BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 1/00 Verkindet am
4. April 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 397 49 211.1

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 4. April 2001 durch den Richter Baumgartner

als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der

Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Mar-

BPatG 154
6.70



kenamts vom 21. Oktober 1999 insoweit aufgehoben, als der
angemeldeten Marke die Eintragung fur die Dienstleistung
"Geschaftsfihrung"” versagt worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zurtickgewiesen.

Grinde:

Die Wortmarke
"WebTel"

soll fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 in das

Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 21. Oktober 1999 teilweise, namlich fir die Waren

und Dienstleistungen

"Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wie-
dergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenauf-
zeichnungstrager; Datenverarbeitungsgerate und Computer;
Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder gepréagte
Karten aus Karton oder Plastik; Werbung und Geschaftsflihrung;
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen ftr
die Telekommunikation, insbesondere fiur Funk und Fernsehen;
Veroffentlichung und Herausgabe von Blichern, Zeitschriften und
anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen
Medien (einschlie3lich CD-ROM und CD-l); Erstellen von Pro-



grammen fur die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Da-
tenbank, nadmlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb
von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nach-
richten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungs-
einrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Ein-

richtungen fur die Telekommunikation™

zuruckgewiesen.

Zwar sei das Wort derzeit nicht nachweisbar. Beide Bestandteile der Wortzusam-
mensetzung wiesen aber in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstlei-
stungen unmittelbar beschreibende Bedeutung auf. Das urspringlich englische
Wort "Web" (= Netz) komme in zahlreichen Wortverbindungen im Bereich der Te-
lekommunikation, Elektronik und Kommunikationstechnik in der Bedeutung "World
Wide Web" vor. "Tel" sei eine haufig verwendete Kurzform von "Telephon” bzw.
"Telekommunikation" In ihrer Gesamtheit werde die Marke daher von den ange-
sprochenen Verkehrskreisen fir die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistun-
gen als rein beschreibender Hinweis darauf verstanden, dass es sich um Gerate
handele, die zum Telephonieren im Web, also im Internet, geeignet und bestimmt
seien oder um Waren, die das Telephonieren im Web erméglichen oder das Tele-
phonieren im Web zum Gegenstand haben. In Verbindung mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen drange sich diese Bedeutung auf, so dass weitere
maogliche Bedeutungen der Wortbestandteile fir den Verkehr zurticktraten. Da der
angemeldeten Marke fur die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen be-
reits die Unterscheidungskraft fehle, konne die Frage des Freihaltungsbedirfnis-

ses dahinstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Marke
sei weder freihaltungsbedurftig noch fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Der
von der Markenstelle gefundene begriffliche Inhalt ergebe sich nur nach einer

sorgfaltigen Analyse. Bei der gebotenen grof3zuigigen Betrachtungsweise sei die



fremdsprachige Wortkombination in ihrer Gesamtheit schutzfahig. Es handele sich
um eine phantasievoll zusammengesetzte, lexikalisch nicht nachweisbare Wort-
neubildung, die keine klare und unmittelbar beschreibende Aussage beinhalte, die
auch nicht als beschreibende Angabe gebrauchlich sei und die keinen hinreichend
konkreten Anlass zur Annahme gebe, sie werde als beschreibende Angabe ver-
standen oder bendtigt. Die Rechtsprechung stelle hohe Anforderungen an den
Nachweis der Schutzunfahigkeit, so dass eine Zuriickweisung nur im Ausnahme-
fall moglich sei. Der angemeldeten Marke kdnne daher weder jegliche Unterschei-

dungskraft abgesprochen werden noch bestehe ein Freihaltungsbedurfnis.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegrindung und auf den
Inhalt der Akten, insbesondere auf das Ergebnis einer Internet-Recherche des
Senats, die Gegenstand der mundlichen Verhandlung gewesen ist, Bezug ge-

nommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache im wesentlichen keinen Erfolg. Die
angemeldete Marke ist fur die noch verfahrensgegenstandlichen angemeldeten
Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Geschaftsfihrung” von der Ein-
tragung ausgeschlossen, weil fir die meisten der zurlickgewiesenen Waren und
Dienstleistungen ein Freihaltungsbedurfnis besteht und der Marke jedenfalls fur
samtliche dieser Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Geschéftsfih-
rung" jegliche Unterscheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, § 37 Abs. 1
MarkenG).



