BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 60/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 912 136/38

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht in der
Sitzung vom 27. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

BPatG 152
08.05



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.



Grinde

In zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat
die Markenstelle fur Klasse 38 IR der international registrierten Wortmarke
IR 912 136

NucNet

fur die Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41.:

~Compilation d'informations a l'aide d'ordinateurs et de systemes électroniques en

particulier sur I'énergie nucléaire et les radiations.

Télécommunications (diffusion et transmission d'informations a l'aide d'ordinateurs et de
systemes électroniques en particulier sur I'énergie nucléaire et les radiations; agences de

presse dans les domaines de I'énergie nucléaire et des radiations).

Education, formation, divertissement, activités culturelles, en particulier services de

traduction et publication de textes (autres que textes publicitaires).”

den Schutz fur die Bundesrepublik Deutschland mit der Begrindung versagt, dass
dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle, 8§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PUV. Das angemeldete
Markenwort setze sich aus der Abkirzung ,nuc” des englischen Wortes ,nuclear”
und der Abkirzung ,net* fir network (Netzwerk) zusammen. Inm komme die Be-
deutung ,Netzwerk fur Nukleartechnik* oder ,Netzwerk fur Nuklearenergie” zu. Mit
dieser Bedeutung weise ,NucNet* darauf hin, dass die angemeldeten Dienst-
leistungen der Klassen 35, 38 und 41 mithilfe eines besonderen Netzwerks er-

bracht wirden, das das Thema ,Nukleartechnik“ zum Gegenstand habe.



Gegen diese Entscheidung wendet sich der Markeninhaber mit seiner Be-
schwerde. Er ist der Ansicht, dass die Abkirzung ,Nuc* angesichts ihrer Vielzahl
von Bedeutungen und angesichts der Tatsache, dass es sich dabei nicht um eine
im Deutschen gebrauchliche Abklrzung fur ,nuklear* handele, innerhalb der an-
gemeldeten Gesamtbezeichnung nicht als Hinweis auf Nuklearenergie aufgefasst
werde. Fur die beanspruchten Dienstleistungen enthalte ,NucNet* keine beschrei-
bende Sachaussage und sei nicht freihaltebedurftig. Der Markeninhaber verweist
auf eine Anzahl seiner Ansicht nach einschlagiger Voreintragungen. So sei
.NucNet" insbesondere in Grol3britannien unter der Referenznummer 912 136 als
Marke registriert worden. Da im Heimatsprachraum ein Freihaltebedurfnis fir das
angemeldete Markenwort verneint worden sei, sei ,NucNet* auch in Deutschland
nicht freihaltebedurftig.

Der Markeninhaber beantragt sinngeman,

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 38 IR
vom 26. April 2010 und 11. September 2008 aufzuheben.

Die gem. 8 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulassige Beschwerde ist unbegrindet, weil fur
das angemeldete Zeichen ein Freihaltebedirfnis besteht, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG, und ihm das gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG notwendige Mindestmald an
Unterscheidungskraft fehilt.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr
u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kdnnen. Insbesondere hat eine

Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von



denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen be-
schreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im
Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied
zwischen dem Wort und der bloRen Summe seiner Bestandteile besteht. Dabei
fuhrt die bloRe Aneinanderreihung solcher beschreibender Bestandteile ohne Vor-
nahme einer ungewohnlichen Anderung, insbesondere syntaktischer oder seman-
tischer Art, nur zu einer Marke, die ausschlie3lich aus beschreibenden Zeichen
oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR
Int. 2004, 500, 507 — Postkantoor).

Wie bereits die Markenstelle zutreffend unter Vorlage von Belegen ermittelt hat,
kommt dem Markenwort, das sich aus den Bestandteilen ,Nuc* und ,Net* zusam-
mensetzt, objektiv die Bedeutung ,Netzwerk fur Kerntechnik* oder ,Netzwerk fur
Nuklearenergie” zu. Das Markenwort bezeichnet die in journalistischen und natur-
wissenschaftlichen Fachkreisen bekannte weltweite oOffentliche nukleare Nach-
richtenagentur ,NucNet*, eine gemeinnutzige Organisation mit Sitz in Brussel
(www.worldnuclear.org). Auch in an politisch interessierte Blrger gerichteten In-
formationen werden die Nachrichten dieser Organisation als Quellangabe mit
-NucNet News" zitiert (www.anti-atom-aktuell.de/... /106notizen.htm). Ein weiteres
virtuelles Netzwerk, das sich mit Nuklearmedizin beschéftigt, trdgt den Namen
.MEDNUC.net"(www.mednuc.net).

