BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 206/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 396 28 190.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den

Richter Baumgartner und die Richterin Pagenberg

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschliisse der Markenstelle fir
Klasse 38 vom 5. August 1997 und vom 11. Mai 1999 aufgeho-
ben.

Grinde

Die Anmelderin begehrt die Eintragung der Wortmarke

Telekolleg

fur die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Bespielte magnetische, magneto-optische und opti-
sche Trager fur Ton und/oder Bild und/oder Daten
einschliel3lich CD's, CD-ROM, Computer-Disketten,
Video- und Audiocassetten sowie —platten; codierte
Telfonkarten; Spielprogramme fur Computer; Bild-
schirmschoner; Mouse-Pads;

Brillen und Sonnenbrillen sowie Brillenetuis;

Gerate der Unterhaltungselektronik, namlich Fernseh-
empfanger, Radios, Videorecorder, Videoplattenspie-
ler, HiFi-Anlagen, CD-Spieler, Schallplattenspieler,
Cassettenrecorder, Multimedia-Computer;
Datenbanken;

Computer-Software; Netware; Firmware;



Klasse 16: Waren aus Papier und Pappe (Karton), namlich
Papierhandtticher, Papierservietten, Filterpapier, Pa-
piertaschentlcher, Papierschmuck, Briefpapier, Toi-
lettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehalter,
Verpackungstiten, Einwickelpapier; Druckereierzeug-
nisse, namlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine,
Broschiren, Faltblatter, Prospekte, Programmbhefte,
Pressemappen, Fotomappen, Bucher, Kalender, Pla-
kate (Poster), auch in Buchform, Plakate (Poster),
Transparente, Telefonkarten soweit in Klasse 16 ent-
halten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungs-
karten, Postkarten, auch in Form von Adhasionspost-
karten, Ausweise;

Schreibwaren einschlie3lich Schreib- und Zeichenge-
rate; Buroartikel, na&mlich Stempel, Stempelkissen,
Stempelfarbe, Briefoffner, Papiermesser, Briefkorbe,
Aktenordner, Schreibunterlagen auch aus Leder,
Schreibgeratekdcher und —schalen auch aus Leder,
Zettelhalter und —behalter auch aus Leder, Locher,
Hefter, BUro- und Heftklammern, Aufkleber, auch
selbstklebend, Abziehbilder, Buttons, Anhéanger,
Sticker;

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)
in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen,
Wandtafeln und Wandtafelzeichengeraten;
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, namlich Hullen,
Beutel, Taschen, Folien, letztere auch selbstklebend
und fur Dekorationszecke;

Spielkarten und Kartenspiele;



Klasse 38: Veranstaltung von Horfunk- und Fernsehsendun-
gen/-programmen uber drahtlose und/oder drahtge-
bundene digitale und analoge Netze;

Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Bild-,
Ton-, Schrift-, Grafik- und sonstigen Informationssi-
gnalen Uber kabelfreie und/oder kabelgebundene di-
gitale und analoge Netze, auch mittels Computer und
im On-Line- und Off-Line-Betrieb; Veranstaltung und
Betrieb von interaktiven, elektronischen Mediendien-
sten einschliel3lich Teleshopping und Telebanking;
Sammeln und Liefern von Nachrichten, Betrieb von

Datenbanken und Datendiensten;

Klasse 41: Film, Ton-, Video- und Fernsehproduktion;
Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bild-
trdgern; Musikdarbietungen; Veroffentlichung und
Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-,
Grafik-, Bild- und Toninformationen einschlief3lich sol-
cher, die auf Tragern oder in Dateien gespeichert sind
und/oder Gber Datennetze abrufbar sind;
Veroffentlichung und Herausgabe von Druckereier-
zeugnissen;
Durchfihrung von Sport,-, Konzert-, Theater- und
Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Ta-
gungen, Seminaren, Symposien;

Besucherbetreuung fir andere.”

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch zwei Beschliisse, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, zurickgewiesen, weil der angemeldeten Marke jegliche Unterschei-

dungskraft fehle und ein Freihaltedirfnis zugunsten anderer bestehe, ihr Fernstu-



dium in Kolleg-Form mit der sich hierfir anbietenden Bezeichnung (Fernuniversi-
tat, Fernstudium, Telekolleg) zu benennen, ohne dabei von etwaigen Marken-
rechten Dritter behindert werden zu kénnen. Die Anmelderin tbersehe, dal} ihre
Marke 1 023 465 "Telekolleg” nur als durchgesetztes Zeichen fur die "Produktion
von Fernsehsendungen” eingetragen worden sei, wahrend die Marke mit der vor-
liegenden Anmeldung fir einen umfangreichen Katalog von Waren und Dienstlei-
stungen eingetragen werden soll. Fur die Waren und Dienstleistungen der ange-
meldeten Marke fehle die Verkehrsdurchsetzung, zumal die urspringliche "Pro-
duktion von Fernsehsendungen” im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
nicht mehr enthalten sei. Die angemeldete Marke bleibe unter dem Gesichtspunkt
des Merchandising rein waren- und dienstleistungsbeschreibend.

