BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 85/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 303 32 240.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Januar 2006 durch ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschllisse der
Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenam-

tes vom 24. August 2004 und vom 9. Marz 2005 aufgehoben.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit den
im Tenor genannten Beschliissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-

ging, die Anmeldung der u. a. fur

"Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Datenverarbeitungsgerat
und Computer; Telekommunikation; wissenschaftliche und techno-
logische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezig-
liche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von

Computersoftware; Rechtsberatung und -vertretung"”

beanspruchten Wortmarke

epages

teilweise fur die oben genannten Waren und Dienstleistungen nach § 37 Abs. 1,
88 Abs.2 Nr.1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskréftige und freihal-
tungsbedurftige Angabe zurickgewiesen, weil es sich bei ihr um die aus dem als
Kirzel fur "Elektronik, elektronisch” gebréauchlichen Buchstaben "e" und dem hie-
ran anschlieBenden englischen Wort "pages" fur "Seiten" zusammengesetzt sei,

das in seiner Gesamtbedeutung "elektronische Seiten" mdgliche Merkmale der



hier in Rede stehenden Waren aus dem Elektronik- sowie Telekommunikationsbe-
reich beschreibe und in dieser Bedeutung von den angesprochenen Verkehrskrei-

sen auch verstanden werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
ihr Begehren auf Eintragung der Anmeldemarke weiterverfolgt. lhrer Ansicht nach
ist die angemeldete Bezeichnung fir die zurickgewiesenen Waren und Dienstleis-
tungen weder freihaltungsbediirftig noch mangelt es ihr insoweit an der erforderli-
chen Unterscheidungskraft. Unter der angemeldeten Bezeichnung biete sie Waren
und Dienstleistungen an, die sich an Kunden richteten, die keine "elektronischen
Seiten" betreiben, sondern Software fur den Betrieb einer Internetshops kaufen
wollten. Anders als die Begriffe "ecommerce” und "ebusiness" sei die Bezeich-
nung "epages"” nicht in den einschlagigen Worterbtichern vorhanden oder gelaufig.
Sie stelle auch kein Synonym fir "elektronische Seiten" dar, sondern vermittle so-
wohl in ihren Einzelbestandteilen als auch in ihrer Gesamtheit keinen eindeutigen
Aussagehalt fur die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen; die Anmelde-
marke sei auch weder in Fachkreisen noch in der Allgemeinheit gelaufig und wei-
se, soweit sie auftauche, stets nur markenmaRig auf die Produkte der Anmelderin
hin.

Die zulassige Beschwerde ist begrundet; denn der Eintragung der Anmeldemarke
stehen auch fur die zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen keine absolu-

ten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG entgegen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann namlich nicht festgestellt werden,
dass die angemeldete Wortmarke in zumindest einer ihrer méglichen Bedeutun-
gen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] — DOUBLEMINT) ausschliel3-
lich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von fir

den Warenverkehr wichtigen und fur die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie



bedeutsamen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen (vgl.
hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 - FUN-
FER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug ste-
hen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 — Berlin Card). Ebenso kann der angemelde-
ten Marke das erforderliche MindestmalRd (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408
[409] — PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) an Unterscheidungs-
kraft nicht abgesprochen werden, also ihre Eignung, vom durchschnittlich infor-
mierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EUGH
GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 — SAT.2) als Unterschei-
dungsmittel fir die angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Anmelderin ge-
genuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH Mar-
kenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Phi-
lips/Remington; BGH GRUR 2000, 502, 503 — St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720,
721 — Unter Uns).

