BUNDESPATENTGERICHT

Verkiindet am
30 W (pat) 38/14 10. Méarz 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 021 822.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mundliche Verhandlung vom 10. Marz 2016 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und

Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschliisse der
Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 14. Februar 2013 und vom 27. Mai 2014 aufgehoben.

BPatG 154
05.11



Grinde

Das Wortzeichen

persocheck

ist am 21. Marz 2012 fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und
36

,Kodierte Service- und ldentifikationskarten; Compact Discs [Ton,
Bild]; gespeicherte Computerbetriebsprogramme; Computerperiphe-
riegerate; Computerprogramme [herunterladbar]; Datenverarbei-
tungsgerate; magnetische ldentifikationskarten; Interfaces [Schnitt-
stellengerate oder -programme fur Computer]; Karten mit integrierten
Schaltkreisen [Smartcards]; Lesegerate [Datenverarbeitung]; Mag-
netdatentrager; optische Datentrager; Scanner [Datenverarbeitung];

Strichcodeleser; Ton- und Bildempfangsgerate;

Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Be-
ratung bei der Organisation und Fihrung von Unternehmen; Ge-
schéaftsfuhrung fur Dritte; Dateienverwaltung mittels Computer;
Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchfihrung von Auktionen
und Versteigerungen; Herausgabe von Werbetexten; Marketing [Ab-
satzforschungl; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Orga-
nisation und Durchfiihrung von Werbeveranstaltungen; Organisati-
onsberatung in Geschéftsangelegenheiten; organisatorisches Pro-
jektmanagement im EDV-Bereich; Prasentation von Firmen im Inter-
net und anderen Medien; Preisvergleichsdienste; Publikation von
Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) fur Werbezwecke;

Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unterneh-



mensberatung; Vermietung von Biromaschinen und -geréaten Ver-
mietung von Werbeflachen (auch im Internet); Vermittlung von Adres-
sen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschafts-

kontakten, auch Uber das Internet;

Bankgeschafte; Clearing [Verrechnungsverkehr]; elektronischer Ka-

pitaltransfer; Factoring"

bei dem Deutschen Patent- und Markenamt als Marke angemeldet worden.

Mit Beschlissen vom 14. Februar 2013 und vom 27. Mai 2014, wobei letzterer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fiir Klasse 9 die Anmel-
dung wegen fehlender Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurtick-

gewiesen.

Zur Begrundung hat sie ausgefiihrt, die das Anmeldezeichen bildenden Bestand-
teile "perso” und "check" seien seit langem in der deutschen Alltagssprache ge-
brauchlich und verbreitet, wobei es auch eine grof3e Anzahl von Wortzusammen-
setzungen mit beiden Elementen gebe. Ausgehend hiervon werde der angespro-
chene Verkehr das Anmeldezeichen ohne weiteres Nachdenken im Sinne einer
"Personalausweis-Kontrolle" verstehen, wobei persocheck mit diesem Sinngehalt
auch belegbar in der Gegenwartssprache verwendet werde. Da aber alle bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen hierzu in Sachbezug stehen koénnten, fehle
dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft. Ob fir das Anmeldezeichen
dartber hinaus auch ein Freihaltebedirfnis (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) bestehe,
konne dahingestellt bleiben. Hinsichtlich der in Bezug genommenen, vermeintlich
vergleichbaren Voreintragungen bestehe nach der hochstrichterlichen Rechtspre-

chung keine Bindungswirkung.



Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hat das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis in der mundlichen Verhandlung vor dem Senat wie

folgt eingeschrankt:

,Dienstleistungen einer Werbeagentur; Herausgabe von Werbetex-
ten; Marketing [Absatzforschung]; Online-Werbung in einem Com-
puternetzwerk; Organisation und Durchfiihrung von Werbeveran-
staltungen; Prasentation von Firmen im Internet und anderen Me-
dien; Preisvergleichsdienste; Publikation von Druckerzeugnissen
(auch in elektronischer Form) fur Werbezwecke; Vermietung von Bi-
romaschinen und -geraten; Vermietung von Werbeflachen (auch im

Internet)”.

