriellen Umfang
allgemein Ublich und gangig sei. Bild-, Ton- oder Schriftproduktion oder deren
Wiedergabe durch Industrieroboter sei Stand der Technik. Entsprechendes gelte
auch fuar die von den Anmeldern explizit genannten ,technologischen Designer-
dienstleistungen, kulturellen Aktivitaten, Dienstleistungen von Kinstlern, Beschaf-
fung von Kunstwerken durch Maschinen oder Werbedienstleistungen®, deren Pro-
duktion auf einem ,Robotlab“ malRgeblich basieren kdnne.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder mit dem Antrag (sinngemaR),

die angefochtenen Beschliisse der Markenstelle des DPMA auf-

zuheben.

Weder der Begriff ,Roboter”, noch der Begriff ,Labor“, noch die Begriffszusam-
mensetzung ,Roboterlabor” seien fir den Verkehr charakteristisch fur die Tatig-
keiten von Kinstlern, Unterhaltungs- und Werbefachleuten, insbesondere fiir Aus-
stellungstatigkeiten. Der Verkehr wirde den Begriff mit ,Technik in Industrie und
Forschung” verbinden. Dem angemeldeten Begriff wohne daher die konkrete Eig-

nung inne, vom Verkehr als Herkunftsunterscheidungsmittel fir die Dienstleistun-



gen, insbesondere der Klassen 35 und 41, gegenuber anderen Unternehmen auf-
gefasst zu werden. Der Begriff ,Robotlab“ sei mehrdeutig und interpretationsbe-
durftig fur die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, da dieser
im Hinblick auf Kunst, Kultur und Werbung einen Phantasiebegriff darstelle, der im
allgemeinen keine Verwendung finde und dem Verkehr fremdartig und ungewéhn-
lich erscheine. Aul3erdem wird auf das Vorbringen vor der Markenstelle verwiesen.
Dort hatten die Anmelder insbesondere argumentiert, dass die Bezeichnung ein
mehrdeutiger Phantasiebegriff sei, der die Waren und Dienstleistungen nicht be-
schreibe. Die Anmelder weisen zudem auf Pressematerialien hin, die ihrer Ansicht

nach zeigten, dass ,Robotlab“ markenfahig sei.

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

Die Beschwerde der Anmelder ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,
denn der Eintragung der angemeldeten Marke steht im Hinblick auf die angemel-
deten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unter-
scheidungskraft entgegen.

Es kann dahinstehen, ob Hilfsantrage in Bezug auf die Fassung eines Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis im absoluten Verfahren tUberhaupt zulassig oder viel-
mehr unwirksam sind, weil eine Verzichtserklarung nicht bedingt abgegeben wer-
den kann (vgl. BGH GRUR 2008, 714 - idw), denn bei den vorliegend jeweils
hilfsweise eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen wurden ledig-
lich einzelne Waren- und Dienstleistungsbegriffe gestrichen. Nach 8§ 37 Abs. 4
MarkenG kommt bei einer nur fur einzelne angemeldeten Waren oder Dienstleis-
tungen bestehenden Schutzunfahigkeit ohnehin eine Teilzurickweisung in Be-

tracht.



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 Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrs-
kreise zu beurteilen, wobei auf die mutmallliche Wahrnehmung eines durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsabnehmers
der fraglichen Produkte abzustellen ist. Dies sind hier zum Teil allgemeine Ver-
kehrskreise, teilweise auch Unternehmen, welche die angemeldeten Waren und

Dienstleistungen in Anspruch nehmen kénnen.

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

Die angemeldete Bezeichnung wird auch von inlandischen Verkehrskreisen im

Sinne von ,Roboterlabor* verstanden. ,Robot" ist die englische Bezeichnung fur



.Roboter, Automat”, was auch inlandischen Verkehrskreisen weitgehend gelaufig
ist zumal das Wort der deutschen Bezeichnung ,Roboter* sehr nahe kommt. Auch
das Wort ,lab* ist als Kurzform fir Labor bzw. ,Laboratorium® inlandischen Ver-
kehrskreisen bekannt und in der Wortverbindung ,Spacelab” sogar in den deut-

schen Sprachschatz eingegangen.

Wie bereits die Markenstelle ausgefiihrt hat, kénnen die Waren und Dienstleistun-
gen in einem bzw. fUr ein Roboterlabor hergestellt oder erbracht werden. Dass aus
der Bezeichnung keine weiteren Einzelheiten benannt werden, fuhrt nicht zu einer
Schutz begriindenden Interpretationsbedurftigkeit. Bei der Beurteilung der Unter-
scheidungskraft ist vielmehr zu bericksichtigen, ob die Bezeichnung in Verbin-
dung mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen von einem rechtserheblichen
Teil der angesprochenen Verkehrskreise als Sachangabe bzw als Werbeaussage
aufgefasst wird. Dies kann wie vorliegend auch bei relativ allgemeinen Aagaben
der Fall sein.

