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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldunqg 398 62 677.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Oktober 2001 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den
Richter Baumgartner und die Richterin Pagenberg
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beschlossen:

Der Beschluld der Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 1. Oktober 1999 wird aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke

,Cleverline”

soll fur die Waren und Dienstleistungen

.Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten;

Druckerzeugnisse, insbesondere gedruckte Verzeichnisse im Be-
reich Telekommunikation;

Nationale und internationale Telekommunikationsdienstleistungen,
insbesondere Sprachdienste, Telefaxdienste, Internet-Telefonie,
Mehrwertdienste, namlich Auskunftsdienste, Operatorservices,
Informationsdienste aller Art, insbesondere Wetterauskinfte,
Auskinfte aus dem Bereich Sport, Verkehrsauskinfte,
Reiseinformationen, Bdrsennachrichten; Mehrwertdienste im Mo-
bilfunk; Durchfuhrung von Telefondiensten, Teletext-Services,
computergestiitzte Ubertragungen von Nachrichten und Bildern;
Ausgabe von Calling Cards fur die Telekommunikation; zur Verfi-
gung stellen von Gateways und Knoten fir die Telekommunika-

tion; Dienstleistungen eines Internet-Providers; Bereitstel-



lung/Zurverfugungstellung/ Vermietung von Zugangsmaoglichkeiten
und/oder Zugriffszeiten zu digitalen Netzen; Einrichtung von

Netzwerken; Design von Netzwerkseiten (Homepages)*

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluf3 vom 1. Oktober 1999 mangels Unterscheidungskraft zu-
rickgewiesen. Ungeachtet seiner Eigenschaft als Wortschopfung komme dem
Zeichen keine betriebliche Herkunftsfunktion zu. Der Verkehr werde ,Cleverline®
lediglich als schlagwortartigen Hinweis darauf verstehen, dass es sich um ein be-
sonders raffiniertes Warensortiment, eine raffinierte Produktlinie handle bzw. dass
die Telekommunikationsdienstleistungen Uber eine geschickt arrangierte Leitung
oder Verbindung erfolgten. Das auch in den deutschen Sprachgebrauch
eingegangene aus dem Englischen stammende Wort ,clever” in den Bedeutungen
»Schlau, klug, gewitzt, brillant, geistreich, taktisch geschickt vorgehend, auf Grund
von Klugheit und Wendigkeit alle Mdglichkeiten nutzend* werde in der Werbe-
sprache, insbesondere im Bereich Telekommunikation und Datenverarbeitung
immer beliebter und nicht mehr nur personenbezogen verwendet, was Beispiele
wie ,clevere Verschachtelung von Chips®, ,Clever wahlen®, ,der clevere Chip*,
.Clever vernetzt* oder ,Software fir clevere CD-Kopierer® belegten. Ebenfalls
werbelblich seien Wortzusammensetzungen mit dem englischen Wort ,line“, mit
denen auf bestimmte Kollektionen oder Produktreihen hingewiesen werde. Im Zu-
sammenhang mit den angemeldeten Waren werde der Verkehr ,Cleverline” daher
nur als werbemaRigen Hinweis auf eine clevere Produktreihe auffassen, ebenso
bei den samtlich die Telekommunikation betreffenden Dienstleistungen. Dort
werde ,line* entsprechend der im Inland bekannten Wortverbindungen wie z.B.
.hotline* spontan als ,Verbindung, Leitung, Anschluss® verstanden, so dass fur
den Verkehr die Annahme auf einen Unternehmenshinweis fern liege, vielmehr
werde ,Cleverline” als werbemalige, schlagwortartige Herausstellung der Lei-

stungsfahigkeit im Sinne von ,clevere Verbindung, clevere Leitung“ aufgefasst. Da



der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft fehle, kénne offen bleiben, ob

