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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 113 397.2

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

ECLI:DE:BPatG:2019:281119B25Wpat516.19.0



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

Griunde

Die Wort-/Buchstabenkombination

MVZ-Navigator

istam 22. Dezember 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) geflihrte Register fur die Ware der Klasse 9

Software

angemeldet worden.

Die Markenstelle fiir Klasse 9 hat die unter der Nummer 30 2017 113 397.2 gefluhrte
Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 13. Novem-
ber 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft geman § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
und des Bestehens eines Freihaltebedirfnisses gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
zurlckgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefiihrt, dass die angemeldete Bezeich-
nung sprachublich gebildet sei und aus den Elementen ,MVZ* und ,Navigator”
bestehe. Die Buchstabenfolge ,MVZ“ bedeute ,Medizinisches Versorgungszen-
trum®“ und werde in dieser Form von bereits bestehenden Medizinischen Versor-

gungszentren als Sachhinweis benutzt. Der Begriff ,Navigator® bezeichne urspriing-



lich das fur die Navigation verantwortliche Mitglied einer Flugzeug- oder Schiffsbe-
satzung und werde im Ubertragenen Sinne als Synonym fir die Begriffe ,Wegwei-
ser, Helfer, Leitfaden oder Index” verwendet. Damit werde der angesprochene Ver-
kehr die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit der beanspruchten
Ware unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte dahingehend verstehen,
dass die so bezeichnete Software die Funktion eines Wegweisers fur ein Medizini-
sches Versorgungszentrum haben kdnne. Auch der Umstand, dass die angemel-
dete Bezeichnung moglicherweise eine Wortneuschdpfung der Anmelderin sei,
fuhre nicht zur Schutzfahigkeit der Bezeichnung, da diese unmittelbar verstandlich
und deshalb zur Beschreibung der beanspruchten Waren geeignet sei. Weiterhin
sei die Prufung der Schutzfahigkeit eines Zeichens keine Ermessensfrage, sondern
eine Rechtsfrage, so dass sich die Anmelderin nicht auf vermeintlich vergleichbare

bzw. ahnliche Markeneintragungen berufen kdnne.

Gegen die Zurtuckweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmel-
derin. Entgegen der Auffassung der Markenstelle komme dem angemeldeten Zei-
chen im Zusammenhang mit ,Software” keine beschreibende Bedeutung zu. Die
Markenstelle habe die angemeldete Bezeichnung zu Unrecht einer analysierenden
Betrachtung unterzogen. Der Verkehr nehme jedoch Marken stets in ihrer Gesamt-
heit wahr, weshalb er die angemeldete Bezeichnung nicht in dem Sinne verstehen
werde, den die Markenstelle unterstelle. Selbst wenn man der Betrachtung der Mar-
kenstelle folgen wollte, bedirfe es mehrerer gedanklicher Schritte, um zu einem
Verstandnis im Sinne von ,Wegweiser fir ein medizinisches Versorgungszentrum*
zu gelangen. Der Markenbestandteil ,MVZ" kdnne als Abkirzung verstanden nicht
ohne weiteres einer einzigen, konkreten Sachbezeichnung zugeordnet werden, da
er nicht nur ,Medizinisches Versorgungszentrum® bedeuten kdonne, sondern auch
,Mindestverpflichtungszeit, ,Mindestverzehr oder ,Mittelstandsvereinigung Zeitar-
beit“. Dartber hinaus kdnne weder den beanspruchten Waren noch dem zweiten
Markenbestandteil ,Navigator” ein konkreter Hinweis enthommen werden, der eine

Auslegung im Sinne von ,Medizinisches Versorgungszentrum® nahelegen kdnnte.



