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30 W (pat) 549/18 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 109 321.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die mundliche Verhandlung vom 02. Juli 2020 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

ECLI:DE:BPatG:2020:020720B30Wpat549.18.0



Die am 15. September 2017 angemeldete Wortmarke

Smart-Factory-Panel

soll fur die Waren

.Klasse 09:  Software fur Unternehmenstechnologie; Software fir die Ferti-

gungstechnik; Software fur die Analyse von Unternehmensdaten; Software*

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefiihrte Register eingetragen wer-

den.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 09
des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom

09. Juli 2018 zurtckgewiesen.

Zur Begrundung nimmt die Markenstelle auf den Beanstandungsbescheid vom
29. Mérz 2018 Bezug, in welchem ausgefuhrt ist, dass einer Eintragung des ange-
meldeten Wortzeichens die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG

entgegenstinden.

Die angemeldete Wortfolge sei aus den zum englischen Grundwortschatz gehdren-
den und im inl&andischen Sprachgebrauch gebrauchlichen Begriffen ,smart,
Jfactory“ und ,panel* gebildet, wobei die Wortfolge ,smart panel” fiir sich gesehen
auch Tabletcomputer und digitale Sicht- und Bedienfelder sowie in der Betriebswirt-
schaft einen bestimmten gleichbleibenden Kreis von Auskunftssubjekten (Perso-

nen, Betrieben), bei denen Uber einen langeren Zeitraum hinweg Messungen



(Beobachtung, Befragung) zu gleichen Themen in der gleichen Methode und zu den

jeweils gleichen Zeitpunkten vorgenommen werden, bezeichne.

In ihrer Gesamtheit werde die angemeldete Wortfolge daher entsprechend dem
unmittelbaren Sinngehalt ihrer Wortbestandteile iS von ,intelligentes Betriebs-

Panel* verstanden.

Mit dieser Bedeutung erschopfe sich die angemeldete Wortfolge in einer schlag-
wortartigen Beschreibung der Thematik, des Inhaltes sowie des Einsatzbereichs der
beanspruchten Software, namlich dass diese ein intelligentes Beobachtungs-/Uber-
wachungs-/Optimierungsinstrument fiur Betriebe ermdgliche. Diese Bedeutung
erschlie3e sich den relevanten Verkehrskreisen auch ohne weiteres, zumal Eng-

lisch im vorliegend relevanten Warenbereich Fachsprache sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie im Wesentlichen geltend macht,
dass die Wortfolge ,smart panel“ entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht
einfach unter Ubernahme des Begriffs ,Panel* der Sinngehalt ,intelligentes
Betriebs-Panel* zugewiesen werden konne, da ,Panel“ nicht nur verschiedene
Bedeutungen aufweise, sondern auch ein im Inland nicht gebrauchlicher und allen-
falls selten verwendeter Fachbegriff sei, welcher dem Verkehr nicht allgemein

bekannt sei.

Zudem komme es auf den Sinngehalt von ,smart panel“ auch nicht an, da die
angemeldete Marke Smart-Factory-Panel laute, welche dem inlandischen Durch-
schnittsverbraucher aber erst recht nicht bekannt sei. Daflir spreche auch, dass zu
dieser Wortfolge bei einer Internetsuche gerade einmal 79 Treffer ausgewiesen wur-

den.



Sie beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 09 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 09. Juli 2018 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung Recher-
cheergebnisse zur Bedeutung und Verwendung der Begriffe ,Smart Factory” und

,Panel” Ubersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal3 § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der
Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke Smart-Factory-Panel in
Bezug auf die beanspruchten Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht

zurickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet 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) — Sparkassen-Rot;
GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) — for
you; 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 Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder



Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. etwa EuUGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) — Kit
Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) — KORNSPITZ; GRUR 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) — OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb; BGH
GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) — for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) — My World). Da
allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriin-
det, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grof3ziigiger Mal3-
stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentgt,
um das Schutzhindernis zu tdberwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29)
— Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot; GRUR 2015,
581 (Nr. 9) — Langenscheidt-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). Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und
andererseits die Auffassung der beteiligten 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. EUGH 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) — DusseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) — Link economy;
GRUR 2009, 952 (Nr. 10) — DeutschlandCard). Dartber hinaus kommt nach stan-

diger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE302212016&docFormat=xsl&docPart=K
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sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistun-
gen 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 20086).

