BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 15/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 050 593.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 26. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung der fir die Dienstleistungen

.Klasse 38: Bereitstellung von Portalen, Foren und elektronischer Nach-

Klasse 41:

Klasse 42:

richtendbermittiung im Rahmen eines sozialen Netzwerks im
Internet, einschliel3lich der Entgegennahme und Verbreitung
benutzungsgenerierter Inhalte, fur die Arbeitsunterstiitzung,
Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wis-
senschaftlichen Forschung; Vermittlung des Zugriffs auf Da-
tenbanken Uber wissenschaftliche Publikationen und For-

scher;

Publikation von wissenschaftlichen Artikeln, Zeitschriften und

Bichern in elektronischer Form im Internet;

Bereitstellung von Suchmaschinen fir das Internet, namlich
fur die Suche nach wissenschaftlichen Publikationen, For-
schern und wissenschaftlichen Daten; Computersoftwarebe-
ratung, namlich hinsichtlich Software fur die Arbeitsunterstuit-
zung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in
der wissenschaftlichen Forschung; Design von Computer-
software, némlich Software fir die Arbeitsunterstiitzung
Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wis-
senschaftlichen Forschung; Vermietung und Wartung von
Speicherplatz im Internet, namlich fir die Speicherung und
Versionierung von Dokumenten und sonstigen Dateien und

Daten, die Gegenstand oder Ergebnis wissenschaftlicher



Forschung sind, auch fur die gemeinsame Verwendung
durch mehrere Personen; Vermietung von Computersoft-
ware, namlich Internetanwendungen fir die Arbeitsunterstit-
zung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in

der wissenschaftlichen Forschung*

bestimmten Wortmarke

ResearchGATE

mit zwei Beschllissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist,
vollumfanglich zuriickgewiesen, weil der angemeldeten Marke fir diese Dienstleis-
tungen jegliche Unterscheidungskraft fehle (8837 Abs.1, 8 Abs.2 Nr.1
MarkenG).

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, die angemeldete Marke setze sich aus den
zum englischen Grundwortschatz zahlenden Wortern ,Research” und ,Gate"
zusammen, die u. a. die Bedeutungen ,Recherche” bzw. ,Portal* hatten. Auch
wenn die Begriffe, aus denen die angemeldete Marke gebildet sei, daneben noch
andere Bedeutungen haben konnten, verstehe der angesprochene Verkehr die
Gesamtmarke bei einer Benutzung im Zusammenhang mit den in der Anmeldung
aufgefuhrten Dienstleistungen ohne Weiteres in seiner insoweit naheliegendsten
Bedeutung ,Rechercheportal®. In dieser Bedeutung stelle die angemeldete Marke
fur die beanspruchten Dienstleistungen eine zur Bezeichnung der Bestimmung,
des Schwerpunkts und des Inhalts geeignete und somit beschreibende Angabe
dar. Dasselbe gelte, wenn der Verkehr den Markenbestandteil ,Research” nicht im
Sinne von ,Recherche”, sondern im Sinne von ,Forschung® verstehe. Sowohl
diese Mehrdeutigkeit der angemeldeten Marke als auch die Tatsache, dass sie
lexikalisch nicht nachweisbar sei, seien nicht geeignet, ihre Unterscheidungskraft

