BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 506/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 008 657.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters
Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Bezeichnung

autoprint

ist am 12. Februar 2010 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt gefuihrte Markenregister fur die Waren der

Klasse 7:

Roboter (Maschinen); Transportbander; Fordermaschinen und

Forderanlagen; Maschinengehause;

sowie der

Klasse 9:

Elektrische und elektronische Closed-Loop-Schaltungen und Clo-
sed-Loop-Bauteile; elektrische und elektronische Bauteile zur
Dichtemessung und zur Registerregelung; elektrische und elektro-
nische Bauteile zur Zugspannungsregelung; elektrische und elek-
tronische Bauteile fir Barcode-Scanner; elektronische Schaltkrei-
se und Leiterplatten;

und der



Klasse 12:

Schienentransportwagen fur Material

angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2010 008 657.2 gefiihrte Anmeldung nach vorheriger Bean-
standung durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes zuriickge-

wiesen.

Die Markenstelle halt die angemeldete Marke wegen ihres eng beschreibenden
Aussagegehaltes im Zusammenhang mit den Waren, fur die sie Schutz bean-
sprucht, zumindest fur nicht unterscheidungskraftig i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG. Die angemeldete Wortkombination aus der englischen Sprache sei sprach-
Ublich aus lexikalisch nachweisbaren Einzelelementen gebildet, wobei der Wortbe-
standteil "auto" als gangiger Abkirzungsbegriff die Bedeutung von "automatisch,
maschinell, selbsttatig" habe, wahrend der Begriff "print" mit dem Sinngehalt
"Druck, Drucktechnik" Ubersetzt werde. Das Gesamtzeichen "autoprint" deute so-
mit lediglich auf die herkunftsneutrale Sachaussage "automatischer, maschineller
Druck" bzw. "automatische, maschinelle Drucktechnik” hin, was von den ange-
sprochenen inlandischen Verkehrskreisen ohne weiteres in diesem Sinne erkannt
und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. Der Begriff "Druck-
roboter" sei als branchenublicher Fachbegriff im Bereich automatisierter Druckver-
fahren belegt. In Bezug auf die Waren der Klassen 7 und 9 erkenne der Verkehrs-
kreis in dem Wortzeichen den beschreibenden Bedeutungsgehalt dahingehend,
dass diese Waren Druckroboter selbst betreffen sowie fir technisch-funktionale
Ausstattung (Hard-/Software) und den Betrieb von "automatischem Druck" und
"Druckrobotern” benétigt oder eingesetzt werden kénnen. In Bezug auf die Waren
der Klasse 12 habe das Wortzeichen "autoprint” den Sinngehalt, dass solche

"Schienentransportwaren fir Material" fur die Entsorgung oder Bedienung von



Druckrobotern mit Material dienen kdnnen und damit in engem funktionalem Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von automatischen Druckverfahren stiinden. Ent-
gegen der Auffassung der Anmelderin fihre eine Wortneuschdpfung nicht zur Be-
jahung der Unterscheidungskraft. In Anbetracht des Bedeutungsgehaltes im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren lasse "autoprint” auch keinen Raum
fur mehrdeutige Interpretationen. Schliel3lich bestiinden hinreichende Anhalts-
punkte fir ein Schutzhindernis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Eine Beschran-
kung des Warenverzeichnisses, wie von Anmelderin in ihren Hilfsantrdgen vorge-

nommen, fuhre zu keinem anderen Ergebnis.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben.

