BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 133/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 37 974

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung am 10. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems

sowie der Richter Brandt und Engels

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 22. September 2000

wird aufgehoben.

Grinde:

Die am 30. Juni 1999 angemeldete Bezeichnung

Bytes and More

soll far

"Vorher auf physischen Gutern gespeicherte Programme fur
die Datenverarbeitung; Planung, Erstellung und Implemen-
tierung von Inter- und Intranetldsungen; Planung von daten-
verarbeitungsgestiutzten Verfahren, Erstellung von Program-
men fur die Datenverarbeitung; Uberlassung von Datenver-
arbeitungsprogrammen; Pflege von Programmen fur die Da-
tenverarbeitung (Software-Pflege); Planung und Organisation
von EDV-Anlagen, insbesondere von Netzwerken; Netz-
werkmanagement (Laufende Leistungsiberwachung und
Analyse des Netzwerkbetriebes, Schutz vor und Beendigung
illegaler Netzwerkzugriffe, Datensicherung, Protokollierung
von Datenmengen zwecks Abrechnung (Accounting), Bera-
tung der Netzwerkbenutzer beziiglich Hard- und Software-

nutzung (Hotlinedienste), Softwarelizenzverwaltung; Bereit-



stellung von Datenverarbeitungsprogrammen, die Uber ein
Netzwerk heruntergeladen werden koénnen; Vermittlung von

Vertragen tber EDV-Dienstleistungen”

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Schutzfahigkeit der angemeldeten Marke mit Beschluss vom 22. September 2000
durch eine Beamtin des hoheren Dienstes zuriickgewiesen. Der angemeldeten
Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Fur das Vorliegen der Unter-
scheidungskraft sei nicht ausschlaggebend, ob eine Wortkombination belegbar
oder eine Verwendung nachweisbar sei, bzw ob es sich um eine Wortneuschop-
fung handele. Die angemeldete englische Wortfolge werde spontan mit "Bytes und
Mehr" Ubersetzt. Auf dem - auch hier relevanten - Gebiet der Elektronik und
Datenverarbeitung sei der Markenbestandteil "Byte" ein Fachbegriff und bezeich-
ne die Mal3einheit fur Informationseinheiten, wobei ein "Byte" aus acht "Bits" (den
kleinsten Speichereinheiten in der EDV) bestehe. Der Verkehr sei daran gewdhnt,
dass in der Werbung und in den allgemeinen Medien unter Verwendung der
Fachbegriffe "Byte" und "Bit" auf Waren und Dienstleistungen der Datenverarbei-
tung und Telekommunikation hingewiesen werde. Die Wortfolge "and More" ver-
moge die Unterscheidungskraft nicht zu begriinden, zumal sie auch in der inlandi-
schen Werbesprache als Hinweis auf weiteres umfangreiches Warenangebot Ver-

wendung finde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 22. September 2000
aufzuheben und die angemeldete Marke in das Markenre-

gister einzutragen.



Zur Begrindung nimmt er Bezug auf den Schriftsatz vom 23.09.1999 an das
DPMA. Danach fehle der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft. Eine Internetrecherche habe - aul3er der Website der Firma "Bytes and
More" keinen identischen Treffer ergeben. Die angemeldete Marke sei keine ohne
weiteres verstandliche, unmittelbar beschreibende Angabe und weise - was fir
eine Schutzversagung erforderlich sei - keinen eindeutigen waren- oder dienst-
leistungsbezogenen Charakter auf. Ein Byte kbnne man nicht als Ware kaufen,
verkaufen oder als Dienstleistung erbringen, was dem Verkehr bekannt sei. Es
bestehe somit ein Spannungsverhaltnis zwischen den einzelnen Bestandteilen der
Marke. Es lasse sich aus der Bezeichnung nur andeutungsweise entnehmen, dass
es um Waren oder Dienstleistungen der elektronischen Datenverarbeitung gehen

konnte, soweit man "Bytes" mit EDV assoziiere.

Mit Bescheid vom 7. Mai 2002 hat der Senat dem Anmelder Unterlagen zu einer
Internet-Recherche tUbersandt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genom-

men.

Die Beschwerde des Anmelders ist zuldssig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats lasst sich mit der erforderlichen Sicherheit weder
feststellen, dass der Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht
noch dass es sich dabei um eine beschreibende freihaltungsbedirftige Angabe
iSv 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt.



Unterscheidungskraft ist nach standiger Rechtsprechung im Hinblick auf die
Hauptfunktion der Marke, den betrieblichen Ursprung der gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen zu gewabhrleisten, die einer Marke innewohnende (kon-
krete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke er-
fassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st BGH GRUR 2002, 64
- INDIVIDUELLE; BGH WRP 2002, 455 — OMEPRAZOK; EuGH GRUR 2001,
1148, 1149 Tz 22 — Bravo). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche
Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berucksichtigung der Waren
oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (EuGH
GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 — Bravo). Nicht unterscheidungskraftig sind
Ausdriicke, bei denen ein auf die Ware oder Dienstleistung bezogener Sinngehalt
so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es kénnte sich um ei-
nen Herkunftshinweis handeln. Von diesen Malistaben ist auch bei der Beurtei-
lung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Werbeslogans auszugehen (vgl
BGH MarkenR 2001, 306, 307 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER").

