BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 257/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 736 024

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 27. September 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

FUr die international registrierte Wortmarke IR 736 024

DIRECTVIEW

als Kennzeichnung fur die Waren:

Radiographies a usage médical et appareils de radiologie a usage

médicall,

hat die Markeninhaberin Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Die Markenstelle fir Klasse 10 hat der Marke den Schutz wegen fehlender Unter-
scheidungskraft und eines bestehenden Freihaltungsbedurfnisses verweigert. Die
sprachiblich gebildete Bezeichnung ,DIRECTVIEW" sei leicht verstandlich und
weise auf die Funktionsweise der so gekennzeichneten Waren hin. Im Wege des
digitalen Rontgens sei es durchaus mdoglich, Réntgenaufnahmen direkt am Com-
puter sichtbar zu machen. Als Hinweis auf die Funktionsweise der fraglichen Ware
konne das Zeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden

und sei zudem als fachspezifischer Begriff flr die Mitbewerber freizuhalten.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr
Schutzbegehren weiter und begriindet dies damit, dass die Marke keinen be-

stimmten Sachbezug zu den von ihr erfassten Waren aufweise. Sie sei ihrer



Struktur nach eine ungewdhnliche Verbindung und kein bekannter Ausdruck der
englischen Sprache, um die unter der Marke eingetragenen Waren zu bezeichnen
oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Konkrete Feststellungen fir das
Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft seien nicht ersichtlich. Die Marke
kénne mit unterschiedlichen Bedeutungsgehalten Ubersetzt werden und sei damit
der Interpretation zuganglich. Die Vielfalt der Verstandnismdglichkeiten stehe der
Annahme einer unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren entgegen.
Diese kdnnten auch gar keine ,Direktansicht* bewirken, wie dies die Markenstelle
angenommen habe, sondern bedurften hierzu zunachst einer technischen Unter-
stitzung. Somit sei auch kein Freihaltungsbedurfnis gegeben. Zudem sei auf die
Registrierung der Marke in verschiedenen europdaischen Landern sowie auf die
Eintragung vergleichbar gebildeter Marken durch das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt hinzuweisen.

Durch Beschluss in der miundlichen Verhandlung vom 16. Marz 2005 ist in das
schriftliche Verfahren Ubergegangen worden. Der Senat hat bei verschiedenen
Verbanden um Stellungnahme zu der Frage gebeten, ob aus der Sicht der betei-
ligten Verkehrskreise (Endabnehmer, Handler oder Hersteller) die Wortfolge
,DIRECT VIEW" als blo3er Sachhinweis auf radiologische Aufnahmen oder Ge-
rate, insbesondere ,Direktsichtaufnahmen oder -gerate” verstanden werde, mit
deren Hilfe eine unmittelbare - optische oder elektronische - Sichtmdglichkeit ge-
schaffen werde. Zudem wurde die Frage gestellt, ob ein Bedurfnis der Verbands-
mitglieder an der Verwendung der Sachbezeichnung fur medizinische Geréte be-
stehe, oder ob es fur wahrscheinlich gehalten werde, dass die Wortfolge in nicht
allzu ferner Zukunft als Sachangabe benétigt werde, etwa um auf die Funktion von

medizinischen Geraten hinzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Der Marke ist der Schutz in der Bun-
desrepublik Deutschland gemaR 88 107, 113 Abs. 2 MarkenG zu verweigern, da
ihr die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der be-
schreibenden freihaltungsbediirftigen Angabe entgegenstehen (88 37 Abs. 1, 8
Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 3 Abs. 1, 5 Abs. 2 MMA, Art. 6%"es g
Nr. 2 PVU).

Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,
wenn sie ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a.
zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen kénnen (st. Rspr., vgl. BGH
GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dabei steht dieses
Schutzhindernis einem Wortzeichen bereits entgegen, wenn es zumindest in einer
seiner moglichen Bedeutungen ein wesentliches Merkmal der fraglichen Waren
bezeichnet (vgl. EUGH GRUR 2004, 146, Rdn. 32 - Doublemint, hier zum gleich
lautenden Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ GMV). Dies ist im vorliegenden Fall zu

bejahen.