aulBerdem noch ein Freihaltungsbedurfnis bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nicht zu beanstanden sei,
dass die Markenstelle festgestellt habe, dass sowohl ,clever* als auch ,line* selb-
standig sinngebende Begriffe seien. Dies bedeute aber nicht, dass auch deren
Verbindung schutzunfahig sei. Dies sei nur dann der Fall, wenn sie die mit der
Marke geschutzten Dinge begrifflich bezeichne, was bei ,Cleverline* nicht gege-
ben sei. Ein beschreibender Hinweis z.B. auf die angemeldeten Waren Papier,
Pappe, oder die Dienstleistungen Wetterauskiinfte, Auskiinfte aus dem Bereich
Sport, Verkehrsauskinfte sei durch die angemeldete Marke ohnehin nicht moglich.
.Clever® bezeichne keine Art von Produkten, sondern allenfalls eine dem Nutzer
zugeordnete Eigenschaft. Der Verkehr gehe auch bei den Dienstleistungen der
Telekommunikation nicht davon aus, dass es sich bei ,Cleverline” um eine auf sie
bezogene Gattungsbezeichnung handle, sondern um eine Bezeichnung, die auf
einen unternehmerischen Urheber hindeute. Auch die ungewohnliche
Schreibweise der Marke ,Cleverline®, die als Wortschdpfung zu betrachten sei,
spreche fur Unterscheidungskraft. Fir das Vorliegen eines Freihaltungsbe-

durfnisses bestinden keinerlei Anhaltspunkte.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg, da der ange-
meldeten Marke fiir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder Unter-
scheidungskraft fehlt noch ein Freihaltebedirfnis besteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1
MarkenG).

1. Das angemeldete Zeichen ist in seiner Gesamtheit weder lexikalisch nach-
weisbar, noch ist ,Cleverline” als beschreibender Bestandteil des aktuellen
Sprachgebrauchs oder der Werbesprache - u.a. durch eine Internet-Re-
cherche — zu belegen. Das angemeldete Markenwort konnte mit Hilfe einer
Internet-Recherche nur in einem Fall, namlich fur eine Produktlinie fir be-
stimmte 17”- und 19”-Monitore der Fa. S... GmbH gefunden
werden, ohne dass ein Bezug zu konkreten Eigenschaften der Monitore er-
kennbar geworden ware. Ansonsten ist das Zeichen in Gebrauch durch die
Anmelderin als Markenwort fiir einen Telefontarif in der Schreibweise ,Cle-
verLine®, in ihrem Firmennamen sowie firmenmafig durch einen hollandi-

schen Elektronikhersteller.

,Cleverline* besitzt fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kei-
nen unmittelbar beschreibenden Inhalt. Die Markenstelle ist zwar zutreffend
davon ausgegangen, dass die einzelnen Bestandteile des Begriffs
.Cleverline“ breiten Verkehrskreisen bekannt und ohne weiteres verstand-
lich sind, da das aus dem Englischen stammende Wort ,clever” in den Be-
deutungen ,schlau, klug, gewitzt, brillant, geistreich, taktisch geschickt vor-
gehend, auf Grund von Klugheit und Wendigkeit alle Mdglichkeiten nut-
zend” in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist (vgl. z.B. Duden,
Deutsches Universalwdrterbuch, 4. Aufl. 2001, Wahrig, Deutsches Worter-
buch, 7. Aufl. 2000, jeweils zum Stichwort ,clever). ,Clever wird auch, wie
die von der Markenstelle angefuhrten Beispiele zeigen, in der Werbespra-

che, insbesondere im Bereich Telekommunikation und Datenverarbeitung



2.1

benutzt und dabei nicht mehr nur personen-, sondern auch objektbezogen
verwendet. Die Markenstelle ist zu Recht davon ausgegangen, dass bei
Waren Wortzusammensetzungen mit dem englischen Wort ,line* auf be-
stimmte Kollektionen oder Produktreihen hinweisen. Der Verkehr wird auch
im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die die Telekommunikation be-
treffen, ,line" entsprechend der bekannten Wortverbindung ,hotline” mit den
Begriffen ,Verbindung, Leitung, Anschluss® gleichsetzen oder, wie das
HABM in der Entscheidung R 0545/99-3 zu ,DIRECT LINE®“ (PAVIS
CD-ROM Markenentscheidungen) ausgefuhrt hat, mit einer Telefonnum-

mer, die man anrufen kann, um Informationen oder Rat einzuholen.

