BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 102/06 Verkindet am
6. Marz 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 30 420

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 6. Marz 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die Wortmarke

POCKETPACK

ist am 15. Mai 2006 fur die Waren ,Pharmazeutische Erzeugnisse® zur Eintragung
in das Markenregister angemeldet worden. Im Beschwerdeverfahren hat die An-

melderin das Warenverzeichnis auf

~verschreibungspflichtige Magen-/Darmpréparate”

eingeschrankt.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des DPMA vom 16. August 2006
wurde die Anmeldung durch einen Prifer des hoheren Dienstes gemal 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG zurtckgewiesen. Ob auch 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintra-
gung entgegensteht, blieb dahingestellt.

Erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise sadhen in der als Marke an-
gemeldeten Bezeichnung ,POCKETPACK" keinen betrieblichen Herkunftshinweis,
sondern einen Sachhinweis auf Beschaffenheitsmerkmale der angebotenen Pro-
dukte. Die Anmeldemarke reihe einfache, zur deutschen Umgangs- und Werbe-
sprache gehdrende Begriffe zu einer sinnvollen Gesamtaussage aneinander, bei
der die sachbezogene, nicht die betriebsbezogene Information im Vordergrund
stehe, namlich der Hinweis auf eine Verpackungseinheit im sogenannten Pocket-
bzw. Taschenformat. Es komme nicht darauf an, ob die konkrete Zusammenfu-

gung lexikalisch nachweisbar sei. Der Begriff ,Pack® sei auch inlandischen



Verbrauchern weitgehend bekannt. Er gehére zu den Grundwdrtern und um-
gangssprachlichen Ausdricken der englischen Sprache, die in vielen Warenberei-
chen typischerweise zur Bezeichnung von Verpackungseinheiten bzw. Packungen
verwendet werden. Ebenso lasse sich belegen, dass sich Pocket- oder Taschen-
formate gerade in den letzten Jahren zu einem festen Marktsegment entwickelt
hatten. Angefangen von der bekannten Pocket-Kamera der 70er Jahre, dem
Pocket-PC ab dem Jahr 2000 und diversen Computer- und Fernsehzeitschriften
im Pocketformat z. B. ,,Chip Pocket®, ,PC WELT Pocket", ,TV neu Pocket" wirden
.Pocket Packs" auch fur handliche Schokoladenformate, Internetlésungen, Kau-
gummis und Taschentlcher angeboten. Insbesondere werde mit der Bezeichnung
.Pocket Pack® in zunehmenden MalRe auch im Arzneimittelsektor beschreibend
geworben, z. B. im Zusammenhang mit ,handliches Pocket Pack Format®, ,uberall
dabei“, ,immer bei sich zu tragen®, ,ideal zum Mitnehmen®, ,leicht zu verstauen®,
Jeicht zur Hand“. Der Anmelder kénne sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass
POCKETPACK*" weder im Englischen noch im Deutschen sprachublich gebildet
sei oder die Einzelbegriffe ,Pocket‘ und ,Pack“ auch noch andere Ubersetzungs-
madglichkeiten bdten. Zum einen zeige die Branchenlibung anhand der gefunde-
nen Nachweise, dass ein Verstandnis von ,Pocket- bzw. Taschenformate“ eindeu-
tig im Vordergrund stehe. Zum andern werde die Wirtschaftssprache allgemein
wie auch die Werbesprache und der Computerbereich vom Englischen dominiert,
wobei auch Anglizismen entstanden seien, die im Englischen nicht existierten oder
dort eine andere Bedeutung hatten. Der deutsche Verkehr verstehe einen Angli-
zismus mit dem Bedeutungsgehalt, der sich ihm entsprechend deutschem Wort-
verstandnis oder Wortbildungsgewohnheiten erschlie3e. Ebenso wenig begrin-

deten ausléandische Voreintragungen einen Eintragungsanspruch.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinnge-
mal),

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 16. August 2006 aufzuheben.



