BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 143/00 Verkindet am
16. Juli 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 399 19 196

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
30. Méarz 2000 wird aufgehoben.

Grinde

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist das Zeichen

siehe Abb. 1 am Ende

mit dem Warenverzeichnis

"Chipkartenlesegerate und Datenverarbeitungsprogramme hier-

far".

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt
mit einem Beamten des hdheren Dienstes hat die Anmeldung wegen fehlender
Unterscheidungskraft geméald 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zuriickgewiesen, welil sie
lediglich eine sprachublich gebildete Wortkombination aus den beiden Bestand-
teilen "Chip" fur integrierte Schaltungen und "Drive" im Sinne von Laufwerk, Trei-

ber, Antrieb, darstelle. Insoweit handle es sich im Hinblick auf das Warenverzeich-



nis um eine bloRe beschreibende Angabe, der es an der notwendigen betriebs-

kennzeichnenden Hinweisfunktion mangele.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie halt mit naheren Ausfihrungen die
angemeldete Bezeichnung als sprachuniblich gebildete Wortneuschdpfung so-

wohl fur unterscheidungskraftig als auch fir nicht freihaltebedurftig.

Die Anmelderin hat in der mindlichen Verhandlung das Warenverzeichnis einge-
schrankt durch den Zusatz: "Samtliche Waren nicht fur auf Relativbewegung beru-

hende Abtastsysteme".

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle fiir Klasse 9 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Marz 2000 aufzu-

heben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt

der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet. Auf der Grundlage des eingeschrankten
Warenverzeichnisses ist die angemeldete Bezeichnung "CHIPDRIVE" weder nach
8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung

ausgeschlossen.

An der angemeldeten Marke besteht kein Freihaltebedirfnis im Sinne von § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG. Es ist nicht ersichtlich, dass sie als konkrete unmittelbare

Angabe Uber wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen



Waren dienen kénnte und deshalb fur die Mitbewerber der Antragstellerin frei-

gehalten werden musste.

Das angemeldete Zeichen ist zwar aus den beiden Wértern "Chip" und "Drive" zu-
sammengesetzt. "Chip" wird dabei im Sinne eines einen oder mehrere integrierte
Schaltkreise enthaltenden Halbleiterplattchens (vgl Brockhaus, Naturwissen-
schaften und Technik, Band 1, S 205), die aus einer Vielzahl elektronischer Bau-
elemente bestehen kdénnen (vgl Irlbeck, Computerlexikon, 3. Aufl, S 158), verstan-
den, wie sie allgemein in der Computertechnik Anwendung finden und damit einen
Universalbegriff der Rechnertechnologie darstellen (vgl Fachkompendium Infor-
mationstechnologie A-Z, Stichwort "Chip"). "Drive" als Substantiv wiederum ist die
englische Bezeichnung fir ein Computerlaufwerk (vgl PONS, Fachwoérterbuch
Datenverarbeitung, 1997, S 123), die sich infolge der Ubernahme englischer Aus-
driicke in die deutsche Fachsprache der Computertechnologie auch dort allgemein
so eingeburgert hat. Infolge der Einschrankung des Warenverzeichnisses wird die
Bezeichnung aber nicht fur auf mechanischer Basis arbeitende Geréate bean-
sprucht (insoweit gilt dasselbe auch fir die Verbform (to) "drive", die fir ein me-

chanisch bedingtes (An-)treiben steht).

Der Senat hat keine ausreichend sicheren Feststellungen dahingehend treffen
kénnen, dass die angemeldete Wortkombination eine fur die damit angesproche-
nen Verkehrskreise verstandliche beschreibende Angabe Uber die Art der damit
gekennzeichneten Waren darstellt und daher freihaltebedurftig ist. Zwar mag die
angemeldete Bezeichnung dahingehend interpretiert werden, daf3 damit ein Geréat
— beziehungsweise die zu dessen Betrieb notwendige Software — zum Auslesen
und Beschreiben mit Computerchips versehener Karten, sogenannter Smartcards,
bezeichnet wird, die vom daran angeschlossenen Computer wie ein gewdhnliches
Laufwerk angesprochen wird; gleichwohl ist aber zu beachten, dass bei den bean-
spruchten Waren gerade der im Bestandteil "Drive" enthaltene Hinweis auf einen
mechanischen Antrieb nicht gegeben ist. Zudem ist zu beachten, dass sich fur

derartige Gerate gemeinhin bereits "card reader" oder Karten-"Lesegerate" als



Fachbegriffe etabliert sind, so dal3 auch nicht erkennbar ist, dass DRIVE verall-
gemeinernd auch fur nicht mechanisches Betreiben, Erkennbarmachen verwendet
wird. Bei Fachbegriffen wird namllich zumeist auf eine einheitliche Terminologie
geachtet, nicht zuletzt deshalb, weil so ein Mil3verstéandnis vermieden und auch
Sachkunde gezeigt werden kann. Soweit Mitbewerber der Anmelderin daher
derartige Gerate hinsichtlich ihres Verwendungszwecks bezeichnen wollten, ist
nicht erkennbar, warum sie hierfir die von der Anmelderin gewahlte,
ungewdhnliche, wenn nicht sogar falsche Wortkombination benétigen, zumal diese
einer gewissen analysierenden Betrachtung bedarf. Ist der Sinn einer Aussage
jedoch dem Publikum, das hier angesprochen ist, erst aufgrund eingehenderer
Gedankenschritte erfassbar, kann das Freihaltebedurfnis vernachlassigt werden.

Der angemeldeten Marke kann auch nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des
8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne
des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eig-
nung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke erfassten Wa-
ren eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu
werden (st Rspr, vgl BGH MarkenR 2001, 34 — Zahnpastastrang; BGH MarkenR
2001, 209 — Test it). Dabei ist grundsatzlich von einem grof3ziigigen Mal3stab aus-
zugehen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das

Schutzhindernis zu tGiberwinden.

Die Unterscheidungskraft kann entfallen, wenn die Marke einen fur die fraglichen
Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Das ist hier
aber nicht der Fall; dass die angemeldete Marke im Zusammenhang mit dem be-
anspruchten Warenverzeichnis keine konkrete Sachangabe in Form einer Be-
schreibung aufweist, wurde bereits bei der Prifung auf ein Freihaltebedurfnis fest-
gestellt. Zwar unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltebedrfnisses
und der Unterscheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen und sind, schon
wegen des unterschiedlichen Adressatenkreises, regelmaRig streng zu unter-
scheiden (vgl Althammer/Strébele, MarkenG, 6. Aufl, 8 8 Rdnr 26). Wenn aber ein



in seinem Aussagegehalt verstandliches Zeichen fur die konkreten Waren keine
Sachangabe ist und auch keine anderen Gesichtspunkte erkennbar sind, die ge-
gen die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshin-
weis sprechen, insbesondere nicht der Gesichtspunkt, dal3 das Zeichenwort stets
nur als (sinnhaltiges) Wort und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde
(vgl zB BGH BIPMZ 1999, 408 — YES), kann ihm die erforderliche Unterschei-

dungskraft nicht abgesprochen werden.
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