Bundespatentgericht

30 W (pat) 189/02 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 300 17 475.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 13. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters

Paetzold

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Fur die Waren

Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische
Bild//Tontrager und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-RoM,
CD-i, DVD, Disketten, Videobander, Schallplatten und Mikrofilme
je fur On- und Offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungstrager; Gerate
zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware, insbesondere
Datenverarbeitungsgerate, Computer und Computerperipherie-
gerate; Software; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbe-

triebsprogramme

ist angemeldet das nachstehend wiedergegebene Zeichen

siehe Abb. 1 am Ende



Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat das angemeldete
Zeichen wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen und dabei aus-
gefuhrt, das Zeichen bedeute Fernsehspielfilm und bezeichne damit den Inhalt der
beanspruchten Bild-/Tontrager und Datenspeicher sowie Magnetaufzeichnungs-
trager. Es weise aulRerdem darauf hin, dal die angemeldeten Gerate zum
Empfang sowie zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Fernseh-
spielfilmen geeignet und bestimmt seien. Bei den angemeldeten Hard- und Soft-
wareprodukten beschreibe das Anmeldezeichen deren Einsatzbereich. Die gra-
phische Gestaltung beschranke sich auf eine minimale Veranderung der Wortbe-

standteile und kénne daher die Schutzfahigkeit nicht begrtinden.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, die sie mit naheren Ausfihrungen da-
mit begriindet, dal3 zumindest die graphische Gestaltung tber ihre einzelnen Ele-
mente hinaus in ihrem Gesamteindruck das werbetbliche Mal3 Ubersteige. Auch
werde der Durchschnittsverbraucher das Zeichen nicht mit Computern, deren Zu-
behdrteilen und Software in Verbindung bringen. Die Marke kénne auch nicht ei-
nen einzelnen Spielfilm beschreiben. Auch beschreibe der auf einem Datentrager
gespeicherte Inhalt nicht den Datentrager selbst. Ergédnzend beruft sich die An-
melderin darauf, dal3 die Zeitschrift "TV-Spielfilm" einen aufRergewohnlich hohen
Bekanntheitsgrad habe, der auch auf die jetzt angemeldeten Produkte ausstrahle,
so daf das Publikum dem Zeichen in Verbindung mit konkreten einzelnen Waren

ohne weiteres Unterscheidungskraft zumessen werde.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.

Vorsorglich regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.



Der Bundesgerichtshof habe sich namlich bislang nicht dezidiert dazu geéauliert,
inwieweit auch nach dem neuen Markenrecht unterschiedliche Anforderungen an

die Unterscheidungskraft von Werktiteln gegentber Marken zu stellen seien.

In der mundlichen Verhandlung ist mit der Vertreterin der Anmelderin eingehend
die Frage des Freihaltebedirfnisses an der angemeldeten Bezeichnung erdrtert
worden. Die von der Anmelderin vorgelegte Ausgabe der Zeitschrift TV-Spielfilm
vom 18. Oktober bis 31. Oktober 2003 war Gegenstand der mundlichen Verhand-

lung.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache selbst keinen Erfolg. Das angemel-
dete Zeichen besteht ausschliel3lich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeich-
nung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der bean-
spruchten Waren dienen kénnen und deshalb nach § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG

von der Eintragung ausgeschlossen sind.

TV ist die gangige Abklrzung fur Television und wird auch im deutschen Sprach-
gebrauch gleichwertig, wenn nicht sogar Uberwiegend neben Fernsehen verwen-
det. Der Aussagegehalt der Marke ist deshalb ohne weiteres auch ohne Uberset-

zung verstandlich und steht synonym neben Fernsehspielfilm.

TV-Spielfilme unterscheiden sich zwar von anderen Spielfiilmen wohl nicht durch
eine eigene Technik od dgl, stellen jedoch insoweit eine eigene Gattung dar, als
durch den Zusatz TV ausgedriickt wird, dafl3 sie nicht nur in herkdmmlichen Kinos
laufen, sondern auch Uber Television empfangen werden kdnnen. Deshalb gibt
das Zeichen schlagwortartig einen Hinweis darauf, daf3 alle Spielfilme umfaf3t
werden, die entweder bereits im Fernsehen gezeigt worden sind oder Uber das

