BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 88/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 26 055.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Bayer

beschlossen:

BPatG 152
08.05



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.



Grinde

Die Bezeichnung

signals for motion

ist u. a. flr die Waren und Dienstleistungen

,Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Apparate und In-
strumente; alle der vorgenannten Waren nicht im Zusammenhang
mit Zahnwurzel- und Zahnfleischbehandlungen und Gentests zur
Periodontitisanfalligkeit; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausge-
nommen Apparate); Druckereierzeugnisse; alle der vorgenannten
Waren nicht im Zusammenhang mit Zahnwurzel- und Zahnfleisch-
behandlungen und Gentests zur Periodontitisanfalligkeit;
(zahn-)medizinische Dienstleistungen; Betreiben von Behand-
lungszentren; Vermietung von chirurgischen, arztlichen, zahn- und
tierarztlichen Apparaten und Instrumenten; Gesundheits- und
Schonheitspflege fur Menschen; samtliche vorgenannte Dienst-
leistungen nicht im Zusammenhang mit Zahnwurzel- und Zahn-

fleischbehandlungen und Gentests zur Periodontitisanfalligkeit*
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 44 des DPMA vom 16. Oktober 2006

wurde die Anmeldung zunachst von einem Prifer des gehobenen Dienstes gemal

8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in vollem Umfang zuriickgewiesen.



Die dagegen eingelegte Erinnerung hat ein Prifer des héheren Dienstes mit Be-
schluss vom 20. Mai 2009 hinsichtlich der oben aufgefiihrten Waren und Dienst-

leistungen zurtickgewiesen.

Bei dem angemeldeten Zeichen handle es sich um eine sprachregelgerecht gebil-
dete Wortfolge im Stil eines Werbeslogans. Die Bezeichnung habe die erkennbare
Bedeutung ,Signale fur Bewegung®“. Im hier malRgeblichen medizinischen Bereich
fanden Signale und Reize bei verschiedensten Therapieformen Anwendung, die
insbesondere auf den Bewegungsapparat bezogen seien. Diesen Therapieformen
sei gemein, dass hierbei magnetische oder elektrische Signale eingesetzt wirden,
um gezielt Teile des Bewegungsapparats zu behandeln. Die angemeldete Be-
zeichnung weise schlagwortartig werbend auf den Zweck oder Gegenstand der
Waren und Dienstleistungen hin, wobei sdmtliche genannten Waren und Dienst-
leistungen einen engen sachlichen Bezug zu derartigen Signalen aufweisen
kénnten. Chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Apparate und Instrumente
konnten Signale erzeugen und abgeben und zu Therapiezwecken des Bewe-
gungsapparates zur Steigerung der Beweglichkeit eingesetzt werden. Lehr- und
Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate) und Druckereierzeugnisse kénnten
sich mit derartigen Therapieanwendungen befassen bzw. diese zum Gegenstand
haben. Bei (zahn-)medizinischen Dienstleistungen und Gesundheits- und Schon-
heitspflege fur Menschen konnten derartige Signale und Therapieformen einge-
setzt werden. Das Betreiben von Behandlungszentren kann Behandlungszentren
mit derartigen Signaltherapiegeraten betreffen. Auch Vermietung von chirurgi-
schen, arztlichen, zahn- und tierarztlichen Apparaten und Instrumenten kénne
derartige Gerate zum Gegenstand haben. Der Umstand, dass es sich bei der
Wortfolge um einen sehr weit gefassten und inhaltlich nicht eindeutig und ab-
schlieRend definierten Begriff handle, fihre nicht zur Annahme von Unterschei-

dungskratft.



Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinnge-

man),

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 44 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2006 und vom
20. Mai 2009 aufzuheben, soweit die Anmeldung zuriickgewiesen

worden ist.

Die angemeldete Marke sei unterscheidungskraftig. Bei der Prifung der Unter-
scheidungskraft einer sloganartigen Wortfolge dirften keine hoheren Anforderun-
gen gestellt werden als bei anderen Wortmarken. Indizien fur die konkrete Unter-
scheidungskraft einer Wortfolge seien deren Kirze, eine gewisse Originalitdt und
Pragnanz sowie deren Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedurftigkeit. Jedenfalls
ein Teil der Waren und Dienstleistungen richte sich nicht nur an das Fachpubli-
kum, sondern an Verbraucher, die die Wortfolge nicht mit ,Signale fir die Bewe-
gung® Ubersetzten. Selbst wenn man die Wortfolge mit ,Signale ftir die Bewegung*
Ubersetzen wirde, folge daraus nicht, dass die Wortfolge als eine im Vordergrund
stehende werbende Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen anzusehen sei. Mal3geblich sei, ob das Zeichen in einer brancheniblichen Art
als Herkunftshinweis eingesetzt werden konne. In dem hier mafl3geblichen medizi-
nischen Bereich bestlinden Einsatzformen fur das angemeldete Zeichen als Her-
kunftshinweis fur Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate);
Druckereierzeugnisse und das Betreiben von Behandlungszentren, welche nicht
vordergriindig mit Signalen und Reizen fur die Bewegung in Zusammenhang
stinden. Auch flr die Ubrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen sei die
Wortfolge nicht als eine im Vordergrund stehende werbende Beschreibung anzu-
sehen. Die Wortfolge und ihre deutsche Ubersetzung seien diffus und interpreta-
tionsbediirftig. Aufgrund dessen werde der Verkehr das Zeichen als einen Her-

kunftshinweis eines bestimmten Unternehmens erkennen.



Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begrindet.

Beschwerdefiihrerin ist die B... GmbH, der gegenuber
die Beschlisse erlassen wurden. Da vorliegend von keinem Rechtsiibergang auf
die G... SAS ausgegangen werden kann, denn diese hat
weder einen Umschreibungsantrag gestellt noch eine Rechtsnachfolge nachge-
wiesen, ist auch die Riicknahme der Erinnerung und der Anmeldung unbeachtlich,
welche mit Schreiben vom 19. November 2007 von den als Vertreter der G...

SAS aufgetretenen Rechtsanwalten erklarte wurde.

Die angemeldete Wortmarke ist fir die oben aufgefiihrten Waren und Dienstleis-
tungen nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, denn
ihr fehlt hinsichtlich der beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen

jegliche Unterscheidungskratft.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR
Int. 2005, 135, Nr. 29 - Maglite; BGH GRUR 2009, 411, Nr.8 - STREETBALL;
GRUR 2009, 952, Nr.9 - DeutschlandCard). Die Unterscheidungskraft einer
Marke ist im Hinblick auf jede der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu
beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maligeblichen Verkehrskreise an-

kommt. Dabei ist auf die mutmalfiliche Wahrnehmung eines normal informierten,



angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der
fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 53, 81, 83 m. w. N.).

Die angemeldete Bezeichnung weist zu den beschwerdegegenstandlichen Waren
und Dienstleistungen einen engen beschreibenden Bezug auf, der von malf3gebli-
chen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird und dazu fuhrt, dass das ange-
meldete Zeichen nicht als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Betrieb aufge-

fasst wird.

Die angemeldeten Waren und Dienstleistungen richten sich maf3geblich zumindest
auch an den Fachverkehr. Dies gilt insbesondere fiir ,chirurgische, arztliche, zahn-
und tierarztliche Apparate und Instrumente” und ,Vermietung von chirurgischen,
arztlichen, zahn- und tierarztlichen Apparaten und Instrumenten®. Unter die Ober-
begriffe ,Lehr- und Unterrichtsmaterial, Druckereierzeugnisse* fallen auch solche
Produkte, die sich nur an den Fachverkehr wenden (z. B. Fachliteratur). Bei
(zahn-)medizinischen Dienstleistungen, beim Betreiben von Behandlungszentren
und der Gesundheits- und Schoénheitspflege ist der Fachverkehr, auch soweit
diese Dienstleistungen von allgemeinen Verkehrskreisen in Anspruch genommen
werden, mal3geblich involviert, etwa wenn es hierbei um zu beachtende Gesund-

heitsaspekte geht.

Der Fachverkehr wird die Bezeichnung ,signals for motion® ohne weiteres mit
,Signale fur Bewegung® tibersetzen. Im Ubrigen ist davon auszugehen, dass auch
die allgemeinen Verkehrskreise zu einem grof3en Teil den Ausdruck verstehen, da
er aus einfachen englischen Woértern sprachregelgerecht gebildet ist und die all-
gemeinen Verkehrskreise haufig zumindest Grundkenntnisse der englischen

Sprache haben.



Soweit die Beschwerdeflhrerin im Erinnerungsverfahren eine Google-Recherche
eingereicht hat, aus der ihrer Ansicht nach hervorgehe, dass ,motion” stets in Ver-
bindung mit einem weiteren Wort stehe, das den drei Woértern ,signals for motion®
uberhaupt erst einen Sinn verleihe, wie z. B. signals for motion estimation, signals
for motion discontinuity localisation, signals for motion-in-depth, signals for motion-
tracked binaural sound, signals for motion prediction, signals for motion detection,
signals for motion computation, spricht dies entgegen der Ansicht der Anmelderin
nicht fur die Schutzfahigkeit der vorliegenden Bezeichnung. Die von der Anmelde-
rin genannten Ausdriicke kann man zwar nicht alle mit dem Ausdruck ,signals for
motion* zusammenfassen, da dies den Sinn einiger Ausdriicke verfalschen wirde.
Dies bedeutet aber nicht, dass der Ausdruck ,signals for motion* keinen Sinn hat

und vom Verkehr nicht verstanden wiirde.

Wie bereits die Markenstelle ausgefuhrt hat, gibt es verschiedene Therapieformen,
bei denen magnetische oder elektrische Signale eingesetzt werden, um gezielt
Teile des Bewegungsapparats zu behandeln und die Beweglichkeit zu fordern.
Der Verkehr wird die Bezeichnung daher lediglich als Hinweis darauf sehen, dass

Signale flr die Bewegung verwendet werden.

