BUNDESPATENTGERICHT
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2018 014 702.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2020:100620B25Wpat530.19.0



Grinde

Die Bezeichnung

ProCatalog

ist am 14. Juni 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fur die Waren der Klasse 9 ,Computer-

programme in Form von Apps"“ angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 14. Januar 2019 hat die Markenstelle fir Klasse 9 des Deut-
schen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die
unter dem Aktenzeichen 30 2018 014 702.6 gefiuihrte Anmeldung wegen fehlender
Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurtickgewiesen. Zur Begriin-
dung ist aufgefuhrt, dass die angemeldete Wortkombination ,ProCatalog” sprach-
Ublich gebildet sei und in der deutschen Sprache so viel wie ,professioneller Kata-
log“ bedeute. Die beanspruchten Waren der Klasse 9 kénnten zur Verwendung im
Zusammenhang mit professionellen Katalogen bestimmt sein. Zwar kénne die Ver-
bindung von schutzunfahigen Einzelbestandteilen im Einzelfall einem Kombinati-
onszeichen die Schutzfahigkeit vermitteln. Vorliegend beschrénke sich aber die
angemeldete Wortkombination auf die blo3e Summe ihrer beschreibenden Teile.
Insoweit sei es auch nicht von Bedeutung, wer die Bezeichnung erstmals kreiert
habe. Diese weise in ihrem Bedeutungsgehalt auch keinen relevanten Interpretati-
onsspielraum auf. Zwar kdnne der Wortbestandteil ,Pro* unterschiedliche Bedeu-
tungen haben, namlich ,fur“ oder auch ,professionell”. Jedoch kénne auch eine
gewisse Mehrdeutigkeit eines Begriffs dessen Schutzfahigkeit nicht begriinden, ins-
besondere wenn alle relevanten Deutungsmdglichkeiten zur Erfullung der Her-

kunftsfunktion ungeeignet seien, wovon vorliegend aber auszugehen sei.



Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zur Begrindung fuhrt
sie aus, dass das DPMA die Feststellungslast fur das Vorliegen absoluter Eintra-
gungshindernisse trage. Vorliegend habe die Markenstelle jedoch bloRe Mutma-
Bungen geauliert, die fur eine Zurickweisung der Anmeldung nicht gentigten. Um
zu dem von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsgehalt der angemeldeten
Bezeichnung zu gelangen, sei es erforderlich, diese in ihre Bestandteile zu zerle-
gen, um sie in einem nachsten Schritt einzeln zu analysieren. Hierfur seien eine
Reihe von gedanklichen Zwischenschritten und Schlussfolgerungen erforderlich.
Eine analysierende Betrachtungsweise sei jedoch im Rahmen der Beurteilung der
Unterscheidungskraft eines Zeichens unzuldssig. Das angemeldete Zeichen
bestehe aus zwei einzelnen Wértern, die atypisch zusammengesetzt seien, namlich
ohne Trennung und mit Binnengrof3schreibung. Schon dieser Umstand musse fir
sich genommen zur Bejahung der Unterscheidungskraft fuhren. Die Zeichenbe-
standteile ,Pro* und ,Catalog” wirden vom angesprochenen Verkehr nicht ohne
Weiteres verstanden und seien deswegen zur Beschreibung der beanspruchten
Waren nicht geeignet. Dem inlandischen Durchschnittsverbraucher kénne grund-
satzlich nicht unterstellt werden, der englischen Sprache derart machtig zu sein,
dass er die angemeldete Bezeichnung verstehen werde. Der Verkehr werde die
angemeldete Bezeichnung als fantasievolles Kunstwort auffassen. Selbst wenn der
Verkehr die Bedeutung der einzelnen Zeichenbestandteile jeweils fur sich genom-
men erfasse, sei die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit ungenau und
erfordere zu ihrem Verstandnis einen gewissen Interpretationsaufwand. Im Ubrigen
reiche ein Minimum an Unterscheidungskraft aus, um die Eintragungsfahigkeit eines

Zeichens zu bejahen.