Sie meint, dass dem angemeldeten Wortzeichen "autoprint” Unterscheidungskraft
zuzubilligen sei, da die Kombination der beiden Begriffe "auto” und "print" im Deut-
schen wie im Englischen neu sei, ihr aul3erdem keine feststehende Bedeutung zu-
gewiesen werden kdnne, es sich also um einen Phantasiebegriff handele und so-
mit als individualisierendes Unternehmenskennzeichen eigne. Die Bezeichnung
"autoprint” sei keine im englischen Sprachgebrauch Ubliche Formulierung, es exis-
tiere daher auch keine Ubersetzung dieses Begriffs in seiner konkreten Zusam-
mensetzung, wie eine Abfrage in einem Internet-Englischlexikon ergeben habe.
Selbst wenn die Bezeichnung "autoprint” mit "automatisches Drucken" zu Uberset-
zen sei, konne der Verkehr in diesem Begriff keine beschreibende Sachangabe in
Bezug auf die angemeldeten Waren erkennen, da weder Roboter noch Transport-
bander oder Fordermaschinen Waren der Drucktechnik seien. Eine Beschrei-
bungseignung kénne auch nicht mit dem Verweis auf inre Homepage bzw. der ih-
rer Muttergesellschaft begriindet werden, wie der Senat in seinem Hinweis vom
12. August 2011 meint, da ausschlaggebend allein das beanspruchte Warenver-

zeichnis sei.



Die Markenanmelderin beantragt (sinngeman),

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 19. Mai 2010 aufzuheben.

Hilfweise (Hilfsantrag zu 1.) beantragt sie (sinngemaln),

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 19. Mai 2010 aufzuheben, soweit die
Anmeldung in Bezug auf die Waren "Roboter (Maschinen); Trans-
portbander; Férdermaschinen und Forderanlagen; Maschinenge-
hause; elektrische und elektronische Bauteile zur Dichtemessung
und zur Registerregelung; elektrische und elektronische Bauteile
zur Zugspannungsregelung; elektrische und elektronische Bauteile
fur Barcode-Scanner; Schienentransportwagen fur Material”, zu-

rickgewiesen worden ist,

und weiter hilfsweise (Hilfsantrag zu 2.),

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent-und Markenamts vom 19. Mai 2010 aufzuheben, soweit die
Anmeldung in Bezug auf die Waren "Transportbander; Férderma-
schinen und Fdrderanlagen; Maschinengehause; elektrische und
elektronische Bauteile zur Dichtemessung und zur Registerrege-
lung; elektrische und elektronische Bauteile zur Zugspannungsre-
gelung; elektrische und elektronische Bauteile fiur Barcode-Scan-
ner; und Schienentransportwagen fir Material", zurliickgewiesen

worden ist.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Anmelderin und auf den Ubrigen Akteninhalt verwie-

sen.

Die Beschwerde ist zulassig, insbesondere gemanR § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1
Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegriindet, da die angemeldete Be-
zeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe
i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt bzw. ihr die Unterscheidungskraft i. S. d.
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht
zurickgewiesen hat, 8 37 Abs. 1 MarkenG.

1. GemalR 88 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Be-
stimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstel-
lung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten)
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen kénnen. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor al-
lem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen
Schutz auszuschliel3en, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Be-
durfnis der Wettbewerber und der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Ver-
wendbarkeit widerspricht, wobei bereits die blol3e potentielle Beeintrachti-
gung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Str6-
bele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 222). Es genugt also, wenn die
angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EUGH GRUR
199, 723, Tz. 31 - Chiemsee; EUGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor).

Dabei kbnnen Bestimmungsangaben allgemeiner Art sein oder sich auf ein-



zelne Bestimmungen beziehen, wie z. B. Abnehmerkreise, Verwendungs-
zweck, Vertriebs- und Erbringungsart, -ort oder -zeit usw. (vgl. Strobele/Ha-
cker, a. a. O., 8 8 Rdn. 271 m. Rspr. nachw.). Nicht erforderlich ist, dass die
Waren und Dienstleistungen ausschlie3lich fir den betreffenden Zweck be-
stimmt sind, vielmehr genugt, wenn dieser neben anderen in Betracht kommt
(vgl.Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdn. 271).

