BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 136/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 39 317.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17.Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.



Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister ist die Bezeichnung SHORTNEWS ange-
meldet; sie ist bestimmt fir zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
36, 38 und 42. Diese Bezeichnung ist im weiteren Verfahren von der Anmelderin

wie folgt wiedergegeben worden: ShortNews.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Patentamts hat unter dem Aktenzeichen
300 39 317.2 "die Anmeldung ...betreffend die Wortmarke ShortNews" wegen des
Bestehens eines Freihaltungsbedurfnisses und wegen fehlender Unterschei-
dungskraft teilweise zurtickgewiesen, namlich hinsichtlich der Waren und Dienst-

leistungen:

"Mit oder ohne Programm und/oder Dateien versehene Bild-
und/oder Toninformationstrager und/oder Datentrager aller Art,
insbesondere Disketten, Magnetbander, Kassetten einschlief3lich
Vidiokassetten und Streamer-Bander, Festplattenspeicher und
Nur-Lese-Speicher (ROM), -RAM und Steckmodule, optische
Speicher (ausgenommen belichtete oder unbelichtete Filme) ein-
schlieB3lich Compakt-Disk-ROM und -WROM; Datenibertragung in
digitalen Netzen; Internetdienst- und Werkleistungen, namlich die
Entwicklung, Gestaltung, Programmierung und Einrichtung von In-
ternet-Sites, Electronic-Commerce-Shops; Entwicklung von da-
tenbankgestitzten Anwendungen; Sammeln, Speichern, Liefern,
Ubermitteln von Informationen, Texten, Bildern in digitalen Netzen;
Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen;
Erstellen, Entwickeln, Verbessern und Anpassen von Dateien

(einschlieB3lich Multimedia und Homepages) fur Dritte."”



Begriindend ist im Wesentlichen dargelegt, dal? die Anmeldung insoweit als be-
schreibende Angabe im Sinn von "Kurznachrichten/kurze Nachrichten" ohne wei-
teres verstandlich sei. Eine Mehrdeutigkeit liege im Zusammenhang mit den hier

maf3geblichen Waren und Dienstleistungen nicht vor.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie halt mit ndheren Ausfihrungen die
angemeldete, als solches neue Wortkombination insbesondere im Hinblick auf
verschiedene Bedeutungsgehalte der Bestandteile "Short" und "news" und die
damit gegebene Mehrdeutigkeit fur schutzfahig. Gegen den beschreibenden Cha-
rakter der Bezeichnung sprachen auch Gemeinschaftsmarken mit den Bestand-
teilen "short" und "news" ("ShortCut"; "NewsBox"; "NewsTrack").

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluf3 der Markenstelle fir Klasse 9
des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit

die Anmeldung zuriickgewiesen wurde.

Erganzend wird auf das schriftsatzliche Vorbringen, den Inhalt des Beschlusses
des Patentamts und die der Anmelderin Ubersandten Nachweise Bezug genom-

men.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung

sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen (vgl. BGH



GRUR 2002, 64 —INDIVIDUELLE; BGH MarkenR 2000, 420 — RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1999, 988, 989 — HOUSE OF BLUES;
BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU).

Die Marke SHORTNEWS - die allein Gegenstand der Anmeldung ist, da eine zu-
lassige Anderung mit der spater gewéahlten Schreibweise ShortNews nicht vorliegt
(vgl. Althammer/Strobele MarkenG 6. Aufl 8 39 Rdn 8) - besteht im Umfang der
zurtickgewiesenen Waren und Dienstleistungen ausschlie3lich aus Angaben, die
im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder der Bestimmung der be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kdonnen (8 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG). Diese Angabe mul3 daher den Mitbewerbern zum freien Gebrauch erhalten

bleiben.

Wie im angefochtenen Beschluss bereits zutreffend erortert, setzt sich die ange-
meldete Marke aus den Wortern "short" (="kurz") und "news" (="Nachrichten") zu-
sammen, die sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache in glei-
cher Bedeutung vorkommen (vgl. Duden Oxford GroRworterbuch Englisch 2. Aufl
1999 S 1345 und 1520; via mundo Concise Dictionary English/German, 2000,
S 376 und 518; Duden, Deutsches Universalwdrterbuch 4. Aufl S 1137 Stichwort
"news"; Duden, Das grof3e Fremdwdrterbuch, 2. Aufl S 1225 Stichwort "short").

