30 W (pat) 59/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 304 05 989 (S 178/06 L&)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 1. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die am 6. Februar 2004 angemeldete Wortmarke 304 05 989

CMD-CLINIC

ist am 22. April 2004 fur die Waren/Dienstleistungen der Klassen 6, 10 und 44

"Migranemittel; orthopadische Artikel, Zahnprothesen, Zahnregu-
lierungen, zahnarztliche Apparate und Instrumente, zahnérztliche
Aufbiss-Schienen; Dienstleistungen eines Arztes, Dienstleistungen
eines Chiropraktikers, Dienstleistungen eines Krankenhauses,
Dienstleistungen eines Psychologen, Dienstleistungen eines
Zahnarztes, Dienstleistungen von Kliniken, Dienstleistungen von
Polikliniken (Ambulanzen), Durchfihrung medizinischer und Klini-
scher Untersuchungen, Durchfihrung von Massagen, Gesund-
heitsberatung, physiotherapeutische Behandlungen, therapeuti-

sche und &rztliche Versorgung und Betreuung"



in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Loschungsantrag gemaf3 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG
gestellt worden mit der Begriindung, das Markenwort sei eine lediglich beschrei-

bende Angabe, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 8. September 2006 zugegangenen
Ldschungsantrag mit einer beim Deutschen Patent- und Markenamt am 11. Okto-

ber 2006 eingegangenen Eingabe widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 5. Juni 2007 die Léschung der Marke angeordnet und zur Begrin-
dung ausgefiihrt, die Marke sei entgegen dem Eintragungshindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, das auch noch im Zeitpunkt der Lo-
schung fortbestanden habe. Die Wortmarke bestehe lediglich aus der Kombination
eines Wortes mit einem Buchstabenkurzel, die von dem angesprochenen speziali-
sierten Verkehr (medizinisch geschultes Personal und Patienten) als Hinweis auf
eine Klinik verstanden werde, die sich mit der "craniomandibularen Dysfunktion”
beschéftige, einer Fehlfunktion der Muskel- und/oder Kiefergelenke; fur diese
Krankheit stelle die Buchstabenfolge "CMD" eine ubliche Abkirzung dar, wie sich
aus zahlreichen Fundstellen ergebe. Zu ihrer Behandlung kénnten die geschitzten
Waren und Dienstleistungen dienen. Dass bei einer Internet-Recherche zahlreiche
Treffer auf den Markeninhaber zuriickgingen, sei unschédlich, zumal die Mar-
keninhaberin selbst die Wortkombination beschreibend verwende. Ebenso wenig
entfalle das Freihaltebedirfnis, weil die Buchstabenfolge "CMD" noch weitere Be-
deutungen habe. Da die Kombination des Kirzels mit dem Wort "clinic” nicht tber
die Aneinanderreihung beschreibender Begriffe hinaus gehe, misse die Gesamt-
marke wegen des klaren beschreibenden Gehalts auch im Interesse der Mitbe-
werber freigehalten werden, selbst wenn der Markeninhaber sie in die Fachwelt
eingefuhrt haben sollte. Daher sei die angegriffene Marke sowohl im Eintragungs-



zeitpunkt als auch derzeit gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfahig ge-

wesen.

Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber Beschwerde erhoben mit dem

Antrag,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 5. Juni 2007 aufzuheben und den

Ldschungsantrag zurtickzuweisen.

Zur Begrindung tragt er vor, dass sich dem angesprochenen Endverbraucher der
Sinngehalt der Marke jedenfalls nicht ohne analysierende Betrachtung erschliel3e,
zumal "CMD" mehrdeutig sei und nur fir die Fachkreise eine konkrete Sachanga-
be enthalte; aber auch fir sie sei die Marke insgesamt nicht freihaltungsbedurftig.
Zudem enthalte das Register eine Reihe von Marken mit dem Kiirzel "CMD" in den
Klassen 10 und 44, die auch noch im Jahre 2007 eingetragen worden seien, unter
anderem fur den Antragsteller, der schon deshalb von der Schutzfahigkeit ausge-
hen musse. Letztlich erhalte die angegriffene Marke durch die Dreifachverwen-

dung des GrolR3buchstabens "C" eine die Schutzfahigkeit begrindende Eigenpra-
gung.