zu begrunden; denn die angemeldete Marke sei sprachiblich gebildet, weshalb



die angesprochenen Verkehrskreise in ihr nur eine Beschreibung der bean-

spruchten Dienstleistungen séhen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung,
die von der Markenstelle angenommene Bedeutung der angemeldeten Marke,
namlich ,Rechercheportal”, stelle keine Beschreibung der beanspruchten Dienst-
leistungen dar, weil der Begriff ,Recherche” die Einseitigkeit der Informationsbe-
schaffung zum Ausdruck bringe, die beanspruchten Dienstleistungen jedoch im
Sinne der konkretisierten Arbeitsunterstitzung, Zusammenarbeit und Kommunika-
tion den gegenseitigen Austausch von Informationen erméglichten. Ferner besitze
die angemeldete Marke eine Doppelbedeutung, da der Bestandteil ,Research”
nicht nur die Bedeutung ,Recherche” habe, sondern auch fir die ,wissenschaftli-
che Forschung” stehe. In Kombination mit dem Begriff ,Gate* kénne diese
Bedeutung nicht beschreibend sein, da es keinen ,Eingang“ oder ,Zugang“ zur
Forschung als etwas in gedanklicher Weise Abgeschlossenem gebe. Das Zeichen
kénne des Weiteren auch nicht als Zugang zu Forschungsergebnissen oder For-
schungsinformationen verstanden werden, denn hierfir sei ein gedanklicher
Schritt notwendig, der die Unterscheidungskraft der Marke begriinde. Im Ubrigen
sei die Art der Zusammensetzung des Zeichens sowohl originell als auch sprach-
regelwidrig. Schlief3lich sei die angemeldete Marke auch deshalb nicht freihal-
tungsbedaurftig, weil die Bezeichnung ,ResearchGATE", aul3er von der Anmelderin
selbst, von niemandem sonst verwendet werde. Der Umstand, dass die beteiligten
Verkehrskreise bislang ohne diese Bezeichnung ausgekommen seien, spreche
dafur, dass ein berechtigtes Interesse an der freien Verwendung der angemelde-

ten Marke nicht bestehe und auch in Zukunft nicht entstehen konne.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die Beschlisse der Markenstelle vom 24. Juni 2009 und 19. No-

vember 2009 aufzuheben.



Hilfsweise begehrt sie die Eintragung der angemeldeten Marke fir alle in der
Anmeldung aufgefiihrten Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistung der
Klasse 38 ,Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken (ber wissenschaftliche
Publikationen und Forscher* sowie der Dienstleistung der Klasse 42 ,Bereitstel-
lung von Suchmaschinen fur das Internet, namlich fir die Suche nach wissen-

schaftlichen Publikationen, Forschern und wissenschaftlichen Daten“.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist unbegrindet. Der Eintragung der
angemeldeten Marke steht nicht nur, wie von der Markenstelle zutreffend festge-
stellt, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG), sondern zudem auch das weitere, von der Markenstelle letztlich dahin-
gestellt gelassene, im Beanstandungsbescheid vom 22. Januar 2009 jedoch
bereits angesprochene Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen,
da die angemeldete Marke zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Bestimmung bzw. anderer Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen dienen

kann.

1. GemalR 88 Abs. 2 Nr.2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschlie3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merk-
male der Waren und Dienstleistungen dienen kdnnen, wobei zu beachten ist, dass
es sich hierbei um keine abschlieRende Aufzéahlung beschreibender Zeichen han-
delt, sondern dass neben die ausdriicklich genannten Zeichen und Angaben alle
Bezeichnungen Uber im Verkehr wichtige Umstande beztiglich der angemeldeten
Dienstleistungen fallen (Strobele/Hacker, Markengesetz, Kommentar, 9. Aufl., § 8
Rdn. 262). Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel,
dass alle Angaben und Zeichen, die Merkmale der beanspruchten Waren und

Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden kénnen. Sol-



che Angaben dirfen nicht nur einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH
GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Bei einem Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis, welches durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl
unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen umfasst, ist die Eintragung eines
Zeichens bereits dann fur den gesamten Oberbegriff ausgeschlossen, wenn sich
auch nur fur eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware ein Eintragungs-
hindernis ergibt (BGH WRP 2002, 91, 93 f. - Ac).