Fur die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verstandnis des Han-
dels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers als mal3gebliche Verkehrskreise ab-
zustellen (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR
2006, 411, Tz. 24 - Matrazen Concord). Dabei kommt es in erster Linie auf
die aktuellen Verhaltnisse in dem Bereich der einschlagigen Waren und
Dienstleistungen an, jedoch ist auch die Beriicksichtung des Allgemeinin-
teresses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren
kinftig beschreibende Verwendung zu berlcksichtigen (vgl. EuUGH GRUR
1999, 723, Tz. 35 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkan-
toor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke fir die Beschreibung von
Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt,
setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren
lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang
sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet
wird (vgl. EuUGH GRUR 1999, 723, Tz. 30 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004,
16, Tz. 32 - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 98 - Postkantoor).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsétze wird der inl&andische Verkehr in der
angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den Waren, fir die die An-
melderin Schutz begehrt, lediglich einen Hinweis auf die Bestimmung oder

Funktion der so bezeichneten Waren erkennen.



Die angemeldete Wortfolge ist fur die angesprochenen Verkehrskreise, nam-
lich den mit englischen Ausdricken vertrauten Fachkreisen der Druckindus-
trie, offenkundig aus den beiden dem Grundwortschatz der englischen Spra-
che zugehdrigen Begriffen "auto” und "print” zusammengesetzt und bedeutet
als Gesamtbegriff "automatisches Drucken" bzw. "automatischer Druck".
Denn "Auto" hat als Wortelement die Bedeutung von "Eigen.., selbst.., auto-
matisch..", (s. wegen der Ubersetzung: Langenscheidt, Muret-Sanders,
GroRRworterbuch Englisch-Deutsch, 2010; eine Kopie wurde der Anmelderin
als Anlage 1 zu dem Hinweis des Senats vom 12. August 2011 Ubersandt,
Bl. 18 - 20 d. A.) und "print" wird mit "drucken (lassen), in Druck geben" (s.
Langenscheidt a. a. O.) Ubersetzt. Beide Wortbestandteile werden auch in
der deutschen Sprache in der entsprechenden Bedeutung verwendet, wobei
der Begriff "Auto" in zahlreichen Wortverbindungen und Zusammenhangen
als Synonym fur "automatisch” zu finden ist (vgl. z. B. Begriffe wie "Autopilot”
fur automatische Steuerung u. a. von Flugzeugen oder "Autofocus" fur das
automatische Scharfstellen beim Fotografieren und Filmen). Gleiches gilt fir
den englischen Begriff "print" (vgl. dazu z. B. Worter wie "Printmedien™). Die
Wortverbindung "auto print" als solche wird mit der Bedeutung "automa-
tisches Drucken" auch in diversen Internet-Ubersetzungsseiten wiederge-
geben (s. Internet-Unterlagen, die der Anmelderin mit dem Hinweis des Se-
nats vom 12. August 2011 als Anlage 2 Ubersandt wurden, BIl. 21 - 23 d. A.).
Soweit die Anmelderin darauf verweist, dass in einem Englischlexikon die
Wortkombination "auto print" nicht nachgewiesen werden konnte, fuhrt dieser
Umstand zum einen in Anbetracht vorgenannten Fundstellen in anderen Dic-
tionaries zu keiner anderen Beurteilung. Zum anderen stiinde auch eine
Wortneuschopfung gebildet aus der Kombination von zwei gelaufigen engli-
schen Begriffen einer verstandlichen Sachaussage nicht entgegen, zumal
der Verkehr daran gewdhnt ist, mit neuen schlagwortartigen Begriffen aus
der englischen Sprache konfrontiert zu werden. Dass die beiden Worter "au-
to" und "print”, bei denen es sich um ein Adjektiv und ein Substantiv handelt,

in der angemeldeten Wortfolge zusammengeschrieben und nicht, wie es



grammatikalisch korrekt ware, getrennt geschrieben sind, steht ebenfalls der
Eignung eines beschreibenden Verstandnisses der angemeldeten Wortfolge
nicht entgegen. Denn der inldndische Verkehr ist an in grammatikalischer
oder sprachlicher Hinsicht nicht ganz korrekte Wort(neu)bildungen gewohnt
und wird die gleichwohl verstandliche Sachaussage als solche erkennen und
daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweise auffassen (vgl. Strébele/Ha-
cker, MarkenG., 9. Aufl., § 8 Rdn. 89).

