BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 97/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 018 847.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht

Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fiir Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

fur die Dienstleistungen

.Klasse 42: Design und Herstellung von Homepages und Inter-

netseiten sowie Verwaltung und Wartung derselben®.

angemeldete Wortmarke Nr. 30 2009 018 847.5

businessinfoclip

mit Beschluss vom 1. April 2010 nach vorheriger Beanstandung wegen fehlender
Unterscheidungskraft gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Be-
grindung hat sie ausgefihrt, dass ,businessinfoclip” als eine fiir die beanspruch-
ten Dienstleistungen ausschlief3lich beschreibende Angabe, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Bestimmung der entsprechend gekennzeichneten Dienstleistun-
gen verstanden werde, dienen kénne, denn dem Anmeldezeichen lasse sich ohne
weiteres Nachdenken sofort der Begriffsinhalt eines kurzen Films (,,Clips®) mit Bu-
siness-Infos, also Informationsfilme tber das Geschéftsleben entnehmen. In Be-
zug zu den beanspruchten Dienstleistungen bringe die aus den leichtverstandli-
chen englischen Wértern ,business®, ,info* und ,clip“ zusammengesetzte Angabe
.businessinfoclip* daher lediglich beschreibend zum Ausdruck, dass der Gegen-
stand der beanspruchten Diensten u. a. kurze Filme seien, die z. B. auf den be-
triebenen Homepages als Business-Infoclips abgerufen werden kénnen, diese
Homepages dazu dienten, solche Clips zu erstellen oder entsprechende Clips auf

diesen Homepages verwaltet werden konnten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 20. Mai 2010.



Sie ist der Auffassung, die Anmeldung ,businessinfoclip® sei i. S.v. 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG unterscheidungskréftig. Der Angabe ,businessinfoclip” kdnne nicht
zwangslaufig entnommen werden, dass es sich um kurze Filme handele. Auch
das seitens der Markenstelle zugrunde gelegte Verstandnis von Business sei ver-
kirzt, der Begriff kbnne auch als ,Pflicht, Angelegenheit* oder ,Aufgabe“ verstan-
den werden; der Begriff sei vieldeutig und deshalb nicht beschreibend.

Es sei auch nicht so, dass das Publikum unter ,businessinfoclip® zwangslaufig ei-
nen kurzen Werbefilm tber ein Unternehmen verstehe, es stehe keineswegs fest,
ob damit ein Filmbeitrag gemeint sei und welchen Inhalt dieser habe.

Die Anmelderin habe das Wort ,businessinfoclip® als Erste entwickelt und in den
Markt eingefuhrt, es gebe auch keine Nachweise fur eine anderweitige Verwen-
dung.

Auf den Hinweis des Senats vom 13. Juli 2012 (BI. 21, 22, d.GA) hat die Anmelde-
rin mit Schriftsatz vom 23. August 2012 folgendes mitgeteilt:

,Die Beschwerdefuhrerin beabsichtigt nicht, den Antrag auf Ein-
tragung der Marke hilfsweise mit einer Verkehrsdurchsetzung zu

begrinden.
Demnach soll nach Ansicht der Beschwerdefuhrerin das Bundes-
patentgericht nach dem bisherigen Sach-und Rechtsstand ent-

scheiden.”

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet; hinsichtlich der begehrten Dienstleis-
tungen der Klasse 42 fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungs-
kraft, 8§ 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach stan-
diger Rechtsprechung, dass die Marke geeignet sein muss, in der Wahrnehmung
der malRgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen, fir die die
Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und somit diese Produkte oder Dienstleistungen von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Keine Unterscheidungskraft kommt u. a.
Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen oder die
sich auf Umstande beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird, und deren sachliche
Bedeutung ohne weiteres und ohne Unklarheiten von den maf3gebenden Ver-
kehrskreisen erfasst werden kénnen (BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE;
GRUR 2009, 952 (Nr.10) - DeutschlandCard; GRUR 2010, 825 (Nr.16) -
Marlene-Dietrich-Bildnis IlI). Denn solche Marken weisen nur auf die fur sie bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen hin, nicht dagegen auf deren Herkunfts-
unternehmen. Dabei ist auf die mutmallliche Wahrnehmung eines normal infor-
mierten, angemessen aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (vgl. EuUGH, GRUR
Int. 2005, 44 Tz. 24 - SAT 2; GRUR Int. 2005, 135 Tz. 19 - Maglite).

