BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 558/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 006 664.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 14. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker, des Richters Dr. Meiser und der Richterin Akintche

ECLI:DE:BPatG:2020:140520B30Wpat558.17.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
8. August 2017 aufgehoben.

Grinde

Die Wort-/Zahlkombination

Toll 4 Europe

istam 15. Marz 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geflhrte Register angemeldet worden fur die Waren und

Dienstleistungen der

Klasse 09: Computerprogramme [gespeichert oder herunterladbar] fur Giter-
transportwesen und Giterlogistik sowie Fahrzeugmanagement;
Magnetkarten; magnetische Identifikationskarten; Speicher- und
Mikroprozessorkarten; Elektronische globale Ortungssysteme; Ge-
hause mit einem System zur Geolokalisierung und zur Positions-
erkennung oder zur Erkennung von Durchfahrten; elektronische
Apparate und Instrumente zur Geolokalisierung per Satellit mit der
Bezeichnung GPS oder GPS-GPRS; Telematik- und GPS-Fahrzeug-
ortungssysteme zur Lokalisierung von Fahrzeugen in Echtzeit und
zur Ubermittlung von Daten zur Fahrzeugnutzung und Fahrverhalten;
Telekommunikationsapparate und -instrumente ohne Stimmunter-

stitzung zur Datenubertragung Uber kurze Entfernungen zwischen



Klasse 12:

Klasse 35:

Stral3enanlagen und mobilen Einheiten; Datenkarten fir Handynetze
der dritten Generation; Datenkarten vom Typ GSM, mit der Norm fir
drahtlose Breitbandtelefone mit der Bezeichnung GPRS kompatible
Datenkarten; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wieder-
gabe von Ton und Bild; Computersoftware und Software fir die Ver-
waltung des Stral3en- und Autobahnverkehrs, der Abwicklung der
Abgaben fur die StraRennutzung und fur die Erstellung von Fahrtrou-
ten; Computersoftware; Mess-, Erkennungs- und Uberwachungsin-
strumente und -vorrichtungen, Beschleunigungssensoren zur Mes-
sung des Beschleunigungsverhaltens und Bremsverhaltens, auch
unabhangig von der Geoposition; elektronische Sende- und Emp-
fangsgerate [On-Board-Units] fuir die Verwendung auf abgabenpflich-
tigen StralRenabschnitten; elektrische, photographische, optische,
Film-, Wage-, Mess-, Signal-, Kontrollapparate und Instrumente, ins-
besondere Gerate der Funk- und Nachrichtentechnik, der Telekom-
munikation sowie Gerate fur die Navigation, Peilung und Ortung;
Sender; Sendeempfanger; Empfanger; Antennen; Sensoren; Steuer-
und Kontrollgerate; Datenverarbeitungsgerate; Computer; Kommuni-
kationsgerate; mit Programmen versehene maschinenlesbare Da-
tentrager aller Art; Teile samtlicher vorgenannten Waren und/oder
aus diesen Waren und/oder aus ihren Teilen zusammengesetzte

Gerate [soweit in Klasse 9 enthalten];

Fahrzeugteile, Teile und Zubehor fir Fahrzeuge, soweit sie nicht in

anderen Klassen enthalten sind;

Dienstleistungen einer Tankstelle und ihrer angegliederten Verkaufs-
und Servicebereiche, namlich rechnergestitztes Erstellen und Ab-
rechnen von Grenzabfertigungsgebihren [Biroarbeiten]; rechner-
gestlitztes Erstellen von Abrechnungen von Fracht- und Frachtver-

mittlungskosten [Buroarbeiten]; Grenzabfertigungs- und Fahrservice,



Klasse 36:

namlich Vermittlung von Vertragen fur Dritte fir die Vergabe von
Zugangsberechtigungen zu abgabenpflichtigen StraRenabschnitten
und Tunnel durch Vermittlung von Vertragen fur Dritte Gber den An-
und Verkauf von Vignetten und die Erbringung von Eingabedienst-
leistungen von Daten in Datenverarbeitungsgeréate [Buroarbeiten];
rechnergestutztes Erstellen von Abrechnungen von Tunnelgebtihren
[BUroarbeiten]; rechnergestitztes Erstellen von Abrechnungen von
Reparaturleistungen [Buroarbeiten]; rechnergestitztes Erstellen von
Abrechnungen von Kraftstoffen [Buroarbeiten]; Abwicklung von
Mineralsteuer-Ruckerstattungen in verschiedenen Landern [Buroar-
beiten]; Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwaltung; Blroarbeiten;
Buchfuhrung; Buchprifung; Werbung; Protokollieren [Blroarbeiten]
von personen- und fahrzeugbezogenen Daten; rechnergestlitzte
Erfassung, Auswertung durch Erstellen von Statistiken und statisti-
sche Analyse von Fahrzeugstammdaten, Tankdaten-Abrechnungen,
Fahrzeugkosten und -erlése; rechnergestitzte Auftragsdisposition
inklusive systematische Aktualisierung von Daten in Computerdaten-
banken fur das organisatorische und betriebswirtschaftliche Planen
der Verfugbarkeit von Kraftfahrzeugen und Auftrdgen sowie der
Koordinierung und Aktualisierung von Auftragsdispositionen; Adres-
senverwaltung; Fuhrparkmanagement, n&mlich organisatorische
Fuhrparkverwaltung, Verbraucherinformationsdienste, Zusammen-
stellung von Informationen und Einrichtung von Benachrichtigungs-
funktionen zur Zusendung von automatisierten Berichten; Werbung
im Bereich der Abwicklung von StralRennutzungsabgaben und Trans-
portinfrastruktur; telefonische, elektronische und schriftliche Bestell-

annahme von Teleshopping-Angeboten fir Dritte;