Allerdings ist der Markenstelle im Ansatz darin zuzustimmen, dass eine aus dem
Einzelbuchstaben "e", der auf dem hier in Rede stehenden Waren- und Dienstleis-
tungssektor im Allgemeinen als Kurzel fur "elektronisch" verwendet wird, und dem
Begriff "pages"”, mit dem in der Terminologie der Informationstechnik das entspre-
chende Format der auf dem Bildschirm wiedergegebenen Daten bezeichnet wird
(vgl. BPatG 30 W (pat) 86/02 — E-pages; 30 W (pat) 87/02 - Electronic Pages; s. a.
30 W (pat) 62/02 — E-Seiten; samtliche Entscheidungen veréffentlicht auf der PA-
VIS CD-ROM), zusammengesetzte Bezeichnung im Verkehr allgemein im Sin-
ne "electronic pages”, also "elektronische Seiten" verstanden wird. In dieser Be-
deutung ware die angemeldete Bezeichnung freihaltungsbedurftig und nicht unter-
scheidungskréaftig, weil hiermit lediglich darauf hingewiesen wirde, dass die so ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu geeignet und bestimmt sind,
elektronische Seiten zu realisieren oder zu enthalten. Dass die von der Anmelde-
rin angebotenen Produkte vorrangig dazu dienen, einen Internetshop zu eréffnen,
stinde dem dabei entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht entgegen, da gera-

de Internetprasentationen elektronische Seiten - also Daten in elektronischer



Form - enthalten, so dass die als "electronic pages" verstandene angemeldete
Kennzeichnung die Merkmale der zuriickgewiesenen Waren und Dienstleistungen
zwanglos beschreiben wurde. Auch der Einwand des Anmelderin, dass die Be-
zeichnung lediglich als Hinweis auf ihre eigenen Produkte gebrauchlich sei, stiinde
dem Schutzhindernis nicht entgegen, denn insbesondere fir das Freihaltungsbe-
durfnis ist es nicht erforderlich, dass eine in einer moglichen Bedeutung verstandli-
che Kennzeichnung bereits in warenbeschreibender Hinsicht verwendet wird (vgl.
EuGH, MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT).

Dies alles bedarf indessen keiner Vertiefung. Denn anders als beim Firmennamen
der Anmelderin und bei dem Wortbestandteil der fur sie eingetragenen Bildmarke
303 32 367.5 "€Pages ™ pei denen die besondere Schreibweise der Buchstabenfol-
ge mittels eines grof3en Binnen-P bzw. die — zudem farblich unterstrichene — Ver-
wendung eines Trennungspunktes ein Verstandnis der Kennzeichnung als aus
den beiden Bestandteilen "e" und "Pages" bestehend nahe legt, ist bei der hier in
Rede stehenden Anmeldemarke weder zu erwarten, dass sie im Verkehr mit dem
Begriff "e-pages"” bzw. "electronic pages" gleichgesetzt wird oder dass wesentliche
Teile der angesprochenen Verkehrskreise sie in zwei Bestandteile ohne weitere
analysierende Betrachtung zergliedern und damit wie "e-pages"” verstehen wer-
den. Zwar handelt es sich bei der Anmeldemarke um eine blof3e Wortmarke, bei
welcher zum Schutzgegenstand nicht nur die Verwendung gebrauchlicher Schrift-
typen, sondern auch Grol3- und Kleinschreibung gehéren (vgl. Ingerl/Rohnke, Mar-
kenG, 2. Aufl., 814 Rn.562f.; Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 89
Rn. 139). Dies bedeutet indessen nicht, dass vom Schutzgegenstand einer nur in
Grol3- oder (wie hier) Kleinbuchstaben und als zusammengeschriebenes Wort ein-
getragenen Wortmarke auch der willkirliche Wechsel von Grol3- und Kleinbuch-
staben oder ihre Aufteilung in mehrere Bestandteile umfasst ware. Fir die Prifung
der Schutzfahigkeit bedeutet dies, dass neben einer — wie angemeldet — Schreib-
weise in Kleinbuchstaben, also in der Form "epages”, nur die durchgéngige Ver-
wendung in Grof3buchstaben, also als "EPAGES", der Schutzfahigkeitsprufung zu-
grunde gelegt werden kann, weil weitere denkbare Schreibweisen - etwa in den



Formen "ePages", "e.pages", "e-pages”, "E.pages", "E.Pages", "E-pages" oder "E-
Pages" — nicht mehr zum Schutzgegenstand der angemeldeten Wortmarke geho-
ren, sondern ihren kennzeichnenden Charakter verandernde Verwendungsweisen

darstellen.

