BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 129/06 An Verkiundungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 15. Oktober 2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 59 002.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 21. Mai 2008 durch die Vorsitzende Richterin
Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber und den Richter Dr. Kortbein

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fiir Klasse 16 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 4. Juli 2005 und vom 22. Septem-

ber 2006 werden aufgehoben.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 14. Oktober 2004 die Wortmarke

simplify your web

fur folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Klasse 38:

Klasse 41:

Klasse 42:

Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende
Zeitschriften, Blcher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen;

Online-Dienste, namlich Bereitstellen von Informationen aller Art in

Bild und Ton im Internet;

Kulturelle Aktivitaten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Verdoffentli-
chung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und
Datentragern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeit-

schriften, Blchern, Loseblattwerken;

Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung, wissenschatftli-
che Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse-

und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank.



Mit Beschluss vom 4. Juli 2005 hat die Markenstelle fur Klasse 16 die Anmeldung
gemal 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vollstandig zuriickgewiesen. Mit Er-
innerungsbeschluss vom 22. September 2006 ist der Beschluss vom 4. Juli 2005
teilweise aufgehoben worden, soweit die Zurickweisung auch die Dienstleistun-
gen ,Kulturelle Aktivitaten®, ,Erziehung“ und ,Unterhaltung“ umfasste. Die Schutz-
unfahigkeit wurde damit begriindet, dass das angemeldete Zeichen mit ,Vereinfa-
chen Sie Ihr Internet!® oder ,Vereinfache dein Internet!* zu Ubersetzen sei, da
.web" die allgemein bekannte Abklrzung fir das Internet sei. Dieser Sinngehalt
werde von den angesprochenen Verkehrskreisen erkannt, da Englisch in der Wer-
bung weit verbreitet und in den Bereichen Internet, Datenverarbeitung sowie For-
schung Fachsprache sei. Damit bringe die sloganhafte Aufforderung ,simplify your
web*“ lediglich zum Ausdruck, dass die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleis-
tungen dafur geeignet und bestimmt seien, den Gebrauch des Internets zu verein-
fachen. Das Zeichen kdnne entgegen der Ansicht der Beschwerdeflhrerin nicht
als mehrdeutig, widersprichlich, interpretationsbedurftig oder phantasievoll ange-
sehen werden. Entsprechende Wortfolgen seien im Zusammenhang mit Dienst-
leistungen sehr beliebt. Auch wenn sich der Aussagegehalt des Zeichens im Ein-
zelfall nicht immer ohne Weiteres erschliel3e, so stiinde dies dem Verstandnis als
bloe Sachangabe nicht entgegen. So weise die Wortfolge in Verbindung mit der
Dienstleistung ,Erstellen von Programmen fiir die Datenverarbeitung® schlagwort-
artig auf die Thematik der EDV-Software hin. Die angefiihrten Voreintragungen
konnten keine Bindungswirkung entfalten und wéaren mit dem vorliegenden Zei-
chen nicht vergleichbar. 8 8 Abs. 3 MarkenG kame ebenfalls nicht zur Anwen-
dung, da eine Verkehrsdurchsetzung nicht schlissig glaubhaft gemacht worden

sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie
beantragt,

die Beschlisse vom 4. Juli 2005 und vom 22. September 2006

aufzuheben.



