BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 275/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 56 702.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 26. September 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 12. Oktober 2004 aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 31. Oktober 2003 die Wortmarke

Automation Live

fur nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Kataloge,
Prospekte, Plakate und Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel

(ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen
fur wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Durchfih-
rung und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, soweit in
Klasse 35 enthalten, Organisation von Messeteilnahmen; Pra-
sentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleis-
tungen sowie Verkaufsforderung und Vermittlung von Wirtschafts-
kontakten, auch im Internet; Zurverfiigungstellung und Vermietung

von Standflachen und Messestanden einschlie3lich der dazugeho-



rigen Ausrustungsgegenstande, soweit in Klasse 35 enthalten;
Offentlichkeitsarbeit (Public Relations); Werbung, Vermietung von
Werbeflachen, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse;

Klasse 41.:

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Sonderschauen
fur kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke, Kongressen,
Symposien, Produktprasentationen und Wettbewerben fur kultu-
relle, Unterrichts- und Bildungszwecke; Veroéffentlichung und Her-
ausgabe von Zeitschriften, Katalogen und Prospekten; Organisa-
tion, Veranstaltung und Durchfihrung von Seminaren, Workshops

und Ausstellungen fir kulturelle oder Unterrichtszwecke;

Klasse 42:
Zurverfugungstellung und Vermietung von Ausristungsgegen-
standen fir Standflachen und Messestande, soweit in Klasse 42

enthalten.

Die Markenstelle fur Klasse 35 hat durch eine Regierungsangestellte des gehobe-
nen Dienstes die Anmeldung durch Beschluss vom 12. Oktober 2004 in vollem
Umfang gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens der
Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedurfnisses zurtickge-
wiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, der in der Anmeldemarke enthaltene
Bestandteil ,Automation® bringe zum Ausdruck, dass Prozesse vereinfacht und
Maschinen effizienter eingesetzt werden wirden. Das weitere Element ,Live“
werde im Sinne von ,direkt", ,original® oder auch ,lebendig“ verstanden. Demzu-
folge beschreibe die Bezeichnung ,Automation Live* den Inhalt und die Bestim-
mung der angemeldeten Waren. In Bezug auf die Dienstleistungen weise die An-
meldemarke auf die Aktualitdt des Inhalts der Druckereierzeugnisse und auf die
Art, Bestimmung und den Gegenstand der live stattfindenden Veranstaltungen der

Anmelderin hin. Auch gebe sie an, dass die vertretenen Unternehmen aus der



Automations-Branche kdmen und die Dienstleistungen der Anmelderin live, d. h.
vor Ort erfolgen wirden. Die im Zusammenhang mit Messen beanspruchten Ta-
tigkeiten bezdgen sich auf die Teilnahme an einer ,Live Automations-Messe*, in
deren Rahmen Automationstechnik live vorgefiihrt werde. Die Anmeldemarke
vermittele somit in ihrer Gesamtheit eine sprachibliche und in sich verstandliche
unmittelbar beschreibende Gesamtaussage, die zudem einem Freihaltungsbe-

dirfnis unterliege.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 12. Oktober 2004 aufzuheben.

Sie macht geltend, dass jeder Bestandteil der Bezeichnung ,Automation Live* un-
terschiedliche Bedeutungen haben kénne und dementsprechend auch der Ge-
samtbegriff verschiedene Interpretationen zulasse. Der fir die Verneinung der
Unterscheidungskraft erforderliche eindeutige Begriffsgehalt lage folglich nicht vor.
Des Weiteren sei die Anmeldemarke nicht unmittelbar beschreibend, da es ent-
sprechend der Rechtsprechung des BGH an einem konkreten Bezug zu den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen fehle. Dartber hinaus sei es nicht zulas-
sig, das Betatigungsfeld der Aussteller und Besucher der Veranstaltung ,Automa-
tion Live* mit dem Arbeitsgebiet der Anmelderin gleichzusetzen. lhre Dienstleis-
tungen und Produkte seien von der Thematik und dem Inhalt her neutral. Die An-
meldemarke bezdge sich allenfalls auf weitere Umstande, die im Zusammenhang
mit der Automationstechnik stiinden. Die Unterscheidungskraft sei aber nur dann
Zu verneinen, wenn ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen hergestellt werden kénne. Diese stinden jedoch auch in
keinem indirekten Zusammenhang zur Automationstechnik, da die Anmelderin auf
diesem Gebiet nicht tatig sei. Im Ubrigen seien keine Belege fiir das Vorliegen
eines Freihaltungsbedirfnisses vorgelegt worden, fir dessen Begrindung die
Eignung zur Beschreibung nicht ausreiche. Zudem sei es ublich, dass das The-

mengebiet einer Messe bereits in ihrer Bezeichnung erkennbar werde.