Ausgabe von Servicekarten mit Zahlungsfunktion an Betriebe des
gewerblichen Guter- und Personenverkehrs zur bargeldlosen Unter-

wegsversorgung von Lastkraftwagen, Bussen und deren Fahrern;



Klasse 37:

rechnergestutzte Abwicklung von Finanztransaktionen/-geschéften,
von Geldgeschaften, namlich mit Servicekarten mit Zahlungsfunk-
tion; Dienstleistungen auf dem Gebiet der bargeldlosen Unterwegs-
versorgung von national und international tatigen Unternehmen des
gewerblichen Giter- und Personentransports, von gewerblich ge-
nutzten Fahrzeugflotten aus PKW und/oder LKW und im Bereich des
Transportwesens, namlich Erstellen von Abrechnungen [im Rahmen
der Durchfihrung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs], die vorwie-
gend auf kundenorientiert entwickelten Softwareprogrammen basie-
ren, rechnergestutzte Erstellung [im Rahmen der Durchfuhrung des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs] von Abrechnungen von Kraftstoffen,
Fahrgebihren, StraRennutzungsabgaben und/oder Mehrwertsteuer;
elektronische Abwicklung des Zahlungsverkehrs bezuglich Aus-
lands-Mehrwertsteuer-Rickerstattungen; Durchfiihrung des bargeld-
losen Zahlungsverkehrs im Bereich der Zahlung von StralBenmaut
und anderen StralRengebihren; Erstellen von Kundenrechnungen ftr
Dritte; Einziehen von AuRenstdnden [Inkasso]; Abwicklung von elek-
tronischem Zahlungsverkehr; Dienstleistungen zur Abwicklung von
mittels Servicekarten getatigten Zahlungen, insbesondere Abschluss
von Akzeptanzvertrdgen mit Mautstellen; Geldgeschafte; Bankge-
schéafte; Finanzwesen; Dienstleistungen einer Spedition, namlich der
Zollabfertigung fur andere; Grenzabfertigungs- und Féhrservice,
namlich Vermittlung von Zugangsberechtigungen zu abgabenpflichti-
gen Straf3enabschnitten und Tunnel [Zollabfertigung fur Dritte]; Ein-
ziehen von Benutzungsgebiihren mittels Ausgabe von Vignetten;
Ausgabe von Vignetten; Erstellung von finanziellen Schadensgut-

achten;

Dienstleistungen einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt; Dienstleis-
tungen einer Tankstelle und ihrer angegliederten Verkaufs- und Ser-

vicebereiche, namlich Reinigen von Kraftfahrzeugen, Reparieren von



Klasse 38:

Kraftfahrzeugen; Pannenhilfe, ndmlich Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen vor Ort und in Kraftfahrzeugreparaturwerkstatten; Vermietser-
vice, namlich Vermietung von Fahrzeugen fiir den Baubereich sowie
weiterer Spezialfahrzeuge; Wartung von Kraftfahrzeugen; Reparatur
von Reifen und Kraftfahrzeug-Kuhlsystemen; Wartung von Reifen
und Kraftfahrzeug-Kuhlsystemen; Installation von Mauterfassungs-
und Mautabrechnungsgeraten; Wartung von Mauterfassungs- und
Mautabrechnungsgeraten, Installation und Wartung von Gehéausen
mit einem System zur Geolokalisierung und zur Positionserkennung
oder zur Erkennung von Durchfahrten; Installation und Wartung von
elektronischen Apparaten und Instrumenten zur Geolokalisierung per
Satellit mit der Bezeichnung GPS oder GPS-GPRS; Installation und
Wartung von Telematik- und GPS-Fahrzeugortungssystemen zur
Lokalisierung von Fahrzeugen in Echtzeit und zur Ubermittlung von
Daten zur Fahrzeugnutzung und Fahrverhalten; Installation und War-
tung von Telekommunikationsapparaten und -instrumenten ohne
Stimmunterstitzung zur DatenUbertragung tber kurze Entfernungen
zwischen Strafl3enanlagen und mobilen Einheiten; Installation und
Wartung von Geraten zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wieder-
gabe von Ton und Bild; Installation und Wartung von elektronischen
Sende- und Empfangsgeraten [On-Board-Units] fir die Verwendung
auf abgabenpflichtigen StraRenabschnitten; Installation, Reparatur
und Wartung von Einrichtungen fir die Telekommunikation, von
Geraten der Funk- und Nachrichtentechnik sowie von Geraten fur die
Navigation, Peilung und Ortung, von Sendern, Sendeempfangern,

