URTEIL VOM 20. 5. 2009 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-405/07 UND T-406/07
URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)
20. Mai 2009 *

In den verbundenen Rechtssachen T-405/07 und T-406/07

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) mit Sitz in
Straburg (Frankreich), Prozessbevollmichtigte: Rechtsanwilte P. Greffe, ]. Schouman
und L. Paudrat,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollméchtigten,

Beklagter,

betreffend Klagen gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des
HABM vom 10. Juli 2007 (Sache R 119/2007-1) und vom 12. September 2007 (Sache

* Verfahrenssprache: Franzosisch.
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R 120/2007-1) tiber die Anmeldung der Gemeinschaftswortmarken P@YWEB CARD
und PAYWEB CARD

erlasst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Présidenten J. Azizi (Berichterstatter), der Richterin E. Cremona
und des Richters S. Frimodt Nielsen,

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsrétin,

aufgrund der am 14. November 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen
Klageschriften,

aufgrund des Beschlusses vom 10. Januar 2008 tiber die Verbindung der Rechtssachen
T-405/07 und T-406/07,

aufgrund der am 1. Februar 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung,

auf die miindliche Verhandlung vom 3. Dezember 2008
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folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 1. Juni 2004 meldete die Kldgerin, die Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est
Europe (CFCMCEE), gemifd der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL. 1994, L 11, S. 1) in geénderter
Fassung zwei Gemeinschaftsmarken an. Dabei handelte es sich um die Wortzeichen
P@YWEB CARD und PAYWEB CARD. Die Marken wurden fiir Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 36 und 38 des Abkommens von Nizza tiber die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von
Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geénderter Fassung angemeldet.

Mit Entscheidungen vom 5. und 7. Dezember 2006 wies der Priifer beide Anmeldungen
gemdf} Art. 7 Abs. 1 Buchst. bund c und Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 fiir sémtliche
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zuriick. Dabei handelte es sich um
folgende Waren und Dienstleistungen:

— Klasse 9: ,Fotografische, Film-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente,
Gerite zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton oder Bild;
Schallplatten, elektronische Terminplaner, Verkaufsautomaten, Videobénder,
Ausgabegerite fiir Geldscheine, Fahrkarten und Kontoausziige, Filmkameras,
Videokameras, Speicher- oder Mikroprozessorkarten, Magnetkarten, magnetische
oder mit Mikroprozessor ausgestattete Identifikationskarten, magnetische oder
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mit Mikroprozessor ausgestattete Zahl-, Kredit- oder Debitkarten, Videokassetten,
CD-ROMs, Strichcodeleser, (Audio-/Video-)CDs, optische CDs, Falschgelddetek-
toren, Disketten, Magnetdatentrager, optische Datentrédger, Videobildschirme,
Datenverarbeitungsgerite, Wechselsprechapparate, Schnittstellen (Datenverar-
beitung), Lesegeriite (Datenverarbeitung), Computersoftware (gespeicherte Pro-
gramme), Monitore (Computerprogramme), Computer, Computerperipheriege-
rite, gespeicherte Computerprogramme, gespeicherte Computerbetriebssysteme,
Funksprechgerite, (Audio-, Video-)Empfinger, Telefonapparate, Fernsehapparate,
geldbetitigte Mechaniken fiir Fernsehapparate, Zeitaufzeichnungsgerite, Sender

«

(Telekommunikation), Zentraleinheiten (Prozessoren)*;

Klasse 36: ,Immobiliengeschéfte, Unfallversicherung, Factoring, Bankgeschifte,
Finanzwesen, Geldgeschiifte, Kreditvermittlung, Inkassogeschéfte, Finanzanaly-
sen, Versicherungswesen, Leasing, Schitzung von Immobilien, Ausgabe von
Gutscheinen, Dienstleistungen einer Vorsorgekasse, Kapitalbildung, -investition
und -anlage, Leistungen in Verbindung mit Kreditkarten, Leistungen in Ver-
bindung mit Debitkarten, Ubernahme von Kautionen (Biirgschaften), Geld-
wechselgeschifte, Scheckpriifung, Ausgabe von Reiseschecks, Finanzberatung,
Vermittlung von Versicherungen, Dienstleistungen eines Immobilienmaklers,
Effektengeschifte, Kreditwesen, Depotverwahrung von Wertsachen, Verwahrung
von Wertstiicken in Safes, Sparkassengeschifte, finanzielle Schitzungen und
Gutachten (Versicherungen, Banken, Immobilien), treuhdnderische Vermogens-
verwaltung, Finanzierungen, Finanzauskiinfte (Versicherungen, Banken, Immobi-
lien), Dienstleistungen der Fondsinvestition und -platzierung, elektronischer
Kapitaltransfer, Vermogensverwaltung, Finanzauskiinfte, Einziehen von Miet-
und Pachtertragen, Krankenversicherung, Seeversicherung, Lombardgeschifte,
Finanzgeschafte, Wihrungsgeschifte, finanzielles Sponsoring, Vergabe von Darle-
hen, Finanztransaktionen, Lebensversicherung, Verwaltung von Wertpapierkon-
ten, Erteilung von Informationen in Geldangelegenheiten per online, Erteilung von
Informationen in Geldangelegenheiten durch interaktive Datenverarbeitungs-
dienste, ausgenommen, und zwar hinsichtlich aller in den Anmeldungen
bezeichneten Dienstleistungen, Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung
und der medizinischen Technik durch zahlende Dritte“;

Klasse 38: ,Telekommunikationsdienste, Dienste von Nachrichtenagenturen
(Nachrichten), insbesondere in Bezug auf Bankgeschifte, Kommunikation mittels
Computerterminals, Kommunikation tiber Rundfunk, Telefonkommunikation,
Senden von Telegrammen, Ubermitteln von Telegrammen, Ausstrahlung von
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Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Rundfunksendungen, Ausstrahlung von
Fernsehsendungen, Auskiinfte {iber Telekommunikation, Vermietung von Tele-
kommunikationsgeriten, Vermietung von Gerdten zur Nachrichteniibertragung,
Vermietung von Telefonen, elektronische Nachrichteniibermittlung, Ubertragung
von Nachrichten, computergestiitzte Ubertragung von Nachrichten und Bildern,
Mobilfunk, Satelliteniibertragung, Telefondienste, Informationstibermittlung via
Internet, Intranet und Extranet, Ubertragung interaktiver Computerdaten, Uber-
tragung von Informationen aus einer Computerdatenbank, internationale Daten-
{ibertragung zwischen vernetzten Datenverarbeitungssystemen, Online-Ubertra-
gung von Informationen, ausgenommen, und zwar hinsichtlich aller in den
Anmeldungen bezeichneten Dienstleistungen, Dienstleistungen der Gesundheits-
versorgung und der medizinischen Technik durch zahlende Dritte*.

Am 16. Januar 2007 legte die Kldgerin nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94
gegen die Entscheidungen des Priifers Beschwerden ein.

Mit Entscheidungen vom 10. Juli 2007 in der Sache R 119/2007-1 (Rechtssache
T-405/07) und vom 12. September 2007 in der Sache R 120/2007-1 (Rechtssache
T-406/07) (im Folgenden: angefochtene Entscheidungen) wies die Erste Beschwerde-
kammer des HABM die Beschwerden der Kldgerin zuriick.

Zur Begriindung der angefochtenen Entscheidungen fiihrte die Beschwerdekammer im
Wesentlichen aus, dass im vorliegenden Fall die mafgeblichen Verkehrskreise aus
europdischen Durchschnittsverbrauchern bestiinden, die iiber eine Kenntnis der
englischen Sprache verfiigten. Die Ausdriicke ,p@y“ und ,pay“, die ,bezahlen”
bedeuteten, konnten mit dem Bereich des Internets und der Informatik in Verbindung
gebracht werden, da der Durchschnittsverbraucher daran gewohnt sei, sich des
Internets und elektronischer Zahlungsmittel zu bedienen, um Fernkdufe zu tétigen
(Randnrn. 15 und 16 der angefochtenen Entscheidungen). Der direkte und fiir den
Durchschnittsverbraucher unmittelbar erkennbare Hinweis auf das Internet, den
elektronischen Handel und elektronische Telekommunikation im Allgemeinen werde
durch das typografische Zeichen ,@“ in der Marke P@YWEB CARD verstarkt
(Randnrn. 15 und 16 der angefochtenen Entscheidung in der Rechtssache T-405/07).
Zu dem Ausdruck ,web” fiihrte die Beschwerdekammer aus, dass er gingig sei, um das
Internet insgesamt zu bezeichnen. Angesichts der in der Anmeldung beanspruchten
Waren und Dienstleistungen werde dieser Ausdruck von den mafigeblichen Ver-
kehrskreisen unmittelbar als eine direkte Bezugnahme auf das Internet und, allgem-
einer, auf Datenverarbeitungsnetze verstanden (Randnrn. 17 und 18 der angefochtenen
Entscheidungen). Der Begriff ,card” sei im Sprachgebrauch auf den Gebieten der
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Informatik sowie des Finanz- und Bankwesens weit verbreitet. Der Durchschnittsver-
braucher werde ihn als eine unmittelbare Bezugnahme auf Kreditkarten und,
allgemeiner, Mikrochipkarten und nicht als einen Hinweis auf die betriebliche
Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen verstehen (Randnrn. 19 und 20
der angefochtenen Entscheidungen). Daher seien simtliche Bestandteile der Anmel-
demarken im Hinblick auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen ohne Unter-
scheidungskraft (Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidungen).

Ferner sei die Kombination dieser drei Ausdriicke zu einer Gesamtheit nicht
eigentiimlich oder in ihrer Struktur ungewohnlich und &ndere nichts an ihrer
Wahrnehmung oder ihrem Verstandnis durch die mafSgeblichen Verkehrskreise. Die
Kombinationen ,p@yweb card” und ,payweb card” liefSen ndmlich erkennen, dass die
Bedeutung der drei Ausdriicke, aus denen sie zusammengesetzt seien, genau die gleiche
sei wie die, die diese Ausdriicke unverbunden hitten (Randnrn. 22 bis 24 der
angefochtenen Entscheidungen). Aus der Sicht der mafigeblichen Verkehrskreise weise
die Struktur dieser Kombinationen damit keinen wahrnehmbaren Unterschied
gegeniiber der Ausdrucksweise im géngigen Sprachgebrauch auf, durch den auf ihre
betriebliche Herkunft hingewiesen werden konnte (Randnr. 25 der angefochtenen
Entscheidungen).

