BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 535/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 103 662.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

ECLI:DE:BPatG:2018:091018B25Wpat535.18



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-

kenstelle fur Klasse 9 des DPMA vom 7. Marz 2018 aufgehoben.

Grinde

Die Bezeichnung

MEDICO TOUCH

ist am 7. April 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur die nachfolgenden Waren der

Klasse 9 angemeldet worden

Computersoftware, Computerhardware, Datenerfassungs- und Integrati-
onssoftware fur die Verwaltung, Speicherung, Analyse, Wartung, Verar-
beitung, Strukturierung, Uberprifung, Erstellung, Bearbeitung, Vertei-
lung, Kommunikation, Organisation, Austausch, Referenzierung, Uber-
wachung und Integration von Gesundheitsinformationen und zugehdrige
Benutzerhandblicher, die als Einheit damit verkauft werden; alle vorste-
hend genannten Waren fur die Benutzung im Bereich des Gesundheits-

wesens.

Mit Beschluss vom 7. Marz 2018 hat die Markenstelle fur Klasse 9 durch einen
Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung fur alle angemeldeten Waren
zuruckgewiesen.

Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke wirde das Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen.



Die angemeldete Marke bedeute als Kombination eines italienischen und engli-
schen Begriffs ,Medizinischer Kontakt“ oder ,medizinische Beruhrung“. Bei der
Anwendung der Waren sei es moglich, eine medizinische Verbindung, eine Berih-
rung und einen Kontakt herzustellen. Die beanspruchten Waren stiinden in Bezug
zur Medizin. Denn die Computersoftware, -hardware und die Datenerfassungs-
und Integrationssoftware konnten darauf gerichtet sein, einen medizinischen
Kontakt herbeizufiihren, sodass die Bestimmung und Funktionsweise der Waren
beschrieben werde. Auch wenn die Bezeichnung fremdsprachig sei, werde sie nur
als Sachangabe verstanden. Angesichts der visuellen Ahnlichkeit mit ,medizi-
nisch* werde ,MEDICO" ebenso wie das englische Wort ,TOUCH?*, das durch die
Verwendung in Liedtexten oder durch das Fachwort ,Touchscreen” verstandlich
sei, von dem angesprochenen inlandischen Publikum und vom Fachverkehr, an
den sich die Waren richten, als Sachhinweis verstanden.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen ver-
weise, rechtfertige dies keine andere Beurteilung, da jede Anmeldung einer eige-
nen strengen Prifung unterliege, die auch vollstdndig sein misse. Voreintragun-
gen &hnlicher Marken wirden keinen Eintragungsanspruch begrinden. Soweit es
um die Eintragung der Marke 290 76 95 MEDICO-PHARM gehe, handele es sich
um eine Eintragung aus dem Jahr 1995. Damals hatten die Ermittlungsmaoglich-

keiten der Markenstelle noch nicht das Internet umfasst.

Gegen die Zurickweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmel-
derin. Die angemeldete Bezeichnung ,MEDICO TOUCH" sei weder unter Berick-
sichtigung der konkreten Art und sprachlichen Herkunft der einzelnen Bestandteile
noch in der konkreten Zusammenstellung eine beschreibende Angabe, wobei die
Markenstelle Gegenteiliges auch nicht belegt habe. Die Anmelderin habe schon
Zweifel an dem von der Markenstelle behaupteten Verkehrsverstandnis der an-
gemeldeten Bezeichnung als ,medizinische Berihrung®, ,medizinischer Kontakt".
MEDICO sei weder ein Wort der deutschen Sprache, noch als solches in die deut-
sche Sprache Ubernommen worden. Es sei in der Schreibweise médico das spa-

nische oder portugiesische Wort fur Arzt oder in der italienischen Sprache fir Arzt



