BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 197/03 Verkindet am
14. August 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 50 128

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 8. August 2007 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschliisse der Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 22. August 2002 und 17. Juni 2003
werden aufgehoben.

BPatG 154
08.05



Grinde

Mit Antrag vom 6. Juli 2000 hat der Beschwerdefiihrer die Eintragung der Wort-

marke

natocorner

fur folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

KI. 42 reale und virtuelle Verkaufsplattform (Shop),
KI. 25 Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
KI. 18 Leder und Lederimitationen, sowie Waren daraus,

In einem der Anmeldung beigefligten Begleitschreiben hat er mitgeteilt, dass er
unter dem Begriff ,natocorner* seit Jahren ,mehrere Shops (real & virtuell

- Onlineshop) betreibe.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die in Klasse 42
beanspruchte Dienstleistung durch die Formulierung ,KI. 38 - Bereitstellen einer
E-Commerce-Plattform im Internet” ersetzt und die Anmeldung mit Beschluss vom
22. August 2002 als freihaltebediirftige und nicht unterscheidungskréftige Angabe
zurickgewiesen. Der Bestandteil ,nato weise nicht nur auf den Nordatlantikpakt
hin, sondern beschreibe auch eine bestimmte Stilrichtung bzw. Qualitat und sei in
Ausdricken wie ,Nato-Jacke, Nato-Look, Nato-Shop“ gebrauchlich. Bei dem
weiteren Bestandteil ,corner* handele es sich um eine im deutschen Sprach-
gebrauch Ublich gewordene Etablissementbezeichnung. Die angemeldete Marke
erschopfe sich damit in dem werbelblichen Hinweis auf ein bestimmtes Waren-
und Dienstleistungsangebot. Eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens habe der

Anmelder nicht glaubhaft gemacht. Die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinne-



rung des Anmelders hat die Markenstelle mit Beschluss vom 17. Juni 2003 zu-
rickgewiesen. Zur Begrindung hat sie auf die Entscheidungsgrinde des Erstbe-
schlusses und zwei beigefugte Gerichtsentscheidungen verwiesen, in denen der
27. Senat festgestellt habe, dass es sich bei dem Begriff ,corner* um die gangige
Bezeichnung einer Vertriebsstatte handele. Da der Anmelder vier Monate nach
Ablauf der ihm gewéhrten Fristverlangerung die Erinnerung nicht begrtindet habe,

sei nach Aktenlage zu entscheiden gewesen.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Zur Begriindung tragt er im Wesentli-
chen vor, dass sich eine beschreibende Verwendung des angemeldeten Zeichens
in der konkreten Schreibweise nicht feststellen lasse. Soweit das englische Wort
.corner* zur Bezeichnung von Vertriebsstatten gebrauchlich sei, handele es sich
um Wortverbindungen, die mit einem Bindestrich verbunden seien. Entsprechende
Wortkombinationen, wie z.B. Borsen-Corner, Beauty-Corner, Fashion-Corner,
Watch-Corner habe das Deutsche Patent- und Markenamt im Ubrigen fiir ein-
schlagige Waren und Dienstleistungen bereits eingetragen. Bei dem Bereitstellen
einer E-Commerce-Plattform handele es sich um reine Programmierungsarbeiten,
die von den angebotenen Inhalten unabhangig sei und zu deren Beschreibung
sich die Bezeichnung ,natocorner” nicht eigne. Die Einordnung der mit der Marke
beanspruchten Dienstleistung in die Klasse 38 halte er fiir unzutreffend. Diese An-
derung des Verzeichnisses sei seitens der Markenstelle auch nicht mit ihm abge-

sprochen worden.

In der mundlichen Verhandlung hat der Beschwerdefuhrer das Verzeichnis auf

folgende Dienstleistungen wie folgt eingeschranki:

Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen fir die Bereitstel-

lung virtueller Verkaufsplattformen



Der Anmelder beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 22. August 2002 und 17. Juni 2003 aufzuheben.

Die nach 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat nach der Ein-
schrankung des Verzeichnisses in der Sache Erfolg. Fir die Dienstleistung
.Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen fir die Bereitstellung virtueller Ver-
kaufsplattformen* ist das Zeichen weder wegen fehlender Unterscheidungskraft
noch aufgrund eines Freihaltebedurfnisses von der Eintragung ausgeschlossen
(837 Abs.1 i.V.m. 88 Abs.2 Nr.1 und Nr.2 MarkenG). Auch die Tatsache,
dass es sich bei dem Bestandteil ,nato” um die Bezeichnung einer internationalen
zwischenstaatlichen Organisation handelt, steht der Eintragung nicht entgegen
(8 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG).

