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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 52 514.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Oktober 2001 durch den Richter Baumgartner als Vorsitzenden,
die Richterin Pagenberg und den Richter Guth
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 19. Juli 2000 aufgehoben.

Grinde:

Die Beschwerdefiihrer haben am 27. August 1999 per Fax und am 28. Au-
gust 1999 im Original ihre Anmeldung fur die verfahrensgegenstandliche Marke
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Im Anmeldeformular haben
sie zur Markenform die Rubrik ,Bildmarke; Wort-/Bildmarke® sowie zur Wieder-
gabe ,Eintragung in schwarz/weil3* angekreuzt und sich im Ubrigen auf eine

zweifach beigefugte Anlage bezogen. Dort wird als ,Markenname*

» INFOMOTION®

angegeben, unter der Uberschrift ,Markenlogo* enthalt die Anlage folgende Dar-

stellung:

siehe Abb. 1 am Ende



Des weiteren waren der Anmeldung ein Scheck tber 500.-- DM und 420.-- DM
beigefugt ,fur die Gebuhr beider Anmeldungen®. Auf die Rlige der Markenstelle,
dass sowohl eine Wort- als auch fur eine Bildmarke angemeldet worden seien,
aber fur jede Anmeldung eine gesonderte Anmeldung erforderlich sei, haben die

Anmelder erklart, Gegenstand der Anmeldung sei die Wortmarke ,Infomotion*.

Die Eintragung soll fuir ,Werbung auf dem Medium Internet; Telekommunikation im
Sinne von Kommunikation tber das Internet; Bereitstellung von Informationen und
Wegen zu Information (Links) Uber das Internet; Unterhaltung Uber das Internet;
Bereitstellung von Informationen zum Zwecke der Unterhaltung und weiterer

Informationsgewinnung* erfolgen.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung wegen eines Freihaltebedirfnisses zuriickgewiesen, da die angemel-
det Marke ausschlie3lich aus einer Angabe bestehe, die zur Bezeichnung des
Gegenstandes der Dienstleistungen und der Art ihres Inhalts dienen kdnnten.
.Infomotion* sei eine Zusammenziehung von ,Information“ und ,Emotion“ und be-
zeichne eine Information, die zugleich an die Gefiuihle appelliere. Dies sei fir die
Werbebranche naheliegend und von grofR3er Bedeutung. Auch wenn es sich bei
.Infomotion® urspringlich um eine Wortneubildung gehandelt habe, habe sich der
Begriff in der Werbebranche, insbesondere im Internet, inzwischen etabliert oder
sei zumindest dabei, sich zu etablieren. Es konne dahinstehen, ob das Marken-
wort bereits ein fester Begriff in der Werbe- oder Internetbranche geworden sei,
jedenfalls misse davon ausgegangen werden, dass es den entsprechenden
Fachkreisen gelaufig sei und in seinem Sinngehalt verstanden werde. Damit be-
stehe zumindest ein Bedirfnis fir den zukUnftigen freien Gebrauch. Bei diesem
Ergebnis kénne offen bleiben, ob urspriinglich eine Wort- oder eine Wortbildmarke
angemeldet worden sei und die Erklarung der Anmelder eine unzulassige
Anderung der Markenkategorie darstelle, denn die grafische Ausgestaltung des

.Markenlogos* reiche nicht aus, um das Freihaltungsbedurfnis zu tberwinden.