Empfangern, Antennen, Sensoren, Steuer- und Kontrollgeraten;

Telekommunikation  [Telekommunikationsdienstleistungen]  ein-
schlie3lich Funkdienste, namlich Funkleitung von Kraftfahrzeugen im

gewerblichen Glterkraftverkehr; Bereitstellen und Ubermitteln von



Klasse 39:

Nachrichten, Daten und Informationen; Vermittlung von Mobilfunk-
dienstleistungen; Betreiben eines mehrsprachigen Pannennotruf-
Services, namlich Bereitstellung des Zugriffs auf technisches Fach-
wissen von Kraftfahrzeug-Fachleuten Uber Telekommunikationslei-
tungen im Internet; Telekommunikationsdienstleistungen fir den
national und international tatigen gewerblichen Giter- und Personen-
kraftverkehr, namlich die Ubermittlung von Informationen tber Stra-
Renzustand, Uber die Verkehrssituation, Uber den Standort von
Autohofen, Uber den Standort von Fahrzeugen, uber technische
Belange von Fahrzeugen, Uber den Preis von Kraftstoffen im In- und
Ausland ber das Internet durch Funkdienste; Ubertragung von
Informationen Gber Datenverarbeitungsserver, frei zugangliche Tele-
matikdienste; Ubertragung und Austausch (ber Multimediatrager;
Leistungen der Geolokalisierung; Bereitstellung des Zugangs zu
einem weltweiten Computernetz; Bereitstellung von Anschliissen an
ein weltweites Computernetz mittels Telekommunikation; Einrichtung
von Benachrichtigungsfunktionen und Zusendung von automatisier-
ten Berichten; Vermietung von Geréaten zur Ubertragung von Nach-
richten und On-Board-Units; fachliche Beratung auf dem Gebiete der
Telekommunikation, speziell in Bezug auf Anlagen zur Geolokalisie-
rung in Verbindung mit den Verkehrsbedingungen auf Straf3en- und
Autobahnnetzen und in Bezug auf On-Board-Units;

Pannenhilfe, ndmlich Abschleppen und Bergen; Unfallservice, ndm-
lich Vermittlung von Ersatzfahrzeugen und Abschleppfahrzeugen
sowie Abschleppservice; Mietservice, namlich Vermietung von Bus-
sen, Fahrzeugen fir den Speditionsbereich; Transport von Fahrzeu-
gen durch die Eisenbahn; rollende Landstral3e [Intermodalverkehr],
namlich Transportsysteme fur den begleiteten und unbegleiteten
kombinierten Verkehr auf der Schiene, namlich Beférderung von

kompletten Lastwagen oder Sattelztigen per Eisenbahn; Verpackung



Klasse 41:

Klasse 42:

von Waren; Lagerung von Waren; Transportwesen; Verpackung und
Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Umladung von
Transportgut; Informationsdienstleistungen fir den national und
international tatigen gewerblichen Guter- und Personenkraftverkehr,
namlich Erteilen von Auskunften tUber das Internet, tber Funk und
durch Druckerzeugnisse Uber den Straf’enzustand, Uber die Ver-
kehrssituation, Gber den Standort von Autohéfen, Uber den Standort
von Fahrzeugen, Uber technische Daten von Fahrzeugen; Stand-
ortermittlung von liegen gebliebenen Guterfahrzeugen durch Com-
puter mittels computergestutzten Landkartensystemen; Streckenfiih-
rung per Mobilfunk, namlich als Flottensteuerung von Kfz mittels
elektronischer Navigationsgerate sowie mittels Funk; Erteilen von
Auskinften in Bezug auf Preisinformationen tber den Preis von
Kraftstoffen im In- und Ausland; Transportwesen, insbesondere
Dienstleistungen einer Spedition, ausgenommen die Verzollung von
Waren; Bereitstellung von Stadt-, Reise- und Verkehrsinformationen;
Auslieferung von Teleshopping-Angeboten fir Dritte; Reservierung
von Eintrittskarten; Buchung von Reisen; Parkraumsuchdienst [Ertei-
lung von Auskinften Uber die Verfugbarkeit und Lage von Parkplat-
zen, Anzeigen von freien Parkplatzen mittels elektronischer Naviga-

tions- und Ortungsgerate];

Betreiben eines mehrsprachigen Pannennotruf-Service, namlich Dol-

metscherdienste;

Installation und Wartung von Software fur Gerate fur Erfassung und
Abrechnung der Abgaben auf den abgabenpflichtigen Stral3enab-
schnitten sowie fur Systeme zur Geolokalisierung und zur Positions-
erkennung oder zur Erkennung von Durchfahrten, fir elektronische

