BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 507/13 Verkindet am
24. Februar 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 048 733.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 24. Februar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die Angabe

LED Exchange

wurde am 12. September 2012 als Wortmarke fur die folgenden Waren und

Dienstleistungen

Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Um-
wandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizitat

Klasse 11: Beleuchtungsanlagen, insbesondere Beleuchtung fir
Aquarien; Beleuchtungsanlagen fur Luftfahrzeuge; Be-
leuchtungsapparate und -anlagen; Beleuchtungsge-
rate fur Fahrzeuge; Beleuchtungsgerate mit Leucht-
dioden [LEDs]; Beleuchtungslampen; Blitzlichte [Ta-
schenlampen];  Bogenlampen;  Brdunungsgerate;
Deckenlampen; Fackeln fur Beleuchtungszwecke;
Fahrradleuchten; Lampen fir Fahrtrichtungsanzeiger
von Kraftfahrzeugen; Fahrzeugscheinwerfer; Fassun-
gen fur elektrische Lampen; Frisierlampen [Warme-
lampen]; Gaslampen; Glihbirnen [elektrisch]; Leucht-
dioden [LEDs]; Gluhbrenner; Gluhfaden fur elektrische



Klasse 35:

Lampen; Hausnummern, leuchtend; Kronleuchter;
Lampen-Kugeln; Laborlampen; Beleuchtungslampen;
elektrische Lampen; Fassungen fir elektrische Lam-
pen; Warmelampen; Luftreinigungslampen mit keim-
tétender Wirkung; Projektorlampen; Sicherheitslam-
pen; Tauchlampen; Ultraviolettlampen (nicht fir medi-
zinische Zwecke); Lampenbrenner; Lampenglaser;
Lampenkugeln;  Lampenrdhren;  Lampenzylinder;
Lampenschirme; Lampenschirmhalter; Laternen; Fahr-
radleuchten; Leuchten fur Fahrzeuge; Leuchten flr
Kraftfahrzeuge; Zweiradleuchten; Leuchtréhren flr
Beleuchtungszwecke; Leuchtréhren mit elektrischer
Entladung; Lichtverteiler; Reflektoren fur Lampen;
Stral3enlampen; Stehlampen; Taschenlampen;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Beleuch-
tungsanlagen, insbesondere Beleuchtung fir Aqua-
rien; Beleuchtungsanlagen fur Luftfahrzeuge; Be-
leuchtungsapparate und -anlagen; Beleuchtungsge-
rate fur Fahrzeuge; Beleuchtungsgerate mit Leucht-
dioden [LEDs]; Beleuchtungslampen; Blitzlichte [Ta-
schenlampen];  Bogenlampen;  Braunungsgerate;
Deckenlampen; Fackeln fur Beleuchtungszwecke;
Fahrradleuchten; Lampen fir Fahrtrichtungsanzeiger
von Kraftfahrzeugen; Fahrzeugscheinwerfer; Fassun-
gen fur elektrische Lampen; Frisierlampen [Warme-
lampen]; Gaslampen; Glihbirnen [elektrisch]; Leucht-
dioden [LEDs]; Gluhbrenner; Gluhfaden fir elektrische
Lampen; Hausnummern, leuchtend; Kronleuchter;
Lampen-Kugeln; Laborlampen; Beleuchtungslampen;

elektrische Lampen; Fassungen fiur elektrische Lam-



pen; Warmelampen; Luftreinigungslampen mit keim-
tétender Wirkung; Projektorlampen; Sicherheitslam-
pen; Tauchlampen; Ultraviolettlampen (nicht fir medi-
zinische Zwecke); Lampenbrenner; Lampenglaser;
Lampenkugeln; Lampenrohren; Lampenzylinder;
Lampenschirme; Lampenschirmhalter; Laternen;
Leuchten fur Fahrzeuge; Leuchten fur Kraftfahrzeuge;
Leuchtréhren fur Beleuchtungszwecke; Leuchtréhren
mit elektrischer Entladung; Lichtverteiler; Reflektoren
fur Lampen; Stral3enlampen; Stehlampen; Taschen-

lampen;