1. Die angemeldete Marke stellt eine Wortzusammensetzung dar, deren Verwen-
dung zwar derzeit nicht nachweisbar ist, die aber als beschreibende Angabe fur
viele der zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen dienen kann, von den
angesprochenen breiten Verkehrskreisen insoweit als rein beschreibende An-
gabe verstanden und vom inlandischen Verkehr in der Zukunft bendtigt wird
(8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Zwar ist "WebTel" nicht klar als beschreibende Angabe, sondern vor allem als
Teil einer Firmenbezeichnung und als Bezeichnung fir ein Computerprogramm
nachweisbar. Der die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen unmittel-
bar beschreibende Gehalt dréngt sich den angesprochenen Verkehrskreisen,
die mit dem Internet, der Telekommunikation und den Begriffen auf diesen Ge-
bieten vertraut sind, jedoch auf. "Tel" ist die allgemein gebrauchliche Abklrzung
u. a. fur "Telephon" und "Telekommunikation" bzw. die entsprechenden engli-
schen Worter und ist auch ohne den Ublicherweise eine Abkirzung kennzeich-
nenden Punkt nachweisbar (vgl. Peter Wennrich, International Dictionary of Ab-
breviations and Acronyms, Bands 2, K. G. Saur 1992). Das Kurzwort "Tel" ist
vor allem durch seine Funktion zur Angabe von Telephonnummern vielfach im
Alltagsleben verbreitet (Duden, Worterbuch der Abklrzungen, 4. Aufl.; vgl. auch
HABM R338/99-1, 9.12.99, "easyTel" verotffentlicht auf PAVIS CD-ROM Mar-
kenentscheidungen, 2000). "Web" ist das Kurzwort fur "World Wide Web" und
wird u.a. auch in der Bedeutung "Internet" in vielen Wortverbindungen verwen-
det, so etwa bei den zusammengesetzten Begriffen "web server, WebBox, Web
Copy, webmaster, web terminal, Webseite, Website" (vgl. Rosenbaum, On-
line-Lexikon, 1998 sowie zur Bedeutung von "Web..." Wahrig, Fremdwdrter--
Lexikon, 1999, Wahrig, Deutsches Woérterbuch). Hinzu kommt, dass der Senat
bei einer Internet-Recherche mit der angemeldeten Wortzusammensetzung
vergleichbare Begriffsbildungen nachweisen konnte. Es lassen sich Begriffe wie
"Webphone, webphoning, Web Telephony" belegen, die sowohl Hardware als
auch die Madoglichkeit des Telephonierens Uber das Internet betreffen

(http://www.microsoft.com/windows2000/library/howitworks/communications/t.../



webtel.as;http://www.treenet.ch/bookstore/webphone.htm;http://www.ruebliland.
ch/Dossier/al3comgx_13comkurzel000_3.htm). Es liegt fur den Verkehr
deshalb auRRerst nahe, die angemeldete Marke "WebTel" als "Uber Internet
funktionierendes Telephon bzw. Telephonieren" oder als "Internet-Telephon”
und damit als Synonym fur "Webphone" oder jedenfalls als eine Abktrzung fur
den existierenden Begriff "Web Telephony" (deutsch: Web-Telephonie, Internet-
Telephonie) zu verstehen. Auch solche Wortneubildungen, die Sachverhalte
beschreiben, fir die es bereits Bezeichnungen gibt, kdnnen
freihaltungsbeddrftig (oder nicht unterscheidungskraftig) sein (vgl BGH GRUR
1970, 416, 418 "Turpo").

Die 0.g. Bedeutung drangt sich in Verbindung mit den meisten der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen geradezu auf. Bei diesen handelt sich
um Gerate und hauptsachlich um Dienstleistungen, die mit der Ubermittlung
von Daten auf elektronischem Wege und Uber das Internet (die in der Regel
Uber das Telephonnetz erfolgt), in engem sachlichen Zusammenhang stehen
kénnen und fir die die angemeldete Wortkombination als unmittelbar beschrei-
bende Angabe geeignet ist. Vor allem ist in diesem Zusammenhang an die von
Mobilfunkunternehmen immer starker angebotenen und beworbenen Telephon-
endgerate und Zusatzgerate samt Software sowie die entsprechenden Dienst-
leistungen (Mehrwertdienste des Telekommunikationsbereichs) zu denken, die
es etwa ermdglichen, "mit dem WAP-Handy zu bezahlen" (vgl. Internetsite
http://www.wapweb.de/main/news.htm), d. h. das Handy, sofern es die entspre-
chende technische Ausstattung hat, und die Mobilfunkverbindung sowohl im
elektronischen Zahlungsverkehr als auch fur das Telephonieren zu verwenden
und auBerdem Informationen - etwa Uber Aktienkurse, Nachrichten oder
E-Mails - Uber das Handy zu erhalten sowie Kauforders, Bestellungen, Reser-
vierungen usw. zu tatigen. Schon lange ist es ublich, dass Telephon- und Inter-
netdienstleister elektronische Mailboxen auf ihnrem Server zur Verfiigung stellen,
Nachrichten bereitstellen, Anrufe weiterschalten, Werbung verbreiten etc.. Im