Denn ein ,Navigator® sei fur die Navigation auf einem Schiff oder einem Flugzeug
verantwortlich. Andere sprachubliche Bedeutungen des Wortes ,Navigator® habe
die Markenstelle dagegen nicht belegen kdnnen. Dementsprechend werde der Be-
griff ,Navigator - auch in Verbindung mit der Buchstabenfolge ,MVZ" - nicht im
Sinne von ,Wegweiser, Helfer, Leitfaden oder Index“ verstanden. Daruber hinaus
sei der Begriff ,Navigator” selbst dann nicht zur Beschreibung der beanspruchten
Waren geeignet, wenn man ihn unzutreffend in diesem Sinne verstehen wolle. Wei-
terhin sei die angemeldete Bezeichnung interpretationsbeddirftig, selbst wenn die
einzelnen Bestandteile im Sinne von ,Medizinisches Versorgungszentrum® bzw.
~Wegweiser, Helfer, Leitfaden oder Index* aufgefasst werden kénnten. Ein ,Weg-
weiser” flr ein Medizinisches Versorgungszentrum kénne auch ein Beschilderungs-
system oder ein Gebaudeplan sein. Soweit ein ,Navigator auch ein ,Helfer oder
ein ,Leitfaden® sein konne, kdnne die Gesamtbezeichnung auch eine Broschire mit
Ansprechpartnern, Tipps und grundlegenden Informationen bezeichnen. Dagegen
vermittle die angemeldete Bezeichnung gerade keinen Hinweis darauf, dass es sich
um ein Softwareprodukt handle. Unabhéngig davon sei eine Begriffsbildung, bei der
eine Buchstabenkombination mit einem Bindestrich mit einem ausgeschriebenen
Wort zusammengefuigt werde, im deutschen Sprachgebrauch untblich. Schon aus
diesem Grund kénne dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft abgesprochen werden. Weiterhin seien bereits zahlreiche, sehr ahnliche Mar-

ken vom DPMA eingetragen worden.

Die Anmelderin und Beschwerdeftihrerin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 13. November 2018 aufzuheben.

Die Anmelderin hat ihren urspringlich gestellten Antrag auf Durchfiihrung einer

miindlichen Verhandlung nach Ubersendung der Terminsladung mit Schriftsatz vom



9. Oktober 2019 zuriickgenommen und ohne weiteren Vortrag in der Sache Ent-
scheidung im schriftlichen Verfahren beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, den der Anmelderin mit der Ladung vom 1. Oktober 2019 erteilten recht-
lichen Hinweis nebst Anlagen, die Schriftsatze der Anmelderin und auf den Ubrigen

Akteninhalt verwiesen.

Die gemaR 8§ 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. 8 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und
auch ansonsten zulassige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintra-
gung der angemeldeten Wort-/Buchstabenkombination ,MVZ-Navigator® als Marke
steht fur die Ware der Klasse 9 ,Software” das Schutzhindernis der fehlenden Un-
terscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat
der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (8 37 Abs. 1
MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EUGH GRUR 2004, 428
Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine
Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehrim
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund ste-
henden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19
- FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). Unterschei-
dungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebrauchlichen Wértern oder
Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen,

die vom Verkehr — etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der



Werbung — stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wer-
den (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 — Gute Laune Drops) bzw. die fur sich
genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich
Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH
GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schonste Seiten). Dariiber hinaus fehlt die
Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstande
beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit
denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt herge-
stellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

Zunachst kann auf die nach Auffassung des Senats weitgehend zutreffenden Aus-
fuhrungen der Markenstelle fir Klasse 9 im Beschluss vom 13. November 2018
verwiesen werden. Die Buchstabenfolge ,MVZ" ist eine gebrauchliche Abkurzung
fur ,Medizinisches Versorgungszentrum®. Ein Medizinisches Versorgungszentrum
ist eine Einrichtung, in der Arzte unterschiedlicher Fachrichtungen unter einem Dach
tatig sind, wobei diese Arzte — anders als im Rahmen einer Gemeinschaftspraxis —
in der Regel Angestellte des Medizinischen Versorgungszentrums sind. Im Gegen-
satz zu einem Krankenhaus erfolgen die Behandlungen in einem Medizinischen
Versorgungszentrum meist ambulant. Die Einrichtung Medizinischer Versorgungs-
zentren geht wesentlich auf das Vorbild der Polikliniken der Deutschen Demokrati-
schen Republik zuriick und erfolgte in der wiedervereinigten Bundesrepublik
Deutschland seit dem Jahr 2003 mit einer Anderung des Sozialgesetzbuches (vgl.
§ 95 SGB V — auf die weiteren Rechercheunterlagen des Senats, die der Anmelde-
rin mit der Ladung vom 1. Oktober 2019 Ubersandt worden sind, wird Bezug genom-
men). Der Fachbegriff ,Medizinisches Versorgungszentrum®“ wird sowohl im allge-
meinen Sprachgebrauch als auch in der Fachsprache haufig mit dem Akronym
,MVZ* abgekulrzt. DarUber hinaus ist die Abkurzung ,MVZ* im Sinne von ,Medizini-
sches Versorgungszentrum® auch in der Softwarebranche gebrauchlich. Es gibt
bereits eine Vielzahl von Softwareprodukten, die spezifisch fiir den Einsatz in einem