Nach Hinweis des beschlieRenden Senats hat die Anmelderin das Waren-

/Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschrank:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, namlich Zeitschriften, Kataloge, Prospekte,
Plakate und Fotografien fur Konferenzen, Sonderschauen, Kon-
gresse, Symposien, Produktprasentationen, Wettbewerbe, Semi-

nare, Workshops und Ausstellungen fir kulturelle Zwecke;

Klasse 35:

Zurverfigungstellung und Vermietung von Standflachen und Mes-
sestdnden einschliel3lich der dazugehérigen Ausristungsgegen-
stande fur Konferenzen, Sonderschauen, Kongresse, Symposien,
Produktprasentationen, Wettbewerbe, Seminare, Workshops und
Ausstellungen fir kulturelle Zwecke, soweit in Klasse 35 enthalten;
Offentlichkeitsarbeit (Public Relations) fir Konferenzen, Sonder-
schauen, Kongresse, Symposien, Produktprasentationen, Wett-
bewerbe, Seminare, Workshops und Ausstellungen fur kulturelle
Zwecke; Werbung, Vermietung von Werbeflachen, Marketing,
Marktforschung und Marktanalyse, alle vorgenannten Dienstleis-
tungen ausschlief3lich bezogen auf die Organisation und Veran-
staltung von Konferenzen, Sonderschauen, Kongressen, Sympo-
sien, Produktprasentationen, Wettbewerben, Seminaren,
Workshops und Ausstellungen fir kulturelle Zwecke;

Klasse 41.:

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Sonderschauen
fur kulturelle Zwecke; Organisation und Veranstaltung von Kon-
gressen, Symposien, Produktprasentationen und Wettbewerben
fur kulturelle Zwecke; Organisation, Veranstaltung und Durchfih-

rung von Seminaren, Workshops und Ausstellungen fur kulturelle



Zwecke; Veroffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften, Ka-
talogen und Prospekten flr Konferenzen, Sonderschauen, Kon-
gresse, Symposien, Produktprasentationen, Wettbewerbe, Semi-

nare, Workshops und Ausstellungen fir kulturelle Zwecke;

Klasse 42:

Zurverfugungstellung und Vermietung von Ausristungsgegen-
standen fur Standflachen und Messestande, namlich Leihe und
Vermietung von Computer-Hardware, Computer-Software, Com-
puter-Peripheriegeraten und Datenverarbeitungsgeréaten fur Kon-
ferenzen, Kongresse, Symposien, Produktprasentationen, Wett-
bewerbe, Seminare, Workshops und Ausstellungen fir kulturelle

Zwecke, soweit in Klasse 42 enthalten.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuldssige Beschwerde ist nach Beschrankung des Waren-/Dienstleistungsver-
zeichnisses auch begriindet. Der Senat halt die Anmeldemarke nunmehr fir un-
terscheidungskréftig, nicht freihaltungsbedurftig sowie nicht ersichtlich tauschend.
Insofern stehen ihr die Eintragungshindernisse gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 4

MarkenG nicht mehr entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer
Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemel-
deten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EUGH GRUR 2004,
428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Ins-



besondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen be-
schreibt, zwangslaufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder
Dienstleistungen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Dies ist nach der
zuldssigen Beschrankung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses jedoch nicht

mehr der Fall.

Unter dem Zeichenelement ,Automation kann zum einen das deutsche Synonym
fur ,Automatisierung” oder ,Mechanisierung“ verstanden werden (vgl. ,http://wort-
schatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www?site=1&Wort=Automation&sprac...”). Zum
anderen stellt es das englische Wort fir ,Automation”, ,Automatisierung“ oder
LJAutomatisierungstechnik” dar, das héaufig im Zusammenhang mit anderen
englischen Substantiven verwendet wird (vgl. ,http://dict.leo.org/ende?-
Ip=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHd..."). Aufgrund der
identischen Schreibweise und Bedeutung des englischen und deutschen Wortes
wird es im Inland somit im Sinne von ,vollautomatische Fabrikation® aufgefasst

werden (vgl. Duden, Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 141).

