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Multi Markets Fund MMF

Dem Gerichtshof der Européaischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 b) und c) der
Richtlinie 2008/95/EG des Europdischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABI. EU Nr.
L 299 vom 08.11.2008, S. 25) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist das Eintragungshindernis des Art. 3 Abs. 1 b) und/oder c) der Richtlinie auch auf ein
Wortzeichen anzuwenden, das aus der Zusammenfigung einer beschreibenden
Wortkombination und einer nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, wenn die
Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkirzung der beschreibenden Worter wahrgenommen
wird, weil sie deren Anfangsbuchstaben wiedergibt, und die Gesamtmarke damit als
Kombination sich gegenseitig erlauternder beschreibender Angaben bzw. Abkirzungen

verstanden werden kann?
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beschlossen:

1. Dem Gerichtshof der Européaischen Union wird zur Ausle-
gung von Art. 3 Abs. 1 b) und c) der Richtlinie 2008/95/EG des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken vom
22. Oktober 2008 (ABI. EU Nr. L 299 vom 08.11.2008, S. 25) fol-
gende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist das Eintragungshindernis des Art. 3 Abs. 1 b) und/oder c) der
Richtlinie auch auf ein Wortzeichen anzuwenden, das aus der Zu-
sammenfigung einer beschreibenden Wortkombination und einer
nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, wenn die Buch-
stabenfolge vom Verkehr als Abkirzung der beschreibenden
Worter wahrgenommen wird, weil sie deren Anfangsbuchstaben
wiedergibt, und die Gesamtmarke damit als Kombination sich ge-
genseitig erlauternder beschreibender Angaben bzw. Abkirzun-

gen verstanden werden kann?

2. Das Beschwerdeverfahren wird bis zu Erledigung des Vorab-

entscheidungsersuchens zu 1. ausgesetzt.

Grinde

Die Wortmarke

Multi Markets Fund MMF



ist beim Deutschen Patent- und Markenamt fur folgende Dienstleistungen ange-

meldet worden:

Klasse 36: Versicherungswesen (Beratung, Verkauf und Vermitt-
lung von Versicherungen); Beratung in Versicherungsangelegen-
heiten; Finanzwesen (Dienstleistungen von Bank- und Kreditinsti-
tuten, Finanzberatungen, Geldanlagen, Treuhandabwicklungen,
Geldangelegenheiten); Immobilienwesen (Liegenschafts- und
Hausverwaltungen, Immobilienvermittlungen); Vermoégens- und

Finanzberatungen.

Die Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschlissen vom 23. Mai 2008 und vom 11. September 2008
(letzterer im Erinnerungsverfahren) zurickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ins-
besondere ausgefiihrt, dass die angemeldete Marke nach 8 8 Abs. 2 Nr.1 u. 2
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei. Die Wortfolge "Multi Markets
Fund" bezeichne einen Fonds, der in viele verschiedene Markte investiere. Die
Buchstabenfolge "MMF" sei zum einen eine Abkirzung fir "money market fund”
(zu deutsch: Geldmarktfonds). Zum anderen liege es nahe, dass der Verkehr, so-
weit er die Buchstabenfolge "MMF" nicht als eigenstandige Abklurzung kenne, sie
als eine sich aus dem angemeldeten Zeichen selbst erklarende Abklrzung der
ersten drei Wortelemente verstehen werde, da sie den drei Wortern direkt nach-
gestellt sei und mit deren Anfangsbuchstaben Ubereinstimme. In seiner Gesamt-
heit gehe das Zeichen nicht Uber die Summe der Einzelbestandteile hinaus. Zwar
konnten der Buchstabenfolge "MMF" bei isolierter Betrachtung verschiedene Be-
deutungen zukommen. Im Kontext mit den tbrigen Markenbestandteilen und den
beanspruchten Dienstleistungen reduziere sich die Auswahl jedoch offensichtlich

auf die erwéhnten Bedeutungen.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde begehrt der Anmelder die Aufhebung

