BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 101/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 00 344.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 23. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 5. Februar 2003 aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 7. Januar 2002 die Wort-
/Bildmarke

.

fur folgende Dienstleistungen zur farbigen Eintragung in das Register (in den Far-

illuminating.

ben schwarz, dunkelrot) angemeldet worden:

,Klasse 35:
Werbung



Klasse 41.:
Multimedia-Dienstleistungen (Produktion von Multimedia-Préasen-
tationen)

Klasse 42:

Design und Konzeptionierung von Home-Pages und Web-Seiten
Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten
Dienstleistungen einer Internetagentur (Konzeption, Abwicklung,
Wartung und Pflege von Internetinhalten)

Design von Software

Erstellen von Computeranimationen

Digitale Bildbearbeitung, Datenaufbereitung und Datenverarbei-
tung

Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur (Hard- und Software-
beratung)

Dienstleistungen eines Grafikers und Grafikdesigners Styling (in-

dustrielles Design)"“.

Die Markenstelle fir Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom
5. Februar 2003 gemafld § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zuriickgewiesen. Sie hat
ausgefuhrt, dass der Wortbestandteil der Marke eine beschreibende Werbeaus-
sage treffe, die den Verkehrsbeteiligten den Eindruck vermittle, die angebotenen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Infrarot-Leuchttechnik zu erhalten.
Dies sei nicht ungewoéhnlich, da die Infrarotstrahlung, die sich unterhalb der Emp-
findlichkeitsgrenze des Auges bis zum Mikrowellenbereich erstrecke, in vielfacher
Weise eingesetzt werde. Insbesondere kdme der Bereich der Infrarot-Phototech-
nik in Betracht. Die schriftliche und designtechnische Ausgestaltung kdnne nicht
das erforderliche Mindestmal3 an Eigenart entwickeln, um eine betriebskennzeich-

nende Wirkung bei den Verkehrsbeteiligten zu erzeugen.



Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie tragt vor, dass die Infrarottechnik im Bereich der angemeldeten Dienstleistun-
gen nicht eingesetzt werde, sondern lediglich im technisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich. Hinzu komme, dass die Wortkombination als Beschreibung einer
Technologie ein Widerspruch an sich ware. ,llluminating” sei im Sinne einer be-
sonders aufwendigen leuchtstarken Fest-Beleuchtung aufzufassen. Fir eine sol-
che Beleuchtung sei Infrarot vollig ungeeignet, weil Infrarotlicht fir das menschli-

che Auge nicht sichtbar sei.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begrindet.

Der Senat halt die angemeldete Wortmarke entgegen der Beurteilung der Marken-
stelle fur unterscheidungskraftig und nicht freihaltungsbediirftig. Ihrer Eintragung
gemal 88 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen daher keine absoluten Schutzhinder-
nisse gemald § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Beider Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnen-
den konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der
Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegentber solchen ande-
rer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsatzlich ein gro3zugiger Mal3stab
anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um
dieses Schutzhindernis zu Uberwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082
- marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb,

weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt,



wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise un-
terzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein fiir die beanspruchten Dienstleis-
tungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet wer-
den und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebrauchliches Wort der deut-
schen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen
einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und
nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsachlichen
Anhalt daflr, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterschei-
dungskraft fehlt (stRspr BGH aaO - marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Das angemeldete Wort-/Bildzeichen enthélt die Wortbestandteile ,Infrared“ und
Jlluminating”. ,Infrared” im Sinne des deutschen Begriffs ,Infrarot* (Langen-
scheidts GroRRwdrterbuch Englisch, Der Kleine Muret-Sanders Teil 1, 9. Auflage,
Seite 498) werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier Fachkreise, aber
auch das allgemeine Publikum, allein wegen der N&ahe zum deutschen Ausdruck
ohne weiteres verstehen. Auch illuminating“ im Sinne von leuchtend (Der Kleine
Muret-Sanders, aaO S 498) ist eng mit den deutschen Begriffen illuminieren®, II-

lumination* verwandt.

Dennoch geht der Senat davon aus, dass das hier angemeldete Gesamtzeichen
bezuglich der vorliegend angemeldeten Dienstleistungen keinen eindeutigen Aus-

sagegehalt aufweist.

.Infrarotlicht* ist eine elektromagnetische Strahlung in Form von Warme (vgl
Brockhaus Naturwissenschaft und Technik Band 1, Seite 530). Allein daraus ergibt
sich ein Widerspruch zu dem Markenbestandteil ,illuminating” der auf eine beson-
ders helle Beleuchtung (,lllumination”) hinweist. Zwar geben sogenannte Infrarot-
lampen neben der Warme auch ein Licht - allerdings nur von schwacher Inten-
sitat - ab, so dass den angesprochenen Verkehrskreisen klar sein wird, dass eine

lllumination mit einer derartigen Lichtquelle nicht méglich ist.



Der Senat konnte bei seinen Recherchen dartber hinaus aber keinerlei Anhalts-
punkte daflr finden, dass im Bereich der hier beanspruchten Dienstleistungen auf
den Gebieten der Werbung bzw des Internets die Benutzung einer Infrarottechnik

im Zusammenhang mit Beleuchtungseffekten existiert.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten daftir, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise den Wortbestandteil der angemeldeten Marke ohne
analysierende Zwischenschritte im Sinne einer schlagwortartigen Aussage Uber
eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit gekennzeich-
neten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen

werden.

Die grafische Ausgestaltung, insbesondere die Verwendung des rot-rosa leuch-
tenden Punkts legt im Ubrigen weiter nahe, dass die Wortbestandteile als Unter-

nehmenskennzeichen zur Verwendung kommen.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung
sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen kdnnen. Da-
bei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht,
wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche
jedoch nach den Umstanden erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202
- Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstande werden durch die angemeldete Wort-/Bildmarke nicht klar und
eindeutig verstandlich genannt. Eine Verwendung der Wortbestandteile als be-
schreibende Angabe im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen
konnte der Senat - wie ausgefihrt - nicht nachweisen. Von einem auf gegenwarti-
ger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedirfnis kann daher

insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhalts-



punkte daflr vor, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistun-
gen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe

erfolgen wird.

Winkler Pagenberg Dr. Hock
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