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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 010 895.9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

easy-collect

fur die Waren und Dienstleistungen

.Elektronische Datentrager mit juristischen Informationen, Soft-
ware, insbesondere individuell programmierte Software und Stan-
dardsoftware; Recherche, Nachforschung Uber Vermdgensver-
haltnisse flr Inkassogeschafte; Inkassogeschafte; Bereitstellung
des Zugriffs auf juristische Informationsangebote zum Abruf aus
dem Internet, Bereitstellen des Zugriffs auf elektronische Zeitun-
gen, Zeitschriften, juristische Dokumente mit juristischem Inhalt im
Internet; Ubermittlung von Forderungsdaten fiir Inkassoauftrage
Uber das Internet; Entwicklung und Programmierung von Software
und Standardsoftware, insbesondere Individualprogrammierung,
Softwarepflege, -wartung und Homepageprogrammierung; juristi-

sche Dienstleistungen, ndmlich Rechtsberatung und -vertretung®.



Die Markenstelle fiur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefuhrt, die angemeldete Marke ,easy-collect* in der Bedeutung
.einfaches einziehen“ oder ,einfaches einsammeln“ werde als beschreibender
Sachhinweis auf leichtes Einziehen von Forderungen verstanden. Das dem
Grundwortschatz angehdrende Wort ,easy” (angenehm, leicht, bequem einfach,
problemlos) werde, zumal es in der inlAndischen Werbesprache héaufig benutzt
werde (z. B. easy-care, easy going, easy listening etc.), auch vom inlandischen
Verkehr ohne weiteres verstanden. Auch das englische Wort ,collect” habe mit
seiner Bedeutung ,einziehen" oder ,einkassieren” Eingang in die deutsche Werbe-
sprache gefunden. Mit dieser Bedeutung sei die angemeldete Marke geeignet, die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich Art, Inhalt und Gegen-

stand sowie Bestimmung zu beschreiben.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgefuhrt, es
handle sich um eine neuartige und in dieser Form ungewdhnliche Wortkombina-
tion. Die Zusammensetzung beider Worter gehe weit Uber den beschreibenden
Gehalt der einzelnen Wortbestandteile hinaus und begriinde Unterscheidungs-
kraft. Die Zusammensetzung ,easy-collect* vermittle lediglich eine Assoziation
ohne konkret warenbeschreibenden Inhalt und werde nicht zur Beschreibung oder
Bestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen benotigt. Sie ver-
weist auf Voreintragungen von vergleichbaren Wortmarken mit dem Bestandteil

.easy".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet, da die angemeldete Marke eine flr

den Wettbewerb freizuhaltende beschreibende Angabe im Sinne von 8§ 8 Abs. 2



Nr. 2 MarkenG ist, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG).

1. Nach 88 Abs.2 Nr.2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder

sonstiger Merkmale der Waren dienen kénnen.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachiblich gebildet sind und ihr be-
schreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverstandlich ist, dass sie ihre
Funktion als Sachbegriffe erfillen konnen. Dies ist dann der Fall, wenn sich den
angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Not-
wendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschliel3t, wobei auch bei der
Kombination fremdsprachiger Woérter die Verstandnisfahigkeit des inlandischen
Publikums vor allem als Folge des gemeinsamen europaischen Markts nicht zu
gering veranschlagt werden darf (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26)
- Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE,
GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; Strobele/Hacker, MarkenG,
9. Aufl., 8 8 Rdn. 326, 327 m. w. N.).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die
Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsachlich zu beschreiben-
den Zwecken fur Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung bean-
spruchten verwendet werden. Es genigt, wie sich schon aus dem Wortlaut des
88 Abs. 2 Nr.2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem

Zweck ,dienen kdnnen“.

2. Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Begriffskombination
.easy-collect” vor. Die Wortmarke ,easy-collect” stellt eine Zusammensetzung aus

zwei zum englischen Grundwortschatz gehérenden Wortern dar. Bei derartigen,



aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zuldssig, zunéchst die
Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernis-
ses auf einer sich anschlielenden Prifung der Gesamtheit dieser Bestandteile
beruht (vgl. EUGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BiolD).
Der Bestandteil ,easy* bedeutet ,bequem, leicht, einfach, zigig“, das englische
Verb ,collect” hat die Bedeutung ,einkassieren, einziehen, Inkasso vornehmen*
(vgl. Duden-Oxford-GroRwdrterbuch Englisch 3. Aufl. Mannheim 2005 (CD-ROM);
LEO-Online Lexikon der TU Minchen unter dict.leo.org; PONS Grofdwérterbuch
fur Experten und Universitat, 1. Aufl. 2001).

