BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 527/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2015 104 333.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 19. Januar 2017 aufgehoben.

ECLI:DE:BPatG:2018:010218B30Wpat527.17.0



Grinde

Die Bezeichnung

PATENTMANUFAKTUR

ist am 14. Juli 2015 fir die Dienstleistungen der

.Klasse 45: Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere
rechtliche Bearbeitung von Angelegenheiten des gewerblichen
Rechtsschutzes; Vertretung der Inhaber von Patent-, Gebrauchs-
muster-, Marken-, Geschmacksmuster- und Designanmeldungen
und -eintragungen gegeniiber den zustandigen Amtern und Ge-
richten sowie gegentber Dritten; Dienstleistungen eines Patent-
anwalts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen
eines European Patent, Trademark und/oder Design Attorney;
Durchfihrung von Schutzrechts- und Benutzungsrecherchen im
Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; Verwaltung von
Schutzrechten; Uberwachung von Schutzrechten; Betreuung von
Schutzrechten; Durchfiihrung von Vortragen und Fortbildungen im
Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; alle vorgenannten

Dienstleistungen auch online”

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

gefuhrte Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung durch Beschluss vom 19. Januar 2017 wegen des Vorliegens von ab-



soluten Schutzhindernissen nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zuriickgewie-

sen.

Zur Begrundung hat sie ausgefihrt, das Anmeldezeichen setze sich aus den Be-
griffen ,PATENT" und ,MANUFAKTUR®* zusammen. ,PATENT“ bezeichne ein
~.gewerblich-technisches Schutzrecht® bzw. auch eine ,technische Neuentwick-
lung“. Das weitere Wortelement ,MANUFAKTUR" sei nach der Rechtsprechung
des Bundespatentgerichtes ebenso wenig schutzfahig, da es sich zu einem in der
Werbesprache gebrauchlichen Schlagwort entwickelt habe, mit dem die Abgren-
zung zu einer fur den Verkehr unattraktiven Massenproduktion zum Ausdruck ge-
bracht und ein besonderer Qualitdtsanspruch vermittelt werden solle. Entgegen
dem Vorbringen des Anmelders seien auch Wortverbindungen mit dem Bestand-
teil ,MANUFAKTUR" durchaus werbeublich, und zwar auch dann, wenn aus-
schlie3lich Dienstleistungen (also keine Waren) beworben wirden. Dies werde
auch durch die Ergebnisse einer Recherche der Markenstelle (mit den Verwen-
dungsbeispielen ,,Geschichtsmanufaktur - Dienstleistung rund um Geschichte* so-
wie ,Manufaktur der Traume, Erlebnismuseum in Annaberg-Buchholz) belegt. Im
vorliegenden Dienstleistungszusammenhang beinhalte das Anmeldezeichen da-
her lediglich einen Sachhinweis auf ,individuelle kundenbezogene Leistungen®,
verbunden mit dem Hinweis auf eine Erbringungsstatte von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit gewerblich-technischen Schutzrechten. Daher sei ein Frei-
haltungsbeduirfnis im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, und zu-
gleich fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Zur Begriundung tragt er vor, entgegen der Auffassung der Markenstelle kénnten
die Eigenschaften einer ,Manufaktur® nicht mit den beanspruchten Dienstleistun-
gen in Verbindung gebracht werden. Soweit die Markenstelle auf Entscheidungen

des Bundespatentgerichts zum Wortelement ,Manufaktur® (BPatG PAVIS



PROMA, 28 W (pat) 107/07 - Menu Manufaktur; 25 W (pat) 6/10 - Bioteemanu-
faktur) Bezug nehme, verkenne sie, dass in den dieser Rechtsprechung zugrun-
deliegenden Féllen immer ein deutlicher Produktbezug vorhanden gewesen sei
bzw. gerade aufgrund dieses Produktbezuges noch ein enger beschreibender Be-
zug zu den betroffenen Dienstleistungen hergestellt werden konnte. Im vorliegen-
den Fall standen indes uberhaupt keine (in Handarbeit zu fertigenden) Waren zur
Rede, so dass sich die genannte Rechtsprechung nicht unbesehen auf den vorlie-
genden Fall Gbertragen lasse. Bei dem Gesamtzeichen PATENTMANUFAKTUR
handele es sich um eine Begriffsneuschopfung mit ungewohnlichem Charakter,
der die Eintragungsfahigkeit nicht abgesprochen werden kdnne.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde des Anmelders hat auch in der Sache Erfolg. Es kann
nicht festgestellt werden, dass die Eintragungshindernisse des 8 8 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG bestehen. Insbesondere kann der angemeldeten Bezeichnung
nicht jegliche Unterscheidungskraft gemafld 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgespro-

chen werden.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder

Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-
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net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B.
EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet;
GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Spar-
kassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173
(Nr. 15) -foryou; GRUR 2014, 565 (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 gekennzeich-
neten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. etwa EuGH
GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) - KORNSPITZ;
2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO;
GRUR 2006, 233, 235, Nr.45 - Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167
(Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr.9) - OUIl; GRUR 2015, 581
(Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you,
GRUR 2009, 949 (Nr.10) -MyWorld). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes ein grol3zligiger Mal3stab anzulegen, so dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis
zu uberwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr.29) - Stadtwerke Bremen;
GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) - Langen-
scheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567
(Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8)
- Link economy).

