24 W (pat) 178/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 18 691.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 2. Marz 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Strobele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde zurlickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

Werkzeugforum

ist fur die folgenden Waren und Dienstleistungen

Computer; Software; Bild-, Text- oder Toninformationen oder
sonstige Daten enthaltende optische, elektrische und magneti-
sche Speichermedien, insbesondere CD-ROM, Disketten und
Chipkarten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-
rate); Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Nachrich-
tenblatter und Handbicher; Entwicklung, Erstellung, Pflege,
Wartung, Betrieb, Vertrieb und Lizensieren von Computer-Pro-
grammen, interaktiven und nichtinteraktiven Netzwerken und Da-
tenverarbeitungssystemen sowie Komponenten davon; Dienst-
leistungen einer Datenbank, insbesondere zum Suchen und zum
Wiederauffinden von Informationen in einem Computer-Netzwerk;
Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Sammeln, An-
bieten, Aufbereiten, Archivieren, Speichern und Abrufen von Da-
ten und Nachrichten; Dienstleistungen eines Rechenzentrums,
insbesondere Analyse, Verarbeitung und Integration von Daten-

bestdnden; Bereitstellung, Vermietung und Verkauf von Kapa-



zitdten auf Computer-Netzwerken, insbesondere fir Inhalte-An-
bieter (Content-Provider) verschiedener Branchen und fir Her-
steller von Waren sowie Erbringern von Dienstleistungen; Be-
ratung und Unterstitzung bei der Pflege und dem Betrieb von
Speicherplatzen, elektronischen Kommunikationswegen, Netz-
werken und Datenverarbeitungssystemen; Absichern von Infor-
mationen und Daten gegen unbefugten Datenzugriff und Daten-
verwendung; Dienstleistungen eines Informatikers,

Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit schmalban-
digen (insbesondere PC-Modem) und breitbandigen (insbeson-
dere TV-Anschluss) Online-Diensten zur Vermittlung und Durch-
fuhrung der Anschaffung und Verausserung von Waren und
Dienstleistungen, sowie zugehdrige Informations- und Kommu-
nikationsdienstleistungen aller Art; Ausgabe von Kundenkarten;
Warenlogistik, namlich die gesamte Organisation des Transportes
von Ware vom Hersteller oder Lieferanten an den Kunden,
einschliellich Einlagerung; Durchfihrung von Zahlungsverkehr;
Entwicklung und Betrieb von automatisierten Zahlungs-, Mar-
keting- und Vertriebssystemen; Vermietung und Vermittlung von
Adressen zum Zweck des Crossselling;
Telekommunikationsdienstleistungen, namlich Empfang und Lie-
fern von Nachrichten, Dokumenten und anderen Daten sowie
Text, Ton und Bild mittels elektronischer Ubertragung; Durchfiih-
rung von Telefondiensten; Teletext-Services; Kommunikation
durch Computer-Terminals;

Ausbildung und Unterricht, Lehrgange, Seminare, Kongresse

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschlul3 vom 15. Marz 2003 hat die mit einem Angestellten des gehobenen

Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Mar-



kenamtes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemafll 88 8
Abs 2 Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG zurlickgewiesen. Zur Begrindung wird ausgefihrt,
das Wort ,Forum* stelle eine allgemein verstandliche Bezeichnung fur eine Platt-
form zur Erorterung bzw Diskussion von Themen und den Austausch von Infor-
mationen dar. Das Wort ,Werkzeug" konkretisiere das Thema des Forums. Die
Bezeichnung ,Werkzeugforum® weise damit auf einen Ort der Diskussion (zB in
einer Zeitschrift oder auf einer Internetseite) hin, an dem Informationen, die sich
thematisch mit Werkzeugen beschéftigten, erhaltlich seien und entsprechende
Gedanken ausgetauscht werden konnten. In diesem Sinn sei die angemeldete
Marke fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine beschrei-
bende, nicht unterscheidungskraftige Angabe, da diese entweder Gegenstand ei-
ner Informations- und/oder Diskussionsplattform Uber Werkzeuge sein oder eine
solche Plattform zum Inhalt bzw Gegenstand haben kdnnten. Da eine gewisse
begriffiche Unschérfe umfassenden Oberbegriffen immanent sei, stinde der An-
nahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegen, dal3 die Bezeichnung
~Werkzeugforum® die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht im einzel-
nen beschreibe (vgl BGH GRUR 2001, 1042, 1043 ,REICH UND SCHON").