In Bezug auf ,chirurgische, arztliche, zahn- und tierarztliche Apparate und Instru-
mente“ weist die Bezeichnung darauf hin, dass Signale zur Therapie des Bewe-
gungsapparates und zur Steigerung der Beweglichkeit eingesetzt werden kdnnen.
Fur ,Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate) und Druckereier-
zeugnisse” ist die Bezeichnung ein Hinweis auf das Thema und den Inhalt, da
Signale fur die Bewegung als Therapieanwendungen das Thema oder den Ge-
genstand dieser Waren bilden kénnen. Bei (zahn-)medizinischen Dienstleistungen
und Gesundheits- und Schonheitspflege fur Menschen kénnen derartige Signale
und Therapieformen ebenfalls eingesetzt werden, so dass die Bezeichnung ein
Merkmal dieser Dienstleistungen beschreiben kann. Auch in Behandlungszentren

kénnen derartigen Signaltherapien und -gerate eingesetzt werden. Die ,Vermie-



tung von chirurgischen, arztlichen, zahn- und tierarztlichen Apparaten und Instru-

menten“ kann derartige Gerate zum Gegenstand haben.

Soweit die Beschwerdefihrerin geltend macht, in dem hier maf3geblichen medizi-
nischen Bereich bestlinden Einsatzformen fur das angemeldete Zeichen als Her-
kunftshinweis fur ,Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate);
Druckereierzeugnisse* und ,Betreiben von Behandlungszentren®, welche nicht
vordergriindig mit Signalen und Reizen fur die Bewegung in Zusammenhang
stinden, ist zu bertcksichtigen, dass einem Zeichen schon dann fir einen Wa-
ren/Dienstleistungsbegriff die Unterscheidungskraft fehlt, wenn unter diesen Be-
griff Waren oder Dienstleistungen fallen, fir die ein Eintragungshindernis nach § 8
Abs. 2 Nr.1 oder Nr.2 MarkenG besteht (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl. 8 8 Rdn. 65).

Die Ansicht der Beschwerdefuihrerin, die angesprochenen Verkehrskreise kbnnten
die Wortfolge nur nach einer eingehenden Analyse bzw. aufgrund eingehenden
Nachdenkens als eine die Ware bzw. Dienstleistung beschreibende Angabe ver-
stehen und sie sei diffus und interpretationsbedurftig (Was bewegt sich? Woher
kommen die Signale? Um welche Signale handelt es sich? Dienen die Signale der
Bewegung? Werden Signale erzeugt um Bewegung zu ermoglichen? Bewirken die
Signale die Bewegung? usw.), vermag nicht zu Uberzeugen. Allein der Umstand,
dass eine Angabe einen sehr allgemeinen Inhalt aufweist und je nach Produkt auf
ganz unterschiedliche Weise in beschreibendem Sinne verstanden werden kann,
macht die Angabe noch nicht diffus und interpretationsbedirftig. Die vorliegende
Wortfolge sagt eindeutig, dass es um Signale fir die Bewegung geht. Wie bereits
ausgefuhrt, besteht bei den beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleis-
tungen (potentiell) ein enger sachlicher Bezug zu Signalen fur Bewegung, da da-
mit der Gegenstand und/oder Inhalt der Waren und Dienstleistungen bezeichnet
werden kann, wo solche Signale eine Rolle z. B. als Therapieform spielen kdnnen.
Eine solche Sachangabe wird nicht dadurch diffus und interpretationsbedurftig,

dass die konkrete Wirkungsweise oder die Art dieser Signale nicht n&her angege-
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ben wird. Die von der Beschwerdefuhrerin aufgefihrten Fragen (Was bewegt
sich? Woher kommen die Signale? usw.) zeigen nicht, dass die Bezeichnung
selbst diffus und interpretationsbeddrftig ist, sondern nur, dass sie keine allumfas-
sende Beschreibung der Therapie, ihrer Anwendungsmadglichkeiten und der Ge-

rate darstellt.

Die Ansicht der Beschwerdefiihrerin, die vorliegende Bezeichnung sei vergleich-
bar mit ,Partner with the Best* (BGH GRUR 2000, 323) und ,Radio von hier, Radio
wie wir (BGH GRUR 2000, 321), Wortfolgen, bei denen der BGH die Unterschei-
dungskraft bejaht habe, teilt der Senat nicht. Der angemeldete Ausdruck weist
ausschlief3lich eine Sachaussage auf, namlich dass es um Signale fir die Bewe-
gung geht. Die Ausdriicke ,Partner with the Best" und ,Radio von hier, Radio wie
wir“ sind dagegen nicht rein auf die Sache bezogen, so dass der jeweilige Sach-
verhalt nicht vergleichbar ist. Im Ubrigen fiihren Voreintragungen weder fiir sich,
noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbst-
bindung derjenigen Stellen, welche lber die Eintragung zu befinden haben, denn
die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-,
sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 8
Rdn. 26).

Hacker Winter Bayer
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