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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 31 114.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems so-
wie der Richter Engels und der Richterin kA Bayer

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1) Dem Anmelder wird Wiedereinsetzung in die versdumte Frist

zur Zahlung der Beschwerdegebihr gewahrt.

2) Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschliisse der
Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 21. September 2000 und vom 10. September 2001 auf-

gehoben.

Grinde

Die Bezeichnung

Textmaker

ist am 31. Mai 1999 fiir die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 42 und
38 ua "Elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)...; Da-
tenverarbeitungsgerate und Computer; Schreibmaschinen und Buroartikel (ausge-
nommen Maobel)...; Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Tele-

kommunikation" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung nach Beanstandung in zwei Beschlissen, von denen ein Beschluss im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen bestehender Schutzhindernisse im Sin-
ne von 8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zuriickgewiesen, da die angemeldete
Bezeichnung. unmittelbar in personenbezogener Weise die Art der hier in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibe, freihaltungsbedurftig und oh-

ne Unterscheidungskraft sei. Die aus den beiden gelaufigen Wortelementen "Text"



und "maker" zusammengesetzte Bezeichnung "Textmaker" bilde im Zusammen-
hang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine fachterminologisch-
werbeubliche Wortzusammensetzung, deren Gesamtsachaussage "Texthersteller"
sich ohne weiteres erschlieRe. Auf dem hier vorliegenden Waren- und Dienstlei-
stungssektor sei es auch terminologietblich, personenbezogene Begriffe sachbe-
zogen, insbesondere zur hard- und softwaretechnischen Bezeichnung zu verwen-
den (zB Manager, Treiber, Interpreter, Server, Controller, Editor, Ubersetzer,
Browser, Explorer usw). So wirden auch urspringlich personenbezogene Be-
zeichnungen wie "Multitester”, "Spannungsprifer”, "Eierkocher", "Lautsprecher"
usw langst warenbezogen bzw geratebeschreibend verwendet. Auch vorliegend
raume das dem schutzunfahigen Grundwort "maker" vorangestellte Bestimmungs-
wort "Text" nicht die beschreibende Qualifikation der in "maker" enthaltenen Sach-
aussage aus, sondern prazisiere nur den Anwendungsbereich der maf3geblichen

Waren und Dienstleistungen, namlich die Texterstellung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der in der Sache keinen
Antrag gestellt und keine Ausfiihrungen gemacht hat. Der Verfahrensbevollmach-
tigte des Anmelders hat die Beschwerdegebuhr erst am 23. Oktober 2001 und da-
mit nach Ablauf der am 22. Oktober 2001 endenden Monatsfrist ab Zustellung des
angefochtenen Erinnerungsbeschlusses eingezahlt (8 66 Abs 5 Satz 2 iVm Abs 2
MarkenG). Er hat auf den ihm am 10. Dezember 2001 zugestellten Hinweis des
Gerichts mit Telefax vom 19. Dezember 2001 Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand beantragt und gleichzeitig eine eidesstattliche Versicherung der
Frau B... zur Glaubhaftmachung seines Vorbringens vorgelegt. Der An-
meldevertreter hat ausgefuhrt, dass die seit sechs Jahren in der Kanzlei tatige
Rechtsanwaltsfachangestellte Frau B..., die ihre Aufgaben stets sorgfal-
tig und fehlerfrei erledigt habe, aufgrund eines einmaligen Versehens entgegen
der ausdricklichen Weisung statt einer Blitziberweisung irrtimlicherweise nur ei-

ne eilige Uberweisung veranlasst habe.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlisse der Markenstelle sowie
auf die Schriftsatze des Anmeldevertreters und die weiteren Unterlagen Bezug ge-

nommen.

1) Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig, insbesondere statthaft sowie form-
und fristgerecht eingelegt, 8 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. Der Zulassigkeit
der Beschwerde steht auch nicht entgegen, dass die Beschwerdegebuhr erst nach
Ablauf der in 8 66 Abs 2 MarkenG bestimmten Monatsfrist seit Zustellung der an-
gegriffenen Entscheidung der Markenstelle eingezahlt worden ist. Denn insoweit
war dem Anmelder auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewah-
ren (8 91 Abs 6 MarkenG).

Nach der gesetzlichen Bestimmung des § 91 Abs 1 MarkenG kann einem recht-
zeitig gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in eine versaumte Frist nur entspro-
chen werden, wenn der Antragsteller ohne Verschulden an der Einhaltung der ver-
saumten Frist verhindert war. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, da der An-
melder innerhalb der in 8 91 Abs 2 MarkenG bestimmten Frist von zwei Monaten
nach Wegfall des Hindernisses den Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt hat und
unter Bertcksichtigung des durch die eidesstattliche Versicherung der Blroange-
stellten Frau B... hinreichend glaubhaft gemachten Vorbringens die
Fristversdumnis ohne Verschulden erfolgt ist (8 91 Abs 1 Satz 1 MarkenG). Denn
auch wenn dem Anmelder das Verschulden seines Verfahrensbevollméchtigten
wie Eigenverschulden anzurechnen ist, so muss sich dieser - und damit auch der
Anmelder - ein Versehen von Hilfskraften, insbesondere Biropersonal, nicht zu-
rechnen lassen, sofern weder bei der Auswahl noch bei der Beaufsichtigung die-
ser Hilfskrafte ein Verschulden feststellbar ist (Althammer/Strobele, aaO, Rdn 11;
Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl, § 233 Rdn 41). Ein derartiges Organisationsver-
schulden kann aber hier nach dem glaubhaften Vorbringen, insbesondere ange-

sichts der Art der Ubertragenen Aufgaben, der eindeutigen Weisungen und der



bisherigen Zuverlassigkeit der erfahrenen, seit vielen Jahren in der Kanzlei des
Verfahrensbevollméchtigten tatigen Biroangestellten nicht festgestellt werden.
Aufgrund dieser Umstande war dem Anmelder deshalb Wiedereinsetzung in die
versaumte Frist zu gewéahren und gleichzeitig tUber die Hauptsache zu entscheiden
(8 238 Abs 1 Satz 1 ZPO iVm § 82 Abs 1 MarkenG).

2) Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats
kann letztlich mit der erforderlichen Sicherheit weder festgestellt werden, dass es
sich bei der angemeldeten Marke um eine beschreibende freihaltungsbedurftige
Angabe im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt, noch dass der Eintragung
das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs 2 Nr 1 Mar-
kenG entgegen steht.

a) Auch der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass den hier mal3gebli-
chen Verkehrskreisen, zu denen insbesondere auch die allgemeinen Verkehrskrei-
se zahlen, nicht nur die Bedeutung der Zeichenbestandteile "Text" und "maker"
ohne weiteres verstandlich ist, sondern dass diese auch in erheblichem Umfang
die angemeldete Wortzusammensetzung "Textmaker" im Sinne von "Textmacher"
oder "Texthersteller" verstehen und damit den - jedenfalls in Bezug auf einen Teil
der Waren und Dienstleistungen - beschreibenden Aussagegehalt der Bezeich-
nung erfassen. So fallen unter den angemeldeten Oberbegriff "Erstellen von Pro-
grammen fur die Datenverarbeitung" auch Textverarbeitungsprogramme, fur wel-
che die Bezeichnung "Textmaker" auch nach Auffassung des Senats ohne weite-
res die Zeckbestimmung der Herstellung von Texten erkennen lasst, wahrend hin-
sichtlich anderer Waren wie "Datenverarbeitungsgerate und Computer; Schreib-
maschine und Buroartikel" usw bereits ein Verstandnis von "Textmaker" als Sach-
bezeichnung wegen des insoweit erforderlichen, hinreichend gegenstandlichen
und unmittelbaren Sachbezugs fraglich erscheint (vgl hierzu zB EuG Mar-
kenR 2001, 324, 326 UNIVERSALTELEFONBUCH).



