BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 249/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 794 741

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlisse
der Markenstelle fir Klasse 36 vom 12. Mai 2004 und vom
23. September 2004 aufgehoben.

Grinde

Die Inhaberin der IR-Wort-Marke 794 741

FUNDRADAR

begehrte urspriinglich Markenschutz in Deutschland fur verschiedene Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42.

Die Markenstelle fur Klasse 36 hat den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland
durch zwei Beschliisse vom 12. Mai 2004 und 23. September 2004 verweigert.

Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass der Marke die Unterscheidungskraft
fehle und es sich um eine freihaltebedurftige Angabe handle (88 107, 113, 8 Abs 2
Nr 1 und 2 MarkenG). Die angemeldete Marke sei eine sprachiblich gebildete
Wortkombination der englischen Sprache in der Bedeutung ,Fondssuchmaschine*
bzw ,Fondssuch- oder vermittlungsdienstleistungen® und stelle damit in Bezug auf
die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende
Angabe dar. Das Wort ,RADAR* werde mittlerweile als beschreibende Angabe im
Zusammenhang mit Such- und Vermittlungsdienstleistungen verwendet. ,Fond*
begegne den Verkehrskreisen in einer Vielzahl von Wortkombinationen. Eine in

dieser Form beschreibende und werbemaRig verwendete Wortfolge vermoge da-



her nicht die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen unter-

schiedlicher Anbieter unterscheidbar zu machen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie

beantragt sinngemal,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Sie hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ihr Waren- und Dienstleis-

tungsverzeichnis beschrankt wie folgt:

Klasse 9:

appareils et instruments scientifiques et optiques; appareils et in-
struments électriques (compris dans cette classe); calculateurs;
appareils pour I'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques,
centrales téléphoniques, équipements pour le traitement de

I'information; supports d’enregistrement magnétiques et optiques;

Klasse 16:

papier et produits en papier compris dans cette classe

Klasse 35:

travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes

Klasse 41.:
education; formation; divertissement; activités sportives et culturel-

les.

Zur Begrundung tragt sie vor, dass die Verbindung der beiden englischen Worter

~sund“ und ,radar” eine neue Wortschopfung der Anmelderin darstelle. Es handle



sich nicht um ein bekanntes Wort der englischen Sprache und die Verbindung sei
im allgemeinen Sprachgebrauch nicht Gblich. Bei den nunmehr noch begehrten
Waren sei eine analysierende Betrachtungsweise und eine ganze Reihe von ge-
danklichen Zwischenschritten erforderlich, um einen Bezug zwischen diesen Wa-

ren und Dienstleistungen und der Marke herzustellen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begriindet. Der Senat hélt die beanspruchte IR-Marke jeden-
falls nach der Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses flr
unterscheidungskraftig und nicht freihaltebedurftig. Ihrer Schutzerstreckung stehen
gemal 88 33 Abs 2, 41 MarkenG keine absoluten Schutzhindernisse gemaf § 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 fur die von der
Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenuber
solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsatzlich ein grof3zi-
giger Maldstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu tberwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001,
1082 — marktfrisch; BGH MarkenR 2005, 145 — BerlinCard). 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 Betrach-
tungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein fur die beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Be-
griffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein ge-
brauchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom

Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird,



so gibt es keinen tatsachlichen Anhalt dafir, dass einem als Marke verwendeten
Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft
fehlt (stRspr BGH aaO — BerlinCard).

Die hier begehrte Marke setzt sich aus dem englischen Begriff ,fund“ und dem
Ausdruck ,radar“ zusammen. ,FUND" eng mit dem deutschen Wort ,Fond“ ver-
wandt, werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das
allgemeine Publikum, als gelaufigen Ausdruck gerade in der Finanzsprache ohne
weiteres verstehen (so auch BPatG, 33 W (pat) 344/02 - Fundraising Profile;
HABM, R0422/03-1 - DYNAMIC MUTUAL FUNDS; HABM, RO0013/02-4
- EFUNDS; HABM, R0472/00-2 — PRIME FUND; HABM, R008/02-2 — the fund-

manager).

Unter ,Radar” wurde ursprunglich ein Verfahren zur Ortung von Gegenstanden im
Raum mit Hilfe gebundelter elektromagnetischer Wellen, die von einem Sender
ausgehen, reflektiert werden und Uber einen Empfanger auf einem Anzeigegeréat
sichtbar gemacht werden, verstanden (vgl Duden Online das Fremdwdrterbuch).
Der Ausdruck hat jedoch mittlerweile eine Bedeutungserweiterung dahingehend
erfahren, dass er im Sinne einer elektronischen Suchmaschine im Internet ver-

wendet wird, wie sich aus einer Internetrecherche des Senats ergeben hat:

www.suchnase.de: ,CompuServe Finanzen ist - Ihr Radar fur alle ..."

— www.blitz-radar.de
—www.znet.de: ,Preisradar: Laserdrucker ...“

— www.dsluser: ,Preisradar: ADSL Modems*.

Die konkret hier beanspruchte Wortkombination ,FUNDRADAR*" konnte bei der
Internetrecherche des Senats jedoch nicht nachgewiesen werden. Dennoch hatte
die Markenstelle aufgrund der Bedeutungen der Begriffe ,FUND" und ,RADAR" zu

Recht angenommen, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem Gesamtbegriff



einen Hinweis auf Such- und Vermittlungsdienste fur Fonds sehen werden. Aller-
dings bedarf es mehrerer analysierender Zwischenschritte um einen Zusammen-
hang zwischen dem beanspruchten Gesamtzeichen und den nunmehr noch be-
gehrten Waren und Dienstleistungen herzustellen. Die verbliebenen Waren der
Klasse 9 schaffen allenfalls die technischen Voraussetzungen um entsprechende
Dienstleistungen einer Suchmaschine anzubieten, haben aber mit der unmittelba-
ren Erbringung der Dienstleistungen nichts zu tun. Ein Bezug zwischen Papier und
den daraus hergestellten Waren der Klasse 16 und einer denkbaren beschreiben-
den Bedeutung der Bezeichnung "FUNDRADAR” kann ebenfalls nicht festgestellt
werden. Auch die verbliebenen Dienstleistungen der Klasse 35, Blroarbeiten so-
wie Tatigkeiten im Bereich des Rechnungswesens haben keinen Zusammenhang
mit Suchdienstleistungen fur Fonds im Internet. Gleiches gilt flr die Dienstleistun-

gen der Klasse 41.

Es fehlt daher insgesamt an ausreichenden Anhaltspunkten dafir, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Sinne einer Aussage uber
eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges entscheidendes Merkmal der damit
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeich-

nungsmittel verstehen werden.

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 Waren und Dienstleistungen dienen
konnen. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann
besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht erfolgt ist, eine solche
jedoch uU erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 66 — Testit; 1202 — Gute Zeiten —
Schlechte Zeiten).

Solche Umstande werden durch die angemeldete Marke ,FUNDRADAR® nicht
ausreichend klar und verstandlich genannt. Eine Verwendung der Bezeichnung als



beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den verbliebenen Waren und
Dienstleistungen konnte der Senat 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 diesen Waren und Dienstleistungen
in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe er-
folgen wird.

Winkler Katker Dr. Hock
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