zur Eintragung in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) angemeldet. Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte
Markenstelle fiir Klasse 11 des DPMA hat mit Beschluss vom 21. Januar 2013 die
unter Nr. 30 2012 048 733.5 gefuhrte Anmeldung zurlckgewiesen. Zur Begrin-
dung hat die Markenstelle ausgefuhrt, der angemeldeten Angabe stehe das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Die Angabe bestehe aus zwei Wortbestandteilen, dem gebrauchlichen
Akronym LED“ fur ,light emitting diode® (,Licht ausstrahlende Diode®) und dem
englischen Wort ,Exchange” mit der deutschen Bedeutung ,Austausch, Tausch®.
In seiner Gesamtheit sage die angemeldete Angabe lediglich aus, dass die so be-
zeichneten Waren und Dienstleistungen einen Austausch erméglichten, indem sie
die technischen Voraussetzungen daflr schafften bzw. als Waren hierbei zum
Einsatz kdmen. Die Angabe werde vom Verkehr daher nur als beschreibende An-
gabe hinsichtlich der Bestimmungszweckes der beanspruchten Waren und

Dienstleistungen verstanden, aber nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Dagegen richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.
Sie héalt die Angabe fur unterscheidungskraftig und nicht beschreibend im Hinblick

auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Der Wortbestandteil



,Exchange“ weise jenseits von Geld- und Bérsengeschaften fur den Verkehr kei-
nen eindeutigen Begriffsinhalt im Sinne von ,Tausch, Wechsel“ auf, sondern sei
unbestimmt und diffus. Der Begriff ,Exchange® werde flr den Austausch techni-
scher Komponenten, insbesondere bei Leuchtmitteln aller Art, auch nicht verwen-
det. Zudem sei die angemeldete Angabe sprachuniblich aus einer gelaufigen
deutschen Abkurzung (,LED®) und einem englischen Wort (,Exchange®) gebildet
und als Phantasiebegriff unterscheidungskréftig. Ferner werde die angemeldete
Angabe zusammenhangend als ,LEDExchange® ausgesprochen und nicht in die
Einzelbestandteile zergliedert. Es sei auch kein Freihaltebedurfnis erkennbar.

Schliel3lich verweist die Anmelderin auf ihrer Auffassung nach vergleichbare Mar-

keneintragungen.

Die in der auf ihren Hilfsantrag anberaumten muindlichen Verhandlung nicht er-
schienene Anmelderin hat schriftsatzlich beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 11 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 21. Januar 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige, inshesondere gemal 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statt-
hafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, welil einer Eintragung der an-
gemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegensteht. Denn die angemeldete Angabe ,LED Exchange® wird fir alle Waren
und Dienstleistungen lediglich als im Vordergrund stehender beschreibender
Sachhinweis verstanden. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht als

nicht unterscheidungskraftig nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurtickgewiesen.



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 gekennzeichne-
ten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EUGH GRUR 2004,
428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006).
Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor
ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EUGH GRUR 2003, 604,
608 [Tz. 60] - Libertel). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch un-
mittelbare oder tatsachliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloR3e
potentielle Beeintrachtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl.
Alber, GRUR 2005, 127, 129 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen
Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). Keine Unterschei-
dungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im
Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006,
850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkan-
toor). Dariiber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Anga-
ben, die sich auf Umstédnde beziehen, welche die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger be-
schreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird
(BGH - FUSSBALL WM 20086, a. a. O.).

Fur eine Schutzversagung reicht es dabei bereits aus, dass ein Wortzeichen in
einer seiner madglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienst-
leistungen  bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59,
Rn. 21 - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453, Rn. 32 - Doublemint, MarkenR
2004, 99, 109, Rn. 97 - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115, Rn. 38 - Biomild).
Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist fer-
ner mal3geblich auf die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise
abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung

finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es ferner auf das Verkehrs-



verstandnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH
GRUR 2013, 1143, Tz. 15 — Aus Akten werden Fakten).

Ausgehend von diesen Grundsatzen werden die malRgeblichen Verkehrskreise,
die angemeldete Bezeichnung ,LED Exchange®, wenn sie ihnen in Verbindung mit
den betroffenen Waren und Dienstleistungen begegnet, nicht als betrieblichen
Herkunftshinweis sondern ausschliefilich als beschreibenden Sachhinweis auffas-

sen.

