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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 010 002.1

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund mdindlicher Verhandlung am 12. September 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Sochtig

ECLI:DE:BPatG:2018:231118B28Wpat526.15.0



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 31, vom 20. April 2015 wird aufgehoben,
soweit die Anmeldung fir die Dienstleistungen

,Dienstleistungen des Grol3- und Einzelhandels in den Be-
reichen der veterindrpharmazeutischen und veterinarme-
dizinischen Erzeugnisse, der diatetischen Lebensmittel
und Erzeugnisse flur veterindrmedizinische Zwecke, der
Nahrungserganzungsmittel fr Tiere sowie der Futtermit-

tel; Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung*®

zurickgewiesen worden ist.

Grinde

Die Anmelderin hat am 22. Januar 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt

beantragt, die Bezeichnung

SANO

als Wortmarke fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 31, 35 und 44 in

das Markenregister einzutragen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 31, hat die Anmel-

dung mit Beschluss vom 20. April 2015 zurtickgewiesen. Zur Begriindung hat es



auf seinen Beanstandungsbescheid vom 5. Marz 2015, auf den die Anmelderin
sich nicht geaul3ert hat, Bezug genommen. In dem Beanstandungsbescheid ist
ausgefuhrt, dass das Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft aufweise. Das Wort
~SANO" bedeute im Italienischen und Spanischen ,gesund, bekdmmlich®. In
Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschopfe es sich
in einem schlagwortartigen Hinweis auf ihre Wirkungsweise im Sinne von
.pekébmmliches Futter* bzw. ,fir gesunde Tiere*. Zumindest bei den zu
berticksichtigenden Fachkreisen sei von zulanglichen Sprachkenntnissen
auszugehen. Das Zeichen eigne sich daher nicht als betrieblicher
Herkunftshinweis. Ferner bestehe auch ein Allgemeininteresse an seiner freien

Benutzung.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, das angemeldete
Wortzeichen sei schutzfahig. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin mit Er-
klarung vom 19. September 2018 das Verzeichnis der Waren und Dienstleistun-

gen auf die Dienstleistungen der Klasse 35 beschrankt, ndmlich

,Dienstleistungen des Grol3- und Einzelhandels in den Bereichen der vete-
rindrpharmazeutischen und veterindrmedizinischen Erzeugnisse, der diate-
tischen Lebensmittel und Erzeugnisse flr veterindrmedizinische Zwecke,
der Nahrungserganzungsmittel fur Tiere sowie der Futtermittel; Geschafts-

fuhrung; Unternehmensverwaltung®.

Sie beantragt sinngemas,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 31, vom 20. April 2015 aufzuheben, so-
weit die Anmeldung fir die Dienstleistungen der Klasse 35 zu-

rickgewiesen worden ist.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung des angemel-
deten Zeichens stehen in Bezug auf die noch beschwerdegegenstandlichen
Dienstleistungen der Klasse 35 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG
entgegen. Insbesondere lasst sich weder ein Freihaltebedurfnis gemaf 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG feststellen, noch kann dem Anmeldezeichen jede Unterschei-
dungskraft gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Der ange-
fochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes war daher insoweit

aufzuheben.

Soweit die Zurtickweisung auch Waren und Dienstleistungen betrifft, fir die die
Anmeldung im Beschwerdeverfahren nicht weiter verfolgt wird, ist der angegriffene

Beschluss wirkungslos.

1. Das Anmeldezeichen ,SANO" ist nicht gemall § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
freihaltebedurftig.

Nach dieser Regelung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die aus-
schlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung
der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. Es
genugt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist
(vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674,
Rdnr. 56 - Postkantoor; Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 8§ 8,
Rdnr. 362, 377). Fur die Frage der Eignung als beschreibende Angabe ist auf das

Verstandnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen auf-



merksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der
Waren bzw. Dienstleistungen als maRgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl.
EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BPatG, Beschluss
vom 26. Juli 2012, 30 W (pat) 44/11 - PILLOLA,; Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 8, Rdnr. 515, 519).

a) Bei dem Anmeldezeichen ,SANO" handelt es sich insbesondere nicht um
einen vom Markenschutz ausgenommenen Hinweis auf die Wirkung oder den Ge-

genstand der noch beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen.

Der deutsche Wortschatz enthalt verschiedene Begriffe mit dem Stamm ,san-*,
der auf das lateinische Adjektiv ,sanus, -a, -um® mit der deutschen Bedeutung
~-gesund” zurtickgeht. Beispielhaft seien die Worter ,sanitar, ,sanieren“ oder ,Sa-
nitater* genannt. Allerdings ist die Bezeichnung ,SANO" mit der Endung ,-0“ keine
in der deutschen Sprache gebrauchliche Sachangabe. Soweit das Wort im Inland
insbesondere als Bestandteil von Wortkombinationen verwendet wird, handelt es
sich ungeachtet seiner inhaltlichen Bezugnahme auf die Gesundheit oder das Ge-
sundheitswesen um einen Kunstbegriff mit Namenscharakter (vgl. z. B. ,Vita

Sanotec”, ,DensSano*, ,bodysano®).

