BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 49/11 Verkindet am
9. Oktober 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke IR 797 277
(hier: verbundene Léschungsverfahren S 121/10, S 85/10 und S 99/10)




hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 9. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

2. Auf die Beschwerde der Antragstellerin zu 1 wird der Be-
schluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Marz 2011 insoweit aufgehoben, als
der Schutzentziehungsantrag der Antragstellerin zu 1
zuriickgewiesen wurde.

Auf den Schutzentziehungsantrag der Antragstellerin zu 1
wird der IR-Marke 797 277 der Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland insgesamt entzogen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Gegen die Wort-/Bildmarke IR 797 277




der am 15. Juni 2006 fir die Waren

K. 3:

Kl. 5:

Kl. 16:

Kl. 25:

Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosméti-
gues, notamment shampooings, gels pour la douche, lo-
tions pour le corps, huiles de massage, gels, cremes pour

le visage.

Produits hygiéniques pour la medicine; produits pour
compléter l'alimentation (a usage médical); lubrifiants a

usage pharmaceutique.
Papier, carton et produits en ces matiéres, non compris
dans d’autres classes, produits de l'imprimerie notam-

ment, calendriers, étiquettes pour produits, photographies.

Vétements et chaussures®

,Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und

Schleifmittel; Seifen; Parfum, &therische Ole, Mittel zur Korper-

und Schonheitspflege, insbesondere Shampoos, Duschgele, Kor-

perlotionen, Massagedle, Gele, Gesichtscremes (Klasse 3)

Hygienepréparate fur medizinische Zwecke; diatetische Erzeug-

nisse fur medizinische Zwecke; Gleitmittel fir pharmazeutische

Zwecke (Klasse 5)

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, so weit

sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse

einschliellich Kalender, Warenetikette, Fotografien (Klasse 16)



Bekleidungsstucke, Schuhwaren (Klasse 25)°

Schutz fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gewahrt worden war,
haben die Antragstellerin zu 1 mit Schriftsatz vom 14. April 2010 (L6schungs-
verfahren S 121/10), die Antragstellerin zu 2 mit Schriftsatz vom 9. Marz 2010 (L6-
schungsverfahren S 85/10) und die Antragstellerin zu 3 mit Schriftsatz vom
22. Mérz 2010 (Loschungsverfahren S 99/10) Antrag auf vollstandige Léschung
gestellt, da sie die Marke jeweils flr nicht unterscheidungskraftig und freihaltungs-

bedurftig halten.

Die Markeninhaberin hat den Ldschungsantrdgen mit Schriftsatzen vom
30. April 2010 (S 121/10), 29. April 2010 (S 99/10) und 22. April 2010 (S 85/10)
widersprochen und mit Schriftsdtzen vom 21. Juni 2010 jeweils die kosten-
pflichtige Zuriickweisung der Loschungsantrdge beantragt. Sie halt die Marke un-
ter Hinweis auf mehrere patent- und zivilgerichtliche Entscheidungen fur unter-

scheidungskraftig und nicht freihaltungsbedurftig.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 22. Méarz 2011 die Léschungsverfahren zur gemeinsamen Ent-
scheidung verbunden und der IR-Marke 797 277 den Schutz in der Bundesre-

publik Deutschland teilweise, namlich fir die Waren

KI. 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; savons; parfums, huiles essentielles, cosméti-
gues, notamment shampooings, gels pour la douche, lo-
tions pour le corps, huiles de massage, gels, cremes pour

le visage;

KI. 5:  produits pour compléter I'alimentation (a usage médical);

lubrifiants a usage pharmaceutique;



KI. 16: produits de I'imprimerie notamment, calendriers, étiquettes

pour produits, photographies;

Kl. 25: Vétements et chaussures®,

entzogen. Im Ubrigen hat sie die Schutzentziehungsantrage ebenso wie den Kos-

tenantrag der Markeninhaberin zurtickgewiesen.