Der Erinnerungsprifer hat den Erstbeschlul3 mit der Begrindung bestéatigt, dal? es
sich bei "Telekolleg" nicht um eine Wortneuschopfung handele, die fur die Anmel-
derin individualisierend sei. Vielmehr sei "Telekolleg” unter Hinweis auf Duden
Deutsches Universalworterbuch (3. Aufl., 1996, S 1523) mittlerweile ein allgemein
gebrauchlicher Begriff. Ein konkretes Freihaltebedurfnis bestehe fir die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen, da sie samtlich Gegenstand des "Tele-
kolleg" sein konnten. Eine Verkehrsdurchsetzung von "Telekolleg" fur die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen sei weder amtsbekannt noch von der An-

melderin insoweit geltend gemacht.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, die an-
gemeldete Marke sei mit der Eintragung des Wortes "Premiere” auf der Grundlage
des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 25. Méarz 1999 vergleichbar.
AulRerdem beruft sich die Anmelderin darauf, da der Begriff "Telekolleg" 1967
von ihr gepragt und entwickelt und aufgrund seiner Uberragenden Bekanntheit so-
gar in die einschlagigen Lexika aufgenommen worden sei. Hierzu verweist sie auf
die Ausfuhrungen in BROCKHAUS DIE ENZYKLOPADIE, 20. Auflage 1996,
21. Band. Der grol3e bekanntheitsgrad der Bezeichnung strahle auch auf unter-

richtsbegleitende Materialien der verschiedenen austauschbaren Medien aus. Im



Ubrigen sei nicht ersichtlich, welche Eigenschaften der sogenannten Merchandi-
sing-Waren mit der angemeldeten Bezeichnung "Telekolleg" beschrieben werden
sollten. Schlief3lich verweist sie noch auf die Eintragung der Marke 397 27 986
"TELE-Akademie".

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der angemeldeten Marke ste-
hen die Eintragungshindernisse des 8 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG nicht ent-

gegen.

Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung der Klasse 41 "Fernsehproduktion”
beruht die Zurickweisung der Anmeldung auf einer unzutreffenden Annahme der
Markenstelle. Entgegen den Ausfuhrungen in den angefochtenen Beschlissen
begehrt die Anmelderin die Eintragung der angemeldeten Marke unter anderem
fur die Dienstleistung der Klasse 41 "Fernsehproduktion”, die sich mit der Dienst-
leistung "Produktion von Fernsehsendungen" deckt, fur die die Anmelderin die
Eintragung der angemeldeten Marke als durchgesetztes Zeichen mit Wirkung vom
2. April 1979 nachgewiesen hat. Insoweit finden die Eintragungshindernisse des
§ 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG keine Anwendung (8 8 Abs 3 MarkenG), unge-
achtet der Frage, ob der Bezeichnung "Telekolleg" in bezug auf die "Produktion
von Fernsehsendungen" urspriinglich jegliche Unterscheidungskraft fehlte oder ob
sie eine freihaltebedurftige beschreibende Angabe fur diese Dienstleistung dar-

stellte.



Die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung der Marke 10 23 465 "Telekolleg"
der Anmelderin durfte nicht unberiicksichtigt bleiben. Dald sich an dem Hinweis-
charakter der durchgesetzten Marke "Telekolleg" fur die Anmelderin seit der Ein-
tragung ihrer Marke im Jahr 1981 etwas geadndert hat, das den Wegfall der Ver-
kehrsdurchsetzung oder die Entwicklung zu einem allgemein gelaufigen Gat-
tungsbegriff bzw zu einem freien Dienstleistungsnamen zur Folge gehabt hatte, ist
weder ersichtlich noch bestehen hierzu ausreichende Anhaltspunkte (vgl zu den
hohen Anforderungen Althammer/Strobele MarkenG, 6. Aufl. 2000, § 8 Rdn 164
und zuletzt BPatG GRUR 1998, 722, 723 — GILSONITE). Ein derartiger Schlul3
kann insbesondere nicht aus der Aufnahme in den Duden und aus den angegebe-
nen Erlauterungen gezogen werden. Uber das Bestehen von Markenschutz laRt
sich allgemeinen Lexika in der Regel Entscheidendes nicht entnehmen, da die
Tatsache, dal3 ein Begriff als Marke eingetragen ist, meist nicht kenntlich gemacht
oder keine Gewahr fur Vollstandigkeit Ubernommen wird (vgl zB Hinweise fir die
Worterbuchbenutzung auf das Sonderzeichen wz in den Banden des Dudenver-
lags). Im Ubrigen ist erst mit 8 16 MarkenG eine Regelung in das Markenrecht neu
eingefuhrt worden, dafd der Markeninhaber vom Verleger eines Nachschlagwerkes
einen entsprechenden Hinweis auf die eingetragene Marke verlangen kann. Hinzu
kommt, dal3 in dem weiteren Allgemeinlexikon Brockhaus ein Hinweis auf die An-

melderin enthalten ist.

