24 W (pat) 180/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 40 666.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 10. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Strébele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluld der Mar-
kenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 4. Februar 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung fur die
Waren und Dienstleistungen ,wissenschaftliche, Schiffahrts-, Ver-
messungs-, fotographische, Film-, optische, Wage-, Mel3-, Ret-
tungsapparate und -instrumente; Bau- und Konstruktionsplanung®

zurtckgewiesen worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35 und 42
zur Eintragung in das Register angemeldete Wortmarke

Office-ASP

hat die mit einer Angestellten des hdheren Dienstes besetzte Markenstelle fur
Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch BeschluZ vom

4. Februar 2003 teilweise, und zwar fur die Waren und Dienstleistungen

.Datenverarbeitungsgerate und Computer; Gerate zur Aufzeich-
nung, Ubertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild
oder Daten; Magnetaufzeichnungstrager, Rechenmaschinen; wis-
senschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische, foto-

graphische, Film-, optische, Wage-, Mel3-, Signal-, Kontroll-, Ret-



tungs- und Unterrichtsapparate und —instrumente, soweit in
Klasse 9 enthalten, Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichts-
mittel (ausgenommen Apparate); Geschaftsfihrung; Unterneh-
mensverwaltung; Bulroarbeiten; Unternehmensberatung; wissen-
schaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen
fur die Datenverarbeitung und die Telekommunikation und die BU-
rokommunikation; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienst-
leistung einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungs-
anlagen, -programmen und Computern, insbesondere Vermietung
von Zugriffszeiten zu Datenbanken sowie Sammeln, Liefern,
Speichern, Verarbeiten und Zusammenstellen von Daten in Da-
tenbanken; Betrieb von Online-Diensten und Datenbanken, ins-
besondere fir Auktionen, elektronischen Bichereien, Reisever-
mittlung, Telefon-, Navigations-, Ticket-, Software-, Lotsen-, Bor-
sen- und Marketingdienste und Gebrauchtwarenvermittiung; Pro-
jektierung von Anlagen und Geraten fur die Telekommunikation
und die Burokommunikation; Bau- und Konstruktionsplanung;
Dienstleistung eines Physikers; technische Beratung; gutachterli-
che Tatigkeit; Design von Multimedia- und Internetauftritten,
Dienstleistungen eines Internet-Providers, namlich Wartung von
Internet-Zugangen, Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers
und Providers, namlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffs-
zeiten zu Datenbanken, Internetdienstleistungen, namlich Ver-
mietung von Web-Servern, Internetdienstleistungen, namlich Zur-
verfigungstellung von Speicherplatzen im Internet, redaktionelle
Betreuung von Internetauftritten, Vermietung von Speicherplatz
im Internet, Web-Hosting, ndmlich das Zurverfiigungstellen von
Webspace*

gemal 88 8 Abs 2 Nr 2, 37 Abs 1 MarkenG von der Eintragung zuriickgewiesen.

Zur Begrindung wird im wesentlichen ausgefuhrt, dal3 die angemeldete Marke



ausschlief3lich aus Angaben bestehe, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der
Art oder Bestimmung der von der Zurtickweisung betroffenen Waren und Dienst-
leistungen dienen konnten. Das mittlerweile in den deutschen Sprachschatz ein-
gegangene englische Wort ,Office” bezeichne ein ,Buro“. Die Buchstaben ,ASP*
stellten eine bekannte und haufig verwendete Abkirzung fur ,Application Service
Providing/Provider” dar. Hierbei handle es sich um die Nutzung von Anwenderpro-
grammen uber das Internet, die von einem Datenzentrum gemietet wirden, was
gerade fur die Ablaufe in einem Buro Vorteile biete, da die Anschaffung von auf-
wendiger und teuerer Office-Software vermieden werde. ,ASP“ fiir den Bereich der
Bilrosoftwaresysteme werde zudem bereits angeboten. Auch wenn dies mogli-
cherweise nicht die jeweils einzige Bedeutung der beiden Angaben sei, vermittle
ihre Aneinanderreihung in bezug auf die konkret von der Zurlickweisung betroffe-
nen Waren und Dienstleistungen in eingangiger und verkirzter Form die eindeutig
im Vordergrund stehende beschreibende Gesamtaussage ,Application Service
Providing fur das Buro“. In dieser Bedeutung weise die angemeldete Marke in Ver-
bindung mit den versagten Waren der Klasse 9 lediglich darauf hin, daf’ die Geréte
zur Nutzung bzw Entwicklung und Zurverfigungstellung von ASP-Ldsungen flr
den Burobereich bestimmt und geeignet seien, im Zusammenhang mit den ver-
sagten Waren der Klasse 16 auf deren inhaltliches Thema, hinsichtlich der ver-
sagten Dienstleistungen der Klasse 35 darauf, dal’ diese unter Einsatz von Soft-
ware fur Buroablaufe auf Leihbasis erfolgten, und im Zusammenhang mit den ver-

sagten Dienstleistungen der Klasse 42 auf deren Art, Inhalt und Bestimmung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat keine Antrage ge-

stellt und ihre Beschwerde auch nicht begrindet.

