BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 207/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 55 046.4

hat der 25.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 19. September 2002 unter Mitwirkung

des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder wird zuriickgewiesen.

Grinde

Das Bildzeichen

siehe Abb. 1 am Ende

ist am 24. Juli 2000 fir die Dienstleistungen "Gesundheits- und Schonheitspflege,
Erstellen von Programmen flr die Datenverarbeitung in dem Bereich der Gesund-
heits- und Schonheitspflege; Beratung in Neue Medien in dem Bereich Gesund-
heits- und Schonheitspflege; Erstellen von Internetprasenzen; Erstellen von Soft-
ware fur Computer zum Zwecke von Multimedianwendungen und Bild- und Ton-
aufzeichnungen, auch tber Internet abrufbar; Vertrieb von Produkte, insbesondere
mittels Online-Shopping; Beratung im Zusammenhang mit den vorstehend ge-
nannten Dienstleistungen: Telekommunikation; Werbung, Online Marketing, Pres-
seservice im Bereich der Gesundheits- und Schénheitspflege” zur farbigen Eintra-

gung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung
in zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die
Anmeldung wegen bestehender Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1
und Nr 2 MarkenG zuriickgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung sei nicht un-

terscheidungskréftig im Sinne von 8 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG. Sie weise lediglich be-



schreibend darauf hin, dass es sich bei den beanspruchten Dienstleistungen um
solche handele, welche die Schonheit betrafen und welche rund um die Uhr (24
Stunden am Tag) in Anspruch genommen werden kénnten. Ein solch beschrei-
bender Hinweis sei auch fur die Mitbewerber freizuhalten, da auch andere auf ihre
Dienstleistungen in einer solchen Weise hinweisen kdnnen miussten. Entgegen
der Ansicht der Anmelder kbnne auch die sich im werbetblichen Rahmen halten-
de grafische und farbige Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens keine Schutz-
fahigkeit begrinden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder mit dem (sinngemal3en) An-
trag,

die Beschlisse der Markenstelle des DPMA vom 17. April 2001
und 1. Februar 2001 aufzuheben.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle besitze das angemeldete Zeichen in der
Summierung der beiden Bestandteile "beauty" und "24" und der sich hieraus erge-
benden nicht gelaufigen Wortzusammenstellung Unterscheidungskraft und sei ins-
besondere im Zusammenhang mit der grafischen Gestaltung geeignet, in Bezug
auf die angemeldeten Dienstleistungen als Unterscheidungszeichen von Unter-

nehmensprodukten im Marktwettbewerb zu dienen.

Der Senat hat den Anmeldern eine Internet-Recherche Uber die Verwendung der
Zahl "24" Ubersandt und darauf hingewiesen, dass sich danach eine Verwendung
der Zahl "24" im Sinne eines Synonyms fiur "rund um die Uhr" bzw "24 Stunden”,
insbesondere fir eine Internet-Prasenz der jeweiligen Dienstleistung feststellen
lasst und auch in Deutschland der Gebrauch der Zahl "24" in den verschiedensten
Begriffskombinationen als Hinweis auf einen 24-Stunden-Service bzw als Syno-

nym fur eine Online-Prasenz als tblich anzusehen sei.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle sowie auf die Schriftsatze der Anmelder und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulédssig. Sie hat aber in der Sache keinen Er-
folg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung des zur farbigen Eintra-
gung angemeldeten Bildzeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen
jedenfalls das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne
von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht.

1) Unterscheidungskraft ist nach standiger Rechtsprechung im Hinblick auf die
Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zu gewahrleisten, 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 zur st Rspr BGH GRUR 2001, 1150 —
LOOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 — Bravo - zur GMV). Deshalb kann
die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt
ohne Berucksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden
sollen, beurteilt werden (zur standigen Rspr vgl EuUGH GRUR 2001, 1148, 1149
Tz 22, 29 — Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

a) Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskraftig, bei de-
nen es sich fir den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen oh-
ne weiteres erkennbar um unmittelbar beschreibende Angaben im Sinne von § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche
dem Schutzhindernis als beschreibenden Angaben im Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebrauchlichen Wérter

der Alltagssprache zahlen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Denn aus der



Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Griinde
geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB
bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich asso-
ziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwortern (vgl
hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Des-
halb haben die Vorschriften des 8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG trotz mdglicher
Uberschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich (vgl auch EuG Mar-
kenR 2002, 88, 90 Tz 25 b — EUROCOOL - zu Art 7 Abs 1 Buchstaben b und c
GMV). Dies gilt auch dann, wenn man die in 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG genannten
"sonstigen” Merkmalsangaben in zutreffender Weise nicht zu einschrédnkend aus-
legt. Insoweit hat der Bundesgerichtshof auch klargestellt, dass die Formulierung
des Fehlens "jeglicher" Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 Mar-
kenG im Lichte der Anforderungen an die Unterscheidungskraft als Marke zu beur-
teilen ist und nicht auf die (geringeren) Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft abzustellen ist, wie sie fir Werktitel gelten (BGH MarkenR 2001, 368, 370 -

Gute Zeiten - Schlechte Zeiten — mwN).

b) Wie der Senat bereits im Zusammenhang mit der im Beschwerdeverfahren den
Anmeldern tUbersandten Internet-Recherche ausgefuhrt hat, wird die Zahl "24" be-
reits gegenwartig in den unterschiedlichsten Wortzusammenstellungen und Berei-
chen des taglichen Lebens als Kiurzel und Synonym fir "rund um die Uhr" bzw
"24 Stunden”, insbesondere eine rund um die Uhr bestehende Internet-Prasenz
und damit eine rund um die Uhr bestehende Verfugbarkeit der im Internet angebo-
tenen Waren und Dienstleistungen verwendet. So lassen sich im Internet eine
Vielzahl als Sachangaben verwendeter Bezeichnungen und/oder Internetadressen
nachweisen, wie "shopping 24 — Ihr Einkaufsparadies im Internet; www.kauf-24.de
(Spielwarenversand ...); www.job24.de (Internet-Stellenmarkt); HUK24 Online-Ver-
sicherungen der HUK-COBURG; www.Travel 24.com; www.hotels-24.de (Deut-
sche Hotels online reservieren); Internet 24 -Service Provider; Portal DB24; Bo-
densee24, Freizeit Kultur und Urlaub ...; Gebrauchtwagen-Markt24; Hundeshop-
24; www.lastminute-24.com; College24 - Multimediale Lernsysteme", zu der auch



die Internetadresse "beauty24.de -Wellnessreisen, Beautyfarmen ..." mit dem ei-

gentlichen Domainnamen "beauty 24" gehort.

Der Verwendung und dem Verstandnis der beanspruchten Wort-Zahlen-Kombina-
tion als Sachangabe steht auch nicht entgegen, dass es sich in einigen der ange-
fuhrten Beispiele Uber die Verwendung der Zahl "24" um eigentliche Domainna-
men (Second-Level-Domains) handelt, da auch Sach- oder Gattungsbegriffe zur
Bildung von Internetadressen und zur Beschreibung von Teilnetzen oder als Such-
hilfen zur Eingrenzung von Themenkreisen durchaus Ublich sind (vgl auch BPatG
BIPMZ 2000, 294 — http://www.cyberlaw.de) und an der Registrierung derartiger
beschreibender Domainnamen sogar ein erhebliches wirtschaftliches Interesse
besteht (vgl zum Verkauf von Werbeflachen zB auch OLG Minchen WRP 2002,
111, 112 — www.champagner.de). Der Domainname dient deshalb haufig nur dem
schnelleren, zielgerichteten Zugriff auf Sachinformationen und muss auch keine
Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweisen, weil eine
Internetkennung nach bisheriger Praxis in ihrer Gesamtheit nur einmal vergeben
wird und deshalb eine technische Adressfunktion aufweist (vgl hierzu auch Fezer,
Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen, WRP 2000, 669, 670-671; BGH
MarkenR 2001, 475, 478 - Mitwohnzentrale.de).

2) Auch das angemeldete Wort-/Bildzeichen stellt trotz seiner graphischen und
farblichen Ausgestaltung ein nicht unterscheidungskraftiges Zeichen dar, wenn-
gleich fur die Beurteilung grundséatzlich von dem Gesamtzeichen und einem grol3-
zugigen Mal3stab auszugehen ist und jede noch so geringe Unterscheidungskraft
ausreicht, das Schutzhindernis zu tUberwinden (st. Rspr. vgl zB MarkenR 2001,
209, 210 — Test it). Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden auch in der
graphisch und farblich ausgestalteten Gesamtbezeichnung "Alarm 24" in Bezug
auf die beanspruchten Dienstleistungen ausschlie3lich einen beschreibenden
Sachhinweis darauf sehen, dass es sich um ein Dienstleistungsangebot handelt,
welches das Thema "beauty" betrifft und rund um die Uhr verfligbar bzw online ab-

rufbar ist.