Zur Begrindung ist ausgefihrt, beziglich der zu I6schenden Waren fehle dem
angegriffenen Zeichen jegliche Unterscheidungskraft. Das englische Wort ,hot*
habe viele Bedeutungen. Hinsichtlich der Temperatur stehe es fir ,heil}, sehr
warm*“ und geschmacklich fur ,scharf, scharf gewirzt, pikant®. In Bezug auf Per-
sonen und deren Ausstrahlung werde das Wort ,hot* - wie auch die deutsche
Ubersetzung ,heil“ - in einem ubertragenen Sinne gebraucht, namlich als ,sexy,

scharf, angesagt, groRRartig“.

In dieser Bedeutung werde ,hot“ auch in Verbindung mit Mode, Schuhen und
anderen Produkten, z. B. Parfims und Kosmetika, verwendet, die geeignet seien,
die Attraktivitat einer Person zu erhéhen. Kleidungssticke wirden als ,hot* be-
zeichnet, z. B. wenn sie besonders sexy geschnitten seien. Auch Schuhe kdénnten
der Verfihrung dienen und ,hot* sein, z. B. High Heels, wie sich aus den dem
Beschluss beigefugten Anl. 1 bis 6 ergebe. Eine beschreibende Verwendung des
Begriffs ,hot“ in der Werbung flr Parfims lege schon die gro3e Zahl der Verlet-
zungsverfahren und Loschungsantrdge (von Parfumherstellern) nahe. Diifte, die
als ,hot“ bezeichnet wirden, versprachen eine sehr erotisch wirkende Duftnote
und dadurch die Erhéhung der Attraktivitat der anwendenden Person. Zum Tell
seien diese Parfims auch mit Pheromonen (Sexuallockstoffen) angereichert, wie
sich aus der dem Beschluss beigefiigten Anl. 7 ergebe. Ahnlich wie die Wer-
beworte ,COOL", ,CRAZY* oder ,HIP* etc. sei ,HOT" im Bereich der hier in-
teressierenden Produktgruppen, in denen Englisch als Werbesprache weit ver-

breitet sei, dem interessierten Publikum gelaufig. Dies gelte auch fur ,HOT" in



Alleinstellung. Darlber hinaus gebe es Kosmetika — insbesondere Massageodle -,
die mit Warmeeffekt arbeiteten, so dass ,HOT" insoweit beschreibend sein kdnne,
wie sich aus der dem Beschluss beigefugten Anl. 8 ergebe. Der Begriff ,hot“ habe
somit einen engen beschreibenden Bezug zu den zu léschenden Waren der
Klassen 3 und 25.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin seien die von den Antragstel-
lerinnen und der Markenabteilung im Internet recherchierten Belege fir die be-
schreibende Benutzung des Markenwortes geeignet, die Bedeutung eines Wortes
im allgemeinen Sprachgebrauch zu belegen. Mal3geblich fur die Beurteilung der
Unterscheidungskraft sei das Verstandnis des Durchschnittsverbrauchers, der sich
zunehmend (auch) Uber das Internet informiere. Die Verwendung des Begriffs
,hot* in Internetforen sei ein deutliches Indiz dafir, welche Bedeutung dieser aus
dem Englischen stammende Begriff in den jungeren Kauferschichten habe. Die

Benutzung des Wortes ,hot“ sei auch in Printmedien nachweisbar.

Auch Druckereierzeugnisse konnten ,hot“ - also besonders sexy oder scharf —
sein, indem sie entsprechende Bilder verwendeten. Eine Unterscheidung nach
den einzelnen benannten Druckereierzeugnissen sei nicht moglich, da der
Oberbegriff durch die mit ,notamment” (= insbesondere) angefligte Auflistung nicht

eingeschrénkt werde.

Wasch- und Bleichmittel kdnnten bei verschiedenen Temperaturen angewendet
werden, und es gebe auch solche nur zur Verwendung bei hohen Temperaturen,
wie sich aus den Anl. 11 und 12 ergebe. Hier kdnne die Bezeichnung ,hot* als
einfacher Hinweis darauf verstanden werden, dass das entsprechend gekenn-

zeichnete Produkt ausschlieBlich fur die Heilanwendung gedacht sei.

