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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 25 442.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluf3 der
Markenstelle fur Klasse 35 vom 25. September 2003 aufgehoben,

soweit die Anmeldung zurlickgewiesen worden ist.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 20. April 2001 die Wortmarke

VESTIDO

fur verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in

das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschlu3 vom 25. Sep-

tember 2003 teilweise, namlich hinsichtlich der Dienstleistungen

,<Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen, Fo-
ren und Prasentationen, insbesondere auch in virtueller Form via
Intra- und Internet, zu gewerblichen und zu Werbezwecken; Vor-
fuhrung und Vorstellung, insbesondere auch in virtueller Form via
Intra- und Internet von Waren und Dienstleistungen fir Werbe-
zwecke; Onlinedienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers,
namlich Waren- und Dienstleistungsprasentation, Bestellannahme
und Lieferauftragsservice sowie Rechnungsabwicklung und Ver-
mittlung und Abschluf3 von Handelsgeschaften fiir andere Uber

sogenannte Onlineshops; Provider- und Onlinedienste (soweit in



Klasse 38 enthalten), insbesondere Sammeln, Bereitstellen und
Ubermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern
im Internet; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Inter-
net; Organisation, Veranstaltung und Durchfihrung von
Workshops, Seminaren, Kolloquien, Symposien, Kongressen und
sonstigen Ausbildungs-, Schulungs-, Fortbildungs-, Erfahrungs-
austausch- und Weiterbildungsveranstaltungen; Organisation und
Durchfiihrung von kulturellen Veranstaltungen (Events); Unterhal-
tung, insbesondere Veranstaltung sportlicher und kultureller Akti-
vitaten; Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines

Grafikers*

gemal 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zuriickgewiesen. Sie hat ausgefihrt, dal3 es sich
bei der angemeldeten Marke um die spanischsprachige Bezeichnung fur die Ware
.(Damen-)Kleid®, ,Kleidung®, ,Anzug“ handle. Mit dieser Bedeutung beschreibe die
angemeldete Marke unmittelbar die Bestimmung der der Zuriickweisung zugrun-
deliegenden Dienstleistungen oder sie konne Thema der Veranstaltungen sein.
Angesichts des unmittelbar beschreibenden Gehalts bestehe ein hochgradiges
Interesse der Mitbewerber der Anmelderin an der freien, von Ausschliel3lichkeits-
rechten Dritter unbehinderten Verwendung des angemeldeten Zeichens. Das
Freihaltebedurfnis entfalle auch nicht wegen der Verwendung einer spanischspra-
chigen Bezeichnung, weil diese auch fir inlandische Unternehmen freizuhalten
sei. Spanisch komme als Welthandelssprache in der international gepragten Klei-

dungsindustrie eine zentrale Bedeutung im Wirtschaftsverkehr zu.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.



Sie hat zuletzt folgendes eingeschrénktes Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

.Klasse 35: Dateiverwaltung mittels Computer, Zusammenstellen
von Daten in Computerdatenbanken; Organisation
und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen, Foren
und Prasentationen, insbesondere auch in virtueller
Form via Intra- und Internet, zu gewerblichen und zu
Werbezwecken (nicht auf dem Gebiet der Beklei-
dung); Vermittlung, Zurverfigungstellung und Ver-
mietung von Werbematerial und Werbeflachen, insbe-
sondere auch in virtueller Form; Vorfuhrung und Vor-
stellung, insbesondere auch in virtueller Form via
Intra- und Internet von Waren und Dienstleistungen fir
Werbezwecke (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung);
Werbung; Anwerbung und Vorauswahl von Arbeits-
kraften, Personalberatung und -vermittlung; Arbeit-
nehmeriberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-
Preisanalysen; Beratung bei der Organisation und
Fuhrung von Unternehmen; Beratung, Produktkonzep-
tion und Produktentwicklung fur die Werbung und das
Marketing; Erstellung von Geschéftsgutachten, Stand-
ortanalysen; Marketing; Marktforschung und Markt-
analyse; Offentlichkeitsarbeit (Public Relations); Ver-
kaufsforderung (Sales Promotion) fur andere; Ver-
mietung von Biromaschinen und -geraten insbeson-
dere Computern und Computerterminals; Vermittlung
von Handelsgeschéften fur Dritte; Verteilung von Wa-
renproben zu Werbezwecken; Vermitteln von Dienst-
leistungsvertragen;  Online-Dienstleistungen  eines
E-Commerce-Abwicklers, ndmlich Waren- und Dienst-

leistungsprasentation, Bestellannahme und Lieferauf-



Klasse 38:

