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Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: 8 8 Abs. 2 MarkenG

Akading

Aufgrund einer vorangestellten beschreibenden Wortfolge kann eine an sich
markenschutzfahige Abkirzung schutzunfahig werden, wenn sie als Akronym der Wortfolge
wirkt (entgegen BPatG GRUR 1989, 513 — IBA).



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 542/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 30 2008 068 614.6

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter

Schwarz und Kruppa



beschlossen:

1) Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.
2) Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle fir
Klasse 41 vom 22. Mérz 2010 die Anmeldung der Wortfolge

Akademie der Ingenieure Akading

als Marke fur die Dienstleistungen

Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, insbesondere Ver-
anstaltung von Bildungsreisen; Ausbildung, Veranstaltung und
Durchfiihrung von Workshops, Veranstaltung und Durchfiihrung
von Seminaren; kulturelle Aktivitdten; Aus- und Fortbildungsbera-

tung

nach 8 37 Abs. 1, 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG als nicht unterscheidungskraftige
Angabe zurickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefiuihrt: Beansprucht wirden
ubliche Dienstleistungen einer Akademie, namlich Bildungsdienstleistungen, wel-
che fur Ingenieure als Zielgruppe gedacht oder fur die Ausbildung eines Inge-
nieurs bestimmt sein konnten. Es sei dartber hinaus zu beachten, dass auch eine
enge Verzahnung von Lehre und Praxis Uber den herkémmlichen Lehrbetrieb und
Tatigkeitsbereich einer Akademie hinaus bestehe bei den Dienstleistungen von

.Kulturellen Aktivitdten* oder der ,Veranstaltung von Bildungsreisen®, da auch sol-



che Dienstleistungen Ublicherweise von Akademien angeboten wirden, was den
beteiligten Verkehrskreisen bekannt sei. Daher liege ein beschreibendes Ver-
standnis der angemeldeten Wortfolge ,,Akademie der Ingenieure” bei allen bean-
spruchten Dienstleistungen nahe. Die Wortfolge ,Akademie der Ingenieure” werde
in Bezug zu samtlichen beanspruchten Dienstleistungen lediglich als Sachhinweis
auf akademische und damit eng verwandte Dienstleistungen verstanden, die fur
Ingenieure bestimmt bzw. fur deren Ausbildung gedacht seien. Die Bedeutung die-
ser Wortfolge werde auch ohne weiteres erkannt, da es sich um Worte des allge-
meinen deutschen Sprachschatzes handele, welche korrekt zu einer Sinneinheit
zusammengefigt seien, und es bereits zahlreiche Bezeichnungen von Akademien
gebe, die nach standiger Praxis oft nach ihrem Zielgruppenbereich bezeichnet
wirden. Es moge sein, dass das nachgestellte Kirzel ,Akading” fur sich gesehen
keine gangige Abklrzung darstelle und damit auch nicht rein beschreibend sei,
weil es nicht zu belegen sei. Jedoch stimmten die Anfangsbuchstaben mit denen
von ,Akademie der Ingenieure” leicht erkennbar Uberein; das Kirzel sei zudem
dieser Wortfolge direkt nachgestellt und weise die selbe SchriftgroRe und —art auf;
daher werde der Verbraucher in ,AkadIing” nur erneut den in den Wértern verkor-
perten beschreibenden Begriffsgehalt sehen und keinen Unternehmenshinweis.
Insgesamt sei die angemeldete Marke ,Akademie der Ingenieure Akading* somit
nicht geeignet, die beanspruchten Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft von
denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden, sondern erschépfe sich in einem
reinen Sachhinweis auf irgendeine Akademie flur Ingenieure bzw. akademische

Dienstleistungen von/fir Ingenieure.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Anmel-
demarke sei schutzfahig, weil es sich bei dem Bestandteil ,AkadIng“ um eine
Wortschopfung der Anmelderin handele, der keinen beschreibenden Bezug zu
den beanspruchten Dienstleistungen habe. Dass diesem Bestandteil weitere Mar-
kenteile zugefligt seien, mache keinen Unterschied. Daruber hinaus handele es
sich bei ,Akading“ auch nicht um eine ansonsten nicht aussprechbare Abkirzung.



Die Marke sei auch nicht freihaltungsbedurftig, da Mitbewerber hierauf nicht ange-

wiesen seien.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 41 vom 22. Marz 2010

aufzuheben.