Zur Bedeutung der drei Bestandteile der fraglichen Zeichen fiihrte die Beschwerde-
kammer aus, dass der Durchschnittsverbraucher, der mit den Technologien des
Internets und der Elektronik téglich in Beriihrung komme, unmittelbar den
Zusammenhang verstehen werde, der zwischen diesen Technologien und den mit
ihnen verwandten Waren und Dienstleistungen einerseits und den Ausdriicken ,pay“
oder ,,p@y“, ,web“ und ,card” andererseits bestehe, die in der Fachsprache der
Informatik und des elektronischen Handels stindig verwendet wiirden (Randnr. 27 der
angefochtenen Entscheidungen). Die Kombination dieser drei Bestandteile werde
daher von den mafigeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den fraglichen
Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf eine Karte verstanden, die fiir Kdufe tiber
das Internet und, allgemeiner, mittels der neuen elektronischen Informations- und
Kommunikationstechnologien verwendet werden konne (Randnr. 28 der angefochte-
nen Entscheidungen).
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Damit zielten die Anmeldemarken in erster Linie darauf ab, den Verbraucher zum Kauf
der in Frage stehenden Produkte und zur Inanspruchnahme der fraglichen Dienst-
leistungen zu veranlassen, um mittels einer Karte Online-Zahlungen vornehmen zu
konnen. Das gelte fiir die Waren ,fotografische, Film-, Signal- und Kontrollapparate
und -instrumente, Gerite zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
oder Bild; Schallplatten, elektronische Terminplaner, Verkaufsautomaten, Video-
bander, Ausgabegerite fiir Geldscheine, Fahrkarten und Kontoausziige, Filmkameras,
Videokameras, Videokassetten, CD-ROMs, Strichcodeleser, (Audio-/Video-)CDs,
optische CDs, Falschgelddetektoren, Disketten, optische Datentriger, Videobild-
schirme, Datenverarbeitungsgerite, Wechselsprechapparate, Schnittstellen (Daten-
verarbeitung), Lesegerite (Datenverarbeitung), Computersoftware (gespeicherte
Programme), Monitore (Computerprogramme), Computer, Computerperipheriege-
rite, gespeicherte Computerprogramme, gespeicherte Computerbetriebssysteme,
Funksprechgerite, (Audio-, Video-) Empfinger, Telefonapparate, Fernsehapparate,
Zeitaufzeichnungsgerite, Sender (Telekommunikation), Zentraleinheiten (Prozes-
soren)” in Klasse 9 des Nizzaer Abkommens. Alle diese Waren hitten speziell und
notwendig die Funktion, die Erbringung von Dienstleistungen der Telekommunikation
sowie von Dienstleistungen des Bank- und Finanzwesens zu gewéhrleisten, welche fiir
Online-Zahlungen unerlédsslich seien (Randnrn. 30 und 31 der angefochtenen
Entscheidungen).

Die angemeldeten Marken in ihrer Gesamtheit konnten auflerdem dazu dienen, sowohl
die Art als auch den Bestimmungszweck der Waren ,Speicher- oder Mikroprozessor-
karten, Magnetkarten, magnetische oder mit Mikroprozessor ausgestattete Identifika-
tionskarten, magnetische oder mit Mikroprozessor ausgestattete Zahl-, Kredit- oder
Debitkarten, Magnetdatentréiger, geldbetitigte Mechaniken fiir Fernsehapparate” in
derselben Klasse zu bezeichnen. Bei diesen Waren handele es sich um Mikrochip-
karten, die als Zahlungsmittel im Internet verwendet werden konnten. Sie hitten
zudem die spezielle Funktion, die Erbringung der von der Kldgerin angebotenen
Dienstleistungen der Online-Kommunikation und -Dateniibertragung zu gewéhrleis-
ten, die fiir Fernkdufe unerlésslich seien. Damit bestehe aus der Sicht der mafigeblichen
Verkehrskreise ein unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen den
Anmeldemarken und diesen Waren (Randnrn. 32 und 33 der angefochtenen
Entscheidungen).
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Da die Anmeldemarken im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 36 und 38 des
Nizzaer Abkommens ihrem Wesen nach rein informativ und werbend seien, konnten
sie von den mafigeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft dieser Dienstleistungen verstanden werden. Alle diese Dienstleistungen
betrédfen in ihrer Haupt- oder einer Nebenfunktion Leistungen der elektronischen,
insbesondere auch iiber das Internet abgewickelten Telekommunikation sowie Online-
Leistungen des Bank-, Finanz- und Versicherungswesens (Randnr. 34 der ange-
fochtenen Entscheidungen). Im Fall der Dienstleistungen der Klasse 36 vermittelten die
Anmeldemarken die klare Mitteilung, dass dank der Ausgabe einer an das Internet oder
allgemein ein Datenverarbeitungsnetz angeschlossenen Zahlkarte aus der Ferne
Informationen iiber diese Dienstleistungen eingeholt und mit ihnen zusammen-
hingende Transaktionen durchgefithrt werden konnten. Da sich weiter die Dienst-
leistungen der Klasse 38 auf Verfahren der elektronischen Dateniibertragung bezogen,
stiinden sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Funktionsweise und Ver-
wendung des Internets und, allgemeiner, der neuen Informationstechnologien
(Randnrn. 35 und 36 der angefochtenen Entscheidungen).

Daraus folge, dass die Anmeldemarken in ihrer Gesamtheit hauptséchlich als eine
kommerzielle Prisentation der fraglichen Waren und Dienstleistungen wahrge-
nommen wiirden und die hauptsidchliche, wenn nicht ausschlieflliche Funktion hitten,
den betroffenen Verbraucher darauf hinzuweisen, dass er es mit einer Ware oder einer
Dienstleistung zu tun habe, die ihm mittels einer Karte die Vornahme von Online-
Zahlungen ermogliche (Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidungen).

Die Beschwerdekammer gelangte daher zu dem Schluss, dass der Priifer im Fall der
angemeldeten Marken das Vorliegen des absoluten Eintragungshindernisses gemaf3
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu Recht bejaht habe. Sie befand, dass
unter diesen Umstdnden nicht iiber die etwaige Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1
Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 zu entscheiden sei (Randnrn. 39 und 40 der
angefochtenen Entscheidungen).
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Antrége der Parteien

Die Kldgerin beantragt,

— die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;

— die angemeldete Marke fiir alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 36
und 38 des Nizzaer Abkommens einzutragen.

In der miindlichen Verhandlung hat die Klagerin auf eine Frage des Gerichts
klargestellt, dass sie lediglich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen
beantrage und ihren zweiten Antrag zuriicknehme. Dies ist im Sitzungsprotokoll
vermerkt worden.

Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;
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— der Klégerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgriinde

1. Vorbringen der Parteien

Die Kldgerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstof3 gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b
der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Die Klédgerin macht erstens im Wesentlichen geltend, dass sich der Ausdruck ,pay“
oder ,p@y” auf das Verb ,pay” (,bezahlen”) beziehe und keinen Zusammenhang mit
den Gebieten des Internets und der Informatik aufweise. Im Ubrigen sei in dem
Zeichen P@YWEB CARD der Bestandteil ,p@y“ wegen des At-Zeichens (,@")
ungewohnlich und iiberraschend.

Was zweitens den Ausdruck ,web“ angehe, verstehe ihn das englischsprachige
Publikum hauptsachlich als Bezeichnung fiir ein Gewebe, Netz oder Gewirr und analog
fiir jedes komplexe Gebilde oder Netz mit Verbindungen und Verzweigungen und
nicht als eine unmittelbare Bezugnahme auf das Internet oder auf Datenverarbeitungs-
netze. Mit dem Internet und anderen Telekommunikationsnetzen konne der Ausdruck
»web“ nur als Abkiirzung fiir ,world wide web“ in Verbindung gebracht werden und
erscheine in diesem Fall immer mit dem vorangestellten bestimmten Artikel ,the*.
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Drittens bezeichne das Wort ,card” in erster Linie ein Stiick Papier oder Pappe und
werde vom Verbraucher nicht als Bezugnahme auf die Gebiete der Informatik oder des
Bank- oder Finanzwesens verstanden.

Viertens besitze die ungewohnliche Kombination ,payweb“ oder ,p@yweb”, deren
beide Bestandteile nicht zum selben Gebiet gehorten und verschiedene Vorstellungen
erweckten, fiir den englischsprachigen Verbraucher der fraglichen Waren und
Dienstleistungen keine unmittelbare, eindeutige und sofort erkennbare Bedeutung
und habe daher Unterscheidungskraft. Gleiches gelte fir die Kombination der
Bestandteile ,pay“ oder ,p@y“, ,web“ und ,card“ in ihrer Gesamtheit, die einer
genaueren Analyse bediirfe und nicht den Regeln der englischen Syntax entspreche.

Hinsichtlich der fraglichen Waren und Dienstleistungen seien die angemeldeten
Marken daher eigentiimliche Kombinationen, die aus der ungewoéhnlichen und
besonderen Verbindung der Ausdriicke ,pay“ oder ,p@y“, ,web“ und ,card”
entstiinden und keine eindeutige und sofort erkennbare Bedeutung hitten. So habe
die Beschwerdekammer zu ihrem Ergebnis nur mittels komplexer Uberlegungen
gelangen konnen, die der angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher nicht
anstelle. Mangels einer unmittelbaren, eindeutigen und sofort erschliefSbaren
Bedeutung fiir die mafgeblichen Verkehrskreise konnten die Anmeldemarken nicht
als fiir die fraglichen Waren und Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale
beschreibend angesehen werden und seien im Hinblick auf diese unterscheidungs-
kriftig.

Hinsichtlich der oben in Randnr. 8 genannten Waren der Klasse 9 des Nizzaer
Abkommens wirft die Klagerin der Beschwerdekammer vor, sie habe die vollig
unbegriindete Behauptung aufgestellt, dass alle diese Waren speziell und notwendig die
Funktion hétten, die Erbringung von Dienstleistungen der Telekommunikation sowie
von Dienstleistungen des Bank- und Finanzwesens zu ermdoglichen, welche unerlasslich
seien, um Zahlungen online zu tétigen; im Hinblick auf diese Waren wiirden die
Anmeldemarken daher vom relevanten Publikum nicht als Hinweis auf ihre betrieb-
liche Herkunft wahrgenommen. Die Beschwerdekammer habe nur mittels komplexer
Uberlegungen, die der angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher nicht
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anstelle, zu dem Schluss gelangen konnen, dass die angemeldeten Marken fiir die
betroffenen Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft hatten.

Auch hinsichtlich der tibrigen, oben in Randnr. 9 genannten Waren der Klasse 9 hilt die
Klagerin, im Wesentlichen aus den gleichen wie den vorstehend in den Randnrn. 21
und 22 wiedergegebenen Griinden, die von der Beschwerdekammer vorgenommene
Beurteilung fiir offensichtlich verfehlt. Aus analogen Griinden erscheint ihr auch die
von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Dienstleistungen der
Klassen 36 und 38 des Nizzaer Abkommens offensichtlich fehlerhaft.

Auf der Grundlage der vorstehenden Erwégungen ist die Klagerin der Auffassung, dass
die angemeldeten Marken hinsichtlich aller beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen unterscheidungskraftig und nicht beschreibend seien.

Das HABM begriindet seinen Antrag auf Abweisung der Klagen im Wesentlichen
damit, dass die Anmeldemarken, in ihrer Gesamtheit betrachtet, zum einen als eine
Zahlkarte fiir elektronische Transaktionen im Internet und zum anderen als eine Karte
verstanden wiirden, die entgeltlichen Zugang zum Internet gewéhre.

