BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 12/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 06 653.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Wortmarke

IMAGEPARK

ist nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgen Beschrankung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses noch fir die Dienstleistung

.Betrieb von Bilddatenbanken fur gewerbliche Abnehmer*

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschluss vom 6. Juli 1999 hat die mit einem Beamten des hdoheren Dienstes
besetzte Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende frei-
haltebedurftige Angabe gemaf 88 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG zu-
rickgewiesen. Zur Begrindung wird im Wesentlichen ausgefihrt, die als Marke
angemeldete Bezeichnung sei sprachiblich aus den beiden dem englischen
Grundwortschatz enthommenen Begriffen ,IMAGE“ und ,PARK" zusammenge-
setzt. Auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sei der Markenbestandteil ,IMAGE*
als Bezeichnung fur Bilddateien oder fiur den Gesamtinhalt eines Datentragers
bekannt. Als beispielhaft seien in diesem Zusammenhang die Begriffe ,Image-Ko-
pie“, ,Imagemap”, ,Image-processing Software“, ,Image communication®, ,Image
editor®, ,Image file“, ,Image input‘ oder ,Image program“ zu nennen. Auch der
weitere Markenbestandteil ,PARK* habe auf dem Gebiet der Datenverarbeitung
eine spezielle Bedeutung, namlich ,Magnetplattenzugriffskamm®. Bezogen auf die
von der Anmeldung umfassten Dienstleistungen sei die Wortkombination

JMAGEPARK" daher ohne Weiteres geeignet, eine sachliche Aussage zu den



angebotenen Dienstleistungen zu liefern, die die Art der Digitalisierung und Archi-
vierung von Bildern und den Betrieb von Bilddatenbanken betrafen. Der beschrei-
bende Charakter der als Marke angemeldeten Wortkombination ,IMAGEPARK*
werde von den inl&ndischen Verkehrskreisen auch ohne Weiteres erkannt, da im
Bereich der Datenverarbeitung englische Begriffe weit verbreitet seien und vom
deutschen Verkehr nicht als fremdsprachig empfunden wiirden. Da die Bezeich-
nung ,IMAGEPARK" glatt beschreibend sei, kdonnten ihr die angesprochenen
Verbrauchskreise auch keinerlei betriebliche Kennzeichnungsfunktion zuweisen.
Die Bezeichnung sei daher nicht nur freihaltebedurftig, sondern ihr fehle auch jeg-

liche Unterscheidungskratft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Bezeichnung
JMAGEPARK?" sei ein reines Fantasiewort, das in keinem Warterbuch nachweis-
bar sei und auch im technischen Sprachgebrauch nicht benutzt werde. Die ange-
sprochenen Verkehrskreise konnten sich unter dem Begriff ,IMAGEPARK* allen-
falls einen Landschaftsgarten vorstellen, dessen Gegenstand das Personlichkeits-
oder Charakterbild einer bestimmten Person sei oder in dem das Bild von jeman-
dem zum Thema gemacht werde. Weitere Mdglichkeiten bestiinden darin, dass
die angesprochenen Verkehrskreise mit dem Begriff ,IMAGEPARK" eine Kunst-
ausstellung in einem Garten oder den Namen einer Vereinigung assoziieren wur-
den, deren Mitglieder sich zum Ziel gesetzt haben kénnten, Landschaftsgéarten zu
malen. Genau so gut konnte der Bezeichnung ,IMAGEPARK" auch ein Erho-
lungsgrundsttick, ein Vergnugungspark, ein Spielpark oder ein militarisch genutz-
ter Ort zugrunde gelegt werden, weshalb zu den bereits genannten méglichen As-
soziationen der Verkehrskreise noch eine Vielzahl weiterer hinzugedacht werden
missten. Die Markenstelle habe demgegenuber der Bezeichnung ,IMAGEPARK"
eine Bedeutung zugesprochen, die auf einer willkirlichen verwirrenden Vermi-
schung mehrerer sich widersprechender Inhalte beruhe. Letztlich sei der begriffli-
che Inhalt der Bezeichnung ,IMAGEPARK" vdllig unklar. Ihr misse daher bezogen

auf die mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen jeder beschreibende



Charakter abgesprochen werden. Weder das eine noch das andere von der Mar-

kenstelle angenommenen Eintragungshindernis sei daher gegeben.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin die Voraussetzungen fur
eine Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke i. S. v. 8 8 Abs. 3 MarkenG behauptet und
in diesem Zusammenhang diverses Prospektmaterial, Werbeunterlagen und ins-
gesamt funf Bescheinigungen von Geschaftskunden vorgelegt, in denen diese
bestétigen, dass ihnen die Marke ,IMAGEPARK" als Hinweis auf die Anmelderin

bekannt sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf
das der Anmelderin Gbersandte Ergebnis der vom Senat durchgefiihrten Internet-

Recherche, Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach
Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke fur die von ihr noch umfasste
Dienstleistung ,Betrieb von Bilddatenbanken fir gewerbliche Abnehmer” sowohl
als beschreibende freihaltebedurftige Angabe nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als
auch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von
der Eintragung in das Register ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmel-
dung daher zu Recht zuriickgewiesen (8 37 Abs. 1 MarkenG). Eine Verkehrs-
durchsetzung ihrer Marke i. S.v. 8 8 Abs. 3 MarkenG hat die Anmelderin nicht
glaubhaft dargelegt.



