BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 503/11 Verkindet am
28. Juli 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 040 604.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 28. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Land-

gericht Grote-Bittner

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

TradingBase

ist am 10. Juli 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

gefuhrte Markenregister fir die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Computersoftware;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware;

angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2009 040 604.9 gefiihrte Anmeldung nach vorheriger Bean-
standung in einem Beschluss durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zu-

rickgewiesen.

Der angemeldete Wortkombination fehle in Bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG, darUber hinaus bestehe ein Freihaltebedrfnis gemal 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG. Das angemeldete Wortzeichen setze sich aus den beiden englischen Be-

griffen "Trading" und "Base" zusammen, wobei der Bestandteil "Trading" in seiner



Bedeutung von "Handel, Geschéftsverkehr" Eingang in den deutschen Sprachge-
brauch gefunden habe und das Wortelement "Base" unmittelbar und sprachiblich
auf eine "Basis" bzw. "Arbeitsgrundlage" hinweise. Die angesprochenen Verkehrs-
kreise, d. h. der IT-Fachverkehr und das allgemeine Publikum, werte daher die an-
gemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit lediglich als beschreibenden Hinweis
darauf, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen fur eine Han-
delsplattform, insbesondere im Internet, bestimmt und geeignet seien. Die ver-
wendete Schreibweise - Zusammenschreiben der beiden Wortelemente mit Bin-
nengrof3schreibung - sei werbetblich und wirke daher nicht herkunftshinweisend.
Auf vergleichbare Voreintragungen kénne der Anmelder sich nicht erfolgeich be-
rufen, da diese keine verbindliche Bedeutung fur das vorliegend zu beurteilende

Zeichen hatten.

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt.

Er ist der Auffassung, dass dem angemeldeten Zeichen keine Schutzhindernisse
nach 8§88 Abs.2 MarkenG entgegenstinden. Die Wortzusammensetzung "Tra-
dingBase" sei als lexikalische Wortneuschdpfung unterscheidungskraftig. Sie sei
zudem in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht be-
schreibend, da beide Wortelemente in Alleinstellung mehrdeutig seien und es kei-
ne Entsprechung des Begriffs "TradingBase" in der deutschen Sprache géabe. In
der Bezeichnung "TradingBase" wirden die angesprochenen Verkehrskreise, ins-
besondere die IT-Fachleute, auch keine Bestimmungsangabe der hier bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen erkennen, da von diesen der Begriff "tra-
ding", so wie er Ublicherweise verwendet werde, vornehmlich mit Warenhandel
nicht aber mit Computersoftware und deren Erstellung in Verbindung gebracht

werde.



Der Markenanmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 19. Februar 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze des Anmelders und auf den ubrigen Akteninhalt verwie-

sen.

Die Beschwerde ist zuldssig, insbesondere gemal § 64 Abs. 6 Satz 1, 8 66 Abs. 1
Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegrindet, da der angemeldeten Marke
in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die Markenstelle die An-

meldung zu Recht zuriickgewiesen hat, 8 37 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskratft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt-
funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der durch die Marke ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. EUGH GRUR
2004, 428, Tz. 30, 31 "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 "FUSSBALL WM
2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen
der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zu-
ordnet (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 "Postkantoor"; BGH GRUR 2006, 850,
Tz. 19 "FUSSBALL WM 2006"). Dartiber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft
u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen, welche die be-

anspruchten Produkte und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit



denen aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren und
Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maf3geblich auf die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in
denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.
Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerk-
samen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlagigen
Waren und Dienstleistungen an (Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8§ 8 Rdn. 23,
24). Von der beanspruchten Ware der Klasse 9 und den Dienstleistungen der
Klasse 42 werden sowohl die allgemeinen Verbraucher als auch IT-Fachkreise an-

gesprochen.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsatze wird der inlandische Verkehr in der an-
gemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen,
fur die der Anmelder Schutz begehrt, lediglich einen Hinweis auf die Funktion oder
den thematischen Inhalt der Software bzw. der zu entwerfenden und zu erstellen-

den Software erkennen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um eine sprach- und werbeubliche
Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verstandlichen,
schlagwortartigen Sachbegriff. Dabei ist der Verkehr daran gewdhnt, mit neuen
schlagwortartigen Begriffen aus der englischen Sprache - besonders im IT-Be-
reich - konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in ein-
pragsamer und schlagwortartiger Form tGbermittelt werden (vgl. Strobele/Hacker,
MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 89). Zwar ist es grundsatzlich nicht ausgeschlossen,
dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einem kenn-
zeichnungskraftigen Zeichen verbinden. Voraussetzung hierflir wére aber, dass
ein merklicher und schutzbegriindender Unterschied zwischen der Kombination
und der blofien Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EUGH GRUR 2006, 680,

Tz. 39 - 41 Biomild). Die angemeldete Bezeichnung weist jedoch keine solche un-



gewobhnliche Struktur oder weitere Besonderheit syntaktischer oder semantischer

Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegfihren kénnte.