Die zu léschenden Waren der Klasse 5 konnten geschmacklich besonders scharf
sein, wie sich aus den Anl. 13 und 14 ergebe. Die diatetischen Erzeugnisse konn-

ten auch damit werben, dass sie den Verbraucher besonders angesagt/heil3/-



scharf/sexy machten oder wirken lie3en (z. B. Aphrodisiaka). Gleitmittel fur phar-
mazeutische Zwecke kdnnten den Anwender scharf und sexy machen. Zudem
gebe es auch Gleitmittel mit Warmeeffekt (Anl. 15 und 16).

Die Eintragung der Marke im Ausland sei fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit
nicht mafl3gebend.

Die gewahlte graphische Darstellung mache das Zeichen nicht unterscheidungs-
kraftig. Es wirke durch den Rahmen wie eine stempelartig angebrachte Zusatz-
information. Es handle sich hierbei um einfache werbelbliche graphische Gestal-
tungselemente und Eyecatcher, an die sich das Publikum etwa durch haufige

werbemaRige Verwendung gewdhnt habe.

Das Schutzhindernis musse sowohl bei der Eintragung der Marke vorgelegen
haben (hier also zum Zeitpunkt der Schutzerstreckung im Jahr 2006), als auch
noch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Ldschungsantrag bestehen. Dies
sei der Fall, wie die von der Antragstellerin zu 1 vorgelegten und die dem Be-
schluss als Anl. 17 und 18 beigeflgten von der Markenabteilung recherchierten
Internetausziige ergdben. Schon im Jahr 2006 habe das Wort ,HOT* - neben den
urspriinglichen Ubersetzungen temperaturmaRig ,heiR“ und geschmacklich
,scharf‘ — die vorgenannten Bedeutungen, insbesondere ,angesagt und ,sexy",
gehabt. Somit habe bereits im Jahr 2006 das Schutzhindernis der mangelnden

Unterscheidungskraft vorgelegen.

Der Hinweis auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem Verfahren
28 W (pat) 174/94 vom 1. Februar 1995 andere an dieser Beurteilung nichts, da
diese Entscheidung Waren betroffen habe, fur die der Begriff ,HOT" nicht be-

schreibend sei.

Fur die verbleibenden Waren ,Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel;

Hygienepraparate fir medizinische Zwecke; Papier, Pappe (Karton), Waren aus



diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind®, habe die
angegriffene Marke keine beschreibende Bedeutung. Fur diese Waren kénne dem
angegriffenen Zeichen somit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen

werden. Die Schutzentziehungsantrage seien daher insoweit zurtickzuweisen.

Gegen diese Entscheidung haben sowohl die Markeninhaberin als auch die An-

tragstellerin zu 1 Beschwerde eingelegt.

Die Markeninhaberin halt die Marke aufgrund der vielfaltigen Bedeutung des
Wortes ,HOT" fur unterscheidungskraftig. Das Zeichen sei fur die beanspruchten
Waren keineswegs beschreibend, sondern habe allenfalls einen assoziativen Cha-
rakter. Die Markeninhaberin verweist hierzu auf mehrere zivilgerichtliche Entschei-

dungen, mit denen sich das Amt nicht auseinandergesetzt habe.

Das Patentamt habe bei seiner Entscheidung nicht berlicksichtigt, dass die Mar-
keninhaberin ihre Produkte unter dieser Kennzeichnung seit tber 20 Jahren

vertrieben habe.