Nach der Bestimmung des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken nicht
eintragungsfahig, die ausschlief3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder
sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen kon-
nen. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel ver-
folgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden
kénnen und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbe-
halten werden (vgl. u.a. EuUGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr.25) ,Chiemsee*;
GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) ,BIOMILD*). Dabei erfordert das Schutzhinder-
nis nicht, dass das fragliche Zeichen bereits tatsachlich zu beschreibenden Zwe-
cken fur Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet wird, viel-
mehr genigt, dass es zu diesen Zwecken verwendet werden kann (vgl. EuGH
GRUR 2004, 146, 147 f. (Nr. 32) ,DOUBLEMINT*; a. a. O. (Nr. 38) ,BIOMILD").
Bei einem fremdsprachigen Wortzeichen - wie dem vorliegenden - ist dies dann
anzunehmen, wenn es in sprachiblicher Form in einer seiner moglichen Bedeu-
tungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen be-
zeichnet (vgl. EuGH a.a. O. (Nr.32) ,DOUBLEMINT" a.a.O. (Nr.38, 39)
.BIOMILD") und die beteiligten inlandischen Verkehrskreise im Stande sind, die
- beschreibende - Bedeutung des Wortes zu erkennen (vgl. EuUGH GRUR 2006,
411, 413 (Nr. 26) ,Matratzen Concord/Hukla®). Diese Voraussetzungen liegen bei
der angemeldeten englischsprachigen Begriffskombination ,IMAGEPARK" vor.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um die sprachregelgerechte Zu-
sammenstellung der beiden einfachen, dem englischen Grundwortschatz angeho-
renden Substantive ,image” (= Bild, Abbild) und ,park” (= Park, Parkanlage, Park-
platz; vgl. PONS, GroBworterbuch fur Experten und Universitat, Stuttgart, 2002),
deren Bekanntheit bei den inlandischen Verkehrskreise schon im Hinblick auf die
in der deutschen Bevdlkerung weit verbreiteten Grundkenntnisse der englischen
Sprache Uberwiegend vorausgesetzt werden kann. Entgegen der Auffassung der

Anmelderin stellt der Gesamtbegriff ,IMAGEPARK® in der sich aus der wortlichen



Ubersetzung der Einzelworter ergebenden Bedeutung ,Bilderpark® in Bezug auf
die hier in Rede stehende Dienstleistung eines ,Betrieb von Bilddatenbanken® eine
unmittelbar merkmalsbeschreibende Angabe dar. Hierbei hat das englische Wort
.park® im vorliegenden Zusammenhang fraglos den gleichen begrifflichen Inhalt,
namlich i. S. v. ,Gesamtbestand”, wie er z. B. auch in den deutschen Wortkombi-
nationen ,Wagenpark®, ,Maschinenpark® oder ,Fuhrpark® hervortritt (vgl. z. B.
DUDEN, Universalworterbuch, 6. Aufl.,, Mannheim, 2006), wahrend das vorange-
stellte Bestimmungswort ,image” i. S.v. ,Bild“ den Gegenstand des Bestandes

naher spezifiziert.

Abgesehen davon hat der Senat im Rahmen einer Recherche im Internet, deren
Ergebnisse er der Anmelderin zur Kenntnis gegeben hat, deutliche Belege daftr
gefunden, dass die Wortkombination ,IMAGEPARK" vom Geschaftsverkehr auf
dem Gebiet digital betriebener Bilddatenbanken, in dem generell ein von engli-
schen Ausdriicken gepragter Sprachgebrauch zu beobachten ist, tatsachlich in der
Bedeutung von ,Bilderpark” oder ,Bildersammlung” eingesetzt wird und folglich
von den maf3geblichen beteiligten Verkehrskreisen, zu denen auch der Fachver-
kehr zahlt (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 24) ,Matratzen Concord/Hukla*;
Strobele, MarkenR 2006, 433, 434 f.), regelmaldig auch so verstanden wird (vgl.
z. B. ,Zensufi image park® unter: www.zensufi.com/image.htm). Im Ubrigen lasst
sich auch der deutsche Begriff ,Bilderpark® in entsprechend sachbeschreibender

Verwendung im Internet nachweisen.