Die Anmelderin und Beschwerdeflihrerin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2019 aufzuheben.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 5. Marz 2020 nebst Anlagen,

die Schriftsatze der Anmelderin und auf den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.

Die nach 88 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch ansonsten
zulassige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der ange-
meldeten Bezeichnung ,ProCatalog” als Marke steht fur die beanspruchten Waren
der Klasse 9 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8§ 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu
Recht zurtickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen
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 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 1l; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 — FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2018, 301 Rn. 11 — Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der feh-
lenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteres-
ses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertig-
ten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuUGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 — Libertel;
BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 — Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhin-
dernissen ist maf3geblich auf die Auffassung der beteiligten inlAndischen Verkehrs-
kreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Ver-

wendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des



normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsverbrauchers im Bereich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen
(vgl. EuGH, 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 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 — Flugborse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine
Unterscheidungskraft, denen die malRgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850
Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 — Postkantoor). Von
mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge
fur sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben
lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthélt (BGH GRUR
2013, 522 Rn. 9 — Deutschlands schonste Seiten). Dartber hinaus fehlt die Unter-
scheidungskraft 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 hergestellt wird
(BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 — TOOORY!).

Ausgehend von diesen Grundsétzen handelt es sich bei der angemeldeten Bezeich-
nung ,ProCatalog® im malgeblichen Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren der Klasse 9 ,Computerprogramme in Form von Apps“ um eine beschrei-
bende Angabe in Form einer Bestimmungsangabe, namlich wofur bzw. fir welchen

Anwendungsbereich die beanspruchten Apps bestimmt sind.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus den durch die Binnengrof3schreibung
ohne weiteres erkennbaren Wortern bzw. Begriffen ,Pro* mit der Bedeutung
Jeweils, je, fur* und ,Catalog”, der als englischer Begriff die Bedeutung ,Katalog*

hat. Dabei hat das Wort ,Pro* viele unterschiedliche Bedeutungen. Als englisches



Wort bedeutet ,Pro“ u.a. als Kurzwort ,Profi“ und als Adverb ,daftr”. In der deut-
schen Sprache kann ,Pro“ u.a. bedeuten als Praposition ,je“ (z.B. pro Person gibt
es eine Flasche Wasser), fur, dafur® (,er engagiert sich pro 35-Stunden-Arbeits-
woche*; Gegensatz ,pro und contra“). Entsprechend wird ,pro“ als aus der lateini-
schen Sprache abgeleitetes adjektivisches und substantivisches Prafix neben den
Bedeutungen von ,vor, vorher, zuvor, vorwarts, hervor“ und ,im Verhaltnis zu* auch
im Sinne von fur, dafur* verwendet, um in Wortkombinationen eine positive Einstel-
lung bezogen auf das nachfolgende Basiswort zum Ausdruck zu bringen (proeuro-
paisch = europafreundliche, prokommunistisch, prokapitalistisch usw.). Zudem gibt
es im bildungsburgerlichen Sprachgebrauch und bei der entsprechenden medizini-
schen Fachsprache mit lateinischen Begriffen auch einige Ausdriicke bei denen das
Wort ,pro“ mit der Bedeutung ,fur* verwendet wird, wie z.B. ,pro domo*“ (,fur das
Haus" i.S.v. ,in eigner Sache®), ,pro patria® (,fur das Vaterland®), ,pro tempore* (,fur
die Zeit* i.S.v. vorlaufig) oder pharmazeutisch-medizinische Angaben wie ,pro
infantibus” (,fur Kinder"), ,pro infusione” (,fur eine Infusion“) und ,pro injectione* (,fur
eine Injektion”). Schlief3lich wird die Praposition ,Pro“ haufig von Organisationen,
Vereinigungen oder Initiativen (gesellschafts-)politischer Art verwendet, die damit
bereits im Namen dokumentieren, in welche Richtung sie sich engagieren bzw.
wofur sie arbeiten (z.B. ,profamilia“, ,PRO WILDLIFE", ,Pro Tierschutz“, ,ProVegan
Stiftung"), wobei diese Bezeichnungen nach Art eines Unternehmenskennzeichens
1.S.v. 8 5 Abs. 2 MarkenG auch kennzeichnenden Charakter haben. Auf die Recher-
chebelege des Senats zur Bedeutung des Zeichenbestandteiles ,Pro®, die der
Anmelderin mit dem schriftlichen Hinweis vom 5. Mérz 2020 tibersandt worden sind,
wird Bezug genommen. Der englische Begriff ,Catalog” wird angesichts des bei
deutscher Aussprache klanggleichen deutschen Wortes ,Katalog” auch von breiten

Verkehrskreisen sofort und ohne weiteres in diesem Sinn verstanden.