der angefochtenen Entscheidungen. Zur Begriindung hat er insbesondere vorge-



tragen, dass die Anmeldemarke weder als rein dienstleistungsbezogene Sachaus-
sage angesehen werden kdnne, noch sei ein spezifischer Bezug zu einer beson-
deren Finanzdienstleistung ersichtlich. Hierfur bedirfe es vielmehr weiterer ge-
danklicher Zwischenschritte, zumal sich die beanspruchten Dienstleistungen auch
an Endverbraucher wendeten. Die Marke sei ausreichend vage und lasse auch im
Bank- und Finanzdienstleistungsbereich eine Vielzahl an Bedeutungen zu, so

dass letztlich ein konkreter Sachbezug fehle.

Der Bestandteil "MMF" sei nicht lediglich eine Abkurzung fur "Multi Markets Fund".
Vielmehr kdnne es sich um eine Vielzahl von Abklrzungen (etwa fir "make money
fast", "Mobile Manufactures Forum”, "Military Modeling Framework", "Michigan
Motor Freight Company”, "Master Message File", "Multinational Maritim Force",
"Music Managers Forum"), eine reine Phantasie- oder eine Rechtsformbezeich-
nung, einen Namen oder um ein Firmenkirzel handeln. Bereits diese Vieldeutig-
keit spreche gegen die Eignung zur beschreibenden Verwendung. Dementspre-
chend sei das Zeichen keine im Vordergrund stehende Sachaussage fur Finanz-

dienstleistungen.

Eine Bedeutung der Buchstabenfolge "MMF" als Akronym ergebe sich nicht durch
die Interpretation der Abklrzung der vorhergehenden Worter. Dies ergebe ohne-
hin keinen Sinn. Denn auch wenn die Buchstabenfolge "MMF" den Wértern "Multi
Markets Fund" direkt nachgestellt sei und mit deren Anfangsbuchstaben Uberein-
stimme, sei dies schon angesichts der Vielzahl mdglicher Bedeutungen von
"MMF" kein automatischer Hinweis darauf, dass der Verkehr die Buchstabenfolge
als gleichbedeutende Verkirzung der vorangehenden Worter auffasse. Angesichts
des grof3en Bedeutungsspektrums kdonne den Zeichenbestandteilen kein hinrei-
chend klarer Begriffsinhalt beigeordnet werden, zumal das Verzeichnis der
Dienstleistungen nur aus Ober- bzw. Sammelbegriffen bestehe. Erganzend ver-
weist der Anmelder auf verschiedene Eintragungen von Marken wie u. a. "MTC
Multi Task Concept”, "MMM Multi Motor Mobile", "MTM Multi-Transfer-Modul".



1. Der Erfolg der Beschwerde hangt von der Auslegung der Richtlinie
2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (ko-
difizierte Fassung) - im Folgenden: MarkenRL - ab. Vor der Entscheidung Uber
das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren gemafR § 148 ZPO auszusetzen und
gem. Art. 267 Abs. 1 b) Abs. 2 AEUV eine Vorabentscheidung des Europaischen

Gerichtshofs zu den im Beschlusstenor gestellten Fragen einzuholen.

In diesem Zusammenhang erachtet der Senat folgende Vorschriften als entschei-
dungserheblich:

Art. 3 Abs. 1 b) und c) MarkenRL lauten (in deutscher Fassung):

"Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausge-
schlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Unguiltig-

erklarung:

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

c) Marken, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben beste-
hen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffen-
heit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen
Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbrin-
gung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale

der Ware oder Dienstleistung dienen kbnnen"

Diesen Vorschriften entsprechen inhaltlich die Bestimmungen des
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Gesetzes lUber den Schutz von Marken



und sonstigen Kennzeichen (im Folgenden: MarkenG). Diese lau-

ten:

"Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen fUr die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterschei-

dungskraft fehlt,

2. die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge,
der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit
der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistun-
gen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder

Dienstleistungen dienen kénnen".

