BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 13/11 An Verkundungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 25. August 2011

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 045 841.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 28. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des

Richters Metternich

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 12. M&rz 2009 und vom
18. Marz 2010 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung in
Bezug auf die nachfolgend genannten Dienstleistungen zu-

rickgewiesen worden ist:

(Klasse 35)

"Beschaffungsdienstleistungen fur Dritte (Erwerb von Waren
und Dienstleistungen fur andere Unternehmen); Bestellan-
nahme, Lieferauftragsservice und Rechungsabwicklung,
auch im Rahmen von e-commerce; Dienstleistungen eines
Wirtschaftsprufers; kommerzielle Verwaltung der Lizen-
zierung von Waren und Dienstleistungen fir Dritte; Outsour-
cing-Dienste (Hilfe bei Geschaftsangelegenheiten); Verwal-
tung fremder Geschaftsinteressen; Verwaltungstechnische

Bearbeitung von Bestellungen".

(Klasse 38)

"Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Be-
reitstellung des Zugriffs auf Software in Datennetzen fur In-
ternetzugange; Bereitstellung von Plattformen im Internet;
Bereitstellung von Portalen im Internet, Dienstleistungen ei-

ner Presseagentur".
(Klasse 42)
"Vermietung von elektronischem Speicherplatz im Internet;

Vermietung von Webservern".

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Das nachfolgend abgebildete Zeichen

ist am 16. Juli 2008 fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen
9, 16, 35, 38 und 42 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Marken-
amt gefuhrte Markenregister angemeldet worden. Nachdem die Anmelderin das
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschrankt hat, beansprucht sie in
Bezug auf diese Anmeldung noch die nachfolgend genannten Waren und Dienst-

leistungen:

(Klasse 16)

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse;
Buchbinderartikel; Fotografien; Anzeigekarten (Papeteriewaren);
Aufkleber; Stickers; Blaupausen (Plane); Briefpapier; Broschiren;
Diagramme; Fahnen; Wimpel (aus Papier); Farbdrucke; Gemalde
(Bilder), gerahmt oder ungerahmt; grafische Darstellungen; grafi-
sche Reproduktionen; Kartonagen; Kartonrdhren; Leuchtpapier;
Magazine (Zeitschriften); Oldrucke; Ordner (Biroartikel); Packpa-
pier; Papierwaren; Papierbander (Papierstreifen); Pausen (Zeich-

nungskopien); Plakate; Plakate aus Papier und Pappe; Plakatt-



trager aus Papier oder Pappe; Plastikfolien (dehnbar und haftend)
fur Palettenverpackungen; Prospekte; Schilder (Papiersiegel);
Schilder aus Papier und Pappe; Schriftvorlagen; Transparente
(Papier- und Schreibwaren); Veroffentlichungen (Schriften); Ver-
packungsbeutel (-hillen, -taschen) aus Papier oder Kunststoff;
Verpackungsfolien aus Kunststoff; Verpackungsmaterial aus Kar-
ton; Verpackungspapier, Wandtafeln; Zeichnungen; Zeichnungs-
kopien (Pausen); Ziffern (Drucklettern).”

(Klasse 35)

"Aktualisierung von Werbematerial, Beschaffungsdienstleistungen
fur Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen fir andere Un-
ternehmen); Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rech-
nungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Dienstleis-
tungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Bautragers,
namlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienst-
leistungen eines Wirtschaftsprifers; Durchfihrung von Auktionen
und Versteigerungen, auch im Internet; Entwicklung von Werbe-
und Marketingkonzepten sowie Marketing fur Immobilien (facility
management); heliografische Vervielfaltigungsarbeiten; Herausga-
be von Werbetexten; Informationen in Geschaftsangelegenheiten;
kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienst-
leistungen fur Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Ver-
sandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung fiir Werbezwecke; Ver-
kaufsforderung (Salespromotion) fur Dritte; Offentlichkeitsarbeit
(Public Relations); Organisation und Durchfiihrung von Werbever-
anstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen, flr
wirtschaftliche und Werbezwecke; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei
Geschéaftsangelegenheiten); Plakatanschlagwerbung; Planung
und Gestaltung von Werbemalinahmen; Prasentation von Waren