Beschrankt sich die Prufung der Schutzfahigkeit der Anmeldemarke aber allein auf
die Schreibweisen "epages" und "EPAGES", kann nicht mehr davon ausgegangen
werden, dass wesentliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise — dies ist we-
gen der Art der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Oberbegrif-
fe, unter welche auch zahlreiche Konsumguter fallen, die Allgemeinheit — die an-
gemeldete Kennzeichnung lediglich im Sinne von "e-pages”, also in der Bedeu-
tung "electronic pages" auffassen werden. Wegen der Schreibweise in einem Wort
werden die Verbraucher vielmehr dazu neigen, sie entweder als Fantasiebezeich-
nung anzusehen oder wegen der Erinnerung an &hnlich geschriebene franzosi-
sche Worter wie z. B. "equipage” als ein franzosisches Wort unbekannter Bedeu-
tung anzusehen. Auch in Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen wird ihnen eine Aufteilung des einheitlich geschriebenen Wortes
in die englischsprachigen Bestandteile "e" und "pages" nicht unmittelbar in den
Sinn kommen. Hiergegen spricht auch, dass es sich bei der Sachangabe "e-page"
bzw. "electronic pages" nicht um eine gebrauchliche Bezeichnung handelt. Wie die
Anmelderin zu Recht geltend gemacht hat, finden sich zwar bei Eingabe des Be-
griffs "epages" in der Internet-Suchmaschine GOOGLE weltweit rund 109.000 Ein-
trage, die aber — wie eine Stichprobe des Senats ergeben hat — fast durchgéangig
auf die Software-Produkte der Anmelderin hinweisen; lediglich die amerikanische
Webseite "http://wwwe.allthingschristmas.com/epages.html" (Ausdruck 19. Au-
gust 2005) und die deutschsprachige Webseite "http://www.contentmana-
ger.de/community/ forum/4/2227/2227.html" (Ausdruck 19. August 2005) weisen
mit den Begriffen "ePAGES" bzw. "ePages" nicht auf Produkte der Anmelderin hin,
wobei es sich im ersten Fall um (Weihnachts-) Grul3karten in elektronischer Form
handelt, wahrend im zweiten Fall die Uberschrift "ePages macht gesund: Online-

Apotheke ,Doc-Best’ flr Service rund um die Uhr" unklar bleibt. Diese Einzelfalle



geben aber nichts flr die Annahme her, dass es sich bei dem Begriff "e-pages”
um einen gangiges Wort handelt, an welches die angesprochenen Verkehrskreise
auch dann denken, wenn sie ihm in der Schreibweise der angemeldeten Wortmar-
ke begegnen. Um der Anmeldemarke einen solchen Sinn beizulegen, bedirfte es
vielmehr weiterer analysierender Gedankenschritte, zu welchen der Verkehr aber
nach standiger Rechtsprechung im Allgemeinen nicht neigt (st. Rspr., vgl. BGH
GRUR 1992, 515, 516 — Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 — PROTECH).

Steht aber nicht zu erwarten, dass Mitbewerber auf die hier in Rede stehende An-
meldemarke in ihrer besonderen Schreibweise als Sachangabe fiir elektronische
Seiten angewiesen sein werden oder dass die angesprochenen Verkehrskreise
sie nur in diesem Sinne verstehen werden, kann der Anmeldemarke ihre Eintra-
gung nicht wegen eines bestehenden Freihaltungsbedirfnisses nach 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG oder in Ermangelung der erforderlichen Unterscheidungskraft nach
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden. Die anders lautenden Beschliisse der

Markenstelle waren daher auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

gez.
Unterschriften