2. Der Senat neigt dazu, die angemeldete Marke als solche anzusehen, die im
Sinne des Art. 3 Abs. 1 c) MarkenRL, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschlief3lich aus
Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Dienstleis-
tungen dienen kdnnen. Dabei kommt es darauf an, wie das Eintragungshindernis
im Hinblick auf die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte angemeldete

Marke auszulegen ist.

a) Die vorliegend angemeldete Marke setzt sich erkennbar aus mehreren
Bestandteilen zusammen. Sie besteht aus einer Folge von drei Wértern und einer

nachgestellten Buchstabenfolge.

Nach der standigen Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs sind solche
kombinierten Zeichen nach ihrem Gesamteindruck zu beurteilen. Mal3gebend ist
nicht, ob die einzelnen Bestandteile an sich, isoliert gesehen, beschreibender Na-
tur sind. Entscheidend ist vielmehr, ob dies auch fiir die angemeldete Kombination

als Ganzes gilt. So kann etwa eine ungewohnliche Kombination von einem be-



schreibenden Gehalt wegftihren (vgl. EUGH vom 16.09.04, C-329/02, Rn. 28, 35
- SAT.2; Slg. 2004, 1-8317).

Um aber den Gesamteindruck zu erkennen, ist zuerst eine Betrachtung der ein-
zelnen Elemente der Marke vorzunehmen. Der beschreibende Charakter einer
aus mehreren Woértern zusammengesetzten Marke kann teilweise fur jeden ihrer
Begriffe oder ihrer Bestandteile getrennt geprift werden, muss aber in jedem Fall
auch fur die Gesamtheit der Bestandteile festgestellt werden (EuGH, a.a. O.,
Rn. 28, 35 - SAT.2; EuGH vom 6.2.2009, C-17/08, Rn. 38 - manufacturing score

card).

b) Vorliegend wird der Verkehr bei der Wahrnehmung der Gesamtmarke zu-
nachst die drei Worter "Multi Markets Fund" lesen oder horen. Sie werden sowohl
fur sich genommen als auch in ihrer Gesamtfolge von den angesprochenen Ver-
kehrskreisen leicht verstanden. Zum einen kann von deutschen Verkehrsteilneh-
mern auf dem Gebiet von Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Vermégensan-
lage und -verwaltung ein vergleichsweise gehobenes Verstandnis von in der Fi-
nanzfachsprache haufig auftauchenden englischen Grundwdrtern der Finanzspra-
che erwartet werden (was aber nicht automatisch auch fir englische Fachabkir-
zungen gilt, s. u.). Zum anderen sind die in der Marke enthaltenen Waorter mit den
entsprechenden deutschen Begriffen ("multi®, "Markt" bzw. (plural) "Markte",
"Fonds") entweder identisch oder doch so ahnlich, dass selbst ein fremdsprachlich

ungewandter deutscher Verbraucher sie mihelos verstehen kann.

Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr die drei Worter als zusammengeho-
rige und sinnvoll auf einander bezogene Einheit erkennt. Denn es ist sowohl in der
englischen als auch in der deutschen Sprache ublich, Gesamtbegriffe durch sinn-
schaffende Aneinanderreihung von Einzelbegriffen zu bilden, bei denen der letzte
Einzelbegriff (hier: "Fund") durch die vorangestellten Woérter spezifiziert wird. In-
sofern entspricht die angemeldete Marke nicht nur alltaglichen deutschen Waortern

wie "Multivitaminpraparat" sondern auch englischen oder deutschen Gesamtbe-



griffen wie z. B. "Multi Asset Fonds" oder "Multi Strategie Fonds", die im Finanzbe-
reich anzutreffen sind. Bereits dies belegt, dass der normal informierte Durch-
schnittsverbraucher die Wortfolge "Multi Markets Fund" schon nach dem naturli-
chen Sprachverstandnis ohne weiteres als Fond versteht, der in mehrere Méarkte

investiert.