ubrigen werden die Grenzen zwischen Computern und Telekommunikationsge-



raten sowie den Angeboten der Telephon- und der Internetanbieter nicht zuletzt
durch das WAP-Handy und ahnliche mobile multifunktionale elektronische Da-
tenverarbeitungs- und Kommunikationsmittel (Notebook als "mobiles Biro", das
Uber Mobiltelephon und Internet Daten austauschen kann) und die Mdéglichkeit

der Internet-Telephonie immer flieRender.

Indessen liegen solche konkret beschreibenden Zusammenhange fir einige
Waren wie das Zubehor von Teilnehmerendgeraten und Drucker oder Dienst-
leistungen wie "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Compu-
tern” weniger nahe, so dass man daran zweifeln kann, ob noch eine unmittel-
bare Beschreibung fur solche angemeldeten Waren und Dienstleistungen vor-
liegt und insofern ein ernsthaftes Freihaltungsbedirfnis jedenfalls zweifelhaft ist.

Dies kann hier jedoch dahingestellt bleiben.

. Der angemeldeten Marke fehlt jedenfalls fur s&dmtliche zuriickgewiesenen Wa-
ren und Dienstleistungen (mit Ausnahme von "Geschaftsfihrung") jegliche Un-
terscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein fur
die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender
beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch
sonst um einen verstandlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH
WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Dies ist
hier der Fall. Wie oben ausgefiuhrt eignet sich die angemeldete Wortkombina-
tion als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Bestimmung der zuriickgewiese-
nen Waren und der meisten Dienstleistungen. Die angemeldete Marke nimmt
damit auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschatft aller zurtickgewiesenen Waren
und Dienstleistungen der angemeldeten Marke in werbeublicher, leicht ver-
standlicher Form Bezug und wirkt wegen dieses im Vordergrund stehenden

sachbezogenen Begriffsinhalts fir sdmtliche dieser beanspruchten Waren und



Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten
Geschaftsbetrieb. Dies gilt auch fur die Waren und Dienstleistungen, die nicht
unmittelbar und konkret beschrieben werden, weil zu diesen Waren und
Dienstleistungen jedenfalls ein enger sachlicher Bezug besteht. So ist das Zu-
behdr zu Telekommunikationsgeraten regelmafig an diese angepasst und spe-
ziell fur die Geréte eines bestimmten Typs bestimmt und geeignet. Auch kon-
nen "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern™ auf die

entsprechenden Geréte und Einrichtungen abgestimmt sein.

. Diesem Ergebnis kann nicht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und
der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts fur den Binnenmarkt ent-
gegengehalten werden. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als
bei den zitierten Entscheidungen - um eine fir die entscheidungserheblichen
Waren und Dienstleistungen klare, unmissverstandliche Sachangabe, die keine
noch so geringe Unterscheidungskraft besitzt. Solche Marken aber sind auch
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs und des HABM schutzunfahig, wie
etwa auch die Gemeinschaftsmarkenanmeldung "easyTel" (vgl. HABM
R338/99-1, 9.12.99, verdffentlicht auf PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen,
2000). Zweitens ist die Frage der Schutzfahigkeit nicht anhand von Entschei-
dungen Uber Drittzeichen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl. zur
ahnlichen Problematik von Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421
"KSUD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").

. In Bezug auf die Dienstleistung "Geschéftsfuhrung” kann der Senat an der
angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedirfnis (8§ 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG) feststellen noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (8 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die Marke stellt insoweit keinen hinreichend kon-
kret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine hinreichend eng mit der
Dienstleistung zusammenhangende Eigenschaft dar. Zwar benétigt ein Unter-
nehmen, das "Webtelephonie" betreibt oder entsprechende Gerate vertreibt,

Geschaftsfihrung. Der Senat konnte jedoch nicht feststellen, dass diese



Dienstleistungen speziellen Erfordernissen gentiigen und besondere
Eigenschaften aufweisen mussen, die sie von fur andere Zwecke verwendeten
Dienstleistungen grundsétzlich unterscheiden und fur die eine Beschreibung mit
"WebTel" denkbar ist. Die angemeldete Wortkombination weist darum insoweit
nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften unmittelbar hin und wird auch

nicht als reine Sachangabe verstanden werden.

Baumgartner Pagenberg Guth
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