Zur Begrindung seiner Beschwerde tragt er vor, bei der Bezeichnung persoch-
eck handele es sich um ein Kunstwort, das sprachregelwidrig aus einem deut-
schen Wortanfang ,perso” und einem englischen Wortende ,check” zusammenge-
setzt sei. Unter Berlcksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(insbesondere zu der Markenanmeldung ,BerlinCard“, BGH GRUR 2005, 417)
konne dem Anmeldezeichen kein unmittelbar oder mittelbar beschreibender Be-
griffsinhalt fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugemessen wer-
den. Die Markenstelle habe ferner die Anforderungen, die die Rechtsprechung an
die Annahme eines die Unterscheidungskraft ausschlieenden engen beschrei-
benden Bezugs stelle, verkannt. Diese Voraussetzungen seien bei der vorliegen-
den Markenanmeldung persocheck ebenso wenig gegeben wie bei 28 Voreintra-
gungen u. a. zugunsten des Anmelders, welche allesamt den Bestandteil ,PER-
SO“/“perso” (u. a. ,PERSOPAY*, ,PERSOCHASH®, ,persobank® und ,persoident®)
aufwiesen und von der Markenstelle fir Klasse 9 ohne weiteres fir schutzfahig

erachtet worden seien.



Die Annahme der Markenstelle, dass der Verkehr das hiesige Anmeldezeichen
persocheck ohne weiteres Nachdenken im Sinne einer ,Personalausweis-Kon-
rolle“ verstehen werde, verkenne Uberdies, dass die vorgenannten ,PERSO-Mar-
ken“ des Anmelders Uberwiegend nicht in Zusammenhang mit einem Personal-
ausweis stinden oder benutzt wirden. Der Verkehr sei demnach gewdhnt, die
Bezeichnung ,perso” ergebnisoffen wahrzunehmen. Hinzu trete, dass auch
,check® keineswegs ohne weiteres Nachdenken im Sinne von Kontrolle verstan-
den werde. Es bestehe schlie3lich auch kein Freihaltebedirfnis, zumal dem Ver-
kehr eine mdgliche beschreibende Verwendung von persocheck fur bestimmte
Vorgange, wie z. B. ,Personlichkeitscheck® oder ,Uberpriifung des Personalaus-

weises”, unbenommen bleibe.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 auf-

zuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist in der Sache nach der seitens des Anmelders vor-
genommen Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses be-
grundet, da Eintragungshindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in
Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen nicht festgestellt

werden konnen.



1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH
GRUR 2012, 610 (Nr.42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr.66) -
EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565,
567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143
(Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht
darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu gewabhrleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego;
GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 -
Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949
(Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Ein-
tragungshindernis begriindet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes ein grof3zligiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genugt, um das Schutzhindernis zu tGberwinden (vgl. BGH
GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-
book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link eco-

nomy).

MaRgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterschei-
dungskraft, wenn ihnen die malf3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vor-

dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EUGH GRUR



2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) -
DusseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) - Link economy; GRUR
2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard).

Daruiber hinaus kommt nach sténdiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen
keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umsténde beziehen, welche die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die
aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR
2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DusseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9)
- Starsat; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850,
854 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Bericksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht der angemeldeten
Wortkombination persocheck nach erfolgter Einschrankung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren das Schutzhindernis

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mehr entgegen.

a) Allerdings ist der Markenstelle darin zu folgen, dass sich das Anmeldezeichen

erkennbar aus den Elementen ,perso” und ,check® zusammensetzt.

JPerso“ ist lexikalisch nachweisbar das Kurzwort fir Personalausweis

(www.duden.de/rechtschreibung/Perso).

