BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 061 783.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftichen Verfahren am 23. November 2017 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richterinnen Akintche und Seyfarth

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

Substantial Media

ist am 2. Dezember 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefiihrte Register fur nachfolgende Waren und Dienst-

leistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Computer und Datenverarbeitungsgerate; ComputerSoft-
ware; mit Informationen versehene maschinell lesbare Da-
tentrager sowie Ton und Bildaufzeichnungstrager, insbe-
sondere Disketten, CDROMSs, DVDs, ChipKarten, Magnet-
Karten, VideoKassetten, CompactDisks und VideoDisks;
auf Datentrager aufgezeichnete Informationssammlungen
und Datenbanken; elektronische Publikationen [herunter-
ladbar];

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Druckschriften; Zeitschriften; Zeitun-
gen; Bucher; Buchbindeartikel; Poster; Aufkleber; Kalen-
der; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotogra-

fien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit



Klasse 35:

Klasse 38:

in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Biroartikel
[ausgenommen Mdobel]; Lehr und Unterrichtsmittel [aus-

genommen Apparate];

Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung
in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versand-
werbung, Plakatanschlagwerbung, Print und Internetwer-
bung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung
von Werbeflachen im Internet; Marketing, auch fur Dritte in
digitalen Netzen [Webvertising]; Marktforschung und ana-
lyse; Werbung im Internet fur Dritte; Planung und Gestal-
tung von WerbemalRnahmen; Marketing; Telemarketing;
Prasentation von Firmen im Internet und anderen Medien;
Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsférderung;
Offentlichkeitsarbeit; Durchfiihrung von Werbeveranstaltun-
gen; Geschaftsfuhrung fir andere; Systematisierung von
Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von
Daten in Computerdatenbanken; Dienstleistung einer Mul-
timediaagentur, nadmlich Prasentation von Firmen im Inter-
net und anderen Medien; ECommerceDienstleistungen,
namlich Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rech-
nungsabwicklung; Durchfiihrung von Auktionen und Ver-
steigerungen, auch im Internet; Vermietung von Werbefla-
chen [Bannerexchange]; Vermittlung von Vertrdgen uber
den An und Verkauf von Waren fur Dritte; Vermittlung von
Vertragen Uber die Inanspruchnahme von Dienstleistungen
fur Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorfihrung von
Waren fur Werbezwecke; Waren und Dienstleistungspra-

sentationen;

Telekommunikation; Ubermittlung von Informationen an

Dritte; Verbreitung von Informationen Uber drahtlose oder



Klasse 41:

Klasse 42:

leitungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksen-
dungen; OnlineDienste, namlich Ubermittlung von Nach-
richten und Informationen aller Art; EMailDatendienste [=
elektronischer  Postversand]; InternetDienstleistungen,
namlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils

soweit in Klasse 38 enthalten;

Veroffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnis-
sen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und BU-
chern sowie von Lehr und Unterrichtsmaterial, jeweils ein-
schlie3lich gespeicherter Ton und Bildinformationen, auch
in elektronischer Form und auch im Internet; OnlinePublika-
tionen, insbesondere von elektronischen Biuchern und Zeit-
schriften [nicht herunterladbar]; Dienstleistungen eines Ton
und Fernsehstudios, namlich Produktion von Ton und Bild-
aufzeichnungen auf Ton und Bildtragern; Vorfihrung und
Vermietung von Ton und Bildaufzeichnungen; Produktion
von Fernseh und Rundfunksendungen; Zusammenstellen
von Fernseh und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, ins-
besondere Rundfunk und Fernsehunterhaltung; Durchfih-
rung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und
sportlichen LiveEvents, Schulungsveranstaltungen, Bil-
dungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen
Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Bereitstel-
len von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar];
OnlinePublikationen von elektronischen Bichern und Zeit-

schriften;

Erstellen und Design von Programmen fir die Datenverar-
beitung [ComputerSoftware]; Pflege und Aktualisierung von
Programmen flr die Datenverarbeitung sowie OnlineUpda-



tingService fur EDVProgramme; Forschung und Entwick-
lung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Entwurf, Ent-
wicklung und Beratung im Bereich von Computersystemen,
Computerberatungsdienste; Konfiguration von Computer-
Netzwerken durch Software; Dienstleistungen eines Netz-
werkbetreibers und Providers, namlich Vermittlung und
Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Erstellung,
Design und Einrichtung von Internetprasentationen; Kon-
zeption, Wartung und Pflege von Internetinhalten; Erstellen
von Dokumentationen im Rahmen einer redaktionellen Be-

treuung von Internetauftritten.