in Kommunikations-Medien fiir den Einzelhandel; Schaufenster-



dekoration; Sponsoring in Form von Werbung; Veranstaltung von
Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbreitung von
Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsforderung
(Salespromotion) (fur Dritte); Vermietung von Verkaufsstanden;
Vermietung von Werbeflachen, auch im Internet (Bannerexchan-
ge); Vermietung von Werbematerial, Vermittlung von Werbe- und
Fordervertragen fur Dritte; Verteilung von Werbematerial (Flugblat-
ter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Verwaltung fremder
Geschaftsinteressen; Vervielfaltigung von Dokumenten; Verwal-
tungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorfihrung von
Waren fur Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungsprasentatio-
nen; Zusammenstellung von Waren fir Dritte zu Préasentations-

und Verkaufszwecken."

(Klasse 38)

"Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstel-
lung des Zugriffs auf Software in Datennetzen fur Internetzugange;
Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Por-

talen im Internet; Dienstleistungen von Presseagenturen.”

(Klasse 42)

"Aktualisieren von Internetseiten; Bauberatung (Architekturbera-
tung); Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internet-
seiten; Computerberatungsdienste; Design von Home-Pages und
Web-Seiten; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleis-
tungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Industriedesigners;
Dienstleistungen eines Innenarchitekten; digitale Bildbearbeitung
(Grafikerdienstleistungen); Entwicklung von Nutzungskonzepten
fur Immobilien in technischer Hinsicht (Facility Management); Er-
stellen von Webseiten; Gestaltung und Unterhalt von Websites fur

Dritte; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken;



Styling (industrielles Design); Vermietung von elektronischem

Speicherplatz im Internet; Vermietung von Webservern."

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2008 045 841.0 gefuihrte Anmeldung mit zwei Beschlissen
vom 12. Marz 2009 und vom 18. Mérz 2010, von denen der Letztgenannte im Er-

innerungsverfahren ergangen ist, zuriickgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterschei-
dungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), wobei dahingestellt bleiben kdnne, ob
auch das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfillt sei. Die angemel-
dete Marke bestehe erkennbar aus einer Kombination der Bestandteile "IMMO"
und "POSTER" in graphischer Gestaltung. Das Zeichenelement "IMMO" sei die
allgemein gelaufige Kurzform fur das Wort "Immobilie”, mit welchem im all-
gemeinen Sprachgebrauch ein Grundstiick inklusive der darauf befindlichen Ge-
baude bezeichnet werde. Das aus der englischen Sprache stammende Wort
"POSTER" bezeichne auch im deutschen Sprachgebrauch ein Plakat bzw. ein
plakatartig aufgemachtes grol3formatiges gedrucktes Bild, welches besonders in
der Werbung verwendet werde, um potentielle Kunden auf ein bestimmtes Ange-
bot aufmerksam zu machen. Die angemeldete Marke stelle fur die angesproche-
nen Verkehrskreise, zu denen neben Maklern und Hausverwaltern auch Durch-
schnittsverbraucher und Personen zahlten, die sich fir An- und Verkauf bzw. An-
und Vermietung von Immobilienobjekten interessierten, lediglich einen plausiblen
und nahe liegenden Sachhinweis auf ein Poster/Plakat zur gewerblichen oder pri-
vaten Immobilienvermarktung und damit eine Sachangabe dahingehend dar, dass
die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen mit der plakathaften Bewerbung
bzw. Darstellung von Immobilien zu tun hatten, dafir bestimmt oder geeignet sei-
en, dazu dienten oder verwendet werden kénnten. Selbst wenn das angesproche-
ne Publikum im Hinblick auf manche Waren und Dienstleistungen mit der Angabe
"IMMOPOSTER" keine konkret produktbeschreibenden Zusammenhange verbin-

