BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 90/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 74 097.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 19. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die fir
zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41 und 42 angemeldete
Wortmarke 305 74 097

brand broadcasting

in zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teil-

weise zurtickgewiesen, und zwar fir die Dienstleistungen

~Werbung; Aktualisierung von Werbematerial, Dienstleistungen
einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkon-
zepten sowie Werbung und Marketing fur Immobilien (Facility-
Management); Fernsehwerbung, insbesondere im Fernsehen;
Herausgabe von Statistiken; Herausgabe von Werbetexten; kom-
merzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleis-
tungen fur Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Versand-
werbung (Mailing); Marketing (Absatzforschung); Marketing, auch
in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Mer-
chandising; Offentlichkeitsarbeit (Publicrelations); Onlinewerbung
in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchfihrung von
Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Mes-
sen fur wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisationsberatung
in Geschaftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organi-
satorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Plakatanschlag-
werbung; Planung und Gestaltung von Werbemaflnahmen; Pra-
sentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Prasenta-

tion von Waren in Kommunikationsmedien fir den Einzelhandel;



Preisvergleichsdienste; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusam-
menstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Sponsoring in
Form von Werbung; Systematisierung von Daten in Computerda-
tenbanken; Telemarketing; Verbreitung von Werbeanzeigen; Ver-
fassen von Werbetexten; Vermietung von Werbeflachen; Vermie-
tung von Werbeflachen, auch im Internet (Bannerexchange); Ver-
mietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kom-
munikationsmedien; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von
Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial
(Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vervielfalti-
gung von Dokumenten; Vorfuhrung von Waren fur Werbezwecke;
Waren- und Dienstleistungsprasentationen; Werbung; Werbung
durch Werbeschriften; Werbung im Internet fir Dritte; Zusammen-
stellung von Waren fir Dritte zu Prasentations- und Verkaufszwe-
cken; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von
Horfunksendungen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen;
Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellen von Informa-
tionen im Internet; Bereitstellen von Internetzugangen (Software);
Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Bereitstellung von Plattfor-
men im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb
von Chatlines, Chatrooms und Foren; Bildschirmtextdienst; Dienst-
leistungen von Presseagenturen; Durchfiihren von Videokonferen-
zen; elektronische Nachrichtenibermittlung; E-Mail-Dienste; Fern-
schreibdienst; Fernsprechdienst; Funkdienst; Kommunikation
durch faseroptische Netzwerke; Konferenzschaltungen; Leitungs-,
Routing- und Verbindungsdienstleistungen fir die Telekommuni-
kation; Nachrichten- und Bildibermittiung mittels Computer;
Pagingdienste; Personenruf (Rundfunk, Telefon oder mit anderen
Mitteln elektronischer Kommunikation); Personenrufdienste; Pres-
seagenturen; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeiln

und Liefern von Pressemeldungen; Satellitentibertragung; Telefon-



dienst; Telefonvermittlung; Telegrafendienst; Telegrafieren; Tele-
grammdienst (Depeschen); Telegrammiubermittiung; Telekonfe-
renzdienstleistungen; Telekopierdienst; Teletextservice; Ubermitt-
lung von Nachrichten; Vermietung von Zugriffszeit auf globale
Computernetzwerke; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an
Internetadressen (Webmessaging); Unterhaltung; sportliche und
kulturelle Aktivitaten; Aufzeichnung von Videobandern; Bereitstel-
len von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Be-
trieb von Tonstudios; Desktop-Publishing (Erstellen von Publika-
tionen mit dem Computer); Dienstleistungen eines Ton- und Fern-
sehstudios; digitaler Bilderdienst; Durchfihrung von Liveveranstal-
tungen; Durchfiihrung von Spielen im Internet; Eintrittskartenvor-
verkauf (Unterhaltung); Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von
Untertiteln; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmproduktion
(in Studios); Filmverleih (Vermietung von Kinofilmen); Herausgabe
von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Ver-
lags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im
Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Biuchern in elektroni-
scher Form, auch im Internet; Information tber Veranstaltungen
(Unterhaltung); Montage (Bearbeitung) von Videobandern; Musik-
darbietungen (Orchester); online angebotene Spieldienstleistun-
gen (von einem Computernetzwerk); Onlinepublikation von elek-
tronischen Buchern und Zeitschriften; Organisation und Durchfih-
rung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organi-
sation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Ver-
anstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von
Konzerten; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Party-
planung (Unterhaltung); Platzreservierungen fir Unterhaltungsver-
anstaltungen; Produktion von Shows; Rundfunkunterhaltung; Syn-
chronisation; Ticketverkauf fur Veranstaltungen; Unterhaltung;