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



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache nur zum Teil in dem
im Tenor aufgefiihrten Umfang Erfolg. Beziglich der tbrigen von der Zurtickwei-
sung betroffenen Waren und Dienstleistungen ist die Beschwerde jedoch zurlck-
zuweisen. Insoweit stellt die angemeldete Wort-Buchstabenfolge ,Office-ASP*
auch nach Auffassung des Senats eine Angabe dar, die im Verkehr zur Bezeich-
nung der Art und Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der je-
weiligen Waren und Dienstleistungen dienen kann, und die daher nach der Be-
stimmung des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Hinsichtlich der Bedeutung des auch in Deutschland iSv ,Biro* gebrauchlichen
englischen Wortes ,Office” bestehen keine Zweifel (vgl ua Bertelsmann, Die neue
deutsche Rechtschreibung, 1996, S 697).

Zutreffend hat die Markenstelle ferner festgestellt und anhand von zahlreichen
einschlagigen Internet-Fundstellen belegt, dal3 es sich bei der Buchstabenfolge
LASP“ im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und Telekommunikation
um eine gangige Abkurzung der Begriffe ,Application Service Providing” oder ,Ap-
plication Service Provider* handelt. Beim ,Application Service Providing“ werden
Anwendungsprogramme (application = (Computer-Engl) Anwendungsprogramm;
vgl Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S 63) nicht an
die Kunden verkauft, sondern sie werden von sog ,Application Service Providern®
(Provider = Anbieter von Kommunikationsdiensten; vgl Duden Deutsches Univer-
salworterbuch, 4. Aufl, CD-ROM) auf einem zentralen Server bzw Rechenzentrum
zur Verfuigung gestellt und von den Endanwendern gegen Zahlung einer (Miet-)
Gebuhr Gber ein Netzwerk (meist das Internet) abgerufen (vgl hierzu insbes in der
Anlage z angefochtenen Beschlul? die Internet-Ausdrucke ,,ASP - Application Ser-
vice Providing/Begriff/Definition/Erklarung” u ,Application Service Providing - Soft-
ware auf Abruf‘; sowie Der Brockhaus, aaO, S 69; zum Stichwort ,ASP*). In Du-

den, Informatik, Ein Fachlexikon fur Studium und Praxis, 3. Aufl, S 51 f, wird der



Begriff ,Application Service Provider (Abk ASP)“ wie folgt erlautert: ,Ein Unter-
nehmen, das den Zugang zu Softwareanwendungen, Hardware-Infrastruktur und
damit zusammenh&ngenden Diensten, wie Datenspeicherung und -sicherung,
elektronische Post, E-Commerce-Lésungen, Netzwerkdienste tber das Internet zu
meist festen monatlichen Kosten zur Verfligung stellt. Alle diese Dienste werden
also nicht vom Benutzer, sondern beim Provider vorgehalten und verwaltet. Vorteil
ist die Ersparnis von Kosten vor allem fir kleinere Unternehmen, die keine eigene
DV-Abteilungen und -anlagen unterhalten, aber dennoch stets an aktuellen Soft-
und Hardware-Entwicklungen teilhaben kénnen.” Dabei ist gerade der Bereich der
Office-Anwendungsprogramme, die fur die Burotatigkeit benétigte Funktionen ent-
halten, wie etwa Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Buchhaltung, Terminver-
waltung ud, ein geeigneter und auch tatsachlich angebotener Anwendungsbereich
fur das Application Service Providing (vgl hierzu in der Anlage z angefochtenen
BeschluR die Internet-Ausdrucke ,Einsatzgebiete/Welche Anwendungen eignen
sich fur ,ASP*? Da ware der Office- und Businessbereich zu erwdhnen. ...*; Vir-
tuelles Buro im Web/ASP: Office aus der Leitung...”; ,Software/MobilCom: Online-
Office als ASP auf StarOffice-Basis..."). Vor diesem Hintergrund erschlief3t sich
dem Fachmann wie dem interessierten Anwender bzw Verbraucher im Zusam-
menhang mit einschlagigen Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Informationstechnologie die angemeldete, mittels Bindestrich vollkommen sprach-
gemale Verbindung des Begriffs ,Office” mit dem Kirzel ,ASP“ nachstliegend im
Sinn von Office-Application Service Providing/er, also einem Bereitstellungsdienst

bzw -dienstleister (speziell) fur Office-/Biuro-Anwendungsprogramme.