Hiergegen wenden sich die Anmelder mit ihrer Beschwerde. Sie sind der Auffas-
sung, bei ,Infomotion“ handle es sich weder um eine beschreibende Marke noch
bestehe ein Freihaltungsbediirfnis flr etwaige Mitbewerber. Das Markenwort sei
ein Kunstwort und damit ein Phantasiewort, dem keine feststellbare Bedeutung
zukomme, die zur Beschreibung von Merkmalen der angemeldeten Dienstleistun-
gen dienen konnte. Eine beschreibende Bedeutung von ,Infomotion“ ergebe sich
auch nicht aus dem Ergebnis der von der Markenstelle durchgefihrten Internet-
Recherche. Dartber hinaus sei der Begriff ,Infomotion“ nicht zwingend als Kom-
bination aus ,Information* und ,Emotion“ zu verstehen, vielmehr verstinden die
Anmelder das Kunstwort als Zusammensetzung aus ,Information” und ,motion®.
Selbst wenn man ,eine Form der Information, bei der zugleich an die Gefuhle des
Adressaten appelliert werde" als Begriffsinhalt von ,Infomotion* ansehen wiirde,
bestinde lediglich ein mittelbarer Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen,
was nicht ausreiche, zumal das Eintragungshindernis des Freihaltungsbedurfnis-
ses restriktiv auszulegen sei. Den Fachverkehrsteilnehmern sei der Begriff ,Info-
motion* auf den Gebieten Werbung, Telekommunikation und Unterhaltung nicht
unmittelbar verstandlich, so dass die Verwendung des Begriffs durch den Fach-
verkehr nahezu ausgeschlossen sei. Eine lediglich theoretische Mdglichkeit einer
zukunftigen Nutzung durch Mitbewerber reiche nicht aus.

Zum Gegenstand der Anmeldung sind die Anmelder der Auffassung, dass ein un-
zulassiger Versuch, die angemeldete Marke nachtraglich zu andern, nicht statt-
gefunden habe. Sie seien nur der im Hinblick auf die versehentliche Ankreuzung
der Optionen Wortmarke und Bildmarke in der Rubrik (6) des Anmeldeformulars
ergangenen Aufforderung der Markenstelle zur Klarstellung der Markenform

nachgekommen.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Denn der Ein-
tragbarkeit der angemeldeten Wortbildmarke steht auf Grund ihrer konkreten gra-
fischen Ausgestaltung weder ein Freihaltebedirfnis entgegen noch fehlt ihr die
erforderliche Unterscheidungskraft i.S.v. 8 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG.

1. Entgegen der Auffassung der Anmelder ist Gegenstand der vorliegenden
Anmeldung die Wort-Bildmarke ,Infomotion* in Gestalt der unter der Uber-
schrift ,Markenlogo® in der Anlage zur Anmeldung dargestellten Abbildung.
Zwar stand im Begleitschreiben zur Anmeldung der Hinweis, dass der bei-
geflgte Scheck die Gebuhren ,beider Anmeldungen® enthalte, auRerdem
war der Anmeldung eine Anlage zweifach beigeflgt, die eine Unterteilung in
.Markenname® und ,Markenlogo“ jeweils des Wortes ,Infomotion* enthielt.
Die gesamten Umstédnde der Anmeldung fihren aber nicht zu dem
Ergebnis, dass eine Wort-, sondern vielmehr dazu, dass eine Wortbild-
marke angemeldet worden ist. Es kann nicht auf die nachtragliche Erkla-
rung der Anmelder im Antwortschreiben vom 26. November abgestellt wer-
den, da diese im Widerspruch zur Anmeldung gemald dem eingereichten
Formblatt steht und auch nicht durch die weiteren eingereichten Unterlagen
gedeckt ist. Einer objektive Unklarheit Gber das Angemeldete liegt nicht vor.
Ein den bei Althammer/Strobele unter den Ful3noten 9 und 10 zu Rn 14 zu
§ 32 zitierten Fallen entsprechender Sachverhalt liegt hier nicht vor. Hierbei
ist vor allem wesentlich, dass im Anmeldeformular unter den im Gegensatz
zu den friher entschiedenen Fallen verschiedenen Madglichkeiten
ausschlief3lich ,Bildmarke; Wortbildmarke...“ angekreuzt worden ist und fur
die Wiedergabe ,Eintragung in schwarz/weil3“, nicht etwa, wie in der
Beschwerdebegriindung formuliert, eine ,versehentliche Ankreuzung der
Optionen Wortmarke und Bildmarke* in der Rubrik (6) des Anmelde-
formulars stattgefunden hat. Eine gleichzeitige Anmeldung mehrerer Mar-