Der Bestandteil ,Live* stammt aus dem Englischen mit den Grundbedeutungen
JJeben, lebend* und ,lebendig® (vgl. ,http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de-
&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHd..."). Im Ubertragenen Sinne wird er je-
doch heutzutage gerade auch im Deutschen haufig im Sinne von ,live“, d. h. ,di-
rekt* bzw. ,original“ benutzt (vgl. Duden, a. a. O., Seite 462). Regelmalig ist der
Begriff im Bereich des Rundfunks und Fernsehens anzutreffen (vgl. z. B. ,Live-
Sendung®, ,Live-Ubertragung“). Doch hat das Wort ,live* mittlerweile eine so all-
gemeine Bedeutung im Inland erlangt, dass es generell als Umschreibung fur
.aktuell“ oder ,gegenwartig in der Praxis eingesetzt wird (vgl. beispielhaft
Lhttp://www.google.de/search?g=live&hl=de&Ir=&newwindow=1&start=10&sa=N").
Insofern wird trotz der Herkunft aus dem englischen Sprachraum der weit Utber-
wiegende Teil des Verkehrs den Sinngehalt des ins Deutsche Ubernommenen

Wortes ,live" erkennen.



Die Kombination ,,Automation Live* lasst sich zwar weder im Deutschen noch im
Englischen nachweisen. Dennoch handelt es sich nicht um eine aul3ergewdhnli-
che Zusammensetzung, deren Gesamtbedeutung fur den Verkehr nicht erkennbar
ware. Das Wort ,live* wird im Deutschen auch haufig hinter einem Substantiv ver-
wendet, um die Aktualitat und die Unmittelbarkeit des vorangestellten Wortinhalts
deutlich zu machen. So lassen sich beispielsweise die Kombinationen ,Opel Live®,
.vodafone - live!*, Hamburg Live“, ,Eins Live®, ,eBay Live!®, ,Berufe live*, ,Straus-
berg-Live“, ,Science Live“, ,Bayern 1 live, ,TYPO3-LIVE!", ,Borse Live" oder
.Fewo-live" finden (vgl. ,http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&g-
=live&btnG=Suche&meta=cr...“ und ,http://www.google.de/search? qg=live&hl-
=de&lr=&cr=countryDE&newwindow=1&st...“). In diese Zusammensetzungen reiht
sich die Bezeichnung ,Automation Live* zwanglos ein. Demzufolge wird der
Verkehr ihr Uberwiegend Bedeutungen wie ,Automatisierungstechnik live* bzw.
~Automatisierungstechnik aktuell“ oder ,Vollautomatische Fabrikation live* bzw.
.Vollautomatische Fabrikation aktuell* beimessen. Im Zusammenhang mit o6rtlich
gebundenen Veranstaltungen wie Messen oder Ausstellungen kann die
Anmeldemarke auch im Sinne von ,Automatisierungstechnik direkt vor Ort* bzw.

JVollautomatische Fabrikation direkt vor Ort” verstanden werden.

Mit dem Begriff ,Automation Live* wird eine Sonderveranstaltung im Rahmen der
.Factory Automation® - nach Aussage der Anmelderin die internationale Leitmesse
der Fertigungsautomation - auf der Hannover-Messe bezeichnet, die von der
A... AG organisiert wird Gemeinsam mit der B... AG und
anderen Technologiepartnern werden beispielsweise in einer Live-Demonstration
innovative  Anwendungen in der Automobilfertigung“ prasentiert (vgl.
~http:/mww.pressebox.de/pressemeldungen/deutsche-messe-ag/boxid-

55322.html*). Gerade diese Verwendung macht den beschreibenden Sinngehalt
der Anmeldemarke im Hinblick auf die im Urspringlichen, nun jedoch nicht mehr
im beschréankten Verzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen deutlich.
Mit ihr wird deren Themengebiet und Gegenstand zum Ausdruck gebracht. Insbe-

sondere im Zusammenhang mit der Organisation und Veranstaltung von Messen



und Ausstellungen macht die Anmeldemarke den Zweck und die Ausrichtung die-
ser Tatigkeiten deutlich (vgl. u.a. juris: Beschluss des 29. Senats vom
27. November 2002, BPatG 29 W (pat) 392/00 - HOMETECH; PAVIS: Beschluss
des 32. Senats vom 18. Oktober 2000, BPatG 32 W (pat) 224/99 - World of
Events, und Entscheidung des HABM vom 18. September 2001, R0686/00-4
- wellness world). Auch in Verbindung mit der Zur-Verfigung-Stellung und Ver-
mietung von Standflachen und Messestanden einschlie3lich der dazugehdrigen

Ausriistungsgegenstande stellt sie eine Orts- und Bestimmungsangabe dar.

