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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 396 09 835.5

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 10. Juli 2002 durch die Vorsitzende Richterin
Grabrucker, den Richter Baumgartner und den Richter Guth

BPatG 154
6.70



beschlossen:

1. Die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 4. Méarz 1998 und vom 25. Mai 2000 werden aufgehoben,
soweit die Anmeldung fur die Waren "Schallplatten, CD-ROMSs; Druckereier-
zeugnisse, insbesondere bedruckte Geschaftspapiere und Formulare (aus-
genommen vorbedruckte Merkzettel); Lehr- und Unterrichtsmittel, n&amlich
Overheadprojektoren, digitale Projektoren, Réhrenprojektoren fur Daten, Fo-
lien, Laserpointer, Tafeln, Sichttafeln, Schreibtafeln, Flipcharts, Modera-

tionsmaterialien, Whiteboards" zurtickgewiesen worden ist.

2. Im tbrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

"memo"

soll nach verschiedenen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgten Einschrankungen des

Warenverzeichnisses noch fir die Waren

"Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten, Disketten, CD-ROMs;

Stehsammler; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte Ge-
schaftspapiere und Formulare (ausgenommen vorbedruckte Merk-
zettel); Lehr- und Unterrichtsmittel, ndmlich Overheadprojektoren,
digitale Projektoren, Roéhrenprojektoren fir Daten, Folien, Laser-

pointer, Tafeln, Sichttafeln, Schreibtafeln, Flipcharts, Moderations-



materialien, Whiteboards; Spiele, Spielzeug, ausgenommen Merk-

spiele”

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 4. Mérz 1998 durch einen Beamten des gehobe-
nen Dienstes zunachst in vollem Umfang wegen Bestehens eines Freihaltungsbe-
durfnisses (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zuriickgewiesen. Auf die Erinnerung der
Anmelderin wurde der Erstbeschluss mit Beschluss eines Beamten des hoheren
Dienstes vom 25. Mai 2000 teilweise aufgehoben, namlich fir die Waren "Magnet-
aufzeichnungstrager; Spiele, Spielzeug, ausgenommen Merkspiele" und die Erin-

nerung im Ubrigen zuriickgewiesen.

Die Zurickweisung der Anmeldung wird damit begriindet, "memo" sei in der deut-
schen Sprache neben der Abkirzung fur "Memorandum” auch das Wort fir
"Merkzettel"; im Englischen heiRe "memo" Vermerk, Notiz, Merkblatt". Das Wort
weise somit darauf hin, dass es sich bei den beanspruchten Waren um solche
handele, die zur Aufnahme und Wiedergabe von Notizen geeignet seien, was
auch fur Datentrager aller Art gelte. Bei den von der Zuriickweisung betroffenen
Waren der Klasse 9 handele es sich um Erinnerungs- und Notizprodukte, so gebe
es zB. "memo-komplette Discografien" in CyberCD-Musikarchiven, die beispiels-
weise an das musikalische Gesamtwerk einzelner Musiker erinnern sollten. Auch
fur die Waren der Klasse 16 liege eine eindeutige beschreibende Angabe vor,
denn in Verbindung mit diesen Waren betreffe "memo"” das Merken oder Erinnern

in geordneter Form.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zwar habe "memo" die
Bedeutung "Merkzettel, Memorandum, Notiz, Mitteilung” und sei Teil des deut-
schen Sprachschatzes, das Wort beschreibe aber die beanspruchten Waren der

Klasse 16 nicht. Es sei weder ersichtlich noch von der Markenstelle dargelegt,



dass solche Birowaren mit "memo" bezeichnet oder zur Aufbewahrung von Noti-
zen verwendet wirden, weil dies fur solche flichtigen Inhalte zu unpraktisch und
zu teuer sei. Die angemeldeten Speichermedien seien nicht geeignet und be-
stimmt, Merkzettelfunktionen auszulben; in der Computersprache sei nur "Me-
mofeld" gebrauchlich. Die angemeldeten Waren der Klasse 9 wirden auch nicht
als "memo" bezeichnet. Aus den von der Markenstelle zitierten Fundstellen lasse
sich ein sicherer Nachweis einer beschreibenden Bedeutung nicht erkennen. Die
Recherche des Senats habe ebenfalls keine konkreten Anhaltspunkte fir eine be-
schreibende Bedeutung und Verwendung von "memo" in Bezug auf die von der
Zuruckweisung betroffenen Waren ergeben. Nach der inzwischen erfolgten Ein-
schréankung des Warenverzeichnisses komme "memo" nicht mehr als Sachangabe

in Betracht. Es handele sich lediglich um eine schutzfahige "sprechende" Marke.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschliisse aufzuheben.

Der Senat hat eine Recherche zur Bedeutung des Begriffs "memo"” und den Ge-
pflogenheiten der Bezeichnung von Waren auf dem Sektor der Buromaterialien
durchgefuhrt, deren Ergebnis der Anmelderin zur Kenntnis gegeben wurde. We-
gen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegrindung und auf den Inhalt

der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Die angemeldete
Marke ist fur "Disketten, Stehsammler" von der Eintragung ausgeschlossen ge-
maR § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG. Im Ubrigen stehen der Eintragung bei
der jetzigen Fassung des Warenverzeichnisses keine Versagungsgrinde entge-

gen.