Zudem hat die Recherche des vorlegenden Senats ergeben, dass der Begriff
"Multi Market Fund" in der englischen Finanzfachsprache, die auch dem deut-
schen Fachpublikum verstandlich ist, in Zusammenhang mit verschiedenen An-
bietern verwendet wird. Es handelt sich dabei um eine beschreibende Bezeich-
nung fur eine bestimmte Gattung von Investmentfonds, die in verschiedene Markte
investieren. Diese Fachbezeichnung stimmt mit Ausnahme der Singularform "Mar-
ket" mit der in der angemeldeten Marke vorhandenen Wortfolge Uberein. Unter
diesen Umstanden geht der Senat davon aus, dass es sich bei der Wortfolge
"Multi Markets Fund" um eine Angabe handelt, die die beanspruchten Dienstleis-
tungen dahingehend beschreibt, dass sie speziell in Bezug auf einen Fond er-
bracht werden, der in mehrere Markte investiert, etwa dass die von einer Lebens-
versicherung verwalteten oder die von Kreditinstituten angelegten Gelder in einem
solchen oder mit Hilfe eines solchen Fonds verwaltet werden oder dass die Bera-
tungsdienstleistungen speziell in Bezug auf solche Fonds erbracht werden. Ledig-
lich fur die rein immobilienbezogenen Dienstleistungen ("Immobilienwesen, Lie-
genschafts- und Hausverwaltungen, Immobilienvermittiungen®) liegt eine Merk-
malsbeschreibung i. S. d. Art. 3 Abs. 1 c) MarkenRL, 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
nicht zwingend auf der Hand.

c) Sodann ist die Buchstabenfolge "MMF" als weiteres Markenelement zu
betrachten. Der Verkehrsteilnehmer wird sie direkt im Anschluss an die Wortfolge
"Multi Markets Fund" lesen oder héren. Deshalb geht der vorlegende Senat davon
aus, dass der Verkehr den Buchstabenbestandteil als nachgestellte Abkurzung
der vorangehenden Wortfolge versteht. Dies entspricht nach der Lebenserfahrung

der natirlichen und nahe liegenden Wahrnehmung durch den normal informierten



und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher.
Denn zum einen wird ihm in Form der begleitenden, hier sogar vorausgehenden,
ausgeschriebenen Worter eine bestimmte Bedeutung der Buchstaben bequem an
die Hand gegeben, so dass er nicht weiter Gber die mdgliche Bedeutung der
Buchstabenfolge nachdenken muss. Zum anderen ist der Verkehr an derartige
Kombinationen sich gegenseitig erlauternder Worter und Buchstabenfolgen in den
verschiedensten Schreibweisen und Reihenfolgen der Buchstaben oder Worter
gewohnt. Dies gilt sowohl fir beschreibende Wort-/Buchstabenkombinationen
(z. B. "overhead camshaft - ohc", "IQ (intelligence quotient)”, "DVD (Digital Versa-
tile Disc)", "CD (Compact Disc)") wie auch fir kennzeichnende Kombinationen
(z. B. "IBM - International Business Machines"; "BP - British Petroleum”, "BA
- British Airways"). Bei naturlicher Wahrnehmung der Gesamtmarke wird der Ver-
kehr daher die den Wéoértern "Multi Markets Fund" folgende Buchstabenfolge
"MMF" ohne weiteres als Abkirzung der begleitenden Wérter auffassen, vor allem,
wenn samtliche Markenbestandteile in gleicher Schrift und in einer Zeile erschei-

nen.