Dass die Markenstelle die international registrierte Marke zutreffend als sprachub-
lich gebildete Bezeichnung gewertet hat, belegt bereits der Umstand, dass der
Begriff ,Direct View" sowohl in der englischen als auch der deutschen Sprache auf
verschiedenen Produktbereichen gebrauchlich ist, etwa im EDV-Bereich (vgl.
hierzu Internet-Lexikon Wikipedia, unter http://de.wikipedia.org - Stichwort ,Direct
View"). Auch die entsprechende deutschsprachige Bezeichnung ,Direktsicht* wird
als Sachbegriff verwendet, etwa bei TV-Geraten, Displays, Leuchten oder Lapa-
roskopiegeraten.

Den beiden englischen Wértern ,direct* und ,view* kommen die Bedeutungsge-

halte ,direkt, unmittelbar* bzw. ,Bild, Ansicht, Sicht, Darstellung” zu (vgl. hierzu



Internetworterbuch LEO, English-German Dictionary, unter http://dict.leo.org), so
dass sich die international registrierte Marke mit ,direktes, unmittelbares Bild*
ubersetzen lasst. Dieser Begriffsgehalt wird sich fiir die angesprochenen Fach-
kreise im Zusammenhang mit den hier beanspruchten radiologischen Apparaten
schon deshalb ohne weiteres Nachdenken erschlieen, weil hier der Geschwin-
digkeit der Bilderstellung der fraglichen Roéntgenapparate bzw. -anlagen eine
zentrale Bedeutung zukommt. Dies gilt in besonderem Malf fur die neuen, digita-
len Rontgensysteme, also der so genannten Speicherfolientechnik bzw. Computed
Radiografie (CR) und der direkt Digitalen Radiografie (DR). DR-Systeme weisen
gegeniber der alteren CR-Technik eine deutlich hthere Geschwindigkeit bei der
Bilderstellung auf, so dass Rontgenaufnahmen nach der Positionierung des Pati-
enten sekundenschnell, also praktisch ,unmittelbar* auf einem Monitor zu sehen
sind. Mit dieser Vereinfachung des medizinischen Prozesses an sich sind weitere
Vorteile fur die Patienten sowie eine verbesserte Diagnostik und erhebliche Kos-
teneinsparungen verbunden. So verkirzt sich die Verweildauer der Patienten und
dementsprechend die Strahlendosis, mit der sie belastet werden. Aufgrund der
hoheren Geschwindigkeit der Bilderstellung stehen die Rontgenbilder dem behan-
delnden Radiologen schneller zur Verfigung, was wiederum eine schnellere Diag-
nose moglich macht. Eine kirzere Verweildauer der Patienten erhoht den so ge-
nannten Patientendurchlauf und hat damit eine verbesserte Auslastung der ein-
zelnen Gerate zur Folge, so dass fur die Kliniken oder Arztpraxen die Zahl der be-
notigten Rontgensysteme sinkt. Der schnelleren Bilderstellung von DR-Geraten
kommt deshalb ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial zu. So hat offensichtlich
auch die Markeninhaberin die Bedeutung dieser Produkteigenschaft fiir den ange-
sprochenen Verkehr erkannt und bewirbt auf inrer Homepage die Vorteile von DR-
Systemen mit dem Hinweis: ,Mit DR-Systemen kénnen Sie lhre Imaging-Prozesse
effizienter gestalten ... Durch die schnelle Verfiigbarkeit von Bildern ... kdnnen Sie
die Untersuchungszeiten verkirzen, die Patientenbehandlung weiter verbessern
und die Produktivitdit im gesamten Prozess deutlich steigern.” (vgl. unter
http://www.kodak.com/global/de/health/productsByType/dr/drProduct.jhtml?pg-pat
h=5463#howDR).



