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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 040 360.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 15. Méarz 2012 unter Mitwirkung der Richterin Winter
als Vorsitzende sowie der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht

Backes

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 14. Oktober 2010 aufgehoben.

Grinde

Zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister angemeldet ist

TermoConstant

fur zahlreiche Waren der Klassen 9 und 11, namlich fur:

LApparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln,
Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat im Zusam-
menhang mit Beleuchtungsgeréaten; Mess-; Signal-, Kontrollappa-
rate und -instrumente flr Beleuchtungsgerate; Steuer- und Reg-
lungsgerate zum Betrieb, zur Regelung und Steuerung von Be-
leuchtungsgeraten und Beleuchtungsanlagen; elektronische Steu-
erungseinrichtungen fur Beleuchtungsgerate; Gerate und Instru-
mente zur Steuerung und Regelung der Helligkeit bei Beleuch-
tungsanlagen; elektrische und elektronische Gerate und Instru-
mente zum Betreiben von Beleuchtungsgeraten, soweit in
Klasse 9 enthalten; elektrische Transformatoren fir Beleuch-
tungsgerate; Drosselspulen, elektrische Vorschaltgerate und elek-
trische Starter fur Lampen, insbesondere Gasentladungslampen;

elektronische Vorschaltgerate fir Beleuchtungszwecke; elektroni-



sche Starter fur Lampen und Leuchten; Lichtsensoren; Leuchtdio-
den, auch organische Laserdioden, insbesondere Leistungslaser-
dioden; Lichtleiter; elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten) und
elektronische Geréate zum Betrieb von Leuchtdioden und Elektro-
lumineszenzfolien fur Beleuchtungszwecke; LED-Treiber fur Be-
leuchtungszwecke; elektronische Netzteile fur Beleuchtungs-

zwecke;

Beleuchtungsgeréate, einschlieflich Leuchten und Lampen sowie

deren Teile (soweit in Klasse 11 enthalten)”.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet, weil der italie-
nische Begriff ,Termo* auf das griechische Wort ,Thermos" (warm, Warme) zu-
rickgehe und in Verbindung mit dem Adjektiv ,Constant” lediglich als Beschaffen-
heitshinweis in dem Sinne aufgefasst werden kdnne, dass die angebotenen und
so gekennzeichneten Produkte, welche fur Beleuchtungszwecke einsetzbar seien,
fur eine konstante, bestdndige und gleichbleibende Warmeabgabe bzw. Hitzere-

gulierung bei der Beleuchtung sttinden.

Mit Beschluss vom 14. Oktober 2010 hat dieselbe Markenstelle die Anmeldung
zurickgewiesen, weil dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Begrundend ist unter Bezugnahme auf den Bean-
standungsbescheid unter Anderem ausgefihrt, dass die aus dem italienischen
Begriff ,Termo* (warm, hei) und dem englischen Wort ,Constant® (Konstante,
feste Grol3e, konstant, bestandig, gleichmafig) gebildete Marke in der Bedeutung
.warmekonstant, hitzebestandig, gleich bleibende Temperatur® als geeignet er-
scheine darauf hinzuweisen, dass die so gekennzeichneten Waren fir eine kon-
stante, gleichbleibende und regelmafiige Warmeabgabe und Temperatur stinden.
Denn der Schutz vor Uberhitzung spiele im Zusammenhang mit Beleuchtungsge-

raten und Anlagen eine grol3e Rolle.



Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie halt mit
naheren Ausfihrungen das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit fir
schutzfahig; unter Anderem meint sie, dass sich fur keine Warengruppe ein
Schutzhindernis ergebe, schon weil ,Termo* als Element der italienischen Sprache
nicht dem Begriff ,Thermo" gleichgesetzt werden kénne. Zumindest bedirfe es
dafir mehrerer Gedankenschritte. Aber selbst dann ergebe die Kombination der
Gesamtmarke aus Begriffen der italienischen und englischen Sprache keinen be-
schreibenden Hinweis auf eine bestandige Warmeabgabe, auch weil ,Constant*
wegen der Schreibweise mit groRem Anfangsbuchstaben als Substantiv im Sinn
von ,Konstante* verstanden werde. Mit den sich ergebenden Bedeutungen ,Wér-
mekonstante” oder ,Hitzekonstante* oder ,warme Konstante* oder sprachregelwid-
rig auch ,Warme-konstant* statt ,konstante Warme*“ ergebe sich keine sinnvolle
Aussage. Aul3erdem seien die beanspruchten Waren zur Lichtabgabe bestimmt,
nicht aber zur Abgabe ,konstanter Warme* oder zur Warmeregulierung. Wie der
Bundesgerichtshof zuletzt in der Entscheidung betreffend die Marke ,Link eco-
nomy*“ wieder hervorgehoben habe, sei ein grof3ziigiger Mal3stab anzulegen, so
dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft gentige, um das Schutzhindernis
zu Uberwinden und nur bei einem im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt einem Wortzeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. BloRe Mut-
malf3ungen seien hierfur nicht ausreichend. Weiter bezieht sie sich auf Voreintra-
gungen ihrer Meinung nach vergleichbarer Marken mit dem Bestandteil
»,THERMO".