Apparate und Instrumente zur Geolokalisierung per Satellit, fur



Sende- und Empfangsgerate (On-Board-Units); Erstellung, Aktuali-
sierung und Wartung von Computersoftware und Programmen flr
die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, namlich
Sammeln, Aufbereiten, Archivieren, Sortieren, Speichern, Abrufen
und Ausgeben von Daten; Erstellen und Betreiben von Datenbanken;
Betrieb von Rechenzentren; Projektierung und Planung von Einrich-
tungen fur die Telekommunikation; Help-Desk- und Hotline-Dienste
fur Dritte; Reservierung von Hotels; technische Entwicklung von
Magnet- und Chipkarten und sonstigen computergestitzten Nach-
weisen; elektronische Datenspeicherung; Design von Internetauftrit-
ten und Homepages; Erstellung von Internetauftritten und Home-
pages; Erstellung von technischen Schadensgutachten; Forschung
und Erstellung von Berichten im Bereich des national und internatio-
nal tatigen gewerblichen Guter- und Personenkraftverkehrs, namlich
Erstellung und Bewertung von Berichten und Statistiken tber die
Lokalisierung von Fahrzeugen in Echtzeit und von Daten zur Fahr-
zeugnutzung und Fahrverhalten [z. B. Fahrzeit, Geschwindigkeit,
Beschleunigungen] sowie Vergleich und Bewertung der GEO-
Positionen von Fahrzeugen mit GEO-Positionen der eingesetzten

Karten;

Klasse 45: Rechtsvertretung in Steuersachen; Beratung in Fragen der Sicher-
heit, namlich hinsichtlich Datenschutz, Datensicherheit, Datenzugriff,
Datenarchivierung, Zertifizierung, Testierung [Sicherheitsstrategien];
Konsultation und Beratung in Bezug auf Sicherheit im Stral3enver-
kehr.

Mit Beschluss vom 8. August 2017 hat die Markenstelle fir Klasse 9 des DPMA die
Anmeldung gemal 8§ 37 Abs. 1 MarkenG zurliickgewiesen. Das eingereichte Wa-

ren-/Dienstleistungsverzeichnis bedurfe zwar stellenweise noch der detaillierten
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formellen Klarung, dies stehe aber der Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit des
angemeldeten Zeichens nicht entgegen.

Der angemeldeten Bezeichnung , Toll 4 Europe” fehle die erforderliche Unterschei-
dungskraft nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn ihr komme fur die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen ein eng beschreibender Sachaussagegehalt zu, der
so deutlich und unmissverstéandlich hervortrete, dass er aus der Sicht des Verbrau-
chers unmittelbar und ohne weiteres analysierendes Nachdenken erkennbar sei.
Das Anmeldezeichen sei aus dem gebrauchlichen Begriff ,Toll* fir ,Maut, Gebuhr,
Zoll, Abgabe*, der geografischen Angabe ,Europe” fur ,Europa“ sowie der verbrei-
teten werblichen Symbolziffer ,,4“ der englischen Praposition ,for” gebildet. Insofern
assoziiere das Gesamtzeichen ,Toll 4 Europe” lediglich eine herkunftsneutrale
Sachaussage in der synonymen Bedeutung von ,Maut, Gebuhr, Zoll, Abgabe fur
Europa bzw. fur den europaischen Raum®. Die einzelnen Bestandteile des Zei-
chens seien schutzunfahig und auch die konkrete Zusammenstellung ergebe kei-
nen Uber die Summierung der Einzelbestandteile hinausgehenden schutzfahigen
Gesamtbegriff mit kennzeichnungskraftigen Elementen. Starkes Indiz fur die
Schutzunfahigkeit sei der Umstand, dass sich die Begrifflichkeiten ,Toll Europe*®
bzw. ,Maut Europa“ bereits brancheniblich am Markt etabliert hatten. Bezogen auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wirden die angesprochenen Ver-
kehrskreise in der angemeldeten Wort-/Zahlenkombination lediglich einen eng
beschreibenden und werblichen Sachhinweis erkennen. Weitere beanspruchte
Waren und Dienstleistungen, insbesondere der Klassen 37 und 45, kbnnten sowohl
funktional oder als ergdnzende Hilfswaren und -dienste im engen Zusammenhang
hierzu stehen. Da schon das Schutzhindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein-
greife, kdbnne die Frage, ob auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG vorliege, dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
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Sie ist der Auffassung, dass dem Anmeldezeichen nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft abgesprochen werden kdnne; es sei auch nicht freihaltebedurftig. Soweit in
dem angefochtenen Beschluss ausgefuhrt werde, das Anmeldezeichen
,T0ll 4 Europe” sei eine enge beschreibende Sachaussage, sei diese Feststellung
unrichtig, zumal auch nicht gesondert geprift werde, fir welche Waren und Dienst-
leistungen im Einzelnen diese Sachaussage zutreffe. Des Weiteren sei das Anmel-
dezeichen nicht in seiner Gesamtheit betrachtet worden. Nicht zuletzt widerspra-
chen sich die Aussagen der Markenstelle, wenn sie einmal davon spreche, das
Gesamtzeichen ,assoziiere lediglich eine herkunftsneutrale Sachaussage”, an
anderer Stelle aber ausfuihre, das Zeichen beinhalte nur einen ,engen beschrei-
benden Sachhinweis hinsichtlich der Bestimmung der Waren und Dienstleistungen
bzw. des schwerpunktmafigen Geschaftsgebiets der Anmelderin“. Entweder bein-
halte die Marke Uberhaupt keine Sachaussage und sei neutral oder sie beschreibe
etwas zum Geschéftsbetrieb; beides zugleich kénne nicht zutreffen. Es stelle sich
auch die Frage, wie beispielsweise ein GPS-Gerat sachlich mit ,Toll 4 Europe”
beschrieben werden solle. Man kénne in dem Zeichen auch lesen ,toll* wie grof3-
artig oder die Sache sei ganz toll, ein tolles GPS-Gerét. Auch das sei keine sach-
bezogene Beschreibung. Marken, die sich eng und clever an Bedeutungsinhalte
anlehnten, seien sogar besonders wertvoll. Mdglicherweise sei es auch bei dem
beschwerdegegenstandlichen Zeichen so, es kénne jedoch nicht ernsthaft behaup-
tet werden, alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen wirden durch das Zei-
chen in ihrer Konstruktion, ihrem Aufbau, ihrem Verwendungszweck und ihrer
Bedeutung beschrieben werden. Vielmehr sei das Anmeldezeichen kunstlich