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dal3
unter Zugrundelegung der Rechtssprechungsgrundsatze zur Unterscheidungs-
kraft von Wortmarken der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft fehle. Selbst wenn man, wie von der Markenstelle angenommen, im Zusam-
menhang mit dem Internet eine Diskussionsplattform, die zum Austausch von In-
formationen bezuglich bestimmter Themen diene, mit ,Werkzeugforum* bezeich-
nen wirde, sei wegen des umfangreichen Bedeutungsgehalts des Begriffs ,Werk-
zeug“, der Software-Werkzeuge, aber auch Hammer, Schraubenzieher und der-
gleichen beinhalte, nicht klar, welche Art von Werkzeug Gegenstand der Diskus-
sionsplattform sein solle. Fir eine Internet-Diskussionsplattform sei die Marke je-
doch nicht angemeldet. Bei der Prifung der absoluten Schutzhindernisse des § 8
Abs 2 Nr 1 u 2 MarkenG sei nach der Rechtsprechung ein ganz konkreter Bezug

fur jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen herzustellen (vgl EuGH



GRUR 2001, 1145 ,Baby-dry“; HABM Entsch v 06.03.2002, R 675/2001-3 ,Euro-
Telecom®). Ein solcher fehle hier, da die angemeldete Marke ,Werkzeugforum® fur
keine der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschrei-
bende, sondern allenfalls eine mittelbare und folglich zu vage und unbestimmte
Angabe sei. Aus den dargelegten Grinden bestehe die angemeldete Marke auch
nicht gemaf § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ausschliel3lich aus Angaben, die im Verkehr
zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen dienen

kdnnten.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.

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

Die geméal? 8 165 Abs 4 u 5 Nr 1 MarkenG statthafte und auch sonst zuléssige
Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffas-
sung des Senats ist die angemeldete Marke wegen Fehlens jeglicher Unterschei-

dungskraft gemaf § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke erfaldsten Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen
aufgefal3t zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke ist es, die Ursprungs-
identitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewéhrleisten
(vgl EuGH GRUR 1998, 922, 924 (Nr 28) ,Canon“; BGH GRUR 2000, 882 ,Bu-



cher fir eine bessere Welt"). Unterscheidungskraft in diesem Sinn fehlt einer
Wortmarke nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor allem dann,
wenn ihr von den angesprochenen Verkehrskreisen ein fur die fraglichen Waren
oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt
zugeordnet wird (vgl ua BGH GRUR 2001, 1042, 1043 ,REICH UND SCHON¢
GRUR 2001, 1153 ,antiKalk*). Einer Marke kann jedoch die Unterscheidungskraft
in bezug auf Waren oder Dienstleistungen auch aus anderen Griinden als ihrem
etwaigen beschreibenden Charakter fehlen (vgl EuGH, Urteil v 12.02.2004,
C-265/00, Campina Melkunie BV ./. Benelux-Merkenbureau, Rdn 19 - ,BIOMILD*;
Urteil v 12.02.2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV ./. Benelux-Mer-
kenbureau, Rdn 86 - ,Postkantoor”), so insbesondere dann, wenn es sich sonst
um ein gebrauchliches Wort der deutschen oder ein gelaufiges Wort aus einer
fremden Sprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entspre-
chenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH GRUR 2002, 1070, 1071 ,Bar jeder
Vernunft*; GRUR 2003, 1050, 1051 ,Cityservice"). Ausgehend hievon fehlt der
angemeldeten Wortzusammensetzung ,Werkzeugforum® in bezug auf samtliche
konkret angemeldete Waren und Dienstleistungen die erforderliche Eignung, im
Verkehr als Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem be-

stimmten Unternehmen angesehen zu werden.

Die angemeldete Marke ,Werkzeugforum*“ besteht aus der sprachregelgerechten
Zusammensetzung der im deutschen Sprachgebrauch allgemein gelaufigen Sub-
stantive ,Werkzeug® und ,Forum®. ,Werkzeug" ist die Bezeichnung fir ein Arbeits-
gerat jedweder Art. Das Wort ,Forum*“ bezeichnet, je nach Sachzusammenhang,
einen geeigneten Personenkreis, der eine sachverstandige Erérterung von
Problemen und Fragen garantiert (zB ein internationales Forum) oder eine Platt-
form, einen geeigneten Ort fur etwas (zB eine Zeitschrift als Forum fir bestimmte
Fragen) oder auch eine offentliche Diskussion, Aussprache (zB ein literarisches
Forum, ein Forum zu Umweltfragen usw) (vgl Duden, Deutsches Universalworter-
buch, 4. Aufl, Mannheim 2001 (CD-ROM) zu ,Forum®). Die Bedeutung der ange-