Ihren zunachst gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer miundlichen Ver-
handlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmachtigten vom

30. Juni 2010 zuriickgenommen.

A. Da die Anmelderin ihren (Hilfs-)Antrag auf mindliche Verhandlung zurickge-
nommen hat und der Senat eine solche auch nicht fur sachdienlich erachtet, kann

im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Zu
Recht und mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat zur Vermeidung von
Wiederholungen anschliel3t, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung
die Eintragung nach 837 Abs.1, 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG versagt. Die
Beschwerdebegrindung bietet flr eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.
Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass die angemeldete
Bezeichnung nach 8§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jegli-

cher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

1. Nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs, welche nach
Art. 234 EGV, Art. 101 GG fur alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen
bindend ist, da die Regelung des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des



Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tUber die Marken (ABI.
Nr.L 40 vom 11.2.1989) zurlckgeht und die Auslegung der europarechtlichen
Normen dem Europaischen Gerichtshof als insoweit allein zustandigem gesetzli-
chen Richter vorbehalten ist, ist fir die Beurteilung, ob einer angemeldeten
Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion
einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentitat
der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren,
indem sie es ihnen ermdoglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder
Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EUGH WRP 2002, 924,
927 [Rz. 30] — Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR
2006, 229, 230 [Rz. 27] - BiolD). Unter Berucksichtigung des Allgemeininteresses
an der nicht ungerechtfertigten Einschrankung der Verfugbarkeit der angemelde-
ten Kennzeichnung fur die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende
Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EUGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26]
- SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung
zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, fir
die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607
[Rz. 46] - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] - SAT.2) Abnehmer als von
einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren
und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl.
EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190
[Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25f. [Rz.33] - Das Prinzip der
Bequemlichkeit).

2. Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung
der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Dienst-
leistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153
- marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 — City-Service; BGH, GRUR 2001, 162,
163 m. w. N. — RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfur reicht es aus,



dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang fur die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine
sprachliche Neuschopfung handelt, in einer seiner moglichen Bedeutungen ein
Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR
2003, 58, 59 [Rz.21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz.32]
- DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR
2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt auch fur ein zusammengesetztes
Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben fur sich
genommen schutzunfahig sind, sofern das Gesamtzeichen infolge einer unge-
wohnlichen Veranderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - nicht hinrei-
chend weit von der bloRen Zusammenfigung ihrer schutzunfdhigen Bestandteile
abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz.98] - POSTKANTOOR;
MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] - BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28]
- SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz.29] - BiolD; MarkenR 2007, 204, 209
[Rz. 77 f.] - CELLTECH).

a) Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt und was die Anmelderin in ihrer
Beschwerdebegriindung auch nicht ernsthaft in Abrede gestellt hat, ist der
Bestandteil ,Akademie der Ingenieure” fir sich genommen schutzunfahig, da er
nur auf (irgend-)eine Ingenieurs-Akademie hinweist, in bzw. von welcher die bean-
spruchten Dienstleistungen erbracht werden (kénnen). Marken, die nur auf (ir-
gend-)eine Vertriebsstelle hinweisen, sind aber mangels eines individualisierenden
Herkunftshinweises nicht unterscheidungskraftig (vgl. BPatG 27 W (pat) 64/01
- KLEIDERMARKT; 27 W (pat) 96/03 und 97/03 - TECHNOMARKT;
27 W (pat) 335/03 - Gardinenland; 27 W (pat) 207/03 - FITNESS GALLERY;
26 W (pat) 98/04 - Kuchenpavillon; 27 W (pat) 212/05 - Deutsche Druckservice;
27 W (pat) 69/07 - GolfHouse; 27 W (pat) 113/06 - Brautshop; 27 W (pat) 165/09
- LOCHMUHLE; 25 W (pat) 75/09 - CHOCOLATERIA).