Mit Beschluss vom 14. April 2015 hat die Markenstelle fur Klasse 16 die
Anmeldung gemald 88 37 Abs. 1 und Abs. 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG
teilweise, namlich mit Ausnahme der oben fett gedruckten Waren der Klasse 16,
wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltebedurfnisses
zurickgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass sich das Zeichen aus
zwei englischen Begriffen zusammensetze, die nicht zuletzt wegen der grof3en
Ahnlichkeit zu den entsprechenden deutschen Begriffen ohne weiteres verstanden
wurden. In ihrer Bedeutung ,grundlegende, substanzielle Medien® gebe die
angemeldete Bezeichnung keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen,
sondern weise in glatt beschreibender Form auf Art, Zweck, Thema und Inhalt der
zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen hin. Was alles unter substanzielle,
gewichtige Medien falle, muisse nicht genauer definiert werden, da dies
naturgemalf sehr umfassend sein kénne. Der Begriff kbnne bewusst weit gefasst
sein, um ein moglichst breites Feld abzudecken. Eine gewisse Unschéarfe des
Anmeldezeichens filhre nicht zu seiner Schutzfahigkeit. Lediglich in Bezug auf
,2Buchbindeartikel; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren
und Bdroartikel [ausgenommen Maobel]* koénnten Schutzhindernisse nicht
festgestellt werden, weil es sich bei diesen Waren in der Regel nicht um

substanzielle Medien handle.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemal
beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 16 vom 14. April 2015

aufzuheben.

Zur Begrundung ihrer Beschwerde verweist die Anmelderin auf ihre im
Amtsverfahren eingereichte Stellungnahme. Danach mdége der Begriff ,Media“ flr
einen Teil der beanspruchten Waren zwar eine im Vordergrund stehende
beschreibende Bedeutung haben, durch die Voranstellung des Wortes
~Substantial“ sei der Bedeutungsgehalt jedoch unklar und insgesamt mehrdeutig.
Der englische Begriff ,substantial“ gehére nicht zum englischen Grundwortschatz,
sondern zur gehobenen Sprachebene und habe verschiedenste Bedeutungen. In
der Verbindung mit ,Media“ habe der angesprochene Verkehr daher keine
Veranlassung unmittelbar an ,gewichtige, stichhaltige, substanzielle Medien® zu
denken. Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung sei ein eindeutig beschreibender
Sinngehalt daher nicht feststellbar, zumal auch in der von der Markenstelle

angenommenen Bedeutung dem Zeichen keine sinnvolle Sachaussage zukomme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal3 § 66 MarkenG zulassige Beschwerde ist unbegrindet.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung als Marke gemafld 88 33 Abs. 2,
41 MarkenG steht hinsichtlich der verfahrensgegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen jedenfalls das absolute Schutzhindernis der fehlenden
Unterscheidungskraft gemall 88Abs.2 Nr.1 MarkenG entgegen. Die



Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung insoweit daher zu Recht die
Eintragung versagt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterschei-
det (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn.59 f. — Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH
GRUR 2016, 934 Rn. 9 — OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 — for you). Denn die
Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeich-
neten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH GRUR 2010, 228
Rn. 33 — Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. — OUI;
a.a. 0. — for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis begrundet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs ein groRzugiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch so ge-
ringe Unterscheidungskraft geniigt, um das Schutzhindernis zu uberwinden
(BGH a. a. 0. — OUI; a. a. O. — for you). Ebenso ist zu beriicksichtigen, dass
der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen
seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer
analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 004, 428
Rn. 53 — Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 — OUI; a. a. O. Rn. 16 — for you).

