BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 51/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 02 933

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

28. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung
egovkommune

ist am 20. Januar 2003 fir die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 09

Bildschirme, Computerbildschirme, Compact - Disks, ROM - Com-
pact - Disks, Festspeicher - Compact - Disks, Ton - Compact -
Disks, Bild - Compact - Disks, Computer, Computerbetriebspro-
gramme, auch gespeichert, Computerperipheriegerate, Computer
- Programme auch gespeichert, herunterladbare Computerpro-
gramme, Computer - Software auch gespeichert, Computertasta-
turen, Datenverarbeitungsgerate, Disketten, Diskettenlaufwerke,
Computerdiskettenlaufwerke; alle vorgenannten Waren soweit in

Klasse 09 enthalten;

Klasse 16
Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Unterrichtsmaterialien, Bro-
schiren, Lichtbilderzeugnisse, alle vorgenannten Waren soweit in

Klasse 16 enthalten;



Klasse 35

Werbung, Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung, Buroar-
beiten, Dateienverwaltung mittels Computer, Offentlichkeitsarbeit,
Public Relations, On-line Werbung in einem Computernetzwerk,

organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich;

Klasse 37

Entwurf von Computersystemen, Planung und Organisation von
EDV-Arbeitssystemen einschliel3lich technischer Beratung sowie
Vermittlung in den Bereichen Datenverarbeitung und Datenkom-
munikation, EDV-maRige Verarbeitung und Aufbereitung von Da-
ten aller Art; EDV-Service, namlich Beratung, Unterweisung und
technische und organisatorische Unterstitzung im EDV-Bereich
sowie Entwicklung, Konfiguration und Installation in EDV-Syste-
men, Systembetreuung sowie Netzwerkorganisation und -mana-
gement flir zentrale Datenbanken, namlich technische und organi-
satorische Unterstitzung, Beratung und Unterweisung im Bereich
der Netzwerke sowie Entwicklung, Konfiguration und Installation

von Netzwerken, Datenanalyse;

Klasse 38

Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von In-
ternetzugangen; Bereitstellen von Plattformen im Internet; Bereit-
stellen von Portalen im Internet; Betrieb eines Teleshopping-Ka-
nals; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-
Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adres-

sen (Web-Messaging);



Klasse 41

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Ak-
tivitaten, Desktop-Publishing, Erstellen von Publikationen mit dem
Computer, Online Publikation von 10 elektronischen Biichern und

Zeitschriften;

Klasse 42

Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software,
Aktualisieren von Computer-Software, Aktualisieren von Internet-
seiten, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen,
Datenverwaltung auf Servern, Design von Computer-Software,
Design von Home-Pages und Web-Seiten, Dienstleistungen einer
Datenbank, Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle / eines
Trust-Centers, namlich Ausgabe und Verwaltung von digitalen
Schliusseln und / oder digitalen Unterschriften, Dienstleistungen
eines EDV-Programmierers, digitale Bildbearbeitung, digitale Da-
tenaufbereitung, digitale Datenverarbeitung, EDV-Beratung,
Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, Erstellen
von Webseiten, Erstellen von Computeranimationen, Hard- und
Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in
Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration
von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von
Computerprogrammen und Daten, Konvertieren von Daten oder
Dokumenten von physischen auf elektronische Medien Konzeptio-
nierung von Web-Seiten, Kopieren von Computer-Programmen,
technische Beratung, technische Projektplanungen, technisches
Projektmanagement im EDV-Bereich, Uberpriifung von digitalen
Signaturen, Vergabe und Registrierung von Domainnames, Ver-
mietung und Wartung von Speicherplatzen zur Benutzung als
Websites fur Dritte, hosting, Vermietung von Computer-Software,

Vermietung von Datenverarbeitungsgeraten, Vermietung von



Speicherplatz im Internet, Vermittlung und Vermietung von
Zugriffszeiten zu Datenbanken, Wartung von Computersoftware,
Wartung von Internet-Zugangen, Zurverfugungstellen von Spei-
cherkapazitaten zur externen Nutzung, Web-Housing, Zurverfi-
gungstellen von Webspace, Webhosting, Zurverfiigungstellen von

Speicherplatzen im Internet.”

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 u.
2 MarkenG durch Bescheid vom 22. Mai 2003 ist die Anmeldung mit Beschluss
der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
6. September 2004 zurlckgewiesen worden. Der angemeldeten Marke fehle fur
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S.
von 8§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG.

