BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 1 133 644

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Dr. Vogel

von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der

Markenabteilung 3.1. vom 2. Januar 2006 aufgehoben.

BPatG 152
08.05



Grinde

Mit Schreiben vom 15. September 2005 begehrte die Antragstellerin die Berichti-
gung der Wiedergabe ihrer Marke, die in Heft 17/1988 des Warenzeichenblattes
bekannt gemacht und am 24.01.89 eingetragen worden war, im Onlineregister
,DPINFO" dahingehend, dass die gesperrte Schreibweise ihres Markenwortes
,ORBITECH" zugunsten einer Normalschreibweise geandert werde. Dies lehnte
die Markenabteilung 3.1. erst mit Schreiben vom 21. Oktober 2005 und sodann mit
Beschluss vom 2. Januar 2006 ab, da kein offensichtlicher Fehler bei der Register-
eintragung gemal 8§ 45 Abs. 1 MarkenG vorgelegen habe.

Zur Begrundung wurde ausgefuhrt, dass die Antragstellerin ihre Marke im Anmel-
deformular ebenfalls in Sperrschrift eingereicht habe, in der die Marke dann auch
Im Warenzeichenblatt am 28.2.1989 veroffentlicht worden sei, ohne dass die An-
tragstellerin dies moniert habe. Auch liege kein Fall einer sonstigen Unrichtigkeit
vor. Die Behauptung der Antragstellerin, sie habe die gesperrte Schreibweise we-
gen des damals Ublichen Durchschlagpapiers zur besseren Lesbarkeit und zur
Vermeidung von Missverstandnissen gewéhlt, habe keinen Niederschlag in den
Anmeldeunterlagen gefunden; nachdem die weiteren Angaben im Formular in nor-
maler Schreibweise eingetragen seien, habe die Sperrschrift des angemeldeten
Markenwortes als Gestaltungselement eingestuft werden mussen, zumal die An-
tragstellerin die Wortmarken in zahlreichen anderen Anmeldungen, die die Mar-
kenabteilung recherchiert habe, allesamt in Normalschreibweise ausgefullt habe.
Auch die Ankreuzung der Kategorie ,Wortmarke“ im Anmeldeformular sei irrele-
vant, da es sich um eine Wortmarke in besonderer Schreibweise handele, die seit
Juli 2005 regelmafig als Wort-Bild-Marke behandelt werde, wenn es auf den opti-
schen Eindruck gerade ankomme. Da das Markenwort in der gesperrten Schreib-
weise Gegenstand der Priifung gewesen sei, kollidiere die nachtragliche Anderung
des eingetragenen Wortes in Normalschrift mit dem Grundsatz der Unverander-

lichkeit der Marke vom Anmeldetag an.



Gegen diesen Beschluss wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde, die
sie damit begrindet, dass sie keineswegs die Eintragung ihrer Marke in gesperrter
Schreibweise beantragt habe. Vielmehr habe sie nur das Feld ,Wiedergabe in
Grol3buchstaben® angekreuzt, nicht aber das weitere Feld ,Wiedergabe des Wort-
zeichens in einer besonderen Schriftgestaltung oder -anordnung®. Fur eine solche
Marke héatte sie ohnehin nach damaligem Recht entsprechende Muster beifligen
missen, was nicht geschehen sei; auch seien solche Muster vom Amt nicht ange-
fordert worden, so dass nur ein gewohnliches Wortzeichen in Grol3buchstaben be-
antragt gewesen sei und Gegenstand der Prifung habe sein kénnen. Schliellich
sei die Marke vom Amt selbst im weiteren Schriftverkehr, etwa im Bescheid Uber
die eingetragene Firmenanderung der Antragstellerin, nicht in gesperrter Schreib-

weise wiedergegeben worden.

Die Antragstellerin beantragt sinngemaf,
die Eintragung ihrer Marke im elektronischen Register durch Wie-
dergabe des Wortes in GroR3buchstaben, aber ohne Sperrschrift

Zu andern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsatze und den

sonstigen Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig und erweist sich auch in der Sache als begrindet.

Die Markenabteilung 3.1. hat die beantragte Anderung der Schreibweise der ein-
getragenen Marke in ungesperrter Form im elektronischen Register zu Unrecht

verweigert.



Bei der aktuellen Wiedergabe der Marke handelt es sich namlich um einen Fall der
offensichtlichen Unrichtigkeit im Sinne von 8§ 45 Abs. 1 MarkenG.