Maf3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten An-
meldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 — Aus Akten werden
Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und
andererseits die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei
auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, ange-
messen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der fragli-
chen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411



Rn. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 — SAT 2; BGH
WRP 2014, 449 Rn. 11 — grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft,
wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674,
Rn. 86 — Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 — Starsat; GRUR 2012,
270 Rn. 11 — Link economy) oder wenn diese aus gebrauchlichen Waortern oder
Wendungen der deutschen Sprache oder einer geldufigen Fremdsprache be-
stehen, die — etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung
oder in den Medien — stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel
verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn.21 — Gute Laune Drops;
GRUR 2010, 1100 Rn.20 -TOOOR!). Daruber hinaus besitzen keine
Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstande beziehen,
welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar
betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt
wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschépfen (BGH
GRUR 2014, 1204 Rn. 16 — DusseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 — Gute Laune
Drops; a. a. O. Rn. 23 — TOOORY). Hierfir reicht es aus, dass ein Wortzeichen,
selbst wenn es bislang fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht
beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neu-
schopfung handelt, in einer seiner mdglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser
Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32
— DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn 38 — BIO-
MILD; GRUR 2003, 58 Rn.21 — Companyline); dies gilt auch fur ein
zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach
diesen Vorgaben fir sich genommen schutzunféahig sind. Der Charakter einer
Sachangabe entfallt bei der Zusammenfigung beschreibender Begriffe nur
dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine unge-
wohnliche Anderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe weg-
fuhrt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. — CELLTECH,; a. a. O. Rn. 98 — Post-



kantoor; a.a.O. Rn. 39 f. — BIOMILD; a.a.O. Rn.28 — SAT 2; BGH,
a. a. O. - DusseldorfCongress).

Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es schlief3lich
zulassig, zunachst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurtei-
lung des Schutzhindernisses auf einer sich anschlieRenden Prifung der Ge-
samtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EUGH GRUR 2010, 534 Rn. 43 — Pra-
na Haus GmbH/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2006, 229 - BiolD).

. Diesen vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genugt das angemeldete Zeichen ,Substantial Me-
dia“ im verfahrensgegenstandlichen Umfang nicht. Das hier relevante inlandi-
sche Publikum wird das Zeichen ohne weiteres in seiner Gesamtbedeutung im
Sinne von ,gehaltvolle, substanzielle Medien“ bzw. ,Medien mit Substanz*
erfassen und wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die

Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

a) Von den hier beanspruchten Dienstleistungen aus der Klasse 35 und 42 wird
in erster Linie ein unternehmerisch tatiges Publikum angesprochen und im

Ubrigen neben den Fachkreisen auch der Endverbraucher.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischen Wortern
»oubstantial® und ,Media“ zusammen. Das urspringlich aus dem Lateini-
schen stammende Wort ,Media“ ist - als Plural von Medium - mit der Bedeu-
tung ,Medien, Kommunikationsmittel* sowohl in die englische als auch in die
deutsche Sprache eingegangen (vgl. DUDEN online, www.duden.de unter
den Stichworten Media, Medien, Medium). Das sprachublich vorangestellte
Adjektiv ,Substantial“ bedeutet ,wesentlich, die Substanz betreffend, gehalt-
voll, grundlegend, essentiell” (vgl. Online Worterbuch leo.dict.org; PONS On-
line Woérterbuch unter www.pons.de) und wird nicht zuletzt wegen der grof3en

klanglichen und schriftbildlichen Nahe zu den entsprechenden deutschen
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Woartern ,Substanz” und ,substantiell®/ ,substanziell* auch von den hier ange-

sprochenen Verkehrskreisen so tbersetzt und verstanden werden.

c) Die Gesamtheit des Zeichens fuhrt nicht zu einem Bedeutungsgehalt, der
Uber die Summe der — hier jeweils beschreibenden — Einzelelemente der
Wortfolge hinausginge. Vielmehr wird der angesprochene Verkehr das
Zeichen in seiner sachlich-anpreisenden Bedeutung ,gehaltvolle,
substanzielle Medien“ bzw. ,Medien mit Substanz® ohne weiteres erfassen.
Dies gilt umso mehr, als die deutschen Wortfolgen ,substanzielle Medien®
bzw. ,Medien mit Substanz“ bereits sachbeschreibend in Gebrauch sind und
schon vor dem Anmeldezeitraum waren, wie die der Beschwerdefiihrerin
vorab Ubermittelten Verwendungsbeispiele belegen. So finden sich dort
folgende Aussagen und Anpreisungen: ,,...Orientierungsmedien, substantielle
Medien mit hohem Niveau in den Kkleinen Zielgruppen, um die es

geht - ...haben bessere Chancen...“; ,Sie suchen: Substantielle Medien fur

Ihr Unternehmen? - Wir produzieren: Fir Sie nach MaRR erstellte
Videos/Fotografien, die ankommen!®; ,Kompetenz gewinnt...Machen auch

