BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 159/04 Verkindet am
4. Oktober 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 58 943.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mindliche Verhandlung vom 4. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

1. Die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 26. Februar 2004 und
7. Juni 2004 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zu-
rickgewiesen wurde fur die Waren und Dienstleistungen ,un-
bespielte Magnetaufzeichnungstrager; unbespielte Datentra-
ger, inshesondere unbespielte Festspeicher, unbespielte CD-
ROM und sonstige unbespielte Massenspeicher; Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in
Klasse 16 enthalten; Fotografien; Geschéftsfuhrung; Unter-
nehmensverwaltung; Dienstleistungen eines Grafikers oder
Designers, insbesondere in Tatigkeitsbereichen der Werbung,
der virtuellen Technologie und des Internet (Webdesign); Un-

ternehmensberatung; Netzwerkprogrammierung®.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Angemeldet zur Eintragung in das Register ist die Wortmarke

CarGuide

fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42.



Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 26. Februar 2004 als nicht unterscheidungskraftige
Angabe vollstéandig zuriickgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat sie
diese Entscheidung mit Beschluss vom 7. Juni 2004 teilweise aufgehoben und im
Ubrigen die Zuriickweisung der Anmeldung bestatigt fiir die Waren und Dienst-

leistungen

Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Magnetaufzeichnungstrager; Datenverarbeitungsgerate
und Computer; Datentrager, insbesondere Festplatten, CD-Rom
und sonstige Massenspeicher aller Art; Software, soweit in Klas-

se 9 enthalten;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbhesondere Zeit-
schriften und Zeitungen; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Software, soweit in Klasse 16 enthal-

ten;

Werbung und Marketing fir Dritte, vor allem in digitalen Netzen,
insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von elektro-
nisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webverti-

sing); Geschéftsfihrung; Unternehmensverwaltung;

Telekommunikation;

Erstellen von Programmen flr die Datenverarbeitung; Gestaltung
und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in
Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum
Verkauf von Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen;

Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet; technische Be-



ratung; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers, insbe-
sondere in Tatigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen Tech-
nologie und des Internet (Webdesign); Dienstleistungen eines In-
ternet-Providers, namlich Bereitstellung des Zugangs zu Daten-
netzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen, insbhe-
sondere zum Internet; Betrieb von Internet-Suchsystemen, insbe-
sondere in Form eines redaktionellen Katalogsystems; Unterneh-

mensberatung; Netzwerkprogrammierung.

Der angesprochene Durchschnittsverbraucher erfasse die sprachibliche Kombi-
nation der beiden gangigen englischen Begriffe ,Car“ und ,Guide” ohne weiteres
im Sinne eines Fuhrers fur den Automobilsektor. In Verbindung mit den von der
Teilzuriickweisung erfassten Waren und Dienstleistungen erschopfe sich das an-
gemeldete Zeichen daher in einem beschreibenden Hinweis auf deren themati-

schen Inhalt bzw. ihren Bestimmungszweck.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begrindung tragt sie im Wesentli-
chen vor, dass die angemeldete Marke mit der wortlichen Bedeutung eines Fuh-
rers fur das Auto in keinem sachlichen Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen stehe.

In der miundlichen Verhandlung hat sie das von der Teilzuriickweisung erfasste

Verzeichnis eingeschrankt auf die Waren und Dienstleistungen

unbespielte Magnetaufzeichnungstrager; Computer; unbespielte
Datentrager, insbesondere unbespielte Festplatten, unbespielte

CD-Rom und sonstige unbespielte Massenspeicher aller Art;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit

in Klasse 16 enthalten; Fotografien;



Werbung und Marketing fir Dritte, vor allem in digitalen Netzen,
insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von elektro-
nisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webverti-

sing); Geschéftsfiihrung; Unternehmensverwaltung;

Telekommunikation;

Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten In-
formationen in Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdar-
stellung und zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in di-
gitalen Netzen; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers,
insbesondere in Tatigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen
Technologie und des Internet (Webdesign); Dienstleistungen eines
Internet-Providers, ndmlich Bereitstellung des Zugangs zu Daten-
netzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen, insbe-
sondere zum Internet; Unternehmensberatung; Netzwerkpro-

grammierung.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle vom 26. Februar 2004 und
7. Juni 2004 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurlickgewiesen

wurde.

