BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 161/00 Verkindet am
12. September 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 35 496.4

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der
mindlichen  Verhandlung vom 12. September 2001 durch den Richter
Baumgartner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Die nachstehend wiedergegebene schwarz-weil3e Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

soll fuir die Dienstleistungen

~Werbung; Entwickeln und Erstellen von Programmen fur die Da-
tenverarbeitung; Datenverarbeitung und —Speicherung fur andere;
Vermietung und Verpachtung von Hard- und Software, Netzwerk-
technik und der Gegenstdnde Informationstechnik; Instandset-
zung, Wartung, Pflege, Uberpriifung und Konfiguration von Com-

putersystemen und deren Peripheriegeraten”

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 1. Februar 2000 zurickgewiesen. Der angemel-
deten Marke fehle fur die angemeldeten Dienstleistungen jegliche Unterschei-
dungskraft. Die angemeldete Kennzeichnung setze sich aus den auch in
Deutschland verstandlichen Begriffen internet* und ,factory® zusammen und
werde lediglich als allgemeiner Hinweis auf die Art der Herstellungsstétte der an-

gemeldeten Dienstleistungen aufgefasst, der entsprechend gebrauchlichen Be-



zeichnungen wie ,Font Factory* oder ,Media Factory“ gebildet sei. Der Begriff
Jfactory” werde heute in der Werbesprache nicht nur fir Fabriken im engeren
Sinne, sondern fur Betriebsstatten allgemein benutzt. Die grafische Ausgestaltung
der Kennzeichnung begrinde die Schutzfahigkeit nicht, weil ein spiegelbildlich
schwarz-weil3 gehaltenes Schriftbild in der Werbung héaufig vorkomme und sehr
beliebt sei. Ebenso sei die in der Marke enthaltene Internet-Adresse nicht schutz-
fahig und kénne eine Schutzfahigkeit des Gesamtzeichens nicht begrinden, da
sie lediglich Sachangaben bzw. nicht unterscheidungskraftige Bestandteile ent-
halte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ein Freihaltebedurfnis
kénne an der Marke nicht bestehen, weil jedenfalls die Internet-Adresse nicht frei-
haltungsbedurftig sei, da Internet-Adressen nur einmal vergeben wirden und
einen bestimmten Adressaten individualisierten. Aul3erdem verbinde der Verkehr
mit der angemeldeten Wortzusammenstellung ,internet factory“ nur undeutliche
Vorstellungen. Die Markenstelle habe nicht nachweisen kdénnen, dass dieser Be-
griff heute schon verwendet werde und einen fest umrissenen begrifflichen Inhalt
habe. Ferner sei die Anmeldung durch die gewahlte Schrifttype und Farbe beson-
ders ausgestaltet. Auch werde die in der Marke enthaltene Internet-Adresse als

Hinweis auf einen bestimmten Domain-Inhaber verstanden.

Das vom Senat Ubersandte Ergebnis einer Internet-Recherche zum Begriff ,inter-
net-factory® und einer Recherche zu der Ublichkeit einer bildlichen
schwarz-weil3-Spiegelung kénne eine Schutzfahigkeit der angemeldeten Kenn-
zeichnung nicht belegen. Die Verwendung des Begriffs gehe in den meisten Féllen
auf die Anmelderin zurlick oder erfolge rein firmenmaRig. Bei einigen der gra-
phisch ausgestalteten Beispiele fiir die Ublichkeit einer schwarz-weiR-Spiegelung
handele es sich um eingetragene Marken.



Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegrindung und auf den
Inhalt der Akten, insbesondere auf das Ergebnis einer Recherche des Senats, die
auch zum Gegenstand der mundlichen Verhandlung gemacht worden ist, Bezug

genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete
Kennzeichnung ist fur die beanspruchten Dienstleistungen von der Eintragung
ausgeschlossen, weil dem Zeichen jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft fehlt
(8 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

Kann einer Wortmarke ein fir die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder
handelt es sich auch sonst um einen verstandlichen Ausdruck der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (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®). Es kommt fur die Frage der Unterscheidungskraft nicht dar-
auf an, ob die Wortfolge ,internet factory* auf die Anmelderin zuriickgeht. Allein

entscheidend ist, wie die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wort-



folge in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen verstehen (vgl.
29 W (pat) 119/93 ,Der Felsenklnstler®, 29 W (pat) 30/99 ,Porzellan-Klinik®).
Ruckschlisse auf die Verkehrsauffassung erlauben allein die tatsachliche Ver-
wendung des Begriffs und die Verwendung und Sprachiblichkeit &hnlicher Be-
griffsbildungen (vgl. dazu Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage,
8 8 Rn. 18, 22).

Nach diesen Grundsatzen fehlt der angemeldeten Wort-Bildmarke jegliche Unter-

scheidungskratft.