1 Kann einer Wortmarke ein fur die in Frage stehenden Waren und Dienstlei-
stungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet
werden oder handelt es sich auch sonst um einen verstandlichen Ausdruck
der deutschen Sprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entspre-
chenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft
(BGH WRP 2001, 1082, 1083 "marktfrisch"; BGH GRUR 2001, 1043 "Gute
Zeiten — schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042 "REICH UND SCHOEN";
BGH BIfPMZ 2001, 398 "LOOK"; BGH GRUR 2002, 64 — INDIVIDUELLE;
BGH | ZB 10/99 vom 28. 2. 2002 — BONUS II). Dies ist hier nur in teilweise der
Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgefuhrt hat, handelt es sich bei "Memo"
offensichtlich um ein in der Bedeutung von "Memorandum" in der deutschen
Sprache verwendetes Wort, das laut Internetrecherche des Senats aus Vorla-
gen in gebréauchlichen Textverarbeitungsprogrammen ersichtlich auf3erdem
sowohl fur "Notiz, Merkzettel" als auch fur "Mitteilung" steht, wobei solche
Memoranden, Notizen und Mitteilungen, etwa in Form von Hausnachrichten
oder Nachrichten an Mitglieder eines grof3eren Projektteams oder einer Ab-
teilung vorkommen konnen. Solche Memos sind daher oft recht umfangreich
und aufwéndig ausgestattet und enthalten haufig wichtige, aufbewahrenswerte
Informationen zum Fortschritt eines Projekts, zur Aufgabenverteilung der Pro-
jektmitglieder, zur Art und Weise des Vorgehens usw. Derartige wichtige
Merkblatter verlangen geradezu nach einer systematischen Archivierung, die
sowohl in Papierform als auch auf elektronischen Speichermedien erfolgen
kann. Wie in der mindlichen Verhandlung erértert wurde, werden in Katalogen
zB Ordner, Klemmbretter, Ablagemappen fur Unterlagen, Dokumentationen,
Preislisten mit der Moglichkeit der Anbringung von Riickenschildern sowie Bo-
xen fUr Notizzettel usw. angeboten. Der Verkehr wird deshalb in "memo” ledig-
lich einen Hinweis auf die Art und den Gegenstand der aufbewahrten oder ge-

speicherten Unterlagen sehen, wenn dieses Wort auf Disketten oder Steh-



sammlern, die zur Aufnahme von Ordnern, die Memos enthalten oder zur Auf-
nahme umfangreicherer Memos dienen kdnnen, angebracht ist. Aus diesem
Grund handelt es sich fur diese Waren auch um eine gemaf 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG schutzunfahige beschreibende Angabe.

In Bezug auf die Ubrigen von der Zurickweisung betroffenen Waren kann der
Senat nach der Neufassung des Warenverzeichnisses an der angemeldeten
Wortmarke weder ein Freihaltungsbedurfnis (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) fest-
stellen noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG), denn die Wortmarke stellt insoweit keinen hinreichend konkret und
eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine eng mit den Waren zusammen-
hangende Eigenschaft dar (BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE).

Zwar werden Sammlungen von Schallplatten als "memo-komplette Discogra-
fien" bezeichnet, jedoch bedarf hier das angemeldete Wort einer Erganzung
durch andere Begriffe. In Alleinstellung kann "memo" fiur Schallplatten und
sonstige Tontrager keine sachbezogene Bedeutung entnommen werden. CD-
ROMs konnen zwar Memos enthalten und es kdnnen u.a. auch Dateien, die
Memos enthalten auf CD-ROM gebrannt werden. Es lasst sich aber weder
nachweisen, dass es CD-ROMs gibt, die Memos enthalten und auch mit die-
sem Wort in Alleinstellung beschrieben werden, noch gibt es CD-ROMs, die
zum Speichern von Memos besonders geeignet und speziell fur diesem
Zweck bestimmt sind. Im Unterschied zu Disketten, die eher dazu dienen,
kleine Datenmengen wie Gesprachsnotizen und Mitteilungen in elektronischer
Form kurzfristig zu speichern und diese weiterzureichen, liegt dies bei CD-
ROMs, auf denen grof3e Mengen von Daten permanent gespeichert werden,
ferner. Nachdem die angemeldeten Druckereierzeugnisse keine vorgedruck-
ten Formulare fur Memos enthalten, fehlt es bei diesen Waren ebenfalls an ei-
nem spezifischen sachlichen Bezug. Ebenso ist eine sachbezogene Aussage
von "memo” in Verbindung mit Overheadprojektoren, digitalen Projektoren,

Rohrenprojektoren fur Daten, Folien, Laserpointern, Tafeln, Sichttafeln,



Schreibtafeln,  Flipcharts, Moderationsmaterialien, = Whiteboards nicht

erkennbar.

Aus diesen Grinden gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass die
angemeldete Kennzeichnung fur die genannten Waren als beschreibende
Angabe dienen kann, um auf Eigenschaften, Qualitdt und Verwendbarkeit
dieser Waren hinzuweisen (vgl. dazu etwa auch BGH BIPMZ 1998, 249
- BONUS; BGH | ZB 10/99 vom 28. 2. 2002 — BONUS II). Es handelt sich
auch um kein Wort der deutschen Sprache, das in Verbindung mit den Waren

stets nur als solches verstanden wird.

Grabrucker Baumgartner Guth
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