Die nach 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat auch nach Ein-
schrankung des Verzeichnisses in der Sache nur teilweise Erfolg. Fir die Waren

und Dienstleistungen



Computer; Werbung und Marketing fir Dritte, vor allem in digitalen
Netzen, insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von
elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton
(Webvertising); Telekommunikation; Gestaltung und Beherber-
gung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild
und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum Verkauf von
Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen; Dienstleistungen
eines Internet-Providers, namlich Bereitstellung des Zugangs zu
Datennetzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen,

insbesondere zum Internet

steht der Eintragung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft
entgegen (8 8 Abs. 2 Nr. 1, 8 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
fur die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
Uber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der
Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zu gewahrleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft
hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und
andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientie-
ren (vgl. EUGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BiolD; BGH GRUR 2005, 417, 418
- BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Da nur das Fehlen
jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein grof3-
zugiger MalRstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden. Die erforderliche Un-
terscheidungskraft fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort einen
fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres ver-
standlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist oder es sich um ein gebrauch-

liches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt,



das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES;
GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz.18ff. - FUSS-
BALL WM 2006). Dies ist fur die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der
Fall.

1.1. Das angesprochene Publikum erfasst die aus zwei englischsprachigen
Wortern zusammengesetzte Marke ohne weiteres im Sinne von ,Autofiihrer”. Das
Wort ,Car* gehoért zum englischen Grundwortschatz und bedarf keiner weiteren
Erlauterung. Der Begriff ,Guide” ist fur den deutschen Sprachgebrauch mit der
Bedeutung von ,Reisebegleiter, Reisefuihrer, Reisehandbuch® lexikalisch belegt
(vgl. Duden, Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden,
Das Fremdwdrterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]). In Zusammensetzungen mit
deutsch- oder englischsprachigen Sachbegriffen findet er vielfaltig Verwendung
zur Beschreibung eines Fihrers bzw. Handbuchs zu einem bestimmten themati-
schen Bereich, der jeweils durch den vorangestellten Sachbegriff prazisiert wird
(vgl. BPatG 33 W (pat) 175/02 - ANTIQUESGUIDE; 30 W (pat) 57/02 - BASIC-
GUIDE). Die vom Senat durchgefiihrte Internet-Recherche zeigt dementsprechend
zahlreiche beschreibende Verwendungen von Wortzusammensetzungen mit dem
Bestandteil ,Guide*. z. B. ,Cityguide, Hotelguide, Online-Guide, Partyguide, Shop-
ping-Guide, Webguide* (http://wortschatz.uni-leipzig.de). Dabei handelt es sich um
Bezeichnungen flr Bucher und Zeitschriften aber auch fur entsprechende Online-
Angebote, z. B. ,Ruhr-guide-Online-Magazin - Online-Magazin fur das Ruhrgebiet
- www.ruhr-guide.de; Sudafrika Guide - Umfangreicher Online Reisefuhrer far
Sudafrika - www.suedafrika-guide.de; Deutscher Comic Guide - das grol3e Inter-
net-Portal rum um Comics fur Fans und Sammler - www.comicguide.de; Elektro-
nik-Guide. Ein Webkatalog fur Elektronik, Computertechnik und Kommunikations-
technik - www.elektronik-guide.de”. Der Begriff ,Guide” im Sinne eines virtuellen
Fuhrers findet daneben auch im Zusammenhang mit Navigationssystemen Ver-
wendung, z. B. , Typhoon My Guide 3630 GO TMC" (www.otto.de).



1.2. Das Zeichen in seiner Gesamtheit ist fur die angesprochenen Verbraucher
daher ohne weiteres als Sachhinweis auf einen Fuhrer fur den Automobilmarkt
bzw. fur das Auto verstandlich. Der Annahme eines beschreibenden Aussagege-
halts steht dabei nicht entgegen, dass der Aussagegehalt des Zeichens je nach
Kontext unterschiedlich sein kann. Denn nach der Rechtsprechung des Europai-
schen Gerichtshofs ist von einem beschreibenden Begriffsinhalt bereits dann aus-
zugehen, wenn ein Zeichenwort in einer seiner moglichen Bedeutungen einen
Sachhinweis beinhaltet (vgl. EUGH GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD).

1.3. Die beschreibende Bedeutung der Bezeichnung ,,CarGuide” erschliel3t sich
den beteiligten Verkehrskreisen auch unmittelbar in Verbindung mit den von der

Zurtckweisung erfassten Waren und Dienstleistungen

Computer; Werbung und Marketing fir Dritte, vor allem in digitalen
Netzen, insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von
elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton
(Webvertising); Telekommunikation; Gestaltung und Beherber-
gung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild
und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum Verkauf von
Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen; Dienstleistungen
eines Internet-Providers, namlich Bereitstellung des Zugangs zu
Datennetzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen,

inshesondere zum Internet.