Der Bestandteil ,egov" der angemeldeten Marke werde auf dem hier einschlagigen
Gebiet der Telekommunikation und elektronischen Datenverarbeitung ohne
weiteres mit der Bedeutung ,e-government” i. S. von ,elektronischer Verwaltung*
erfasst. Das Kiurzel werde bereits im Verkehr verwendet. Der weitere Bestandteil
.Kommune" bezeichne die unterste politische Verwaltungseinheit und sei dem
Verkehr in diesem Sinn gelaufig. Im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen bestehe kein Anlass, diesen Begriff im Sinne einer alternativen
Lebensgemeinschaft zu deuten. In der konkreten Wortverbindung erschliel3e sich
die angemeldete Marke daher fir den Verkehr als unmittelbar beschreibende,
schlagwortartige Sachaussage dahingehend, dass die beanspruchten Wa-
ren/Dienstleistungen die elektronische Verwaltung auf kommunaler Ebene ermdég-
lichten, dafiir bestimmt seien und damit in Zusammenhang stiinden. Wegen des
ohne weiteres verstandlichen Sinngehalts fehle der angegriffenen Marke damit die
notwendige Unterscheidungskraft. Ein u. U. bestehendes Freihaltungsbedtrfnis
konne dahingestellt bleiben.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 6. September 2004 aufzuheben und
die Eintragung der angemeldeten Marke anzuordnen.

Die Bezeichnung ,egovKommune" weise in ihrer Gesamtheit hinreichende Unter-
scheidungskraft auf.

Die einheitliche Buchstabenfolge ,egov" werde vom Verkehr aufgrund seiner
Schreibweise nicht als Abkirzung fir ,e-government” verstanden. Denn eine Ver-
wendung als Abkurzung erfolge nur durch signifikante Grol3-/Kleinschreibung
(,eGov") oder durch Einsatz eines Bindestrichs zwischen dem Buchstaben ,e“ und
dem Bestandteil ,Gov" (z. b. ,e-gov* oder ,E-GOV"). Eine einheitliche, zusammen-
hangende Kleinschreibung lasse sich hingegen - mit Ausnahme hier nicht rele-
vanter Internetadressen - nicht nachweisen. Auch lasse die Marke in Bezug auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen offen, wer Anbieter oder Abneh-
mer sei und um welche konkreten Dienstleistungen es sich handeln solle, so dass
ein unmittelbar beschreibender Zusammenhang nicht erkennbar sei. Zudem sei
die sprachregelwidrig gebildete Bezeichnung weder lexikalisch nachweisbar noch
werde sie bereits im Verkehr verwendet. Die Verbindung von Wortern zweier
Sprachen und die sich daraus ergebende Mehrdeutigkeit spreche zudem gegen
ein unmittelbares Erkennen. Vielmehr handele es sich, wie dies auch vergleich-
bare Markeneintragungen belegten, um eine sogenannte sprechende Marke, der

eine Unterscheidungskraft jedoch nicht angesprochen werden kénne.

Die im Beschwerdeverfahren gestellten Antrage zur Anberaumung einer mundli-
chen Verhandlung sowie zur Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung hat die
Anmelderin mit Schriftsatz vom 14. Juni 2007 zurickgenommen. Wegen der wei-

teren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie



auf die Schriftsatze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genom-

men.

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete
Bezeichnung ,egovKommune* fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
bereits nicht Uber das erforderliche Mindestmal? an Unterscheidungskraft gemaf
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfugt.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die ei-
ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel flr die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur
st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 -
COMPANYLINE - zur GMV), wobei auf die Wahrnehmung eines normal infor-
mierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EUGH, GRUR Int. 2005,
44 - SAT 2.; BGH, GRUR 2006, 850, 854 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Keine
Unterscheidungskraft besitzen vor allem solche Marken, denen die angesproche-
nen Verkehrskreise fiir die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen
im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH
GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hinge-
wiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung fir
die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterschei-
dungskraft auch aus anderen Grinden fehlen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674 —
Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild). Mal3gebend ist allein, ob der Verkehr in
der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Ein Eintra-



gungshindernis kann sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen
Verkehrskreise im Hinblick auf den moglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweili-
gen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinfor-
mation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR
2003, 148, 149 — Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY;
BPatG MarkenR 2002, 299, 301 — OEKOLAND).

Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zei-
chen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so
dass bei aus mehreren Wortern bestehenden Marken das Vorliegen eines Schutz-
hindernisses fur die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (vgl. EUGH,
GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD).

Die angemeldete Bezeichnung ist hinsichtlich der angemeldeten Waren und

Dienstleistungen nicht unterscheidungskratftig.

