BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 541/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 052 619.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. August 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner

sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Mit Beschluss vom 7. Juli 2010 hat die Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen

Patent- und Markenamts die fur die Dienstleistungen

.Klasse 35: Erteilung von Auskinften in Geschéaftsangelegenhei-
ten mittels EDV-gestitzter Recherche, Zusammenstellung,
Systematisierung, Aktualisierung und Bereitstellung entsprechen-
der Informationen, teilweise in Echtzeit, insbesondere im und Gber

das Internet;

Klasse 38: Recherche, Zusammenstellung, Systematisierung,
Aktualisierung und Bereitstellung von Medieninformationen im In-
ternet mittels eines EDV-gestitzten Informationsdienstes, teil-
weise in Echtzeit; Sammeln und Liefern von Mediennachrichten im
Internet, teilweise in Echtzeit; Bereitstellen des Zugriffs zu einem
interaktiven Informationsdienst im Internet in Bezug auf Medien-

informationen und -nachrichten, teilweise in Echtzeit;

Klasse 42: Medienanalysen uber das Internet, insbesondere Me-
dienresonanzanalysen; Medieniberwachung im Internet, teilweise
in Echtzeit; elektronisches Ubertragen von Daten (insbesondere
von Texten und Bildern) tber das Internet; Dienstleistungen eines

Providers, namlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten



zu sowie Aktualisierung von Medienanalyse-Software in Form ei-
nes interaktiven Informationsdienstes im Internet in Bezug auf

Medieninformationen und -nachrichten, teilweise in Echtzeit"

angemeldete Wortmarke 30 2009 052 619.2

web.Analysis

durch einen Prifer des gehobenen Dienstes mit der Begriindung zuriickgewiesen,
dem Anmeldezeichen fehle fur die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unter-
scheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei der angemeldeten Marke handele
es sich um eine erkennbar aus den Woartern ,Web“ und ,Analysis* zusammenge-
setzte Kombination, die in ihrer Gesamtheit von den mal3geblichen deutschen
Verkehrskreisen ohne weiteres als Hinweis auf eine ,Analyse des Internets* ver-
standen werde. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen handele es
sich um eine unmittelbar beschreibende Bestimmungsangabe in Form eines ohne
weiteres verstandlichen Sachhinweises darauf, dass die beanspruchten Dienst-
leistungen fir oder durch eine Webanalyse angeboten wirden. Als betrieblichen
Herkunftshinweis werde der Verkehr die Bezeichnung ,web.Analysis“ dagegen
nicht auffassen.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle wendet sich die Anmelderin mit ihrer

Beschwerde.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 42 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 7. Juli 2010 aufzuheben.



Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Auf einen Hinweis
des Senats vom 4. Juni 2012 hin hat die Anmelderin mitgeteilt, dass sie in der Be-

schwerdeinstanz keinen weiteren Sachvortrag zur Akte reichen werde.

Die gemald 88 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG zulassige Beschwerde hat in
der Sache keinen Erfolg. In Bezug auf alle mit der Anmeldung beanspruchten
Dienstleistungen stellt ,web.Analysis" eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der
Bestimmung oder eines sonstigen Merkmals dieser Dienstleistungen dienen kann.
Einer Eintragung des Zeichens steht das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegen; zugleich fehlt ihm fir die in der Anmeldung aufgefiihrten

Dienstleistungen jede Unterscheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gemall 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke vom Schutz ausgeschlossen,
wenn sie ausschliel3lich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur
Bezeichnung von Merkmalen der infrage stehenden Dienstleistungen, wie zum
Beispiel ihrer Art oder Beschaffenheit, dienen kdnnen. Diese auf Art. 3 Abs. 1
Buchst. ¢ MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse lie-
gende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne der Bestimmung
von jedermann frei verwendet werden kdnnen (EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25
- Chiemsee; GRUR 2004, 674, Rn. 54 — Postkantoor; BGHZ 167, 278, Rn. 35
- FUSSBALL WM 2006). Hierflr ist es ausreichend, dass die angemeldete Marke
in einer ihrer moglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Dienstleistun-
gen beschreibt (EuGH MarkenR 2008, 160, 162, Rn. 35 - Hairtransfer). Unerheb-
lich ist, ob die fragliche Marke in ihrer beschreibenden Bedeutung bereits im Ver-
kehr bekannt ist oder beschreibend verwendet wird. Vielmehr reicht es aus, dass
sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr.; EuGH GRUR 2010, 534,



Nr. 52 — Pranahaus). Nach Mal3gabe dieser Kriterien ist ,web.Analysis* fur die be-

anspruchten Dienstleistungen nicht schutzfahig.

