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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 65 911.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 31. Mérz 2004 durch den Richter Baumgartner als Vorsitzenden, den

Richter Schwarz und die Richterin Fink

BPatG 152
10.99



beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 5. Méarz 2003 wird aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke

Dial IP easy

soll nach einer im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschrankung nunmehr

noch fur die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Buroartikel (ausgenommen Mdobel);

Klasse 35: Werbung und Geschéftsfiihrung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

in das Markenregister eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 5. Marz 2003 hat die Markenstelle fur Klasse 38 des Deut-
schen Patent- und Markenamts die Anmeldung insgesamt als nicht unterschei-
dungskraftige Angabe zurlckgewiesen. Zur Begrindung wird ausgefuhrt, dass
das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit bedeute, dass eine Telefonnum-

mer mittels des Internets auf einfache Weise gewahlt werde, was beziglich der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende, die



Zweckbestimmung, die Eignung, den Inhalt oder den Anwendungsbereich be-

schreibende Sachangabe sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begrindung tragt sie
im Wesentlichen vor, schon die Einzelbegriffe ,Dial“, und ,easy" seien angesichts
der verschiedenen Ubersetzungsvarianten fur die beteiligten Verkehrskreise, die
Uber keine vertieften Sprachkenntnisse verfligten, nicht ohne weiteres zu verste-
hen. Dies gelte erst recht fur die Gesamtmarke, da der Verkehr Marken regelméa-
Big nach ihrem Gesamteindruck aufnehme und keiner zergliedernden Betrach-
tungsweise unterziehe. Eine spezifische Produktbeschreibung lage nicht vor. Da-
riber hinaus sei lediglich eine geringe Unterscheidungskraft erforderlich, die bei
der angemeldeten Marke vorhanden ware. Im Ubrigen bestehe auch kein Freihal-
tebedurfnis, da die Angabe ,Dial IP easy“ kein glatt beschreibender Inhalt fur die
Waren und Dienstleistungen sei, sondern allenfalls eine mittelbar beschreibende

Produktinformation.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Méarz 2003

aufzuheben.

Die Beschwerde ist zuldssig und nach Einschrédnkung des Waren-Dienstleistungs-
verzeichnisses auch im vollen Umfang begriindet. Fir die nunmehr noch verfah-
rensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke
weder auf Grund fehlender Unterscheidungskraft gemald § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG
noch als beschreibende Angabe gemal3 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintra-

gung ausgeschlossen.



Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, denen fur die Waren und Dienstleistungen jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist
die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unter-
scheidungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufge-
fasst zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050-1051 - Cityservice,
BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Dabei nimmt der Verkehr ein
als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegen-
tritt und unterzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise. Bei der
Beurteilung ist grundsatzlich von einem grofR3zuigigen Mal3stab auszugehen,
d.h. jede, auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu Gberwinden. Diese Unterscheidungskraft fehlt nur dann,
wenn einem Zeichen ein fir die in Frage stehenden Waren und Dienstleis-
tungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet
werden kann oder es sich auch sonst um eine verstandliche Wortfolge der
deutschen oder einer gelaufigen Fremdsprache handelt, die vom Verkehr
- etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung -
stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird
(BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083
- marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten — Schlechte Zeiten;
BGH GRUR 2001 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398
- LOOK).

Nach diesen Grundsatzen verflugt die angemeldete Marke fur die noch
beanspruchten Waren und Dienstleistungen Uuber die erforderliche

Unterscheidungskratft.

Das Zeichen setzt sich aus den englischen Begriffen ,Dial“, ,IP* und ,easy"
zusammen. ,Dial“ gehdrt mit der Bedeutung ,(eine Telefonnummer) wahlen*
zum Grundwortschatz der englischen Sprache, ebenso das Wort ,easy”,
das ,einfach, leicht* bedeutet (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbau-



wortschatz Englisch, 1999). Der Bestandteil ,IP“ ist, wie die Markenstelle
zutreffend festgestellt hat, die Ubliche Abkirzung fur ,Internet Protokoll.
Nach der Internet-Recherche stellt der zusammengesetzte Begriff ,Dial IP*
den Fachbegriff fir das Uberwinden der Netzwerkschranke zwischen Te-
lefonnetz und IP-gestitzten Netzen bzw. das Herstellen von Konvergenz
zwischen diesen Netzen dar. Damit beschreibt die angemeldete Wortfolge
die Moglichkeit einer einfachen oder leichten Vermittlung von Diensten
unterschiedlicher Netze, namlich dem Sprachnetz in IP-gestitzte Netze und
umgekehrt. Dies stellt jedoch fur die noch verfahrensgegenstandlichen
Waren und Dienstleistungen keine im Vordergrund stehende Sachangabe
dar. Buroartikel sind kleinere zur Erledigung von Biroarbeiten dienende
Gegenstande wie Briefordner, Schnellhefter etc. Zu diesen besteht
ersichtlich keinerlei Zusammenhang mit Dial-IP-Internetverbindungen. Im
Zuge der im modernen Berufsalltag Ublichen elektronischen Unterstitzung
ist zwar bei den Dienstleistungen ,Werbung und Geschaftsfihrung;
Finanzwesen; Immobilienwesen” die Inanspruchnahme einer netz-
Ubergreifenden Vermittlung grundsatzlich denkbar. Da aber dieses
technische Hilfsmittel keinen unmittelbaren Bezug zu der eigentlichen im
Rahmen der jeweiligen Dienstleistungen zu erbringenden Téatigkeit hat,
beinhaltet die Bezeichnung ,Dial IP easy” insoweit keine Sachaussage.
Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier
angesprochenen breiten Verkehrskreise in der Wortfolge kein betriebliches

Unterscheidungsmittel sehen werden.

Bezuglich der verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen be-
steht auch kein Freihaltungsbedirfnis. Nach der Vorschrift des 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die
ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr unter anderem zur
Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonsti-
ger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Wie ausge-

fuhrt, kann der Marke keine sachbeschreibende Aussage in Bezug auf die



verbleibenden Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden, so dass
Anhaltspunkte dafir, dass Dritte gegenwartig oder kinftig ein legitimes Inte-
resse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Marke fir diese

Dienstleistungen haben kdnnten, nicht erkennbar sind.

Baumgartner Schwarz Fink
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