de, stehe dies dem Verstandnis als bloRe Sachangabe nicht entgegen. Der Ver-



braucher neige erfahrungsgemaf nicht dazu, ggf. vorhandene "Ungereimtheiten”
in einer ansonsten verstandlichen Sachangabe zu analysieren und daraus eine
betriebskennzeichnende Wirkung abzuleiten. Werde ein umfangreiches Angebot
an Waren und Dienstleistungen gesucht oder auf ein solches aufmerksam ge-
macht, sei es ublich, eine Angabe zu verwenden, die das vielfaltige Angebot
schlagwortartig kennzeichne. Die Angabe "IMMOPOSTER" bilde keinen lber die
blole Summe ihrer Bestandteile hinausgehenden Begriff, der auch in der darge-
legten Bedeutung dem konkreten Sachzusammenhang am ehesten gerecht wer-
de. Die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke sei werbeiblich und nicht
geeignet, um ihr Unterscheidungskraft zu verleihen. Neben etikettartig umrandeten
sprachlichen Bestandteilen enthalte die angemeldete Marke die Abbildung eines
Hauses, das geradezu sinnbildlich fir den Begriff "Immobilie/lmmo" stehe und den

unmittelbar beschreibenden Charakter der Wortelemente noch verstéarke.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin hat die Auffassung vertreten, dass die angemeldete Marke in Be-
zug auf alle noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen schutzfahig sei. Der
Markenbestandteil "Immo" sei kein gangiger und gelaufiger Hinweis auf "Im-
mobilien”, zumal er insoweit weder lexikalisch, noch in Wikipedia nachzuweisen
sei. Er kdnne daher nicht mit einer glatt beschreibenden Sachangabe gleichge-
setzt werden. Ferner kdnne der Begriff "Poster” nicht mit dem Begriff "Plakat" im
Sinne von "grof3formatigem oOffentlichem Aushang bzw. Anschlag" gleichgestellt
werden. Unter dem Wort "Poster” verstehe der Verbraucher vielmehr ein zu De-
korationszwecken im Privatbereich oder im Biro aufgehdngtes, mit einem Motiv
bedrucktes Papier. Die Wortkombination "Immoposter” bilde ein unterscheidungs-
kraftiges zusammengesetztes Zeichen. Mindestens stelle es einen Grenzfall dar,
bei dem bereits ein Bildbestandteil mit verhaltnismanig geringer Individualitat aus-
reiche, um dem gesamten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zu ver-
leihen. Vorliegend verflige der Bildbestandteil der angemeldeten Marke insbeson-

dere aufgrund der Kombination von zwei- und dreidimensionalen grafischen Dar-



stellungen Uber bildliche Besonderheiten, die zur Unterscheidungskraft beitragen
wirden. Ferner habe sich die Markenstelle nicht hinreichend mit aus Sicht der An-
melderin vergleichbaren Voreintragungen auseinandergesetzt, insbesondere nicht
dargelegt, aus welchen Grinden die von der Anmelderin benannten Marken im
Gegensatz zur vorliegend angemeldeten Marke als eintragungsfahig erachtet wor-

den seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Anmelderin sowie den weiteren Akteninhalt verwie-

sen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber nur teilweise begriindet. In Bezug auf die in
Ziff. 1 des Tenors genannten Dienstleistungen stehen der angemeldeten Marke
keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entge-
gen, so dass die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle im oben genannten
Umfang aufzuheben waren. Hinsichtlich der tbrigen, in der Anzahl weit Uberwie-
genden Waren und Dienstleistungen stellt die angemeldete Marke jedoch zum Teil
eine diese Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmale beschreibende An-
gabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie im Ubrigen ein Zeichen dar,
dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die
Markenstelle die angemeldete Marke insoweit zu Recht zurlickgewiesen hat (8 37
Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Nach 88 Abs.2 Nr.2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschlie3lich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen.
Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchsta-



be c der Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschiften der Mitgliedstaaten tber die Marken
(EU-Markenrechtsrichtlinie) Gbereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass samtliche Zei-
chen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen beschreiben kénnen, von allen frei verwendet werden kdénnen.
Solche Zeichen oder Angaben durfen deshalb nicht aufgrund einer Eintra-
gung nur fir ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR
1999, 723, 725 [Tz. 25] "Chiemsee"; GRUR 2004, 146, 147 [Tz. 31] "DOU-
BLEMINT"; GRUR 2004, 674, 676 [Tz. 54, 56] "Postkantoor"; GRUR 2004,
680, 681 [Tz. 35 - 36] "BIOMILD"; vgl. auch Strobele/Hacker, Markengesetz
9. Aufl., 8 8, Rdn. 222 m. w. N.). Dabei ist maf3geblich auf die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise
sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen
haben kann. In diesem Zusammenhang kommt es auf die Sicht des normal
informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsverbrauchers im Bereich der einschlagigen Waren an (Strobele/Ha-
cker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdn. 23 ff. m. w. N.).