Hiernach steht aul3er Frage, dass die zur Eintragung angemeldete Wortmarke
JMAGEPARK" gemal3 88 Abs.2 Nr.2 MarkenG von der Eintragung ausge-
schlossen ist, da sie in einer den angesprochenen inlandischen Verkehrskreisen
verstandlichen und naheliegenden Bedeutung den Gegenstand der mit ihr bean-
spruchten Dienstleistung, ndmlich den ,Betrieb von Bilddatenbanken fir gewerbli-
che Abnehmer”, bezeichnet und insoweit zur sachlichen Beschreibung dieser
Dienstleistung dienen kann. Des Weiteren folgt hieraus, dass die Beurteilung der

Markenstelle - jedenfalls vom Ergebnis her - nicht zu beanstanden ist, dass der



angemeldeten Marke gemall § 8 Abs.1 Nr.1 MarkenG fur die beanspruchte
Dienstleistung auch die erforderliche Eignung fehlt, diese Dienstleistung als von
einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie von denje-
nigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 428,
431 (Nr. 48) ,Henkel*; GRUR 2004, 674, 678 (Nr.86) ,Postkantoor‘; BGH
GRUR 2001, 1151, 1152 ,marktfrisch*; GRUR 2001, 1153 ,antiKALK%
GRUR 2005, 417, 418 ,BerlinCard").

Ferner gibt es im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte daflr, dass die festge-
stellten Eintragungshindernisse durch eine mdgliche Verkehrsdurchsetzung der
Marke i. S. v. 8 8 Abs. 3 MarkenG Uberwunden worden sind. Die Anmelderin hat
die fur die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung der Marke ,IMAGEPARK" not-

wendigen Vorraussetzungen nicht schliissig vorgetragen und belegt.

Die Bestimmung des 8 8 Abs. 3 MarkenG erfordert, dass sich eine zur Eintragung
angemeldete Marke infolge ihrer Benutzung fir die mit ihr beanspruchten Dienst-
leistungen in einem erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise durchgesetzt
hat. Als im Rechtssinn erheblich ist es dabei anzusehen, wenn die Mehrheit der
angesprochenen Verkehrskreise in der Marke nicht mehr nur eine nicht unter-
scheidungskréftige Sach- oder sonstige Angabe, sondern einen auf ein bestimm-
tes Unternehmen bezogenen kennzeichnenden Herkunftshinweis sieht (vgl. EUGH
GRUR 1999, 723, 727 (Nr.52) ,Chiemsee“; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 65)
-Philips*; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 ,REICH UND SCHOEN", GRUR 2006,
760, 762 ,LOTTO"; BPatG GRUR 2005, 337, 341 1. ,VISAGE"). Die zunachst er-
forderliche Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung verlangt allerdings An-
gaben, aus denen sich ergibt, in welcher Form, fur welche Wa-
ren/Dienstleistungen, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann das ange-
meldete Zeichen nach Art einer Marke eingesetzt worden ist. Hierfur geeignete
Belege sind insbesondere Kataloge, Preislisten, Werbematerial (unter Angabe der
jeweiligen Auflagenzahl) sowie Angaben zu den getatigten Werbeaufwendungen

und zu den bisher erzielten Umsatze (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8



Rn. 345). Diesen Anforderungen werden die von der Anmelderin vorgelegten Un-

terlagen und Bescheinigungen nicht gerecht.

Die Anmelderin hat zwar entsprechend der von ihr vorgenommenen Einschran-
kung auf die nunmehr beanspruchte Dienstleistung ,Betrieb von Bilddatenbanken
fur gewerbliche Abnehmer* insgesamt flnf Bescheinigungen von Geschaftskun-
den vorgelegt, in denen diese bestatigen, dass ihnen die Marke ,IMAGEPARK" als
Hinweis auf die Anmelderin bekannt sei. Aul3erdem hat sie in diesem Zusammen-
hang diverses Prospektmaterial und einige Werbeunterlagen vorgelegt. Diese
Belege leiden jedoch an dem Mangel, dass ihre Aussagkraft ohne die Mitteilung
entsprechender Umsatzzahlen sowie gegebenenfalls getatigter Werbeaufwendun-
gen oder zumindest des Umfangs der in den letzten Jahren unter der Marke
JMAGEPARK" durchgefiihrten einschlagigen Auftrage letztlich keine Rick-
schlisse auf den unter den gewerblichen Auftragnehmern der Anmelderin beste-
henden Durchsetzungsgrad der Marke zulassen. Die Anmelderin hat insbeson-
dere nicht mitgeteilt, wie viele Geschaftskunden sie in den letzten Jahren insge-
samt betreut hat, und damit ein wichtiges Kriterium, das fur die Bewertung der funf

vorgelegten Kundenbescheinigungen unerlasslich ist, unerwahnt gelassen.

Nachdem der Vortrag der Anmelderin keine Anhaltspunkte fir eine mogliche Ver-
kehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke fur die beanspruchte Dienstleistung
ergibt, bestand auch keine Notwendigkeit zur Einleitung eines férmlichen Ver-

kehrsdurchsetzungsverfahrens.

gez.

Unterschriften