Demgegenuber weist das Wort ,,sano” im Italienischen und Spanischen als ménn-
liche Singularform des Adjektivs ,sano, sana“ die Bedeutungen ,gesund, wohlauf,
bekémmlich* auf (vgl. Leo Online-Lexikon, Suchbegriff: ,sano®). Den am internati-
onalen Handelsverkehr beteiligten inlandischen Fachkreisen kann unterstellt wer-
den, dass sie regelmaRig in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben
auch in fremden Sprachen zu erkennen. Hiervon ist insbesondere bei Marken-
wortern auszugehen, die einer Welthandelssprache wie Italienisch oder Spanisch
angehoren. Ihnen kommt die grundsatzliche Eignung zur Beschreibung gemaf § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 8, Rdnr. 518,
523). Entgegen der Auffassung der Markenstelle fehlen aber Anhaltspunkte dafur,

dass das Anmeldezeichen ,SANO" als solches - in Alleinstellung und in seiner



konkreten Flexionsform - sinnvoll zur Beschreibung von Merkmalen der noch ver-

fahrensgegenstandlichen Dienstleistungen verwendet werden kann.

(1) Dienstleistungen des Grof3- und Einzelhandels umfassen die gesamte
Tatigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um Waren an Verbraucher zu
verkaufen. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschaft des Kaufvertrags
die gesamte Tatigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer ausibt, um zum Abschluss
eines solchen Geschéftes anzuregen. Diese Tatigkeit besteht insbesondere in der
Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im
Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen
sollen, den Kaufvertrag mit diesem H&andler statt mit einem seiner Wettbewerber
abzuschlieRen (vgl. EuGH GRUR 2005, 764, Rdnr. 34 - Praktiker; BGH GRUR
2016, 382, Rdnr. 22 - BioGourmet).

Die Angabe ,SANO" mit der Bedeutung ,gesund, heilsam“ umschreibt nicht Merk-
male dieser kaufméannischen Leistungen. Insbesondere das Zusammenstellen und
die Prasentation von Waren haben als solche keine gesundheitsférdernde Wir-
kung.

Allenfalls kénnte ,SANO* als Hinweis auf die ,veterinarpharmazeutischen und ve-
terinarmedizinischen Erzeugnisse, diatetischen Lebensmittel und Erzeugnisse fur
veterindrmedizinische Zwecke, Nahrungserganzungsmittel fir Tiere sowie Futter-
mittel“, die den Gegenstand dieser Tatigkeiten bilden, verstanden werden.
Dienstleistungen des GroR3- und Einzelhandels beziehen sich jedoch in erster Linie
auf Warengattungen oder Branchen, wie beispielsweise ,(Tier-) Gesundheit®.
Diese werden von dem Adjektiv ,sano” nicht angesprochen. Es kann zwar die Wir-
kung eines bestimmten Einzelprodukts benennen. Ein eindeutiger Sachhinweis -
und nicht nur eine blof3e Anspielung - auf den Gesundheitsbereich als solchen ist
dem Begriff in seiner konkreten Wortform als Adjektiv aber allenfalls nach einer
unzulassigen Zeichenanalyse zu entnehmen (vgl. BGH GRUR 2012, 270,
Rdnr.12 - Link economy; BPatG, Beschluss vom 13. Februar 2014,


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE584082005&docFormat=xsl&oi=pWK5whyznY&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE584082005&docFormat=xsl&oi=pWK5whyznY&docPart=L

30 W (pat) 47/12 - Selecta). Dabei ist auch zu bericksichtigen, dass der internati-
onale Handel zur Vermeidung von sprachlichen Missverstandnissen auf einfache
und klare Aussagen Uber die angebotenen Waren und Dienstleistungen zuriickzu-

greifen pflegt.

Auch ansonsten kann dem Anmeldezeichen keine Aussage tUber Merkmale der

beanspruchten GroR3- und Einzelhandelsdienstleistungen enthommen werden.