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise hat sie angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist auch in der Sache begrindet, da Eintragungshin-
dernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach stan-
diger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der mal3-
geblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren (oder Dienstleistungen),
fur die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte (oder Dienstleistungen) von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Bundesgerichtshof geht
in standiger Rechtsprechung davon aus, dass jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
zu Uberwinden. Deshalb hélt er es fur geboten, bei der Feststellung des erforderli-
chen Grads der Unterscheidungskraft grundséatzlich einen ,grof3ztigigen Mal3stab"
anzulegen (vgl. z. B. BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000,
502, 503 - LOOK; GRUR 2002, 816, 817 - Bonus Il; GRUR 2004, 502, 504
- Gabelstapler II; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854,
Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben,;
GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; MarkenR 2012, 19, Rn. 8 - Link economy).
Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich einerseits an den beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der ange-
sprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff.
- Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BiolD; GRUR 2004, 674
-Rn. 34 -POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 -Rn.8 -Die Vision;
GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2009, 952
-Rn. 9 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 -Rn.18 -FUSSBALL
WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Blurogebaude;
BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).
Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche

Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die mal3geblichen



Verkehrskreise definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal infor-
mierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
cher (Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,, 8 8 Rdn. 29 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH
GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden
Begriffsinhalt aufweisen, der fir die in Frage stehenden Waren (oder Dienstleis-
tungen) ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derarti-
gen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsachlichen Anhaltspunkt, dass der
Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152
- marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Daruber hinaus fehlt die erfor-
derliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstande be-
ziehen, die die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) zwar nicht unmittel-
bar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden
Waren (oder Dienstleistungen) hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506
- Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Rn. 20 - My World; GRUR 2009, 411
-Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Kann einem Wortzeichen fir die fraglichen Waren (oder Dienstleistungen) kein im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugerechnet werden und
handelt es sich auch sonst nicht um ein gebréauchliches Wort der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt
daflr, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (vgl. BGH, GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR
2010, 640, Rn. 13 - hey!; MarkenR 2012, 19, 20, Rn. 11 - Link economy).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist davon auszugehen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm

entgegentritt, ohne es einer ndheren analysierenden Betrachtungsweise zu unter-



ziehen (EuGH GRUR 2003, 58, 60, Rn. 24 - Companyline; BGH GRUR 1995, 269,
270 - U-KEY; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 162, 163
- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ein der Annahme der Unter-
scheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt der Marke muss deshalb so
deutlich und unmissverstandlich hervortreten, dass er fur die beteiligten Verkehrs-
kreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist. Die blo3e theo-
retische Mdoglichkeit, dass die eine oder andere Sachaussage durch die Marke
vermittelt werden konnte, reicht zur Verneinung der Unterscheidungskraft nicht
aus. Insoweit ist selbst bei der Verbindung an sich nicht unterscheidungskraftiger
beschreibender Einzelelemente die Unterscheidungskraft nur zu verneinen, wenn
auch der damit entstehenden Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Her-
kunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 9441., Rn.28-35
- SAT.2).

Nach diesen Grundsétzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister ange-
meldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG.

TermoConstant ist keine gebrauchliche Bezeichnung der deutschen oder einer
im Inland bekannten Fremdsprache. Die Anmeldung ist allerdings erkennbar ge-
bildet aus ,Termo“ und ,Constant®. Dabei ist die Markenstelle zutreffend davon
ausgegangen, dass der Markenbestandteil ,Termo*® in der italienischen Sprache in
Wortverbindungen in der Bedeutung ,Warme* verwendet wird, wie etwa in den
Wortern termologi“ (= Wéarmelehre, vgl. Langenscheidt, Handwdorterbuch Italie-
nisch, 2009, S. 917) oder ,termoconduttore” (= Warmeleiter, vgl. Langenscheidt
a. a. 0.). Ob, wie die Markenstelle weiter meint, in ,Termo*“ von den angesproche-
nen Verkehrskreisen der Wortstamm ,Therm/Thermo“ der griechischen Sprache
mit der Bedeutung ,warm, heiss, Warme, Hitze* (vgl. Duden, Das grof3e Fremd-
worterbuch, 4. Aufl., 2007, S. 1347) in der hier angemeldeten Marke Termo-
Constant erkannt und verstanden wird, erscheint indessen nicht hinreichend ge-