Medizinischen Versorgungszentrum bestimmt sind. In diesem Zusammenhang ist



auch die Bezeichnung ,MVZ-Software“ gebrauchlich (auf die Rechercheunterlagen
des Senats gemal Anlagen 5 — 12 zur Ladungsverfiigung wird Bezug genommen).
Der weitere Zeichenbestandteil ,Navigator® wird Uber seine urspringliche Bedeu-
tung hinaus im allgemeinen Sprachgebrauch auch im Sinne von ,Wegweiser“ oder
,Leitfaden® benutzt. Im Bereich der Software ist der Begriff ,Navigator® nicht nur im
Zusammenhang mit klassischer ,Navigationssoftware® gebrauchlich, sondern
bezeichnet auch solche Produkte, die dem Nutzer dabei helfen sollen, sich auf einer
Webseite oder innerhalb einer bestimmten Softwareanwendung zurechtzufinden.
Weiterhin gibt es zahlreiche Softwareprodukte, die nicht spezifisch fur das ,Navigie-
ren” auf einer bestimmten Website bestimmt sind, sondern die den Nutzer Uber die
unterschiedlichsten Aspekte einer bestimmten Thematik aufklaren und insoweit
eine Orientierungshilfe bieten sollen (auf die Rechercheunterlagen des Senats
gemal’ Anlagen 13 — 21 der Ladungsverfiigung wird Bezug genommen). Auch wenn
die in den Anlagen genannten Bezeichnungen bzw. Begriffskombinationen teilweise
auch markenmafig benutzt werden, verdeutlichen die Rechercheergebnisse in hin-
reichender Weise, dass der Verkehr das Wort ,Navigator® im Zusammenhang mit
Software grundsatzlich sachbeschreibend im Sinne einer Orientierungshilfe ver-
steht.

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung
in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware ,Software*
ohne weiteres Nachdenken sachbeschreibend im Sinne einer ,elektronischen
Orientierungshilfe fur Medizinische Versorgungszentren® verstehen. Eine solche
Orientierungshilfe kann beispielsweise Patienten umfassend informieren und bei
der Suche nach einem flr sie geeigneten Medizinischen Versorgungszentrum
unterstutzen. Ebenso kann die angemeldete Bezeichnung als Sachhinweis auf ein
Softwareprodukt verstanden werden (etwa in Form einer App), das Patienten im
Sinne einer Navigationssoftware durch das Gebaude eines Medizinischen Versor-

gungszentrums leitet und beispielsweise dazu auffordert, sich vom Wartezimmer in



den Rontgenbereich zu begeben. Damit stellt die angemeldete Bezeichnung im Zu-
sammenhang mit der beanspruchten Ware ,Software“ eine im Vordergrund ste-

hende beschreibende Angabe dar.