Neben seiner grafischen Gestaltung, die aus einer rechteckigen, an den
Ecken abgerundeten Umrandung und der Abbildung eines Hauses mit der in
einem Fenster des Hauses erkennbaren Darstellung eines Icons fur "Neues
Dokument" besteht, weist das angemeldete Zeichen die Wortbestandteile
"IMMO" und "POSTER" auf. Die Markenstelle ist insoweit zutreffend davon
ausgegangen, dass der Verkehr den -innerhalb der angemeldeten Marke
ohne weiteres als solchen erkennbaren - Gesamtbegriff "IMMOPOSTER" als
Hinweis auf ein Poster/Plakat zur gewerblichen oder privaten Immobilienver-
marktung auffassen wird. Zwar ist der Bestandteil "Immo" als Abkurzung fur
"Immobilen” lexikalisch nicht nachweisbar, sondern insoweit nur das Kirzel
“Imm."” oder "Immob." (vgl. die nachfolgend genannten und der Anmelderin

mit der Terminsladung und einem eingehenden rechtlichen Hinweis tUbersen-
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deten Belege Duden, Woérterbuch der Abkirzungen, 6. Aufl.,, 2011, S. 224,
Bl. 34 d. A.; Lexikon der Abkirzungen, zusammengest. u. hrsg. von Kolisch-
ke, 1994, S. 265, Bl. 35 d. A.). Gleichwohl ist davon auszugehen, dass der
Verkehr auch in dem Kirzel "Immo" einen Hinweis auf Immobilien sehen
wird, da es "zwischen" den beiden Ublichen Abkirzungen angesiedelt ist und
dieser Bestandteil dariiber hinaus inzwischen in Bezeichnungen mit Bezug

zu Immobilien von verschiedenen Anbietern verwendet wird, so z. B.

- "Immo-Borse" als Bezeichnung eines Internet-Portals zu Immobilien-
angeboten oder auch Informationen, die Immobilen betreffen (vgl. die
der Anmelderin mit der Terminsladung als Anlagen 3 und 3a Uber-
sendeten Belege, BIl. 37, 38 d. A));

- "IMMOMARKT" als Bezeichnung eines Internet-Portals flr Vermitt-
lung, Vermietung und Beratung bzgl. Immobilien (vgl. den der Anmel-
derin mit der Terminsladung als Anlage 4 tUbersendeten Belege, BI. 40
d. A);

- "immonet" als Bezeichnung ebenfalls eines Immobilienportals im Inter-
net (vgl. den der Anmelderin mit der Terminsladung als Anlage 5 uber-
sendeten Beleg, Bl. 41 d. A).

Der ursprunglich englischsprachige Begriff "Poster” ist auch im Inland all-
gemein gelaufig im Sinne von "Plakat" bzw. "plakatives, grofl3formatiges Bild"
(vgl. den nachfolgend genannten und der Anmelderin als Anlage 6 zur Ter-
minsladung Ubermittelten Beleg Wahrig, Deutsches Warterbuch, 8. Aufl.
2006, S. 1157, Bl. 42 d. A.), wobei der Begriff "Poster" auch im Sinne von
plakatartig aufgemachten Bildern u. a. in Druckschriften oder in elektroni-
schen Medien wie z. B. Webseiten oder Homepages im Internet verstanden

wird.
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Ausgehend von den o. g. Ausfihrungen ist die angemeldete Marke
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der nachfolgend genannten
Waren nicht schutzfahig, weil es sich bei dem Begriff "IMMOPOSTER"
insoweit um eine Bestimmungsangabe handelt. Diese Waren kdnnen
namlich Bestandteil und Material sein, welches bei der Gestaltung, der
Herstellung und dem Vertrieb von "Immopostern” (im Sinne von "Immo-

bilienpostern™) verwendet werden kann:

(Klasse 16)

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buch-
binderartikel; Fotografien; Anzeigekarten (Papeteriewaren); Aufkleber;
Stickers; Blaupausen (Plane); Diagramme; Fahnen; Wimpel (aus Pa-
pier); Farbdrucke; Gemalde (Bilder), gerahmt oder ungerahmt; grafi-
sche Darstellungen; grafische Reproduktionen; Kartonagen; Kartonréh-
ren; Leuchtpapier; Oldrucke; Ordner (Biroartikel); Packpapier; Papier-
waren; Papierbander (Papierstreifen); Pausen (Zeichnungskopien); Pla-
kate; Plakate aus Papier und Pappe; Plakattrager aus Papier oder Pap-
pe; Plastikfolien (dehnbar und haftend) fur Palettenverpackungen;
Schilder (Papiersiegel); Schilder aus Papier und Pappe; Schriftvorla-
gen; Transparente (Papier- und Schreibwaren); Verpackungsbeutel
(-hdllen, -taschen) aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsfolien aus
Kunststoff;, Verpackungsmaterial aus Karton; Verpackungspapier;
Wandtafeln; Zeichnungen; Zeichnungskopien (Pausen); Ziffern (Druck-

lettern).”

Bei den nachfolgend genannten Waren handelt es sich um Schriftma-
terial bzw. Schriften, auf bzw. in denen "Immoposter” erscheinen kon-
nen, so dass auch insoweit eine Bestimmungsangabe und damit eine
Merkmale dieser Waren beschreibende Sachangabe im Sinne des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt:
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(Klasse 16)
"Briefpapier; Broschiren; Magazine (Zeitschriften); Prospekte; Verof-

fentlichungen (Schriften).”

c) Die nachfolgend genannten Dienstleistungen kdnnen in engem Zusam-
menhang mit der Herstellung, der Gestaltung, dem Vertrieb von "Im-
mopostern" — sei es in Papierform, sei es in elektronischer Form — als
typischer Leistungsgegenstand bzw. typisches Leistungsergebnis er-
bracht werden, so dass auch insoweit eine beschreibende Angabe im
Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt:

(Klasse 35)

"Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen einer Werbeagen-
tur; heliografische Vervielfaltigungsarbeiten; Herausgabe von Werbe-
texten; Layoutgestaltung fur Werbezwecke; Planung und Gestaltung
von Werbemal3nahmen; Verfassen von Werbetexten; Vervielfaltigung
von Dokumenten; Zusammenstellung von Waren fir Dritte zu Prasenta-

tions- und Verkaufszwecken."

(Klasse 42)

"Computerberatungsdienste; Implementierung von EDV-Programmen in
Netzwerken; Design von Home-Pages und Web-Seiten; Dienstleistun-
gen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleis-
tungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Innenarchitek-
ten; digitale Bildbearbeitung (Grafikerdienstleistungen); Styling (indus-
trielles Design)."

2. Den vorstehend in Ziff. Il. 1. a) - ¢) genannten Waren steht auch das Schutz-

hindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
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Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn
die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EUuGH
GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 -
"FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere
Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund ste-
henden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850,
Tz.19 - "FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - "Post-
kantoor"). Da die angemeldete Marke aus den o. g. Griinden eine in Bezug
auf die oben in Zziff. 1. 1. a) - ¢) genannten Waren und Dienstleistungen eine
beschreibende Sachangabe darstellt, fehlt ihr daher insoweit auch die Un-
terscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Uber die oben in Ziff. II. 1. a) - ¢) genannten Waren hinaus fehlt der angemel-
deten Marke aber auch in Bezug auf die nachfolgend genannten Dienstleis-

tungen nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft:

(Klasse 35)