sichert. Zwar gibt es im Deutschen das Wortbildungselement ,Therm/Thermo-*,



zum Beispiel in Begriffen wie ,Thermodynamik® (= Warmelehre), ,Thermometer*
(= Temperaturmessgerat), ,Therme" (=heisse Quellen) oder ,Thermik®
(= Aufwinde durch Erwdrmung des Bodens, vgl. Duden, Deutsches Universalwor-
terbuch, 7. Aufl., S.1747). Dass ,Termo* anstelle des Wortstamms
.rherm-/Thermo” verwendet wird, hat der Senat bei seiner Recherche nicht fest-
gestellt; vielmehr kommt dem Wort ,Term* nur die Bedeutung ,Terminus, Aus-
druck® zu, was im hier mafl3geblichen Produktbereich keine beschreibenden Be-
zuge ergibt. Was den italienischen Begriff ,Termo-* anbetrifft, kann auch nicht
ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen ndhere Kenntnisse tiber Woérter und Schreibweisen der italienischen
Sprache bekannt sind. Zudem dienen die hier mal3geblichen Waren, namlich Be-
leuchtungsgerate und dafir bestimmte Produkte, nicht der Erzeugung von Wéarme
oder der Warme-/Temperaturregelung/-messung; vielmehr sind sie nach Art und
Beschaffenheit zur Beleuchtung bestimmt. Eine Assoziation zu dem Begriff
»1hermo-“ ist angesichts des fehlenden Buchstabens ,h* auch nach Art der Waren
damit nicht zwingend nahegelegt.

Der weitere Markenbestandteil ,Constant” ist, hergeleitet von dem lateinischen
Wort ,constans®, ein Wort der englischen Sprache und wird in die deutsche Spra-
che als Substantiv mit ,Konstante, feste Gro3e* tGibersetzt; als Adjektiv lautet die
deutsche Ubersetzung ,konstant, gleich bleibend, ununterbrochen, anhaltend,
standig, unveranderlich® (vgl. Duden Oxford, GroRwdrterbuch Englisch, 3. Aufl.
2005, S. 1021; Langenscheidt, Muret-Sanders, GroBworterbuch Englisch, Teil 1,
Englisch-Deutsch, 2010, S 215).

Dass sich die Gesamtmarke TermoConstant dem Verkehr - wie die Markenstelle
meint - ohne Weiteres im Sinn von ,warmekonstant, hitzebestandig, gleich blei-
bende Temperatur® erschlief3t, erscheint dem Senat im Hinblick auf die oben dar-
gestellte Bewertung des Wortteils ,Termo* schon nicht mit hinreichender Sicher-
heit feststellbar. Ein Verstandnis ,hitzebestandig” im Sinn von ,hitzeunempfindlich®

scheidet aus, weil die in diesem Zusammenhang gebrauchlichen Begriffe nicht



.constant* bzw. ,konstant“, sondern ,resistant* bzw. ,resistent” lauten (vgl. Duden
Oxford, a.a. O., S. 118, Stichwort ,-bestandig®, ,hitze-, wetter-, saure-*). Aber
selbst dann, wenn von der Bedeutung ,warmekonstant/warme gleichbleibend* der
Gesamtmarke TermoConstant ausgegangen wird, weist sie entgegen der Fest-
stellung der Markenstelle fir die beanspruchten Waren keine fir den inlandischen
Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung dieser Produkte auf. Zwar trifft es
zu, dass Leuchten, die in Betrieb sind, Warme abgeben; das ist indessen bei Pro-
dukten, die unter Einsatz von elektrischer Energie in Betrieb genommen werden,
durchweg der Fall, ohne dass dabei der Begriff ,Warme* in jedem Fall eine Be-
schreibung des Inhalts dieser Produkte darstellt. Dies kann fur Waren gelten, bei
denen die Erzeugung von Warme im Vordergrund steht; anders verhalt es sich
aber bei den hier in Rede stehenden Produkten, die als kunstliche Lichtquelle zu
Beleuchtungszwecken eingesetzt werden, nicht aber zur Abgabe (gleichmaRiger)
Warme. Auch erganzende Recherchen des Senats haben keine Nachweise daflr
erbracht, dass im Zusammenhang mit Beleuchtungszwecken dienenden Waren

die Erzeugung gleichbleibender Warme ein Produktmerkmal ist.

Soweit ein Verstandnis im Sinn von ,Thermokonstante* in Betracht kommt, handelt
es sich um eine rechnerische, feststehende Grol3e aus dem Bereich der Thermo-
dynamik, die sich mit der Warme und damit zusammenhangenden Erscheinungen
befasst, so dass sich auch hieraus keine auf der Hand liegenden beschreibenden
Bezlige zu Beleuchtungsgeraten und damit zusammenhéngenden Waren herstel-

len lassen.

Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, ndmlich den Verkehrskreisen die Ur-

sprungsidentitdt der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, er-
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fullen. Da die angemeldete Marke keine Merkmale der beanspruchten Waren be-

schreibt, kommt auch ein Ausschluss von der Eintragung nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG nicht in Betracht.

Winter Dorn Backes

Cl