Dies gilt selbst dann, wenn die Buchstabenfolge "MMF", wiirde sie dem Verkehr
im hier relevanten Finanzbereich isoliert begegnen, andere Bedeutungen haben
kann. Hier konnte etwa die beschreibende Bedeutung "Money Market Fund" in
Betracht kommen, die im Zurickweisungsbeschluss auch vom Deutschen Patent-
und Markenamt erwéhnt worden ist. Dagegen spricht jedoch, dass sich angesichts
der oben erlauterten Struktur der angemeldeten Marke bereits eine andere Be-
deutung aufdrangt, nadmlich die der Wortfolge "Multi Markets Fund". Auf3erdem
kann von einem Grol3teil der von den Dienstleistungen angesprochenen deut-
schen Verkehrsteilnehmer, zu denen auch breite Endverbraucherkreise gehdren,
nicht die Kenntnis der englischen Fachabkurzung "MMF" fur "Money Market Fund"
erwartet werden, zumal in Deutschland zur Bezeichnung eines derartigen Fonds
das deutsche Wort "Geldmarktfonds" tblich und bekannt ist. Gegen ein Verstand-
nis des Zeichenelements "MMF als Abkirzung fur "Money Market Fund" selbst

durch Fachleute auf dem Gebiet des Finanzwesens spricht bei der vorliegenden
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Marke nicht zuletzt auch der inhaltliche Gegensatz mit der vorangestellten Wort-
folge "Multi Markets Fund”. Denn die Bezeichnung eines in mehrere Markte inves-
tierenden Fonds und die Bezeichnung eines nur auf dem Geldmarkt investieren-

den Fonds widersprechen sich gegenseitig.

Im Ubrigen hat der Senat keine zureichenden Hinweise dafiir aufgefunden, dass
die Buchstabenfolge "MMF" als solche auf dem hier relevanten Dienstleistungsge-
biet eine beschreibende Bedeutung haben kann. Insbesondere ist sie ausweislich
der Recherche des Senats in Deutschland nicht als Abkirzung fur "Multi Market(s)
Fund" oder als eine andere Fachabkirzung im Finanzbereich bekannt und auch
die weitere mogliche Bedeutung "make money fast", kommt hier nicht als Merk-
malsbeschreibung der beanspruchten Dienstleistungen in Betracht, da sich letz-
tere nur auf Kettenbriefe bzw. Internet-Spam bezieht. Das Zeichenelement "MMF"
ist daher vorliegend bei isolierter Betrachtung als Buchstabenkombination anzu-
sehen, der als solcher keine beschreibende Bedeutung beigemessen werden

kann.

d) Jedoch kénnte die Zusammenflgung mit dem weiteren Markenbestandteil
"Multi Markets Fund" dazu fihren, dass der Verkehr bei der Wahrnehmung der
Gesamtmarke durch die vorangehende Wortfolge dahingehend zu einem Ver-
standnis des zweiten Markenbestandteils "MMF" gelangt, dass er die Buchsta-
benfolge lediglich als Abklrzung der Wortfolge "Multi Markets Fund" begreift und
ihr infolgedessen ebenfalls eine beschreibende Bedeutung beimisst. Damit wére
das Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 c) MarkenRL, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG erfullt, denn nunmehr wiirde die Gesamtmarke ausschlie3lich aus Angaben

bestehen, die Merkmale der Dienstleistungen bezeichnen kann.

3. Weitgehend die gleichen Erwégungen gelten hinsichtlich des Eintragungs-
hindernisses nach Art. 3 Abs. 1 b) MarkenRL, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Wort-
folge "Multi Markets Fund" erschopft sich in einer beschreibenden Angabe, ohne

dass ihr die Eignung zukommt, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen eines
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Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.
Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs des durch die Wortfolge "Multi
Markets Fund" bezeichneten Gegenstandes mit dem Immobilienwesen, bei dem
es stets auch um Investitionen und Vermogensanlagen geht, neigt der Senat dar-
Uber hinaus dazu, die Unterscheidungskraft der Wortfolge auch fur diese Dienst-
leistungen zu verneinen. Auch hier stellt sich damit die entscheidende Frage, wie
die aus der Wortfolge "Multi Markets Fund" und der Buchstabenfolge "MMF" zu-

sammen gesetzte Marke vom Verkehr verstanden wird.