Zur Begrindung tragt die Anmelderin vor, dass es sich bei der Bezeichnung
»Simplify your web“ nicht um eine sprachuibliche Wortfolge handele. Auch ergebe
sie keinen sofort erkennbaren Sinn und sei mehrdeutig. Insbesondere bleibe an-
gesichts der fehlenden Mdglichkeit, sich das Internet anzueignen, offen, wie die
Wortfolge ,Dein Internet* zu verstehen sei. Da das Internet nicht einer bestimmten
Person zugeordnet werden kdnne, rege das Zeichen zum Nachdenken an. Auch
sei unklar, was mit einer Vereinfachung des Internets bezweckt werden solle. Der
Bestandteil ,web" weise zudem weitere Bedeutungen auf, die nicht mit dem Inter-
net im Zusammenhang stinden. Ein eindeutig sachlicher Bezug zu den angemel-
deten Waren und Dienstleistungen lasse sich nicht herstellen. Insofern kbnne das
angemeldete Zeichen auch nicht als allgemeine Anpreisung oder sloganhafte
Werbeaussage angesehen werden. Insbesondere bei dem ,Erstellen von Pro-
grammen fir die Datenverarbeitung“ handele es sich um eine technische Dienst-
leistung, die unabh&ngig vom Inhalt der abrufbaren Daten erbracht werde und zum
Internet keinerlei Berihrungspunkte aufweise. Daruber hinaus fuhrten unabhéngig
von der Frage der Verkehrsdurchsetzung die Bekanntheit, die Intensitat der Benut-
zung und die Bewerbung der Marken der Beschwerdefiihrerin mit dem Bestandteil
»Simplify* zu einer Erh6hung der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens. Zu-
dem seien flUr sie bereits vergleichbare Kombinationen des Wortes ,simplify* mit
englischsprachigen Begriffen eingetragen worden. Schlie3lich stehe der Eintra-
gung des angemeldeten Zeichens auch kein Freihaltungsbedirfnis geméal § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Im Anschluss an die mundliche Verhandlung vom 21. Mai 2008 hat die Anmelderin

das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis auf folgende Dienstleistungen beschrénkt:

Klasse 41: Kulturelle Aktivitaten, Erziehung, Unterhaltung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der

mundlichen Verhandlung vom 21. Mai 2008 Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist im Hinblick auf die nach der Be-
schrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch verfahrensge-
genstandliche Dienstleistung ,Erstellen von Programmen fir die Datenverarbei-

tung” begrindet.

1. Der Bezeichnung ,simplify your web" steht insoweit nicht das Schutzhindernis

gemal 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewoh-
nende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, fur welche die Eintragung bean-
tragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden (vgl. u. a. EUGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 - Henkel; GRUR
2004, 1027, 1029, Rn. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei
Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender
Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein fur die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt
zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebrauchliches Wort bzw. eine
Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt,
das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Far die Dienstleistung ,Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung® kann

der englischsprachigen Wortfolge ,simplify your web* kein im Vordergrund stehen-



der beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden. Die gilt selbst dann, wenn
die von dieser Dienstleistung angesprochenen inlandischen Verkehrskreise in der
Lage sein sollten, die Wortfolge in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn
mit ,Vereinfache dein Internet! zu Ubersetzen. Bei dem ,Erstellen von Program-
men fur die Datenverarbeitung” handelt es sich um eine im Wesentlichen techni-
sche Dienstleistung, bei der der Zweck des Programms von untergeordneter Be-
deutung ist. Fur eine derart technische und nicht inhaltsbezogene Téatigkeit kann
dem Zeichen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Eintragung
nicht versagt werden (GRUR 2005, 578, 581, Rn. 30 - LOKMAUS,; BPatG
32 W (pat) 120/05 - simplify your success).

Auch konnten keine Belege ermittelt werden, aus denen sich ergibt, dass die
Wortfolge ,simplify your web* in Verbindung mit dem Erstellen von Programmen
fur die Datenverarbeitung vom Verkehr als gebrauchliche Bezeichnung angesehen

wird.

2. Aus den unter 1.) genannten Grinden kann das angemeldete Zeichen zudem
nicht gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen wer-
den. In Verbindung mit der Dienstleistung ,Erstellen von Programmen fur die Da-
tenverarbeitung” eignet sich die Wortfolge ,simplify your web“ nicht als unmissver-

standliche Merkmalsangabe.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Der Beschwerde war demnach

stattzugeben.

Grabrucker Dr. Mittenberger-Huber Dr. Kortbein

Ko