Unter diesen Voraussetzungen kann aufgrund der ermittelten Tatsachenbasis der
angemeldeten Marke als Gesamtbezeichnung in Bezug auf die beanspruchten
Dienstleistungen das erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft nicht ab-
gesprochen werden, zumal es zur Begrindung von Unterscheidungskraft auch
keines weiteren Phantasielberschusses, sonstiger besonderer Auffalligkeiten oder
Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl auch zu Art 7 Abs 1 Buchst b und ¢
GMV: EuG MarkenR 2001, 181, 184 Tz 39 und Tz 40 - EASYBANK) und nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung der absoluten
Schutzhindernisse grundsatzlich ein groRzugiger MalRstab anzulegen ist (vgl BGH
MarkenR 2001, 368, 369 "Gute Zeiten — Schlechte Zeiten" mwN).

Zwar konnen die einzelnen Markenbestandteile, namlich "Bytes" als Fachbegriff
fur Bezeichnung einer Mal3einheit fir Informationseinheiten bzw Speichereinheiten

in der EDV sowie die Wortfolge "and More" als werbeulblicher und haufig auf



verschiedensten Waren- und Dienstleistungsgebieten verwendeter Ausdruck und
Hinweis auf zusatzliche Eigenschaften bzw ein erweitertes Leistungs- und Ange-
botsspektrum jeweils beschreibenden Charakter haben und fur sich genommen
wohl auch nicht eintragungsféahig sein. Dieser Umstand spricht aber weder unter
dem Gesichtspunkt einer fehlenden Unterscheidungskraft noch unter dem eines
Freihaltungsbedurfnisses fur sich zwingend gegen die Eintragungsfahigkeit der
Gesamtbezeichnung.

Eine gegenwartige beschreibende Verwendung der Gesamtbezeichnung "Bytes
and More" fur die konkret beanspruchten Dienstleistungen konnte von der Mar-
kenstelle nicht belegt werden. Eine vom Senat aktuell durchgefuihrte Recherche im
Internet hat ergeben, dass die angemeldete Bezeichnung zwar als solche benutzt
wird. Die Fundstellen lassen jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit den Schluss
auf eine unmittelbare Verwendung des Ausdrucks in Verbindung mit diesen
Dienstleistungen als eine im Vordergrund stehenden Sachangabe oder als
Hinweis auf deren Gegenstand oder Inhalt zu, sondern kénnen auch als firmen-

malfige Kennzeichnung verstanden werden.

Allerdings bedarf es zur Zurickweisung der Anmeldung des Nachweises einer be-
reits erfolgten beschreibenden Verwendung der angemeldeten Marke dann nicht,
wenn deren Sinngehalt feststeht oder eine Wortverbindung eine verstandliche be-
schreibende Gesamtaussage vermittelt (vgl Althammer/Strobele, MarkenG,
6. Aufl, 8 8 Rdn 74 mwN). Dies ist hier ebenfalls nicht der Fall. Unter Berucksichti-
gung der auch nach der og Rechtsprechung des BGH fiir die Beurteilung der Un-
terscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG maf3geblichen Grundsatze kann
namlich eine im Vordergrund stehende Sachaussage der angemeldeten Marke in
Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht hinreichend sicher belegt
werden. Wenn auch der Fachausdruck "Bytes" allgemein im Zusammenhang mit
den Bereichen der elektronischen Datenverarbeitung und Informationstechnologie,
denen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zuzurechnen sind,

verwendet wird, stellt die Wortfolge "Bytes and More" als Gesamtbezeichnung ftr



die relevanten Waren und Dienstleistungen jedoch eine ungewohnliche Wortkom-
bination dar, die dem angesprochenen Verkehr zwar eine gewisse, wenn auch
eher vage Vorstellung tber die Art, Eigenschaften bzw dem Gegenstand oder In-
halt der Waren und Dienstleistungen vermitteln mag, einen hinreichend konkreten
beschreibenden Aussagehalt tber deren Merkmale aber nicht ohne weiteres und
nicht mit der erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit erkennen lasst. Jedenfalls
ergabe sich eine im Vordergrund stehende Sachaussage zumindest nicht ohne
gedankliche Erganzungen, Zwischenschritte oder eine gewisse analysierende Be-
trachtung, die aber bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit nicht zum Mal3stab ge-
macht werden kann. Die Wortfolge "Bytes and More" vermittelt damit einen noch
hinreichend phantasievollen Gesamteindruck, um tber einen beschreibenden An-

klang hinaus als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Stellt die angemeldete Bezeichnung danach keine sprachibliche, konkrete und
unmittelbar beschreibende Sachangabe dar, steht der Eintragung auch das
Schutzhindernis des 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen. Die angemeldete
Wortfolge besteht nicht im Sinne dieser Vorschrift ausschlie3lich aus Angaben, die
im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen konnen (vgl
WRP 2000, 1140, 1141 "Bucher fur eine bessere Welt" mwN). Anhaltspunkte da-
fur, dass die beanspruchte Wortverbindung von Mitbewerbern zur Beschreibung
der in Rede stehenden Dienstleistung gegenwartig oder im Hinblick auf eine kinf-
tige beschreibende Verwendung benétigt bzw bereits tatsachlich verwendet wird,

sind nicht ersichtlich.



Nach alledem war der angefochtene Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 auf

die Beschwerde des Anmelders aufzuheben.

Kliems Engels Brandt

Ko
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