Sie aus Business-Themen Medien mit Substanz und Stil — etwa redaktionell

gestaltete Magazin-Broschiren, journalistische Online-Specials, lebendige

Tagungsbande und interaktive Fallstudien.“; ,Medien mit Substanz und Herz";

,Medien mit Substanz®; ,... der Fixierung auf substanzielle Medien wie

Malerei und Skulptur zu entsagen...”.

Auch die Beschwerdefiihrerin selbst preist ihre Leistungen im Ubrigen
entsprechend dem Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung mit

~Substantial Media ... Magazine mit Substanz® an.

Dass der Bestandteil ,Substantial® mit weiteren Bedeutungen wie beispiels-
weise ,erheblich, reichlich, wesentlich, wirklich, beachtlich, betrachtlich, def-
tig, echt, korperlich, kraftig, materiell, stofflich, umfangreich, vermdgend*

lexikalisch erfasst ist, fihrt nicht zu einer die Schutzfahigkeit begriindenden
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Mehrdeutigkeit. Zum einen sind ein grofRer Teil der genannten Bedeutungen
nur Facetten ein und desselben Begriffsinhalts. Zum anderen ist die Bedeu-
tung der Bestandteile nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen, sondern stets in
Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen
und zudem unter Berlcksichtigung der konkreten Zusammensetzung mit
dem nachgestellten Begriff ,Media“ zu sehen. Aus Sicht des Senats liegt hier
daher eine andere Gesamtaussage als ,Medien mit Substanz, substanzi-

elle/gehaltvolle Medien® fern.

Auch der Umstand, dass das Anmeldezeichen ,Substantial Media“ eine sehr
weite und wenig konkrete Aussage beinhaltet, also dem Zeichen nicht zu
entnehmen ist, welchen wesentlichen Inhalt oder welche Substanz oder Be-
deutung die angepriesenen Medien haben, steht der Annahme einer
Sachangabe nicht entgegen (BGH GRUR 2000, 882, 883 — Bucher flr eine
bessere Welt). Dies zeigen auch vergleichbare Begriffsbildungen mit ,Media“
wie z. B. New Media, Social Media, Cross Media, Creative Media; obwohl
diese Schlagworte in ihrem Aussagegehalt ebenfalls sehr weit und nicht ein-
deutig bestimmt sind, wird der Verkehr diese gleichwohl nur als Sachhin-
weise auffassen. SchlieBlich kommt es nicht darauf an, ob der Verkehr mit
der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung Gber besondere Eigenschaften
der Waren oder Dienstleistungen hat, die unter der Bezeichnung angeboten
werden. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe fir die Waren und
Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche
Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt her-
ausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann
auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat,
sein Inhalt vage ist oder nur eine der mdglichen Bedeutungen die Waren
oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 — Gute
Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 — HOT).
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d) Danach gibt das Anmeldezeichen nur einen schlagwortartigen, anpreisenden
Sachhinweis auf die inhaltliche Ausrichtung, Art und Zweckbestimmung der

hier relevanten Waren und Dienstleistungen.

Die Waren ,Computer und Datenverarbeitungsgerate® der Klasse 9 gehdren
heutzutage zu den essentiellen Medien, hier preist das Anmeldezeichen
diese eben als solche an; bei der Software kann es sich um gehaltvolle, krea-
tive Lernprogramme, also Medien mit Substanz handeln und auf den
Datentragern konnen solche Medien enthalten sein. Auch die beschwerdege-
genstandlichen Waren der Klasse 16 konnen mit der Angabe ,gehalt-
volle/substanzielle Medien“ sachlich-inhaltlich empfohlen werden. Des Weite-
ren konnen sich die Publikations- und Produktionsdienstleistungen der
Klasse 41 wie auch die Dienstleistungen der Klasse 42 auf solche Medien
mit Substanz beziehen, mithin zum Gegenstand und Thema haben.