"Dienstleistungen eines Bautrégers, namlich organisatorische Vorbereitung
von Bauvorhaben; Durchfihrung von Auktionen und Versteigerungen, auch
im Internet; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Marke-
ting fur Immobilien (facility management); Informationen in Geschéftsangele-
genheiten; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing);
Verkaufsforderung (Salespromotion) fiir Dritte; Offentlichkeitsarbeit (Public
Relations); Organisation und Durchfihrung von Werbeveranstaltungen; Or-
ganisation von Ausstellungen und Messen, fur wirtschaftliche und Werbe-
zwecke; Plakatanschlagwerbung; Prasentation von Waren in Kommunika-
tions-Medien fir den Einzelhandel; Schaufensterdekoration; Sponsoring in

Form von Werbung; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu
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Werbezwecken; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verkaufsférderung (Sales-
promotion) (fur Dritte); Vermietung von Verkaufsstanden; Vermietung von
Werbeflachen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbe-
material; Vermittlung von Werbe- und Fordervertragen fur Dritte; Verteilung
von Werbematerial (Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben);
Vorfiihrung von Waren fur Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspra-

sentationen."

(Klasse 42)

"Aktualisieren von Internetseiten; Bauberatung (Architekturberatung); Bera-
tung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; Entwicklung
von Nutzungskonzepten fur Immobilien in technischer Hinsicht (Facility Ma-
nagement); Erstellen von Webseiten; Gestaltung und Unterhalt von Websites
fur Dritte."

Denn Uber die in Ziff. Il. 2. genannte Fallgruppe einer Bezeichnung hinaus,
der der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt zuordnet, fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Anga-
ben, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar beschreiben, mit denen aber ein
enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird
(BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Dies trifft auf die hier in Ziff. 1. 3. genannten Dienstleistungen der Klasse 35
sowie auf die Dienstleistungen "Bauberatung (Architekturberatung); Entwick-
lung von Nutzungskonzepten fur Immobilien in technischer Hinsicht (Facility
Management)" der Klasse 42 zu, da es sich insoweit um Dienstleistungen
handelt, bei deren Erbringung "Immoposter" bestimmungsgemal zum Ein-
satz kommen (kdnnen), insbesondere als Werbe- und Informationsmaterial

einschliel3lich Material bei der Prasentation von Konzept- und Beratungser-
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gebnissen im Bau- und Immobilienbereich, wobei auch eine entsprechende

Prasentation in elektronischen Medien einzubeziehen ist.

Aber auch hinsichtlich der Dienstleistungen "Aktualisieren von Internetseiten;
Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; Erstellen
von Webseiten; Gestaltung und Unterhalt von Websites fur Dritte" der
Klasse 42 weist die angemeldete Marke einen engen beschreibenden Bezug
auf, da es sich insoweit um Dienstleistungen handelt, die bei Gestaltung,
Herstellung und Vertrieb von "Immopostern” typischerweise als unterstit-

zende bzw. ergdnzende Dienstleistungen zum Einsatz kommen kénnen.

Die grafische Gestaltung der angemeldeten Marke fuhrt hinsichtlich ihrer
Schutzfahigkeit in Bezug auf die in ZzZiff. Il. 1.-3. genannten Waren und
Dienstleistungen zu keiner anderen Beurteilung. Zwar kann eine einer be-
schreibenden Sachangabe hinzugefiigte bildliche Darstellung von dieser be-
schreibenden Bedeutung wegflihren, was aber voraussetzt, dass es sich um
charakteristische, Uber einfache und gebréauchliche Gestaltungen oder Ver-
zierungen hinausgehende grafische Elemente handelt, an die umso groRere
Anforderungen zu stellen sind, je deutlicher der beschreibende Charakter in
der fraglichen Angabe hervortritt (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl., 8 8, Rdn. 338, 339 m. w. N.).

Diesen Anforderungen an einen die Schutzfahigkeit begriindenden Uber-
schuss der grafischen Elemente wird die angemeldete Marke im vorliegen-
den Fall nicht gerecht. Die Einfigung der Wortkombination "Immoposter” in
eine rechteckige Umrandung ist werbelblich. Mit dem weiteren grafische Ele-
ment, ndmlich der Abbildung eines Hauses mit dem in einem Fenster er-
kennbaren Icon fir ein "neues Dokument”, wird die in Bezug auf die vorge-
nannten Waren und Dienstleistungen beschreibende Sachaussage der Wort-
kombination eher noch unterstrichen, keineswegs aber hinreichend ver-

fremdet, um als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden.
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Soweit es um die in Ziff. 1 des Tenors genannten Dienstleistungen geht,

namlich

(Klasse 35)