Mit der Bedeutung "automatisches Drucken" ist das angemeldete Wortzei-
chen geeignet, in Bezug auf alle Waren der Klasse 7, 9 und 12, fur die die
Anmelderin Schutz beansprucht, einen glatt beschreibenden Hinweis auf die
Funktion oder die Bestimmung der Waren zu geben. Die Maschinen und
Werkzeugmaschinen der Klasse 7 (Roboter ("Maschinen); Transportbénder;
Fordermaschinen und Forderanlagen; Maschinengehause") sowie die Tools
der Klasse 9 ("elektronische Closed-Loop-Schaltungen und Closed-Loop-
Bauteile; elektrische und elektronische Bauteile zur Dichtemessung und zur
Registerregelung; elektrische und elektronische Bauteile zur Zugspannungs-
regelung; elektrische und elektronische Bauteile fur Barcode-Scanner; elek-
tronische Schaltkreise und Leiterplatten™) und schlief3lich die "Schienentrans-
portwagen fur Material" konnen als Gerate im Rahmen der Automatisierung
von Produktionsverfahren in der Druckindustrie z. B. bei einer vollautomati-
schen Zeitungsproduktion eingesetzt werden. Die Wortkombination "auto-
print" gibt im Zusammenhang mit diesen Waren in diesem Sinne einen ein-
pragsamen, schlagwortartigen Sachhinweis. Dieser Sachbezug wird auch
eindrucksvoll belegt durch die eigene Homepage und das dort ausgewiesene
Produktionsprogramm der Anmelderin, die sich als Unternehmen der Druck-
industrie mit der Automatisierung und Stabilisierung von Offsetdruckprozes-
sen beschaftigt. Entsprechendes qilt fir die Homepage der Muttergesell-
schaft der Anmelderin, der manroland AG, und die dort vorgestellten Produk-
te. Zu den Produktionsprogammen gehdren Registerkontrollsysteme fur den

Rollenoffsetdruck, im Speziellen digitale Druckkontrollstreifen und auch
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Schienentransportwagen zum Transport belichteter Druckplatten (s. Website
der Anmelderin, BIl. 24 - 28 d. A., und der manroland AG, Bl. 29 d. A.). Bei
den Waren "Roboter (Maschinen); Transportbéndern; Férdermaschinen und
Forderanlagen; elektrische und elektronische Bauteile zur Dichtemessung
und zur Registerregelung; elektrische und elektronische Bauteile zur Zug-
spannungsregelung” usw. handelt es sich um Oberbegriffe der Bauteile, die
im Rahmen vollautomatisierter Druckvorgdnge eingesetzt werden kénnen
und die von der Anmelderin in ihrer Produktpalette in speziellerer Form ange-
boten werden, so dass "autoprint” erst recht auch fur den Warenoberbegriff
einen Sachhinweis in dem dargestellten Sinne geben koénnen. Fir die
Feststellung der Bestimmungs- und Beschreibungseignung der angemel-
deten Bezeichnung ist entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht allein
das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, fur das die Eintragung begehrt
wird, heranzuziehen, sondern es kénnen hierfir alle aul3erhalb des Registers
verfugbaren Erkenntnisse verwertet werden, u. a. auch die Homepage der

Anmelderin und ihrer Muttergesellschaft.

Selbst wenn im Hinblick auf die geringfligige Abwandlung der Wortfolge "au-
toprint" ein Freihaltebedlrfnis zu verneinen ware (vgl. dazu Strobele/Hacker,
MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 343 f:;), fehlt der angemeldeten Bezeichnung
angesichts der im Vordergrund stehenden warenbeschreibenden Bedeutung
jedenfalls die Unterscheidungskraft i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. zur
Problematik der Abwandlung insoweit: Strobele/Hacker a.a.O., 8§88
Rdn. 114 f.).

Einer mindlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat keinen
Antrag auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung gestellt (8 69 Nr. 1

MarkenG). Der Senat hat eine mundliche Verhandlung auch nicht aus an
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deren Grunden fur erforderlich gehalten, zumal auch keine Tat- oder Rechts-
fragen in mundlicher Verhandlung klarungs- oder erorterungsbedurftig er-

scheinen.

Knoll Metternich Grote-Bittner

Hu