(2)  Aus den vorgenannten Grinden eignet sich das Adjektiv ,sano“ auch fir die
weiteren verfahrensgegenstandlichen Dienstleistungen ,Geschaftsfihrung; Unter-
nehmensverwaltung” nicht als beschreibende Angabe. Insbesondere kann ihm
kein gebrauchlicher oder naheliegender Hinweis auf einen bestimmten Tatigkeits-
bereich, auf den sich die Geschéaftsfihrungs- oder Unternehmensverwaltungs-
leistungen beziehen, enthommen werden. Auch hier erfordert die Interpretation
des gegenstéandlichen Zeichens als Synonym fir das Gesundheitswesen einge-
hendere Uberlegungen, die im Wirtschaftsleben normalerweise nicht angestellt

werden.

b) Das Wort ,SANO" bezeichnet ferner eine japanische Stadt in der Prafektur
Tochigi mit ca. 120.000 Einwohnern. Sie genief3t Wertschatzung auf Grund der
Herstellung von japanischen Ramen-Nudeln (vgl. ,www.wikipedia.org®, Suchbegriff
»2ano’). In Verbindung mit den beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen
handelt es sich aber nicht um eine gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Ein-

tragung ausgeschlossene geografische Herkunftsangabe.

Angesichts der nicht unerheblichen GroRe und Wirtschaftskraft dieser Stadt mo-
gen die verfahrensgegenstéandlichen Dienstleistungen von Sano/Japan aus zwar
gegenuber inlandischen Kunden erbracht werden, sofern sie nicht Tierarzneimittel
betreffen (8 43 Abs. 5 Arzneimittelgesetz). Allerdings ist nicht ersichtlich, dass das
Wort ,Sano” in Alleinstellung - ohne erlauternde regionale Einordnung - gegen-

wartig mit den einschldgigen Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird. Es



bestehen zudem keine Anhaltspunkte dafir, dass dies verninftiger Weise in Zu-
kunft zu erwarten ist (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 31 - Chiemsee; fir den
Bereich der Dienstleistungen BPatG GRUR 2009, 994, Rdnr. 16 - Vierlinden;
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., 8 8, Rdnr. 455).

Anders als bei Dienstleistungen etwa im Bereich Touristik oder kreativer Gestal-
tung (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., 8 8, Rdnr. 455) sind mit
dem Erbringungsort der in Rede stehenden Handels-, Geschaftsfihrungs- und
Unternehmensverwaltungsdienstleistungen im Allgemeinen keine ihre Wertschat-
zung begriindenden positiven Vorstellungen verbunden. Der geografische Hinweis
auf die Stadt ,Sano“ mag vorliegend im Inland die betrachtliche rdumliche Distanz
zum Erbringungsort der Dienstleistungen deutlich machen und damit vertrags-
rechtliche sowie logistische Folgeprobleme ins Bewusstsein ricken. Der Senat hat
allerdings keine Anzeichen dafur ermitteln kénnen, dass die japanische Stadt
»Sano” dem inlandischen Publikum in mafl3geblichem Umfang bekannt ist. Zudem
wird das Anmeldezeichen durch seinen Wortstamm ,San-* mit den Bedeutungen
~.Gesundheit* bzw. ,Gesundheitswesen” hier regelmafidig nicht als Name einer ja-
panischen Stadt wahrgenommen. Es ist daher davon auszugehen, dass die An-
gabe ,Sano" als solche - ohne ergédnzenden Hinweis auf Tochigi und/oder Japan -

vorliegend nicht die Funktion einer geografischen Angabe zu erfillen vermag.

2. Das angemeldete Wortzeichen verfligt in Verbindung mit den gegenstandli-
chen Dienstleistungen dartber hinaus Uber die erforderliche Unterscheidungskraft
gemal’ 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wie oben bereits ausgefihrt, weist es keinen im
Vordergrund stehenden merkmalsbeschreibenden Charakter auf, noch wird es als
geografische Angabe wahrgenommen.

Das Publikum sieht in dem Zeichen im Ubrigen keine zeichenrechtlich unerhebli-
che Abwandlung einer beschreibenden Angabe. Hiervon wére dann auszugehen,
wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne Weiteres eine sachbezogene oder

werbelbliche Angabe erkennen wuirde (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,


https://www.juris.de/jportal/portal/t/js6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001103123&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

§ 8, Rdnr. 196). Dem Anmeldezeichen ,Sano” lasst sich jedoch kein klarer Bezug
auf eine - auch hinsichtlich ihrer Flexionsform - aussagekraftige beschreibende
Angabe entnehmen. Dass es den Wortstamm ,San-* enthalt und dadurch einen
sprechenden Charakter aufweist, steht dem Verstandnis als Fantasiewort nicht
entgegen (vgl. zu dem Wort ,Sana“ BGH GRUR 1993, 972, 973 -
Sana/Schosana). Gerade im Gesundheitswesen ist das Publikum umfangreich an

sprechende Zeichen gewdhnt.

Es ist auch nicht erkennbar, dass dem angemeldeten Zeichen aus anderen Grin-

den - etwa wegen Verwendung als gelaufige Werbeaussage - die Unterschei-

dungskraft fehlt.

Der Beschwerde war daher im beschwerdegegenstandlichen Umfang stattzuge-

ben.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Sochtig Schmid

pro