,Check® ist in der deutschen Sprache das Wort flir einen ,Scheck® (im Sinne einer
,<Anweisung eines Kontoinhabers an seine Bank, zulasten seines Kontos einen
bestimmten Geldbetrag zu zahlen® oder eines ,Anrechtsscheins® oder ,Gut-
scheins®) oder fir die ,Uberpriifung von technischen Geraten hinsichtlich ihrer
Funktionsfahigkeit, Sicherheit®. ,Check-in“ bezeichnet im Flugverkehr ,das Ein-
checken®, und ,Check-up“ eine ,umfangreiche medizinische Vorsorgeuntersu-
chung“ (Duden - Deutsches Universalworterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2006,
CD-ROM; vgl. hierzu auch bereits BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 55/12 - ,Apo-


http://www.duden.de/rechtschreibung/Perso

check®). Im vorliegenden Zusammenhang liegt die Bedeutung im Sinne von
(Bank-)Scheck nicht nahe, vielmehr werden die angesprochenen Verkehrskreise

von ,Uberprifung ausgehen.

b) Ausgehend hiervon kann der Markenstelle auch darin gefolgt werden, dass der
angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen je nach Waren- und Dienstleis-
tungszusammenhang als sachlichen Hinweis auf eine ,Personalausweis-Uber-

prufung® verstehen wird.

Eine vom Senat durchgefiihrte Internetrecherche, deren Ergebnisse dem Anmel-
der zur Verfigung gestellt worden sind, belegt hierzu, dass persocheck in diesem
Sinne im Inland seit Jahren - auch schon deutlich vor dem Anmeldezeitpunkt - als
feststehender Begriff verwendet wird, um eine technische Prifroutine zur Fest-
stellung der Volljahrigkeit an Hand der Personalausweisnummer zu bezeichnen,
wobei diese Methode insbesondere zur Sicherstellung des Jugendschutzes im
Internet eingesetzt wird. Insoweit kann zunachst auf die Belege fur eine sachbe-
schreibende Verwendung von persocheck im Rahmen des Online-Handels mit
jugendgefahrdenden Produkten bzw. fur den Zugang zu bestimmten Websites
(Computerspielen und FSK 16- bzw. FSK-18 Filmen) Bezug genommen werden
(vgl. etwa die Anlagen ,maxdome*“: ,Der Perso-Check: Noch mehr Sicherheit fur
Dich und Deine Kinder; www.aufrecht.de: ,Der Perso-Check ist (endgultig) tot*
www.spio-fsk.de: ,Einsatz von Zugangsbarrieren (technische Mittel), z. B. Alters-
priifung mittels Personalausweiskennziffer (PersoCheck)®). Uberdies hat sich die
Bezeichnung persocheck mit dem dargelegten Bedeutungsinhalt derart als Fach-
begriff etabliert, dass sie bereits 2007/2008 Eingang in Teil C der ,Vollzugshin-
weise zum Jugendschutzgesetz (JuschG)“ sowie auch aktuell in die Begrindung
eines Gesetzesvorhabens der Bundesregierung fand (vgl. hierzu S. 5 der Anlage
,Vollzugshinweise JuschG 2007/2008° ,Onlineliberpriifung des Alters bei der Be-
stellung durch Priifung der Personalausweisnummer (sog. PersoCheck) (...) vgl.
ebenso die Anlage BT-Drucksache 18/6858, ,Entwurf eines Gesetzes zum Schutz

von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Konsums von elektronischen



Zigaretten und elektronischen Shishas®, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd-
/18/068/1806858.pdf, dort S. 10).

c) Daneben kann im Zusammenhang mit anderen Dienstleistungen, etwa im Be-
reich der Unternehmens- und Organisationsberatung, auch ein Verstandnis von
persocheck im Sinne von ,Personallberprifung® bzw. ,Personlichkeitscheck®
naheliegen, wie es auch der Anmelder selbst zugestanden hat. Dabei erscheint
auch ein solches Verstandnis geeignet, dem Verkehr einen Hinweis auf die Art
und Bestimmung der jeweiligen Dienstleistungen zu geben, so dass dem Anmel-
dezeichen in allen denkbaren Bedeutungsvarianten ein beschreibender Gehalt
zuzumessen ist (vgl. m. w. N. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 8
Rn. 149).

3. Wenngleich somit das begriffliche Verstandnis der Gesamtbezeichnung per-
socheck dem jeweils angesprochenen Publikum keinerlei Schwierigkeiten berei-
tet, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, fir die eine Eintragung begehrt wird
(EuGH, GRUR 2004, 674 (Nr. 33) - Postkantoor).