Fur die Schutzfahigkeit der Marke spreche auch deren Eintragung in den USA und
beim HABM. Bezuglich der Gemeinschaftmarke sei ein von der Antragstellerin zu
1 angestrengtes Nichtigkeitsverfahren anhéngig. Deshalb habe die Markenin-
haberin die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Eine derartige Aussetzung sei
in jedem Fall opportun, da sonst die Situation entstehen kdnnte, dass nach
deutschem Markenrecht die Streitmarke mdglicherweise als schutzunfahig ange-
sehen und damit geldscht werden wirde, wahrend sie aufgrund der jingst vor-
genommenen Eintragung des HABM als Gemeinschaftsmarke und damit auch far
Deutschland Schutz geniel3en wirde. Eine solche Konstellation widerspreche so-
wohl dem Gesichtspunkt des Gemeinschaftsrechts wie auch der Wahrung der

Rechtseinheit.
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Den von der Antragstellerin zu 1 vorgelegten Internetausdrucken lasse sich keine
Schutzunfahigkeit der Marke entnehmen. Dies gelte auch beziglich der zuriick-
gewiesenen Marken, bei denen es sich in aller Regel um mehrgliedrige handle,

wie z. B. ,Hot Edition“.

Die Markeninhaberin verweist schlief3lich auf eine Entscheidung des Bundespa-
tentgerichts in dem Verfahren 28 W (pat) 174/94, wonach die Wortmarke ,HOT"

fur Waren anderer Klassen schutzfahig sei.
Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt (sinngemaR),
1. den Beschluss der Markenabteilung vom 22. Marz 2011

teilweise aufzuheben, soweit den Schutzentziehungsan-

tragen stattgegeben worden sei,

2. samtliche Schutzentziehungsantrage zuriickzuweisen,

3. die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin zu 1 zurtck-
zuweisen,

4. das Verfahren bis zur rechtskraftigen Entscheidung Uber

den Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit der Gemein-

schaftsmarke 797 277 auszusetzen,

5. Schriftsatznachlass zu den Schriftsatzen der Antragstellerin
zu 1 vom 21. September 2012 und der Antragstellerin zu 3

vom 8. Oktober 2012 zu gewahren,

6. hilfsweise Zulassung der Rechtsbeschwerde.
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Die Antragstellerin zu 1 beantragt (sinngemaR),

1. den Beschluss der Markenabteilung vom 22. Marz 2012
teilweise aufzuheben, soweit darin der Schutzentziehungs-
antrag der Marke IR 797 277 bezuglich der Waren

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; Produits hygiéniques pour la médecine
und papier, carton et produits en ces matieres,

non compris dans d’autres classes

zurickgewiesen worden sei, und der Marke 797 277 auch
insoweit den Schutz fur die Bundesrepublik Deutschland zu

entziehen,

2. die Beschwerde der Markeninhaberin zuriickzuweisen.

Zur Beschwerdebegriindung tragt die Antragstellerin zu 1 vor, das Publikum werde
dem angemeldeten Zeichen auch in Bezug auf die verbliebenen Waren eine
beschreibende Bedeutung entnehmen. Reinigungs- und Poliermittel in Klasse 3
und Hygieneprodukte fur medizinische Zwecke in Klasse 5 kénnten in unmittel-
barem Sinn des Wortes HOT ,heil}* (statt ,kalt“) sein; HOT kdnne aber auch als
Verwendungshinweis verstanden werden. Die unterschiedliche Beurteilung des
Amtes sei fur die Antragstellerin zu 1 nicht nachvollziehbar. Dies gelte auch fur die
Waren der Klasse 16, namlich ,Papier, Pappe sowie Waren daraus®. Auch bei
diesen Produkten konne es sich um ,angesagte” oder ,heiRe“ Waren handeln.
Den Schutz von ,HOT® fur Druckereiprodukte zu verweigern, ihn aber fur

Papierwaren allgemein zuzulassen, erscheine widersinnig.
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Gegen die teilweise Schutzfahigkeit des angesprochenen Zeichens spreche auch
die vollstandige Zuriickweisung der Marke HOT in GrofR3britannien, Australien und

Japan.

In ihrer Beschwerdeerwiderung vertritt die Antragstellerin zu 1 unter Bezugnahme
auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren die Auffassung, die Marke sei nicht unter-
scheidungskraftig und freihaltungsbedurftig. Beziglich der Schutzversagung ver-

teidigt sie den angegriffenen Beschluss.