Hiervon ausgehend steht der begehrten Eintragung in Bezug auf die beanspruch-
ten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft
I.S.d. 88 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Im Zusammenhang mit den Dienst-
leistungen wird der ganz Gberwiegende Teil des angesprochenen Verkehrs in der
Bezeichnung ,businessinfoclip® keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern

lediglich einen Sachhinweis sehen. Die Begriffe ,business® u.a. fir Geschéft, Un-



ternehmen, ,info* als Abkurzung fur Information und ,clip“ als eingefiihrte Kurzform
fur Videoclip, also einen kurzen Videofilm (vgl. Duden, Deutsches Universalwor-
terbuch, 7. Aufl., 2011, S. 376, 1922) sind fir sich genommen fir den allgemeinen
Endverbraucher auch bei nur oberflachlicher Kenntnis der englischen Sprache im
Zusammenhang mit dem Internet ohne Weiteres verstandlich und enthalten in der
hier vorliegenden schlagwortartigen Zusammenstellung ohne dass es weiterer
Gedankenschritte bedarf, den Sinn, den bereits die Markenstelle fur Klasse 42 in
den angefochtenen Beschlissen zutreffend festgestellt hat: Die Angabe ,busines-
sinfoclip” kann einen informativen (Video-)Film Uber ein Unternehmen, ein Ge-
schéaft, ein Gewerbe, einen Beruf oder sonstige geschaftliche Tatigkeit bezeich-
nen.

Ausgehend von diesem Sinngehalt wird der Verkehr in dem Zeichen in Bezug auf
die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 keinen Hinweis auf einen be-
stimmten Erbringer dieser Dienstleistungen selbst, sondern ausschlie3lich einen
Sachhinweis auf den moglichen Gegenstand dieser Dienstleistungen sehen.
Samtliche im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgefihrten Leistun-
gen dieser Klasse kénnen darauf gerichtet sein, die mittlerweile weit verbreiteten
Filmsequenzen Uber einen Betrieb bzw. Unternehmen oder dessen Produkte fur
den jeweiligen Internetauftritt zu entwickeln, herzustellen, diesen zu betreiben
und/oder zu warten. Der Entwurf bzw. das Design und die Herstellung derartiger
Homepages kann beispielsweise mit der Produktion oder mit der Bearbeitung von
solchen Videoclips verbunden sein sowie mit der Speicherung solcher Filme fir

den Abruf Gber das Internet.

Die von der Anmelderin gegen ein derartiges Verstandnis der beanspruchten Be-
zeichnung erhobenen Einwéande greifen nicht durch. Allein der Umstand, dass sich
mit ,businessinfoclip® neben der festgestellten beschreibenden Bedeutung auch
andere Inhalte bezeichnen lassen, andert nichts an ihrer fehlenden Unterschei-
dungskraft. Denn Zeichen und Angaben, die jedenfalls mit einer Bedeutung die
beanspruchten Dienstleistungen beschreiben, fehlt nach mittlerweile einhelliger

Rechtssprechung die Unterscheidungskraft unabhangig davon, ob sie noch an-



dere (nicht beschreibende) Bedeutungen haben kénnen, (vgl. BGH GRUR 2005,
257, 258 - Burogebaude; GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard; GRUR 2010, 825 -
Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Der Umstand, dass die Bezeichnung ,businessinfoclip” Gberwiegend allein von der
Anmelderin benutzt wird, begriindet fir sich gesehen ebenfalls nicht ihre Schutz-
fahigkeit. Dies ist fur die Frage der Unterscheidungskraft ebenso unerheblich wie
die Frage, ob und inwieweit die die Anmelderin die angemeldete Marke erstmals
entwickelt und verwendet hat (vgl. Strobele in Strébele/Hacker, MarkenG,
10. Aufl., 8 8 Rn. 139 ff.).

Da zur Uberzeugung des Senats feststeht, dass das Markenwort ,businessinfo-
clip“ dazu dienen kann, den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen,
namlich die Herstellung und/oder Betrieb gewerblicher Internetseiten mit kurzen
Filmsequenzen leicht fasslich und unmissverstandlich anzugeben, bedarf es fir
die Begrindung des Eintragungsverbots auch keines weiteren lexikalischen oder
sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang die angemeldete Marke als
beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (Stro-
bele in Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, 8 8 Rn. 287; EuGH GRUR 2010,
534 - PRANAHAUS; GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 38) - Zahl 1000; BGH GRUR 2008,
900 (Nr. 12) - SPA II; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein).

Aus der Schutzgewéhrung fur andere Marken, die sie selbst flr nicht unterschei-
dungskraftig halt, kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten.
Voreintragungen fihren weder fir sich genommen noch in Verbindung mit dem
Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche Uber die Eintra-
gung zu befinden haben, denn die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer
Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH Mar-
kenR 2008, 163 Tz. 39 - Terranus; GRUR 2004, 674, - Postkantoor; GRUR 2004,
428, Rn. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007,
333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 425 - Volksflat).



Sofern sich die Anmelderin zunachst auch auf eine mdgliche Verkehrsdurchset-
zung i. S. v. 8 8 Abs. 3 MarkenG berufen wollte, kommt es darauf nach ihrer Erkla-

rung vom 23. August 2012 nicht mehr an.

Nach alledem war die Beschwerde zurtickzuweisen.

Werner Dr. Schnurr Heimen
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