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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 2 006 559
S 180/00 LO

BPatG 154
08.05



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mindlichen Verhandlung vom 11. April 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen, jedoch mit der Maf3gabe,
dass es im angefochtenen Beschluss statt ,,Fernbedienungsgerate
fur diese; Kombinationen der genannten Gerate" richtig heil3en
muss: ,Fernbedienungsempfanger fir die vorgenannten Gerate;

Kombinationen der genannten Waren*

Grinde

Die Wortmarke Nr. 2006559

EON

wurde am 26. November 1991 zur Kennzeichnung der folgenden Waren und

Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen:

,Geréate zur Aufnahme, Aufzeichnung, Ubertragung und/oder Wie-
dergabe von Bild und/oder Ton, insbesondere Hor- und Fernseh-
Rundfunkgerate, Uhrenrundfunkgeréte, Verstarker, Steuergeréte,
Plattenspieler, Magnetband-Aufzeichnungs- und/oder Wiederga-
begeréate, Fernsehkameras, Lautsprecher, Kopfhorer, Mikrofone;
Diktiergerate; Fernbedienungssender und Fernbedienungsemp-



fanger fur die vorgenannten Geréate; Zubehor und Teile dieser Wa-
ren (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere band- und schei-
benférmige Aufzeichnungstrager sowie Kassetten und Behélter
hierfir; Computer und Datenverarbeitungsgerate; Gestelle fir vor-

genannte Waren; Kombinationen der genannten Waren."

Gegen diese Eintragung richtet sich der auf das Vorliegen absoluter Schutzhinder-
nisse gestiutzte Loschungsantrag der Beschwerdegegnerin. Die Markenabtei-
lung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat dem Antrag mit Beschluss

vom 30. Juli 2003 teilweise stattgegeben und die Marke fur die Waren

,Gerate zur Aufnahme, Aufzeichnung, Ubertragung und/oder Wie-
dergabe von Bild und/oder Ton, inshesondere Hor- und Fernseh-
rundfunkgerate, Uhrenrundfunkgeréte; Fernbedienungssender und
Fernbedienungsempfanger fur diese; Computer und Datenverar-

beitungsgerate; Kombinationen der genannten Geréate*“

geldscht. Im Ubrigen hat sie den Léschungsantrag zuriickgewiesen, da die Buch-
stabenfolge ,EON" fur die Waren ,Verstarker, Steuergerate, Plattenspieler, Mag-
netband-Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerate, Fernsehkameras, Lautspre-
cher, Kopfhorer, Mikrofone; Diktiergerate; Zubehdr und Teile dieser Waren (soweit
in Klasse 9 enthalten), insbesondere band- und scheibenférmige Aufzeichnungs-
trdger sowie Kassetten und Behélter hierfiir; Gestelle fur vorgenannte Waren;
Kombinationen der genannten Waren* weder freihaltebedurftig sei noch jeglicher

Unterscheidungskraft entbehre.

Im Hinblick auf die geléschten Waren handele es sich bei der eingetragenen
Marke ,EON* um eine freihaltebedurftige beschreibende Angabe. Als Akronym fir
den Fachausdruck ,Enhanced Other Networks" beschreibe das Zeichen eine
technische Entwicklung, durch die Radioempfanger die Fahigkeit hatten, Radio-

sendungen durch andere Programme, wie etwa aktuelle Mitteilungen, zu unterbre-



chen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung sei das Kurzel ,EON" fur diese technische
Entwicklung bereits in europdischen Normen benutzt worden. Bereits damals habe
sie folglich fur die von der L6schung betroffenen Waren als Eigenschafts- und
Zweckangabe gedient, namlich als Hinweis darauf, dass die betreffenden Geréte
mit einer EON-Funktion ausgestattet bzw. fur deren Betrieb bestimmt und geeig-
net seien. Da zu jener Zeit auch absehbar gewesen sei, dass die EON-Technik
eine hohe Verbreitung erlangen werde, habe ein konkretes kinftiges Freihal-
tungsbeduirfnis zugunsten der Mitbewerber bestanden, die nicht daran gehindert
werden durften, auf die Eigenschaften ihren Waren mit der Bezeichnung ,EON"

hinzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin vom
10. September 2003. Zur Begrindung tragt sie im Wesentlichen vor: Die Marke
»,EON* sei nicht ausschlief3lich beschreibend fur ,Enhanced Other Networks®, son-
dern werde sowohl von der Markeninhaberin als auch von weiteren Dritten - sei es
in Lizenz der Markeninhaberin und Beschwerdeflhrerin, sei es unter Verletzung
von deren Markenrechten - markenméRig benutzt und von den malgeblichen
Verkehrskreisen auch als Marke verstanden. Nach ihrer Einschatzung wtrden al-
lenfalls 5 % der inlandischen Bevolkerung ,EON* als Abkirzung ansehen. Es be-
stinden auch andere Marken, wie z.B. das Zeichen DE 300 20 295 ,EON*" des
A... AG, das keinen Bezug zu ,Enhanced Other Networks*

habe, obgleich auch dort Waren der Klasse 9 beansprucht seien. Die
- englischsprachige - Bedeutung im Sinne des Deutschen ,Aon*, also ,Ewigkeit
(unendlich langer) Zeitraum, Weltall“, verdeutliche, dass die Voraussetzungen fur

ein absolutes Schutzhindernis nicht vorlagen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdefuhrerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 30. Juli 2003 aufzuhe-

ben.



Der Loschungsantragssteller und Beschwerdegegner beantragt,

1. die Beschwerde zurlckzuweisen,

2. der Beschwerdefuhrerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er bestreitet den Vortrag der Markeninhaberin, dass ,EON“ von mal3geblichen
Verbraucherkreisen als Marke verstanden werde und verweist darauf, dass es fur
die mit ,EON" bezeichnete Funktion im Zusammenhang mit dem Radioempfang

keine andere gangige (Kurz-)Bezeichnung gebe.

In der mindlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin entsprechend vorhe-
riger Ankindigung nicht teilgenommen hat, hat der Beschwerdegegner sein Vor-
bringen unter Erlauterung der bereits im Verfahren vor der Markenabteilung einge-
reichten Unterlagen auf die beschreibende Verwendung der Bezeichnung ,EON*
konzentriert; die Frage der mdglichen rechtsmissbrauchlichen Anmeldung, die im

Widerspruchsverfahren eine Rolle gespielt hat, verfolgte er nicht weiter.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten und die von den
Beteiligten eingereichten Schriftsdtze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache unbegrindet. Die
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Loschung
der angegriffenen Marke ,EON" fur die Waren ,Gerate zur Aufnahme, Aufzeich-
nung, Ubertragung und/oder Wiedergabe von Bild und/oder Ton, insbesondere
Hor- und Fernseh-Rundfunkgerate, Uhrenrundfunkgeréte; Fernbedienungssender
und Fernbedienungsempfanger fur diese; Computer und Datenverarbeitungsge-
rate; Kombinationen der genannten Gerate* nach 8 50 Abs. 1, 2 und 4 MarkenG
zu Recht angeordnet, denn im Hinblick auf diese Waren stand der eingetragenen

Marke im Zeitpunkt der Eintragung und im Zeitpunkt der Entscheidung uber die



Léschung ein Schutzhindernis nach 8 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

entgegen.

