BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 520/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 072 888.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
24. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters
Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Bezeichnung

Microfoam

ist am 13. Dezember 2010 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt gefihrte Markenregister fur die Waren der Klasse 5 "Arzneimittel" an-

gemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2010 072 888.4 gefiihrte Anmeldung nach vorheriger Bean-
standung durch Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes zuriickgewie-

sen.

Nach Auffassung der Markenstelle stehen der Eintragung der angemeldeten Be-
zeichnungen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG entgegen. Der Bezeichnung "Microfoam" sei im Zusammenhang
mit "Arzneimittel" eine beschreibende Angabe fir deren Beschaffenheit, namlich
dahingehend, dass diese aus Mikroschaum bestehe. Denn der Verkehr werde die
sprachublich gebildete Wortkombination bestehend aus zwei Begriffen der engli-
schen Sprache, also "Micro", was fur etwas sehr Kleines stehe, und "Foam", der
mit "Schaum” Ubersetzt werde, in ihrer Bedeutung von "Mikroschaum" verstehen.
Uber diesen rein beschreibenden Gehalt der zwei Begriffe gelange die angemel-
dete Kombinationsbezeichnung nicht hinaus. Daher fehle ihr auch jegliche Unter-

scheidungskratft.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben.



Sie halt die angemeldete Bezeichnung flir schutzfahig. "Microfoam" werde von
dem Verkehr in nichtanglophonen Landern wie Deutschland als Phantasiewort ge-
sehen, da dieser die Bezeichnung nicht ohne weiteres zu tbersetzen vermag und
im Duden kein vergleichbares Wort zu finden sei. Zwar erkenne der inlandische
Verkehr, dass sich die angemeldete Bezeichnung aus zwei Begriffen zusam-
mensetze, namlich dem an ein griechisches Wort angelehnten Begriff "Micro" und
dem weiteren aus dem Englischen stammenden Wortbestandteil "foam", dessen
Bedeutung er aber nicht kenne. Aber selbst wenn man unterstelle, dass von dem
inlandischen Verkehr Englisch als Fremdsprache zumindest auf einem gewissen
Niveau verstanden werde, gehére der Begriff "foam" jedenfalls nicht zu seinem
Grundwortschatz und werde daher von ihm nicht Ubersetzt werden kdnnen. Als
einziges kontinentaleuropaisches Pharmaunternehmen, das aufschdumbare Injek-
tionslosungen zum Vertden z. B. von Krampfadern, Hamorrhoiden, usw. basie-
rend auf dem Wirkstoff Polidocanol entwickelt habe, au3erdem herstelle und wis-
senschaftlich begleite und unter verschiedenen Marken Arzneimittel in vielen euro-
paischen Landern und darliber hinaus in Australien, Agypten, Japan usw. vertrei-

be, mochte die Anmelderin ihr Produkt "Microfoam" auch markenmaRig schitzen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemal),

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 8. Marz 2011 aufzuheben.

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

sen.

Der Senat hat die Anmelderin unter Ubersendung verschiedener Rechercheun-
terlagen mit Verflgung vom 24./28. Februar 2012 auf die fehlende Erfolgsaussicht

ihrer Beschwerde hingewiesen.



Die Beschwerde ist zul&ssig, insbesondere gemald § 64 Abs. 6 Satz 1, 8 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. 88 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt und ihr auch die Unterscheidungskraft
gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, so dass die Markenstelle die Anmeldung
zu Recht zurtickgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Gemal3 § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlos-
sen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wer-
tes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten)
Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen.
Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder
Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschlief3en, weil inre Monopolisierung
einem berechtigten Bedurfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwend-
barkeit widerspricht, wobei bereits die blof3e potentielle Beeintrachtigung der wett-
bewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 10. Aufl., 8 8 Rdn. 265). Es genigt also, wenn die angemeldete Marke
in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als be-
schreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 30, 31 -
Chiemsee; EUGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Dabei kbnnen Bestim-
mungsangaben allgemeiner Art sein oder sich auf einzelne Bestimmungen be-
ziehen, wie z. B. Abnehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebs- und Erbrin-
gungsart, -ort oder -zeit usw. (vgl. Strobele/Hacker, 10. Aufl.,, 8§ 8 Rdn. 323
m. Rspr.nachw.). Nicht erforderlich ist, dass die Waren und Dienstleistungen aus-
schlielich fur den betreffenden Zweck bestimmt sind, vielmehr gentgt, wenn die-
ser neben anderen in Betracht kommt (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,
§ 8 Rdn. 323).



Fur die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verstandnis des Handels
und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstan-
digen Durchschnittsverbrauchers als malf3gebliche Verkehrskreise abzustellen
(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
das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf
deren kinftig beschreibende Verwendung zu bericksichtigen (vgl. EUGH GRUR
1999, 723, Tz. 35 - Chiemsee; EuUGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Ist
die Eignung der angemeldeten Marke flur die Beschreibung von Merkmalen der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungs-
verbot 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. EUGH GRUR 1999, 723,
Tz. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Tz. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674,
Tz. 98 - Postkantoor).