4. Damit stellt sich die vorgelegte Auslegungsfrage.

Der Senat neigt aus den oben unter Ziff. 2. genannten Grinden zur Bejahung die-
ser Frage, mit der Konsequenz, dass die angemeldete Marke nach 8§ 8 Abs. 2

Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

a) In diesem Sinne hat der vorlegende Senat bereits in einer Entscheidung zur
Marke "TRM Tenant Relocation Management" entschieden (Beschluss vom
16. Mai 2007, 33 W (pat) 3/05; www.bundespatentgericht.de). Die damals vom
Senat zugelassene Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ist nicht eingelegt

worden.

Inzwischen hat der Bundesgerichtshof allerdings einen Fall - wenn auch im Rah-
men einer Markenkollision - entschieden, in dem es um eine angegriffene Marke
ging, die im Rahmen einer grafischen Gestaltung die unterschiedlich grof3 ge-
schriebenen Bestandteile "idw" und "Informationsdienst Wissenschaft" aufwies.
Darin hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die Buchstabenfolge "idw", an-
ders als bei einer Fantasiebezeichnung, die Abkirzung der weiteren Wortbe-
standteile darstelle und der sachliche Bezug der Buchstabenfolge zu den weiteren
Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs zur Verkirzung entgegenstehen
kénne. Zugleich hat der Bundesgerichtshof die Sache an das Bundespatentgericht
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zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zuriickverwiesen (Bundesge-
richtshof vom 13.12.2007 - | ZB 39/05, Rdnr. 37; www.bundesgerichtshof.de).

Hierauf hat der 27. Senat des Bundespatentgerichts festgestellt, dass die Buch-
stabenfolge "IDW" in der alteren Wortmarke "IDW" und in der weiteren (alteren)
Bildmarke mit den Wortbestandteilen "IDW Verlag GMBH" als Akronym wirke. Sie
wirke daher als in das jlungere Zeichen "idw Informationsdienst Wissenschaft"
Ubernommen und durch Text ergénzt, der das Akronym erlautere. Der angespro-
chene Verbraucher werde annehmen, es handele sich beim jungeren Zeichen um
eine Marke der Inhaberinnen der alteren Marken, in der die Abkirzung erlautert
sei (BPatG vom 13.07.2009 - 27 W (pat) 19/09, unter Il. d) cc) und. 4) d).)

Der 24. Senat des Bundespatentgericht hatte in jingerer Zeit ebenfalls eine Mar-
kenkollisionssache zu entscheiden, bei der die angegriffene Marke aus einem
(grafisch ausgestalteten) Kirzel "pn" und dem nachfolgenden Wort "printnet" be-
stand. Der Senat hielt es nicht fir ausgeschlossen, dass der Verkehr die Buchsta-
benkombination als Anfangsbuchstaben der Bestandteile des nachfolgenden Mar-
kenwortes und damit als Abkirzung dieses Markenbestandteils wahrnimmt, so
dass sie gegenuber dem Bestandteil "printnet" keine eigenstandige Bedeutung
habe (BPatG, 24. Senat vom 11.08.2009, 24 W (pat) 82/08) unter Il. 1.c) cc) (1)).

c) Demgegeniber wirkt die Rechtsprechung des Gerichts der Europaischen
Union und des Harmonisierungsamts nicht einheitlich. In einem Kollisionsfall, bei
dem es um eine angegriffene grafisch ausgestaltete Marke mit dem grol3 ge-
schriebenen Bestandteil "AMS" und dem (wesentlich kleiner) darunter geschriebe-
nen Bestandteil "Advanced Medical Services" ging, hat das Gericht festgestellt,
dass der Bestandteil "AMS" die von der angemeldeten Marke umfassten Waren
und Dienstleistungen nicht beschreibe, so dass ihm eine gewisse Kennzeich-
nungskraft zukomme, wéhrend der Ausdruck "Advanced Medical Services" fur
Waren im Bereich der Medizin nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft besitze.

