BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 20/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 26 165.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. Marz 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner

sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Mit zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat
die Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die An-
meldung der Wortmarke 306 26 165.0

Studien zur Sachsenforschung

fur die in den folgenden Klassen angemeldeten Waren und Dienstleistungen

.Klasse 16: Druckereierzeugnisse, inshesondere Zeitschriften,

Klasse 41. Magazine; Herausgabe einer wissenschaftlichen Buch-
reihe, insbesondere zur Arch&ologie des ersten nachchristlichen
Jahrtausends mit dem Schwerpunkt ,Sachsenforschung®; offentli-
che Prasentation von Werken der bildenden Kunst oder Literatur fur
kulturelle oder erzieherische Zwecke, insbesondere zu geschichtli-
chen Themen, Archaologie des ersten nachchristlichen Jahrtau-

sends mit dem Schwerpunkt ,Sachsenforschung®,

Klasse 42: wissenschaftliche Forschung zu geschichtlichen The-
men, insbesondere die Archaologie des ersten nachchristlichen

Jahrtausends mit dem Schwerpunkt ,Sachsenforschung®

zuriickgewiesen. Zur Begrundung hat sie ausgefuhrt, dem Zeichen fehle jegliche
Unterscheidungskraft i. S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermittle ,Studien zur Sachsen-
forschung” ausschlief3lich einen Sachhinweis auf Studien zur Forschung tber das

Volk der Sachsen als deren thematischen Schwerpunkt. Wie sich aus den vorge-



legten Nachweisen ergebe, werde insbesondere der Begriff ,Sachsenforschung®
von den angesprochenen Historikern und interessierten Laien als Sachbezeich-

nung verwendet und verstanden.

Gegen diese Entscheidungen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde.
~Studien zur Sachsenforschung® komme als Gesamtbezeichnung eine eigenstan-
dige, Uber den Sinngehalt der einzelnen Bestandteile hinausgehende Bedeutung
zu. Die Bezeichnung werde in Fachkreisen lediglich vom Anmelder selbst oder
von anderen Historikern im Zusammenhang mit dem Anmelder verwendet und
lasse sich diesem eindeutig zuordnen. Hilfsweise beruft sich der Anmelder auf
Verkehrsdurchsetzung i. S. d. 8§ 8 Abs. 3 MarkenG. Als Beleg hat er einen Aus-
druck aus der Umschreibung des Bereichs ,Arch&ologische Landesgeschichtsfor-
schung am Landesmuseum Hannover® mit dem Untertitel ,Der Arbeitsbereich
Sachsenforschung” und in Kopie zur Akte gereichte Ausziige aus verschiedenen,
in den Jahren 1977 - 2004 erschienenen Banden eine Schriftenreihe mit dem Titel
~Studien zur Sachsenforschung® vorgelegt, deren Druckkosten u.a. mit For-
schungsmitteln des Anmelders finanziert worden sind. Erganzend hat er darauf
hingewiesen, dass er zur Vorlage eidesstattlicher Versicherungen oder weiterer
Belege nicht in der Lage sei; Herausgeber der genannten Schriftenreihe sei ein

Bediensteter des Niedersachsischen Landesmuseums Hannover gewesen.
Der Anmelder beantragt sinngemars,
die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 24. November 2006 und

4. Marz 2009 aufzuheben.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.



Die gem. 8§ 66 Abs. 1 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen
Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begrindung hat die Markenstelle fir
Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts der Wortmarke ,Studien zur
Sachsenforschung” die Eintragung fir die von ihr beanspruchten Waren und
Dienstleistungen versagt. lhrer Eintragungsfahigkeit steht insoweit ein Freihalte-
bebedurfnis i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Dieses Schutzhindernis
ist nicht gemaR § 8 Abs. 3 MarkenG dadurch Gberwunden worden, dass sich das
Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hatte. Denn die zur Gel-
tendmachung einer Verkehrsdurchsetzung erforderlichen Ankntpfungstatsachen
hat der Anmelder im Beschwerdeverfahren nicht i. S. d. § 294 Abs. 1 ZPO glaub-
haft gemacht.