a) Insoweit ist zunachst zu bertcksichtigen, dass bei einem Dienstleistungsver-
zeichnis, welches wie vorliegend insbesondere durch die Verwendung weiter
Oberbegriffe wie "Gesundheits- und Schonheitspflege; Erstellen von Internetpréa-
senzen; Telekommunikation; Werbung; Online-Marketing" usw eine Vielzahl unter-
schiedlicher Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten
Zeichens bereits dann fur den jeweilig beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen
ist, wenn sich auch nur fur eine spezielle, hierunter fallende Dienstleistung ein Ein-
tragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 — AC — unter Hinweis auf
BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo Il — zum Loschungsverfahren). Andernfalls
ware es moglich, ein fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes
Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entspre-

chend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

b) So kénnen unter sdmtliche der beanspruchten Oberbegriffe - wie zB "Gesund-
heits- und Schdnheitspflege; Erstellen von Internetprasenzen; Telekommunikation;
Werbung; Online-Marketiing" - Dienstleistungen fallen, welche die Schénheit zum
Leistungsgegenstand haben oder auf den Vertrieb bzw die Beratung derartiger,
die Schonheit betreffender Produkte abzielen und deren Angebot insbesondere
durch das Internet rund um die Uhr verfugbar ist. Nach standiger Rechtsprechung
sind aber auch Zeichen nicht schutzfahig, welche sich auch bei Anlegung des ge-
botenen grol3zligigen Mal3stabes wie vorliegend auf eine verstandliche Beschrei-
bung des mdglichen Inhalts, Zwecks, Ergebnisses usw der Dienstleistung oder ih-
rer moglichen Werke beschranken bzw die wegen ihres thematischen Bezugs
oder ihres titelartig zusammengefassten Aussageinhalts als Sachangabe und nicht
als eine vom Gegenstand der Dienstleistung losgeldste Kennzeichnung verstan-
den werden (vgl BGH MarkenR 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN; Mar-
kenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; EuG GRUR Int. 2001, 864,
866 - CINE COMEDY; GRUR Int. 2001, 556 — CINE ACTION). Auch insoweit dir-
fen vorliegend die weit gefassten Oberbegriffe wie zB "Erstellen von Internetpra-
senzen" nicht dartiber hinwegtauschen, dass hierunter einzelne, die Schonheit be-

treffende Dienstleistungen fallen kobnnen, deren Gegenstand oder Werke, wie zB



die Erstellung einer Homepage fir ein Schoénheitsinstitut oder fur ein Internet-
Kaufhaus exakt im Hinblick auf Inhalt, Zweck oder Ergebnis durch den Be-
griff "beauty 24" beschrieben werden kénnen. Dies gilt zB ebenso fir den weiten
Oberbegriff "Telekommunikation”, der nicht nur technische Beratung, Bereitstel-
lung oder Vermietung derartiger Internet-Prasenzen umfasst, sondern jede Art von
Telekommunikationsdienstleistungen, welche exakt auf eine vorbeschriebene, den

"beauty”-Bereich umfassende Internetprasenz zugeschnitten sein kénnen.

c) Ein Verstandnis der auch im Inland den Durchschnittsverbrauchern (vgl hierzu
und zum veranderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 - Warstei-
ner 1) bekannten Bezeichnung "beauty" als Sachbezeichnung fir "Schdnheit" ist
auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich hierbei um eine allgemeine An-
gabe handelt und der Verkehr auch im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen nicht im Einzelnen weil3, welche Leistungsinhalte sich hinter ei-
nem so bezeichneten Leistungsangebot verbergen. Denn auch die mit einer verall-
gemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe oder die
Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall reprasentierten tatsachlichen Inhal-
te muss einem Verstandnis als blof3e Sachangabe - wie auch der Beurteilung als
freihaltebedtrftiger Sachbegriff - nicht entgegenstehen (vgl fur die Sammelbe-
zeichnung "Blcher fur eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332;
ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 — BerlinCard - mwH). Hierfur ist das Wort
"beauty” ein typisches Beispiel. Dies belegt auch die Verwendung des Be-
griffs "beauty" als rein thematische Sachbezeichnung bzw als Rubrik zB in Zeit-
schriften oder im Internet, dessen thematische Eingrenzung im Einzelfall ebenso

wie zB bei der Sachbezeichnung "Automarkt" sehr unterschiedlich sein kann.