Verfassen von Drehblchern; Verfassen von Texten (ausgenom-



men Werbetexte); Videofilmproduktion; Zusammenstellung von
Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen; Entwurf und Ent-
wicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von
Computersoftware; Aktualisieren von Internetseiten; Beratung bei
der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Bereitstellung
von Computerprogrammen in Datennetzen; Computerberatungs-
dienste; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen;
Computersystemdesign; Datenverwaltung auf Servern; Design
von Computersoftware; Design von Homepages und Webseiten;
Editieren, Formatieren und Ubertragen von Daten auf CD-Roh-
linge (Premastering); elektronische Datenspeicherung; Entwick-
lungsdienste und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (fur Drit-
te); Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung; Erstel-
len von Webseiten; Erstellung von Computeranimationen; Handel
mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Hard- und Softwarebera-
tung; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von
Computernetzwerken durch Software; Konzeptionierung von Web-
seiten; Kopieren von Computerprogrammen; Lizenzieren von
Computersoftware (juristische Dienstleistungen); Lizenzierung von
Software; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Pflege
und Installation von Software; Qualitatsprifung; redaktionelle Be-
treuung von Internetauftritten; Registrierung von Domainnamen;
Serveradministration; Sprachspeicherdienste; Styling (industrielles
Design); Uberwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigen-
tums; Vergabe und Registrierung von Domainnames; Vergabe von
Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Vermie-
tung und Wartung von Speicherplatzen zur Benutzung als Websi-
tes fur Dritte (Hosting); Vermietung von Computersoftware; Ver-
mietung von Speicherplatz im Internet; Vermietung von Webser-
vern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenban-

ken; Wartung von Computersoftware; Wiederherstellung von Com-



puterdaten; Zertifizierungen; Zur-Verfigung-Stellen von Speicher-
kapazitaten zur externen Nutzung (Webhousing); Zur-Verfigung-
Stellen von Webspace (Webhosting); Zurverfigungstellung von
Speicherplatzen im Internet”.

Zur Begrindung ist ausgefuhrt worden, im Umfang ihrer Zurickweisung weise die
angemeldete Marke die fur eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft
nicht auf. Dem angesprochenen Verkehr sei die sprachiblich zusammengesetzte
Bezeichnung ,brand broadcasting® im Sinne von ,Markensendung® gelaufig. In
Bezug auf die fur Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen mit EDV- bzw. tele-
kommunikationstechnischem Schwerpunkt werde ,brand broadcasting” als kon-
krete Sachangabe im Zusammenhang mit einem in den entsprechenden Medien
verwendeten Ubertragungsstandard verstanden. Die fiir Klasse 35 beanspruchten
Dienstleistungen stinden in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausstrahlung
und Ubertragung von Markensendungen, indem sie diese als WerbemafRnahmen
vorbereiten, unterstitzen und begleiten. Dies gelte auch fur die fur Klasse 41
beanspruchten Dienstleistungen, da sie entweder derartige Sendungen aufzeich-
nen bzw. Uber sie informieren oder ihre Ausstrahlung technisch und organisato-
risch ermdglichen. Der allgemein zu beobachtende Trend hin zu reinen Marken-
sendern im TV-Bereich und der Nutzung des Internets als Werbemedium bringe
es mit sich, dass in diesem Zusammenhang vermehrt Veranstaltungsdienstleistun-
gen nachgefragt wirden, die die Markenwerbung begleiten, indem sie die Konsu-
menten spielerisch an die Marke heranfiihren und binden. Unterscheidungskraft
fehle dem Prifzeichen auch hinsichtlich der fir Klasse 42 angemeldeten Dienst-
leistungen, da das vorangestellte Wort ,brand” im Sinne von ,Marke* lediglich den

Gegenstand bzw. das Thema der Sendung bzw. Ubertragung konkretisiere.