Hiervon ausgehend ist die angemeldete Marke geeignet, die in der Anmeldung
aufgefuhrten Dienstleistungen zu beschreiben. Dass die englischsprachigen Be-
griffe ,Research” und ,GATE", aus denen die Marke zusammengesetzt ist, u. a.
die Bedeutungen ,Recherche” und ,Forschung® bzw. ,Zugang“ und ,Portal* haben,
hat bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt. Dies wird auch von der Anmel-
derin in der Beschwerdebegrindung nicht in Abrede gestellt. Entgegen der von ihr
vertretenen Ansicht ergibt sich jedoch auch bei einer Verbindung dieser Einzel-
begriffe zu der angemeldeten Gesamtbezeichnung ,ResearchGATE" ein Begriff,
der zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen dienen

kann.

Ausgehend von den von der Markenstelle zutreffend ermittelten Bedeutungen der
Markenstandteile ,Research” und ,GATE" ergeben sich bei deren Aneinanderrei-
hung fur die angemeldete Marke zwanglos u. a. die ebenfalls von der Markenstelle
bereits angefuhrten Bedeutungen ,Rechercheportal” und ,Forschungsportal®. In
diesen Bedeutungen stellt die angemeldete Marke fur die Dienstleistung der Klas-
se 38 ,Bereitstellung von Portalen, Foren und elektronischer Nachrichtentbermitt-
lung im Rahmen eines sozialen Netzwerks im Internet, einschlie3lich der Entge-
gennahme und Verbreitung benutzergenerierter Inhalte, flr die Arbeitsunterstit-
zung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wissenschaftlichen
Forschung“ eine objektiv und unmittelbar beschreibende Angabe der Art und der
Bestimmung des Angebots dar, denn das Bereitstellen von Portalen, Foren im

Internet kann auch zum Zwecke der Arbeitsunterstiitzung durch Schaffung einer



Recherchemdoglichkeit sowie zur Kommunikation und Vernetzung in der wissen-
schaftlichen Forschung dienen. Auch fur die weitere beanspruchte Dienstleistung
der Klasse 38, namlich ,Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken Uber wissen-
schaftliche Publikationen und Forscher* ist die angemeldete Marke objektiv und
unmittelbar beschreibend. Insoweit weist die mogliche und naheliegende Bedeu-
tung ,Zugang zur Forschung“ der angemeldeten Marke einen beschreibenden
Begriffsgehalt fur diese Dienstleistung auf, indem sie diese Dienstleistung bereits
ihrer Art und Beschaffenheit nach glatt beschreibt, denn die unmittelbare kausale
Folge der ,Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken tber wissenschaftliche Publi-
kationen und Forscher” ist der Zugang zur Forschung. Der Einwand der Anmelde-
rin, es gebe keinen ,Eingang“ oder ,Zugang“ zur Forschung, da diese in ge-
danklicher Weise abgeschlossen sei, vermag eine abweichende, den beschrei-
benden Charakter der angemeldeten Marke verneinende Beurteilung der ange-
meldeten Marke nicht zu rechtfertigen. In der heutigen Zeit kooperieren Forscher-
gruppen international durch intensiven Austausch tber das Internet, sei es bei der
Veroffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln oder dem gemeinsamen Bear-
beiten oder Bewerten von Forschungsergebnissen. Dabei befinden sich diese
Informationen nur noch selten allein an physisch voneinander getrennten und ab-
geschlossenen Orten, wie z. B. Bibliotheken, sondern sind gewissermafien ,vir-
tuell* Uber das Internet und seine Nutzer verteilt. Zur Teilhabe an derartigen Infor-
mationen ist somit sehr wohl ein Zugang bzw. eine Zugangsberechtigung zu ein-

zelnen Bereichen der Forschung erforderlich.

Unmittelbar beschreibend ist die angemeldete Marke auch fur die beanspruchten
Dienstleistungen der Klasse 41 ,Publikation von wissenschaftlichen Artikeln, Zeit-
schriften und Buchern in elektronischer Form im Internet”, da sie insoweit in ihren
Bedeutungen ,Rechercheportal* bzw. ,Forschungszugang“ zum Ausdruck bringt,
dass Uber ein so bezeichnetes Internetportal publizierte Beitrage aus dem Bereich
der Forschung recherchierbar sind. In Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 42
.Bereitstellung von Suchmaschinen fur das Internet, namlich fiir die Suche nach

wissenschaftlichen Publikationen, Forschern und wissenschaftlichen Daten“ han-



delt es sich bei der angemeldeten Marke um eine unmittelbare inhaltliche
Beschreibung dessen, was das Wesen der Dienstleistung ausmacht. Dies ist auch
insbesondere deshalb der Fall, weil der Markenbestandteil ,GATE" heute immer

auch als Hinweis auf eine Internetprasenz des Zugangs verstanden werden kann.