Fernsehen empfangen werden kdnnen. Insoweit gibt das Zeichen in bezug auf alle



Bild-/Tontrager und Datenspeicher nur einen generellen Hinweis darauf, welchen
Inhalt die damit gekennzeichneten Bild-/Tontrager haben. Soweit die Anmelderin
insoweit vortragt, damit sei kein ausreichend konkreter Einzelinhalt der
Bild/Tontrager bezeichnet, ist dies unerheblich. Je gréRer der Oberbegriff ist,
desto eher ist vielmehr ein Freihaltebediirfnis daran zu bejahen (vgl BPatG GRUR
1999, 743 - AC; bestétigt durch BGH GRUR 2002, 261 - AC). Demgemal3 hat der
Bundesgerichtshof auch die Wortfolge "Bucher fur eine bessere Welt" (GRUR
2000, 882) als beschreibende Angabe qualifiziert, obwohl hierbei schon die
Pluralform erkennen lasst, dal3 nicht der Inhalt eines einzelnen Buches
beschrieben wird. Der Bundesgerichtshof fuhrt aus, daR die Bezeichnung
allgemein sein musse, um unterschiedliche Titel unter der gewunschten
Sammelbezeichnung zu erfassen. Eine solche begriffliche Unbestimmtheit flhre
nicht zu einer schutzbegrindenden Mehrdeutigkeit. Fur das Freihaltebedtirfnis
reicht somit aus, dal3 der angemeldete Begriff allgemein, wenn auch vage, nur die
Gattung der unter die angemeldete Bezeichnung fallenden Einzeltitel beschreibt.
Insoweit sind aber Spielfilme vergleichbar mit anderen Oberbegriffen wie

Unterhaltungssendungen, Horspiele, Dokumentarfilme und dgl..

Soweit die Anmelderin in der muindlichen Verhandlung einzelne von ihr konkret mit
dem angemeldeten Zeichen versehene Produkte zum Beleg dafiir vorgelegt hat,
dal das Publikum solchen Hinweisen Unterscheidungskraft zukommen lasse, ist
dies fur die Entscheidung ohne Belang. Im markenrechtlichen Eintragungsverfah-
ren geht es nicht darum, ob das Publikum durch eine spezielle konkrete Verwen-
dungsweise, zB an einer Stelle, an der gewohnlich Marken angebracht zu werden
pflegen, im Einzelfall veranlal3t werden kann, in Zeichen eine Marke zu sehen, zB
dadurch, dass keinerlei andere produktidentifizierende Angaben gemacht werden.
Die Beurteilung muf3 vielmehr abstrakt erfolgen, weil mit der Eintragung der Marke
der Anmelder noch keine Verpflichtung zu einer ganz speziellen Verwendungs-
weise der Marke eingegangen ist, insbesondere wahrend der Benutzungsschon-
frist Uberhaupt noch keine tatsachliche Verwendung der Marke offenlegen muf3.

AuBBerdem spielt die konkrete Ausgestaltung der Marke beim Freihaltebedurfnis



ohnehin keine Rolle, weil es hier allein auf den ungehinderten freien Gebrauch des
Zeichens durch die Mitbewerber ankommt. Ohne dass es entscheidend darauf an-
kommt sei zum Beleg dafir, dass die Mitbewerber auch tats&chlich ein Interesse
daran haben, solche generalisierenden Inhaltsangaben zu verwenden, auf die
derzeitig weit verbreitete Plakatwerbung des Fersehsenders Kabel 1 verwiesen, in
der der Text "die besten Spielfilme aller Zeiten" durch ein Bild aus einem einzel-
nen Film lediglich beispielhaft erganzt wird.

Das Zeichen ist auch fur die weiter angemeldeten Waren als Sachangabe ver-
wendbar. Diese betreffen Gerate zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Ubertra-
gung und Wiedergabe von Ton und Bild, somit unmittelbar Geréate zum Empfang,
zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Spielfiimen, so daR das Zei-

chen insofern Bestimmungsangabe ist.