Bei dem Wortbestandteil ,nuc* handelt es sich um die - lexikalisch nachweisbare
(vgl. Handbuch der Abkirzungen, Alfred Sokoll, Bd. 9) - Abklirzung des engli-
schen Wortes ,nuclear”. Diese wird in deutschen, mit Kerntechnik befassten Fach-
kreisen ebenso verstanden wie die Abkirzungskombination ,NucNet“. Nicht nur
das Max-Planck-Institut in Bremen, sondern auch die Technische Universitat Min-
chen verwenden die Abkirzung ,NUC" in ihren Bibliotheken zum Hinweis auf das
Sachgebiet ,Kerntechnik, Kernenergie* (opencms.ub.tum.de/medien/ systema-
tik/html_sys/nuc.html). Auch das Unternehmen ,Nuc Tec Solutions GmbH* mit Sitz

in Grbbenzell, das am deutschen Markt Problemlésungen fir Fragen rund um



Strahlenschutz und Kerntechnik anbietet, benutzt die Abkirzung ,Nuc* far

~huclear" (www.nuctecsolutions.com).

Fur die Dienstleistungen der Klassen 35 und 38, die jeweils bereits mit einem spe-
zifischen Bezug zu Nuklearenergie und Strahlung angemeldet sind, ist ,NucNet"
daher glatt beschreibend, denn ein Netzwerk stellt sowohl eine Zusammenstellung

von Informationen, als auch eine spezifische Form der Telekommunikation dar.

Zu den Dienstleistungen ,Ausbildung und Bildung, kulturelle Aktivitaten, insbeson-
dere Ubersetzungsdienste und die Veréffentlichung von Texten (ausgenommen
Werbetexte)“ der Klasse 41 besteht ein enger sachlicher beschreibender Bezug,
weil ein Netzwerk, das sich mit Kerntechnik befasst, zur Ausbildung und Bildung
bestimmt sein kann und Ublicherweise zur Veréffentlichung von Texten bestimmt

ist.

Ein enger sachlicher beschreibender Bezug zur weiteren Dienstleistung der
Klasse 41, ,Unterhaltung”, ergibt sich daraus, dass es ublich ist, in einem Netz-
werk zum Austausch von Fachinformationen unter anderem auch unterhaltende,

witzige Texte bzw. Karikaturen zum Thema zu publizieren.

Zugleich fehlt "NucNet* fur die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unter-
scheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angesprochenen inlandischen in-
teressierten Laien, Journalisten und Fachkreise fur Kerntechnik und Nuklearener-
gie werden dem Zeichen den oben genannten, im Vordergrund stehenden be-

schreibenden Begriffsinhalt zuordnen.

Soweit sich der Markeninhaber auf die Eintragung seiner Ansicht nach vergleich-
barer Drittmarken beruft, &ndert dies nichts an der fehlenden Schutzfahigkeit far
die hier zu beurteilende Marke. Aus der Schutzgewadhrung fir andere Marken
kann ein Schutzsuchender keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintra-

gungen fuhren weder fur sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des



Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche lber die Eintra-
gung zu befinden haben, denn die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer
Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH Mar-
kenR 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, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 amazing
discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). Nach der Rechtsprechung des Européi-
schen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen
Eintragungsbehdrden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen
Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegeh-
ren allein deshalb stattzugeben, welil 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;
zuletzt BGH GRUR 2011, 230 — 232 - SUPERGgirl; zu auslandischen Voreintragun-
gen vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 30 ff. zu 8 8 m. w. N.).

Der Markeninhaber vermag sich schliel3lich insbesondere nicht erfolgreich auf ei-
nen so genannten ,Telle-quelle-Schutz* zu berufen. Da die Markenrichtlinie eine
vollstandige Ubereinstimmung mit der PVU herstellt, besteht fiir die Geltendma-
chung eines ,Telle-quelle-Schutzes* fur die inzwischen im EU-Mitgliedstaat Grol3-
britannien eingetragene IR Marke kein Anlass. Fir die Schweiz, das Herkunftsland

des Anmelders, ist die Marke nicht zur Eintragung angemeldet worden.

Aus diesen Grinden war die Beschwerde zuriickzuweisen.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Schnurr
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