meldeten Wortverbindung erschliel3t sich daher dem inlandischen Publikum ohne
weiteres und nachstliegend im Sinn ,eines Forums zum Thema Werkzeug*, wobei
das Forum fir die Erérterung, Diskussion oder Darstellung des Themas Werkzeug
aus einem Kreis von Personen, aber auch aus einer Zeitschrift oder einem vir-
tuellen Ort, einer Internet-Seite bzw -Portal, mithin aus jeder Art von Kommunika-
tionsebene Dbestehen kann (vgl auch BPatG, BeschluR v 17.09.1997,
29 W (pat) 198/96 - ,Deutsches Medizin Forum®, Beschlul3 v 22.07.1998,
29 W (pat) 23/98 - ,Bauforum®; Beschluf3 v 28.06.2000, 32 W (pat) 73/00 - ,forum
barowirtschaft*; HABM, Entscheidung v 31.01.2001, R0018/00-1 - ,EXHIBITOR
FORUMY; jeweils PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen). Dafl} das Thema
~Werkzeug“ nicht naher hinsichtlich der Art des Werkzeuges spezifiziert ist,
schliel3t dabei einen rein sachlichen Aussagegehalt der Wortkombination nicht
aus, da auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdriicke beschreibenden
Charakter in bezug auf Waren oder Dienstleistungen haben kénnen (vgl BGH
GRUR 2001, 1042, 1043 ,REICH UND SCHON* GRUR 2001, 1042, 1043 ,Bi-
cher fur eine bessere Welt*). Mit der angemeldeten Marke vergleichbare Kombi-
nationen aus dem Wort ,Forum“ und einem das jeweilige Thema bezeichnenden
Bezugswort werden zudem gerade im Zusammenhang mit Internet-Seiten oder -
Portalen zu bestimmten Themenkreisen haufig verwendet, wie die der Anmelderin
vom Senat Ubersandte Internet-Recherche, Google-Suche zu ,Forum®, belegt (vgl

dort ua die Treffer: ,Diabetes-Forum das Online Forum fiir Diabetiker”; ,Latein-

und Roémer-Forum ... Beschreibung: Enthalt umfangreiche Linksammlungen zu

den Themen Alte Geschichte, Archaologie, Latein, ... “; ,Krimi-Forum ... Be-
schreibung: Buchrezensionen, Interviews, Events, Spiele und Promi-Tipps zum

Thema Krimi und Thriller.; ,Forum fir Senioren*; ,Deutsches Verbdnde Forum ...

Das Portal der deutschen Verbande*; ,Selbsthilfe-Forum.de ... Das Selbsthilfe-Fo-

rum.de bietet Selbsthilfegruppen und Selbsthilfe-Initiativen eine kostenlose Inter-

netprasenz mit eigener Homepage und eigener eMail-Adresse ..."; ,FORUM Um-
weltbildung - das Portal zur Umweltbildung in Osterreich ...“; ,DVD-Forum

Schweiz, Beschreibung: Es werden technische Informationen Uber die DVD ge-

boten und passende Hardware vorgestellt ...“). Auch unter der auf die Anmelderin



zurtickgehenden Internet-Adresse ,werkzeugforum.de” findet man, worauf die Be-
zeichnung hinweist, ein (Zitat) ,Professionelles Online-Medium aus und Uber die
Werkzeugbranche. Ein Informations- und Kontaktportal fur Hersteller, Handler,

Handwerk und Anwender*.

In der dargelegten, allgemein verstandlichen Bedeutung werden die angespro-
chenen Verkehrskreise die Wortverbindung ,Werkzeugforum® fir die meisten der
fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht als Unterscheidungsmittel hinsicht-
lich ihrer betrieblichen Herkunft verstehen, sondern als konkret beschreibende
Angabe. So fallen unter einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen auch solche, die ihrer Art nach ein Werkzeugforum, also eine virtuelle oder
sonstige  Kommunikationsebene zur Diskussion, Information oder sonstigem
Austausch zum Thema Werkzeug, bilden kénnen oder deren (thematischer) Inhalt
bzw Gegenstand ein derartiges Werkzeugforum sein kann. Hierzu z&hlen die be-
anspruchten Begriffe

.Software; Bild-, Text- oder Toninformationen oder sonstige Daten enthal-
tende optische, elektrische und magnetische Speichermedien, insbeson-
dere ...; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckereier-
zeugnisse, insbesondere ...; Dienstleistungen einer Datenbank, insbeson-
dere ...; Dienstleistungen eines Rechenzentrums, insbesondere...; Tele-
kommunikationsdienstleistungen, namlich Empfang und Liefern von Nach-
richten, Dokumenten und anderen Daten sowie Text, Ton und Bild mittels
elektronischer Ubertragung; Durchfiihrung von Telefondiensten; Teletext-
Services; Kommunikation durch Computer-Terminals; Ausbildung und Unter-

richt, Lehrgange, Seminare, Kongresse."