Die angemeldete Bezeichnung, die aus zwei englischen Begriffen bestehe, welche
in dieser zusammengesetzten Schreibweise weder in der deutschen noch in der
englischen Sprache vorkdmen, habe fir ,pharmazeutische Erzeugnisse, namlich
verschreibungspflichtige Magen-/Darmpraparate” Unterscheidungskraft und der
Eintragung stiinde auch kein Freihaltungsbedurfnis entgegen. Die Markenstelle
gehe zu Unrecht davon aus, dass bei dem Begriff ,POCKETPACK" die Bedeutung
.Pocket- bzw. Taschenformat® im Vordergrund stiinde und der inlandische Verkehr
dies auch sofort erkennen wiirde. Beide Begriffe hatten viel mehr Bedeutungen als
.rasche” und ,Packung”. ,Pocket* kbnne auch ,Ablage, Fach, Geldbeutel, Niere,
Schaltplantasche etc.” bedeuten. Das Wort ,PACK" kbnne mit ,Bundel, Kiuhlan-
lage, Marschgepack, Meute, Rotte, Rudel, Stapel” Ubersetzt werden. Das Kunst-
wort ,POCKETPACK" sei mehrdeutig und interpretationsbeddrftig und werde als
individueller betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Die angemeldete Marke
stelle keine unmittelbar im Vordergrund stehende Sachangabe in Bezug auf die
beanspruchten Waren dar. Insbesondere sei es keine Angabe Uber die Darrei-
chungsform. Soweit die Wortbestandteile mit ,Tasche* und ,Packung“ Ubersetzt
wirden, waren sie vielleicht fur Verpackungen von Waren beschreibend, woflr
jedoch kein Markenschutz begehrt werde. Zu beachten sei auch, dass in den eng-
lischsprachigen Landern USA und KANADA Marken, die die Bestandteile
,POCKET" und ,PACK* enthielten, fir verschiedenste Waren eingetragen seien.
Die angemeldete Bezeichnung sei weder lexikalisch nachweisbar, noch sei ihr
gegenwartiger Gebrauch als Sachbezeichnung anderweitig feststellbar. Bei den
hier mal3geblichen Verkehrskreisen stelle die angemeldete Bezeichnung zudem
einen Hinweis auf die Anmelderin dar. 72 % der Hausarzte und 94 % der
Gastroenterologen seien mehrfach besucht worden, um ihnen das Arzneimittel der

Anmelderin vorzustellen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten einschlief3lich des Protokolls

der mindlichen Verhandlung vom 6. Méarz 2008 Bezug genommen.



Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht zumindest das Schutzhindernis

der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsiden-
titdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten, die
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegeniber 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
Ausibung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusatz-
lich noch weitere Funktionen haben kann (Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.
8 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die angemeldeten Waren und auf
die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmallliche Wahr-
nehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen 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 le-
diglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuord-
nen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Jedoch hat der EuGH
auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht

Voraussetzung fur die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr



kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Grinden fehlen (vgl. EuGH
GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild).

Das angemeldete Zeichen wird im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren
.verschreibungspflichtige Magen-/Darmpraparate” von den angesprochenen Ver-
kehrskreisen, zu denen sowohl Fachverkehr als auch Laien zu z&hlen sind, dahin-
gehend verstanden, dass das Arzneimittel in einem Taschenformat angeboten
wird. Wie die Markenstelle belegt hat, sind auf verschiedenen Warengebieten be-
reits ,Pocket Packs" auf dem Markt. Wenn auch die beiden Wortbestandteile in
den von der Markenstelle dem Beschluss beigefligten Unterlagen nicht unmittelbar
zusammengeschrieben sind, sondern meist mit Bindestrich, handelt es sich bei
der angemeldeten Schreibweise nicht um eine sprachregelwidrige Wortkombina-
tion. So kennen deutsche Verkehrskreise Worter wie ,Pocketkamera® fir eine
kleine Kamera oder ,Pocketbook* als englische Bezeichnung fir ein Taschenbuch.
Auch das Wort ,Pack” ist wegen seiner Nahe zu dem deutschen Wort ,Packung*
den deutschen Verkehrskreisen verstandlich, zumal diesen auch der ,Sixpack” als
Abpackungseinheit von sechs Bierflaschen gelaufig ist. Jedenfalls fur deutsche
Verkehrskreise stellt sich die angemeldete Marke auch in der konkreten Verbin-
dung lediglich als Sachangabe dar.

Soweit die Anmelderin ausfihrt, beide Begriffe hatten viel mehr Bedeutungen als
.rasche” und ,Packung”“, da ,Pocket‘ auch ,Ablage, Fach, Geldbeutel, Niere,
Schaltplantasche etc.” bedeuten kénne und das Wort ,PACK" mit ,Bundel, Kuhl-
anlage, Marschgepack, Meute, Rotte, Rudel, Stapel“ Ubersetzt werden konne,
lasst sich daraus keine Schutzfahigkeit herleiten. Mehrdeutigkeit einer Bezeich-
nung allein fuhrt nicht zur Schutzfahigkeit, da Wortzeichen schon dann von der
Eintragung ausgeschlossen sind, wenn sie zumindest in einer ihrer moglichen Be-
deutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnen. (EuGH
GRUR 2004, 146 Doublemint). Zudem ist auf den konkreten Warenbereich abzu-
stellen, bei dem die Bedeutung von ,POCKETPACK" als Hinweis auf eine Ver-

packung in Taschenformat im Vordergrund steht.