Auch alle weiteren beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 beschreibt die
angemeldete Marke inhaltlich. Die dargelegten Bedeutungen der Bezeichnung
.ResearchGATE" legen es den von diesen Dienstleistungen angesprochenen Ver-
kehrskreisen namlich auch insoweit ohne Weiteres nahe, darin einen beschrei-
benden Hinweis auf Dienstleistungen zu sehen, deren Inanspruchnahme es
ermoglicht, auf ein (Internet-)Portal zuzugreifen, in dem wissenschaftliche For-
schungsinhalte vermittelt werden bzw. solche Inhalte recherchiert werden kénnen.
Insoweit handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine zur Bezeichnung

der Eignung und Bestimmung dieser Dienstleistungen geeignete Angabe.

Zur Beurteilung der Beschreibungseignung einer angemeldeten Marke fur die kon-
kret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ist auf die von den Dienst-
leistungen angesprochenen Verkehrskreise und auf deren Verstandnisfahigkeit
abzustellen. Als mal3gebliche Verkehrskreise sind dabei der Handel und/oder der
normal informierte, angemessen aufmerksame und verstandige Durchschnittsver-
braucher heranzuziehen (EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr.24 - Matratzen
Concord/Hukla). Die in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Dienstleistun-
gen richten sich insbesondere an in der Forschung téatige Wissenschaftler, bei
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie Uber tUberdurchschnittlich gute
Englischkenntnisse verfiigen und folglich keine Probleme beim Verstandnis der
Einzelbestandteile ,Research” und ,Gate* der angemeldeten Marke sowie beim
Verstandnis der daraus gebildeten Marke haben werden. Zudem ist die Art der
Zusammensetzung der angemeldeten Marke, die deren begriffliche Einzelbe-
standteile weiterhin deutlich erkennen lasst, geeignet, die Verstandnisfahigkeit der
maf3geblichen inlandischen Verkehrskreise noch zu erhdhen.



Dagegen kann entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht von einer sprachunubli-
chen Wortneuschopfung ausgegangen werden, da es in der englischen Sprache
nicht unublich ist, zwei Substantive zu einem Gesamtbegriff dergestalt miteinander
zu verbinden, dass das vorangestellte Substantiv den ihm folgenden (Haupt-)Be-

griff inhaltlich naher konkretisiert.

Auch die unterschiedliche Wiedergabeform der begriffichen Bestandteile
.Research” (in Normalschrift) und ,GATE" (in Grol3buchstaben) vermag die Eig-
nung der angemeldeten Marke als beschreibende Angabe nicht in Frage zu stel-
len, da diese Art der Zusammenschreibung seit langerem werbeublich ist (EuGH
GRUR 2006, 229, 233, Nr. 71 - BiolD; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Dass die angemeldete Marke bisher nicht lexikalisch verzeichnet ist und ihre
Benutzung auch sonst nicht feststellbar ist, vermag das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls nicht zu beseitigen, denn dass eine Angabe neu
und ungewohnt ist, schlief3t ihre Eignung, zur Beschreibung dienen zu kdnnen,
nicht aus. Das gilt umso mehr, als der Verkehr daran gewdhnt ist, im Geschéftsle-
ben standig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch
die ihm sachbezogene Informationen in einprdgsamer Form Ubermittelt werden
sollen. Deshalb kdnnen auch bisher noch nicht verwendete, aber als solche ver-
standliche Sachaussagen vom Verkehr erkannt werden und zur Beschreibung von
Waren und/oder Dienstleistungen geeignet sein. Der Gesichtspunkt einer neu-
heitsschadlichen Vorwegnahme hat daher im Markenrecht keine tatsachliche und
rechtliche Bedeutung. Das gilt vor allem fir Wortneubildungen, die sich aus geléau-
figen Elementen zusammensetzen und eine in sich verstandliche beschreibende
Gesamtaussage vermitteln. Gerade solche Kombinationen sind selbst als glatt
beschreibende Angaben haufig auch in umfangreichen Lexika nicht aufgefthrt
(BGH GRUR 2002, 809, 811 - FRUHSTUCKS-DRINK 1).