Die Marke ,DIRECTVIEW" ist somit geeignet, in unmittelbarer und unzweideutiger
Art und Weise eine fur den Verkehr wesentliche Eigenschaft der beanspruchten
radiologischen Apparate zu beschreiben und ist deshalb fur die freie Verwendung

durch die Mitbewerber freizuhalten.

Auch im Hinblick auf die weiteren Waren ,Rdntgenaufnahmen fir medizinische
Zwecke" kommt der Marke ein beschreibender Bedeutungsgehalt zu. Derartige
Rontgenaufnahmen sind insbesondere fir Lehrzwecke, etwa im Rahmen der
Anatomie und/oder Radiologie geeignet und ermdglichen dabei eine direkte Dar-
stellung der inneren Strukturen des menschlichen Korpers. Damit ist die Marke in
einer ihrer moglichen Bedeutungen (vgl. insoweit nochmals EuGH - Doublemint,
a. a. 0.), namlich dem Begriffsgehalt ,direkte Darstellung, direkte Ansicht” zur Be-

nennung des Bestimmungszwecks der genannten Waren geeignet.

Aufgrund ihres dargestellten, beschreibenden Bedeutungsgehalts werden die an-
gesprochenen Verkehrskreise der Bezeichnung ,DIRECTVIEW" auch keine be-
triebliche Kennzeichnungswirkung zuordnen, sondern sie lediglich als Sachhin-
weis werten. Sie verfugt daher nicht Uber die erforderliche Eignung, vom Verkehr
als Unterscheidungsmittel flr die Waren eines Unternehmens gegenuber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr., vgl. EuUGH GRUR 2004,
674 - Postkantoor; BGH WRP 2001, 1310 - LOOK). Neben einem Freihaltungsbe-
darfnis gemal § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Schutzerstreckung der Marke
somit auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemaf 8§ 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Der Senat sieht die vorstehenden Feststellungen auch durch die eingegangenen
Ausklnfte der befragten Fachverbande bestétigt. Entgegen der Ansicht der Mar-
keninhaberin, die fraglichen Stellungnahmen seien widersprichlich, lassen sich
allen Stellungnahmen klare Aussagen zur Frage eines beschreibenden Bedeu-

tungsgehalts der fraglichen Wortfolge entnehmen. Fir den Senat bestehen auch



keinerlei Zweifel an der Neutralitat der Stellungnahmen, wie sie von der Markenin-

haberin vorgetragen, aber nicht begrindet wurden.