Gegen die zurickweisenden Entscheidungen der Markenstelle richtet sich die
Beschwerde des Anmelders, der vortragt, der Begriff ,brand broadcasting” werde
seiner Auffassung nach weder im Deutschen, noch in der englischen Sprache ver-

wendet. Es handle sich um eine sprachliche Neuschdpfung, die ungewdhnlich und



im Inland nicht gebrauchlich sei. Die Markenstelle habe ihrer Entscheidung ein
unangemessen weites Verstandnis des Schutzhindernisses mangelnder Unter-
scheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde gelegt. Allein
der Umstand, dass die Begriffsbestandteile ,brand” und ,broadcasting” entfernte
Assoziationen weckten, fihre nicht zu einer beschreibenden Bedeutung des ange-
meldeten Kombinationszeichens. Dieses sei vielmehr geeignet, als Herkunftshin-
weis fur die im Beschwerdeverfahren noch verfahrensgegenstandlichen Dienst-

leistungen zu dienen.

Der Anmelder beantragt sinngemars,

die Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2009 und vom

1. Marz 2007 im Umfang ihrer Zurtickweisung aufzuheben.

Die zuldssige Beschwerde des Anmelders ist unbegriindet. Die Entscheidung der
Markenstelle, im Umfang ihrer Zurickweisung der angemeldeten Marke ,brand
broadcasting“ die Eintragung zu versagen, begegnet keinen durchgreifenden
Bedenken. Die hiergegen vom Anmelder erhobenen Einwande verhelfen seiner
Beschwerde nicht zum Erfolg. In Bezug auf die im Beschwerdeverfahren noch ver-
fahrensgegenstandlichen Dienstleistungen ist das Prifzeichen nicht hinreichend
unterscheidungskraftig im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zudem steht einer

Eintragung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, fur welche
die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend

zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer



Unternehmen zu unterscheiden. Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte
des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin be-
steht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewahrleisten (vgl. EuGH
GRUR 2002, 804, 809 - Philips; GRUR 2003, 604, 607 - Libertel). Fur kennzeich-
nungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem
Verbraucher die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfullen (vgl.
EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Die Unterscheidungskraft ist zum
einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum
anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EUGH
GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR Int. 2004, 631, 633 - Dreidimen-
sionale Tablettenform I). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Mar-
ken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren oder
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR
2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Dabei sind nach stéandiger Rechtsprechung
fremdsprachige Begriffe den entsprechenden deutschen gleichzustellen, sofern
sie gelaufige beschreibende Bezeichnungen darstellen, die von den angesproche-
nen inlandischen Verkehrskreisen auch verstanden werden (vgl. BGH GRUR
2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER).

In Anwendung dieser Grundsatze fehlt dem Zeichen ,brand broadcasting” im
Umfang seiner Zuriickweisung eine fur die Eintragung hinreichende Unterschei-
dungskraft. Die Prufmarke setzt sich aus den englischen Wortbestandteilen
.pbrand* und ,broadcasting® zusammen. ,brand“ steht hierbei fir den deutschen
Begriff ,Marke” (vgl. Collins, Globalwoérterbuch Englisch, 2001, Band 1 ,Englisch-
Deutsch”; PAVIS PROMA 24 W (pat) 235/98), ,broadcasting” ist wortlich mit
,Radio-, TV-Ubertragung bzw. -Sendung® zu {bersetzen (vgl. Collins a. a. O.,
S. 144). Der von ,brand broadcasting” angesprochene Durchschnittsverbraucher
wird die dem Standardwortschatz der englischen Sprache angehdrigen Wortbe-

standteile mit ,Markensendung“ Ubersetzen und das Prufzeichen namentlich im



Zusammenhang mit den im Beschwerdeverfahren noch gegenstéandlichen bean-
spruchten Dienstleistungen der Klasse 38 in sachbeschreibender Weise mit der
LAusstrahlung und Ubertragung von (Nachrichten- oder Werbe-)Sendungen in
gangigen Kommunikationsmedien - sowohl online (per Internet), als auch in Rund-
funk und Fernsehen -, die Informationen Uber bestimmte Marken zum Inhalt haben
bzw. Marken bewerben* in Verbindung bringen.