Was die erste dieser beiden Bedeutungen angehe, beschrieben die Zeichen P@YWEB
CARD und PAYWEB CARD unmittelbar die Art und/oder den Bestimmungszweck
von magnetischen oder mit Mikroprozessor ausgestatteten Zahl-, Kredit- oder
Debitkarten sowie von Speicher- oder Mikroprozessorkarten und Magnetkarten in
Klasse 9 des Nizzaer Abkommens, soweit sie als Zahlkarten benutzt werden konnten.
Das Gleiche gelte fiir Leistungen in Verbindung mit Kreditkarten und fiir Leistungen in
Verbindung mit Debitkarten der Klasse 36 sowie, allgemeiner, fiir alle mit den
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angemeldeten Marken gekennzeichneten Dienstleistungen des Immobilien- oder
Finanzwesens, die speziell dem Transfer eines Geldbetrags dienten. Diese Bedeutung
sei zugleich eine Beschreibung der Funktion aller zur elektronischen Datenver-
arbeitung gehérenden Produkte der Klasse 9 sowie der Telekommunikationsdienste in
Klasse 38, die notwendige Zusatzleistungen fiir den Betrieb eines elektronischen
Zahlungssystems im Internet seien.

Was die zweite Bedeutung anbelange, beschreibe sie die Art und Funktion von
magnetischen oder mit Mikroprozessor ausgestatteten Identifikationskarten in Klasse
9, weil diese Produkte die Identifizierung eines Internet-Nutzers erlaubten, um die
Vertraulichkeit iiber das Internet ausgetauschter Informationen oder vorgenommener
Transaktionen zu gewihrleisten. Das Gleiche gelte fir Magnetdatentriger und
optische Datentréger in derselben Klasse, da diese die Form von Karten haben und
entgeltlichen Zugang zum Internet gewédhren konnten. Diese Bedeutung beschreibe
ebenso die Funktion von Telekommunikationsdiensten in Klasse 38.

Die angemeldeten Marken beschrieben eine Funktion aller dieser Dienstleistungen, die
die Gemeinsamkeit haben konnten, dass (entgeltlich) Informationen tiber das Internet
empfangen oder iibertragen wiirden. Das treffe zu fiir Dienstleistungen der
Kommunikation tiber Rundfunk, der Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, der
Ausstrahlung von Rundfunksendungen, der Ausstrahlung von Fernsehsendungen, des
Mobilfunks und der Satelliteniibertragung sowie fiir Telefondienste, da bekanntlich
tiber das Internet Rundfunk- und Fernsehsendungen empfangen werden kénnten und
Telefonkommunikation moglich sei.

Nach Auffassung des HABM wiirden die angemeldeten Marken deshalb als Hinweis
auf die Art, den Bestimmungszweck und/oder die Funktionsweise der fraglichen
Waren und Dienstleistungen und nicht als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft
aufgefasst werden. Keiner ihrer Bestandteile gestatte es den mafSgeblichen Verkehrs-
kreisen, sie sich leicht und sofort als unterscheidungskriftige Marken fiir diese Waren
und Dienstleistungen einzuprigen.
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2. Wiirdigung durch das Gericht

Einschlégige Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung

Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind ,Marken, die keine
Unterscheidungskraft haben®, von der Eintragung ausgeschlossen.

Der Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegende Begriff des
Allgemeininteresses und die Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder
Endabnehmer die Ursprungsidentitéit der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder
Dienstleistung dadurch zu garantieren, dass sie ihm die Unterscheidung dieser Ware
oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen
anderer Herkunft ermoglicht, gehen ineinander iiber (vgl. in diesem Sinne Urteil des
Gerichtshofs vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C-304/06 P, Slg. 2008, 1-3297,
Randnr. 56 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

So besitzt Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung eine Marke, die geeignet
ist, die Ware oder Dienstleistung, fiir die die Eintragung beantragt wird, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil des Gerichtshofs vom
29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089,
Randnr. 34). Dabei ist es nicht notwendig, dass die Marke genaue Angaben tiber die
Identitét des Herstellers der Ware oder des Erbringers der Dienstleistungen vermittelt.
Es geniigt, dass sie den angesprochenen Verkehrskreisen eine Unterscheidung der mit
ihr bezeichneten Ware oder Dienstleistung von den Waren oder Dienstleistungen
anderer betrieblicher Herkunft ermdoglicht und den Schluss erlaubt, dass alle mit ihr
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle des Inhabers
dieser Marke hergestellt, vertrieben oder geliefert bzw. erbracht worden sind, der fiir
ihre Qualitdt verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Urteil des Gerichts vom
10. Oktober 2008, Inter-IKEA/HABM [Darstellung einer Palette], T-387/06 bis
T-390/06, nicht in der amtlichen Sammlung veréffentlicht, Randnr. 27 und die dort
angefiihrte Rechtsprechung).
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Hingegen haben keine Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift Zeichen, die es
den mafigeblichen Verkehrskreisen nicht ermoglichen, bei einem spateren Erwerb der
betreffenden Waren und Dienstleistungen ihre Entscheidung davon abhingig zu
machen, ob sie beim ersten Erwerb gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Das ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen gemeinhin verwendet werden. Solche Zeichen gelten
namlich als ungeeignet, die wesentliche Funktion der Marke zu erfiillen, auf die
Herkunft der Ware oder der Dienstleistung hinzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil
des Gerichts vom 12. Mirz 2008, Compagnie générale de diététique/HABM
[GARUM], T-341/06, nicht in der amtlichen Sammlung veroffentlicht, Randnr. 29
und die dort angefithrte Rechtsprechung).

Schliefilich ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die
Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im
Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die durchschnittlich informierten und
angemessen aufmerksamen und verstindigen mafSgeblichen Verkehrskreise zu beur-
teilen (Urteil Darstellung einer Palette, oben in Randnr. 32 angefiihrt, Randnr. 28 und
die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Zur Wahrnehmung der angemeldeten Marken durch die mafsgeblichen Verkehrskreise

Allgemeines

Zunichst ist zur Ermittlung der mafigeblichen Verkehrskreise festzustellen, dass sich
die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 36
und 38 des Nizzaer Abkommens insbesondere auf Elektronik, Informatik, die
Verwendung von Netzen der Kommunikation und Datentibertragung, Geréte und
Datentréger der Elektronik, Informatik und Telekommunikation sowie Geschéfte im
Finanz-, Bank-, Versicherungs- und Immobiliensektor beziehen, fiir die eine Nachfrage
bei allen europiischen Durchschnittsverbrauchern besteht. Da die angemeldeten
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Marken aus drei englischen Wortern bestehen und Englisch im Finanz- und
Bankwesen sowie in Elektronik und Informatik, zu denen die genannten Klassen
gehoren, hiufig verwendet wird, hat die Beschwerdekammer zu Recht auf die
englischsprachigen oder iiber Grundkenntnisse des Englischen verfiigenden Durch-
schnittsverbraucher abgestellt, die jedenfalls einen sehr bedeutenden Teil der
maflgeblichen européischen Verkehrskreise stellen.

Es ist weiter zu priifen, ob die Beschwerdekammer ihren Schluss, dass die
Anmeldemarken im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
keine Unterscheidungskraft hitten, auf eine richtige Beurteilung des Aussagegehalts
gestiitzt hat, die ihre drei Bestandteile einzeln und in ihrer Gesamtheit aus der Sicht der
mafigeblichen Verkehrskreise haben.

Wie in der Rechtsprechung klargestellt worden ist, ist bei zusammengesetzten
Wortzeichen deren relevante Bedeutung zu beriicksichtigen, die sich nicht nur aus
einem ihrer Bestandteile ergibt, sondern aus allen Bestandteilen, aus denen sie sich
zusammensetzen (Urteil des Gerichts vom 6. November 2007, RheinfelsQuellen
H. Hoévelmann/HABM [VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN], T-28/06,
Slg. 2007, 11-4413, Randnr. 32). Handelt es sich um zusammengesetzte Marken, darf
sich die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft nicht auf eine Untersuchung jedes
ihrer isoliert betrachteten Worte oder Bestandteile beschrinken, sondern muss
jedenfalls auf die Gesamtwahrnehmung der Marke durch die mafigeblichen Verkehrs-
kreise gestiitzt sein, nicht aber auf die Vermutung, dass Bestandteile, die isoliert
betrachtet nicht unterscheidungskriftig sind, auch im Fall ihrer Kombination nicht
unterscheidungskriftig sein konnen. Dass jeder dieser Bestandteile fiir sich betrachtet
keine Unterscheidungskraft hat, schlief3t es nicht aus, dass ihre Kombination
unterscheidungskriftig sein kann (Urteil Eurohypo/HABM, oben in Randnr. 31
angefithrt, Randnr. 41). Anders formuliert ist fir die Beurteilung, ob eine Marke
Unterscheidungskraft hat, auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzu-
stellen, was jedoch stets die Moglichkeit einschlieffen kann, im Rahmen dieser
umfassenden Beurteilung zunichst die einzelnen Gestaltungselemente der Marke
nacheinander zu priifen (Urteil des Gerichtshofs vom 25. Oktober 2007, Develey/
HABM, C-238/06 P, Slg. 2007, I-9375, Randnr. 82).
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Demgemifd sind die angemeldeten Marken nicht nur im Hinblick auf ihre ver-
schiedenen Bestandteile und deren Verhiltnis zueinander, sondern auch in ihrer
Gesamtheit zu priifen.

Zu den drei Bestandteilen der angemeldeten Marken und deren Verhéltnis zueinander

Zum englischen Ausdruck ,pay* oder ,p@y“ hat die Beschwerdekammer zutreffend
festgestellt, dass er ,bezahlen” (,pay“) bedeutet, wobei die Ersetzung des Buchstabens
»a“ durch das typografische Zeichen ,@“ — das nur aus dem klein und kursiv
geschriebenen Buchstaben ,a“ in einem Kreis besteht — auf dieses Verstindnis des
Durchschnittsverbrauchers keinen nennenswerten Einfluss hat. Wie das HABM
geltend gemacht hat, steht der Umstand, dass dieses Wort im Englischen hauptséchlich
als Verb gebraucht wird, seiner Verwendung als Substantiv, wie in den Zusammen-
setzungen ,payT V* oder ,payphone®, nicht entgegen. Folglich ist festzustellen, dass der
Ausdruck ,pay“ oder ,p@y“ aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers einen
ausgeprégten Bezug zum Finanz- und Bankwesen aufweist.

Die Klédgerin bestreitet auch zu Unrecht, dass zwischen dem Ausdruck ,pay“ oder
»p@y” und dem Bereich von Informatik und Internet ein Zusammenhang besteht. Im
Fall der in der Rechtssache T-405/07 fraglichen Anmeldemarke ergibt sich ein solcher
Zusammenhang schon daraus, dass der Ausdruck ,p@y* ein At-Zeichen enthilt, das als
solches auf das Internet und insbesondere E-Mails, also tiber das Internet iibermittelte
elektronische Mitteilungen, hinweist.