Die Waren ,Roboter, Industrieroboter, Knickarmroboter, mobile Roboter, Stereoty-
piemaschinen; Industrieroboter, namlich zur Aufzeichnung, Ubertragung, Produk-
tion und Wiedergabe von Ton, Schrift und Bild; Gerate und Maschinen zur Auf-
zeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Maschinen zur
Schaffung von Kunstwerken, Fotosetzmaschinen, Stempelmaschinen, typografi-
sche Maschinen, Formmaschinen, Graviermaschinen, Diktiermaschinen, Kopier-
gerate, Kopiermaschinen, Textverarbeitungsgerate, Bildfunkgerate, Compact-
Disks, Videobildschirme; elektronische Stifte fir Bildschirmgerate, Empfangsge-
rate fur Ton und Bild; Rechenmaschinen, Computer, Computerprogramme, Com-
puter-Software, Computerbetriebsprogramme, Interfaces, insbesondere Schnitt-
stellengeréate oder -programme fur Computer; Geldbetatigte Musikautomaten,
Geldzahl- und Geldsortiermaschinen“ kénnen in einem Roboterlabor entwickelt
und hergestellt werden oder fir ein solches Labor bestimmt sein, da ein Roboter-
labor spezielle Apparate und Software benétigt, die auch aufeinander abgestimmt

sein mussen.



Entsprechend kdnnen auch die Dienstleistungen ,Wissenschaftliche und techno-
logische Dienstleistungen, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Forschung im Be-
reich Technik, Maschinenbau, Robotik, Informatik oder Physik; Entwurf und Ent-
wicklung von Computerhardware und -software, Aktualisieren von Computer-Soft-
ware, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Beratung im Be-
reich Computerhard und -software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages
und Internetseiten, Computersystem-Design, Computersystemanalyse, Design
von Computer-Software, Design von Computer-Systemen, Erstellung von Com-
puteranimationen, Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf
elektronische Medien, digitale Bildbearbeitung; Technologische Designerdienst-
leistungen, Dienstleistungen eines Industriedesigners, eines Architekten, eines
Innenarchitekten oder eines Grafikers, Dienstleistungen eines Designers im Be-
reich Design von Robotern und Maschinen, im Bereich mechanische Bearbeitung
und Umwandlung von Robotern, Industriemaschinen, Maschinen oder elektroni-
schen Medien, im Bereich elektronische Bearbeitung und Umwandlung von Ro-
botern, Industriemaschinen, Maschinen oder elektronischen Medien und im Be-
reich Materialbearbeitung, insbesondere Metallbearbeitung; technische Projekt-
planungen® in einem oder fir ein Roboterlabor erbracht werden, indem die

Dienstleistungen speziell fur ein Roboterlabor entwickelt werden.

Hinsichtlich der Dienstleistungen ,Werbung, Prasentation von Waren und Dienst-
leistungen in Medien, Online Werbung in einem Computernetzwerk, Planung und
Gestaltung von Werbemal3hahmen, Werbemal3hahmen im Zusammenhang mit
elektronischen Medien, Robotern, Industrierobotern, Industriemaschinen und Ma-
schinen, Bereitstellung von Werbematerial, Geschéftsfihrung, Unternehmensver-
waltung, Veranstaltung und Durchfiihrung von Seminaren; organisatorisches Pro-
jektmanagement im EDV-Bereich* bezeichnet ,Robotlab* das Thema oder den
Gegenstand dieser Dienstleistungen. So kann fir ein Roboterlabor speziell Wer-
bung gemacht werden. Auch kann ein Roboterlabor die Prasentation von Waren
und Dienstleistungen in den Medien verbessern. Die Dienstleistungen ,Unterneh-

mensverwaltung, Konstruktionsplanungen, technische Projektplanungen, organi-
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satorisches Projektmanagement* konnen ein ,Robotlab“ zum Gegenstand haben.
Die Seminare, deren Veranstaltung und Durchfihrung als Dienstleistung ange-
meldet sind, kdnnen sich mit dem Thema ,Roboterlabor* befassen. Die Dienst-
leistung ,Geschaftsfihrung” kann in einem ,Robotlab“ z. B. virtuell durchgespielt
werden, bzw. das Roboterlabor kann wesentliche Elemente der Geschéftsfiihrung

Ubernehmen.