Aus diesem Grund wird es den angesprochenen Verkehrskreisen keine Mihe be-
reiten, in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen die an-
gemeldete Wortverbindung in der Bedeutung von "Kurznachrichten" zu verstehen.
Dies zeigen auch die der Anmelderin tUbersandten Nachweise der Verwendung
des Wortes im Internet, wo dieser Begriff im Englischen wie im Deutschen aus-
schlie3lich als Sachangabe benutzt wird, ndmlich als Bezeichnung fur Nachrichten
in Kurzform. Die rein sachbezogene Verwendung der Wortbildung zeigt sich be-
sonders deutlich etwa in Formulierungen im Fliel3text von Informationen wie: "Ma-
terialsForum contains short news items.." (www.wiley-vch.de). An anderer Stelle

werden Pressenachrichten in Kurzform mit "Short News" Uberschrieben



(www.suse.de und www.ianwolff.com); weiter sind kurze Nachrichten bzw. Schlag-

zeilen mit shortnews tberschrieben (www.klamm.de und shortnews.stern.de).

SHORTNEWS kann in dieser Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen dienen (iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). In Bezug auf
die beanspruchten mit Programmen versehenen Informations- und Datentrager
ergibt sich die sinnvolle und zur Beschreibung geeignete schlagwortartige Sach-
aussage Uber deren Inhalt. Nichts anderes gilt fir diese Waren, soweit sie nach
der Fassung des Warenverzeichnisses nicht mit Programmen versehen sind; ein
Datentrager enthalt die Daten, in diesem Fall "Kurznachrichten"; der Zusatz mit
oder ohne Datentrager besagt nur, dald im ersten Fall die Intelligenz zum Zugriff
auf die Daten im Datentrager enthalten ist, das Programm also ohne Installation
z.B. von der CD gestartet werden kann; demgemalf enthalt der im zweiten Fall ge-
nannte Datentrdger ohne Programm zwar nicht die Intelligenz fir den Zugriff, wohl
aber die Daten, wie auch aus der Fassung des Warenverzeichnisses zu Bild- und
Tontragern ersichtlich ist. Fur die beanspruchten Dienstleistungen fiigt sich die
genannte beschreibende Bedeutung im Sinne einer Beschaffenheitsangabe damit

zwanglos in dem Sinne ein, dal3 ihr Gegenstand Kurznachrichten sind.

Dal3 das englische Wort "short" wie die Anmelderin unter Hinweis auf Langen-
scheidts GrofRwdrterbuch meint, "kurz" in raumlicher und zeitlicher Hinsicht be-
deute und "news" auch die Bedeutung von "das Neue, etwas Neues, Neuigkeit,
Neuigkeiten, Nachricht, neueste Nachrichten" habe, steht der genannten be-
schreibenden Bedeutung nicht entgegen, insbesondere kann der Auffassung der
Anmelderin nicht gefolgt werden, dafl3 der Sinngehalt der Anmeldung nicht ein-
deutig sei. Denn ein beschreibender Gehalt einer Marke kann nicht abstrakt ohne
Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden (vgl.
BGH BIPMZ 1995, 36, 37 liSp - VALUE), und im Zusammenhang mit den hier
malf3geblichen Waren und Dienstleistungen, die Kurznachrichten betreffen konnen,

sind andere Deutungen als die genannte nicht nahegelegt.



Die angenommene warenbeschreibende Sachaussage geht, wie die Anmelderin
wohl meint, auch nicht auf eine unzulassige zergliedernde Betrachtung de Anmel-
dung zurtick (vgl. BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT). Die Annahme
einer warenbeschreibenden Angabe beruht hier gerade nicht auf einer nach deren
einzelnen Bestandteilen analysierenden Betrachtungsweise, sondern darauf, daf3
der beanspruchten Wortkombination in ihrer Gesamtheit die Bedeutung einer wa-
renbeschreibenden Sachaussage zukommt.