Die Verkehrsdurchsetzung fiir die Dienstleistung "Fernsehproduktion" erstreckt
sich vorliegend allerdings nicht ohne weiteres auf Waren und/oder Dienstleistun-
gen im naheren Ahnlichkeitsbereich. Auch betrifft der von der Anmelderin geltend
gemachte Gesichtspunkt der Ausstrahlung in erster Linie den Umfang der Kenn-
zeichnungskraft bei zeichenrechtlichen Kollisionen. Die Markenstelle durfte jedoch
ihrerseits den Nachweis im Umfang der Durchsetzung fiur die "Produktion von
Fernsehsendungen” nicht unberticksichtigt lassen und sich bei ihrer Prifung nicht
darauf beschranken, daf® die Anmelderin eine Verkehrsdurchsetzung fur die tbri-
gen Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke nicht behauptet hat.
Die Tatsache der Verkehrsdurchsetzung der Marke 1 023 465 "Telekolleg" der



Anmelderin hat fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit der identischen angemel-
deten Markenbezeichnung "Telekolleg" namlich insofern Bedeutung, als sie die
Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise in bezug auf die tbrigen bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen maf3geblich zu beeinflussen geeignet ist
(vgl BGH BIPMZ 1999, 257, 259 3. Absatz — PREMIERE II; Althammer/Strébele
aaO § 8 Rdn 185 mwN).

Angesichts der dem Verkehr bekannten Verwendung des Wortes "Telekolleg" als

Marke einer Vorlesungsreihe der Anmelderin im Fernsehen erscheint die ange-

meldete Bezeichnung nicht mehr zur sachgerechten Beschreibung der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen geeignet, die in enger Beziehung zur
Durchfiihrung, zum Empfang oder zur Begleitung der Sendereihe der Anmelderin
stehen wie zB die Waren "bespielte Ton- und Bildtrager (Klasse 9), Lehr- und Un-
terrichtsmittel (Klasse 16), On-Line und Off-Line Computerdienste (Klasse 38) und
die Dienstleistungen der Veréffentlichung und Herausgabe von elektronisch wie-
dergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen und von Druckerzeugnis-
sen. Denn nach der Lebenserfahrung kann nicht ausgeschlossen werden, daf3 der
Verkehr die Bezeichnung "Telekolleg” nicht als reinen Sachhinweis der so ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen im Sinne einer spezifischen Eignung

und Bestimmung fur Fernstudien im Fernsehen im allgemeinen, sondern als Hin-

weis auf die Vorlesungsreihe der Anmelderin im Fernsehen zur Untersttitzung und

Verbreitung durch diese neuen Medien auffal3t. Der angemeldeten Marke fehlt
damit nicht jegliche konkrete Unterscheidungskraft und es besteht auch kein Be-
darfnis, eine fur die Sachbeschreibung ungeeignete Angabe zur ungehinderten
Verwendung fur Mitbewerber freizuhalten (8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG).

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Anmeldung, bei denen der Be-
griffsinhalt von "Telekolleg" im Sinne des Duden-Zitats einer "Vorlesungsreihe im
Fernsehen als Fernstudium mit einem Schluf3kolloquium als staatlich anerkannter
Prifung am Ende jedes Semesters" auch dann keine beschreibende Bedeutung

aufweist, wenn sich die Bezeichnung nicht fir die Anmelderin durchgesetzt hatte,



fehlt es bereits an der Voraussetzung eines beschreibenden Sachbezugs fir das
Vorliegen der Eintragungshindernisse des 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG. Hierzu
zahlen jedenfalls die beanspruchten Waren "Mouse-Pads; Brillen und Sonnenbril-
len sowie Brillenetuis; Waren aus Papier und Pappe (Karton), namlich Papier-
handticher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentiicher, Papierschmuck,
Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehélter, Verpackungs-
tuten, Einwickelpapier; Briefoffner, Papiermesser, Briefkorbe, Aktenordner,
Schreibunterlagen auch aus Leder, Schreibgeratekécher und —schalen auch aus
Leder, Zettelhalter und —behalter auch aus Leder, Locher, Hefter, Buro- und Heft-
klammern, Aufkleber, auch selbstklebend, Abziehbilder, Buttons, Anh&nger,

Sticker; Teleshopping und Telebanking; Besucherbetreuung fiir andere”.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage ertbrigte sich ein Eingehen auf die Ein-

tragung der Marke 397 27 986 "Tele Akademie", bei der es sich im Ubrigen um

eine farbig eingetragene Wort/Bildmarke handelt.

Meinhardt Baumgartner Pagenberg
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