Ausgehend von den vorstehend ermittelten Bedeutungen der Wortbestandteile halt
es der Senat entgegen der Auffassung der Markenstelle im angefochtenen

Beschluss vom 14. Januar 2019 zwar nicht fir wahrscheinlich, dass der Verkehr die



angemeldete Bezeichnung in entscheidungserheblichem Umfang im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren im Sinne von ,professioneller Katalog“ versteht,
zumal es insoweit wohl gedanklicher Zwischenschritte bedarf, um einen Zusam-
menhang zu beanspruchten Waren herzustellen. Der Verkehr wird nach Auffassung
des Senats die angemeldete Wortkombination im Zusammenhang mit Computer-
programmen in Form von Apps, aber naheliegend dahingehend sachbeschreibend
verstehen, dass die Apps selbst Kataloge sind oder fir die Erstellung von Katalogen
bestimmt sein kdnnen. Entsprechende Apps werden auf dem Markt bereits ange-
boten. Dieses nach Auffassung des Senats im Vordergrund stehende produktbe-
schreibende Verstandnis steht einem betriebskennzeichnenden Verstandnis entge-

gen.

Der Senat verkennt nicht, dass die angemeldete Wortkombination nicht sprach-
regelgerecht gebildet ist. Bei dem sachbeschreibenden Verstandnis der angemel-
deten Wortkombination im Sinne einer Bestimmungsangabe mit der Bedeutung
Computerprogramme in Form von Apps ,fur Kataloge bzw. ,fur die Erstellung von
Katalogen“ muss der Verkehr den Wortbestandteil ,pro* im Sinne von ,fur* bzw.
,bestimmt fur* und den weiteren Wortbestandteil ,Catalog” im Sinne von ,Katalog*
bzw. ,Erstellung von Katalogen“ verstehen. Ein solches Verstandnis liegt nach Auf-
fassung des Senats in einem entsprechenden Produktzusammenhang hier aller-
dings Uberaus nahe, wobei angesichts des beanspruchten weiten Oberbegriffs
,Computerprogramme in Form von Apps" solche ,Katalog-Apps* umfasst sind, auf
die dann auch malRgeblich abzustellen ist. Es handelt sich bei der angemeldeten
Bezeichnung auch nicht um eine derart ungewoéhnliche Wortverbindung, dass deren
Bedeutung in einem entsprechenden Sachzusammenhang nicht sofort sachbe-
schreibend erfasst wiirde. Die Verstandnisfahigkeit des Verkehrs darf nicht zu
gering veranschlagt werden (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8§ 8
Rn. 188), zumal auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksa-
men und verstandigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist, der daran
gewohnt ist, in der Werbung standig mit neuen und nicht immer grammatikalisch

korrekten Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene



Informationen in einprdgsamer Form tbermittelt werden sollen. Dies gilt auch fur die
Verwendung von Wadrtern aus unterschiedlichen Sprachen, wenn es sich dabei um
die deutsche und die englische Sprache handelt, da die englische Sprache insbe-
sondere bei der Produktwerbung in den verschiedensten Waren- und Dienstleis-
tungsbereichen, insbesondere auch im Bereich von Computer- und Softwarepro-
dukten haufig allein oder neben der deutschen Sprache verwendet wird. Ein ent-
sprechender Sprachenmix als solcher wird deshalb in aller Regel nicht mehr als

ungewdhnlich empfunden und nicht allein deshalb kennzeichnend verstanden.

Rechtsmittelbelehrung:

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

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschwei-
gend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer muindlichen 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



