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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 399 01 466.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. August 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Dr. Schermer sowie der Richter Dr. van Raden und Schwarz

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der
Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 16. Mai 2000 aufgehoben.

2. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

DIG eBook

soll als Wortmarke fiir

"Computer, insbesondere tragbare Computer zum Prasentieren
multimedialer Daten einschlie3lich Text-, Audio- und Videodaten;
Datentrager und Speichermedien fur Computer, blanko oder mit
darin gespeicherten Computerprogrammen und/oder multimedia-
len Prasentationsdaten; Computerzubehor, namlich Netzadapter,
Adapter zum Anschluss an Datenubertragungsnetze; Teile von
den vorgenannten Waren; Druckereierzeugnisse, insbesondere
Zeitschriften, Bucher und Broschiren; Spiele, insbesondere Com-
puterspiele; Dienstleistungen des Ubertragens von Daten fiir multi-
mediale Préasentationen tber Telekommunikationsnetzwerke, ins-
besondere Internet; Schulungsveranstaltungen; Dienstleistungen
des Erstellens von multimedialen Présentationen; Dienstleistun-

gen des Erstellens von Computerprogrammen”



in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und Bestehens eines Frei-
haltebedurfnisses zurtickgewiesen. Das Zeichen werde gerade in seiner Gesamt-
heit von den auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor angespro-
chenen Verkehrskreisen im Sinne von "digitales elektronisches Buch" verstanden
werden. Denn "E-Book" habe sich in der deutschen Umgangssprache bereits ein-
geburgert, wobei dem Verkehr auch die hier gewahlte englische Schreibwei-
se "eBook" auf Grund der vergleichbaren schriftbildlichen Gestaltung &hnlicher Be-
griffe wie "E-Mail", "eMail" oder "e-Mail" bekannt sei. In Zusammenhang mit elek-
tronischen Bichern sei auch immer wieder von digitalen Bichern und digitalem
Wissen die Rede. Hierauf weise fir den Verkehr erkennbar auch das vorangestell-
te Kurzel "DIG" hin, das allgemein eine fachliche Abklrzung fur "digital" sei. We-
gen dieses engen und eindeutigen fachlichen Zusammenhangs konne das Zei-
chen auch nicht als mehrdeutig angesehen werden. In bezug auf die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen stelle das Anmeldezeichen daher eine rein be-
schreibende Angabe dar, die auch im Interesse von Mitbewerbern offenzuhalten

sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er
die Eintragung der Anmeldemarke weiterverfolgt und die Rickzahlung der Be-
schwerdegeblhr begehrt. Seiner Auffassung nach ist das Zeichen mehrdeutig. Die
Buchstabenfolge "DIG" stehe nicht nur als Abktrzung fir "digital” oder "digest”,
sondern kdnne auch als Herstellerbezeichnung angesehen werden. Mangels lexi-
kalischen Nachweises einer Verwendung von "DIG" und "eBook" werde das An-
meldezeichen vom Verkehr nicht als Ublicher sprachlicher Ausdruck fir Angaben
uber die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgenommen und verstan-
den. Der Struktur nach handele es sich daher um eine sprachuntbliche Kombina-
tion zweier Bestandteile. Die Beschwerdegebihr sei zurlickzuzahlen, weil die Mar-

kenstelle ihm kein rechtliches Gehor zu dem mit dem angefochtenen Beschluss



Ubersandten Tatsachenmaterial gegeben habe und sich erstmalig im angefochte-
nen Beschluss mit den von ihm in seiner Eingabe zum Beanstandungsbescheid
aufgeworfenen wesentlichen Fragen auseinandergesetzt habe, ohne ihm zuvor

ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil es der Anmeldemarke in
der konkret angemeldeten besonderen Ausgestaltung weder an der erforderlichen
Unterscheidungskraft (8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) mangelt noch ein Freihaltebeddrf-
nis (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) an ihr besteht.

Allerdings sind die beiden Bestandteile, aus denen das Anmeldezeichen zusam-
mengesetzt ist, fur sich genommen in bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen schutzunfahig. Der Begriff "eBook" ist, wie bereits die Marken-
stelle unter Hinweis auf zahlreiche Belegstellen ausgefuihrt hat, zwischenzeitlich
zur Bezeichnung sog. "elektronischer Bicher" allgemein Ublich geworden, worun-
ter entweder ein digital vorliegender Buchtext oder auch ein spezieller Computer
zu verstehen ist, auf dem digitale Bicher gelesen werden (vgl Voss, Das grol3e
PC-Lexikon 2001/2002, S 357 ff). Die Buchstabenfolge "DIG" wiederum ist im all-
gemeinen eine ubliche Abklrzung fur "digital” (vgl DUDEN, Worterbuch der Abkdr-
zungen, 4. Aufl, S 96; BertelsmannLexikon der Abkirzungen, 1994, S 142; Schul-
ze, Computerkurzel, 1998, S 106; Wennrich, Internationales Verzeichnis der Ab-
kirzungen und Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und In-
formationsverarbeitung, 1992, Band 1, S 271); soweit sie teilweise auch fur "De-
sign Implemenation Guide", "Digital Image Generated" und "Distinctness of Image
Gloss" (vgl Wennrich, aaO) genannt wird, haben diese Bedeutungen im Gegen-
satz zu "digital” zu den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen er-

kennbar keinen Bezug, so dass der Verkehr, sofern sie ihm tberhaupt bekannt



sind, keine Veranlassung hat, sich bei Wahrnehmung der Anmeldemarke an sie

ZU erinnern.

