BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 81/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 057 492.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

ECLI:DE:BPatG:2019:130219B25Wpat81.17.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse der

Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen Patent- und Marken-

amts

vom 16. April 2014 und vom 5. Mai 2017 aufgehoben, soweit

die Anmeldung in Bezug auf die noch beanspruchten Waren und

Dienstleistungen der

Klasse 09:
Mechaniken fir geldbetétigte Apparate; Registrierkassen, Rechen-

maschinen;

Klasse 16:
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit

sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Fotografien;

Klasse 35:
Werbung; Geschéftsfiihrung; Unternehmensverwaltung; Blroar-

beiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Immobilienwesen;

Klasse 42:
Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und For-
schungsarbeiten und diesbeziigliche Designerdienstleistungen;

industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen

zurtickgewiesen worden ist.



Grinde

Die Buchstabenfolge

EB

ist am 31. Oktober 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur die nachfolgenden Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 35, 36, 38, 41, 42 und 45 angemeldet wor-

den:

Klasse 09:

Mechaniken fur geldbetatigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hard-
ware fur die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Chipkarten, USB-
Sticks und andere Datentrager; Kartenlesegeréate (Datenverarbeitung) und andere
elektronische Gerate zur Durchfiihrung des bargeldlosen Zahlungs- und Abrech-
nungsverkehrs sowie Teile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten;

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Klasse 14:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte
Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren,

Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in ande-
ren Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Bliro-
artikel (ausgenommen Mdbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-
rate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen ent-

halten ist; Drucklettern; Druckstocke;

Klasse 35:

Werbung; Geschéftsfilhrung; Unternehmensverwaltung; Biroarbeiten;



Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéafte; Immobilienwesen;

Klasse 38:

Telekommunikation;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;

Klasse 42:
Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten
und diesbezlgliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungs-

dienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software;

Klasse 45:
Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder
Personen; von Dritten erbrachte persdnliche und soziale Dienstleistungen betreffend

individuelle Bedurfnisse.

Mit Beschlissen vom 16. April 2014 und vom 5. Mai 2017, wobei letzterer im
Rahmen eines Erinnerungsverfahrens ergangen ist, hat die Markenstelle fir
Klasse 36 des Deutsches Patent- und Markenamts die unter der Nummer
30 2013 057 492.3 gefuhrte Anmeldung teilweise zuriickgewiesen, namlich fur alle
Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Waren und Dienstleistungen:

Klasse 14:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwe-

lierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Schreibwaren; Biroartikel (ausgenommen Moébel); Verpackungsmaterial aus
Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern;
Druckstdcke;



Klasse 45:
Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen.

Der Senat hat die Anmelderin mit der Ladung zur miundlichen Verhandlung am
12. November 2018 darauf hingewiesen, dass die Beschwerde in Bezug auf die im
Tenor genannten Waren und Dienstleistungen Erfolg habe dirfte. Weiter hat er
ausgefuhrt, dass der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung fir die beschwer-
degegenstandlichen Waren und Dienstleistungen im Ubrigen aber jedenfalls das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegenstehe. Mit den
Schriftsdtzen vom 3. Dezember 2018 und vom 5. Dezember 2018 hat die Anmel-
derin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschrankt. Sie begehrt
aktuell Schutz noch fur die folgenden Waren und Dienstleistungen, wobei die kur-
siv dargestellten Waren und Dienstleistungen nicht beschwerdegegenstandlich

waren:

Klasse 09:
Mechaniken fur geldbetatigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschi-

nen;

Klasse 14:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwe-

lierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Fotografien; Schreibwaren; Biroartikel (aus-
genommen Mobel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in

anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstocke;

Klasse 35:

Werbung; Geschaftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Biroarbeiten;



Klasse 36:

Versicherungswesen; Immobilienwesen;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsar-
beiten und diesbezigliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse-
und Forschungsdienstleistungen;

Klasse 45:
Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten

oder Personen.