Bezlglich der weiteren Waren, namlich Hardware, Computer und Computerperi-
pheriegerate, handelt es sich in gleicher Weise um Gerate, die ebenfalls zur Auf-
zeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild geeignet sind. Wie be-
reits die Markenstelle eingehend belegt hat und wie sich beispielsweise auch aus
der von der Anmelderin in der mindlichen Verhandlung vorgelegten Ausgabe der
Zeitschrift TV-Spielfilm belegen I4Bt (dort Anzeige S 32 unter der Uberschrift
Computer oder Fernseher) sind die Grenzen zwischen Computer und Fernsehen
inzwischen aufgehoben. So heil3t es in der angegebenen Anzeige "Seit sich LCD-
Bildschirme als Standard fur PC-Monitore etabliert haben, ist die Versuchung
grol3, die leichten Flachbildschirme als exklusive Zweitfernseher zu nutzen". Einige
Gerate kommen deshalb mit integriertem TV-Tuner und Lautsprechern auf den
Markt. Andererseits besitzen viele LCD-Fernseher eine D-Sub-Buchse, in die das
Monitorkabel eines Computers paldt. In der gleichen Anzeige wird auch hervorge-
hoben, dass zB der Sampo T20A1D ein 20 Zoll-LCD-Fernseher ist, der auch als
PC-Monitor verwendet werden kann. Im amtlichen, bei jeder Bank hinterlegten
Merkblatt der Gebuhreneinzugszentrale der o6ffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten wird demgemal auch darauf hingewiesen, dal ein Fernsehgerét (.....auch



ein PC mit TV-Karte) 16,15 € monatlich kostet. Soweit die Anmelderin meint, ein
PC bleibe primar bestimmungsgemal ein Blurogerat, kann dem nicht beigetreten
werden. Gerade dadurch dass PC’s (insbesondere Laptops) sich nach Groé3e und
Gewicht besonders zum nahezu standigen Mitsichfiihren eignen, ist bei ihnen die

Doppelfunktion FS/Computer auch ein erhebliches Verkaufsargument.

Bezlglich der Waren "Software; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbe-
triebsprogramme™ dient das Zeichen ebenfalls als Bestimmungsangabe. Compu-
terbetriebsprogramme kdnnen speziell darauf abgestimmt sein, Spielfiime wieder-
zugeben oder auch zB aus dem Internet herunterzuladen. In gleicher Weise kon-
nen auch einfache Software oder andere Datenverarbeitungsprogramme dazu
dienen, die fir den gewilnschten Empfang von Spielfilmen erforderlichen techni-
schen Besonderheiten zu ermdglichen, zu verbessern oder zu erleichtern. So wirbt
beispielsweise ebenfalls die Anmelderin wieder in ihrer in der mundlichen Ver-
handlung vorgelegten Ausgabe der Zeitschrift TV-Spielfilm auf Seite 31 mit: "Mit
der richtigen Soft- und Hardware kann jeder leicht und kostengiinstig seine eigene
Video-DVD anfertigen. TV-Spielfilm sagt lhnen, was Sie dazu bendétigen.” Im wei-
teren Text wird als bendétigtes Material ausdricklich Software benannt. Auf einer
doppelseitigen Anzeige hinter Blatt 46 wird ein Viel-Surfer-Tarif beworben mit den
Worten "mit diesem Tarif kbnnen auch héaufig grofe Datenmengen wie Musik,

Filmtrailer und Software bewegt werden".

Die Frage, ob die Anmelderin flur ihre Zeitschrift TV-Spielfilm Verkehrsdurchset-
zung erlangt hat, ist fir das vorliegende Verfahren ohne Bedeutung. Verkehrs-
durchsetzung mul3 fir jede einzelne beanspruchte Ware belegt sein. Mit einem

Zeitschriftentitel haben die hier beanspruchten Waren keine Berlhrungspunkte.

Beziglich der bildhaften Ausgestaltung des Zeichens wird auf BGH GRUR 2001,
1153 anti KALK Bezug genommen. Danach dirfen sich die graphischen Elemente
nicht in einer bloRen Ublichen Hervorhebung der beschreibenden Elemente er-

schopfen. Das ist hier noch weniger als bei der in Bezug genommenen Entschei-



dung der Fall, da die teilweise Uberlappung von TV und Spielfim sowie der

Schriftartwechsel zu den einfachen Grundmitteln der Gebrauchsgrafik zahlen.

Der Anregung der Anmelderin, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, kann nicht ge-
folgt werden. Die hier mal3geblichen Rechtsfragen sind bereits entschieden. Ins-
besondere hat der Bundesgerichtshof die Frage der fur Titelschutz noch ausrei-
chenden von der fur den Markenschutz nach neuem Markenrecht erforderlichen
Unterscheidungskraft erneut abgegrenzt (vgl BGH GRUR 2003, 342 — Winnetou
im Vergleich zu 2003, 440 dort Il 2 b aE — Winnetous Ruckkehr). Im tbrigen wére
dies fur das vorliegende Verfahren, bei dem es ausschlie3lich auf die Frage des
Freihaltebedurfnisses ankommt, auch ohne Bedeutung.

Dr. Buchetmann Schwarz-Angele Paetzold

Hu