Klasse 41:

tragsservice sowie Rechnungsabwicklung und Ver-
mittlung und Abschlul3 von Handelsgeschéaften fur an-
dere Uber sogenannte Online-Shops (nicht auf dem
Gebiet der Bekleidung);

Telekommunikation; Provider- und Online-Dienste (so-
weit in Klasse 38 enthalten), insbesondere Sammeln,
Bereitstellen und Ubermitteln von Informationen, Tex-
ten, Zeichnungen und Bildern im Internet (nicht auf
dem Gebiet der Bekleidung); E-Mail-Datendienste;
Bildschirmtextdienst; Sammeln und Liefern von Pres-
semeldungen; Vermietung von Geraten zur Nachrich-
ten- und Bildibermittlung; Erstellen, Pflegen, Betrei-
ben, Warten und Vermieten von insbesondere virtuel-
len Informationssystemen sowie Vermieten und Be-
reitstellen von Zugriffszeiten zu solchen Systemen,;
insbesondere in digitalen Datennetzen; Ubermitteln
von Daten, Bildern, Nachrichten und sonstigen Infor-
mationen insbesondere mittels Computern, insbeson-
dere in digitalen Datennetzen wie Inter- und Intranet;
Client-Anonymisierung (auch vor dem eigenen Inter-
net-Provider); Server-Anonymisierung; Bereitstellung
einer E-Commerce-Plattform im Internet (nicht auf
dem Gebiet der Bekleidung); Bereitstellung einer
Chat-Plattform im Internet; Call-Center-Dienstleistun-

gen; Betreiben einer Informations-Hotline;

Ausbildung und Schulung; Organisation, Veranstal-
tung und Durchfihrung von Workshops, Seminaren,
Kolloquien, Symposien, Kongressen und sonstigen

Ausbildungs-, Schulungs-, Fortbildungs-, Erfahrungs-



Klasse 42:

austausch- und Weiterbildungsveranstaltungen (nicht
auf dem Gebiet der Bekleidung); Herausgabe von
technischen und nicht-technischen Handbtichern, Do-
kumentationen, Videos und Schulungsmaterial, wie
Skripten und Anleitungen, sowohl in papiergebunde-
ner als auch papierloser Form, wie Disketten; CDs,
DVDs und dergleichen (soweit in Klasse 41 enthalten);
Dienstleistungen beziglich Freizeitgestaltung, insbe-
sondere Organisation von Rahmenprogrammen fur
Messe- und KongrelRbesucher, Partyplanung, Platzre-
servierungen fur Unterhaltungsveranstaltungen; Orga-
nisation und Durchfiihrung von kulturellen Veranstal-
tungen (Events) (nicht auf dem Gebiet der Beklei-
dung); Produktion, Gestaltung und Entwicklung von
Internet-, Fernseh- und Rundfunkunterhaltung; Unter-
haltung, insbesondere Veranstaltung sportlicher und
kultureller Aktivitaten (nicht auf dem Gebiet der Be-
kleidung); Vermietung von Messestand-, Biihnen- und
Schaufensterdekoration und Geréaten zur Beleuchtung
sowie zur Wiedergabe, Aufzeichnung und Ubertra-

gung von Bild und/oder Ton;

Computerberatungsdienste; Dienstleistungen eines
Designers (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung);
Dienstleistungen eines Websitedesigners; Dienstleis-
tungen eines Grafikers (nicht auf dem Gebiet der Be-
kleidung); Dienstleistungen eines Informatikers;
Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen
eines Physikers, Dienstleistungen eines Programmie-
rers; Einstellen von Web-Seiten ins Internet fur Dritte

(Webhosting); Erstellen, Pflegen, Aktualisieren und



Vermieten von Programmen fir die Datenverarbeitung
und von sonstiger Software wie zum Beispiel Daten-
banken, digitalen Bildern (mit und ohne Animation; mit
und ohne Ton), Websites, Homepages, digitalen
Sprach- und Musikstiicken, digitalen Lehr- und Wer-
befilmen; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten;
technische Beratung und Erstellung technischer Gut-
achten; Vermietung von Computerhardware; wissen-
schaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistun-
gen eines Informationsmaklers, Netzwerkbetreibers
und Providers, nadmlich Vermitteln und Bereitstellen
von Zugangsmadglichkeiten und/oder Zugriffszeiten zu
Datennetzen und Computerdatenbanken, Schutz des
Clients vor ungewilnschten Inhalten einschlief3lich
JAVA-Applets und JAVA-Scripten; Vermittlung von
Referenten und Ausbildern; Ermitteln von Dienstleis-
tungsanbietern fur Dritte; Erstellen von Texten, Hand-
bichern und Bedienungsanleitungen; Informations-
schriften, technischen und nicht-technischen Doku-
mentationen, Videos und Schulungsmaterial, wie
Skripten und Anleitungen, sowohl in papiergebunde-
ner als auch papierloser Form, wie Disketten, CDs,

DVDs und dergleichen®.