Uberdies kombinieren die Anmeldemarken den Ausdruck »pay” oder ,p@y”“ mit den
Wortern ,web“ und ,card“, wobei zwischen ,pay“ oder ,p@y“ und ,web“ wegen der
Zusammenziehung zu einem Wort besonders enge Beziehungen bestehen. Folglich hat
die Beschwerdekammer angesichts der sich auf Informatik beziehenden Konnotation
des Ausdrucks ,web“ (siehe unten, Randnr. 42) in Randnr. 16 der angefochtenen
Entscheidungen zu Recht festgestellt, dass die mafigeblichen Verkehrskreise den
Ausdruck ,pay” oder ,p@y“ unmittelbar als mit dem Internet und mit elektronischen
Zahlungen in Verbindung stehend verstehen, was besonders fiir Fernkdufe oder den
entgeltlichen Zugriff auf ein Kommunikationsnetz gilt.
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Hinsichtlich des Wortes ,web” ist das Vorbringen der Klagerin zuriickzuweisen, dass es
hauptsichlich ,Gewebe®, ,Netz“ oder ,Gewirr“ bedeute und keinen hinreichenden
Zusammenhang mit dem Bereich der Informatik und des Internets aufweise. Das Wort
»web“ gehort heute zum englischen Grundvokabular der Informatik und enthilt eine
Bezugnahme auf das Internet als eine allgemein bekannte und weithin genutzte
weltweite Einrichtung der elektronischen Datenverarbeitung. Das wird durch die
Abkiirzung ,www* (,world wide web") fir Domain-Namen oder Ausdriicke wie ,,surf
the web” fiir das Navigieren im Internet bestatigt. Die Beschwerdekammer hat daher in
den Randnrn. 17 und 18 der angefochtenen Entscheidungen zu Recht festgestellt, dass
das Wort ,web“ vom Durchschnittsverbraucher sofort als eine unmittelbare
Bezugnahme auf das Internet und, allgemeiner, Datenverarbeitungsnetze verstanden
werde.

Das Wort ,card” hat die Beschwerdekammer zutreffend dahin beurteilt, dass es sich in
der englischen Alltagssprache sehr hdufig auf Kredit-, Debit- oder allgemein
Bankkarten einschlieSlich Mikrochipkarten beziehe (Randnrn. 19 und 20 der
angefochtenen Entscheidungen). Diese auf das Finanz- und Bankwesen bezogene
Konnotation wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass die wichtigsten Univer-
salworterbiicher der englischen Sprache den Begriff auch als Bezeichnung fiir ein Stiick
Papier oder Pappe definieren. Im vorliegenden Fall wird diese Konnotation durch die
Verbindung des Wortes ,,card“ mit dem Wort ,,pay” oder ,,p@y*“ deutlich verstérkt, auch
wenn diese Worter in den Anmeldemarken durch eine Leerstelle getrennt sind.

Es kann auch nicht dem Vorbringen der Klédgerin gefolgt werden, dass zwischen dem
Wort ,,card” und dem Bereich der Informatik und des Internets kein Zusammenhang
bestehe. Fiir den europdischen Durchschnittsverbraucher ist es ndmlich zu einem weit
verbreiteten Phénomen geworden, dass an einem offentlichen oder privaten
Computerterminal mittels einer Karte, gegebenenfalls entgeltlich, auf ein Kommuni-
kationsnetz zugegriffen werden kann, um dort Geschifte oder finanzielle Transaktio-
nen zu tétigen, oder dass mit einer Kreditkarte online Dienstleistungen oder Waren
erworben werden konnen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 25. November
2008, CFCMCEE/HABM [SURFCARD], T-325/07, nicht in der amtlichen Sammlung
verdffentlicht, Randnrn. 56 und 67).
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Folglich wird der normal informierte und angemessen aufmerksame und versténdige
Durchschnittsverbraucher angesichts der Bedeutung des Ausdrucks ,,pay“ oder ,p@y*
(»bezahlen“) und dessen engem Zusammenhangs mit dem ihm angefiigten Wort ,web*
sowie mit dem Wort ,card“, das u. a. Bank-, Kredit- oder Debitkarte bedeutet,
zwangsliufig dazu veranlasst, diese drei Bestandteile ohne lingere Uberlegung sowohl
mit dem Finanz- und Bankwesen im weiten Sinne als auch mit den Bereichen der
Informatik und des Internets in Verbindung zu bringen.

Zur Beurteilung der angemeldeten Marken in ihrer Gesamtheit

Die Wortzeichen P@YWEB CARD und PAYWEB CARD bestehen aus einem
eigenstidndigen Substantiv (,card“) und zwei attributiven Substantiven (,pay* oder
Lp@y“ und ,web“). Das eigenstindige Substantiv ist durch eine Leerstelle von den
beiden attributiven Substantiven getrennt, die zu einem Wort zusammengezogen sind.
Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidungen
festgestellt hat, ist der Aufbau dieser Wortkombination nicht ungewohnlich und
entspricht vollig den lexikalischen und syntaktischen Regeln der englischen Sprache,
womit er Wortneuschopfungen wie ,,payphone” oder ,,payTV* folgt, die insbesondere
in den von den Klassen 9, 36 und 38 des Nizzaer Abkommens erfassten Bereichen der
Informatik, Elektronik, Medien und Telekommunikation Verwendung finden (vgl. in
diesem Sinne entsprechend Urteil SURFCARD, oben in Randnr. 44 angefiihrt,
Randnr. 53).

Insoweit ist hinzuzufiigen, dass die Wortkombinationen ,p@yweb“ und ,payweb*, die
eine entgeltlich nutzbare Einrichtung der Elektronik oder elektronischen Datenver-
arbeitung sowie in diesem Kontext angebotene entgeltliche Dienstleistungen be-
zeichnen konnen, nicht geeignet sind, beim Durchschnittsverbraucher einen unge-
wohnlichen oder eigentiimlichen Eindruck von den Anmeldemarken hervorzurufen.
Das gilt umso mehr, als diese Wortkombinationen durch das Wort ,card” ergdnzt
werden, das ein im Rahmen dieser Einrichtung oder fiir die Inanspruchnahme dieser
Dienstleistungen verwendbares Zahlungsmittel bezeichnet (vgl. oben, Randnrn. 43
und 45).
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Aus den vorstehenden Erwidgungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer in
Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidungen zu Recht festgestellt hat, dass sich der
Aussagegehalt der Wortkombinationen ,p@yweb card“ und ,payweb card“ nicht von
dem des Begriffs unterscheidet, den dieselben Worter unverbunden bilden, und dass
diese Kombinationen daher als solche nicht ungewohnlich oder eigentiimlich sind.

Zuriickzuweisen ist auch das Vorbringen der Kldgerin in der Rechtssache T-405/07,
dass die Wortmarke P@YWEB CARD Unterscheidungskraft habe, weil darin der
Buchstabe ,a“ durch das typografische Zeichen ,@“ ersetzt worden sei, was in den
Augen des Durchschnittsverbrauchers ungewohnlich und tberraschend sei. In
begrifflicher Hinsicht bildet das At-Zeichen keinen phantasievollen Bestandteil dieser
Marke, der einen wahrnehmbaren Unterschied gegeniiber der Ausdrucksweise im
gangigen Sprachgebrauch der mafigeblichen Verkehrskreise, also dem Wort ,pay”,
bewirkte. Im Kontext des Internets und der Informatik, der sich besonders wegen des
angefiigten Wortes ,,web“ aufdrangt, hat der Durchschnittsverbraucher ndmlich keinen
Anlass zu besonderer Aufmerksambkeit fiir das At-Zeichen, das in bildlicher Hinsicht
nur eine stilisierte Abwandlung des Buchstabens ,,a“ darstellt (siche oben, Randnr. 39).
Die Kliagerin hat im Ubrigen eingeriumt, dass der Ausdruck ,p@y* mit dem Verb ,pay*,
das ,bezahlen” bedeutet, in Verbindung gebracht werden kann.

Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer mit Recht zu dem Ergebnis
gelangen konnte, dass die mafigeblichen englischsprachigen Verkehrskreise die
angemeldete Marke sowohl in ihren Einzelheiten als auch in ihrer Gesamtheit ohne
Weiteres so verstiinden, dass es sich um Karten handele, die entweder den entgeltlichen
Zugang zu einem Kommunikationsnetz der elektronischen Datenverarbeitung oder
Elektronik, wie dem Internet, oder elektronische Zahlungen fiir {iber solche Netze
abgewickelte Geschifte ermoglichen.

Angesichts dieser Wahrnehmung der angemeldeten Marken durch die mafigeblichen
Verkehrskreise ist zu priifen, ob die Marken im Hinblick auf die verschiedenen
betroffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 36 und 38 des Nizzaer
Abkommens eine hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen.
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Zur Unterscheidungskraft der angemeldeten Marken im Hinblick auf die in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen

Vorbemerkungen

Es ist vorab daran zu erinnern, dass insbesondere Zeichen, die fiir den Vertrieb der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen gemeinhin verwendet werden, keine Unter-
scheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 haben,
weil sie als ungeeignet gelten, die Hauptfunktion der Marke zu erfiillen, die betriebliche
Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu bezeichnen, um es dem Verbraucher, der die
mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, zu erméglichen, bei
einem spdteren Erwerb die gleiche oder eine andere Wahl zu treffen, je nachdem, ob er
eine gute oder eine schlechte Erfahrung gemacht hat (vgl. die oben in Randnr. 32
angefiihrte Rechtsprechung).

Ferner ist daran zu erinnern, dass die Beschwerdekammer zur Art des Verhiltnisses
zwischen den Zeichen P@YWEB CARD und PAYWEB CARD einerseits und den
betroffenen Waren und Dienstleistungen andererseits in den Randnrn. 30 bis 37 der
angefochtenen Entscheidungen im Wesentlichen ausgefiihrt hat, dass der Durch-
schnittsverbraucher die Anmeldemarken hauptsidchlich als eine der Werbung
dienende kommerzielle Prasentation dieser Waren und Dienstleistungen wahrnehmen
werde, was es ihm nicht erlaube, ihre betriebliche Herkunft zu erkennen. Es ist aber
festzustellen, dass die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
36 und 38 des Nizzaer Abkommens sehr unterschiedlich sind und zu verschiedenen
Gruppen und Kategorien von Produkten und Leistungen gehoren.

Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Umfang der
Begriindungspflicht der nationalen Behorden im Zusammenhang mit den Ein-
tragungshindernissen gemiafl Art. 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
iiber die Marken (ABL. 1989, L 40, S. 1), die im vorliegenden Fall, da der Regelungsgehalt
dieser Vorschrift im Wesentlichen mit dem von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94
iibereinstimmt, entsprechend herangezogen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile
des Gerichts vom 12. Mirz 2008, Suez/HABM [Delivering the essentials of life],
T-128/07, nicht in der amtlichen Sammlung veréffentlicht, Randnr. 33, und vom

II - 1464



55

CFCMCEE / HABM (P@YWEB CARD UND PAYWEB CARD)

2. April 2008, Eurocopter/HABM [STEADYCONTROL], T-181/07, nicht in der
amtlichen Sammlung veréffentlicht, Randnr. 42; vgl. auch Urteil Develey/HABM, oben
in Randnr. 37 angefiihrt, Randnrn. 91 und 92) zum einen, dass sich die Priifung der
absoluten Eintragungshindernisse auf alle Waren oder Dienstleistungen erstrecken
muss, fiir die die Eintragung der Marke beantragt wird, und zum anderen, dass die
Entscheidung, mit der die zustdndige Behorde die Eintragung einer Marke ablehnt,
grundsatzlich in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen begriindet sein
muss. Der Gerichtshof hat klargestellt, dass sich diese Begriindungspflicht auch aus
dem grundlegenden Erfordernis ergibt, dass jede Entscheidung einer nationalen
Behorde, mit der die Gewéhrung eines vom Gemeinschaftsrecht eingerdumten Rechts
verweigert wird, gerichtlich tiberpriift werden kann; diese Priifung soll einen effektiven
Schutz des entsprechenden Rechts gewihrleisten und hat sich somit auf die
Rechtmaéfligkeit der Begriindung zu erstrecken. Wenn allerdings dasselbe Eintragungs-
hindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen
entgegengehalten wird, kann sich die zustdndige Behorde auf eine pauschale
Begriindung fiir alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschrinken (Urteil
des Gerichtshofs vom 15. Februar 2007, BVBA Management, Training en Consultancy,
C-239/05, Slg. 2007, I-1455, Randnrn. 34 bis 37).

Die fir das HABM bestehende Moglichkeit, die Anwendung eines absoluten
Eintragungshindernisses auf eine Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienst-
leistungen nur pauschal zu begriinden, darf jedoch nicht den mit der Begriindungs-
pflicht geméfs Art. 253 EG und Art. 73 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 verfolgten
Zweck vereiteln, eine Entscheidung tiber die Zuriickweisung einer Gemeinschafts-
markenanmeldung einer effektiven gerichtlichen Kontrolle zu unterwerfen (vgl. in
diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 21. November 2007, Wesergold Getrédnke-
industrie/HABM — Lidl Stiftung [VITAL FIT], T-111/06, nicht in der amtlichen
Sammlung veréffentlicht, Randnr. 62). Es ist daher zu verlangen, dass die fraglichen
Waren oder Dienstleistungen einen so direkten und konkreten Zusammenhang
untereinander aufweisen, dass sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe
von Waren oder Dienstleistungen bilden, um dem HABM eine solche pauschale
Begriindung zu ermdglichen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichts
vom 14. Dezember 2006, Gagliardi/HABM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb
[MANU MANU MANU]J, T-392/04, nicht in der amtlichen Sammlung veréffentlicht,
Randnrn. 91 und 92). Dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen zu derselben
Klasse des Nizzaer Abkommens gehoren, geniigt insoweit nicht, da diese Klassen oft
eine grofle Bandbreite von Waren oder Dienstleistungen umfassen, die untereinander
nicht notwendig einen solchen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang
aufweisen.
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Im Ubrigen ist das Fehlen oder die Unzulinglichkeit einer Begriindung, was eine
Verletzung wesentlicher Formvorschriften im Sinne von Art. 253 EG darstellt, ein
Gesichtspunkt, den der Gemeinschaftsrichter von Amts wegen zu priifen hat (vgl.
Urteil des Gerichts vom 17. April 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./
HABM — Pelikan [Darstellung eines Pelikans], T-389/03, nicht in der amtlichen
Sammlung veroffentlicht, Randnr. 85 und die dort angefithrte Rechtsprechung).

Im Licht dieser Grundsétze ist zu iberpriifen, ob die Beschwerdekammer das Fehlen
der Unterscheidungskraft der Anmeldemarken im Hinblick auf die fraglichen Waren
und Dienstleistungen hinreichend untersucht und begriindet hat. Da nidmlich
grundsitzlich ein Minimum an Unterscheidungskraft geniigt, um das absolute
Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu
iiberwinden (Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2007, IVG Immobilien/HABM [I],
T-441/05, Slg. 2007, 11-1937, Randnr. 42), ist es umso wichtiger, dass das HABM die
Begriindungspflicht hinsichtlich aller fraglichen Waren und Dienstleistungen einhalt.

Zu den Waren ,Speicher- oder Mikroprozessorkarten, Magnetkarten, magnetische
oder mit Mikroprozessor ausgestattete Identifikationskarten, magnetische oder mit
Mikroprozessor ausgestattete Zahl-, Kredit- oder Debitkarten®, ,Magnetdatentriger”
und ,geldbetitigte Mechaniken fiir Fernsehapparate” in Klasse 9

Zu den Waren ,Speicher- oder Mikroprozessorkarten, Magnetkarten, magnetische
oder mit Mikroprozessor ausgestattete Identifikationskarten, magnetische oder mit
Mikroprozessor ausgestattete Zahl-, Kredit- oder Debitkarten, Magnetdatentréger,
geldbetitigte Mechaniken fiir Fernsehapparate in Klasse 9 des Nizzaer Abkommens
stellte die Beschwerdekammer in den Randnrn. 32 und 33 der angefochtenen
Entscheidungen im Wesentlichen fest, dass die angemeldeten Marken in ihrer
Gesamtheit zur Bezeichnung sowohl der Art als auch des Bestimmungszwecks dieser
Waren dienen konnten, da es sich um ,,Mikrochipkarten handele. Zudem sei aus der
Sicht des Durchschnittsverbrauchers die Tatsache, dass diese Waren, die speziell und
notwendig die Funktion hidtten, die Erbringung von Dienstleistungen der Online-
Kommunikation und -Datentibertragung und die Vornahme von Fernkiufen zu
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ermoglichen, im Zusammenhang mit Zahlungen iiber das Internet stiinden, eine
Eigenschaft und sogar eines der wesentlichen Merkmale dieser Waren.

Erstens ist dazu festzustellen, dass diese Waren, soweit sie die Form einer Karte mit
einem Magnetstreifen, einem Mikroprozessor oder einem Mikrochip haben, die mit
Hilfe eines (digitalen) Lesegerits und eines Computers Informationen aufzeichnen und
iibertragen konnen, was fiir ,Magnetdatentriger” nicht nachgewiesen ist (siehe unten,
Randnrn. 63 bis 65), wegen ihrer dhnlichen und sogar identischen Merkmale und
Funktionen eine homogene Produktgruppe bilden. Zum einen erlauben es diese Waren
nidmlich, die durch sie aufgezeichneten Informationen und Daten iiber ein
Kommunikationsnetz wie das Internet oder ein Kabel- oder Satellitennetz an einen
Dienstleistenden, insbesondere einen Zugang zum Internet gewéihrenden Betreiber,
einen Anbieter von Telekommunikationsdiensten oder einen Anbieter von Fernseh-
diensten, zu {ibertragen, um diesem die Erkennung des Karteninhabers und seines
Zugangsrechts zu ermoglichen. Zum anderen er6ffnen diese Karten ihrem Inhaber,
gegebenenfalls entgeltlich, den Zugang zu dem fraglichen Kommunikationsnetz, um
andere Informationen und Daten zu tibertragen, zu empfangen und aufzuzeichnen und
um online bestimmte Transaktionen, einschliefllich elektronischer Zahlungen fiir
einen Fernkauf, vorzunehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil SURFCARD, oben in
Randnr. 44 angefiihrt, Randnr. 64). Das Gleiche gilt fiir ,geldbetitigte Mechaniken fir
Fernsehapparate®, soweit diese Mechaniken, wie ein Decoder oder ein Zusatzgerit fiir
den Empfang von Zahlfernsehprogrammen iiber Kabel oder Satellit, sowohl mit einer
(hdufigals ,smartcard” bezeichneten) Karte als auch mit einer Vorrichtung ausgestattet
sind, in die die Karte eingefithrt werden kann, um entgeltlichen Zugang zu dem
fraglichen Netz zu erlangen.

Die Beschwerdekammer konnte daher in Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidun-
gen mit Recht zu dem Ergebnis gelangen, dass die Wortzeichen P@YWEB CARD und
PAYWEB CARD einen direkten und konkreten Zusammenhang mit solchen Karten
aufweisen. Allein der Umstand, dass die Beschwerdekammer diese Waren in Randnr. 32
der angefochtenen Entscheidungen als ,Mikrochipkarten“ bezeichnet hat, kann die
Stichhaltigkeit ihrer Beurteilung nicht berithren, da diese Karten die gleichen
Eigenschaften und Funktionen wie Magnetkarten haben konnen und héufig auch
einen Magnetstreifen besitzen, ohne dass der Durchschnittsverbraucher zwischen

II - 1467



61

62

63

URTEIL VOM 20. 5. 2009 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-405/07 UND T-406/07

diesen Karten und ihren verschiedenen Merkmalen und Funktionen notwendig zu
unterscheiden vermag (vgl. in diesem Sinne Urteil SURFCARD, oben in Randnr. 44
angefiihrt, Randnr. 65).

Dieser Befund wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Beschwerdekammer damit
eine Beurteilung vornahm, die sich im Wesentlichen auf den beschreibenden Charakter
der Anmeldemarken im Hinblick auf die Merkmale und Funktionen der in Frage
stehenden Waren bezieht. Nach stidndiger Rechtsprechung besteht ndmlich eine
offensichtliche Uberschneidung der jeweiligen Anwendungsbereiche der in Art. 7
Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung Nr. 40/94 aufgefiihrten absoluten Eintragungs-
hindernisse, was insbesondere impliziert, dass einer Wortmarke, die Merkmale der
betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grund in Bezug auf
diese Waren oder Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehlen kann, und zwar
unbeschadet anderer Griinde, die dieses Fehlen von Unterscheidungskraft begriinden
konnen (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004, Campina
Melkunie, C-265/00, Slg. 2004, 1-1699, Randnrn. 18 und 19, und Eurohypo/HABM,
oben in Randnr. 31 angefiihrt, Randnrn. 54 und 69).

Folglich ist der Klagegrund eines Verstofles gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf die Waren ,Speicher- oder Mikroprozessor-
karten, Magnetkarten, magnetische oder mit Mikroprozessor ausgestattete Identifika-
tionskarten, magnetische oder mit Mikroprozessor ausgestattete Zahl-, Kredit- oder
Debitkarten” und ,geldbetitigte Mechaniken fiir Fernsehapparate” in Klasse 9 des
Nizzaer Abkommens zuriickzuweisen.