zusammengesetzt und mehrdeutig.

Nach einem gerichtlichen Hinweis des Senats vom 2. April 2020 hat die Beschwer-
defthrerin mit Schriftsatz vom 5. Mai 2020 ihr Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nis unbedingt eingeschrankt. Sie beansprucht mit der Anmeldung danach nur noch

folgende Waren und Dienstleistungen:



Klasse 12:

Klasse 35:

Klasse 36:

Klasse 37:
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Fahrzeugteile, Teile und Zubehor fur Fahrzeuge, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind;

Fuhrparkmanagement, namlich organisatorische Fuhrparkverwal-
tung, Verbraucherinformationsdienste, Zusammenstellung von Infor-
mationen und Einrichtung von Benachrichtigungsfunktionen zur
Zusendung von automatisierten Berichten; rechnergestitztes Erstel-
len von Abrechnungen von Reparaturleistungen [Buroarbeiten];
rechnergestutztes Erstellen von Abrechnungen von Kraftstoffen [Bu-
roarbeiten]; Abwicklung von Mineralsteuer-Ruckerstattungen in ver-
schiedenen Landern [Buroarbeiten]; Geschaftsfihrung; Unterneh-
mensverwaltung; Buchfihrung; Buchprifung; Adressenverwaltung;
telefonische, elektronische und schriftliche Bestellannahme von
Teleshopping-Angeboten fir Dritte;

Ausgabe von Servicekarten mit Zahlungsfunktion an Betriebe des
gewerblichen Guter- und Personenverkehrs zur bargeldlosen Unter-
wegsversorgung von Lastkraftwagen, Bussen und deren Fahrern;
Dienstleistungen einer Spedition, namlich der Zollabfertigung fur

andere; Geldgeschéfte;

Dienstleistungen einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt; Dienstleis-
tungen einer Tankstelle und ihrer angegliederten Verkaufs- und Ser-
vicebereiche, namlich Reinigen von Kraftfahrzeugen, Reparieren von
Kraftfahrzeugen; Pannenhilfe, ndmlich Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen vor Ort und in Kraftfahrzeugreparaturwerkstétten; Vermietser-
vice, ndmlich Vermietung von Fahrzeugen fur den Baubereich sowie
weiterer Spezialfahrzeuge; Wartung von Kraftfahrzeugen; Reparatur
von Reifen und Kraftfahrzeug-Kuhlsystemen; Wartung von Reifen

und Kraftfahrzeug-Kuhlsystemen;



Klasse 38:

Klasse 39:
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Betreiben eines mehrsprachigen Pannennotruf-Services, namlich
Bereitstellung des Zugriffs auf technisches Fachwissen von Kraft-
fahrzeug-Fachleuten Uber Telekommunikationsleitungen im Internet;
Telekommunikationsdienstleistungen fiir den national und internatio-
nal tatigen gewerblichen Guter- und Personenkraftverkehr, namlich
die Ubermittlung von Informationen tber StraBenzustand, tber die
Verkehrssituation, Uber den Standort von Autohdfen, tber den
Standort von Fahrzeugen, Uber technische Belange von Fahrzeu-
gen, Uber den Preis von Kraftstoffen im In- und Ausland tber das
Internet durch Funkdienste;

Pannenhilfe, namlich Abschleppen und Bergen; Unfallservice, ndm-
lich Vermittlung von Ersatzfahrzeugen und Abschleppfahrzeugen
sowie Abschleppservice; Mietservice, namlich Vermietung von Bus-
sen, Fahrzeugen fur den Speditionsbereich; Transport von Fahrzeu-
gen durch die Eisenbahn; rollende Landstral3e [Intermodalverkehr],
namlich Transportsysteme fir den begleiteten und unbegleiteten
kombinierten Verkehr auf der Schiene, namlich Beférderung von
kompletten Lastwagen oder Sattelzligen per Eisenbahn; Verpackung
von Waren,; Lagerung von Waren; Transportwesen; Verpackung und
Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Umladung von
Transportgut; Standortermittlung von liegen gebliebenen Giterfahr-
zeugen durch Computer mittels computergestitzten Landkartensys-
temen; Erteilen von Auskinften in Bezug auf Preisinformationen Uber
den Preis von Kraftstoffen im In- und Ausland; Transportwesen, ins-
besondere Dienstleistungen einer Spedition, ausgenommen die Ver-
zollung von Waren; Auslieferung von Teleshopping-Angeboten fir
Dritte; Reservierung von Eintrittskarten; Buchung von Reisen; Park-
raumsuchdienst [Erteilung von Auskinften Uber die Verfugbarkeit
und Lage von Parkplatzen, Anzeigen von freien Parkplatzen mittels

