BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 66/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 71 883

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie
des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

BPatG 152
08.05



beschlossen:

I. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versdumte Frist

zur Zahlung der Beschwerdegebihr gewahrt.

Il. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent- und Marke-

namts vom 20. Mérz 2006 aufgehoben.

Grinde

Die Bezeichnung

big7.net

ist am 20. Dezember 2004 fur die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren; Kopfbedeckungen

Klasse 35: Werbung; Geschaftsfuhrung; Unternehmensverwal-
tung; Buroarbeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Ent-
wicklung von Werbe- und Marketingkonzepten; Marketing; Mer-
chandising; Organisation und Durchfiihrung von Werbeveranstal-
tungen; Planung und Gestaltung von Werbemalinahmen; Pra-
sentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring

in Form von Werbung; Offentlichkeitsarbeit



Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen
und Forschungsarbeiten und diesbezigliche Designerdienstleis-
tungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -
software; Design von Computersoftware; Computersoftwarebera-
tung; Erstellung von Computeranimationen; Installieren von Com-
puterprogrammen; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten;
Computersystem-Design; Design von Homepages und Webseiten;

Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen*

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Marke-
namts vom 20. Marz 2006, zugestellt am 13. April 2006, wurde die Anmeldung
durch einen Prifer des hoheren Dienstes gemafd 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Mar-

kenG zuriickgewiesen.

,Big7.net* bezeichne, so wie der Anmelderin im Beanstandungsbescheid mitge-
teilt, ein Netzwerk, das ,Die grol3en Sieben* zum Gegenstand habe. Dabei sei der
Begriff ,big7“ im Bereich des ,Usenet” ein stehender Begriff zur Bezeichnung der
sieben grofen Gruppenhierarchien, die in diesem Netzwerk vorhanden waren.
Soweit die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Usenet
zum Gegenstand haben kénnen, so wie insbesondere die Dienstleistungen der
Klassen 35 und 42, weise das Anmeldezeichen ausschliellich beschreibend dar-
auf hin, dass es diese sieben Gruppenhierarchien in Form eines Netzwerkes zum
Gegenstand habe oder sonst die ,big7* des Usenet beim Angebot dieser Dienst-
leistungen eine wesentliche Rolle spielten. Dies sei jedoch nur der eine, ganz spe-
zielle Aspekt des Anmeldezeichens. Denn es sei eine weit verbreitete und allge-
meine Ubung, eine zahlenmaRig definierte besonders wichtige Mehrheit innerhalb
eines bestimmten Sachzusammenhangs mit ,big + Ziffer* zu bezeichnen, weshalb
auch die Bezeichnung ,big7“ keineswegs nur im Usenet zur Bezeichnung der sie-

ben wichtigsten Hierarchien, sondern z. B. auch der sieben wichtigsten Industrie-



nationen, der sieben wichtigsten Nationalmannschaften, der sieben wichtigsten
touristischen Attraktionen usw. verwendet werde. Dariber hinaus gebe es auch
jede beliebige weitere Kombination von ,big + Ziffer* um entsprechende Mehrhei-
ten bedeutender Gruppenmitglieder zu bezeichnen. Aufgrund dieser weit verbrei-
teten Ubung, entsprechende Kombinationen des Adjektivs ,big* mit einer nachge-
stellten Ziffer beschreibend zu verwenden, fehle dem Anmeldezeichen fir samtli-
che beanspruchten Waren und Dienstleistungen zudem auch jegliche betriebs-
kennzeichnende Unterscheidungskraft, da die angesprochenen Verkehrskreise
aufgrund der bekannten Ubung aus einer entsprechenden Kennzeichnung ledig-
lich den beschreibenden Sachhinweis entnahmen, dass die Produkte zu einem
Netzwerk gehorten, tiber ein Netzwerk angeboten wiirden oder Ahnliches und da-
bei zu den besonders wichtigen, den grol3en Sieben innerhalb der jeweiligen aus

einem sachlichen Zusammenhang sich ergebenden Gruppe gehoren.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, wobei die Beschwerdege-

bihr erst am 15. Januar 2007 entrichtet wurde.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt (sinngeman),

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 20. Mérz 2006
aufzuheben und ihr hinsichtlich der Frist zur Zahlung der Be-
schwerdegebihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-

wahren.