Der Umstand, dass ein ,MVZ-Navigator“ sowohl ein korperlicher Gegenstand sein
kann (wie z.B. ein Wegweiser oder eine Broschure), als auch ein Softwareprodukt,
und dass der angesprochene Verkehr der Bezeichnung ,MVZ-Navigator® flr sich
allein betrachtet nicht entnehmen kann, ob es sich um ein Softwareprodukt oder
einen korperlichen Gegenstand handelt, fuhrt nicht zur Schutzfahigkeit der ange-
meldeten Bezeichnung. Denn es ist fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft
unerheblich, ob der angesprochene Verkehr aufgrund seines Verstandnisses des
betreffenden Zeichens abstrakt und fir sich betrachtet auf die beanspruchten Wa-
ren schlie3en kann oder nicht. Vielmehr ist die Schutzfahigkeit eines Zeichens stets
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prifen,
wobei es bei beanspruchten Oberbegriffen zur Verneinung der Unterscheidungs-
kraft bzw. der Bejahung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
ausreicht, wenn das Schutzhindernis fir ein unter den Oberbegriff fallendes Spe-
zialprodukt eingreift. Dies ist nach Auffassung des Senats bei den im vorstehenden
Absatz beschriebenen Softwareprodukten offensichtlich der Fall. Dartber hinaus
gibt auch der Umstand, dass die Buchstabenfolge ,MVZ* abstrakt und fir sich
betrachtet auch als Abklrzung fur die Begriffe ,Mindestverpflichtungszeit®, ,Min-
destverzehr®, ,Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit“ oder anderes stehen kann, zu kei-
ner anderen Entscheidung Anlass. Denn im Zusammenhang mit im vorstehenden
Sinne beschriebenen ,einschlagigen” und unter den Oberbegriff fallenden Software-
produkten ist ein anderes Verstandnis als ,Orientierungshilfe fir ein Medizinisches

Versorgungszentrum® fernliegend.

Dem Vorbringen der Anmelderin, dass die Kombination von Buchstabenfolgen oder
Akronymen mit ganzen Wortern, jeweils verbunden durch einen Bindestrich, in der

deutschen Sprache ungewdhnlich sei, kann nicht gefolgt werden. Entsprechende



Wort-/Buchstabenkombinationen sind vielmehr allgemein gebrauchlich. Sie werden
in der Fachsprache und im allgemeinen Sprachgebrauch in den verschiedensten
Zusammenhangen benutzt und ohne weiteres verstanden (z.B. BMW-Niederlas-
sung, KFZ-Zulassungsstelle, WM-Ticket, UKW-Radio, ARD-Korrespondent, Pkw-
Maut). Insbesondere ist auch die Wort-/Buchstabenkombination ,MVZ-Software®
bereits gebrauchlich und bereitet dem Verkehr keinerlei Verstandnisschwierig-
keiten. Darliber hinaus kénnen entsprechende Gesamtbegriffe mit oder ohne Binde-
strich geschrieben werden, ohne dass sich im Hinblick auf das Verkehrsverstandnis
dadurch relevante Unterschiede ergeben, zumal sich die unterschiedlichen Schreib-
weisen klanglich nicht auswirken. Insoweit kann nicht davon ausgegangen werden,
dass die angemeldete Bezeichnung ,MVZ-Navigator® sprachuniblich oder in

irgendeiner Art und Weise fantasievoll oder ungewoéhnlich gebildet sei.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, ist
auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH
(vgl. GRUR 2009, 667 — Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entschei-
dungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 — BiolD; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44
— Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 — Marlene-Dietrich-
Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 — Burg Lissingen; MarkenR
2010, 139 — VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 — Linux-
werkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung
gegeben ist (vgl. auch Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 8 Rn. 72 ff.
mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung Uber die Schutzfa-
higkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene
Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach standiger Rechtspre-
chung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung fuihren. Insofern gibt es auch im
Rahmen von unbestimmten Rechtbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen
des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung fiir das Gericht. Das
Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenstandig zu prifen

und danach eine Entscheidung zu treffen.
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2.  Nachdem der angemeldeten Wort-/Buchstabenkombination im Zusammen-
hang mit der beanspruchten Ware ,Software® die Unterscheidungskraft gemar 8§ 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann die Frage, ob das angemeldete Zeichen im Zu-
sammenhang mit ,Software” auch eine im Vordergrund stehende beschreibende
Angabe nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, als nicht entscheidungserheblich
dahingestellt bleiben, wobei vorliegend alles dafir spricht, dass die Bezeichnung
,MVZ-Navigator“ insoweit auch eine die Art der Ware bezeichnende beschreibende

Angabe darstellt.

3.  Uber die Beschwerde konnte ohne miindliche Verhandlung entschieden wer-
den. Die Anmelderin hat ihren zunachst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchftih-
rung der mundlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2019 ausdrucklich
zurickgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten, § 69
Nr. 1 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-

fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&p=8
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschwei-

gend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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