Zweitens, hinsichtlich der Waren ,,Magnetdatentrager®, hat die Beschwerdekammer
zum einen in Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidungen ausgefiihrt, dass es sich
gleichfalls um Mikrochipkarten handele, und zum anderen in Randnr. 33 dieser
Entscheidungen, dass diese Waren speziell und notwendig die Funktion hitten, die
Erbringung von Dienstleistungen der Online-Kommunikation und Dateniibertragung
zu gewihrleisten, die fiir Fernkidufe unerlédsslich seien. In seinem schriftlichen
Vorbringen hat das HABM hinzugefiigt, dass diese Waren auch die Form von Karten
haben und entgeltlichen Zugang zum Internet oder zu einem anderen Kommunika-
tionsnetz gewédhren konnten.
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Unabhingig von der Frage, ob sich die Beschwerdekammer auf eine solche pauschale
Begriindung beschrianken durfte, ergibt sich aus dem Aufbau des in der Anmeldung
enthaltenen Verzeichnisses der Waren der Klasse 9, in dem ,Speicher- oder
Mikroprozessorkarten, Magnetkarten® und ,Magnetdatentriger als gesonderte
Produkte aufgefiihrt werden, vorbehaltlich des Beweises des Gegenteils, dass die
genannten Magnetdatentriger im Allgemeinen keine Mikrochipkarten sind und nicht
zwangsldufig die oben in Randnr. 59 beschriebenen Eigenschaften und Funktionen
solcher Karten besitzen. Es obliegt daher dem HABM, nachzuweisen, dass Magnet-
datentriager die Form einer Karte haben, deren wesentliche Merkmale besitzen und von
den mafigeblichen Verkehrskreisen in dieser Weise wahrgenommen werden koénnen,
und hierfiir konkrete Anhaltspunkte oder konkrete Belege beizubringen, was es nicht
getan hat. Dies ist umso mehr erforderlich, als es wenig plausibel erscheint, dass der
Durchschnittsverbraucher die Merkmale einer Karte mit einer magnetischen Fest-
platte oder einem magnetischen Tonbildband in Verbindung bringen kénnte (vgl. in
diesem Sinne Urteil SURFCARD, oben in Randnr. 44 angefiihrt, Randnrn. 71 und 72).

In Anbetracht der den Anmeldemarken aus der Sicht der mafSgeblichen Verkehrskreise
zukommenden Bedeutung, ndmlich der einer Zahlkarte fiir elektronische Transaktio-
nen insbesondere mittels des Internets oder fiir entgeltlichen Zugang zum Internet, ist
festzustellen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall nicht rechtlich
hinreichend nachgewiesen hat, dass die Wortzeichen P@YWEB CARD und PAYWEB
CARD nicht geeignet wiren, die wesentliche Funktion einer Marke zu erfiillen, auf die
betriebliche Herkunft der Waren ,Magnetdatentrager” hinzuweisen.

Der Klagegrund eines Verstofles gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
Nr. 40/94 greift daher im Hinblick auf die Waren ,Magnetdatentriager durch.

Zu den tibrigen Waren der Klasse 9

Hinsichtlich der tibrigen oben in Randnr. 8 aufgefithrten Waren der Klasse 9 hat die
Beschwerdekammer in den Randnrn. 30 und 31 der angefochtenen Entscheidungen im
Wesentlichen in allgemeiner Weise festgestellt, dass alle diese Waren, da die
Anmeldemarken den Verbraucher hauptséachlich zum Erwerb der fraglichen Waren
und Dienstleistungen veranlassen sollten, um mittels einer Karte online Zahlungen
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titigen zu konnen, speziell und notwendig die Funktion hitten, die Erbringung von
Telekommunikationsdiensten sowie von Bank- und Finanzdiensten zu gewéhrleisten,
die fiir die Vornahme solcher Zahlungen unerlisslich seien.

Auf der Grundlage dieser sehr allgemeinen und unbestimmten Begriindung und unter
Beriicksichtigung der groflen Bandbreite und Verschiedenartigkeit der oben in
Randnr. 8 aufgefithrten Waren, deren wesentliche Merkmale in den angefochtenen
Entscheidungen nicht beschrieben werden, ist es jedoch nicht méglich, nachzupriifen,
ob zwischen diesen verschiedenen Waren und den Karten, die die oben in Randnr. 59
genannten Funktionen und Merkmale aufweisen, ein hinreichend direkter und
konkreter Zusammenhang besteht, um so festzustellen, ob es sich um eine homogene
Produktgruppe handelt, die Gegenstand einer pauschalen Begriindung wie der in den
Randnrn. 30 und 31 der angefochtenen Entscheidungen gegebenen sein kann.

Die angefochtenen Entscheidungen enthalten nédmlich nicht einmal den Ansatz einer
Begriindung zum einen hinsichtlich der Griinde, aus denen die Beschwerdekammer
offenbar der Ansicht war, dass diese Waren gleichwohl mit den oben in Randnr. 62
genannten Waren Merkmale gemeinsam hitten, die ihre Zusammenfassung zu einer
homogenen Gruppe rechtfertigten, und zum anderen hinsichtlich der fehlenden
Unterscheidungskraft der Zeichen P@YWEB CARD und PAYWEB CARD speziell fiir
diese Waren. Jedenfalls trifft die sehr allgemeine Beschreibung ihrer angeblichen
Funktion, die Erbringung von Telekommunikations-, Bank- und Finanzdiensten zu
gewidhrleisten, die fiir kartengebundene Online-Zahlungen unerldsslich seien,
offensichtlich nicht fiir Waren zu wie ,fotografische, Film-, Signal- und Kontroll-
apparate und -instrumente®, ,Schallplatten, elektronische Terminplaner, Verkaufs-
automaten, Videobdnder, Ausgabegerite fiir Geldscheine, Fahrkarten, Kontoausziige,
Filmkameras, Videokameras®, ,,Videokassetten, CD-ROMs, Strichcodeleser, (Audio-/
Video-)CDs, optische CDs, Falschgelddetektoren, Disketten und , Telefonapparate,
Fernsehapparate®, deren Funktionen und Merkmale sehr unterschiedlich sein konnen.
Insoweit vermag der vage Hinweis des HABM in der miindlichen Verhandlung, dass
diese Waren &hnlich wie eine ,Webcam“-Kamera als Zubehor benotigt werden
konnten, um in einem Datenverarbeitungsnetz mittels einer Karte bestimmte
Vorginge auszufiihren, selbst im Fall seiner Begriindetheit, die das HABM im Ubrigen
fir andere betroffene Waren der Klasse 9 nicht geltend gemacht hat, diesen
Begriindungsmangel in den angefochtenen Entscheidungen nicht zu heilen, da das
HABM die Griinde einer Entscheidung, der ein Begriindungsmangel im Sinne von
Art. 253 EG anhaftet, nicht im gerichtlichen Verfahren erginzen darf (Urteil des
Gerichtshofs vom 28. Juni 2005, Dansk Rerindustri u. a./Kommission, C-189/02 P,
C-202/02 P, C-205/02 P bis C-208/02 P und C-213/02 P, Slg. 2005, I-5425, Randnr. 463;
vgl. Urteil des Gerichts vom 15. September 1998, European Night Services u. a./
Kommission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 und T-388/94, Slg. 1998, 11-3141, Randnr.
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95 und die dort angefiihrte Rechtsprechung, sowie in diesem Sinne ferner Urteil des
Gerichts vom 18. Januar 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel/Kommission,
T-93/02, Slg. 2005, 1I-143, Randnr. 126).

Folglich entspricht die pauschale Begrindung in den Randnrn. 30 und 31 der
angefochtenen Entscheidungen nicht den Anforderungen der Art. 253 EG und 73
Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94, wie sie in der oben in Randnr. 54 angefiihrten
Rechtsprechung néher beschrieben worden sind, da sie es nicht erméglicht, die
angefochtenen Entscheidungen einer effektiven gerichtlichen Kontrolle der Recht-
mifligkeit der Beurteilung zu unterziehen, die die Beschwerdekammer hinsichtlich des
Fehlens der Unterscheidungskraft der Anmeldemarken fiir die fraglichen Waren der
Klasse 9 des Nizzaer Abkommens vorgenommen hat.

Nach der oben in Randnr. 56 angefithrten Rechtsprechung ist dieser zum zwingenden
Recht gehorende Gesichtspunkt einer unzureichenden Begriindung von Amts wegen

zu beachten, und die angefochtenen Entscheidungen sind deshalb insoweit aufzu-
heben.

Zu den Dienstleistungen der Klassen 36 und 38

— Zusammenfassung der Begriindung der angefochtenen Entscheidungen

Was die in den angefochtenen Entscheidungen enthaltene Beurteilung und Be-
griilndung hinsichtlich des Fehlens von Unterscheidungskraft der Zeichen P@YWEB
CARD und PAYWEB CARD fiir die in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen
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36 und 38 des Nizzaer Abkommens anbelangt, ist daran zu erinnern, dass die
Beschwerdekammer zunéchst in Randnr. 34 dieser Entscheidungen allgemein festge-
stellt hat, dass diese Zeichen im Hinblick auf alle Dienstleistungen der Klassen 36
und 38 des Nizzaer Abkommens einen rein informativen und werbenden Charakter
hétten, weshalb sie von den mafigeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die
betriebliche Herkunft dieser Dienstleistungen verstanden werden kénnten, die alle in
ihrer Haupt- oder einer Nebenfunktion Leistungen der elektronischen, insbesondere
mittels Internet, Intranet oder Extranet abgewickelten Telekommunikation sowie
Online-Leistungen des Bank-, Finanz- und Versicherungswesens betréfen.

Die Beschwerdekammer hat dann in Randnr. 35 der angefochtenen Entscheidungen
weiter dargelegt, dass die Wortzeichen P@YWEB CARD und PAYWEB CARD
hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36 die klare Mitteilung vermittelten, dass
dank der Ausgabe einer an das Internet oder, allgemeiner, an ein Datenverarbeitungs-
netz angeschlossenen Zahlkarte aus der Ferne Informationen {iber diese Dienst-
leistungen eingeholt und mit ihnen zusammenhéngende Transaktionen durchgefiihrt
werden konnten. Zu den Dienstleistungen der Klasse 38 hat die Beschwerdekammer in
Randnr. 36 der angefochtenen Entscheidungen festgestellt, dass diese Dienstleistun-
gen, die sich auf eine Gesamtheit von Verfahren der elektronischen Dateniibertragung
bezogen, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Funktionsweise und Verwendung
des Internets und, allgemeiner, der neuen Informationstechnologien stiinden. Aus der
Sicht des Durchschnittsverbrauchers sei es daher eine Eigenschaft dieser Dienst-
leistungen, dass iiber ein solches Netz mittels einer Mikrochipkarte Zahlungen
vorgenommen werden konnten.