Aber auch soweit die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf einzelne Waren und
Dienstleistungen einen verstandlichen beschreibenden Aussagegehalt erkennen
lasst, genigt dies unter Beriicksichtigung des gebotenen grof3ziigigen Mal3stabs
nicht, um ihr die Schutzfahigkeit abzusprechen, zumal es zahlreiche sogenannte
sprechende Marken gibt, die in irgendeiner Form zB die Art der Waren und Dienst-
leistungen oder den Anwendungsbereich mehr oder weniger deutlich beschreiben,
und es insbesondere zur Begriindung von Unterscheidungskraft keiner eigentimli-
chen oder originellen Zeichenbildung oder eines Phantasieliberschusses bedarf
(vgl BGH MarkenR 2000, 264, 265 - LOGO; EuG MarkenR 2002, 88, Tz 45 - EU-
ROCOOL).

Insoweit ist zundchst davon auszugehen, dass die Schutzunfahigkeit einzelner
Wortbestandteile weder unter dem Gesichtspunkt fehlender Unterscheidungskraft
noch unter dem Gesichtspunkt eines Freihaltebedirfnisses gegen die Eintra-
gungsfahigkeit der Gesamtbezeichnung sprechen muss. Denn der Verkehr nimmt
ein als Marke verwendetes Zeichen regelmalig in seiner Gesamtheit mit all seinen
Bestandteilen auf, ohne es zu zergliedern oder zu analysieren (so BGH in standi-
ger Rechtsprechung, vgl zB GRUR 1995, 408 — PROTECH; vgl auch zu Mehr-
wortmarken BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).
Wesentlich ist insoweit, ob sich die Wortzusammenfiigung als eine in der Wort-
struktur oder Semantik vom Ublichen Sprachgebrauch abweichende, fir eine
Sachangabe eher ungewohnliche Gesamtbezeichnung darstellt und ob deshalb
der Verbraucher diese noch als Sachbezeichnung versteht (vgl hierzu EuGH, Mar-
kenR 2001, 400 - Baby-dry). Hierzu ist auch zu bertcksichtigen, ob es sich bei der
Bezeichnung um eine lexikalisch nachweisbare Wortbildung handelt oder ob ein
beschreibender Gebrauch zB im Internet oder in Zeitschriften usw feststellbar ist,
wenn die fehlende Nachweisbarkeit auch ein derartiges Verstandnis als Sachan-
gabe nicht ausschlief3t (vgl zB BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch; Alt-
hammer/Strébele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 142).



b) Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Be-
zeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstlei-
stungen oder deren Bestimmung dienen kdnnen und die deshalb einem berechtig-
ten Bedurfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber an der freien Ver-
wendbarkeit unterliegen. Ein derartiges konkretes Freihaltungsbedirfnis kann in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht festgestellt wer-

den, wenngleich es sich schon eher um einen Grenzfall handeln mag.

Eine beschreibende Verwendung der Gesamtbezeichnung im mal3gebenden In-
land konnte weder der Senat noch die Markenstelle nachweisen. Entsprechende
grundliche Recherchen in einschlagigen Worterblichern und auch im Internet blie-
ben ohne Ergebnis. Der Senat stellte vielmehr fest, dass auch im englischsprachi-
gen Raum der angemeldete Begriff zur Bezeichnung eines Texters bzw "Texther-
stellers" nicht gebrauchlich ist. Auch die im Internet nachzuweisenden Treffer re-
duzieren sich eindeutig auf eine markenmaflige Verwendung eines als "TextMa-
ker" bezeichneten Software-Programms. Soweit der Begriff "textmaker" in einem
einzigen englischsprachigen Fliel3text nachweisbar ist, lasst sich jedenfalls nicht
mit hinreichender Sicherheit feststellen, ob der Verfasser den Begriff beschreibend
oder nur als Hinweis auf das vorgenannte Software-Programm verwendet. Hierbei
darf auch nicht unberiicksichtigt bleiben, dass eine Wortbildung durch Verknip-
fung mehrerer Nomen zu einem neuen Gesamtwort eher der wortlichen Transfor-
mation des Deutschen ins Englische entspricht. Die Annahme, "textmaker" stelle
deshalb jedenfalls eine im englischen Sprachgebrauch nachzuweisende neue
Sachbezeichnung dar, liegt deshalb fern. Insoweit verkennt der Senat auch nicht,
dass im Einzelfall eine fremdsprachige Bezeichnung, inshesondere aufgrund un-
zureichender Fremdsprachenkenntnisse der inlandischen Verkehrskreise oder
aufgrund einer von dem sprachlichen Ursprungsland abweichenden, besonderen
Sprachentwicklung sich durchaus im Inland als Sachangabe etablieren kann
und/oder als solche verstanden wird. Dies lasst sich aber vorliegend nicht feststel-