elektronischer Navigations- und Ortungsgerate];
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Klasse 41: Betreiben eines mehrsprachigen Pannennotruf-Service, namlich Dol-

metscherdienste;

Klasse 42: Forschung und Erstellung von Berichten im Bereich des national und
international tatigen gewerblichen Guter- und Personenkraftver-
kehrs, namlich Erstellung und Bewertung von Berichten und Statisti-
ken Uber die Lokalisierung von Fahrzeugen in Echtzeit und von
Daten zur Fahrzeugnutzung und Fahrverhalten [z. B. Fahrzeit, Ge-
schwindigkeit, Beschleunigungen] sowie Vergleich und Bewertung
der GEO-Positionen von Fahrzeugen mit GEO-Positionen der einge-
setzten Karten; Reservierung von Hotels; Design von Internetauftrit-
ten und Homepages; Erstellung von technischen Schadensgutach-

ten.

Die Beschwerdefihrerin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 8. August 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache nach
Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Erfolg und fuhrt zur
Aufhebung des angegriffenen Beschlusses der Markenstelle. Fir die zuletzt noch
beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehen der Eintragung des Zeichens

Toll 4 Europe keine Schutzhindernisse entgegen.
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1. Insbesondere kann dem Anmeldezeichen fir die verbliebenen Waren und
Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufge-
fasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuUGH GRUR 2015, 1198
(Nr. 59) — Kit Kat; BGH GRUR 2020, 411 (Nr. 10) — #darferdas? II; GRUR 2018, 301
(Nr. 11) — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 (Nr.9) — OUI; jeweils
m. w. N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentitat
der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewahrleisten (EuGH
GRUR 2014, 373 (Nr. 20) — KORNSPITZ; GRUR 2010, 228 (Nr. 33) — Vorsprung
durch Technik; BGH a. a. O. — #darferdas? II; a. a. O. — OUI). Da allein das Fehlen
jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grof3ziigiger Mal3stab anzulegen, so
dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentgt, um das Schutzhin-
dernis zu Uberwinden (BGH a. a. O. — Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu
berticksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner
Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt,
ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR
2004, 428 (Nr. 53) — Henkel; BGH a. a. O. (Nr. 15) — Pippi-Langstrumpf-Marke).

MalRgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 (Nr. 15) — Aus Akten werden Fakten) sind einer-
seits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffas-
sung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-

standigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte



-16 -

abzustellen ist (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) — Matratzen Concord/
Hukla; BGH GRUR 2014, 376 (Nr. 11) — grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die maRRgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Dariiber hinaus kommt nach
standiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu,
die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender
Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46)
— Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) — Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186
(Nr.30 und Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr.12)
— DusseldorfCongress; GRUR 2014, 569 (Nr. 14) — HOT; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9)

— Starsat).

2. Unter Berlcksichtigung dieser Grundsatze steht der angemeldeten Wort-/
Zahlkombination Toll 4 Europe im nunmehr beschwerdegegenstandlichen Umfang

das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

a) Von den hier zuletzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden
neben dem Fachverkehr, insbesondere im Bereich der Fahrzeugtechnik und aus
dem Speditions- bzw. Transport- und Logistiksektor, die in den jeweiligen
Geschaftsbereichen tatigen Gewerbetreibenden und unternehmerische Kreise
angesprochen. Zum Teil richten sich die Waren und Dienstleistungen auch an die
Endverbraucher (z. B. Fahrzeugteile; Pannenhilfe; Veranstaltung von Reisen;
Rechtsvertretung in Steuersachen; Bereitstellung von Stadt-, Reise- und Verkehrs-
informationen; Reservierung von Eintrittskarten; Buchung von Reisen; Parkraum-

suchdienst).
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b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Wortelementen ,Toll“ und ,Europe*®

sowie der dazwischen angeordneten Zahl ,4“ zusammen.

Der Begriff ,Toll“ bedeutet ,Maut, Stral3enbenutzungsgebihr, Abgabe, Zollabgabe,
Autobahngebihr“. Das Substantiv ,Europe* ist das englische Wort fiir ,Europa“ (vgl.
hierzu jeweils Online Woérterbuch LEO Englisch-Deutsch unter dict.leo.org; PONS
Worterbuch Online unter de.pons.com). Die zwischen den beiden Woértern befind-
liche Zahl 4" wird bereits seit langem wegen der Klangidentitat bei englischer Aus-
sprache als Kurzel fur das Wort ,for* (=fuir) verwendet und ist insbesondere aus der
Werbung bekannt (vgl. 30 W (pat) 503/17 — AKTIVplan 4 u; BPatG
27 W (pat) 548/13 — assistdme; 27 W (pat) 66/02 — all4printer; 33 W (pat) 153/01
— 4students; 27 W (pat) 78/12 — active4fun; 26 W (pat) 4/13 — stoffdyou).