Aufgrund der Binnengrol3schreibung wird der Verkehr in dem angemeldeten Zei-
chen, obwohl zu einem Wort zusammengeschrieben, sofort und ohne weiteres
eine Kombination der beiden Begriffe ,egov" und ,Kommune" erkennen. Bei dem
Anfangsbestandteil ,egov* des angemeldeten Zeichens handelt es sich um ein
weithin gebréuchliches, entweder deutsch- oder englischsprachig artikuliertes
Kurzwort fur ,electronic government* bzw. (abgeklrzt) ,e-government”, wie die
durch die Markenstelle Ubersandten Nachweise sowie die seitens des Senats er-
ganzend durchgefihrte und der Anmelderin mit Zwischenbescheid vom
16. Februar 2007 Ubersandte Recherche belegen. Dieser Begriff bezeichnet eine
.elektronische Verwaltung® i. S. einer regelmafiig tber das Internet durchgefiihrten
Kommunikation zwischen staatlichen Einrichtungen auf der einen und Blrgern
sowie Unternehmen auf der anderen Seite und hat in dieser Bedeutung Eingang in
den deutschen Sprachgebrauch gefunden (vgl. Microsoft Press, COMPUTER-
LEXIKON 2005, S. 231; DATA BECKER, Das grof3e Internet-Lexikon, S. 179).



Der Begriff ,egov” als Kurzwort fir ,e-government” ist mittlerweile aufgrund seiner
haufigen Verwendung so bekannt und geléaufig, dass auch die - bei der
mindlichen Wiedergabe der Marke ohnehin nicht relevante - Ubergangslose
Zusammenschreibung von ,e“ und ,gov“ bei einheitlicher Kleinschreibung nicht
von einem Verstandnis des Verkehrs als Sachbegriff wegfuhrt. So trifft es bereits
nicht zu, dass der Vokal ,e" bei Fachbegriffen, bei denen er als Abkirzung fir
»electronic/elektronisch" vorangestellt ist, grundséatzlich optisch abgesetzt wird, sei
es mit einem Bindestrich (z. B. ,E-Gov" oder ,E-Mail“) oder mit unterschiedlicher
GroR3- bzw. Kleinschreibung (z. B. ,eEgov" bzw. ,eMail*). Vielmehr lasst sich
daneben auch eine einheitliche Schreibweise solcher Fachbegriffe in
Kleinbuchstaben ohne Hervorhebung des Anfangsvokals ,e* nachweisen (vgl.
BPatG; PAVIS PROMA 33 W (pat)66/04 v. 20.7.2006 - ,econsult
WIRTSCHAFTSBERATUNG"; HABM PAVIS PROMA, R 0111/99-1 v. 15.5.2000 -
.eform®). Dies gilt auch in Bezug auf die hier mal3gebliche Bezeichnung ,egov®,
und zwar nicht nur - wie die Anmelderin geltend macht - als Bestandteil von
Internetadressen (vgl. dazu aus der mit Zwischenbescheid vom 16.2.2007
Ubersandten Recherche www.egov.uni-koblenz.de: ,egov network: ,Das Network
of Informations Research in Governmental Business (kurz egov-network)®; vgl.
dazu auch aktuell www.uni-koblenz.de/FB4/Contrib/EGOV/congress: ,Nach einem
erfolgreichen ersten egov day in Koblenz findet 2007 der XDOMEA-Tag am
Dienstag, 30. Januar 2007 und der zweite egov-day am Mittwoch, 31. Januar 2007
statt.”).

Des weiteren ist der Verkehr gerade im IT- und EDV-Bereich daran gew6hnt, bei
Begriffen und Schlagwoértern, die ein vorangestelltes ,e“ enthalten, mit unter-
schiedlichen Wiedergabeformen und Schreibweisen konfrontiert zu werden, so
dass er in der einheitlichen Schreibweise in Kleinbuchstaben ,egov” ohne weiteres
eine Variante zu weiteren Wiedergabeformen wie z. B. ,EGov" bzw. ,E-Gov* oder
auch ,eGov" erkennen wird. Dabei wird ein Verstandnis von ,egov* als Kurzwort
fur ,e-government* nicht zuletzt dadurch erleichtert, als mit dem weiteren und

ebenfalls in seiner Bedeutung allgemein bekannten Bestandteil ,Kommune*“ die
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staatliche Einrichtung bzw. Korperschaft bezeichnet wird, auf welche sich die
.elektronische Verwaltung® bezieht bzw. auf deren Anforderungen und Bedurfnisse
sie ausgerichtet ist.