1.

Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,
die ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung

sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kdnnen.

Innerhalb der angemeldeten Wortkombination setzt das Bestimmungswort ,zur”,
die Kombination einer Préaposition mit einem Artikel, die weiteren Wortbestandteile
"Studien” und ,Sachsenforschung” dergestalt sprachiblich zueinander in Bezie-
hung, dass der Oberbegriff ,Studien* durch den Zusatz ,zur Sachsenforschung*
thematisch konkretisiert wird. ,Studien®, der Plural von ,Studie”, beschreibt u. a.
wissenschaftliche Untersuchungen einer Einzelfrage (vgl. DUDEN, Deutsches
Universalworterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1703). Der Begriff ,Sachsen” bezeichnet
neben einem deutschen Bundesland und dessen Einwohnern einen deutschen
Stamm, der urspringlich als westgermanischer Stammesverband nordlich der
Elbe in Holstein im 2. Jh. n. Chr. sesshaft war und sich ab dem 3. /4. Jh. nach Si-

den in das Elbe-Weser-Dreieck als Kerngebiet ausbreitete, und von welchem ein



Teil zusammen mit Angeln und Jiten im 5. Jh. England eroberte (vgl. Der Brock-
haus in funf Banden, 9. Aufl. 2000, Bd. 4, Seite 3978). Der ebenfalls sprachtblich
gebildete Begriff ,Sachsenforschung” beschreibt die mit diesem Stamm befasste
Forschung. ,Studien zur Sachsenforschung“ bezeichnen mithin u. a. ,wissen-
schaftliche Untersuchungen auf dem Gebiet der den Stamm bzw. die Stamme der

Sachsen betreffenden Forschung*.

Mit dieser Bedeutung vermag ,Studien zu Sachsenforschung“ objektiv ein Pro-
duktmerkmal, namlich das Thema der in Klasse 16 beanspruchten Druckereier-
zeugnisse, sowie die Bestimmung der Dienstleistungen zur ,Herausgabe einer
wissenschaftlichen Buchreihe® und zur ,Prasentation von Werken der bildenden
Kunst oder Literatur® zu beschreiben. Bei den in Klasse 42 beanspruchten wissen-
schaftlichen Forschungsdienstleistungen kann es sich um ,Studien zu Sachsen-
forschung“ handeln. In seinem zur Akte gereichten Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis hat der Anmelder den Begriff ,Sachsenforschung” zur Bezeichnung
eines thematischen Schwerpunkts der beanspruchten Dienstleistungen selbst

verwendet.

Ein objektiv schutzbegriindender Uberschuss, durch welchen die Verbindung der
genannten Wortbestandteile einen eigenstandigen Gesamteindruck bewirkte, der
Uber die Zusammenfugung beschreibender Elemente hinausginge und sich nicht
in deren bloRer Summenwirkung erschopfte (vgl. EuGH GRUR 2004, 678,
Rn. 98 — 100 - Postkantoor; GRUR 2006, 229, 230, Rn.31 -BiolD; EuGH
GRUR-RR 2008, 47, Tz. 43 - 47 - Map & Guide; EuUGH GRUR 20010, 534, Tz. 43,
44 - PRANAHAUS; BGH GRUR 1998, 394, 396 - Active Line; Strébele, in Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., Rn. 415 zu § 8) kommt ,Studien zur Sachsenfor-
schung”“ entgegen der vom Anmelder ge&aul3erten, jedoch nicht n&her begriindeten

Rechtsansicht nicht zu.