Die Beschwerdeschrift sei nebst Anlagen am 11. Mai 2006 vorab per Telefax an
das DPMA Ubermittelt worden. Die Einzugsermachtigung sollte nur per Telefax
ubermittelt werden. Eine Mitarbeiterin der Vertreter der Anmelderin sei sich sicher
gewesen, dass die Faxsendung komplett, also inklusive der Einzugserméachtigung
Ubertragen worden sei, da ihr kein Fehler beim Einzug aufgefallen sei und sie
auch auf dem Sendebericht vermerkt habe, dass die Einzugserméchtigung mit

gefaxt worden sei. AnschlielRend habe sie die Akte dem Buroleiter vorgelegt. Der



Biroleiter habe den ordnungsgemafen Versand kontrolliert und danach die Frist
im Fristenkalender gestrichen. Erst durch die Mitteilung des Bundespatentgerichts
vom 8. Januar 2007 habe sich herausgestellt, dass anstatt 24 Seiten lediglich
23 Seiten gefaxt worden seien. Dieser Fehler sei dem Buroleiter bei seiner dama-
ligen Kontrolle nicht aufgefallen. Die Einzugserméchtigung vom 11. Mai 2006
wurde dann am 15. Januar 2007 an das DPMA gefaxt. Bei dem Buroleiter handele
es sich um einen langjéhrigen, zuverlassigen Mitarbeiter, der standig Uberwacht
und auch stichprobenartig kontrolliert werde. Dem Wiedereinsetzungsantrag sind
eidesstattliche Versicherungen der Mitarbeiterin und des Bduroleiters beigefugt

worden.

In der Sache tragt die Beschwerdefuhrerin vor, dass der Eintragung 8 8 Abs. 2
Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht entgegen stinden. Die angemeldete Bezeichnung
sei nicht unmittelbar beschreibend. Dem Durchschnittsverbraucher, an den sich
die Waren und Dienstleistungen richteten, sei bereits das Usenet nicht bekannt.
Soweit dem Verbraucher das Usenet Uberhaupt bekannt sein sollte, kenne er
maoglicherweise den Begriff ,Newsgroups”. Aber die urspriingliche Unterteilung in
sieben Hauptthemen (Hierarchien) sei angesichts dessen, dass diese Unterteilung
inzwischen Uberholt und veraltet sei und damit keine Rolle mehr spiele, dem
durchschnittlichen Verbraucher - auch im Rahmen von Usenet-Nutzern - unbe-
kannt. Dies sei bereits deshalb der Fall, da die urspringliche Unterteilung bereits
Mitte der 90er Jahre um eine weitere Hierarchie ergdnzt worden sei, so dass -
wenn Uberhaupt - nur noch der seitdem fir diese Unterteilung verwendete Begriff
,0ig8* relevant sei, der sich zudem nur auf englischsprachige Diskussionsformen
beziehe. Es bestehe daher weder ein aktuelles noch ein zuklnftiges Freihaltungs-
bedirfnis. AuRerdem seien diese Gruppenhierarchien fir das Dienstleistungsan-
gebot der Anmelderin vollig irrelevant. AuRerst hilfsweise ware die Anmelderin be-
reit, den Bereich des Usenet bzw. der Newsgroups aus dem Verzeichnis aus-
dricklich auszunehmen. Aus den von der Markenstelle aufgefiihrten Belegen er-
gabe sich, dass ,big + Ziffer" nicht als eine beliebige Bezeichnung von besonderen

Gruppen jedweder Art zur Verfligung stehe, sondern diese Begriffe jeweils fur be-



stimmte Bereiche besetzt worden seien. Dabei handele es sich durchweg um Beg-
riffe, die nicht allgemein tblich verwendet wirden, und dem Durchschnittsverbrau-
cher nicht einmal bekannt seien. Dies gelte insbesondere fur die Bezeichnung
,0ig7“. Insbesondere sei der Begriff ,big7.net” viel zu unbestimmt, um rein be-
schreibend und damit nicht unterscheidungskréftig sein zu kénnen. Der Bezeich-
nung kénne kein unmittelbarer Sinngehalt entnommen werden. Erganzend werde
darauf hingewiesen, dass der Beschluss auch der Eintragungspraxis des Amtes

widerspreche. So existierten die Marken ,Big 6“, ,Big 5%, ,Big Six"“, ,big five".

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

1. Der Beschwerdefiihrerin ist Wiedereinsetzung in die versaumte Frist zur Zah-
lung der Beschwerdegebuhr (8 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, § 3 Abs. 1 PatKostG,
8 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG, § 66 Abs. 2 MarkenG) zu gewéhren, da sie ohne Ver-
schulden verhindert war, die Frist einzuhalten (8 91 MarkenG).