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich, fur die angesprochenen Verkehrskreise
ohne weiteres ersichtlich, aus den Wortelementen ,LED“ und ,Exchange“ zusam-
men. ,LED® stellt die als solche auch in den deutschen Sprachgebrauch einge-
gangene Abkulrzung fur ,Licht emittierende Diode" bzw. Leuchtdiode dar (vgl. Du-
den, Deutsches Universalworterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1103, als Anlage 1 zur La-
dungsvfg. der Anmelderin Ubersandt). Das aus der englischen Sprache stam-
mende Wortelement ,Exchange® hat als Verb u.a. die Bedeutung ,auswechseln,
austauschen® und als Substantiv ,Austausch, Wechsel“ (vgl. Langenscheidt Muret-
Sanders, GroRRworterbuch Englisch-Deutsch, Neubearb. 2010, S. 344, als An-
lage 2 zur Ladungsvfg. der Anmelderin Ubersandt). In seiner Gesamtheit wird der
hier angesprochene Verkehr, der hier tlberwiegend sowohl den allgemeinen End-
verbraucher als auch den Fachverkehr in Industrie und Handel umfasst, der an-
gemeldeten Bezeichnung die Bedeutungen ,Leuchtdioden auswechseln, austau-
schen® bzw. ,Leuchtdiode Austausch“ oder ,Leuchtdiode Wechsel* beimessen. In
Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird der im hier
einschlagigen Waren- und Dienstleitungsbereich an englischsprachige Begriffe
und Begriffsbildungen mit englischsprachigen Wortelementen gewdhnte Verkehr,
jedenfalls der Fachverkehr, dessen Verstandnis fir sich bereits ausschlaggebend
sein kann, die angemeldete Bezeichnung somit lediglich als Aneinanderreihung
von Sachhinweisen auf Eigenschaften der so gekennzeichneten Waren verstehen.
Bei samtlichen in Klasse 11 beanspruchten Waren kann es sich um solche han-

deln, in denen Leuchtdioden zum Einsatz kommen kénnen, namlich entweder als



Leuchtmittel oder als sonstiger Bestandteil (z. B. Anzeige von Betriebszustanden).
Soweit einige in Klasse 11 beanspruchten Waren zumindest alternativ auch mittels
Leuchtdioden betrieben werden kénnen oder auch fir den Betrieb mit LED-Tech-
nik bestimmt sein kdénnen, namlich ,Beleuchtungsanlagen, insbesondere Be-
leuchtung fur Aquarien; Beleuchtungsanlagen fir Luftfahrzeuge; Beleuchtungsap-
parate und -anlagen; Beleuchtungsgerate fur Fahrzeuge; Beleuchtungsgerate mit
Leuchtdioden [LEDs]; Beleuchtungslampen; Blitzlichte [Taschenlampen];
Deckenlampen; Fackeln fur Beleuchtungszwecke; Fahrradleuchten; Lampen flr
Fahrtrichtungsanzeiger von Kraftfahrzeugen; Fahrzeugscheinwerfer; Fassungen
fur elektrische Lampen; Gaslampen; Gluhbirnen [elektrisch]; Leuchtdioden [LEDs];
Hausnummern, leuchtend; Kronleuchter; Lampen-Kugeln; Laborlampen; Be-
leuchtungslampen; elektrische Lampen; Fassungen fir elektrische Lampen; War-
melampen; Luftreinigungslampen mit keimtétender Wirkung; Projektorlampen; Si-
cherheitslampen; Tauchlampen; Ultraviolettlampen (nicht far medizinische
Zwecke); Lampenbrenner; Lampenglaser; Lampenkugeln; Lampenréhren; Lam-
penzylinder; Lampenschirme; Lampenschirmhalter; Laternen; Fahrradleuchten;
Leuchten fur Fahrzeuge; Leuchten fir Kraftfahrzeuge; Zweiradleuchten; Leucht-
rohren fur Beleuchtungszwecke; Leuchtrohren mit elektrischer Entladung; Licht-
verteiler; Reflektoren fir Lampen; Stral3enlampen; Stehlampen; Taschenlampen®
wird der angesprochene Verkehr die Angabe ,LED Exchange® dahingehend als
beschreibend auffassen, dass die herkdmmliche Beleuchtungstechnik gegen
Leuchtdioden ausgetauscht werden kann (vgl. Anl. 3 und 4 zur Ladungsvfg.) oder
umgekehrt, dass die so gekennzeichneten Waren geeignet sind, Produkte mit
Leuchtdioden zu ersetzen. Ferner kann es nach den Feststellungen des Senates
fur den Verkehr wesentlich sein, ob bei Defekten von mit LED ausgestatteten Wa-
ren komplette Bauteile ausgetauscht werden muissen oder ob auch einzelne
Leuchtdioden austauschbar sind (vgl. Anl. 5 zur Ladungsvfg.). Die Angabe ,LED
Exchange® kann daher im Zusammenhang mit Waren, fir die ein Austausch ein-
zelner Dioden von Bedeutung sein kann (z. B. Autoscheinwerfer, LED-Panele)
demnach auch als ein beschreibender Sachhinweis auf die Mdglichkeit verstanden

werden, dass die eingebauten LED austauschbar sind.