Auch dass die angemeldete Marke neben den festgestellten beschreibenden

Bedeutungen noch andere Bedeutungen aufweisen und insoweit mehrdeutig sein
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kann, beseitigt flr sich gesehen noch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG, denn eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur
Beschreibung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen dienen kann,
iIst vom Markenschutz ausgeschlossen, und zwar unabhangig davon, ob ihr noch
andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen konnen (EuGH GRUR
2004, 146, 147 f., Nr. 32 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, 901, Nr. 15
- SPA ).

Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt auch nicht voraus, dass
die angemeldete Marke bereits feste begriffliche Konturen erlangt hat und sich
eine einhellige Verkehrsauffassung zu ihrem Sinngehalt herausgebildet hat (BGH
a. a. O. - SPA I). Deshalb ist es fur die Beurteilung der Frage, ob in Bezug auf die
angemeldete Marke das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt,
auch nicht von entscheidender Bedeutung, ob die angesprochenen Verkehrkreise
die Bezeichnung ,ResearchGATE" i. S.v. ,Rechercheportal” oder i. S.v. ,For-
schungszugang” verstehen werden, da beide Verstandnismoglichkeiten in Bezug
auf die in der Anmeldung aufgefihrten Dienstleistungen gleichermal3en beschrei-

bend sind.

Der Eintragung der angemeldeten Marke steht somit aus den vorstehend darge-
legten Grinden fir séamtliche beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhinder-
nis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

2. Des Weiteren fehlt der angemeldeten Marke aber auch jegliche Unterschei-
dungskraft i.S.d. 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG, denn Angaben, die die Waren
und/oder Dienstleistungen, fir die sie benutzt werden sollen, ihrer Art, Beschaf-
fenheit, Bestimmung oder sonstigen Merkmalen nach beschreiben und deren
beschreibender Aussagegehalt fir die beteiligten Verkehrskreise - wie im Fall der
Bezeichnung ,ResearchGATE" - auch ohne weiteres erkennbar ist, fehlt zwangs-
laufig auch die Fahigkeit, diese ihrer betrieblichen Herkunft nach von den Waren
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und/oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR
2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor).

3.  Auch nach dem Hilfsantrag der Anmelderin kann die Beschwerde keinen
Erfolg haben, weil die angemeldete Marke auch fur samtliche nach der Streichung
der Dienstleistungen ,Klasse 38: Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken Uber
wissenschaftliche Publikationen und Forscher® und ,Klasse 42: Bereitstellung von
Suchmaschinen fur das Internet, n&mlich fur die Suche nach wissenschaftlichen
Publikationen, Forschern und wissenschaftlichen Daten“ im Dienstleistungsver-
zeichnis verbliebenen Dienstleistungen eine zur Beschreibung geeignete Angabe
I. S. d. 88 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, der auch fur diese Dienstleistungen jeg-
liche Unterscheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Hinsichtlich der Be-
grundung hierfur wird auf die im Rahmen der rechtlichen Beurteilung des Hauptan-
trags gemachten Ausfiilhrungen zum beschreibenden Charakter der angemeldeten

Marke fur diese Dienstleistungen Bezug genommen.

Dr. Fuchs-Wissemann Dr. Schnurr Reker

Fa