b) Die Schutzfahigkeit ergibt sich auch nicht aus dem weiteren Bestandtell

»LAkadlng®“. Denn durch die Binnengrol3schreibweise ist es fir den Verkehr ohne



Mihe erkennbar, dass dieser aus den beiden Bestandteilen ,Akad" und ,Ing"
zusammengesetzt ist. ,Ing“ ist dabei, wie sich nicht zuletzt schon aus dem brei-
testen Bevoilkerungskreisen bekannten akademischen Grad ,Dipl.-Ing.” ergibt,
eine bekannte Abkurzung fur ,Ingenieur®. Zwar ist der verbleibende Teil ,Akad*
nicht als Abkirzung gelaufig. Ob ein Markenbestandteil mit einer bestimmten (be-
schreibenden) Bedeutung - hier als Abklrzung - schon benutzt wird, ist aber fur
die Beurteilung der Schutzfahigkeit unerheblich, soweit ihr Bedeutungsgehalt dem
Publikum erkennbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147f [Rz.32]
- DOUBLEMINT; BGH WRP 2002, 982, 984 - FRUHSTUCKS-DRINK ). Aufgrund
der vorangestellten Wortfolge ,Akademie der Ingenieure” und der Bekanntheit der
Abklrzung ,Ing*“ liegt es fur das Publikum aber auf der Hand, ohne jede analysie-
rende Betrachtung den Markenteil ,Akad" als blof3e Abktrzung des Wortes ,Aka-
demie” in der vorangehenden Wortfolge (wieder-)zu erkennen. Damit wiederholt
der Bestandteil ,Akading“ aber fur das Publikum verstandlich nur den (beschrei-
benden) Sinngehalt der weiteren Markenbestandteile ,Akademie der Ingenieure®,
so dass er bei der Frage der Schutzfahigkeit nicht anders beurteilt werden kann
als diese Wortfolge. Die Gesamtmarke erschopft sich in ihrer Kombination aus
einer rein beschreibenden Angabe mit ihrem Kurzel, wobei ihre Einzelbestandteile
quasi erlauternd aufeinander bezogen sind. Diese sonst nur aus Glossaren,
Abklrzungsverzeichnissen oder sonstigen Erlauterungswerken bekannte Anord-
nung verstarkt das beschreibende Verstdndnis der Gesamtmarke. Eine erldu-
ternde Beziehung zwischen Wortzusammenstellungen und ihren Akronymen hat
der Senat -wenn auch im umgekehrten Sinn- in seinem Beschluss vom
30. Mérz 2009, Az.: 27 W (pat) 7/09) angenommen. Danach ist ,BEST“ neben
.Betriebswirtschaftliches ErgdnzungsSTudium“ kein Superlativ von ,gut®, als
Abkurzung der beschreibenden Angabe aber nicht unterscheidungskréaftig.

Auch der BGH hat in der IDW-Entscheidung (Mitt. 2008, 417) eine Beziehung von
Wortzusammenstellungen und Akronymen anerkannt (nachfolgend BPatG, GRUR
2010, 437 - IDW). Die Anmeldemarke geht damit nicht tber die blo3e Summe
ihrer beschreibenden Einzelbestandteile hinaus.



Eine isolierte Betrachtungsweise der Abklrzung zur Beurteilung der Schutzfahig-
keit des Gesamtzeichens ist nicht angezeigt, da die Hinzufigung der Sachangabe
dazu fuhrt, dass die Buchstabenfolge als beschreibende Angabe erkennbar wird
(vgl. BGH GRUR 2008, 719, 722 -idw Informationsdienst Wissenschaft; BPatG
MarkenR 2007, 519 - TRM; OLG Kd&In MarkenR 2008, 59 - BSW).

Da die Marke auch in ihrer Gesamtheit keinen lber die Schutzunfahigkeit ihrer
Einzelbestandteile hinausgehenden Schutzgehalt aufweist (vgl. EuGH GRUR
2004, 680, 681 [Rz.39f] —BIOMILD), kann sie somit flr die beanspruchten
Dienstleistungen nicht eingetragen werden, so dass die Beschwerde insgesamt

zurickzuweisen war.

c) Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleich-
bare Drittmarken beruft, a&ndert dies nichts an der fehlenden Schutzfahigkeit fir die
vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewahrung fur andere
Marken kann ein Anmelder namlich keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Vor-
eintragungen fuhren weder fir sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz
des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche lber die
Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung uber die Schutzfahigkeit
einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EUGH MarkenR
2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor;
GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007,351, 352 f. - Topline;
GRUR 2007, 333, 335ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 - amazing discoveries;
GRUR 2010, 425 - Volksflat). Nach der Rechtsprechung des Europaischen
Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen Eintra-
gungsbehdrden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Gerich-
ten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein
deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken
fur identische oder &hnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl.
EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - Bild.T-Online.de und ZVS).


http://Bild.T-Online.de

3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Ein-
tragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt

hat, war die Beschwerde zurlickzuweisen.