3) Auch soweit sich die Anmelder auf die graphische und konkrete farbige Gestal-
tung des angemeldeten Zeichens berufen, kann dies keine Schutzfahigkeit be-
grinden. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob der Schutzgegenstand der Anmel-
dung zur farbigen Eintragung des Zeichens in den beanspruchten Farben nur

durch eine der Anmeldung beizufigende Beschreibung nach § 8 Abs 5 MarkenVO



zu beschranken wére oder ob der Schutzgegenstand sich auch ohne eine Be-
schreibung auf die konkrete, farbliche Ausgestaltung der Anmeldung beschrankt -
insbesondere keine schwarz-weil3e Darstellung oder andere Farbgebungen um-
fasst (vgl zum Diskussionsstand Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 8 Rdn 88a und
§ 32 MarkenG Rdn 23 ff; Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, 8 9 Rdn 78, je-
weils mwN; zur Veroffentlichung bestimmte Entscheidung des BPatG vom
14. Mérz 2002 - 25 W (pat) 149/01 — Arzneimittelkapsel).

Denn auch die konkret gewahlte farbige und graphische Ausgestaltung des ange-
meldeten Zeichens erschopft sich in einer tblichen und in allen Bereichen des tag-
lichen Lebens verwendeten Schreibweise (vgl auch BPatG GRUR 1996, 410 —
Color COLLECTION) und Farbgestaltung von Schrift und Hintergrund, welche tbli-
cher Weise der bloRen Hervorhebung oder Ausschmiickung, nicht aber der Kenn-
zeichnung dient (vgl auch BGH GRUR 1970, 77, - Ovalumrandung; BGH
GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 8 8 Rdn 69). Die-
se besitzt weder isoliert betrachtet als Bildmarke eine konkrete Unterscheidungs-
kraft noch fuhrt sie in der Gesamtbetrachtung des angemeldeten Zeichens zu ei-
ner ausreichenden bildhaften Verfremdung des nicht unterscheidungskréftigen
Wort-Zahl- Bestandteils. Wenn auch Eigentumlichkeit und Originalitat keine zwin-
genden Erfordernisse fur das Vorliegen von Unterscheidungskraft sind und des-
halb auch nicht zum selbsténdigen Prifungsmalistab erhoben werden kénnen, so
ist Bildbestandteilen von Kombinationsmarken bzw Bildmarken andererseits jegli-
che Unterscheidungskraft abzuerkennen, wenn es sich wie hier um farblich und
graphisch tbliche Gestaltungselemente handelt, die - wie dem Verkehr aus Erfah-
rung bekannt ist - in der Werbung sowie auch auf Warenverpackungen oder sogar
Geschaftsbriefen Ublicherweise in blol3 ornamentaler, schmickender Form ver-
wendet werden, zumal die angesprochenen Verkehrskreise insbesondere auch im
Bereich der vorliegend in Frage kommenden Dienstleistungen an derartige Ausge-

staltungen gewoéhnt sind.
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So hat auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "anti KALK" (Mar-
kenR 2001, 407, 408) unter Hinweis auf seine standige Entscheidungspraxis
(GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; MarkenR 2001, 207 - Jeanshosentasche;
GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) ausgefuhrt, dass "einfache graphische Gestal-
tungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch
haufige werbemaliige Verwendung gewohnt hat, eine fehlende Unterscheidungs-
kraft der Worter ebenso wenig aufzuwiegen vermégen, wie derartige einfache gra-
phische Gestaltungselemente auch fiir sich wegen fehlender Unterscheidungskraft
nicht als Marke eingetragen werden kénnen", obwohl die Anmeldung eine farbig
gestaltete Bildmarke mit der Bezeichnung "anti KALK" betraf, die ua blassgrau un-
terlegt, deren Buchstaben weil3 umrandet waren und in der dem Wort "anti" ein in
roter Farbe gehaltenes Dreieck angeflgt war. Der Bundesgerichtshof hat hierzu
erganzend ausgefihrt, dass es "angesichts der in den Wortelementen enthaltenen
glatt beschreibenden Angabe lber die Wirkungsweise der fur die Anmeldung in
Anspruch genommenen Waren eines auffallenden Hervortretens der graphischen

Elemente bedurft hatte, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzupragen”.
4) Da das angemeldete Zeichen sich wegen des Fehlens jeglicher Unterschei-
dungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht als schutzfahig erweist,
bedarf es keiner weiteren Erorterung, ob der Eintragung auch das weitere absolu-
te Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht.

Die Beschwerde der Anmelder erweist sich nach alledem als unbegriindet und war
zuruckzuweisen.

Kliems Brandt Engels

PU
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Abb. 1
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