len.



Dies gilt auch soweit die Markenstelle darauf verwiesen hat, dass es auf dem hier
vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor terminologietblich sei, personen-
bezogene Begriffe sachbezogen, insbesondere zur hard- und softwaretechnischen
Bezeichnung zu verwenden (zB Manager, Editor, Ubersetzer, Browser, Explorer
usw) und insbesondere auch urspringlich personenbezogene Bezeichnungen wie
"Eierkocher", "Lautsprecher" usw langst warenbezogen bzw geratebeschreibend
verwendet wirden. Denn es kann vorliegend gerade nicht festgestellt werden,
dass die beanspruchte Gesamtbezeichnung bereits Eingang in den deutschen
Sprachgebrauch gefunden hatte, insbesondere nicht als verselbstandigter Ge-
samtbegriff wie zB "Lautsprecher”, zumal auch im Deutschen der Begriff "Textma-
cher" oder "Texthersteller" keineswegs mit der gebrauchlichen Verwendung ent-
sprechend gebildeter und im Inland Ublicher Begriffe wie "Liedermacher”, "Texter"
oder "Software-Hersteller" vergleichbar ist. Nach alledem kann die Zurtickweisung
der Anmeldung gerade nicht auf die im Erinnerungsbeschluss enthaltene Annah-
me gestutzt werden, "Textmaker" werde angesichts vollig vergleichbar gebildeter

Begriffe ohne weiteres als beschreibende Angabe verstanden.

Es kann schliel3lich auch nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden,
dass ein konkretes Bedurfnis an der freien Verwendung dieser Wortkombination
kiinftig entstehen konnte. Die fur eine solche Prognose erforderlichen tatséchli-
chen Feststellungen, die einen konkreten Anhalt fir eine solche Entwicklung bie-
ten miassten (vgl Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, 8§ 8 Rdn 75 mwN), hat die
Markenstelle nicht getroffen und konnten auch aufgrund der weiteren Recherchen
des Senats nicht ermittelt werden, zumal auch eine beschreibende Verwendung

des angemeldeten Begriffs im englischsprachigen Ausland nicht feststellbar ist.

c) Der angemeldeten Wortverbindung kann nach den getroffenen Feststellungen
schlie3lich auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs 2 Nr 1
MarkenG abgesprochen werden, da es sich in Bezug auf die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen wegen der konkreten Sprachform gerade nicht um eine

sprachubliche Sachangabe handelt, die sich in der bloRen Aneinanderreihung



schutzunfahiger Bestandteile erschopft. Der Verkehr hat deshalb keine Veranlas-
sung, die ungebréuchliche Wortzusammenflgung "Textmaker" nicht als ein Unter-
scheidungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ei-
nes Unternehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufzufassen (vgl zur
st Rspr BGH GRUR 2001, 1150 — LOOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 -
Bravo - zur GMV).

Nach alledem waren auf die Beschwerde des Anmelders die Beschllisse der Mar-

kenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Kliems Bayer Engels
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