Malf3geblich 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. EuUGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).



Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die mal3geblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung
des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten)
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen
(vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr.46) - Deichmann; GRUR 2004, 674
(Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) - Stadtwerke Bremen,;
2014, 1204 (Nr.12) - DiusseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr.11) - Link
economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard). Dartber hinaus kommt
nach standiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft
zu, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger
beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186
(Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) - DusseldorfCongress;
GRUR 2012, 1143 (Nr.9) - Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr.23) - TOOOR!;
GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsatzen verfigt die angemeldete Bezeichnung
PATENTMANUFAKTUR uber die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die angemel-
dete Marke aus den Elementen ,PATENT" (als Bezeichnung fir ein hoheitlich er-
teiltes gewerbliches Schutzrecht fur eine technische Erfindung) und
~MANUFAKTUR" zusammengesetzt ist.

Die Markenstelle hat ferner auch die Bedeutung des zweiten Wortelements
-MANUFAKTUR" im Ausgangspunkt zutreffend bestimmt. Das Nomen steht nicht
mehr nur flr einen [vorindustriellen] gewerblichen GroRRbetrieb, in dem Waren se-
rienweise mit starker Spezialisierung und Arbeitsteilung, aber doch im Wesentli-
chen in Handarbeit hergestellt werden, sondern hat mittlerweile die lexikalisch
nachweisbare Bedeutung ,gewerblicher Kleinbetrieb, in dem [stark spezialisierte]

Produkte [im Wesentlichen oder teilweise] in Handarbeit hergestellt werden, was



zu einer hohen Qualitat fuhrt* (www.duden.de). Durch die Verwendung dieses Be-
griffs soll, wie das Bundespatentgericht bereits mehrfach festgestellt hat, in wer-
belblicher Weise die Abgrenzung zu einer fur das Publikum unattraktiven Mas-
senproduktion zum Ausdruck gebracht und ein besonderer Qualitdtsanspruch fir
die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
Der moderne Begriff ,Manufaktur® im Sinne von ,Handfertigung” wird daher mit
Luxusgegenstanden und ExKlusivitat verbunden und gerne fir hochpreisige Wa-
ren eingesetzt; gerade in den letzten Jahren hat er eine Renaissance erlebt, so
dass sich eine Vielzahl von Betrieben den Titel Manufaktur angeeignet hat (vgl.
BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 519/16 - GUSSMANUFAKTUR;
29 W (pat) 22/13 - Deutsche Manufakturen e. V.; 25 W (pat) 06/10 - Bioteemanu-
faktur; 28 W (pat) 107/07 - Menu Manufaktur; 28 W (pat) 282/96 - MANUFAK-
TUR).

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr den jeweiligen Sinngehalt
der beiden Wortbestandteile verstehen und insoweit auch - jedenfalls hinsichtlich
des Bestandteils ,PATENT" - einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten
(Rechts-)Dienstleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes her-
stellen. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die
Schutzfahigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst
sich namlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile fur sich betrachtet
unterscheidungskraftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbin-
dung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen
Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EUGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) - Postkantoor;
GRUR 2004, 680 (Nr. 40) - BIOMILD; GRUR 2010, 534 (Nr. 42) - PRANAHAUS;
BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 16) - Link economy; GRUR 2014, 1204 (Nr. 16) -
DusseldorfCongress; GRUR 2017, 186 (Nr. 30) - Stadtwerke Bremen; siehe auch
m. w. N. Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 201, 217-218).

Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes

im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung so weit Uberlagert
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sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungs-
kraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 - PRO-
TECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 - FERROBRAUSE; BPatG 32 W (pat) 50/05
- linguadict, 24 W (pat) 124/06 - derma fit, veroffentlicht auf der Internetseite des
Gerichts). Dabei kann eine die blofie Summenwirkung der beschreibenden
Einzelbestandteile Ubersteigende und damit schutzbegrindende Wirkung
insbesondere auch durch die Ungewdhnlichkeit der Kombination erzielt werden,
so etwa bei Verbindungen von Einzelwoértern, deren beschreibender Charakter in
so unterschiedlichen und miteinander nicht in Verbindung zu bringenden
Bereichen liegt, dass eine (einheitliche) sachbezogene Aussage der gesamten
Kombination nicht mehr erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2011, 65
(Nr. 12 ff.) - Buchstabe T mit Strich; GRUR 2012, 270 (Nr. 16) - Link economy;
GRUR 2017, 520 (Nr.49) - MICRO COTTON; vgl. auch m.w. N. Strobele/
Hacker/Thiering, a. a. O., 8 8 Rn. 219). Dies ist vorliegend zu bejahen.

Durch die ungewdhnliche Verbindung des Wortes ,PATENT" mit dem Wort
~MANUFAKTUR" entsteht eine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus

originell und insoweit ohne weiteres individualisierend wirkt.