Nach Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemal 8 39
Abs. 1 MarkenG, die auch noch im Rechtsmittelverfahren erfolgen kann (vgl. BGH
GRUR 2002, 884 - B-2 alloy), ist der Anmeldemarke jedoch eine eindeutige Sach-
aussage nicht mehr zu entnehmen. Samtliche Waren und Dienstleistungen dienen
nunmehr kulturellen Zwecken. Dies gilt insbesondere auch fir die Tatigkeiten der
Klasse 42, die die Zur-Verfigung-Stellung und Vermietung von Ausridstungsge-
genstanden fir Standflachen und Messestande im Rahmen von kulturellen
Zwecken dienenden Konferenzen, Kongressen, Symposien, Produktprasenta-
tionen, Wettbewerben, Seminaren, Workshops und Ausstellungen betreffen. Au-
tomatisierungstechnik hat mit Kultur im Sinne von Lebensart, Lebensstil oder As-
thetik (vgl. ,http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www?site=1&Wort=Kultur-
&sprache=de...") jedoch kaum etwas gemein. Es lie sich zwar der Begriff
LJAutomatisierungskultur® nachweisen (vgl. Odensass, Ph./Schmidt, E.-D., Die
amerikanische und deutsche Automatisierungskultur im Vergleich, Automa-
tisierungstage 2001, Fachhochschule Nordostniedersachsen), doch bezieht er
sich in erster Linie auf den jeweiligen Stand der Automatisierung in bestimmten
Bereichen. Die Bezeichnung ,Automation Live* mag allenfalls die mehr oder
weniger undeutliche Vorstellung hervorrufen, dass die Waren und
Dienstleistungen vor dem Hintergrund live prasentierter Automatisierungstechnik
angeboten bzw. erbracht werden. So kann es sich bei ihnen um Bestandteile ei-
nes Rahmenprogramms handeln, das ahnlich wie die Stiftung der C...

vornehmlich der Imageférderung dienen soll. Es ist jedoch nicht ersichtlich,
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dass im Mittelpunkt die Automatisierungstechnik steht. Inhaltlich weist die Anmel-
demarke folglich keinen klar erkennbare sachlichen Bezug zu den Produkten im
beschrankten Verzeichnis auf, so dass ihr die Herkunftsfunktion insoweit nicht ab-

gesprochen werden kann.

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlos-
sen, die ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonsti-
ger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen kénnen
(vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bucher fur eine bessere Welt). Hiermit wird das im
Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen von jedermann frei
verwendet werden kénnen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Ein
solches Freihaltungsbedirfnis  zugunsten der Mitbewerber der A...
AG ist jedoch im Hinblick auf die verbliebenen Waren und Dienstleistungen nicht
erkennbar. Zum einen lasst sich - wie oben bereits ausgefihrt - ein eindeutiger
Sachbezug zu kulturellen Zwecken nicht herstellen. Zum anderen ist im Internet
die markenmaRige Verwendung der Bezeichnung ,Automation Live“ (unabhangig
von der Schreibweise) nur im Zusammenhang mit der Anmelderin nachweisbar
(vgl. Lhttp://google.de/search?g=Automation+Live&hl=de&Ir=&newwindow=1-
&start...”). Hinreichende Anhaltspunkte, dass in Zukunft eine Verwendung als

Sachangabe erfolgen wird, liegen ebenfalls nicht vor.

3. Des Weiteren ist eine ersichtliche Eignung zur Tauschung gemafl 8 8 Abs. 2
Nr. 4 i. V. m. 8 37 Abs. 3 MarkenG nicht gegeben. Der Begriff ,Automation Live*
vermittelt im Hinblick auf die verbliebenen Waren und Dienstleistungen keine kon-

kreten inhaltlichen Vorstellungen, die mit der Wirklichkeit nicht Ubereinstimmen.
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Allenfalls kann er mehr oder weniger diffuse, jedoch mdégliche und korrekte Asso-
ziationen - etwa in dem Sinne, Roboter oder Maschinen seien Teil eines Kunst-
Events - hervorrufen. Insofern besteht die Mdglichkeit einer nicht irrefuhrenden
Markenbenutzung (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, §S8,
Rdnr. 378).

gez.

Unterschriften