Das Gericht hat sodann eine Zeichenéhnlichkeit und Verwechslungsgefahr aus
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der Ubereinstimmung der Marken im Bestandteil "AMS" hergeleitet. Dabei hat es
neben einer visuellen und klanglichen Ahnlichkeit auch eine Ahnlichkeit der Mar-
ken in begrifflicher Hinsicht mit der Erwagung bejaht, dass die Verbraucher, die
die altere Marke gesehen haben, dem Kirzel "AMS" dieselbe Bedeutung zuord-
nen werden (EuG vom 18.10.2007, T-425/03, Rdr. 80 - 86; Slg. 2007, 11-4265).

In einem Verfahren Uber die Ldschung der Gemeinschaftsmarke "ATLAS
TRANSPORT" wegen Verfalls hat das Gericht zur Frage der rechtserhaltenden
Benutzung und der sich dabei stellenden Frage der Beeinflussung der Unterschei-
dungskraft der benutzten Form i. S. d. Art. 15 Abs. 2 a) der Gemeinschaftsmar-
kenverordnung ausgefuhrt, dass das in der benutzten Form (gegenuber der ein-
getragenen Marke) zusatzlich vorhandene Kirzel "ATC" nicht nur wegen der
Gestaltung der Verwendungsform eine zweitrangige Stellung einnehme, sondern
als Hinzufiigung der Abkirzung des Ausdrucks "Atlas Transport Company" den-
selben Bedeutungsgehalt wie die eingetragene Marke "ATLAS TRANSPORT"
habe und daher nicht geeignet sei, die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer
eingetragenen Form zu beeinflussen (EuG vom 10.06.2010, T-482/08, Rdn. 40).

Dagegen hat die Vierte Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts fur den
Binnenmarkt in einer Entscheidung die Zurtickweisung der Anmeldung der Marke
"NAI - Der Natur - Aktien-Index" (fur Druckereierzeugnisse, verschiedene finanz-
bezogene Dienstleistungen und Datenbankdienstleistungen) durch den Prifer mit
der Erwagung aufgehoben, dass die Buchstabenkombination "NAI" als solche
keine beschreibende Bedeutung habe und sich dies nicht dadurch andere, dass
die Anmeldemarke die Wortfolge "Der Natur - Aktien-Index" enthalte. Andernfalls
wirde eine nicht beschreibende Buchstabenfolge durch den Zusatz von weiteren
Wortern "nachtréglich” beschreibend werden. Eine Marke werde jedoch von den
Verkehrskreisen in ihrer Gesamtheit wahrgenommen, damit in ihren beschreiben-
den und nicht beschreibenden Bestandteilen. Der Markeninhaber sei grundsatzlich
nicht gehindert, einer unterscheidungskraftigen Angabe weitere erlauternde be-
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schreibende Angaben hinzuzufigen (HABM, Vierte Beschwerdekammer vom
15.10.2009 (R 1630/2008-4), Rdn. 12 u. 16).

d) Die Erwagung der Beschwerdekammer, dass eine fur sich genommen nicht
beschreibende und demnach in Alleinstellung auch als Marke schutzfahige Buch-
stabenkombination durch eine Zusammenstellung mit weiteren (beschreibenden)
Wortelementen zu einer Gesamtmarke nicht "nachtraglich” beschreibend werden
konne, unterstreicht hier den Auslegungsbedarf. Denn zunachst unterliegt eine
Buchstabenfolge, die nicht als beschreibende Abklrzung feststellbar ist und der
auch nicht aus sonstigen Grinden die Unterscheidungskraft fehlt, keinem Eintra-
gungshindernis i. S. d. Art. 3 Abs. 1 b) bis d) MarkenRL. Auch fir Buchstaben und
Buchstabenfolgen gilt der Grundsatz, dass es keine Markenkategorie gibt, bei der
im Vergleich zu anderen Markenkategorien andere Mal3stabe an die Unterschei-
dungskraft anzusetzen sind. Insbesondere hat stets eine konkrete Prifung der
Unterscheidungskraft zu erfolgen (vgl. zu Einzelbuchstaben: EuGH, Urteil vom
09.09. 2010, C-265/09, Rdn. 32 - 40 - HABM / BORCO). Dies kénnte auf den ers-
ten Blick dafur sprechen, ein und dieselbe Buchstabenkombination fir gleiche
Waren und Dienstleistungen auch stets gleich zu beurteilen, unabhangig davon,
ob die Buchstabenkombination in Alleinstellung oder zusammen mit weiteren (er-