kenkategorien hat hier nicht stattgefunden. Auch aus der im Anmeldefor-



mular durch entsprechendes Ankreuzen in Bezug genommenen Anlage er-
gibt sich nichts, was der Anmeldung einer Bildmarke widersprechen konnte:
Im Zusammenhang mit der verwendeten Grafik erscheint die Aufteilung in
.Markenname“ und ,Markenlogo“ insofern sinnvoll, als durch die
Wiedergabe des unverfremdeten Markenwortes als ,Markenname*“ dessen
Bedeutung eindeutig definiert wird. Im tbrigen entspricht der in der Anlage
verwendete Begriff ,Markenlogo“ vom Sinn her dem in der Anmeldung an-
gekreuzten Begriff ,Wortbildmarke®. Schlie3lich lasst sich auch daraus,
dass der Anmeldung ein Schreiben beigeftigt war, in dem die Anmelder auf
einen Scheck verweisen, der die ,,Gebuhr beider Anmeldungen” abdecken
sollte, weder herleiten, dass Gegenstand der Anmeldung zwei Marken oder
eine bloRe Wortmarke ,Infomotion“ sein sollte. Denn der Scheck enthielt
zwar tatsachlich einen insgesamt zwei Gebuhren umfassenden Betrag von
500,-- DM und 420,-- DM. Hierbei handelt es sich aber nicht um die Gebuh-
ren fur zwei Markenanmeldungen, sondern vielmehr einmal um die Anmel-
degebihr und einmal um die Beschleunigungsgebthr von 420,-- DM, was
exakt den weiteren im Anmeldeformular enthaltenen Kreuzen entspricht.
Die Erklarung vom 26. November 1999, Gegenstand der Anmeldung sei die
Wortmarke ,Infomotion“, war demzufolge auf eine nicht zulassige
nachtragliche Anderung der Markenkategorie gerichtet.

.iInfomotion* stellt eine Wortzusammensetzung dar, die als beschreibende
Angabe fur die beanspruchten Dienstleistungen dienen kann, und vom in-
landischen Verkehr bendétigt wird (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Entgegen der
Auffassung der Anmelder handelt es sich bei dem Wortbestandteil der an-
gemeldeten Marke nicht um einen Begriff ohne beschreibende Bedeutung.
Wie die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt hat, stellt er vielmehr einen aus
der Zusammensetzung von Information und Emotion gebildeten Fachbegriff
der Werbe- bzw. der Marketingbranche dar, der - &hnlich dem existierenden
und lexikalisch nachweisbaren Begriff ,Infotainment” (Wahrig, Deutsches
Worterbuch, 7. Aufl. 2000) — zum Ausdruck bringt, dass die jeweils zu
ubermittelnde Information durch die Geflhle ansprechende Mittel an den



Adressaten gebracht werden soll (vgl. die Internet-Recherche: ,Showtime
fur Produkte”; ,FACTS INTERAKTIV*; ,Rampenlicht InfoMotion DAS neue
Schlagwort der Marketingstrategen®; ,Dorothee Echter Unterneh-
mensfuhrung ... als Vortrag; Als Infomotion (interaktive Elemente);..." etc.).
In diesem Sinn wird das Markenwort von den angesprochenen Fachver-
kehrskreisen auch ohne weiteres verstanden, wie sich aus den obigen
Fundstellen ergibt. Der Umstand, dass moglicherweise ein Marketingunter-
nehmer ,Erfinder” des Begriffs ist, der sich diesen als Marke schiitzen las-
sen konnte, &ndert nichts am sachbeschreibenden Charakter, da sich die
ursprungliche damals schutzfahige Wortneuschdpfung inzwischen zu einem
Synonym fur (Werbe-) Programme gewandelt hat, bei denen das
emotionale Umfeld eines Produkts oder einer Botschaft Voraussetzung fir
eine erfolgreiche Informationsvermittlung ist, wie sich aus dem Artikel des
Hochschulanzeigers unter dem Titel ,Showtime fur Produkte“ ergibt. Inso-
fern kann der Auffassung der Anmelder, dass sich aus dem Ergebnis der
Internetrecherche ergebe, den Fachverkehrsteilnehmern sei der Begriff
.Infomotion* auf den Gebieten Werbung, Telekommunikation und Unter-
haltung nicht unmittelbar verstandlich, nicht nachvollziehbar.