Dieses Einzelverstandnis der Bestandteile des Markenwortes fiihrt aber

nicht zur Schutzunfahigkeit der angemeldeten Marke ,Cleverline*.

Einer Wortmarke fehlt nur dann jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein
fur die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es
sich um einen verstandlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekann-
ten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht
als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH WRP 1999, 1169,
1171 ,FOR YOU*; WRP 1999, 1167, 1168 ,YES"; WRP 2000, 741 ,LOGO*;
BGH WRP 2001, 35 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; vgl. etwa
auch BGH GRUR 2000, 321, 322 ,Radio von hier*; BGH GRUR 2000, 323,
324 ,Partner with the Best*; BGH GRUR 2000, 720, 721 ,Unter uns“; BGH
WRP 2001, 692 ,Test it“; BGH | ZB 55/98 ,LOCAL PRESENCE, GLOBAL
POWER®; BGH | ZB 60/98 ,Gute Zeiten - schlechte Zeiten®). Dies ist hier
nicht der Fall.

Da der Verkehr Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen so auf-

nimmt, wie sie ihm begegnen, ohne sie einer analysierenden oder sachbe-



schreibenden Bedeutungen nachgehenden Betrachtungsweise zu unter-
ziehen (vgl. Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl. Rn 142 zu § 8), ist fur
die Beurteilung der Schutzfahigkeit die angemeldete Marke als Ganzes
mafgeblich. Bei ,Cleverline* handelt es sich trotz der Ubernahme von ,cle-
ver" ins Deutsche um einen insgesamt englischsprachig wirkenden Begriff,
der grundsatzlich nicht mit einem seinem Bedeutungsgehalt entsprechen-
den deutschen Wort gleichgesetzt werden kann (Althammer a.a.0. Rn 57
und 131 zu 8§ 8). Das Kompositum ,Cleverline“ erscheint durch seine
schriftbildliche Ausgestaltung - GroRbuchstaben am Wortanfang und Zu-
sammenschreibung — als ein Substantiv oder Name und nicht wie ein aus
einem Adjektiv und einem Substantiv zusammengesetzter Ausdruck. Um
dem angemeldeten Zeichen Uberhaupt den Charakter einer Sachangabe
beizumessen, musste daher eine Trennung der Wortbestandteile erfolgen,
was nicht ohne eine analysierende Betrachtungsweise durch die angespro-

chenen Verkehrskreise geschehen konnte, die regelmafig nicht erfolgt.

Daruber hinaus verfugt der von der Markenstelle angenommene Sinngehalt
.clevere Produktlinie* bezogen auf die angemeldeten Waren ,Papier, Pappe
(Karton) und Waren aus diesen Materialien* und Druckerzeugnisse uber
keinen diese Waren beschreibenden Charakter, da weder ,clever® noch
.line* einen direkten Bezug zu diesen Waren aufweisen. Insbesondere kann
dem Begriff ,clever* im vorliegenden Zusammenhang keinerlei konkreter
Qualitatshinweis entnommen werden, zumal — wie eine Internet-Recherche
zu ,clever” ergeben hat — in der Werbesprache ,clever” regelméfig in seiner
wortsinngeméalen Bedeutung einer geistigen Eigenschaft verwendet wird.
Dies ergibt aber im Zusammenhang mit einer Produktlinie fir ,Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien keinen erkennbaren
Sinn, ebensowenig fur Druckerzeugnisse. Selbst wenn beziglich der
beanspruchten Waren aus Papier oder Pappe eine besonders
praxistaugliche Ausgestaltung beispielsweise bei Biroartikeln moglich ist,

ware fur eine derartige besondere Eignung weder das Wort ,Cleverline®
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noch der Begriff ,clevere Produktlinie“ eine Sachangabe. Zu dieser
begriffichen Unscharfe kommt hinzu, dass die Wortbildung der Marke fir
solche Sinngehalte eher untypisch ist und sich daher auch nicht als In-
haltsangabe fir die ,Druckerzeugnisse eignet. Insgesamt kommt der an-
gemeldeten Marke fir die beanspruchten Waren kein im Vordergrund ste-

hender beschreibender Begriffsinhalt zu.