Trotz dieses - fir sich genommen - rein beschreibenden Inhalts der beiden Einzel-
elemente "DIG" und "eBook" ist die Anmeldemarke allerdings vom Gesamtein-
druck her, auf den bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit einer Marke allein abzu-
stellen ist, wegen ihrer besonderen Gestaltung gerade noch geeignet, die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden. Es ist namlich zu berticksichtigen, dass die Buchstabenfolge "DIG" an-
ders als der in Ublicher Kleinschreibweise mit grofiem Binnenbuchstaben gestalte-
te Bestandteil "eBook™" ausschlief3lich in gro3en Buchstaben geschrieben ist. Bei
einer solchen voneinander abweichenden Ausgestaltung beider Elemente wird der
Verkehr aber von der Vorstellung weggefuhrt, dass es sich bei der "ungewdhn-
lich", dh zum anderen Bestandteil nicht passend geschriebenen Buchstabenfol-
ge "DIG" um die ihm bekannte tbliche Abkirzung fur "digital" handeln kann. Dies
wird noch dadurch verstarkt, dass der Begriff "digitales elektronisches Buch" einen
Pleonasmus darstellt, da sowohl "digitales Buch" als auch "elektronisches Buch"
denselben technischen Sachverhalt bezeichnen. Vielmehr wird er auf Grund sei-
ner Kenntnis der haufigen Bildung zahlreicher Firmenbezeichnungen durch Ver-
bindung mehrerer grof3geschriebener Einzelbuchstaben eher annehmen, durch
die Buchstabenfolge "DIG" werde auf ein bestimmtes Unternehmen hingewiesen,
als in ihr eine - zumal wegen des Pleonasmus ungewohnliche - beschreibende An-
gabe sehen (vgl auch BGH GRUR 1999, 330, 331 — CT). In der angemeldeten
konkreten Ausgestaltung kann dem Anmeldezeichen daher - anders als etwa der
Bezeichnung "dig eBook" oder "dig. e-Book" - die Eignung als Unterscheidungs-
mittel der beanspruchten Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unter-
nehmen und damit die nach 8 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterschei-
dungskraft nicht abgesprochen werden.



Der Eintragung der Anmeldemarke steht auch kein aktuelles oder kinftiges Frei-
haltebedurfnis (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) entgegen. Denn es ist nicht ersichtlich,
dass Mitbewerber zur Bezeichnung "elektronischer Biicher" auf die Anmeldemarke
in ihrer allein den Schutzgegenstand bildenden Gesamtheit angewiesen sind, wo-
gegen schon der Pleonasmus der Kombination von "digital" und "elektronisch"

spricht.

Da auch sonstige Eintragungshindernisse nicht ersichtlich sind, war der Beschluss
der Markenstelle, mit dem der Anmeldemarke die Eintragung versagt worden war,

aufzuheben.

Der Antrag auf Zurtickzahlung der Beschwerdegebihr war zuriickzuweisen, weil
Billigkeitsgriinde, die fur eine solche Entscheidung sprechen kénnen, nicht ersicht-
lich sind. Insbesondere litt das Verfahren vor dem Patentamt nicht an einem Ver-
fahrensfehler. Entgegen der Auffassung des Anmelders wurde sein rechtliches
Gehor nicht dadurch verletzt, dass sich die Markenstelle mit seinen Argumenten,
die er auf den Beanstandungsbescheid vorgetragen hatte, in dem angefochtenen
Beschluss auseinandersetzte, ohne ihm zuvor nochmals Gelegenheit zur Stellung-
nahme einzuraumen. Denn der Anspruch auf rechtliches Gehor dient allein dazu,
dass sich ein Anmelder zu allen fur die Entscheidung wesentlichen Fragen auf3ern
konnte, nicht aber zur "Vorabklarung" der Entscheidung, welche die Markenstelle
unter Berilicksichtigung der Argumente eines Anmelders fallen wird. Die Marken-
stelle ist auch nicht gehalten, einem Anmelder vor der Entscheidung ihre Rechts-
auffassung mitzuteilen und ihm (erneut) Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu
einzuraumen, sofern sie ihre Entscheidung nicht auf vollig neue Gesichtspunkte
stutzt, zu denen sich der Anmelder bislang nicht hatte au3ern kénnen. Auf einen
solchen neuen Gesichtspunkt hat die Markenstelle hier aber nicht ihre Entschei-

dung gestutzt, weil sie den Umstand, dass sie die Anmeldemarke als glatt be-



schreibende Angabe und damit als nicht unterscheidungskraftig und freihaltebe-

durftig ansieht, dem Anmelder bereits im Beanstandungsbescheid mitgeteilt hatte.

Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz
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