LED-Elemente werden indes nicht nur fir Beleuchtungszwecke verwendet, son-
dern werden ferner bei elektrischen Geréten aller Art (z. B. Haushaltsgerate, An-
zeigetafeln) verwendet, um Informationen mitzuteilen, beispielsweise um den Be-
triebszustand oder Einstellungen zu signalisieren, bzw. auf Wartungsintervalle
oder Reparaturbedurftigkeit hinzuweisen. Neben den bereits genannten Waren
konnen auch ,Bogenlampen; Braunungsgerate; Frisierlampen [Warmelampen];
Gluhbrenner; Glihfaden fir elektrische Lampen® bzw. die Geréte, die diese ent-
halten, mit LED ausgestattet sein, die beispielsweise den félligen Austausch vom
Komponenten anzeigen. Bei den in Klasse 9 beanspruchten Waren kann es sich
um solche ,Apparate und Instrumente ...“ handeln, die ebenfalls dazu dienen kdn-
nen, zu prifen und mittels LED-Anzeige mitzuteilen, ob ein Austausch erforderlich
ist. Der angesprochene Verkehr wird diese Bedeutung der Angabe ,LED
Exchange®, wenn sie ihm im Zusammenhang mit der konkreten Ware begegnet
auch ohne analysierende Betrachtungsweise und ohne mehrere Gedankenschritte

erkennen.

Hinsichtlich der in Klasse 35 beanspruchten ,Einzelhandelsdienstleistungen ...“ fur
die oben genannten Waren hat die Angabe ,LED Exchange® und den in diesen
Bereichen beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen eine beschreibende Be-
deutung, da die Waren, fir die ,LED Exchange® eine merkmalsbeschreibende An-
gabe ist, Gegenstand dieser Dienstleistungen sein konnen und der Verkehr in der
angemeldeten Angabe lediglich einen Hinweis auf den Vertrieb solcher Art von

Waren erkennt, aber keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft.

Der Einwand der Anmelderin, der Verkehr werden die Angabe ,LED Exchange*
zusammenh&ngend aussprechen, ist bei einer aus zwei Elementen bestehenden
Angabe wenig wahrscheinlich. Aber selbst wenn ein Teil des Verkehrs diese Aus-
sprache wahlen sollte, ist gleichwohl naheliegend, dass ein ebenfalls relevanter

Teil des Verkehrs die getrennte Aussprache verwenden wird.
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Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare inlandische Vorein-
tragungen wie z. B. die Wortmarke Reg.-Nr. 307 23 920 ,ONE Exchange® beruft,
rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind
zwar zu bericksichtigen, vermégen aber keine fur den zu entscheidenden Fall
rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (st. Rspr., vgl. EuUGH GRUR 2009,
667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH
GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BiolD; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor;
GRUR 2004, 428 Tz.63 -—Henkel; s. auch BGH, GRUR 2008, 1093
(Nr. 18)c - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2010, 230 (Nr. 10) - SUPERgirl). Die
Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke ist keine Ermessensentschei-
dung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des
Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu
beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmafiigen Handelns folgt, dass sich niemand
auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann,
um eine identische Entscheidung zu erlangen. Insbesondere ist es dem Senat
verwehrt, aul3erhalb der gesetzlich daflr vorgesehenen Verfahren die Recht-
maRigkeit solcher Voreintragungen erneut zu prifen. Uberdies ist es fir den er-
kennenden Senat nicht moglich zu prifen, welche Feststellungen zum damaligen
Zeitpunkt einer Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer anderen Marke héatten

getroffen werden kénnen.
Demgemal3 war die Beschwerde zuriickzuweisen.
Ob der Anmeldung dartber hinaus auch das Schutzhindernis eines bestehenden

Freihaltebedurfnisses gem. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann ange-

sichts dessen dahinstehen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung 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 Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden 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 Bevollmachtigten schriftlich
einzulegen.

Metternich Heimen Schmid

Bb