Der gemeinhin zu beobachtende Trend zu reinen Marken-TV-Sendern und der
Nutzung des Internets als Werbemedium wird unterstitzt durch die Teilnahme an
oder die Durchfihrung von Veranstaltungsdienstleistungen (z. B. in Form des
Event-Marketings, Sponsoring von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen
oder von Benefiz-Veranstaltungen), wie sie den fur Klasse 41 angemeldeten
Dienstleistungen zugrunde liegen und durch vorbereitende und unterstitzende
Werbemalinahmen nach Art der fir Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen.
SolchermalR3en mit ,brand broadcasting” gekennzeichnete Dienstleistungen wer-
den vom Verkehr daher auch als ein in verschiedenen Kommunikationsmedien
verbreiteter Sachhinweis auf die Information des Publikums Uber eine bestimmte
Marke verstanden. Ebenfalls keine herkunftshinweisende Funktion wird der Ver-
braucher ,brand broadcasting” in Zusammenhang mit den verfahrensgegenstand-
lichen Dienstleistungen der Klasse 42 beimessen. Diese kdnnen namlich in ledig-
lich beschreibender Weise ,brand broadcasting” im Sinne eines thematischen
Schwerpunktes zum Gegenstand haben, indem sie entweder ,brand broadcasting®
selbst betreffen oder erganzende Produkte/Dienstleistungen, die fir ,brand broad-

casting” benotigt werden.

Da sich die Verbindung der Wortelemente des Prifzeichens in ihrer Summenwir-
kung erschopft und nicht Gber die Zusammenfligung der beschreibenden Ele-
mente ,brand“ und ,broadcasting” hinausgeht, fehlt dem Prifzeichen auch in der
Kombination ihrer Einzelbestandteile die Eignung zur betrieblichen Herkunftsan-
gabe (vgl. EUGH a. a. O. - Postkantoor, S. 678; EuGH GRUR 2004, 680, 681
- BIOMILD; GRUR 2006, 229, 231 - BiolD).
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Vor diesem Hintergrund kann dem Anmelder auch nicht darin gefolgt werden,
dass der Begriff ,,brand broadcasting” dem angesprochenen Verkehr lediglich vage
Assoziationen vermittle und als unibliche sprachliche Neuschdpfung herkunftshin-
weisend wirke. Dass es sich bei ,brand broadcasting” um eine lexikalisch nicht
nachweisbare Wortkombination handelt, ist fir sich genommen nicht ausreichend,
um die Eintragungsfahigkeit der Prufmarke zu begrinden. Der Verkehr ist namlich
daran gewohnt, im Geschaftsleben stadndig mit neuen Begriffen konfrontiert zu
werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprdgsamer
Form Ubermittelt werden sollen. Der Durchschnittsverbraucher wird auch bisher
noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verstandliche Sachaussagen als sol-
che und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl. Strobele/Hacker,
MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rn. 117).

Zudem ist die angemeldete Wortfolge ,brand broadcasting” eine Angabe, die im
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Verkehr zur Bezeichnung der Bestimmung
der noch verfahrensgegenstandlichen beanspruchten Dienstleistungen dienen
kann. So sind etwa die fiur Klasse 38 angemeldeten, mit ,brand broadcasting®
gekennzeichneten Dienstleistungen im vorstehend genannten Sinne geeignet,
dem Adressaten im Wege der Ausstrahlung von Radio- oder TV-Sendungen bzw.
der Datentbermittlung per Internet Informationen tGber Markenprodukte zuteil wer-
den zu lassen. Verschiedene Anbieter bedienen sich dazu, wie die Markenstelle
nachgewiesen hat, bereits eigener Marken-TV-Sender (z. B. Budtv.com, Audi TV)
oder stellen tber kommerzielle Anbieter wie You Tube online ihr Produktsortiment
vor und unterhalten ihr Publikum ,rund um die Marke“ (etwa mit Gewinnspielen

oder Informationen Uber ,Marken-Schnappchen* u. s. w.). Einer Eintragung der


http://Budtv.com

-11 -

Prufmarke in verfahrensgegenstandlichem Umfang steht demgemal vor diesem
Hintergrund auch ein Freihaltebedtrfnis der Allgemeinheit sowie der Mitbewerber

des Anmelders im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Lehner

Fa