Sie tragt vor, dal fur die Dienstleistungen, soweit die Anmeldung zurtickgewiesen
worden ist, ,VESTIDO" keinerlei Sinngehalt und keinerlei beschreibenden Anklang
habe. Zu bericksichtigen sei bereits, dal3 malRgebliche Teile des Verkehrs nicht
Uber Kenntnisse der spanischen Sprache verfugten. Selbst soweit die
angesprochenen Verkehrskreise ,VESTIDO" im Zusammenhang mit Bekleidung
bringen kdnnten, sei ein beschreibender Sinngehalt der Marke flr die hier be-

gehrten Dienstleistungen, die samtlich nicht im Zusammenhang mit Bekleidung



stinden, nicht ersichtlich. Dies gelte insbesondere nach der Vorlage des einge-
schrankten Dienstleistungsverzeichnisses, das samtliche Bezlge zur ,Bekleidung*
ausschlielRe.

Im Gbrigen wird auf das Protokoll der miundlichen Verhandlung und den Aktenin-

halt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begrindet. Der Senat hélt die streitgegenstandliche Marke
-VESTIDO" im Zusammenhang mit dem nunmehr eingeschrankten Dienstleis-
tungsverzeichnis, soweit dieses Gegenstand der Zuriickweisung gewesen ist, fur
unterscheidungskraftig und fur nicht freihaltungsbedurftig beschreibend gemali § 8
Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG.

1. Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stehen
konnen. Dabei ist davon auszugehen, dal’ ein Eintragungshindernis auch dann
besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine
solche jedoch nach den Umstanden erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409
- PROTECH). Zu den nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausge-
schlossenen Angaben zahlen allerdings nicht nur die ausdricklich aufgefuhrten,
sondern auch solche, die fur den Verkehr wichtige und fir die umworbenen Ab-
nehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstande mit konkretem Bezug auf die be-
treffenden Dienstleistungen selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813
- CHANGE).

.VESTIDO" ist der spanische (vgl Langenscheidts Handworterbuch Spa-
nisch-Deutsch, 1999, S 612) und portugiesische (vgl www.infoportal-deutsch-



land.aus-stade.de - Worterbuch Portugiesisch/Deutsch) Ausdruck fiur ,Kleid“ bzw
.Kleidung“. Weil insbesondere Spanisch eine Welthandelssprache ist, wird ein
nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise, hier neben Fach-
kreisen teilweise auch das allgemeine Publikum, die begehrte Marke in dieser Be-
deutung verstehen. Die Anmelderin hat jedoch nunmehr ein nach der mindlichen
Verhandlung vom 5. Oktober 2004 geadndertes Dienstleistungsverzeichnis vorge-
legt, das hinsichtlich samtlicher Dienstleistungen, die Gegenstand der Zurtickwei-

sung waren, den Zusatz ,nicht auf dem Gebiet der Bekleidung* enthalt.

Auf den insoweit nunmehr begehrten Dienstleistungsgebieten der Klasse 35, 38,
41 und 42 ist eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe nicht
nachweisbar. Daher kann von einem auf gegenwartiger Benutzung als Sachan-
gabe beruhenden Freihaltungsbedurfnis insoweit nicht ausgegangen werden.
Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafir vor, dal3 im Zusammen-
hang mit den nunmehr noch begehrten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwen-

dung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

2. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnen-
den konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die von der
Marke erfaldten Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer
Unternehmen aufgefal3t zu werden, ist grundsatzlich ein grof3zigiger Mal3stab
anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um
dieses Schutzhindernis zu udberwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082
- marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK).

Da aufgrund des eingeschrankten Dienstleistungsverzeichnisses ein Bezug zu
Bekleidung ausgeschlossen worden ist, fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten
dafur, dafld der Verkehr die angemeldete Marke nur im Sinne einer schlagwortarti-

gen Aussage uUber eine Eigenschaft oder die Verwendungsbestimmung der inso
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weit noch beanspruchten Dienstleistungen werten, nicht aber schon als Kenn-

zeichnungsmittel verstehen wird.

Winkler Pagenberg Dr. Hock

Cl