Die von der Markeninhaberin angefuhrten zivilgerichtlichen Entscheidungen seien
fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit der Marke nicht relevant, da die Prifung
der Schutzfahigkeit einer Marke allein dem Deutschen Patent- und Markenamt
(auf Beschwerde dem Bundespatentgericht) obliege und die ordentlichen Gerichte
an deren Eintragung gebunden seien.

Die Bedeutungsvielfalt des Wortes ,HOT* begriinde entgegen der Auffassung der
Markeninhaberin keine Schutzfahigkeit, da eine beschreibende Bedeutung der
Marke fir deren Versagung gentige.

Fur die von der Markeninhaberin beantragte Aussetzung des Verfahrens wegen
des beim HABM anhéngigen Schutzentziehungsverfahrens bestehe kein Anlass,
da das Verfahren beim HABM nicht vorrangig sei und fiur das nationale L6-

schungsverfahren auch keine Bindungswirkung habe.

Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 beantragen,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurtickzuweisen.

Sie verteidigen den angegriffenen Beschluss und halten die angegriffene Marke

fur nicht unterscheidungskréftig. Die Unterscheidungskraft fehle einem Zeichen

nach standiger Rechtsprechung des EuGH und des BGH bereits dann, wenn eine
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von mehreren Bedeutungen des Zeichens fur die angemeldeten Waren beschrei-

bend sei.

In der mundlichen Verhandlung haben die Parteien ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

Die Beschwerde der Antragstellerin zu 1 hat Erfolg, die Beschwerde der Markenin-
haberin ist dagegen zurlckzuweisen. Der Marke IR 797 277 ist bezlglich samt-
licher Waren gemal3 § 115 Abs. 1, 854, 850 Abs.1 i.V.m. 8§88 Abs.2 Nr.1
MarkenG der Schutz fir die Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unter-

scheidungskraft zu entziehen.

1.

Das Schutzentziehungsverfahren ist entgegen der Auffassung der Markenin-
haberin nicht wegen des von der Antragstellerin zu 1 beim HABM angestrengten
Nichtigkeitsverfahren gegen die identische Gemeinschaftsmarke der Markenin-
haberin gemaR § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO auszusetzen.

Eine Aussetzung nach diesen Vorschriften kommt nur bei einer Vorgreiflichkeit in
Betracht, die voraussetzt, dass der anderen Entscheidung eine (zumindest
teilweise) rechtlich prajudizielle Bedeutung zukommt (Strobele/Hacker, MarkenG,
10. Aufl., 8 43 Rn. 81). Eine Entscheidung des HABM im Nichtigkeitsverfahren ist
fur das hiesige Schutzentziehungsverfahren nicht vorgreiflich, da es insoweit an
einer Bindungswirkung fehlt. Der Antrag der Markeninhaberin auf Aussetzung des
Verfahrens ist daher mangels Vorgreiflichkeit einer etwaigen HABM-Entscheidung

abzulehnen.
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2.

Dem in der mindlichen Verhandlung gestellten Antrag der Markeninhaberin auf
Schriftsatznachlass zu den Schriftsatzen der Antragsteller zu 1 vom
21. September 2012 und der Antragstellerin zu 3 vom 8. Oktober 2012 war gemalf3
§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 ZPO nicht stattzugeben.

Die Vorschrift des § 283 ZPO ermdglicht einen Schriftsatznachlass nur, wenn sich
ein Beteiligter zu nachgereichten tatsachlichen Vorbringen der Gegenseite nicht
unmittelbar in der mindlichen Verhandlung auf3ern kann, weil er von diesem
Uberrascht ist. Wie die beispielhafte Aufz&hlung in § 282 Abs. 1 ZPO zeigt, handelt
es sich hierbei insbesondere um Behauptungen, Bestreiten, Einwendungen, Ein-

reden, Beweismittel und Beweiseinreden, nicht jedoch um Rechtsausfihrungen.