Entsprechendes gilt fir die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikations-
dienstleistungen. Denn zu den Dienstleistungen in Klasse 38 gehort neben
der rein technischen Komponente auch die inhaltliche Bereitstellung und
Ubermittlung von Informationen. Zwischen der technischen Dienstleistung
und der Contentvermittlung besteht ein so enger Bezug, dass das entspre-
chende Verkehrsverstandnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht mehr
trennt (vgl. BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 22 — TOOOR!; BPatG, Beschluss
vom 11.05.2015, 26 W (pat) 72/14 — Shopping Compass; Beschluss vom
22.01.2015, 29 W (pat) 525/13 — The European). Das Internet und andere
Computer-Netzwerke stellen selbst gewichtige (Online-)Medien dar; ferner ist
auch der Horfunk bzw. das Radio ein Medium zur Verbreitung von Informa-
tion und Unterhaltung in Form von Ténen wie Musik und Sprache. Das ange-
sprochene Publikum wird daher das Anmeldezeichen ,Substantial Media“
hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 38 als anpreisende Inhaltsan-

gabe dahingehend auffassen, dass Medien mit Substanz bereitgestellt, ver-
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breitet und Ubermittelt werden bzw. dass es sich bei den ausgestrahlten
Rundfunkprogrammen um Medienangebote mit Substanz handelt.

In Bezug auf die beanspruchten Werbedienstleistungen der Klasse 35 gibt
das angemeldete Zeichen einen werblich-schlagwortartigen Hinweis auf die
in Anspruch genommene Plattform bzw. das Werbemedium, namlich dahin-
gehend, dass die Werbung und Produktpréasentation in essentiellen Medien
geschaltet werden. SchlieR3lich wird der angesprochene Verkehr fir einen
Teil der Dienstleistungen der Klasse 35 der Bezeichnung ,Substantial Media“
als Werbeschlagwort auffassen, mit dem die Dienstleister ihre Leistungser-
gebnisse, beispielsweise die von ihnen erstellten Werbemedien wie Plakate,
Folien, Broschiren etc. oder auch Analysen und Studien selbst als Medien

mit Substanz riihmen.

Das Anmeldezeichen erschopft sich nach alledem in einem sachlichen-an-
preisenden Hinweis auf die beschwerdegegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen und ist somit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshin-

weis zu dienen.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann
dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen dartber hinaus gemaid § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG fur die fraglichen Dienstleistungen freihaltungsbedurftig ist.

4. Die BeschwerdefUhrerin beruft sich schlie3lich ohne Erfolg auf die beim DPMA
eingetragenen Marken ,Straight Advisors“ (Nr. 304 38 303), ,MOTO MEDIA"
(Nr. 300 51 108), ,NATIVE NETWORKS* (Nr. 30106 338) und ,CAREERS
PROACTIVE® (Nr. 398 48 957). Der Umstand, dass das BPatG diese Marken in
mittlerweile recht alten Entscheidungen wegen eines mehrdeutigen Adjektivs fur
schutzfahig erachtet hat, fuhrt im vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Er-
gebnis. Denn die Wortbildungen sind schon nicht vergleichbar. So handelt es

sich beispielsweise bei ,Moto® nicht um ein Adjektiv; das Wort ,proactive” ist



-14 -

dem Substantiv nachgestellt und dirfte im Hinblick darauf, dass es mittlerweile
zum Modewort in der Beratungsbranche geworden ist und intensiv benutzt wird,

auch anders als friiher zu beurteilen sein.

Unabhéngig davon sind Voreintragungen ohnehin nicht bindend. Denn auch
unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den
rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl.
EuGH GRUR 2009, 667 Rn.18 - Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb
Stuttgart; BGH, a. a. O., Rn. 45 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 376, Rn. 19
— grill meister; WRP 2011, 349 Rn. 12 — FREIZEIT Ratsel Woche; GRUR 2011,
230 Rn. 12 — SUPERGgirl).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-
haft, wenn gerlgt wird, dass

1.

2.

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsméafig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstrae 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwaltin  oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

Pr