lAuternden) Bestandteilen als Marke angemeldet wird.

e) Dennoch stellt es aus der Sicht des vorlegenden Senats keinen Widerspruch
dar, wenn eine Buchstabenfolge fur die gleichen Waren oder Dienstleistungen
einmal als nicht beschreibend und unterscheidungskraftig angesehen werden
kann, wenn sie dem Verkehr als isolierte Kennzeichnung begegnet, und ein ande-
res Mal als beschreibende und nicht unterscheidungskraftige Angabe angesehen
werden muss, wenn sie mit bestimmten anderen beschreibenden Markenelemen-
ten zu einer Gesamtmarke zusammengestellt ist. Denn es kommt stets auf die
Betrachtung der Marke in ihrer Gesamtheit an. Daher ist es ohne weiteres még-
lich, dass die Hinzufigung oder Weglassung weiterer Markenelemente eine an-

dere Beurteilung zur Folge hat. So wird z. B. das isolierte Wort "pretty" in Bezug
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auf Insektenvernichtungsmittel anders beurteilt werden als die Wortkombination
"pretty good", ebenso z. B. die isolierte Zahl "3" gegenuber der Kombination "3D"

im Bereich der Unterhaltungselektronik.

Im vorliegenden Fall werden die Markenwoérter "Multi”, "Markets" und "Fund" vom
Senat ebenfalls nach den gleichen Grundséatzen beurteilt und als (beschreibende)
Gesamtwortfolge angesehen, ohne dass sich die Frage stellt, ob eines der drei
Markenworter in Alleinstellung hétte schutzfahig sein kbnnen. Fir den Senat ist

kein Grund ersichtlich, eine hinzugefiigte Buchstabenfolge anders zu beurteilen.

f) Im Ubrigen zeigen die oben genannten Entscheidungen, dass die Auslegungs-
frage auch Einfluss auf Markenkollisionsfélle haben kann. Auch bei Markenkolli-
sionen stellt sich haufig die Frage, ob eines von mehreren Markenelementen do-
minierend ist, wobei auch in der européaischen Rechtsprechung oftmals intensiv
die Stellung und Bedeutung der einzelnen Markenbestandteile in der Gesamt-
marke und ihr Verhaltnis zueinander untersucht werden. So hat der Gerichtshof in
seiner Entscheidung vom 2. September 2010, C-254/09 - Calvin Klein Trademark
Trust/ HABM zur Marke "CK CREACIONES KENNYA" das Gericht zustimmend
darin zitiert, dass dem Markenbestandteil "CK" gegeniiber dem Bestandteil
"CREACIONES KENNYA" eine akzessorische Bedeutung zukomme, so dass er
zu vernachlassigen sei (Rdn. 57). Dies zeigt nach Auffassung des vorlegenden
Senats, dass Interdependenzen zwischen Wortbestandteilen und Buchstaben-
kombinationen bestehen, die als Abkirzung der Wortbestandteile in Betracht
kommen, und dass diese Interdependenzen bei der markenrechtlichen Beurteilung

zu beachten sind.
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Erganzend wird auf das parallele Vorabentscheidungsersuchen des Bundespa-
tentgerichts vom heutigen Tage in der Sache 33 W (pat) 77/08 zur Marke "NAI
- Der Natur - Aktien-Index" hingewiesen.

Bender Dr. Hoppe Katker
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