Der Markeninhaberin war der von ihr beantragte Schriftsatznachlass zu den
Schriftsétzen der Gegenseite nicht zu gewahren, da die Schriftsatze der Antrag-
stellerin zu 1 vom 21. September 2012 und der Antragstellerin zu 3 vom
8. Oktober 2012 lediglich Rechtsausfihrungen zu den vorausgegangenen Schrift-
satzen der Markeninhaberin enthalten.

3.

Die Beschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat
zu Recht und mit zutreffender Begrindung, der sich der Senat anschliel3t, der
angegriffenen Marke die Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland
fur einen Teil der Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft gemafd § 115
Abs. 1,854,850 Abs. 1i. V. m. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entzogen.

Nach diesen Vorschriften ist einer eingetragenen Marke die Schutzerstreckung flr
die Bundesrepublik Deutschland wieder zu entziehen, wenn zum Zeitpunkt der
Schutzerstreckung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und dieses
Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung tber den Schutzentziehungs-

antrag noch bestenht.
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Unterscheidungskraft i.S.d. 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren, fir welche die Eintragung
beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kenn-
zeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die
Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und
zum andern im Hinblick auf die beteiligten Verbraucherkreise zu beurteilen, wobei
auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren
abzustellen ist. Ausgehend hiervon besitzen Marken keine Unterscheidungskratft,
wenn ihnen das angesprochene Publikum fir die fraglichen Waren lediglich einen
im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder wenn sie
aus gebrauchlichen Wortern der deutschen Sprache oder einer gelaufigen
Fremdsprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in
der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden werden (vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - Individuelle).

Dies ist bei der hier zu beurteilenden Marke der Fall, weil sie nur einen im Vor-
dergrund des Verstandnisses stehenden, die beanspruchten Waren beschrei-
benden Begriffsinhalt hat bzw. als allgemeine Werbeaussage verstanden wird.
Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehérende Wort ,HOT® hat
neben der Bedeutung ,heil“ die von der Markenstelle aufgezeigten weiteren Sinn-
gehalte ,scharf, scharf gewlrzt, pikant, sexy, angesagt, grof3artig“. Fur ein ent-
sprechendes Verstdndnis im Inland sprechen insbesondere die von der Marken-
abteilung und den Antragstellerinnen ermittelten Internetausdrucke, die eine be-
schreibende oder werbende Verwendung des Wortes ,HOT“ im Zusammenhang
mit den beschwerdegegenstandlichen Waren belegen. Zur Vermeidung von Wie-
derholungen wird insoweit auf die zutreffenden Ausfuhrungen in dem angegrif-

fenen Beschluss verwiesen.

Die einfach gehaltene graphische Ausgestaltung ist nicht geeignet, eine Schutz-

fahigkeit zu begrinden. Bei einem Zeichen mit einem beschreibenden Begriffs-
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inhalt, der fur die in Frage stehenden Waren ohne weiteres und ohne Unklarheiten
als solcher aufgefasst wird, gentigen einfache graphische Gestaltungen oder Ver-
zierungen des Schriftbilds nicht, um eine Schutzfahigkeit zu begriinden. An die
graphische Ausgestaltung sind hier gréRere Anforderungen zu stellen (BGH
GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Die Umrahmung des Wortbestandteils und die Schreibweise in Grof3buchstaben
weisen Kkeine Uber eine dekorative Art hinausgehenden charakteristischen

Merkmale auf und reichen allein zur Erfullung der Herkunftsfunktion nicht aus.

Das Vorbringen der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren, das weitgehend
eine Wiederholung ihres Vorbringens im Amtsverfahren darstellt, rechtfertigt keine
abweichende Beurteilung. Dass das angemeldete Wort ,HOT“ mehrere Lesarten
zulasst, vermag Schutzfahigkeit nicht zu begriinden, denn keine Bedeutung gibt
keinen Herkunftshinweis (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch); eine
schutzbegriindende Mehrdeutigkeit liegt nicht vor. Verschiedene gleichwertige
Bedeutungen einer Marke sprechen nicht fur deren Unterscheidungskraft, wenn
sich in Bezug auf die angemeldeten Waren alle vernunftigerweise zu erwartenden
Deutungsmoglichkeiten als sachbezogen oder sonst als zur Erfillung der Her-
kunftsfunktion ungeeignet erweisen (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch;
GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