Der Verkehr wird daher die angemeldete Bezeichnung ihrem Bedeutungsgehalt
nach sofort und ohne analysierende Zwischenschritte i. S. von ,E-Government
bzw. elektronische Verwaltung fir Kommunen® verstehen. Soweit der Begriff
.Kommune" neben seiner hier einschlagigen Bedeutung auch als Bezeichnung fir
eine ,Wohngemeinschaft, die burgerliche Vorstellungen ablehnt” (vgl. DUDEN,
Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl., S. 983), dient, ist ein solches Verstand-
nis im Hinblick auf die Kombination mit dem Kurzwort ,egov” als auch in Bezug auf

die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht nahe gelegt.

Vor diesem Hintergrund weist das angemeldete Zeichen dann aber in Bezug auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowohl in seinen Einzelbegriffen
als auch in seiner fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft allein maf3gebli-
chen Gesamtheit einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt
auf, der seiner Auffassung als individuelle Herkunftskennzeichnung entgegen-
steht. Die angemeldete Bezeichnung erschopft sich - wie die Markenstelle zutref-
fend festgestellt hat - auch in ihrer Gesamtaussage in einem schlagwortartigen
Sachhinweis, dass die jeweiligen Waren und Dienstleistungen die elektronische
Verwaltung auf kommunaler Ebene ermdglichen, dafir bestimmt sind bzw. damit
in Zusammenhang stehen. So kdnnen die beanspruchten Waren der Klassen 09
und 16 auf spezielle Anforderungen und Bedirfnisse eines ,e-government fur
Kommunen*“ zugeschnitten und bestimmt sein bzw. - was die Waren der Klasse 16
betrifft - sich thematisch und inhaltlich damit befassen. Ebenso kdnnen samtliche
beanspruchten Dienstleistungen ihrem Inhalt und Gegenstand nach sich mit Fra-
gen und Themen eines e-government befassen. Soweit dabei angesichts des all-
gemeinen Aussagegehalts der Bezeichnung nicht erkennbar ist, welche genauen
Inhalte sich damit verbinden bzw. wie sich die jeweils beanspruchten Waren und

Dienstleistungen in das e-government eingebunden sind, fuhrt dies nicht zu einer
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das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft Uberwindenden Inter-
pretationsbeddrftigkeit, da auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdriicke
einen beschreibenden Charakter in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen haben
kénnen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 ,Blcher fur eine bessere Welt). Eine
begriffiche Unbestimmtheit kann insoweit sogar erforderlich und gewollt sein, um
einen moglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigen-
schaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu

benennen.

Einem Verstandnis als Sachangabe steht ferner nicht entgegen, dass es sich bei
der angemeldeten Wortkombination um eine neue, bisher nicht gelaufige Wortzu-
sammenstellung handelt. Der EUGH hat namlich in seiner Rechtsprechung wie-
derholt betont, dass die blo3e Kombination von schutzunfahigen Bestandteilen
selbst bei einer Wortneuschdpfung nicht zwangslaufig zur Eintragungsfahigkeit
fuhrt. Entscheidend sei vielmehr, ob der von der Wortkombination erweckte Ein-
druck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht, der durch die
bloRe Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit Gber die Summe
dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 — BIOMILD).
Das ist hier aber nicht der Fall. Die Wortkombination ,egovKommune® benennt
Bestimmungszweck, Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfiigung der Worter der sachbe-
zogene Charakter der Wortkombination verloren geht. Daher vermag auch die
konkret beanspruchte Zusammensetzung aus Bestandteilen, die aus unterschied-
lichen Sprachen stammen, keine von dem Verstandnis als Sachangabe wegfuh-
rende Sprachregelwidrigkeit der Wortkombination zu begrinden, zumal diese
Sprachkombination auf dem vorliegenden Fachgebiet auch nicht als ungewdhnlich

angesehen werden kann, da Englisch hier als Fachsprache anzusehen ist.

Auch die konkrete Schreibweise der Wortmarke vermag dem angemeldeten Zei-
chen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu vermitteln, da auch die sog.

Binnengrof3schreibung nichts an dem sachbezogenen Informationsgehalt der an-
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sonsten leicht verstandlichen Bezeichnung andert. Eine solche Art der grafischen
Darstellung wird haufig als Gestaltungsmittel zu Werbezwecken eingesetzt und
liegt mittlerweile im Rahmen eines Ublichen Schriftbildes. Die Schutzfahigkeit ei-
nes Zeichens kann damit nicht begrindet werden (vgl. BGH MarkenR 2003, 388 —
AntiVir).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhalts-
punkte dafur, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maf3geblichen
beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne
des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes
Freihaltungsbedurfnis haben. Einer abschlieRenden Entscheidung bedarf es aber
im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine urspriingliche Unterschei-
dungskrafti. S. von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

gez.
Unterschriften