4. Der Senat lasst die Rechtsbeschwerde zur Klarung einer Rechtsfrage von
grundsétzlicher Bedeutung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
zu (8 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

a) Der Senat geht entscheidungserheblich davon aus, dass die Buchstaben-
folge ,AkadIing“ als Abklrzung des Wortbestandteils ,Akademie der Ingenieure”
eine rein beschreibende Angabe ist, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Dies
entspricht dem Grundsatz, dass die Gesamtheit einer Marke Gegenstand der
Schutzfahigkeitspriufung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr.96
- Postkantoor). Andererseits entspricht es gefestigten Grundséatzen, dass die Ein-
tragungshindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entfallen, wenn die
betreffende Marke neben schutzunfahigen auch mindestens einen schutzfahigen
Bestandteil aufweist, sofern dieser, ohne das Gesamtzeichen dominieren zu kén-

nen, noch als eigenstandiger betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden kann.

b)  Fur die Buchstabenfolge ,,Akading” in Alleinstellung hatte der Senat in Bezug
auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen keine zureichenden tatsachli-
chen Anhaltspunkte fur das Vorliegen von Eintragungshindernissen gesehen.
Maf3gebend fur die Zurtickweisung der Beschwerde war vielmehr die anhand der
konkreten Zusammensetzung der Marke getroffene Feststellung, dass das Publi-
kum angesichts dieser Gesamtgestaltung auch die ansonsten schutzfahige Buch-
stabenfolge ,AkadIing“ als rein beschreibend versteht. Die sich damit stellende
Frage, ob sich Markenbestandteile in der Weise gegenseitig beeinflussen kdnnen,
dass ein an sich schutzfahiger Markenbestandteil erst durch die weiteren Bestand-
teile der Marke schutzunféahig ,werden” kann, mit der Folge, dass die Marke kei-
nen schutzfahigen Bestandteil mehr aufweist und so einem Eintragungshindernis

nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG unterliegt, hat der Senat vorliegend bejaht.
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c) Hiervon abweichend hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts eine Marke
als schutzfahig angesehen, die als Wort-/Bildmarke den in grol3er Schrift gedruck-
ten Bestandteil ,IBA“ mit dem daneben befindlichen bzw. nachgestellten Wortbe-
standteil ,Internationales Biographisches Archiv* enthielt (angemeldet u. a. fur
Dienstleistungen eines Medien-Archivs). In seiner Entscheidungsbegriindung hat
der 29. Senat einerseits den Wortbestandteil ,Internationales Biographisches
Archiv* ausdrucklich als nicht unterscheidungskraftig beurteilt, andererseits festge-
stellt, dass die Buchstabenfolge ,IBA* nicht als freihaltungsbeddtrftige Abklrzung
belegt werden konnte. Er hat sodann die Schutzfahigkeit der Gesamtmarke aus
der Schutzfahigkeit der Buchstabenfolge ,IBA" hergeleitet, wobei er mafRgebend
auf das Vorliegen der (damals erforderlichen) Eigenschatt als lautliche Einheit (als
Wort) abgestellt hat (BPatG GRUR 1989, 513 - IBA).

In einer weiteren Entscheidung hat der 32. Senat des Bundespatentgerichts die
Wortmarke ,VISUAL KNITTING SYSTEM VKS* (u. a. fur Textilmaschinen, Steue-
rungsgerate und -programme hierflir) wegen des nicht als Fachabkirzung fest-
stellbaren Buchstabenbestandteils ,VKS* als schutzfahig angesehen. Zwar sei
nicht auszuschlieBen, dass ein Teil des Publikums ,VKS* als Abklrzung der
vorangestellten Begriffe sehe, dies reiche indes nicht fir die Annahme eines Ein-
tragungshindernisses, da ein anderer beachtlicher Teil des Publikums bei nicht
analysierender Betrachtungsweise darin einen Herkunftshinweis sehen werde.
Etwas Anderes kénne nur dann gelten, wenn das Publikum durch eine besondere
grafische Gestaltung in naheliegender Weise veranlasst wirde, ,VKS* als Abkr-
zung der vorstehenden Begriffe aufzufassen, wie etwa bei groRenméaliig hervor-
gehobenen Anfangsbuchstaben der Worter oder bei anderer, etwa getrennter
Anordnung der Buchstaben ,V*, K* ,S" (32. Senat vom 22. Januar 1997, Az.:
32 W (pat) 33/96).
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Die vom 33. Senat (MarkenR 2007, 519 - TRM) ebenfalls zu dieser Frage zuge-
lassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt, so dass die aufgeworfene

Frage noch offen ist und eine Aussetzung des Verfahrens nicht angezeigt ist.

Dr. Albrecht Kruppa Schwarz

Fa