"Beschaffungsdienstleistungen fur Dritte; (Erwerb von Waren und Dienstleis-
tungen fur andere Unternehmen); Bestellannahme, Lieferauftragsservice und
Rechungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Dienstleistungen
eines Wirtschaftsprifers; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Wa-
ren und Dienstleistungen fir Dritte; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschéfts-
angelegenheiten); Verwaltung fremder Geschaftsinteressen; Verwaltungs-

technische Bearbeitung von Bestellungen”,

(Klasse 38)

"Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung des
Zugriffs auf Software in Datennetzen fur Internetzugénge; Bereitstellung von
Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet, Dienst-

leistungen einer Presseagentur,”

(Klasse 42)

"Vermietung von elektronischem Speicherplatz im Internet; Vermietung von
Webservern"”, steht der Eintragung der angemeldeten Marke weder das
Schutzhindernis des 88 Abs. 2 Nr.1 MarkenG, noch dasjenige des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Denn in Bezug auf diese Dienstleistungen stellt der Begriff "Immoposter”
keine beschreibende Sachangabe dar, da es sich um allgemein einsetzbare
Dienstleistungen handelt, bei denen zwar "Immoposter" zum Einsatz kom-
men konnen, jedoch nicht als ein typischer oder naheliegender Leistungs-
gegenstand und auch nicht als typisch unterstiitzende oder erganzende
Dienstleistungen bei Gestaltung, Herstellung und Vertrieb von "Immopos-

tern". Insbesondere die vorgenannten Dienstleistungen der Klassen 38 und
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42 sind allgemeine unterstitzende Dienstleistungen im Bereich des "e-
commerce”, die letztlich "inhaltsneutral” sind. So bedarf es mehrerer analy-
sierender Gedankenschritte, um bei diesen Dienstleistungen einen beschrei-
benden Bezug zu "Immopostern” als Leistungsgegenstand oder als Mittel zur
Werbung und Prasentation herzustellen. Dies gilt auch in Bezug auf "Dienst-
leistungen einer Presseagentur”, bei denen die Verbreitung von Nachrichten
im Vordergrund steht und der Verkehr nicht ohne vertieftes Nachdenken ei-
nen Bezug zu "Immopostern” herstellen wird. Letztlich bedarf es bei den vor-
genannten Dienstleistungen der Klasse 35 auch vertieften Nachdenkens, um

einen Bezug zu "Immopostern” etwa als Mittel der Prasentation herzustellen.

Nach alledem waren die angefochtenen Beschliisse im vorgenannten Um-

fang aufzuheben und die Beschwerde im Ubrigen abzuweisen.

Es besteht kein Anlass, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
zuruckzuverweisen, zumal die Sache entscheidungsreif ist. Die Zurtickver-
wiesungsgrinde des § 70 Abs. 1 Nr. 1 und 3 MarkenG scheiden im vorlie-

genden Fall von vorneherein aus.

Auch ist eine Zurtickverweisung nach 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG nicht an-
gezeigt. Zunéchst ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung zur Schutz-
fahigkeit einer Marke keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebunde-
ne Entscheidung ist, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf
der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl.
EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die
Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BiolD; GRUR 2004,
674, Tz.42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 — Henkel;, BGH
GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis |; BPatG GRUR 2007,
333 — Papaya GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen, MarkenR 2010, 139 -
VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 -Linux-

werkstatt). Ferner hat sich die Markenstelle mit dem Vorbringen der Anmel-
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derin zu aus ihrer Sicht vergleichbaren Voreintragungen auseinandergesetzt
(vgl. Bl. 130 oben der Amtsakte). Mehr war hier auch nicht veranlasst, da es
darauf ankommt, darzulegen, weshalb die im konkreten Einzelfall ange-
meldete Marke nicht schutzfahig ist, und nicht darauf, wie die Schutzfahigkeit
der von der Anmelderin genannten Marken zu beurteilen ist (vgl. auch BGH
GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERGgirl).

Knoll Grote-Bittner Metternich
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