oder medizinisch. Zwar mag das englische Wort ,Touch” auch die Bedeutung von
Kontakt haben, die inlandischen Verkehrskreise wirden durch den Kontext mit
dem allgemein gebrauchlichen Wort ,, Touchscreen* dem Wort eher die Bedeutung
von ,berihren* zuordnen. Die Gesamtbezeichnung ,MEDICO TOUCH" werde
ausschlief3lich markenmalig und kennzeichnend verwendet. Unklar sei bereits,
welcher Zusammenhang bei der ,Anwendung“ der angemeldeten Waren mit ei-
nem medizinischen Kontakt oder einer medizinischen Beriihrung bestehe. Es
seien mehrere gedanklicher Schritte erforderlich, um einen beschreibenden Inhalt
des angemeldeten Zeichens zu ermitteln, ein solcher lage jedenfalls nicht deutlich
und unmissverstandlich auf der Hand. Die vorliegende Kombination aus einem
romanisch-sprachigen und einem englischen Wort sei als sachlich-beschreibende
Angabe in Deutschland ungewoéhnlich und wirke untypisch. Die Markenstelle habe
nicht festgestellt, dass MEDICO TOUCH eine gebréauchliche Bezeichnung oder
Werbeaussage der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache sei,
ebenso wenig habe sich die Bezeichnung im Inland zu einer gebrauchlichen Be-
zeichnung entwickelt. Der angemeldeten Marke sei daher weder die erforderliche
Unterscheidungskraft gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen, noch han-
dele es sich um eine freihaltebedirftige Angabe nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Schlief3lich verweist die Anmelderin auf die aus ihrer Sicht vergleichbaren Eintra-
gungen der deutschen Wortmarken ,medico“ fur Software und Datenverarbei-
tungsprogramme aus dem Jahr 2012 (DE 30 2010 014 716) bzw. auf die Eintra-
gung von ,MEDICO* (DE 3 940 2732) und ,MEDICO PHARM* (DE 2 907 695).

Die Anmelderin und Beschwerdefthrerin beantragt sinngemars,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 7. Marz 2018 aufzuheben.

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

sen.



Die nach § 64 Abs. 6 Satz1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und
auch im Ubrigen zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.
Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der angemeldeten Wortmarke
-MEDICO TOUCH?" fur die beanspruchten Waren der Klasse 9 keine Schutzhin-
dernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der an-

gefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-
kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt da-
rin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewdhrleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2013, 731 Rn.
11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn.7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8
— Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 — TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13
— Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2006, 850, 854 Rn.18 — FUSSBALL
WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im
Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses
darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu
bewahren (vgl. EUGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 — Libertel; BGH, GRUR 2014, 565
Rn. 17 —Smartbook). 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 aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers im
Bereich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuUGH, GRUR 2006,
411 Rn. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 — SAT 2;
GRUR 2004, 428 Rn. 30f. — Henkel;, BGH, GRUR 2006, 850 — FUSSBALL
WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR
2013, 1143, 1144 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10



— Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 — test; EUGH, MarkenR 2010, 439
Rn. 41 - 57 — Flugbdrse).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen
die maRRgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreiben-
den Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 — FUSSBALL WM 2006;
EuGH GRUR 2004, 674 Rn.86 - Postkantoor). Dartber hinaus fehlt die
Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstande
beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt her-
gestellt wird (BGH a.a. O. — FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23
—TOOORY!).

Hinreichende Anhaltspunkte dafiir, dass die angemeldete Bezeichnung ,MEDICO
TOUCH" in dem einschlagigen Produktbereich der Klasse 9 einen naheliegenden
sachlich beschreibenden Bezug aufweist, fehlen. Denn die angemeldete Bezeich-
nung enthalt weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsin-
halt noch besitzt sie einen hinreichend engen beschreibenden Bezug zu den an-

gemeldeten Waren.

Bei dem Wort ,MEDICO" handelt es sich um ein urspringlich aus dem Lateini-
schen stammendes im englischen oder italienischen, spanischen und portugiesi-
schen Wortschatz (bei letzteren versehen mit einem Akut-Akzent Gber dem Buch-
staben e: médico) gebrauchliches Wort fur ,Mediziner, arztlich oder Arzt (vgl.
hierzu de.wiktionary.org bzw. de.pons.com).

Bei ,TOUCH" handelt es sich um ein urspriinglich englisches Wort, das als Sub-
stantiv unter anderem fiir ,, Tasten, Beriihrung, Kontakt, Gespur* und als Verb unter
anderem fur ,berihren, anfassen, anriihren, stol3en an“ steht (vgl. de.pons.com)
und im Sinn von ,Hauch, Anflug, Anstrich® Eingang in die deutsche Sprache ge-
funden hat (vgl. DUDEN Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013). Dadurch


https://www.juris.de/jportal/portal/t/kp9/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

und angesichts der im Zusammenhang mit den aus dem IT-Bereich stammenden
gebréuchlichen Begriffe des Touchpad ,fur eine EDV-Flache, auf der man durch
Bertihrung mit dem Finger (anstelle einer Maus) Steuerungsbefehle erzeugt* oder
des Touchscreen, einem ,Computerbildschirm, der auf Antippen mit dem Finger
oder Ahnlichem reagiert* (vgl. die Definitionen aus DUDEN Die deutsche Recht-
schreibung, 26. Aufl. 2013) ist die Bezeichnung den inlandischen Verkehrskreisen
ohne weiteres gelaufig. Die Wortzusammenstellung ,MEDICO TOUCH" kann
dementsprechend im Sinne von ,Arzt/Mediziner/arztliche Beruhrung/Kontakt/

Gespur” bzw. ,beriihren/anfassen” verstanden werden.