Die am 15. Januar 2007 eingegangene Einzugsermachtigung war verspatet, da
die Beschwerdegebihr spatestens mit Ablauf der Beschwerdefrist am

15. Mai 2006 (Montag) hatte eingezahlt werden mussen.

Der Wiedereinsetzungsantrag wurde fristgerecht gestellt (8 91 Abs. 2 und Abs. 5
MarkenG). Erst durch die Mitteilung des Bundespatentgerichts vom
8. Januar 2007 ist das Hindernis an der Fristeinhaltung entfallen, so dass der
Wiedereinsetzungsantrag und die Nachholung der versdumten Handlung am
15. Januar 2007 rechtzeitig war.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begrindet. Der Beschwerdefiihrerin ist das

Verschulden der Angestellten ihrer Vertreter an der Versaumung der Frist nicht



zuzurechnen. Lediglich ein eigenes Verschulden der Vertreter misste sich die
Anmelderin zurechnen lassen (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., §91
Rdn. 11).

Die Beschwerdeschrift ist nebst Anlagen am 11. Mai 2006 vorab per Telefax an
das DPMA ubermittelt worden. Die Einzugsermachtigung sollte ebenfalls mitgefaxt
werden. Das Verschulden der Mitarbeiterin der Vertreter, welche das Telefax mit
der Beschwerde und der Einzugsermachtigung hatte absenden missen, verse-
hentlich aber die Einzugsermachtigung nicht mitgefaxt hat, und das Verschulden
des Buroleiters der Vertreter, der die ordnungsgemalie Faxsendung kontrollieren
musste und nicht bemerkt hatte, dass eine Seite zu wenig gefaxt wurde, so dass
die Frist im Fristenkalender gestrichen wurde, kann der Anmelderin nicht zuge-
rechnet werden. Es liegt auch kein Organisationsverschulden der Vertreter vor, da
durch die Kontrolle der Faxsendung durch den Biuroleiter, der nach dem glaub-
haften Vortrag der Beschwerdeflhrerin ein langjahriger, zuverlassiger Mitarbeiter
ist, der standig Uberwacht und auch stichprobenartig kontrolliert wurde, organisa-
torisch hinreichende Vorsorge getroffen wurde, um die Geblhrenzahlung fristge-
mal3 zu erledigen. Die vorgetragenen Tatsachen sind durch entsprechende eides-
stattliche Versicherungen der Mitarbeiterin und des Blroleiters der Vertreter der
Beschwerdefuhrerin glaubhaft gemacht (8 91 Abs. 3 MarkenG).

2. Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache auch Erfolg.

Der angemeldeten Marke fehlt in der Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft und es handelt sich auch nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach standiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsiden-
titat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewéhrleisten, die ei-

ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-



mittel flr die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur
st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 — Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 —
Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus-
Ubung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusatzlich
noch weitere Funktionen haben kann (Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8
Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren
und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrs-
kreise zu beurteilen, wobei auf die mutmallliche Wahrnehmung eines durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-

chers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche
Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise fir die fraglichen Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Beg-
riffsinhalt zuordnen (vgl. EUGH GRUR 2004, 674, 678 — Postkantoor). Jedoch hat
der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Be-
deutung nicht Voraussetzung fuir die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist.
Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Grinden fehlen (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674 — Postkantoor; GRUR 2004, 680 — Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur
fur einen Teil der Waren nicht schutzfahig ist, der unter die jeweiligen Oberbeg-
riffe fallt (vgl. BGH WRP 2002, 91 — AC).

Die angemeldete Bezeichnung erweckt den Anschein einer Internetadresse. Die
ursprunglich for Netzverwaltungseinrichtungen vorgesehene Top-Level-Domain
».net* ist heute frei fur jeden (vgl. Wikipedia, Stichwort Top-Level-Domain). Inter-