1. Die Einschrankung des Verzeichnisses auf die Dienstleistung ,Erstellen von
Datenverarbeitungsprogrammen fir die Bereitstellung virtueller Verkaufsplattfor-
men* ist zulassig. Mit der Formulierung ,Kl. 42 reale und virtuelle Verkaufsplatt-
form (Shop)" hat der Anmelder wirksam Schutz fir die Dienstleistungen der
Klasse 42 beansprucht, soweit sie Verkaufsplattformen zum Gegenstand haben.
Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts gentigt fur die Begriindung
eines Anmeldetags die zahlenmaRige Bezifferung einer Waren- oder Dienstleis-
tungsklasse, weil sich der Umfang der jeweiligen Klasse eindeutig aus der Klas-
seneinteilung ergibt (vgl. BPatG Mitt. 2004, 125 - what's live; 29 W (pat) 297/02
- Rainbow-Elch). Die vom Anmelder gewahlte Formulierung gentgt zwar nicht den
Anforderungen an die Bestimmtheit des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis-
ses (§ 32 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 20 Abs. 1 MarkenV). Diesbeziigliche Ande-
rungen des Verzeichnisses kdnnen aber nur mit schriftichem Einverstandnis des
Anmelders vorgenommen werden (vgl. BPatG 29 W (pat) 179/04 - Pettersson und
Findus). Aus der Akte ist nicht ersichtlich, dass der Anmelder tiber die Anderung

der von ihm gewahlten Formulierung in den Dienstleistungsbegriff ,Bereitstellung



einer E-Commerce-Plattform im Internet* und die Umklassifizierung in Klasse 38
unterrichtet worden war. Die von der Markenstelle vorgenommene Einschrankung
ist damit unwirksam, so dass es bei den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleis-
tungen bleibt, die der Anmelder in der mindlichen Verhandlung wirksam prazisiert
hat.

2. Trotz der fehlerhaften Sachbehandlung im Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt konnte der Senat eine abschlieRende Entscheidung tref-
fen, weil die Sache entscheidungsreif ist (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 395 - Active
Line). Fur die nach der Einschrdnkung des Verzeichnisses noch beanspruchten
Dienstleistungen ist das Zeichen nicht als beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

2.1. Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbeson-
dere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. Dieses Schutzhinder-
nis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beo-
bachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. In-
soweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende
Verwendung vernunftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674,
Rn. 97 —POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn.38 -BIOMILD; BGH
GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Diese

Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

2.2. Das angemeldete Zeichen ist erkennbar aus den beiden Begriffen ,nato”
und ,corner* zusammengesetzt. ,Nato® ist fur den deutschen Sprachgebrauch le-
xikalisch belegt als Abklrzung fur die North Atlantic Treaty Organization (vgl. Du-
den, Deutsches Universalworterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM]). Mit dieser Be-
deutung ist der Begriff vor allem Bestandteil zahlreicher Wortverbindungen, die

dem politischen bzw. militarischen Bereich zuzuordnen sind, z. B. Nato-Airbase,



Nato-Aktionen, Nato-Allianz, Nato-Balkankrieg, Nato-Beauftragter, Nato-Be-
schliusse, Nato-Charta (vgl. http://wortschatz.uni-leipzig.de). Darlber hinaus ist die
Abklrzung gebrauchlich zur Bezeichnung verschiedenster Nato-Ausriistungsge-
genstande, z. B. www.niemann-laes.de - ,Industriebedarf Niemann-Laes GmbH.
Natojacken. Schutzbrillen. S&ureschutzbekleidung®; www.heidkamp-bremen.de
- ,BW-Parka; Natojacken®; http//sammeln.search.ebay.de - ,NATO-Schablone fur
taktische Truppenzeichen; Nato Strap Militarband schwarz fur lhre Sport-ROLEX"
und zur Beschreibung von Produkten, die solchen Ausriistungsgegenstanden
nachempfunden sind, z. B. www.google.de - ,Die Jacke hat eine Camouflage
Farbe im Natostil*; ,Set fur Herren, Uhr, Messer und Bdrse im Natostil*
http://search, ebay.de - ,Modernes Set im Nato-Look)". In diesem Zusammenhang
wird auch der Begriff ,Nato-Shop* verwendet zur Bezeichnung eines Online-Ange-
bots von Nato-Bestanden, z.B. unter http://www.hood.de; http:// sam-

meln.search.ebay.de).