Dies gilt insbesondere auch fur die angesprochenen inlandischen Verkehrskreise.
Dabei handelt es sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren Uberwie-
gend um Fachkreise, ndmlich die im Gesundheitsbereich (in Arztpraxen, Kranken-
hausern, Apotheken tatige Personen) tatigen Personen. Der Umstand, dass dieser
Personenkreis mit der angemeldeten Wortfolge irgendeinen Zusammenhang mit
.Medizin“ und ,Berihrung“ herstellen kann, reicht aber fir sich genommen nicht
aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfahigkeit abzusprechen, da ein
derartiges beschreibendes Verkehrsverstandnis bei allen sprechenden (schutzfa-
higen) Marken gegeben ist. Entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbin-
dung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen
Herkunftsbezeichnung fehlt (vgl. EuUGH GRUR 2004, 680 — BIOMILD; BGH GRUR
2012, 270 Rn. 16 — Link economy). Davon ist bei der Zusammenstellung des
Wortes ,MEDICO" und dem Begriff ,TOUCH" aber nicht auszugehen.

Durch die Verbindung entsteht eine eher ungewdhnliche und eigenartige Wort-
kombination, die aus sich heraus originell erscheint und einen relativ grof3en Inter-
pretationsspielraum eréffnet. Denn soweit mit dem Begriff ,MEDICO TOUCH" auf
die ,medizinische BerUhrung“ im Sinn einer abstrakten ,Beriihrung” also eines Be-
zugs zu dem Bereich der Medizin hingewiesen werden soll, ist weder die konkrete
Zusammenstellung mit ,Medico* grammatikalisch korrekt (anders als medical),



noch die Verwendung des Wortes ,, Touch® in dieser Weise gebrauchlich oder ohne
weiteres verstandlich.

Die Zusammenstellung von ,TOUCH" mit dem Wort ,MEDICO" wirkt auch nicht
wie ein der (medizinischen) Fachsprache entnommener oder an entsprechende

Warter angelehnter Fachbegriff.

Selbst wenn aber von einem Verstandnis ausgegangen wird, bei dem die Be-
standteile aufeinander bezogen als arztlicher/medizinischer Touch/arztliche Berih-
rung verstanden werden, fehlt es vorliegend an einem ausreichenden sachlichen
Bezug zu den beanspruchten Waren. Zwar kann es eine Computersoftware,
Computerhardware oder Datenerfassungssoftware geben, die eine Berihrung si-
muliert oder Beriihrungseffekte hervorruft oder steuert, insoweit erweist sich die
angemeldete Bezeichnung ,MEDICO TOUCH" aber als interpretationsbedurftig.
Denn es bleibt unklar, was der ,arztliche/medizinische Touch“ sein soll und vor
allem worin dieser besteht. Auch im Zusammenhang mit der Datenerfassungs-
und Integrationssoftware fir die Verwaltung, Speicherung, Analyse, Wartung, Ver-
arbeitung, Strukturierung, Uberprifung, Erstellung, Bearbeitung, Verteilung, Kom-
munikation, Organisation, Austausch, Referenzierung, Uberwachung und Integra-
tion von Gesundheitsinformationen und zugehdérige Benutzerhandbicher bleibt
offen, in welchem Zusammenhang mit diesen ein konkreter medizinischer oder
arztlicher Touch bzw. ein Kontakt oder eine Berthrung bestehen soll. Schliel3lich
kénnte die angemeldete Wortfolge insbesondere im Zusammenhang mit ,Com-
puterhardware” auch dahingehend interpretiert werden, dass berthrungsempfind-
liche medizinische Gerate (wie z. B. Touchscreens) damit bezeichnet werden sol-
len. Aber auch fir eine solche Schlussfolgerung bedarf es mehrerer und zudem
analysierender Gedankenschritte, was fiur die Bejahung des Schutzhindernisses
der fehlenden Unterscheidungskraft nicht ausreicht. Insgesamt hat die Wortfolge
.MEDICO TOUCH" im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren keinen un-
mittelbaren und ohne weiteres aus sich heraus verstandlichen Sinngehalt, so dass
der angemeldeten Marke letztlich nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen

werden kann.



2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortfolge ,MEDICO TOUCH* zur
unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen
auch keinem Freihaltebedtirfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll Kriener Dr. Nielsen