netadressen fehlt zwar i. d. R. die Unterscheidungskraft, wenn die Bezeichnung



vor dem Kirzel - wie hier ,.net" - eine beschreibende Sachangabe darstellt (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,, 8 8 Rdn. 87), so dass der Verkehr an-
nimmt, es handele sich z. B. um ein Internetportal, auf dem entsprechende Ange-
bote oder Informationen zu diesem Sachgebiet zu finden sind. Die Angabe ,big7*
ist jedoch zu ungenau, als dass der Verkehr darin einen bloRen Sachhinweis auf
ein bestimmtes Themengebiet sehen kdnnte. Selbst wenn ,big7“ historisch gese-
hen fir newsgroups einen Hinweis auf die Haupthierarchien (comp.* — Discussion
of computer-related topics; news.* — Discussion of Usenet itself; sci.* —
Discussion of scientific subjects; rec.* — Discussion of recreational activities (e.g.
games and hobbies); soc.* — Socialising and discussion of social issues; talk.* —
Discussion of contentious issues such as religion and politics; misc.* —
Miscellaneous discussion—anything which doesn't fit in the other hierarchies)
darstellt, so ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass ,big7“ in dieser Bedeutung als
Themenangabe eines Internetportals in Betracht kommen kodnnte. Die
angemeldete Bezeichnung enthalt auch keinen unmittelbar beschreibenden
Hinweis auf die sieben wichtigsten Industrienationen, Nationalmannschaften,
touristische Attraktionen o. &.., so dass auch insoweit der Verkehr keinen Anlass
hat, die angemeldete Bezeichnung als Hinweis auf eine Internetseite mit

Angeboten oder Informationen zu einem solchen Sachgebiet aufzufassen.

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die angemeldete Bezeichnung fur die
angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinreichend deutlich erkennen lasst,
dass es sich um ein Internetportal der ,grof3en Sieben® gehe, da ein naherer
Hinweis fehlt, auf welchem Gebiet oder in welcher Beziehung es sich dabei um die
gro3en Sieben handeln kénnte, und der Verkehr deshalb mit der angemeldeten
Marke keinen Sachhinweis verbindet. Die allgemeine Bedeutung von ,big7“ im
Sinne von ,die grof3en Sieben” ist ungeeignet, um in Verbindung mit einem
Internetportal als beschreibende Sachangabe verstanden zu werden, da sich
daraus weder ein Hinweis auf einen Themen- oder Sachbereich noch auf einen

anderweitigen Inhalt der Internetseite herleiten lasst.
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Die angemeldete Marke wird auch nicht als blof3e Werbeanpreisung dahingehend
verstanden, dass die Produkte zu einem Netzwerk gehdren, oder Uber ein
Netzwerk angeboten werden, und dabei zu den besonders wichtigen, den grol3en
Sieben innerhalb der jeweiligen aus einem sachlichen Zusammenhang sich
ergebenden Gruppe gehoéren. Da der Bestandteil ,net* durch einen Punkt
abgetrennt ist, so dass das angemeldete Zeichen als Internetadresse und nicht als
Hinweis auf ,ein Netz der sieben grofiten (Anbieter o. &.) verstanden wird, hat der
Verkehr trotz der Ubung des Verkehrs, eine zahlenmaRig definierte besonders
wichtige Mehrheit innerhalb eines bestimmten Sachzusammenhangs mit ,big +
Ziffer” zu bezeichnen, keinen Anlass, die konkret angemeldete Marke als blof3e
Werbeanpreisung in dem Sinne zu verstehen, dass die Produkte bzw. deren

Anbieter zu den ,grofR3en Sieben* auf dem entsprechenden Gebiet gehoren.

Bei der Bezeichnung ,big7.net* handelt es sich in Bezug auf die angemeldeten
Waren und Dienstleistungen auch nicht um eine unmittelbar beschreibende
Angabe im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Da die angemeldete Marke in der
Gesamtheit als Internetadresse wirkt, stellt sie keine blof3e Aneinanderreihung
beschreibender Bestandteile dar, sondern ist in der angemeldeten Gestaltung zu
wuirdigen, bei der auch der Punkt mitgesprochen wird, und dieser nicht
unbericksichtigt bleiben kann. Zwar mag die Angabe ,big7net” trotz der von der
Beschwerdeflihrerin genannten Voreintragungen von Zeichen mit dem Bestandteil
,Dig“, welche jedoch kein Recht auf Eintragung eines neu angemeldeten Zeichens
begrinden (vgl. BPatG PMZ 2007, 160 Papaya), eine schutzunfahige Angabe in
der von der Markenstelle dargelegten Bedeutung sein, jedoch gilt dies nicht fir die
vorliegend angemeldete konkrete Gestaltung, wenn es sich dabei auch um einen

Grenzfall handeln mag.

Kliems Merzbach Bayer

Na