Unter einen weiteren Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen fallen
solche, die hinsichtlich ihrer Eignung und Bestimmung speziell darauf ausgerichtet

sein konnen, ein virtuelles Forum in Form eines Internet-Portals oder einer Inter-



net-Seite zum Thema Werkzeug zu entwickeln, einzurichten, bereitzustellen oder

zu betreiben. Hierzu z&hlen die beanspruchten Begriffe

~-Entwicklung, Erstellung, Pflege, Wartung, Betrieb, Vertrieb und Lizensieren
von Computer-Programmen, interaktiven und nichtinteraktiven Netzwerken
und Datenverarbeitungssystemen sowie Komponenten davon; Bereitstellung,
Vermietung und Verkauf von Kapazitaten auf Computer-Netzwerken, insbe-
sondere fur Inhalte-Anbieter (Content-Provider) verschiedener Branchen und
fur Hersteller von Waren sowie Erbringern von Dienstleistungen; Beratung
und Unterstitzung bei der Pflege u dem Betrieb von Speicherplatzen,
elektronischen Kommunikationswegen, Netzwerken und Datenverarbei-
tungssystemen; Absichern von Informationen und Daten gegen unbefugten

Datenzugriff und Datenverwendung; Dienstleistungen eines Informatikers."

Fir die verbleibenden Waren und Dienstleistungen

,Computer; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit schmalbandi-
gen (insbesondere PC-Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-
Anschluf3) Online-Diensten zur Vermittlung und Durchfiihrung der Anschaf-
fung und Verauf3erung von Waren und Dienstleistungen, sowie zugehdérige
Informations- und Kommunikationsdienstleistungen aller Art; Ausgabe von
Kundenkarten; Warenlogistik, ndmlich die gesamte Organisation des Trans-
portes von Ware vom Hersteller oder Lieferanten an den Kunden, einschliel3-
lich Einlagerung; Durchfihrung von Zahlungsverkehr; Entwicklung und Be-
trieb von automatisierten Zahlungs-, Marketing- und Vertriebssystemen; Ver-

mietung und Vermittlung von Adressen zum Zweck des Crossselling;*

stellt der Begriff ,Werkzeugforum“ zwar keine Bezeichnung der Art, des Inhaltes,
der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen im
Sinn des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, was jedoch, wie oben dargelegt, der An-
nahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegensteht. Insoweit ist zu be-

ricksichtigen, daf3 Informations- oder Diskussions-Portale im Internet zu be-
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stimmten Themen, die Ublicherweise als ,Foren" bezeichnet werden (s oben),
haufig nicht nur reine Informationen und die Moglichkeit des Informationsaustau-
sches anbieten, sondern ebenso weitere, im Zusammenhang mit dem jeweiligen
Thema im Internet mdgliche oder Ubliche Dienstleistungen oder Waren, wie etwa
ein einschlagiges Warenangebot im Rahmen eines virtuellen Marktplatzes oder
einer virtuellen Tauschbérse. So wird auch das Angebot des Informationsportals
.-werkzeugforum.de® der Anmelderin wie folgt beschrieben: ,Im werkzeugforum.de
finden die Interessenten genau die Informationen, die fur Sie von Nutzen sind:
Produktinformationen, Katalogbestellfunktion, Bauplane, Anwendungsbeschrei-
bungen, Lexikonbeitrdge, Handlerrecherchen. Ein Gebrauchtmarkt fiur Werkzeuge
sowie branchenspezifische Stellenangebote ergdnzen den Service des Portals.”
(vgl S 2 von 3 in dem der Anmelderin Gbermittelten Internet-Ausdruck ,werkzeug-
forum.de - Infos fur Profis*). Nachdem es sich bei den noch fraglichen Waren und
Dienstleistungen um solche eines virtuellen elektronischen Marktes bzw um damit
unmittelbar zusammenhangende Dienste handelt, die vom Angebot eines Inter-
net-Portals zum Thema Werkzeug ohne weiteres umfafit sein kénnen, wird der
Verkehr auch hierfur die Bezeichnung ,Werkzeugforum* nicht als ein auf ein be-
stimmtes Unternehmen hinweisendes Unterscheidungsmittel auffassen, sondern
lediglich als naheliegenden Sachhinweis auf die Statte des Warenangebots oder
die Erbringungsstatte des Dienstleistungsangebots (vgl hierzu auch BPatG GRUR
2003, 1051, 1052 ,rheuma-world*).

Strobele Guth Kirschneck
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