Dies gilt auch hinsichtlich der beanspruchten Telekommunikationsdienstlei-
stungen. Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin kommt es zwar
nicht darauf an, ob ,Cleverline” fir diese Dienstleistungen einen Gattungs-
begriff darstellt oder nicht. Mal3geblich ist vielmehr, dass das Markenwort
auch hier keine im Vordergrund stehende beschreibende Sachangabe ist.
Auch wenn im Zusammenhang mit der Telekommunikation ,line* sicher im
Sinn von ,Verbindung, Leitung, Anschluss* verstanden oder als Telefon-
nummer, die man anrufen kann, um Informationen oder Rat einzuholen,
aufgefasst wird, enthéalt ,Cleverline* fur die beanspruchten ,nationalen und
internationalen Telekommunikationsdienstleistungen oder Mehrwertdienste,
auch im Mobilfunk, fur die Durchfiihrung von Telefondiensten, Teletext-
Services, computergestiitzte Ubertragungen von Nachrichten und Bildern;
Ausgabe von Calling Cards fur die Telekommunikation; zur Verfugung
stellen von Gateways und Knoten fir die Telekommunikation, Dienstlei-
stungen eines Internet-Providers; Bereitstellung/Zurverfiigungstellung/
Vermietung von Zugangsmaoglichkeiten und/oder Zugriffszeiten zu digitalen
Netzen, die Einrichtung von Netzwerken oder das Design von Netzwerk-
seiten” keine jeweils im einzelnen zutreffende Sachaussage. Vielmehr
nimmt das Markenwort als sprechende Marke mit ,line" Bezug auf das Ge-
biet der Telekommunikation und deutet dazu insbesondere im Zusammen-
hang mit den Auskunftsdiensten durch die Verwendung des Bestandteils
.clever® einerseits die Cleverness desjenigen an, der die tUber eine ,line* zu
erhaltenden Dienstleistungen in Anspruch nimmt, und andererseits sugge-

riert er die Kompetenz des Anbieters. Dieser doppelte Bedeutungsinhalt



erschlief3t sich zudem erst bei analytischer Beschaftigung mit dem Zeichen

,Cleverline“.

Damit hat die angemeldete Marke, wie dargelegt, fir die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden beschrei-
benden Begriffsinhalt und da ,Cleverline” im Gegensatz zum feststehenden
Begriff ,Hotline” oder ,heil3er Draht* auch kein gebrauchlicher Ausdruck der
deutschen oder der englischen Sprache ist, den der Verkehr stets nur als
solchen versteht, ist dem Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft ab-

zusprechen.

Bei dieser Sachlage kann fir die angemeldete Marke auch kein
Freihaltungsbedirfnis festgestellt werden. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
ist eine Marke dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie aus-
schlie3lich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von
Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kon-
nen. Wie dargelegt, ist dies fur ,Cleverline” nicht der Fall. Die Marke vermag
zwar im Bereich der Telekommunikation gewisse positive Erwartungen
nach Art einer sprechenden Marke anzudeuten, enthalt aber insgesamt fur
die hier betroffenen Waren- und Dienstleistungen keine Eigenschaftsbe-
zeichnung, so dass ein Bedurfnis etwaiger Mitbewerber, die Bezeichnung

im hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich zu benutzen,
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weder gegenwartig besteht noch konkrete Anhaltspunkte fir eine entspre-

chende zukilnftige Entwicklung ersichtlich sind.

Grabrucker Baumgartner Pagenberg
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