Das Markenwort beschreibt somit die Art oder die Beschaffenheit der an-
gemeldeten Dienstleistungen ,Werbung auf dem Medium Internet, Tele-
kommunikation im Sinne von Kommunikation tber das Internet und Unter-
haltung Uber das Internet”, insoweit als Ausschnitt von Marketingstrategien
uber die hier relevanten Medien und ist insoweit freihaltungsbedurftig.
Selbst wenn Zweifel an der allgemeinen Verbreitung des Fachbegriffs ,In-
fomotion“ bestiinden, wirde dies nichts daran andern, dass er im Interesse
der Mitbewerber auf dem hier relevanten Dienstleistungssektor freizuhalten
ware. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintra-
gung ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im
Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen kdénnen. Die

wortlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MarkenRL Gbernommene Regelung verbietet



die Versagung bereits dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe
bislang noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung
jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn auch in einem derartigen Fall ist
die Voraussetzung gegeben, dass die in der Marke liegenden Angaben als
Sachangaben ,dienen kénnen®, wie es in 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heifl3t
(BGH MarkenR 2000, 330 ff — ,Bucher fur eine bessere Welt* m.w.N.).
Umso mehr besteht das Freihaltungsbeduirfnis, wenn bereits nachweisbar
ist, dass sich ein Begriff etabliert.

Soweit im Zusammenhang mit den beanspruchten ,Bereitstellungsdienstlei-
stungen* (namlich ,von Informationen und Wegen zu Information (Links)
uber das Internet und von Informationen zum Zwecke der Unterhaltung und
weiterer Informationsgewinnung®“) eine unmittelbare Beschreibung durch
das Markenwort zweifelhaft sein konnte, fehlt jedenfalls die erforderliche
Unterscheidungskraft fur den Begriff ,Infomotion“. Einer Wortmarke fehlt
namlich dann die Unterscheidungskraft, wenn ihr ein fur die in Frage ste-
henden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschrei-
bender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich um einen ver-
standlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache
handelt, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU";
WRP 1999, 1167, 1168 "YES"; WRP 2000, 741 "LOGQO"; BGH WRP 2001,
35 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; vgl. etwa auch BGH GRUR
2000, 321, 322 "Radio von hier"; BGH GRUR 2000, 323, 324 "Partner with
the Best"; BGH GRUR 2000, 720, 721 "Unter uns"; BGH WRP 2001, 692
"Test it"; BGH | ZB 55/98 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"; BGH |
ZB 60/98 "Gute Zeiten - schlechte Zeiten"). So liegt der Fall hier auf Grund
des oben dargestellten engen Sachbezuges zu den bereitgestellten

Informationen.



Die dargelegte Schutzunfahigkeit des Wortbestandteils fuhrt jedoch nicht
zur Schutzunfahigkeit der Gesamtmarke, die fur die Prifung der Eintra-
gungsfahigkeit maRgeblich ist. Die vorliegende Wort-Bildmarke ist in ihrer
konkreten graphischen Ausgestaltung weder freihaltungsbedurftig noch

fehlt ihr jegliche Unterscheidungskratft.