Hinsichtlich der ,Dienstleistungen auf dem Gebiet der automatisierten Materialbe-
arbeitung"” ist die angemeldete Bezeichnung ein Hinweis darauf, dass diese in ei-
nem ,Roboterlabor” erbracht werden. Dies gilt auch fur die Dienstleistungen ,Kul-
turelle Aktivitaten, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Konzerten,
Ausstellungen, Festen, Informationsveranstaltungen und Symposien, Dienstleis-
tungen von Unterhaltungskinstlern, von bildenden Kinstlern und von Medien-
kinstlern, Montage und Bearbeitung von Videobandern, Veranstaltung von Unter-
haltungsshows, Filmproduktion, Schaffung von Kunstwerken durch Maschinen,
Ausbildung und Schulungen im Bereich der Programmierung; Einrichten und
Betreiben von Robotern; Bereitstellung von elektronischen Publikationen®. Da
Kunst und Unterhaltung weite Begriffe sind, umfassen diese Begriffe auch solche
Kunstwerke und Unterhaltungsdienstleistungen, die mit Hilfe von Computern und
ferngesteuerten oder maoglicherweise mit einem Zufallsgenerator programmierten
Robotern hergestellt werden. Dass das Endprodukt eher der Kunst und Unterhal-
tung dient, andert nichts am beschreibenden Gehalt der Bezeichnung. Allenfalls
die Motivation des Einsatzes von Robotern unterscheidet sich bei dem Bereich
Kunst und Unterhaltung einerseits von der Industrieproduktion mittels Computer
andererseits. Zudem gehen die Anmelder offenbar selbst davon aus, dass Kunst
und Unterhaltung auch industriemaRig betrieben werden kdnnen. So ist z. B. im
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen die Dienstleistung ,Schaffung von
Kunstwerken durch Roboter, insbesondere Industrieroboter* enthalten. Die Ansicht
der Anmelder, dass ,Robotlab” im Hinblick auf Kunst, Kultur und Werbung einen
Phantasiebegriff darstelle, kann nicht gefolgt werden, da auch in diesen Bereichen

der Einsatz von Robotern und Automaten in Betracht kommt. Um als Hinweis auf
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die Art der Erbringung bzw. auf den Gegenstand und das Thema der Dienstleis-
tung aufgefasst zu werden, ist nicht Voraussetzung, dass ein Roboterlabor in der
Regel hierfiir eingesetzt wird. Die Herstellungsart oder das Thema eines Kunst-
werks wird auch dann lediglich als Sachaussage aufgefasst, wenn Kunstwerke im
Allgemeinen mit anderen Mitteln hergestellt werden. So wére etwa die Angabe
.Kartoffeldruck” fir ein mit Kartoffeldruck hergestelltes Werk eine Sachangabe,
obwohl tblicherweise Kunstwerke mit anderen Verfahren hergestellt werden. Um
als beschreibend aufgefasst zu werden, ist entscheidend, dass diese Art der Her-
stellung in Betracht kommt, was vorliegend in Bezug auf die Angabe ,Robotlab*

der Fall ist.

Soweit In der Eingabe vom 11. Dezember 2006 die Anmelder auf Pressemateria-
lien hinweisen, die ihrer Ansicht nach zeigten, dass ,Robotlab“ markenfahig sei,
kann dem nicht gefolgt werden. Dort ist zwar von der Kiinstlergruppe ,Robotlab*
die Rede, die in Japan in einem Robotermuseum mit zwei Roboterkunstprojekten
gezeigt hatten, dass Maschinen auch eine kiinstlerische Ader haben, sofern man
sie entsprechend programmiere. Dies bedeutet aber noch nicht, dass die Be-
zeichnung als Marke unterscheidungskraftig ist. Eine Kunstlergruppe kann sich
prinzipiell jeden Namen geben. Wenn sie eine beschreibende Angabe in Bezug
auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen wahlt, so besagt ein Presseartikel,
in der auf eine Kunstlergruppe hingewiesen wird, die sich so nennt, nicht, dass der
Verkehr die Bezeichnung in Bezug auf die Waren/Dienstleistungen nicht beschrei-

bend versteht.

Die Kombination von einer Sachangabe mit ,lab“ ist sprachiblich (chemical lab,
computer lab, language lab, photo lab, test lab, vgl. Langenscheidts Fachworter-
buch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 1. Aufl.
S. 1073 Stichwort ,lab®). Dabei ist auch eine Zusammenschreibung von Bestand-
teilen mit ,lab“ sprachtblich und den inlandischen Verkehrskreisen gelaufig (z. B.
~Spacelab“). Zudem macht es fur die inlandischen Verkehrskreise keinen Unter-

schied, ob englischsprachige Begriffe getrennt, zusammen oder mit Bindestrich
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geschrieben sind. Die Art der Zusammenfliigung begrindet keine Unterschei-

dungskratft.

Die Beschwerde war deshalb zuriickzuweisen. Dies gilt auch hinsichtlich der je-
weils als Hilfsantrdge formulierten Waren und Dienstleistungen. Bei diesen im
Laufe des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens eingereichten Waren- und
Dienstleistungsverzeichnissen gemafd Hilfsantrag bzw. Hilfsantrag 2, Hilfsantrag 3
und Hilfsantrag 4 sind jeweils nur einzelne Waren und/oder Dienstleistungsbegriffe

gestrichen worden.

Kliems Merzbach Bayer

Na