Ausgehend von diesen Grundsatzen besteht die Bezeichnung "Microfoam™ aus-
schlie3lich aus Angaben, welche geeignet sind, Beschaffenheit und Bestimmung
der beanspruchten "Arzneimittel" unmittelbar zu beschreiben. Sie setzt sich aus
den englischen Begriffen "Micro" und "foam" zusammen und wird vom Verkehr,
bei dem es sich neben dem allgemeinen Verbraucher vornehmlich um die im Eng-
lischen sehr versierten Fachleute, namlich Apotheker und Arzte handelt, ohne
weiteres als "Mikroschaum" verstanden werden. "Mikro" oder "Micro" kommt aus
dem Griechischen und bedeutet "klein, eng" (s. wikipedia, die Unterlagen hierzu
sind der Anmelderin mit Hinweis des Senats vom 24./28. Februar 2012 als An-
lage 1 Ubersandt worden, Bl. 14 - 16 d. A.) und wird in der deutschen wie auch in
der englischen Sprache Uberwiegend in Fachausdrticken, dabei auch im Bereich
der Medizin verwendet, z. B. "Mikroskop, Mikrobe, Mikrobiologie, Mikrofaser, Mi-
krochipo" (siehe hierzu wikipedia, Bl. 14 - 16 d. A.) bzw. "microaneurysma, mi-

crobacterium, microbis, microbiosis, microcoria, microculture, microcytase,



micronodular® uvm. im Englischen (vgl. Fachworterbuch Medizin, Englisch-
Deutsch, 2002; diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Hinweis des Senats vom
24./28. Februar 2012 als Anlage 2 ubersandt worden, Bl. 17 - 23 d. A.). Dabei be-
deutet "micro” auch in der englischen Sprache "(sehr) klein" (s. Muret-Sanders,
Langenscheidt, Worterbuch Englisch-Deutsch, 2010; die Unterlagen hierzu sind
der der Anmelderin mit Hinweis des Senats vom 24./28. Februar 2012 als An-
lage 3 Ubersandt worden, Bl. 23 d. A.). Der weitere Wortbestandteil "Foam" der
angemeldeten Bezeichnung wird mit "Schaum" Ubersetzt (s. Muret-Sanders, Lan-
genscheidt, Worterbuch Englisch-Deutsch, 2010, der der Anmelderin ebenfalls mit
Hinweisverfligung des Senats vom 24./28. Februar 2012 Utbersandt wurde, Bl. 24
d. A) und ist in Kombination mit anderen Wortbestandteilen u. a. bei Medika-
menten zu finden, z. B. ASKINA Foam, ALGOFLOGEN Foam, wobei es sogar die
angemeldete Bezeichnung "Microfoam"” selbst fir medizinische Pflaster schon gibt
(s. google-Recherche, die der Anmelderin mit Hinweis des Senats vom
24./28. Februar 2012 als Anlage 4 Ubersandt worden ist, Bl. 26 - 28 d. A.). Mit "Mi-
kroschaum"-Behandlung wird dartber hinaus eine Behandlungsmethode zur Ve-
nenverdodung bezeichnet, bei der durch eine kleine Kanule unter Ultraschallkon-
trolle ein Mikroschaum mit Polidocanol eingebracht wird, die als neues Verfahren
von deutschen Kliniken angeboten wird (siehe Internetrechercheunterlagen, die
der Anmelderin mit Hinweis des Senats vom 24./28. Februar 2012 als Anlage 5
Ubersandt worden sind, BIl. 30 d. A.). Die Bezeichnung "Microfoam" ist daher ge-
eignet, einen Hinweis auf das bei dieser Behandlungsmethode verwendete Arz-
neimittel und dessen Beschaffenheit zu geben. Ob der Verbraucher "microfoam"
als in dieser Weise beschreibend erkennt, kann offen bleiben, da fur die bean-
spruchten "Arzneimittel* auch auf die gewerblichen Mitbewerber abzustellen ist,
also auch auf das Verstandnis der Arzte und Apotheker (vgl. Strobele/Hacker,
MarkenG, 10. Aufl., 8 8 Rdn. 100; Strobele, MarkenR 2006, 433, 435). Deren Ver-
standnis ist fur die Fragen des Freihaltebirfnisses der Bezeichnung "Microfoam"”
ausreichend und damit fur die Frage der Schutzfahigkeit entscheidungserheblich.
Soweit die Anmelderin behauptet, dass sie die aufschaumbare Injektionslésung fur

oben genannte Behandlungsmethode entwickelt habe und als einziges Unterneh-



men herstelle, andert dies nichts daran, dass es eine "Mikroschaum"-Behandlung
bereits gibt und sich die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den
bei einer entsprechenden Behandlung eingesetzten Arzneimitteln als glatt be-
schreibende Angabe i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet und daher nicht mo-

nopolisiert werden darf.

DarlUber hinaus ist es naheliegend, dass der Begriff "Microfoam" im Sinne von "Mi-
kroschaum" auch in anderen Bereichen, etwa im Bereich der Dermatika als be-
schreibende Angabe fir die Konsistenz und Beschaffenheit eines entsprechenden

Arzneimittels Verwendung finden kann.

Im Hinblick auf die warenbeschreibende Bedeutung in Bezug auf die beanspruch-
ten Waren wird der Verkehr dartiber hinaus in der angemeldeten Bezeichnung le-
diglich eine Sachangabe und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, so
dass ihr auch die Unterscheidungskrafti. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Knoll Metternich Grote-Bittner
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