Die angemeldete Bezeichnung wird vom Verkehr fir die angemeldeten Waren
lediglich als Sachangabe verstanden, denn auch relativ allgemeine Angaben kon-
nen von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein,
insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 58). Werden Arzneimittel an-
geboten, deren Verpackung so gestaltet ist, dass sie leicht in der Tasche mitge-
nommen werden konnen, wird der Patient diese bei Ausfligen und Reisen leichter
mit sich fihren kénnen, so dass das Arzneimittel auch im Notfall unterwegs leich-
ter zur Verfiigung steht bzw. bei Arzneimitteln, die regelméaRig eingenommen wer-
den miussen, dies besser gesichert wird. Es kann dahinstehen, ob man die Be-
nennung der Art der Verpackung als unmittelbar beschreibende Angabe hinsicht-
lich des Arzneimittels ansieht, was allerdings nicht fernliegend erscheint, ange-
sichts dessen, dass Tabletten gewdhnlich nur verpackt abgegeben werden und in
der Roten Liste in der Regel angegeben wird, in welchen Packungsgrof3en das
Arzneimittel auf dem Markt ist. Selbst wenn man den Hinweis auf eine Verpackung
in Taschenformat nicht als unmittelbares Merkmal der Ware betrachtet, so handelt
es sich dabei fur den Verkehr jedoch um eine Sachangabe in Bezug auf die Arz-

neimittel und nicht um einen Hinweis auf einen bestimmten Geschaftsbetrieb.

Voreintragungen von Zeichen mit dem Bestandteil ,Pocket” und ,Pack® in den
USA oder Kanada andern nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft der vor-
liegenden Bezeichnung in Deutschland. Abgesehen davon, dass zahlreiche der
von der Anmelderin genannten US-Eintragungen weitere Bestandteile aufweisen,
bzw. die Schreibweise nicht Gbereinstimmt und die Abwandlung in den USA még-
licherweise fur phantasievoll angesehen wurde, ist zu berticksichtigen, dass aus
den auslandischen Voreintragungen nicht ersichtlich ist, aus welchen konkreten
Grunden die Eintragung erfolgt ist. Jedenfalls fur deutsche Verkehrskreise weist
die Kombination der beiden Wortbestandteile nichts auf, was von einer Sachan-
gabe wegfuhren wirde. Gerade inlandische Verkehrskreise sind daran gewdhnt,
dass deutsche oder auch englische Worter - seien sie zusammengeschrieben,

seien sie mit oder ohne Bindestrich getrennt geschrieben - zu einer neuen Sach-



angabe kombiniert werden. Insoweit ist auch die Zusammenschreibung nicht
phantasievoll. Zudem begriindeten selbst identische Voreintragungen in Deutsch-
land kein Recht auf Eintragung eines neu angemeldeten Zeichens (BPatG
PMZ 2007, 160 Papaya). Umso weniger fihren Voreintragungen im Ausland, die
unter ganz anderen Umstanden eingetragen worden sein kénnen, zur Bejahung
der Schutzfahigkeit eines angemeldeten Zeichens im Inland. Dies gilt gerade auch
hinsichtlich der Kombination der vorliegenden englischen Worter, da den deut-
schen Verkehrskreisen zwar deren Bedeutung, nicht aber notwendig die Feinhei-
ten der englischen Sprache bekannt sind. Ob die Verpackung in Taschenformat
der von der Anmelderin vertriebenen Arzneimittel im Englischen eher als ,wallet”
bezeichnet wirde, ist jedenfalls fur inlandische Verkehrskreise unerheblich. Wenn
dem Fachverkehr diese Art der Verpackung auch als ,Wallet-Losung” vorgestellt
wird, so wird er die angemeldete Bezeichnung ,POCKETPACK" lediglich als einen
weiteren Ausdruck dafur ansehen, dass das Arzneimittel gut in der Tasche mitge-

nommen werden kann, nicht jedoch als Betriebskennzeichen.

Auch der Vortrag der Anmelderin, bei den hier mal3geblichen Verkehrskreisen
stelle die angemeldete Bezeichnung einen Hinweis auf die Anmelderin dar, da
72 % der Hausérzte und 94 % der Gastroenterologen mehrfach besucht worden
seien, um ihnen das Arzneimittel der Anmelderin vorzustellen, begriindet nicht die
Schutzfahigkeit des angemeldeten Zeichens. Abgesehen davon, dass das ange-
meldete Arzneimittel nicht nur von Hausarzten und Gastroenterologen verschrie-
ben werden kann und zudem auch die Patienten zu den maf3geblichen Verkehrs-
kreisen gehdren, ergibt sich aus dem Vortrag der Anmelderin nicht, dass die be-
suchten Hausarzte und Gastroenterologen die angemeldete Bezeichnung als
Marke verstehen. Dies ist umso weniger anzunehmen, als die in der mindlichen
Verhandlung vorgelegten Werbeunterlagen nicht einmal eine Kennzeichnung der
Arzneimittel selbst mit ,POCKETPACK" zeigen. Wenn mit dem Hinweis ,5 Griinde
fur PANTOZOL ® im PocketPack!" geworben wird, so hat der Verkehr keinen An-
lass, den Sachhinweis ,PocketPack” als Marke aufzufassen, sondern nur als rein

werbemaRigen Hinweis auf die vorteilhafte Verpackung der angebotenen Waren.



Da der angemeldeten Bezeichnung bereits die Unterscheidungskraft fehlt, kann
dahingestellt bleiben, ob dariiber hinaus auch das Schutzhindernis der beschrei-
benden Angabe im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

Die Beschwerde war deshalb zuriickzuweisen.

Kliems Merzbach Bayer

Bb