Der Begriff ,internet factory” setzt sich erkennbar aus den auch im deutschen
Sprachgebrauch verwendeten Wortelementen ,Internet* und ,Factory* zusammen.
Wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgefuhrt hat, wird das Wort ,factory” im
deutschen Sprachgebrauch allgemein gleichbedeutend mit ,Betriebsstatte, Pro-
duktionsstatte* verwendet, wie etwa die Nachweise aus dem Internetlexikon ,wort-
schatz lexikon® der Universitat Leipzig belegen. Eine Internetrecherche des Senats
bestétigt und die Anmelderin bestreitet nicht mehr, dass die Wortfolge ,internet
factory“ auch tatsachlich von verschiedenen Anbietern, die die Bezeichnung nicht
von der Anmelderin ableiten, als Bezeichnung fur (irgend)eine Firma verwendet
wird, die Dienstleistungen fir das oder in Verbindung mit dem Internet erbringt.
AulRerdem ist ,Internet factory“ nachweisbar als Bezeichnung fir einen Standort,
an dem eine Vielzahl von Dienstleistungen in Verbindung mit dem Internet er-
bracht werden (vgl. etwa http://www.bochum.ihk.de/Aktuell/kurs_zukunft.htm).
Wegen der mit einer ,Internet factory* verbundenen Synergieeffekte und dem brei-
ten Angebot einander erganzender Dienstleistungen liegt es auch - wie die Inter-
netrecherche durch die haufige Verwendung dieser Wortkombination, deren Be-
deutung oft auf den Websites erklart wird, ebenfalls zeigt - nahe, damit zu werben,
dass die angebotenen Dienstleistungen aus einer derartigen Betriebsstatte stam-
men. Die angemeldete Wortkombination nimmt darum auf eine konkrete vorteil-
hafte Eigenschaft der beanspruchten Dienstleistungen der angemeldeten Marke in

werbeublicher, leicht verstandlicher Form Bezug und wirkt wegen dieses im Vor-



dergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts fur die Dienstleistungen nur
als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschaftsbetrieb (vgl.
BGH MarkenR 1999, 347, 348 f ,ABSOLUT"; BGH WRP 1999, 1169, 1171 ,FOR
YOU*; WRP 1999, 1167, 1168 ,YES").

Ebenso ist die unter den Wortern ,internet factory” angeordnete Internetadresse
~http://www.internet-factory.de” nicht schutzfahig. Es mag zwar sein, dass es an

einem Freihaltungsbedurfnis fehlt. Einer Marke, die wie eine Internet-Adresse ge-
bildet ist, fehlt jedoch jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie - wie im vorliegen-
den Fall - neben den ublichen Protokoll- und Adressenangaben wie etwa ,http,
~Mwwe, o de” oder ,com® nur Wortbestandteile enthélt, die der Verkehr in Verbin-
dung mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen lediglich als reinen
Sachhinweis ohne betriebskennzeichnende Eigenart ansieht (vgl. BPatG BIPMZ
2000, 294-296 http://www.CYBERLAW.de). Dem Bestandteil ,http://www.”

(ebenso wie ,de*) allein kommt innerhalb einer Internetadresse keine individuali-

sierende Bedeutung zu, dies erfolgt in der Regel erst durch die folgende Se-
cond-Level-Domain. An dieser Stelle enthélt die angemeldete Marke den Begriff
Jnternet-factory“, der -wie oben erlautert- in Bezug auf die beanspruchten
Dienstleistungen als Sachhinweis zu verstehen ist. Da sich im Internet zum Zweck
des schnelleren Zugriffs auf Informationen immer mehr der Trend durchgesetzt
hat, Sachbezeichnungen als Second-Level-Domain zu verwenden, wird

Lhttp://www.internet-factory.de* somit nur als Internet-Adresse einer beliebigen

.Internet Factory* verstanden bzw. als blo3e Mdglichkeit angesehen werden, In-
formationen Uber bestimmte Dienstleistungen unter dieser Internet-Adresse abzu-

rufen.

Die graphische Ausgestaltung und Anordnung der Markenbestandteile begriindet
ebenfalls nicht die Schutzfahigkeit der Gesamtmarke. Wie die Recherche des Se-
nats ergeben hat, sind kastenférmige Hintergriinde, die Schriften teils hell, teils
dunkel hinterlegen und die sich daraus ergebende unterschiedliche Farbe der

Schrift in der Werbung - auch im Internet und auf dem Gebiet der Internet-Dienst-



leistungen - beliebt und werden sowohl in Firmenkennzeichnungen als auch bei
werbemalRig hervorgehobenen Sachangaben so haufig verwendet, so dass sie
nicht als Hinweis auf einen bestimmten Anbieter gesehen werden. Auch die An-
ordnung einer sachbezogenen Internetadresse unter hervorgehobenen Kenn-
zeichnungen ist verbreitet. Die Tatsache, dass einige der vergleichbar ausgestal-
teten Kennzeichnungen als Marken eingetragen sind, spricht nicht gegen dieses
Ergebnis. Abgesehen davon, dass es sich nur um einen geringen Teil der Bei-
spiele handelt, ist nicht ersichtlich, dass diese graphischen Elemente die Schutz-
fahigkeit dieser Marken begrinden oder geeignet sind, als betrieblicher Herkunfts-

hinweis zu wirken.
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