Der Bestandteil ,easy* wird mit der obengenannten Bedeutung z. B. in englischen
Zusammensetzungen wie ,easy-care” (pflegeleicht), ,easy access” (leichter Zu-
gang), ,easy entry” (Einstiegshilfe), ,easy handling“ (leichte Handhabung) verwen-
det (vgl. LEO-Online Lexikon a. a. O.). Der Bestandteil ,collect” wird in englischen
Zusammensetzungen auch substantivisch verwendet wie z. B. ,collect charges”
(Gebuhreneinzug), ,collect system* (Holsystem) (vgl. LEO-Online Lexikon
a.a.0.).

Die angemeldete Zusammensetzung ,easy-collect” reiht sich in die obengenann-
ten vergleichbar gebildeten Zusammensetzungen ein und ist im Deutschen daher
als ,leichter Einzug, bequemes Inkasso“ zu verstehen. Da die Bedeutung der
Bestandteile nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen ist, sondern stets im Zusam-
menhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen ist
(vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bucher fur eine bessere Welt), die im vorlie-
genden Fall u. a. den Bereich der Software, Programmierung, des Inkassoge-
schéafts sowie juristische Dienstleistungen betreffen, steht die Bedeutung ,leichter

Einzug, bequemes Inkasso* hier im Vordergrund.

In diesem Sinne wird der inlandische Verkehr die angemeldete Marke ohne weite-
res verstehen. Der Verkehr ist in der Werbesprache an neue und auch schlag-

wortartige Wortkombinationen - gerade in englischer Sprache und teils in ver-



kirzter Form - gewodhnt, weshalb sich ihm der Sinngehalt von ,easy-collect”
zwanglos erschliel3t. Es liegt fur die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug
auf samtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen daher nahe, die ange-
meldete Bezeichnung ,easy-collect* als ,leichter Einzug, bequemes Inkasso* auf-

zufassen.

In Bezug auf die angemeldeten Waren ergibt die angemeldete Bezeichnung
.easy-collect” daher die zur Beschreibung geeignete, naheliegende Sachaussage,
dass es sich nach Art und Beschaffenheit um Waren handelt, die fur den einfa-
chen Einzug z. B. von Forderungen verwendet werden oder dafir bestimmt sind
oder sich inhaltlich damit beschéaftigen. Die beanspruchten Dienstleistungen kon-
nen sich in naheliegender Weise hierauf beziehen, insbesondere ein bequemes

Inkasso ermdglichen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin bedarf es - soweit die Eignung zur Be-
schreibung festgestellt worden ist - flr die Begrindung des Eintragungshindernis-
ses wegen eines bestehenden Freihaltebedirfnisses keines weiteren lexikalischen
oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang die angemeldete
Marke als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet
wird (vgl. BGH a. a. O. SPA Il; Strobele/Hacker a. a. O. 8 8 Rdn. 240 m. w. N.).

Selbst wenn der Begriff ,easy-collect* auf eine Wortschépfung durch die Anmelde-
rin zurtickzufihren ware, so ist er doch sprachublich gebildet, ohne weiteres ver-
standlich und deshalb zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen geeig-
net, so dass seine freie Benutzung durch Dritte gewéhrleistet sein muss (vgl. BGH
GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS).

3. Wegen des in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der
daraus gebildeten Kombination handelt es sich um eine deutlich und unmissver-

standlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit. Die an-



gesprochenen Verkehrskreise werden die Anmeldung daher auch nicht als be-

triebliches Unterscheidungsmittel auffassen (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

4. Die Anmelderin kann sich zur Ausraumung der Schutzhindernisse auch nicht
auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Etwaige
Entscheidungen Uber dhnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind,
im Rahmen der Prifung zu beriicksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden
ist oder nicht; sie sind jedoch keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667
Rn. 17, 19 - Bild digital u. a.). Denn fiur die Entscheidung, ob der Markenanmel-
dung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die
tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhinder-
nisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder &hnliche Zeichen als
Marken eingetragen worden sind, ist demgegentber nicht maflRgebend (EuGH
a.a. 0. Rn. 15, 18 f.; BGH | ZB 59/09 vom 17. August 2010 - SUPERgirl).

Hacker Winter Hartlieb
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