Der Antragsteller und Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurtick-
zuweisen. Nach seiner Ansicht musse das medizinische Fachpublikum als ange-
sprochener Verkehrskreis bertcksichtigt werden, welches den beschreibenden
Gehalt der angegriffenen Marke fir die eingetragenen Waren und Dienstleistun-
gen ohne weiteres erkenne. Daher spiele eine Mehrdeutigkeit des Kurzels auch
keine Rolle. Ebenso wenig kénne der Zusatz "Clinic" das Freihaltungsbeditirfnis
entfallen lassen. Zudem durfe die Wortmarke nicht restriktiv ausgelegt werden,
sondern misse als beschreibender Oberbegriff fir Waren und Dienstleistungen
verstanden werden, die zur Therapie des CMD-Krankheitsbildes in einer Klinik

eingesetzt werden konnten, was auf die hier beanspruchten Wa-



ren/Dienstleistungen ohne weiteres zutreffe. Dies werde auch ein Endverbraucher
verstehen, da dieser als Patient eine eingehende medizinische Beratung erhalte.
Dementsprechend fehle der Marke auch die erforderliche Unterscheidungskratft,
zumal aus diesem Grund auch im Deutschen Patent- und Markenamt verschie-
dene Marken mit dem Kiurzel "CMD" zurlckgewiesen worden seien. Demgegen-
Uber seien die Marken des Antragstellers nicht aus lediglich beschreibenden An-
gaben zusammengesetzt, wie das bei der angegriffenen Marke der Fall sei. Im
Ubrigen scheine der Markeninhaber selbst an der Schutzfahigkeit zu zweifeln, da
er im Parallelverfahren seiner européischen Anmeldung die Klage gegen die Ent-
scheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM, mit welcher die Zurlck-
weisung der europaischen Anmeldung aus absoluten Grinden durch das HABM

bestatigt worden sei, mittlerweile zurickgenommen habe.

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

Die zulassige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenabteilung hat zu Recht die Loschung der angegriffenen Marke ange-
ordnet, weil ihr sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Entscheidungs-
zeitpunkt der Versagungsgrund des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen zu halten
ist. Denn die angemeldete Wortmarke stellt im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe dar und

ist deswegen freihaltungsbedurftig.

Nach standiger Rechtsprechung des Europdaischen Gerichtshofs (EuGH) sind im
Markenrecht alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses
auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725
(Nr. 25 - 27) - Chiemsee, GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen

Auslegungsgrundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unter-



scheidungskraft als auch auf die des Freihaltungsbedirfnisses an (vgl. EuGH
GRUR 2003, 604, 608 (Nr.60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74)
- Linde, Winward u. Rado). Insofern besteht das Allgemeininteresse an dem
Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der
beschreibenden Angaben des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erst durch tatséch-
lich eingetretene Behinderungen berthrt wird, sondern schon durch eine blofe
potenzielle Beeintrachtigung (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: "... dienen kénnen, ...").
Ungerechtfertigte Monopole mussen im Interesse der Rechtssicherheit mdglichst
frihzeitig, effektiv und dkonomisch durch die dafir zustdndigen Behdrden und
Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH ausdrticklich hervorgehoben,
dass "die Prifung anlasslich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf
ein Mindestmall3 beschrankt werden darf. Diese Prifung muss streng und voll-
standig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden”
(vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr.57 -59) - Libertel und GRUR 2004, 674,
680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).

Wie von der Markenabteilung bereits ausfuhrlich und zutreffend erlautert, handelt
es sich bei der angemeldeten Marke um eine sprachiblich gebildete Kombination
von zwei beschreibenden Angaben, die der von den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zumindest auch angesprochene Fachverkehr ohne weiteres und
zwanglos im Sinne von einer Klinik fur CMD-Krankheiten verstehen wird, was je-
denfalls das Eintragungshindernis einer freihaltebedurftigen beschreibenden An-
gabe im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfullt.