Die Beschwerdekammer hat schliefllich in Randnr. 37 der angefochtenen Ent-
scheidungen befunden, dass die Anmeldemarken in ihrer Gesamtheit hauptsichlich
als eine kommerzielle Prasentation der fraglichen Waren und Dienstleistungen
wahrgenommen wiirden und die hauptséchliche, wenn nicht ausschliefdliche Funktion
hitten, den betroffenen Verbraucher darauf hinzuweisen, dass er es mit einer Ware
oder einer Dienstleistung zu tun habe, die ihm mittels einer Karte die Vornahme von
Online-Zahlungen ermdogliche.
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— Zu ,Leistungen in Verbindung mit Kreditkarten und ,Leistungen in Verbindung
mit Debitkarten® in Klasse 36

Hinsichtlich der ,Leistungen in Verbindung mit Kreditkarten“ und der ,Leistungen in
Verbindung mit Debitkarten” in Kasse 36 ist festzustellen, dass sie sich unmittelbar auf
die oben in Randnr. 62 genannten Karten beziehen. Wie das Gericht bereits
entschieden hat (vgl. in diesem Sinne Urteil SURFCARD, oben in Randnr. 44
angefiihrt, Randnrn. 75 und 76), haben diese Dienstleistungen einen sehr verschieden-
artigen und komplexen Charakter. Zum einen umfassen sie Dienstleistungen, die die
eine Bankkarte ausstellende Bank ihren Kunden erbringt, um ihnen die Benutzung
dieser Karte gegebenenfalls iiber ein Kommunikationsnetz zu erméglichen. Zum
anderen decken diese Dienstleistungen auch eine grofie Vielfalt anderer Dienst-
leistungen ab, die im Rahmen mehrerer gesonderter Geschaftsverhdltnisse erbracht
werden, ndmlich solche zwischen den kartenausgebenden Banken, den Betreibern der
verschiedenen Zahlungsausgleichsnetze und den Héndlern, bei denen der Kunde mit
seiner Karte bezahlen kann. Darum sind diese Dienstleistungen von den Eigenschaften
und Funktionen der Karten als solchen, wie sie oben in Randnr. 59 beschrieben sind,
klar zu unterscheiden, da sie iiber die alleinige bilaterale Geschiftsbeziehung zwischen
der ausgebenden Bank und dem Verbraucher hinausgehen.

Gleichwohl hat die Beschwerdekammer in Randnr. 35 der angefochtenen Ent-
scheidungen zutreffend, wenn auch in recht abstrakter und allgemeiner Weise, eine
wesentliche Eigenschaft benannt, die allen diesen Dienstleistungen gemeinsam ist,
indem sie im Wesentlichen festgestellt hat, dass sich diese insbesondere auf
Geschiftsvorginge bezogen, die dank der Ausgabe einer an das Internet oder,
allgemeiner, an ein Datenverarbeitungsnetz angeschlossenen Zahlkarte aus der Ferne
vorgenommen werden konnten und hinsichtlich deren die Wortzeichen P@YWEB
CARD und PAYWEB CARD eine klare Information vermittelten.

Angesichts dieser mit dem Bereich der Informatik und des Internets zusammen-
hidngenden gemeinsamen Beschaffenheit und Zweckbestimmung ist festzustellen, dass
diese Dienstleistungen ungeachtet ihres verschiedenartigen und komplexen Charak-
ters einer hinreichend homogenen Gruppe von Dienstleistungen zugeordnet und
damit Gegenstand einer pauschalen Begriindung sein konnen. Ebenso hat die
Beschwerdekammer in Anbetracht insbesondere der Bestandteile ,payweb“ und
~p@yweb“ der Anmeldemarken, die auf die Funktion einer Zahlung mittels eines
Netzes der elektronischen Kommunikation oder Datenverarbeitung hinweisen, zu
Recht befunden, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame und
verstindige Verbraucher die Marken als eine unauflosliche Gesamtheit von Karten und
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den mit diesen verbundenen Dienstleistungen wahrnehmen wird, die ihm mittels
dieser Karten die Vornahme von Online-Zahlungen ermdglichen soll.

So konnte die Beschwerdekammer in Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidungen
mit Recht feststellen, dass die Anmeldemarken geeignet erscheinen, hauptsichlich als
eine kommerzielle Priasentation der fraglichen Waren und Dienstleistungen wahrge-
nommen zu werden, da sie die mafigeblichen Verkehrskreise darauf hinweisen, dass sie
es mit einer Ware oder einer Dienstleistung zu tun haben, die ihnen mittels einer Karte
die Vornahme von Online-Zahlungen erméglicht. Dass aus der Sicht dieser Verkehrs-
kreise ein direkter und konkreter Zusammenhang der Anmeldemarken mit ,Leistun-
gen in Verbindung mit Kreditkarten“ sowie ,Leistungen in Verbindung mit Debit-
karten“ in Klasse 36 besteht, erlaubt die Annahme, dass diese Marken als kommerzielle
Prasentation dieser Dienstleistungen fungieren, und damit die Verneinung ihrer
Unterscheidungskraft fiir diese Dienstleistungen.

Folglich hat die Beschwerdekammer die angefochtenen Entscheidungen hinreichend
begriindet und Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehlerfrei angewandt,
soweit sie die Anmeldung der beiden Marken fiir ,Leistungen in Verbindung mit
Kreditkarten” und ,Leistungen in Verbindung mit Debitkarten“ in Klasse 36 des
Nizzaer Abkommens zuriickgewiesen hat.

— Zu den iibrigen Dienstleistungen der Klasse 36

Hinsichtlich der tibrigen Dienstleistungen der Klasse 36 ist zundchst festzustellen, dass
sie keinen ebenso direkten und konkreten Zusammenhang mit den oben in Randnr. 62
genannten Karten wie ,Leistungen in Verbindung mit Kreditkarten“ und , Leistungen
in Verbindung mit Debitkarten® aufweisen, da sie eine grof3e Vielfalt von Geschéften in
den Bereichen Immobilien, Versicherung, Bank- und Finanzwesen sowie Informatik
représentieren, zwischen denen jedoch eine gewisse Verwandtschaft anzuerkennen ist.
Sodann ist daran zu erinnern, dass es aus der Sicht der mafigeblichen Verkehrskreise
geniigt, dass die angemeldeten Marken auf eine einzelne Funktion oder ein einzelnes
Merkmal der fraglichen Dienstleistungen hinweisen, um ihre fehlende Unterschei-
dungskraft festzustellen. Alle diese Dienstleistungen besitzen aber ein gemeinsames
Merkmal oder einen gleichen Zweck, nédmlich die Ausfithrung geschiftlicher
Transaktionen in den genannten Bereichen einschliefllich Zahlungen mit einer
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Karte, und zwar gegebenenfalls auf elektronischem Weg. Deshalb konnen diese
Dienstleistungen im Hinblick auf eine pauschale Begriindung als einer homogenen
Gruppe von Dienstleistungen zugehorig angesehen werden. Damit ist die in Randnr. 35
der angefochtenen Entscheidungen gegebene Begriindung, wonach dank der Ausgabe
einer an das Internet oder, allgemeiner, an ein Datenverarbeitungsnetz angeschlosse-
nen Zahlkarte aus der Ferne Informationen tiber diese Dienstleistungen eingeholt und
mit ihnen zusammenhéngende Transaktionen durchgefiihrt werden konnten, zwar
knapp, aber ausreichend, um dem Gericht eine RechtmafSigkeitskontrolle unter diesem
Aspekt zu erlauben.

Aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers besteht ndmlich ein hinreichend direkter
und konkreter Zusammenhang zwischen den Wortzeichen P@YWEB CARD und
PAYWEB CARD einerseits und einer speziellen Eigenschaft aller iibrigen Dienst-
leistungen der Klasse 36 andererseits, namlich der Moglichkeit, mit einer Karte
Fernzahlungen oder Zahlungen auf elektronischem Wege im Kontext geschaftlicher
Transaktionen in den Bereichen Immobilien, Versicherung, Bank- und Finanzwesen
sowie Informatik vorzunehmen. Es ist folglich festzustellen, dass diese Zeichen eine
blofle kommerzielle Préisentation dieser Dienstleistungen darstellen konnen, was die
Feststellung erlaubt, dass sie im Hinblick auf diese Dienstleistungen keine Unter-
scheidungskraft haben.

Es ist gleichwohl klarzustellen, dass eine fehlende Unterscheidungskraft der Wort-
zeichen P@YWEB CARD und PAYWEB CARD nur festgestellt werden kann, soweit
die Erbringung der oben in Randnr. 80 genannten Dienstleistungen tatsdchlich die
Verwendung einer Karte, wie etwa einer Krankenversicherungskarte, voraussetzt.
Konnen diese Dienstleistungen unabhéngig von einer Karte erbracht werden, weisen
diese Zeichen aus der Sicht der mafigeblichen Verkehrskreise keinen hinreichend
direkten und konkreten Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen auf, da dieses
Publikum, um einen solchen Zusammenhang herzustellen, komplexe Uberlegungen
anstellen miisste. Dass die Anmeldemarken keine Unterscheidungskraft besitzen, gilt
daher nur hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36, die wie ,Leistungen in
Verbindung mit Kreditkarten“ und ,Leistungen in Verbindung mit Debitkarten* die
Verwendung einer Karte erfordern oder implizieren (vgl. in diesem Sinne entsprechend
Urteil SURFCARD, oben in Randnr. 44 angefiihrt, Randnr. 82).
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Unter diesen Umsténden ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer die ange-
fochtenen Entscheidungen hinreichend begriindet und Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 40/94 fehlerfrei angewandt hat, soweit sie die Anmeldungen fiir alle
beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 des Nizzaer Abkommens zuriickge-
wiesen hat.

— Zu den Dienstleistungen der Klasse 38

Zu den Dienstleistungen der Klasse 38 mit der Bezeichnung , Telekommunikations-
dienste, Kommunikation mittels Computerterminals, Auskiinfte iiber Telekommuni-
kation, elektronische Nachrichteniibermittlung, Ubertragung von Nachrichten,
computergestiitzte Ubertragung von Nachrichten und Bildern, Satelliteniibertragung,
Informationsiibermittlung via Internet, Intranet und Extranet, Ubertragung inter-
aktiver Computerdaten, Ubertragung von Informationen aus einer Computerdaten-
bank, internationale Dateniibertragung zwischen vernetzten Datenverarbeitungs-
systemen, Online-Ubertragung von Informationen® ist festzustellen, dass sie ebenso
wie ,Leistungen in Verbindung mit Kreditkarten“ und , Leistungen in Verbindung mit
Debitkarten® in Klasse 36 zu einer homogenen Gruppe von Dienstleistungen gehoren,
die unmittelbar mit dem Bereich der Informatik und des Internets zusammenhéngen.
Diese Dienstleistungen weisen auflerdem aus der Sicht der mafigeblichen Verkehrs-
kreise einen direkten und konkreten Zusammenhang mit den Wortzeichen P@YWEB
CARD und PAYWEB CARD auf, da diese Zeichen insbesondere eine Funktion der
Dateniibermittlung tiber das Internet oder andere Kommunikationsnetze bezeichnen,
beispielsweise fiir einen Fernkauf, der mit einer Karte der oben in Randnr. 59
beschriebenen Art vorgenommen wird. Eine gemeinsame Eigenschaft dieser Dienst-
leistungen ist ndmlich, dass mittels einer Karte auf das Internet oder andere
Kommunikationsnetze zugegriffen werden kann und dort Vorgéinge der Datentiber-
tragung oder andere Transaktionen online getétigt werden konnen, so etwa Fernkéufe
und -zahlungen. Wie oben in Randnr. 60 ausgefiihrt, ist allein der Umstand, dass die
Beschwerdekammer ihre Beurteilung auf ,Mikrochipkarten® gestiitzt hat, nicht
geeignet, deren Begriindetheit in Frage zu stellen (vgl. in diesem Sinne entsprechend
Urteil SURFCARD, oben in Randnr. 44 angefiihrt, Randnrn. 79 und 80).
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Die Beschwerdekammer hat daher in Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidungen
zutreffend festgestellt, dass die mafigeblichen Verkehrskreise die Wortzeichen
P@YWEB CARD und PAYWEB CARD als Bezeichnung fiir eine unteilbare Gesamtheit
von Karten und Dienstleistungen wahrnehmen wiirden, die ihnen die Vornahme von
Online-Zahlungen ermoglichen. Folglich erfiillen die Marken nicht ihre Haupt-
funktion, auf die betriebliche Herkunft der in Frage stehenden Dienstleistungen
hinzuweisen.