Im Hinblick auf die vorliegend nach Einschrankung des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses alleine noch relevanten Dienstleistungen der Klasse 35 lasst
sich jedoch nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen deren Merkmale be-

schreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist.

FiUr die im Einzelnen in Klasse 35 noch beanspruchten Werbe-, Marketing- und
Marktforschungsdienstleistungen sind entgegen der Auffassung der Markenstelle
keine Schutzhindernisse festzustellen. Werden diese Dienstleistungen mit per-
socheck gekennzeichnet, stellt das Anmeldezeichen keinen ausschlie3lich wer-
beublichen Sachhinweis dar; auch ein enger sachlicher beschreibender Bezug zu
,Prufroutinen zur Feststellung bestimmter Personendaten an Hand des Personal-

ausweises” oder aber zu einem ,Personlichkeitscheck® fehlt. Zwar kdnnen ,per-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ege/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE592402004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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socheck-Produkte® oder ,-Dienstleistungen® im weitesten Sinne Gegenstand von
Werbedienstleistungen sein; jedoch entspricht es im Allgemeinen nicht den Bran-
chengewohnheiten, Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt zu cha-
rakterisieren. Ublich zur Beschreibung von Werbedienstleistungen ist eine Be-
zeichnung nach Art des Mediums oder der Branchen, auf die Leistungen bezogen
sind, wahrend eine Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet regelmafliig
nicht erfolgt (BGH GRUR 2009, 949, 952, Rdn. 24 — My World; BPatG, Beschluss
vom 27. November 2013, 29 W (pat) 523/12 —myJobs; Beschluss vom
18. November 2015 — 29 W (pat) 34/13 — Yukon, juris Rn. 32). Im Rahmen seiner
Recherchen sind dem Senat keinerlei Werbedienstleistungen bekannt geworden,
die speziell fur ,persocheck-Produkte und/oder ,-Dienstleistungen® konzipiert
wirden und sich hierdurch von anderen Werbedienstleistungen unterschieden.
Angesichts dessen ist nicht auszuschlie3en, dass der durch Werbedienstleistun-
gen vorwiegend angesprochene Geschaftsverkehr sowie der durchschnittliche
allgemeine Endverbraucher persocheck zumindest auch als Hinweis auf den Er-
bringer von Werbedienstleistungen auffassen werden, wenn diese im Verkehr mit

dem Markenwort gekennzeichnet werden.

Schliel3lich ergibt persocheck auch fur die weiterhin noch beanspruchte Dienst-
leistung ,Vermietung von Buromaschinen und -geréten® keinen nachvollziehbaren
Sinn. Zwar konnen unter den weitgefassten Begriff der ,Buromaschinen“ auch
elektronische Hilfsmittel zur effektiven Ausfiihrung birotechnischer Arbeiten, also
z. B. Mailsysteme (elektronische Post), elektronische Textverarbeitungs- und Do-
kumentenverwaltungssysteme fallen, so dass in der Rechtsprechung des Bundes-
patentgerichts auch eine Ahnlichkeit zu ,Computersoftware“ angenommen wurde
(vgl. hierzu BPatG 30 W (pat) 176/96 - LINX / Carl Link, juris; Richter/Stoppel,
16. Aufl. 2014, S. 62 re Sp.). Jedoch dient das computergestitzte persocheck-
Verfahren nicht lediglich der Vereinfachung des Blroalltags sowie der effektiven
Ausfiihrung burotechnischer Arbeiten, so dass der Verkehr keinen Anlass hat,
eine Verbindung von persocheck zu der Vermietung von Biromaschinen und -

geraten herzustellen.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/r58/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=108&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE139014215&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/r58/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=108&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE139014215&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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4. Aus den vorgenannten Grunden unterliegt die angemeldete Marke auch keinem
Freihaltebedirfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

5. Da der Anmeldemarke somit hinsichtlich der nach Einschrankung des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses alleine noch verfahrensgegenstandlichen
Dienstleistungen die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach 8§ 8 Abs. 2
Nr. 1 und 2 MarkenG nicht versagt werden kann, waren die Beschlisse der Mar-

kenstelle auf die Beschwerde des Anmelders aufzuheben.

Hacker Merzbach Meiser

Hu