Auf die Entscheidung des Senats kann es auch keinen EinfluR haben, dal3 das
Gemeinschaftsmarkenamt nach den Ausfihrungen der Anmelderin aufgrund jin-
gerer Anmeldungen als der vorliegenden Wérter mit den Bestandteilen "short" und
"news" als Wortmarken u.a. fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35,
36, 38 und 42 eingetragen habe. Unabhangig von der Frage, ob diese Produkte
den vorliegenden Waren- und Dienstleistungen entsprechen, ist fur die Frage der
Indizwirkung allein eine Marke in ihrer Gesamtheit maf3geblich. Im Ubrigen ist zu
bemerken, dal3 selbst im Bereich der harmonisierten Markenrechte innerhalb der
Europaischen Union verschiedene Betrachtungsweisen hinsichtlich der Schutzfa-
higkeit von Marken mdglich sind, so dal3 auch das Gericht erster Instanz der Eu-
ropaischen Gemeinschaften jegliche Bindungswirkung von Voreintragungen in den
Mitgliedslandern verneint (vgl. z.B. EuUGH MarkenR 2002, 98, 102 - ELLOS).

Der angemeldeten Kennzeichnung fehlt fir die noch maf3geblichen Waren und
Dienstleistungen auBerdem auch jegliche Unterscheidungskraft (8§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG). Kann einer Wortmarke ein fur die in Frage stehenden Waren und
Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zuge-
ordnet werden, der ohne weiteres als solcher zu erfassen ist, gibt es keinen tat-
sachlichen Anhalt dafir, daf3 der Verkehr die fragliche Bezeichnung nicht als be-
schreibende Angabe, sonden als Unterscheidungsmittel versteht, wobei unerheb-
lich ist, ob der Begriff bereits lexikalisch nachweisbar ist (vgl. BGH GRUR 2001,
1153 - antiKalk; vgl. auch BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR
2001, 1043 - Gute Zeiten — schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042 - REICH
UND SCHOEN). Wie oben bereits ausgefuhrt, eignet sich die angemeldete Wort-



kombination als beschreibende Angabe fur die Waren und Dienstleistungen, ist
dem Verkehr verstandlich und wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbe-
zogenen Begriffsinhalts fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur ein

Sachhinweis und kein Hinweis auf einen bestimmten Geschéaftsbetrieb.

Auch das Vorbringen, der vom Magazin "stern" verwendete Begriff "shortnews"
gehe auf das von der Anmelderin produzierte Internetportal zuriick, kann im Ubri-
gen eine Schutzfahigkeit der angemeldeten Wortverbindung nicht begriinden. Bei
sprachiblich gebildeten und als Fachangaben verstandlichen Wortneuschépfun-
gen vermag die Verwendung durch den "Erfinder" des Begriffs den beschreiben-
den Charakter nicht zu verandern, so dal3 insoweit die freie Verwendung des Be-
griffs gewahrleistet werden muf3 (vgl. BPatGE 37, 44, 48 -VHS; Altham-
mer/Strobele aaO § 8 Rdn 143 mwN). Fir die Frage des Fehlens jeglicher Unter-
scheidungskraft ist ebenfalls allein entscheidend, ob der Verkehr der Kennzeich-
nung betriebskennzeichnenden Charakter beimif3t oder sie — wie hier - lediglich als
Sachangabe  verstent (vgl. 29 W (pat) 119/93 - Der Felsenkinstler;
29 W (pat) 30/99 - Porzellan-Klinik; Althammer/Strébele aaO § 8 Rdn 21).

Dal} die Markenstelle im angefochtenen Beschlul3 die Marke mit der nach dem
Anmeldezeitpunkt von der Anmelderin gewéhlten Schreibweise ShortNews wie-
dergegeben hat, ist auf diese Entscheidung ohne Einflul3. Zu einem Begrin-
dungsmangel, der zu einer Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne
Sachentscheidung Anlal3 geben kdnnte, fuhrt diese Darstellung nicht: Es bleibt bei
einer aus den Bestandteilen "short" und "news" zusammengesetzten Marke, die
Gegenstand der Begriindung ist; diese Darstellung konnte im Ubrigen auch nicht
wegen einer etwa darin liegenden grafischen Ausgestaltung zur Schutzfahigkeit
fuhren. Denn das Schriftbild entspricht einem normalen Schriftyp, bei dem die
Buchstaben dem Verkehr weder insgesamt noch einzeln in einer eigenwilligen
oder auffallenden Schriftweise entgegentreten. Die Weglassung des Wortzwi-

schenraums ist im Ubrigen werbetblich und fur sich nicht schutzbegrindend



(PAVIS PROMA-Kliems, BeschluR vom 18. Februar 1998, 29 W (pat) 101/97
- DataSearch).

Dr. Buchetmann Winter Schramm
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