.EON" ist, wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, ein Akronym flr
.Enhanced Other Networks" und bezeichnet eine zum Anmeldezeitpunkt bereits
normierte und seither weit verbreitete Funktion bei der Ubertragung von Radiopro-
grammen. Es mag weitere Bedeutungen fir ,EON* geben, die dem Verkehr auch
bekannt sein mégen; im Hinblick auf die angemeldeten Waren im Bereich der
Rundfunkibertragung dient aber dieser Begriff zur Beschreibung fir die Moglich-
keit, ein Radioprogramm durch andere Programme mit Hilfe der ,Enhanced Other
Networks“-Funktion zu unterbrechen. Dieser beschreibende Gehalt der Marke
.EON" fur die beanspruchten Waren fuhrt zur Schutzunfahigkeit, da ein Zeichen
nach der maf3geblichen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs bereits
dann nicht schutzfahig ist, wenn es in einer seiner moglichen Bedeutungen Merk-
male der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH,
MarkenR 2004, 450 ff. — DOUBLEMINT). Die Frage, ob vereinzelten Teilnehmern
des malRgeblichen Verkehrs auch ein Verstandnis der Bezeichnung ,EON"“ als
englischsprachiges Aquivalent von ,Aon* in den Sinn kommen mag, ist daher fiir
die markenrechtliche Betrachtung der Schutzfahigkeit nicht von Bedeutung.

Das umfangreiche vom Antragsteller im Loschungsverfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt vorgelegte Anlagenkonvolut (S. 11 — S. 31) enthalt sowohl
die europaische Norm EN 50067, verdffentlicht im Dezember 1990, aus der eine
technische Beschreibung der als ,Enhanced Other Networks (EON)“ bezeichneten
Funktionen ersichtlich ist, als auch eine Vero6ffentlichung der Europaischen
Rundfunkunion aus dem Februar 1991 =zur Funktionalitit des EON. Die
Markeninhaberin ist diesen Tatsachen ebenso wenig entgegen getreten wie den
Feststellungen der Markenstelle - die sich mit der Kenntnis des seit vielen Jahren
fur Waren der Klasse 9 zustandigen Senats aus anderen Verfahren deckt - bezlg-
lich der seit der Anmeldung der Marke ,EON*" fortgefiihrten und bis heute tblichen

Verwendung dieser Bezeichnung als Hinweis auf die besonderen Funktionen beim



Radioempfang. Fur ihre Vermutungen hinsichtlich eines anders gearteten Ver-
kehrsverstandnisses hat die Markeninhaberin im Ubrigen keine weiteren Anhalts-

punkte oder Belege vorgebracht.

Die in Klasse 9 beanspruchten Waren, beziiglich derer die Markenabteilung die
Ldéschung ausgesprochen hat, kbnnen, wie im angefochtenen Beschluss im Ein-
zelnen zutreffend dargelegt, sdmtlich mit EON-Funktionen ausgestattet sein oder,
wie etwa Fernbedienungen, fur den Betrieb von entsprechenden Geraten be-
stimmt oder geeignet sein. Ebenso kénnen angesichts des Zusammenwachsens
von Multimedia- und Computeranwendungen auch Datenverarbeitungsgeréate und

Computer fir EON-Anwendungen programmiert oder konfiguriert sein.

Allerdings war der Tenor des angefochtenen Beschlusses insoweit zu korrigieren,
dass es entsprechend dem urspriinglichen Warenverzeichnis heif3en muss ,Fern-
bedienungsempfanger fir die vorgenannten Gerate; Kombinationen der genann-

ten Waren.”

Ein Grund, von der generellen Regel des 8§ 71 Abs. 1 MarkenG abzuweichen, der-
zufolge die Beteiligten ihre Kosten selbst tragen, ist nicht gegeben. Ein rechts-
missbrauchliches oder sittenwidriges Handeln, das es als billig hatte erscheinen
lassen, der Markeninhaberin die Kosten des Léschungsverfahrens aufzuerlegen,
hat der Senat in Ubereinstimmung mit dem angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung nicht erkennen kdnnen. Schon die Frist von etwa zehn Jahren zwi-
schen der Anmeldung der Marke ,EON" und der Stellung des Léschungsantrags
legt nahe, dass es sich bei der Markenanmeldung seitens der Léschungsantrags-
gegnerin nicht um ein offenkundig, auf eine Verletzung der Rechte Dritter gerich-

tetes Verhalten gehandelt haben kann.

gez.

Unterschriften