Dies ist dadurch bedingt, dass das Wort ,MANUFAKTUR" - auch unter Bertck-
sichtigung der dargelegten Bedeutungserweiterung, die es in der Werbesprache
erfahren hat - werbetblich immer nur in Zusammenhang mit ,handgefertigten Pro-
dukten® und hierauf (auf derartige Produkte mit besonderem Qualitdtsanspruch)
bezogenen Dienstleistungen verwendet wird, wahrend es vorliegend an einem
solchen Produktbezug géanzlich fehlt. Ausgehend hiervon liegt das Verstandnis
von PATENTMANUFAKTUR im Sinne eines Sachhinweises auf die ,Handferti-
gung von Patenten” fern, und der Aussagegehalt des Anmeldezeichens bleibt fir

den angesprochenen Verkehr interpretationsbedurftig.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehen auch keine Anhaltspunkte

dafur, dass der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen auf Anhieb - und
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ohne mehrere Gedankenschritte im Rahmen einer analysierenden Betrachtungs-
weise - einen beschreibenden Sachhinweis auf ,individuell zugeschnittene, kun-
denbezogene (Dienst-)Leistungen“ auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes entnehmen kénnte. Dass das Wort ,MANUFAKTUR" werbeublich in die-
sem Sinne - und ganzlich losgeldst von in Handarbeit hergestellten Produkten -
verwendet wirde, wird durch die amtsseitig ermittelten Fundstellen (,Geschichts-
manufaktur - Dienstleistung rund um Geschichte”; ,Manufaktur der Traume, Erleb-
nismuseum in Annaberg-Buchholz) nicht belegt. Zum einen betreffen diese
Nachweise nicht den Bereich der Rechtsdienstleistungen, zum anderen kann den
Begriffen ,Geschichtsmanufaktur® oder ,Manufaktur der Traume* nicht ohne weite-
res jeder herkunftshinweisende Charakter abgesprochen werden. In der weiterhin
von der Markenstelle zitierten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
stand - anders als im vorliegenden Fall - immer ein Sachzusammenhang zu
-handgefertigten* Waren im Vordergrund, wahrend allenfalls erganzende, auf
derartige Produkte eng bezogene Dienstleistungen zur Rede standen (vgl. BPatG
PAVIS PROMA 26 W (pat) 519/16 - GUSSMANUFAKTUR; 29 W (pat) 22/13 -
Deutsche  Manufakturen e.V.; 25W (pat) 06/10 -  Bioteemanufaktur;
28 W (pat) 107/07 - Menu Manufaktur; 28 W (pat) 282/96 - MANUFAKTUR).

Schlief3lich hat auch eine ergédnzende Recherche des Senats keine Anhaltspunkte
daflr ergeben, dass das Wort ,MANUFAKTUR" im Inland werbetblich zur Anprei-
sung von ,kundenbezogenen, individuell angepassten Dienstleistungen” verwen-
det wirde; vielmehr lasst sich fir den reinen Dienstleistungsbereich, losgeldst von
.handgefertigten” Produkten, allenfalls eine vereinzelte und Uberdies firmenma-
Rige (markenmalfige) Verwendung des Begriffs ,Manufaktur” feststellen (so etwa:
.Die Juristische Manufaktur® als Firmenname einer Anwaltskanzlei; ,Fima - Die
Finanzmanufaktur GmbH & Co. KG*; ,FINANZPLANMANUFAKTUR
MAGDEBURG"). Auch aus einer jingeren Entscheidung des EuG zur Schutzun-
fahigkeit der Unionsmarke Nr. 8770042 ,Vermbgensmanufaktur® ergeben sich fur
den vorliegend betroffenen Dienstleistungssektor keine weitergehenden Erkennt-

nisse in tatsachlicher Hinsicht, wobei in den Entscheidungsgrinden alleine auf die
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Verwendungsbeispiele ,Kreditmanufaktur® und ,Finanzmanufaktur* abgestellt und
fur letzteren Begriff der Einwand einer Verwendung als Firmenname fur unerheb-
lich erachtet wurde (vgl. EuG, Urteil vom 7. September 2017, T-374/15 - Vermo-

gensmanufaktur, juris Rn. 43, 45).

Nach alledem lasst sich eine beschreibende Verwendung des Wortbestandteils
~MANUFAKTUR" ausschlie3lich fur Dienstleistungen (ohne Produktbezug) nicht
belegen. In Zusammenhang mit reinen Rechtsdienstleistungen der Klasse 45 so-
wie in der Kombination mit dem vorangestellten Wort ,PATENT* erscheint die
Verwendung des Begriffs ,MANUFAKTUR" ungewdhnlich, zumal der Bedeutungs-
gehalt der Einzelworter des Anmeldezeichens in vollig unterschiedlichen und nicht
ohne weiteres in Verbindung zu bringenden Bereichen liegt. Es ist daher davon
auszugehen, dass der ungewdhnliche Gesamteindruck der angemeldeten Be-
zeichnung hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.

3. Im Hinblick auf ihre fantasievolle Wortbildung unterliegt die angemeldete

Marke auch keinem Freihaltebediirfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser

Pr