Die Markenstelle hat die Eintragung der angemeldeten Buchstabenfolge fur den
Grol3teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurtickgewiesen, weil EB
im Zusammenhang mit diesen eine Abkirzung fir eine diesbeziglich sachlich
beschreibende Bezeichnung sei, der jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden
Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Bei ,EB” handele es sich um eine Abklrzung, die anstelle der entsprechenden
Langformen der Begriffe Eigenbericht, elektronische Berichterstattung, E-Book,
Erziehungsberatung, Entwicklungsbank, Electronic Banking; Erstbezug und Eigen-
tumsbildung verwendet werde. Damit wirden die jeweils angesprochenen Ver-
kehrskreise die Buchstabenfolge ,EB“ im Hinblick auf die in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen in Zusam-
menhang bringen. Hinsichtlich der Druckereierzeugnisse oder Lehr- und Unter-
richtsmittel kbnne das Akronym auf E-Books, also elektronische Bicher, hinwei-
sen, im Hinblick auf Erziehung auf Erziehungsberatung und im Hinblick auf
Finanzwesen und Geldgeschafte auf eine Entwicklungsbank oder auf Electronic
Banking. Bezuglich der Dienstleistungen im Bereich des Immobilienwesens kdnne
EB Erstbezug oder Eigentumsbildung bedeuten, die Dienstleistungen der Unter-
haltung, Telekommunikation u. & kdnnten mit einer elektronischen Berichterstat-

tung zu tun haben. Die Werbungs- und Forschungsdienstleistungen kdnnten sich



thematisch mit E-Books, Electronic Banking oder elektronischer Berichterstattung
beschaftigen. Der angemeldete Markenbegriff sei den jeweils angesprochenen
Fachkreisen bzw. den interessierten und informierten Laien ohne weiteres ver-
standlich und werde in dem jeweiligen Sinn auch unmittelbar erfasst. Da Marken
stets im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
gesehen werden miussten, ergebe sich aus diesem Zusammenhang, worum es
sich bei der Bezeichnung EB thematisch handele. Folglich sei die angemeldete
Bezeichnung nicht geeignet, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen, son-
dern beschreibe lediglich die Art, Thematik und das Anwendungsgebiet der in
Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Fir ein beschreibendes Verstand-
nis sei eine Analyse des Begriffes, zu der der Verkehr erfahrungsgemafd nicht
neige, nicht notwendig. Auch sei der Umstand, wonach die Abkirzung EB fir eine
Vielzahl von Bedeutungen stehe, nicht beachtlich, weil das Zeichen nicht abstrakt-
lexikalisch zu betrachten sei, sondern stets im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen. Aus dem konkreten Zusammenhang mit
diesen werde auch deutlich, welcher Bedeutungsgehalt der Bezeichnung im Ein-

zelfall im Vordergrund stehe.

Gegen die teilweise Zurtickweisung ihrer Anmeldung richtet sich die Beschwerde
der Anmelderin. Sie meint, der Eintragung der Wortmarke ,EB" stehe in Bezug auf
die zurtickgewiesenen Waren und Dienstleistungen kein Eintragungshindernis
entgegen. Die Markenstelle habe jeweils weder konkrete Feststellungen dazu
getroffen, dass es sich um eine Ubliche in den jeweils betroffenen Verkehrskreisen
auch bekannte Abkirzung handele, noch habe sie dies in Bezug auf die zuriick-
gewiesenen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen. Fur den Grol3teil der
zuriickgewiesenen Dienstleistungen und zwar vor allem in den Klassen 41, 36 hin-
sichtlich Versicherungswesen, 42 und 45 fehle jegliche Auseinandersetzung
damit, worin der konkret beschreibende Bezug der Bezeichnung EB zu sehen sei.
Ohne Konkretisierung und ohne weitere Subsumtion in Bezug auf konkrete Waren
und Dienstleistungen stellten die Ausfiihrungen im Ubrigen auch keine Begriin-

dung der Schutzunfahigkeit dar.



