BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 100/04 Verkindet am
23. Februar 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 42 156.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 23. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle fir Klas-
se 10 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
17. Februar 2004 aufgehoben.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist das Wort

ULTRA-LUME

als Kennzeichnung fur die Waren

.Dentalprodukte, namlich Lampen zum Harten von Dental-Kompo-
sitmaterialien.”

Die Markenstelle fur Klasse 10 hat die Anmeldung mit der Begrtindung zuriickge-
wesen, die Marke bestehe aus zwei italienischen Worten und bedeute soviel wie
~Spitzen-Lampe®. Derartige unmittelbar beschreibende fremdsprachige Begriffe
konnten nicht fur nur einen Hersteller monopolisiert werden, womit ein Freihalte-

bedirfnis zu bejahen sei.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren
auf Eintragung weiter. Sie weist darauf hin, das zum einen lItalienisch nur von ei-
nem kleinen Teil der inlandischen Bevolkerung verstanden wird (etwa 3 %) und
zum anderen ,ultra-lume* auch auf italienisch keineswegs fur die Benennung oder

Beschreibung von zahnmedizinische Aushéartungslampen notwendig sei. Dafir



gebe es Worte wie ,lampada fantastico® oder ,lampada stupendo“. Fir die
Schutzfahigkeit des Zeichens als Marke spreche auch dessen Eintragung in zahl-
reichen Landern, so zB in den USA, GroRRbritannien und Frankreich.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde (8 165 Abs 4 MarkenG) ist begrtindet. Der begehrten
Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis des Frei-
haltebedirfnisses (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch das der fehlenden Unterschei-
dungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) entgegen.

Es steht nicht mit der fur die Versagung einer Eintragung notwendigen Sicherheit
fest, dass der Begriff "ULTRA-LUME" einen derart unzweideutig beschreibenden
Begriffsinhalt hat, dass er von dem angesprochenen Verkehr — weit Uberwiegend
Fachverkehr — in dem von der Markenstelle genannten Sinn als die Waren und
Dienstleistungen unmittelbar beschreibend verstanden wird. Wegen des An-
spruchs auf Eintragung gemal 8§ 33 Abs 2 S 2 MarkenG miussen Zweifel letztlich

aber zugunsten der angemeldeten Marke gewertet werden.

Der deutsche Fachverkehr, bei dem es sich Uberwiegend um Zahnmediziner und
medizinisch geschultes Personal handelt, wird in dem Gesamtzeichen zuné&chst
das ihm bekannte ,Ultra“ erkennen als Hinweis auf ein Produkt mit einer Spitzen-
leistung. Sodann wird er bei dem Wort ,Lume” in erster Linie an das lat. ,lumen*®
denken. Mit lJumen® wird die MalReinheit des Lichtstroms bezeichnet, was fir die
hier beanspruchten Polymerisationslampen einen durchaus beschreibenden Aus-
sagegehalt hat. Daneben wird mit ,lJumen® in der Medizin die lichte Weite eines
Hohlkérpers (zB eines GefalRes) benannt, sowie speziell in der Zahnmedizin der

Durchmesser einer Bohrung. Das Markenwort LUME ist aber nicht etwa eine ge-



brauchliche Abklrzung oder ein Kurzwort dieses beschreibenden Fachbegriffs,
sondern eine Abwandlung hiervon, die der Fachverkehr als solche auch erkennen
wird. Dies bedeutet, dass dem Markenteil LUME in Bezug auf das unmittelbar be-
schreibende ,lumen*” eine gewisse, schutzbegrindende Eigenart zuzusprechen ist
(vgl hierzu BGH BIPMZ 2002, 256 — Omeprazol).

Aber auch der Umstand, dass ,ULTRA-LUME®* mdglicherweise im italienischen
etwa im Sinn von ,Ultra-Licht* verstanden werden kann, bedeutet nicht, dass das
Wort als deutsche Marke ungeeignet sei. ,Lume” heil3t zwar im Italienischen
.Leuchte, Licht®, Jlume” ist aber ein eher veraltetes Wort dafur (zB lume a olio,
lume di candela); die gangigen Begriffe hei3en lampada und luce. ,Ultra“ ist im ita-
lienischen ebenfalls bekannt und findet sich dort in Wortzusammensetzungen wie
ultraleggero (superleicht), ultrarapido (superschnell) oder in Alleinstellung als die
Bezeichnung von (politischen oder Sport-)Fanatikern. Weder dem Gericht noch
der Markenstelle liegen aber ausreichend Anhaltspunkte daftur vor, dass die Wort-
kombination ,Ultra-Lume*” geeignet ware in der italienischen Sprache derartig spe-
Zielle Gerate wie Polymerisationsgerate zur Lichthartung unzweideutig und un-
mittelbar zu beschreiben. Eine blo3e Vermutung hierfur aber gentgt nicht, um den

Markenschutz zu versagen.

Fremdsprachige Marken unterliegen nur dann einem Freihaltebedirfnis, wenn
entweder die beschreibende Bedeutung von den inlandischen Verkehrskreisen
ohne weiteres erkannt wird — wovon hier nicht ausgegangen werden kann, denn
lume gehort weder zum italienischen Grundwortschatz, wie er vielen deutschen
Italienreisenden gemeinhin geléufig ist, noch ist Italienisch die medizinische Fach-
sprache, auch wenn sich viele italienischen Worte an die Fachsprache Latein an-
lehnen - oder aber wenn die Mitbewerber den fraglichen Begriff fir den inlandi-
schen Warenvertrieb oder den Im- und Export bendtigen. Das tun sie in aller Re-
gel nur bei fremdsprachigen Begriffen, die nichts anderes sind als die glatte Wa-
renbezeichnung selbst. Dies trifft fur die Marke gerade nicht zu, denn weder ist

wultra-lume* die italienische Fachbezeichnung fir Lichthartegerate, noch steht fest,



dass derartige Geréate in Italien damit beschrieben werden. Dass die gewlnschte
Marke sowohl in Italien als auch in Deutschland im Sinne von ,Superlicht* ver-
standen werden kann, genugt hierfur nicht, denn im deutschen Sprachraum zu-
mindest erschliel3t sich dieser Begriffsinhalt nicht unmittelbar. Der Fachverkehr
rechnet im medizinischen Bereich zwar mit lateinischen und auch englischen Be-
griffen, Italienisch ist in der Regel dort aber nicht zu finden (anders womadglich bei
der Raumbeleuchtung, dort gibt es auch fuhrende italienische Hersteller, zB Arte-
mide). Erst durch Nachdenken wird der Verkehr entweder das italienische ,lume*®
erkennen oder aber an das lateinische ,lumen” denken und es zusammen mit dem
deutschen Wort ultra in einen (zutreffenden) Bezug zu den fur die Ware bedeut-
samen Eigenschaften zu setzen. Derartige fremdsprachige Begriffe aber, deren
beschreibender Inhalt sich erst durch mehrere Gedankenschritte erschliefl3t, wer-
den von den Mitbewerber auf dem Ex- und Importmarkt nicht im rechtserhebli-

chen Umfang bendtigt, womit ein Freihaltebedurfnis zu verneinen ist.

Zudem erfullt die Marke die geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft
(8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Die Beschwerde hat deshalb Erfolg.

Stoppel Paetzold Schwarz-Angele
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