Der Berufsverband der Deutschen Radiologen e. V. hat ausgefihrt, ein ,direct
view" stehe in verschiedenen medizinischen Anwendungen fur das sofortige Zur-
Verfigungstehen eines Bildes, weshalb der Vorbehalt des Begriffs ,direct view* flr
nur ein Unternehmen Arzte und andere vergleichbare Nutzer zu weit einschranken
wirde. Auch der Deutsche Verband Technischer Assistentinnen in der Medizin
e. V. hat den Begriff ,DIRECTVIEW" fUr nicht schutzwiirdig erachtet und in diesem
Zusammenhang angefuhrt, sowohl bei der analogen Durchleuchtungstechnik wie
auch bei digitalen Durchleuchtungsgeraten kénne ein Réntgenbild direkt auf einen
Fernsehschirm Ubertragen werden. Ein Freihaltungsbedirfnis zur Sachbezeich-
nung fur medizinische Gerate wurde dennoch verneint. Die Stellungnahme des
LZentrums fur Telematik im Gesundheitswesen GmbH* hat ein Freihaltungsbe-
durfnis dagegen klar bejaht und den Begriff ,Directview” als Hinweis auf eine
schnelle, mdglichst noch wahrend der Bildaufnahme mdogliche Sichtung interpre-
tiert, der als solcher nicht nur auf das Réntgen beschrankt sei. Der Fachverband
fur Rontgen-Dienstleistungsbetriebe e. V. hat der Wortfolge ,DIRECT VIEW* flr
den Bereich der Radiologie in einer zweifachen Ausdeutung einen technischen
Begriffsinhalt zugemessen, im Sinne von ,Direkte Bildgebung“ und ,direkter (un-
verziglicher) Bilddarstellung“. Der Ansicht der Markeninhaberin, aus der Anmer-
kung, die Mitglieder des Verbandes wirden eine Verwendung dieser Worte fir
ihre eigenen Produkte vermeiden, um keine Verwechslung mit den Produkten der
Markeninhaberin zu provozieren, ergebe sich der Beleg fir die fehlende Neutralitat
der Stellungnahme, vermag sich der Senat nicht anzuschlie3en. Der Berufsver-
band deutscher Nuklearmediziner e. V. hélt die Eintragung des Begriffs als Wort-
marke ebenfalls fur nicht erstrebenswert. Da die Verbindung der beiden in der
englischen und medizinischen Umgangssprache gelaufigen Wortteile ,DIRECT"
und ,VIEW" nichts Eigenstandiges ergebe, solle er vielmehr wegen seiner spe-
ziellen Bedeutung geschutzt werden, was der Senat als Empfehlung interpretiert,

den Begriff fur alle Mitbewerber freizuhalten. Von Seiten der Zentralvereinigung



medizinisch-technischer Fachhéandler, Hersteller, Dienstleister und Berater e. V.
wurde lediglich vorgetragen, der genannte Begriff lasse sich in einem sehr breiten
Spektrum anwenden, beispielsweise im augenoptischen Bereich, weshalb das
Schutzbegehren flr Uberzogen gehalten werde. Nur der Zentralverband Elektro-
technik- und Elektroindustrie und der Europaische Koordinierungsausschuss der
Rontgen- u. Elektromedizinischen Industrie haben in wortgleichen Stellungnahmen
einen beschreibenden Bedeutungsgehalt der Marke verneint und ein Freihal-
tungsbedurfnis an ihr fur ihre Mitglieder ausgeschlossen. In den entsprechenden
Fachkreisen seien fiur die mafRgeblichen Verfahren und Gerate die Begriffe ,Ra-

diografie, Radiofluoroskopie® und ,Durchleuchtung® tblich.

Nach Wirdigung aller Stellungnahmen ist festzustellen, dass die Mehrzahl der
befragten Verbande der fraglichen Wortfolge - wenn auch mit unterschiedlichen
Formulierungen - einen beschreibenden Hinweis auf eine direkte bzw. schnelle

Bilddarstellung zugeordnet hat.

Soweit die Markeninhaberin eine indizielle Wirkung verschiedener inlandischer
Voreintragungen mit dem Bestandteil ,view" geltend macht und auf die Registrie-
rung der Marke in mehreren europaischen Landern hinweist, bleibt festzuhalten,
dass es sich bei der Entscheidung uber die Schutzfahigkeit einer Marke um keine
Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt. Als solche un-
terliegt sie einer auf den Einzelfall bezogenen Prifung (vgl. BGH GRUR 1989,
420, 421 - KSUD), so dass weder inlandischen noch auslandischen Voreintragun-
gen eine wie auch immer geartete verbindliche Wirkung zukommen kann. Vorein-
tragungen konnen bei der Beurteilung des konkreten Falles Berticksichtigung fin-
den, sind aber fir die Entscheidung Uber die Eintragung einer Marke unter keinem
Gesichtspunkt maf3geblich (vgl. EUGH GRUR 2004, 428 ff., Rdn. 61, 63 - Henkel).



Nach alldem war der IR-Marke der Schutz fir die Bundesrepublik Deutschland zu

versagen und die Beschwerde zurtickzuweisen.

gez.

Unterschriften