2.3. Der weitere Zeichenbestandteil ,Corner hat im deutschen Sprachgebrauch
mehrere lexikalische Bedeutungen, namlich Eckball, planmaRig herbeigefiihrter
Kursanstieg und Ringecke (vgl. Duden, Deutsches Universalworterbuch,
5. Aufl. 2003 [CD-ROM]). Nach der Internet-Recherche ist der Begriff in Wortzu-
sammensetzungen dariber hinaus im woértlichen Sinne einer ,,Angebotsecke® zur
Beschreibung einer Vertriebsstatte bzw. eines Online-Angebots gebrauchlich, z. B.
www.haraldcibulka.de - ,Willkommen auf der Internetseite des Office Corner - Ih-
rem Partner fur Schule, Schreibwaren, Druckerzubeh6r und mehr®; www.fashion-
corner-online.de - ,Fashion-Corner-Online-Shop - Fashion for Men and Women*;
www.dfb-fan-corner.de - ,Der Online-Shop des Deutschen Ful3ball-Bundes bietet
verschiedene Fan-Artikel an®; www.cross-stitch-corner - ,Freuen Sie sich auf Uber

12.000 Stickhefte, Stickpackungen, Magazine und kundenfreundlichen Service*.

2.4. Aufgrund der genannten Verwendungen erfasst das angesprochene Publi-
kum das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit ohne Weiteres i. S. von

.Nato-Corner* als Hinweis auf eine Vertriebsstatte oder einen Online-Shop flr



Nato-Bestande. Die fir die deutsche Sprache regelwidrige Kleinschreibung des
Zeichens steht dem ebenso wenig entgegen wie die fur englische Wortkombinati-
onen ungewohnliche Zusammenschreibung, weil diese abweichende Schreib-

weise den beschreibenden Aussagegehalt nicht verandert.

2.5. Fur die Dienstleistungen ,Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen fir
die Bereitstellung virtueller Verkaufsplattformen® hat der Senat aber nicht feststel-
len kdnnen, dass sie Ublicherweise nach der konkreten Art des Online-Shops be-
zeichnet werden. Die Tatigkeit des Programmierens ist ihrer Art nach unabhangig
von den mittels des betreffenden Programms angebotenen Inhalten (vgl. BGH
GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Deshalb unterscheidet sich das Erstellen der
Software fir die Plattform eines Nato-Shop nicht von der Programmierung fur ei-
nen beliebigen anderen Online-Shop. Bei Nato-Bekleidung und -ausristung han-
delt es sich um Waren, die sich hinsichtlich der Anforderungen an den Online-
Vertrieb nicht von anderen Bekleidungsstiicken und Ausristungsgegenstanden
unterscheiden und daher - anders als z. B. der Online-Verkauf rezeptpflichtiger
Arzneimittel - keine spezifische Verkaufsplattform erfordern. Zur Beschreibung der
beanspruchten Programmierdienstleistungen ist der Begriff ,natocorner® daher
nicht geeignet.

3. Mangels beschreibenden Aussagegehalts kann dem Zeichen auch nicht die
erforderliche Unterscheidungskraft nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen

werden.

4. Ebenfalls nicht einschlagig ist das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2
Nr. 8 MarkenG. Zwar stimmt der Zeichenbestandteil ,nato* Uberein mit der Be-
zeichnung der North Atlantic Treaty Organization und damit einer internationalen
zwischenstaatlichen Organisation im Sinne dieser Vorschrift. Dieses Schutzhin-
dernis greift aber nur ein, wenn die angemeldete Marke geeignet ist, den unzu-
treffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen Organisation hervor-

zurufen (8 8 Abs. 4 S. 4 MarkenG). Eine solche Verwechslungsgefahr ist aber re-



gelmafig ausgeschlossen, wenn die Bezeichnung mit anderen Bestandteilen ver-
bunden ist und der Verkehr daher in der Marke nicht mehr den Hinweis auf die
internationale  Organisation  wahrnimmt  (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,
2. Aufl. 2003, 8 8 Rn. 346; Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rn. 417).
Diese Voraussetzungen sind hier erfillt, weil sich der Bestandteil ,nato* mit dem
weiteren Bestandteil ,corner® zu einem einheitlichen Gesamtbegriff verbindet, den
der Verkehr nicht als Hoheitszeichen auffasst.

5. Fur die Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nach § 71
Abs. 3 MarkenG sieht der Senat keine Anhaltspunkte. Zwar war das Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt verfahrensfehlerhaft, weil die Marken-
stelle das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ohne Einwilligung des An-
melders abgeandert hat. Da die Zurickweisung der Anmeldung aber nicht nur hin-
sichtlich der fehlerhaft ge&dnderten Dienstleistungen, sondern auch fir die bean-
spruchten Waren erfolgt ist und sich die Beschwerde des Anmelders gegen die
gesamte Zurlckweisung richtet, hatte die Beschwerdeeinlegung auch bei ord-

nungsgemalfen Verfahrensablauf nicht vermieden werden kdénnen.

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber

Ri'in Dr. Mittenberger-
Huber ist in Urlaub und
kann daher nicht unter-
zeichnen.

Grabrucker

WA