Wie die Antragstellerin zutreffend ausfihrt, hat sie eine Wortmarke angemeldet.
Als solche ist sie dann auch einzutragen, und zwar nach 8§ 7 MarkenV in Ublichen
Schriftzeichen. Deren Charakter ist durch die weitere Angabe auf dem Anmelde-
formular: ,Das Wortzeichen soll wiedergegeben in Gro3buchstaben“ nicht beein-
flusst worden; denn bei Wortmarken ist neben der eingetragenen Form auch jede
andere verkehrsubliche Wiedergabeform vom Schutzgegenstand erfasst, insbe-
sondere auch die GroR3- und Kleinschreibung (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl. 2006, 8 9 Rdn. 97 m. w. N.). Auch die Wiedergabe des Wortzeichens in
dem dafiir vorgesehenen Feld des Anmeldeformulars durch gesperrte Schreib-
weise hat keine Einschrankung des Schutzumfangs auf diese Form ausgel6st.
Denn auch insoweit handelt es sich grundsatzlich noch um eine Ubliche Wieder-
gabeform. Hatte die Antragstellerin dagegen ein zusatzliches Muster eingereicht,
ware dies mdglicherweise anders gewesen. Zumindest hatte die Prifungsstelle fur
Klasse 9 bei Zweifeln, ob es sich um eine reine Wort- oder bereits Wort-Bild-
Marke handelte, eine Klarung bei der Anmelderin herbeifihren missen und ggf.
die Anmeldung als Bildzeichen behandeln mussen, wie es die Anmeldebestim-
mungen unter Ziff. 4 a) vorgesehen haben (abgedruckt z. B. bei Busse/Starck,
Warenzeichengesetz, 6. Aufl. 1990, S. 754). Hingegen hat die Prifungsstelle in
ihrem Bekanntmachungsbeschluss vom 22. Juli 1988 (Bl. 5 der Amtsakte) aus-

dricklich von einer Anmeldung des Wortzeichens gesprochen.

Die Veroffentlichung der Marke im Warenzeichenblatt erfolgte zwar in etwas ge-
streckter Form, die aber - insbesondere wegen der verwendeten GroRRbuchsta-
ben - kaum als gesperrte Schreibweise aufzufassen ist. Jedenfalls wirkt sie ein-
deutig als Wortmarke. Dieser Charakter ist aber mit der Aufnahme der Marke in
das amtliche elektronische Markenregister, das tber DPINFO abzurufen ist, verlo-
ren gegangen. Zwar lasst sie sich ohne weiteres unter der Registernummer auf-
finden, aber bei einer Recherche nach Wortmarken nicht mehr ohne weiteres bei

Eingabe des Wortes in der Rubrik ,,Zeichen-/Markentext®. Ein Treffer wird nur an-



gezeigt, wenn man das Wort mit Leerstellen zwischen den einzelnen Buchstaben,
also gesperrt, eingibt. Eine solche Vorgehensweise ist aber zur Ermittlung von
Wortmarken ungeeignet, zumindest aber absolut unublich. Der Nutzer erwartet,
dass ihm bei Eingabe eines Wortes mit aneinandergereinten Buchstaben alle
Marken angezeigt werden, die dieses Wort enthalten. So kennt er es sogar von
Wort-Bild-Marken, deren Text er ebenfalls als Wort recherchieren kann, ohne eine
besondere Eingabeform wéahlen zu missen.

Im vorliegenden Fall verlangt eine erfolgreiche Recherche des Markenwortes die
Eingabe der Einzelbuchstaben wie ein einzelnes Wort, so als ob man eine langere
Wortfolge recherchieren méchte. Nachdem aber das amtliche Register die frihzei-
tige Information Uber eingetragene und sogar lediglich angemeldete Marken fir
die Allgemeinheit zur Verfigung stellen soll, um eine rechtzeitige Ausrichtung von
Markenstrategien fur die Nutzer zu erméglichen (vgl. Hacker/Strobele/Kirschneck,
a. a. 0. 8 33 Rdn. 3), wozu auch die Recherche nach identischen Voreintragungen
gehort, lauft eine solche im vorliegenden Fall praktisch ins Leere; denn bei einer
Wortmarke wirde kein Nutzer das Wort als Sperrschrift mit Leerstellen eingeben,
zumal das Recherchefeld in der Maske mit ,Markentext" betitelt ist. Bei Ublicher
Vorgehensweise weist das Register also keinen Treffer hinsichtlich der hier betrof-
fenen Wortmarke aus, so dass die Abspeicherung im allein mal3gebenden elektro-
nischen Register offensichtlich unrichtig im Sinne von 8 45 Abs. 1 MarkenG ist.
Nach Auffassung des Senats kann dies auch nicht mit einem Hinweis bei den un-
ter dem Button ,+* abrufbaren Informationen, die mit sechs Seiten ohnehin um-
fangreich sind, behoben werden, da der Nutzer sie bei so klarer Bezeichnung des
Suchfeldes mit ,Markentext“ nicht zu Rate ziehen wird.

Auch bei einer Recherche in ,DPMApublikationen” Gber die Homepage des Deut-

schen Patent- und Markenamtes lasst sich die Marke der Antragstellerin nicht in



Normalschreibweise, sondern nur mit Leerstellen zwischen den Einzelbuchstaben

ermitteln, so dass selbst insoweit keine Hilfe moglich ware.

Nach alledem musste die Beschwerde der Antragstellerin Erfolg haben.

Dr. Vogel von Falckenstein Hartlieb Paetzold

Cl