Die angemeldete Marke ist aus den Begriffen ,web" und ,Analysis” in sprachregel-
gerechter Form zusammengesetzt. Das Wort ,Web" ist die langst auch im deut-
schen Sprachgebrauch gelaufige Kurzform fir den Begriff ,World Wide Web*, der
korrekten Bezeichnung fur das Internet (vgl. BPatG 26 W (pat) 555/10, Entsch. v.
11. Januar 2012 - WebPrasentation; BPatG 26 W (pat) 556/10, Entsch. v.
11. Januar 2012 - WebMeeting; BPatG 25 W (pat) 76/06, Entsch. .
13. Februar 2008 - webCenter). Aufgrund der den Alltag zunehmend durchdrin-
genden Préasenz des Internets werden Gegenstande oder Aktivitaten immer o6fter
Uber das Internet dargestellt bzw. abgewickelt. Zur Beschreibung einer Internetak-
tivitat bzw. der Darstellung oder des Angebots einer Ware oder Dienstleistung im
Internet wird haufig ein die Aktivitdt bzw. den Gegenstand bezeichnendes, dem
Englischen entlehntes und inzwischen eingedeutschtes Wort mit dem Zusatz
~Web“ verwendet, z.B. in Wortverbindungen wie Webhosting, Webserver,
Weblog, Webmaster, Webserver, Webshop, Website, webweit (vgl. Duden, Deut-
sches Universalworterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1976 f.). Der Begriff ,Web 2.0" ist als
Bezeichnung fur durch die Mitwirkung der Benutzer(innen) gepragte Internetange-
bote inzwischen ebenfalls in die Deutsche Sprache eingegangen (vgl. Duden,
ebenda, S. 1977). Zusammengesetzte Begriffe mit dem Bestandteil ,Web“ und
einem weiteren deutschen bzw. eingedeutschten Wort sind daher nicht mehr un-
gewobhnlich, sondern weithin gelaufig, und zwar sowohl bei Fachleuten auf dem
Gebiet der Informationstechnologie als auch bei den heutzutage in hohem Mafl}
mit der Informationstechnologie (internetfahige Computer, Smartphones, etc.) ver-

trauten Durchschnittsverbrauchern.

Der weitere, wieder der englischen Sprache entstammende Markenbestandteil
»LAnalysis“ bezeichnet u. a. eine ,Beurteilung” sowie eine ,Analyse” i. S. e. Unter-
suchung, bei der etwas zergliedert, ein Ganzes in seine Teile zerlegt wird (vgl.
PONS, Grof3woérterbuch Englisch, 1. Aufl. 2008, S. 31; Duden, Deutsches Univer-



salwdrterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 137), wobei sich die zuletzt genannte Bedeutung
wegen der Nahe zum deutschen Synonym ,Analyse“ auch dem allgemeinen deut-

schen, durchschnittlich aufmerksamen Verbraucher erschlief3t.

Insgesamt bezeichnet die aus im Deutschen verstandlichen Begriffen der engli-
schen Sprache in sprachiblicher Form zusammengesetzte Wortverbindung
"web.Analysis" eine Analyse oder Beurteilung im Internet oder mithilfe des Inter-
nets. Diese Bedeutung vermogen die angesprochenen allgemeinen Verkehrskrei-

sen ebenso wie der Fachverkehr ohne weiteres zu erfassen.

In Bezug auf alle beanspruchten Dienstleistungen weist "web.Analysis" mit dieser
Bedeutung darauf hin, dass es sich bei ihnen um solche handelt, die einer (ndhe-
ren) Analyse oder Beurteilung im Internet oder mit dessen Hilfe dienen oder selbst
Gegenstand einer solchen Analyse sein konnen. So kénnen die in den Klassen 35
und 38 beanspruchten Dienstleistungen zur Recherche, zur Bereitstellung von
Informationen und zur Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen eine mithilfe
des Internets durchgefuhrte Analyse vorbereiten oder ihre Ausfiihrung ermogli-
chen. Bei den in Klasse 42 beanspruchten ,Medienanalysen“ kann es sich um sol-
che Analysen handeln; und die dbrigen in Klasse 42 beanspruchten Provider-
dienstleistungen, Dienstleistungen zur Medieniberwachung und zur elektroni-
schen Datenlbertragung Uber das Internet kénnen der Erstellung und Prasenta-

tion einer derartigen Analyse dienen.

Die Mehrdeutigkeit des Wortbestandteils ,,Analysis” ist nicht geeignet, deren Eig-
nung als beschreibende Angabe fur die hier mal3geblichen Dienstleistungen in-
frage zu stellen; denn eine Angabe, die jedenfalls in einer ihrer Bedeutungen zur
Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann, ist gemaR § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfahig, unabhangig davon, ob ihr noch andere
- nicht beschreibende — Bedeutungen zukommen (EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32
— DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Rn. 15 — SPA II).