Der Markenstelle ist darin zuzustimmen, dass den angesprochenen Verkehrskrei-
sen die Bedeutung der einzelnen Bestandteile ohne weiteres gelaufig ist. Den
inlandischen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchern durfte dabei das Wort ,Toll* in seiner Bedeutung ,,Maut®
noch im Zusammenhang mit der nicht reibungslosen Einfihrung der LKW-Maut in
Deutschland im Jahr 2005 durch den Anbieter ,Toll Collect* bekannt sein; nicht
zuletzt sieht sich der Autourlauber in vielen Landern auch der Europaischen Union
mit Stral3ennutzungsgebiihren oder einer City-Maut konfrontiert, so dass er uber
den jeweiligen Mautdienst/Toll-Service (Vignetten, Pickerl, Tollticket, (inner)city-toll-
system etc.) informiert ist. Entsprechendes gilt erst recht fir den Fachverkehr ins-
besondere aus der Transport- und Logistikbranche, zumal ihm im Rahmen des sog.
~European Electronic Toll Service (EETS)" ein einheitliches européisches Mautsys-
tem ohnehin bekannt ist. Dieses Projekt beruht auf der Richtlinie 2004/52/EG des
Européaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Uber die Interoperabi-
litat elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft und der Entscheidung
2009/750/EG der Kommission vom 6. Oktober 2009 tber die Festlegung der Merk-
male des européaischen elektronischen Mautdienstes und seiner technischen Kom-

ponenten — und hat das Ziel, ein System zu schaffen, das den Nutzern (EETS-User)


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:200:0050:0057:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:268:0011:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:268:0011:0029:DE:PDF
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erlaubt, von einem zugelassenen Dienstanbieter (EETS-Provider) ein Mautgeréat
(OBU= on-board-unit) zu beziehen, welches mit allen angeschlossenen euro-
paischen Gebuhrenerhebungssystemen (EETS-Domain) kompatibel ist. Im vorge-
nannten Sachzusammenhang wird vielfach schlagwortartig von ,Maut fir Europa“

gesprochen, es wird auch als ,Europamaut” oder ,européische Maut” bezeichnet.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden dem Anmeldezeichen Toll 4 Europe
daher die Bedeutung ,Maut fir Europa“ beimessen. Soweit das Wort , Toll“ im Deut-
schen die Bedeutung ,grof3artig, prachtig“ hat und die Zahl ,4“ auch als Mengen-
angabe verstanden werden kann, fuhrt dies — anders als die Beschwerdeftihrerin
meint —, nicht dazu, dass der Verkehr das Gesamtzeichen mit ,grol3artig vier
Europa“ Ubersetzen und als solche, wenig sinnvolle Aussage auffassen wirde.
Denn die Bedeutung der Bestandteile ist nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen,
sondern unter anderem unter Beriicksichtigung der konkreten Zusammensetzung.
Insofern wird das Gesamtzeichen wegen der weiteren Bestandteile ,,4 Europe” ein-
heitlich als englische Aussage aufgefasst werden und drangt sich hier die Bedeu-
tung ,Maut fur Europa“ auf. Allenfalls kann das Zeichen noch als deutsch-englische
Anpreisung im Sinne von ,Grol3artig fir Europa“ erfasst werden. Andere Aussagen

liegen dagegen fern.

c) Wenngleich somit das begriffliche Verstandnis der Gesamtbezeichnung im
Sinne von ,Maut fir Europa“ dem angesprochenen Publikum keine Schwierigkeiten
bereiten durfte, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammen-
hang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, fiir die eine Eintragung
begehrt wird (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 33) — Postkantoor).

Im Hinblick auf die allein noch beschwerdegegenstandlichen Waren und Dienstleis-
tungen lasst sich aber nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen in der Bedeutung
~,Maut fir Europa“ deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen ohne weiteres

erkennbaren engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist. Insofern gilt es vor
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allem zu berticksichtigen, dass ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedank-
lichen Schritten ermittelt wird, die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft
nicht tragen kann (vgl. BGH GRUR 2018, 301 (Nr. 15) — Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2012, 270 (Nr. 12) — Link economy; BGH GRUR 2012, 1143 (Nr. 10)
— Starsat).

Die im Rahmen von Mauterhebungs- und -abrechnungssystemen eingesetzten
Fahrzeug- bzw. Zubehdrteile mit entsprechenden Funktionen — wie z. B. Bordcom-
puter, GPS-Gerate, on-board-units — fallen als elektronische Bau- oder Zubehdor-
teile, auch fur Fahrzeuge, in die Klasse 9, nicht aber in Klasse 12. Fir die bean-

spruchten Waren der Klasse 12 liegt ein Sachbezug zu einem europaischen Maut-

system daher fern.