8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die Marke ausschlief3lich aus
Zeichen oder Angaben bestehen, die wesentliche Merkmale der in Frage
stehenden Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreiben kénnen.
Dies ist vorliegend wegen der besonderen Ausgestaltung des Anfangs-
buchstabens ,i“ nicht der Fall. Dieser ist kein im Gesamteindruck des Zei-
chens untergehendes und damit fir die Kennzeichnungskraft vollig be-
langloses Element (vgl. Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl., Rn 144 zu
8§ 8), im Gegensatz zu den in normaler Schrift in Kleinschreibung (im Wort-
bestandteil ,nfo* von ,Info) oder in Kursivschrift gehaltenen restlichen
Buchstaben (im Wortbestandteil ,motion*) des Markenworts. Das Anfangs-

J" ist durch den es umgebenden Uberwiegend geschlossenen Kreis, der
zudem fast vollflachig dunkel ausgefillt ist, nicht auf Anhieb als der An-
fangsbuchstabe des Markenwortes allgemein und nicht ohne weiteres als
ein ,i“ im Besonderen zu identifizieren. Der Kreis wird zunachst als solcher
wahrgenommen, durch seine rechtsseitige Offnung hat er weiter die Wir-
kung eines groR3en ,,C* oder — wegen des sich im rechten unteren, offenen
Ende des Kreises anschlielienden unteren Querbalkens des ,i“ — wie eine
gro3es ,G“. Dieser den Lesefluss unterbrechende Eindruck wird dadurch
verstarkt, dass sich das ,i* auf den ersten Blick eher wie ein Bestandteil des
Kreises darstellt, und nicht als eigenstandiger Buchstabe, zumal der i-Punkt
durch seine Integration in den oberen rechten Bereich trotz seiner
Verstarkung nicht sofort als solcher erkennbar ist, so dass das ,i“ auch als
»1* gelesen werden kann. Es handelt sich beim vorliegenden Wortanfang
um eine Ausgestaltung der angemeldeten Marke, die - unterstitzt von dem

blassen Ubrigen Schriftbild — jedenfalls so uniibersehbar hervortritt, dass sie
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dem Zeichen insgesamt den rein beschreibenden Charakter nimmt und ihm
die Schutzfahigkeit verleint. Es liegt bei dieser Sachlage auch fern, dass
der Begriff ,Infomotion* in dieser konkreten Darstellung von Mitbewerbern

bendtigt wird.

Dies gilt auch hinsichtlich der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG. Sie bedeutet die einer Marke innewohnende (konkrete)
Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke
erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber
solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH, Beschl. v.
8.12.1999 - | ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli
Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - | ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000,
739 - Unter Uns). Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentitat der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl.
EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C - 39/97, Slg. 1998, 1-5507 = GRUR 1998,
922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - | ZB 35/95, GRUR
1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Biicher fir
eine bessere Welt). Dabei ist grundsatzlich von einem grol3ziigigen
Malfl3stab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
reicht aus, um das Schutzhindernis zu Uberwinden, was vorliegend zu
bejahen ist. Den im Hinblick auf den glatt sachbeschreibenden Charakter
des Markenwortes an die graphische Gestaltung zu stellenden erhéhten
Anforderungen (vgl. BGH WRP 2001, 1201 - ,antiKALK") genigt das
angemeldete Zeichen aus den unter a) genannten Grinden. Die hier
gegebene Darstellung des ,i* weicht gegenlber sonst im Zusammenhang
mit der von der Markenstelle angeflihrten in der Werbung ublichen
Hervorhebung von Anfangsbuchstaben generell und der gerade in
Verbindung mit Informationshinweisen haufig anzutreffenden besonderen
Ausgestaltung des ,i“ oder ,I* so deutlich ab, dass keine Griinde ersichtlich

sind, dass sich den angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen auf
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Grund des auffallenden Hervortretens des Wortanfangs des Markenwortes

nicht als Herkunftshinweis einpragt.

Baumgartner Pagenberg Guth

Cl
Abb. 1
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