Die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin hat zuletzt sinngemaf beantragt,

die Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 36 des DPMA vom
16. April 2014 und vom 5. Mai 2017 aufzuheben, soweit die An-
meldung zurtickgewiesen worden ist und der Anmeldung bzw. der
Beschwerde das zuletzt mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2018
eingereichte eingeschrankte Waren- und Dienstleistungsverzeich-

nis zugrunde zu legen.

Der Senat hat den auf Antrag der Anmelderin anberaumten Termin zur mundli-
chen Verhandlung am 5. Dezember 2018 aufgehoben, nachdem die Anmelderin
das Waren und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung wie vom Senat vorge-

schlagen, eingeschrankt hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle, den Zusatz zur Terminsladung vom 12. November 2018 nebst Anlagen
und die Schriftsdtze der Anmelderin, insbesondere das eingereichte einge-
schrankte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Bl. 85 bis 88 der Akten) sowie

auf den tbrigen Akteninhalt verwiesen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde hat auf der Grundlage des zuletzt eingeschrankten Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache Erfolg. Denn der Eintragung der
angemeldeten Buchstabenkombination ,EB* als Marke stehen fir die noch weiter
beanspruchten beschwerdegegenstandlichen Waren der Klassen 9 und 16 sowie
der Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 45 keine Schutzhindernisse nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Be-

schluss aufzuheben.



1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgespro-

chen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunfts-
hinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die
Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahr-
leisten (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; GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhin-
dernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden
Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor
ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuUGH GRUR 2003, 604
Rn. 60 — Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 — Smartbook). Bei der Beurteilung
von Schutzhindernissen ist mal3geblich auf die Auffassung der beteiligten inlandi-
schen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragli-
che Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es
auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und ver-
standigen 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. 30 f. — Henkel; BGH
GRUR 2006, 850 — FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zei-
chens 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 — Flugbdorse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 — FUSSBALL WM 2006;


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
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674 Rn. 86 — Postkantoor) oder sonst gebrauchliche Woérter der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache, die —etwa auch wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung — stets nur als solches und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. — Link economy; GRUR 2009,
778 Rn. 11 — Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 — hey!). Dartber
hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich
auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittel-
bar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffen-
den Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. — FUSSBALL WM 2006).

Die angemeldete Wortfolge besteht aus der Buchstabenverbindung ,EB“. Buch-
staben und Buchstabenfolgen fehlt entsprechend die Unterscheidungskraft, wenn
sie in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gebrauchliche
oder aus sich heraus verstandliche Abktrzungen beschreibender Angaben dar-
stellen oder es sich um eine Angabe handelt, durch die lediglich ein enger
beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen her-
gestellt wird (vgl. BGH GRUR 2003, 343,344 — Buchstabe ,Z“; BPatG BIPMZ
2012, 283 — B & P sowie zur Frage der Kennzeichnungskraft einer Buchstaben-
folge BGH GRUR 2015, 1127 Rn.10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2004, 600
— d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2011, 831 Rn. 18 — BCC). Die Prufung der Unterschei-
dungskraft ist im Einzelfall und unter Bericksichtigung der jeweils beanspruchten
Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, wobei zur Verneinung der Unterschei-
dungskraft konkrete Feststellungen erforderlich sind (vgl. z. B. die Senatsentschei-
dungen 25 W (pat) 503/16 — BCM; 25 W (pat) 539/14 — bb-nrw; der jeweilige Text
der Entscheidung ist tUber die Homepage des Bundespatentgerichts offentlich zu-
ganglich; Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 8 8 Rn. 223). Ausschlag-
gebend sind dabei auch die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Branche.
Ebenso reicht die Aufnahme der Bezeichnung in einem Abkirzungsverzeichnis
allein nicht ohne weiteres aus, es mussen weitere Anhaltspunkte hinzukommen,
aus welchen auf ein entsprechend beschreibendes Verstandnis im Verkehr ge-
schlossen werden kann (BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 — ISET/ISETsolar).