Dem Markeninhaber ist zwar zuzugestehen, dass das angegriffene Markenwort
lexikalisch nicht nachweisbar ist. Dies reicht aber nicht aus fur die Annahme einer
originellen, namlich unterscheidungskraftigen und nicht freihaltungsbedurftigen
Wortschopfung. Vielmehr handelt es sich um eine einfach zusammengesetzte
Kombination aus dem auch fiur hiesige Verkehrskreise verstandlichen englischen
Wort fir "Klinik" und einem Kurzel, deren Gesamtaussage sich im Kontext der ge-
schiitzten Waren und Dienstleistungen jedenfalls fir medizinische Fachleute ohne

weiteres Nachdenken erschliel3t. Dies gilt zunachst fir das Kirzel "CMD", welches



fur "craniomandibulare Dysfunktion" steht, einer Fehlfunktion der Muskel- und/oder
Kiefergelenke, was sowohl die Markenabteilung 3.4. als auch im Parallelverfahren
vor dem HABM die Vierte Beschwerdekammer festgestellt haben (RO372/06-4
vom 6.7.2006 - CMD-CLINIC). Das bestreitet auch der Markeninhaber nicht, sein
Einwand, dass die Verbindung der Fachabkirzung mit dem Anhangsel "Clinic"
nunmehr in einem unverstandlichen Fantasiebegriff resultiere, greift nicht durch;
vielmehr reiht sich die Kombination nahtlos und ohne weiteres verstandlich in an-
dere sprachubliche Fachwortkombinationen wie etwa ,HNO-Klinik* ein. Zwar mag
sie nicht jedem Endverbraucher in seinem Sinngehalt gelaufig sein. Entgegen der
Auffassung des Markeninhabers kommt es darauf bei der Frage einer freihaltungs-
bedurftigen beschreibenden Angabe nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aber auch
nicht an. Vielmehr ist danach entscheidend, ob sich eine angemeldete Marke zur
Beschreibung eignet, was zumindest mit Blick auf die beteiligten Fachkreise der
Fall ist. Auch steht die Existenz weiterer Bezeichnungsmoglichkeiten fir die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Annahme eines Freihaltungsbe-
durfnisses nicht entgegen, da es Mitbewerbern unbenommen bleiben muss, auch
auf diesen ohne weiteres verstandlichen Fachbegriff ungehindert von Rechten
Dritter zur Beschreibung ihrer Waren oder Dienstleistungen zurtickzugreifen (vgl.
EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Fur das Freihaltungsbedirfnis ist es
auch ohne Belang, ob die Marke durch die dreifache Verwendung des Buchsta-
bens "C" eine "Eigenpragung” erhalt, weil dies allenfalls die Frage der Unterschei-
dungskraft betrifft die vorliegend dahingestellt bleiben kann. Im Ubrigen kann die
Marke zur Beschreibung der Dienstleistungen eines Chiropraktikers, Psychologen
oder der therapeutischen oder arztlichen Versorgung und Betreuung eingesetzt
werden. Denn das CMD-Krankheitsbild erlaubt eine umfassende Versorgung mit
therapeutischen Dienstleistungen, wie bereits die Beschwerdekammer des HABM

zutreffend ausgefihrt hat.

Soweit schlie3lich der Markeninhaber auf Voreintragungen von Marken mit dem
Bestandteil "CMD" auch zugunsten des Antragstellers verweist, kann das im vor-

liegenden Fall ebenfalls keine Rolle spielen, da diese nicht Gegenstand des Ver-



fahrens, insbesondere anders zusammengesetzt sind, etwa durch einen zusatzli-
chen Bildbestandteil. Abgesehen davon lasst sich aus derartigen Voreintragungen
kein Anspruch auf Gleichbehandlung ableiten (standige Rechtsprechung des BGH
und des EuGH, vgl. zuletzt GRUR 2009, 667 - Schwabenpost).

Insgesamt stellt sich die angegriffene Marke als lediglich beschreibende Angabe
dar, deren markenrechtliche Monopolisierung dem Markeninhaber weder zuge-
standen hat noch jetzt zusteht, so dass die angegriffene Marke nach 88 50 Abs. 1,
8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu l6schen ist und offen bleiben kann, ob der Marke auch
die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Nach alledem konnte die Beschwerde des Markeninhabers keinen Erfolg haben.

Zu einer einseitigen Kostenauferlegung zu Lasten eines der Verfahrensbeteiligten

bestand kein Anlass.

Dr. Vogel von Falckenstein Hartlieb Paetzold

Cl