Trotz der vagen Sachaussage steht der Charakter als werblich anpreisende Auf-
forderung im Vordergrund, und der Verbraucher wird das Wort immer nur als all-
gemein anpreisende bzw. als sachbezogene Angabe, nicht jedoch als individuali-
sierenden Herkunftshinweis ansehen. Im Ubrigen reicht es fur eine Schutzver-
weigerung aus, wenn ein Wort nur in einer seiner moglichen Bedeutungen ein
Merkmal der Waren bezeichnet (EuGH MarkenR 2003, 450, 453, Rz. 32 — DOU-
BLEMINT).
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Die Markeninhaberin kann sich auch nicht erfolgreich darauf berufen, das Schutz-
hindernis habe zum Zeitpunkt der Schutzrechtserstreckung auf die Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 2006 noch nicht vorgelegen. Dass sich der von der Marken-
stelle aufgezeigte Bedeutungsgehalt des Wortes ,HOT* seitdem geandert haben

soll, vermag der Senat nicht zu erkennen.

Eine andere Beurteilung ergibt sich entgegen der Auffassung der Markeninhaberin
auch nicht aus der Eintragung der Marke in den USA und beim HABM, da diese
Entscheidungen keine Bindungs- und Indizwirkung fur das hiesige Verfahren ha-
ben (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 45, 46 m. w. Nachw.).

Die Markeninhaberin kann sich in diesem Verfahren auch nicht erfolgreich auf die
von ihr vorgelegten zivilgerichtlichen Entscheidungen berufen, da Zivilgerichte in
Verletzungsverfahren die Schutzfahigkeit einer Marke nicht prifen, sondern inso-
weit an die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts bzw. des Bun-

despatentgerichts gebunden sind.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin spielt es fur die Beurteilung der
Unterscheidungskraft auch keine Rolle, dass sie ihre Produkte unter dieser Kenn-
zeichnung seit Uber 20 Jahren vertrieben hat, da die Prifung der Schutzfahigkeit
einer Marke grundsatzlich unabhangig von der Person des Anmelders zu erfolgen
hat (BGH GRUR 2006, 503 - Casino Bremen). Fur eine Verkehrsdurchsetzung der
hier streitgegenstandlichen Marke hat die Markeninhaberin weder im Amtsverfah-

ren noch im Beschwerdeverfahren etwas vorgetragen.

4.
Die Beschwerde der Antragstellerin zu 1 hat Erfolg. Abweichend von der Auf-
fassung der Markenabteilung hélt der Senat das angegriffene Zeichen auch fir die

Waren
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Produits
hygiéniques pour la médecine und papier, carton et produits en

ces matiéres, non compris dans d’autres classes

fur nicht unterscheidungskraftig. Die von der Markenabteilung nicht begrindete

Differenzierung vermag der Senat nicht nachzuvollziehen.

Die Reinigungsmittel der Klasse 3 und die Hygienepraparate der Klasse 5 kénnen
ebenso wie die Ubrigen in diesen Klassen urspriinglich enthaltenen Waren heil3
(statt kalt) sein bzw. verwendet werden oder werbeUblich als angesagt bezeichnet
werden. Bei den Waren aus Papier und Pappe kann ,HOT“ ebenso wie bei Dru-

ckereierzeugnissen als Hinweis auf den Inhalt verstanden werden.

5.

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde ist veranlasst, weil der Senat mit dieser
Entscheidung von der Entscheidung des OLG Koln in dem Verfahren 6 U 27/10
abweicht, in der das O... auf Seite 5 seines Urteils die Auffassung vertreten

hat, es kdnne nicht festgestellt werden, dass dem Wort ,HOT" fur Parfims eine

ausschlief3lich beschreibende Wirkung zukomme.
6.

Grinde fur eine Auferlegung von Verfahrenskosten gemaR § 71 Abs. 1 MarkenG

sind nicht ersichtlich.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Hu