2. Nach diesen Grundsatzen entbehrt die Wortmarke Smart-Factory-Panel far
die beanspruchten Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG.

a. Sie besteht aus drei nicht nur den vorliegend relevanten Fachkreisen aus dem
Computer- und IT-Bereich, sondern auch allgemeinen Verkehrskreisen ohne weite-
res gelaufigen englischen Begriffen.

aa. Der erste Zeichenbestandteil ,smart* wird im Sinne von ,schlau, klug, gewitzt,
geschickt oder raffiniert” verstanden. Im hier einschlagigen Computerbereich wird
,smart” seit langem im Sinne von ,fahig zu unabhangigen und scheinbar intelligen-
ten Operationen” oder auch ,selbstandig gesteuert” (vgl. u.a. Brockhaus, Computer
und Informationstechnologie, Mannheim, 2003, S. 815) verwendet und steht damit
fur die sogenannte ,geratetechnische Intelligenz® (vgl. BGH GRUR 1990, 517
— SMARTWARE; BPatG, 30W (pat)120/00 - sm@rt c@rd; BPatG
25 W (pat) 527/16 — Smart Energy Backbone, veroffentlicht auf der Internetseite
des BPatG), wobei regelméafig eine Verwendung in Kombination mit weiteren
Wortbestandteilen stattfindet, welche den mit ,smart“ beschriebenen Gegenstand
bzw. die so bezeichnete Technologie néher definieren.

bb. Eine solche gesamtbegriffiche Verbindung geht der Zeichenbestandteil
~smart" innerhalb der angemeldeten Wortfolge allerdings entgegen der Auffassung
der Markenstelle nicht mit dem Begriff ,Panel” ein. Dem steht bereits — worauf die

Anmelderin zutreffend hinweist — die Reihenfolge der Begriffe entgegen, wonach
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zwischen ,Smart” und ,Panel* der weitere Zeichenbestandteil ,Factory” angeordnet
ist.

Allerdings verbinden sich die Zeichenbestandteile ,Smart“ und der ihm nachge-
stellte englische Begriff ,factory” in seiner allgemein bekannten Bedeutung ,Fabrik*
innerhalb der Wortfolge zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Diese ergibt sich zwar
nicht allein aus dem zwischen beiden Begriffen angeordneten Bindestrich, da ein
solcher auch zwischen den Zeichenbestandteilen ,Factory” und ,Panel” vorhanden
ist. Jedoch handelt es sich bei der englischsprachigen Begriffskombination ,Smart
Factory“ um eine seit langerem dem Fachverkehr, aber auch allgemeinen Verbrau-
chern bekannte und gebrauchliche fachbegriffliche Bezeichnung, welche auf Grund-
lage ihrer wortsinngemalien Bedeutung ,intelligente Fabrik® schlagwortartig eine
Produktionsumgebung bezeichnet, in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksys-
teme ohne menschliche Eingriffe weitgehend selbst organisieren (vgl. dazu den der
Anmelderin mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung als Anlage 1 tibersandten
Auszug https://refa.de/service/refa-lexikon/smart-factory v. 3.11.2016 sowie den der
Anmelderin ebenfalls Ubersandten ,Wikipedia“-Eintrag zu ,Smart Factory”). Auch in
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 09 drangt sich fir den

Verkehr ein solches Verstandnis des Zeichenbestandteils ,Smart-Factory” auf.

Jedenfalls der Fachverkehr sowie fachlich interessierte Kreise, aber auch weite
Teile des allgemeinen Verkehrs werden daher in der angemeldeten Wortfolge trotz
der zwischen den Zeichenbestandteilen angeordneten Verbindungsstriche nicht
eine Aneinanderreihung von drei Einzelbegriffen, sondern eine Kombination der
gangigen Begriffskombination ,Smart Factory” mit dem weiteren Zeichenbestandteil

,Panel“ erkennen.

cc. Das englische Wort ,Panel” ist im Bereich der (EDV- und IT-)Technik eine
seit langem gebrauchliche Bezeichnung fiur ,Armaturentafel, Bedienungsfeld,
Schalttafel* (vgl. Peter Winkler, Fachworterbuch der EDV-Begriffe, 2011, S. 223).
~Panel“ist in dieser Bedeutung als Bezeichnung fur eine Anzeige-, Steuerungs- und


https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik
https://refa.de/service/refa-lexikon/smart-factory%20v.%203.11.2016

Regelungseinheit von Maschinen oder Anlagen auch in die deutsche Sprache ein-
gegangen (vgl. BPatG 30 W (pat) 192/03 — Compact Panel sowie BPatG
24 W (pat) 235/94 — ErgoPanel und HABM R1049/00 — VISUAL PANEL, jeweils
veroffentlicht auf PAVIS PROMA).