Mit Ausnahme der oben im Tenor aufgefihrten Waren und Dienstleistungen hat
die Markenstelle im weiteren zutreffend angenommen, dal3 die angemeldete
Marke in dieser Bedeutung fur die Ubrigen von der Zuriickweisung betroffenen
Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Aussage enthélt.
Nachdem das Application Service Providing auch die Bereitstellung der erforderli-
chen Hardware-Infrastruktur umfafdt (vgl hierzu die oben zitierte Erlauterung des

Begriffs ,Application Service Provider* in Duden Informatik) sowie auf der Anwen-



derseite idR spezielle Hardware-Componenten benétigt werden (zB sog Thin-
Clients, die nur ein Minimum an Rechenleistung und Software enthalten), be-
zeichnet die Anmeldemarke ,Office-ASP* insoweit die Eignung und Bestimmung
der betreffenden, in der Klasse 9 beanspruchten ,Datenverarbeitungsgerate und
Computer, Rechenmaschinen, Magnetaufzeichnungstrager sowie der sonstigen
Gerate, Apparate und Instrumente® zum Einsatz im Rahmen eines Bereitstel-
lungsdienstes fur Buro-Anwendungen. Bei den angemeldeten ,Druckereierzeug-
nissen, Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate)” bezeichnet ,Of-
fice-ASP* ihren thematischen Inhalt, der sich zB mit der Erlauterung von, der Un-
terrichtung Uber oder in sonstiger Weise mit Bereitstellungsdiensten fur Blro-An-
wendungsprogrammen befassen kann. In bezug auf die beanspruchten Dienst-
leistungen der Klasse 35 , Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung, Buroar-
beiten" besagt die Angabe ,Office-ASP*, dal3 diese Leistungen mittels eines Be-
reitstellungsdienstes fir Office-Anwendungen durchgefuhrt werden, und in bezug
auf ,Unternehmensberatung®, dal? die Beratung der Unternehmen den Einsatz
oder die Nutzung von Bereitstellungsdiensten fir Buro-Anwendungen zum Ge-
genstand hat. Bei den betroffenen in der Klasse 42 angemeldeten Dienstleistun-
gen schlief3lich kann es sich zum grof3en Teil um solche handeln, die typischer-
weise von einem Application Service Provider auf dem Gebiet der Office-Anwen-
dungen angeboten bzw erbracht werden, bezeichnet ,Office-ASP* also die
Dienstleistungen ihrer Art nach als solche eines Bereitstellungsdienstleisters fir
Office-Anwendungen, und zwar die ,Dienstleistung einer Datenbank, Vermietung
von Datenverarbeitungsanlagen, -programmen und Computern, insbesondere
Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken sowie ...; Betrieb von Online-
Diensten und Datenbanken, insbesondere ...; Design von Multimedia- und Inter-
net-Auftritten, Dienstleistungen eine Internet-Providers, namlich Wartung von In-
ternet-Zugangen, Dienstleistungen eine Netzwerkbetreibers und Providers, ndm-
lich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Internet-
dienstleistungen, namlich Vermieten von Web-Servern, Zurverfigungstellung von
Speicherplatzen im Internet, redaktionelle Betreuung von Internet-Auftritten, Ver-

mietung von Speicherplatz im Internet, Web-Hosting, namlich das Zurverfu-



gungstellen von Webspace“. Fur die weiteren betroffenen Dienstleistungen der
Klasse 42 bezeichnet die Angabe ,Office-ASP* das Application Service Providing
fur Office-Anwendungen als deren moglichen inhaltlichen oder thematischen Ge-

genstand.

Fur all diese Waren und Dienstleistungen ist mithin eine unmittelbar beschrei-
bende Verwendung der angemeldeten Marke im Verkehr mdglich, weshalb sie im
Hinblick auf das hierfiir an ihr bestehende Freihaltebedtrfnis der Mitbewerber ge-
maf 8§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Ob insoweit auch das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft
nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG eingreift, kann vorliegend dahingestellt bleiben.

Fur die Ubrigen von der Zuriickweisung durch die Markenstelle betroffenen Waren
und Dienstleistungen stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nach Auf-
fassung des Senats jedoch keine absoluten Schutzhindernisse entgegen. Diesbe-
zuglich laRt sich der Bezeichnung ,Office-ASP* in der dargelegten Bedeutung
keine unmittelbar beschreibende Sachaussage entnehmen. Bei ,wissenschatftli-
chen, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotographischen-, Film-, optischen, Wé&ge-,
Mel3-, Rettungsapparaten und -instrumenten® ist nicht vorstellbar, dal3 sie bestim-
mungsgemal im Rahmen von Bereitstellungsdiensten fir Biro-Anwendungspro-
gramme zum Einsatz kommen, ebenso wie die Dienstleistungen ,Bau- und Kon-
struktionsplanung” in keinem erkennbaren direkten Zusammenhang mit derartigen
Software-Bereitstellungsdiensten gebracht werden konnen. Nachdem eine
sonstige beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke diesbeziglich nicht
ersichtlich ist und sie auch keinen so gelaufigen Begriff darstellt, der vom Verkehr
aufgrund dessen stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel ver-
standen werden wurde, stellt sie fir diese Waren und Dienstleistungen keine be-
schreibende freihaltebedurftige oder nicht unterscheidungskraftige Angabe dar.



Insoweit war der Beschwerde der Anmelderin daher stattzugeben.

Strobele Guth Kirschneck
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