Fir die verbliebenen Dienstleistungen der Klasse 35 ist ein Sachbezug zu einem

europaischen Mautsystem nicht feststellbar. So beziehen sich die Abrechnungs-
dienste nicht auf Mautzahlungen, sondern auf konkret genannte, andere Gegen-
stande (Kraftstoffabrechnungen, Reparaturleistungen, Mineral6lsteuer-Rickerstat-
tungen). Im Hinblick auf die durch ,namlich* einschrankten Fuhrparkmanagement-
dienste ergibt sich hierzu ebenfalls kein die Unterscheidungskraft ausschlielBender
enger beschreibender Bezug. Ferner vermittelt Toll 4 Europe fur die weiteren
Dienstleistungen weder einen Branchenhinweis noch kénnen dem Zeichen ansons-

ten diesbezuglich ausreichend klare Sachinformationen entnommen werden.

Im Umfang der noch beanspruchten Dienstleistungen aus Klasse 36 stellt das

Anmeldezeichen, insbesondere weil die Speditionsdienstleistung konkret auf die
Zollabfertigung (,custom clearance” bzw. als Dienstleistung der Klasse 36 ,financial
customs brokerage services®) beschrankt und in diesem Kontext die Verwendung
von ,Toll* als Hinweis auf ,Zoll* trotz der lexikalisch erfassten Bedeutung untblich
ist, keine im Vordergrund stehende Sachangabe dar. Gleiches gilt fir die Dienste

im Zusammenhang mit der ,Unterwegsversorgung” (wozu z. B. Tanken, die Nut-



-20 -

zung sanitarer Anlagen in einer Raststatte oder Nahrungsmittelversorgung geho-
ren). Wenngleich vereinzelt Servicekarten angeboten werden, die neben einer
Unterwegsversorgung auch als Sonderleistung bzw. Mehrwertdienst eine Mautzah-
lung ermdglichen moégen, so konnte nicht festgestellt werden, dass diese zu einer
solchen Unterwegsversorgung zahlen. Im vorgenannten Umfang bedarf es jeweils
einer analysierenden Betrachtung und gedanklicher Schritte, um von der Aussage
~,Maut fir Europa“ zu einer Sachangabe zu kommen. Dies lasst dann aber nicht den
Schluss zu, das Anmeldezeichen habe einen auf der Hand liegenden beschreiben-

den Inhalt.

In Bezug auf einen Teil der in Klassen 37, 38, 39, 41 und 42 noch beanspruchten

Dienstleistungen (z. B. Vermietung von Fahrzeugen fir den Baubereich sowie wei-

terer Spezialfahrzeuge; Reparatur von Reifen und Kraftfahrzeug-Kuhlsystemen;
Wartung von Reifen und Kraftfahrzeug-Kuhlsystemen; Reinigen von Kraftfahrzeu-
gen; Reservierung von Hotels; Design von Internetauftritten und Homepages; Dol-
metscherdienste; Reservierung von Eintrittskarten; Buchung von Reisen; Verpa-
ckung von Waren; Lagerung von Waren; Parkraumsuchdienst u. a.) kommt das
Anmeldezeichen als Sachangabe ersichtlich nicht in Betracht; insoweit ist die Ent-
scheidung der Markenstelle auch auf eine nicht ausreichend zwischen den einzel-
nen Dienstleistungen differenzierende Begrindung gestitzt. Bezuglich der weite-
ren Dienstleistungen lasst sich nicht zuletzt wegen der konkreten Formulierungen
bzw. angesichts der durch die Verwendung der Angabe ,ndmlich...“ erfolgten Ein-
schrdnkungen auf spezielle Dienstleistungen ein beschreibender Bezug ebenfalls

nur Uber gedankliche Zwischenschritte ermitteln.

Mangels einer waren- bzw. dienstleistungsbeschreibenden Sachaussage kann dem
Anmeldezeichen daher im verbliebenen Umfang nicht die Eignung als betrieblicher

Herkunftshinweis abgesprochen werden.

Schlief3lich fehlt dem Anmeldezeichen Toll 4 Europe selbst in seiner mdglichen

Bedeutung ,Grof3artig fur Europa®“ nicht die erforderliche Unterscheidungskratft.
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Denn dafur, dass das angesprochene Publikum die Aussage allein und ausschliel3-
lich als Werbeaussage bzw. stets nur als solche auffassen wiirde, ist nichts ersicht-
lich. Entsprechende Nachweise, die ein solches Verkehrsverstandnis nahelegen

wiurden, konnten nicht ermittelt werden.

3. Da das angemeldete Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsin-
halt in Bezug auf die zuletzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat,
besteht auch kein Freihaltungsbedurfnis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Der angegriffene Beschluss ist nach alledem aufzuheben. Die Markenstelle
wird zu prufen haben, ob gegebenenfalls im verbleibenden Umfang einzelne Waren-
und Dienstleistungsbegriffe in markenrechtlicher Hinsicht noch klarungsbedurftig

sind.

Prof. Dr. Hacker Dr. Meiser Akintche