Im Rahmen einer ,Smart Factory” wird die Steuerung und Regelung von betrieb-
lichen Ablaufen und Funktionen oftmals durch mobile Assistenzsysteme wie zB
Tablets und Smartphones Gbernommen, was auch bereits fir den Zeitpunkt der
Anmeldung der Marke galt. Beispielhaft kann dazu auf den der Anmelderin mit der
Ladung als Anlage 3a Ubersandten Auszug aus der Internet-Seite
https://www.pressebox.de/pressemitteilung/in-tech-gmbh/HANNOVER-MESSE-
2017-in-tech-praesentiert-Apps-fuer-die-Smart-Factory/boxid/846451

v. 5. April 2017 verwiesen werden, auf der es u.a. heil3t: ,Tablet, Smartphone und
Smartwatch stellen die neuen intelligenten Unterstltzer in der modernen Smart

Factory dar”.

Als mobile Assistenzsysteme wurden dabei in der Industrie auch bereits zum Zeit-
punkt der Anmeldung als , Touch Panels* bezeichnete Bedien- und Steuerungsele-
mente fur unterschiedlichste Einsatzbereiche der Maschinensteuerung verwendet.
Dazu kann verwiesen werden auf die der Anmelderin als Anlage 4 Gbersandte Fund-
stelle https://www.csg-muenster.de/kategorie/touch-panel-monitore/ v. 23.09.2015,
in der u.a. ausgefuhrt ist: ,effizient und intuitiv — Touch-Panel Monitore sind Varian-

ten von Industrie PCs fur den Einsatz in Schaltschranken und Pulten, ...“.

Dabei sind solche Panels oftmals Bestandteil eines sog. Panel-PC, worunter man
einen Industrie-PC versteht, welcher mit den Bedien- und Beobachtungsfunktionen
eines Touch-Monitors ausgestattet ist (vgl. dazu die der Anmelderin als Anlage 5
Ubersandte Fundstelle https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&
urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory pages/Panel_PCs_P-07-

01-03/a54dbe58-4269-4d81-90f6-b87e57210622 v. 03.01.2007, in welcher unter

der Uberschrift ,Multitalente mit Weitsicht* ausgefiihrt ist: ,,Panel-PCs verbinden die


https://www.juris.de/r3/document/MPRE082990964/format/xsl/part/K?oi=xWdz34fBfB&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Vorteile eines modernen Industrie-PCs mit den Bedien- und Beobachtungsfunk-
tionen eines Touch-Monitors.").

dd. Ausgehend davon werden jedenfalls der Fachverkehr sowie fachlich interes-
sierte Kreise, aber auch weite Teile des allgemeinen Verkehrs die Kombination der
Wortbestandteile ,Smart Factory“ und ,Panel® ohne weiteres iS von ,Anzeige-/
Bedienelement flir eine mit geratetechnischer Intelligenz ausgestattete Fabrik* und
damit als Anzeige- und Regelungseinheit fir eine Produktionsumgebung, in der sich

Fertigungsanlagen und Logistiksysteme weitgehend selbst organisieren, verstehen.

b. Samtliche seitens der Anmelderin zu Klasse 09 beanspruchten Waren aus
dem Bereich der Software kdnnen fiir eine Anzeige- und Regelungseinheit einer
,Ssmart factory* konzipiert sein. In Bezug auf diese Waren wird der Verkehr dann
aber Smart-Factory-Panel bereits aus sich heraus sofort und ohne Schwierigkeiten
allein als Hinweis auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck der beanspruch-
ten Waren verstehen, namlich dass diese fir ein Anzeige-/Bedienelement einer

,smaurt factory” bestimmt und geeignet sind.

Es bedarf keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfor-
dernden Betrachtungsweise und auch keines vertieften Nachdenkens, um diesen
rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruch-
ten Waren zu erkennen und zu erfassen. Die Wortfolge beschrankt sich auf eine
blo3e Aneinanderreihung der Fachbegriffe ,Smart Factory” und ,Panel”, ohne eine
ungewohnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art
aufzuweisen, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegfiihren konn-
ten, sondern erschopft sich in Bezug auf die Waren in einem aus sich heraus ver-
standlichen und fur den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Hinweis auf deren

Bestimmungs- und Verwendungszweck.
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c. Die Marke Smart-Factory-Panel kann damit ihnre Hauptfunktion, namlich den
Verkehrskreisen die Ursprungsidentitat der mit der Marke gekennzeichneten
Dienstleistungen zu garantieren, nicht erflllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend
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.
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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 Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Hacker Merzbach Meiser