Die angemeldete Wortfolge ist aus den zwei englischen Begriffen "Trading” und
"Base" gebildet, was bereits aufgrund der BinnengrofR3schreibung ohne weiteres
erkennbar ist. "Trading" bedeutet "Handel/Geschéaftsverkehr" und "base" wird mit
"Basis, Grundlage" bzw. "Stutzpunkt" Ubersetzt. In diesem Sinne sind diese beiden
Begriffe des englischen Grundwortschatzes auch dem inlandischen Verkehr be-
kannt und werden in ihrer Zusammensetzung entsprechend kombiniert als "Han-
delsbasis" oder "Handelsgrundlage" verstanden. In Bezug auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen kann das angemeldete Zeichen damit einen Hinweis
auf die Funktion oder den thematischen Inhalt der Software bzw. der zu erstel-
lenden Software geben. So kann die angebotene Software dafir bestimmt sein,
die mit einem Handelsbetrieb zusammenhangende Leistungen (z. B. Software, mit
der Warenbestellungen durchgefihrt oder Gber die Bezahlungen abgewickelt wer-
den kann) oder erforderliche Funktionen (z. B. Blrosoftware) anbieten zu kdnnen,
die damit Grundlage fir einen erfolgreichen Handelsbetrieb ware. Ferner kann die
Software dazu zu dienen, eine Handelsplattform per Internet betreiben zu kénnen.
Die beanspruchte Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computersoft-
ware" gibt dabei in gleichem Mal3e einen Hinweis auf Inhalt und Thematik der im
Rahmen der Dienstleistungen zu entwickelnden Software fir einen Handelsbe-
trieb.

Der angemeldeten Wortkombination ist entgegen der Auffassung des Anmelders
nicht deshalb Schutzfahigkeit zuzubilligen, weil es sich um eine Wortneuschop-
fung handelt. Denn die Neuheit einer Wortbildung ist weder eine unabdingbare
Voraussetzung fur deren Eintragungsfahigkeit noch begrindet sie flr sich gese-
hen eine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG,
9. Aufl.,, 8 8 Rdn. 117). Daher ist fur die Annahme des Schutzhindernisses nach
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erfor-

derlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr gelaufig ist oder



verwendet wird. Dementsprechend ist auch unerheblich, ob die Bezeichnung be-
reits im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar ist oder nicht (vgl. Strobe-

le/Hacker, a. a. O.).

Der Auffassung, dass die Bedeutung von "TradingBase" nicht eindeutig sei, son-
dern eine schutzbegriindende Mehrdeutigkeit aufweise, kann ebensowenig gefolgt
werden. Abgesehen davon, dass diese Frage immer im Zusammenhang mit den
konkret beanspruchten Produkten zu beurteilen ist, fuhrt die Mehrdeutigkeit eines
Begriffs bzw. einer Bezeichnung regelmaldig dann nicht zur Schutzfahigkeit, wenn
zumindest eine der Bedeutungen fur die beanspruchten Produkte oder Dienstleis-
tungen beschreibenden Charakter hat (vgl. EuUGH GRUR 2004, 147, Tz. 32 -
DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 - SPA Il), was hier der Fall ist.

Ausgehend hiervon und angesichts seiner im Vordergrund stehenden produktbe-
schreibenden Bedeutung ist das angemeldete Zeichen nicht geeignet, im Verkehr
als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden, d. h. als Hinweis
darauf, dass die derart gekennzeichneten beanspruchten Produkte fir Computer-
software und deren Entwurf sowie Entwicklung von einem ganz bestimmten Unter-
nehmen stammen. Dabei fuhrt die Schreibweise der angemeldeten Bezeichnung,
d. h. die (Binnen)Grol3schreibung zu Beginn des zweiten Wortelements, als vollig
gebrauchliche und haufig vorkommende werbelbliche Schreibform nicht von der
sachbezogenen Aussage weg, vielmehr wird sie schriftbildlich unterstitzt, da hier-
durch noch deutlicher erkennbar wird, dass das Zeichen aus einer Kombination
von zwei Sachbegriffen besteht.

Nach den vorstehenden Ausfuhrungen zur fehlenden Unterscheidungskraft spricht
sehr viel dafir, dass die angemeldete Bezeichnung sich als produkte- und dienst-
leistungsbeschreibende Angabe i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet und auch
unter diesem Aspekt ein Schutzhindernis gegeben ist, was aber letztlich dahinge-

stellt bleiben kann.



Soweit der Anmelder auf aus seiner Sicht vergleichbare Voreintragungen verwie-
sen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind
zwar zu beriucksichtigen, vermdgen aber keine fur den zu entscheidenden Fall
rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden
(standige Rspr., vgl. EUGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis
u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 [Tz. 47 - 51] - BiolD; GRUR
2004, 674 [Tz. 42 - 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Tz. 63] - Henkel). Dies
entspricht auch der standiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des
Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bild-
nis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausfihrlicher Begrindung und zahl-
reichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen), wobei es auch keinen Man-
gel des DPMA-Verfahrens darstellt, dass die Markenstelle nicht im Einzelnen
Grinde fur eine differenzierte Beurteilung angegeben hat (vgl. dazu BGH GRUR
2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl). Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer
Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung,
die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vor-
herigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmalligen Han-
delns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten

eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Knoll Metternich Grote-Bittner
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