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
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Die Buchstabenfolge ,EB* kann zwar als Abkirzung viele verschiedene Bedeu-
tungen haben. So wird EB etwa im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen als
Abklrzung fur elektronisches Banking, also Online-Banking, verwendet; im pada-
gogischen Bereich als Abklrzung fur Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand
oder Erwachsenenbildung sowie im Zusammenhang mit der Audio-, Video- und
Filmproduktion als Akronym fir ,elektronische Berichterstattung“ (vgl. hierzu auch
die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 12. November 2018 Ubermittelten

Rechercheunterlagen).

In Bezug auf die noch beschwerdegegenstandlichen Waren der ,Mechaniken fir
geldbetatigte Apparate; Registrierkassen und Rechenmaschinen” der Klasse 9
aber hat der Senat einen unmittelbar beschreibenden Sachgehalt oder einen
engen beschreibenden Zusammenhang nicht feststellen kénnen. Insoweit bedarf
es mehrerer gedanklicher Schritte um beispielsweise einen sachlichen Zusam-
menhang mit dem Thema des ,electronic banking“ herzustellen. Entsprechendes
gilt fur die Waren der Klasse 16, weil auch hier nicht festgestellt werden konnte,
dass es sich bei EB um eine unmittelbar sachbezogene Bezeichnung fir eine
Typen-, GrolR3en-, Mal3- (DIN-Bezeichnung) oder sonstige Qualitatsbezeichnungen
von Papier, Pappe und Waren daraus bzw. Fotographien handelt. Fur die noch
beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen kénnen beschreibende Bedeutun-
gen der Buchstabenfolge ,EB” zwar gefunden werden. So kann EB beispielsweise
fur ,Erstbezug® im Zusammenhang mit Immobiliendienstleistungen stehen oder als
Kurzform fir ,Empfangsbekenntnis® im Zusammenhang mit ,juristischen Dienst-
leistungen®. Allerdings reicht die theoretisch beschreibende Langform einer Abkur-
zung nicht aus um eine Zurtckweisung zu rechtfertigen. Im Zusammenhang mit
den verbleibenden beschwerdegegenstandlichen Dienstleistungen bedarf es meh-
rerer Gedankenschritte, um zu einem sachbeschreibenden Verstandnis zu gelan-
gen bzw. einen beschreibenden Zusammenhang herzustellen, zumal es sich um
nebensachliche Aspekte der betroffenen Dienstleistungen handelt. Dies betrifft
z. B. den Hinweis auf den EB (= Erstbezug) einer Immobilie, der in Anzeigen und

Werbeprospekten hervorgehoben wird und der aus sich heraus keine verstandli-
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che oder gebrauchliche Abklrzung fur die Immobiliendienste (der Schatzung, Ver-
pachtung, Verwaltung, Vermittlung von Immobilien) selbst darstellt bzw. keinen

hinreichend relevanten und naheliegenden Aspekt der Dienstleistungen betrifft.

2. Auch eine beschreibende Verwendung im Sinne des 88 Abs.2 Nr.2
MarkenG ist insoweit nicht gegeben. Denn es konnte nicht festgestellt werden,
dass die Bezeichnung EB hier anstelle der Langform einer Sachangabe zur Be-
zeichnung von Eigenschaften oder bestimmten Merkmalen der noch beschwerde-

gegenstandlichen Waren und Dienstleistungen gebréuchlich ist.

Nachdem der angemeldeten Buchstabenkombination im Zusammenhang mit den
noch beanspruchten beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleistungen
weder die erforderliche Unterscheidungskraft gemafRl 8§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG
fehlt noch die Bezeichnung fiir diese eine im Vordergrund stehende beschrei-
bende Angabe nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, war der angefochtene
Beschluss in Bezug auf die nach der von der Anmelderin vorgenommenen Ein-
schrankung noch verbliebenen beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienst-

leistungen aufzuheben.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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