Die gewahlte schriftliche Darstellung ist nicht geeignet, die Schutzfahigkeit des in
seiner Gesamtheit zu beurteilenden Zeichens fir die beanspruchten Dienst-
leistungen zu begrunden. Zwischen Wortbestandteilen angeordnete Punkte und
BinnengroRschreibung z&hlen zu den werbedlblichen, dekorativen Gestaltungs-
mitteln, an die der Verkehr gewohnt ist (vgl. BPatG, GRUR 1998, 1023 — K.U.L.T.;
BPatG 26 W (pat) 195/02, Entsch. v. 4. Februar 2004 - floor.mat; BPatG
26 W (pat) 72/10, Entsch. v. 16. Juni 2001 - WOHN.HAUS; EuGH GRUR 2006,
229, Rn. 71 - BiolD; EuG GRUR Int. 2008, 1037, Rn. 30 - BioGenerix; BGH GRUR
2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus; BPatG
24 W (pat) 66/07, Entsch. V. 14. Oktober 2008 - babyRuf; BPatG
28 W (pat) 138/98, Entsch. v. 10. November 1999 - Vita-Min; BPatG
28 W (pat) 229/07, Entsch. v. 24. September 2008 - CyAn). Darlber hinausge-
hende charakteristische Merkmale, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die
betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH GRUR 2004, 331, 332 - Westie-Kopf; GRUR
2004, 683, 684 -Farbige Arzneimittelkapsel, GRUR 2005, 257, 258
- Blrogebaude) weist die hier zudem von einer Wortmarke beanspruchte schriftli-

che Darstellung nicht auf.

Die der Anmelderin vorab mit Gelegenheit zur Stellungnahme tbersandten Belege
zur Verwendung der Wortkombination ,web analysis“ zeigen Uberdies, dass es
sich um eine fur die Untersuchung von im Internet erhaltlichen Informationen im

Verkehr bereits allgemein gebrauchliche, beschreibende Angabe handelt.

Aus allen diesen Grunden muss es daher den Wettbewerbern der Anmelderin un-
benommen bleiben, das Anmeldezeichen einschlielich der in ihm enthaltenen
werbelblichen, dekorativen Gestaltungsmittel, dem zwischen Wortbestandteilen
angeordneten Punkt und der verwendeten Binnengrol3schreibung, fir die hier be-
anspruchten Dienstleistungen ebenfalls zu verwenden. Einer Eintragung des an-
gemeldeten Zeichens steht somit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG entgegen.



Der angemeldeten Marke, die fur den durchschnittlich informierten und angemes-
sen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der beanspruch-
ten Dienstleistungen den ohne weiteres ersichtlichen beschreibenden Begriffsge-
halt ,fir eine (n&here) Analyse oder Beurteilung im Internet geeignet oder be-
stimmt* aufweist, fehlt fir die beanspruchten Dienstleistungen, die einer (ndheren)
Analyse oder Beurteilung im Internet dienen oder selbst Gegenstand einer solchen
Analyse sein konnen, zugleich jegliche Unterscheidungskraft, 8 8 Abs.2 Nr. 1
MarkenG. Angesichts ihres beschreibenden Begriffsgehalts sowie nicht zuletzt
auch deshalb, weil es sich bei ihr bereits um eine im Verkehr als beschreibende
Bezeichnung gebrauchliche Angabe handelt, wird der Verkehr in der angemelde-
ten Marke, die auch sonst keine semantischen oder syntaktischen Besonderheiten
aufweist, nur einen beschreibenden Hinweis im oben erlauterten Sinne, nicht je-
doch einen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten

Unternehmen sehen.

Mit &hnlicher Argumentation hat das Bundespatentgericht auch den in vergleich-
barer Weise zusammengesetzten Wortkombinationen ,Euroweb“ (BPatG
33 W (pat) 137/05, Entsch. v. 21.Februar 2006), ,WebAssistant® (BPatG
30 W (pat) 29/02, Entsch. v. 27.Januar 2003), ,Website Effizienzer* (BPatG
33 W (pat) 207/02, Entsch. v. 8. Oktober 2002), ,WebPrasentation® (BPatG
26 W (pat) 555/10, Entsch. v. 11.Januar 2012) und ,WebMeeting® (BPatG
26 W (pat) 556/10, Entsch. v. 11. Januar 2012) fur dort beanspruchte Waren bzw.

Dienstleistungen die Schutzfahigkeit versagt.



Aus diesen Griinden war die Beschwerde zuriickzuweisen.

Werner Dr. Schnurr Heimen

Bb