Bei der Warenangabe ,Computer® handelt sich um einen weiten Oberbegriff, der
auch Datenverarbeitungsgerate umfasst, die im Auto als Navigationsgerat ver-
wendet werden kdénnen. Wegen des engen Sachzusammenhangs zwischen Navi-
gationssoftware und der zugehdrigen Hardware erfasst der angesprochene
Verbraucher die Bezeichnung ,,CarGuide” auch hinsichtlich dieser Ware nur in der
beschreibenden Bedeutung eines ,Autoftihrers”. Fir die Dienstleistungen ,Wer-

bung und Marketing fur Dritte, vor allem in digitalen Netzen, insbesondere durch



Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in
Wort, Bild und Ton (Webvertising); Gestaltung und Beherbergung von elektronisch
aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstel-
lung und zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen* steht
ebenfalls der Sachhinweis auf deren Zweckbestimmung im Vordergrund. Der
Senat hat zwar wiederholt festgestellt, dass Werbedienstleistungen regelmalig
unabhéngig von konkreten thematischen Inhalten erbracht werden (vgl. BPatG
29 W (pat) 146/01 - family matters; 29 W (pat) 68/04 - Rezepte pur). Im Bereich
der Navigationssysteme ist das angesprochene Publikum aber daran gewdhnt,
dass die eigentlichen Verkehrsinformationen durch eine Vielzahl zuséatzlicher
Sachinformationen und Werbeinhalte erganzt werden. Das angemeldete Zeichen
erschopft sich deshalb in dem beschreibenden Hinweis auf Dienstleistungen des
Webvertising und des Webhosting, die im Zusammenhang mit einem Navigations-
system erbracht werden. Entsprechendes gilt fur die Dienstleistung der Telekom-
munikation, die als weiter Oberbegriff jegliche Form der Datentbermittlung um-
fasst und damit auch solche, die der Ubermittlung von Verkehrsinformationen,
z. B. mittels Mobilfunk, dienen. Auch bei den ,Dienstleistungen eines Internet-Pro-
viders, namlich Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen und von Inhalten zur
Verbreitung in Datennetzen, insbesondere zum Internet* besteht ein so enger be-
schreibenden Bezug zwischen der technischen Bereitstellung des Datenzugangs
und den bereitgestellten Informationen, dass der Verkehr in dem angemeldeten
Zeichen nur den reinen Sachhinweis und keinen Hinweis auf die betriebliche Her-

kunft dieser Dienstleistungen erkennen wird.

2. Etwas anderes qilt fir die Waren und Dienstleistungen, die Ublicherweise nicht
ihrem thematischen Inhalt nach beschrieben werden und auch keinen anderweiti-

gen Sachzusammenhang mit einem ,Autofihrer* aufweisen, namlich

unbespielte Magnetaufzeichnungstrager; unbespielte Datentrager,
insbesondere unbespielte Festplatten, unbespielte CD-Rom und

sonstige unbespielte Massenspeicher aller Art; Papier, Pappe
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(Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Fotografien; Geschéftsfiuhrung; Unternehmensverwal-
tung; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers, insbeson-
dere in Téatigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen Technolo-
gie und des Internet (Webdesign); Unternehmensberatung; Netz-

werkprogrammierung.

Hinsichtlich der unbespielten Ton-, Bild- und Datentrager ist dies offensichtlich,
weil die Zuordnung von Inhalten das Bespielen mit Daten voraussetzt. Die Waren
.Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Fotografien* kbnnen zwar bestimmte Motive abbilden. Der Verkehr ver-
bindet aber mit dem Begriff ,CarGuide” kein Motiv, das zur inhaltlichen oder sons-
tigen sachlichen Beschreibung dieser Waren geeignet ware. Auch hinsichtlich der
Dienstleistungen ,Geschéftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen
eines Grafikers oder Designers, insbesondere in Tatigkeitsbereichen der Wer-
bung, der virtuellen Technologie und des Internet (Webdesign); Unternehmensbe-
ratung; Netzwerkprogrammierung“ fehlt es am notwendigen engen Sachzusam-
menhang mit einem Autofthrer (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 — BerlinCard,
BGH GRUR 2006, 850, Tz. 28 - FUSSBALL WM 2006). Der Senat hat auch nicht
feststellen konnen, dass der beschreibende Begriffsinhalt der Bezeichnung ,Car-
Guide” in einer Weise bekannt ist, dass er selbst in Verbindung mit Waren und
Dienstleistungen, die keinen Bezug zu einem Autofuihrer aufweisen, nur in seiner
beschreibenden Bedeutung verstanden wird (vgl. BGH a.a.O. Tz. 45
- FUSSBALL WM 2006). Die Annahme, der Verkehr werde das Zeichen auch fir
die genannten Waren und Dienstleistungen als reine Sachangabe auffassen, ist

daher fernliegend.

gez.

Unterschriften