Fir eine Schutzversagung i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG reicht es bereits aus,
dass ein Wortzeichen in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser
Waren und Dienstleistungen beschreiben kann (vgl. EuUGH GRUR 2003, 58, 59
(Rdn. 21) - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 (Rdn. 32) - Doublemint, Mar-
kenR 2004, 99, 109 (Rdn. 97) - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115 (Rdn. 38)
- Biomild; Strébele, Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, Rn. 301 zu § 8).

Da es auch Wettbewerbern des Anmelders unbenommen bleiben muss, ,Studien
zur Sachsenforschung” im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen als Sachhinweis auf ,wissenschaftliche Untersuchungen auf dem
Gebiet der den Stamm bzw. die Stamme der Sachsen betreffenden Forschung® zu
verwenden, ist das Anmeldezeichen fur die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen freihaltebedurftig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

2.

Dass dieses einer Eintragung entgegenstehende Schutzhindernis im Wege der
Verkehrsdurchsetzung tberwunden worden sein kdnnte, 8 8 Abs. 3 MarkenG, hat
der Anmelder auch auf einen vom 15. Dezember 2010 datierenden Hinweis des
Senats hin weder schlissig dargelegt, noch durch entsprechendes Tatsachen-
material belegt (vgl. BGH GRUR 2003, 521, 523 - Farbige Arzneimittelkapsel;
BPatG GRUR 428, 431 - Farbmarke gelb/schwarz) und damit nicht i. S. d. § 294
ZPO glaubhaft gemacht.

Die Frage, ob sich eine Marke in den beteiligten Verkehrskreisen i. S. d. § 8 Abs. 3
MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte
zu beantworten, die zeigen kdnnen, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die
fraglichen Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und diese damit von den Waren und Dienstleistungen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Tz. 54
- Chiemsee zu Art. 3 Ill MarkenRL; BGH GRUR 2008, 710, Tz. 26 - VISAGE).

Maf3gebliche Kriterien sind dabei insbesondere der von der Marke gehaltene



Marktanteil, die Intensitat, die geografische Verbreitung und die Dauer der Be-
nutzung dieser Marke, der Werbeaufwand fir die Marke, der Anteil der angespro-
chenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als
von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklarungen von
Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbanden (vgl. EuGH
GRUR 2006, 1022, Rn.75 - Wicklerform; EuGH GRUR 2002, 804, Rn.60
- Philips; EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 51 - Chiemsee). Ein demoskopisches Gut-
achten, durch welches sich Erkenntnisse zur durchschnittichen Bekanntheit der
angemeldeten Marke in den angesprochenen Verkehrskreisen gewinnen lassen

konnten, hat der Anmelder nicht vorgelegt.

Seine tatsachlichen Behauptungen, die er nicht durch entsprechende eidesstattli-
che Versicherungen gestitzt hat, beschranken sich auf die Verwendung des An-
meldezeichens als Titel einer Schriftenreihe. Auf dieser Grundlage lasst sich we-
der eine Aussage uber die Bekanntheit dieses Werktitels in den angesprochenen
Historikerkreisen und unter historisch interessierten Laien treffen, noch auf dessen
markenrechtliche Herkunftsfunktion schlieRen. Zudem ergibt sich aus dem Vortrag
des Anmelders nicht, dass er die beanspruchten Dienstleistungen fir Dritte, also
nicht lediglich im Rahmen eigener Forschungsaktivitaten des Niederséachsischen
Landesmuseums erbracht hat.

Fur eine Zurickverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemaf § 70
Abs. 3 Nr. 3 MarkenG zum Zwecke der Prufung der behaupteten Verkehrsdurch-

setzung besteht daher kein Anlass.

Nachdem der Anmelder eine Verkehrsdurchsetzung seiner originar fir die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen schutzunfahigen Wortkombination ,Studien

zur Sachsenforschung® weder schlissig dargelegt noch durch entsprechendes



Tatsachenmaterial belegt hat, war die Beschwerde aus diesen Grinden zurick-

zuweisen.

Werner Schnurr Heimen
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