Es ist gleichwohl klarzustellen, dass eine fehlende Unterscheidungskraft der Wort-
zeichen P@YWEB CARD und PAYWEB CARD nur festgestellt werden kann, soweit
die Erbringung der oben in Randnr. 84 genannten Dienstleistungen tatsichlich die
Verwendung einer Karte voraussetzt. Kénnen diese Dienstleistungen unabhéngig von
einer Karte erbracht werden, weisen diese Zeichen aus der Sicht der mafigeblichen
Verkehrskreise keinen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit
diesen Dienstleistungen auf, da dieses Publikum, um einen solchen Zusammenhang
herzustellen, komplexe Uberlegungen anstellen miisste. Dass die Anmeldemarken
keine Unterscheidungskraft besitzen, gilt daher nur hinsichtlich der Dienstleistungen
der Klasse 38, die wie ,Leistungen in Verbindung mit Kreditkarten“ und , Leistungen in
Verbindung mit Debitkarten” in Klasse 36 die Verwendung einer Karte erfordern oder
implizieren.

Unter diesen Umsténden hat die Beschwerdekammer, soweit die Erbringung der oben
in Randnr. 84 genannten Dienstleistungen der Klasse 38 die Verwendung einer Karte
voraussetzt, zutreffend festgestellt, dass die Wortzeichen P@YWEB CARD und
PAYWEB CARD hinsichtlich dieser Dienstleistungen keine hinreichende Unter-
scheidungskraft besitzen. Die Rige eines Verstofles gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 40/94 greift daher nicht durch, soweit sie die Zuriickweisung der
Anmeldungen fiir die vorgenannten Dienstleistungen betriftt.

Hinsichtlich der iibrigen Dienstleistungen der Klasse 38, ndmlich ,Dienste von
Nachrichtenagenturen (Nachrichten), insbesondere in Bezug auf Bankgeschifte,
Kommunikation iber Rundfunk, Telefonkommunikation, Senden von Telegrammen,
Ubermitteln von Telegrammen, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung
von Rundfunksendungen, Ausstrahlung von Fernsehsendungen, Vermietung von
Telekommunikationsgerédten, Vermietung von Geréten zur Nachrichteniibertragung,
Vermietung von Telefonen, Mobilfunk, Telefondienste”, enthalten die angefochtenen
Entscheidungen jedoch nicht einmal den Ansatz einer Begriindung hinsichtlich der
Griinde, aus denen die Beschwerdekammer der Meinung war, dass diese Dienst-
leistungen und die oben in Randnr. 84 genannten Dienstleistungen zu einer
homogenen Gruppe gehorten, die eine pauschale Begriindung wie die in den Randnrn.
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36 und 37 der angefochtenen Entscheidungen gegebene rechtfertigen konnte. Die
angefochtenen Entscheidungen enthalten auch keine Erlduterungen, die es erlaubten,
die Begriindetheit der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu
tiberpriifen, dass die Wortzeichen P@YWEB CARD und PAYWEB CARD auch speziell
hinsichtlich dieser tibrigen Dienstleistungen nicht hinreichend unterscheidungskréftig
seien.

Wenngleich die in Randnr. 36 der angefochtenen Entscheidungen enthaltene
Begriindung — die fraglichen Dienstleistungen bezdgen sich auf eine Gesamtheit
von Verfahren der elektronischen Dateniibertragung und stiinden in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Funktionsweise und Verwendung des Internets und,
allgemeiner, der neuen Informationstechnologien, so dass die Moglichkeit, iiber das
Internet Zahlungen mittels einer Mikrochipkarte durchzufiihren, eine Eigenschaft
dieser Dienstleistungen bilde — fiir die oben in Randnr. 84 aufgefiihrten Dienst-
leistungen zutrifft, gilt sie nicht notwendig auch fiir die iibrigen Dienstleistungen der
Klasse 38. Jedenfalls kann dieser allgemeinen Begriindung nicht entnommen werden,
aus welchen Griinden diese Dienstleistungen im Hinblick auf die Wortzeichen
P@YWEB CARD und PAYWEB CARD aus der Sicht des durchschnittlich informierten
und angemessen aufmerksamen verstindigen Verbrauchers einen hinreichend
direkten und konkreten Zusammenhang mit Online-Zahlungen mittels einer Karte
aufweisen sollen.

Soweit das HABM im Ubrigen im gerichtlichen Verfahren erginzend dahin
argumentiert hat, dass das Internet anerkanntermaflen die Moglichkeit biete,
Rundfunk- und Fernsehsendungen zu empfangen und Telefongespréiche zu fiihren,
geht sein Vorbringen jedenfalls ins Leere, da es in diesem Verfahrensstadium nicht die
Griinde einer Entscheidung ergidnzen darf, der ein Begriindungsmangel im Sinne von
Art. 253 EG anhaftet (vgl. die oben in Randnr. 69 angefiihrte Rechtsprechung).

Folglich hat die Beschwerdekammer nicht hinreichend begriindet, dass die Anmelde-
marken hinsichtlich der oben in Randnr. 88 aufgefithrten Dienstleistungen ohne
Unterscheidungskraft seien. Insoweit entspricht die in den Randnrn. 36 und 37 der
angefochtenen Entscheidungen gegebene pauschale Begriindung nicht den Anforde-
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rungen des Art. 253 EG und des Art. 73 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94, da sie es nicht
erlaubt, die angefochtenen Entscheidungen einer effektiven gerichtlichen Kontrolle zu
unterziehen.

Im Einklang mit der oben in Randnr. 56 angefithrten Rechtsprechung ist der
Gesichtspunkt zwingenden Rechts, den ein Begriindungsmangel darstellt, von Amts
wegen zu beriicksichtigen. Die angefochtenen Entscheidungen sind daher auch
insoweit aufzuheben.

Fehlende Geltendmachung des Eintragungshindernisses nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung Nr. 40/94

Da die Beschwerdekammer die angefochtenen Entscheidungen nicht auf das absolute
Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94, also auf
einen beschreibenden Charakter der angemeldeten Marken, gestiitzt hat (vgl. Randnr.
40 der angefochtenen Entscheidungen) und die Kligerin nur die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidungen beantragt (vgl. oben, Randnr. 14), ist die Anwendung
von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 nicht Gegenstand des
vorliegenden Rechtsstreits im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 und damit
der Rechtmafligkeitskontrolle, die der Gemeinschaftsrichter im vorliegenden Fall
vorzunehmen hat (vgl. in diesem Sinne Urteil SURFCARD, oben in Randnr. 44
angefithrt, Randnr. 85 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).
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Folglich geht das Vorbringen der Klagerin zum etwaigen Fehlen eines beschreibenden
Charakters der Anmeldemarken ins Leere und braucht vom Gericht nicht gepriift zu
werden.

Nach alledem greift der Klagegrund eines Verstofles gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 40/94 durch und sind die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben,
soweit die Anmeldemarken laut diesen Entscheidungen keine Unterscheidungskraft
haben im Hinblick auf

— die oben in Randnr. 2 genannten Waren der Klasse 9, ausgenommen ,Speicher-
oder Mikroprozessorkarten, Magnetkarten, magnetische oder mit Mikroprozessor
ausgestattete Identifikationskarten, magnetische oder mit Mikroprozessor ausge-
stattete Zahl-, Kredit- oder Debitkarten“ und ,geldbetitigte Mechaniken fiir
Fernsehapparate®;

— die als ,Dienste von Nachrichtenagenturen (Nachrichten), insbesondere in Bezug
auf Bankgeschifte, Kommunikation tiber Rundfunk, Telefonkommunikation,
Senden von Telegrammen, Ubermitteln von Telegrammen, Ausstrahlung von
Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Rundfunksendungen, Ausstrahlung von
Fernsehsendungen, Vermietung von Telekommunikationsgerdten, Vermietung
von Geriten zur Nachrichteniibertragung, Vermietung von Telefonen, Mobilfunk,
Telefondienste” bezeichneten Dienstleistungen in Klasse 38.

Kosten

Nach Art. 87 § 3 seiner Verfahrensordnung kann das Gericht die Kosten teilen oder
beschlieflen, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trigt, wenn jede Partei teils obsiegt,
teils unterliegt. Unter den Umsténden des vorliegenden Falls sind angesichts der
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teilweisen Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen und insbesondere des
Fehlens eines Kostenantrags der Klédgerin jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuer-
legen.

Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

fir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungs-
amts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom
10. Juli 2007 (Sache R 119/2007-1) und 12. September 2007 (Sache
R 120/2007-1) werden aufgehoben, soweit darin die Anmeldungen der
Gemeinschaftswortmarken P@YWEB CARD und PAYWEB CARD fiir foto-
grafische, Film-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente, Gerite zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton oder Bild, Schall-
platten, elektronische Terminplaner, Verkaufsautomaten, Videobinder, Aus-
gabegerite fiir Geldscheine, Fahrkarten und Kontoausziige, Filmkameras,
Videokameras, Videokassetten, CD-ROMs, Strichcodeleser, (Audio-/Video-)
CDs, optische CDs, Falschgelddetektoren, Disketten, Magnetdatentriger,
optische Datentriger, Videobildschirme, Datenverarbeitungsgerite, Wech-
selsprechapparate, Schnittstellen (Datenverarbeitung), Lesegerite (Daten-
verarbeitung), Computersoftware (gespeicherte Programme), Monitore
(Computerprogramme), Computer, Computerperipheriegerite, gespeicherte
Computerprogramme, gespeicherte Computerbetriebssysteme, Funksprech-
gerite, (Audio-, Video-)Empfinger, Telefonapparate, Fernsehapparate, Zeit-
aufzeichnungsgeriite, Sender (Telekommunikation) und Zentraleinheiten
(Prozessoren) in Klasse 9 und fiir die als Dienste von Nachrichtenagenturen
(Nachrichten), insbesondere in Bezug auf Bankgeschifte, Kommunikation
iiber Rundfunk, Telefonkommunikation, Senden von Telegrammen, Uber-
mitteln von Telegrammen, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Aus-
strahlung von Rundfunksendungen, Ausstrahlung von Fernsehsendungen,
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Vermietung von Telekommunikationsgeriten, Vermietung von Geriten zur
Nachrichteniibertragung, Vermietung von Telefonen, Mobilfunk und Tele-
fondienste bezeichneten Dienstleistungen in Klasse 38 des Abkommens von
Nizza iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen
fiir die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und
gednderter Fassung zuriickgewiesen wurden.

2. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) und das
HABM tragen jeweils ihre eigenen Kosten.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 20. Mai 2009.

Unterschriften
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